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Zdaniem rzecznika generalnego Melchiora Watheleta, wtasciciel patentu
koniecznego dla spelnienia normy moze by¢ zobowigzany do ztozenia konkretnej
oferty zawarcia umowy licencyjnej podmiotowi naruszajacemu patent przed
wniesieniem przeciwko niemu powodztwa o zaniechanie naruszen

Ma to miejsce wowczas, gdy wtasciciel patentu posiada pozycje dominujgcg i zobowigzat sie
wobec organizacji normalizacyjnej do udzielania osobom trzecim licencji na uczciwych, rozsgdnych
i niedyskryminacyjnych warunkach, za$ podmiot naruszajgcy patent jest gotowy, zdecydowany
i zdolny do zawarcia takiej umowy licencyjnej

Huawei, chinskie przedsiebiorstwo dziatajgce w sektorze telekomunikacyjnym, jest wtascicielem
patentu europejskiego uznanego za ,konieczny” dla spetnienia normy ,Long Term Evolution” (LTE)
okreslonej przez Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (,ETSI”). Norma LTE dotyczy
bezprzewodowego przesylu danych nastepnej generacji (mianowicie czwartej generacji). Kazdy,
kto stosuje norme LTE, korzysta w spos6b nieunikniony z patentu Huawei, w zwigzku z czym 6w
patent jest uznawany za ,konieczny”. Huawei zgtosita swéj patent ETSI, ktérego jest czionkiem.
Ponadto zobowigzata sie wobec ETSI do udzielania licencji osobom trzecim na uczciwych,
rozsgdnych i niedyskryminacyjnych warunkach, powszechnie okreslanych w jezyku angielskim
jako FRAND (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory terms).

ZTE, chinska grupa przedsiebiorstw, sprzedaje w Niemczech, oprocz innych produktéw, stacje
bazowe z oprogramowaniem LTE, w zwigzku z czym ZTE automatycznie wykorzystuje patent
Huawei. Poniewaz rozmowy miedzy Huawei iZTE w sprawie mozliwosci zawarcia umowy
licencyjnej na warunkach FRAND okazaly sie bezowocne, Huawei wniosta do Landgericht
Dusseldorf (sadu krajowego w Dusseldorfie, Niemcy) przeciwko ZTE powodztwo o stwierdzenie
naruszenia. W ramach tego powodztwa Huawei domaga sie zaniechania naruszen, ziozenia
rachunkéw, wycofania produktéow ze sprzedazy oraz odszkodowania. Zdaniem ZTE to powddztwo
0 zaniechanie naruszen stanowi naduzycie pozycji dominujgcej, poniewaz ZTE byta gotowa
negocjowac uzyskanie licenciji.

Sad niemiecki zadat Trybunatowi Sprawiedliwosci szereg pytan. Otéz sad ten chce ustali¢, czy —
a jezeli tak, to w jakich warunkach — powoOdztwo o stwierdzenie naruszenia wytoczone przez
wiasdciciela patentu ,koniecznego dla spetnienia normy okreslonej przez organizacje
normalizacyjng” (SEP) przeciwko producentowi produktéw spetniajgcych te norme stanowi
naduzycie pozycji dominujgcej w rozumieniu prawa konkurencji Unii, jezeli wtasciciel zobowigzat
sie do udzielania licencji na warunkach FRAND".

W przedtozonej dzisiaj opinii rzecznik generalny Melchior Wathelet zauwazyt przede wszystkim, ze
Landgericht Dusseldorf wychodzi z zatozenia, iz Huawei posiada pozycje dominujgca. Rzecznik
generalny zwrdcit jednak uwage, ze fakt posiadania SEP-a przez dane przedsigbiorstwo nie musi

! Biorgc pod uwage te pytania, rzecznik generalny ograniczyt swg analize wytgcznie do prawa konkurencji,

a w szczegolnosci do kwestii naduzycia pozycji dominujgcej. Nie oznacza to jednak, ze omawiana problematyka, ktorej
powstanie wigze sie w jego przekonaniu gtéwnie z niejasnym charakterem samego pojecia i tresci warunkéw FRAND,
nie moze byé odpowiednio, a nawet lepiej rozstrzygnieta w ramach innych gatezi prawa lub poprzez mechanizmy inne
niz mechanizmy prawa konkurenciji.
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koniecznie oznaczaé, iz korzysta ono z pozycji dominujgcej oraz ze zadaniem sadu krajowego jest
zbadanie indywidualnie w kazdym przypadku, czy taka sytuacja rzeczywiécie ma miejsce’.

Majac powyzsze na wzgledzie, rzecznik generalny zaproponowat, by na pytania skierowane przez
Landgericht Disseldorf odpowiedzie¢ w nastepujacy sposob:

Wiasciciel patentu koniecznego dla spetnienia normy (SEP), ktéry zobowigzat sie wobec
organizacji normalizacyjnej do udzielania osobom trzecim licencji na uczciwych, rozsgdnych
i niedyskryminacyjnych warunkach (FRAND), naduzywa swojej pozycji dominujacej’, jesli
wystepuje do sadu zwnioskiem o zastosowanie $rodkéw naprawczych lub z powddztwem
0 zaniechanie naruszen przeciwko podmiotowi naruszajgcemu patent® (ktore to wnioski moga
doprowadzi¢ — gdy zostang uwzglednione — do wykluczenia z rynkéw objetych normg produktow
i ustug podmiotu naruszajgcego SEP-a), oile zostanie wykazane, ze wlasciciel patentu
koniecznego dla spetnienia normy nie wypetnit swojego zobowigzania, pomimo iz podmiot
naruszajgcy patent okazuje sie obiektywnie gotowy, zdecydowany izdolny do zawarcia takiej
umowy licencyjne;j.

Wywigzanie sie z tego zobowigzania oznacza, ze przed ztozeniem do sadu wniosku
0 zastosowanie srodkéw naprawczych lub przed wniesieniem powoddztwa o zaniechanie
naruszen oraz pod rygorem stwierdzenia naduzywania pozycji dominujgcej wiasciciel SEP-a
powinien pisemnie powiadomi¢ domniemanego sprawce naruszenia o przedmiotowym naruszeniu
patentu, podajac nalezyte uzasadnienie oraz wskazujgc wtasciwego SEP-a, jak réwniez sposob,
w jaki patent zostat naruszony przez tego sprawce naruszenia, chyba ze zostanie wykazane, iz
domniemany sprawca haruszenia zostat otym w pemni poinformowany. Wiasciciel SEP-a
powinien w kazdym razie przekaza¢é domniemanemu sprawcy naruszenia pisemng oferte
umowy licencyjnej na warunkach FRAND, ktéra powinna zawiera¢ wszystkie warunki, jakie
zwykle znajdujg si¢ w licencji w danym sektorze dziatalnosci, w szczegélnosci doktadna
wysokos$¢ oplaty licencyjnej oraz sposob, w jaki zostata ona obliczona.

Podmiot naruszajgcy patent powinien odpowiedzie¢ na te oferte z nalezytg starannoscia i powaga.
Jesli nie akceptuje oferty wiasciciela SEP-a, powinien niezwtocznie przedtozyé mu rozsadng
pisemng kontroferte w odniesieniu do warunkéw, z ktérymi sie nie zgadza. Wystgpienie
z wnioskiem o zastosowanie s$rodkéw naprawczych lub wniesienie powddztwa o zaniechanie
naruszen nie stanowi naduzycia pozycji dominujgcej, jezeli zachowanie podmiotu naruszajgcego
patent jest czysto taktyczne lub obliczone na zwioke lub niepowazne.

Jezeli negocjacje nie zostaty rozpoczete lub sg bezowocne, zachowanie domniemanego sprawcy
naruszenia nie moze by¢ uznane za obliczone na zwloke lub niepowazne, skoro wnioskuje on
o ustalenie warunkéw FRAND albo przez sad, albo przez sad arbitrazowy. W tym przypadku jest
uzasadnione, aby witasciciel SEP-a skierowat do podmiotu naruszajgcego patent wniosek
0 ustanowienie gwarancji bankowej w celu uiszczenia optat licencyjnych lub o ztozenie kwoty
tymczasowej do depozytu w sadzie lub sadzie arbitrazowym ztytulu dotychczasowego
i przysztego korzystania z jego patentu.

Zachowania podmiotu naruszajgcego patent podczas negocjowania umowy licencyjnej na
warunkach FRAND nie mozna rowniez uzna¢ za obliczone na zwioke lub niepowazne, jezeli
zastrzega on sobie prawo, po zawarciu takiej umowy licencyjnej, do zakwestionowania przed

2 Skoro okoliczno$¢, ze kazda osoba korzystajaca z normy okreslonej przez organizacie normalizacyjng musi

bezwzglednie korzystaé z rozwigzania objetego SEP-em (co wymaga przyznania licencji przez wtasciciela tego patentu),
mogtaby prowadzi¢ do powstania wzruszalnego domniemania istnienia pozycji dominujgcej po stronie wtasciciela tego
patentu, rzecznik generalny M. Wathelet uwaza, ze powinna istnie¢ mozliwosé obalenia tego domniemania przez
konkretne i szczegotowe informacije.

W $wietle art. 102 TFUE.

* Na podstawie, odpowiednio, art. 10 iart. 11 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw wtasnosci intelektualnej (Dz.U. L 157, s. 45).
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sgdem lub sgdem arbitrazowym waznosci patentu, korzystania z niego oraz okolicznosci, ze patent
jest konieczny®.

Whiesienie przez wiasciciela SEP-a powoddztwa o ztozenie rachunkéw nie stanowi naduzycia
pozycji dominujgcej. Na sadzie krajowym spoczywa obowigzek zapewnienia, aby ten srodek
prawny byt rozsadny i proporcjonalny.

Wystgpienie przez wiasciciela SEP-a do sgdu zwnioskiem o odszkodowanie za podjete
W przesziosci dziatania zwigzane z wykorzystaniem patentu, ktéry to wniosek ma na celu
wytgcznie uzyskanie rekompensaty za wcze$niejsze naruszenia jego patentu, nie stanowi
naduzycia pozycji dominujgce;j.

UWAGA: Opinia rzecznika generalnego nie wigze Trybunatu Sprawiedliwosci. Zadanie rzecznikéw
generalnych polega na przedktadaniu Trybunatowi, przy zachowaniu catkowitej niezaleznosci, propozyciji
rozstrzygnie¢ prawnych w sprawach, ktére rozpatrujg. Sedziowie Trybunatu rozpoczynajg wiasnie obrady
w tej sprawie. Wyrok zostanie wydany w terminie pdzniejszym.

UWAGA: Odestanie prejudycjalne pozwala sgdom panstw czionkowskich, w ramach rozpatrywanego przez
nie sporu, zwrdci¢ sie do Trybunatu z pytaniem o wyktadnie prawa Unii lub o ocene waznosci aktu Unii.
Trybunat nie rozpoznaje sporu krajowego. Do sadu krajowego nalezy rozstrzygniecie sprawy zgodnie
z orzeczeniem Trybunatu. Orzeczenie to wigze wten sam sposob inne sady krajowe, ktére spotkajg sie
z podobnym problemem.

Dokument nieoficjalny, sporzgdzony na uzytek mediéw, ktory nie wigze Trybunatu SprawiedliwoSci.
Petny tekst opinii jest publikowany na stronie internetowej CURIA w dniu ogfoszenia.

Osoba odpowiedzialna za kontakty z mediami: Ireneusz Kolowca @& (+352) 4303 2793

® Rzecznik generalny podkresla w tym wzgledzie, ze ETSI nie sprawdza ani waznosci, ani istotnego charakteru
wiasnosci intelektualnej, o ktérej zostat on poinformowany przez jednego ze swoich cztonkéw. W przypadku normy LTE
wydaje sie, ze do ETSI zgtoszono ponad 4 700 patentéw jako patenty konieczne i ze w znacznej czesci patenty te mogty
nie by¢ wazne lub konieczne dla spetnienia normy.
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