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Nokta, Technologies Oy, [...] Espoo, Finlandia,
strona powodowa,
[...]
przeciwko

Daimler AG, [...] Stuttgart,

strona pozwana,

[.]
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Interwenienci po stronie pozwanej:

1.  Continental Automotive GmbH, [...] Regensburg,

[...][Or.2]

2.  Continental Automotive Hungary Kft., [...] Veszprem, Wegry,
[...]

3.  BURY Sp. z.0.0., [...] Mielec, Polska,

[...]

4. TomTom Sales BV, [...] Montrouge, Francja,

[...]

5.  Peiker acustic GmbH, [...] Friedrichsdorf,

[...]

6. Robert Bosch GmbH, [...] GerlingenSchillerhohe,
[...]

7. Huawei Technologiés Deutschland GmbH, [...] Dusseldorf,

8.  TomTomanternationahB.V.4["..] Amsterdam, Niderlandy, [Or. 3]

9. gSierraWireless S.A., [...] ISSY LES MOULINEAUX [...], Francja,
.

Landgericht Dusseldorf, izba cywilna 4c [...]
postanowik

[.]

Il.  Trybunalowi Sprawiedliwosci Unii Europejskiej zostaja przedtozone
nastepujace pytania prejudycjalne:
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A. Czy istnieje obowigzek udzielenia licencji w pierwszej kolejnosci
dostawcom?

1.

Czy w ramach obrony przed powodztwem o stwierdzenie naruszenia
patentu, majacym na celu zaniechanie naruszen i wytoczonym przez
wlasciciela patentu koniecznego do spetnienia normy ustalonej przez
organizacje normalizacyjng (zwanego dalej ,,patentem SEP”), ktory
nicodwolalnie zobowigzal si¢ wobec tej organizacji do udzielenia
licencji na warunkach FRAND kazdej osobie trzeciej,
przedsigbiorstwo usytuowane na poéOzniejszym etapie obrotu
gospodarczego moze powotaé si¢ na zarzut naduzyeiay, pozycji
dominujgcej w rozumieniu art. 102 TFUE, jezeli notma, do speinienia
ktorej patent jest konieczny, badz pewna jej czgs$C, \zostatay juz
wdrozona W produkcie wstepnym nabytym._przez strong, pozwang
W postepowaniu 0 stwierdzenie naruszenia patentu, ‘ktorego ‘dostawcy
zamierzajacy uzyskaé licencje spotykajassie 'z odmowasprzyznania im
przez wlasdciciela patentu nieograniczonej s licencji [Or. 4] na
warunkach FRAND w odniesienig do, wszystkichyistotnych z punktu
widzenia prawa patentowego zastosowan adotyezacych produktow
wdrazajacych owg norme?

a) Czy dotyczy to W szczegblnosci przypadku, gdy zgodnie ze
zwyczajami panujacymi W danej branzy dystrybucji produktow
koncowych g kwestia “dostepnodeci  patentow  zastosowanych
w dostarezane), “eze$ei zostaje wyjasniona W drodze nabycia
licencji przez dostawedw?

b) Czy pierwszenstwo udzielania licencji dotyczy dostawcoéw na
kazdym szczebluy tanicucha dostaw, czy tez jedynie dostawcy
bezposrednie poprzedzajacego sprzedawce produktu koncowego
w taficuchu sprzedazy? Czy réwniez W tym przypadku decyduja
2wyczaje obrotu handlowego?

Czy, 7zakaz naduzywania pozycji dominujacej wymaga udzielenia
dostawcy odrebnej, nieograniczonej licencji na warunkach FRAND na
istothe z punktu widzenia prawa patentowego zastosowania produktow
widrazajacych norme¢ W tym znaczeniu, ze sprzedawca koncowy (oraz
w danym przypadku odbiorcy na wczesniejszym etapie obrotu
gospodarczego) nie musza juz ze swojej strony uzyskiwac¢ oddzielnej
licencji od wlasciciela patentu SEP, aby unikng¢ naruszenia patentu
w przypadku zgodnego z przeznaczeniem zastosowania dostarczanej
czescei?

W przypadku udzielenia na pierwsze pytanie prejudycjalne odpowiedzi
przeczacej: czy art. 102 TFUE ustanawia jako$ciowe, ilosciowe lub
inne wymagania dotyczace kryteriow, wedlug ktorych wiasciciel
patentu koniecznego do spehlienia normy decyduje 0 tym, wobec
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ktorych potencjalnych sprawcdéw naruszenia patentu na roéznych
szczeblach tego samego tancucha produkcji i sprzedazy wystapi on
z powddztwem o stwierdzenie naruszenia patentu, majacym na celu
zaniechanie tego naruszenia?

B. Konkretyzacja wymagan wynikajacych z orzeczenia Trybunalu w sprawie
Huawei/ZTE (wyrok z dnia 16 lipca 2015 r., C-170/13):

1.

Czy niezaleznie od tego, ze obowigzki dziatania cigzace wzajemnie na
wiascicielu patentu SEP ina jego uzytkowniku [Or. 5] ‘(zgloszenie
naruszenia, wniosek o0 udzielenie licencji, zlozeniey, oferty na
warunkach FRAND, zlozenie oferty udzielenia dicencji ‘dostawcy
majacemu  pierwszenstwo uzyskania licencji) “powinny Zzestac
wykonane na etapie przedsgdowym, istnieje mozliwos¢ skutecznego
prawnie wykonania w toku postgpowania sgdowego tych obowiazkow,
ktore zostaly zaniechane na etapie przedsagdowym?

Czy jedynie wowczas mozna uznacs ze wzytkownik patentu wystapit
z powaznym wnioskiem 0 udzielenie™ylicencji,sgdy" na podstawie
wszechstronnej oceny wszystkieh towarzyszacych okolicznosci mozna
jasno i jednoznacznie stwierdzic jisthienie po ‘Stronie uzytkownika
patentu SEP woli izamiaru zawarcia ‘zwiascicielem tego patentu
umowy licencyjnej na warunkach ERAND, niezaleznie od tego jaka
moglaby by¢ szczegotowa tres¢ tychwarunkow (ktorej w przypadku
braku sformutowaniasw tym memencie oferty licencyjnej nie mozna
W ogole jeszcze przewidziec)?

a) Czy sprawca, naruszenia, ktory przez kilka miesigcy nie
odpowiada ha pewiadomienie o naruszeniu, daje w ten sposéb
zasadniczo, do, zrozumienia, ze nie jest zainteresowany
uzyskaniem<, licencji, wzwigzku zczym — pomimo
sformufowanego ustnie wniosku o udzielenie licencji — nalezy
uzna¢ ten wniosek za nieistniejacy, wskutek czego powodztwo
wiascicicla patentu SEP 0 zaniechanie naruszen powinno zostac¢
uwzglednione?

B)e’ Czy na podstawie warunkow licencji, ktore uzytkownik patentu
SEP przedstawit w ramach kontroferty, mozna uzna¢, ze wniosek
0 udzielenie licencji nie istnieje, z tym skutkiem, ze powddztwo
wlasciciela patentu SEP 0 zaniechanie naruszen zostanie
uwzglednione bez uprzedniego zbadania, czy wtasna oferta
licencyjna wiasciciela patentu SEP (poprzedzajaca kontroferte
uzytkownika tego patentu) jest w ogdle zgodna z warunkami
FRAND?

c) Czy taki wniosek jest w kazdym razie niedopuszczalny wtedy,
gdy zawarte w kontrofercie warunki licencji, na podstawie
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ktorych nalezaloby uzna¢ wniosek o udzielenie licencji za
nieistniejacy, sa to warunki tego rodzaju, ze ich niezgodnosé
z warunkami FRAND nie jest ani oczywista ani stwierdzona
W orzecznictwie sadow najwyzszych instancji? [Or. 6]

Uzasadnienie:

Strona powodowa dochodzi od strony pozwanej zaniechania naruszenyudzielenia
informacji i ztozenia rachunkow oraz stwierdzenia obowiagzku naprawienia szkody
co do istoty z tytutu naruszenia niemieckiej czgséci jej patentugeuropejskiego EP
2 087 629 B1 (zwanego dalej: ,,patentem objetym powodztwem®). [..].

Patent objety powoddztwem dotyczy procesu przeSytw, danych w,systemie
telekomunikacyjnym, ktory wedlug ustalen sadu odsylajacego,jest konieezny do
spetnienia normy Long Term Evolution-Standard{LTE).\Norma,LTEgjest normag
telefonii komorkowej czwartej generacji ustalona przez konsorcjum 3 GPP (3rd
Generation Partnership Project), do ktorego nalezy ‘miedzy “inmymi European
Telecommunication Standards Institute (ESI):

W dniu 17 wrzesnia 2014 r. spotkaydominujaca Strony powodowej i pierwotna
zglaszajaca patent objety powodztwem, Nokia.Corporation, dokonata wobec ETSI
zgloszenia patentu objetego poweédztwem 1 oswiadczyta, ze uwaza patent objety
powodztwem za konieczny“de, spetnienia normy LTE. Jednoczes$nie zlozyta
wobec ETSI o$wiadczenie FRAND, W ktorym zobowigzala si¢ do udzielania
licencji osobom trzecim na,sprawiedliwyeh, rozsadnych i niedyskryminacyjnych
warunkach (zwanych dalgj,,,warunkami FRAND”).

Strona pozwana,\majgca, siedzibe ‘W Stuttgarcie, jest producentem samochodow
osobowych, I"pojazdéw uzytkewych reklamowanych i sprzedawanych m. in. pod
markag Mercedes, Benz. Qprocz tego oferuje ona rozne ustugi w sektorze
mobilnoscini finanséw. W pojazdach pozwanej zamontowane sa m. in. tak zwane
jednostki"ECUsw(Telematics Control Units) umozliwiajace potaczenie pojazdow
z Internetemy, Wyszczegolnosci za posrednictwem sieci LTE. Uzytkownicy
pojazdow moga dzigki temu korzysta¢ z ustug internetowych takich jak na
przyktad, “streaming muzyki lub danych lub zaopatrzy¢ swoje pojazdy
w aktualizacje za posrednictwem pozwanej (over the air) bez koniecznosci
odwiedzania w tym celu warsztatu. Ponadto TCUs sg bezwzgl¢dnie konieczne do
rejestracji oraz eksploatacji isprzedazy pojazdow [Or.7], poniewaz za
posrednictwem tych modutow udostgpniana jest wymagana ustawowo funkcja
potaczenia alarmowego (eCall).

TCUs nie sa produkowane przez samg pozwang, lecz w wielostopniowym
fancuchu produkcji. Pozwana nabywa TCUs gotowe do montazu od swoich
bezposrednich dostawcoéw (tak zwanych dostawcow Tier 1). Ze swojej strony
dostawcy Tier 1 nabywajg od dalszych dostawcow (tak zwanych dostawcoéw Tier
2) NADs (Network Access Devices) niezbedne do produkcji TCUs. Z kolei
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dostawcy Tier 2 otrzymuja chipy wymagane do NADs od swoich dostawcow
(dostawcow Tier 3).

Po raz pierwszy w marcu 2016 r. strona powodowa zwrocita uwagg pozwanej na
naruszenie w szczego6lnos$ci patentu objetego powodztwem. Strona pozwana
zareagowata na to pismem z dnia 10 czerwca 2016 r. W dniach 9 listopada 2016 r.
I 27 lutego 2019 r. strona powodowa zaoferowata pozwanej udzielenie licencji na
korzystanie miedzy innymi Z patentu objgtego powodztwem aw marcu 2019 r.
wniosla powodztwo ztytulu naruszenia patentu. W dniach 19 maja 2019r.
1 10 czerwca 2020 r. strona pozwana przekazata stronie powodowej kontroferte.
W dniu 17 maja 2017 r. w odpowiedzi na wnioski 0 udzielenie diceéncii, ztozone
przez dostawcdw pozwanej Tier 1 i Tier 2 na etapie przedsgdowymyzaoferowano
dostawcom Tierl warunki umowne pod nazwa model Tier 1. Zgodnie,z modelem
Tier 1 dostawcy Tier 1 maja zapewnia¢ swoim klientom licengj¢ na portfel strony
powodowej, to znaczy dostawcy Tier 1 powinni ptacic¢ za licencje udzielong tylko
producentom samochodow. Tak zwany model licengji CWCL (Connected Vehicle
Value Chain) z dnia 27 lipca 2019 r. przewiduje wiuzupetnieniu medelu Tier 1, Ze
dostawcom przyznawana jest indywidualna® @graniczona, licencja na badania
I rozwdj oraz produkcje Connected-Cars, poza tym jednak zapewniaja oni licencje
swoim klientom, przy czym oni sami powinni zostac upowaznieni do produkcji
TCU na podstawie tak zwanego, prawa psHave-Made” przyznawanego im
(wzajemnie) przez producenta samochodow.

Po rozprawie przeprowadzonej przed“sadem odsytajacym w dniu 3 wrzesnia
2020 r. strona powodowagdztozyta, kolejng ‘oferte dostawcom Tier 1 Continental,
Bosch, Bury, TomTom, Peiker,"Renault, Harman i Fico Mirrors (,,Automotive
License Agreement”, oferta licencyjna, ALA”) przewidujaca dla tych dostawcow
indywidualng nieegraniczona licencj¢ ‘na produkcje 1 sprzedaz oraz licencj¢ dla
klientow produ€entéwrsamochoddws I'innych ewentualnych klientow dostawcow.
Taka sama %efertehotrzymata réwniez firma Huawei. Strona powodowa nie
zaoferowata licencji Ubiegajacemu si¢ 0 udzielenie licencji dostawcy Tier 2 Sierra
[Or. 8] Wireless.

Strona powodewawuwaza, ze jako wiasciciel patentu SEP moze swobodnie
deecydowac otymy,na jakim szczeblu ztozonego tancucha produkcji i dostaw sg
udzielaney licencje na warunkach FRAND. W tym wzgledzie nie jest ona
zobowigzana “do udzielenia licencji w pierwszej kolejnosci dostawcom. Przy
wyborze [licencjobiorcow nalezy uwzgledniaé aspekty efektywno$ci i wartosé
technologii. Licencjonowanie na wczesniejszym etapie produkcji nie prowadzi
rowniez do wyczerpania prawa z tym skutkiem, ze kolejne podmioty gospodarcze
nie moga czerpac korzysci z odpowiedniej licencji. Wiasciciel patentu SEP musi
mie¢ ponadto mozliwos¢, réwniez niezaleznie od ewentualnie istniejacej juz
praktyki branzowej, ustanowienia wlasnej, niedyskryminujacej praktyki
licencjonowania. Nie stoi temu na przeszkodzie wynikajacy z art. 102 TFUE
zakaz naduzywania pozycji dominujacej na rynku dotyczacy wiascicieli patentow
koniecznych do spetnienia normy. Nie kazdy szczebel wielostopniowego tancucha
produkcji ma prawo do indywidualnej, peinej licencji, poniewaz — w §wietle
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obowiazkdw cigzagcych na wlascicielu patentu koniecznego do spetnienia normy
na mocy prawa konkurencji — wystarczy, aby poszczegolnym szczeblom
umozliwiony zostal umozliwiony dostep do znormalizowanej technologii.
Ponadto pozwana nie ma zamiaru uzyskania licencji, poniewaz stale powolywata
si¢ na korzystanie z licencji przez jej dostawcow.

Strona pozwana uwaza, ze z art. 102 TFUE, jak tez z deklaracji FRAND zlozonej
przez nig samg tudziez jej poprzedniczke prawng wobec ETSI wynika, ze
wiasciciel patentu SEP musi zaoferowa¢ indywidualng nieograniczong licencj¢ na
wszystkie istotne z punktu widzenia prawa patentowego zastosowania patentu
SEP kazdemu chetnemu podmiotowi ubiegajacemu si¢ 0 licen¢jg. “Licencja
powinna zatem zosta¢ udzielona W pierwszej kolejnosci “ubiegajgeym si¢
o licencje dostawcom, co jest rowniez zgodne ze standardowym, sposebem
postepowania W przemysle motoryzacyjnym. Nie mozna stosowaé regut z innyeh
branz, poniewaz W przemysle motoryzacyjnym powszechnasi efektywna jest
praktyka polegajaca na tym, ze producenci samoehodéw otrzymuja 0d swoich
dostawcow komponenty wolne od praw osob trzecich. Nie jest wystarczajace
umozliwienie dostawcy jedynie dostgpu do chromionejtechnologii, przyktadowo
za posrednictwem dziatajacych na wyzszym szezeblu fancucha dostaw tak
zwanych praw ,,Have-Made”. W tym ¢wzgledzie dostawea nie moze bowiem
prowadzi¢ niezaleznej dziatalno$ci gospodarczej,halbowiem jest on zalezny od
(obligacyjnej) lojalno$ci kontraktowe) swojego klientaswobec wilasciciela patentu
SEP. Dlatego tez pozwana mozépodnigs¢ zarowno wiasny, jak rOwniez powotany
przez jej dostawcow dziatajaeychyw charakterzetinterwenientow [Or. 9] zarzut
naruszenia prawa konkureneji.

Zdaniem interwenientow, strona powodowa narusza cigzacy na niej na mocy
prawa konkurengji, obowigzek zaoferowania indywidualnej nieograniczonej
licencji na warunkach"RRAND, kazdemu, kto zada udzielenia takiej licencji. Sami
interwenienci, chca, uzyskad, taka licencje 1 wystapili z wnioskiem do strony
powodowej.o przekazanieyoferty FRAND. Model Tier 1 i model CWCL nie sg
zgodne z'zobowigzaniami Strony powodowej okreslonymi w prawie konkurenciji,
poniewaz, interwenienci jako dostawcy nie otrzymuja indywidualnej
nieograniczonejy, ltéencji. Rozwodj wolnego rynku TCUs nie jest mozliwy
wramaeh wspomnianych modeli. Wiekszosci ubiegajacych si¢ 0 udzielenie
licencji, destaweow Tier 2 nie zostala przedstawiona zadna oferta licencyjna.
Przedstawiony zarzut obowigzkowego charakteru licencji przystuguje (w sposob
pochodny) rowniez pozwanej, poniewaz odmowa przez stron¢ powodowa
udzielania licencji na wtasny portfel patentow SEP podmiotom zainteresowanym
na wczesniejszym etapie tancucha produkcji ijednocze$nie wystgpowanie
przeciwko przedsigbiorstwom dziatajacym na koncowym Szczeblu tego samego
taficucha produkcji z powddztwem o zaniechanie naruszania patentu stanowi
naduzycie W rozumieniu art. 102 TFUE. Jest tak tym bardziej, ze licencjonowanie
wczesniejszego szczebla produkcji  w przypadku kompleksowych regulacji
umownych nie pozwala juz na wykorzystanie szczebla koncowego.



11

12

13

14

15

16

17

WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIAW TRYBIE PREJUDYCJALNYM Z DNIA 26.11.2020 R. - SPRAWA C-182/21

Rozstrzygniecie sadu odsylajacego W przedmiocie powodztwa zalezy od
udzielenia odpowiedzi na sformutowane w sentencji postanowienia pytania
dotyczace zastosowania zakazu naduzywania pozycji dominujace;.

A

Stronie powodowej co do zasady przyshuguja roszczenia dochodzone wobec
pozwanej z tytulu naruszenia patentu, W szczeglnosci roszezenie 0 zaniechanie
naruszeh na podstawie art. 64 EPU i § 139 ust. 1 PatG.

Samochody produkowane isprzedawane przez pozwang (Conncéted Cars)
bezsprzecznie sg przystosowane do korzystania z LTE dzigki Wbudowanym
w nich jednostkom sterujacym (TCU) idzigki temu pracujg (rowniez) zgodnie
powszechnie przyjeta w Niemczech normg LTE. ZegWazgledu na komiecznosé
spelnienia przez patent objety powddztwem normy KIE, prowadzi to
automatycznie do korzystania z patentu objetego powoddztwem przez'pozwang lub
jej klientow. Korzystanie to jest niezgodne z prawem, [Or. 10]

[.]

B.

Skutecznemu dochodzeniu &0szCzenia %@ zaniechanie naruszen mogtby jednak
stang¢ na przeszkodziedyponiesiony przez pozwang ijej interwenientow
(dostawcow) zarzut obowigzkowego eharakteru licencji na podstawie § 242 BGB
w zw. z art. 102 TFUE:. Tak'bytoby w przypadku, gdyby dochodzenie roszczenia
0 zaniechanie przez, strong ‘powedowa wobec strony pozwanej nalezato uznaé za
naduzycie posiadanejsprzez\nigybezspornie pozycji dominujacej nha rynku
udzielania lieencji.

1.

W, sprawie Huawel/ZTE (wyrok C-170/13 z dnia 16 lipca 2015 r.; zwany dalej
,wyrokiem Trybunatu”) Trybunat orzekt juz, ze uzytkownik patentu koniecznego
do, spehieniagdnormy, wobec ktérego zada si¢ zaniechania, moze broni¢ si¢
zarzatem | 'obowigzkowego charakteru licencji 1to niezaleznie od tego, czy
kwestionuje on korzystanie z patentu, i bez wzgledu na to, czy korzystat z patentu
SEP juz przed udzieleniem licencji.

2.

W niniejszej sprawie konieczne jest zastosowanie zasad okreslonych przez
Trybunal w przypadku, ktory charakteryzuje si¢ tym, ze rozwigzanie techniczne
objete patentem SEP jest w pelni wykorzystywane W jednostkach montazowych
(czipy pOlprzewodnikowe, NADs, TCUs) dostarczanych sprzedawcy produktu
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koncowego (samochodu osobowego), ktorego dotyczy powodztwo wilasciciela
patentu SEP o zaniechanie, w wielostopniowym tancuchu, w zwiazku z czym
powstaje pytanie, czy iwdanym przypadku w jakich okoliczno$ciach oraz
z jakimi konsekwencjami prawnymi wiasciciel patentu SEP naduzywa swojej
pozycji dominujacej na rynku w rozumieniu art. 102 TFUE, jezeli wnosi on
pow0dztwo 0 zaniechanie naruszenia patentu przeciwko sprzedawcy produktu
koncowego, nie spelniajac wczesniej prosby swoich dostawcow korzystajacych
z patentu o udzielenie licencji. Do tego zagadnienia odnoszg si¢ pytania
prejudycjalne zawarte w pkt Il cz¢$¢ A sentencji postanowienia.

W przedmiocie postawionych pytan sad odsytajacy zajmuje nastgpujacey[Or. 11]
stanowisko:

a)

Majac na uwadze okolicznos¢, ze deklaracja FRANDy- 0procz prosbyswyrazonej
przez podmiot ubiegajacy si¢ O licencje — nie.zawiera zadnych ograniczajacych
warunkow, zobowigzuje ona wiasciciela patentu“SEP do ‘udzielenia licencji na
warunkach FRAND kazdemu podmiotowi. Przyznama ‘licencja musi przy tym
zapewni¢ nie tylko sam dostep do znormalizowanego rynku, lecz musi zezwalac
podmiotowi ubiegajacemu si¢ 0 liceficj¢ na‘udzial Waznormalizowanej technologii
w takim zakresie, aby mogt on §woebodnie kenkurowac na wszystkich rynkach
produktow branych przez niego ped uwage obecnig i W przysztosci.

Istnieje publiczny interes” w ochronie, wolngj konkurencji zaréwno na rynku
ostabionym juz poprzéz, zakwalifikewanie, prawa jako koniecznego do spetnienia
normy, jak tez na innych,rynkach, ktore moga by¢ dotkniete korzystaniem z prawa
lub znajdowac, sig Neszczewnasetapie rozwoju. Wybor osoby, ktéra oferuje
wiascicielowi patentU"SER licengj¢ na swoj portfel patentdw SEP, decyduje o tym,
kto mozegquczestniezyCy, Wkonkurencji na rynkach produktow stanowigcych
nastepnéyogniwonrynku, Wstosunku do rynkéw technologii. Praktyka udzielania
licenejiy, przez, danego wiasciciela patentu SEP stanowi zatem istotny czynnik
ksztattujacy. to, nayjakim szczeblu tancucha produkcji moze powsta¢ wolny rynek
na, warunkach “konkurencji. Dowodzi tego stan faktyczny rozpatrywany
w niniejszej Sprawie. W ramach wlasnej nieograniczonej licencji strony
poewodowejwna’ korzystanie z patentu SEP dostawcy ubiegajacy si¢ 0 licencje sg
w stanie ‘'samodzielnie izgodnie zprawem rozwija¢ TCUs, produkowaé
i sprzedawa¢ je dowolnym producentom samochoddéw wraz z niezbednymi
komponentami. Tylko w ramach tej licencji dostawcy moga ponadto rozwijac
opatentowang technologi¢ w celu wykorzystania jej poza przemystem
motoryzacyjnym izdoby¢ nowe rynki. Jezeli za§ przystuguje im tylko
ograniczone prawo, ktore pochodzi od producentéw samochoddw, to istothemu
ograniczeniu ulega mozliwo$¢ badania, rozwoju oraz sprzedazy TCUs iich
komponentow. Na podstawie praw pochodnych dostawcy moga bowiem
produkowa¢ TCUs i ich komponenty tylko w ramach wskazéwek udzielonych im
przez osoby trzecie i sprzedawac je odbiorcom przewidzianym w umowie. Nie
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mogliby oni dziata¢ na rynku w sposob samodzielny i niezalezny od konkretnych
kontrahentow, co skutkowatoby nieuzasadnionym ograniczeniem ich dziatalno$ci
gospodarczej. [Or. 12]

Przeciwko wlasnemu roszczeniu dostawcow 0 udzielenie pelnej licencji nie
mozna podnosi¢ argumentu, ze rdwniez wowczas wiasciciel patentu SEP musi
przyzna¢ innym producentom indywidualng licencj¢. Prawda jest, ze rowniez
nieograniczone udzielanie licencji nie skutkuje wyczerpaniem praw poza UE ani
procesOw zastrzezonych, przy czym wyczerpanie t0 nie nastgpuje nawet
w przypadku, gdy patent obejmuje funkcje urzadzenia, ktore nie ‘83 jeszcze
dostepne W komponencie sprzedawanym przez licencjonowanegodostawee.

Nalezy mie¢ jednak na uwadze, ze W zwigzku z zadeklarowanym,), budujgcym
wzajemne zaufanie zobowigzaniem wlasciciela patentu SEP, udzielanie licengji
musi odbywac si¢ na warunkach FRAND. Oznacza to, z¢ W, Umowie licencyjnej
powinny by¢ zawarte postanowienia, ktore prowadza do Wwy€zerpamia praw
patentowych w przypadku korzystania z licencji. Zgodnie z celemdeklaracji
FRAND ma ona umozliwia¢ kazdemu podmigtowi uezciwe rniedyskryminacyjne
uczestnictwo w komercyjnym wykorzystaniu znormalizowanej technologii na
rynku produktowym. Jesli norma techmiiczna jest ‘wowniez wykorzystywana
poza UE lub jesli na przyktad podnoszone,sa toszezenia dotyczace zastrzezonych
procesow, to zobowigzanie FRAND zadeklarowane przez wiasciciela patentu SEP
réwniez musi by¢ z tym zgodne, W tym sensie,\ze musi ono zapewnia¢ kazdemu
zainteresowanemu podmiotewi “roszczenie o Udzielenie licencji, ktore jest
nieograniczone geograficznie™, ebejmujewyczerpanie roszczen dotyczacych
zastrzezonych procesow., Odpowiednie, producent wykorzystujagcych patent
produktow wstepnych moze,Zazadac¢ licencji FRAND od kazdego wilasciciela
patentu SEP, co pezwala, mu sprzedawac swoje produkty bez ograniczen, a tym
samym zwalnia, kazdego, uzytkewnika wynalazku na pozniejszym etapie
eksploatacji ed konieczno$eivubiegania si¢ 0 udzielenie licencji przez wiasciciela
patentu SEPR. (KihnenpGRUR 2019, s. 665, 670 i nast.).

Ograniczenia ', zasady /. wyczerpania prawa, zarowno pod wzgledem
materialnoprawnym;, jak 1 terytorialnym, moga zatem zosta¢ przetamane poprzez
wihaezenie doy, umowy licencyjnej klauzul prowadzacych do catkowitego
wyczerpania prawa niezaleznie od terytorium, atakze w odniesieniu do
ewentualnych™roszczen dotyczacych procesow zastrzezonych. Uzyteczne moze
by¢ przyktadowo przyznanie ograniczonego prawa do udzielania sublicencji.
Biorac pod uwagg okolicznosé, ze TCUs i NADs objete licencja sa specjalnie
przeznaczone wilasnie do ustanowienia polaczenia komorkowego zgodnie
z normami od 2G do 4G, mozna zatem oczekiwaé od wiasciciela patentu SEP
udzielenia licencji umozliwiajacej takie zgodne z przeznaczeniem uzycie zaro6wno
przez dostawce, jak i [Or. 13] jego odbiorcow.

Jest tak tym bardziej, gdy wezmie si¢ pod uwage zwyczaje panujace W branzy
obslugiwanej przez tancuch uzytkowania. W przemysle motoryzacyjnym
powszechng praktyka jest to, ze producenci samochodow otrzymujg od swych
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dostawcdw produkty wolne od praw oséb trzecich. Uwzglednia to fakt, ze kazdy
szczebel jest odpowiedzialny za zgodno$¢ z prawem rozwigzania technicznego,
ktore sam opracowuje i dlatego zna najlepiej. Poniewaz w samochodzie jest
wbudowanych do 30000 komponentéw, sprawdzenie przez producenta
samochoddw, czy rozwigzania techniczne zainstalowane w jego samochodzie
i dostarczone przez podmioty zewnetrzne wykorzystuja prawa ochronne osob
trzecich, wigzaloby si¢ ze znacznym wysitkiem. Problem staje si¢ tym bardziej
ucigzliwy, im bardziej zlozona jest dostarczana cze¢$¢ iim bardziej dana
technologia jest oddalona od wtasciwego obszaru dziatalnosci ,producenta
samochoddw, jak ma to miejsce w przypadku TCUs i NADs, o ktorych mowa
w niniejszej sprawie. Dostawca, ktory decyduje sie na konkrefne “rozwigzanie
techniczne w obrebie danego szczebla tancucha dostaw,  ma, najwicksze
mozliwosci, aby sprawdzi¢, czy rozwigzanie to narusza prawa ochronne ‘@sob
trzecich. Ponadto dostawcy inwestuja znaczne srodki W.badania i rozwgj nowych
rozwigzan 1w tym wzgledzie ich dziatalno$¢ jest niezalezna, od dziatalnosci
nabywcow produktu koncowego, wobec czego, abysmoc prowadzictg dziatalnosc,
potrzebuja oni swobody ekonomicznej oraz prawnej, ktéra mozna zagwarantowac
jedynie poprzez ustanowienie nieograniczonej licencjia ich, rzecz.

Wzgledy efektywnosci nie przemawidjg “przeciwkosyobewigzkowi udzielania
licencji w pierwszej kolejnosci dostawcom. Zasadniczo\uznaje si¢, ze korzysci
w zakresie efektywnosci mogal W zasadzic uzasadni¢ antykonkurencyjne
zachowanie przedsi¢biorstwa deminujacego Na rynku. Za korzys¢ w zakresie
efektywnos$ci nalezy uzna¢ alepszenia techniczne majace na celu podniesienie
jakosci 1zmniejszenie kosztowwprodukcji, lub sprzedazy jako nieodzowne
zachowanie (zob. komunikat Kemisyiyz dnia 29 listopada 2017 r. dotyczacy
unijnego podejscia do patentow niezbednych do spetnienia normy COM [2017]).
Korzysci w zakreSie, wydajnosci, musza przewaza¢ nad wszelkimi negatywnymi
skutkami na dotknietyeh “rynkach; a dane zachowanie nie moze eliminowac
skutecznej KenkurencjinTakiego'stanu rzeczy nie mozna stwierdzi¢ w niniejszej
sprawie, Twierdzeniey, ze licencjonowanie staje si¢ latwiejsze dla strony
powodowej, ‘poniewaz moze ona latwiej zidentyfikowaé producentow produktu
koncowego ‘miz, ich “dostawcow, jest bledne juz w Swietle badanego stanu
faktyeznego;, ponicwaz liczba dostawcow [Or. 14] jest znacznie mniejsza niz
producentéw samoehoddw. Z punktu widzenia efektywnosci jedyng opcja bytoby
licencjonowanie producentow chipow pasma podstawowego, ktorych jest nie
wigeej niz dziesieciu na calym $wiecie. Poza tym ewentualne uproszczenie
licencjenowania nie stanowi uzasadniajacej korzysci w zakresie efektywnos$ci
W zZnaczeniu przedstawionym powyze;.

Wysokos¢ kosztow transakcji i ryzyko podwojnej ptatnosci przy zawieraniu wielu
umow licencyjnych dotyczacych tego samego przedmiotu licencji rowniez nie
stoja na przeszkodzie obowigzkowi licencjonowania dostawcoéw w pierwszej
kolejnosci. Obu tym problemom mozna skutecznie przeciwdziata¢ za pomocg
ustalen umownych.
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Dlatego tez interes wilasciciela patentu SEP w ustaleniu okre$lonego programu
licencjonowania nie moze by¢ realizowany bez uwzglednienia cigzacych na nim
obowigzkéw okreslonych w prawie konkurencji. Z tego wynika, ze wlasciciel
patentu SEP moze na preferencyjnych warunkach zacheci¢ koncowego
producenta okreslonego produktu do skorzystania z licencji, ale nie moze
ignorowa¢ ani odrzuca¢ uprawnionych wnioskéw lub ofert licencyjnych
dostawcy. Jesli kazdej zainteresowanej osobie trzeciej nalezy udzieli¢ licencji na
warunkach FRAND, to dotyczy to rowniez dostawcow, ktorzy potrzebuja licencji
dla swojej dziatalnosci gospodarczej. Ponadto nie mozna roéwniez stwierdzic
stosowania przez stron¢ powodowa odpowiedniego programu, licencyjnego,
w ramach ktorego udzielono licencji producentom produktn “koncowego.
W przesztosci  strona powodowa zawarta umowe Z nicistnigjacymy, dzi$
producentem samochodow. Istnieje ponadto umowa | licencyjna zawarta
z interwenientem Sierra i innym producentem samochedow;, ktora nie dotyczy
obecnego portfela patentow 4G. Pool patentowy Avangi, kKtérego cztonkiém jest
strona powodowa, zawart dotychczas umowy licemeyjne, z trzemasproducentami
samochoddéw i odmawia licencjonowania dostawcow. Zkoleitspotka Sharp,
réowniez cztonek poolu Avanci, zawarla (niedawne migograniczong umowe
licencyjng z dostawcg Tier 2 Huawei [...]. Nastepnie pezwana zawarla rowniez
umowe licencyjng ze spotka Sharp. Iani ezionkowieypoelu Avanci prowadza
negocjacje w sprawie umow licencyjnych zuoznymi,dostawcami Tier 1 i Tier 2.

Obowigzek licencjonowania dostawCy, ubiegajgcegonsie 0 licencje nie prowadzi
[Or. 15] do pokrzywdzeniagwtlasSeicielay patentusSEP przy wynagrodzeniu za
korzystanie z wynalazku,.Optata liceneyjna nie jest bowiem powigzana z zyskiem,
jaki dany licencjobiorea faktyczmie osigga dzigki licencjonowanemu
wynalazkowi, lecz decydujaey jestutylko” zysk, ktory wydaje si¢ mozliwy do
osiggniecia z punktu, widzenia stron_weramach korzystania z wynalazku. W tym
wzgledzie — niezaleznie,od\szezebla licencjonowania — poprzez licencj¢ FRAND
wiasciciel patentu “SEP, powinich mie¢ odpowiedni udziat w zysku, ktory jest
generowany, natkoncu, opartego na podziale pracy tancucha uzytkowania przy
sprzedazyyproduktu koficowego zgodnego z patentem. Oznacza to, ze jesli
wiaSciciel, patentu SEP jest zobowigzany do licencjonowania dostawcy, to
rOwniez na\wczesnigjszym szczeblu tancucha uzytkowania powstaje licencja
odpewiadajacaywartosci ekonomicznej SEP. Producent musi zatem zaakceptowac
licencjey, ktérej wiasciciel patentu SEP moglby w innym przypadku zazada¢ od
sprzedawey produktu koncowego, nie dopuszczajac si¢ przy tym naduzycia
zwigzanego z wykorzystywaniem. W tym wzgledzie kierowanie si¢ obcymi
zyskami ze sprzedazy moze by¢ sprzeczne z praktyka stosowang w normalnych
przypadkach licencjonowania. Charakteryzuje si¢ ona na jednak tym, ze do
swobodnego uznania wtlasciciela patentu nalezy decyzja, na jakim etapie
uzytkowania wynalazku przyzna on prawo do Kkorzystania z wynalazku.
Wiasciciel patentu SEP nie znajduje si¢ w takiej sytuacji, poniewaz jest on
prawnie zobowigzany do udzielenia licencji kazdemu, kto si¢ 0 nig ubiega. Ten
przymus nie moze jednak prowadzi¢ do tego, ze zostaje on wykluczony z udziatu
w zysku wynikajacym z korzystania z wynalazku na ostatnim etapie tworzenia
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jego wartosci lub ze jego udzial jest nadmiernie utrudniony (Kihnen, GRUR
2019, 665, 670 f.).

W swietle wszystkich powyzszych rozwazan prawo kazdego dostawcy do zadania
dla siebie nieograniczonej licencji FRAND istnieje co do zasady i bezwarunkowo,
w zwigzku z czym wniosek o licencje¢ FRAND stanowi akt dopuszczalnego
wykonywania praw, ktéry w przypadku odmowy witasdciciela patentu SEP
skutkuje naduzyciem pozycji dominujacej na rynku, na ktére moga powotac si¢
zarOWNo pozwany sprawca naruszenia na koncu tancucha uzytkowania, jak
I bedacy dostawca podmiot ubiegajacy si¢ 0 licencje.

b)

W razie stwierdzenia, ze takie naduzycie nie ma migjsSea, co oznaczaloby, ze
strona powodowa w sposob uprawniony dochodzi swoich “praw od ypezwanej
W postepowaniu sagdowym, pojawia sie dalszedpytania, ktore, sgwistotne dla
rozstrzygnigcia sporu.

Z wyroku Trybunatu w sprawie Huawei/ZTE wynika, [JOr.16] ze przed
wniesieniem powoddztwa 0 zaniechanie naruszen iwycofanie ze sprzedazy
wiasciciel patentu SEP musi, po pierwszeppowiademi¢ domniemanego sprawce
0 naruszeniu patentu (sentencja ikt,61 wyroku)."Ro drugie, w odpowiedzi na to
powiadomienie 0 naruszeniu uzytkowmik patentu musi nastgpnie zwrdci¢ si¢
0 udzielenie licencji. Jezeli takssie Stanie, wtasciciel patentu SEP musi, po trzecie,
przekaza¢ temu sprawey pisemng,, konkretng ofert¢ umowy licencyjnej na
uczciwych, rozsadnych, i niedyskryminaeyjnych warunkach i doktadne okresli¢
przy tym rowniez SPOSOD" obliczenia optaty licencyjnej (pkt63 wyroku
Trybunatu). Po czwarte, Sprawcaynaruszenia musi natomiast uwzgledni¢ te oferte
w dobrej  wierze, W Wiszezegolnosci  bez  jakiegokolwiek  przewlekania
postepowania‘(pkt 65 wyroku Trybunatu). Jezeli sprawca naruszenia nie przyjmie
oferty wilaseiciela patentthy, SEP, musi on niezwlocznie przedtozy¢ danemu
wlaseieielowi\patentu SEP kontrofert¢ odpowiadajaca warunkom FRAND (pkt 66
wyroku Trybunaha). Jezeli z kolei wiasciciel patentu SEP odrzuci t¢ kontroferte,
sprawea naruszenia jest zobowigzany od tego momentu do ztozenia rachunku
z korzystania zpatentu SEP ido ustanowienia zabezpieczenia ptatnosci opflat
lfeencyjnychygco dotyczy rowniez wykorzystywania patentu SEP w przeszto$ci
(pkt'67 wyroku).

Trybunal wyjasnit zatem, Zze opisane kroki — zgloszenie naruszenia, wniosek
0 udzielenie licencji i ztozenie oferty licencyjnej zgodnej na warunkach FRAND —
muszg zosta¢ podjete przed sagdowym dochodzeniem roszczenia 0 zaniechanie
naruszenia. Powstaje zatem pytanie, na ktére niemieckie orzecznictwo udziela
przewaznie odpowiedzi twierdzacej, czy podjecie tych krokow moze nastgpic
w trakcie toczacego si¢ sporu. W niniejszym sporze problem jest istotny,
poniewaz strona powodowa ztozyta rozne oferty umow dostawcom Tier 1 dopiero
na dlugo po wniesieniu pozwu. W tym wzgledzie sad odsytajacy zdaje sobie
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sprawe, ze oferty uméw nie dotyczyly samej pozwanej, ale popierajacych jej
zadania interwenientow. Wykonanie nakazu zaniechania naruszen ma jednak takie
same konsekwencje dla interwenientow, jak dla pozwanej: Zaden ztych
podmiotéw nie moze juz sprzedawac swoich produktow. Jezeli pozwana nie moze
juz sprzedawa¢ samochodow, to rowniez dostawcy nie moga juz sprzedawac
pozwanej swoich produktéw. W tym wzgledzie nie moze mie¢ znaczenia, czy
kroki okreslone w wyroku w sprawie Huawei/ZTE nie zostaly podj¢te wobec
pozwanej, czy tez wobec interwenientow.

Zdaniem sadu odsylajacego podjecie rzeczonych krokéw w toku procesu jest
zasadniczo mozliwe, CO powinno zostaé uzasadnione bardziej “szczegdtowo
[Or. 17] w odniesieniu do koniecznosci oferty licencyjnej na warunkach FRAND.
Zagadnienie, czy w konkretnym przypadku oferta licencyjna spetia warunki
FRAND (co sad odsytajacy interpretuje w rozumieniu_wolnosci od, wyzysku
I dyskryminacji w mysl art. 102 TFUE), czgsto nasuwa trudnesi w duzejnierze
nierozwigzane kwestie ocenne, ktorych potraktowanic przez sadywiedniesieniu do
stron jest praktycznie niemozliwe do przewidzenia. ‘Czesto dopiero na etapie
sporu sagdowego okazuje si¢, czy i z jakiegodpowodu, dotychezasowa oferta jest
niewystarczajaca, przy czym wtasciciel patentu SEP nie musiponosi¢ winy za taki
stan rzeczy. Jezeli wilasciciel patentu¢SEP, jest gotéw ‘do usunigcia brakow,
racjonalne jest, aby odpowiednia dyskusjajodbyta sie w trakcie trwajacego
procesu. Podobnie rzecz si¢ ma, jesli “wlasciciel® patentu wypehil swoj
przedsadowy obowigzek zgloszenia, naruszenia™ i wniost powoddztwo po
bezskutecznym uplywie rozsgdnego temminu nas zlozenie o$wiadczenia przez
sprawce naruszenia. Gdyby sprawea haruszenia nastepnie zadeklarowat w trakcie
procesu swoja gotowesChdo zawarcia wumowy licencyjnej 1 gdyby mozliwosc
nastepczego wykonania ‘ebowiazkow, zostata odrzucona, to w konsekwencji sad
musialby orzec wobec niego ‘nakaz zaniechania naruszen, W zwigzku z czym
sprawca naruszehia (pod,naciskiemiwykonalnego tytutu nakazujacego zaniechanie
naruszen) . ‘zostalby “praktycznie pozbawiony mozliwosci prowadzenia
z wihascicielem patentthSER, uczciwych negocjacji w zakresie FRAND.

Dla(niniejszego, sporugistotne jest rowniez to, jakie wymagania nalezy postawié
w odniesieniu do Wniosku o licencjonowanie lub zachowania osoby ubiegajacej
sig™o licencjeypozawiadomieniu 0 naruszeniu dokonanym przez wiasciciela
patentu,SEP. Sad odsytajacy uwaza, ze nie nalezy stawia¢ przesadnych wymagan
w odniesieniu do wniosku o udzielenie licencji. Wniosek taki moze by¢ zlozony
w sposob/0golny, i bez zachowania okreslonej formy, a zatem réwniez W Sposob
dorozumiany, przy czym dane zachowanie musi jasno wskazywa¢ adresatowi na
wole uzyskania licencji. Uwagi dotyczace tresci licencji nie sg konieczne;
przeciwnie, moga one by¢ szkodliwe, jesli sprawiaja na wiascicielu patentu SEP
wrazenie, ze licencja jest nabywana tylko pod pewnymi warunkami, ktére nie sg
warunkami FRAND i ktorych wtasciciel patentu SEP nie musi w zwigzku z tym
akceptowac. To, czy osoba ubiegajgca si¢ 0 licencj¢ nast¢pnic wykaze wole jej
uzyskania, nie ma znaczenia dla oceny istnienia wniosku o udzielenie licencji
W momencie jego ztozenia. Przeciwnie, pdzniejsze zachowanie osoby ubiegajgcej
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si¢ 0 licencj¢ nalezy ocenia¢ dopiero przy dokonywaniu oceny oferty wtasciciela
patentu SEP, po jej przekazaniu.

Wedlug jednego stanowiska prezentowanego w doktrynie (Kihnen, Handbuch der
Patentverletzung, wyd. 13., rozdz. 3, nr brzeg. 393 i nast.) wniosek o udzielenie
licencji wymagany od sprawcy naruszenia ma na celu jedynie zapewnienie, aby
[Or. 18] wiasciciel patentu SEP ponosit trud zwigzany z uzasadniong ofertg
licencyjng na warunkach FRAND tylko w tych przypadkach, w ktérych sprawca
naruszenia wystapil z wnioskiem o udzielenie licencji. Jakiekolwiek uwagi
dotyczace tresci licencji nie sg konieczne. Moga one by¢ szkodliwe tylko wtedy,
gdy przy dokonywaniu rozsadnej oceny silg rzeczy sprawiajg, wiascicielowi
patentu wrazenie, ze gotowos¢ do przyjecia licencji, pomimo“ustnego wniosku,
jest ostateczna i niewzruszalna tylko pod $cisle okre§lonymi, niepodlegajaeymi
negocjacjom warunkami, ktére wyraznie nie sg warunkamih,FRAND,, i ktéryeh
wilasciciel patentu w oczywisty sposob nie musi zatem|bra¢ podyuwage. Wetakich
okoliczno$ciach ustny wniosek 0 udzielenie licencji, faktycznie\zawiera powazng
| ostateczng odmowe zawarcia umowy 0 uzytkowanie ha warunkach FRAND, co
sprawia, ze kazda oferta licencyjna na warunkaech/ FRAND /zlozona przez
wilasdciciela patentu jest od poczatku bezprzedmiotoway, (poniewaz bylaby
bezcelowa).

Z uwagi na to, ze szczegotowe wartinki licen€jinie zostaly jeszcze sformulowane
W tym momencie, poniewaz pewinny one zostaCWekreslone przez wiasciciela
patentu SEP dopiero na kolejnymietapieywraz z jego ofertg licencyjna, przyjecie,
ze sprawca naruszenia zlozyk ‘ustnie wniosek o udzielenie licencji, jednakze
ostatecznie w ogole nie ma zamiagu vzyskania licencji, powinno by¢ uzaleznione
od spetnienia restrykeyjnyehdwymagan.»W istocie poprzez takie zachowanie
sprawca naruszenia, rezygnujeszbowiem z przekazania oferty licencyjnej przez
wilasciciela paténtu“SEP, €0 % jakfzawsze w przypadku zrzeczenia si¢ Statusu
prawnego kerzystnego,, dla \sktadajacego oswiadczenie — mozna przyja¢ Cco
najwyzej W bardzo szezegolnyeh okolicznos$ciach. Powsciagliwos¢ jest wymagana
przede wszystkimiwtedy, gdy okoliczno$ci, na ktorych ma zosta¢ oparte uznanie
W rzeczywistosei ni€istniejacego zamiaru uzyskania licencji sprzecznego ze
ztozong deklarag)g,"sg okolicznosciami, ktdrych legitymizacja nie zostata jeszcze
wyjasniona W erzeeznictwie i w przedmiocie ktorych co do zasady sa mozliwe sg
zatem rozne stanowiska.

Jezeliywlasciciel patentu faktycznie potraktowal ztozony wniosek o0 udzielenie
licencji, mawet jesli byl on ,,niewystarczajacy” W wyzej wymienionym znaczeniu,
jako okazje, aby zlozy¢ sprawcy naruszenia ofert¢ licencyjng, to wniosek
0 udzielenie licencji speinil zamierzony cel inalezy — wzwyklym trybie
procedowania na kolejnym etapie — sprawdzi¢, czy oferta licencyjna wiasciciela
patentu jest zgodna z zadeklarowanymi i przyrzeczonymi przez niego warunkami
FRAND. Kwestia zamiaru uzyskania licencji przez sprawce naruszenia pojawia
si¢ nastepnie W zwigzku z reakcjg sprawcy naruszenia oferte licencyjng: jesli nie
jest to licencja na warunkach FRAND, zamiar uzyskania licencji nie ma
znaczenia. Jezeli za$ oferta licencyjna jest oferta licencyjng na warunkach
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FRAND [Or. 19], wéwczas zamiar uzyskania licencji przez sprawce naruszenia
ma znaczenie. Zamiar taki nie istnieje, jesli (itylko wtedy gdy) sprawca
naruszenia odrzuca ofert¢ licencyjng wilasciciela patentu zgodng z warunkami
FRAND lub jesli nie przeciwstawia takiej ofercie kontroferty, ktora z kolei spetnia
wymagania FRAND. Jesli wilasciciel patentu zlozy ofert¢ licencyjna na
warunkach FRAND w odpowiedzi na wniosek o udzielenie licencji ztozony przez
sprawce naruszenia, wowczas to ta oferta — i tylko ona! — stanowi miernik oceny,
czy sprawca naruszenia ma zamiar uzyskaé licencje. To wiasciciel patentu musi
bowiem zrealizowaé¢ swoje budujace zaufanie zobowigzanie FRAND w drodze
zgodnej z tymi warunkami oferty licencyjnej, podczas gdy sprawca ‘haruszenia
musi jedynie wykaza¢ swoj zamiar uzyskania licencji w ten sposéb, Ze,uwzgledni
takg oferte lub sformutuje inne warunki FRAND.

Nalezy zatem dokona¢ rozréznienia miedzy zasadniczym (@gdlnym)izamiarem
uzyskania przez sprawce naruszenia licencji na warunkach*tRAND a jego wola
zwigzania si¢ okre§lonymi warunkami licencji, ktoreokazaty “sie warunkami
FRAND (konkretny zamiar uzyskania licencji). \ Na, poziemie~ wniosku
0 udzielenie licencji tylko jego ogo6lna wola yzyskaniastatusu,licencjobiorcy jest
istotna i powinna zosta¢ zweryfikowana. Natomiastyjegoy konkretny zamiar
uzyskania licencji podlega dyskusji ¢dopiero, wtedy, gdy oferta licencyjna
wilasciciela patentu zostanie zidentyfikowana jako oferta FRAND.

Sad odsylajacy nie podziela zatem “stanowiska (Wyroki: LG Miinchen, z dnia
10 wrzesnia 2020 r., 7 O 8818/19; LG *Mannheim, z dnia 18 sierpnia 2020r., 2
O 34/19), zgodnie z ktérym “Wramach badania istnienia po stronie sprawcy
naruszenia patentu woli zawarcia'umoewy. licencyjnej na warunkach FRAND jako
kryterium oceny zamiarusuzyskania licencji przez wnioskodawce nalezy
uwzgledni¢ kontraferte, awyszcezegolnosci oferowang tam optate licencyjna.

Sad odsytajacy ma §wiadomesc, ze nie ma obowigzku wystepowania z wnioskiem
0 wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym na podstawie art. 267 ust. 3 TFUE.
Wykonujge,swejemprawnienia dyskrecjonalne na podstawie art. 267 ust. 2 TFUE,
sad,odsytajacy uwizglednit jednak w szczegdlnosci fakt, ze art. 102 TFUE pozwala
pa wieley interpretacji, ktore sa wréwnym stopniu racjonalnie mozliwe dla
znajacego sigma rzeczy prawnika i ze kwestie istotne dla rozstrzygniecia sporu nie
byty'dotad przedmiotem wyktadni Trybunatu, a w szczeg6lnosci nie udzielono na
nie ostatécznej odpowiedzi w orzeczeniu [Or. 20] ,,Huawei/ZTE”.

Udzielenie odpowiedzi na przedstawione pytania ma ponadto szersze znaczenie.
W Europie, azwlaszcza w Niemczech, toczy si¢ obecnie wiele postepowan
z powddztw o stwierdzenia naruszenia patentu dotyczacych patentéw koniecznych
do spenienia normy, w ktérych za domniemanym sprawcg naruszenia patentu stoi
mniej lub bardziej ztozony tancuch warto$ci sktadajacy si¢ z wielu dostawcow.
Obecnie jest sporne, jakie wymagania okre$lone w prawie konkurencji nalezy
w takich przypadkach postawi¢ wobec wlasciciela patentu SEP, azwlaszcza
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w jakim zakresie lub komu powinien on udziela¢ licencje na warunkach FRAND.
W nastepstwie skarg pozwanej i niektorych dostawcow réwniez Komisja
Europejska zwrocita si¢ do zainteresowanych o udzielenie informacji. Ostateczng
jasnos¢ moze przynie$¢ jedynie orzeczenie Trybunatu. Dzigki przedlozeniu pytan
dotyczacych wyktadni art. 102 TFUE przez sad pierwszej instancji mozliwe jest
uzyskanie wyjasnienia podniesionych kwestii przez Trybunat na wczesnym etapie
postepowania, co lezy w interesie wszystkich jego uczestnikow.
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