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Abstract: The phenomenon of patent trolling is a distortion of the idea underlying pat-
ent protection. The effects of the so-called patent trolls are, inter alia, the inhibition of
technological development, limiting innovation and technology transfer, and restricting
access to these technologies for consumers on the market. Negative effects also manifest
themselves in showing deficiencies in the patent protection system, lack of trust in this
system and reduction of investments in the field of research & development. All these ef-
fects are the negation of what was the foundation of the introduction of patent protection.

The aim of the author is to analyze the existing regulations of European Union law
in terms of possible protection measures against the so-called patent trolls. In particu-
lar, the provisions of Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Coun-
cil of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights will be discussed.
The possibilities of counteracting the phenomenon of patent trolling in court proceedings
before the Unified Patent Court provided for in the Agreement on the Unified Patent
Court (2013/C 175/01), being part of the so-called the system of the European Unitary
Patent. In addition to the analysis of regulations, the judgments of the European courts
regarding this issue will also be presented. The analysis of EU regulations and jurispru-
dence is supposed to be an attempt to answer the question whether current regulations
are sufficient for the threat of patent trolling in Europe.

Keywords: patent trolling, PAE, idea of patent protection, enforcement directive, Uni-
tary Patent Court, Huawei v ZTE

* Mgr, Uniwersytet Slaski w Katowicach.



bb

Pawel Jasinski

1. Wprowadzenie

Stownik jezyka polskiego PWN definiuje trolla jako istote zamieszku-
jaca goérskie jaskinie, o niemilym usposobieniu, wywodzaca, sie z mitolo-
gil skandynawskiej'. Mozna zadaé pytanie, co postaé¢ z mitologii krajow
nordyckich ma wspodlnego z systemem ochrony patentowej. Odpowiedzi
na to pytanie nalezy poszukiwaé w Stanach Zjednoczonych Ameryki P6l-
nocnej, poniewaz to wlasnie tam po raz pierwszy zaczeto taczyé badnio-
wego stwora z ochrona patentowa?. Pojecie ,,troll patentowy” upowszech-
nilo sie na gruncie amerykanskim w polowie lat dziewieédziesiatych XX
w., po emisji filmu instruktazowego dla wynalazcéw, zatytutowanego
The Patents Video. Film ten prezentowal historie osoby zmuszonej do
nabycia licencji od uprawionego z patentu, ktéry to uprawniony zostat
przedstawiony wlasnie jako mitologiczny troll?.

Poczatkowo rozumienie trolla patentowego bylo nieco inne niz obec-
nie, natomiast podmioty, ktérych model biznesowy polega na ,wykorzy-
stywaniu praw wylacznych jedynie w celu przymuszania innych przed-
siebiorcow do zawierania umoéw licencyjnych”, pojawily sie w ciagu
nastepnych lat!. Z czasem okazalo sie, ze problem ten jest tak powazny,
ze sam Prezydent Stanéw Zjednoczonych Barack Obama oficjalnie od-
niést sie do niego, decydujac sie podjaé walke z trollami patentowymi®.
Przez wiele lat trolling patentowy byl gléwnym tematem badan akade-
mickich, przewazat jednak poglad, ze jest to zjawisko prawie wylacznie

1 Stownik jezyka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/troll;2578748 [Data dostepu:
31 grudnia 2017 r.].

2 M. Kruk: Trolle patentowe — zmora systemu ochrony patentowej w USA. ,Kwar-
talnik Urzedu Patentowego RP” 2013, nr 2, s. 17.

3 Ibidem. Fragment filmu The Patents Video, zawierajacy sceny ze wspomnianym
trollem, https://www.youtube.com/watch?v=10GoZFzHkhs [Data dostepu: 31 grudnia
2017 r.]. We wspomnianym fragmencie pojawia sie takze hasto ,Beware of the Patent
Troll” (ang. wystrzegaj sie trolla patentowego).

4 Ibidem.

> Obama goes troll-hunting. ,The Economist” 8.06.2013, https://www.economist.com/
news/business/21579011-president-proposes-new-round-intellectual-property-reform-ob
ama-goes-troll-hunting [Data dostepu: 31 grudnia 2017 r.]; S. Gustin: Viewpoint: Oba-
ma’s ‘Patent Troll’ Reform: Why Everyone Should Car. ,Time” 8.06.2013, http://business.
time.com/2013/06/08/viewpoint-obamas-patent-troll-reform-why-everyone-should-care/
[Data dostepu: 31 grudnia 2017 r.]. Szerokie badania dotyczace skali ,dziatalnoéci” sa-
dowej trolli patentowych w Stanach Zjednoczonych przeprowadzita C. Chien: Patent
Trolls by the Numbers. ,Santa Clara University Legal Studies Research Paper No. 08-13”
2013, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2233041.## [Data dostepu:
31 grudnia 2017 r.].


https://sjp.pwn.pl/sjp/troll;2578748
https://www.youtube.com/watch?v=lOGoZFzHkhs
https://www.economist.com/news/business/21579011-president-proposes-new-round-intellectual-property-reform-obama-goes-troll-hunting
https://www.economist.com/news/business/21579011-president-proposes-new-round-intellectual-property-reform-obama-goes-troll-hunting
https://www.economist.com/news/business/21579011-president-proposes-new-round-intellectual-property-reform-obama-goes-troll-hunting
http://business.time.com/2013/06/08/viewpoint-obamas-patent-troll-reform-why-everyone-should-care/
http://business.time.com/2013/06/08/viewpoint-obamas-patent-troll-reform-why-everyone-should-care/
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wystepujace w Stanach Zjednoczonych®. Ostatnie badania wskazuja jed-
nak, ze zjawisko to, chociaz w mniejszym zakresie niz w Stanach Zjed-
noczonych, wystepuje rowniez na kontynencie europejskim’.

W literaturze pojawito sie takze kilka opracowan stanowiacych proé-
be poréwnania skali zjawiska trollingu patentowego w Stanach Zjed-
noczonych 1 na Starym Kontynencie. Skupiaja sie one gltéwnie na fakcie
,rozczlonkowania” systemu patentowego w Europie w poréwnaniu z fede-
ralizacja tegoz systemu w Stanach Zjednoczonych®. Celem niniejszego ar-
tykutu jest natomiast préba odpowiedzi na pytanie, czy wsrod regulacji
prawa Unii Europejskiej znajduja sie wystarczajace Srodki przeciwdzia-
lania naduzyciu ochrony patentowej przez tzw. trolle patentowe. Przede
wszystkim oméwione zostanie samo zjawisko patent trollingu. Nastepnie
analizie poddane zostana postanowienia dyrektywy 2004/48/WE Parla-
mentu Europejskiego 1 Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egze-
kwowania praw wlasnoséci intelektualnej®. Pokroétce przedstawione zostana,
postanowienia proceduralne porozumienia w sprawie Jednolitego Sadu
Patentowego'®, ktére co prawda z formalnego punktu widzenia nie jest po-
chodnym prawem unijnym, jednak jest Scile zwiazane z rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) nr 1257/2012 z dnia 17 grudnia
2012 r. wprowadzajacym wzmocniona wspoétprace w dziedzinie tworze-
nia jednolitego systemu ochrony patentowej!!. Przywolane zostanie takze
orzecznictwo Trybunatu Sprawiedliwoéci UE. W celu przedstawienia obo-
wigzujacych regulacji oraz ich znaczenia dla zjawiska trollingu patentowe-
g0 W niniejszym opracowaniu zastosowano metode dogmatyczno-prawna.

6 B.J. Love, Ch. Helmers, F. Gaessler, M. Ernicke: Patent Assertion Entities
in Europe. In: Patent Assertion Entities and Competition Policy. Ed. D.D. Sokol. Cam-
bridge—New York 2016, s. 104 1 powotana tam literatura.

7 Ibidem; Ch. Helmers, B. Love, L. McDonagh: Is There a Patent Troll in the
U.K.? ,Fordham Intelletctual Property, Media & Enterntainment Law Journal” 2014,
vol. 24, s. 509—554. Badania zostaty przeprowadzone w Niemczech (2000—2008) oraz
w Wielkiej Brytanii (2000—2013).

8 Zob. m.in.: S. Fusco: Markets and Patent Enforcement: A Comparative Investiga-
tion of Non-Practicing Entities in the United States and Europe. ,Michigan Telecommu-
nications and Technology Law Review” 2014, vol. 20, no. 2, s. 439—465; A. Mayergoyz:
Lessons from Europe on How to Tame U.S. Patent Trolls. ,,Cornell International Law
Journal” 2009, vol. 42, s. 241—270.

9 Dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie egzekwowania praw wlasnoéci intelektualnej. Dz.Urz. UE L 157,
30.04.2004, s. 45—86, Polska Edycja Specjalna: rozdziat 17, T. 2, s. 32—39.

10 Porozumienie w sprawie dJednolitego Sadu Patentowego. Dz.Urz. UE C 175,
20.06.2013, s. 1—40.

1 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2012 z dnia
17 grudnia 2012 r. wprowadzajace wzmocniong wspo6tprace w dziedzinie tworzenia jed-
nolitego systemu ochrony patentowej. Dz.Urz. UE L 361, 31.12.2012, s. 1—8.
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2. Idea przyznania ochrony patentowej

Chcac udzieli¢ odpowiedzi na pytanie, czym jest w istocie trolling pa-
tentowy, niezbedne wydaje sie przytoczenie idei, bedacej podstawa catego
systemu ochrony patentowej. Tradycyjnie przyznanie wynalazcy ochrony
patentowej uzasadnia sie naturalnym prawem wynalazcy do efektéw jego
wysitkéw umyslowych, zapewnieniem rekompensaty za dokonanie wyna-
lazku, stworzeniem zachety do opracowywania nowych rozwigzan oraz
ich stosowania, a takze czynnikiem motywujacym do ujawnienia rozwia-
zania spoteczenstwu!?. Takze Trybunal Sprawiedliwo$ci UE w swoich
orzeczeniach odnidst sie do uzasadnienia ochrony patentowej, stwierdza-
jac, ze prawo patentowe zagwarantowaé ma wynalazcy nagrode za jego
tworczy wysitek, udzielajac mu wytacznego prawa do wytwarzania pro-
duktow oraz wprowadzania ich na rynek, a ponadto ma pozwolié sprze-
ciwiaé sie naruszeniom®. Wskazuje sie, ze idea ochrony polega na row-
nowadze pomiedzy interesem spoleczenstwa a interesem indywidualnym
wynalazcy — monopol patentowy ma umozliwi¢ uprawnionemu zwrot
poniesionych na wynalazek nakladéw, w tym kosztoéw, a rownoczes$nie
ma stanowi¢ bodziec do dalszej pracy wynalazczej'*. Monopol ten jednak
jest ograniczony w czasie, co zaklada przejScie ujawnionego rozwigzania
do domeny publicznej®.

Podobnie w piSmiennictwie amerykanskim podkresla sie, ze podsta-
wa,_ prawa patentowego jest wymiana quid pro quo. Wynalazca ujaw-
nia wiec wynalazek spoleczenstwu, a w zamian otrzymuje ograniczo-
ne w czasle prawo wylaczne do stworzonego przez siebie rozwigzania'é.
Ujawnienie rozwiazania pozwala innym na opracowanie nowych techno-
logii, opierajac sie na rozpowszechnionym juz wynalazku!'’. Rekompen-

12 E. Traple, M. du Vall: Teorie uzasadniajace ochrone patentowq i ocean jej go-
spodarczego znaczenia. W: Prawo patentowe. Red. E. Traple. Wyd. 2. Warszawa 2017,
s. 190—197; por. takze R. Skubisz: Wiasnosé przemystowa w systemie prawa. W: ,,Sys-
tem Prawa Prywatnego”. T. 14A: Prawo wtasnosci przemystowej. Red. S. Skubisz. War-
szawa 2017, s. 121—131.

13 Wyrok Trybunatu Sprawiedliwo$ci Wspélnot Europejskich w sprawie Centrafarm
BV et Adriaan de Peijper v Sterling Drug Inc. (C-15/74) z dnia 31 pazdziernika 1974 r.,
pkt 9; podobnie wyrok Trybunatu Sprawiedliwo$ci Wspdlnot Europejskich w sprawie
Pharmon v Hoechst (C-19/84) z dnia 9 lipca 1985 r., pkt 26.

4 M. Kruk: Naduzycie idei ochrony patentowej — trolle patentowe. ,Kwartalnik
Urzedu Patentowego RP” 2013, wydanie specjalne, nr 5/18, s. 85.

15 Tbidem.

16 S. Fusco: Markets and Patent Enforcement..., s. 441 i powolana tam literatura.

" A. Mayergoyz: Lessons from Europe..., s. 242 wraz z powolang tam literatura;
por. takze S. Fusco: Markets and Patent Enforcement..., s. 441.
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satg dla wynalazcy za poSwiecony przez niego czas, $rodki finansowe
oraz poniesione ryzyko jest monopol patentowy, ktory pozwala wytaczyé
inne podmioty z korzystania z wynalazku przez ograniczony czas's.
Co najwazniejsze jednak, przeciwko naruszycielowi prawa wylacznego
uprawniony z patentu moze wszczaé postepowanie sadowe, przy czym
naruszyciel w celu wlasnej obrony moze zakwestionowaé wazno$é¢ pa-
tentu'®. Grozba zakwestionowania patentu odstrasza uprawnionych od
pochopnego nieuzasadnionego pozywania o naruszenie praw z paten-
tu, tym samym stwarzajac swoisty system réwnowagi ryzyka zardéwno
po stronie naruszyciela, jak 1 uprawionego z patentu?’. Jak zostanie to
jednak przedstawione w dalszej czesci artykulu, réwnowage te zaburza
dzialalnosé trolli patentowych.

3. Zjawisko trollingu patentowego

Przed omoéwieniem dziatania trolli patentowych niezbedne jest po-
czynienie pewnych uwag terminologicznych. W literaturze na okres$lenie
podmiotéw, o ktérych mowa, uzywa sie kilku réznych pojec: non-practi-
cing entity (NPE), patent-assertion entity (PAE), patent troll czy patent
shark?'. Najszersza kategoria podmiotow sa NPE — podmioty nieprodu-
kujace, ktore nie wytwarzaja ani nie wprowadzaja na rynek produktéw
ucieleéniajacych rozwiazanie chronione patentem, do ktorej to grupy za-
liczy¢ mozna np. uniwersytety??. Wéréd NPE mozna wyrdzni¢ mniejsza,
kategorie podmiotéw wyspecjalizowanych, zajmujacych sie pozyskiwa-
niem patentéw oraz komercjalizacja ich przez uzyskiwanie oplat licen-
cyjnych 1 wszczynanie proceséw sadowych?®. To wlasnie w stosunku do
tych podmiotéw uzywa sie pejoratywnego okreslenia ,troll patentowy”2*.

18 Tbidem.

¥ J. Chan, M. Fawcett: Footsteps of the Patent Troll. ,Intellectual Property Law
Bulletin” 2005, no. 1, s. 4.

20 Thidem.

2 M. Kruk: Trolle patentowe..., s. 18. W niniejszym artykule, za wskazanym auto-
rem, przyjete zostaly nastepujace ttumaczenia poszczegdlnych terminéw: podmiot nie-
produkujacy, podmiot utrzymujacy w mocy patent, troll patentowy oraz rekin patentowy.
To ostatnie okre§lenie uzywane jest stosunkowo rzadko.

22 B.J. Love, Ch. Helmers, F. Gaessler, M. Ernicke: Patent Assertion..., s. 107;
S. Fusco: Markets and Patent Enforcement..., s. 443.

2 S. Fusco: Markets and Patent Enforcement..., s. 443.

24 Tbidem.
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Trolle patentowe sa podmiotami budujacymi portfolio patentéw, kto-
rym nastepnie postuguja sie w celu uzyskania korzys$ci od innych pod-
miotéw na rynku, korzystajacych z wynalazkéw chronionych patentami
bedacymi w posiadaniu trolla?®. Podmioty te nie zajmujq sie badaniami
1 rozwojem nowych technologii, nie biora udzialu w procesie tworzenia
innowacji?®. Nalezy podkresli¢, ze ze wzgledu na to, ze trolle patentowe
nie zajmuja sie ani dziatalnoScig badawcza, ani tez produkeja 1 wpro-
wadzaniem towarow do obrotu, same utrzymuja ,bezpieczny dystans”
1 nie narazaja sie na zarzuty naruszenia czyich$§ praw wyltacznych do
wynalazku?’. Cechuje je specyficzny model biznesowy, oparty na stoso-
waniu agresywnych 1 kosztownych strategili wszczynania postepowan
w celu uzyskania nadmiernie wysokich optat licencyjnych?®. Podmioty
utrzymujace w mocy patent koncentruja sie na dwojakiego rodzaju dzia-
taniach: pozyskiwaniu praw wylacznych w celach spekulacyjnych oraz
monetyzacji patentu przez dochodzenie roszczen?®. Dziatalno$é trolli
patentowych, polegajaca na pozyskiwaniu patentéw, a nastepnie egze-
kwowaniu roszczen z nich wynikajacych, bywa takze nazywana ,,polo-
waniem na licencje”?.

Trolle patentowe buduja swoje portfolio, pozyskujac patenty od ma-
lych przedsiebiorcéw, duzych korporacji, podmiotéw na skraju bankruc-
twa, start-upéw, samodzielnych wynalazcow, szpitali, uniwersytetéw
czy nawet jednostek rzadowych?®'. Patenty pozyskiwane przez trolle sa
najczescie] patentami, ktore juz zostaly skomercjalizowane 1 wprowa-
dzone na rynek. Co wiecej, trolle patentowe koncentruja sie na paten-
tach stosunkowo starych, ktérych okres ochrony jest juz w zaawanso-
wanym stadium, poniewaz latwiej jest wtedy o potencjalne naruszenia,

% M. Kruk: Trolle patentowe..., s. 17.

26 R. Sikorski: Patent Law at the Centre of Today’s IP Debate. ,]IC Internatio-
nal Review of Intellectual Property and Competition Law” 2014, vol. 45, no. 2, s. 126;
A. Mayergoyz: Lessons from Europe..., s. 242.

21 M. Kruk: Trolle patentowe..., s. 18.

28 Tbidem.

2 S. Fusco: Markets and Patent Enforcement..., s. 443.

30 N.d. de Bisthoven: Patent Trolls and Abusive Patent Litigation in Europe: What
the Unitary Patent Package Can Learn From the American Experiece? ,,Stanford—Vien-
na TTLF Working Paper No. 19”7 2013, s. 14, http:/ttlf.stanford.edu [Data dostepu:
31 grudnia 2017 r.].

31 S. Fusco: Markets and Patent Enforcement..., s. 443; A. Mayergoyz: Lessons
from Europe..., s. 242. Poglebiona analiza zrddet patentéw, ktére pozyskuja trolle, zo-
stata przedstawiona w raporcie przygotowanym dla Komisji Europejskiej w 2016 r., zob.
Patent Assertion Entities in Europe. Eds. N. Thumm, G. Gabison (Joint Research
Centre). Luxemburg 2016, s. 19—24, https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scien
tific-and-technical-research-reports/patent-assertion-entities-europe-their-impact-
innovation-and-knowledge-transfer-ict-markets [Data dostepu: 31 grudnia 2017 r.].


http://ttlf.stanford.edu
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/patent-assertion-entities-europe-their-impact-innovation-and-knowledge-transfer-ict-markets
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/patent-assertion-entities-europe-their-impact-innovation-and-knowledge-transfer-ict-markets
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/patent-assertion-entities-europe-their-impact-innovation-and-knowledge-transfer-ict-markets
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gdyz technologia zastosowana w wynalazku funkcjonuje juz na rynku od
dluzszego czasu®?. Stosunkowo czesto patenty w portfolio trolli patento-
wych to patenty konieczne do spelniania normy okreslonej przez organi-
zacje normalizacyjna (ang. standard essential patents)®®. Wysoki odsetek
patentéw bedacych w posiadaniu podmiotéw utrzymujacych w mocy pa-
tent to patenty slabej jakoSci, czyli takie, ktore zostaly uzyskane w ni-
skiej jakosci procedurze udzielenia patentu, zatem stosunkowo niewiele
z nich przetrwaloby postepowanie uniewazniajace?:.

Typowa, strategia dzialania trolli jest utrzymywanie pozyskanych
praw wylacznych przez dituzszy czas niejako ,w ukryciu”, a nastepnie,
po uzyskaniu wiedzy, ze podmioty na rynku poczynily juz spore inwesty-
cje w dang technologie, wystapienie z roszczeniami z tytulu naruszenia
praw wylacznych do wynalazku®®. W takich sytuacjach podmioty, ktére
staty sie celem ataku trolli patentowych, sa szczegdlnie na nie podatne,
poniewaz poczynione juz wydatki na wykorzystanie danego rozwigzania,
ktére narusza prawa wylaczne trolla, sa tak znaczne, ze wycofanie sie
z wykorzystywania konkretnej technologii powodowaloby zbyt duze stra-
ty dla tego podmiotu®®, Trolle patentowe najczesciej zaczynaja atak na
przedsiebiorce wykorzystujacego dana technologie, wysylajac wezwanie
do zaprzestania naruszen, oskarzajac go o naruszenie jednego lub wie-
lu patentéow ze swojego portfolio. Kolejnym krokiem trolla jest wyslanie
do wybranego przez siebie podmiotu wezwania do platnos$ci oplat licen-
cyjnych, pozostawiajac adresatowl wybor jednej z trzech mozliwoSci —
zaprzestanie uzywania technologii, ale poniesienie znacznych kosztow
zmiany wykorzystywanych rozwigzan, zawarcie licencji 1 zaptata najcze-
$cie] wygorowanych stawek lub wdanie sie w spér sadowy o naruszenie
praw wylacznych®. W wiekszoéci przypadkéw podmiot zaatakowany
przez trolla zdecyduje sie na zawarcie licencji na niekorzystnych warun-
kach, ze wzgledu na obawy przed postepowaniem sadowym, ktérego wy-
nik jest niepewny?s,

32 Patent Assertion Entities in Europe. Eds. N. Thumm, G. Gabison (Joint Rese-
arch Centre)..., s. 19—20.

33 Tbidem, s. 21.

34 Tbidem, s. 22.

3% S. Fusco: Markets and Patent Enforcement..., s. 444.

36 Tbidem.

37 Ibidem.

38 Tbidem.
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4. Skutki i legalnos¢ dzialalnosci trolli patentowych

Rezultaty dziatalno$ci trolli patentowych maja niebagatelny wplyw
na rynek technologii. Do skutkéw tych nalezy zaliczy¢ m.in. obnizenie
inwestycji w obszarze R&D. Czasem, ze wzgledu na szczegdlnie agresyw-
ne ataki, innowacyjne firmy decyduja sie catkowicie zaprzestaé rozwoju
w tym obszarze, co prowadzi do spadku produkcji oraz zatrudnienia®®,
Dziatalno$c¢ trolli patentowych pozbawia takze konsumentéw dostepu do
produktow innowacyjnych?®. Do negatywnych skutkéw dziatalnos$ci trolli
nalezy rowniez zaliczy¢ zaburzenie procesu standaryzacji technologii*!.

Jednakze, jakkolwiek z punktu widzenia moralno$ci dziatalnos¢ trol-
li patentowych nie bylaby naganna, w kontekécie prawnym pozyskiwa-
nie praw wylacznych w celu spekulacji nie jest dziataniem nielegalnym?2.
Systemy prawa patentowego dopuszczaja sytuacje, w ktérej uprawnio-
nym z patentu nie jest osoba wynalazcy. Aby méc dochodzié ochrony
posiadanych praw wylacznych, nie jest tez konieczne korzystanie z wy-
nalazku w postaci wytwarzania przedmiotéw zawierajacych dane roz-
wiazanie*®. Cecha prawa patentowego jako jednego z praw na dobrach
niematerialnych jest to, ze uprawnionemu z patentu przystuguja prawa
wylaczne na wzér prawa wlasnos$ci. Zatem uprawniony, nawet jezeli na-
byt prawa w sposéb pochodny, jak w przypadku wiekszosci trolli patento-
wych, moze dochodzi¢ wszystkich uprawnien wynikajacych z patentu*?.
Dziatalno$é trolli patentowych mozna uznaé za nieetyczng, ale nie za

39 R. Sikorski: Patent Law..., s. 126.

40 Tbidem.

4 Tbidem.

42 M.G. Plasseraud: Les Patent Trolls, mauvais génies du monde des brevets. ,In-
stitut de Recherche en Propriété Intellectuelle” 2008, s. 2; N.J. de Bisthoven: Patent
Trolls..., s. 22.

4 N.d. de Bisthoven: Patent Trolls..., s. 22. W polskim prawie podstawa zbywalno-
$ci patentu jest art. 67 ustawy Prawo wlasnoSci przemystowej z dnia 30 czerwca 2000 r.
Tekst jedn. Dz.U. 2017, poz. 776, zgodnie z ktérym patent jest zbywalny i podlega dzie-
dziczeniu. Natomiast jesli chodzi o korzystanie z patentu, to jest ono podstawowym pra-
wem wynalazcy lub uprawnionego z patentu. Pojecie ,korzystanie” obejmuje wszelkie
rodzaje stosowania rozwiazania chronionego patentem, czerpania z niego korzysci oraz
dysponowania nim, w tym korzystanie w sensie cywilnoprawnym, w postaci pobierania
z tegoz prawa pozytkdw, np. przez pobieranie oplat licencyjnych czy przeniesienie prawa
z patentu. Por. szerzej P. Kostanski, w: Prawo wiasnosci przemystowej. Komentarz.
Red. P. Kostanski. Wyd. 2. Warszawa 2014, s. 372—373.

4 N.J. de Bisthoven: Patent Trolls..., s. 22; por. takze K. Szczepanowska-Ko-
zlowska: Patent. W: E. Nowinska, U. Prominska, K. Szczepnowska-Kozlow-
ska: Wtasnosé przemystowa i jej ochrona. Warszawa 2014, s. 68—70.
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niezgodna z prawem?®. Jest to raczej wyzyskanie pewnego rodzaju luk
w systemie ochrony patentowej, ktore sprawiaja, ze naduzycia takie sg
mozliwe?S. Dziatalnosé trolli patentowych jest jaskrawym przypadkiem
zaprzeczenia idei ochrony patentowej, ktoéra stanowi zalozenie calego
systemu patentowego*’.

5. Srodki przeciwdzialania naduzyciu ochrony patentowej
w dyrektywie 2004/48/WE

Na gruncie obowiazujacego prawa Unii Europejskiej poszukiwanie
mechanizméw ochronnych przed naduzyciem idei ochrony patentowej
przez tzw. trolle patentowe nalezy rozpoczaé od analizy postanowien dy-
rektywy 2004/48/WE w sprawie egzekwowania praw wilasnosci intelek-
tualnej*®,

5.1. Informacje ogdlne

Procedury egzekwowania praw wlasnosci intelektualnej od diugiego
czasu stanowily centrum zainteresowania na poziomie wspdlnotowym?*°,
Przed uchwaleniem dyrektywy wéréd panstw czlonkowskich wystepowa-
ly znaczne réznice w regulacji dotyczace] egzekwowania praw wiasnoéci
intelektualne)®®. Dyrektywa w sprawie egzekwowania stanowi pierwsza,
prébe ingerencji Unii w kwestie dotyczace procedury oraz Srodkéw zarad-
czych w dziedzinie wlasno$ci intelektualnej, natomiast weze$niejsze regu-
lacje unijne skupialy sie gléwnie na aspekcie materialnoprawnym?!. Celem
dyrektywy jest harmonizacja systeméw prawnych panstw czlonkowskich

4 N.d. de Bisthoven: Patent Trolls..., s. 23.

46 Thidem.

47 Ibidem. Trolling patentowy mianem naduzycia instytucji prawa patentowego
okresla takze R. Skubisz: Wiasnosé przemystowa w systemie prawa..., s. 131.

4 R. Jacob: Patent Trolls in Europe — Does Patent Law Require New Barriers? In:
IP and Other Things: A Collection of Essays and Speeches. Ed. R. Jacob. Oxford—Por-
tland 2015.

4% L. Bently, B. Sherman: Intellectual Property Law. Oxford—New York 2009,
s. 1068.

% E. Traple, M. du Vall: Ochrona praw podmiotowych. W: Prawo patentowe. Red.
E. Traple..., s. 609.

1 A. Del Rio: The Directive on the Enforcement of Intellectual Property Rights:
More Base, Less Bite. ,Hibernian Law Journal” 2006, no. 6, s. 159.



a2

Pawel Jasinski

odnoénie do procedury i Srodkéw egzekwowania praw wilasnosci intelek-
tualnej] w postepowaniu cywilnym?®. Dyrektywa reguluje wiec rodzaje
roszczen przystugujacych uprawnionym oraz najwazniejsze zagadnienia
procesowe®®. Nalezy wspomnieé, ze dyrektywa ustanawia jedynie mini-
malny zakres ochrony, natomiast panstwa czlonkowskie moga w swoim
prawie krajowym przewidzie¢ wyzsze standardy ochrony®. Badajac za-
kres przedmiotowy, trzeba siegnaé do art. 2 dyrektywy, z ktérego wynika,
ze przewidziane dyrektywa procedury i érodki naprawcze stosuje sie do
wszelkich naruszen praw wlasnosci intelektualnej okre$lonych w prawie
wspélnotowym i/lub prawie wewnetrznym zainteresowanego panstwa
cztonkowskiego®®. Wérod panstw czlonkowskich pojawily sie watpliwo$ci
co do rzeczywistego zakresu tej regulacji, dlatego tez Komisja Europejska
wydala oSwiadczenie wyjaéniajace jej zakres regulacji®®. W o§wiadczeniu
tym wyszczegoblnita prawa patentowe wraz z prawami wynikajacymi z do-
datkowych $wiadectw ochronnych®”. Dyrektywa w sprawie egzekwowania
jest okreslana mianem TRIPS-plus, jako uzupetniajaca 1 zarazem rozsze-
rzajaca zakres porozumienia TRIPS?,

5.2. Zasada proporcjonalnosci w dyrektywie 2004/48/WE

Analize postanowien dyrektywy nalezy rozpoczaé od zasady propor-
cjonalnoéci, ktora zostata wyrazona w art. 3°°. Zgodnie z brzmieniem

2 H. Zakowska-Henzler: Rynek wewnetrzny Unii Europejskiej a prawo wtasnosci
przemystowej. W: ,,System Prawa Unii Europejskiej”. T. 23. Warszawa 2013, s. 113.

% Tbidem.

5 Artykul 2 ust. 1 dyrektywy: ,Bez uszczerbku dla $rodkéw przewidzianych lub
$rodkéw, ktére mogg byé przewidziane w prawie wspélnotowym lub krajowym w zakre-
sie, w jakim te Srodki moga dawaé wilascicielom praw wieksze korzySci, przewidziane
niniejsza dyrektywa procedury i érodki naprawcze stosuje sie, zgodnie z art. 3, do wszel-
kich naruszen praw wtasnoéci intelektualnej okres§lonych w prawie wspélnotowym i/lub
prawie wewnetrznym zainteresowanego Panstwa Czlonkowskiego”. por. takze: C. Se-
ville: EU Intellectual Property Law and Policy. Cheltenham—Northampton 2009,
s.409; E. Traple, M. du Vall: Ochrona praw..., s. 609.

% Artykut 2 ust. 1 dyrektywy.

% (Oéwiadczenie Komisji dotyczace art. 2 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Euro-
pejskiego 1 Rady w sprawie egzekwowania praw wlasnoSci intelektualnej. Dz.Urz. UE L
94, 13.04.2005, s. 37; E. Traple, M. du Vall: Ochrona praw..., s. 609.

57 Tbidem.

% H. Zakowska-Henzler: Rynek wewnetrzny..., s. 113.

% Artykut 3 dyrektywy: ,,1. Panstwa Czlonkowskie zapewniaja objete niniejsza dy-
rektywa $rodki, procedury i $rodki naprawcze niezbedne do stosowania praw wlasnosci
intelektualnej. Powyzsze $rodki, procedury i §rodki naprawcze sg sprawiedliwe i stuszne
oraz nie sg nadmiernie skomplikowane czy kosztowne, ani tez nie pociagaja za soba nie-
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tego artykutu, §rodki, procedury i §rodki naprawcze niezbedne do egze-
kwowania praw wlasnoéci intelektualnej sg sprawiedliwe i sluszne, po-
nadto maja by¢ skuteczne, proporcjonalne i1 odstraszajace oraz stosowane
w taki sposéb, aby zapobiec tworzeniu barier w handlu prowadzonym
zgodnie z prawem, oraz by zapewni¢ zabezpieczenia przed ich naduzywa-
niem. Artykul ten zawiera wskazowki dla panstw czltonkowskich doty-
czace uksztaltowania srodkéw, ktore stanowia implementacje dyrektywy
do prawa krajowego®. Ustanowiona w art. 3 zasada proporcjonalnosci
ma takze stanowié¢ podpowiedz interpretacyjna dla sadéw, w jaki sposéb
powinny one stosowacé Srodki stuzace egzekwowaniu praw wlasnos$ci in-
telektualnej®’. Charakter tej zasady oraz jej znaczenie dla szczegdtowych
postanowien dyrektywy zdaje sie potwierdzaé¢ umiejscowienie art. 3
w sekcjl zatytulowane) Przepisy ogoélne oraz nadany temu przepisowi
przez ustawodawce unijnego tytul Obowiqzki ogdlne. Taka interpreta-
cja bytaby zgodna z wykltadnia systemowa wewnetrzng 1 argumentem ze
struktury aktu prawnego®.

Nalezy zada¢ pytanie, w jaki sposéb nalezy rozumieé¢ proporcjonal-
nosé¢ érodkow, procedur 1 érodkéw naprawczych ustanowionych przez
dyrektywe 2004/48/WE. Otéz odpowiedZ na nie jest zawarta wla$nie
w ust. 2 art. 3. Zgodnie z nim, Srodki te beda proporcjonalne, jezeli, po
pierwsze, nie beda stwarzaly barier dla handlu prowadzonego zgodnie
z prawem oraz, po drugie, beda stosowane w sposob zapobiegajacy ich
naduzywaniu®. Sa to wiec przestanki proporcjonalnoséci stosowanych
srodkow. To elastyczne podejScie do ich stosowania, ustanowione we
wspomnianym art. 3, jest dalekie od automatyzmu prawnego®. Panstwa
czlonkowskie maja obowiazek pozwoli¢ swoim organom sadowniczym na
niestosowanie $§rodkéw przewidzianych przez dyrektywe, jezeli te bylyby
nieproporcjonalne®. Zatem sadom pozostawia sie w tym zakresie swobo-
de decyzyjna, czy zastosowac $rodek, czy tez nie.

rozsadnych ograniczen czasowych czy nieuzasadnionych opéznien. 2. Powyzsze érodki,
procedury i §rodki naprawcze sa réwniez skuteczne, proporcjonalne i odstraszajace, i sto-
sowane w taki sposéb, aby zapobiec tworzeniu ograniczen handlu prowadzonego zgodnie
z prawem i zapewni¢ zabezpieczenia przed ich naduzywaniem”.

0 H. Zakowska-Henzler: Rynek wewnetrzny..., s. 114.

61 A. Ohly: Three Principles of European IP Enforcement Law: Effectiveness, Pro-
portionality, Dissuasiveness. In: Technology and Competition, Contributions in Honour
of Hanns Ullrich. Ed. J. Drex]l. Brussel 2009, s. 257.

62 Na temat wyktadni systemowej wewnetrznej i znaczenia struktury aktu praw-
nego w procesie interpretacji szerzej Z. Tobor: W poszukiwaniu intencji prawodawcy.
Warszawa 2013, s. 235—236 wraz z powolang tam literatura.

6 A. Ohly: Three Principles..., s. 256.

64 R. Jacob: Patent Trolls...

65 Tbhidem.
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5.3. Postanowienia szczegdlowe dotyczace roszczen
w przypadku naruszenia praw wlasnosci intelektualnej
w dyrektywie 2004/48/WE

Celem dyrektywy w sprawie egzekwowania praw wlasnosci intelektu-
alnej bylo ujednolicenie katalogu roszczen przystugujacych podmiotom,
ktérych prawa zostaly naruszone®s. W dziatalnoéci trolli patentowych
szczegblne znaczenie beda mialy roszczenia zakazowe 1 érodki alterna-
tywne przewidziane w dyrektywie.

W art. 11 zostalo uregulowane roszczenie zakazoweS’. Obowigzkiem
panstw cztonkowskich jest zapewnienie organom sadowym, w przypad-
kach, w ktorych zapadta juz decyzja dotyczaca meritum sprawy, moz-
liwo$ci wydawania podmiotom naruszajacym zakazu kontynuowania
naruszenia. Taki zakaz moze dotyczyé¢ rowniez poérednikéw, z ktorych
korzysta osoba trzecia w celu naruszenia praw wlasnoéci intelektualne;.
Z kolei art. 12 dyrektywy ,pozwala we wlasciwych przypadkach 1 na
zadanie osoby podlegajacej Srodkom przewidzianym w niniejszej sekcji,
jesli osoba ta dziatata nieumyslnie i bez zaniedbania, a realizacja tych
srodkow mogtaby spowodowacé dla niej nieproporcjonalne szkody, zamiast
zastosowania érodkéw przewidzianych w niniejszej sekeji wlasciwe orga-
ny sadowe moga zarzadzi¢ zaplacenie poszkodowanej stronie rekompen-
saty pienieznej, jeSli takowa wydaje sie stronie poszkodowanej rozsadnie
zadowalajaca”’®. Artykul 12 ustanawia wiec wasko zakreslony wyjatek,
kiedy to sad na zadanie naruszyciela moze odstapi¢ od wydania zakazu,
a zamiast tego zasadzi¢ rekompensate pieniezna.

Istnieje swoiste przekonanie o automatyzmie wydawania zakazow
dalszych naruszen w przypadku roszczenia o zaniechanie, typowe dla

6 H. Zakowska-Henzler: Rynek wewnetrzny..., s. 121.

57 Artykut 11 dyrektywy: ,,Panstwa Cztonkowskie zapewniaja, ze tam, gdzie podjeta
zostata decyzja sadu stwierdzajaca naruszenie prawa wilasnoéci intelektualnej, organy
sadowe moga wydawaé naruszajacym zakaz kontynuacji naruszenia. Jeéli tak przewi-
duje prawo krajowe, niewypelnienie zakazu poddaje naruszajacego, gdzie jest to wlasci-
we, powtarzalnej karze pienieznej w celu zapewnienia zgodnos$ci z zakazem. Panstwa
Czlonkowskie zapewniaja tez wlascicielom mozliwoéé sktadania wniosku o zakaz wobec
poérednikéw, z ustug ktérych korzysta strona trzecia do naruszania prawa wiasno$ci
intelektualnej, bez uszczerbku dla postanowien art. 8 ust. 3 dyrektywy 2001/29/WE”,

6 Artykut 12 dyrektywy: ,,Panistwa Czlonkowskie moga przewidzieé, ze we wlasci-
wych przypadkach i na zadanie osoby podlegajacej $érodkom przewidzianym w niniejsze]
sekcji, jesli osoba ta dzialata nieumyé$lnie i bez zaniedbania, a realizacja tych Srodkéw
mogtaby spowodowaé dla niej nieproporcjonalne szkody, zamiast zastosowania Srodkow
przewidzianych w niniejszej sekcji wlaéciwe organy sadowe moga zarzadzié¢ zaplacenie
poszkodowanej stronie rekompensaty pienieznej, jesli takowa wydaje sie stronie poszko-
dowanej rozsadnie zadowalajaca”.
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systeméw prawnych tradycji civil law, co mialoby czyni¢ zado$é¢ istocie
prawa wylacznego, jakim jest prawo z patentu®. Jak wskazuje jednak
A. Ohly, takie tradycyjne podejScie nie przystaje do rozwijajacego sie
przemystu technologicznego i pojawiajacych sie coraz to nowszych zja-
wisk zwigzanych z prawem patentowym, jak trolling patentowy czy tez
proces standaryzacji technologii™. Wzrastajace skomplikowanie syste-
mu patentowego sprawia, ze istnieje coraz wieksze prawdopodobienstwo
naruszenia praw wlasnos$ci przemyslowe] nawet przez przedsiebiorcow
cheagcych je uszanowac™. Ohly twierdzi, ze przede wszystkim specyfika
modelu biznesowego trolli patentowych sprawia, ze automatyzm wyda-
wania zakazéw dalszego naruszania powodowatby sttumienie innowacji
lub, odnoszac to do brzmienia art. 3 ust. 2 dyrektywy, méglby tworzy¢
bariery handlu prowadzonego zgodnie z prawem?.

Jednak z treéci art. 11 dyrektywy 2004/48/WE wyraznie wynika,
ze obowigzkiem panstwa cztonkowskiego jest tak uksztattowaé érodek
w postaci zakazu dalszych naruszen, aby sady mogly je wydawaé, lecz nie
automatycznie. Takie rozumienie pozostaje w zgodzie z zasada proporcjo-
nalno$ci ustanowiong w art. 3 dyrektywy oraz motywem 17 preambu-
ly dyrektywy, ktéry traktuje o tym, ze procedury powinny by¢ ustalane
w sposéb, ktory uwzgledniaé¢ bedzie specyfike sprawy, rodzaj 1 szczegblne
cechy prawa oraz umyslny lub nieumys§lny charakter naruszenia.

7 kolei art. 12, zawierajacy $rodki alternatywne dla zakazu dalszych
naruszen, takze pozostawia organom sadowym panstw czlonkowskich
wladze dyskrecjonalna w zakresie zarzadzenia zaplaty rekompensaty
pienieznej, zamiast wydania zakazu dalszych naruszen, ograniczona
jednak warunkami nieumys§lno$ci czynu i nieproporcjonalnej szkody dla
naruszyciela. Wskazuje sie, ze art. 12 jest wtasnie wyrazem zasady pro-
porcjonalnosci oraz znajduje potwierdzenie w motywie 25 preambuly dy-
rektywy™.

8 A. Ohly: Three Principles..., s. 259 i literatura powolana tam w przyp. 9.

0 Ibidem, s. 260.

! Tbidem.

2 Ibidem.

3 Motyw 17. preambuly: ,,Przewidziane w niniejszej dyrektywie $rodki, procedury
i érodki naprawcze w kazdym przypadku powinny by¢ ustalane tak, aby w nalezyty spo-
séb uwzgledniaty specyfike sprawy, wtaczajac szczegdlne cechy kazdego prawa wlasno$ci
intelektualnej, 1 w stosownym przypadku umys$lny lub nieumys$lny charakter narusze-
nia”.

“ Motyw 25. preambuly: ,,Gdy naruszenie zostato popetnione nieumysélnie i bez za-
niedbania, a przewidywane niniejsza dyrektywa Srodki naprawcze lub nakazy sadowe
bylyby nieproporcjonalne, Panstwa Czlonkowskie powinny mie¢ w odpowiednich przy-
padkach mozliwo$¢ zastosowania $rodka alternatywnego w postaci rekompensaty pie-
nieznej na rzecz poszkodowanej strony. Jednakze tam, gdzie handlowe wykorzystywa-
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W przypadku spraw, w ktérych wystepuje troll patentowy, dochodzacy
roszczen z tytulu naruszenia patentu koniecznego do spelnienia wymo-
géw standaryzacyjnych, sad moze wiec powstrzymac sie od automatycz-
nego wydania zakazu dalszych naruszen, co wiazaloby sie z ogromnymi
szkodami dla naruszyciela, a zamiast tego, biorac pod uwage specyficzny
model biznesowy trolli, jakim jest maksymalizacja zyskéw finansowych
z tytutu posiadanych praw, w miejsce zakazu moze zastosowaé¢ rekom-
pensate pieniezna, co stanowiloby mniejsza dolegliwo$¢ dla producenta.
Do innych okolicznoéci, ktére sad mégtby wziaé pod uwage, mozna by
takze zaliczy¢ stosunek komponentu naruszajacego patent do calosci
produkowanego urzadzenia, kwestie, czy naruszajacy patent trolla opra-
cowal technologie samodzielnie, czy tez zwyczajnie ja skopiowal, oraz
stosunek naruszajacej technologii do zastrzezen patentowych narusza-
nego patentu przystugujacego trollowi™.

6. Unijne prawo konkurencji i sprawa Huawei v. ZTE

Kwestia wydawania przez sady zakazow dalszych naruszen w przy-
padku naruszenia patentow koniecznych do spelnienia wymogu standa-
ryzacyjnego byla takze przedmiotem decyzji Trybunatu Sprawiedliwosci
UE w sprawie Huaweil v. ZTE.

Przytaczajac stan faktyczny w tej sprawie, Huawei jest wlascicielem
patentu europejskiego, ktory zostat zgloszony do Europejskiego Instytu-
tu Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) jako SEP, czyli patent konieczny
do spelnienia norm organizacji standaryzacyjnej, jaka jest ETSI, réwno-
czeénie, zobowiazujac sie do udzielania podmiotom trzecim licencji na
wspomniany patent na warunkach uczciwych, rozsadnych i niedyskry-
minacyjnych (FRAND)™. ZTE, sprzedajac na terenie Niemiec produkty

nie towaréw podrabianych lub §wiadczenie ustug bytoby naruszeniem prawa innego niz
prawo wlasno$ci intelektualnej lub mogloby spowodowaé szkody dla konsumentéw, takie
wykorzystywanie lub §wiadczenie powinno zostaé zakazane”. Por. takze: H. Zakowska-
-Henzler: Rynek wewnetrzny..., s. 123; A. Ohly: Three Principles..., s. 264.

% A. Ohly: Three Principles..., s. 265 i powolana tam literatura. Warto wspomnie¢,
ze postanowienia dyrektywy zostaly transponowane do polskiego porzadku prawne-
go przez nowelizacje w 2007 r. ustawy Prawo wtasnosci przemystowej, a doktadnie jej
art. 287. Szerzej na ten temat E. Traple, M. du Vall: Ochrona praw..., s. 619—620.

6 Wyrok Trybunatu Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej w sprawie Huawei Techno-
logies Co. Ltd przeciwko ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH (C-170/13) z dnia 16 lipca
2015 r., pkt. 21—23. Przepisy proceduralne ETSI stanowia, ze gdy ETSI otrzymuje infor-
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z oprogramowaniem zwigzanym ze zgloszona norma i patentem, naru-
szylo prawa wylaczne Huaweia, dlatego tez od 2010 r. prowadzito rozmo-
wy w celu zawarcia umowy licencyjnej. Jednakze ze wzgledu na réznice
ofert do sfinalizowania negocjacji nie doszlo”. W 2011 r. Huawei pozwat
ZTE przed niemieckim sadem o naruszenie praw wyltacznych 1 wnidst
m.in. o wydanie zakazu dalszych naruszen. Sad niemiecki natomiast
zaczal rozwazad, czy powddztwo Huaweia nie stanowito naduzycia pozy-
¢ji dominujacej, w konsekwencji czego zawiesit postepowanie 1 zwrdcil sie
z pytaniem prejudycjalnym do TSUE™,

Bezwzgledny zakaz naduzywania pozycji dominujacej zostal wyrazo-
ny w art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej™. Artykut
ten zakazuje przedsiebiorcy lub przedsiebiorcom naduzywania pozycji
dominujacej na rynku wewnetrznym, lub znacznej jego czeéci, w zakre-
sie, w jakim mogloby to wptynaé¢ na handel pomiedzy panstwami czton-
kowskimi®®. Jako przyktad zostaly wyliczone dzialania mogace stanowié
naduzycie pozycji dominujacej, jednakze nigdzie nie zdefiniowano ani
pojecia pozycji dominujacej, ani tez nie uregulowano przestanek, pozo-
stawiajac okre§lenie ich znaczenia orzecznictwu TSUE oraz wydanym
przez Komisje Europejska aktom o charakterze soft law®'. Zakazane nie
jest samo posiadanie pozycji dominujacej ani jej zgodne z prawem wyko-
rzystywanie, co oznacza m.in. posiadanie praw wytacznych, ale wykorzy-
stywanie tej pozycji w sposéb niezgodny z prawem®:. Jednakze odno$-

macje o istnieniu istotnego dla danej normy prawa wlasnosci intelektualne;j, dyrektor ge-
neralny ETSI wzywa niezwlocznie wlasciciela tego prawa do podjecia, w terminie trzech
miesiecy, nieodwotalnego zobowigzania do gotowosci udzielania licencji na to rozwiaza-
nie na warunkach FRAND.

" Ibidem, pkt. 24—26.

8 Tbidem, pkt. 27—28.

™ Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Dz.Urz.
UE C 326, 26.10.2012, s. 47—390. Artykut 102 TFUE stanowi: ,Niezgodne z rynkiem
wewnetrznym i zakazane jest naduzywanie przez jedno lub wieksza liczbe przedsie-
biorstw pozycji dominujacej na rynku wewnetrznym lub na znacznej jego cze$ci w zakre-
sie, w jakim moze wptywaé na handel miedzy Panstwami Czlonkowskimi. Naduzywanie
takie moze polegaé w szczegdlnoséci na: a) narzucaniu w sposob bezposredni lub poéredni
niestusznych cen zakupu lub sprzedazy albo innych niestusznych warunkéw transakcji;
b) ograniczaniu produkcji, rynkéw lub rozwoju technicznego ze szkoda dla konsumen-
toéw; ¢) stosowaniu wobec partneréw handlowych nieréwnych warunkéw do $wiadczen
réwnowaznych i1 stwarzaniu im przez to niekorzystnych warunkéw konkurencji; d) uza-
leznianiu zawarcia kontraktow od przyjecia przez partnerdéw zobowigzan dodatkowych,
ktére ze wzgledu na swéj charakter lub zwyczaje handlowe nie maja zwiazku z przed-
miotem tych kontraktéw”.

80 A. Jurkowska-Gomutka, T. Skoczny: Wspélne reguty konkurencji Unii Euro-
pejskiej. W: ,System Prawa Unii Europejskiej”. T. 24. Warszawa 2010, s. 70.

81 JTbidem, s. 70—71.

82 Thidem, s. 78; por. takze H. Zakowska-Henzler: Rynek wewnetrzny..., s. 99.
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nie do praw wiasnoéci intelektualnej Trybunal prezentowat poglad, ze
w szczegdlnych okoliczno$ciach wykonywanie praw, np. odmowa udziele-
nia licencji przez podmiot zajmujacy pozycje dominujaca na rynku, moze
zosta¢ uznane za jej naduzycie, mimo niewatpliwe] wylacznosci tej de-
cyzji po stronie uprawnionego z tytutu praw wtasnosci intelektualnej®?.

Podobnie w przedmiotowej sprawie Trybunatl stwierdzil, ze wniosko-
wanie o wydanie zakazu dalszych naruszen przez uprawnionego z pa-
tentu, wymaganego do spelnienia normy standaryzacyjnej, moze zostac
uznane za naduzycie pozycji dominujacej w pewnych specyficznych
warunkach®. Trybunal wskazal, ze uprawniony z patentu musi przed
wniesieniem powddztwa nalezycie zawiadomié podmiot naruszajacy
o skali naruszenia, na co naruszajacy powinien wyrazi¢ swoja cheé za-
warcia umowy licencyjnej®*. Po wyrazeniu takiej wolil uprawniony powi-
nien przedstawi¢ naruszajacemu pisemng oferte licencji na warunkach
FRAND, na co naruszyciel starannie 1 w dobrej wierze winien udzieli¢
bez zbednej zwloki odpowiedzi. Nie przyjmujac przedstawionej oferty, wi-
nien ztozy¢ wlasna kontroferte w formie pisemnej 1 na proponowanych
przez niego warunkach FRAND®. Jezeli taka kontroferta zostanie od-
rzucona, naruszajacy powinien ustanowié¢ zabezpieczenie, np. w formie
gwarancji bankowej, na kwote wynikajaca z juz dokonanych naruszen,
z ktorych powinien moc ztozyé rachunki. Jednoczeénie za$ obydwie stro-
ny maja mozliwo$§¢ zwrocenia sie do niezaleznej trzeciej strony o usta-
lenie warunkéw FRAND®". Ponadto Trybunal wskazal, ze naruszajacy
powinien mie¢ mozliwo$é podwazenia zaréwno waznosci samego paten-
tu, jak 1 naruszenia w trakcie negocjacji i po nich®. Ustanawiajac taki
schemat dziatania, Trybunal dal wskazéwke sadom, w jaki sposob po-
stepowaé w przypadku dziatalnoéci trolli patentowych, ktérych schemat
zachowan jest podobny do wynikajacego ze stanu faktycznego w omawia-
nej sprawie.

8 H. Zakowska-Henzler: Rynek wewnetrzny..., s. 101. Zaréwno orzecznictwo, jak
i doktryna powolywaly sie tutaj na rozmaite koncepcje, odrézniajac istnienie praw wia-
snoéci intelektualnej od ich wykonywania oraz odwotujac sie do koncepcji ,,szczegblnego
przedmiotu prawa”. Takze w omawianej sprawie Trybunal podkreslit mozliwo§é udzie-
lenia licencji lub jej odmowe jako prerogatywe uprawnionego; Huawei v. ZTE, pkt 46.

84 1. Nikolic: Who needs injunctions? Alternative remedies in standard essential
patents disputes. ,Journal of Intellectual Property Law & Practice” 2017, vol. 12, no. 2,
s. 131.

8 Tbidem, pkt. 61, 63.

86 Tbidem, pkt. 63—65.

87 Ibidem, pkt. 67—68.

88 Ibidem, pkt 69.
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7. Kwestia Jednolitego Sadu Patentowego
i jego wplyw na trolling patentowy

W kontekscie przeciwdzialania trollingowi patentowemu w prawie
unijnym nie sposéb pominaé kwestii patentu europejskiego o jednoli-
tym skutku oraz postepowania przed Jednolitym Sadem Patentowym.
Jednakze z uwagi na objeto$é¢ niniejszego opracowania oraz niepewnosé
przyszlosci systemu poczynione zostang tym wzgledzie jedynie pewne
wzmianki.

Porozumienie o Jednolitym Sadzie Patentowym stanowi cze$é tzw.
Unitary Patent Package, na ktéry oprécz porozumienia sktadaja sie dwa
rozporzadzenia unijne — rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego
1 Rady UE 1257/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. wprowadzajace wzmoc-
niong wspblprace w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony
patentowe] oraz rozporzadzenie Rady UE z dnia 17 grudnia 2012 r.
wprowadzajace wzmocniona, wspolprace w dziedzinie tworzenia jednoli-
tego systemu ochrony patentowej w odniesieniu do majacych zastosowa-
nie ustalen dotyczacych ttumaczen®®. Nalezy podkreslié, ze porozumie-
nie formalnie nie nalezy do pierwotnego czy wtoérnego prawa unijnego,
a jest umowa, zawarta, pomiedzy panstwami czlonkowskimi. Umowy ta-
kie moga wywieraé istotny wplyw na stosowanie prawa unijnego®, co
znajduje potwierdzenie w przypadku porozumienia o Jednolitym Sadzie
Patentowym. Mianowicie rozpoczecie stosowania rozporzadzenia o pa-
tencie europejskim o jednolitym skutku jest uzaleznione od wejscia w zy-
cie porozumienia o Jednolitym Sadzie Patentowym?®!. Jednakze z uwagi
na planowana procedure wyjscia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej

8 Rozporzadzenie o patencie jednolitym. Dz.Urz. UE L 361, 31.12.2012, s. 1—S8;
rozporzadzenie o tlumaczeniach. Dz.Urz. UE L 361, 31.12.2012, s. 89—92; por. takze
P. du Vall: Jednolity system ochrony patentowej w Unii Europejskiej. Uwagi szczegotowe.
W: Prawo patentowe. Red. E. Traple..., s. 128.

9% J. Maliszewska-Nienartowicz: System instytucjonalny i prawny Unii Euro-
pejskiej. Torun 2010, s. 295.

9 P. du Vall: Jednolity system...,s. 128. Artykut 18 ust. 2 rozporzadzenia 1257/2012:
,»2. Niniejsze rozporzadzenie stosuje sie od dnia 1 stycznia 2014 r. lub od dnia wejécia
w zycie Porozumienia w sprawie Jednolitego Sadu Patentowego (zwanego dalej »poro-
zumieniem«), w zaleznos$ci od tego, ktéra data jest pézniejsza. W drodze odstepstwa od
art. 3 ust. 11 2 oraz art. 4 ust. 1 patent europejski, ktérego jednolity skutek zostat
wpisany do rejestru jednolitej ochrony patentowej, ma jednolity skutek jedynie w tych
uczestniczacych panstwach czlonkowskich, w ktérych Jednolity Sad Patentowy ma wy-
taczna jurysdykcje w odniesieniu do patentéw europejskich o jednolitym skutku w dniu
wpisania do rejestru”.
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przyszlo$é patentu europejskiego o jednolitym skutku pozostaje pod zna-
kiem zapytania®?.

W dyskusji na temat skutkéw wprowadzenia jednolitego patentu
europejskiego pojawilo sie wiele argumentéow za stanowiskiem, ze ta-
kie rozwigzanie utatwi dziatanie trolli patentowych 1 zacheci tego typu
podmioty do wiekszej aktywnosci w Unii Europejskiej. Wéréd przyczyn
zwiekszonej aktywnosci trolli wymienia sie: zakazy sadowe obejmujace
ogromny rynek, mozliwo§¢ powielenia niemieckiego rozwigzania rozdzie-
lonego postepowania, w ktorym zakazy sa wydawane przed badaniem
waznoscl patentu, zwiekszone zjawisko forum shopping®®. Analizujac
jednak przytoczone ponizej postanowienia porozumienia o Jednolitym
Sadzie Patentowym, mozna przyjaé, ze jego tworcy przewidzieli mozliwe
negatywne skutki i postarali sie je zminimalizowac.

Jednolity Sad Patentowy zostaje ustanowiony w celu rozstrzygania
sporéw dotyczacych patentéw europejskich o jednolitym skutku oraz kla-
sycznych patentow europejskich. Sad sktada sie z sadu I instancji (od-
dziat centralny oraz oddzialy lokalne i regionalne dla dwéch lub wiecej
umawiajacych sie panstw) oraz sadu apelacyjnego. Sklady orzekajace
tworzy¢ beda sedziowie posiadajacy kwalifikacje prawne 1 sedziowie po-
siadajacy kwalifikacje techniczne®. Prawo, na podstawie ktérego Jedno-
lity Sad Patentowy ma orzekac, to prawo unijne z przyznanym mu pierw-
szenstwem, porozumienie o jednolitym sadzie patentowym, konwencja
0 patencie europejskim, inne porozumienia majace zastosowanie do pa-
tentow 1 wigzace dla wszystkich umawiajacych sie panstw oraz prawa
krajowe®.

92 P. du Vall: Jednolity system..., s. 128—129. Wiecej na temat skutkéw tzw. Bre-
xitu dla systemu patentu europejskiego o jednolitym skutku L.C. Ubertazzi: Brexit
and the EU patent. ,,Journal of Intellectual Property Law & Practice” 2017, vol. 12, no.
6, s. 516—525.

9 Patent Assertion Entities in Europe. Eds. N. Thumm, G. Gabison (Joint Rese-
arch Centre)..., s. 42—43.

9 Artykut 1 zd. 1 porozumienia: ,Niniejszym ustanawia sie Jednolity Sad Paten-
towy w celu rozstrzygania sporéw dotyczacych patentéw europejskich 1 patentéw euro-
pejskich o jednolitym skutku”. Artykut 6: 1. ,,Sad sktada sie z Sadu Pierwszej Instancji,
Sadu Apelacyjnego i Sekretariatu. 2. Sad wykonuje zadania przydzielone mu na mocy ni-
niejszego porozumienia”. Artykutl 7 ust. 1:,,Sad Pierwszej Instancji sktada sie z oddzialu
centralnego oraz z oddzialéw lokalnych i regionalnych”. Artykul 15 ust. 1: ,W sktad Sadu
wchodza sedziowie posiadajacy kwalifikacje prawne i sedziowie posiadajacy kwalifikacje
techniczne. Sedziowie zapewniaja najwyzszy stopien kompetencji i maja udowodnione
doéwiadczenie w dziedzinie rozstrzygania sporéw patentowych”. Por. takze P. du Vall:
Jednolity system..., s. 136—138.

9% Artykut 24 ust. 1: ,W pelni przestrzegajac art. 20, przy rozpatrywaniu sprawy
wniesionej na mocy niniejszego porozumienia, Sad orzeka na podstawie: a) prawa Unii,
w tym rozporzadzenia (UE) nr 1257/2012 oraz rozporzadzenia (UE) nr 1260/2012 (1);
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Jesli chodzi o minimalizacje skutkéw dziatan trolli patentowych,
to istotnym postanowieniem proceduralnym porozumienia jest art. 42,
ustanawiajacy zasade proporcjonalnosci oraz stosowania $rodkow zarad-
czych 1 procedur w sposéb uczciwy, sprawiedliwy 1 niezaklocajacy konku-
rencji®®. Jest to zasada bardzo podobna do tej z art. 3 dyrektywy 2004/48/
WE. Zasada ta powinna pozwoli¢ sedziom orzekac¢ w sposéb, ktéry prze-
ciwdziala¢ bedzie naduzyciom trolli patentowych®. W art. 63 porozumie-
nia zostala ustanowiona wyraznie dyskrecjonalna wladza sadu w wyda-
waniu nakazéw stalych zaprzestania naruszen, co bedzie mialo podobne
skutki, jak postanowienie art. 11 dyrektywy 2004/48/WE?. Natomiast
jezeli chodzi o typowa, dla trolli patentowych strategie pozywania wielu
podmiotéw jednoczeénie, to art. 33 porozumienia ustanawia zasade, ze
powddztwo przeciwko wielu pozwanym moze zostaé¢ wniesione wylacznie
wtedy, gdy pozwani sg z soba zwigzani komercyjnie, a powddztwo doty-
czy tego samego domniemanego naruszenia®.

b) niniejszego porozumienia; ¢) EPC; d) innych porozumien miedzynarodowych majacych
zastosowanie do patentow i1 wiazacych dla wszystkich umawiajacych sie panstw czlon-
kowskich; oraz e) prawa krajowego”. Artykut 20: ,Sad stosuje prawo Unii w calo$ci
i uznaje jego pierwszenstwo”.

9% Artykut 42: ,1. Sad rozstrzyga spory w sposob proporcjonalny do ich znaczenia
i zlozonosci. 2. Sad zapewnia, aby zasady, procedury i $rodki zaradcze przewidziane
W niniejszym porozumieniu i w statucie byly stosowane w spos6b uczciwy i sprawiedliwy,
oraz by nie zakltécaty konkurencji”.

9 E. Kelly, C. Carroll: How The EU Patent Court Will Protect Against Trolls.
,Law360”11.03.2013, https://www.law360.com/articles/418482/how-the-eu-patent-court-
will-protect-against-trolls [Data dostepu: 31 grudnia 2017 r.].

9% Artykut 63 ust. 1 porozumienia: ,,Jezeli wydane zostanie orzeczenie stwierdzajace
naruszenie patentu, Sad moze wyda¢ nakaz wobec sprawcy naruszenia zakazujacy dal-
szego naruszania. Sad moze réwniez wydaé taki nakaz wobec poérednika, z ktérego
uslug korzysta strona trzecia w celu naruszania patentu”. Por. takze E. Kelly, C. Car-
roll: How The EU...

9% Artykut 33 ust. 1 lit. b): ,Bez uszczerbku dla ust. 7 niniejszego artykutu
powddztwa, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 lit. a), c), f) 1 g), wnosi sie do: b) oddziatu
lokalnego znajdujacego sie na terytorium umawiajacego sie panstwa cztonkowskiego, na
ktérym pozwany lub — w przypadku wielu pozwanych — jeden z pozwanych ma miej-
sce zamieszkania lub gléwne miejsce prowadzenia dziatalno$ci, lub przy braku miejsca
zamieszkania lub gléwnego miejsca prowadzenia dziatalnosci, na terytorium ktérego
pozwany lub jeden z pozwanych ma miejsce prowadzenia dziatalnosci, lub do oddziatu
regionalnego, pod ktéry podlega dane umawiajace sie panstwo czlonkowskie. Powédztwo
moze zostaé¢ wniesione przeciw wielu pozwanym wylacznie wtedy, gdy pozwani sa ze
soba powigzani komercyjnie, a powddztwo dotyczy tego samego domniemanego narusze-
nia”. Por. réwniez E. Kelly, C. Carroll: How The EU...
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8. Podsumowanie

Zjawisko trollingu patentowego, mimo szkodliwos$ci dla sektora tech-
nologicznego 1 innowacji, jest niestety, z punktu widzenia prawa, dzia-
laniem catkowicie legalnym. Jest jednak nieetyczne, jesli chodzi o ocene
moralna. Pomimo terytorialnego charakteru prawa patentowego, pew-
ne regulacje majace na celu harmonizacje prawa na poziomie unijnym
moga zosta¢ uznane jako érodki zapobiegania lub przynajmniej mini-
malizacji szkodliwych skutkéw dziatan trolli patentowych. Regulacje te,
w szczegélnosci przepisy dyrektywy 2004/48/WE, zaktadaja, ze $rodki
zaradcze beda przez sady panstw czlonkowskich stosowane proporcjo-
nalnie 1 kazdorazowo z uwzglednieniem specyfiki sprawy. Wydaje sie,
ze powierzenie stosowania takich Srodkéow w zakresie dyskrecjonalnej
wladzy sedziego stanowi najlepszy mozliwy ,wentyl bezpieczenstwa”. Po-
dobne postanowienia odnajdziemy w porozumieniu o Jednolitym Sadzie
Patentowym, zatem tworcy systemu przewidzieli, ze przed zjawiskiem
naduzycia ochrony patentowej nalezy sie broni¢ 1 minimalizowaé jego
skutki. Jednak bardziej bezposrednia walka z trollami patentowymi wy-
magalaby zmian na poziomie prawa patentowego poszczegdlnych krajow.
Jednoznaczne okre§lenie znamion trollingu mogltoby byé¢ jednak utrud-
nione, ze wzgledu na to, ze w grupie podmiotéw nieprodukujacych znaj-
dujq sie takze inne podmioty niz nastawione wylacznie na zysk trolle
patentowe. Czy obecne regulacje okaza sie wystarczajace, trudno jest na
razie jednoznacznie okresli¢, poniewaz trolling patentowy w Europie nie
osiagnal jeszcze takich rozmiardéw jak w Stanach Zjednoczonych. Pozo-
staje jednak mie¢ nadzieje, ze nie osiagnie, a obecne regulacje okaza, sie
wystarczajacymi przynajmniej w stopniu minimalnym.



