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Przedmowa europejska

CWA 95000:2019 zostato opracowana zgodnie z Przewodnikiem 29 CEN-CENELEC ,Porozumienia
Robocze CEN/CENELEC” oraz z odpowiednimi postanowieniami Przepiséw Wewnetrznych
CEN/CENELEC - Cze$¢ 2.

Porozumienie Robocze CEN/CENELEC (CWA) to porozumienie opracowane i zatwierdzone przez Grupe
Roboczg CEN/CENELEC i bedace witasnoscia CEN/CENELEC jako publikacja, ktéra odzwierciedla
konsensus zidentyfikowanych oséb i organizacji odpowiedzialnych za jej tre$¢. Porozumienie CWA jest
przeznaczone do dobrowolnego wykorzystania przez te strony, ktére chca wdrozy¢ jego tresc.
Porozumienie CWA nie powinno by¢ interpretowane jako porada prawna autorytatywnie zatwierdzona
przez CEN/CENELEC.

Niniejsze Porozumienie Robocze, w tym jego zalgczniki (CWA), zostato sporzadzone i zatwierdzone
przez Grupe Robocza zlozong z przedstawicieli zainteresowanych stron w dniu 16 czerwca 2019 r,,
ktérej utworzenie zostato poparte przez CEN i CENELEC w nastepstwie publicznego zaproszenia do
udziatu. Spotkanie inaugurujace Grupy Roboczej odbyto sie 12 lutego 2018 r.

Organizacje, ktére poparty konsensus reprezentowany przez to CWA, pochodzity z nastepujacych
sektoréw gospodarki: Pétprzewodniki; Motoryzacja; Telekomunikacja; Internet Rzeczy; Technologie
bezprzewodowe; Sprzet technologiczny; Prawo; Oprogramowanie; Technologia MSP i Produkcja.
Formalny proces zastosowany przez Grupe Robocza podczas opracowywania niniejszego CWA zostat
zatwierdzony przez krajowych cztonkéw CEN/CENELEC, ale ani krajowi cztonkowie CEN/CENELEC, ani
Centrum Zarzadzania CEN- CENELEC nie moga by¢ obarczani odpowiedzialno$cig za tre§¢ CWA.

Konsultacje spoteczne dotyczace niniejszego CWA rozpoczety sie 29 stycznia 2019 r. i zakonczyty 28
marca 2019 .

Ostateczny przeglad tego CWA przed publikacja rozpoczat sie 24 kwietnia 2019 r. i zakonczyl sie
pomys$lnie 2 maja 2019 r.. Ostateczny tekst niniejszego CWA zostat przestany do CEN w celu publikacji
3 maja 2019r.

Ponizej znajduje sie lista firm/organizacji, ktére opracowaty i zatwierdzity niniejsze CWA:

— ACT The App Association

— AirTies Wireless Network

— Apple Inc.

— Bayerische Motoren Werke AG

— (Cisco Systems, Inc.

— Creo Group

— Denso International Europe

— Deutsche Telekom AG

— Fair Standards Alliance

— Groupe Renault

— Honda Motor Co., Ltd.
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— Juniper Networks

— Multispectral Limited

— N&M Consultancy

— Nordic Semiconductor ASA
— Ponti & Partners SLP

— Sequans Communications
— SolidQ

— TapTap

— Telit Communications SpA
— Volkswagen AG

— Wyres SAS

Ponadto, chociaz nastepujgce firmy/organizacje nie braty udzialu w opracowywaniu niniejszego
dokumentu, wyrazaja swoje ogdlne poparcie dla jego tresci:

— ACEA (Europejskie Stowarzyszenie Producentéw Samochodéw)
— Andaman7

— BadVR

— Barefoot & Co.

— Blue Badge Insights

— Bullitt Group

— Concentric Sky

— Crosscall

— Daimler Brand & IP Management GmbH & Co. KG
— EDMI Limited

— Egylis

— emporia

— Eucomreg

— Fairphone

— Ford

— High Tech inventors Alliance
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— Hitachi Itd.

— HP Inc.

— IP2Innowacja

— Kamstrup A/S

— Lenovo

— MotionMobs

— Nationsorg

— Nouss

— PSA Groupe

— Sagemcom

— Sierra Wireless

— Sigao Studios

— Sky

— Southern DNA

— Synesthesia

— Toyota Motor Corporation

— U-Blox

— Valeo

Strony uczestniczagce w CWA zachecajg wszystkich zainteresowanych interesariuszy do przekazywania
informacji zwrotnych i komentarzy do CWA w oczekiwaniu, ze takie informacje zwrotne, jak réwniez
przyszte zmiany prawne i handlowe, mogg prowadzi¢ do przysztych aktualizacji CWA. Strony
uczestniczace zachecajg, aby wszelkie sugestie dotyczace dodatkowej lub zaktualizowanej tresci byty
sktadane za posrednictwem Sekretariatu CWA (DIN).

Niniejsze Porozumienie Robocze jest publicznie dostepne jako dokument referencyjny dla krajowych
cztonkéw CEN/CENELEC: Austrii, Belgii, Bulgarii, Chorwacji, Cypru, Republiki Czeskiej, Danii, Estonii,
Finlandii, Bytej Jugostowianskiej Republiki Macedonii, Francji, Niemiec, Grecji, Wegier, Islandii, Irlandii,

Wtoch, totwy, Litwy, Luksemburga, Malty, Holandii, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, Serbii,
Stowaciji, Stowenii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Turcji i Wielkiej Brytanii.
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Wprowadzenie

Standardy techniczne pomagaja napedza¢ nowoczesng gospodarke $wiatowa. Wraz z rozwojem i
ewolucja przemystu w Europie i na $wiecie, nowe standardy s3 adresowane do tak zwanego "Internetu
rzeczy" (IoT), pakietu norm "5G" i innych standaryzowanych technologii nowej generacji. Oczekuje sie,
ze coraz wiecej gatezi przemystu bedzie wykorzystywac¢ tego typu ujednolicone technologie i
zapewniang przez nie interoperacyjnosc¢.

Standaryzowane technologie s3 zwykle opracowywane przez organizacje ds. rozwoju standardow
(SDO)t , w Kktéorych przedstawiciele branzy i inne zainteresowane strony wspotpracuja w celu
opracowania i uzgodnienia specyfikacji technicznychal. Chociaz istniejg setki znaczacych organizacji
SDO, kilka wyrdézniajacych sie europejskich i miedzynarodowych organizacji SDO obejmuje:

— Europejski Instytut Standardéw Telekomunikacyjnych (ETSI), ktéry koncentruje sie na
standardach telekomunikacyjnych;

— Instytut Inzynieréw Elektrykéw i Elektronikow (IEEE), ktory jest najwieksza na Swiecie instytucja
techniczng i koncentruje sie zaréwno na komunikacji bezprzewodowej, jak i przewodowej, a takze
innych rozwigzaniach branzowych;

— Miedzynarodowy Zwigzek Telekomunikacyjny (ITU), bedacy agencja Organizacji Narodéow
Zjednoczonych (ONZ) zajmujgcg sie standaryzacja w zakresie technologii telekomunikacyjnych,
wideo i audio, wspétpracujaca z dwoma innymi kluczowymi organizacjami SDO, Miedzynarodowa
Organizacjg Standaryzacyjng (ISO) i Miedzynarodowg Komisjg Elektrotechniczng (IEC);

— Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC), ktéry jest odpowiedzialny za
standaryzacje europejska w obszarze elektrotechniki, oraz Europejski Komitet Normalizacyjny
(CEN), ktéry jest odpowiedzialny za standaryzacje europejska w innych obszarach; i

— Rdzne krajowe organizacje standaryzacyjne, takie jak Niemiecki Instytut Normalizacyjny
(Deutsches Institut fiir Normung lub DIN), ktéry jest niemieckg krajowa organizacjg
standaryzacyjng i delegatem do udziatu w ISO.

Opracowujgc standardy techniczne, SDO moga opracowywaé specyfikacje obejmujgce technologie,
ktére w wielu sytuacjach moga by¢ przedmiotem patentéw (lub oczekujacych wnioskéw patentowych)
bedacych w posiadaniu autora specyfikacji lub innych stron trzecich. Patenty ktére sg niezbedne do
wdrozenia standardu, nazywane s3a patentami niezbednymi do speinienia standardu (SEP).2 W
organizacjach SDO czesto zdarza sie, ze firmy uczestniczg zaré6wno jako podmioty przyczyniajace sie do
opracowywania standarddw, jak i uczestnicy rynku, ktérzy zamierzajg wprowadzaé na rynek produkty
wdrazajace standard po jego sfinalizowaniu. Wysitki zmierzajace do stworzenia ostrych podziatéw na
tak zwanych ,wspoéttworzacych" i ,wdrazajacych” sg generalnie niepoprawne i majg tendencje do
btednego opisywania intereséw uczestnikow organizacji SDO w opracowywaniu silnych, uzytecznych i
skutecznych standardéw. Co wiecej, istnieje wiele firm, ktére s3 zaréwno podmiotami
»~wspottworzacymi”, jak i ,wdrazajacymi” standardy.

! Organizacje SDO mogg by¢ réwniez okreslane jako ,,organizacje ustanawiajgce standardy” lub SSO. W niniejszym

dokumencie terminy te nalezy stosowac zamiennie.

2 Polityki patentowe organizacji SDO moga zapewnia¢ wigkszg szczegbtowos¢ lub dostarczyé wiecej informacji przy

definiowaniu patentow SEP objetych dang polityka. Co wigcej, nalezy zauwazy¢, ze patent nie jest patentem SEP tylko
dlatego, ze wlasciciel patentu tak deklaruje. W przypadku sporéw dotyczacych niezbgdnosci, naruszen, waznosci itp.,
sady krajowe sg zazwyczaj wlasciwym organem do ustalenia czy patent jest lub nie jest patentem SEP.
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Patenty sprzyjajg innowacjom i wazne jest, aby organizacje SDO miaty mozliwo$¢ wdrazania nowych,
innowacyjnych technologii. Wyzwaniem jest ochrona przed potencjalnym naduzyciem efektu
uzaleznienia (lock-in), gdy konkurenci wybieraja opatentowana technologie do standaryzacji,
powodujac tym samym niemozno$¢ projektowania z pominieciem takiej technologii.

Aby rozwigza te problemy zwigzane ze standaryzacja, organizacje SDO, takie jak te wymienione
powyzej, zwykle przyjmuja polityki patentowe przewidujace licencjonowanie patentow SEP na
okreslonych, uczciwych, rozsadnych i niedyskryminacyjnych warunkach (FRAND).

Organizacje SDO réznia sie w pewnym stopniu pod wzgledem polityki licencjonowania patentéw SEP, a

warunki licencjonowania moga by¢ czynnikiem branym pod uwage przy podejmowaniu przez
interesariuszy decyzji o uczestnictwie w danym przedsiewzieciu standaryzacyjnym. Na przyktad
niektére organizacje SDO zapewniajg bezptatne licencjonowanie FRAND (FRAND-RF lub FRAND-Zero)
dla patentéw SEP majgcych zastosowanie do ich standardéw. Inne organizacje SDO przyjety polityke
przewidujgca udzielanie licencji na warunkach FRAND, ktére mogg obejmowac optaty licencyjne.
Niniejsze porozumienie CWA bedzie koncentrowac sie n}a tych organizacjach SDO, ktére dziatajg w
ramach polityki obejmujacej zobowigzania licencyjne FRAND, mogace obejmowac optaty licencyjne 3.

W ramach polityki FRAND uczestnicy standardéw dobrowolnie deklarujg udzielanie licencji na swoje
patenty na uczciwych i rozsadnych warunkach. Gwarantuje to posiadaczom patentow mozliwo$¢
uzyskania rozsadnej i niedyskryminujgcej warto$ci patentéw wniesionych do organizacji SDO,
jednocze$nie uwzgledniajac - pod warunkiem utrzymania zobowigzania FRAND - interesy organizacji
SDO i uczestnikéw organizacji SDO w celu zminimalizowania prawdopodobienstwa wstrzymania
patentu SEP.

W ostatnich latach odbyto sie wiele debat, sporéw, postepowan sgdowych, a ostatnio takze dochodzen
rzagdowych i regulacyjnych dotyczacych nieporozumien wokét zobowigzan wynikajacych z
dobrowolnego przestrzegania zasad FRAND (lub ,zobowigzan FRAND”). Zagadnienia te nabieraja coraz
wiekszego znaczenia w miare, jak standaryzowane technologie, w tym technologie komunikacji
bezprzewodowej, wkraczaja do nowych branz, takich jak motoryzacja, przemyst, energetyka, finanse,
transport, magazynowanie, infrastruktura i bezpieczenstwo.

Niniejsze porozumienie CWA ma na celu (a) dostarczenie informacji edukacyjnych i kontekstowych
dotyczacych licencjonowania patentéw SEP i stosowania zobowigzan FRAND, (b) zidentyfikowanie i
zilustrowanie niektérych pytan, ktére moga napotka¢ negocjujgce strony oraz (c) przedstawienie
niektoérych kluczowych zachowan i ,najlepszych praktyk”, ktore strony moga zdecydowac sie przyjac,
aby rozwigza¢ wszelkie problemy licencyjne patentéw SEP w sposéb polubowny i zgodnie z
zobowigzaniami FRAND. Mamy nadzieje, Ze niniejsze porozumienie CWA pomoze zar6wno
doswiadczonym, jak i niedoswiadczonym negocjatorom patentéw SEP oraz dostarczy informacji innym
zainteresowanym stronom, jak skuteczniej osigga¢ sprawiedliwe porozumienia i lepiej promowac cele i
interesy przemystu, standaryzacji i, docelowo, konsumentow.

Aby opracowac niniejsze porozumienie CWA, ktére zostato utworzone pod auspicjami CEN-CENELEC i
przy pomocy Sekretariatu DIN, CEN-CENELEC opublikowato publiczne zaproszenie do udziatu. Ponad

3 Niniejsze porozumienie CWA czesto odnosi si¢ ogélnie do ,,standardu”, ale nalezy zauwazy¢, ze w zaleznosci od

kontekstu, rézne terminy moga by¢ uzyte w odniesieniu do standaryzowanych technologii. Na przyktad rozporzadzenie
(UE) nr 1025/2012 w sprawie normalizacji europejskiej definiuje znaczenie terminéw ,standard” i ,,specyfikacja
techniczna”, z czego oba sg istotne dla tego dokumentu. Podobnie niektore organizacje SDO moga uzywac termindow
takich jak ,elementy dostawy”, ,,wyniki techniczne”, ,rekomendacje” lub inne terminy. W niniejszym porozumieniu
CWA termin ,standard” jest ogolnie uzywany w odniesieniu do réznych typoéw standaryzowanych technologii,
niezaleznie od formalnej nazwy, ktéra moze mie¢ zastosowanie w konkretnym kontek$cie lub organizacji. Jak
wspomniano, niniejsze porozumienie CWA koncentruje si¢ na organizacjach SDO i standardach obejmujacych
zobowigzania licencyjne FRAND, ktére moga obejmowac optaty licencyjne.
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pieédziesiat stron wzieto udziat w spotkaniu inauguracyjnym w siedzibie DIN w Berlinie, aby rozpocza¢
proces tworzenia dokumentu. Uczestnicy wymienili sie wieloma wersjami roboczymi, z ktérych kazdy
byt komentowany i redagowany przez catg grupe uczestnikéw. Ostatecznie opracowano uzgodnione
porozumienie CWA.

Chociaz niniejsze porozumienie CWA odzwierciedla praktyczne podejscie i poglady polityczne
zatwierdzone na zasadzie ogdélnego konsensusu przez sygnatariuszy, nalezy zauwazy¢, ze szczegétowe
stanowiska korporacyjne kazdego z uczestnikow moga nie zosta¢ odzwierciedlone w kazdym aspekcie
projektu, i uznaje sie, ze takie stanowiska korporacyjne mogg obejmowac¢ dodatkowe lub inne najlepsze
praktyki. Podobnie, podczas gdy porozumienie CWA oferuje wytyczne i praktyki, ktére negocjujace
strony moga zdecydowac sie wspiera¢ w swoich wtasnych dziataniach, podkresla sie, ze wszyscy
uczestnicy tego porozumienia CWA, a takze wszyscy inni, majag swobode prowadzenia wtasnych
indywidualnych negocjacji licencyjnych na podstawie indywidualnych przypadkéw, niezaleznie od tego,
czy stosowane s3g podejscia okreSlone w niniejszym dokumencie. Podczas gdy sady i inni decydenci
moga bra¢ pod uwage kwestie dotyczace polityk, podejs¢ i praktyk omoéwione w niniejszym
dokumencie, i podczas gdy porozumienie CWA identyfikuje szereg wspierajacych decyzji prawnych,
podej$cia prawne mogg czesto réznic¢ sie w zalezno$ci od kraju i nic w niniejszym dokumencie nie ma
na celu sugerowania, Ze konkretny sad lub inny decydent poprze kazda z przedstawionych kwestii,
podejs¢ lub praktyk.

Niniejsze porozumienie CWA nie stanowi porady prawnej. Strony powinny zawsze konsultowac sie
ze swoimi wlasnymi doradcami i prawnikami, jesli jest to konieczne, w zwigzku z ich konkretnymi
dziataniami, indywidualnie dla kazdego przypadku.
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1 Zakres

Niniejsze porozumienie CWA odnosi sie do niektérych kluczowych zachowan i "najlepszych praktyk",
ktére strony moga przyja¢ w celu polubownego rozwigzania wszelkich kwestii zwigzanych z
licencjonowaniem patentéw SEP, zgodnie ze zobowigzaniem FRAND oraz w sposéb, ktéry moze by¢
korzystny dla innowacji, przemystu, standaryzacji i docelowo dla konsumentéw. Porozumienie CWA
dotyczy praktyk licencyjnych patentéw SEP w branzach 5G i [oT, a takze w innych obszarach, w ktérych
obowigzuja patenty SEP. Porozumienie CWA zapewnia réwniez informacje edukacyjne i kontekstowe
dotyczace licencjonowania patentéw SEP i stosowania zobowigzan FRAND.

2 Streszczenie dokumentu i podstawowe zasady licencjonowania patentow SEP

Niniejsze porozumienie CWA zawiera wprowadzenie, sze$¢ sekcji i dwa zatgczniki, jak ponizej:

— Wprowadzenie zawiera krotki przeglad poruszanych zagadnien branzowych oraz wazny wptyw
gospodarczy i biznesowy, jaki standardy i patenty SEP wywierajg na gospodarke europejska i
miedzynarodowa.

— Sekcja 1 okresla zakres dokumentu i identyfikuje obszary, ktérych dotyczy porozumienie CWA.

— Niniejsza Sekcja 2 podsumowuje porozumienie CWA i zawiera liste Podstawowych zasad
licencjonowania patentow SEP, ktore zostaly zidentyfikowane i uzgodnione przez Uczestnikdw
porozumienie CWA.

— Sekcja 3 zawiera praktyczne podsumowanie "najlepszych praktyk" w zakresie licencjonowania
patentow SEP, ktére uciele$niajg i wspierajg Podstawowe Zasady i ktére moga pomdc we
wdrozeniu zobowigzan FRAND oraz w prowadzeniu dwustronnych negocjacji.

— Sekcja 4 przedstawia tlo rynkowe, a takze podsumowanie odpowiednich rozwazan z zakresu
prawa konkurencji waznych dla zrozumienia i stosowania zobowigzan FRAND.

— Sekcja 5 zawiera bardziej szczegétowy przeglad prawny i analize zobowigzan FRAND, w tym
obszerne cytaty z obowigzujgcego prawa, jako wyjasnienie i wsparcie dla szesciu Podstawowych
Zasad licencjonowania patentéw SEP okreslonych w tym dokumencie.

— Sekcja 6 zawiera krotkie podsumowanie porozumienia CWA.

— Zalacznik A zawiera liste najczesciej zadawanych pytan (FAQ) i oferuje odpowiedzi, ktére moga
by¢ pomocne dla stron zaangazowanych w licencjonowanie patentéw SEP.

— Na zakonczenie, Zalagcznik B zawiera wykaz materiatéw, ktére powinny by¢ fatwo dostepne dla
stron negocjacji, w celu zapewnienia przejrzystosci i utatwienia licencjonowania patentéw SEP w
oparciu o wspoélng baze informacji i faktow.

Podczas gdy negocjujace strony moga w niektorych przypadkach skupi¢ sie na praktycznych kwestiach
omoéwionych w podsumowaniu "najlepszych praktyk” w Sekcji 3, nalezy réwniez mie¢ na uwadze, Ze
sze$¢ Podstawowych Zasad podsumowanych ponizej - oraz podstawy prawne przedstawione w Sekcji 5
- pomagaja wdraza¢ praktykami licencjonowania FRAND i ugruntowac je w procesach i podejsciach,
ktére utatwiajg realizacje zobowigzan FRAND. Sze$¢ Podstawowych zasad to:

Zasada podstawowa nr 1: Posiadacz patentu SEP objetego zobowigzaniami FRAND nie moze grozic,
dqzy¢ ani egzekwowaé nakazu sqdowego (lub podobnych proceséw faktycznego wykluczenia), z
wyjqgtkiem wyjgtkowych okolicznosci i tylko wtedy, gdy rekompensata z tytutu zobowiqgzan objetych
FRAND nie moze zostac przyznana w drodze postepowania sqdowego, np. w przypadku braku jurysdykcji
lub upadtosci. Strony powinny dqzy¢ do wynegocjowania warunkéw FRAND bez wykorzystywania
nieuczciwej przewagi zwiqzanej z nakazami sqdowymi lub innymi procesami faktycznego wykluczenia z
rynku.

Podstawowa zasada nr. 2: Licencja na warunkach zobowigzan FRAND powinna by¢ udostepniona
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kazdemu, kto chce wdrozy¢ okreslony standard. Odmowa udzielenia licencji niektérym realizatorom jest
zaprzeczeniem obietnicy zobowigzan FRAND. W wielu przypadkach licencjonowanie wyzszego szczebla
moze zapewnic¢ znaczng poprawe efektywnosci, z ktérej korzystajq posiadacz patentu, licencjobiorca i
przemyst.

Podstawowa zasada nr 3: Patenty SEP powinny by¢ wyceniane w oparciu o ich witasne zalety techniczne
i zakres, a nie w oparciu o wartosci zbytowe lub zastosowania. W wielu przypadkach bedzie to wymagato
zwrdcenia uwagi na najmniejszy komponent, ktéry bezposrednio lub posrednio narusza patent SEP, a nie
na produkt koricowy zawierajgcy dodatkowe technologie. Jak zauwazyta Komisja Europejska, wyceny
patentéw SEP "nie powinny zawiera¢ Zadnych elementéw wynikajgcych z decyzji o wigczeniu technologii
do standardu”, Co wiecej, ,definiujgc wartos¢ zobowiqzan FRAND, strony muszq wzig¢ pod uwage
rozsqdnqg zagregowanq stawke za standard”.

Podstawowa zasada nr. 4: Chociaz w niektérych przypadkach strony mogq wzajemnie i dobrowolnie
zgodzi¢ sie na licencje portfelowqg (nawet obejmujgcq niektdre patenty bedqce przedmiotem sporéw),
zadna ze stron nie powinna odmawia¢ licencji na warunkach zobowigzarn FRAND na patenty, ktore
zostaly uznane za niezbedne w oparciu o spory dotyczqgce innych patentéw w ramach portfela. Takie
podejscie moze pozwoli¢ stronom zidentyfikowa¢ obszary porozumienia w ramach portfela patentow
pomimo innych obszaréw sporu. W przypadku patentow, co do ktdrych nie osiggnieto porozumienia,
zadna ze stron nie powinna by¢ zmuszana do przyjecia licencji portfelowej, a jesli istnieje spor dotyczqcy
niektorych patentéw, posiadacz patentu SEP ma musi sprosta¢ obowiqzkowi przedstawienia dowodow co
do istoty sprawy (np. w celu ustalenia, Ze domniemany patent SEP zostat naruszony i wymaga zaptaty
oraz w celu ustalenia stawki na warunkach FRAND).

Podstawowa zasada nr. 5: Zadna ze stron negocjacji na warunkach FRAND nie powinna prébowac
narzuca¢ drugiej stronie ustalenn dotyczqcych zachowania nadmiernej poufnosci. Niektére informacje,
takie jak wykazy patentéw, tabele zastrzezen identyfikujgce odpowiednie produkty, warunki
licencjonowania na warunkach FRAND, aspekty wczesniejszej historii licencjonowania i tym podobne, sq
wazne dla oceny potencjalnych warunkéw FRAND, a publiczna dostepnos¢ tych materiatow moze wspieraé
interes publiczny w spéjnym i uczciwym stosowaniu zobowiqzan FRAND. Wtasciciel patentu nie powinien
starac sie wykorzystywacé swojej przewagi informacyjnej dotyczqcej patentow lub wczesniejszych licencji
do zaktécania zdolnosci potencjalnego licencjobiorcy do skutecznych negocjacji.

Podstawowa zasada nr. 6: Zobowiqzania FRAND pozostajq nienaruszone pomimo przeniesienia patentu,
a transakcje sprzedazy patentéw powinny zawiera¢ wyrazne sformutowanie w tym zakresie. Przeniesienia
patentéw rowniez nie powinny zmieniaé wartosci oczekiwanej lub uzyskanej dla poszczegdlnych
patentow. W przypadku, gdy portfele patentow SEP sq podzielone, tqczne optaty licencyjne pobierane za
podzielone czesci (i pozostatq czes¢ portfela) nie powinny przekraczac optat licencyjnych, ktére bytyby
uznane za zgodne z warunkami FRAND, gdyby portfel zostat zachowany przez jednego witasciciela, lub
ktére byly naliczone przez pierwotnego wtasciciela. Przeniesienie patentu nie powinno by¢
wykorzystywane do obejscia prawa potencjalnego licencjobiorcy do ,kompensaty” optat licencyjnych lub
podobnych praw wzajemnosci.

Przestrzegajac tych sze$ciu Podstawowych zasad, zaréwno licencjodawcy, jak i licencjobiorcy moga
zmaksymalizowa¢ Kkorzy$ci ptynace ze standaryzacji, zachowal godziwe wynagrodzenie za
opatentowany wktad oraz wspiera¢ interesy publiczne i prywatne w zdrowym, sprawiedliwym i
dostatnim ekosystemie standardow.

3 Podsumowanie procesow licencjonowania i najlepszych praktyk

Niniejsza sekcja 3 ma na celu dostarczenie czytelnikowi, w tym osobom o ograniczonym do$wiadczeniu
w negocjacjach dotyczacych licencji patentéow SEP, praktycznych wskazéwek na temat, przygotowania i
sposobu podejscia do negocjacji patentow SEP (np. ,najlepszych praktyk”). Kontekstem dla niniejszej
sekcji sa dwustronne negocjacje dotyczace licencji patentdw SEP na standaryzowang technologie, ktora
podlega zobowigzaniu licencyjnemu na warunkach FRAND i gdzie to zobowigzanie licencyjne na
warunkach FRAND nie podlega ograniczeniu nieodptatnosci. Nalezy pamietaé, Ze zobowigzanie
licencyjne na warunkach FRAND wigze sie z przyjeciem przez licencjodawce dodatkowych wymogow i
obowigzkéw dotyczacych takiego zobowigzania. W zwigzku z tym nalezy zauwazy¢, ze niniejsze
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wskazowki praktyczne moga nie mie¢ zastosowania do bardziej ogélnych (lub szerszych) okolicznosci
zwigzanych z ogblnym licencjonowaniem patentow w przypadku, gdy nie istniejg obowigzki licencyjne
na warunkach FRAND.

W sekcjach 4-5 niniejsze porozumienie CWA przedstawia kontekst biznesowy, prawny i interes
publiczny dotyczacy praktyk i proceséw okreslonych w niniejszej sekcji 3. W tych sekcjach bardziej
szczegbétowo uwzgledniono i oméwiono kwestie rynkowe, przypadki, oswiadczenia agencji i polityki
wspierajace praktyki i procesy opisane ponize;.

ZastrzeZenie: Ani niniejszy dokument, ani niniejsza sekcja nie stanowig porady prawnej i nie majg na
celu zastgpienia kompetentnego doradcy prawnego. Niniejsza sekcja ma na celu jedynie pomoc
czytelnikowi w zapoznaniu sie z kwestiami, ktére nalezy rozwazy¢ i na ktére nalezy sie przygotowac w
kontekscie negocjacji licencyjnych na warunkach FRAND - rozumie sie, Ze obie strony takiej transakcji
beda wspotpracowa¢ z kompetentnym doradcg prawnym i korzysta¢ z jego porad. Nie jest to
wyczerpujaca lista ,najlepszych praktyk”; moga istnie¢ inne, nieopisane tutaj praktyki, ktére réwniez
stanowityby ,najlepsze praktyki”.

3.1 Strony

a) Strony wszelkich negocjacji licencyjnych nazywane s3a licencjodawcg i licencjobiorca.
Licencjodawca jest wtascicielem (lub pelnomocnikiem) patentéw, ktére maja by¢ licencjonowane,
ktére w tym przypadku sg konkretnymi patentami SEP podlegajgcymi zobowigzaniu FRAND. I
odwrotnie, potencjalny licencjobiorca (lub w skrocie ,licencjobiorca”) to strona, ktéra ubiega sie o
licencje lub ktora wedtug licencjodawcy potrzebuje licencji na patent SEP licencjodawcy w celu
wdrozenia standardu w produkcie lub ustudze licencjobiorcy ze wzgledu na potencjalne naruszenie
patentu SEP licencjodawcy. W konteksScie negocjacji licencyjnych na warunkach FRAND, kazda ze
stron powinna dziata¢ rozsadnie, jako wyrazajacy wole licencjodawca i wyrazajacy wole
licencjobiorca. W niniejszej podsekcji 3.1 opisano, w jaki sposéb mozna wyrazi¢ te wole w trakcie
negocjacji.

b) Wyrazajgcy wole licencjodawcy patentow SEP objetych zobowigzaniami FRAND:

1) Licencjodawca powinien postepowac w sposob rozsadny oraz byc¢ uczciwy i szczery w swoich
kontaktach z licencjobiorca podczas negocjacji licencyjnych patentow SEP. Bez wyrazajacego
wole licencjodawcy nie moze by¢ mowy o ,niewyrazajgcym woli licencjobiorcy”.

i) Licencjodawcy powinni uzywacé przystepnego, prostego i jednoznacznego jezyka. Wszelkie
op6znienia w  zakoficzeniu  negocjacji spowodowane Zle  sporzadzonymi,
niejednoznacznymi umowami dostarczonymi przez licencjodawce powinny obcigzac
licencjodawce, a nie licencjobiorce zabiegajacego o takg przejrzystos¢.

ii) Nieuzasadnione jest, aby licencjodawca na przyktad: (a) dochodzit roszczen, o ktérych wie
lub uwaza, ze nie s3 juz istotne dla standardu; (b) ukrywat znane informacje o niewaznosci
lub braku istotnosci przedmiotowych patentéw; (c) ukrywatl posiadane informacje, ktére
sg zasadnie potrzebne licencjobiorcy do oceny, czy proponowane warunki licencji sa
zgodne z warunkami FRAND, lub (d) uzaleznial udzielenie licencji na patent SEP od
wymogu, aby licencjobiorca nabyt réwniez licencje na inne patenty, takie jak patenty, ktore
nie sg niezbedne dla standardu.

2) Licencjodawcy powinni by¢ przygotowani, na zadanie licencjobiorcy, do negocjowania licencji
obejmujacej wszystkie patenty SEP objete zobowigzaniem FRAND, majgce zastosowanie do
wdrozenia danego standardu przez licencjobiorce. Dlatego w ofercie licencjodawcy powinny
znaleZ¢ sie wszystkie patenty SEP spelniajagce wymoég niezbednosSci wzgledem standardu,
bedace wtlasnoscia wtasciciela patentu lub przez niego kontrolowane przez caty okres
obowigzywania umowy licencyjnej i majace zastosowanie do produktu lub ustugi
licencjobiorcy.
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3)

4)

5)

i) Licencjodawcy powinni by¢ przygotowani, na zadanie licencjobiorcy, do negocjowania
licencji obejmujacej wytacznie patenty SEP majace zastosowanie do wdrozZenia przez
licencjobiorce danego standardu oraz produktu lub ustugi licencjobiorcy.

ii) Patenty niespeiniajgce wymogdéw SEP: Chociaz strony mogg dobrowolnie i wzajemnie
uzgodnic licencje obejmujaca zaréwno patenty SEP, jak i nie-SEP, niewtasciwe jest, aby
licencjodawca ,wigzal” lub w inny sposéb warunkowat udzielenie licencji na patenty SEP z
wymogiem, aby licencjobiorca zaakceptowat i zaptacit za licencje na innag czes$¢ portfela
patentowego licencjodawcy (nie-SEP), nawet je$li uwaza sie, ze te inne patenty maja
zastosowanie do produktu licencjobiorcy lub do wdrozenia standardu.

iii) Patenty SEP majace zastosowanie do innych standardéw: Chociaz strony moga
dobrowolnie i wzajemnie uzgodni¢ licencje obejmujgcg patenty SEP dla réznych
standardéw, niewlasciwe jest, aby licencjodawca ,wiazal” lub w inny sposéb uzalezniat
udzielenie licencji na swo6j odpowiedni portfel patentow SEP od wymogu, aby
licencjobiorca zaakceptowat i zaptacit za licencje na patenty SEP majace zastosowanie do
innych standardow.

iv) Sporne patenty SEP w ramach danego standardu: Jesli potencjalny licencjobiorca zasadnie
kwestionuje istotno$¢, wazno$¢ i/lub naruszenie patentéw z portfela patentow SEP
oferowanego do licencjonowania, niewtasciwe jest, aby licencjodawca "wigzat" lub w inny
spos6b warunkowat udzielenie licencji na cze$ci swojego odpowiedniego portfela
patentow SEP od wymogu, aby licencjobiorca zaakceptowat i zaptacit za licencje na
pozostatg czes¢ swojego rzekomego portfela patentéw SEP. Na przyktad, jesli strony nie
zgadzaja sie co do tego, czy niektdre patenty w ramach przedmiotowego portfela patentow
SEP s3 faktycznymi, waznymi patentami SEP, licencjobiorca powinien mie¢ mozliwos$¢
uzyskania licencji na warunkach FRAND na patenty w ramach portfela, ktérych status SEP
nie jest przedmiotem sporu, podczas gdy obie strony zachowuja prawo do dochodzenia
roszczen i zarzutow w odniesieniu do pozostatej czesci patentéw, ktére posiadacz patentu
uwaza za patenty SEP.

Niezbednos$¢: Jesli argument licencjodawcy dotyczacy naruszenia opiera sie wylgcznie na
twierdzeniu, ze jego patenty s3 patentami SEP, a produkt docelowy wdraza powigzany
standard, licencjodawca musi by¢ przygotowany na wykazanie, Ze jego patenty sg w
rzeczywistosci niezbedne do stosowania standardu, a produkt docelowy narusza patent SEP.
Nalezy zauwazy¢, ze niektére patenty SEP moga odnosi¢ sie do opcjonalnych czesci standardu,
ktére nie maja zastosowania do licencjobiorcy.

Obowigzki dotyczace ujawniania informacji: Licencjodawcy powinni ujawni¢ wszelkie
informacje wymagane przez licencjobiorce, ktére s3 w uzasadniony sposob potrzebne do
oceny, czy zaproponowane przez licencjodawce warunki licencji na patenty SEP s3 zgodne z
zobowigzaniami FRAND. Informacje takie mogg obejmowac: (a) szczegdtowe informacje
dotyczace przedmiotowych patentéw; b) jasno$¢ w odniesieniu do docelowych produktéw; (c)
tabele zastrzezen identyfikujace odpowiednie cze$ci standardu i mapowanie stwierdzonych
zastrzezen standardu; d) tabele zastrzezen identyfikujace odpowiednie czesci docelowych
produktéw; (e) informacje historyczne (poréwnywalne) dotyczace odpowiednich
wczesniejszych licencji na patenty SEP; oraz f) wszelkie inne informacje wykorzystane przez
licencjodawce lub w uzasadniony sposéb potrzebne licencjobiorcy przy ocenie stawki tantiem
na warunkach FRAND za dane patenty.

Wycena: Licencjodawca powinien zapewni¢ wystarczajaca ilos¢ szczeg6tow, aby wyjasnic
proponowane przez siebie warunki licencyjne, w tym w szczegdélnosci metode wyceny
zastosowang do okreslenia oferowanej stawki optat licencyjnych na warunkach FRAND oraz
sposoOb, w jaki stawka ta jest zgodna z istniejacymi wytycznymi z orzecznictwa i odpowiednich
organdéw ds. prawa konkurencji.



<)

6)

CWA 95000:2019 (E)

Ciezar licencyjny: Na licencjodawcy spoczywa ciezar wykazania, Ze jego patenty sa
rzeczywiscie patentami SEP i Ze docelowy produkt narusza patenty SEP w sposéb wymagajacy
uiszczenia optaty. Licencjodawca musi dostarczy¢ te informacje w celu ustalenia, Ze jest
licencjodawca wyrazajacym wole.

Wyrazajacy wole licencjobiorcy patentéw SEP objetych warunkami FRAND:

1)

2)

3)

4)

5)

Potencjalny licencjobiorca powinien postepowac w sposéb rozsadny oraz postepowac uczciwie
i bezposrednio w kontaktach z licencjodawca.

Wyrazenie woli: W przypadku prosby o udzielenie licencji na patent SEP dobra praktyka jest,
aby potencjalny licencjobiorca wyrazit gotowo$¢ do nabycia licencji na odpowiednie patenty
SEP na wynegocjowanych warunkach FRAND, jezZeli licencjodawca stwierdzi, Ze licencja jest
faktycznie potrzebna.

Zaangazowanie tancucha dostaw: Potencjalny licencjobiorca, ktéry wdraza standaryzowang
technologie wylacznie dzieki komponentom nabytym od swojego tanicucha dostaw, powinien
by¢ w stanie zaangazowac¢ swoj tancuch dostaw we wsparcie negocjacji i/lub skontaktowaé
dostawce z licencjodawca, aby umozliwi¢ licencjodawcy udzielenie licencji bezposrednio
dostawcy.

i) Zwrocenie sie do dostawcéw o wziecie udziatu w negocjacjach na warunkach FRAND
dotyczacych produktéw dostawcy powinno mie¢ zapewniong uczciwg i rozsadng szanse na
ich przebieg. Zaangazowanie tancucha dostaw w ten sposdb nie czyni potencjalnego
licencjobiorcy ani jego dostawcy(-6w), licencjobiorcami niewyrazajacymi woli.

ii) W przypadku, gdy dostawca potencjalnego licencjobiorcy jest licencjobiorca wyrazajagcym
wole, wlasciwe moze by¢ stwierdzenie, ze kazdy odbiorca odpowiednich produktéw
dostawcy powinien by¢ postrzegany jako licencjobiorca wyrazajgcy wole. Z drugiej strony,
zachowanie dostawcy nie powinno by¢ przypisywane potencjalnemu licencjobiorcy, a
ewentualny brak woli ze strony dostawcy potencjalnego licencjobiorcy nie powinien by¢
przypisywany potencjalnemu licencjobiorcy.

OdpowiedZ dotyczaca licencjonowania: Zlozenie przez licencjobiorce kontr-oferty na
warunkach FRAND bytoby trudne lub niemozliwe, chyba ze i dopoki licencjodawca co
najmniej: (a) racjonalnie ustalit niezbedno$¢ swoich patentéw SEP i racjonalnie ustalit, ze
licencjobiorca rzeczywiscie naruszyt patent SEP licencjodawcy; (b) ztozyt oferte na warunkach
FRAND; (c) dostarczyt licencjobiorcy wystarczajacych informacji, aby oceni¢ ,zgodnos¢ z
warunkami FRAND” oferty licencjodawcy i sposéb jej obliczenia; oraz (d) zapewnit
licencjobiorcy wystarczajagco duzo czasu na ocene i rozwazenie wszystkich powyzszych
kwestii.

Zakwestionowanie zasadno$ci lub egzekwowalnos$ci dowolnego zastrzezonego patentu SEP,
zadanie uzasadnionych informacji uzupethiajacych dotyczacych oferty licencyjnej na
warunkach FRAND i/lub ztozenie kontroferty na warunkach FRAND nie powinno powodowac,
ze strona stanie sie licencjobiorcg niewyrazajacym woli.

3.2 Umowy o zachowaniu poufnosci (NDA) w negocjacjach licencyjnych patentéw SEP

a) Strony moga dobrowolnie i wspdlnie zgodzi¢ sie na szeroka poufnos$¢ negocjacji licencyjnych,
chronigc dowolny lub wszystkie aspekty swoich rozmoéw. Zasadniczo jednak zadna ze stron nie jest
zobowigzana do zawarcia umowy NDA w celu negocjacji licencji patentowej i Zzadna ze stron nie
powinna by¢ karana za rezygnacje z zawarcia umowy NDA. Decyzja o nieprzystapieniu do NDA nie
oznacza, ze ktérakolwiek ze stron staje sie strong ,niewyrazajacg woli”.

b)

Przejrzysto$¢ w negocjacjach licencyjnych na warunkach FRAND jest zaleta, poniewaz zgodno$¢ ze
zobowigzaniami FRAND stuzy zaréwno interesom publicznym, jak i prywatnym. Poufno$¢ nie
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d)

powinna by¢ naduzywana do ukrywania zachowan niezgodnych ze zobowigzaniami FRAND, a
licencjodawca nie powinien jednostronnie wymagac¢ zachowania poufnosci.

W przypadku, gdy licencjodawca dazy do rozpoczecia negocjacji, powinien on by¢ przygotowany na
dostarczenie podstawowego poziomu informacji dotyczacych patentu SEP wnioskujacym
licencjobiorcom bez konieczno$ci zawierania umowy NDA. Ten podstawowy poziom informacji
obejmowatby informacje umozliwiajace domniemanemu licencjobiorcy (i jego tancuchowi dostaw)
zrozumienie patentu SEP, wystarczajaco szczegdtowa specyfikacje (np. tabele zastrzezen)
opisujaca, w jaki sposdb patenty sg rzekomo naruszane przez produkty wdrazajace standard, oraz
inne istotne informacje potrzebne licencjobiorcy do oceny roszczen dotyczacych naruszenia,
waznos$ci i niezbednos$ci. Dodatkowe przyktady materiatow, ktére powinny by¢ dostepne bez
zobowigzania do zawarcia umowy NDA, znajduja sie w zatgczniku B do niniejszego porozumienia
CWA.

Aby zagwarantowad, Ze optaty licencyjne za licencje na patenty SEP nie bedg ptacone wielokrotnie
za to samo urzadzenie, poniewaz patenty SEP sg juz licencjonowane w ramach tancucha dostaw
(tzw. nieuprawnione wycigganie podwojnych korzysci - ang. ,double-dipping”), licencjodawca
powinien ujawni¢ potencjalnemu licencjobiorcy istnienie wcze$niejszych licencji i ich warunki.

W przypadku wymiany informacji, ktére w uzasadniony sposéb kwalifikujg sie jako poufne
informacje biznesowe lub techniczne lub informacje os6b trzecich podlegajace obowigzkowi
zachowania poufnos$ci, strony moga zdecydowac sie na zawarcie waskiej umowy o zachowaniu
poufnos$ci w celu ochrony tylko tych materiatéw (np. danych dotyczacych sprzedazy, poufnych
projektéw produktéw lub niektérych warunkéw licencji oséb trzecich). Such an NDA should enable
a potential licensee to share a licensor’s confidential information with the licensee’s supply chain.
Podobnie, strony moga zdecydowa¢ sie na anonimizacje lub w inny sposéb zapewnié¢ poufnos$c¢
informacji stron trzecich (np. wcze$niejszych uméw licencyjnych lub informacji o dostawcach) w
celu ochrony uzasadnionych intereséw stron trzecich w zakresie poufnosci.

3.3 Podstawy umowy licencyjnej na warunkach FRAND

a)

b)

Oswiadczenia sktadane w trakcie negocjacji powinny by¢ zgodne z prawdg i uczciwe oraz mozliwe
do weryfikacji.

Umowa licencyjna nie powinna ogranicza¢ prawa licencjobiorcy do wszczecia postepowania w
sprawie naruszenia, niespelnienia wymogoéw niezbednosci lub uniewaznienia licencjonowanego
patentu. Aby zaradzi¢ takim pdéZniejszym zmianom, strony moga zdecydowac sie na wiaczenie
"klauzuli korekcyjnej”, ktéra przewiduje odpowiednie obnizenie wartosci portfela patentowego
licencjodawcy, np. z powodu po6zniejszego postepowania w sprawie uniewaznienia, stwierdzenia
braku naruszenia, wygasniecia, procedury ponownego badania lub innych podobnych zdarzen.

Licencjobiorca nie powinien by¢ zmuszany do nabycia (i ptacenia za) ,portfel” patentéw, ktore
wedtug licencjobiorcy nie majg zastosowania.

Rozpoczecie negocjacji w sprawie licencji na patenty SEP nie powinno by¢ uzaleznione od
uiszczenia okreS$lonych optat, administracyjnych lub innych. Kazda strona powinna zazwyczaj
ponies$¢ wlasne koszty zwigzane z negocjacjami.

Korzystanie z formalnej gwarancji lub procesu depozytowego w ramach negocjacji licencji na
patenty SEP nie powinno by¢ konieczne, chyba Ze licencjobiorca rzeczywi$cie ma problemy z
ptynnoscia.

Negocjacje na warunkach FRAND wymagaja czasu i nie ma jednego uniwersalnego harmonogramu
wydawania licencji. Negocjujace strony powinny przestrzega¢ rozsadnych terminéow w
negocjacjach. Dopoki strony zachowuja sie rozsgdnie, harmonogram negocjacji nie powinien by¢
przedmiotem sporu.

3.4 Metodologie wyceny licencji na patenty SEP

a)
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sekcji 5.3 porozumienie CWA i popartych przez rézne organy krajowe, ktére sg w nim cytowane.
Nic nie ogranicza mozliwosci stron do dobrowolnego uzgodnienia alternatywnych podej$¢ lub
metodologii, ani nie odnosi sie do konkretnych warunkéw licencyjnych, ktére mogag by¢
negocjowane w danej sytuacji. Niemniej jednak, w organach prawnych oceniajgcych warunki
licencyjne na warunkach FRAND wykorzystano i poparto nastepujace podejscia metodologiczne.
Podkresla sie jednak, ze strony powinny zawsze korzysta¢ z wlasnego niezaleznego osadu (w
porozumieniu z wilasnymi prawnikami i innymi doradcami) przy ocenie kwestii wyceny, a
podejscia okreSlone w niniejszym porozumieniu CWA majg charakter informacyjny i bazuja na
organach prawnych i agencyjnych cytowanych w sekcji 5.3 ponize;j.

1) Strony moga zgodzi¢ sie na metody optat licencyjnych lub alternatywne metodologie dla
wygody lub w niektérych przypadkach z powodu braku doswiadczenia, z powodu
zastosowania nieuczciwej dzwigni (np. w oparciu o obawy dotyczace potencjalnego
wykorzystania nakazéw sadowych) lub z innych powoddw. Jednakze fakt, Ze strony w danej
sytuacji zgadzaja sie na okre$lone warunki, nie oznacza, ze warunki te musza by¢ koniecznie
zgodne z warunkami FRAND. Wiele sagdéw uznato, Ze wczesniej podpisane licencje na patenty
SEP nie byty w rzeczywistosci zgodne z warunkami FRAND.

2) Zgodnie z ogdlng zasada przyjeta przez odpowiednie organy, optaty licencyjne na warunkach
FRAND powinny odzwierciedla¢ tylko i wytgcznie warto$¢ opatentowanego wynalazku.

3) Zgodnie z inng ogdlng zasada, wyrdzniong przez odpowiednie organy, optata licencyjna na
warunkach FRAND powinna by¢ obliczana na podstawie proporcjonalnej wartosci, jaka
opatentowany wynalazek wnosi do najmniejszego komponentu wchodzacego do obrotu
handlowego, ktéry w znacznym stopniu wdraza odpowiednig cze$¢ standardu. Zwykle
najmniejszy komponent wprowadzany do obrotu to komponent, ktéry mozna pdZniej
zintegrowa¢ z produktami wyzszego poziomu. Raz ustalona warto$¢ powinna pozostaé
niezmienna niezaleznie od ztozono$ci produktu koncowego (np. ze wzgledu na dodanie
dodatkowych wynalazkéw i technologii innych oséb do produktu koncowego) - poniewaz
posiadacz patentu nie jest uprawniony do warto$ci stworzonej przez wynalazki lub technologie
innych oséb. W orzecznictwie Stanéw Zjednoczonych ta zasada obliczania optaty licencyjnej
jest powszechnie okre$lana jako ,najmniejsza mozliwa do sprzedazy jednostka patentowa”. Jak
okreslono w dokumencie porozumienia CWA (podstawowa zasada 2), w podobny sposéb
patenty SEP sg wyceniane w innych jurysdykcjach miedzynarodowych.

i) Oznacza to, Ze oplaty licencyjne na warunkach FRAND nie powinny obejmowac
rekompensaty za innowacje lub cechy, ktére nie sg nieodtgcznie zwigzane z podstawowym
zastrzezeniem patentowym. Innymi stowy, optata licencyjna za patenty SEP powinna
opierac sie na warto$ci najmniejszego komponentu, ktéry w znacznym stopniu uciele$nia
opatentowany wynalazek, z uwzglednieniem dalszego podziatu w przypadku nadmiernego
wlaczenia. Skupiajgc sie na warto$ci najmniejszego komponentu, ktéry w znacznym
stopniu uciele$nia patent SEP, strony moga zapewni¢, ze optaty licencyjne odzwierciedlaja
wartos¢ patentu SEP, a nie wartos¢ innych innowacji lub warto$¢ samej standaryzacji.

[) Odejscie od warto$ci dodanej wynikajgcej z zastrzezenia patentowego jest
podstawowym problemem zwigzanym z tak zwanym ,licencjonowaniem opartym na
przypadkach uzycia” patentow SEP. Takie praktyki maja na celu obliczenie optaty
licencyjnej opartej nie tylko na warto$ci opatentowanego wynalazku, ale takze na
wszystkich innych innowacjach, ktére sktadaja sie na produkt dla uzytkownika
kornicowego.

II) W ten sposéb licencjonowanie oparte na przypadkach uzycia ma na celu pobieranie
optat licencyjnych nie tylko za standaryzowane innowacje, ale takze za inne cechy
stanowigce warto$¢ dodang odzwierciedlong w cenie produktu. Takie podejscie moze
w nieuczciwy sposob wykorzystac site rynkowa patentéw SEP w celu pobierania optat
licencyjnych od innowacji innych podmiotéw.
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4)

5)

6)

ii) Zgodnie z inng ogdlng zasadg, wyrdzniong przez odpowiednie organy, optata licencyjna na
warunkach FRAND nie powinna przekracza¢ kosztu ex ante zaprojektowania rozwigzania z
pominieciem zastrzezonego wynalazku. Wzglad ten jest ,narzedziem” wykorzystywanym
przez niektérych do okreslenia uczciwego i rozsadnego kosztu zastrzezonego wynalazku.

iii) Zgodnie z inng ogdlng zasadg, wyrdzniong przez odpowiednie organy, optata licencyjna na
warunkach FRAND nie powinna obejmowac wartos$ci dodanej standaryzacji i powinna by¢
ustalana na zasadzie ex ante (przed witaczeniem do standardu). W ten sposéb optaty
licencyjne FRAND moga dazy¢ do wykluczenia przyrostowej wartosci zwigzanej z
»uzaleznieniem” opatentowanej technologii od standardu.

Proporcjonalny udziat patentéw SEP: Optaty licencyjne na warunkach FRAND powinny
odzwierciedla¢ proporcjonalny udziat wlasciciela patentu SEP we wszystkich patentach
istotnych dla danej standaryzowanej technologii. Nie oznacza to, ze stawki musza zawsze
odzwierciedla¢ Scistg proporcjonalno$¢ pod wzgledem liczenia patentéw, cho¢ czesto jest to
dobre przyblizenie pierwszego rzedu. Stawka moze zosta¢ skorygowana w goére lub w dot w
oparciu o ustalenie przez licencjodawce innych uzasadnionych czynnikéw, ktére nalezy wziaé
pod uwage przy ustalaniu stawki optat licencyjnych.

i) Strony negocjacji powinny uznac i wzia¢ pod uwage, Ze w oparciu o badania ogloszone
przez Komisje Europejska (cytowane ponizej w sekcji 5.3 porozumienia CWA), estymuje
sie, ze od 50% az do 90% wszystkich zadeklarowanych patentéw SEP, w rzeczywisto$ci nie
jest faktycznymi, waznymi patentami SEP.

ii) Zaden potencjalny licencjobiorca nie jest zobowigzany do uzyskania licencji na kazdy
patent, co do ktérego posiadacz patentu twierdzi, zZe jest patentem SEP, w przypadku gdy
istnieje spér co do tego, czy jest on niezbedny, wazny lub czy zostat naruszony. Firma,
ktéra decyduje sie nie nabywac licencji portfelowej w oparciu o nieporozumienia w dobrej
wierze co do tego, czy okreslone patenty rzeczywiscie majg do niej zastosowanie, nie jest
tym samym strong ,,niewyrazajgcg woli”.

Laczna, zagregowana stawka optat licencyjnych dla standardu: Aby ustali¢, czy propozycja
stawki optat licencyjnych jest zgodna z warunkami FRAND, stawke nalezy rozpatrywaé¢ w
kontek$cie skumulowanej, zagregowanej stawki optat licencyjnych dla standardu (w tym
kompatybilno$ci wstecznej dla wczes$niejszych wersji standardu, w zakresie, w jakim takie
wczes$niejsze wersje zostaty wdrozone).

Licencjonowanie patentéw SEP oparte na przypadkach uzycia: Licencjonowanie patentéw SEP
oparte na przypadkach uzycia jest generalnie niezgodne z zasadami licencjonowania na
warunkach FRAND. Licencjonowanie oparte na przypadkach uzycia nierozerwalnie wigze
wartos¢ standaryzowanej technologii z inng technologig/innowacja odzwierciedlong w
produkcie uzytkownika konicowego, nawet jesli taka technologia/innowacja znajduje sie poza
zakresem wilasciwych patentow SEP. W rezultacie model licencjonowania oparty na
przypadkach uzycia jest niezgodny z podejsciem opartym na warunkach FRAND, polegajacym
na obliczaniu optaty licencyjnej zwigzanej wytacznie z warto$cia standaryzowanej technologii.

b) Zachowanie niedyskryminacyjne
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1)

Kluczowym celem Kkoncepcji licencjonowania na warunkach FRAND moze by¢ pomoc w
utrzymaniu "réwnych szans" dla konkurencji miedzy réznymi podmiotami wdrazajacymi
standard. Pobieranie od niektérych przedsiebiorstw (lub Kkategorii przedsiebiorstw)
dyskryminacyjnych optat licencyjnych moze ostabi¢ ich zdolno$¢ do konkurowania. Podczas
gdy w danych dwustronnych negocjacjach licencyjnych mozna wzig¢ pod uwage wiele
czynnikéw, podejscie do ustalania stawki na warunkach FRAND nie powinno wykorzystywac
réznych podej$¢, powodujac dyskryminacje wptywajacg na niektére umowy licencyjne
patentéw SEP.
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2) Kazda firma, ktéra ubiega sie o licencje na patenty SEP w celu wdrozenia standaryzowane;j
technologii w swoim produkcie, powinna mie¢ prawo do uzyskania licencji. Odmowa
udzielenia licencji na patent SEP skladajacemu wniosek licencjobiorcy ma charakter
dyskryminacyjny i dlatego jest niezgodna z zasadami licencjonowania na warunkach FRAND.

3) Dyskryminacja wsrdod licencjobiorcow stanowi naruszenie zasad licencjonowania na
warunkach FRAND. Nie oznacza to, ze kazda licencja bedzie identyczna. To, czy spdtka jest ,w
podobnej sytuacji” do innej spo6tki, moze potencjalnie by¢é pomocne w ocenie, czy
dyskryminacja ma miejsce, ale btedne jest sugerowanie, ze dyskryminacja jest dozwolona, o ile
spotka nie jest ,w podobnej sytuacji” do innej. Na przyktad, nie bytoby witasciwe, aby maty
wchodzacy na rynek podmiot stawiat czota dyskryminujacym wymaganiom licencyjnym w
poréwnaniu z wiekszymi, istniejgcymi konkurentami, poniewaz takie podejscie ograniczatoby
konkurencje i dostep do rynku.

3.5 Odmowa wydania licencji

a)

b)

Kazda firma wdrazajgca standard ma prawo do licencji od posiadaczy patentow SEP, ktérzy
zobowigzali sie do zaoferowania licencji na warunkach FRAND.

Niewtasciwe jest, aby wielu posiadaczy patentow SEP w ramach danego ekosystemu standardéw
dzialato w zmowie i ustalato, Ze kazdy z nich bedzie udzielat licencji wylgcznie firmom na danym
poziomie (poziomach) taficucha dostaw.

3.6 Portfele patentow SEP ilicencjonowanie portfeli

a)

b)

d)

Licencjobiorca powinien by¢ uprawniony, na prosbe, do uzyskania licencji na wszystkie patenty z
odpowiedniego portfela patentéw SEP.

In negotiations, no licensee should be required to pay for a license to patents that it does not agree
are relevant to its products (e.g., because the patent is believed to be invalid or not infringed).
Nieche¢ licencjobiorcy do zaptaty za licencje na patenty, ktére w jego przekonaniu nie s3
rzeczywistymi, waznymi patentami SEP wymagajgcymi zaptaty, nie powinna czyni¢ go
,niewyrazajacym woli licencjobiorcg”.

Jezeli negocjujace strony spieraja sie, czy czes$¢ oferowanego portfela obejmuje rzeczywiste, wazne
patenty SEP, strony majg rézne mozliwosci rozwigzania sporu. Na przyktad strony mogg zgodzic¢
sie na negocjowanie licencji portfelowej, ale wprowadzi¢ zmiany w cenach, aby uwzglednic
poszczegdlne sporne patenty. W niektdrych przypadkach strony moga uzgodni¢ zatozenia lub
szacunki dotyczace jakoSci portfela i dostosowac ceny, aby odzwierciedli¢ te zatozenia, bez
przeprowadzania bardziej szczegb6towego przegladu technicznego. Alternatywnie strony moga
wspdlnie i dobrowolnie zgodzi¢ sie na alternatywne metody rozstrzygania sporéw (ADR) lub
zamiast tego zachowa¢ prawo do dochodzenia tradycyjnych roszczen i warunkéw przed sadami
krajowymi. Powyzsze przyktady maja charakter ilustracyjny i nie stanowia wyczerpujacej listy. W
kazdych okolicznosciach licencjobiorca powinien mie¢ mozliwo$¢ zazadania i uzyskania licencji na
warunkach FRAND na uzgodniong cze$¢ portfela, podczas gdy obie strony zachowujg prawo do
dochodzenia roszczen i warunkéw w odniesieniu do wszystkich innych patentéw, ktore posiadacz
patentu uwaza za patenty SEP.

Brak specjalnych przywilejéow: Wilasciciele patentéw SEP nie sa uprawnieni do specjalnych
przywilej6w prawnych innych niz te, ktore przystuguja innym witascicielom patentéow
niepodlegajacym zobowigzaniu FRAND. Przyktadowo, wtasciciele patentéw SEP powinni zawsze
przestrzega¢ tradycyjnych zasad i obcigzen prawnych, takich jak obowigzek wykazania
zastosowania poszczegdlnych patentéw, ktére chca licencjonowag, oraz wartosci takich patentéw, a
takze odeprzeé wyzwania, takie jak niewazno$¢ patentu, jego nieegzekwowalnos¢, licencjonowanie
i wyczerpanie, jako warunek uzyskania rekompensaty za patent SEP.
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e) Dezagregacja: Wyceny patentéw na warunkach FRAND nie zmieniajg sie w zaleznosci od
wilasciciela patentu. W przypadku przeniesienia czesci portfela patentowego, warto$¢ portfela
patentowego podmiotu zbywajacego jest pomniejszana o warto$¢ przeniesionych patentéw, a
wartos$¢ patentéw SEP podmiotu nabywajgcego stanowi odpowiedni procent wartosci pierwotnego
portfela. Wiasciciele patentéw dokonujgcy przeniesienia patentéw powinni rozwigzac ten problem,
zmieniajgc warunki licencji, aby odzwierciedli¢ zmniejszong warto$¢ portfela.

3.7 Spory

a) Alternatywne metody rozwigzywania sporéw (np. mediacja lub arbitraz) przed wszczeciem
postepowania sagdowego s3g dobrowolna opcja, ktéra moze by¢ atrakcyjna dla niektérych i moze by¢
opcja godna rozwazenia w umowach licencyjnych patentéw SEP, z zastrzezeniem nastepujacych
kwestii:

1) Z wyjatkiem bardzo rzadkich przypadkéw (np. mediacji nakazanej przez sad) ADR nie jest
obowigzkowe i nie powinno by¢ narzucane stronom, ktére nie chcg w nim uczestniczy¢.

2) Strona, ktéra zdecyduje sie nie uczestniczy¢ w metodach ADR, nie powinna by¢ na tej
podstawie uznawana za strone ,niewyrazajacg woli”.

3) W przypadku wyboru metody ADR strony maja duza swobode w zaprojektowaniu
odpowiedniego procesu. Jednak w przypadku braku wyraZnego i dobrowolnego zrzeczenia sie

okres§lonych zasad lub praw, nalezy przestrzega¢ tradycyjnych zasad materialnych i
proceduralnych oraz ciezaru dowodu, nawet w ADR.

4) Metody ADR w sprawie patentéw SEP objetych warunkami FRAND powinny by¢ zgodne z
zasadami FRAND, a ich struktura powinna umozliwia¢ osiggniecie rezultatu zgodnego z
warunkami FRAND.

b) Orzekanie i prawo dostepu do sadow

1) Kazda spo6tka ma takze prawo do skorzystania z dostepu do Sciezki sadowe;.

2) Tak jak w przypadku kazdego innego sporu, gdy strony nie moga doj$¢ do porozumienia na
warunkach FRAND, kazda ze stron moze zwrdcic sie o rozstrzygniecie do sgdu.

3) Postepowania na warunkach FRAND, w tym metody ADR, moga dotyczy¢ umoéw, patentdw,
prawa konkurencji i/lub innych roszczen prawnych.

c) Dziatania konkurencji

1) Naruszenie zobowigzan FRAND moze stanowi¢ naruszenie prawa konkurencji.

2) Oprocz dziatan sgdowych, naruszenia prawa konkurencji moga by¢ egzekwowane przez
krajowe agencje prawa konkurencji. Firmy, ktére borykajg sie z naruszeniami zobowigzan
FRAND, moga prébowac zgtaszac takie kwestie odpowiednim agencjom.

3.8 Nakazy sadowe
a) W negocjacjach na warunkach FRAND nie nalezy stosowa¢ grézb wniesienia o wydanie nakazu

sagdowego (w tym nakazu o charakterze faktycznym, takiego jak zajecie celne lub postepowanie
karne).
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Licencjodawca nie powinien ubiega¢ sie o wydanie nakazu sgdowego (o charakterze wstepnym,
statym lub faktycznym) w odniesieniu do patentéw SEP objetych zobowigzaniem FRAND, z
wyjatkiem wyjatkowych okolicznosci, takich jak upadto$¢ podmiotu wdrazajacego lub
pozostawanie poza jurysdykcja sadu.

Posiadacze patentow SEP nie powinni ubiegac sie o faktyczne nakazy sgdowe bez nadzoru sagdu nad
kwestiami dotyczacymi naruszenia i wazno$ci patentu (np. jesli wcze$niej wydano prawomocne
orzeczenie sgdowe w sprawie niezbednos$ci, waznosci i naruszenia, ktére nie zostato wykonane).

Nakazy sadowe (w tym rowniez nakazy faktyczne) dotyczace patentéw SEP objetych
zobowigzaniem FRAND powinny by¢ rzadko wydawane na rzecz licencjodawcéw patentéw SEP
objetych zobowigzaniem FRAND, w szczeg6lnosci w sytuacji, gdy licencjodawca moze uzyskaé
rekompensate pieniezng za korzystanie z jego patentow.

W przypadku, gdy sad uzna licencjobiorce za "niewyrazajacego woli", wiasciciel patentu moze
wystapi¢ do sadu o odszkodowanie pieniezne za szkody spowodowane niewlasciwym
zachowaniem licencjobiorcy - takie jak zalegte optaty licencyjne, odsetki i koszty. Te metody
pieniezne s3g lepiej dostosowane do zasad i podej$¢ zgodnych ze zobowigzaniem FRAND niz dazenie
przez licencjodawce do wykluczenia z rynku w drodze nakazu sadowego. Biorgc pod uwage
obietnice honorowania warunkéw FRAND przy licencjonowaniu, rekompensata pieniezna jest
zasadniczo odpowiednim $rodkiem zaradczym w przypadku patentéw SEP.

3.9 Organizacje SDO i mozliwe ulepszenia tych organizacji

a)

b)

Wymogi zobowigzan FRAND nie powinny by¢ nadmiernie niejasne. Dopuszczalne i pomocne jest
zapewnianie stronom bardziej wyraznych wskazéwek dotyczacych konkretnych praktyk przez
organizacje SDO.

Organizacje SDO powinny rozwazy¢ aktualizacje swoich polityk dotyczacych zobowigzan FRAND w
celu zapewnienia wiekszej przejrzystosci. Na przyktad, IEEE z powodzeniem zaktualizowato tekst
swojej polityki patentowej, aby zapewni¢ wyjasnienia posiadaczom patentéw i potencjalnym
licencjobiorcom.

3.10 Licencjonowanie za posrednictwem konsorcjow patentowych

a)

b)

d)

Licencjonowanie za pos$rednictwem Kkonsorcjum patentowego moze przynies¢ korzysci zaréwno
posiadaczom patentéw SEP, jak i licencjobiorcom tych patentéw. Jednak zaréwno licencjodawcy,
jak i licencjobiorcy zachowuja swobode decydowania o tym, czy zawrze¢ umowe licencyjng w
ramach konsorcjum patentowego, czy tez w drodze dwustronnych negocjacji. Odmowa
przystapienia przez strone do konsorcjum patentowego lub przyjecia licencji z takiego konsorcjum
nie powinna by¢ uznawana za przejaw niewyrazania woli do udzielenia lub przyjecia licencji na
patenty SEP.

Jesli posiadacz patentu SEP zdecyduje sie zaoferowac licencje na warunkach FRAND za
posrednictwem konsorcjum patentowego, oferta ta powinna by¢ jedynie dodatkowg opcjg w
stosunku do negocjacji i udzielenia dwustronnej licencji SEP FRAND kazdemu licencjobiorcy, ktory
zwrdci sie o taka licencje.

W przypadku konsorcjéw patentowych udzielajacych licencji na patenty SEP na warunkach FRAND,
konsorcjum podlega tym samym wymogom i zobowigzaniom do udzielania licencji na warunkach
FRAND, jakie istnieja w przypadku licencjodawcéw patentéw SEP udzielajacych licencji
bezposrednio. Wiasciciel patentu SEP nie powinien unika¢ ani obchodzi¢, ani dazy¢ do unikniecia
lub obejscia swoich zobowigzan do udzielania licencji na warunkach FRAND poprzez udzielanie
licencji za po$rednictwem konsorcjum patentowego.

W przypadku, gdy administrator konsorcjum patentowego dziata jako sublicencjodawca lub agent
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licencyjny dla wielu licencjodawcow patentéw SEP, administrator konsorcjum i licencjodawcy SEP
nalezacy do konsorcjum powinni wspéipracowa¢ z domniemanym licencjobiorcg konsorcjum w
celu ustalenia, jakie licencje moga juz istnie¢ u bezposrednich lub posrednich dostawcéw
domniemanego licencjobiorcy konsorcjum i jego klientéw, a nastepnie odpowiednio dostosowac
obowiagzek uiszczania optat licencyjnych. W zwigzku z tym, aby unikng¢ podwojnego
nieuprawnionego wyciggania podwéjnych korzysci, administrator konsorcjum patentowego i
licencjodawcy SEP uczestniczacy w konsorcjum powinni w przejrzysty sposéb informowac o
wszelkich licencjach udzielonych dostawcom lub klientom w tancuchu dostaw produktu
wieloelementowego, a ceny konsorcjum powinny w stosownych przypadkach odzwierciedlaé¢
odpowiednie znizki za takie wcze$niejsze licencje.

e) Ze wzgledu na przejrzystos¢ i interes publiczny zacheca sie grupy patentowe do publikowania
wszystkich warunkdw licencji, w tym stawek optat licencyjnych i innych warunkéw.

4 Licencjonowanie na warunkach FRAND: tlo rynkowe

Teraz, gdy w niniejszym CWA przedstawiono podsumowanie procesdéw licencjonowania i najlepszych
praktyk, w kolejnych sekcjach zostang zidentyfikowane i oméwione podstawowe fakty, prawo, wymogi
i zasady, ktore lezg u podstaw tych proceséw i praktyk. Niniejsza sekcja 4 zawiera podsumowanie
kontekstu i tta zobowigzan FRAND oraz odnosi sie do réznych intereséw zainteresowanych stron i
intereséw prawnych. W sekcji 5 przedstawiono nastepnie sze$¢ podstawowych zasad licencjonowania
na warunkach FRAND, z ktérych w naturalny sposéb wynikajg praktyki omoéwione powyzej, oraz
wskazano odpowiednie organy i inne materiaty prezentujace

4.1 Tlorynkowe

Standardy sieci bezprzewodowych tacza urzadzenia od wielu lat.# Standardy sieci bezprzewodowych
zostaty opracowane gtoéwnie przez firmy, ktére chciaty je wykorzystac i wdrozy¢ w swoich produktach,
takie jak firmy produkujace chipy, firmy telekomunikacyjne i operatorzy komérkowi. Pomyslna praca
tych firm - zaréwno pod wzgledem wkiadu w tworzenie standardéw, jak i pdZniejszego
opracowywania i komercjalizacji produktéw w celu wykorzystania ich wspotpracy - przyczynita sie do
rozprzestrzeniania sie technologii bezprzewodowych.

Nadchodzi nowa generacja rozwoju technologicznego wraz rozwojem réznych technologii zwigzanych z
przemystem 4.0 (4IR),5 5G,¢ i IoT7 . Wedtug ostatnich szacunkéw Europejskiego Urzedu Patentowego,
okoto 25-30 miliardéw urzadzen w domu i miejscu pracy bedzie wyposazonych w czujniki, procesory i

4 Pierwsze polgczenie 2G (GSM) wykonano 28 lat temu w 1991 r., 2,5G (GPRS) uruchomiono w 2000 r., a 3G
(UMTS/WCDMA) w 2001 r. Wiele kluczowych patentow zwigzanych z tymi standardami wygasto wiele lat temu i/lub
wkrotce wygasnie.

5 Cornelius Baur i Dominik Wee, Manufacturing’s next act, McKinsey & Co. (czerwiec 2015),

https://www.mckinsey.com/business-functions/operatives/our-insights/manufacturings-next-act.

6 Chociaz nie ma uniwersalnej definicji sieci komoérkowej 5G, termin ten obejmuje przyszla fale interoperacyjnych

sieci komorkowych, ktore sg obecnie napgdzane przez rozne organy ds. standardéw technicznych. Oczekuje sie, ze sieci
5G bedg wykorzystywaé szeroki zakres pasm widma, zaréwno licencjonowanych, jak i nielicencjonowanych, poprzez
nowe i innowacyjne rozwigzania w zakresie efektywnosci widma i jego wspotdzielenia. Organy standaryzacyjne, takie
jak 3rd Generation Partnership Project (3GPP) i Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), wsrod wielu
innych, nadal rozwijaja 5G. Zobacz np . wydanie 15, 3GPP (16 lipca 2018 r.), http://www.3gpp.org/release-15; zobacz
takze baze danych IEEE 5g and Beyond Standards, IEEE, https://futurenetworks.ieee.org/standards/standards-database.

7 Chociaz od czasu ukucia tego terminu pod koniec lat 90. XX wieku zaproponowano wiele definicji Internetu Rzeczy,

nie powstata jeszcze uniwersalna definicja. Jednakze Internet Rzeczy jest powszechnie uwazany za wszechstronng
koncepcjg¢, w ramach ktorej produkty codziennego uzytku wykorzystujg Internet do przekazywania danych zebranych
przez czujniki.
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wbudowane oprogramowanie.8 Potgczenie tych urzadzen ze sobg w oparciu o transfer danych i
potaczenie ich z innymi technologiami, takimi jak przetwarzanie w chmurze i sztuczna inteligencja,
bedzie sprzyjac¢ automatyzacji procesé6w biznesowych.

Cze$cig tego rozwoju jest wykorzystanie standaryzowanych technologii po raz pierwszy w nowych
segmentach rynku, w tym poza tradycyjnymi branzami telekomunikacyjnymi i bezprzewodowymi. W
kluczowych segmentach gospodarki $wiatowej, od rolnictwa, przez handel detaliczny, po opieke
zdrowotng, rozwoj Internetu Rzeczy wykazuje znaczna efektywnosc.

W tym wzgledzie, cho¢ licencjonowanie patentéow SEP jest wazne w wielu réznych branzach i na
réznych rynkach, szczegélnie duzo uwagi poswiecono licencjonowaniu patentéw SEP na warunkach
FRAND w odniesieniu do patentow zwigzanych ze standardami bezprzewodowymi i
telekomunikacyjnymi. Zaréwno ci, ktérzy konkurujg w ramach zmieniajgcych sie pionéw (rynkéw), jak
i nowi uczestnicy rynku, beda w coraz wiekszym stopniu napotyka¢ na kwestie zwigzane z patentami
SEP w miare otwierania sie nowych obszaréw zastosowan i rozwoju wykorzystania standardéw
bezprzewodowych i telekomunikacyjnych, a takze w miare opracowywania kolejnych standardéw w
celu zaspokojenia potrzeb rynkowych w ramach pionéw i miedzy nimi.

Zapotrzebowanie na interoperacyjno$¢ wzrasta proporcjonalnie, aby osiagna¢ cel standaryzacji, jakim
jest jak najszersze rozpowszechnienie technologii. Producenci, ktérzy chcg tworzy¢ interoperacyjne
urzadzenia, nie sa w stanie oming¢ standardow, poniewaz standardy tworza interfejs do tgczenia sie i
komunikowania z innymi produktami i platformami. Aby zabezpieczy¢ pelny potencjat IoT, podejscia,
ktére zapewniajg podstawowe ramy umozliwiajgce interoperacyjno$¢, musza by¢ dostosowane w celu
zapewnienia spdjnosci oraz umozliwienia wydajnej i niezawodnej wymiany danych.

Technologie opracowane przez podmioty dziatajgce na wczes$niejszych etapach tancucha nalezy
uwzgledni¢ w ocenie petnego potencjatu i posrednich efektéw sieciowych zwigzanych z IoT. Ulepszanie
i innowacyjno$¢ produktéw coraz cze$ciej odbywa sie w wirtualnej warstwie oprogramowania w
modelach biznesowych skierowanych do konsumentéw, a nie w komponentach sprzetowych w
modelach biznesowych skierowanych do przemystu. Niektdrzy szacujg, ze produkcja oprogramowania i
ustugi stanowig 80% catkowitej warto$ci dodanej technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).°
Tendencja ta utrzymuje sie w innych sektorach i oczekuje sie, ze tak bedzie rowniez w przysztosci.
Licencjonowanie powinno odzwierciedla¢ fakt, ze warto$¢ dodana przez innowacje na wcze$niejszych
etapach tancucha roézni sie od technologii na po6zniejszych etapach tancucha, takich jak standardy
telekomunikacyjne, a posiadacze patentéw SEP na poézniejszych etapach tancucha nie powinni mie¢
prawa do zadania optat licencyjnych w oparciu o wartos¢ stworzong przez innowatoré6w na
wczesniejszych etapach tancucha.

Standaryzowane rozwigzania w zakresie czujnikow umozliwiajg firmom integracje szerokiej gamy
czujnikéw i wdrazanie swoich rozwigzan w dowolnej branzy. Gromadzenie, przechowywanie i
przetwarzanie masowych ilosci danych z urzadzen wyposazonych w czujniki umozliwia wirtualng
konsolidacje, wspoétdzielenie pojemnosci i tworzenie skalowalnych ustug danych dla wielu firm i
organizacji korzystajacych ze wspdlnych zasobdw w celu osiggniecia efektu skali.

Dla prawidtowego funkcjonowania rynku w miare rozwoju zintegrowanej gospodarki kluczowe
znaczenie dla wszystkich uczestnikow rynku bedzie miato przestrzeganie praktyk licencyjnych na
warunkach FRAND i zapobieganie naduzyciom. Rozprzestrzenianie sie standaryzowanych technologii
poza tradycyjnym sektorem ICT gwarantuje sprawiedliwe i zréwnowazone podejscie do
licencjonowania standaryzowanych technologii, w tym uwzglednienie dynamicznych zainteresowan
rynkowych, jakimi sg IoT i inne zaawansowane protokolty komunikacyjne. Jak przedstawiono ponizej,
wplyw licencjonowania wptywa na rézne aspekty gospodarki, w tym na konkurencje i interes
publiczny.

4.2 Kontekst, aspekt prawa konkurencji i funkcja zobowigzan FRAND w odniesieniu do

8 Méniére Yann, Ilja Rudyk i Javier Valdes, (2018), Patents and the Fourth Industrial Revolution (Europejski Urzad
Patentowy, 2018), str. 10, epo.org/4IR.

® Yann, Rudyk i Valdes, supra przypis 7, str. 20.
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interesu publicznego

Na najbardziej podstawowym poziomie, dobrowolne zobowigzanie FRAND podjete przez uczestnika
organizacji SDO pocigga za sobg obowigzek udzielenia licencji na patent SEP na warunkach FRAND (co
moze obejmowac optate licencyjng) kazdej stronie, ktéra chce wdrozy¢ odpowiedniag standard.

Aby zrozumie¢ szerszy kontekst i cel zobowigzania FRAND, nalezy wzig¢ pod uwage kazdy z ponizszych
aspektow:

— (@) Korzysci podmiotéw opracowujgcych standardy wynikajgce z powodzenia ich prac;
— (b) Ograniczenia wynikajace z prawa konkurencji i polityki; oraz
— (c) Porzadek publiczny i interesy konsumentéw.

W dalszej czesci tego podrozdzialu oméwiony zostanie kazdy z tych aspektéw w celu zapewnienia
kontekstu, informacji i podstaw dla zasad i praktyk okreslonych w niniejszym porozumieniu CWA.

a) Korzysci podmiotéw opracowujacych standardy wynikajace z powodzenia ich prac

Niezaleznie od tego, czy standard jest opracowywany w celu wspierania regulacji, czy tez ma na celu
wsparcie nowych lub rozszerzonych rynkéw poprzez umozliwienie interoperacyjnosci miedzy réznymi
produktami lub ustugami, sukces wysitkow zwigzanych z opracowywaniem standardéw czesto zalezy
od ich przydatnosci do wdrozenia w branzy, do ktdrej sa skierowane.

Aby wspiera¢ szerokie wdrozenie, powinny mie¢ zastosowanie co najmniej dwa nastepujace warunki:10

— Licencje powinny by¢ dostepne na warunkach FRAND dla kazdego, kto chce wdrozy¢ standard w
swoim produkcie: Patenty SEP i niedostepno$¢ licencji SEP dla uzytkownikéw standardéw moga
stanowi¢ przeszkode w szerokim rozpowszechnieniu standardu (np. jesli posiadacz patentu SEP
ogranicza lub odmawia takich licencji). Jednak nawet w przypadku, gdy licencje na patenty SEP nie
sg generalnie odrzucane, szerokie przyjecie standardu moze by¢ nadal powaznie utrudnione, gdy
licencje sa udostepniane selektywnie lub gdy warunki licencyjne wymagane przez posiadacza
patentu SEP s3 nieracjonalne lub dyskryminujace. W interesie tych, ktérzy inwestuja czas i zasoby
w opracowanie standardu, lezy zatem zachecenie posiadaczy patentéw SEP do zobowigzania sie do
udzielenia licencji kazdemu podmiotowi wdrazajagcemu standard, ktéry wystapi o licencje na
warunkach FRAND.

— Wdrozenie standardu musi by¢ zazwyczaj atrakcyjne dla uczestnikéw rynku, aby mogto zostac
przyjete na szerokq skale: Istnieje wiele powoddw, dla ktérych warto wdrozy¢ dany standard. Na
przyktad, gdy standard moze zapewnia¢ mozliwo$é uczestniczenia w rynkowym ekosystemie
interoperacyjnych produktéw i ustug, jej przyjecie moze napedzac tak zwane ,efekty sieci”. Oznacza
to, ze im wiecej produktéw i ustug jest juz zgodnych ze standardem, tym bardziej atrakcyjne moze
sta¢ sie dla innych firm wdrozenie tego standardu w swoich produktach lub ustugach.

W niektorych dziedzinach oba warunki zostaly z powodzeniem spetnione dzieki zachecaniu i
zobowigzaniu posiadaczy patentéw SEP do udzielania nieodptatnych licencji na warunkach FRAND. Na
przyktad standard Bluetooth jest dobrze znanym i odnoszacym duze sukcesy standardem
nieodptatnym. W takich przypadkach wiasciciele patentéw moga by¢ zmotywowani do wniesienia
wktadu w postaci swoich opatentowanych technologii i rezygnacji z mozliwosci zarabiania na swoich
patentach poprzez zastrzezenia licencyjne w celu ulepszenia standardu, co z kolei bedzie wspiera¢
zwiekszong sprzedaz produktéw zgodnych ze standardami; im ,lepszy” standard, tym wieksze jego

10 Z pewnoscig istnieja inne wazne warunki pomyslnej standaryzacji. Na przyktad, zasadniczo preferowane jest, aby

standard wynikat z zapotrzebowania rynku i pozostawal ukierunkowany na branzg. Nie jest zaskoczeniem, ze firmy
zainteresowane konkretnymi obszarami technicznymi i rynkami maja motywacj¢ do inwestowania czasu i energii w
standaryzacje techniczng. W przypadku braku zainteresowania rynku danym obszarem technicznym, standardy moga nie
przyciagac znaczacej uwagi deweloperow, a po ich opracowaniu moga nie przycigga¢ inwestycji i dziatan niezbgdnych
do ich szerokiego rozpowszechniania.
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przyjecie i wiekszy sukces branzy i ekosystemu.

W innych przypadkach wtasciciele patentéw moga nie chcie¢ wnosi¢ swoich opatentowanych
technologii bez zachowania prawa do wynagrodzenia na warunkach FRAND. Moze to mie¢ miejsce na
przyktad w przypadku firm, ktére nie produkujg ani nie sprzedaja standaryzowanych produktéw, lub w
przypadku innych firm, ktére chca zarabia¢ na swoich prawach patentowych poprzez licencjonowanie.
W takich przypadkach wiasciciel patentu moze zdecydowac sie na wniesienie wkitadu obejmujacego
jego opatentowane rozwigzania wraz ze zobowigzaniem na warunkach FRAND, ktére zezwala na optaty
licencyjne, tym samym dobrowolnie zgadzajac sie na ograniczenie praw, ktdre wtasciciel patentu
miatby, gdyby nie zobowigzanie FRAND (tj. jego "normalne" prawa patentowe), przy jednoczesnym
zachowaniu mozliwos$ci ubiegania sie o optaty licencyjne na warunkach FRAND.11,

Ale dlaczego posiadacz patentu (np . taki, ktoéry chce zarabia¢é na swoich patentach SEP poprzez
licencjonowanie) dobrowolnie zdecydowatby sie ograniczy¢ swoje wtasne prawa patentowe? Posiadacz
patentu SEP musi wigza¢ sie z tym jaka$ korzyscia. | rzeczywiscie taka istnieje. Poprzez wiaczenie
opatentowanych rozwigzan do standardu jako ,niezbednych” do zapewnienia zgodnoSci ze standardem,
posiadacze patentow SEP zyskujg mozliwo$¢ uzyskania optat licencyjnych od duzej grupy podmiotéw
wdrazajacych standardy - nawet w przypadku patentéw, dla ktérych rynek komercyjny mogtby nie
istnie¢ w przypadku braku standardu.

Innymi stowy, posiadacz patentu SEP moze radykalnie powiekszy¢ pule uzytkownikéw, od ktérych
mogtby ubiega¢ sie o tantiemy. W zamian posiadacze patentu SEP zgadzajg sie zrezygnowal z
korzystania z niektérych praw zwykle zwigzanych z patentami - na przyktad prawa do wykluczenia
innych z korzystania z opatentowanej technologii oraz prawa do pobierania optaty licencyjnej
odzwierciedlajacej brak konkurencyjnych alternatyw dla patentu SEP po przyjeciu standardu. Ten
kompromis moze by¢ optacalny, nawet jesli optata licencyjna od kazdego podmiotu wdrazajacego moze
by¢ nizsza niz w przypadku braku zobowigzania FRAND. Rzeczywi$cie, wiekszo$¢ wiascicieli patentow
dobrowolnie decyduje sie na zobowigzania FRAND, poniewaz zyskuja znacznie wiecej niz traca.

W rezultacie zobowigzanie FRAND pomaga w umozliwieniu wprowadzenia standardu na rynek,
zapewniajgc uczestnikom rynku pewno$é, ze licencje beda dostepne na rozsagdnych i
niedyskryminacyjnych warunkach. Inwestycje niezbedne do opracowania i wprowadzenia na rynek
produktéw zgodnych ze standardami (np. chip Bluetooth, Wi-Fi lub LTE lub urzadzenie wykorzystujace
takie chipy) moga by¢ ogromne. Nalezy pozyska¢ fabryki, stworzy¢ kanaty rynkowe, zakupi¢ sprzet i
infrastrukture. Bez rozsadnej gwarancji, Ze licencje mozna uzyska¢ na rozsadnych warunkach,
uczestnicy rynku moga (by¢ moze stusznie) zdecydowac sie nie inwestowac w potencjalnie ryzykowne
przedsiewziecie. Zmniejszajac to ryzyko i zapewniajgc podmiotom wchodzgcym na rynek pewnos¢, ze
ich inwestycje nie zostang podwazone przez nadmierne i nieuczciwe praktyki w zakresie patentow SEP,
obietnica FRAND - jesli jest wlasciwie stosowana i przestrzegana - moze zacheca¢ do inwestycji i
wspiera¢ dalsze innowacje i rozwdj rynku. Jak omoéwiono ponizej, kiedy dochodzi do naruszenia
zobowigzan FRAND, zagrozona jest uczciwa konkurencja, a innowacje mogg zosta¢ zahamowane.

b) Ograniczenia wynikajace z prawa konkurencji i polityki

Prawo i polityka konkurencji to kluczowe aspekty zrozumienia celu dobrowolnych zobowigzan FRAND.
Rozwdj standardéw zazwyczaj obejmuje wiele stron, by¢ moze konkurentéw, spotykajacych sie w
ramach organizacji SDO w celu uzgodnienia wspdlnej specyfikacji technologicznej. Ten proces rozwoju
z koniecznosci obejmuje akceptacje pewnych rozwigzan technicznych w specyfikacji i odrzucenie
innych proponowanych rozwigzan. W zwigzku z tym dzialalno$¢ zwigzana z opracowywaniem
standardéw moze powodowac problemy zwigzane z konkurencja. Na przyktad dyskusje w kontekscie

11 Posiadacze patentow SEP zobowigzujacy sie do licencjonowania na warunkach FRAND ograniczajg w ten sposob

korzystanie z niektorych praw wlasnosci zwykle zwiagzanych z patentami - takich jak prawo do wykluczenia innych z
korzystania z opatentowanej technologii oraz prawo do pobierania optat licencyjnych, jakie moze udzwigna¢ rynek (np.
optat licencyjnych odzwierciedlajacych brak konkurencyjnych alternatyw dla patentu SEP po wprowadzeniu standardu).
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ustanawiania standardéw moga stanowi¢ okazje do zmowy w celu ograniczenia lub wyeliminowania
konkurencji miedzy konkurujacymi ze soba technologiami.

Niemniej jednak powszechnie uznaje sie, w tym przez Komisje Europejska i inne miedzynarodowe
organy ds. konkurencji, ze standardy moga wywotywa¢ znaczace pozytywne skutki gospodarcze i
prokonkurencyjne, na przyktad poprzez promowanie rozwoju nowych i ulepszonych produktéw lub
rynkoéw, lub poprzez umozliwienie poprawy warunkéw dostaw. Z tego powodu decydenci tworzacy
polityki zazwyczaj promuja standaryzacje, pod warunkiem, Ze procesy i wyniki opracowywania
standardéw nie s3 naduzywane w celu wywotania efektéw antykonkurencyjnych.

Aby zapobiec takim naduzyciom, agencje ds. konkurencji wprowadzity wytyczne okreslajgce srodki,
ktére powinny zosta¢ podjete przez podmioty opracowujace i przyjmujace standardy w celu unikniecia
obaw zwigzanych z prawem konkurencji. Wytyczne te obejmujg w szczegdlnosci srodki majace na celu
zapewnienie, ze patenty SEP nie s3 wykorzystywane w sposéb antykonkurencyjny poprzez
naduzywanie dzwigni uzyskanej dzieki wyeliminowaniu alternatywnych technologii za pomoca
wdrozenia standardu. W niektérych przypadkach organy ochrony konkurencji podjety dziatania majace
na celu zaradzenie naruszeniu zobowigzan FRAND i antykonkurencyjnym skutkom, ktére moga z niego
wynika¢, wyraZznie zauwazajac, ze patenty SEP moga przyznawa¢ wiascicielowi takiego patentu
wyjatkowa wtadze. Witadza ta wynika z faktu, Ze uczestnicy procesu ustanawiania standardow
wybieraja jedno rozwiazanie techniczne, ktére ma sta¢ sie standardem. Podczas gdy taka selekcja moze
zapewni¢, Zze produkty i ustugi osiggna odpowiednie poziomy kompatybilnosci i interoperacyjnosci, z
korzyscig dla przedsiebiorstw i konsumentéw, jednoczesnie konkurencja, ktéra w przeciwnym razie
mogtaby powstaé¢ miedzy ré6znymi technologiami, jest w ten sposéb eliminowana.

Firmy, ktére wytwarzajg lub wykorzystuja produkty zgodne ze standardami, musza koniecznie
korzysta¢ z patentéw SEP, ktére sa wiaczone do tych produktéw. W zwigzku z tym, poniewaz
potencjalni licencjobiorcy nie maja komercyjnej alternatywy dla wdrozenia ustandaryzowanej
technologii, sita przetargowa posiadacza patentu SEP w kontek$cie negocjacji licencyjnych
dramatycznie wzrasta. Zjawisko to - gdy przejscie na alternatywna technologie jest albo niemozliwe,
albo nadmiernie kosztowne - okre$la sie mianem ,efektu uzaleznienia” (,lock-in”). Jak odnotowata
Komisja Europejska, ,zobowigzania FRAND moga uniemozliwi¢!2 posiadaczom praw wiasnosci
intelektualnej utrudnianie wdrozenia standardu poprzez odmowe udzielenia licencji lub zadanie
nieuczciwych lub nieracjonalnych optat (innymi stowy, nadmiernych optat ) po tym, jak branza zostata
zamknieta na standard lub poprzez pobieranie dyskryminujacych optat licencyjnych”13.

Wyzwaniem jest ochrona przed potencjalnymi naduzyciami zwigzanymi z niemozno$cia projektowania
w oparciu o opatentowang technologie wybrang do standaryzacji (tzw. efekt ,lock-in”). Sita rynku i sita
przetargowa zwigzana z efektem ,lock-in” moze skutkowac tym, ze posiadacze praw beda starali sie
uzyska¢ wysokie optaty licencyjne lub inne nieuzasadnione warunki licencji, ktérych nie uzyskaliby
przed wilaczeniem ich opatentowanej technologii do standardu. Jak stwierdzita Komisja Europejska,
bycie posiadaczem patentéw SEP ,moze pozwoli¢ firmom na antykonkurencyjne zachowanie, na
przyktad poprzez ,wstrzymywanie” uzytkownikéw po wdrozeniu standardu albo poprzez odmowe
udzielenia licencji na niezbedne prawa wlasnosci intelektualnej, albo poprzez pobieranie
nadmiernych optat licencyjnych” 14.

W tym miejscu pojawia sie aspekt prawa konkurencji i cel zobowigzan FRAND, ktéry wyjasnia, dlaczego
organy ochrony konkurencji zachecaja organizacje SDO do ustanawiania polityki praw wtasnosci
intelektualnej opartej na warunkach FRAND. Zobowigzania FRAND pomagaja zrownowazy¢ potencjalne
problemy w zakresie konkurencji, jakie moze wywota¢ standaryzacja. Jak stwierdzono w wytycznych
horyzontalnych Komisji:

Jezeli udziat w ustanawianiu standardu jest nieograniczony, a procedura przyjmowania danego

12 PR oznacza ,,prawa wlasnoéci intelektualnej”(Intellectual Property Rights).

13 Komunikat Komisji: Wytyczne w sprawie stosowania art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do
horyzontalnych porozumien kooperacyjnych, 2011 Dz.U. C z 14.1.2011, s. 1, ust. 287 (,,Wytyczne horyzontalne KE”).

14 1D. w ust. 269.
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standardu jest przejrzysta , porozumienia standaryzacyjne, ktore nie zawierajq obowiqzku
przestrzegania standardu i zapewniajq dostep do standardéw na uczciwych, rozsqdnych i
niedyskryminujqcych warunkach, zwykle nie bedq ogranicza¢ konkurencji w rozumieniu art. 101 ust.
1.15

Zobowigzania FRAND majg zatem na celu ograniczenie uprawnien posiadacza patentu SEP uzyskanych
w wyniku wiaczenia jego opatentowanej technologii do standardu, nie ograniczajac jednocze$nie w
nieuczciwy sposob jego praw do dochodzenia rozsadnej i niedyskryminacyjnej rekompensaty w
oparciu o warto$¢ opatentowanego wynalazku.

Uwagi Komisji Europejskiej nie tylko ilustruja kontekst prawa konkurencji zobowigzan FRAND, ale
takze pomagajg ukierunkowac¢ analize zobowigzan i praktyk FRAND.

Po pierwsze, w Wytycznych horyzontalnych Komisja wyjasnia:

W celu zapewnienia skutecznego dostepu do standardu, polityka dotyczqgca praw wtasnosci intelektualnej
musiataby wymaga¢ od uczestnikéw, ktdorzy chcieliby, aby ich prawa wtasnosci intelektualnej zostaty
wigczone do standardu, przedstawienia nieodwotalnego pisemnego zobowiqzania do zaoferowania
licencji na ich niezbedne prawa IPR wszystkim stronom trzecim na uczciwych, rozsqdnych i
niedyskryminacyjnych warunkach (,zobowiqgzanie FRAND”).16

Aby zatem unikna¢ probleméw zwigzanych z prawem konkurencji, nalezy oferowal licencje na
warunkach FRAND wszystkim stronom trzecim ubiegajacym sie o licencje, aby mogly wdrozy¢
standard.”

Po drugie, poniewaz natura obaw zwigzanych z prawem konkurencji w odniesieniu do patentéw SEP
wynika z wyjatkowej wtadzy, jaka patenty te moga przyznac ich posiadaczom poprzez wyeliminowanie
konkurencji technologicznej po przyjeciu standardu, wynika z tego, ze to, co jest ,sprawiedliwe i
rozsadne”, nalezy ocenia¢ w odniesieniu do warto$ci ekonomicznej samego opatentowanego wynalazku
- niezaleznie od jakiejkolwiek wartos$ci, na przyktad dZzwigni negocjacyjnej, przyznanej posiadaczowi
patentu SEP poprzez wlaczenie opatentowanej technologii do standardu 8.

15 Wytyczne horyzontalne KE, 1 280.
16 Wytyczne horyzontalne KE, 1 285

17" Zobacz takze Microsoft Corp. v. Motorola Inc., 795 F. 3d 1024, 1031 (9th Cir. 2015) (,,Aby ograniczy¢ ryzyko, ze
posiadacze patentow SEP uzyskaja wiecej niz wynosi warto§¢ godziwa opatentowanej przez nich technologii, wiele
organizacji SSO wymaga od posiadaczy patentdéw SEP udzielenia licencji na ich patenty na ,,rozsadnych i
niedyskryminujacych” warunkach lub warunkach ,,RAND”. Na mocy tych uméw posiadacz SEP nie moze odmowié
licencji producentowi, ktory zobowiazuje si¢ do ptacenia stawki RAND.”); Microsoft Corp. v. Motorola, Inc. , 696 F.3d
872, 884 (9th Cir. 2012) (,,Motorola w swoich o$wiadczeniach skierowanych do ITU obiecata ,,udzieli¢ licencji
nieograniczonej liczbie wnioskodawcodw na catym $wiecie, na niedyskryminacyjnych zasadach i na rozsadnych
warunkach, na korzystanie z opatentowanego materialu niezbednego” do wykonywania standardow ITU. Jezyk ten nie
dopuszcza zadnych ograniczen co do tego, kto i ilu wnioskodawcow moze otrzymac licencjg...”); Ericsson, Inc. V. D-
Link Sys, Inc. , 773 F.3d 1201, 1230 (Fed. Cir. 2014) (“[U]stanowiona polityka i program marketingowy licencjodawcy
majace na celu utrzymanie jego monopolu patentowego poprzez nieudzielanie innym licencji na korzystanie z wynalazku
[nie dotyczy patentow SEP]. ... Ze wzgledu na zaangazowanie firmy Ericsson w zobowigzanie RAND [...] nie moze ona
prowadzi¢ tego rodzaju polityki w celu utrzymania monopolu patentowego.”); Postanowienie o odmowie wydania
nakazu sadowego, str. 31, Apple Inc. v. Qualcomm, Inc. , Sygnatura sprawy: 3:17-cv-00108-GPC-MDD (ND Cal, 7
wrzesnia 2017 r.) nr. ECF 141 (,,Polityka praw wlasnosci intelektualnej ETSI w rzeczywisto$ci wyraznie stanowi, ze
kazdy wyrazajacy wolg licencjobiorca jest uprawniony do uzyskania licencji na wlasnos¢ intelektualng deklarujacego
posiadacza patentu SEP na warunkach FRAND."); Decyzja Komisji w sprawie AT.39985 - Motorola - Egzekwowanie
patentow niezbednych dla standardu GPRS C(2014) 2892 wyrok z dnia 29 kwietnia 2014 r., ust. 55 (warunki FRAND
,,Zobowigzujg wiascicieli patentow SEP: [] do udostgpnienia przedmiotowego patentu wszystkim zainteresowanym
stronom trzecim”).

18 Zobacz np . Komunikat Komisji: Okre$lenie podejscia UE do patentdéw niezbednych do wdrozenia standardu COM

(2017) 712 z dnia 29 listopada 2017 r., ust. 2.1 (,,Komunikat KE w sprawie patentéw SEP”) (,,Warunki licencji musza
jasno odzwierciedla¢ warto§¢ ekonomiczng opatentowanej technologii. Warto$¢ ta musi skupiac¢ si¢ przede wszystkim na
samej technologii i co do zasady nie powinna uwzglednia¢ zadnego elementu wynikajacego z decyzji o wilaczeniu
technologii do standardu.”); zobacz takze np. Ericsson, 773 F.3d str. 1232 (Fed. Cir. 2014) (,,Podobnie jak w przypadku
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Po trzecie, wytyczne w zakresie prawa konkurencji odnosza sie réwniez do wptywu zobowigzan
FRAND na dostepno$¢ sgdowego zabezpieczenia roszczen posiadaczy patentéw SEP. W przypadku
braku standaryzacji, implementator mdgtby zaprojektowac obejscie patentu lub po prostu skorzystac z
wczesniejszych rozwiazan, tworzac w ten sposéb ekonomiczny limit zwrotu dla posiadacza patentu. O
ile jednak nakazy sgdowe sg waznym narzedziem egzekwowania praw patentowych, o tyle w wypadku
zobowigzan FRAND dostepno$¢ nakazéw sadowych moze stuzy¢ jako podstawowy mechanizm, za
pomoca ktérego posiadacze patentéw SEP moga naduzywaé dominujacej pozycji, jaka moze dawaé
posiadanie patentu SEP - albo poprzez wykluczanie firm z rynku, albo poprzez wywieranie presji na
firmy, aby akceptowaty nieracjonalne warunki licencjonowania poprzez grozbe nakazu sgdowego.
Dlatego tez szereg orzeczen sadowych i wytycznych w zakresie prawa konkurencji stanowi, ze
posiadacze patentéw SEP nie moga naduzywac swojej sity rynkowej, wystepujac o wydanie nakazu
sadowego przeciwko podmiotom wdrazajgcym standardy, ktére wyrazaja wole i sa w stanie ptaci¢
optaty licencyjne na warunkach FRAND za wazne patenty, ktore zostaly naruszone 19.

Wreszcie, w kontek$cie licensyjnych konsorcjow patentowych SEP, utworzenie konsorcjum
technologicznego nieuchronnie wigze sie ze wspdlng sprzedaza technologii objetych konsorcjum, co w
przypadku konsorcjéw skladajacych sie wytacznie lub w przewazajacej mierze z technologii
zastepczych oznacza kartel ustalajacy ceny.2?,[O]ptaty i inne lwarunki udzielania licencji powinny by¢
niewygorowane i niedyskryminujace, a licencje nie powinny by¢ na wytaczno$¢.”2!

Aspekty te zostang omowione bardziej szczeg6towo ponizej.

c) Porzadek publiczny i interesy konsumentow

W kontekscie szerszych intereséw polityki publicznej warunki FRAND sg ukierunkowane na wspieranie
wzrostu gospodarczego, utatwianie wspélnego rozwoju technologicznego i promowanie dobra
publicznego.

Z jednej strony, zobowigzania na FRAND honorujg uzasadnione interesy posiadacza patentu SEP w
uzyskaniu godziwej rekompensaty za korzystanie z jego opatentowanych rozwigzan, a tym samym
utrzymujg zachety zaréwno do dziatalno$ci wynalazczej, jak i do przedstawiania owocoéw takiej
dzialalno$ci celem wiaczenia ich do standardéow. Z drugiej strony, nawet zaawansowany
technologicznie i dobrze zaprojektowany standard moze nie zosta¢ powszechnie przyjety, jesli patenty
SEP beda wykorzystywane do wykluczania podmiotéw wdrazajacych i podwazania zachet do jego
przyjecia poprzez nadmierne roszczenia licencyjne. W koncu decydenci w duzym stopniu polegaja na
standardach, aby wspiera¢ regulacje i programy polityki publicznej majace na celu korzysci dla
konsumentoéw i wzrost gospodarczy.

Dlatego decydenci czesto opisuja zobowigzanie FRAND jako réwnowage pomiedzy interesami
posiadaczy patentéw SEP w uzyskaniu godziwej rekompensaty za korzystanie z ich patentéow a

wszystkich patentow, stawka optaty licencyjnej za patenty SEP musi by¢ proporcjonalna do warto$ci opatentowanego
wynalazku.”; ,,wlasciciel patentu powinien otrzymac¢ rekompensate jedynie za przyblizong przyrostowa korzy$é
uzyskang z jego wynalazku. . . [t]jest to szczegblnie prawdziwe w przypadku patentdow SEP.”); Federalna Komisja
Handlu Stanéw Zjednoczonych, Decyzja i Wyrok, Motorola Mobility LLC i Google Inc. , Zapis nr C-4410, (23 lipca
2013 r.), www.ftc.gov/sites/default/files/documents/cases/2013/07/130724googlemotorolado.pdf

1 Ppatrz np . decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie AT.39985 — Motorola — Egzekwowanie patentéw
niezbednych dla standardu GPRS C(2014) 2892, z dnia 29 kwietnia 2014 r. (stwierdzajaca, ze wilasciciel patentu naruszyt
zobowigzanie FRAND i prawo konkurencji, wnoszac o wydanie nakazu sagdowego po tym, jak potencjalny licencjobiorca
zgodzit si¢ na rozstrzygnigcie w sprawie stwierdzonych patentow krajowych); C-170/13 Huawei Techs. Co. v. ZTE Corp.
, [2015] Dz.U. 477 (wyrok stwierdzajacy naruszenie prawa antymonopolowego w przypadku wystgpowania o wydanie
nakazu sagdowego przeciwko licencjobiorcy wyrazajacemu wolg); Apple Inc. v. Motorola, Inc., 757 F.3d 1286, 1331-32
(Fed. Cir. 2014) (wyrok utrzymujacy, ze zobowigzanie FRAND utrudnia powodowi uzyskanie nakazu sadowego).

20 Komunikat Komisji — Wytyczne w sprawie stosowania art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do
porozumien o transferze technologii, Dz.U. C 89 z 28.3.2014 r., s. 3, ust. 46 (Wytyczne KE dotyczace transferu
technologii).

2L |D. w paragrafie 269.
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interesami podmiotéw wdrazajgcych standardy w uzyskaniu uczciwych warunkéw licencji na
opatentowane rozwigzania stosowane w standardach. Jednak w praktyce obietnice zobowigzan FRAND
nie zawsze moga zapobiega¢ naduzyciom, zwlaszcza bez aktywnych mechanizmoéw egzekwowania
prawa. Ze wzgledu na interes publiczny w funkcjonowaniu zobowigzan FRAND decydenci majg do
odegrania role w promowaniu wspdlnego zrozumienia ich konsekwencji - w tym, ale takze wykraczajac
poza, polityke konkurencji i sprawy antymonopolowe.

W swoim komunikacie w sprawie patentéw SEP22 z listopada 2017 r., Komisja Europejska miedzy
innymi ,okreslita kluczowe zasady, ktore sprzyjajg zrownowazonym, spéjnym i przewidywalnym
ramom dla patentéow SEP”, odnoszac sie do 1) zwiekszonej przejrzystosci w zakresie ekspozycji
patentéw SEP, 2) ogélnych zasad dotyczacych licencji patentéw SEP na warunkach FRAND oraz 3)
przewidywalnego S$rodowiska egzekwowania patentéw SEP. W komunikacie wezwano réwniez
»Zainteresowane strony do zaangazowania sie we wzajemny dialog [...] w celu wypracowania dalszych
doprecyzowan i najlepszych praktyk”. Niniejsze porozumienie CWA jest po czeSci odpowiedzig branzy
na to wezwanie.

Chociaz zakres niniejszego dokumentu nie pozwala na udokumentowanie wyczerpujacego opisu
wszystkich elementéw wytycznych dostarczonych przez Komisje Europejska, zwracamy uwage na
cztery kluczowe punkty, ktére stanowig szczegélnie wazne wytyczne dla praktyk, procedur i zasad
przedstawionych w niniejszym porozumieniu CWA:

— W komunikacie (ponownie) podkres$lono, Ze ,zobowigzanie do udzielania licencji na warunkach
FRAND stwarza uzasadnione oczekiwania ze strony oso6b trzecich, ze wtasciciel patentu SEP
faktycznie udzieli licencji na takich warunkach”.23

— Komunikat wzmacnia ustalong zasade wyceny na warunkach FRAND, zgodnie z ktorg ,warunki
licencji musza mie¢ wyrazny zwigzek z wartos$cig ekonomiczna opatentowanej technologii” i ,nie

moga zawiera¢ zadnych elementéw wynikajacych z decyzji o wiaczeniu technologii do standardu”
24

— W komunikacie wyraznie uznano, ze przy ustalaniu stawek licencyjnych dla dowolnego patentu
SEP lub pakietu patentow SEP oraz w celu unikniecia kumulacji optat licencyjnych, metodologie
optat licencyjnych powinny zapewnia¢, ze ogdélne stawki licencyjne dla wszystkich odpowiednich
patentow SEP nie mogg sta¢ sie nieracjonalne lub sprawi¢, ze wdrozenie standardu stanie sie
niepraktyczne; "okreslajac warto$¢ na warunkach FRAND, strony musza wzig¢ pod uwage rozsadna
zagregowang stawke dla standardu”. Komisja zauwaza réwniez, ze potencjalni licencjobiorcy
otrzymujacy oferte na warunkach FRAND powinni dgzy¢ do ztozenia "konkretnej i szczegétowej"
kontroferty, gdy wtasciciel patentu przedstawi "jasne wyjasnienia” i informacje dotyczace podstaw
jego stanowiska technicznego i biznesowego 25.

— W komunikacie rozszerzono zakres informacji, ktére posiadacze patentéw SEP powinni
udostepnia¢ potencjalnym licencjobiorcom, aby umozliwi¢ im okreSlenie adekwatnosci
przedmiotowych patentéw SEP i zgodnoSci oferty licencyjnej z warunkami FRAND. “[N]iezbedne sa
jasne wyjasnienia dotyczace: niezbednosci dla standardu, rzekomo naruszajacych prawo
produktéw uzytkownika patentéw SEP, proponowanego sposobu obliczania optat licencyjnych
oraz niedyskryminacyjnego elementu zobowigzan FRAND" 26,

Kazdy z tych aspektéw komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie patentéw SEP zostat omoéwiony

22 Komunikat WE dotyczacy patentéw SEP, przypis 17 powyzej, sekcja 2.

3 ID. w sekcji 2.1.

% D.

% ID. w sekcjach 2.4, 3.1.
% |D. w sekcji 3.1.
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bardziej szczeg6towo ponize;j.

4.3 Uwzglednienie intereséw MSP

Teraz, gdy przedstawiono pewne tlo i kontekst dotyczacy funkgcji i interpretacji zobowigzan FRAND,
wazne jest réwniez, aby zajac¢ sie istotnymi interesami matych i Srednich przedsiebiorstw (MSP) na
rynkach standaryzowanych technologii oraz utrzymaniem odpowiednich praktyk FRAND.

Podczas gdy rosnace wykorzystanie standaryzowanych technologii bedzie miato wptyw na duze i mate
firmy, oczekuje sie, ze MSP odegraja ogromna role w tworzeniu zintegrowanej gospodarki oraz w
nadchodzacych innowacjach. Jednak nieuczciwe wymagania licencyjne dotyczace patentéw SEP
obejmujacych standardy niezbedne do uczestnictwa w ekosystemie rynkowym moga w wyjatkowy
sposéb wptywaé na udziat MSP w rynku i szkodzi¢ im. W szczegélnosci, szereg czynnikéw stwarza
nieréwne ryzyko dla MSP w ramach $rodowiska licencji na pateny niezbedne do wdrozenia standardéw
i moze ostatecznie hamowac¢ innowacje na wczesnych etapach tancucha:

— Nieré6wnos$é zasobéw: Cho¢ to samo moze dotyczy¢ wiekszych przedsiebiorstw, MSP postawione
na celowniku podmiotéw wnoszacych roszczenia patentowe SEP27 (PAE) lub naduzywajacych
roszczen licencyjnych SEP znajduja sie w znaczaco niekorzystnej sytuacji podczas obrony przed
podmiotami wnoszgcymi roszczenia z tytutu patentéw SEP ze wzgledu na ich wzgledny brak
zasobdw.

— Nieréwnos$é w dostepie do informacji handlowych : MSP maja ograniczong zdolno$¢ do
przeznaczania zasobow prawnych na zrozumienie ztozonego S$rodowiska patentéw SEP. Brak
przejrzystosci w praktykach rynkowych budzi watpliwosci co do cen, dyskryminacji, waznoSci
patentéw lub twierdzen o ich niezbedno$ci.28

— Nieréwnos$é w dostepie do informacji technicznych: Wiele MSP nie posiada specjalistycznej
wiedzy technicznej w zakresie technologii i standardéw, aby zweryfikowaé¢, czy domniemane
patenty SEP s rzeczywistymi, waznymi patentami SEP - w szczegélno$ci w przypadku, gdy MSP nie
jest w stanie udostepni¢ szczegétéw roszczen zglaszanych przez posiadaczy patentéw SEP
dostawcom MSP na pézniejszym etapie aricucha.

— Nieréwnosé pozycji rynkowej: MSP czesto nie maja do$wiadczenia w okreslaniu stawek optat
licencyjnych na warunkach FRAND na roznych pozycjach w tym samym taficuchu wartosci lub w
innych pionach IoT. W przypadku MSP réznice w ich wielkosci mogg prowadzi¢ do ptacenia
dyskryminujgcych stawek optat licencyjnych ze wzgledu na niemozno$¢ doktadnej oceny ich
pozycji rynkowej w stosunku do poprzednich uméw licencyjnych. W wielu przypadkach moze sie
okazaé, ze MSP po prostu wiacza standaryzowany komponent do swojego produktu na
wczesSniejszym etapie tancucha, a dla potencjalnego licencjodawcy bardziej odpowiednie i
skuteczne bytoby wystapienie o zakup licencje do podmiotu znajdujgcego sie na pdzniejszym etapie
fancucha rynkowego, ktory jest odpowiedzialny za zaprojektowanie i wprowadzenie do obrotu
danej technologii.

Kwestie te moga ujawni¢ sie na przyktad, gdy PAE obieraja za cel MSP poprzez "forum-shopping" i
"kampanie" w celu wytudzenia optat licencyjnych za patenty, ktére mogg, ale nie muszg by¢ niezbedne
dla standardu, co czesto wymaga lat kosztownych optat prawnych i sporéw sadowych. Takie wydatki i
wysiltki sa czesto nie do udzwigniecia dla MSP. Nie bedac w stanie wyda¢ duzych kwot na spory sadowe
w celu obrony w dobrej wierze, MSP moga zosta¢ zmuszone do gruntownego przeksztalcenia lub

27 Podmiot wnoszacy roszczenia patentowe to osoba lub firma, ktorej model biznesowy opiera si¢ na nabywaniu

patentéw lub praw patentowych bez wykorzystywania opatentowanego wynalazku w celu czerpania zyskow z optat
licencyjnych ptaconych za licencje z ich portfeli patentowych.

2 Erixon Fredrik i Matthias Bauer, Standard Essential Patents and the Quest for Faster Diffusion of Technology,
(2017), Europejskie Centrum Miedzynarodowej Gospodarki Politycznej. Zarys polityki 2/2017, s. 8.
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catkowitego wycofania sie z rynku.

Podobnie nierozsadne jest oczekiwanie, ze MSP, ktére opracowuja nowe produkty, zwréca sie do
posiadaczy patentow SEP w trakcie prac projektowych, aby oméwi¢ nowe przypadki uzycia w celu
uzyskania licencji SEP; w ten sposdb posiadacz SEP mdgtby dazy¢ do petnienia roli przesiewowej dla
nowych pomystéw i przypadkéw uzycia. Dzieje sie tak szczegdlnie w przypadku, gdy posiadacze
patentéw SEP moga kontrolowa¢ ceny nowych przypadkéw uzycia, zaklécajac w ten sposéb rynki
nizszego szczebla. Posiadacze patentéw SEP zmuszajacy firmy do uzyskania licencji moga potencjalnie
wykorzystywaé proces licencjonowania jako $rodek do gromadzenia informacji na temat rozwoju
nowych produktéw i nowych przypadkdéw uzycia, a takze do ograniczania konkurencji na niektérych
rynkach. Taki efekt nie lezy w interesie innowacji i rozwoju nowych technologii oraz wydajnosci na
rynkach.

Krétko méwiac, istnieje wiele powodéw, dla ktérych warto wspiera¢ i chroni¢ MSP i innych twércéw
technologii na wcze$niejszym etapie tancucha, ktérzy wtaczajg standaryzowane rozwigzania do swoich
urzadzen. Aby jednak w petni umozliwi¢ funkcjonowanie tych rozwijajacych sie rynkéw, nalezy
zagwarantowac, ze przedsiebiorstwa o ugruntowanej pozycji nie beda dazy¢ do przejecia wartosci,
ktérej nie stworzyly, poprzez domaganie sie optat licencyjnych w oparciu o warto$¢ urzadzen
wcze$niejszego etapu taricucha. Posiadacze patentéw SEP moga uzyska¢ korzys$ci na warunkach FRAND
w oparciu o licencjonowanie znormalizowanych komponentow lub je$li uzytkownicy na wczesniejszym
etapie fancucha ubiegaja sie o wtasne licencje, koncentrujgc zadania optat licencyjnych wytgcznie na
wartoSci opatentowanych technologii i nie ubiegajac sie o rekompensate w oparciu o wartosci
stworzone przez innych.

5 Podstawowe zasady rozwigzywania kluczowych probleméw zobowigzan
FRAND i licencjonowania patentow SEP: Kontekst prawny i faktyczny

Teraz, gdy niniejsze porozumienia CWA zidentyfikowato niektére z przepiséw, polityk i potrzeb
rynkowych, ktére wspierajg i lezg u podstaw zobowigzan FRAND, oméwione zostang konkretne
praktyki i zasady, ktére moga zosta¢ napotkane przez strony zaangazowane w licencjonowanie na
warunkach FRAND. W odniesieniu do kazdej z tych kwestii przedstawimy tto, przyktady odpowiednich
przepiséw prawa, ktére mogg mie¢ zastosowanie, oraz omOwimy podejscia i podstawowe zasady
stuzace osiggnieciu skutecznych i sprawiedliwych rozwiazan.

5.1 Stosowanie i naduzywanie nakazéw sadowych oraz grozby ich zastosowania w
negocjacjach dotyczacych patentow SEP

Zasadniczo, je$li patent nie jest patentem SEP, posiadacz patentu moze swobodnie dochodzi¢ lub
egzekwowac zabezpieczenie przed naruszeniem, z zastrzezeniem obowigzujacych wymogéw prawnych
lub stuszno$ciowych wynikajgcych z przepisow krajowych. Mozliwos¢ wykluczenia innych z rynku
moze w takim wypadku stuzy¢ jako jedno z praw przyznanych wtascicielowi patentu.2®

Jezeli jednak wtasciciel patentu obiecal udzieli¢ licencji na swoje patenty na warunkach FRAND,
sytuacja jest inna. Sktadajgc obietnice na warunkach FRAND, posiadacz patentu wyraznie zgadza sie
dazy¢ do licencjonowania, a nie wykluczenia z rynku. Innymi stowy, podejmujac zobowigzanie FRAND,
wlasciciel patentu dobrowolnie zgadza sie wspierac¢ rozpowszechnianie standardu w drodze udzielania

2 Qczywiscie, nawet w sytuacjach dotyczacych patentéw innych niz SEP, sadowe zabezpieczennie roszczen podlega

europejskim wymogom, zgodnie z ktéorymi nakaz musi by¢ zarowno sprawiedliwy, jak i proporcjonalny. Patrz
Dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw
wilasnosci intelektualnej, art. 111, Dz.U. (L 157), 30.4.2004 r., str. 45, 61 (dyrektywa 2004/48/WE). Podobne uprawnienia
1 ograniczenia dotyczace stosowania nakazu sadowego w sytuacjach innych niz SEP moga mie¢ rowniez zastosowanie na
arenie mig¢dzynarodowej. Zobacz np. eBay Inc. v. MercExchange, LLC, 547 US 388, 391 (2006) (w celu uzyskania
nakazu sagdowego ,,powod musi wykazaé: (1) ze doznal nieodwracalnej szkody; (2) ze $rodki dostgpne na mocy prawa,
takie jak odszkodowanie pieni¢zne, sg niewystarczajace
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licencji osobom trzecim, zamiast dazy¢ do ograniczenia stosowania standardu poprzez eliminacje
niektoérych uczestnikow rynku za pomoca nakazéw sagdowych. O ile zobowigzanie FRAND nie oznacza,
ze posiadacz patentu SEP zrezygnowat z prawa do egzekwowania swoich praw patentowych w
odniesieniu do nielicencjonowanego uzytkowania, o tyle wystgpienie o nakaz przeciwko stronie, od
ktérej mozna uzyskaé rekompensate na warunkach FRAND, bytoby niezgodne z tym zobowigzaniem.3?

Stosowanie faktycznych proceséw nakazowych - takich jak stosowane w niektdérych jurysdykcjach
procesy ,zajecia celnego” w celu zajecia produktéw rzekomo naruszajacych prawo - jest réwniez
sprzeczne ze zobowigzaniem FRAND i w wiekszosci przypadkéw niewtasciwe. Podobnie uznaje sie, ze
w niektorych jurysdykcjach kwestie dotyczace naruszen moga by¢ podnoszone jako sprawy karne.
Whioski posiadaczy SEP o wszczecie lub zloZzenie wniosku o wszczecie postepowania karnego
przeciwko osobom fizycznym w firmach lub domniemanym naruszycielom SEP powinny by¢ réwniez
postrzegane podobnie jak zZgdania wydania nakazu sagdowego i spotykac¢ sie z duzym sceptycyzmem
(np. moga by¢ wykorzystywane przez niektdrych posiadaczy SEP w celu zwiekszenia , dZwigni” w celu
wymuszenia wyniku innego niz FRAND). Ogo6lnie rzecz biorac, jak omdwiono ponizej, w przypadku, gdy
mozna uzyska¢ rekompensate FRAND od potencjalnego licencjobiorcy, zastosowanie nakazéw
sadowych, nakazéw faktycznych, postepowan karnych lub innych technik, ktére nie sg ukierunkowane
na ustalanie stawek FRAND, jest rzadko, jesli w ogdle, wlasciwe. Takie postepowanie w ramach ,taktyki
zastraszania” moze by¢ szczegdlnie niewtasciwe, jezeli na przyktad nie zapadt jeszcze wyrok sadu
stwierdzajacy naruszenie patentu SEP w kraju, w ktérym toczy sie de facto postepowanie, lub gdy toczy
sie postepowanie o uniewaznienie prawa do znaku rzekomego patentu SEP lub cztonkéw jego rodziny.

Potencjal wstrzymywania przy uzyciu patentow SEP, poprzez nakazy sadowe lub podobne
postepowania de facto, jest istotnym problemem dla standaryzacji i rodzi waazne kwestie dla nadzoru
nad prawem konkurencji. Zostato to uznane przez wiele jurysdykcji miedzynarodowych.3! Podobnie
nalezy zauwazy(, Ze nawet ubieganie sie o zado$cuczynienie (lub grozba jego uzyskania) moze
prowadzi¢ do nieuczciwych, wynikéw, niezgodnych z FRAND. Jak zauwazyta jedna z agencji, ,grozba
wykluczenia z rynku to potezna bron, ktéra moze umozliwi¢ wiascicielowi patentu wstrzymanie
podmiotéw wdrazajacych standard. Ograniczenie tego zagrozenia zmniejsza prawdopodobienstwo, ze
posiadacz patentu wykorzysta wigczenie swojego patentu do standardu, w celu zatrzymania patentu, i

aby zrekompensowac te szkodg; (3) ze biorac pod uwagg bilans trudnosci migdzy powodem a pozwanym, uzasadnione
jest zado$éuczynienie na zasadach stuszno$ciowych; oraz (4) ze interes publiczny nie zostatby naruszony przez staty
nakaz”).

% Wymaganie od posiadacza patentu SEP przestrzegania jego zobowigzafi FRAND poprzez nieograniczanie dostepu

do rynku nie jest w zadnym wypadku forma ,,licencji przymusowej”. Jest to raczej po prostu egzekwowanie zobowigzan,
ktore posiadacz SEP dobrowolnie (tj. bez przymusu) przyjat w ramach procesu standaryzacji.

8L Patrz np . Wytyczne horyzontalne KE, przypis 12 powyzej, ust. 287 ("Zobowiazania na warunkach FRAND moga

uniemozliwi¢ posiadaczom praw wilasnosci intelektualnej utrudnianie wdrozenia standardu poprzez odmowe udzielenia
licencji lub zadanie nieuczciwych lub nieuzasadnionych optat (innymi stowy, nadmiernych optat) po tym, jak branza
zostata zablokowana przez standard lub poprzez pobieranie dyskryminujacych oplat licencyjnych."); Amerykanski
Departament Sprawiedliwosci i Federalna Komisja ds. handlu, Przeciwdziatanie praktykom monopolistycznym i prawa
wlasnosci intelektualnej: Promowanie innowacji i konkurencji 33-57 (2007),
https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/reports/antitrust-
enforcement-and-intellectual-property-rights-promoting-innovation-and-competition-report.s.department-justice-and-
federal-trade-commission/p040101promotinginnovationandcompetitionrpt0704.pdf (omawiajac szczegdétowo podejscia
majace na celu zwalczanie wstrzymywania patentow, w tym polityke ujawniania informacji o patentach SEP i
zobowigzaniach FRAND); Ericsson, 773 F.3. d str. 1209 (uznajac wstrzymywanie patentow i nakladanie opftat
licencyjnych za dwa problemy, "ktoére mogg hamowaé powszechne przyjecie standardu"); Microsoft Corp. v. Motorola,
Inc., Nr. C10-1823JLR, 2013 WL 2111217, str. *20 (W.D. Wash. 25 kwietnia 2013 r.) (nakazujac stronom negocjujacym
stawki RAND ,,uwzglednienie innych posiadaczy patentow SEP i stawek optat licencyjnych, ktérych kazdy z tych
posiadaczy patentow moze zada¢ od podmiotu wdrazajacego, w oparciu o znaczenie danych patentow dla standardu i
produktow podmiotu wdrazajacego™).
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zapewnia wdrazajacym komfort w opracowywaniu ich produktow.”32

Oceniajagc wptyw FRAND na dostepnos$¢ nakazéw sadowych, nalezy wzia¢ pod uwage dwie kluczowe
kwestie:

— Jakie sa ewentualne wyjqgtki od ogdélnych ograniczen zobowigzan FRAND dotyczacych nakazow
sgdowych; i

— W jaki sposo6b rozpatrywane s3 roszczenia lub groZzby uzyskania nakazu sgdowego.

Rozwazajac funkcje i cel zobowigzan FRAND, kwestie te stajg sie wyrazniejsze.

Jako punkt wyjs$cia musimy rozwazy¢ (i w pewnym stopniu oddzieli¢) dwie powigzane ze sobg kwestie
prawne: (1) egzekwowanie zobowigzan FRAND (np . jako umowy) oraz (2) egzekwowanie zakazow
prawa konkurencji w przypadku, gdy FRAND jest naruszony. Chociaz oba te scenariusze sg ze sobg
powiazane, kazdy z nich ma swoja specyfike i moze prowadzi¢ do réznych (cho¢ czesto uzupeiniajacych
sie) wnioskow.

Z punktu widzenia umowy, obietnica udzielenia licencji na warunkach FRAND jest sprzeczna z
mozliwosciga wykluczenia z rynku. Zobowigzanie FRAND peini funkcje quid pro quo: zobowigzanie
FRAND ogranicza dochodzenie praw patentowych wtasciciela patentu, ale w zamian posiadacz patentu
- w wyniku ogltoszenia standardu - uzyskuje mozliwo$¢ ubiegania sie o rozsadne optaty licencyjne od
znacznie wiekszej puli potencjalnych licencjobiorcéw. Co jednak w sytuacji, gdy wiasciciel patentu nie
bedzie mégt uzyskaé kompensaty od potencjalnego licencjobiorcy? Na przykiad, co sie stanie, jesli
potencjalny licencjobiorca jest w stanie upadio$ci, ale stara sie kontynuowa¢ sprzedaz produktow
naruszajacych prawo patentowe, nie ptacac posiadaczowi patentu zadnych optat licencyjnych? W takim
przypadku posiadacz patentu moze pozosta¢ bez mozliwosci uzyskania uzasadnionych optat
licencyjnych, a z tego powodu posiadacz patentu moze by¢ potencjalnie w sposéb uzasadniony - w
takich nadzwyczajnych okoliczno$ciach - ubiega¢ sie o zabezpieczenie roszczen w drodze nakazu
sadowego.

W Europie wzgledy stusznosci i proporcjonalnosci sg niezbedne za kazdym razem, gdy sad ma do
czynienia z wnioskiem o zabezpieczenie roszczen, a wzgledy te sg szczegoélnie istotne, gdy patent jest
domniemanym SEP.33 Z tego powodu Komisja Europejska w swoim ostatnim komunikacie w sprawie
patentow SEP podkreslita znaczenie  zapewnienia, Ze nakazy sadowe podlegaja wzgledom
proporcjonalnosci: "Biorgc pod uwage szeroki wptyw, jaki nakaz sgdowy moze mie¢ na
przedsiebiorstwa, konsumentéw i interes publiczny, w szczegélnosci w kontekscie zdigitalizowane;j
gospodarki, ocena proporcjonalno$ci musi by¢ przeprowadzana ostroznie w kazdym indywidualnym
przypadku."34 Jednakze sgdy europejskie nie opracowatly jeszcze obszernego orzecznictwa dotyczacego
sytuacji, w ktoérych stosowanie nakazéw sagdowych mogtoby naruszac obietnice udzielenia licencji na
warunkach FRAND. Zamiast tego znaczna cze$¢ europejskiego prawa dotyczacego tej kwestii skupia sie
na sytuacjach, w ktoérych zastosowanie nakazéw sgdowych mogtoby stanowi¢ naruszenie europejskiego
prawa konkurencji. Jak oméwiono ponizej, ta pokrewna, cho¢ odmienna kwestia byta przedmiotem
orzeczenia Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci (ETS), a takze Komisji Europejskiej w
postepowaniu dotyczacym egzekwowania prawa konkurencji.

W innych jurysdykcjach sprawiedliwa analiza intereséw posiadacza patentu i licencjobiorcy moze
postuzy¢ do ograniczenia nakazéw sgdowych w sprawie patentow SEP w wiekszo$ci przypadkdow,
jednoczes$nie potencjalnie zezwalajgc na nakazy w tych rzadkich przypadkach, w ktoérych posiadacz
patentu nie ma innej mozliwo$ci uzyskania rekompensaty na warunkach FRAND. Na przyktad w USA
dostepno$¢ nakazéw sadowych jest rozpatrywana zgodnie ze standardem eBay Sadu Najwyzszego
Stanéw Zjednoczonych, ktédry wymaga rozwazenia czterech czynnikéw stuszno$ciowych przed

32 Departament Sprawiedliwoséci Stanéw Zjednoczonych, IEEE Business Review Letter, str. 9 (2 lutego 2015 r.),

https://www.justice.gov/atr/response-institute- stowarzyszenie inzynierow elektrykdw i elektronikow.
3 Dyrektywa 2004/48/WE, powyzej, przypis 30.

3 Komunikat KE w sprawie patentow SEP, powyzej, przypis 17, sekcja 3.2.
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wydaniem nakazu sgdowego.35 Rozwazajac dostepnos¢ nakazdw sgdowych w przypadku patentéw SEP
objetych zobowigzaniem FRAND, sady amerykanskie orzekly , Ze chociaz nakazy sgdowe nie s3
zakazane we wszystkich sprawach dotyczacych patentéw SEP, to obietnica udzielenia licencji na
warunkach FRAND wymaga uwzglednienia czynnikéw wymienionych w standardzie eBay, takich jak to,
czy Srodki prawne (np. dostepno$¢ odszkodowania pienieznego lub podobnej rekompensaty dla
wtasciciela patentu) sa wystarczajace dla zapewnienia ochrony patentu.

posiadacza), raczej nie popra nakazu sagdowego w sprawach SEP.3¢ Jak zauwazyly sady amerykanskie,
»[a] wlasciciel patentu podlegajacy zobowigzaniom FRAND moze mie¢ trudnos$ci z ustaleniem
nieodwracalnej szkody”, w zwigzKku z czym nakaz czesto nie bedzie dostepng opcja.3” W praktyce nie
wydaje sie, aby jakikolwiek amerykanski sad wydal nakaz w sprawie patentu SEP objetego
zobowigzniem FRAND w ciggu co najmniej dekady lub dtuzej.38

W sprawie Huawei v. ZTE, ETS przedstawit podsumowanie zachowan, ktére mozna zastosowac, aby
wykazac ,gotowo$¢” wiasciciela patentu i licencjobiorcy do negocjowania licencji w dobrej wierze.3?
ETS orzekl, ze wystapienie przez wiasciciela patentu o wydanie nakazu sadowego przeciwko
licencjobiorcy, ktéry wykazal w dobrej wierze che¢ negocjowania licencji FRAND, moze stanowic
naruszenie prawa konkurencji. W takich przypadkach wtasciciel patentu nie bedzie uprawniony do
wykluczenia uzytkownika z rynku. Jednak w przypadku, gdy wtasciciel patentu dziata w dobrej wierze i
dostarcza pewne wymagane informacje i materiaty, ale potencjalny licencjobiorca nie odwzajemnia sie
takim samym zachowaniem w celu wykazania gotowosci do negocjowania licencji, wtasciciel patentu
nie bedzie dziata¢ z naruszeniem prawa konkurencji, dazac do wydania nakazu. ETS nie odniést sie do
tego, czy moga mie¢ zastosowanie inne ograniczenia dotyczace postepowania wtasciciela patentu (np.
w oparciu o jezyk lub prywatng wykonalno$¢ umowna zobowigzan FRAND).

Podobne obawy dotyczace prawa konkurencji w odniesieniu do zadania nakaz6éw zostaly podniesione
w decyzji Komisji Europejskiej w sprawie Motoroli.#® W decyzji tej Komisja Europejska uznata, zZe
wystgpienie przez posiadacza patentu SEP o wydanie nakazu sgdowego na podstawie patentu
niemieckiego przeciwko licencjobiorcy, ktory wyrazit gotowo$¢ zawarcia umowy licencyjnej na
korzystanie z niemieckich patentéw wiasciciela pattentu, z zastrzezeniem przegladu stawek FRAND
przez sady niemieckie, stanowito naruszenie prawa konkurencji .#! Komisja stwierdzita ponadto, zZe

% Zobacz np. eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388, 391 (2006) (w celu uzyskania nakazu sadowego
,,powodd musi wykazac: (1) ze ponidst nieodwracalng szkode; (2) ze $rodki zaradcze dostgpne na mocy prawa, takie jak
odszkodowanie pieni¢zne, sg nicodpowiednie, aby zrekompensowac t¢ szkode; (3) ze biorgc pod uwage bilans trudnosci
miedzy powodem a pozwanym, uzasadnione jest zado$€uczynienie na zasadzie stusznos$ci; oraz (4) ze interes publiczny
nie zostalby naruszony przez staty nakaz”).

% Apple Inc. v. Motorola, Inc. , 757 F.3d 1286, 1331-32 (Fed. Cir. 2014) (Zobowigzanie RAND moze utrudnié
powodowi ustalenie czynnikéw standardu eBay, takich jak nieodwracalna szkoda).

37 ID .; patrz takze O$wiadczenie Federalnej Komisji Handlu Stanéw Zjednoczonych w sprawie interesu publicznego

strony trzeciej, W sprawie niektérych bezprzewodowych urzqdzern komunikacyjnych, przenosnych urzgdzen muzycznych i
urzqdzen do przetwarzania danych, komputeréw i ich komponentéw, nr inw. 337-TA-745 (Komisja Handlu
Wewnetrznego, 6 czerwca 2012 r.), www.ftc. gov/0s/2012/06/1206ftcwirelesscom.pdf (,,grozba wydania nakazu
zaprzestania szkodliwych praktyk w sprawach dotyczacych patentow SEP objetych klauzula RAND, w ktorych
naruszenie opiera si¢ na wdrozeniu znormalizowanej technologii, moze potencjalnie spowodowaé znaczne szkody dla
amerykanskiej konkurencji, konsumentow i innowacji”).

% Jednakze te same ograniczenia mogg nie mie¢ zastosowania w przypadku dziatah amerykanskiej Komisji Handlu

Migdzynarodowego (ITC), ktéore nie podlegaja wymogom amerykanskiego standardu eBay. W amerykanskich
postepowaniach ITC kwestie zwigzane z patentami SEP s3 czesto rozpatrywane jako kwestie interesu publicznego.
Jednak podobnie jak w przypadku amerykanskich sadow dystryktowych, w sprawach dotyczacych patentéw SEP
wydano niewiele nakazéw ITC, o ile w ogéle je wydano.

3 C-170/13 Huawei Techs. Co. v. ZTE Corp. , [2015] Dz.U. 477.

40 Decyzja Komisji w sprawie AT.39985 — Motorola — Egzekwowanie patentow niezbednych dla standardu GPRS
C(2014) 2892, z dnia 29 kwietnia 2014 r.
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zarzuty, iz potencjalny licencjobiorca historycznie ,nie wyrazat woli” nie miaty znaczenia dla dalszego
utrzymywania roszczenia o wydanie nakazu po dacie zloZenia przez licencjobiorce kontroferty na
licencje na patenty niemieckie42.

Krétko moéwiac, niezaleznie od tego, czy obowigzek FRAND jest traktowany przez posiadacza patentu
jako wigzaca obietnica, czy tez jako kwestia prawa konkurencji, istnieje znaczaca zgoda co do tego, Ze
FRAND ogranicza dostepno$¢ i stosowno$¢ zabezpieczenia w postaci nakazu sgdowego. Biorac pod
uwage, ze FRAND ma na celu unikniecie wykluczenia z rynku, takie wykluczenie wydaje sie
niewlasciwe, z wyjatkiem rzadkich przypadkéw, gdy rekompensaty FRAND nie mozna uzyska¢ w
drodze negocjacji lub w przypadku sporu, na drodze sadowej. Jak stwierdzita Komisja w sprawie
Motorola, ,istota zobowigzania do udzielenia licencji na warunkach FRAND jest uznanie przez
posiadacza SEP, Ze bioragc pod uwage cel procesu standaryzacji, jego niezbedne patenty beda
licencjonowane w zamian za wynagrodzenie na warunkach FRAND.”43 Te istote i cel zasadniczo
podwaza wykluczenie z rynku.

Z jednej strony, niektorzy posiadacze patentdw SEP twierdza, ze nakaz sadowy moglby zostac
wykorzystany do powstrzymania potencjalnych licencjobiorcow przed dziataniem w ztej wierze. Jednak
podejscia prawne wykorzystujace najbardziej skrajny mozliwy $rodek zaradczy (w tym przypadku
wykluczenie z rynku) moga réwniez skutkowa¢ uniemozliwianiem negocjacji w dobrej wierze i
zniechecaniem do innych zachowan w dobrej wierze, ktére nalezy wspiera¢. Innymi stowy, w kontekscie
patentéw SEP objetych FRAND, w przypadku gdy dostepne i wystarczajace sg pieniezne lub podobne
$rodki zaradcze, nakazy sgdowe (lub podobne de facto postepowania nakazowe) nie sg konieczne i
moga mie¢ powazny negatywny wptyw na zachowania rynkowe. Co wiecej, przynajmniej w wiekszosci
jurysdykgcji istniejg juz rézne narzedzia prawne majgce na celu zniechecanie ktérejkolwiek ze stron do
zachowan w zlej wierze bez uciekania sie do nakazéw sadowych. Na przykiad sady moga przyznaé
odsetki i inne koszty zwigzane z opdZnieniami w negocjacjach licencyjnych. Podobnie w przypadku
wykrycia umys$lnego naruszenia sagdy w niektdérych jurysdykcjach moga ukara¢ takie zachowanie, na
przyktad naktadajac dodatkowe optaty za naruszenie w ztej wierze. Istniejg rowniez inne metody
rekompensaty dla posiadaczy patentéw i zniechecania do dziatan w ztej wierze przez ktérakolwiek ze
stron, takie jak przyznanie honorariéw adwokackich, kosztéw lub innej rozsadnej rekompensaty dla
strony wygrywajacej. Te prawne, pieniezne rodki zaradcze - a nie ciezka grozba wykluczenia z rynku -
sg tatwo dostepne dla sadéw i agenciji, jesli to konieczne, aby powstrzymac dziatania w ztej wierze, nie
wplywajac jednoczesnie na pozytywne zachowania, takie jak dochodzenie roszczen w dobrej wierze.

Rzeczywiscie, oceniajac zarzuty dotyczace rzekomego op6znienia licencjobiorcy w negocjacjach, jeden z
sadow wyjasnit niedawno, ze takim dzialaniom mozna w pelni zaradzi¢ za pomoca tego rodzaju
$rodkéw orzeczonych przez sad. Ponadto, jak zauwazyt sad, obawy dotyczace niewtasciwego
zachowania licencjobiorcy sg kwestiami pienieznymi, ktére sa innego rodzaju niz obawy dotyczace
prawa konkurencji zwigzane z zatrzymaniem patentu 44.

Wreszcie, jak zauwazono powyzej, nawet grozba proby uzyskania nakazu sagdowego moga stuzy¢ jako

42 1d. w akapicie 441 (,,Rzekomy brak woli ze strony Apple w latach 2007-2010 jest nieistotny dla celdw niniejszej
decyzji, poniewaz nie moze uzasadnia¢ dalszego dochodzenia i egzekwowania przez Motorolg nakazu przeciwko Apple
w Niemczech na podstawie patentu SEP Cudak GPRS po dniu 4 pazdziernika 2011 r., dacie Drugiej Oferty Orange
Book.”).

4 ID . w akapicie 492.

4 W Innovatio IP Ventures , LLC IP Litig., MDL zapis Nr 2303, 2013 WL 5593609, str. *11 (ND Il. 3 pazdziernika
2013 1.) (,,[S]ad nie jest przekonany, czy zjawisko odwrotnego wstrzymania (ang. reverse hold-up) jest ogélnie istotnym
problemem, poniewaz nie jest on unikatowy dla patentow standardowych. Proby wyegzekwowania jakiegokolwiek
patentu wigza si¢ z ryzykiem, ze domniemany sprawca naruszenia zdecyduje si¢ zakwestionowac jakas kwesti¢ w sadzie,
co zmusi posiadacza patentu do zaangazowania si¢ w kosztowne spory sadowe. Watpliwo$¢, czy oferta licencyjna jest
zgodna ze zobowigzaniem RAND, daje stronom jedynie jeszcze jedng potencjalng sporng kwesti¢. Jezeli strony nie
zgadzaja si¢ co do stawki RAND, mogg wnies¢ sprawe do sadu, tak samo jak mogg rozstrzygna¢ kazda kwesti¢ zwigzana
z odpowiedzialnoscig za naruszenie.”.

33



CWA 95000:2019 (E)

forma wstrzymania, zaburzajac dzwignie negocjacyjng i wyniki negocjacji.*s W zwigzku z tym grozba
zabezpieczenia roszczen nakazem sgdowym (lub podobnego postepowania de facto ) moze sama w
sobie stanowi¢ podstawe roszczen o naruszenie warunko6w FRAND lub prawa konkurencji.+6

W zwigzku z tym i z nastepujacych powodow:

Zasada podstawowa nr 1: Posiadacz patentu SEP objetego zobowigzaniami FRAND nie moze grozic,
dqgzy¢ ani egzekwowaé nakazu sqdowego (lub podobnych proceséw faktycznego wykluczenia), z
wyjqgtkiem wyjgtkowych okolicznosci i tylko wtedy, gdy rekompensata z tytutu zobowiqgzan objetych
FRAND nie moze zostac przyznana w drodze postepowania sqdowego, np. w przypadku braku jurysdykcji
lub upadtosci. Strony powinny dqzy¢ do wynegocjowania warunkéw FRAND bez wykorzystywania
nieuczciwej przewagi zwiqzanej z nakazami sqdowymi lub innymi procesami faktycznego wykluczenia z
rynku.

5.2 Licencje dla kazdego wyrazajacego wole licencjobiorcy

Kolejng wazng kwestig, ktorg nalezy wzig¢ pod uwage przy ocenie praktyk licencyjnych FRAND, jest to,
kto jest uprawniony do uzyskania licencji FRAND. Na pierwszy rzut oka obietnica FRAND nie ogranicza
udzielania licencji do zadnej konkretnej podgrupy, lecz ma zastosowanie do wszystkich potencjalnych
licencjobiorcéw. Zobowigzanie FRAND oznacza raczej zobowiazanie do udzielenia licencji kazdemu
potencjalnemu licencjobiorcy, ktéry ubiega sie o licencje.

Nie jest to jedynie kwestia umowna, ale moze by¢ réwniez wymagana przez przepisy dotyczgce
konkurencji i prawa antymonopolowego. Gdyby wtasciciel patentu mogt ,wybiera¢ i wybierac”
potencjalnych licencjobiorcéw, mégtby kontrolowaé, kto odnosi sukces na rynku, a kto nie. Takie
dziatania nie wydaja sie konieczne do potwierdzenia uzasadnionych intereséw biznesowych wtascicieli
patentow SEP, podczas gdy moga one znaczgco zaszkodzi¢ interesom licencyjnym na warunkach
FRAND dla przedsiebiorstw korzystajacych ze standaryzowanych technologii i konsumentéw, ktorzy
polegaja na tych technologiach.

Na przyktad dyrektywy ETSI wyraznie stwierdzajg, ze wszyscy cztonkowie i strony trzecie majg prawo,
zgodnie z Politykg ETSI dotyczaca praw witasnosci intelektualnej, ,do otrzymywania licencji na
uczciwych, rozsadnych i niedyskryminujgcych warunkach w odniesieniu do standardu”.#” Jak zauwazyta
Komisja Europejska:

Aby zapewni¢ skuteczny dostep do standardu, polityka dotyczqca praw wtasnosci intelektualnej musiataby
wymagaé od uczestnikéw pragnqcych uwzgledni¢ swoje prawa wtasnosci intelektualnej w standardzie,
aby ztozyli nieodwotalne zobowigzanie na pismie do zaoferowania licencji na swoje podstawowe prawa
wtasnosci intelektualnej wszystkim stronom trzecim na uczciwych, rozsqdnych i niedyskryminacyjnych
warunkach. [...] zobowigzania FRAND mogq uniemozliwi¢ posiadaczom praw wtasnosci intelektualnej
utrudnianie wprowadzenia standardu poprzez odmowe udzielenia licencji... po tym, jak branza zostata
uzalezniona od standardu...*8

Podejscie to popart ETS, stwierdzajac, ze przedsiebiorstwa zobowigzujace sie do oferowania licencji
FRAND stworzyty ,uzasadnione oczekiwania ze strony oséb trzecich”, ze licencjaozostanie przyznana,
co zostato niedawno powtdrzone w komunikacie Komisji w sprawie patentéw SEP.4 Europejskie sady

% Departament Sprawiedliwosci Stanéw Zjednoczonych, IEEE Business Review Letter, str. 9 (2 lutego 2015 r.),

https://www.justice.gov/atr/response-institute- electrical-and-electronics-engineers-incorporated.

4 Amerykanska Federalna Komisja Handlu, List do komentatoréow, Motorola Mobility LLC i Google Inc., Zapis nr C-

4410 (23 lipca 2013 r.) (ograniczajacy grozbe wydania nakazu sadowego w trakcie procesu negocjacji) dostepny pod
adresem https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/cases/2013/07/130724googlemotorolaletter.pdf.

47 Dyrektywy ETSI, Przewodnik po prawach wlasnosci intelektualne;j, sekcja 1.4.

%8 Wytyczne horyzontalne WE, powyzej, przypis 12, pkt 285-287; patrz takze Wytyczne WE dotyczace transferu

technologii, powyzej, w przypisie 19, ust. 261.

49 C-170/13 Huawei Techs. Co. v. ZTE Corp. , [2015] Dz.U. 477, ust. 53; zob. takze komunikat Komisji Europejskiej
dotyczacy patentow SEP, powyzej, w przypisie 17, przyp. 30.
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réwniez stwierdzity dyskryminacje nieodtacznie zwiazana z decyzja wiasciciela SEP, aby nie udzielic
licencji niektérym uczestnikom tancucha dostaw, ograniczajac dostepnos¢ nakazéw sadowych wobec
klientow na wczes$niejszym etapie tancucha dostaw.50

Sady w Stanach Zjednoczonych i innych jurysdykcjach miedzynarodowych réwniez stwierdzity, ze
obowigzku FRAND nie mozna pogodzi¢ z odmowg udzielenia licencji niektérym uczestnikom rynku.
Przyktadowo, w jednej z niedawnych decyzji amerykanskiego sadu federalnego stwierdzono, ze
spolityka ETSI w zakresie praw wlasnosci intelektualnej w rzeczywistosci wyraZnie stanowi, ze kazdy
wyrazajacy wole licencjobiorca jest uprawniony do nabycia licencji na wtasnos¢ intelektualna
/[wlasciciela patentu SEP] na warunkach FRAND.”5! Lub, jak stwierdzit inny amerykanski sad
apelacyjny, ,aby zmniejszy¢ ryzyko, ze posiadacz SEP wuzyska wiecej niz godziwa warto$¢
opatentowanej technologii, wiele SDO wymaga, aby posiadacze SEP zgodzili sie na licencjonowanie
swoich patentéw na ,rozsadnych i niedyskryminacyjnych” warunkach lub warunkach ,RAND”. W
ramach tych umoéw posiadacz SEP nie moze odmdwic¢ licencji producentowi, ktéry zobowigzuje sie do
ptacenia stawki RAND.”52 Jeden z sad6éw dystryktowych Stanéw Zjednoczonych, rozpatrujac roszczenia
z zakresu prawa umoéw i konkurencji, uznat to za zasadne, zgodnie z prawem zobowigzanie FRAND
zobowiazuje wiasciciela SEP do udzielania licencji na swoje patenty firmom ubiegajacym sie o licencje,
w tym dostawcom komponentéw, oraz ze taki wymog jest zgodny z historycznymi praktykami
branzowymi.>3 Podobnie takze Amerykanskie agencje ds. konkurencji poparty to podej$cie w swoich
oficjalnych dziataniach w ramach rozstrzygania toczacych sie spraw.5¢

Opisujac Polityke ETSI dotyczaca praw wiasnosci intelektualnej, dyrektor generalny ETSI, ktéry
nadzorowat jej rozwdj, Karl-Heinz Rosenbrock, szczegdétowo opisal, w jaki sposéb i dlaczego ETSI
przyjeta swoja polityke wymagajaca udzielenia licencji kazdemu, kto ubiega sie o licencje i jest sklonny
zaptaci¢ stawke FRAND.55 Jak stwierdza pan Rosenbrock, “[p]olityka ETSI dotyczaca praw witasnosci
intelektualnej pozwala kazdej firmie, ktéra zwraca sie o licencje, na uzyskanie takowej, niezaleznie od
tego, gdzie potencjalny licencjobiorca znajduje sie w tanncuchu produkcyjnym i niezaleznie od tego, czy
potencjalny licencjobiorca prowadzi dzialalno$¢ na wyzszym, czy na nizszym szczeblu tancucha
dostaw.” Jak wynika z dalszych katalogéw pana Rosenbrocka, gotowo$¢ udzielania licencji na
wszystkich poziomach dostaw jest zgodna z historycznymi praktykami firm, ktére tradycyjnie

%0 LG Dusseldorf, Urt v 1.7.2018 - 4c O 81/17, dostepne pod adresem
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/lgs/duesseldorf/lg_duesseldorf/j2018/4c_O_81_17_Urteil_20180711.html.

1 Postanowienie o odmowie wydania nakazu sgdowego, str. 31, Apple Inc. v. Qualcomm, Inc. , Sygnatura sprawy 3:17-
cv-00108-GPC-MDD (ND Cal. 7 wrzesnia 2017 r.), ECF nr 141.

52" Microsoft Corp. v. Motorola, Inc. , 795 F. 3d 1024, 1031 (9th Cir. 2015).

% Fed Trade Comm'n v. Qualcomm Inc. , nr 17-CVV00220-LHK, 2018 WL 5848999 str. *12-13 (N.D. Cal. 6 listopada
2018 1.) (,,Jesli posiadacz SEP moglby dyskryminowaé dostawcow chipéw do modemdw, moglby osadzi¢ swoja
technologi¢ do standardu komoérkowego, a nastgpnie uniemozliwi¢ innym dostawcom chipéw modemowych sprzedaz
chipéw modemowych producentom telefonéw komoérkowych. Taka dyskryminacja umozliwitaby posiadaczowi SEP
osiggniecie monopolu na rynku chipéw do modemoéw i ograniczenie konkurencyjnych implementacji tych
komponentéw...”). (pominig¢to cytaty wewngtrzne).

% Amerykaniska Federalna Komisja Handlu, List do komentatoréw, Motorola Mobility LLC & Google Inc., Zapis nr C-

4410 (23 lipca 2013 r.) (,,Podejmujac zobowigzanie FRAND, posiadacz SEP dobrowolnie decyduje si¢ na udzielenie
licencji na swoje patenty SEP wszystkim podmiotom wdrazajgcym standardu na uczciwych i rozsadnych warunkach.”)
dostepny pod adresem https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/cases/2013/07/130724googlemotorolaletter.pdf.

% Karl Heinz Rosenbrock, Licencjonowanie na wszystkich poziomach jest zasada zgodnie z polityka ETSI dotyczaca

praw  wilasnosci intelektualnej 3 listopada 2017  r1.), dokument  dostegpny  pod  adresem
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3064894; Karl Heinz Rosenbrock, Dlaczego polityka ETSI
dotyczaca praw wlasno$ci intelektualnej wymaga udzielania licencji wszystkim, http://www.fair-standards.org/wp-
content/uploads/2017/08/Why-the-ETSI-IPR-Policy- Wymaga licencji dla wszystkich_Karl-Heinz-
Rosenbrock_2017.pdf.
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oferowaty licencje na technologie SEP.56

W ostatnich latach niektére firmy ogtosity rzekome prawo do odmowy licencji niektéorym firmom w
taficuchu dostaw - zwykle firmom na poziomie komponentéw lub modutéw, ktére sg najbardziej
zaznajomione ze standaryzowanymi technologiami. Takie odmowy udzielenia licencji sa
problematyczne z wielu powodéw i moga ostatecznie prowadzi¢ do pobierania od przedsiebiorstw
dziatajacych na rynku nizszego szczebla optat licencyjnych wyzszych niz FRAND w oparciu o warto$¢ i
cechy, ktore same te przedsiebiorstwa tworza.

Istniejg natomiast jasne i przekonujace powody, dla ktérych podejscie licencyjne skoncentrowane na
przedsiebiorstwach dziatajgcych na pézniejszym etapie tancucha dostaw moze - w zaleznosci od
konkretnych okolicznos$ci - stworzy¢ bardziej efektywne i sprawiedliwe procesy licencyjne. Z punktu
widzenia wydajno$ci w wielu branzach moze istnie¢ tylko garstka dostawcéw komponentéw zgodnych
ze standardami w poréwnaniu z setkami lub tysigcami przedsiebiorstw dziatajgcych na rynku nizszego
szczebla wykorzystujacych te produkty. Udzielajac licencji tej garstce dostawcow, wlasciciel patentu
moze by¢ w stanie skutecznie udziela¢ licencji duzej czesci branzy. Z punktu widzenia uczciwosci,
czesto dostawcy wyzszego szczebla maja najwiecej informacji i doSwiadczenia w zakresie danego
standardu i jego réznych technologii. Z drugiej strony, firmy dziatajgce na wczesniejszym etapie
fancucha dostaw mogg przyjac podejscie ,plug and play”, kupujac standaryzowane komponenty, ktére
mozna tatwo wiaczy¢ do produkowanych i sprzedawanych przez nie urzadzen. W takich
okoliczno$ciach przedsiebiorstwo dziatajace na wcze$niejszym szczeblu tanicucha dostaw moze by¢
znacznie mniej przygotowane do oceny rzekomej niezbedno$ci lub waznos$ci przedmiotowych
patentéw lub do oceny odpowiednich warunkéw licencji FRAND.

W zwigzku z tym i z nastepujgcych powoddw:

Podstawowa zasada nr. 2: Licencja na warunkach zobowigzan FRAND powinna by¢ udostepniona
kazdemu, kto chce wdrozy¢ okreslony standard. Odmowa udzielenia licencji niektorym realizatorom jest
zaprzeczeniem obietnicy zobowiqzan FRAND. W wielu przypadkach licencjonowanie wyzszego szczebla
moze zapewnic¢ znaczng poprawe efektywnosci, z ktérej korzystajq posiadacz patentu, licencjobiorca i
przemyst.

5.3 Metodologie wyceny FRAND

Patenty SEP nalezy wycenia¢ na podstawie ich wtasnych zalet technicznych i zakresu, a nie na
podstawie wartos$ci zbytowych lub zastosowan. Chociaz szczegdtowe warunki i warto$ci licencji nalezy
zawsze ustala¢ indywidualnie dla kazdego przypadku, biorgc pod uwage konkretne fakty i okolicznosci
stron, istniejg pewne jasne podejscia metodologiczne do wyceny FRAND, ktére zostaly uznane przez
Komisje Europejska, a takze przez sady. W niniejszym podrozdziale omowione zostang te podejscia
metodologiczne ogtoszone przez rézne organy, podkreslajgc jednoczes$nie, Ze strony powinny zawsze
kierowa¢ sie wlasnym niezaleznym osadem (w porozumieniu z wilasnymi prawnikami i innymi
doradcami) przy ocenie kwestii zwigzanych z wycena.

W ostatnich wytycznych dotyczacych metodologii optat licencyjnych Komisja Europejska stwierdzita:

[Przy ocenie warunkéw FRAND] nalezy wzia¢ pod uwage nastepujgce zasady wyceny wiasnosci
intelektualne;j:

— Warunki licencji muszg wyraznie odnosi¢ sie do wartosci ekonomicznej opatentowanej technologii.
Warto$¢ ta musi dotyczy¢ przede wszystkim samej technologii i co do zasady nie powinna
uwzglednia¢ zadnego elementu wynikajgcego z decyzji o wiaczeniu technologii do standardu. W
przypadkach, w ktérych technologia zostata opracowana gtéwnie na potrzeby standardu i ma
niewielkg warto$¢ rynkowa poza standardem, nalezy rozwazy¢ alternatywne metody oceny, takie

% Patrz np . Countercls. & Affirmative Defense { 53, Broadcom Corp. v. Qualcomm Inc. , Nr. 05-3350 (MLC) (JJH)
2008 WL 2140801 (D.N.J. 29 lutego 2008) (,,Qualcomm, ktory jest wlascicielem duzej czgsci whasnosci intelektualnej
obejmujacej technologic CDMA, stosuje prokonkurencyjny model licencjonowania, w ktérym oferuje licencje na
uczciwych, rozsadnych i niedyskryminujacych warunkach kazdemu zainteresowanemu przedsigbiorstwu.”).
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jak wzgledne znaczenie technologii w standardzie w poréwnaniu z innymi elementami standardu.

— Okre$lenie wartosci FRAND powinno wymaga¢ uwzglednienia biezacej warto$ci dodanej
opatentowanej technologii.5” Warto$¢ ta powinna by¢ niezalezna od sukcesu rynkowego produktu
niezwigzanego z opatentowang technologia.

— Wycena FRAND powinna zapewni¢ ciaglg zachete dla posiadaczy SEP do wnoszenia wkitadu w
standardy w oparciu o najlepsza dostepng technologie.

— Wreszcie, aby unikngé¢ kumulowania sie optat licencyjnych, przy definiowaniu wartosci FRAND
pojedynczego patentu SEP nie mozna rozpatrywa¢ oddzielnie. Strony musza wzig¢ pod uwage
rozsadna taczng stawke za standard, wyceniajaca ogdlng warto$¢ dodang technologii. []58

Biorac pod uwage kazdy z tych punktéw po kolei, mozna poczynié nastepujace spostrzezenia dotyczgce
podejscia Komisji: (1) SEP nalezy wycenia¢ na podstawie ich wtasnych zalet technicznych, a nie zalet
standardu lub technologii na wczes$niejszym etapie lanicucha; (2) wartos¢ SEP nie powinna by¢
powigzana z sukcesem rynkowym (np. ceng sprzedazy, systemem operacyjnym, marka lub dodatkowg
funkcjonalno$cia) wielosktadnikowego produktu dla uzytkownika koncowego i powinna uwzglednia¢
spadki wraz ze starzeniem sie standardu; (3) wycena SEP przy uzyciu tych podej$¢ honoruje interesy
posiadaczy patentow w zakresie uzyskania rozsgdnej rekompensaty oraz (4) stawki FRAND dla
kazdego konkretnego patentu SEP muszg uwzglednia¢ kumulacje optat licencyjnych (tj. by¢ ustalane z
uwzglednieniem rozsadnej 1acznej optaty licencyjnej dla wszystkich patentéw SEP majacych
zastosowanie do standardu) oraz profil wygasniecia patentéw SEP w ramach standardu.

Nic dziwnego, ze te podejScia zatwierdzone przez Komisje dobrze pokrywaja sie z podejSciami
przyjetymi przez sady krajowe. W Europie Sad generalny zauwazyt, Ze patenty powinny by¢ wyceniane
na podstawie ich wewnetrznej wartos$ci technicznej, a nie na podstawie wartosci dodanej
interoperacyjnosci zapewnianej przez standaryzacje.5® W pozostatych przypadkach wymogi okreslone
w Komunikacie dotyczacym SEP s3 rownie istotne. ,Podobnie jak przy wszystkich patentach, stawka
optat licencyjnych za patenty SEP musi by¢ proporcjonalna do wartosci opatentowanego wynalazku. ,,60
Oznacza to, Ze obliczenia optat licencyjnych nie powinny obejmowaé¢ warto$ci wynikajacej z decyzji
organizacji SDO o wiaczeniu technologii do standardu; "[w] przypadku patentéw SEP .. optata
licencyjna wtlasciciela patentu musi opiera¢ sie na wartoSci opatentowanego elementu, a nie
jakiejkolwiek warto$ci dodanej przez przyjecie opatentowanej technologii do standardu.” ¢! Przy
ustalaniu optat licencyjnych wazne jest, aby zidentyfikowa¢ odpowiednia wspo6lna podstawe, ktéra
»najlepiej nadaje sie do wtasciwej wyceny wynalazku [i] [c]zesto moze to by¢ najmniejszy dajacy sie

5 Zgodnie z Komunikatem na temat SEP: ,,Warto$¢ biezaca jest warto$cia zdyskontowang do chwili zawarcia umowy

licencyjnej. Umozliwienie dyskontowania w czasie jest wazne w kontekscie umoéw licencyjnych trwajgcych kilka lat w
$rodowiskach biznesowych, ktore czasami szybko zmieniaja si¢ pod wzgledem technologicznym". Komunikat KE na
temat SEC, powyzej, przypis 17, sekcja 2.1 nr 29.

%8 Id. w sekcji 2.1.

% Sprawa T-167/08, Microsoft Corp. v .Comm'n [2012] Dz.U. 323, ust. 138 (,,Rozrdznienie pomiedzy wartoscig
strategiczng a wartoscia sama w sobie technologii objetych zaskarzona decyzja stanowi podstawowa przestanke oceny
zasadno$ci wszelkich wynagrodzen pobieranych przez Microsoft za umozliwienie dostgpu do informacji dotyczacych
interoperacyjnos$ci i korzystanie z nich”); Decyzja Komisji z dnia 12 wrze$nia 2009 r. ust. 66, Sprawa COMP/38.636 —
Rambus, http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/38636/38636_1203 1.pdf (Komisja Europejska nie
zaakceptowata zaproponowanych przez firm¢ Rambus zobowigzan, aby rozwigzaé zarzuty dotyczace oszukanczego
postepowania w organizacji ustanawiajacej standardy, dopoki Rambus ,,nie sprecyzowatl, ze optata licencyjna bedzie
ustalana na podstawie ceny indywidualnie sprzedawanego chipa, a nie produktu koncowego. Jesli zostang one wlaczone
do innych produktéw, cena pojedynczego chipa pozostaje decydujaca.”).

80 Ericsson, Inc. v. D-Link Sys., Inc. , 773 F.3d 1201, 1232 (Fed. Cir. 2014).
5 ID.
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wycenic element zawierajacy opatentowane rozwiazanie” lub element w inny spos6b naruszajacy dany
patent.62 Podejscie to zostalo zastosowane przy ustalaniu, Ze optaty licencyjne FRAND musza opieraé
sie na komponencie, ktéry narusza odpowiednie patenty SEP, tym samym odrzucajac argumenty, Ze
nalezy wzig¢ pod uwage wartosci urzadzen konicowych - lub nawet wartosci sieci bezprzewodowych.63
Oznacza to ponadto, Ze oplaty licencyjne powinny uwzglednia¢ catkowita optate licencyjng za standard,
a nastepnie ocenia¢ wktad posiadacza patentu jako jej cze$¢.64 Na przyktad, dobrym punktem wyjscia
dla odpowiedniej stawki optaty licencyjnej jest uwzglednienie proporcjonalnego udziatu posiadacza
SEP w catkowitej liczbie branzowych patentéw SEP dotyczacych standardu lub standardéw witgczonych
do produktu, jak réwniez liczby patentéw SEP dotyczacych standardu, ktére wygasty.65 Kolejng zaletg
tego podejscia jest to, Ze wartos$¢ patentdw SEP nie zmienia sie w zalezno$ci od rodzaju spo6tki, ktéra
przyjmuje licencje, ale raczej pozostaje skoncentrowana na warto$ci opatentowanej technologii bez
dazenia do uwzglednienia optat licencyjnych opartych na warto$ci dodanej rozwigzan, ktére tworza
inni.

W zwigzku z tym i z nastepujgcych powoddw:

Podstawowa zasada nr 3: Patenty SEP powinny by¢ wyceniane w oparciu o ich wtasne zalety techniczne
i zakres, a nie w oparciu o wartosci zbytowe lub zastosowania. W wielu przypadkach bedzie to wymagato
zwrdcenia uwagi na najmniejszy komponent, ktory bezposrednio lub posrednio narusza patent SEP, a nie
na produkt koricowy zawierajgcy dodatkowe technologie. Jak zauwazyta Komisja Europejska, wyceny
patentéw SEP "nie powinny zawiera¢ Zadnych elementéw wynikajqcych z decyzji o wigczeniu technologii
do standardu”. Co wiecej, ,definiujgc wartos¢ zobowigzan FRAND, strony muszq wzigé pod uwage
rozsqdng zagregowanq stawke za standard”.¢6

5.4 Licencjonowanie portfela i postepowanie w przypadku spornych patentéow

Patenty zawsze byly postrzegane jako aktywa indywidualne i majace charakter jurysdykcyjny.
"Laczenie" lub "wigzanie" patentow ze sobg lub z innymi aktywami - polegajgce na tym, Ze posiadacz
patentu odmawia udzielenia licencji na jeden patent, jezeli licencjobiorca nie zgodzi sie rowniez na
zakup praw do innego sktadnika aktywow nalezacego do posiadacza patentu - jest postrzegane przez
sady i organy ochrony konkurencji z duzym sceptycyzmem. Te sama propozycje zastosowano w
sytuacjach dotyczacych SEP.67 Zadna ze stron nie powinna by¢ zmuszana do nabycia licencji

62 Zobacz Federalna Komisja Handlu, Ewoluujacy rynek wlasnoéci intelektualnej dostosowanie zawiadomien

patentowych i $srodkéw zaradczych dla konkurencji 25 (2011).

8 W Innovatio IP Ventures, LLC Postepowanie patentowe, zapis MDL Nr 2303, 2013 WL 5593609, str *18 (NDIIL. 3
pazdziernika 2013 r.) ((odrzucajac argumenty, ze stawki FRAND powinny by¢ szacowane na podstawie wartosci
technologii na wczeé$niejszym etapie tancucha, a zamiast tego koncentrujgc sie na marzach zysku chipow Wi-Fi); zob.
rowniez GPNE Corp. v. Apple, Inc., nr 12-CV-02885-LHK, 2014 WL 1494247, str. *13 (N.D. Cal. 16 kwietnia 2014 r.)
(uznajac ,,z mocy prawa, ze w przypadku telekomunikacyjnych patentow SEP ,procesor pasma podstawowego to
najmniejsza mozliwa do sprzedania jednostka patentowa.”).

84 Protokot ustalen faktycznych i wnioskéw prawnych, TCL Comm'n Tech. Holdings, Ltd. v. Telefonaktiebolaget LM
Ericsson , nr SACV 14-341 (C.D. Cal. 21.12.2017); w odp. Innovatio IP Ventures, 2013 WL 55936009.

% ID.
6  Komunikat KE dotyczacy patentow SEP, powyzej , przypis 17, sekcje 2.1, 2.4.

7 Decyzja Komisji w sprawie AT.39985 — Motorola — Egzekwowanie patentéw niezbednych dla standardu GPRS
C(2014) 2892, z dnia 29 kwietnia 2014 r., akapit 386 (,,W sprawie Der Griine Punkt — Duales System Deutschland
GmbH (,,DSD”) sady unijne orzekly, ze naduzyciem ze strony przedsiebiorstwa dominujacego jest zadanie uiszczenia
optaty licencyjnej za uzywanie znaku towarowego, podczas gdy licencjobiorca w rzeczywistosci nie korzystat z ustugi
oznaczonej znakiem towarowym. W tym samym duchu, w niniejszej sprawie, zadanie przez Motorole optat licencyjnych
za korzystanie przez iPhone'a 4S z patentoéw SEP, ktérych Apple moze nie naruszaé, oznacza zadanie przez Motorole
zaplaty potencjalnie nienaleznych oplat licencyjnych, bez mozliwosci zakwestionowania takiego naruszenia przez
Apple.”); Microsoft Mobile Inc. v. Interdigital, Inc., Civ. Nr 15-723-RGA, 2016 WL 1464545, str. *1 (D. Del. 13
kwietnia 2016 r.) (odrzucenie wniosku o oddalenie roszczen antymonopolowych, w ktérym powod twierdzil, ze pozwany
m.in. powigzat licencje na patenty SEP z licencjami na patenty inne niz niezbgdne).
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portfelowej. W przypadku sporéw zastosowanie majg raczej tradycyjne prawa i obcigzenia patentowe.

W sytuacji dotyczacej patentéw SEP, w poréwnaniu z sytuacja dotyczaca patentédw innych niz SEP,
jedyna rzecza, ktéra sie zmienita, jest to, Ze wtasciciel patentu jednostronnie stwierdzit, Ze patent jest
patentem SEP. Jednakze takie jednostronne deklaracje nie oznaczajg, ze nie mozna lub nie nalezy
kwestionowac tresci deklaracji; wedtug ostatnich badan zleconych przez Komisje Europejska od 50%
do 90% zadeklarowanych SEP nie jest w rzeczywistosci niezbednych dla standardu (§ . w
rzeczywistosci nie sa patentami SEP).68 Nie jest wiec wcale zaskakujace, ze w wielu przypadkach
potencjalny licencjobiorca moze kwestionowaé, czy jaka$ czes¢ portfolio jest istotna lub wazna, i
sprzeciwia¢ sie ptaceniu optat licencyjnych za te cze$¢, ktéra w dobrej wierze jest uwazana za
niemajaca zastosowania do licencjobiorcy.

W przypadku sporédw dotyczacych niektdrych patentdéw, posiadacz SEP nie moze zmusi¢ licencjobiorcy
do zaakceptowania licencji portfelowej ani dazy¢ - poprzez jednostronne twierdzenia o niezbednosci -
do zmiany ciezaru dowodu, tak aby licencjobiorca musiat nastepnie udowodni¢, Ze patent nie ma
zastosowania. Zezwolenie posiadaczom patentéw SEP na wymaganie (np. oferowanie) licencji
portfelowej od potencjalnego licencjobiorcy umozliwitoby posiadaczowi SEP wykorzystanie sity
rynkowej wynikajacej z witaczenia jego patentu (patentéw) do standardu oraz wyegzekwowanie
warunkow, ktére nie sg zgodne z FRAND. Posiadacze patentéw SEP moga na przyktad dazy¢ do taczenia
duzej liczby patentéw ,niskiej jakosci” (np. patentéow, ktére, gdyby zostaty szczegdétowo zbadane w
negocjacjach lub orzeczeniu, nie zostalyby uznane za wazne, naruszone lub niezbedne - tj. nie sa
rzeczywistymi patentami SEP) z niewielkg liczbg patentow ,wysokiej jakosci”, aby zwiekszy¢
postrzeganie wielkoSci portfela, a tym samym niewlasciwie podnie$¢ koszty licencjonowania - ze
szkoda dla catego ekosystemu i ostatecznie konsumentéw.

Wedtug uznanych organéw, porzadek publiczny wymaga, aby potencjalni licencjobiorcy nie tylko mogli,
ale wrecz byli zachecani do kwestionowania patentéw w dobrej wierze. Przyktadowo, Sad Najwyzszy
Stanow Zjednoczonych podkreslit, Ze istnieje ,wazny interes publiczny” w podwazaniu patentéw,
poniewaz ,je$li podwazanie patentow zostanie sttumione, spoteczefistwo moze by¢ nieustannie
zobowigzane do ptacenia daniny na rzecz wtasciciela patentu bez potrzeby i bez uzasadnienia”6d.
"Podobnie, Komisja Europejska ostrzegta, ze ,uprawniony z patentu nie powinien by¢ izolowany od
mozliwo$ci podnoszenia roszczen i w ten sposoéb dopuszczany do pobierania optat licencyjnych za
korzystanie z pomystu, ktéry w rzeczywistosci nie ma zdolnosci patentowej lub ktéry wykracza poza
zakres monopolu patentowego....””® Z podobnych powodéw Komisja Europejska argumentowata, ze w
umowach licencyjnych nie powinno by¢ klauzul ,bezpiecznej przystani” lub klauzul o zakazie
podwazania.

Aby unikng¢ takich obaw, posiadacz patentu SEP objetego licencja FRAND nie powinien mieé
mozliwosci uzaleznienia przyznania licencji FRAND na patent SEP od wymogu, aby podmiot wdrazajacy
(i) uzyskat licencje na patenty, ktére nie majg zasadniczego znaczenia dla standardu, ktére sg niewazne
lub nie zostaty naruszone przez podmiot wdrazajacy, lub ktére sa juz objete licencjg lub zostaly
wyczerpane; lub (ii) udzielit licencji na patenty podmiotu wdrazajacego, ktére nie sg niezbedne dla
standardu. Obejmuje to sytuacje, w ktéorych strony spieraja sie, czy patenty s3
wazne/naruszone/niezbedne. Wtasciciel patentu nie moze po prostu jednostronnie twierdzi¢, ze
wszystkie jego patenty sg patentami SEP, a nastepnie zmuszal potencjalnego licencjobiorce do
zaptacenia za licencje na wszystkie z nich jako warunek udzielenia licencji na ktérykolwiek.

88 Zob. w szczego6lnosei przypis 19 komunikatu Komisji dotyczacego patentow SEP, w ktorym wskazano, ze "szereg

badan dotyczacych réznych kluczowych technologii sugeruje, ze przy rygorystycznym testowaniu tylko od 10% do 50%
zgloszonych patentow ma niezb¢dne znaczenie (CRA, 2016 i [Plytics, 2017)”. Komunikat KE dotyczacy patentéw SEP,
powyzej, przypis 17, sekcja 1.2.2 przypis 19.

8 Lear, Inc. v. Adkins, 395 US 653, 670 (1969).
0 Blonder-Tongue Labs., Inc. v. Univ. of Ill. Found., 402 US 313, 349-50 (1971).
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Jak zauwazono powyzej, badania Komisji Europejskiej pokazujg, ze od 50% do 90% zadeklarowanych
patentéw SEP nie jest w rzeczywistosci SEP. Nie nalezy zatem zaktada¢, ze licencja na konkretny patent
jest wymagana tylko dlatego, Ze wtasciciel patentu twierdzi, Ze patent jest patentem SEP, a od
domniemanego licencjobiorcy nie mozna wymaga¢, aby zaakceptowat licencje portfelowa na wszystkie
patenty (w tym patenty sporne), chyba Ze zostanie ustalone, ze licencjobiorca faktycznie potrzebuje
licencji na te konkretne sporne patenty w niej zawarte. Uznanie patentu za SEP nie powoduje zmiany
ciezaru dowodu ani nie wptywa na prawa potencjalnego licencjobiorcy do dochodzenia roszczen i
warunkow. Wynika z tego - i organy ds. konkurencji wyraznie to odnotowaty - Ze kwestionowanie
patentéw co do istoty, np. w zakresie waznosSci, braku naruszenia i/lub wyczerpania, nie czyni
potencjalnego licencjobiorcy ,niewyrazajacym woli”.71.

Podobnie posiadacz SEP nie moze wymaga¢ od wdrazajgcego udzielenia licencji na patenty, ktére moze
posiada¢, a ktore nie sg istotne dla standardu, jako warunek przyznania licencji SEP na warunkach
FRAND. W sprawie Motoroli 72 na przyktad Komisja Europejska stwierdzita, Ze moze to budzi¢ powazne
obawy zwigzane z naruszeniem prawa konkurencji.’3

Szczegoblna ostrozno$¢ moze by¢ wymagana w odniesieniu do konsorcjow patentowych, zwtaszcza gdy
chronig one niewazne patenty, poniewaz mogg one zmusza¢ licencjobiorcdw do ptacenia wyzszych
optat licencyjnych i zapobiega¢ innowacjom w dziedzinie objetej niewaznym patentem.’¢ Podobnie, w
przypadku gdy posiadacz SEP oferuje licencje za posSrednictwem konsorcjum, powinien zachowa¢
mozliwo$¢ bezposredniego licencjonowania tych patentéw SEP. Innymi stowy, oferowanie licencji
wylacznie za posrednictwem konsorcjum patentowego nie powinno by¢ uznawane za wystarczajace
wypelnienie obowigzku licencyjnego wtasciciela SEP na warunkach FRAND. W niektdrych przypadkach
potencjalny licencjobiorca moze juz posiada¢ prawa licencyjne do niektérych patentéw wchodzacych
do pakietu konsorcjum (bezposrednio lub na mocy licencji posiadanych przez dostawcow lub klientow)
i wazne jest, aby konsorcja niezwltocznie ujawniaty informacje dotyczace takich licencji i
dostosowywaty ceny do istniejgcych licenciji.

Moze sie zdarzy¢, ze strony dobrowolnie negocjuja licencje portfelowa, ale nie s3 w stanie doj$¢ do
porozumienia w sprawie zastosowania konkretnego patentu lub pakietu patentéw. Na przykiad,
zgadzajac sie, ze niektore patenty w portfelu mogg by¢ rzeczywistymi SEP, dla ktérych wymagana jest
licencja, moga nie zgodzi¢ sie, ze inne patenty s3 niezbedne dla licencjobiorcy - ze wzgledu na

L Patrz Decyzja i wyrok, str. 8, Motorola Mobility LLC i Google Inc., zapis nr C-4410 (FTC 23 lipca 2013 r.),
http://www.ftc.gov/os/caselist/1210120/index.shtm (,,kwestionowanie wazno$ci, warto$ci, naruszenia lub niezbedno$ci
rzekomo naruszanego patentu FRAND nie czyni z podmiotu wdrazajacego standard "niewyrazajacym woli
licencjobiorcg”).

2 Decyzja Komisji, sprawa COMP/M.6381 - Google/Motorola Mobility , C(2012) 1068, 12.2.2012,
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m6381_20120213 20310 _2277480_EN.pdf.

3 ~Inng obawa jest to, ze posiadacz patentu SEP mogtby zmusié¢ posiadacza patentéw innych niz SEP do udzielenia mu

licencji wzajemnej na te patenty, w zamian za licencj¢ SEP”. Id. w ust. 107. W przypisie wyjasniono réwniez, ze
"Komisja zauwaza, ze posiadacz patentu SEP jest ogélnie uwazany za uprawnionego do uzaleznienia udzielenia licencji
wzajemnej od tego, czy patenty SEP kontrahenta sa zwigzane z tym samym standardem", co sugeruje, ze obowigzkowa
licencja wzajemna moze nie by¢ uznawana za wlasciwa w przypadku, gdy SEP objete licencja wzajemna sa zwigzane z
innym standardem. 1d. w ust. 107 przypis 57.

4 Wytyczne WE dotyczace transferu technologii, powyzej, w przypisie 19. Jednym z probleméw zidentyfikowanych w

odniesieniu do konsorcjow technologicznych jest ryzyko, ze moga one chroni¢ niewazne patenty. Laczenie patentow
moze zwickszy¢ koszty/ryzyko skutecznego zaskarzenia, poniewaz zaskarzenie moze zakonczy¢ si¢ niepowodzeniem,
jesli chociaz jeden patent w pakiecie jest wazny. Ochrona niewaznych patentow w pakiecie moze zobowiazac
licencjobiorcéw do ptacenia wyzszych optat licencyjnych, a takze moze uniemozliwi¢ innowacje w dziedzinie objgtej
niewaznym patentem. W tym kontekscie klauzule o braku podwazania, w tym klauzule dotyczace rozwigzania umowy,
zawarte w umowie o transferze technologii migdzy konsorcjum a stronami trzecimi, prawdopodobnie beda objete art. 101
ust. 1 Traktatu.

40


http://www.ftc.gov/os/caselist/1210120/index.shtm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m6381_20120213_20310_2277480_EN.pdf

CWA 95000:2019 (E)

wystepujace w dobrej wierze obawy dotyczace niewaznosci lub niezbednoSci, lub z innych powodéw. W
takich okoliczno$ciach wtasciciel SEP nie powinien odmawia¢ udzielenia licencji na jakiekolwiek
suzggodnione” patenty tylko dlatego, Ze potencjalny licencjobiorca kwestionuje mozliwos¢
zastosowania innych ,nieuzgodnionych” patentéw.”s

Aby rozwigzac nierozstrzygniety spor, strony moga rozwazy¢ wzajemne uzgodnienie mediacji lub
arbitrazu w sprawie spornych patentéw lub wszczecie postepowania sagdowego w celu ustalenia
warto$ci merytorycznej tych patentéw i warunkéw FRAND dla wszelkich patentéw, ktore zostang
uznane za patenty SEP. W ramach takiego rozstrzygania sporéw strony moga dobrowolnie stara¢ sie
uczestniczyé w ogdlnoswiatowym rozstrzyganiu sporéw lub moga dobrowolnie zgodzi¢ sie na
wykorzystanie listy patentéw (tzw. "proud list") w celu ustalenia stawek w odniesieniu do pelnego
portfela. Biorac jednak pod uwage, Ze patenty maja charakter jurysdykcyjny, potencjalny licencjobiorca
nie powinien by¢ zmuszany do udziatu w ogdlnoswiatowym rozstrzyganiu warunkéw FRAND (¢ .
ustalaniu stawek w przypadku licencji o szerokim portfelu), na przyktad w drodze grozby wydania
nakazu sadowego, jesli licencjobiorca bedzie nalegat w sprawie korzystania ze swojego prawa dostepu
do sadéw krajowych. Podobnie w konteks$cie arbitrazu, ktédry moze wymagac zrzeczenia sie przez
strone praw do nalezytego procesu i prawa dostepu do sadéw krajowych, dazenie do wymuszenia
ustalenia portfolio lub natozenia kar w przypadku braku uzgodnienia takiej procedury bytoby
niewta$ciwe i sprzeczne z istniejgcym prawem i regulacjami.

Z drugiej strony, jesli strony dobrowolnie i za obopélng zgoda, zgodza sie na negocjowanie licencji
portfelowej (czy to w odniesieniu do patentéw SEP dotyczacych okreslonego standardu, wszystkich
patentéw dotyczacych okreslonego typu urzadzenia, czy tez catego portfela patentéw spotki), to z
pewnos$cig mogg to zrobic. Licencjonowanie portfelowe moze by¢ atrakcyjnym, dobrowolnym wyborem
dla firm, poniewaz moze obnizy¢ koszty i obcigzenia administracyjne. Zamiast koniecznosci udzielania
licencji na patenty fragmentarycznie, licencjonowanie obejmujace caty portfel moze zapewnié
stabilno$¢ i przewidywalno$¢ oraz moze promowac ,spokdj patentowy” miedzy firmami przez wiele lat.

Jednakze takie szersze licencjonowanie portfelowe powinno mie¢ miejsce wytgcznie w przypadku, gdy
obie strony dobrowolnie i za obopélng zgoda wyraza na to zgode. Firmy nie powinny by¢ zmuszane do
przyjmowania licencji na patenty SEP, ktérych nie potrzebuja. Na przyktad dostawca telefonéw
komoérkowych lub komponentéw prawdopodobnie nie bedzie potrzebowat licencji na SEP
infrastruktury sieciowej. Podobnie firma dziatajgca wyltacznie w okreslonym kraju lub regionie
geograficznym nie powinna by¢ zobowigzana do ptacenia za ogdélnos$wiatowe prawa, ktorych nie
potrzebuje.

W zwigzku z tym i z nastepujacych powodow:

Podstawowa zasada nr. 4: Chociaz w niektérych przypadkach strony mogq wzajemnie i dobrowolnie
zgodzi¢ sie na licencje portfelowq (nawet obejmujqgcq niektére patenty bedqgce przedmiotem sporéw),
zadna ze stron nie powinna odmawia¢ licencji na warunkach zobowigzann FRAND na patenty, ktore
zostaty uznane za niezbedne w oparciu o spory dotyczqce innych patentéow w ramach portfela. Takie
podejscie moze pozwoli¢ stronom zidentyfikowaé obszary porozumienia w ramach portfela patentow

5 W sprawie Motoroli Komisja odrzucita argumenty, jakoby sady nie byly w stanie odpowiednio chronié¢ interesow

posiadacza patentu w dochodzeniu odszkodowania pieni¢znego i zamiast tego stwierdzita, ze pozwy o odszkodowanie
skupiajgce si¢ na konkretnych patentach byly wystarczajgce do ochrony intereséw handlowych posiadacza patentu.
Zobacz Motorola , sprawa COMP/M.6381, akapit 519; patrz takze sprawa Innovatio IP Ventures, LLC Postepowanie
patentowe., Zapis MDL Nr 2303, 2013 WL 5593609, str. *18 (N.D. Ill. 3 pazdziernika 2013 r.) (,,[S]ad nie jest
przekonany, ze odwrotne wstrzymanie jest ogdlnie istotnym problemem, poniewaz nie jest ono unikatowe dla patentow
SEP. Proby wyegzekwowania jakiegokolwiek patentu wiaza si¢ z ryzykiem, ze domniemany sprawca naruszenia
zdecyduje si¢ zakwestionowac jakas kwesti¢ w sadzie, co zmusi posiadacza patentu do zaangazowania si¢ w kosztowne
spory sadowe. Watpliwo$¢, czy oferta licencyjna jest zgodna ze zobowigzaniem RAND, daje stronom jedynie jeszcze
jedna potencjalng sporng kwesti¢. Jezeli strony nie zgadzaja si¢ co do stawki RAND, moga wnie$¢ sprawe do sadu, tak
samo jak mogg rozstrzygna¢ kazdg kwesti¢ zwigzang z odpowiedzialno$cig za naruszenie.”.
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pomimo innych obszaréw sporu. W przypadku patentéw, co do ktdrych nie osiggnieto porozumienia,
zadna ze stron nie powinna by¢ zmuszana do przyjecia licencji portfelowej, a jesli istnieje spor dotyczqcy
niektorych patentdéw, posiadacz patentu SEP ma musi sprosta¢ obowiqzkowi przedstawienia dowoddéw co
do istoty sprawy (np. w celu ustalenia, Ze domniemany patent SEP zostat naruszony i wymaga zaptaty
oraz w celu ustalenia stawki na warunkach FRAND).

5.5 Przejrzystosci przewidywalnos¢

Przejrzysto$¢ w licencjonowaniu SEP zaczyna sie od procesu standaryzacji. Polityka praw wtasnosci
intelektualnej oparta na warunkach FRAND moZe wymaga¢ od autoréw ujawnienia wszystkich
patentéw, w tym wnioskéw oczekujacych na rozpatrzenie, potencjalnie istotnych dla opracowywanej
specyfikacji. Wspotautorzy czesto sg ponadto zachecani do sktadania ogélnych deklaracji dotyczacych
praw wtasnosci intelektualnej. Zobowigzania te gwarantujg, Ze obietnica FRAND jest powigzana z
kazdym patentem SEP. Taka przejrzysto$¢, wymagana przez wiele polityk organizacji SDO, moze (1)
zmniejszy¢ ryzyko ograniczen praw wtasnos$ci intelektualnej, potencjalnie blokujgcych
proces standaryzacji (2) umozliwi¢ uczestnikom organizacji SDO ocene i wybdr technologii podczas
opracowywania standardu oraz (3) pomdc uczestnikom organizacji SDO w ocenie potencjalnego ryzyka
i kosztow zwigzanych ze wspieraniem okreslonego standardu.

Korzys$ci wynikajgce z przejrzystosci majg réwniez zastosowanie w kontekscie negocjacji licencyjnych
dotyczacych patentéw SEP. Aby uczciwie i przejrzyscie ocenié, czy propozycja licencyjna jest zgodna z
warunkami FRAND - potencjalny licencjobiorca powinien mie¢ prawo do uzyskania, bez Zadnych
warunkéw wstepnych lub Zadan zachowania tajemnicy, szczegétowych informacji dotyczacych
domniemanej podstawy i wsparcia dla zadan licencyjnych wtasciciela patentu SEP. Podczas gdy
obowigzek FRAND ma na celu ograniczenie i zniwelowanie naduzy¢ takiej wtadzy, nadmierne
obowiagzki w zakresie zachowania tajemnicy mogg stuzy¢ jedynie zaciemnieniu informacji na temat
praktyk licencyjnych SEP. Taki brak przejrzystosci moze utrudnié¢ potencjalnym licencjobiorcom ocene
warunkow, na jakich powinni rozwazy¢ zawarcie licencji FRAND, a zwigzane z tym niedogodnosci
informacyjne moga tatwo prowadzi¢ do rezultatéw innych niz FRAND.”¢ Oprécz wyrzadzania szkody

76 Warunki dotyczace poufhosci staty si¢ goracym tematem w ostatnich sporach sagdowych. Istnieje wiele spraw w toku

lub niedawno rozstrzygnietych, w ktorych powdd zarzucil, ze konkretny wiasciciel patentu SEP naruszyl prawo
konkurencji i zobowigzania FRAND poprzez niewlasciwe wykorzystanie uméw NDA. Patrz np. Skarge 9§ 66, Microsoft
Mobile, Inc. v. InterDigital, Inc. , nr 15-cv-723 (D. Del. 20 sierpnia 2015 r.) (,,InterDigital wymaga zachowania
tajemnicy w celu i ze skutkiem dalszego wstrzymywania patentéw i dyskryminacji. Tajemnica umozliwia InterDigital
pobieranie ponadkonkurencyjnych optat licencyjnych, angazowanie si¢ w dyskryminujace licencjonowanie i dalsze
naduzywanie swojej pozycji monopolistycznej. Przejrzystos¢ w zakresie licencjonowania SEP umozliwitaby natomiast
potencjalnym licencjobiorcom skuteczniejsza ocen¢ nieprzestrzegania przez spotke InterDigital swoich zobowigzan
FRAND oraz ujawnienie schematow i praktyk naruszania przez nig zobowiazan FRAND.”); Skarga 9 54, Asus Computer
Int'l v. InterDigital, Inc. , nr 15-cv-1716 (N.D. Cal. 15 kwietnia 2015 r.) (,,IDC zapewnia sobie mozliwo$¢ angazowania
si¢ w dyskryminacje, prowadzac negocjacje licencyjne w tajemnicy i utrzymujac w tajemnicy warunki licencji, ktore
zawiera. IDC wymaga, aby potencjalni licencjobiorcy zawierali umowy o zachowaniu poufnosci w przypadku
wszystkich negocjacji i licencji. IDC robi to, aby zapewnié, ze tylko i wylacznie ono zna warunki i stawki uzyskane
przez swoich licencjobiorcow. Uzbrojone w te jednostronng wiedzg, IDC probuje uzyska¢ ponadkonkurencyjne i
dyskryminujgce warunki umowy z kazdym licencjobiorcg”). (pominigto cytaty wewnetrzne). Co najmniej jeden
wiadciciel patentow SEP twierdzit w sporze sadowym - przeciwko europejskiemu operatorowi telekomunikacyjnemu - ze
odmowa potencjalnego licencjobiorcy wyrazenia zgody na obszerne zobowigzania wynikajace z NDA stanowi ,,brak
woli”, ktéry upowaznia do wydania nakazu sadowego zabezpieczajacego roszczenia operatora. Pierwotna skarga o
naruszenie patentdw {1 32-33 i 90, Huawei Tech. Co., Ltd. v. T-Mobile US, Inc. , nr 16-cv-52 (E.D. Tex. 15 stycznia
2015 r.) (Wnosi o wydanie nakazu w sprawie patentu SEP, poniewaz ,,do dnia dzisiejszego T-Mobile odmowit zawarcia
wzajemnej umowy o zachowaniu poufnos$ci, a zatem nie ma woli nawet rozpoczecia negocjacji w sprawie licencji. [...]
Przynajmniej w $wietle powyzszego oraz na podstawie informacji i przekonania, T-Mobile jest licencjobiorca
niewyrazajacym woli do podjecia negocjacji w dobrej wierze."). Chociaz kwestie te nie zostaty w pelni rozstrzygnigte
przez sady, wyraznie sygnalizuja one, ze niektdrzy wlasciciele SEP moga posuwac si¢ za daleko, zadajac absolutnej
tajemnicy, aby ukry¢ swoje zachowanie w negocjacjach FRAND.

42



CWA 95000:2019 (E)

konkretnym licencjobiorcom, takie praktyki moga kolidowa¢ z podstawowg funkcjg FRAND w interesie
publicznym oraz celem zapewnienia solidnego, uczciwego i przejrzystego ekosystemu licencjonowania
patentéw SEP.

Takie wymagania dotyczace poufnosci moga réwniez kolidowaé z oczekiwaniami branzy, ze licencje
SEP s3 dostepne na warunkach wyraznie zgodnych z FRAND. Na przyklad, jesli potencjalny
licencjobiorca nie moze uzyska¢ dostepu do podstawowych informacji na temat istniejacych licencji
posiadacza patentu, moze zatem nie by¢ dla niego mozliwe ustalenie, czy warunki licencji
zaproponowane mu przez takiego posiadacza patentu sg niedyskryminujgce. Problem ten moze by¢
szczeg6lnie dotkliwy w przypadku, gdy patenty SEP s przenoszone na strony trzecie, takie jak PAE
podlegajace zobowigzaniom do zachowania poufnosci zakazujacym udostepniania informacji
licencyjnych potencjalnym licencjobiorcom. Brak przejrzystosci i jasno$ci moze réwniez wymagaé od
potencjalnego licencjobiorcy poniesienia kosztéw zwigzanych z oceng roszczen posiadacza SEP
(prywatnie lub w sadzie), co moze zosta¢ wykorzystane jako dzwignia w celu zmuszenia licencjobiorcy
do zaakceptowania licencji innej niz FRAND. Natozenie nadmiernych wymogéw dotyczacych
zachowania tajemnicy lub niedostarczenie odpowiednich materiatéw moze w niektérych przypadkach
zachecac licencjobiorcéw do poszukiwania rozwigzania sgdowego zamiast prywatnych negocjacji, aby
uzyskac korzysci z procedur wymiany informacji dostepnych w sprawach sagdowych.

Dlatego posiadacze SEP powinni otwarcie i przejrzyscie informowacé o stawkach, jakie chca pobierac¢ za
swoje patenty SEP, o tym, jakie patenty sa objete licencjg, oraz o tym, na czym opieraja swoje
przekonanie, zZe patenty sg rzeczywistymi i waznymi SEP. Jak wskazano w raporcie agencji ratingowych
zleconym przez Komisje Europejska, taka ,przejrzystos¢ bytaby jeszcze wieksza, gdyby stawki optat
licencyjnych ustalane w drodze arbitrazu byty jawne i gdyby klauzule poufnos$ci nie mogty by¢
jednostronnie narzucane przez jedna z umawiajacych sie stron".77.

Kwestia ta jest szczegodlnie wazna dla firm, ktore nie posiadajg wiedzy specjalistycznej lub zasobow, aby
w pehi zajaé¢ sie kwestiami zwigzanymi z patentami SEP, np. dla MSP, ktére chca rozpoczaé
opracowywanie produktéw IoT i ktére tradycyjnie moga mie¢ mniej punktéw odniesienia dostepnych
w celu sprawdzenia, czy warunki FRAND sg przestrzegane.

Oczywiscie firmy moga dobrowolnie zdecydowac sie na zachowanie poufnosci niektérych kwestiach
zwigzanych z negocjacjami lub licencjami. W ramach normalnej praktyki handlowej firmy moga
zdecydowac sie na wymiane informacji, ktére uwazaja za poufne. Wrazliwe informacje biznesowe moga
obejmowac szczeg6ty techniczne produktéow, wielkosé sprzedazy, prognozy sprzedazy, ceny, poufne
informacje stron trzecich, relacje z dostawcami lub plany rozwoju produktu. Strony moga (i robig to)
dobrowolnie zgodzi¢ sie na szersze zobowigzania do zachowania poufno$ci w poszczegélnych
przypadkach, w zaleznosci od tego, jakie informacje maja by¢ wymieniane i jakie sg ich wzajemne
preferencije.

W przypadku braku dobrowolnego porozumienia w sprawie ogdélnych wymogéw dotyczacych
poufnosci, podstawowe informacje, ktére mogg by¢ wazne dla utatwienia negocjacji w sprawie licencji
FRAND i umozliwienia oceny zgodnos$ci z FRAND, nie powinny wymaga¢ poufnosci. Przyktady
informacji jawnych, ktérych posiadacze patentéow SEP zasadniczo powinni udziela¢ ich potencjalnym
licencjobiorcom, bez wymogu zachowania tajemnicy, obejmujg:78

" Charles River Associations, Przejrzysto$¢, przewidywalno$¢ i efektywno$é standaryzacji opartej na organizacjach

SDO i licencjonowania patentéw SEP: Raport dla Komisji Europejskiej, str. 89 (12 grudnia 2016 r.).

8 Sady i agencje rozpatrujace domniemane niewlasciwe postepowanie licencjodawcéw SEP zazadaly udostepnienia

potencjalnym licencjobiorcom wielu informacji okre§lonych ponizej. Przyktady obejmuja decyzje Europejskiego
Trybunatu Sprawiedliwo$ci w sprawie Huawei Technologies Co. v. ZTE Corp. sprawa C-170/13, [2015] Dz.U. 477 oraz
niedawne decyzje Krajowej Komisji Rozwoju i Reform (Chiny) (9 lutego 2015 r.) i Koreanskiej Komisji ds.
Sprawiedliwego Handlu (28 grudnia 2016 r.) w ich odpowiednich dochodzen w sprawie Qualcomm.
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— Lista patentow, ktére maja zostac objete licencja;

— Wskazanie odpowiednich sekcji standardu, w ktérych kazdy z takich patentéw SEP jest rzekomo
praktykowany;

— Szczegbtowe informacje na temat podstaw zarzutéw dotyczacych niezbednoSci i naruszenia, takie
jak tabele zastrzezen;

— Szczegbty warunkéw licencji, ktére mogag pomdc wdrazajgcemu standard w ocenie, czy oferowane
warunki sg zgodne z FRAND, czy nie;

— Szczegbty dotyczace podstawy i metodologii, na podstawie ktorej obliczono oferte FRAND (w tym
wszelkie stawki licencyjne);

— W przypadku administratoréw konsorcjéw patentowych lub innych podmiotéw, ktére moga roscic
sobie prawa licencyjne do patentdw bedacych wlasnoscia innych podmiotéw, pisemne
upowaznienia od wtascicieli patentéw upowazniajace administratora do rozpoczecia negocjacji w
imieniu wtasciciela patentu (i okreslajgce wszelkie ograniczenia uprawnien administratora);

— Historyczne informacje o stawkach i licencjach (by¢ moze zanonimizowane lub w inny sposéb
ograniczone w celu ochrony uzasadnionych kwestii poufnosci stron trzecich i obejmujace wszelkie
L~umowy dodatkowe”, limity” lub ,rabaty”, ktére mogq mie¢ zastosowanie);

— Szczegdty wszelkich postepowan sagdowych lub innych toczacych sie postepowan zwigzanych ze
stwierdzonymi patentami; i

— Informacje dotyczace wcze$niejszych licencji udzielonych dostawcom lub klientom potencjalnego
licencjobiorcy (lub potencjalnym dostawcom lub klientom), dzieki ktérym potencjalny
licencjobiorca moze ustali¢, czy ktérykolwiek z jego produktéw moze juz by¢ objety licencja (i
unikna¢ potencjalnych podwojnych ptatnosci).

Bardziej szczegétowa lista informacji, ktére powinny zosta¢ przekazane przez negocjujace strony,
znajduje sie ponizej w zatgczniku B.

Z drugiej strony, czesto wtasciwe dla negocjujacych stron moze by¢ zastosowanie przepiséw o
poufnosci w celu ochrony naprawde wrazliwych informacji handlowych, takich jak informacje
dotyczace biezacych prac badawczo-rozwojowych, sprzedazy produktéw, rozwoju, cen lub podobnych
pozycji. W przypadku braku obopélnej zgody na szerszy zakres poufnosci, zastosowanie takich waskich
warunkow poufnosci moze zapewnic¢ skuteczng wymiane informacji bez wptywu na interesy publiczne i
prywatne zwigzane z przejrzystoscia.

W zwigzku z tym i z nastepujgcych powoddw:

Podstawowa zasada nr. 5: Zadna ze stron negocjacji na warunkach FRAND nie powinna prébowac
narzuca¢ drugiej stronie ustalenn dotyczqcych zachowania nadmiernej poufnosci. Niektére informacje,
takie jak wykazy patentéw, tabele zastrzezen identyfikujgce odpowiednie produkty, warunki
licencjonowania na warunkach FRAND, aspekty wczesniejszej historii licencjonowania i tym podobne, sq
wazne dla oceny potencjalnych warunkéw FRAND, a publiczna dostepnos¢ tych materiatow moze wspierac
interes publiczny w spéjnym i uczciwym stosowaniu zobowiqzan FRAND. Wtasciciel patentu nie powinien
starac sie wykorzystywac¢ swojej przewagi informacyjnej dotyczqcej patentéw lub wczesniejszych licencji
do zaktécania zdolnosci potencjalnego licencjobiorcy do skutecznych negocjacji.

5.6 Transfer patentow i dezagregacja

W przypadku przeniesienia patentéow SEP objetych FRAND, pierwotny nabywca i wszyscy kolejni
nabywcy musza pozostac zwigzani zobowigzaniem FRAND. Jak wskazuje Komisja Europejska:

Aby zapewnié skutecznos¢ zobowiqzania FRAND, naleZzatoby réwniez natozy¢é na wszystkich
uczestniczqcych wtascicieli praw wtasnosci intelektualnej, ktérzy ztozyli takie zobowiqgzanie, wymadg
zapewnienia, Ze kazda spétka, na rzecz ktérej wtasciciel praw wtasnosci intelektualnej przenosi swoje
prawa wtasnosci intelektualnej (w tym prawo do licencjonowania tych praw wtasnosci intelektualnej), jest
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zwigzana tym zobowiqzaniem, na przyktad poprzez klauzule umownqg miedzy kupujgcym a
sprzedajgcym.”?

W ostatnich latach rozwineta sie praktyka polegajaca na tym, ze niektorzy wiasciciele SEP dzielg lub
Jfragmentujg” swoje portfele patentow. Przeniesienie wtasnosci SEP w zasadzie nie powinno stanowi¢
problemu w kontekscie licencjonowania SEP i FRAND, a strony zasadniczo powinny mie¢ swobode
przenoszenia patentéw wedtug wiasnego uznania - pod warunkiem jednak, Ze odbiorca bedzie
przestrzegat wczesniej podjetych obowigzkéw licencyjnych.

Problemy moga pojawi¢ sie w przypadku przekazania patentdéw SEP nowym wtascicielom, ktérzy nie
przestrzegaja zobowigzan FRAND podjetych przez poprzedniego wtasciciela. Jesli zobowigzania
licencyjne nie bytyby przenoszone wraz z patentami SEP, nabywcy SEP moga odméwi¢ zaoferowania
warunkow FRAND podmiotom wdrazajgcym odpowiednie standardy. Co wiecej, rozproszenie portfeli
SEP na coraz wieksza liczbe niezaleznych wtascicieli moze zaostrzy¢ problem kumulacji optat
licencyjnych - a mianowicie, Ze optaty licencyjne niezaleznie Zadane przez wielu wtascicieli SEP w
obrebie tego samego standardu nie uwzgledniajg wystepowania innych patentéw SEP w obrebie tego
samego standardu, a tym samym prowadza do nieodpowiednio wysokich ogoélnych optat licencyjnych.
W przypadku, gdy patenty SEP sg podzielone, taczne optaty licencyjne zgdane za wydzielone czesci (i
pozostatg czes¢ portfela) nie powinny przekraczac optat licencyjnych, ktére zostaltyby uznane za zgodne
z warunkami FRAND, gdyby portfel zostal zatrzymany przez jednego wtasciciela lub ktére zostaty
naliczone przez pierwotnego wtasciciela.

Podmioty zajmujace sie dochodzeniem roszczen patentowych nie powinny by¢ wykorzystywane jako
zwykli pelnomocnicy do ukrywania zachowan, ktére majg na celu obejscie zobowigzan FRAND, a ktére
bytyby bardziej oczywistym naduzyciem, gdyby byly realizowane bezposrednio. Na przyktad,
"prywaciarze" patentéw nie powinni by¢ wykorzystywani do eliminowania mozliwych do zastosowania
w innych przypadkach metod wzajemnego licencjonowania (np. dostosowywania stawek licencyjnych
w celu uwzglednienia patentéw objetych wzajemnymi licencjami).

Zobowigzanie FRAND powinno zatem obejmowac cesjonariusza w przypadku sprzedazy patentéw SEP.
W przypadku przeniesienia patentéw SEP objetych FRAND, pierwotny nabywca i wszyscy kolejni
nabywcy muszg pozostac zwigzani zobowigzaniem FRAND.

W zwigzku z tym i z nastepujacych powodow:

Podstawowa zasada nr. 6: Zobowiqzania FRAND pozostajq nienaruszone pomimo przeniesienia patentu,
a transakcje sprzedazy patentow powinny zawiera¢ wyrazne sformutowanie w tym zakresie. Przeniesienia
patentéw rowniez nie powinny zmieniaé wartosci oczekiwanej lub uzyskanej dla poszczegdlnych
patentow. W przypadku, gdy portfele patentow SEP sq podzielone, tqczne optaty licencyjne pobierane za
podzielone czesci (i pozostatq czes¢ portfela) nie powinny przekraczaé optat licencyjnych, ktére bytyby
uznane za zgodne z warunkami FRAND, gdyby portfel zostat zachowany przez jednego witasciciela, lub
ktére byly naliczone przez pierwotnego wiasciciela. Przeniesienie patentu nie powinno by¢
wykorzystywane do obejscia prawa potencjalnego licencjobiorcy do ,kompensaty” optat licencyjnych lub
podobnych praw wzajemnosci.

6 Zakonczenie
Mamy nadzieje, Ze niniejsze porozumienie CWA pomoze zaréwno licencjodawcom, jak i licencjobiorcom

w prowadzeniu i finalizowaniu negocjacji dotyczacych patentéw SEP, a takze w utrzymaniu
odpowiednich zachowan zgodnych ze zobowigzaniem FRAND.

9 Wytyczne horyzontalne Komisji Europejskiej, pkt. 285. Zobacz takie Google/Motorola, gdzie Komisja wskazata, Ze:
,,firma nabywca, nabywajaca portfel SEP od firmy dostawcy powinna by¢ zwigzana zobowigzaniem FRAND wcze$niej
podjetym przez t¢ firme dostawcy”.
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W ramach wsparcia tego projektu Uczestnicy CWA pragng podziekowaé¢ DIN i CEN-CENELEC za ich
pomoc, wsparcie i zachete. Bez ich wsparcia w gromadzeniu szerokiej grupy interesariuszy z branzy i
utatwianiu procesu osiggania konsensusu, stworzenie niniejszego CWA nie bytoby mozliwe.
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Zalacznik A - Czesto zadawane pytania (FAQ)

P: Co to jest CWA i jaki jest jego cel?

CWA to ,Porozumienie robocze CEN-CENELEC”. ,Jest to umowa opracowana i zatwierdzona przez
Grupe Roboczg CENELEC, stanowigca wtasno$¢ CENELEC jako podmiotu wydawniczego, ktéra
odzwierciedla konsensus zidentyfikowanych oséb i organizacji odpowiedzialnych za jej tres$¢.”8 Obecne
porozumienie CWA dotyczy najlepszych praktyk licencjonowania patentéw SEP.

Niniejsze porozumienie CWA ma na celu (a) dostarczenie informacji edukacyjnych i kontekstowych
dotyczacych licencjonowania patentéw SEP i stosowania zobowigzan FRAND, (b) zidentyfikowanie i
zilustrowanie niektérych kluczowych kwestii i probleméw, ktére strony negocjacji moga czasami
napotkaé, oraz (c) okreslenie niektérych kluczowych zachowan i ,najlepszych praktyk”, ktére strony
moga zdecydowac sie przyja¢ w celu polubownego rozwigzania kwestii licencjonowania SEP i zgodnie
ze zobowigzaniem FRAND. Mamy nadzieje, ze to CWA pomoze zaréwno doswiadczonym, jak i
niedo$wiadczonym negocjatorom SEP w skuteczniejszym osigganiu uczciwych porozumien oraz
lepszym promowaniu celéw i intereséw przemystu (w tym wtascicieli patentéw SEP), standaryzacji i
ostatecznie konsumentdw. Dalsze szczegdty mozna znalez¢ w sekcjach 2-5 porozumienia CWA.

P: Co to sq patenty niezbedne do wdrozenia standardu (SEP) i dlaczego sq one wazne?

Patent to prawnie przyznane prawo do wynalazku. Patenty zapewniajg r6zne prawa do pobierania od
innych optat za korzystanie z wynalazku, a w niektérych przypadkach do uniemozliwienia innym
korzystania z wynalazku.

Patent chroniacy technologie niezbedng do stosowania standardu nazywany jest patentem niezbednym
do wdrozenia standardu (SEP). Nowe ustandaryzowane technologie sa ukierunkowane na ,Internet
rzeczy” (IoT), pakiet standardéw ,5G” i inne ustandaryzowane technologie nowej generacji, ktére beda
wykorzystywane przez nadchodzace produkty, infrastrukture i ustugi dla europejskich konsumentéw i
nie tylko. Dla dowolnego standardu mogg istnie¢ setki lub tysigce patentéw SEP.

P: Co to jest wstrzymanie patentu?

Przedsiebiorstwa, ktore wytwarzajg lub wykorzystuja produkty zgodne ze standardami, musza
koniecznie korzysta¢ z patentéw SEP, ktore sg wilgczone do tych produktow. W zwigzku z tym,
poniewaz przedsiebiorstwa (i konsumenci) chcacy korzysta¢ z danego standardu nie majg innej
alternatywy handlowej niz korzystanie z technologii posiadacza SEP, sita przetargowa posiadacza SEP
w kontekscie negocjacji licencyjnych dramatycznie wzrasta.

Zjawisko to okre$la sie jako ,uzaleznianie”. Jednym z waznych wyzwan stojacych przed Organizacjami
Rozwoju Standardéw (SDO) jest ochrona przed potencjalnym naduzyciem efektu uzalezniania. W
sytuacji, gdy posiadacz patentéow SEP odmawia udzielenia licencji lub stara sie wykorzysta¢ efekt
uzalezniania i uzyska¢ - potencjalnie pod grozba nakazu sgdowego - wiecej za licencje niz
opatentowany wynalazek bytby wart, gdyby technologia nie zostata przyjeta przez organizacje SDO,
zachowanie posiadacza SEP okre$la sie mianem ,wstrzymywania”.

P: Jaki jest cel zobowiqzania FRAND?

Zobowigzanie FRAND to zobowigzanie do wudzielania licencji na uczciwych, rozsadnych i
niedyskryminujacych warunkach (FRAND). Aby ustrzec sie przed potencjalnym naduzyciem efektu
uzalezniania (patrz takze poprzednie pytanie), organizacje SDO powszechnie przyjmuja polityke
patentowa przewidujaca licencjonowanie SEP na zasadzie FRAND.

80 Zobacz https://www.cenelec.eu/standardsdevelopment/ourproducts/workshopagreements.html.
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Zgodnie z politykg FRAND, uczestnicy standardow dobrowolnie zobowigzujg sie do udzielania licencji
na swoje patenty na uczciwych i rozsadnych warunkach kazdej stronie, ktéra chce wdrozy¢ dany
standard. Zapewnia to posiadaczom patentéw mozliwos$¢ uzyskania rozsadnej wartosci patentow
wdrozonych do standardéw. Jednocze$nie, przestrzegany i egzekwowany, obowigzek FRAND chroni
réwniez przed pézniejszym naduzywaniem przez posiadaczy SEP swojej pozycji w celu uzyskania za
licencje wiekszej kwoty, niz warto$¢ opatentowanego wynalazku bytaby warta, gdyby

technologia nie zostata przyjeta przez SDO lub poprzez wykluczenie innych uczestnikéw rynku z
wdrozenia standardu pomimo ich checi uzyskania licencji na warunkach FRAND.

P: Jaka jest rola prawa konkurencji w kontekscie standaryzacji?

Dziatalno$¢ w zakresie opracowywania standardow moze powodowal problemy zwigzane z
konkurencja. Na przyktad dyskusje w kontek$cie ustanawiania standardéw moga stanowi¢ okazje do
zmowy w celu ograniczenia lub wyeliminowania konkurencji miedzy konkurujacymi ze soba
technologiami. Zobowigzania FRAND pomagajg zréwnowazy¢ potencjalne problemy w zakresie
konkurencji, jakie moze wywotaé¢ standaryzacja. Jednocze$nie naruszenie obowigzku FRAND przez
posiadacza SEP moze zaostrzy¢ obawy zwigzane z prawem Kkonkurencji i prowadzi¢ do
odpowiedzialno$ci antymonopolowe;.

P: Jaki jest porzqdek publiczny i interesy konsumentéw w kontekscie standaryzacji?

Podejscia FRAND s3g ukierunkowane na wspieranie wzrostu gospodarczego, utatwianie wspdélnego
rozwoju technologicznego oraz promowanie dobrobytu publicznego i rozpowszechnianie
standaryzowanych technologii. Zobowigzania FRAND wspierajg interes publiczny w osigganiu
interoperacyjnosci produktéw, jednocze$nie chronigc przed nieuczciwymi praktykami, ktore szkodza
konkurencji i ostatecznie konsumentom.

P: W jaki sposéb te dyskusje wplywajg na MSP?

Podczas gdy rosngce wykorzystanie standaryzowanych technologii bedzie miato wptyw na duze i mate
firmy, oczekuje sie, ze MSP odegraja ogromna role w tworzeniu zintegrowanej gospodarki oraz w
nadchodzacych innowacjach. Jednak nieuczciwe wymagania licencyjne dotyczace patentéw SEP
obejmujacych standardy niezbedne do uczestnictwa w ekosystemie rynkowym moga w wyjatkowy
sposéb wptywaé na udziat MSP w rynku i szkodzi¢ im. W szczegélnosci, szereg czynnikéw stwarza
nieréwne ryzyko dla MSP w ramach $rodowiska licencji na pateny niezbedne do wdrozenia standardéw
i moze ostatecznie hamowa¢ innowacje na wczesnych etapach tanicucha, na przyktad pod wzgledem
zasobdw, informacji handlowych, informacji technicznych i pozycji rynkowej.

P: Jakie sq podstawowe zasady licencjonowania patentéw SEP na warunkach FRAND, ktérych broni CWA?

Streszczenie podstawowych zasad znajduje sie w podsumowaniu porozumienia CWA i dokumencie
dotyczacym najlepszych praktyk, dostepnym w sekcji 2. Niektére z odpowiednich zasad omoéwiono
takze w ponizszych pytaniach.

P: Co sie stanie, jesli skontaktuje sie z Tobq wtasciciel patentu, ktéry twierdzi, Ze musisz uzyskac¢ licencje?

W wiekszo$ci przypadkéw wazna jest wspotpraca z prawnikiem przy ocenie licencji i patentéw oraz
pomoc w przeprowadzeniu procesu negocjacji. Zwykle rozsadnie jest skontaktowac sie z dostawcy
odpowiednich rozwigzan, poniewaz moze on mie¢ wiecej informacji na temat tego, czy patenty
faktycznie majg zastosowanie do standardu. Wazne jest, aby rozumie¢ swoje prawa. Podczas gdy Ty
(lub Twéj dostawca) powinniscie by¢ przygotowani na koniecznos¢ uzyskania licencji na warunkach
FRAND w odniesieniu do odpowiednich patentéw, nie powinniscie by¢ jednak zmuszani do wykupienia
licencji, ktéra nie jest konieczna lub na warunkach, ktére sg nieuczciwe.

P: Czy posiadacz patentu SEP, ktéry podjqt zobowiqzanie FRAND, moze ubiegac sie o nakaz sqgdowy?

Krotko mowiac, nakaz oznacza wykluczenie z rynku. Nakaz jest czesto postrzegany jako sprawiedliwy
$rodek zaradczy w formie postanowienia sadowego, ktére zmusza strone do wykonania lub
powstrzymania sie od okre§lonych dziatan. Moze obejmowaé faktyczne nakazy sadowe, takie jak
konfiskata celna produktéw rzekomo naruszajacych prawo lub postepowanie karne. Wptyw takich
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$Srodkbw na uzytkownika standardu moze by¢ powazny, poniewaz uniemozliwi danemu
przedsiebiorstwu wprowadzanie (lub dalsze wprowadzanie) swoich produktéw na rynek na
terytorium, na ktérym $rodek zostat natozony.

W konteks$cie negocjacji na warunkach FRAND nie nalezy stosowaé gr6zb ubiegania sie o wydanie
nakazow sagdowych (w tym zajecia celnego lub postepowania karnego). Licencjodawca nie powinien
ubiega¢ sie o wydanie nakazu sagdowego w odniesieniu do patentu SEP objetego zobowigzaniem
FRAND, z wyjatkiem wyjatkowych okolicznosci, takich jak upadto$¢ podmiotu wdrazajacego lub
pozostawanie poza jurysdykcja wtasciwego sadu.

P: Kto jest uprawniony do uzyskania licencji na warunkach FRAND?

Zobowigzanie FRAND oznacza zobowigzanie do udzielenia licencji kazdemu potencjalnemu
licencjobiorcy. Na pierwszy rzut oka obietnica FRAND nie ogranicza licencjonowania do zadnej
konkretnej podgrupy, ale zamiast tego ma zastosowanie do kazdego potencjalnego licencjobiorcy, ktéry
ubiega sie o licencje.

P: Czy kazda strona w taricuchu dostaw wymaga licencji?

Nie. Na przyktad, jesli dostawca posiada juz licencje, jego klienci nie beda wymagac¢ licencji na te same
patenty SEP w przypadku korzystania z licencjonowanych produktéw dostawcy we wiasnych
produktach lub ustugach (,wyczerpanie patentu”). Moze to by¢ szczegdlnie skuteczne podejscie do
licencjonowania patentéw SEP w branzach, w ktérych jest znacznie wiecej klientow na wcze$niejszym
etapie tancucha, niz dostawcédw na pdZniejszym etapie tancucha.

P: Czy posiadacz patentow SEP, ktory podjqt zobowigzanie FRAND, moze wybra¢ etap taricucha wartosci,
na ktérym chce udzieli¢ licencji?

Nie. W ostatnich latach niektore firmy ogtosity rzekome prawo do odmowy licencji niektérym firmom w
lanicuchu dostaw - zwykle firmom na poziomie komponentéw lub modutéw, ktére sg najbardziej
zaznajomione ze standaryzowanymi technologiami. Takie odmowy udzielenia licencji sa
problematyczne z wielu powodéw i mogg ostatecznie prowadzi¢ do pobierania od przedsiebiorstw
dzialajacych na rynku nizszego szczebla optat licencyjnych wyzszych niz FRAND w oparciu o warto$¢ i
cechy, ktére same te przedsiebiorstwa tworza. Sady, ktére rozwazyty te podejscia, uznaty je za
niezgodne ze zobowigzaniami FRAND.

P: Jakie metodologie nalezy stosowac przy ocenie wycen FRAND?

Patenty SEP nalezy wycenia¢ na podstawie ich wtasnych zalet technicznych i zakresu, a nie na
podstawie wartosci zbytowych lub zastosowan. Podczas gdy konkretne warunki i warto$ci licencyjne
muszg by¢ zawsze ustalane indywidualnie dla kazdego przypadku w $wietle konkretnych faktow i
okolicznosci stron, istniejg pewne jasne podej$cia metodologiczne do wyceny na warunkach FRAND,
ktére zostaly uznane przez rézne organy, zar6wno w Europie, jak i na catym $wiecie. Sekcja 5.3
porozumienia CWA odnosi sie do tych podej$¢ metodologicznych, podkreslajac jednoczesnie, ze strony
powinny zawsze kierowac sie wtasnym, niezaleznym osagdem (w porozumieniu z wtasnymi prawnikami
i innymi doradcami) przy ocenie kwestii zwigzanych z wycena.

P: Czy jako potencjalny licencjobiorca musze posiadac licencje portfelowq?

Nie. Na przyktad, potencjalny licencjobiorca, ktéry prowadzi dziatalno$¢ tylko w okreslonym kraju lub
regionie geograficznym, nie powinien by¢ zobowigzany do placenia za og6lnoswiatowe prawa, ktérych
nie potrzebuje. Podobnie, licencjodawcy nie powinni mie¢ mozliwo$ci zmuszania potencjalnego
licencjobiorcy do uzyskania licencji na patenty, na ktoére licencja nie jest mu potrzebna, np. gdy nie
zostaly one naruszone, s3 niewazne lub wyczerpane. Dlatego tez szersza licencja portfelowa powinna
miec¢ zastosowanie tylko wtedy, gdy obie strony dobrowolnie i obopdlnie wyraza na to zgode.

P: Czy jako wtasciciel patentu SEP objetego zobowiqzaniem FRAND moge wymagaé od potencjalnego
licencjobiorcy wykupienia licencji zaréwno na moje patenty SEP, jak i na patenty nie spetniajqce
wymogoéw SEP?

Strony moga dobrowolnie i wspdlnie uzgodni¢ licencje obejmujaca zaré6wno SEP, jak i inne podmioty.
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Niewtasciwe jest jednak, aby licencjodawca "wigzat" lub w inny spos6b warunkowat udzielenie licencji
na majace zastosowanie patenty SEP licencjobiorcy wymogiem przyjecia i optacenia przez
licencjobiorce licencji na inng cze$¢ portfela patentowego licencjodawcy (patenty inne niz SEP), nawet
jesli uwaza sie, ze te inne patenty majg zastosowanie do produktu licencjobiorcy lub do wdrozenia
standardu.

P: Jakie znaczenie ma przejrzystosc i przewidywalnos¢ w procesie standaryzacji i licencjonowania SEP?

Przejrzysto$¢ w licencjonowaniu SEP zaczyna sie od procesu standaryzacji. Taka przejrzystosc,
wymagana przez wiele polityk organizacji SDO, moze (1) zmniejszy¢ ryzyko ograniczen praw witasnosci
intelektualnej potencjalnie blokujacych proces standaryzacji, (2) umozliwi¢ uczestnikom organizacji
SDO ocene i wybor technologii podczas opracowywania standardu oraz (3) pomoéc uczestnikom
organizacji SDO w ocenie potencjalnego ryzyka i kosztéw wynikajacych ze wspierania okre$lonego
standardu.

Korzys$ci zwigzane z przejrzysto$cig majg réwniez zastosowanie w konteks$cie negocjacji licencyjnych
dotyczacych patentéw SEP. Aby uczciwie i przejrzyscie ocenié, czy propozycja licencyjna jest zgodna z
warunkami FRAND - potencjalny licencjobiorca powinien mie¢ prawo do uzyskania, bez Zadnych
warunkéw wstepnych lub Zadan zachowania tajemnicy, szczegétowych informacji dotyczacych
domniemanej podstawy i wsparcia dla zadan licencyjnych wtasciciela patentu SEP.

P: Jakich szczegétowych informacji powinien udzieli¢ posiadacz SEP oferujgc licencje na warunkach
FRAND?

Wtiasciciel patentéow SEP powinien by¢ przygotowany na dostarczenie podstawowego poziomu
informacji potrzebnych do oceny, czy skarzone produkty naruszajg wazne prawa patentowe. Obejmuje
to zazwyczaj liste dochodzonych patentéw, szczegbétowg specyfikacje (np. tabele zastrzezen) opisujaca,
w jaki sposdb patenty sg rzekomo naruszane przez produkty wdrazajace standard, a takze inne istotne
informacje potrzebne potencjalnemu licencjobiorcy do oceny roszczen dotyczacych naruszenia,
waznosci i niezbednoSci patentu oraz do oceny proponowanej wyceny.

P: Czy tego typu informacje mozna przekazac wytqcznie w ramach umowy NDA?

Strony moga dobrowolnie i wspolnie zgodzi¢ sie na szeroka poufno$¢ negocjacji licencyjnych, chroniac
dowolny lub wszystkie aspekty swoich rozméw. Zasadniczo jednak zadna ze stron nie jest zobowigzana
do zawarcia umowy NDA w celu prowadzenia negocjacji licencyjnych dotyczacych patentéw SEP i
zadna ze stron nie powinna by¢ karana za rezygnacje z zawarcia umowy NDA. Na przyktad, decyzja o
nie zawieraniu umowy o zachowaniu poufnosci nie powinna powodowa¢, ze ktérakolwiek ze stron
stanie sie strong ,niewyrazajacg woli”.

Potencjalny licencjobiorca powinien by¢ uprawniony do uzyskania od posiadacza patentu SEP, bez
zadnych warunkéw wstepnych ani zadan zachowania tajemnicy, peinej przejrzystosci w zakresie
szczeg6tow dotyczacych rzekomej podstawy i uzasadnienia dla zgdan licencyjnych posiadacza patentu
SEP. Konkretne informacje, ktére nalezy zawrze¢, sa okreSlone w zatgczniku B do niniejszego
porozumienia CWA.

P: Co sie stanie, jesli posiadacz patentu SEP przeniesie swéj patent, w odniesieniu do ktérego podjqgt
zobowigzanie FRAND, na nowego wtasciciela?

Promesa FRAND powinna rozciaga¢ sie na cesjonariusza w przypadku sprzedazy patentéw SEP. W
przypadku przeniesienia patentéw SEP objetych FRAND, pierwotny nabyweca i wszyscy kolejni nabywcy
muszg pozostac zwigzani zobowigzaniem FRAND.

P: Jakie istotne kwestie nalezy wzig¢ pod uwage podczas negocjacji licencyjnych SEP?

Jesli chodzi o typowy proces negocjacji w sprawie licencji SEP, nie ma jednego uniwersalnego
rozwigzania. Nalezy postepowac rozsadnie, a we wszelkich kontaktach zachowaé sie uczciwie i
bezposrednio. Ponadto nalezy wziaé¢ pod uwage szereg podstawowych zasad, jak opisano w sekcji 3
porozumienia CWA.

P: Jak dtugo trwa negocjowanie licencji SEP?
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Czas ten moze sie znacznie rozni¢ - moze wynosi¢ wiele miesiecy lub nawet kilka lat. Czas negocjacji
bedzie zalezat od wielu czynnikéw, w tym na przykitad wielkosci odpowiedniego portfela SEP,
ztozonos$ci produktow/technologii, starannosci licencjodawcy w dostarczaniu niezbednych informaciji i
innych czynnikéw. W bardziej ztozonych przypadkach przejrzenie i zrozumienie dostarczonego
materiatu moze wymagac znacznego wysitku i czasu. Negocjacje FRAND mogg by¢ zatem czasochtonne i
nie ma jednego uniwersalnego harmonogramu licencjonowania. Nalezy unika¢ préb jednostronnego
ustalania nieracjonalnych terminéw w negocjacjach, zaréwno przez licencjodawce, jak i licencjobiorce.
Dopoki strony zachowuja sie rozsadnie, harmonogram negocjacji nie powinien by¢ przedmiotem sporu.

P: Jak rozwiqzac spor pomiedzy wtascicielem SEP a potencjalnym licencjobiorcq?

W przypadku sporu strony moga dazy¢ do dochodzenia roszczen i warunkéw w tradycyjny sposob
przed sgdami krajowymi lub moga wspdlnie i dobrowolnie zgodzi¢ sie na alternatywne metody
rozwigzywania sporéw (,ADR”). Wszelkie takie dziatania o charakterze FRAND, w tym ADR, mogg
obejmowac roszczenia z tytutu uméw, patentéw, prawa konkurencji i/lub inne roszczenia prawne.

P: Czym sq konsorcja patentowe SEP i jakie istotne kwestie nalezy wzig¢ pod uwage, korzystajqc z licencji
w ramach konsorcjéw patentowych SEP?

Konsorcja patentowe SEP to potjczenie kilku patentéw SEP (lub domniemanych patentéw SEP)
nalezacych do réznych firm zwigzanych z okres$lonym standardem, w celu zaoferowania jednej licencji
na grupe patentéw. Konsorcja patentowe mogg by¢ atrakcyjnym, dobrowolnym wyborem dla firm,
poniewaz moga obnizy¢ koszty i obcigzenia administracyjne. Zamiast oddzielnego licencjonowania
patentéw od réznych firm, konsorcja patentowe moga zapewni¢ mozliwo$¢ licencjonowania wiekszej
liczby patentéw w ramach jednego procesu. Jednak zaréwno licencjodawcy, jak i licencjobiorcy
zachowujg swobode decydowania o tym, czy zawrze¢ licencje w ramach konsorcjum patentowego, czy
tez nie. Odmowa przystapienia przez strone do konsorcjum patentowego lub przyjecia licencji z takiego
konsorcjum nie powinna by¢ uznawana za przejaw niewyrazania woli do udzielenia lub przyjecia
licencji na patenty SEP. Co wiecej, z samego faktu, ze patenty wchodzace w skiad konsorcjum
patentowego sa uznawane za SEP, nie mozna wnioskowa¢, ze faktycznie nimi sg. Dalsze szczegdty
dotyczace licencjonowania poprzez konsorcja patentowe mozna znalez¢ w sekcjach 3.10 i 5.4
porozumienia CWA.
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Zalacznik B - Dokumentacja dotyczaca negocjacji licencyjnych

Aby stworzy¢ réwne szanse, posiadacz patentéw SEP powinien by¢ przygotowany na dostarczenie
informacji umozliwiajacych negocjacje miedzy stronami w oparciu o wspoélng baze informacji i faktéw.
Poniewaz posiadacz patentow SEP bedzie zazwyczaj dysponowat znacznie wieksza iloScig informacji
dotyczacych odpowiednich patentéw, ich historii, licencji i innych kwestii istotnych dla oceny
mozliwo$ci zastosowania patentu i warunkéw FRAND, wymaga to od posiadacza SEP udostepnienia
informacji i dokumentéw istotnych dla oceny zastrzezen i ofert licencyjnych przez potencjalnego
licencjobiorce. Kazdy potencjalny licencjobiorca powinien zachowa¢ zdrowy sceptycyzm i starac sie
zweryfikowa¢ informacje dostarczone przez posiadacza patentéw SEP, badajgc miedzy innymi
informacje, ktore sg publicznie dostepne.

Niniejszy zatacznik zawiera wykaz informacji i dokumentéw, ktére moga by¢ zazwyczaj wymagane
przez potencjalnego licencjobiorce w celu oceny oferty licencyjnej, w tym:

1) Podstawowe informacje, ktére posiadacz SEP powinien zawsze dobrowolnie i proaktywnie
przekazac.

2) Informacje, ktére powinny zosta¢ udostepnione na zadanie potencjalnego licencjobiorcy

3) Dodatkowe informacje, ktére nalezy udostepnié, gdy przedmiotowe patenty SEP obejmujg patenty,
ktére sg lub byty wczes$niej objete programem licencyjnym lub konsorcjum patentowym.

Lista ta nie jest wyczerpujaca; w zaleznosci od konkretnego przypadku, dodatkowe informacje moga
by¢ potrzebne lub pomocne w uczciwych negocjacjach.

a) Wiasciciel SEP powinien zawsze dobrowolnie i proaktywnie udostepnia¢ nastepujqce
informacje:

— Arkusz kalkulacyjny lub podobne funkcjonalne podsumowanie patentéw, ktére posiadacz SEP
uwaza za niezbedne i stara sie licencjonowaé (,Niezbedne patenty”), zawierajace ponizsze
szczegoty:

— Tytut patentu;

— numery patentow;

— wynalazcy;

— pierwotni wnioskodawcy;

— terytorium;

— ktére patenty naleza do ktérej rodziny patentow;
— daty pierwszenstwa; i

— daty waznosci.

— Informacje dotyczace:

— wszelkich uprzednio rozstrzygnietych lub toczacych sie odpowiednich postepowan o
uniewaznienie, sporo6w sadowych, stwierdzenia braku naruszenia lub roszczen

antymonopolowych lub roszczen organu ochrony konkurencji dotyczacych odpowiednich
patentéw;
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— czy optaty za przedtuzenie w urzedzie patentowym dla kazdego z Niezbednych patentow
sg aktualne; oraz

— czy posiadacz SEP bedzie negocjowat warunki jakiejkolwiek licencji na podstawie trwatego
zobowigzania (tj. zobowigzania, ktére przetrwa i nie zostanie zwolnione przez zawarcie
jakiejkolwiek innej pisemnej licencji), czy proponowane stawki optat licencyjnych sg
zgodne ze zobowigzaniami FRAND posiadacza SEP zaré6wno wobec posiadaczy patentéw,
jak i jego pelnomocnikéw, oraz czy jakiekolwiek porozumienie lub licencja, ktére moga
zostac zawarte, bedg opiera¢ sie na tym zobowigzaniu.

— Woystarczajace informacje, aby umozliwi¢ potencjalnemu licencjobiorcy ocene naruszenia
przedmiotowych patentéw przez jego produkty. W tym celu posiadacz patentéw SEP powinien
udostepni¢ wystarczajaco szczegbtowe tabele zastrzezen, aby wykaza¢ naruszenia wraz z:

— szczegb6tami dotyczacymi tego, czy cechy standardu odnoszace sie do Niezbednych
patentow s3g opcjonalne czy obowigzkowe;

— informacjami zawartymi w ujawnieniu dotyczacym licencji, najlepiej zintegrowanymi z
dokumentem arkusza kalkulacyjnego, o ktérym mowa powyzej;

— Jesli potencjalny licencjobiorca tego zazada, nalezy to dodatkowo przedstawic:

— polityke dotyczacg praw wiasnosci intelektualnej odpowiedniej organizacji SDO (w tym
obowigzujace wersje polityki dotyczacej praw wilasnosci intelektualnej istotne dla
omawianych patentéow); i

— szczegb6towe informacje na temat zobowigzan FRAND podjetych przez posiadacza patentu
wobec organizacji SDO (np. kopia ztozonego listu gwarancyjnego lub o$wiadczenia
patentowego, jesli dotyczy).

— Pelne szczegotowe informacje na temat sposobu obliczenia proponowanej oferty optaty
licencyjnej FRAND, potencjalnie zredagowane tylko w zakresie $ci$le niezbednym do
przestrzegania zobowiazan do zachowania poufnosci wynikajacych ze zobowigzan stron
trzecich z tytutu NDA. Ujawnienie powinno obejmowaé miedzy innymi:

— szczegbtowe informacje dotyczace podstawy obliczenia optaty licencyjnej, w tym
standardoéw objetych ofertg, a je$li istniejg rézne standardy, dlaczego i w jaki sposéb
poszczegdlne standardy sg odzwierciedlone w ofercie FRAND);

— szczegbétowe informacje dotyczace metody obliczania, w tym uzasadnienie, dlaczego
podstawa optat licencyjnych i obliczenia spetniajg kryteria zasadnosci;

— szczegbélowe informacje na temat wszelkich poréwnywalnych warunkéw licencji stron
trzecich, co do ktorych posiadacz SEP twierdzi, Ze sg one poré6wnywalne.

Na wniosek i w oparciu o interpretacje posiadacza SEP, powinno to zosta¢ uzupelnione o
informacje dotyczace obszaru standardu, w tym o$wiadczenie dotyczace domniemanego
udziatu posiadacza SEP w tym obszarze.

— Jesli wczes$niej posiadane patenty SEP odnoszace sie do standardéw bedacych przedmiotem
negocjacji zostaty przeniesione przez witasciciela SEP na inne podmioty, nalezy przedstawic
wykaz okres$lajacy wszelkie majace zastosowanie patenty SEP posiadane wczes$niej w
odniesieniu do przedmiotowych standardéw oraz aktualnie przypisane do nich strony. Na
zadanie nalezy uzupehic te informacje o

— tozsamos$¢ kupujacego, cesjonariusza, nabywcy lub wytacznego licencjobiorcy; i
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— informacje, czy i w jaki spos6b zmiana w portfelu patentowym obecnego posiadacza
patentu jest odzwierciedlona w optacie licencyjne;j.

b) Na ziqgdanie potencjalnego licencjobiorcy nalezy udostepnié nastepujgce dodatkowe

informacje:

W przypadku duzego portfela patentéw strony moga uzgodni¢, ze posiadacz SEP moze przestac
licencjobiorcy przyktadowa lub ,dumng” liste (ang. ,proud list”) patentéow, ktére
odzwierciedlaja jego poglad na site i znaczenie jego portfela SEP (,Kluczowe patenty”). W
takich przypadkach posiadacz SEP powinien przedstawi¢ wyja$nienie, dlaczego wybrat te
Kluczowe Patenty; oraz peine i doktadne szczegétowe informacje dotyczace powodéw, dla
ktérych przypuszcza sie, ze produkty potencjalnego licencjobiorcy naruszaja Kluczowe
Patenty, w tym informacje okre$lajace, dlaczego Kluczowe Patenty maja zastosowanie do
produktu;

Wyjasnienia i informacje co do:

— lancucha tytutéw wtasnosci prowadzacego od pierwotnego zgtaszajacego do wtasciciela
patentu;

— wszelkich faktéw lub kwestii, ktére mogg uniewazni¢ ktérykolwiek z Niezbednych
Patentow (takie jak fakty, ktore zostaty uznane przez innych za uniewazniajace lub
potencjalnie uniewazniajace);

— faktu czy umowa licencyjna bedzie przewidywac, ze jesli optaty licencyjne ulegng zmianie,
to warunki umowy licencyjnej zostang zaktualizowane, aby poméc w utrzymaniu
L~rownych szans” dla konkurencji wéréd licencjobiorcow SEP;

— tozsamoSci licencjobiorcéw omawianych patentow;

— faktu, czy posiadacz SEP domagat sie licencji od bezposrednich lub posrednich dostawcow
potencjalnego licencjobiorcy, pod warunkiem, Ze potencjalny licencjobiorca ujawnit dane
odpowiednich dostawcéw posiadaczowi SEP lub posiadacz SEP posiada inng wiedze o tych
dostawcach;

— faktu, czy posiadacz SEP jest sktonny udzieli¢ licencji potencjalnym dostawcom
licencjobiorcy na wniosek dostawcy;

— faktu, czy posiadacz SEP ubiegat sie o licencje od klientéw potencjalnego licencjobiorcy,
pod warunkiem, Ze potencjalny licencjobiorca ujawni dane odpowiednich Kklientéw
posiadaczowi SEP lub posiadacz SEP posiada inng wiedze o tych klientach; oraz

— faktu, czy przedmiotowe patenty sg obecnie lub byty wcze$niej licencjonowane lub
oferowane do licencjonowania w ramach jakiegokolwiek programu licencyjnego lub
konsorcjum patentowego (,konsorcja patentowe”), a jesli tak, posiadacz SEP powinien
poda¢ dalsze szczegoty, takie jak:

— tozsamos¢ konsorcjum patentowego;

— warunki licencji konsorcjum patentowego.

c) W przypadku ztozenia wniosku licencyjnego przez konsorcjum patentowe nalezy podaé
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licencyjnego lub konsorcjum patentowego, administrator powinien zawsze wyjasni¢ zakres
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swoich mozliwosci i uprawnien do negocjowania wszystkich warunkéw licencji oraz
zaoferowac potencjalnemu licencjobiorcy nastepujace szczegoty:

— Lista posiadaczy SEP w konsorcjum patentowym;

— Szczegdty dotyczace udziatu patentéw posiadanych przez kazdego posiadacza SEP w
konsorcjum patentowym;

— Tozsamo$¢ dotychczasowych licencjobiorcéw programu licencyjnego;

— Potwierdzenie, Ze kazdy posiadacz SEP wyraza wole zaoferowania bezposredniej licenc;ji
na posiadane przez niego patenty SEP, niezaleznie od istnienia konsorcjum; oraz

— Wyjasnienia i informacje dotyczace dostawcéw i klientéw, jak wymieniono w sekcji 3.10
powyzej.
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