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Pytania prejudycjalne

Czy art. 5 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie
niektérych przepiséw regulujacych dochodzenie roszczen odszkodowawczych z tytulu naruszenia prawa konkurencji
panstw czlonkowskich i Unii Europejskiej, objete przepisami prawa krajowego (') nalezy interpretowaé w ten sposéb, ze
ujawnienie okreslonych dowodéw odnosi si¢ wylacznie do istniejacych juz dokumentéw znajdujacych si¢ w posiadaniu
strony pozwanej lub osoby trzeciej, czy tez przeciwnie, art. 5 ust. 1 obejmuje réwniez mozliwos¢ ujawnienia dokumentéw,
ktére strona, do ktérej skierowany zostal wniosek o udzielenie informacji, musi stworzy¢ ex novo poprzez zebranie lub
sklasyfikowanie informacji, wiedzy lub danych bedacych w jej posiadaniu?

() DzU.20l4r, L 349, s. 1.
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Pytania prejudycjalne

A. Czy istnieje obowiazek udzielenia licencji w pierwszej kolejnosci dostawcom?

1. Czy w ramach obrony przed powddztwem o stwierdzenie naruszenia patentu, majgcym na celu zaniechanie
naruszen i wytoczonym przez wiasciciela patentu koniecznego do spelnienia normy ustalonej przez organizacje
normalizacyjng (zwanego dalej ,patentem SEP”), ktory nieodwolalnie zobowigzal si¢ wobec tej organizacji do
udzielenia licencji na warunkach FRAND kazdej osobie trzeciej, przedsigbiorstwo usytuowane na pozniejszym etapie
obrotu gospodarczego moze powolaé si¢ na zarzut naduzycia pozycji dominujgcej w rozumieniu art. 102 TFUE,
jezeli norma, do spelnienia ktérej patent jest konieczny, badz pewna jej czes¢, zostata juz wdrozona w produkcie
wstepnym nabytym przez strong pozwana w postgpowaniu o stwierdzenie naruszenia patentu, ktdrego dostawcy
zamierzajacy uzyskaé licencje spotykaja si¢ z odmowa przyznania im przez wlasciciela patentu nieograniczonej
licencji na warunkach FRAND w odniesieniu do wszystkich istotnych z punktu widzenia prawa patentowego
zastosowan dotyczacych produktéw wdrazajacych owa norme?

a) Czy dotyczy to w szczegdlnosci przypadku, gdy zgodnie ze zwyczajami panujacymi w danej branzy dystrybucji
produktéw koncowych kwestia dostepnosci patentéw zastosowanych w dostarczanej czesci zostaje wyjasniona
w drodze nabycia licencji przez dostawcow?

b) Czy pierwszenstwo udzielania licencji dotyczy dostawcow na kazdym szczeblu fancucha dostaw, czy tez jedynie
dostawcy bezposrednio poprzedzajacego sprzedawce produktu koficowego w taficuchu sprzedazy? Czy réwniez
w tym przypadku decyduja zwyczaje obrotu handlowego?



28.6.2021 Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej C 252/9

2. Czy zakaz naduzywania pozycji dominujacej wymaga udzielenia dostawcy odrgbnej, nieograniczonej licencji na
warunkach FRAND na istotne z punktu widzenia prawa patentowego zastosowania produktéw wdrazajacych norme
w tym znaczeniu, ze sprzedawca koicowy (oraz w danym przypadku odbiorcy na wczesniejszym etapie obrotu
gospodarczego) nie muszg juz ze swojej strony uzyskiwaé oddzielnej licencji od wlasciciela patentu SEP, aby uniknaé
naruszenia patentu w przypadku zgodnego z przeznaczeniem zastosowania dostarczanej czesci?

3. W przypadku udzielenia na pierwsze pytanie prejudycjalne odpowiedzi przeczacej: czy art. 102 TFUE ustanawia
jakosciowe, ilosciowe lub inne wymagania dotyczace kryteriow, wedlug ktérych wiasciciel patentu koniecznego do
spelnienia normy decyduje o tym, wobec ktérych potencjalnych sprawcéw naruszenia patentu na réznych
szczeblach tego samego fancucha produkgji i sprzedazy wystapi on z powddztwem o stwierdzenie naruszenia
patentu, majacym na celu zaniechanie tego naruszenia?

B. Konkretyzacja wymagan wynikajacych z orzeczenia Trybunatu w sprawie Huawei/ZTE ('):

1. Czy niezaleznie od tego, ze obowigzki dzialania cigzace wzajemnie na wilascicielu patentu SEP i na jego uzytkowniku
(zgloszenie naruszenia, wniosek o udzielenie licencji, zlozenie oferty na warunkach FRAND, zlozenie oferty
udzielenia licencji dostawcy majacemu pierwszenstwo uzyskania licencji) powinny zosta¢ wykonane na etapie
przedsgdowym, istnieje mozliwo$¢ skutecznego prawnie wykonania w toku postgpowania sadowego tych
obowiazkdéw, ktére zostaly zaniechane na etapie przedsadowym?

2. Czy jedynie wowczas mozna uznaé, ze uzytkownik patentu wystapil z powaznym wnioskiem o udzielenie licendji,
gdy na podstawie wszechstronnej oceny wszystkich towarzyszacych okolicznosci mozna jasno i jednoznacznie
stwierdzi¢ istnienie po stronie uzytkownika patentu SEP woli i zamiaru zawarcia z wlascicielem tego patentu umowy
licencyjnej na warunkach FRAND, niezaleznie od tego jaka moglaby by¢ szczegdtowa tres¢ tych warunkéw (ktorej
w przypadku braku sformutowania w tym momencie oferty licencyjnej nie mozna w ogéle jeszcze przewidziec)?

a) Czy sprawca naruszenia, ktéry przez kilka miesiecy nie odpowiada na powiadomienie o naruszeniu, daje w ten
sposéb zasadniczo do zrozumienia, Ze nie jest zainteresowany uzyskaniem licencji, w zwiazku z czym — pomimo
sformulowanego ustnie wniosku o udzielenie licencji — nalezy uzna¢ ten wniosek za nieistniejacy, wskutek czego
powddztwo wlasciciela patentu SEP o zaniechanie naruszen powinno zosta¢ uwzglednione?

b) Czy na podstawie warunkéw licencji, ktére uzytkownik patentu SEP przedstawil w ramach kontroferty, mozna
uznal, ze wniosek o udzielenie licencji nie istnieje, z tym skutkiem, ze powddztwo wihasciciela patentu SEP
o zaniechanie naruszen zostanie uwzglednione bez uprzedniego zbadania, czy whasna oferta licencyjna wiasciciela
patentu SEP (poprzedzajaca kontroferte uzytkownika tego patentu) jest w ogdle zgodna z warunkami FRAND?

¢) Czy taki wniosek jest w kazdym razie niedopuszczalny wtedy, gdy zawarte w kontrofercie warunki licencji, na
podstawie ktorych nalezatoby uzna¢ wniosek o udzielenie licencji za nieistniejacy, sa to warunki tego rodzaju, ze
ich niezgodno$¢ z warunkami FRAND nie jest ani oczywista ani stwierdzona w orzecznictwie sgdéw najwyzszych
instancji?

() C-170/13, EU:C:215:477.
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