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Wstep

Od poczatku istnienia systemu ochrony patentowej towarzysza mu dyskusje doty-
czace tego, jak zapewni¢ ochrong intereséw uprawnionych z patentéw tak, aby umozIi-
wiata ona realizacj¢ przez ten system celéw i funkgji, dla jakich zostat stworzony. Kon-
trowersje dotycza w szczegdlnosci tego, w jaki sposob zagwarantowac tworcom moz-
liwo$¢ czerpania korzysci z tytulu wysitku podjetego w celu stworzenia wynalazkéw,
w tym zwlaszcza z tytulu poniesionych w tym celu naktadéw finansowych, a z dru-
giej strony zapewnic¢ dostgpnos¢ tych rozwiazan dla osob trzecich, ktora jest pozadana
z punktu widzenia np. interesu publicznego i pozwala na rozwdj m.in. przemystu cy-
frowego. Przystugujaca uprawnionemu z patentu wylaczno$¢ korzystania z opatento-
wanego rozwigzania niewatpliwie stoi bowiem na przeszkodzie jego dostgpnosci, ktora
jest szczegOlnie istotna z punktu widzenia interesu publicznego m.in. w przypadku pa-
tentoéw niezbednych do wdrozenia tzw. standardéw, inaczej okreslanych jako normy.

Mianem standardow okresla si¢ zestawy wymagan technicznych, dotyczacych pro-
duktéw lub ustug, majacych na celu zapewnienie wspéltdziatania i zgodnosci urzadzen
produkowanych przez rézne, niekiedy konkurujace ze sobg na rynku podmioty. Po-
czatki standaryzacji siggaja czaséw starozytnego Egiptu, kiedy to zastosowano stan-
dardy miar i wag, a takze stworzono standardy zwiazane z budownictwem, w tym z kon-
strukcja piramid!. Ich upowszechnienie nastapito jednak dopiero na przelomie XVIII
i XIX w. wraz z rozwojem przemystu i handlu?, a tym samym ustug, w ktorych stan-
dardy zaczely odgrywac coraz bardziej istotng role ze wzgledu na ich szeroki zasieg,
np. w dziedzinie telekomunikacji. Standardy odgrywaja obecnie kluczowa rolg w zy-
ciu codziennym spoleczenstw. Znajdujg bowiem zastosowanie w bardzo wielu produk-
tach dostgpnych na rynku, a produkowanych przez rézne podmioty, w szczegdlnosci
z zakresu nowych technologii, zdrowia czy bezpieczenstwa. Przykltadowo, aby telewizor
mogl odbiera¢ nadawane programy, odtwarzacz DVD mdgl odtworzy¢ plyte lub aby
telefon komérkowy mogt odbieraé sygnat i taczy¢ sie z urzadzeniami réznych produ-
centow (sie¢ urzadzen), muszg spetnia¢ okreslone parametry, ktore sa najczesciej okre-
$lone wlasnie standardami. Standaryzacja odgrywa zatem coraz wieksza role w rozwoju
globalnej ekonomii oraz innowacji, jako ze pomaga zwigkszy¢ konkurencyjno$¢ przed-
siebiorstw, ulatwiajac w szczegdlnosci swobodny przeptyw towaréw i ustug, funkcjono-
wanie §rodkéw komunikacji, czy rozwdj technologiczny. Standardy ulatwiajg handel,
pozwalaja na oszczednos¢ kosztow dla firm i przyczyniaja si¢ w istotny sposéb do wzro-

L R. Bekkers i in., Understanding patents, s. 14-15.
2 R. Wenzlhuemer, The History.
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stu gospodarczego. Rosngce znaczenie standaryzacji jest dostrzegane m.in. przez usta-
wodawce europejskiego, ktory inwestuje w rozwdj proceséw standaryzacyjnych i wska-
zal na standardy i interoperacyjnos¢ jako drugi filar agendy cyfrowej dla Europy?.

W konsekwencji postgpujacych proceséw standaryzacyjnych i ich znaczenia zaczely
powstawac tzw. organizacje standaryzacyjne, czyli organizacje zrzeszajace najczesciej
uczestnikow rynku, ktorzy wspotdziataja w celu opracowania specyfikacji technicznych
produktow czy ustug, ktére nastepnie sg publikowane jako standardy tworzone w ra-
mach danej organizacji. Jest to jednak tylko jeden sposéb powstawania standarddéw,
mogg one bowiem by¢ rowniez tworzone poprzez dziatanie rynku w sytuacjach, kiedy
to konsumenci sklaniaja sie ku jednemu produktowi, odrzucajac jego konkurentow,
anie w zwiazku z dzialalno$cia organizacji standaryzacyjnych (tzw. standardy de facto).

Niezaleznie od sposobu powstawania standardow, niejednokrotnie (a szczegdlnie
czesto np. w sektorze telekomunikacyjnym, zwlaszcza w zwiazku z zastosowaniem
technologii Internetu Rzeczy*) wdrozenie standardéw wymaga zastosowania rozwiazan
technicznych chronionych patentami. Tworzenie standardow wiaze si¢ z reguly z wdra-
zaniem innowacyjnych rozwigzan technicznych, odpowiadajacych najpelniej potrze-
bom rynkowym, a te czesto sa przedmiotem patentéw. Uprawnieni z patentdw sa za-
zZwyczaj zainteresowani tym, aby stworzone przez nich wynalazki znalazty zastosowanie
w standardach. Powoduje to bowiem wzrost wartosci danego prawa, gdyz jego przed-
miotem jest rozwiazanie, ktére moze znalez¢ szerokie zastosowanie rynkowe z uwagi
na zwiekszenie popytu na rozwiazania objete standardami. Zarazem jednak, jedli dla
wdrozenia standardu niezbedne jest zastosowanie opatentowanego wynalazku, to wy-
twarzanie przez podmiot inny niz uprawniony z patentu, produktu lub ustugi zgod-
nej ze standardem, wymaga uzyskania zgody uprawnionego z patentu, a wiec zawarcia
umowy licencyjnej. Istnienie patentéw chronigcych rozwigzania niezbedne dla wdroze-
nia standardu (tzw. SEP - ang. standard essential patents) powoduje wigc ryzyko, iz cele
standaryzacji dotyczace stworzenia technologii, ktéra moze mie¢ zastosowanie w jak
najszerszym zakresie, przez jak najwieksza grupe podmiotdw, nie zostang osiagniete,
a co najmniej ich realizacja bedzie utrudniona. Uprawniony z patentu moze bowiem
zablokowa¢ implementacj¢ standardu, odmawiajac udzielenia licencji lub zadajac zbyt
wysokich opfat licencyjnych.

Dostrzegajac ryzyko takich zjawisk, organizacje standaryzacyjne opracowaly pro-
cedury majace na celu przeciwdziatanie im. W przypadku gdy dla wdrozenia standardu

3 Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Ko-
mitetu Ekonomiczno-Spolecznego i Komitetu Regiondw z 19.5.2010 r., KOM(2010) 245, wersja
ostateczna.

4 Ang. Internet of Things. To technologia, ktora pozwala na wspotprace wielu ,,inteligentnych”
urzadzen znajdujacych sie w domach, biurach, miastach, w ramach jednej sieci, ktére wzajemnie
przekazuja sobie dane i maja ogromna warto$¢ ekonomiczna, jednoczesnie bezposrednio wply-
wajac na poprawe jakosci zycia ludzi. Bez zastosowania bardzo wielu patentéw niezbednych do
wdrozenia standardow, ktore pozwalaja m.in. na polaczenie tych urzadzen, korzysci zwiazane zich
zastosowaniem np. w tzw. inteligentnych miastach, nie beda mogly zosta¢ osiagnigte.
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przyjmowanego przez dana organizacje niezbedne byloby zastosowanie opatentowa-
nego rozwiazania, organizacje te wymagaja zlozenia przez uprawnionego z patentu
SEP tzw. deklaracji FRAND, czyli deklaracji, w ktorej uprawniony o$wiadcza, iz bedzie
udzielat licencji na korzystanie z opatentowanego rozwiazania niezbednego do wdroze-
nia standardu na warunkach uczciwych, rozsadnych i niedyskryminujacych (ang. fair,
reasonable and non-discriminatory - FRAND), podmiotom, ktére beda stosowaly opa-
tentowany wynalazek w celu wdrozenia standardu (,,deklaracja FRAND?). Jesli dekla-
racja FRAND nie zostanie zlozona, organizacje standaryzacyjne podejmuja okreslone
dziatania majace na celu modyfikacje rozwigzania proponowanego jako standard w taki
sposob, aby dla jego wdrozenia nie bylo niezbedne korzystanie z opatentowanego wy-
nalazku. Co do zasady, nie jest mozliwe przyjecie standardu przez organizacje standa-
ryzacyjna, jedli istnieje patent niezbedny do jego wdrozenia, a nie zostafa zfozona de-
klaracja FRAND. W praktyce jednak, dopiero po przyjeciu danego standardu przez
organizacj¢ standaryzacyjng, moze si¢ okaza¢, iz istnieja patenty niezbedne do jego
wdrozenia. Wowczas, jesli nie zostanie ztozona deklaracja FRAND, organizacja podej-
muje dziatania majace na celu zmiane tego standardu, moga one jednak ostatecznie
nie odnie$¢ skutku lub moga by¢ bardzo czasochtonne. Co wiecej, patenty SEP, ktére
nie sa przedmiotem deklaracji FRAND moga istnie¢ w szczegdlnosci w sytuacjach, gdy
standard powstaje na skutek dziatania rynku - standard de facto, a nie w ramach dzia-
talnosci organizacji standaryzacyjnych.

Jednakze okazalo sie, ze nawet zlozenie deklaracji FRAND nie eliminuje sporéw
pomiedzy uprawnionymi z patentéw a podmiotami, ktére chca implementowac¢ stan-
dard w swoich urzagdzeniach wprowadzanych na rynek. Wynikajg one m.in. z utrzymu-
jacych sie watpliwosci co do skutkéw prawnych ztozenia takiej deklaracji, a w szczegol-
nosci zwigzanych ze swoboda uprawnionych z patentu w dochodzeniu roszczen zaka-
zowych przeciwko podmiotom, ktdre korzystaja z wynalazku objetego patentem SEP,
bez zawarcia umowy licencyjnej. Problem stal sie wyraznie widoczny w ostatnich latach,
zwlaszcza w sektorze mobilnych urzadzen telekomunikacyjnych, a takze w sektorze
motoryzacyjnym w zwiazku z rozwojem autonomicznych samochodéw, gdyz w tych
urzadzeniach znajduje zastosowanie bardzo wiele standardéw objetych patentami SEP.
Uprawnieni z patentéw niezbednych do wdrozenia standardéw, zwlaszcza tych, ktore
s przedmiotem deklaracji FRAND (w szczegdlnosci globalne korporacje o silnej po-
zycji rynkowej), coraz czesciej wystepujg z zarzutami ich naruszenia przeciwko pod-
miotom wdrazajacym standardy, ktore réwniez maja istotng pozycje rynkowa, z uwagi
na popularno$¢ oferowanych produktéow i tym samym warto$¢ ich sprzedazy. Zja-
wisko to nazywane jest juz nawet powszechnie ,wojnami patentowymi”. Producenci
urzadzen zgodnych ze standardami uwazaja bowiem, ze zlozenie deklaracji FRAND
i niezbednos¢ patentu do wdrozenia standardu tworzg po ich stronie uprawnienie do
korzystania z opatentowanego wynalazku, podczas gdy uprawnieni z patentéw SEP
stoja na stanowisku, ze w zwiazku z brakiem zawarcia umowy licencyjnej zwigzanym
np. z tym, iz strony nie moga doj$¢ do porozumienia co do warunkéw FRAND przy-
sztej umowy, moga swobodnie dochodzi¢ roszczen zakazowych przeciwko podmiotom
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korzystajacym z opatentowanego wynalazku na potrzeby wdrazania standardu. Cho-
ciaz, jak wskazywano powyzej, istnieja patenty SEP, ktore nie sa przedmiotem deklara-
¢ji FRAND, to jednak spory i watpliwosci zwiazane z egzekwowaniem i licencjonowa-
niem patentéw SEP najczesciej dotycza sytuacji, gdy deklaracja FRAND zostanie zlo-
zona, gdyz osoby trzecie, ktore chca implementowaé standard, powotujg si¢ wlasnie
na te okoliczno$¢ jako kreujaca ich uprawnienie do zawarcia umowy licencyjnej na od-
powiednich warunkach. Z kolei sady rozpatrujace te spory uznaja ztozenie deklara-
cji FRAND oraz niezbednos¢ zastosowania patentu do wdrozenia standardu tacznie,
za okolicznosci istotne dla ustalenia czy roszczenia zakazowe uprawnionych z tych
patentow, przeciwko osobom trzecim, ktére korzystaja z opatentowanego wynalazku
na potrzeby wdrazania standardu, zastuguja na uwzglednienie.

Na tle takich sporéw powstaja pytania o zakres swobody wykonywania uprawnien
wynikajacych z patentéw SEP, ktore sa przedmiotem deklaracji FRAND. W szczegdlno-
$ci czy swoboda ta jest ograniczona w poréwnaniu do tej, jaka przystuguje uprawnio-
nemu z patentu, ktéry nie jest niezbedny dla wdrozenia standardu i ktory nie jest przed-
miotem deklaracji FRAND. Dyskusyjne jest w szczegolnosci, czy z deklaracji FRAND
wynikaja jakie$ zobowigzania uprawnionego z patentu, np. do udzielenia licencji, a je-
§li tak, to wobec kogo. Z tych przyczyn rozwazania w niniejszej monografii koncen-
truja si¢ na patentach SEP, co do ktérych zostala zlozona deklaracja FRAND. Podkresli¢
przy tym nalezy, ze postrzeganie skutkéw prawnych takiej deklaracji nie jest jednolite
i nadal jest przedmiotem kontrowersji’, stad szczegolnie interesujace jest analizowanie
rozwoju i tendencji pogladéw w tym zakresie.

Ponadto, przedmiotem dyskusji jest to, czy uprawnieni z patentéw SEP moga do-
chodzi¢ roszczen zakazowych przeciwko podmiotom korzystajacym z opatentowanego
wynalazku w celu implementacji standardu. Dochodzenie roszczen zakazowych w ta-
kiej sytuacji budzi watpliwosci m.in. z punktu widzenia prawa konkurencji, co staje si¢
jednym z elementéw nie do konca rozstrzygnietej dyskusji na temat tego, w jakim za-
kresie i w jakich sytuacjach prawo konkurencji moze ingerowaé w wykonywanie praw
wlasnosci intelektualnej.

Wynikajaca z powyzej przedstawionych zjawisk i watpliwosci istota problemu ba-
dawczego niniejszej monografii sprowadza sie do pytania, czy okoliczno$¢, ze dany pa-
tent jest niezbedny do wdrozenia standardu, przy czym uprawniony z patentu ztozyt
wobec organizacji standaryzacyjnej deklaracje FRAND, wplywa na jego prawna sytu-
acje w zakresie mozliwosci wykonywania uprawnien wynikajacych z patentu, tj. czy,
a jesli tak, to w jaki sposéb: 1) ogranicza swobode uprawnionego w zakresie decydo-
wania o tym, komu i na jakich warunkach udzieli licencji oraz 2) ogranicza mozliwos¢
przeciwstawiania si¢ takim zachowaniom o0sob trzecich, ktére wkraczajg w zakres wy-
tacznosci wynikajacej z patentu, ktorego dotyczy deklaracja FRAND. Odpowiedz na te
pytania ma istotne znaczenie zaréwno na plaszczyznie rozwazan teoretycznoprawnych,
jak i dla praktyki, zwlaszcza dzialalno$ci gospodarczej. Wplywa ona na rzeczywista

5Na co zwraca uwage m.in. D. Geradin, SEP Licensing.
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mozliwos$¢ rozwoju proceséw standaryzacyjnych, ktérych znaczenie we wspolczesnej
gospodarce jest oczywiste i bezsporne, oraz na faktyczna mozliwos¢ wykorzystania
w standardach opatentowanych rozwiazan. Problem ten i jego zlozonos$¢ znajduje od-
zwierciedlenie w zrdznicowanych pogladach doktryny i orzecznictwa w kwestii zasy-
gnalizowanych wyzej zagadnien. Mozliwe jest przy tym wyodrebnienie dwéch ptasz-
czyzn rozwazan dotyczacych tych zagadnien, a mianowicie oceny charakteru praw-
nego deklaracji FRAND i jej skutkow w $wietle obowigzujacych obecnie przepisow
oraz de lege ferenda. W niniejszej monografii koncentrujg si¢ na pierwszej plaszczyznie,
a wiec analizie wyzej wymienionych aspektow zwiazanych ze standaryzacja nowych
technologii de lege lata z ograniczonymi wnioskami de lege ferenda. Pozadane jest przy
tym, aby z jednej strony uprawnieni z patentéw byli zainteresowani tym, aby prowadzi¢
dziatalno§¢ innowacyjna, bra¢ udziat w procesach standaryzacyjnych, w toku ktérych
beda proponowa¢ technologie stworzona w ramach prowadzonej przez siebie dziatal-
nosci jako standard, a w zamian za korzystanie z niej przez osoby trzecie otrzymywali
odpowiednie wynagrodzenie. Z drugiej strony, istotne jest réwniez, aby osoby trzecie
mogly korzysta¢ ze standardéw poprzez wdrazanie ich w urzadzeniach oferowanych
na rynku, za zaplata odpowiedniego wynagrodzenia na rzecz uprawnionych z paten-
tow, ale bez ryzyka, iz dostep do technologii, bedacej przedmiotem patentu SEP, zosta-
nie im uniemozliwiony.

Analiza postawionego problemu badawczego doprowadzila do sformulowania
tezy, zgodnie z ktéra okoliczno$¢, iz dany patent jest niezbedny do wdrozenia stan-
dardu oraz jest przedmiotem deklaracji FRAND w $wietle obecnie obowiazujacych
przepisdw, ogranicza swobode decyzji uprawnionego z patentu nie tylko w kwestii tego,
czy w ogdle udzieli komukolwiek licencji, ale takze i w kwestii osoby licencjobiorcy
oraz warunkow umowy licencyjnej. W konsekwencji, prawne mozliwosci dochodze-
nia roszczen zakazowych przez uprawnionych z patentéw SEP, ktorzy ztozyli deklara-
cje FRAND, sg ograniczone w stosunku do tych, ktdre majg uprawnieni z patentow,
ktdre nie sg niezbedne do wdrozenia standardu i niebedacych przedmiotem deklaracji
FRAND.

Celem badawczym niniejszej monografii jest weryfikacja trafnosci powyzszej tezy,
a w razie potwierdzenia jej zasadnosci - identyfikacja przestanek, a takze wskazanie
podstaw prawnych ograniczenia swobody realizacji uprawnien wynikajacych z paten-
tow SEP objetych deklaracja FRAND, przede wszystkim poprzez decydowanie o tym
komu i na jakich warunkach zostanie udzielona licencja oraz poprzez dochodzenie
roszczen zakazowych kierowanych wobec 0s6b wdrazajacych standard bez zawarcia
umowy licencyjne;j.

Celowi temu zostala podporzadkowana konstrukcja monografii. Rozdziat I poswie-
cony jest ogélnemu przedstawieniu zjawiska standaryzacji. W jego pierwszej czesci
omoéwiono pojecie standardow i ich rodzaje, znaczenie standaryzacji we wspolczesnej
gospodarce, korzysci i ryzyka wynikajace z proceséw standaryzacyjnych, a takze konse-
kwencje prawne wykorzystywania opatentowanych rozwigzan w przyjmowanych stan-
dardach. W dalszej czesci tego rozdzialu oméwiono reguly obowiazujace w wybranych
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organizacjach standaryzacyjnych w przypadku, gdy dla wdrozenia przyjetego w nich
standardu niezbedne jest (lub co najmniej moze by¢) zastosowanie opatentowanego
wynalazku. Jakkolwiek powszechnie w takich przypadkach wymagane jest zlozenie
tzw. deklaracji FRAND, to ich tre$¢ i sposob sktadania w poszczegdlnych organizacjach
nie sa jednakowe. Organizacje, ktorych reguly postepowania zostaly omowione w tym
rozdziale, to zaréwno krajowe, regionalne (np. europejskie), jak i miedzynarodowe or-
ganizacje. Taki wybor organizacji mial na celu analiz¢ regut obowiazujacych w organi-
zacjach o réznym zasiegu dzialania. Analize przeprowadzono na przykladzie organiza-
cji, ktore tworza standardy w sektorze telekomunikacyjnym. Jak bowiem wskazywano
powyzej, w tym wlasnie sektorze wdrozenie standardéw bardzo czesto wymaga zasto-
sowania rozwigzan technicznych chronionych patentami i jest przedmiotem sporéow
pomiedzy uprawnionymi z patentu a podmiotami, ktére chca korzystaé z opatentowa-
nego rozwiazania na potrzeby wdrazania standardu. W tej czeéci skoncentrowano sie
na tresci deklaracji, jakie sa w poszczegdlnych organizacjach wymagane od uprawnio-
nych z patentdéw, aby mozliwe byto uwzglednienie ich opatentowanych (lub zgtoszo-
nych do opatentowania) wynalazkéw w przyjmowanych (ustalanych) w danej organi-
zacji standardach. Nastepnie wskazano podobienstwa i réznice w sposobie dzialania
organizacji standaryzacyjnych w omawianym zakresie oraz przedstawiono rozwazania
dotyczycace charakteru prawnego aktow wewnetrznych organizacji standaryzacyjnych
dotyczacych praw wiasnosci intelektualne;.

Ustalenia odnoszace si¢ do tresci i trybu skladania deklaracji FRAND przeprowa-
dzone w rozdziale I stanowig podstawe dla dalszych rozwazan, ktore podzielone sg
na dwa gtéwne bloki. Pierwszy obejmuje zagadnienia dotyczace charakteru prawnego
i znaczenia przypisywanych deklaracji FRAND na gruncie prawa unijnego, prawa wy-
branych panstw (Niemiec, USA oraz Japonii) oraz prawa polskiego (rozdziaty II i III).
Rozwazania w nim zawarte pozwalaja na potwierdzenie trafnoéci pierwszej czesci tezy
sformulowanej w niniejszej monografii, a mianowicie, iz zlozenie deklaracji FRAND
ogranicza swobode¢ uprawnionego z patentu SEP w zakresie decydowania o tym, komu
i na jakich warunkach udzieli licencji. Z kolei drugi blok zagadnien (rozdzialy IV i V)
dotyczy ograniczen w wykonywaniu uprawnien zakazowych z patentéw SEP, ktdre sg
przedmiotem deklaracji FRAND i ich podstaw prawnych, ktére w zaleznosci od jurys-
dykcji moga wynikaé z prawa konkurencji lub z prawa prywatnego. Rozwazania pro-
wadzone sa (podobnie jak w przypadku pierwszego bloku zagadnien) na gruncie prawa
unijnego, prawa wybranych panstw (Niemiec, USA, Japonii oraz dodatkowo Holan-
dii) i prawa polskiego. Analiza tych kwestii pozwala z kolei na weryfikacje zasadnosci
oraz podstaw prawnych drugiej czesci tezy niniejszej monografii, zgodnie z ktéra moz-
liwosci dochodzenia roszczen zakazowych przez uprawnionych z patentéw SEP, ktorzy
zlozyli deklaracje FRAND, sg ograniczone w stosunku do tych, jakie majg uprawnieni
z patentdw, ktore nie sg niezbedne do wdrozenia standardu i ktdre nie sg przedmiotem
deklaracji FRAND.

Jakkolwiek przyjeta konstrukcja monografii powoduje pewne powtérzenia wynika-
jace ze wzajemnego powiazania zagadnien analizowanych w obu blokach (w formie na-
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wiazania do wcze$niejszych rozwazan), jednak wydaje si¢ ona uzasadniona ze wzgledu
na to, ze zakres swobody dochodzenia roszczen zakazowych przez uprawnionego z pa-
tentu SEP jest w znacznym stopniu determinowany (jak zostanie wykazanie w niniej-
szej monografii) charakterem prawnym przypisywanym deklaracji FRAND. Taki po-
dzial w pelni odpowiada tez dwém cze$ciom tezy monografii, pozwalajac na wlasciwg
analize jej trafnosci, poprzez uwzglednienie wnioskéw wynikajacych z analizy zawartej
w pierwszym bloku zagadnien i na ich tle omawianiu kwestii zwiazanych z ogranicze-
niem swobody uprawnionych z patentéw SEP w dochodzeniu roszczen zakazowych.

W zwiazku z powyzszym, celem rozwazan dotyczacych pierwszej z wyzej wskaza-
nych kwestii jest odpowiedz na pytanie, czy ztozenie deklaracji FRAND jest traktowane
jako oswiadczenie woli, bedace elementem umowy (czynnosci prawnej), na podsta-
wie ktorej osoby zainteresowane korzystaniem z wynalazku mogg domagac si¢ (egze-
kwowac) zawarcia umowy licencyjnej na warunkach FRAND. Tym aspektom poswie-
cone sg dwa rozdzialy - II i III. W rozdziale II (Charakter prawny i znaczenie dekla-
racji FRAND na gruncie prawa UE oraz wybranych, obcych porzadkéw prawnych)
przedstawiono to zagadnienie na tle orzecznictwa i pogladéw doktryny prezentowa-
nych na gruncie prawa amerykanskiego, niemieckiego, japonskiego, a takze w $wietle
orzecznictwa TSUE oraz decyzji KE. Dobér porzadkéw prawnych, ktorych dotyczy
analiza, ma na celu przedstawienie charakteru prawnego i znaczenia deklaracji FRAND
przypisywanym zaréwno na gruncie prawa kontynentalnego, jak i systemu common
law, dlatego zdecydowano sie uwzgledni¢ Niemcy i USA jako panstwa, ktore, co nalezy
podkresli¢, sa czesto wybierane jako miejsce prowadzenia sporéw sadowych dotycza-
cych patentéw SEP. Dodatkowo w rozwazaniach przywolano takze stanowisko sadow
japonskich, w celu ukazania innego niz w Niemczech i USA sposobu interpretacji de-
klaracji FRAND, czyli wywodzenia jej skutkéw prawnych nie z prawa regulujacego sto-
sunki umowne, ani tez z prawa konkurencji, ale na podstawie stosowania konstrukcji
naduzycia prawa podmiotowego. Dokonany wybdr uwzglednionych systemow praw-
nych ma na celu ukazanie réznego rodzaju koncepcji i podstaw prawnych, ktére moga
by¢ przyjmowane dla ustalenia charakteru prawnego deklaracji FRAND.

W rozdziale III zawarto rozwazania dotyczace charakteru prawnego i skutkéw
prawnych deklaracji FRAND analizowanych na gruncie cywilnego prawa polskiego.
Skoncentrowano si¢ na pytaniu, czy zlozenie deklaracji FRAND rodzi po stronie
uprawnionego z patentu jakiekolwiek zobowiazanie, a jesli tak, to jaki jest jego charak-
ter, wobec kogo jest to zobowiazanie i co jest jego przedmiotem.

Przeprowadzona analiza dotyczaca charakteru prawnego deklaracji FRAND za-
warta w tych dwdch rozdziatach stanowi niezbedng podstawe dla rozwazan zawartych
w kolejnych rozdziatach, ktére dotycza drugiego ze wskazanych powyzej blokéw za-
gadnien, a mianowicie maja na celu odpowiedz na pytanie o zakres swobody upraw-
nionych z patentéow SEP, bedacych przedmiotem deklaracji FRAND w dochodzeniu
roszczen zakazowych wobec 0sob wkraczajacych w zakres przystugujacej im wylaczno-
$ci patentowej, w zwiazku z wdrazaniem standardu. Przyjmowany charakter prawny
deklaracji FRAND (tj. czy wynika z niej egzekwowalne na gruncie prawa cywilnego
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zobowiazanie do zawarcia umowy licencyjnej) wptywa bowiem na istnienie ograniczen
w mozliwosci dochodzenia roszczen zakazowych przez uprawnionego z SEP i na ich
podstawe prawna. W tej czesci uwzgledniono zaréwno konsekwencje zastosowania me-
chanizméw wynikajacych z prawa konkurencji (prawa ochrony konkurencji), jak tez
z prawa prywatnego. Dla uniknigcia watpliwoéci podkresli¢ nalezy, ze postawienie tezy,
iz swoboda uprawnionego z patentu w zakresie dochodzenia roszczen zakazowych jest
ograniczona, nie jest rownoznaczne ze stwierdzeniem, iz osoby trzecie moga korzy-
sta¢ z wynalazku objetego patentem SEP bez zawarcia jakiejkolwiek umowy licencyj-
nej. Ograniczenia te zwiazane sg kazdorazowo z okreslonymi zachowaniami zaréwno
uprawnionych z patentéw (ktérzy np. nie skladaja oferty zawarcia umowy licencyjnej
na warunkach FRAND przed wystapieniem z roszczeniami zakazowymi), jak i oséb
zainteresowanych korzystaniem z wynalazku na potrzeby wdrazania standardu (ktore
np. rzeczywiscie nie chca zawrze¢ umowy licencyjnej na warunkach FRAND) podejmo-
wanych najczeéciej w zwigzku z konfliktem, co do okreslenia warunkow takiej umowy.

W rozdziale IV (Ograniczenie swobody wykonywania uprawnien zakazowych do-
tyczacych patentéw SEP na gruncie prawa konkurencji) zagadnienie to poddano anali-
zie na gruncie prawa konkurencji (ochrony konkurencji), uwzgledniajac prawo unijne,
niemieckie oraz polskie. W tych porzadkach prawnych to wlasnie w prawie konku-
rencji poszukuje si¢ bowiem podstaw dla ograniczenia uprawnionych z patentéw SEP
w dochodzeniu roszczen zakazowych. W celu weryfikacji, czy mozliwe jest ogranicze-
nie swobody uprawnionych z patentéw SEP bedacych przedmiotem deklaracji FRAND
w dochodzeniu roszczen zakazowych z uwagi na zasady prawa konkurencji, w pierw-
szej kolejnosci przedstawiono zagadnienie dopuszczalnosci ingerencji prawa konku-
rencji w wykonywanie praw wlasnosci intelektualnej. Nastepnie, w celu ustalenia, jakie
przestanki musza zostaé spelnione, aby doszto do ograniczenia swobody uprawnionych
z patentéw SEP w dochodzeniu roszczen zakazowych z uwagi na reguty prawa konku-
rencji przedstawiono stanowisko dominujace w sadach niemieckich oraz prezentowane
przez TSUE oraz KE, a takze w polskim orzecznictwie i doktrynie.

W ostatnim - V rozdziale (Ograniczenie swobody wykonywania uprawnien za-
kazowych dotyczacych patentéw SEP na gruncie prawa prywatnego) zaprezentowano
mozliwe ograniczenia w skutecznym przeciwstawianiu sie przez uprawnionych z pa-
tentow SEP takim zachowaniom oséb trzecich, ktore wkraczajg w zakres ich wylacz-
nosci, wynikajace z prawa prywatnego. Rozwazania te obejmuja analize orzecznictwa
w krajach, w ktorych prawo prywatne stanowi podstawe ww. ograniczen, tj. sadow
amerykanskich, japonskich oraz holenderskich. Pozwalaja na wyciagniecie ogolnych
wnioskéow dotyczacych mozliwych podstaw prawnych, innych niz publiczne prawo
konkurencji, prowadzacych do ograniczenia swobody uprawnionych z patentow SEP
w dochodzeniu roszczen zakazowych, przeciwko podmiotom implementujacym stan-
dard. W analizie zawartej w rozdziatach IV i V uwzgledniono te same obce porzadki
prawne, ktore byly brane pod uwage przy ocenie charakteru prawnego deklaracji
FRAND w rozdziatach I i IIT ze wzgledow tam wskazanych, z uwzglednieniem dodat-
kowo Holandii - jako interesujacego przykladu jurysdykcji, w ktérej to zarzut naduzy-
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cia prawa i dobrej wiary powotuje sie¢ w celu skutecznej obrony przed roszczeniami
o zakazanie naruszen patentu SEP.

Przy czym, jesli w danym obcym porzadku prawnym podstawe dla ograniczen
w dochodzeniu roszczen zakazowych z patentéw SEP znajduje si¢ w prawie konkurencji
- to s3 one omOwione wylacznie w rozdziale IV i nie s juz przedmiotem analizy w roz-
dziale V, ktéry dotyczy wylacznie obcych porzadkéw prawnych, gdzie taka podstawe
znajduje si¢ w prawie prywatnym. Dokonany wybdr obcych porzadkéw prawnych,
poddanych analizie ma na celu ukazanie réznego rodzaju ograniczen, wynikajacych
z prawa prywatnego, ktore wplywaja na swobode uprawnionego z patentu w docho-
dzeniu roszczen zakazowych. Ograniczenia te moga wynika¢ m.in. z prawa zobowiazan
(co moze mie¢ miejsce, jesli w danej jurysdykeji przyjmuje sie, ze ztozenie deklaracji
FRAND prowadzi do powstania egzekwowalnego zobowiazania do zawarcia umowy
licencyjnej), z prawa patentowego, czy z ogdlnych zasad prawa cywilnego dotyczacych
naduzycia prawa i przedstawione sa w $wietle roznego rodzaju systeméw prawnych
(tj. zardwno prawa kontynentalnego, jak i systemu common law).

Zbadano réwniez, czy wystepowanie z roszczeniami zakazowymi przez upraw-
nionych z patentéw SEP, ktérzy zlozyli deklaracje FRAND moze zosta¢ uznane
m.in. za naduzycie patentu lub naruszenie zobowiazania na gruncie prawa prywatnego
polskiego. Rozwazania zawarte w tym rozdziale dotycza wigec mozliwosci zastosowa-
nia istniejacych w polskim prawie rozwiazan wynikajacych z prawa prywatnego, a nie
z prawa konkurencji, w sytuacjach konfliktu pomiedzy uprawnionym z patentu SEP,
ktory zlozyt deklaracje FRAND, a podmiotem trzecim, ktory chcialby zastosowac roz-
wiazanie chronione patentem, a takze zawieraja w tym zakresie postulaty de lege fe-
renda. Ostatnia czesciag monografii jest Zakonczenie, w ktérym zawarto podsumowa-
nie uwag wynikajacych z przeprowadzonych rozwazan i przedstawiono wnioski co do
trafno$ci postawionej tezy badawczej.

Niniejsza monografia zawiera tekst pracy doktorskiej obronionej w grudniu
2020 r. w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Promotorem pracy byta
dr hab. Helena Zakowska-Henzler, prof. INP PAN.
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