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Streszczenie oceny skutkow

Ocena skutkow wniosku dotyczacego rozporzadzenia w sprawie utworzenia rejestru patentow
niezbednych do spelnienia normy, systemu oceny niezbedno$ci patentdw, mechanizmu

rozstrzygania sporow dotyczacych warunkéw FRAND oraz procesu okreslania ex ante
zagregowanej oplaty licencyjnej za norme.

A. Zasadno$¢ dzialan

Dlaczego nalezy podjac¢ dzialania? Na czym polega problem?

Patenty niezb¢dne do spelnienia normy (SEP) to patenty zapewniajace ochrone¢ technologii
niezbednej do spelnienia normy branzowej. Takimi normami s3 na przyklad normy
komunikacyjne (np. 3G, 4G, 5G, WiFi, NFC), normy kompresji i dekompresji audio/wideo
(MPEG, HEVC), atakze znormalizowane technologie przechowywania i1 wymiany danych
(CD 1 DVD), formaty zdje¢ (JPEG) oraz interoperacyjno$¢ domowych systemow audio/wideo
(HAVi). W praktyce wiele norm komunikacyjnych dotyczy wszystkich urzadzen
podtaczonych do internetu, wtym telefondéw, inteligentnych telewizoréw, samochodow
podlaczonych do internetu, inteligentnych licznikoéw 1 terminali platnosci mobilnych; inne
normy réwniez s3 wykorzystywane w szerokiej gamie produktow. Zastosowanie SEP
obejmujacych wszystkie te normy (w szczegdlnosci w zakresie komunikacji) wzro$nie wraz
zrozwojem internetu rzeczy (loT), atakze ze wzglgdu na wiele inicjatyw na rzecz
transformacji ekologicznej (np. oszczgdnosci energii).

SEP sa ,,niezbedne” w takim sensie, ze opatentowany wynalazek musi zosta¢ wykorzystany
(wdrozony) w produktach, aby zapewni¢ spelnienie normy technicznej. W zwiazku z tym
wlasciciel SEP zajmuje uprzywilejowang pozycje rynkowa w stosunku do podmiotu
wdrazajacego znormalizowang technologi¢, poniewaz nie istnieje alternatywne rozwigzanie
dla korzystania z jego SEP. Chociaz mogg istnie¢ rézne normy odnoszace si¢ do pewnych
funkcji (np. wideo), w przypadku niektoérych, powszechnie stosowanych norm (w
szczegolnosci facznosci komorkowej, takiej jak 4G, 5G) nie ma alternatywnego rozwigzania.
Aby ograniczy¢ naduzywanie tej pozycji lub mu zapobiec, organizacje opracowujace normy,
do ktérych naleza przedsigbiorstwa iktorym deklaruja swoje SEP, wymagaja od nich
zobowigzania si¢ do udzielenia podmiotom wdrazajacym licencji na swoje SEP na
,sprawiedliwych, rozsadnych i niedyskryminujacych” warunkach (FRAND). Oprocz tego
ogbélnego zobowigzania nie istnieja przepisy UE, ktére szczegdtowo regulowalyby
licencjonowanie SEP.

Przygotowujac przedmiotowa inicjatywe, Komisja zgromadzita znaczng ilo$¢ dowodow od
zainteresowanych stron, w tym MSP, ktore wskazaty, ze proces licencjonowania SEP jest
nieskuteczny 1wymaga wickszej przejrzystosci ilepszej struktury. Kwestie zwigzane
z licencjonowaniem SEP s3 rowniez regularnie zglaszane organom ochrony konkurencji,
w tym Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskie;.

Do najwazniejszych kwestii budzacych obawy nalezag wysokie koszty transakcji
licencjonowania i niepewnos$¢ co do obciazen zwigzanych z optatami licencyjnymi SEP. Ze
wzgledu na brak wystarczajacych informacji podmioty wdrazajace nie moga oceni¢ swojego
ryzyka naruszenia SEP z wystarczajacym wyprzedzeniem, aby uwzgledni¢ koszty
licencjonowania przy planowaniu dziatalno$ci zwigzanej z produktem. Z drugiej strony
wlasciciele SEP skarzg si¢ na dlugie i kosztowne negocjacje, zwlaszcza z duzymi podmiotami
wdrazajacymi. Doktadniej rzecz ujmujac, zidentyfikowano nastgpujace przyczyny tych
problemoéw. Po pierwsze, informacje o tym, kto jest wlascicielem SEP, s3 ograniczone i nie
ma pewnos$ci, ze wszystkie patenty, w odniesieniu do ktorych wystepuje si¢ o licencje, sa
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rzeczywiscie konieczne (niezbedne) do wdrozenia normy. Po drugie, istnieje bardzo mato
informacji na temat optat licencyjnych SEP (optat licencyjnych na warunkach FRAND),
w zwigzku zczym podmioty wdrazajace posiadajace niewielka wiedzg fachowa lub
niewielkie zasoby lub nieposiadajace ich w ogdle nie sg w stanie oceni¢ zasadnos$ci zadan
wlasciciela SEP co do oplaty licencyjnej. Ponadto spory licencyjne mogg by¢ czasochtonne
1 kosztowne. W zwigzku ztym samo zagrozenie wniesieniem powddztwa o zaniechanie
naruszen (powodujace zawieszenie produkcji produktéw, co do ktorych istnieje domniemanie
naruszenia) oraz prawdopodobienstwo dtugotrwatego i kosztownego postepowania sgdowego
moga wywieraé presje na podmioty wdrazajace, zwlaszcza MSP, aby zgodzily sie na nabycie
licencji po stawkach, ktore moga nie by¢ sprawiedliwe, rozsadne i niedyskryminujace.
W przypadku wiascicieli SEP dochodzenie roszczen na drodze sadowej rowniez pochtania
znaczng ilo$¢ zasobow, a w szczegodlnosci czasu, w ktorym nie uzyskuja oni dochodéw z optat
licencyjnych.

Rynek przychodéw z licencjonowania jest znaczacy. W 2015 r. szacowano go na okoto 18
mld USD na calym $wiecie w odniesieniu jedynie do norm dotyczacych tacznos$ci
komorkowej. Zaktadajac, ze przedsiebiorstwa z UE ptacg proporcjonalny udziat w PKB UE,
co najmniej okoto 3 mld EUR optat licencyjnych jest ptaconych przez unijne podmioty
wdrazajace kazdego roku. Na $wiecie istnieje okoto 261 aktywnych licencjodawcow SEP,
z czego 31 znajduje si¢ w UE (gtéwnymi podmiotami sg Nokia, Ericsson, Phillips i Siemens),
do ktorych nalezy okolo 15 % $wiatowych SEP. Liczbe potencjalnych podmiotow
wdrazajacych w UE szacuje si¢ na 3 800.

Jaki jest cel inicjatywy?

Celem inicjatywy jest: (i) zapewnienie uzytkownikom koncowym, wtym malym
przedsigbiorstwom i unijnym konsumentom, mozliwo$¢ korzystania z produktéw opartych na
najnowszych znormalizowanych technologiach po rozsadnych cenach; (ii) sprawienie, aby UE
byla miejscem sprzyjajacym innowacjom 1 opracowywaniu norm (w tym dla uczestnikow
globalnych) oraz (iii) zapewnienie, aby zaro6wno unijni wilasciciele SEP, jak i podmioty
wdrazajace wprowadzali innowacje w UE, wytwarzali i sprzedawali produkty w UE oraz byli
konkurencyjni na rynkach $wiatowych poza UE.

Aby osiggna¢ taki skutek, inicjatywa ma na celu ulatwienie negocjacji w sprawie
licencjonowania SEP 1 obnizenie kosztéw transakcji zarowno dla wiascicieli SEP, jak
1 podmiotow wdrazajacych poprzez (i) zapewnienie wigkszej jasnosci co do tego, kto jest
wlascicielem SEP iktore SEP sg naprawde niezbedne; (i1) zapewnienie wigkszej jasnosci co
do optaty licencyjnej na sprawiedliwych, rozsadnych i niedyskryminujacych warunkach
(FRAND) i innych warunkow; oraz (iii) utatwienie rozwigzywania sporéw dotyczacych SEP.

Na czym polega warto$¢ dodana podjecia dzialan na szczeblu UE?

Oczekuje si¢, ze dziatania na szczeblu UE pozwolg zaoszczedzi¢ koszty zainteresowanym
stronom (zarowno wlascicielom SEP, jak 1podmiotom wdrazajagcym) oraz panstwom
cztonkowskim. Na przyktad przewiduje si¢ jeden rejestr SEP, jedng weryfikacj¢ niezbednos$ci
na rodzing patentéw, jedna wspdlng metod¢ przeprowadzania takich weryfikacji oraz
uproszczony 1 przejrzysty proces postgpowania pojednawczego dotyczacego okreslania
warunkéw FRAND. Wiasciciele SEP i podmioty wdrazajace nie musieliby ponosi¢ tych
samych kosztow w kazdym panstwie czlonkowskim UE, co miatoby miejsce w przypadku
rozwigzan krajowych, zwlaszcza w sytuacji, gdy wigkszo§¢ norm ma charakter regionalny lub
globalny.

B. Rozwiazania




Jakie legislacyjne i nielegislacyjne warianty strategiczne rozwazono? Czy wskazano
preferowany wariant? Jak uzasadniono ten wybor lub jego brak?

Warianty strategiczne zostaly opracowane przyrostowo, w ramach kazdego z nich dodano
nowe elementy do poprzedniego.

e Wariant 0: utrzymanie dotychczasowej polityki.

Wariant 1: dobrowolne wytyczne. Wariant ten przewiduje ustanowienie niewigzacych
wytycznych dotyczacych licencjonowania SEP. Centrum kompetencji ds. SEP utworzone
w ramach EUIPO! zapewnialoby MSP bezplatne doradztwo w zakresie negocjacji
licencyjnych (w tym szkolenia) oraz monitorowatoby rynek SEP, przeprowadzalo badania
dotyczace licencjonowania SEP 1ipropagowato alternatywne metody rozwigzywania
SpPOrow.

Wariant 2: rejestr SEP oraz weryfikacje niezbednosci. Witasciciele SEP chcacy udzielaé
licencji na swoje SEP za optatg licencyjng i egzekwowac je w UE musieliby zarejestrowaé
swoje patenty w rejestrze SEP. Aby kontrolowaé jako$¢ rejestru, niezalezny podmiot
oceniajacy przeprowadzalby weryfikacje niezbednosci zgodnie z metodyka, ktora zostanie
okreslona przez Komisj¢ na poziomie UE, oraz systemem zarzadzanym przez EUIPO. Do
podwariantow naleza: (i) weryfikacja wszystkich zarejestrowanych patentdw lub (ii)
weryfikacja niewielkiej liczby patentow wybranych wstepnie przez wiascicieli/podmioty
wdrazajace SEP ilosowej proby patentow zarejestrowanych przez kazdego wiasciciela
SEP.

Wariant 3: rejestr SEP oraz weryfikacje niezbednoSci i postepowanie pojednawcze.
Przed wniesieniem sprawy do sadu strony sporu zwigzanego z licencjonowaniem SEP
musiatyby podda¢ si¢ obowigzkowemu postepowaniu pojednawczemu (z pewnymi
wyjatkami). Niezalezny rozjemca staralby si¢ pomoc stronom w osiggni¢ciu wzajemnie
akceptowalnych warunkow licencjonowania. Po zakonczeniu postgpowania rozjemca wyda
niewigzace sprawozdanie z zaleceniami dotyczacymi stawki na warunkach FRAND
(zawierajace cze$¢ poufng i czes$¢ niepoufng).

Wariant 4: zagregowana oplata licencyjna za SEP. Ustanowione zostatyby procesy
okreslania zagregowanej optaty licencyjnej (tj. calkowitej ceny maksymalnej) za
korzystanie z normy przed jej publikacjg lub wkrétce po niej. Od wiascicieli SEP
oczekiwano by zgody na taka opfate licencyjna (potencjalnie przy pomocy niezaleznego
koordynatora z centrum kompetencji). Dodatkowo zaréwno podmioty wdrazajace, jak
1 wlasciciele SEP mogliby zwrdci¢ sie o sporzadzenie ekspertyzy dotyczacej zagregowanej
oplaty licencyjnej, w przypadku ktorej wszystkie zainteresowane strony mogtyby
przedstawi¢ swoje poglady. Ponadto zagregowana opfata licencyjna moglaby zostaé
okreslona w trakcie postegpowania pojednawczego. Ta zagregowana opfata licencyjna nie
bytaby wigzaca i podlegataby publikacji w rejestrze SEP.

Wariant 5: izba rozliczeniowa SEP. Ustanowienie punktu kompleksowej obstugi dla
podmiotéw wdrazajacych do celow nabycia licencji SEP poprzez zdeponowanie
zagregowanej optaty licencyjnej w centrum kompetencji. Wiasciciele SEP powinni
poinformowaé¢ centrum, w jaki sposob rozdzieli¢ miedzy nich zagregowanag oplate
licencyjng, w przeciwnym nie beda mogli otrzymac ptatnosci z tytutu optat licencyjnych.
Powinni takze zawiera¢ umowy licencyjne z kazdym podmiotem wdrazajacym, ktory ztozy
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depozyt. Wszelkie optaty licencyjne nieodebrane przez wiascicieli SEP w ciggu roku od
zlozenia depozytu bytyby zwracane podmiotom wdrazajacym.

W przypadku wszystkich wariantow centrum kompetencji pobieratoby optaty z tytutu kosztow
swoich dziatan, atakze dziatan zaangazowanych ekspertow zewnetrznych (podmiotow
oceniajacych niezbednos¢ i rozjemcoOw).

Jak ksztaltuje si¢ poparcie dla poszczegélnych wariantow?

Warianty zostaly opracowane po doglebnej analizie istniejacej literatury, w tym wktadu ze
strony grupy ekspertow ds. SEP i przedstawicieli sektora podczas szeregu seminariow
internetowych.  Zostaly one omowione zpraktykami posiadajagcymi  odpowiednie
doswiadczenie. Wigkszo$¢ wariantbw mozna porownaé z propozycjami przedstawionymi
przez grupe ekspertow ds. SEP, ktére otrzymaty znaczne poparcie ze strony jej cztonkow.
W trakcie konsultacji publicznych wyrazono ponadto silne poparcie dla wigkszej ilosci
informacji publicznych na temat SEP i optaty licencyjnej na sprawiedliwych, rozsadnych
i niedyskryminujacych warunkach (FRAND), wtym na temat zagregowanej oplaty
licencyjnej (zwlaszcza ze strony podmiotéw wdrazajacych SEP). Okoto 53 % respondentéw
uznato arbitraz za przydatny, aokolo 35 % stwierdzilo, ze to mediacja jest przydatna.
Respondenci zauwazyli, ze instrumenty te nie sg wystarczajaco wykorzystywane, gldwnie ze
wzgledu na ich poufno$¢. Problem niedoskonatosci istniejacych mechanizmow zostat
rozwigzany poprzez proponowane postepowanie pojednawcze (okreslanie warunkéw
FRAND). W szczegdlnosci MSP zwrdcity uwage na brak zasobow na prowadzenie negocjacji
z wlascicielami SEP, co wskazuje na ich poparcie dla wszystkich $rodkéw zmniejszajacych
ich koszty transakcyjne.

C. Skutki wdrozenia preferowanego wariantu

Jakie korzysci przyniesie wdrozenie preferowanego wariantu lub — jesli go nie wskazano
— glownych wariantow?

Preferowanym wariantem jest wariant 4. Wariant ten umozliwia zmniejszenie asymetrii
informacji migdzy wlascicielem SEP a podmiotem wdrazajacym dzieki udostepnianiu tej
drugiej z wymienionych stron informacji o tym, kim sg odpowiedni wiasciciele SEP, ile SEP
zarejestrowali w rejestrze 1jaki jest ich wskaznik niezbednosci (uzyskany na podstawie
reprezentatywnej losowej proby wszystkich zarejestrowanych SEP) oraz jaki jest potencjalny
(lub maksymalny) catkowity koszt korzystania ze znormalizowanej technologii (zagregowana
opfata licencyjna). Obowigzkowe postepowanie pojednawcze przed wniesieniem sprawy do
sadu prawdopodobnie zmniejszy koszty rozstrzygania sporéw dotyczacych SEP do okoto 1/8,
poniewaz rozjemca bedzie pomagal obu stronom w osiggni¢ciu porozumienia. Centrum
kompetencji bedzie zapewniaé¢ obiektywne informacje, wytyczne iwsparcie dla MSP
w zakresie SEP i licencjonowania SEP. Korzysci i koszty przedstawiono w tabeli ponize;j.

Tabela 1: Srednie przyblizone roczne koszty i korzysci preferowanego wariantu w podziale na zainteresowane
strony i lokalizacje (w min EUR).

UE Poza UE Ogdtem
. o Koszty -0,77 -0,77 -1,5
gg‘li)m“’ty wdrazajace Korzysci 12,89 13,03 25,9
Netto 12,11 12,26* 24,4
Koszty -8,13 -46,04 -542
Wihasciciele SEP Korzysci 3,79 21,50 25,3
Netto -4,33 -24,54 -28,9
Suma czgstkowa (efekt netto dla podmiotow 7.8 -12,3 -4,5
wdrazajgcych i wlascicieli)
Korzys$¢ dla europejskiego lub krajowego urzedu 29,0 29,0




patentowego

Catkowita korzysé netto 36,8 -12,3 24,5
* dotyczy podmiotéw wdrazajacych spoza UE, ktorzy majg spotki zalezne w UE
Uwaga: liczby zaokraglono, co moze mie¢ wplyw na catkowite wartosci

Jakie sa koszty wdrozenia preferowanego wariantu lub — jesli go nie wskazano —
glownych wariantow?

Wigkszos¢ kosztow preferowanego wariantu ponosiliby wiasciciele SEP, w duzej mierze
spoza UE. Na koszty te skladajg si¢ gtownie optaty za rejestracje SEP oraz wynagrodzenie
podmiotow oceniajagcych niezbednos¢. Ponadto wystepuja niepewne koszty wynikajgce
z posrednich skutkow wariantu, ktéore moga powodowac dziatalno$¢ patentowa, a tym samym
zwiekszy¢ koszty utrzymania patentu.

Jakie beda skutki dla przedsiebiorstw, MSP i mikroprzedsiebiorstw?

Wirod whascicieli SEP z siedziba w UE jest stosunkowo niewiele MSP (liczba jednocyfrowa).
Wrhascicielom SEP bedacych MSP brakuje obecnie zasobow, aby skutecznie licencjonowaé
swoje SEP. Rejestr zapewnitby widocznos$¢ i pozytywng oceng ich portfeli SEP, zagregowana
optata licencyjna pomogtaby uzasadni¢ ich zadania co do optat licencyjnych, a procedura
okreslanie warunkéw FRAND (postepowanie pojednawcze) databy im mozliwo$¢ ubiegania
si¢ o licencj¢ bez wchodzenia w kosztowne spory sagdowe (zob. wyjasnienie w kroku 3).
Whasciciele SEP bedacy MSP skorzystaliby réwniez na nizszych optatach.

Okoto 85 % z 3 800 zidentyfikowanych potencjalnych podmiotéw wdrazajacych SEP to MSP.
Innowacyjne MSP tworza juz wiele aplikacji z wykorzystaniem norm takich jak normy
dotyczace tacznosci komodrkowej, Wi-Fi i NFC. W zwigzku ztym kwestia sposobu
licencjonowania tych technologii jest istotna dla takich MSP. Przedmiotowa inicjatywa odnosi
si¢ do istotnych probleméw, z ktorymi mierza si¢ MSP podczas negocjacji w sprawie SEP lub
planowania biznesowego, takich jak wielko$¢ portfeli SEP, zagregowana optata licencyjna
1 okreslanie warunkow FRAND. Co wigcej, inicjatywa zapewnia podmiotom wdrazajagcym
bedacym MSP nizsze optaty za korzystanie zustug centrum kompetencji oraz bezplatne
doradztwo w zakresie SEP.

Czy przewiduje sie znaczgce skutki dla budzetéw i administracji panstw?

Nie. Przewidywany system bedzie finansowany z optat pobieranych przez EUIPO za
rejestracjg, weryfikacje niezbednos$ci, dostep do jego zasobow i1 postgpowanie pojednawcze.

Czy wystapia inne znaczace skutki?

Nie oczekuje si¢ wystgpienia innych znaczacych skutkow.

D. Dzialania nast¢pcze

Kiedy nastapi przeglad przyjetej polityki?

Pierwsza ocena powinna zosta¢ przeprowadzona piec¢ lat po wejsciu w zycie rozporzadzenia.
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