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WPROWADZENIE

Wzajemne zalezno$ci miedzy patentami a normami majg istotne znaczenie dla innowacji
i wzrostu. Normy zapewniaja rozpowszechnienie interoperacyjnych i bezpiecznych
technologii wérdd firm i konsumentow. Patenty sa czynnikiem motywacyjnym dla badan
i rozwoju, a takze umozliwiajg innowacyjnym przedsi¢biorstwom osigganie odpowiedniego
zwrotu z inwestycji. Normy' odnosza si¢ czesto do technologii chronionych patentami.
Patent, ktory chroni technologi¢ o podstawowym znaczeniu dla spetnienia normy, nosi nazwe
patentu niezb¢dnego do spetnienia normy (ang. standard-essential patent, SEP). W zwiazku
z tym SEP chronig technologie niezbedne do spetnienia norm technicznych i wprowadzenia
na rynek produktow opartych o te normy.

Normy wspierajg innowacje i wzrost gospodarczy w Europie, zwlaszcza poprzez zapewnianie
interoperacyjno$ci technologii cyfrowych, ktére stanowia podstawe jednolitego rynku
cyfrowego. Na przyktad komputery, smartfony i tablety nawigzuja tacznos¢ z internetem lub
innymi urzadzeniami za posrednictwem znormalizowanych technologii takich jak LTE
(technologia ewolucji dlugoterminowej), Wi-Fi czy Bluetooth, za§ wszystkie te technologie sg
chronione SEP. Bez powszechnego stosowania technologii znormalizowanych taka wzajemna
tacznos¢ nie bytaby mozliwa’,

W erze zaggszczajacej sie szybko sieci internetowej mozliwos¢ podtaczenia si¢ do niej ma
W coraz wigkszym stopniu podstawowe znaczenie. Wiele nowych produktow musi posiadaé
zdolno$¢ do taczenia si¢ z siecig, aby zapewni¢ konsumentom dodatkowe produkty i ustugi
(np. inteligentny sprzgt gospodarstwa domowego) oraz stworzy¢ nowe mozliwosci biznesowe
dla europejskich przedsigbiorstw.

Cyfryzacja gospodarki stwarza ogromne mozliwosci dla przemystu UE. W krajach
rozwinigtych potencjat gospodarczy zastosowan internetu rzeczy (IoT) w urzadzeniach dla
ludzi, gospodarstw domowych, biur, fabryk, zaktadéw pracy, srodowisk detalicznych, miast,
pojazdow i na wolnym powietrzu moze do roku 2025 osiggna¢ 9 bilionow EUR rocznie®.
W najblizszych pigciu latach cyfryzacja produktow i ustug moze wygenerowac w europejskiej
gospodarce przychody przekraczajace 110 miliardéw EUR®. Warunkiem maksymalizaciji tego
potencjatu gospodarczego jest zdolno$¢ do wspdlpracy potgczonych urzadzen i systemow.
Bez interoperacyjnosci zapewnianej przez normy nie datoby si¢ wykorzystac 40 %
potencjalnych korzyéci ptynacych z systeméw 10T>, a bez formalnej normalizacji i SEP nie
istniatyby na przyktad pojazdy poditgczone do sieci. Poza tym nie bylaby mozliwa
telediagnostyka, a takze prowadzenie zdalnych operacji w odleglych szpitalach czy wymiana
informacji o pacjentach.

' W rozporzadzeniu (UE) nr 1025/2012 w sprawie normalizacji europejskiej zdefiniowano terminy ,,norma”
i ,,specyfikacja techniczna”. W niniejszym dokumencie termin ,,norma” jest stosowany w obu znaczeniach ze
wzgledu na potrzebe zachowania zwig¢ztosci.

% Przykladowo firma X — oferujaca Systemy alarmowe w budynkach mieszkalnych potaczone z internetem
zarbwno przy pomocy technologii Wi-Fi, jak i LTE celem zwigkszenia bezpieczefistwa konsumentow
w przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej — potrzebowataby licencji na te znormalizowane
technologie.

® McKinsey, 2015. Zob. tez cele ustalone przez przewodniczacego Jeana Claude'a Junckera dotyczace sieci 5G
i internetu rzeczy w oredziu o stanie Unii (14.09.2016).

* PricewaterhouseCoopers, 2015 i Boston Consulting Group, 2015. Zob. tez: https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/digitising-european-industry#usefullinks

> Zob. McKinsey, 2015.



Wriasciciele patentow dostarczajg technologie umozliwiajace opracowanie norm w strukturach
organizacji opracowujacych normy (ang. standard developing organisations, SDO). Po
ustanowieniu normy izobowigzaniu si¢ wlascicieli SEP do wydania licencji — na
sprawiedliwych, rozsadnych i niedyskryminujacych warunkach (ang. fair, reasonable and
non-discriminatory, FRAND) — technologia wlgczona do normy powinna by¢ dost¢pna dla
potencjalnych uzytkownikow normy. Plynny proces licencjonowania jest zatem warunkiem
zapewnienia sprawiedliwego, rozsgdnego i niedyskryminujgcego dostepu do technologii
znormalizowanych, a takze premiowania wtascicieli patentow, tak by mogli nadal inwestowac
w badania irozwdj oraz wnosi¢ wklad w dziatania normalizacyjne. To z kolei odgrywa
ogromna rol¢ w rozwoju polagczonego siecig spoteczenstwa, w ktorym nowi uczestnicy rynku
spoza tradycyjnych sektorow ICT (producenci urzadzen gospodarstwa domowego,
samochoddéw podtaczonych do sieci itd.) potrzebuja dostepu do technologii znormalizowane;.

Z dostepnych informacji wynika jednak, ze licencjonowanie iegzekwowanie praw
wynikajacych z SEP nie przebiega bezproblemowo, prowadzac niejednokrotnie do
konfliktow. Uzytkownicy technologii zarzucaja wtascicielom SEP pobieranie zbyt wysokich
optat licencyjnych za stabe portfele patentow, a takze wywieranie nacisku poprzez grozenie
procesami. Wiasciciele SEP twierdza natomiast, iz uzytkownicy technologii korzystaja
Z innowacji bezptatnie i $wiadomie naruszajg prawa wiasnosci intelektualnej, nie podejmujac
negocjacji licencyjnych w dobrej wierze®. Problemy moga byé szczegdlnie dotkliwe, gdy
podmiotom znowych sektorow przemystowych, nieposiadajgcym  doswiadczenia
w tradycyjnej dziatalnosci gospodarczej w zakresie ICT, potrzebny jest dostep to technologii
znormalizowanych. Spory i opdznienia w negocjacjach miedzy uzytkownikami technologii
a posiadaczami patentow sa niejednokrotnie powazng przeszkoda na drodze do szerokiego
stosowania kluczowych technologii znormalizowanych. Nie sprzyja to rozwojowi wzajemnie
potaczonych produktéw w Europie i w ostatecznym rozrachunku wywiera negatywny wplyw
na konkurencyjno$¢ gospodarki UE.

W swoim komunikacie z kwietnia 2016 r. dotyczacym priorytetow normalizacyjnych dla
jednolitego rynku cyfrowego’ Komisja okreslita trzy gléwne obszary, w ktorych srodowisko
licencjonowania SEP mozna ulepszy¢: nieprzejrzyste informacje dotyczace ryzyka naruszenia
SEP; niejasna wycena opatentowanych technologii w odniesieniu do norm i definicja
FRAND; oraz ryzyko niepewnosci w zakresie egzekwowania praw wynikajacych z SEP.
Ponadto nalezaloby oceni¢ rolg, jaka spoleczno$ci otwartego oprogramowania moga
odgrywac w procesie opracowywania norm.

W UE konieczne jest zatem wdrozenie jasnej, wywazonej i racjonalnej polityki w dziedzinie
patentow niezbednych do spetnienia normy, gdyz przyczyni si¢ do rozwoju internetu rzeczy
i umocni czotowg pozycj¢ Europy w tym zakresie.

Konflikty interesbw zainteresowanych stron w niektorych organizacjach opracowujgcych
normy mogg utrudnia¢ tym organizacjom wydawanie skutecznych wytycznych dotyczacych
zawitych kwestii prawnych i problematyki zwigzanej z wlasnoscig intelektualng. Inicjatywy
platform licencyjnych w tym obszarze s wcigz na etapie poczatkowym i nie zostaly jeszcze
przyjete przez podmioty wdrazajace, ktorych wahania sa zrozumiate, biorac pod uwage skale

® Gra toczy sie o wysokie stawki: na przyklad zyski z optat licencyjnych za normy 2G, 3G i 4G wynosza okofo
18 miliardéw EUR rocznie (CRA 2016).

’ Konsultacje publiczne zorganizowane przez Komisje w 2014 r. wyraznie wykazaty rozbieznos¢ pogladéw na
temat wyzwan stojacych przed srodowiskiem SEP i mozliwych rozwigzan. Zob.
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7833



http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7833

niepewno$ci panujaca w obecnym $rodowisku regulacyjnym SEP, iktére nie odczuwaja
praktycznie zadnej motywacji do zawarcia porozumienia w omawianym zakresie.

Ponadto normalizacja sieci 5G i internetu rzeczy jest kwestia o zasiggu globalnym. Przemyst
europejski utrzymuje dominujacg pozycj¢ w wielu sektorach na $wiatowych rynkach.
Komisja dostrzega istotng role odgrywang przez normalizacje europejska na arenie
$wiatowe;®.

Komisja uwaza wigc, iz istnieje pilna potrzeba ustalenia kluczowych zasad, ktére zapewnia
wywazone, ptynnie funkcjonujace i przewidywalne ramy SEP. Zasady te odzwierciedlaja dwa
gltéwne cele: zachgcenie do opracowywania nowoczesnych technologii 1 wigczania ich do
norm przy jednoczesnym utrzymaniu sprawiedliwego i adekwatnego wynagrodzenia za te
wysitki oraz zapewnienie ptynnego 1 zakrojonego na szeroka skale upowszechnienia
znormalizowanych technologii w oparciu o0 sprawiedliwe warunki dostepu. Wywazona
i skuteczna polityka licencjonowania SEP powinna, w ostatecznym rozrachunku, przynies¢
korzy$ci wszystkim obywatelom UE, dajac im dostgp do produktow i ustug opartych na
najefektywniejszej technologii znormalizowanej.

W niniejszym komunikacie zwrocono uwage na odpowiedzialnos¢ wszystkich podmiotow
zaangazowanych w proces licencjonowania SEP. Zachgca si¢ wszystkie zainteresowane
strony do podejmowania dziatan na rzecz skutecznego stosowania przedmiotowych ram
w praktyce. Niniejszy komunikat nie stanowi wyktadni prawnej i pozostaje bez uszczerbku
dla interpretacji prawa UE przez Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej (TSUE). Nie
jest on wigzacy dla Komisji w odniesieniu do stosowania przepiséw unijnych dotyczacych
konkurencji, a w szczegolnosci art. 101 i 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(TFUE).

1. ZWIEKSZANIE PRZEJRZYSTOSCI W ZAKRESIE RYZYKA NARUSZENIA SEP

Informacje dotyczace istnienia, zakresu iznaczenia SEP sg niezbgdne do prowadzenia
negocjacji licencyjnych na sprawiedliwych zasadach oraz umozliwienia potencjalnym
uzytkownikom normy okre$lenia stopnia ryzyka naruszania przez nich SEP
i zidentyfikowania niezbgdnych partneréw licencyjnych. Niemniej w chwili obecnej jedyne
dostepne dla uzytkownikoéw informacje na temat SEP znajduja si¢ w bazach danych deklaracji
prowadzonych przez SDO, ktére bywaja jednak mato przejrzyste. Ta sytuacja sprawia, ze
prowadzenie negocjacji licencyjnych i przewidywanie ryzyka zwigzanego z SEP jest najezone
trudno$ciami szczegolnie dla przedsigbiorstw typu start-up i MSP. Zasadniczym celem
sktadania deklaracji jest ztozenie SDO i wszystkim stronom trzecim zapewnienia, ze
technologia begdzie dostepna dla uzytkownikdéw, najczeséciej z zobowigzaniem do udzielania
licencji na warunkach FRAND.

Bazy danych SDO zawierajg niekiedy dziesigtki tysiecy SEP odnosnie do jednej normy,
atendencja ta nasila si¢”. Deklaracje opieraja si¢ na samoocenie przeprowadzanej przez

8 patenty zgloszone w Europejskim Instytucie Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) stanowig 70 % $wiatowych
SEP (IPlytics, 2017).

° Przyktadowo ponad 23 500 patentéw zadeklarowano jako niezbedne do spelnienia normy dotyczacej
globalnego systemu 1!gcznosci ruchomej oraz norm dotyczacych sieci 3G lub uniwersalnego systemu
telekomunikacji ruchomej, opracowanych przez Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI). Normy
te maja zastosowanie do wszystkich smartfonow iurzadzen umozliwiajacych potaczenia mobilne. Wiegcej
danych liczbowych podano w opracowaniach ,,Landscaping study on SEPs” (Badanie $rodowiska SEP) IPlytics
(2017) i ,Patent and standards, A modern framework for IPR-based standardization” (Patenty inormy.
Nowoczesne ramy normalizacji opartej na prawach wlasnoéci intelektualnej) ECSIP (2014).



wladciciela patentu. Nie podlegaja sprawdzeniu pod wzglgdem stopnia, w jakim
zadeklarowany patent jest niezbedny do spetnienia normy, ktory moze ulec zmianie w trakcie
procedury przyjmowania normy. Ponadto zainteresowane strony zgtaszaja, ze nawet podczas
konkretnych negocjacji licencyjnych licencjodawcy nie przedstawiaja dokladniejszych
informacji na uzasadnienie swoich twierdzen. Jest to szczegoélnie zrodlem niezadowolenia
w dziedzinie internetu rzeczy, w ktorej na rynku tacznosci sieciowej nieustannie pojawiaja si¢
nowe podmioty z matlym do$wiadczeniem w zakresie licencjonowania SEP. W zwigzku
Z powyzszym Komisja jest zdania, ze przedstawione ponizej $srodki sa konieczne do poprawy
poziomu informacji na temat SEP.

1.1. POPRAWA JAKOSCI I DOSTEPNOSCI INFORMACJI ZAPISANYCH W BAZACH DANYCH
SDO

Zdaniem Komisji SDO powinny umieszcza¢ w swoich bazach danych szczegétowe
informacje, ktore stanowilyby wsparcie ram licencjonowania SEP. W bazach danych SDO
gromadzone sa duze ilosci danych deklaracyjnych’, ale czesto bazy te nie zapewniaja
fatwego dostepu zainteresowanym stronom 1inie spelniajg podstawowych wymagan
w zakresie jako$ci. W zwigzku z tym Komisja stoi na stanowisku, ze nalezy poprawi¢ jakos¢
i dostepnos¢ baz danych®. Po pierwsze dane powinny byé tatwo dostepne dzieki interfejsowi
przyjaznemu dla uzytkownikow — zaréwno dla wiascicieli patentow, jak i dla stron trzecich.,
Wszelkie zadeklarowane informacje powinno da¢ si¢ wyszukiwa¢ wedlug odpowiednich
projektow normalizacyjnych. Moze si¢ to wigza¢ z koniecznos$cig przeksztatcenia danych
historycznych na aktualnie stosowane formaty. Procesy gwarantujace jako$¢ powinny
eliminowa¢ powtorzenia i inne oczywiste btedy. Nalezatoby rowniez podawaé linki do baz
danych urzgdow patentowych, w tym m.in. do aktualizacji statusu patentow, praw wiasnosci
i ich przeniesienia. Aby unikng¢ niepelnych deklaracji, prace nad poprawg baz danych
powinny wigza¢ si¢ zbardziej drobiazgowa weryfikacja zgodno$ci z obowigzkami
dotyczacymi deklaracji, okreslonymi w obowigzujacych uregulowaniach SDOY.

1.2. OPRACOWANIE NARZEDZIA INFORMACYJNEGO WSPIERAJACEGO PROCES
NEGOCJACJI LICENCYJNYCH

Komisja zwraca uwagg, ze obecny system deklaracji w SDO stanowi wsparcie procesu
ustanawiania norm technicznych, lecz nie jest dostosowany do procesu licencjonowania SEP
W przysztosci. Latwo dostrzec jednak korzysci netto pltyngce z rozszerzenia obecnej praktyki
i przeznaczenia deklaracji oraz baz danych na tworzenie nowych narzgdzi sprzyjajacych
przejrzystosci, ktore — bez szkody dla ich gldownego przeznaczenia — moga zdecydowanie
utatwi¢ negocjacje licencyjne. W tym kontekscie kwestia proporcjonalnosci ma zasadnicze
znaczenie. Nalezy unika¢ nadmiernych obcigzen dla zainteresowanych stron, ale nie wolno
tez zapominaé, ze prowadzac konkretne negocjacje licencyjne wtlasciciel patentu musi
dotozy¢ staran, by nalezycie uzasadni¢ uzytkownikowi SEP, dlaczego patenty ujete w portfelu
wiasciciela sg niezbedne do spetnienia normy lub wyjasni¢, na czym polega ich naruszanie®®.
W zwiazku z tym zdaniem Komisji proponowane stopniowe ulepszenia o kontrolowanych

10 Niektore SDO wymagaja okreslonych ujawnien patentowych, poniewaz maja $wiadomos¢ ptynacych z nich
korzysci, podczas gdy inne dopuszczaja sktadanie ogolnikowych deklaracji. Niniejsza sekcja komunikatu
dotyczy SDO wymagajacych okreslonych ujawnien patentowych.

1 Zob. np. realizowany od duzszego czasu projekt ,,DARE” po$wiecony ulepszeniu bazy danych ETSI.

12 Szczegotowe informacje podano w sprawozdaniu podsumowujacym konsultacje publiczne zorganizowane
przez DG GROW w 2015.:
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/14482/attachments/1/translations/en/renditions/native

13 Zob. CRA (2016).



kosztach mogg doprowadzi¢ do znacznej redukcji og6lnych kosztow transakcji podczas
negocjacji licencyjnych, jak rowniez do ograniczenia ryzyka naruszen, co przyniesie korzysci
obu stronom negocjacji**.

1.2.1. Bardziej aktualne i precyzyjne deklaracje

Deklaracje sktadane sa na wczesnym etapie procesu normalizacyjnego, a pozniej nie
podlegaja zwykle przegladowi. Rozwigzania techniczne proponowane w negocjacjach
dotyczacych norm podlegaja jednak ewolucji do momentu osiggnigcia porozumienia co do
ostatecznej normy™. Wickszo$¢ deklaracji dotyczy wnioskéw patentowych, ale zastrzezenia
patentowe w ostatecznym patencie przyznanym po przyjeciu normy moga si¢ znacznie od
nich roznié¢™, poniewaz ich tre$§¢ mogla ulec zmianie w procesie przyznawania patentu. Z tego
wzgledu posiadacze praw powinni sprawdza¢ adekwatno$¢ swoich deklaracji w chwili
przyjecia ostatecznej normy (i jej kolejnych istotnych zmian) oraz po zapadnigciu ostatecznej
decyzji w sprawie przyznania patentu.

Ponadto deklaracje powinny zawiera¢ wystarczajaca ilo§¢ informacji, aby mozliwa byta ocena
ryzyka naruszenia patentu. Wiasciciele patentéw powinni przynajmniej podawac¢ odniesienie
do tej czesci normy, ktoéra ma znaczenie dla SEP, wskazujac powigzanie z rodzing patentow.
W deklaracjach nalezy réwniez wyraznie podawac dane kontaktowe
wiasciciela/licencjodawcy deklarowanego SEP.

Warto tez zwroci¢ uwage na fakt, iz SEP dotyczace kluczowych technologii sg czgsciej
przedmiotem sporéw sadowych'’. Dotyczace ich informacje sa istotne dla wszystkich
zainteresowanych licencjobiorcow i moga odgrywaé pewna role w ograniczeniu ryzyka
sporéw W przysztosci. SDO powinny zatem stwarza¢ mozliwos$ci i zachety dla wiascicieli
patentow i uzytkownikow technologii, aby zgtaszali oni numer referencyjny sprawy i gtowny
wynik ostatecznych decyzji, niezaleznie od tego, czy sa to decyzje pozytywne czy negatywne,
W odniesieniu do zadeklarowanych SEP (w tym niezbednosci i waznos$ci patentow). Poniewaz
przedsigbiorstwa zazwyczaj kierujg do sadu sprawy dotyczace kilku warto$ciowych patentow
w portfelu, a zarbwno wiasciciele patentow, jak iuzytkownicy powinni by¢ zainteresowani
zglaszaniem decyzji, ktore zapadly na ich korzy$¢, obcigzenie zwigzane z opisywanym
srodkiem byltoby ograniczone.

1.2.2. Weryfikacja niezbednosci

Dowody wskazuja na ryzyko skladania nadmiernej liczby deklaracji i potrzebe wigkszej
wiarygodnosci twierdzen dotyczacych niezbednosci SEP*®. Zdaniem zainteresowanych stron
zarejestrowane deklaracje stwarzaja de facto domniemanie niezbedno$ci w negocjacjach
z licencjobiorcami®®. Taka sytuacja stanowi powazne obciazenie dla kazdego
zainteresowanego licencjobiorcy, szczegdlnie dla MSP i przedsicbiorstw typu start-up,

4 Zob. sekcja 3 ponizej dotyczaca skutecznego egzekwowania praw.

> Na przyktad potencjalny patent lub wniosek patentowy zadeklarowane poczatkowo dla kandydujacej
technologii moga nie zosta¢ zachowane w wydanej normie albo zadeklarowany wniosek patentowy moze zostac
skorygowany w trakcie procesu przyznawania patentu.

18 Na przyktad 71 % SEP zadeklarowanych w gtownych SDO (73 % w ETSI) przyznaje si¢ dopiero po wydaniu
normy (IPlytics, 2017).

17 Zob. ECSIP (2014).

8 Zob. IPlytics (2017) i CRA (2016) oraz podsumowanie konsultacji publicznych w sprawie SEP,
przeprowadzonych przez DG GROW (2015).

9'7 wielu badan na temat réznych kluczowych technologii wynika, ze po drobiazgowym sprawdzeniu okazuje
sie, iz tylko 10-50 % zadeklarowanych patentéw to patenty faktycznie niezbedne (CRA, 2016 i IPlytics, 2017).



pociaggajac za sobag potrzebe sprawdzenia niezbednosci wielu SEP w negocjacjach
licencyjnych.

Istnieje zatem potrzeba dokladniejszej weryfikacji twierdzen o niezbednosci. Weryfikacji
powinien dokonywa¢ w odpowiednim terminie niezalezny, uznany na rynku podmiot
dysponujacy odpowiednimi mozliwo$ciami technicznymi. W przypadku natozenia takiego
obowigzku przeprowadzania weryfikacji w odniesieniu do SEP nalezy jednak zadbac
0 rownowage pod wzgledem kosztow?’. Podejscie stopniowe polegajace na przeprowadzaniu
weryfikacji na wniosek posiadaczy praw albo potencjalnych uzytkownikéw, przy wlasciwym
skalibrowaniu zakresu weryfikacji oraz ograniczeniu sprawdzania do jednego patentu z danej
rodzin}zlli do probek, mogloby jednak zapewni¢ wlasciwg rownowage kosztéw 1 korzysci tego
srodka“™.

1.2.3. Srodki wdrozenia

Cho¢ z takim zwigkszeniem przejrzystosci wigza si¢ niewatpliwe korzysci, obciagzenia nalezy
utrzyma¢ na proporcjonalnym poziomie. W zwigzku z tym $rodki mogtyby by¢ wdrazane
stopniowo i mie¢ zastosowanie wylacznie do nowych i kluczowych norm (np. 5G).

Na poczatku mozna wprowadzi¢ zachety dla zainteresowanych stron, by docenity zwigkszona
przejrzystos¢ — na przyktad poprzez certyfikacje potwierdzajaca zgodnos¢ ich
zadeklarowanych portfeli SEP z kryteriami w dziedzinie przejrzystosci. Na pozniejszym
etapie mozna by wykorzysta¢ t¢ certyfikacje w procesie negocjacji licencyjnych i w sporach
sagdowych. Poza tym z badania przeprowadzonego niedawno na zlecenie Komisji wynika, ze
SDO moglyby rozwazy¢ wprowadzenie (niewygdérowanych) oplat za potwierdzanie deklaracji
SEP po wydaniu normy i przyznaniu patentu. Stanowitoby to bodziec dla wtascicieli SEP do
przegladu i utrzymywania jedynie istotnych deklaracji®*.

W  zakresie weryfikacji niezbedno$ci urzedy patentowe wydaja si¢ by¢ naturalnymi
kandydatami na podmioty weryfikujace, mogacymi wykorzysta¢ efekt synergii i ograniczy¢
koszty23. Komisja bedzie wspiera¢ dalszg analiz¢ wykonalnosci tych $rodkow z mysla
0 zapewnieniu skutecznych i proporcjonalnych rozwigzan. W zaleznosci od wynikow tego
projektu zadanie dokonywania oceny niezbgdnosci SEP mogloby zostaé powierzone
niezaleznemu organowi europejskiemu.

Komisja:

- wzywa SDO do jak najszybszego zapewnienia zgodnosci ich baz danych z glownymi
wymaganiami W zakresie jakosci opisanymi powyzej, a sama podejmie wspolprace z SDO
W celu ulatwienia tego procesu,

- wzywa SDO do przeksztalcenia obecnego systemu deklaracji w narzedzie dostarczajgce
bardziej aktualnych i doktadnych informacji dotyczqcych SEP, a sama podejmie wspolprace
z SDO W celu utatwienia tego procesu,

- uznaje, ze zadeklarowane SEP powinny by¢ poddawane rzetelnej weryfikacji w odniesieniu
do ich niezbednosci do spetnienia danej normy; wdrozy takze projekt pilotazowy dotyczgcy
SEP W zakresie wybranych technologii, aby utatwi¢ wprowadzenie odpowiedniego
mechanizmu weryfikacji.

2 Koszt weryfikacji niezbednosci moze okazaé si¢ nieznaczny w poréwnaniu z przychodami z licencji na
korzystanie z kluczowych technologii (zob. CRA, 2016).

21 Analiza kosztow i korzysci — zob. IPlytics (2017).

22 7ob. CRA (2016).

2 Zob. IPIytics (2017).




2. ZASADY OGOLNE DOTYCZACE UDZIELANIA LICENCJI SEP NA WARUNKACH FRAND

Zdaniem Komisji strony s3 najwlasciwszymi podmiotami do wypracowania wspdlnego
porozumienia w zakresie sprawiedliwych warunkéw udzielania licencji i stawek za licencje,
w drodze negocjacji prowadzonych w dobrej wierze. Obecnie udzielanie licencji jest
utrudnione ze wzgledu na niejasne irozbiezne interpretacje pojecia FRAND. Szczegolnie
gorgca debata toczy si¢ w kwestii zasady wyceny. Rozbiezne poglady i spory sadowe
dotyczace udzielania licencji na warunkach FRAND stwarzajag ryzyko opo6Znienia
w przejmowaniu nowych technologii, procesach normalizacyjnych i wdrazaniu internetu
rzeczy w Europie. Komisja uwaza zatem za konieczne 1 korzystne okreslenie pierwszego
zestawu podstawowych wskazowek dotyczacych pojecia FRAND celem zagwarantowania
bardziej stabilnego $rodowiska licencyjnego, zapewnienia stronom wytycznych
w prowadzeniu negocjacji i ograniczenia sporéw sagdowych.

Wytyczne przedstawione ponizej sa oparte na wynikach konsultacji publicznych®, analizie
najlepszych praktyk® badaniach®, jak réwniez orzecznictwie krajowym?®’. Komisja zacheca
zainteresowane strony do podjecia dialogu miedzy sobg oraz z Komisjg w celu osiagnigcia
wigkszej jasnosci 1 opracowania najlepszych praktyk. Komisja bedzie monitorowa¢ postepy
I Wrazie potrzeby podejmie dziatania uzupelniajace w zakresie udzielania licencji na
warunkach FRAND.

2.1. ZASADY UDZIELANIA LICENCJI

TSUE potwierdzit, ze ,,zobowigzanie do udzielenia licencji na warunkach FRAND jest
zrodlem uzasadnionych oczekiwan osob trzecich, iz wihasciciel SEP-a faktycznie udzieli im
licencji na takich warunkach”?®,

Obie strony muszg by¢ gotowe do prowadzenia w dobrej wierze negocjacji celem ustalenia
sprawiedliwych, rozsadnych i niedyskryminujacych warunkéw udzielenia licencji. Strony
umowy licencyjnej dotyczacej SEP, prowadzace negocjacje w dobrej wierze, sg w najlepszej
pozycji, by okresli¢ warunki FRAND najlepiej dostosowane do ich konkretnej sytuacji.

Nalezy wzia¢ pod uwage kwestie efektywnosci, oczekiwania obu stron dotyczace rozsadnej
optaty licencyjnej iutatwienie implementacji przez podmioty wdrazajace, aby wesprzec
proces upowszechniania normy. Nalezy podkresli¢, ze sposobu rozumienia warunkow
FRAND nie da si¢ okresli¢ w sposoéb odpowiedni do wszystkich mozliwych sytuacji.
Rozumienie pojec ,,sprawiedliwe i rozsgdne” zmienia si¢ w zaleznosci od sektora i ewoluuje
w czasie. Z tego wzgledu Komisja zacheca zainteresowane strony do prowadzenia rozmow
sektorowych z mys$lg o wypracowaniu wspolnych praktyk w zakresie udzielania licencji, na
podstawie zasad przedstawionych w niniejszym komunikacie.

Zdaniem Komisji nalezy uwzgledni¢ nastepujace zasady wyceny wiasnos$ci intelektualne;j:

e Warunki udzielenia licencji muszg mie¢ jasny zwigzek z warto$cig ekonomiczng
opatentowanej technologii. Warto$¢ ta powinna by¢ oparta przede wszystkim na samej
technologii i zasadniczo nie powinna uwzglednia¢ zadnych elementéw wynikajacych

# Konsultacje publiczne w sprawie patentéw i norm: Nowoczesne ramy normalizacji z uwzglednieniem praw
wtasnosci intelektualne;.
% Warunki licencjonowania patentdw niezbednych do spetnienia normy (SEP): kompleksowa analiza
przypadkéw, JRC 2017.

Badanie przejrzystosci, przewidywalnosci i efektywnosci normalizacji prowadzonej przez SDO
i licencjonowania SEP. Data publikacji: 12.12.2016 (badanie CRA).
2" Zob. w szczegolnosci sprawa Unwired Planet przeciwko Huawei [2017] EWHC 711 (Pat).
8 Wyrok Trybunatu w sprawie Huawei Technologies, C-170/13, EU:C:2015:477, pkt 53.



z decyzji 0 wlaczeniu tej technologii do normy. W przypadku gdy technologia zostaje
opracowana przede wszystkim na potrzeby normy iposiada niewielkg wartos¢
rynkowa poza nig, nalezy wzig¢ pod uwage inne metody oceny, takie jak wzgledne
znaczenie technologii dla danej normy w poréwnaniu do innych elementow tej normy.

e Okreslenie wartosci na warunkach FRAND powinno wymagaé¢ uwzglednienia
biezacej wartosci dodanej29 opatentowanej technologii. Warto$¢ ta powinna by¢
niezalezna od sukcesu, jaki dany produkt odnosi na rynku i ktéry nie jest zwigzany
Z opatentowang technologia.

e Wycena na warunkach FRAND powinna zapewnia¢ ciggle bodzce dla wtascicieli SEP
zachecajace ich do oferowania najlepszych dostgpnych technologii na potrzeby norm.

e Aby nie dopusci¢ do kumulacji optat licencyjnych podczas definiowania warto$ci na
warunkach FRAND, pojedynczego SEP nie nalezy rozpatrywaé w izolacji. Strony
muszg wzigé pod uwage rozsadng stawke zagregowang w odniesieniu do normy
i oceni¢ catkowita wartos¢ dodang technologiigo. Wprowadzenie $rodkoéw
ukierunkowanych na zwickszenie przejrzystosci SEP jest jednym z elementow
prowadzacych do osiggnigcia tego celu. W przedmiotowej kwestii mozna podjaé
dalsze dzialania, mieszczace si¢ w zakresie unijnego prawa konkurencji, poprzez
tworzenie sektorowych platform licencyjnych i zasobdéw patentowych (ang. patent
pools), czy tez w oparciu o wskazdéwki podmiotéw uczestniczacych w normalizacji
dotyczace maksymalnej skumulowanej stawki, ktorej mozna by zasadnie oczekiwac.

2.2. EFEKTYWNOSC I NIEDYSKRYMINACJA

Niedyskryminacja, bedaca elementem warunkéw FRAND, oznacza, 1z posiadaczom praw nie
wolno dokonywa¢ rozroznien pomiedzy podmiotami wdrazajacymi ,,znajdujacymi si¢
W podobnej sytuacji”31.

Ze wzgledu na to, ze warunkow FRAND nie da si¢ zdefiniowa¢ w sposob uniwersalny,
rozwigzania mogg by¢ rozne w poszczegdlnych sektorach oraz uzaleznione od stosowanych
modeli biznesowych.

Jak wspomniano powyzej, w negocjacjach warunkow FRAND konieczna jest dobra wola
obydwu stron. Pewna role odgrywaja rowniez kwestie efektywnos$ci. Koszty transakcji
zwigzane z negocjowaniem licencji nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum. Ponadto
w sektorach, w ktorych na szeroka skale stosowane sg licencje wzajemne, nalezy wzigé¢ pod
uwage korzysci w zakresie efektywnosci wynikajace z takich praktyk. Kwestie te nalezy
uwzglednia¢ w dokonywanej indywidualnie dla kazdej oferty licencyjnej oceny, czy jest ona
zgodna z warunkami FRAND.

Zgodnie z zaprezentowanym powyzej podejsciem Komisja jest zdania, ze te same zasady
efektywnos$ci wspieraja praktyke udzielania licencji na portfel SEP w przypadku produktow
w obiegu globalnym®. Zgodnie z wydanym niedawno orzeczeniem®® osobne udzielanie

® Warto$¢ biezgca stanowi warto$é zdyskontowana na moment zawarcia umowy licencyjnej. Umozliwienie
dyskontowania w czasie ma szczeg6lne znaczenie w kontekscie umowy licencyjnej obowigzujacej przez kilka lat
W $rodowisku, w ktérym zmiany technologiczne nastgpuja czasem niezwykle szybko.

¥ Kumulacja opfat licencyjnych — zob. badanie CRA.

®1 Unwired Planet przeciwko Huawei [2017] EWHC 711 (Pat).

*? Licencjonowanie na warunkach FRAND wigze si¢ jednak z koniecznocig obliczenia wynagrodzenia w taki
sposob, aby podmioty wdrazajace pragnace opracowaé produkt przeznaczony na okreslony, ograniczony
geograficznie obszar, nie znalazly si¢ na gorszej pozycji.

* Unwired Planet przeciwko Huawei [2017] EWHC 711 (Pat).



licencji w poszczegdlnych krajach moze by¢ podejsciem nieefektywnym i niezgodnym
z przyjeta praktyka handlowa w danym sektorze.

2.3. ZASOBY PATENTOWE | PLATFORMY LICENCYJNE W CELU ULATWIENIA
LICENCJONOWANIA SEP

Nalezy wspiera¢ tworzenie zasobOw patentowych lub innych platform licencyjnych,
W granicach wytyczonych przepisami unijnego prawa konkurencji. Moze to by¢ pomocne
W pokonywaniu wielu wyzwan zwigzanych z licencjonowaniem SEP, umozliwia bowiem
doktadniejsza weryfikacje niezbedno$ci oraz zapewnia jasniejsze zasady dotyczace
zagregowanych optat licencyjnych i kompleksowe rozwigzania. W przypadku branzy IoT,
a zwlaszcza MSP dopiero zdobywajacych do$wiadczenie w zakresie sporéw sadowych
dotyczacych licencjonowania SEP, zwigkszy to przejrzystos¢ warunkow udzielania licencji
stosowanych przez wiascicieli SEP w konkretnym sektorze.

Nalezy wspiera¢ wprowadzanie srodkow zachgcajacych do tworzenia zasobow kluczowych
znormalizowanych technologii, np. poprzez utatwianie dostgpu do ofert zarzadzania zasobem
patentowym oraz poprzez wsparcie techniczne ze strony SDO*. Jezeli okaze sie, iz wysilki te
nie przyniosty efektow w sektorach IoT, Komisja rozwazy mozliwos¢ wprowadzenia
dalszych srodkow.

2.4. WYKORZYSTANIE | POGLEBIANIE WIEDZY NA TEMAT WARUNKOW FRAND

Istnieje potrzeba zapewnienia wickszej dostepnosci doswiadczen iwiedzy fachowej
W okreslaniu  warunkow FRAND. Na przestrzeni wielu lat zebrano szereg cennych
spostrzezen i opracowano roznorakie podejscia na podstawie uméw licencyjnych, mediacji,
postepowan arbitrazowych 1 orzeczen sagdowych. Poswigcono wiele nakladow 1 podjeto
wytezone wysilki na rzecz wyjasnienia procedur, analizy oraz wyceny patentow i technologii.
Z racji tego, ze nie istnieje wspolne repozytorium wiedzy fachowej w tym zakresie, zdarza si¢
niepotrzebne powielanie prac ibadan pociggajace za sobg powazne koszty dla
zaangazowanych stron. Lepszy dostep do informacji zwigzanych z warunkami FRAND
moglby poprawi¢ przewidywalno$¢ dla podmiotéw dziatajacych w sektorze IoT, utatwid
ogolny proces licencjonowania oraz stanowi¢ wsparcie ipunkt odniesienia w przypadku
sporéw sadowych.

W zwigzku z tym Komisja powota grupe ekspertéw, ktorych zadaniem bedzie gromadzenie
informacji na temat praktyk sektorowych i dodatkowej wiedzy fachowej w zakresie
udzielania licencji na warunkach FRAND. Poza tym Komisja wykorzysta wszelkie wlasciwe
i dostepne narzedzia celem uzyskania bardziej szczegdétowych informacji na potrzeby
ksztaltowania polityki w oparciu 0 wystarczajgce materialy dowodowe.

W zwigzku z obecnym rozwojem sytuacji Komisja stoi na stanowisku, ze licencjonowanie SEP
powinno opierac si¢ na nastepujgcych zasadach:

- Nie mozna podaé wuniwersalnej definicji warunkow FRAND: rozumienie pojec
., sprawiedliwe i rozsqdne” moze rozni¢ sie w zaleznosci od sektora i eWoluowaé w Czasie.
Nalezy wzigé pod uwage kwestie efektywnosci, oczekiwania obu stron dotyczqce rozsgdnej
optaty licencyjnej i utatwienie implementacji przez podmioty wdrazajqce, aby wesprzeé
proces upowszechniania normy.

¥ Tworzenie zasobow patentowych mozna propagowa¢ np. poprzez wzmacnianie relacji miedzy SDO
a podmiotami tworzacymi zasoby patentowe, dostarczajac zachet do udziatu w takich inicjatywach oraz szerzac
wérod uczelni i MSP wiedze o korzysciach ptynacych ze statusu licencjodawcy w ramach zasobu patentowego
(ECSIP, 2015).




- Okreslenie wartosci na warunkach FRAND powinno wymaga¢ uwzglednienia biezgcej
wartosci dodanej opatentowanej technologii. Wartos¢ ta powinna by¢ niezalezna od sukcesu,
jaki dany produkt odnosi na rynku i ktory nie jest zwigzany z wartosciq opatentowanej
technologii.

- Okreslajgc wartos¢ na warunkach FRAND, strony muszq uwzgledni¢ rozsqdng stawke
zagregowanq dla danej normy.

- Niedyskryminacja, bedgca elementem warunkow FRAND, oznacza, iz posiadaczom praw nie
wolno dokonywac rozroznien pomiedzy podmiotami wdrazajgcymi ,,znajdujgcymi  sig
W podobnej sytuacji”.

- W przypadku produktéw w obrocie globalnym licencje SEP wazne na calym swiecie mogq
przyczyniaé sig do bardziej efektywnego podejscia i tym samym by¢ zgodne z warunkami
FRAND.

Komisja wzywa SDO i wlascicieli SEP do opracowania skutecznych rozwigzan utatwiajgcych
udzielanie licencji duzej liczbie podmiotow wdrazajgcych w srodowisku loT (w szczegolnosci
MSP) poprzez tworzenie zasobéw patentowych iinnych platform licencyjnych, przy
Jjednoczesnym zapewnieniu wystarczajgcej przejrzystosci i przewidywalnosci.

Komisja bedzie monitorowaé praktyki zwigzane z udzielaniem licencji, zwlaszcza w sektorze
IoT. Powola tez grupe ekspertow, ktorej zadaniem bedzie poglebianie wiedzy fachowej
dotyczqcej praktyk sektorowych zwigzanych z licencjonowaniem, nalezytej wyceny wlasnosci
intelektualnej i okresiania warunkéw FRAND.

3. PRZEWIDYWALNE SRODOWISKO EGZEKWOWANIA PRAW WYNIKAJACYCH Z SEP

Spory sadowe dotyczace SEP sg istotnym czynnikiem w systemie licencjonowania
w przypadku negocjacji zakonczonych niepowodzeniem. Zréwnowazone i przewidywalne
srodowisko egzekwowania praw ma szczegoélnie korzystny wptyw na zachowanie stron
podczas negocjacji, a to zkolei moze przyspieszy¢é proces upowszechniania
znormalizowanych technologii. Zainteresowane strony z sektora 10T twierdzg jednak, ze brak
pewnosci i rbwnowagi W systemie egzekwowania praw ma powazne skutki dla wprowadzania
produktow na rynek. SEP sa czesciej przedmiotem sporéw sadowych niz inne patenty*>, co
poglebia potrzebe ustanowienia jasnych ram w tym zakresie. W niniejszym komunikacie
skoncentrowano si¢ na wytycznych dotyczacych patentdw niezbednych do spetnienia normy,
natomiast W wytycznych dotyczgcych okreslonych — aspektow  dyrektywy 2004/48/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady W sprawie egzekwowania praw wiasnosci intelektualnej®®
wyjasniono ogodlne zasady systemu IPRED. Mozliwos¢ egzekwowania swoich praw jest
jednym z kluczowych aspektow praw wiasnosci intelektualnej®’. Debata w dziedzinie SEP
skupia si¢ glownie na mozliwosci wystepowania z powddztwem o zaniechanie naruszenia.
Srodek ten ma chroni¢ whascicieli SEP przed podmiotami naruszajagcymi patent, ktore nie
wykazuja woli zawarcia umowy licencyjnej na warunkach FRAND. Jednoczesnie nalezy
zapewni¢ $rodki zabezpieczajace przed ryzykiem, iz uzytkownicy technologii dzialajacy
w dobrej wierze, ktorym grozi si¢ powddztwem o zaniechanie naruszenia, przyjmag warunki
udzielenia licencji, ktére nie spetniaja wymogéw FRAND albo — co gorsza — nie beda
w stanie wprowadzi¢ na rynek swoich produktow (wstrzymania).

* ECSIP (2014).
** COM(2017) 708.

% Dyrektywa 2004/48/WE z 29.4.2004 w sprawie egzekwowania praw wilasnosci intelektualnej, opublikowana
w Dz.U. L 195 z 2.6.2004, motyw 3.
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3.1. MOZLIWOSC WYSTAPIENIA Z POWODZTWEM O ZANIECHANIA NARUSZENIA —
ORZECZNICTWO W SPRAWIE HUAWEI PRZECIWKO ZTE

W wyroku w sprawie firmy Huawei® TSUE — orzekajac, czy wlasciciel SEP moze domagaé
si¢ od potencjalnego licencjobiorcy zaniechania naruszen, nie naruszajac przy tym art. 102
TFUE — zdefiniowal obowigzki obydwu stron umowy licencyjnej SEP. Wiasciciele SEP nie
moga wystgpowaé z powodztwem 0 zaniechanie naruszen wobec uzytkownikéw pragnacych
zawrze¢ umoweg licencyjng na warunkach FRAND. TSUE ustalit kryteria behawioralne
pozwalajace oceni¢, kiedy potencjalny licencjobiorca moze zosta¢ uznany za podmiot
wyrazajacy wole uzyskania licencji.

Zdaniem Komisji przedstawione ponizej elementy — wynikajace z orzecznictwa krajowego
opartego na wyroku w sprawie firmy Huawei®® — stanowia pozyteczne, dodatkowe wytyczne
dla zainteresowanych stron.

Pewna liczba sadoéw podkreslita, ze potencjalny licencjobiorca SEP musi otrzymac
wystarczajgco szczegotowe i stosowne informacje celem okreslenia istotno$ci portfela SEP
i zgodnosci z warunkami FRAND?. Konkretne wymogi moga by¢ rozne w poszczegélnych
sprawach, ale zdaniem Komisji ocena oferty na warunkach FRAND i przedstawienie
wlasciwe] kontroferty wymagaja podania jasnych informacji o nastgpujacych kwestiach:
niezbedno$¢ normy, produkty uzytkownika SEP rzekomo naruszajace patent, wyliczenie
proponowanej oplaty licencyjnej i element warunkéw FRAND moéwigcy o niedyskryminacji.

Jesli chodzi o kontroferte, to z wyroku w sprawie Huawei wynika, ze musi ona by¢ konkretna
I szczegdtowa, tzn. nie moze si¢ Ogranicza¢ do zakwestionowania oferty wilasciciela SEP
i ogolnego odniesienia do wyliczenia optaty licencyjnej dokonanego przez osobe trzecia.
Ponadto powinna zawiera¢ informacje dotyczace konkretnego wykorzystania normy w danym
produkcie. Wykazanie przez strony woli zaakceptowania wigzgcych warunkéw FRAND
okreslonych przez osobe trzecig — jezeli (kontr-)oferta okazataby si¢ niezgodna z tymi
warunkami — stanowi jednak przestanke zachowania zgodnego z warunkami FRAND.

W kwestii terminowosci przedtozenia kontroferty przez potencjalnego licencjobiorce nie
mozna okresli¢ ogolnego terminu odniesienia, gdyz istotng role odgrywaja indywidualne
okolicznosci kazdej sprawy. Obejmujg one liczbe utrzymanych w mocy SEP oraz szczegoty
zawarte w powddztwie o stwierdzenie naruszenia. Prawdopodobny jest kompromis oparty na

% Wyrok Trybunatu w sprawie Huawei Technologies, C-170/13, EU:C:2015:477.

¥ TSUE uznal, iz art. 102 TFUE nalezy interpretowaé w ten sposob, ze wiasciciel patentu niezbednego do
spelnienia normy ustanowionej przez organizacj¢ normalizacyjna, ktory zobowiazal si¢ nieodwolalnie wobec tej
organizacji normalizacyjnej do wudzielenia osobom trzecim licencji na sprawiedliwych, rozsadnych
i niedyskryminacyjnych warunkach, (,,FRAND”), nie naduzywa swojej pozycji dominujgcej w rozumieniu tego
artykutu, wnoszac powodztwo 0 stwierdzenie naruszenia majgce na celu zaniechanie naruszen jego patentu lub
wycofanie ze sprzedazy produktow, do ktorych wytwarzania patent ten zostat wykorzystany, pod warunkiem ze:
1) przed wniesieniem wspomnianego powodztwa z jednej strony powiadomit on domniemanego sprawce
zarzucanego naruszenia, wskazujac wspomniany patent idoktadnie okres§lajac sposdb, w jaki zostal on
naruszony, a z drugiej strony, po wyrazeniu przez domniemanego sprawce naruszenia woli zawarcia umowy
licencyjnej na warunkach FRAND, przekazal temu sprawcy naruszenia pisemna, konkretng ofert¢ umowy
licencyjnej na takich warunkach, doktadnie okreslajac w szczegodlnoscei optate licencyjng i sposob jej obliczenia,
oraz

2) wspomniany sprawca naruszenia, kontynuujac korzystanie z rozpatrywanego patentu, nie uwzglednia tej
oferty z nalezytg starannoscia, zgodnie ze zwyczajowo przyjeta wiasciwg praktyka handlowa i w dobrej wierze,
co powinno by¢ okreslane na podstawie kryteriow obiektywnych i co oznacza w szczegdlnosci brak
jakiegokolwiek przewlekania postepowania.

0 Orzeczenie OLG Diisseldorf z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie I-15 U 66/15 oraz orzeczenie OLG
Karlsruhe z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie 6 U 58/16.
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zalezno$ci miedzy czasem udzielenia odpowiedzi na ofert¢ uznanym za rozsadny
a szczegdtowoscia 1 jakoscig informacji podanych w poczatkowej ofercie wlasciciela SEP.
W zwigzku z powyzszym $rodki prowadzace do zwigkszenia na wyzszych szczeblach
przejrzystosci w zakresie ryzyka naruszenia SEP*' beda miaty bardzo pozytywny wplyw na
system egzekwowania praw.

Jezeli w systemie deklaracji konieczne byloby podawanie juz na wstgpie bardziej
wiarygodnych informacji na temat SEP, jak podkreslono w sekcji 1 powyzej, liczba
deklarowanych SEP znacznie by spadta. Nalezy wzig¢ to pod uwage, oceniajac akceptowalne
terminy, w jakich uzytkownicy SEP powinni udzieli¢ odpowiedzi na ofert¢ na warunkach
FRAND.

W odniesieniu do zabezpieczenia, jakie uzytkownik SEP powinien zdeponowac¢ jako ochrone
przed powddztwami, jego kwote nalezy ustali¢ na poziomie zniechg¢cajacym do stosowania
strategii przewlekania negocjacji licencyjnych przez przysztych licencjobiorcow. Kwestie te
nalezy takze uwzglednia¢ przy ocenianiu wysoko$ci odszkodowania. Komisja bedzie
wspiera¢ wymiang najlepszych praktyk miedzy ekspertami a zainteresowanymi stronami
w odniesieniu do metody obliczania odszkodowania w sprawach dotyczacych SEP.

3.2. KWESTIE PROPORCJONALNOSCI

Oceniajac mozliwos¢ zastosowania nakazu zaniechania naruszenia, sady zwigzane sg art. 3
ust. 2 dyrektywy w sprawie egzekwowania praw wilasnosci intelektualnej*’, a zwlaszcza
wymogiem zapewnienia, by nakazy takie byty skuteczne, proporcjonalne i odstraszajace. Ze
wzgledu na szeroki zakres skutkéw takiego nakazu dla przedsigbiorstw, konsumentow
I interesu publicznego, zwlaszcza w kontekscie gospodarki cyfrowej, nalezy przeprowadzi¢
staranng ocen¢ proporcjonalnosci, analizujac kazda sprawe indywidualnie. Komisja uwaza, ze
nalezy wzig¢ pod uwage wzgledng istotno$¢ technologii begdacej przedmiotem sporu dla
analizowanego zastosowania, a takze ewentualne skutki uboczne, jakie nakaz moze mie¢ dla
stron trzecich.

3.3. SPORY SADOWE DOTYCZACE PORTFELI PATENTOW

Zgodnie z wyrokiem w sprawie Huawei, w ktorym mowa jest o ,,zwyczajowo przyjetej
wlasciwej praktyce handlowej”®, sady krajowe uznaly, ze licencje na dany portfel wydane
poza terytorium poszczegdlnych krajéw sa zgodne z warunkami FRAND, pod warunkiem zZe
portfel ten ogranicza si¢ do wszystkich SEP potrzebnych licencjobiorcy do
wyprodukowania/wprowadzenia na rynek produktu (zob. sekcja 2.2 powyzej). W zwigzku
z tym wiasciciele SEP moga oferowa¢ wigcej patentow — W tym patenty, ktore nie sa
niezbedne do spetnienia normy — ale nie moga wymagac od licencjobiorcy akceptacji licencji
na nie. Ogollny brak woli lub akceptacji w zakresie przedstawienia oferty lub akceptacji
wszystkich SEP potrzebnych licencjobiorcy moze wskazywac na dziatanie w ztej wierze. Aby
spetni¢ warunki FRAND, kontroferta musi dotyczy¢ wszystkich SEP, ktorych potrzebuje
licencjobiorca, inie moze by¢ oparta wylacznie na pojedynczych patentach. Portfele nie
powinny jednak zawiera¢ konkurencyjnych technologii, atylko — wrazie potrzeby -
technologie uzupelniajqce‘m. Cho¢ domniemani licencjobiorcy moga zawsze zakwestionowac

* Zob. sekcja 1 powyzej.

2 Dyrektywa 2004/48/WE z 29.4.2004 w sprawie egzekwowania praw wiasnosci intelektualnej, Dz.U. L 195
z 2.6.2004, s. 16.

* Wyrok Trybunatu w sprawie Huawei Technologies, C-170/13, EU:C:2015:477, pkt 65.

# Zob. Wytyczne w sprawie stosowania art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do porozumien
o transferze technologii, Dz.U. C 89 z 28.3.2014, s. 3, pkt 250-255.
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wazno$é/niezbedno$¢ poszczegodlnych patentow, udzielenie licencji na wszystkie SEP,
ktérych licencjobiorca potrzebuje, moze by¢ szczegdlnie skuteczne. Komisja bedzie zatem
wspotpracowac z zainteresowanymi stronami (w tym, wrazie potrzeby, z wiasciwymi
sgdami, arbitrami i mediatorami) na rzecz opracowywania i stosowania spdjnych metodologii
(takich jak probkowanie) umozliwiajacych skuteczne i1 wydajne rozwigzywanie Sporow
dotyczacych SEP, zgodnie z praktyka sektorowg w zakresie wydawania licencji na portfele.

3.4. ALTERNATYWNE METODY ROZWIAZYWANIA SPOROW

Komisja stoi na stanowisku, ze alternatywne metody rozwigzywania sporow (ADR) takie jak
mediacje czy arbitraz mogg prowadzi¢ do szybszego imniej kosztownego zakonczenia
sporu®. Na strony nie mozna nakltadaé obowiazku stosowania ADR, ale zdaniem Komisji
obecnie w niedostatecznym stopniu wykorzystuje si¢ te instrumenty, a przez to traci wiele
potencjalnych wynikajacych z nich korzysci.

Korzystanie z ADR jest czesto utrudnione ze wzgledu na nieprzewidywalnos$¢, a takze
krytykowane za brak przejrzystos$ci wezesniejszych decyzji. Pomys$lne stosowanie tych metod
zalezy nie tylko od odpowiednich procedur, ale rowniez od kompetencji ekspertow. Jednolity
Sad Patentowy, kiedy juz zacznie funkcjonowaé, powinien peti¢ role specjalistycznego
os$rodka arbitrazu i mediacji, w ktérym pracujg wyspecjalizowani sedziowie. W ten sposob
zapewniono by wysoka jakos$¢ i efektywno$¢ postepowan, spdjna praktyke i ograniczono
zakres tzw. ,.turystyki sadowej”. Jak zapowiedziano w strategii z listopada 2016 r. w sprawie
praw wiasnosci intelektualnej w stuzbie MSP, Komisja — dziatajac w porozumieniu
z Urzgdem Unii Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej — analizuje narzedzia arbitrazu
i mediacji w zakresie wlasnosci intelektualnej z mys$lg o utatwieniu dalszego rozwoju ustug
arbitrazu i mediacji w zakresie wiasnosci intelektualnej, zwlaszcza na rzecz MSP*.

Komisja uwaza, ze informacje o wynikach sporéw sadowych powinny znalez¢ si¢ roOwniez
w bazach danych SDO, 0 czym wspomniano juz w rozdziale po$wieconym przejrzystosci®’.

3.5. PODMIOTY UTRZYMUJACE W MOCY PATENTY A SEP

Na rynku licencjonowania SEP obserwuje si¢ coraz intensywniejsze dziatania podmiotéw
utrzymujacych w mocy patenty (ang. Patent Assertion Entities, PAE)*®. Z badan* wynika, ze
europejski system sporow sagdowych — w tym system, ktoéry ma zosta¢ ustanowiony w ramach
Jednolitego Sadu Patentowego — dysponuje wystarczajacymi zabezpieczeniami, by zapewnic¢
ochrong przed ewentualnymi szkodliwymi skutkami dziatan pewnych PAE w UE>. PAE
powinny podlega¢ tym samym przepisom co wszyscy inni wlasciciele SEP, réwniez po tym,
jak wiasciciele SEP przeniesli te patenty na PAE. Wigksza przejrzystos$¢ i przewidywalnosé
powinny przyczyni¢ si¢ do dalszego ograniczenia mozliwosci naduzyé. Kolejnym
zabezpieczeniem jest stosowanie przez sady zasady proporcjonalnos$ci. Komisja bedzie

* Istnieja juz rozne mechanizmy ADR, takie jak Centrum Arbitrazu i Mediacji Swiatowej Organizacji

Wiasnosci Intelektualnej (WIPO).

“® Dokument roboczy stuzb Komisji ,,Putting intellectual property at the service of SMEs to foster innovation
and growth” (Umozliwianie MSP wykorzystywania praw wiasnoéci intelektualnej do wspierania innowacji
i rozwoju), SWD(2016) 373 z 22.11.2016.

47 Zob. sekcja 1.2.1 powyzej.

* Podmioty te starano si¢ zdefiniowa¢ w badaniu JRC pt. , Patent Assertion Entities in Europe” (Podmioty
utrzymujace w mocy patenty w Europie), rozdziat 3.
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC103321/1fna28145enn.pdf

“® http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC103321/1fna28145enn. pdf

% Badanie JRC wspomniane powyzej.
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uwaznie monitorowa¢ wptyw tych podmiotéw na europejski rynek licencjonowania SEP,
zwlaszcza po rozpoczeciu stosowania jednolitego patentu UE.

3.6. ZWIEKSZANIE SWIADOMOSCI

Odpowiednie zainteresowane strony, w szczegélnosci SDO i wlasciciele SEP, powinny
aktywnie zabiega¢ o zwigkszanie $wiadomo$ci w zakresie procesu udzielania licencji na
warunkach FRAND oraz jego konsekwencji, zwlaszcza dla MSP (zaréwno wiascicieli
patentow, jak ipodmiotow wdrazajagcych normy). Komisja bedzie wspiera¢ dziatania
ukierunkowane na zwigkszanie §wiadomosci w tej kwestii.

Komisja uwaza, ze proces oparty na warunkach FRAND wymaga od obydwu stron
prowadzenia negocjacji w dobrej wierze, w tym terminowego udzielania odpowiedzi. Wobec
stron dziatajgcych w zlej wierze (np. odmawiajgcych przyjecia licencji na warunkach
FRAND) mozna wystgpié¢ z powodztwem 0 zaniechanie naruszenia, jednak Srodek ten musi
by¢ stosowany z zachowaniem zasady proporcjonalnosci.

Komisja bedzie:

- wspdlpracowaé z zainteresowanymi stronami na rzecz opracowywania i stosowania
metodologii (takich jak probkowanie) umozliwiajgcych skuteczne i wydajne rozwigzywanie
sporow sgdowych dotyczqcych SEP, zgodnie Z praktykq sektorowg w zakresie udzielania
licencji na portfele;

- Wdalszym ciggu wspiera¢ rozwdj instrumentow mediacji i alternatywnych metod
rozwiqgzywania Sporow; oraz

- monitorowac wplyw dziatan PAE w Europie.

4. OTWARTE OPROGRAMOWANIE A NORMY

W zwigzku z obecnym postepem technologicznym motorem rozwoju innowacji jest, obok
wdrazania norm, rOwniez wdrazanie otwartego oprogramowania, ktére staje si¢ coraz bardziej
powszechne — takze w obszarze norm ICT. Zintegrowanie projektow dotyczacych otwartego
oprogramowania z procesami opracowywania norm jest korzystne dla wszystkich: z jednej
strony wzajemne dostosowanie rozwoju otwartego oprogramowania i normalizacji moze
przyspieszy¢ proces opracowywania norm oraz wdrazania norm ICT (szczegdlnie
w przypadku MSP), a z drugiej strony normy moga zapewni¢ interoperacyjnos$¢ zastosowan
otwartego oprogramowania”". Dziatania w tym kierunku prowadzone sa w roznych SDO.

Procesy tworzenia otwartego oprogramowania i opracowywania norm wykazujg zarowno
podobienstwa (otwarte procesy oparte na wspOlpracy, wklad w innowacje), jak iroznice
(polityka w zakresie praw wiasno$ci intelektualnej, dynamika, utrzymanie, przejrzystosc,
rbwnowaga procesOw itp.). Nalezy zatem obserwowa¢ interakcje migdzy projektami
realizowanymi przez spotecznosci otwartego oprogramowania a procesami SDO.

Komisja wspiera rozwigzania oparte na otwartym oprogramowaniu, np. w ramach projektow
z zakresu badan naukowych iinnowacji, finansowanych ze $rodkéw programu ,.Horyzont
2020”. Elastyczne i efektywne interakcje miedzy spolecznosciami otwartego oprogramowania
a spotecznosciami normalizacyjnymi sprzyjaja propagowaniu i przyspieszaniu wdrazania
zaawansowanych rozwigzan technologicznych.

*! Informacje na temat przetwarzania w chmurze znalez¢é mozna w sprawozdaniu dotyczacym norm i otwartego

oprogramowania oraz mozliwosci przyblizenia tych procesow do siebie.
2 OASIS, ECMA, ITU-T, ETSI itp.
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Komisja bedzie kontynuowaé wspolprace z zainteresowanymi stronami, spolecznosciami
otwartego oprogramowania i SDO w celu propagowania efektywnej relacji miedzy
normalizacjg a otwartym oprogramowaniem. Bedzie tez finansowaé badania ukierunkowane
na analiz¢ komplementarnosci, sposobow interakcji 1 réznic migdzy obydwoma procesami,
aby na ich podstawie przedstawi¢ zalecenia dotyczace rozwigzan umozliwiajacych
bezproblemowa wspdlprace obydwu spotecznosci.

Komisja bedzie wspolpracowac z zainteresowanymi stronami, spolecznosciami otwartego
oprogramowania i SDO w celu wypracowania sposobow efektywnej interakcji miedzy
otwartym oprogramowaniem a normalizacjg — W oparciu o badania i analizy.

5. PODSUMOWANIE

Warunkiem petnego wykorzystania przez Europe potencjatu jednolitego rynku i jednolitego
rynku cyfrowego jest stworzenie zrownowazonych ram praw wilasnosci intelektualnej, ktére
beda sprzyja¢ rozwojowi trwatego i wydajnego ekosystemu normalizacji oraz $rodowiska
licencjonowania SEP.

W niniejszym komunikacie zaproponowano podejscie holistyczne i zdefiniowano kluczowe
zasady w dziedzinie licencjonowania SEP — zuwzglednieniem organizacji sektorow
przemystowych, atakze kwestii efektywnosci. Aby skutecznie wdrozy¢ te zasady oraz
zapewni¢ wymierne rezultaty zapowiedzianych dziatan, konieczna bedzie wspotpraca ze
wszystkimi zainteresowanymi stronami, W szczegdlnos$ci wspieranie udzialu przedsiebiorstw
typu start-up w rozwoju internetu rzeczy. Komisja wzywa zatem wszystkie zainteresowane
strony do aktywnego zaangazowanie w proces ich wdrazania.

Komisja bedzie uwaznie monitorowa¢ rynki licencjonowania SEP, zwracajac szczegdlng
uwage na technologie 10T, korzystajac z pomocy grupy ekspertow, ktdra zostanie powotana,
oraz, w miar¢ potrzeb, zlecajac przeprowadzenie dalszych badan. Dokona ona podsumowania
poczynionych postgpow i oceni potrzebg podjecia dalszych dziatan w celu zapewnienia na tej
podstawie zrownowazonych ram umozliwiajacych sprawne, wydajne i efektywne
licencjonowanie SEP.
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