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W Zbiér Orzeczen

WYROK TRYBUNALU (piata izba)

z dnia 16 lipca 2015 r.*

Konkurencja — Artykut 102 TFUE — Przedsigbiorstwo posiadajace patent konieczny dla spelnienia
normy, ktére zobowigzalo sie wobec organizacji normalizacyjnej do udzielania licencji osobom trzecim
na warunkach uczciwych, rozsadnych i niedyskryminacyjnych, zwanych FRAND (,fair, reasonable and

non-discriminatory”) — Naduzycie pozycji dominujacej — Powddztwa o stwierdzenie naruszenia —
Powddztwo o zaniechanie naruszen — Powddztwo o wycofanie ze sprzedazy — Powddztwo o zlozenie

rachunkéw — Powddztwo o odszkodowanie — Zobowiazania wlasciciela patentu koniecznego dla
spelnienia normy
W sprawie C-170/13
majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie
prejudycjalnym, zlozony przez Landgericht Diisseldorf (Niemcy) postanowieniem z dnia 21 marca
2013 r., ktére wptyneto do Trybunatu w dniu 5 kwietnia 2013 r., w postepowaniu:
Huawei Technologies Co. Ltd
przeciwko
ZTE Corp.,
ZTE Deutschland GmbH,
TRYBUNAL (piata izba),

w skladzie: T. von Danwitz, prezes izby, C. Vajda, A. Rosas, E. Juhasz i D. Svaby (sprawozdawca),
sedziowie,

rzecznik generalny: M. Wathelet,

sekretarz: K. Malacek, administrator,

uwzgledniajac pisemny etap postepowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 11 wrze$nia 2014 r.,
rozwazywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Huawei Technologies Co. Ltd przez Ch. Harmsena, S. Barthelmessa, ]. Wittinga,
Rechtsanwilte, adwokata D. Geradina oraz M. Dolmansa, advocaat,

— w imieniu ZTE Corp. oraz ZTE Deutschland GmbH przez M. Fahndricha, Rechtsanwalt,

* Jezyk postepowania: niemiecki.
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— w imieniu rzadu niderlandzkiego przez M. Bulterman, C. Schillemans oraz B. Koopman, dzialajace
w charakterze pelnomocnikéw,

— w imieniu rzadu portugalskiego przez L. Ineza Fernandesa oraz S. Oliveire Pais, dzialajacych
w charakterze pelnomocnikéw,

— w imieniu rzadu finskiego przez J. Heliskoskiego, dzialajacego w charakterze pelnomocnika,

— w imieniu Komisji Europejskiej przez F.W. Bulsta, A. Dawesa oraz F. Ronkesa Agerbeeka,
dzialajacych w charakterze pelnomocnikéw,

po zapoznaniu si¢ z opinia rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 20 listopada 2014 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok
Whiosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykladni art. 102 TFUE.

Whniosek ten zostal ztozony w ramach sporu miedzy Huawei Technologies Co. Ltd (zwanym dalej
,Huawei Technologies”) a ZTE Corp. i ZTE Deutschland GmbH (zwanymi dalej ,ZTE”)
w przedmiocie zarzucanego naruszenia patentu koniecznego dla spelnienia normy okreslonej przez
organizacje normalizacyjna (zwanego dalej ,SEP-em”).

Ramy prawne

Prawo miedzynarodowe

Konwencja o udzieleniu patentéw europejskich, podpisana w Monachium w dniu 5 pazdziernika
1973 r., ktéra weszta w zycie w dniu 7 pazdziernika 1977 r., w brzmieniu obowigzujacym w czasie
zaistnienia okolicznosci faktycznych rozpatrywanych w postepowaniu gléwnym (zwana dalej ,KPE”),
ustanawia w art. 1 ,wspélny dla umawiajacych si¢ panstw system prawa o udzielaniu patentéw”.

Kwestie zwigzane z patentem europejskim, z wyjatkiem wspélnych zasad udzielania go, zostaly
uregulowane w przepisach prawa krajowego kazdego z umawiajacych sie panstw, dla ktérych zostat on

udzielony. Artykul 2 ust. 2 KPE stanowi w tym zakresie:

»Patent europejski posiada w kazdym umawiajacym sie panstwie, dla ktérego zostal udzielony, ten sam
skutek i podlega tym samym warunkom co patent krajowy udzielony przez to panstwo [...]".

Jesli chodzi o prawa przyznane wtascicielowi patentu europejskiego, art. 64 ust. 1 i 3 tej konwencji
przewiduje:

»(1) [...] patent europejski od daty publikacji wzmianki o jego udzieleniu przyznaje jego wtascicielowi

w kazdym umawiajacym sie panstwie, w stosunku do ktérego zostal udzielony, takie same prawa, jakie
przyznawalby patent krajowy udzielony w tym panstwie.

[...]

(3) Kazde naruszenie patentu europejskiego rozpatruje sie zgodnie z ustawodawstwem krajowym”.
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Prawo Unii

Motywy 10, 12 i 32 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie egzekwowania praw wlasnosci intelektualnej (Dz.U. L 157, s. 45) maja nastepujace
brzmienie:

»(10) Celem niniejszej dyrektywy jest zblizenie systeméw prawnych w celu zapewnienia wysokiego,
rownowaznego i jednakowego poziomu bezpieczenstwa na rynku wewnetrznym.

[...]

(12) Niniejsza dyrektywa nie powinna wplywa¢ na stosowanie regul konkurencji, w szczegdlnosci
art. 81 i 82 traktatu. Srodkéw przewidzianych w niniejszej dyrektywie nie mozna stosowaé do
niewlasciwego ograniczania konkurencji w sposéb sprzeczny z traktatem.

(32) Niniejsza dyrektywa respektuje prawa podstawowe i przestrzega zasad uznanych w szczegdlnosci
w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej [(zwanej dalej »karta«)]. W szczegélnosci
niniejsza dyrektywa zmierza do zapewnienia pelnego poszanowania praw okreslonych w art. 17
ust. 2 [...] karty”.

Artykut 9 wspomnianej dyrektywy, zatytulowany ,Srodki tymczasowe i zabezpieczajace”, stanowi
w ust. 1:

»Panstwa cztonkowskie zapewniaja, ze organy sadowe moga, na zadanie wnioskodawcy:

a)  wystawi¢ przeciwko domniemanemu naruszajgcemu tymczasowy nakaz sadowy, ktéry ma zapobiec
mozliwym dalszym naruszeniom prawa wlasnosci intelektualnej [...];

[...]".

Artykut 10 tej dyrektywy, zatytulowany ,Srodki naprawcze”, stanowi w ust. 1:

»Panstwa czlonkowskie zapewniaja, bez uszczerbku dla wszelkich odszkodowan naleznych wlascicielowi
praw z tytulu naruszenia i bez zZadnego rodzaju rekompensaty, ze wlasciwe organy sadowe moga na
zadanie wnioskodawcy zarzadza¢ podejmowanie wlasciwych $rodkéw w odniesieniu do towaréw, co
do ktérych stwierdzono naruszanie prawa wlasnosci intelektualnej, a we wiasciwych przypadkach
réwniez w odniesieniu do materialéw i narzedzi uzytych do tworzenia lub wytwarzania tych towaréw.
Srodki takie obejmuja:

a) wycofanie z handly;

b) definitywne usuniecie z handlu; lub

¢) zniszczenie”.

Prawo niemieckie
Paragraf 242 Biirgerliches Gesetzbuch (kodeksu cywilnego), zatytulowany ,Wykonanie w dobrej

wierze”, stanowi, ze dluznik jest zobowiazany do spelnienia §wiadczenia zgodnie z wymogami zasady
dobrej wiary przy uwzglednieniu obyczajéw przyjetych w stosunkach gospodarczych.
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Paragraf 139 ust. 1 Patentgesetz (ustawy o patentach, BGBL. 1981 I, s. 1), zmienionej ostatnio art. 13
ustawy z dnia 24 listopada 2011 r. (BGBL 2011 I, s. 2302), stanowi:

»Strona poszkodowana moze w przypadku grozby ponowienia praktyki wnies¢ powddztwo
o zaniechanie naruszen przeciw kazdej osobie, ktéra korzysta z opatentowanego wynalazku
z naruszeniem §§ 9-13. Poszkodowana ma réwniez to prawo, w sytuacji gdy naruszenie moze zostac
popelnione po raz pierwszy”.

W §§ 19 i 20 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschriankungen (niemieckiej ustawy o zwalczaniu ograniczen
w konkurencji) z dnia 26 czerwca 2013 r. (BGBL 2013 I, s. 1750) zakazano naduzywania pozycji
dominujacej na rynku przez jedno przedsiebiorstwo lub ich szereg.

Zasady ETSI

European Telecommunication Standards Institute (zwany dalej ,,ETSI”) jest organem, ktérego celem,
zgodnie z pkt 3.1 zalacznika 6 do Rules of Procedure ETSI (przepiséw proceduralnych), zatytulowanym
»ETSI Intellectual Property Rights Policy” (,Polityka ETSI w zakresie wlasnosci intelektualnej”), jest
ustanowienie norm odpowiadajacych celom technicznym europejskiego sektora telekomunikacyjnego
oraz ograniczenie po stronie ETSI, jego czlonkéw i oséb trzecich stosujacych normy ETSI ryzyka, ze
inwestycje poniesione na przygotowanie, przyjecie i zastosowanie norm zostana utracone z uwagi na
brak dostepno$ci wlasnosci intelektualnej koniecznej dla zastosowania wspomnianych norm. W tym
celu w zalaczniku tym dazono do osiagniecia réwnowagi pomiedzy potrzeba normalizacji na cele
uzytku publicznego w dziedzinie telekomunikacji a prawami wlascicieli praw wtasnosci intelektualne;j.

Zgodnie z pkt 3.2 wspomnianego zalacznika wspomniani wlasciciele powinni otrzymac¢ odpowiednie
i sprawiedliwe wynagrodzenie podczas wdrazania norm za korzystanie z ich praw wlasnosci
intelektualne;j.

Zgodnie z pkt 4.1 tego zalacznika kazdy z czlonkéw ETSI — w szczegélnosci podczas procesu
opracowywania normy, w rozwijaniu ktérej bierze on udzial — podejmie niezbedne $rodki w celu
poinformowania ETSI, w mozliwie najkrétszym terminie, o swoich prawach wiasnosci intelektualnej
istotnej dla danej normy.

Punkt 6.1 zalacznika 6 do przepiséw proceduralnych ETSI stanowi, ze gdy ETSI otrzymuje informacje
o istnieniu istotnego dla danej normy prawa wlasnosci intelektualnej, dyrektor generalny ETSI wzywa
niezwlocznie wilasciciela tego prawa do podjecia, w terminie trzech miesiecy, nieodwotalnego
zobowigzania do gotowosci udzielania licencji na  warunkach uczciwych, rozsadnych
i niedyskryminacyjnych, zwanych FRAND (,fair, reasonable and non-discriminatory”), dotyczacej tego
prawa wlasnosci intelektualnej.

Zgodnie z pkt 6.3 wspomnianego zalacznika, dopdki nie zostanie podjete takie zobowiazanie, dopdty
ETSI dokonuje oceny, czy prace nad odpowiednimi cze$ciami normy powinny zosta¢ zawieszone.

Punkt 8.1 tego zalacznika stanowi, ze jesli wlasciciel praw wtasnosci intelektualnej odmawia przyjecia
powyzszego zobowiagzania, ETSI sprawdza, czy istnieje technologia alternatywna, a jesli nie —
wstrzymuje prace nad wspomniang norma.

Zgodnie z pkt 14 zalacznika 6 do przepiséw proceduralnych ETSI kazde naruszenie przepiséw tego
zalacznika przez jednego z czlonkéw ETSI stanowi naruszenie jego zobowiazan wobec ETSI.

Zgodnie z pkt 15.6 tego zalacznika prawo wtlasnosci intelektualnej uznaje sie za ,istotne”

w szczeg6lnosci w przypadku, gdy ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe wytworzenie produktow
spelniajacych norme bez naruszenia wspomnianego prawa (zwanego dalej ,patentem koniecznym?”).
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Jednakze ETSI nie sprawdza ani waznosci, ani istotnego charakteru prawa wlasnosci intelektualnej,
o ktérego potrzebie wykorzystania zostal on poinformowany przez jednego ze swoich czlonkéw.
Podobnie w zalaczniku tym nie definiuje si¢ pojecia ,licencji na warunkach FRAND”.

Postepowanie gléwne i pytania prejudycjalne

Huawei Technologies, przedsigbiorstwo o $wiatowym zasiegu dzialajace w sektorze telekomunikacji,
jest wlascicielem w szczegélnosci patentu europejskiego zarejestrowanego pod numerem EP 2 090 050
B 1, zatytulowanego ,Proces i infrastruktura dla budowy sygnalu synchronizacyjnego w systemie
centrali”, udzielonego przez Republike Federalng Niemiec, bedaca umawiajacym si¢ panstwem KPE
(zwanego dalej ,patentem EP 2090050 B 17).

Huawei Technologies zglosit ETSI ten patent w dniu 4 marca 2009 r. jako patent konieczny dla
spelnienia normy ,Long Term Evolution”. Z tego tytulu zobowigzal si¢ on do udzielania osobom
trzecim licencji na warunkach FRAND.

W tym wzgledzie sad odsylajacy stwierdza w postanowieniu odsylajacym, ze wspomniany patent jest
konieczny dla spelnienia tej normy, co oznacza, iz kazdy, kto stosuje wspomniana norme, korzysta
w sposob nieunikniony z rozwiazania objetego tym patentem.

Od listopada 2010 r. do konica marca 2011 r. Huawei Technologies i ZTE Corp., spétka nalezaca do
grupy o $wiatowym zasiegu dzialajacej w sektorze telekomunikacyjnym i sprzedajaca w Niemczech
produkty z oprogramowaniem zwigzanym ze wspomniang normg, rozpoczely rozmowy miedzy innymi
w kwestii naruszenia patentu EP 2090050 B 1 i w kwestii mozliwosci udzielenia dotyczacej tych
produktéw licencji na warunkach FRAND.

Huawei Technologies wskazal odpowiednia ze swojego punktu widzenia opfate licencyjna. Ze swej
strony ZTE Corp. pragnela wzajemnego nieodplatnego udzielenia licencji. Jednak zadna oferta
dotyczaca umowy licencyjnej nie zostata sfinalizowana.

ZTE sprzedaje jednak produkty dzialajace na podstawie normy ,Long Term Evolution”, wykorzystujac
tym samym patent EP 2090050 B 1 bez uiszczania oplaty licencyjnej na rzecz Huawei Technologies
i bez zlozenia mu rachunkéw z dokonanych juz dzialann zwiazanych z wykorzystaniem patentu.

W dniu 28 kwietnia 2011 r., na podstawie art. 64 KPE i §§ 139 i nast. niemieckiej ustawy o patentach,
zmienionej ostatnio art. 13 ustawy z dnia 24 listopada 2011 r., Huawei Technologies wniést do sadu
odsylajacego powddztwo o stwierdzenie naruszenia przeciwko ZTE, domagajac sie zaniechania
naruszen, zlozenia rachunkdéw, wycofania ze sprzedazy oraz zasadzenia odszkodowania.

Sad ten uwaza, ze rozstrzygniecie sporu w postepowaniu gléwnym zalezy od kwestii, czy powddztwo
wniesione przez Huawei Technologies stanowi naduzycie pozycji dominujacej ze strony Huawei
Technologies. Sad ten zauwaza zatem, ze mozliwe jest powolanie sie na obowiazkowy charakter
udzielenia licencji w celu oddalenia powédztwa o zaniechanie naruszen w szczegdlnosci na podstawie
art. 102 TFUE, jesli nalezy uznaé, ze poprzez swoje powddztwo o zaniechanie naruszen Huawei
Technologies naduzywa zajmowanej przez siebie pozycji dominujacej, poniewaz istnienie tej pozycji
nie jest zdaniem tego sadu kwestionowane.

Sad ten uwaza jednak, ze w celu okreslenia, w ktérym momencie wlasciciel SEP-a narusza

art. 102 TFUE ze wzgledu na wniesienie powddztwa o zaniechanie naruszen, przyjete moga zostaé
rézne metody.

ECLILEU:C:2015:477 5
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W tym wzgledzie sad odsylajacy zauwaza, ze na podstawie art. 102 TFUE, § 20 ust. 1 Gesetz gegen
Wettbewerbsbeschrankungen (niemieckiej ustawy o zwalczaniu ograniczen w konkurencji) z dnia
26 czerwca 2013 r. oraz § 242 kodeksu cywilnego Bundesgerichtshof (federalny sad najwyzszy,
Niemcy) w swym wyroku z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie Orange Book (KZR 39/06) uznal, iz
wlasciciel patentu, ktéry wnosi powddztwo o zaniechanie naruszen w sytuacji, gdy pozwany ma
mozliwo$¢ ubiegania sie o uzyskanie licencji w zakresie tego patentu, naduzywa swojej pozycji
dominujacej tylko pod pewnymi warunkami.

Po pierwsze, pozwany powinien zaproponowaé powodowi w sposob bezwarunkowy zawarcie umowy
licencyjnej, ktéra nie musi ogranicza¢ si¢ wylacznie do przypadkéw naruszenia, natomiast pozwany
powinien czu¢ sie zwigzany zlozona oferta, przy czym powdd jest zobowigzany do jej przyjecia,
poniewaz jego odmowa moze w sposob niedopuszczalny ogranicza¢ pozwanego albo narusza¢ zakaz
dyskryminacji.

Po drugie, pozwany, w przypadku gdy wykorzystuje on rozwigzania objete patentem przed
zaakceptowaniem takiej oferty przez powoda, powinien w celu korzystania z patentu przestrzegac
swoich zobowigzann wynikajacych z przyszlej umowy licencyjnej, a mianowicie sporzadzenia
zestawienia swoich dzialan zwiazanych z wykorzystaniem patentu oraz uiszczenia wynikajacych z tej
umowy opfat licencyjnych.

Ze wzgledu na to, ze oferty umowy ZTE nie moga zosta¢ uznane za ,bezwarunkowe”, poniewaz
dotycza one tylko produktéw wiazacych sie z naruszeniem, i ze ZTE ani nie wplacilo Huawei
Technologies obliczonej samodzielnie optaty licencyjnej, ani nie przedstawilo mu wyczerpujaco
zestawienia dzialan zwigzanych z wykorzystaniem patentu, sad odsylajacy zauwaza, ze powinien on
wykluczyé¢, iz ZTE moze skutecznie powolywaé sie na obowiazkowy charakter licencji, a zatem
powinien uwzgledni¢ powddztwo Huawei Technologies o zaniechanie naruszen

Jednak sad odsytajacy stwierdza, ze w komunikatach prasowych nr IP/12/1448 oraz MEMO/12/1021
z dnia 21 grudnia 2012 r. dotyczacym skierowanego do Samsunga pisma w sprawie przedstawienia
zarzutéw, zwiazanego z wniesieniem przez te spétke powddztwa o stwierdzenie naruszenia patentu
w zakresie telefonéw komoérkowych, Komisja Europejska zdaje si¢ uwazad, iz wniesienie powddztwa
o zaniechanie naruszen jest niezgodne z prawem na podstawie art. 102 TFUE, poniewaz powddztwo
to dotyczy SEP-a, oraz iz wlasciciel tego SEP-a wskazal organizacji normalizacyjnej, ze jest gotowy do
przyznania licencji na warunkach FRAND i ze podmiot naruszajacy patent sam jest gotowy
negocjowac taka umowe licencyjna. Nieistotny jest zatem fakt, Ze zainteresowanym stronom nie udaje
sie osiaggna¢ porozumienia w sprawie treSci niektérych postanowien umowy licencyjnej ani
w szczegolnosci w sprawie wysoko$ci oplaty licencyjnej, jaka ma by¢ uiszczana.

Jezeli za$ sad odsylajacy powinien stosowaé tylko te kryteria, to sad 6w zauwaza, ze musialby on
oddali¢ powddztwo Huawei Technologies o zaniechanie naruszen jako stanowiace naduzycie
w rozumieniu art. 102 TFUE, poniewaz jest bezsporne, ze strony w postepowaniu giéwnym byly
gotowe negocjowac.

Sad odsylajacy jest zdania, ze w postepowaniu gléwnym okolicznosci, iz naruszajacy patent byl gotowy
do negocjacji, a wtasciciel patentu EP 2090 050 B 1 do udzielenia licencji osobom trzecim, nie powinny
by¢ wystarczajace, aby stanowi¢ naduzycie pozycji dominujace;j.

Przy dokonywaniu oceny, czy zachowanie wtlasciciela SEP-a stanowi naduzycie, nalezaloby zdaniem
tego sadu zapewni¢ odpowiednig i sprawiedliwa réwnowage miedzy wszelkimi uzasadnionymi
interesami stron, ktérym nalezy przyzna¢ réwnowazne uprawnienia negocjacyjne.

Podobnie sad odsylajacy uwaza, ze pozycja wlasciciela SEP-a i pozycja naruszajacego patent nie

powinny umozliwi¢ im uzyskania, odpowiednio, opfat licencyjnych nadmiernie wysokich (sytuacja
»hold-up”) lub nadmiernie niskich (sytuacja ,reverse hold-up”). Z tego powodu, lecz takze z uwagi na
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wzgledy réwnego traktowania licencjobiorcéw i naruszajacych patenty tego samego produktu,
wlasciciel SEP-a powinien by¢ w stanie wnies¢ powddztwo o zaniechanie naruszen. Wykonywanie
prawa przewidzianego zgodnie z przepisami nie moze bowiem samo w sobie stanowi¢ naduzycia
pozycji dominujacej, poniewaz uznanie go za naduzycie pozycji dominujacej wymaga spelnienia innych
przestanek. Przyjecie jednak jako kryterium takiego naduzycia pojecia ,gotowosci do negocjowania”
naruszajacego patent nie moze by¢ zadowalajace, poniewaz moze ono stanowi¢ podstawe szeregu
wykladni i zapewnia¢ zbyt szeroka swobode naruszajacemu patent. W kazdym razie, jezeli pojecia
takiego nie mozna uzna¢ za majace znaczenie dla tej sprawy, nalezaloby natozy¢ okreslone wymogi
jakosciowe lub czasowe majace zagwarantowac uczciwos¢ podmiotu sktadajacego wniosek o udzielenie
licencji. Nalezaloby zatem wymagac przedlozenia ,bezwarunkowego” wniosku o udzielenie licencji,
poprzedzajacego korzystanie z danego patentu, precyzyjnego i akceptowalnego, zawierajacego calos¢
informacji przewaznie wystepujacych w umowie licencyjnej. Co sie tyczy zwlaszcza wnioskéw
o udzielenie licencji podmiotéw, ktére wprowadzily juz na rynek produkty wykorzystujac SEP,
podmioty te musza wywigza¢ si¢ natychmiastowo ze swoich zobowigzan polegajacych na zlozeniu
rachunkéw z wykorzystania SEP-a i na uiszczeniu wynikajacej z tego oplaty licencyjnej. Ponadto sad
odsylajacy uwaza, ze naruszajacy patent, zamiast wyplaca¢ bezposrednio optate licencyjna
wlascicielowi danego SEP-a, powinien moc ustanowi¢ najpierw zabezpieczenie. Podobnie nalezy
przewidzie¢, by podmiot skladajacy wniosek o udzielenie licencji umozliwil temu wtascicielowi
sprawiedliwie okreslenie wysokosci optaty licencyjne;j.

W tych okolicznosciach Landgericht Diisseldorf postanowil zawiesi¢ postepowanie i zwréci¢ sie do
Trybunalu z nastepujacymi pytaniami prejudycjalnymi:

»1) Czy wlasciciel [SEP-a], ktéry zglosit organizacji standaryzacyjnej swoja gotowo$¢ udzielenia kazdej
osobie trzeciej licencji na warunkach [FRAND], naduzywa swojej pozycji dominujacej, jesli
wystepuje do sadu z powddztwem o zaniechanie naruszen przeciwko podmiotowi naruszajacemu
patent, pomimo tego, ze podmiot naruszajacy patent zglosil swoja gotowos¢ do negocjacji
w sprawie nabycia odpowiedniej licencji,

albo

czy naduzywanie pozycji dominujacej nalezy przyja¢ dopiero w sytuacji, gdy podmiot naruszajacy
patent przedstawil wlascicielowi patentu koniecznego dla spelnienia standardu akceptowalna
bezwarunkowa oferte zawarcia umowy licencyjnej, ktérej wlasciciel patentu nie moze nie przyjac
bez niedopuszczalnego ograniczenia podmiotu naruszajacego patent albo naruszenia zakazu
dyskryminacji, a podmiot naruszajacy patent w oczekiwaniu na udzielenie licencji wypelnia
ciazagce na nim zobowigzania umowne =z tytulu dokonanych juz dzialan zwiazanych
z wykorzystaniem patentu?

2) Jedli naduzywanie pozycji dominujacej nalezy przyja¢ juz w wyniku gotowosci podmiotu
naruszajacego patent do negocjowania nabycia licencji:

Czy art. 102 TFUE stawia szczegélne jakosciowe lub czasowe wymagania wobec gotowosci do
negocjowania nabycia licencji? Czy taka gotowo$¢ nalezy przyja¢ w szczegélnosci juz wéwczas,
gdy podmiot naruszajgcy patent jedynie w ogélny sposéb (ustnie) oswiadczyl swoja gotowos¢ do
przystapienia do rokowan, czy tez podmiot naruszajacy patent musi juz przystapi¢ do rokowan
poprzez przykladowo wymienienie konkretnych warunkéw, na jakich jest gotowy zawrze¢ umowe
licencyjna?
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3) Jesli ztozenie akceptowalnej bezwarunkowej oferty zawarcia umowy licencyjnej jest wymagane dla
przyjecia naduzywania pozycji dominujacej:

Czy art. 102 TFUE stawia szczegdlne jakosciowe lub czasowe wymagania wobec tej oferty? Czy
oferta musi zawiera¢ wszystkie uregulowania, zwykle zawarte w umowach licencyjnych w danym
obszarze technologii? Czy oferta moze w szczegdlnosci zosta¢ zlozona pod warunkiem, ze patent
konieczny dla spelnienia standardu jest rzeczywiscie wykorzystywany lub okaze si¢ skuteczny pod
wzgledem prawnym?

4) Jesli wypelnienie przez podmiot naruszajacy patent zobowiazan z licencji, ktéra ma by¢ udzielona,
jest warunkiem przyjecia naduzywania pozycji dominujacej:

Czy art. 102 TFUE stawia szczegdélne wymogi w odniesieniu do dzialani stanowigcych wypetnienie
zobowiazan? Czy podmiot naruszajacy patent jest zobowigzany do zlozenia rachunkéw
z dokonanych juz dzialan zwiazanych z wykorzystaniem patentu lub do uiszczenia oplat
licencyjnych? Czy obowiazek uiszczenia oplat licencyjnych moze zosta¢ spelniony ewentualnie
takze poprzez zlozenie zabezpieczenia?

5) Czy warunki, w oparciu o ktére nalezy przyja¢ naduzywanie pozycji dominujacej przez wlasciciela
[SEP-a], dotycza takze podniesienia w drodze powddztwa innych roszczen wynikajacych
z naruszenia patentu (roszczenie o zlozenie rachunkéw, roszczenie o wycofanie ze sprzedazy,
roszczenie odszkodowawcze)?”.

W przedmiocie pytan prejudycjalnych

Na wstepie nalezy zauwazy¢, ze niniejszy wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym zostat
zlozony w ramach sporu o stwierdzenie naruszenia patentu miedzy dwoma podmiotami sektora
telekomunikacyjnego, ktére sa wlascicielami wielu patentéw koniecznych dla spelnienia normy ,Long
Term Evolution” okreslonej w ramach ETSI, ktéra sklada sie z ponad 4700 SEP-6w, w odniesieniu do
ktérych podmioty te zobowiazaly sie do udzielenia osobom trzecim licencji na warunkach FRAND.

W ramach tego sporu sad odsylajacy zmierza do ustalenia, czy nalezy uznac za ,naduzycie pozycji
dominujacej” w rozumieniu art. 102 TFUE — a zatem oddali¢ — powddztwo o stwierdzenie naruszenia
majace na celu zaniechanie naruszenia, zlozenie rachunkéw, wycofanie spornych produktéw ze
sprzedazy oraz zasadzenie odszkodowania wniesione przez wlasciciela SEP-a, w niniejszym przypadku
Huawei Technologies, przeciwko domniemanemu naruszajacemu ten SEP — ZTE - ktéry zazadal
zawarcia umowy licencyjne;j.

W celu udzielenia odpowiedzi sadowi odsylajacemu i dokonania oceny slusznego charakteru takiego
powddztwa o stwierdzenie naruszenia wniesionego przez wlasciciela SEP-a przeciwko naruszajacemu
patent, z ktérym nie moglo zosta¢ osiagniete zadne porozumienie licencyjne, nalezy wywazy¢ z jednej
strony ochrone wolnej konkurencji, na podstawie ktérej prawo pierwotne, a w szczegélnosci
art. 102 TFUE, zakazuje naduzywania pozycji dominujacej, a z drugiej strony niezbedna gwarancje
praw wlasnoséci intelektualnej tego wilasciciela i jego prawo do skutecznej ochrony sadowej,
zagwarantowane, odpowiednio, przez art. 17 ust. 2 i art. 47 karty.

Jak sad odsylajacy twierdzi w postanowieniu odsylajacym, istnienie pozycji dominujacej nie zostalo
przed nim zakwestionowane przez strony w postepowaniu gtéwnym. Poniewaz pytania zadane przez
sad odsylajacy odnosza sie¢ wylacznie do istnienia naduzycia, nalezy poprzesta¢ na dokonaniu analizy
tego kryterium.
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W przedmiocie pytarn od pierwszego do czwartego i pytania pigtego w zakresie, w jakim dotyczy ono
powddztw wniesionych w celu uzyskania wycofania ze sprzedazy

Przez swe pytania od pierwszego do czwartego i pytanie pigte w zakresie, w jakim dotyczy ono
powddztw wniesionych w celu uzyskania wycofania ze sprzedazy, ktére to pytania nalezy rozpatrzyé¢
facznie, sad odsylajacy zmierza zasadniczo do ustalenia okolicznosci, w jakich wniesienie przez
przedsiebiorstwo zajmujace na rynku pozycje dominujaca i posiadajace SEP, ktére zobowiazalo sie
wobec organizacji normalizacyjnej do udzielania licencji osobom trzecim na warunkach FRAND,
powodztwa o stwierdzenie naruszenia majacego na celu zaniechanie naruszenia tego SEP-a lub
wycofanie ze sprzedazy produktéw, dla ktérych produkcji wspomniany SEP byl wykorzystywany,
nalezy uzna¢ za stanowiaca naduzycie praktyke sprzeczna z art. 102 TFUE.

Na wstepie nalezy przypomnie¢, Zze pojecie naduzywania pozycji dominujacej w rozumieniu
art. 102 TFUE jest pojeciem obiektywnym, odnoszacym si¢ do zachowan przedsiebiorstwa
zajmujacego pozycje dominujacy, ktére to zachowania na rynku, na ktérym — wlasnie ze wzgledu na
obecnos¢ tego przedsiebiorstwa — konkurencja jest juz ostabiona, stwarzaja przeszkode w utrzymaniu
istniejacego jeszcze na rynku poziomu konkurencji lub w jej rozwoju, wykorzystujac w tym celu $rodki
odmienne od s$rodkéw stosowanych w warunkach normalnej konkurencji miedzy towarami lub
ustugami, opartej na $§wiadczeniach podmiotéw gospodarczych (wyroki: Hoffmann-La Roche/Komisja,
85/76, EU:C:1979:36, pkt 91; AKZO/Komisja, C-62/86, EU:C:1991:286, pkt 69; a takze Tomra Systems
i in./Komisja, C-549/10 P, EU:C:2012:221, pkt 17).

W tym wzgledzie zgodnie z utrwalonym orzecznictwem wykonywanie prawa wylacznego zwiazanego
z prawem wlasnosci intelektualnej, a mianowicie — w postepowaniu gléwnym — prawa do wniesienia
powodztwa o stwierdzenie naruszenia, zalicza si¢ do prerogatyw wilasciciela prawa wlasnosci
intelektualnej w tym sensie, ze korzystanie z takiego prawa, nawet w przypadku przedsiebiorstwa
zajmujacego pozycje dominujaca, nie moze stanowi¢ samo z siebie naduzycia tej pozycji (zob. podobnie
wyroki: Volvo, 238/87, EU:C:1988:477, pkt 8 RTE i ITP/Komisja, C-241/91 P i C-242/91 P,
EU:C:1995:98, pkt 49; a takze IMS Health, C-418/01, EU:C:2004:257, pkt 34).

Jest jednak réwniez bezsporne, ze wykonywanie prawa wylacznego zwigzanego z prawem wlasnosci
intelektualnej przez wtasciciela tego prawa moze, w nadzwyczajnych okolicznosciach, prowadzi¢ do
zachowania stanowigcego naduzycie w rozumieniu art. 102 TFUE (zob. podobnie wyroki: Volvo,
238/87, EU:C:1988:477, pkt 9; RTE i ITP/Komisja, C-241/91 P i C-242/91 P, EU:C:1995:98, pkt 50;
a takze IMS Health, C-418/01, EU:C:2004:257, pkt 35).

Niemniej jednak, jak zauwazyl rzecznik generalny w pkt 70 opinii, nalezy podkresli¢, ze sprawa
w postepowaniu gléwnym wykazuje szczegdlne okoliczno$ci, ktére odrdzniaja ja od okolicznosci
lezacych u podstaw orzecznictwa przytoczonego w pkt 46 i 47 niniejszego wyroku.

Sprawa w postepowaniu gtéwnym charakteryzuje sie, po pierwsze, jak zauwaza sad odsylajacy, tym, ze
bedacy przedmiotem sporu patent jest konieczny dla spelnienia normy okreslonej przez organizacje
normalizacyjng, co czyni korzystanie z niego niezbednym dla kazdego konkurenta zamierzajacego
wytwarzaé produkty spetniajace norme, z ktéra jest on zwiazany.

Cecha ta odréznia SEP-y od patentéw, ktére nie sa konieczne dla spelnienia normy i ktére umozliwiaja
zwykle osobom trzecim wytwarzanie konkurencyjnych produktéw bez korzystania z danego patentu
i bez zaklécania podstawowych funkcji rozpatrywanego produktu.

Po drugie, sprawa w postepowaniu gféwnym wyrdznia si¢ tym, ze dany patent uzyskal status SEP-a
tylko w zamian za nieodwotalne zobowiazanie wlasciciela wobec danej organizacji normalizacyjnej
do gotowosci do udzielania licencji na warunkach FRAND, jak wynika to z pkt 15-17 i 22 niniejszego
wyroku.
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Chociaz wlasciciel patentu koniecznego bedacego przedmiotem sporu dysponuje prawem do wniesienia
powddztwa o zaniechanie naruszen lub o wycofanie ze sprzedazy, to okolicznos¢, ze patent ten uzyskal
status SEP-a, skutkuje tym, iz wlasciciel owego patentu moze uniemozliwi¢ pojawienie sie lub
utrzymanie na rynku takich produktéw wytwarzanych przez konkurentéw, a zatem zastrzec sobie
wytwarzanie takich produktéw.

W tych okolicznosciach i ze wzgledu na fakt, ze zobowiazanie do udzielenia licencji na warunkach
FRAND jest zrédltem uzasadnionych oczekiwan oséb trzecich, iz wlasciciel SEP-a faktycznie udzieli im
licencji na takich warunkach, odmowa udzielenia przez wlasciciela SEP-a licencji na tych samych
warunkach moze stanowi¢ zasadniczo naduzycie w rozumieniu art. 102 TFUE.

Z powyzszego wynika, ze ze wzgledu na powstale uzasadnione oczekiwania na charakter naduzycia
takiej odmowy mozna zasadniczo powola¢ si¢ wobec powddztw o zaniechanie naruszen lub
o wycofanie ze sprzedazy. Niemniej jednak wlasciciel patentu jest zobowiazany, na podstawie
art. 102 TFUE, tylko do udzielenia licencji na warunkach FRAND. Strony sporu w postepowaniu
gléwnym nie sa za$ zgodne co do wymogéw warunkéw FRAND w niniejszym przypadku.

W tym wypadku, aby unikna¢ sytuacji, w ktérej powddztwo o zaniechanie naruszen lub o wycofanie ze
sprzedazy moze zosta¢ uznane za stanowiace naduzycie, wlasciciel SEP-a powinien przestrzegaé
warunkow majacych na celu zapewnienie sprawiedliwej rownowagi danych intereséw.

W tym wzgledzie nalezy w nalezyty sposéb uwzgledni¢ szczegdlne okoliczno$ci prawne i faktyczne
niniejszej sprawy (zob. podobnie wyrok Post Danmark, C-209/10, EU:C:2012:172, pkt 26 i przytoczone
orzecznictwo).

Nalezy zatem uwzgledni¢ niezbedne egzekwowanie praw wlasnosci intelektualnej, o ktérym mowa
w szczegblnosci w dyrektywie 2004/48, ktdéra zgodnie z art. 17 ust. 2 karty przewiduje zespét srodkéw
prawnych przeznaczonych do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony wlasnosci intelektualnej na
rynku wewnetrznym oraz prawa do skutecznej ochrony sadowej gwarantowanej przez art. 47 karty, na
ktéra to ochrone skladaja sie rézne elementy, do ktérych zalicza sie prawo dostepu do sadu (zob.
podobnie wyrok Otis i in., C-199/11, EU:C:2012:684, pkt 48).

Ten wymoég wysokiego poziomu ochrony praw wlasnoséci intelektualnej oznacza, ze ich wlasciciel nie
moze zasadniczo zostaé pozbawiony mozliwosci skorzystania z powddztw mogacych zapewnic
skuteczne poszanowanie jego praw wylacznych i ze ich uzytkownik, jezeli nie jest ich wtascicielem, jest
zasadniczo zobowigzany do uzyskania licencji przed rozpoczeciem jakiegokolwiek uzywania.

O ile zatem podjete wobec organizacji normalizacyjnej przez wtlasciciela SEP-a nieodwotalne
zobowigzanie do gotowosci udzielania licencji na warunkach FRAND nie moze pozbawi¢
zagwarantowanych temu wlascicielowi w art. 17 ust. 2 i art. 47 karty praw ich istoty, o tyle uzasadnia
ono jednak nalozenie na niego obowigzku spelnienia szczegdélnych wymogéw przy okazji wniesienia
przeciwko domniemanym sprawcom naruszenia powdédztw o zaniechanie naruszen lub o wycofanie ze
sprzedazy.

W konsekwencji wlasciciel SEP-a, ktéry uwaza, ze 6w SEP jest przedmiotem naruszenia, nie moze bez
naruszenia art. 102 TFUE wnie$¢, nie uprzedziwszy domniemanego naruszajacego patent ani nie
zasiegnawszy uprzednio jego opinii, powodztwa o zaniechanie naruszen lub o wycofanie ze sprzedazy
przeciwko domniemanemu naruszajgcemu patent, nawet gdyby wspomniany SEP byl juz
wykorzystywany przez domniemanego naruszajacego patent.

Przed wniesieniem takich powddztw do wlasciciela rozpatrywanego SEP-a nalezy, po pierwsze,

powiadomienie domniemanego sprawcy zarzucanego naruszenia przez wskazanie tego SEP-a
i dokladne okreslenie sposobu, w jaki ten SEP zostal naruszony.

10 ECLILEU:C:2015:477



62

63

64

65

66

67

68

69

70

WYROK Z DNIA 16.7.2015 R. — SPRAWA C-170/13
HUAWEI TECHNOLOGIES

Jak bowiem wskazal rzecznik generalny w pkt 81 opinii, ze wzgledu na duza liczbe SEP-éw
wchodzacych w skiad normy takiej jak rozpatrywana w postepowaniu gtéwnym brak jest pewnosci, ze
podmiot naruszajacy jeden z tych SEP-6w na pewno wie, iz wykorzystuje on rozwigzanie objete
SEP-em, ktory jest jednoczesnie wazny i konieczny dla spelnienia normy.

Po drugie, po wyrazeniu przez domniemanego sprawce naruszenia woli zawarcia umowy licencyjnej na
warunkach FRAND do wlasciciela tego nalezy przekazanie temu sprawcy naruszenia pisemne;j,
konkretnej oferty umowy licencyjnej na warunkach FRAND, zgodnie ze zobowiazaniem podjetym
wobec organizacji normalizacyjnej, i dokladne okreslenie w szczegélnosci optaty licencyjnej i sposobu
jej obliczenia.

Jak bowiem wskazal rzecznik generalny w pkt 86 opinii, w przypadku gdy wtasciciel SEP-a zobowiazal
sie wobec organizacji normalizacyjnej do udzielenia licencji na warunkach FRAND, mozna oczekiwaé
od niego zlozenia takiej oferty. Ponadto w braku publicznej standardowej umowy licencyjnej
i ujawniania umoéw licencyjnych juz zawartych z innymi konkurentami wlasciciel SEP-a ma lepsze niz
domniemany sprawca naruszenia mozliwosci, by zbadaé, czy jego oferta spelnia warunek zakazu
dyskryminacji.

Do domniemanego sprawcy naruszenia nalezy natomiast uwzglednienie tej oferty z nalezyta
staranno$cia, zgodnie ze zwyczajowo przyjeta wlasciwa praktyka handlowa i w dobrej wierze, co
powinno by¢ okre§lane na podstawie kryteriow obiektywnych i co oznacza w szczegdlnosci brak
jakiegokolwiek przewlekania postgpowania.

Skoro domniemany sprawca naruszenia nie przyjmuje oferty, ktéra zostala mu zlozona, moze on
powolywac sie na charakter naduzycia powédztwa o zaniechanie naruszen lub wycofanie ze sprzedazy,
tylko jesli przedtozy danemu wilascicielowi SEP-a niezwlocznie i pisemnie konkretna kontroferte
odpowiadajaca warunkom FRAND.

Ponadto w przypadku gdy domniemany sprawca naruszenia korzysta z rozwigzan objetych SEP-em
przed zawarciem umowy licencyjnej, jego zadaniem jest — od momentu kiedy jego kontroferta
zostanie odrzucona — ustanowienie wlasciwego zabezpieczenia zgodnie ze zwyczajowo przyjeta
wlasciwa praktyka handlowa, na przyklad przez przedlozenie gwarancji bankowej lub przez zlozenie
do depozytu wymaganych kwot. Obliczenie kwoty tego zabezpieczenia powinno obejmowaé miedzy
innymi liczbe dokonanych juz dziatan zwiazanych z wykorzystaniem SEP-a, z ktérych domniemany
sprawca naruszenia powinien moc zlozy¢ rachunki.

Ponadto gdy w nastepstwie kontroferty domniemanego sprawcy naruszenia nie zostalo osiagniete
zadne porozumienie w przedmiocie szczegélowych warunkéw FRAND, strony maja mozliwosé
zadania, w drodze porozumienia, by optata licencyjna zostala okre$lona przez niezalezna osobe trzecia
w drodze niezwlocznej decyzji.

Wreszcie ze wzgledu na, po pierwsze, fakt, ze organizacja normalizacyjna, taka jak sporzadzajaca norme
bedaca przedmiotem w postepowaniu gléwnym, nie kontroluje w ramach procedury normalizacyjnej
ani waznosci patentéw, ani ich charakteru koniecznego dla spelnienia normy, ktéra sa one objete,
a z drugiej strony — prawa do skutecznej ochrony sadowej gwarantowanej przez art. 47 karty,
domniemanemu sprawcy naruszenia nie mozna zarzuca¢ kwestionowania, réwnolegle z negocjacjami
dotyczacymi udzielenia licencji, waznosci tych patentéw lub ich koniecznego charakteru dla spetnienia
normy, ktéra sa objete, lub ich rzeczywistego wykorzystywania, albo zastrzezenia sobie mozliwosci
uczynienia tego w przysztosci.

Do sadu odsylajacego nalezy zbadanie, czy powyzsze kryteria zostaly spelnione w niniejszej sprawie

w zakresie, w jakim sa one zgodne z rozpatrywanymi okoliczno$ciami majacymi znaczenie dla
rozstrzygniecia sporu w postepowaniu gtéwnym.
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Z calosci powyzszych rozwazan wynika, ze na pytania od pierwszego do czwartego i na pytanie piate
w zakresie, w jakim dotyczy ono powddztw wniesionych w celu uzyskania wycofania ze sprzedazy,
nalezy udzieli¢ odpowiedzi, iz art. 102 TFUE nalezy interpretowa¢ w ten sposéb, ze wlasciciel SEP-a,
ktéry zobowigzal sie nieodwolalnie wobec organizacji normalizacyjnej do udzielenia osobom trzecim
licencji na warunkach FRAND, nie naduzywa swojej pozycji dominujacej w rozumieniu tego artykulu,
wnoszac powodztwo o stwierdzenie naruszenia majace na celu zaniechanie naruszen jego patentu lub
wycofanie ze sprzedazy produktéw, do ktérych wytwarzania patent ten zostal wykorzystany, w sytuacji

gdy:

— przed wniesieniem wspomnianego powoédztwa z jednej strony powiadomil on domniemanego
sprawce zarzucanego naruszenia, wskazujac wspomniany patent i dokladnie okreslajac sposéb,
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, konkretna oferte umowy licencyjnej na takich warunkach, doktadnie okreslajac
w szczeg6lnosci optate licencyjna i sposéb jej obliczenia, oraz

— wspomniany sprawca naruszenia, kontynuujac korzystanie z rozpatrywanego patentu, nie
uwzglednia tej oferty z nalezyta starannoscia, zgodnie ze zwyczajowo przyjeta wlasciwa praktyka
handlowa i w dobrej wierze, co powinno by¢ okreslane na podstawie kryteriéw obiektywnych i co
oznacza w szczegolnosci brak jakiegokolwiek przewlekania postepowania.

W przedmiocie pytania pigtego w zakresie, w jakim dotyczy ono powddztw wniesionych w celu
uzyskania ztozenia rachunkow lub zasqdzenia odszkodowania

Przez pytanie piate w zakresie, w jakim dotyczy ono powddztw wniesionych w celu uzyskania zlozenia
rachunkéw lub zasadzenia odszkodowania, sad odsylajacy zmierza zasadniczo do ustalenia, czy
art. 102 TFUE nalezy interpretowa¢ w ten sposéb, ze zakazuje on przedsiebiorstwu zajmujacemu
pozycje dominujaca na rynku i posiadajacemu SEP, ktére zobowigzalo si¢ wobec organizacji
normalizacyjnej do udzielania licencji na warunkach FRAND, wniesienia przeciwko domniemanemu
naruszajacemu SEP powddztwa o stwierdzenie naruszenia, majacego na celu zlozenie rachunkéw
dotyczacych dokonanych dzialan zwiazanych z wykorzystaniem tego SEP-a lub zasadzenia
odszkodowania z tytutu tych dziatan.

Jak wynika z pkt 52 i 53 niniejszego wyroku, wykonywanie przez wlasciciela SEP-a jego praw wlasnosci
intelektualnej przez wytoczenie powddztw o zaniechanie naruszen lub o wycofanie ze sprzedazy moze
w okolicznosciach takich jak w postepowaniu gléwnym zosta¢ uznane za naduzycie, poniewaz
powddztwa takie moga wykluczy¢ pojawienie sie lub utrzymanie na rynku produktéw zgodnych
z dana norma, ktére sa wytwarzane przez konkurentéw.

Wedlug za$ opisu zawartego w odestaniu odsylajacym wniesione przez wlasciciela SEP-a powddztwa
o stwierdzenie naruszenia, majace na celu albo zlozenie rachunkéw dotyczacych dokonanych dziatan
zwigzanych z wykorzystaniem tego SEP-a, albo zasadzenie odszkodowania naleznego z tytulu tych
dzialani, nie maja bezposredniego skutku w zakresie pojawienia si¢ lub utrzymania na rynku
produktéw zgodnych z dana norma, ktére sa wytwarzane przez konkurentéw.

W konsekwencji w okoliczno$ciach takich jak w postepowaniu gléwnym powyzsze powddztwa nie
moga zosta¢ uznane za stanowiace naduzycie na podstawie art. 102 TFUE.

W zwigzku z powyzszym na pytanie piate w zakresie, w jakim dotyczy ono powddztw wniesionych
w celu uzyskania zlozenia rachunkéw lub zasadzenia odszkodowania, nalezy udzieli¢ odpowiedzi, ze
art. 102 TFUE nalezy interpretowa¢ w ten sposéb, iz nie zakazuje on, w okolicznosciach takich jak
w postepowaniu gléwnym, przedsiebiorstwu zajmujacemu pozycje dominujaca na rynku
i posiadajacemu SEP, ktére zobowiazalo sie wobec organizacji normalizacyjnej do udzielania licencji
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na warunkach FRAND, wniesienia przeciwko domniemanemu naruszajacemu SEP powoédztwa
o stwierdzenie naruszenia, majacego na celu zlozenie rachunkéw dotyczacych dokonanych dzialan
zwigzanych z wykorzystaniem tego SEP-a lub zasadzenia odszkodowania z tytulu tych dziatan.

W przedmiocie kosztow

Dla stron w postepowaniu gléwnym niniejsze postepowanie ma charakter incydentalny, dotyczy
bowiem kwestii podniesionej przed sadem odsylajacym, do niego zatem nalezy rozstrzygme;ae
o kosztach. Koszty poniesione w zwiazku z przedstawieniem uwag Trybunalowi, inne niz koszty stron
w postepowaniu gtéwnym, nie podlegaja zwrotowi.

Z powyzszych wzgledéw Trybunal (piata izba) orzeka, co nastepuje:

1)

2)

Artykul 102 TFUE nalezy interpretowac¢ w ten sposdb, ze wlasciciel patentu koniecznego dla
spelnienia normy okreslonej przez organizacje normalizacyjna, ktéory zobowiazal sie
nieodwolalnie wobec tej organizacji normalizacyjnej do udzielenia osobom trzecim licencji
na warunkach uczciwych, rozsadnych i niedyskryminacyjnych, zwanych FRAND (,fair,
reasonable and non-discriminatory”), nie naduzywa swojej pozycji dominujacej
w rozumieniu tego artykulu, wnoszac powdédztwo o stwierdzenie naruszenia majace na celu
zaniechanie naruszen jego patentu lub wycofanie ze sprzedazy produktéw, do ktérych
wytwarzania patent ten zostal wykorzystany, w sytuacji gdy:

— przed wniesieniem wspomnianego powoddztwa z jednej strony powiadomil on
domniemanego sprawce zarzucanego naruszenia, wskazujac wspomniany patent
i dokladnie okreslajac sposob, 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, konkretna oferte
umowy licencyjnej na takich warunkach, dokladnie okreslajac w szczegodlnosci oplate
licencyjna i sposéb jej obliczenia, oraz

— wspomniany sprawca naruszenia, kontynuujac korzystanie z rozpatrywanego patentu, nie
uwzglednia tej oferty z nalezyta starannoscia, zgodnie ze zwyczajowo przyjeta wlasciwa
praktyka handlowa i w dobrej wierze, co powinno by¢ okreslane na podstawie kryteriow
obiektywnych i co oznacza w szczeg6lnosci brak jakiegokolwiek przewlekania
postepowania.

Artykul 102 TFUE nalezy interpretowac¢ w ten sposdb, iz nie zakazuje on, w okolicznosciach
takich jak w postepowaniu gléwnym, przedsiebiorstwu zajmujacemu pozycje dominujaca na
rynku i posiadajacemu patent konieczny dla spelnienia normy okreslonej przez organizacje
normalizacyjng, ktore zobowiazalo si¢ wobec organizacji normalizacyjnej do udzielania
licencji na warunkach FRAND, wniesienia przeciwko domniemanemu naruszajacemu jego
patent powddztwa o stwierdzenie naruszenia majacego na celu zlozenie rachunkéw
dotyczacych dokonanych dzialan zwiazanych z wykorzystaniem tego patentu lub zasadzenia
odszkodowania z tytulu tych dzialan.

Podpisy
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