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l. Wstep

Wraz ze wzrostem ekonomicznego znaczenia dobr niematerialnych stajg sie one istotng
przewagg konkurencyjng, nierzadko stanowigc determinante sukcesu rynkowego. Nalezy zatem
wskazac, ze o przewadze rynkowej decyduje wykorzystanie uprzednio uzyskanych lub powsta-
tych ex lege praw wiasnosci intelektualnej, ktére z samej swojej istoty wigzg sie z przyznaniem
swoistego monopolu czasowego na przedmiot jego ochrony (Wiercinska-Kruzewska, 2016, s. 88).
W rezultacie na znaczeniu zyskiwa¢ moze naturalny konflikt pomiedzy swego rodzaju monopolem
prawnym wynikajgcym z przyznanej formy ochrony wtasnosci intelektualnej a prawem antymono-
polowym, ktére powinno méc znalez¢ zastosowanie w sytuacji, w ktérej tak scharakteryzowany
monopol legalny bytby wykorzystywany w sposob naruszajgcy przepisy uokik.

Forma ochrony wtasnosci intelektualnej wybrang na potrzeby niniejszego artykutu jest pa-
tent, a przedstawione praktyki zostaty zasadniczo zawezone do problematyki charakterystycznej
dla sektora farmaceutycznego. W artykule oméwiono cztery wybrane praktyki zwigzane z uzy-
skiwaniem i wykonywaniem praw z patentu. Wszystkie mogg wystgpi¢ w sektorze farmaceutycz-
nym, z czego dwie, oméwione w pierwszej kolejnosci, tzn. smoke-screen patenting i gaszcze
patentowe sg szczegdlnie istotne z perspektywy sektora farmaceutycznego, natomiast pozosta-
te, tj. trolling patentowy i zasoby patentowe, zostaty oméwione w sposéb bardziej ogdlny jako
praktyki, ktére mogg wystgpi¢ w sektorze farmaceutycznym, ale réwniez w innych sektorach
gospodarki.

Ustawa z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow' (dalej: uokik) wydaje sie
by¢ optymalng mozliwoscig sankcjonowania praktyk, ktérych przedmiotem jest prawo wytgczne
z patentu (a szerzej prawa na dobrach niematerialnych), poniewaz z jednej strony dopuszcza
mozliwo$¢ ingerencji w wykonywanie praw wtasnosci intelektualnej (art. 2 uokik?), z drugiej za$ —
zaweza zakres ewentualnej interwencji organu antymonopolowego do przypadkéw, w ktérych
naruszany jest interes publiczny (art. 1 uokik), co istotnie ogranicza mozliwos¢ ingerencji w prawo
wytgczne przez Prezesa UOKIK.

Prawa na dobrach niematerialnych czesto okreslane sg mianem legalnych monopoli (Wiercinska-
-Kruzewska, 2016, s. 48) — w mojej ocenie jest to okreslenie zasadniczo stuszne, zwazywszy
na istote praw wytgcznych wynikajgcych z przyznanej ochrony w zakresie praw wiasnosci inte-
lektualnej. Przyznanie czasowego prawa wytgcznego, w ktore ingerencja jest scisle okreslona
przepisami prawa lub zostata wypracowana na kanwie orzecznictwa, zasadniczo uzasadnia po-
stugiwanie sie sformutowaniem ,legalnego monopolu”, niemniej nalezy pamietac¢, ze nie powinno
sie tego pojecia utozsamia¢ z monopolem rozumianym w naukach ekonomicznych i prawie an-
tymonopolowym. Samo posiadanie praw wtasnosci intelektualnej nie konstytuuje automatycznie
posiadania przez przedsigbiorce pozycji monopolisty ani posiadania pozycji dominujgcej na rynku
wiasciwym.

Podejscie to zdaje sie przyjmowac polski ustawodawca, stanowigc w art. 2 ust. 1 uokik, ze
ustawa ta nie narusza praw przystugujgcych z tytutu ochrony wtasnosci intelektualnej. Jednakze,
w art. 2 ust. 2 uokik tworzy od tej zasady wyjatki — ustawa antymonopolowa znajduje zastosowanie

T Dz. U. 2021, poz. 275.
2 Negatywnie o zasadnosci art. 2 uokik (zob. Migsik, 2012, passim).
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w przypadku umoéw, a szczegdlnie uméw licencyjnych zawieranych miedzy przedsiebiorcami oraz
praktyk polegajgcych na wykonywaniu praw na dobrach niematerialnych (art. 2 ust. 2 pkt 1 uokik)
oraz w przypadku uméw, ktérych przedmiotem jest szeroko pojete know-how rozumiane przez
uokik jako nieupublicznione ,informacje technologiczne lub techniczne” (art. 2 ust. 2 pkt 1a uokik)
oraz ,zasady organizacji i zarzadzania” (art. 2 ust. 2 pkt 1b uokik), pod warunkiem, ze podjeto
wzgledem nich srodki majgce zapobiec ich upublicznieniu, a skutkiem umowy, ktorej przedmiotem
jest know-how jest takie ograniczenie swobody dziatalnosci gospodarczej, ktére uznaje sie za
nieuzasadnione lub istotne ograniczenie konkurencji na rynku. Co wazne, szczegotowe przestanki
dotyczg jedynie umow, ktérych przedmiotem jest know-how (Migsik, 2012, s. 450). Niezalezenie
jednak od regulacji ustawowej, doktryna wyrdznia liczne teorie (materialne i formalne) relacji prawa
wiasnosci intelektualnej i prawa antymonopolowego, majgc na celu zaréwno mozliwe doprecy-
zowanie regulacji ustawowej, jak i stworzenie innych modeli wzajemnego stosunku tych dwoch
gatezi prawa (Migsik, 2012, passim).

Ponadto, nalezy wskazac, ze z perspektywy celdow prawa ochrony konkurencji bez znacze-
nia nie pozostaje fakt, ze przedsiebiorcy mogg dopuszczac¢ sie naruszania uokik w trakcie ubie-
gania sie o uzyskanie prawa z patentu. Proces uzyskiwania prawa wtasnosci przemystowej nie
jest elementem wykonywania praw wtasnosci intelektualnej, stad uokik w obecnym ksztatcie nie
znajdzie zastosowania w tym przypadku, niemniej za istotne nalezy uznac przeanalizowanie tego
zagadnienia i omowienie jego znaczenia dla prawa ochrony konkurencji, w szczegdlnosci prawa
antymonopolowego. Niewykluczonym jest, ze uzyskiwanie praw wiasnosci intelektualnej, w tym
w szczegolnosci praw z patentu, ktére mogtoby naruszac interes publiczny powinno znalez¢ sie
w obszarze zastosowania uokik.

Celem artykutu jest przeanalizowanie relacji publicznego prawa ochrony konkurencji i prawa
wiasnosci intelektualnej na przyktadzie praw z patentu oraz przeanalizowanie praktyk mogacych
kwalifikowac sie jako niedozwolone w rozumieniu uokik, ktérych istotg jest wykonywanie praw
z patentu oraz ich uzyskiwanie. W rezultacie, mozliwym bedzie udzielenie odpowiedzi na pytania:
czy proces uzyskiwania praw z patentu moze stanowi¢ praktyke o celu lub skutku antykonkuren-
cyjnym, czy zakres zastosowania art. 2 uokik powinien zostac explicite rozszerzony o problema-
tyke uzyskiwania praw witasnosci intelektualnej oraz w jaki sposéb mozliwe jest naruszanie prawa
antymonopolowego poprzez wykonywanie praw z patentu.

Il. Praktyki polegajace na uzyskiwaniu
lub wykonywaniu praw z patentu o mozliwym celu
badz skutku antykonkurencyjnym

Celem rozdziatu jest scharakteryzowanie praktyk polegajgcych na uzyskiwaniu prawa z pa-
tentu lub jego wykonywaniu, ktére mogg cechowac sie naruszeniem prawa antymonopolowego.
W rozdziale omowione zostang zaréwno przyktady, jak w sposéb niezgodny z prawem antymo-
nopolowym mozliwe jest wykorzystywanie praw z patentu, jak i wskazane zostang potencjalnie
antykonkurencyjne praktyki, ktére zwigzane sg z procesem uzyskiwania prawa wytgcznego, ja-
kim jest prawo z patentu. W ramach tego ostatniego zagadnienia przeprowadzona analiza ma
przede wszystkim wskazaé czy uzyskiwanie prawa z patentu moze stanowi¢ naruszenie prawa
antymonopolowego.
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1. Smoke-screen patenting

Smoke-screen patenting to praktyka $cisle zwigzana z procesem uzyskiwania prawa z pa-
tentu polegajgca na zgtaszaniu wnioskéw o udzielenie ochrony patentowej na tyle szerokich
i ogolnych, ze udzielenie ochrony patentowej na takie rozwigzanie moze blokowac¢ skuteczne
uzyskanie ochrony na produkty konkurencyjne (Chrocziel, Lorenz, zu Waldeck i Pyrmont, 2016,
s. 39). Dzieje sie tak przede wszystkim ze wzgledu na konieczng do spetnienia przestanke no-
wosci danego wynalazku, niezbedng by uzyskac patent, ktorej realizacja, w przypadku zaistnienia
smoke-screen patenting, przez produkty innych przedsiebiorcow, w tym konkurentéw, moze byé
w efekcie utrudniona. Jednoczesnie nalezy zaznaczy¢, ze samo zgtaszanie szerokich wnioskéw
patentowych, tak aby podmiot zgtaszajgcy mégt uzyskac¢ ochrone patentowg obejmujacg mak-
symalnie wszystkie mozliwe zastosowania wynalazku, jest czyms$ naturalnym, stad tez rozgra-
niczenie zgodnego z praktykg uzyskiwania ochrony patentowej a dziatan noszgcych znamiona
smoke-screen patenting moze byc¢ utrudnione.

Smoke-screen patenting zostat zidentyfikowany przez Komisje, w jednym z raportéw doty-
czacych sektora farmaceutycznego (European Commission, 2009, passim). Praktyke te nalezy
uzna¢ za grozng, gdyz uprawniony z patentu uzyskuje zaréwno czasowy monopol na swoj wy-
nalazek, jak i swoisty monopol pochodny, w obrebie potencjalnych produktéw konkurencyjnych.
Praktyka ta jest szczegdlnie trudna do wykrycia i sankcjonowania, przede wszystkim dlatego, ze
Urzad Patentowy nie jest uprawniony do badania zgtoszen pod katem szeroko pojetej konkurencji,
rynkowych celéw bgdz skutkow zgtoszenia danego wynalazku.

W kontekscie ewentualnego zwalczania smoke-screen patenting na podstawie prawa pry-
watnego nalezatoby rozwazy¢ zastosowanie albo art. 5 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks
cywilny? (dalej: k.c.), czyli konstrukcji naduzycia prawa podmiotowego albo art. 3 ust. 1 uznk,
tj. zakwalifikowanie tego typu praktyki jako nienazwanego czynu nieuczciwej konkurencji.

W kontekscie naduzycia prawa podmiotowego nalezy podniesé¢, ze przestankg zastoso-
wania art. 5 k.c. jest legitymowanie sie prawem podmiotowym. O ile to, ze patent jest prawem
podmiotowym nalezy uznac za bezdyskusyjne (Szczepanowska-Koztowska, 2014, s. 68), o tyle
w przypadku jednoznacznego zdefiniowania momentu, w ktérym takie prawo powstaje kwestia
ta nie jest juz oczywista. Ochrona patentowa trwa od momentu ztozenia wniosku o przyznanie
prawa wytgcznego (dzien zgtoszenia), natomiast Urzad Patentowy ma na rozpatrzenie takiego
whniosku (na drodze procedury badawczej, w trakcie ktérej sprawdza m.in. czy zostaty spetnione
wszystkie przestanki zawarte w art. 24 pwp) 18 miesiecy. Jezeli uzna, ze wynalazek kwalifikuje
sie do przyznania mu ochrony o charakterze wylgcznym, wydaje woéwczas decyzje o udzieleniu
patentu majgcg charakter konstytutywny (Szewc, 2017, s. 576). W rezultacie argumentacja, ze
smoke-screen patenting moze stanowi¢ przyktad naduzywania prawa podmiotowego, jezeli miatby
miejsce przed otrzymaniem decyzji o udzieleniu ochrony patentowej na wynalazek, wydaje sie
by¢é mato skuteczna.

Natomiast w przedmiocie kwalifikacji praktyki smoke-screen patenting jako czynu nieuczciwe;j
konkurencji, ze wzgledu na przedstawiong juz charakterystyke tego zjawiska, nalezy uznag, ze
istotg tego dziatania jest sktadanie wnioskéw patentowych na tyle szerokich, azeby mozna bytoby

3 Dz. U. 2021, poz. 1509.
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zakwalifikowac je jako dziatanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, naruszajgce interes
innego przedsiebiorcy lub klienta. Wydaje sie, ze smoke-screen patenting realizuje te przestanki,
szczegolnie poprzez sprzecznos¢ z dobrymi obyczajami, naruszajgc w ten sposob interes innego
przedsiebiorcy (zwlaszcza poprzez ograniczenie mozliwosci uzyskania przez pozostate podmioty
ochrony patentowej na stworzone przez siebie wynalazki) lub interes klienta, ktéry w wyniku unie-
mozliwienia przez jednego przedsiebiorce innym przedsiebiorcom uzyskania ochrony patentowej
na wynalazki i ich skutecznego wprowadzenia na rynek moze znalez¢ sie w sytuacji, gdzie bedzie
miat do czynienia z monopolista, co zasadniczo w sposob negatywny ksztattuje sytuacje klienta,
ktéry jednoczesnie moze by¢ konsumentem w rozumieniu uokik.

Ta ostatnia okolicznos¢ sprawia, ze w skrajnych przypadkach nalezatoby rozwazy¢ czy
smoke-screen patenting nie jest praktykg naruszajgcg interes konsumentéw. W rezultacie, isto-
tym jest rozstrzygniecie w jaki sposdb omawiana w niniejszym podrozdziale praktyka moze byc¢
sankcjonowana na podstawie uokik.

Nalezy uznac, ze smoke-screen patenting w przewazajgcej wiekszosci mogtby stanowic
przyktad naduzywania pozycji dominujgcej, poniewaz charakterystyka tej praktyki wprost wska-
Zuje na dziatanie jednego przedsiebiorcy. Niemniej, nie mozna réwniez wykluczy¢ porozumienia
o celu lub skutku antykonkurencyjnym, ktérego przedmiotem bytyby praktyki charakterystyczne
dla smoke-screen patenting. Wydaje sie, ze specyfika tego zjawiska, naruszajgca interes kon-
sumentow, wprost realizuje znamiona dziatania majgcego na celu przeciwdziatanie powstaniu
warunkéw niezbednych do istnienia lub rozwoju konkurencji (art. 9 ust. 2 pkt 5 uokik), zgtaszanie
bowiem ogdlnych i zakresowo szerokich wnioskow patentowych moze skutecznie uniemozliwiaé
uzyskanie ochrony patentowej na podobne wynalazki przez innych przedsiebiorcéw, a w rezulta-
cie uniemozliwia¢ im wejscie na rynek lub skuteczne konkurowanie na nim.

Natomiast w przypadku niedozwolonych porozumieh smoke-screen patenting moze stanowic
przyktad praktyki majacej na celu lub skutkujgcej ograniczaniem lub kontrolowaniem produkcji lub
zbytu oraz postepu technicznego lub inwestycji (art. 6 ust. 2 pkt 2 uokik) na zasadzie zblizonej do
omoéwionej w kontekscie naduzywania pozycji dominujgcej — skuteczne blokowanie mozliwosci
uzyskiwania prawa wytgcznego na stworzone wynalazki moze stanowi¢ przyktad ograniczania
lub kontrolowania postepu technicznego lub inwestycji przez przedsiebiorce stosujgcego smoke-
-screen patenting. Co wiecej, takie postepowanie moze by¢ szkodliwe nie tylko dla konsumentow,
gdyz bedg mieli oni do czynienia z monopolistg na rynku, lecz takze dla konkurentéw ze wzgledu
na niemoznos$¢ konkurowania na rynku poprzez wprowadzenie produktéw zblizonych, jezeli nie
substytucyjnych wzgledem produktu wprowadzonego na rynek przez przedsiebiorce stosujgcego
smoke-screen patenting.

Powyzsza charakterystyka skutkdbw smoke-screen patenting z perspektywy uokik sprawia, ze
moze ona zostac réwniez zakwalifikowana jako ograniczanie dostepu do rynku lub eliminowanie
z rynku przedsiebiorcéw nieobjetych porozumieniem (art. 6 ust. 2 pkt 6 uokik) w sytuacji, w kto-
rej kilku przedsiebiorcéw, uczestnikéw porozumienia, bedzie stosowa¢ smoke-screen patenting,
w szczegolnosci w celu eliminacji konkurentow.
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2. Gaszcze patentowe

Gaszcze patentowe to kolejna praktyka zwigzana z procedurg uzyskiwania patentow, typowa
dla sektora farmaceutycznego (European Commission, 2009, s. 14), charakterystyczna w szcze-
golnosci dla produktéw* leczniczych generycznych.

Istotg generycznych produktéw leczniczych jest fakt, ze sg one produkowane przez zwykle
kilka podmiotéw po ustaniu okresu ochrony patentowej wzgledem produktu pierwotnego. Okres
ochrony patentowej, ktory trwa 20 lat od dnia zgtoszenia wniosku o udzielenie ochrony patentowej,
jest czesto przedtuzany o dodatkowych okres ochronny (Supplementary Protection Certificate, SPC),
ktéry moze zosta¢ uzyskany na produkt leczniczy lub produkt ochrony roslin, uprzednio chroniony
prawem z patentu (M. du Vall, P. du Vall, Kostaniski i in., 2017, s. 539-543). Okres trwania SPC
stanowi roznice pomiedzy dniem wydania pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu do
obrotu a dniem ztozenia wniosku o udzielenie ochrony patentowej na wynalazek, pomniejszong
o 5 lat. Maksymalna dtugos$¢ dodatkowego okresu ochronnego to 5 lat, a w przypadku produktow
leczniczych pediatrycznych moze zosta¢ on wydtuzony o 6 miesiecy.

Podstawg prawng dla udzielenia dodatkowego okresu ochronnego dla produktéw leczniczych
sg rozporzagdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 469/2009 z dnia 6 maja 2009 r.
dotyczgce dodatkowego swiadectwa ochronnego dla produktow leczniczych® oraz rozporzadze-
nie (WE) Nr 1901/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 12 grudnia 2006 r. w sprawie
produktéw leczniczych stosowanych w pediatrii.

Po uptywie okresu ochrony patentowej oraz ewentualnie dodatkowego okresu ochronnego
prawo wytgczne i wynikajgcy z niego monopol legalny na uprzednio opatentowany i chroniony
wynalazek wygasa, a z danego rozwigzania technicznego mozna swobodnie korzysta¢. Dzieki
temu upublicznieniu wynalazku i mozliwosci korzystania z niego przez podmioty trzecie, spadajg
koszty produkcji oraz cena koncowa, ktéra nie zawiera juz marzy wynikajgcej z posiadania wy-
tgcznosci na dane rozwigzanie. Dlatego nalezy uznac, ze problematyka ggszczy patentowych
jest zagadnieniem szczegdlnie istotnym z perspektywy dobrobytu konsumentéw, poniewaz to
konsumenci sg grupg najbardziej zainteresowang szerokg dostepnoscig produktéw leczniczych
generycznych w obrocie gospodarczym.

Gaszcze patentowe polegajg na sktadaniu przez uprawnionego z patentu szerokich zakre-
sowo wnioskow patentowych, mniej lub bardziej zwigzanych z wynalazkiem pierwotnym, jeszcze
przed uptywem jego okresu ochronnego wynikajgcego z ochrony patentowej (Chrocziel, Lorenz,
zu Waldeck i Pyrmont, 2016, s. 37) lub dodatkowego okresu ochronnego. Jest to zatem préba
faktycznego przedtuzenia okresu trwania prawa wytgcznego na wynalazek’, ktére zdaje sie sta-
nowic przedtuzenie okresu ochronnego contra legem. W rezultacie, niewykluczone, ze tego typu
praktyka mogtaby stanowi¢ przyktad dziatania majgcego na celu ominiecie przepiséw ustawy (pwp).

Charakterystyka ggszczy patentowych wskazuje jednoczesnie, ze praktyka ta moze prowa-
dzi¢ do naruszenia interesu publicznego, a szczegolnie interesu konsumentow. Wydaje sie, ze,
podobnie jak smoke-screen patenting, ggszcze patentowe mogg stanowi¢ zaréwno przedmiot

4 Rozumianych jako pojedyncze zwigzki chemiczne, tj. substancje, ich mieszaniny lub zwigzki, gotowe do zastosowania jako leki (Pacud, 2013, s. 23-25).
5 Dz. Urz. UE z 16.06.2009 r., L 152.

6 Dz. Urz. UE 227.12.2006 r., L 378/1.

7 Wyr. TS 2 6.12.2012 r. w sprawie C-457/10 P, AstraZeneca AB i AstraZeneca plc przeciwko Komisji (ECLI:EU:C:2012:770).
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niedozwolonego porozumienia antykonkurencyjnego, szczegdlnie w formie ograniczania dostepu
do rynku lub eliminowania z rynku innych przedsiebiorcow, ktorzy nie zostali objeci porozumie-
niem (art. 6 ust. 2 pkt 6 uokik), jak i forme naduzywania pozycji dominujgcej, gtéwnie w formie
przeciwdziatania powstaniu lub funkcjonowaniu konkurencji na rynku (art. 9 ust. 2 pkt 5 uokik).
Uzasadnienie tej kwalifikacji prawnej uznaje za zbiezne z analizg dotyczgcg smoke-screen patenting.

Za zblizone do smoke-screen patenting przyjmuje rowniez rozstrzygniecia dotyczgce mozli-
wej kwalifikacji prawnej ggszczy patentowych jako nienazwanego czynu nieuczciwej konkurencji
(art. 3 ust. 1 uznk). Uznaje, ze zgtaszanie wnioskow patentowych, ktore de facto majg na celu
przedtuzenie okresu trwania ochrony patentowej na ten sam wynalazek, mimo uptywu okresu
ochronnego oraz ewentualnie dodatkowego okresu ochronnego, jest dziataniem sprzecznym z pra-
wem (wspomniane ominiecie przepisow pwp), jak rowniez z dobrymi obyczajami®, moze stanowic¢
nienazwany czyn nieuczciwej konkurencji. Swoje stanowisko opieram na tym, ze charakterystyka
ggszczy patentowych jednoznacznie wskazuje, ze jest to dziatanie, ktére z powodzeniem moze
stanowi¢ naruszenie interesow innych przedsiebiorcow, w szczegolnosci konkurentéw, ktérzy
nie bedg mogli produkowaé produktéw generycznych? oraz klientow, ktdrzy zostang pozbawieni
mozliwosci skorzystania z wyczerpania prawa wytgcznego na wynalazek i w efekcie szansy na
kupienie produktu leczniczego o analogicznych wtasciwosciach w nizszej cenie.

Na marginesie warto zaznaczy¢, ze gaszcze patentowe, ze wzgledu na skutki jakie mogg
wywotywac wzgledem konsumentow (tzn. ograniczenie mozliwosci nabycia produktow gene-
rycznych o identycznych lub bardzo podobnych wtasciwo$ciach, ale w nizszej cenie) mogqg by¢
kwalifikowane jako praktyka naruszajgcg zbiorowe interesy konsumentow (art. 24 ust. 2 uokik).

3. Trolling patentowy

Prébe zdefiniowania trollingu patentowego podjeta Federal Trade Commission w raporcie
Patent Trolls: Broad Brush Definitions and Law Enforcement Ideas (Federal Trade Commission,
2008, passim) i scharakteryzowata jako dziatanie polegajgce przede wszystkim na odkupywaniu
patentéw albo wynalazkow, na ktore istnieje prawdopodobienstwo uzyskania patentu od innych
podmiotéw (znajdujgcych sie zwykle w stabej sytuaciji ekonomicznej) w celu pdzniejszego zadania
optat licencyjnych czy tez innych form rekompensaty z tytutu naruszania patentu, zdefiniowanych
w prawie polskim w art. 287 pwp. Nabyte w ten sposob wynalazki nie sg pézniej zwykle wykorzy-
stywane w praktyce (Martin i Zito, 2016, s. 182).

Konstrukcja trollingu patentowego zwigzana jest z samag konstrukcjg patentu i jego istotg, ktora
uzaleznia aktywng ochrone od regularnego uiszczania optat za poszczegolne okresy ochronne,
ale nie wyrecza uprawnionego z dochodzenia roszczen z tytutu naruszenia patentu na wtasng
reke. Stad mozna przyjac¢, ze podmioty znajdujgce sie w stabej kondycji gospodarczej zwykle nie
sg w stanie skutecznie sciga¢ naruszycieli przyznanych im praw wytgcznych oraz egzekwowaé
z tego tytutu naleznosci. Dlatego tez, odkupujgc patent uzyskuje sie nie tylko korzysci, ktére wy-
nikajg z posiadanego prawa wytgcznego, lecz takze bezposrednie korzysci ekonomiczne, ktére

8 Rozumianymi na kanwie doktryny i orzecznictwa jako normy postepowania lub jako ustalone zwyczaje, dookreslane obecnie jako dotyczace praktyk
przedsigbiorcéw w procesie prowadzonej przez nich dziatalnosci gospodarczej (Szwaja i Jasinska, 2017, s. 161 i 163—167) — pozostajgce poza granicami
systemu prawa.

9 Wyr. TS z 30.01.2020 r. w sprawie C-307/18, Generics (UK) Ltd i in. przeciwko Competition and Markets Authority, ECLI:EU:C:2020:52 (wydany
w wyniku odestania prejudycjalnego przez Competition Appeal Tribunal z siedzibg w Londynie).
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stanowig rekompensate z tytutu ochrony dobra niematerialnego, powstate w wyniku uprzedniego
naruszenia prawa wytgcznego.

O ile Federal Trade Commission w przytoczonym wyzej opracowaniu wprost stwierdza, ze
tak okreslona praktyka nie ma charakteru antykonkurencyjnego, o tyle w raporcie Executive Office
of the President of the United States z 2013 r. (Federal Trade Commission, 2013, passim), patent
trolling zostat uznany za zjawisko antykonkurencyjne, w szczegdélnosci w obszarze innowaciji,
badan i rozwoju.

Stwierdzenie to nie zostato jednak poparte orzecznictwem sgdowym — w wyroku w sprawie
Intellectual Ventures I L.L.C. przeciwko Capital One Financial Corp.'° District Court for the Eastern
District of Virginia stwierdzit, ze, uznany za trolla patentowego, Intellectual Ventures | L.L.C. nie
dopuscit sie patent trollingu poprzez wykorzystanie swoich 3500 patentéw, ktére miato by¢ uznane
za wywrocenie (upend) strategii biznesowej powoda. Stwierdzit rowniez, ze prawo antymonopo-
lowe nie znajduje zastosowania w przypadku koncepcji rynkowych czy biznesowych.

Ustosunkowujgc patent trolling do regulacji prawa polskiego wydaje sie, ze z perspektywy
prawa cywilnego nalezy uznac, ze kazdy z opisanych elementéw patent trollingu jest czynnoscig
legalng i dozwolong w obrocie gospodarczym. Tym, co odréznia patent trolling od odptatnego
nabywania praw z patentu lub prawa od uzyskania patentu sg zamiary gospodarcze, tzn. niewyko-
rzystywanie nabytych wynalazkéw w obrocie ekonomicznym. Jednoznaczne wykazanie tej intencji
jest niewatpliwie kwestig trudng, niemniej mozliwg do udowodnienia. Co wiecej, warto zaznaczyc,
ze w prawie cywilnym istniejg konstrukcje prawne umozliwiajgce sankcjonowanie patent trollingu
(np. naduzycie prawa podmiotowego (art. 5 k.c.) lub ewentualnie ztozenie oswiadczenia woli pod
wptywem btedu (art. 84 k.c.)) w przypadku zbywcy prawa z patentu. Mozliwe jest to jednak jedy-
nie w sytuacji, w ktorej przedsiebiorca, ktéry sprzedat prawa z patentu lub prawa do uzyskania
patentu bytby podmiotem pokrzywdzonym, co wprost wigze patent trolling z naruszeniem interesu
prywatnego. W rezultacie, nalezy zasadniczo zgodzi¢ sie z przedstawionym powyzej stanowiskiem
Federal Trade Commission, ze trolling patentowy nie stanowi praktyki o charakterze antykonku-
rencyjnym, poniewaz prawdopodobienstwo wystgpienia naruszenia interesu publicznego w razie
jego zaistnienia jest niewielkie.

4. Zasoby patentowe

Zasoby patentowe, okreslane rowniez jako patent pool, to sposéb wykonywania praw z paten-
tu polegajgcy na wzajemnym (zwykle w formie licencji krzyzowej) badz jednostronnym udzieleniu
licencji na wynalazek albo wynalazki chronione patentami. Czesto umowy licencyjne zawierane
w ramach zasobu patentowego zawierajg postanowienia o udzieleniu licencji na wszelkie przyszite
wynalazki, stworzone i opatentowane przez uczestnikow danego zasobu.

Patent pool moze funkcjonowaé w ramach jednego z trzech modeli. Istotg pierwszego modelu
jest, ze sposrod wszystkich podmiotow gospodarczych tworzgcych zasob patentowy wybierany
jest jeden, ktory zarzgdza zasobem, np. udziela licencji na wynalazek, pobiera optaty licencyjne,
koordynuje jego wykorzystanie. Drugi model polega na stworzeniu, przez wszystkich uczestni-
kéw zasobu, odrebnego podmiotu, ktérego zadaniem bedzie administrowanie powstatym patent

0 Wyr. District Court for the Eastern District of Virginia z 6.07.2015 r. w sprawie No. 14-1506 (Fed. Cir. 2015), Intellectual Ventures | LLC v. Capital
One Financial Corp.
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poolem. Trzeci — polega na powierzeniu zarzgdzania zasobem podmiotowi trzeciemu, ktory to
z definicji ma sie zajmowac administrowaniem (Sikorski, 2013, s. 10-11).

Tworzenie zasobdow patentowych jest zjawiskiem coraz czestszym, wystepujgcym réwniez
pomiedzy konkurentami, szczegdlnie w okresach dekoniunktury na rynku, i zasadniczo korzyst-
nym dla rozwoju gospodarczego, stymulujgcym konkurencje, a w konsekwencji efektywnym réw-
niez dla konsumentéw. Uwaza sie, ze patent poole przyczyniajg sie do zmniejszenia kosztow
zwigzanych z licencjonowaniem technologii, a poprzez dostep do konkurencyjnych technologii
zapewniajg szybszy i bardziej zaawansowany rozwoj technologiczny (Odrobina, 2014, s. 524;
Sikorski, 2013, s. 23-33).

Powyzsza sytuacja ma miejsce jedynie wtedy, gdy przedmiotem zasobu patentowego sg tzw.
patenty komplementarne (Hovenkamp i Hovenkamp, 2017, s. 2), czyli prawa z patentu chronigce
wynalazki, ktére zasadniczo ze sobg wspotpracujg, ale wzajemnie nie zastepujg. Patenty chronig-
ce wynalazki, bedgce wiasciwie swoimi zamiennikami, tzw. patenty substytucyjne, uznawane sg
za konkurujgce ze sobg (Hovenkamp i Hovenkamp, 2017, s. 2). W rezultacie zaséb patentowy,
ktérego przedmiotem sg tego typu wynalazki, moze by¢ zjawiskiem szkodliwym dla konkurencji,
hamujgcym rozwoj gospodarczy (Sikorski, 2013, s. 34-35).

Kolejnym istotnym, z punktu widzenia prawa antymonopolowego, podziatem patentéw wcho-
dzacych w skfad zasobu patentowego jest ich klasyfikacja na patenty niezbedne (essential patents)
i nieuzyteczne (non-essential patents). Efekt rynkowy patentéw niezbednych zblizony jest do paten-
tow komplementarnych. Patenty te chronig bowiem wynalazki, ktore nie tyle ze sobg wspotpracuija,
ile sg wzajemnie konieczne do stworzenia czy tez funkcjonowania innego (w domysle bardziej za-
awansowanego) wynalazku. Z kolei patenty nieuzyteczne nie sg wzajemnie potrzebne do stworzenia
nowego rozwigzania technicznego (WIPO, 2014, s. 5) i w efekcie albo nie realizujg podstawowego
celu tworzenia zasobu patentowego, za jaki nalezy uzna¢ stymulacje postepu technicznego, albo
wrecz uzalezniajg podmioty tworzgce patent pool od korzystania, czy po prostu uiszczania optat
licencyjnych za wynalazki, ktore nie sg im potrzebne (Sikorski, 2013, s. 39—40). Na koniecznos¢
tworzenia zasobow patentowych zawierajgcych tylko patenty uznane za niezbedne zwraca uwage
zarowno WIPO (WIPQO, 2014, s. 5), jak i Komisja (Sikorski, 2013, s. 148 i 158). Obie te instytucje
wskazujg rowniez na zasadnos¢ tworzenia zasobow patentowych, ktérych przedmiotem sg patenty
wazne (Sikorski, 2013, s. 173 oraz WIPO, 2014, s. 6), tzn. takie, ktérych 20-letni okres ochronny
nie uptynat, pod warunkiem, Ze ich ochrona jest utrzymywana, tzn. podmiot uprawniony uiszcza
optaty za poszczegolne okresy ochronne. Co wiecej, patenty konieczne powinny by¢ udostepniane
na zasadach FRAND (Fair, Reasonable and Non-discriminatory), zgodnie z ktérymi warunki umow
licencyjnych na wynalazki chronione patentami, uznanymi za konieczne powinny by¢ uczciwe,
uzasadnione oraz niedyskryminujgce innych podmiotdw.

Z perspektywy prawa antymonopolowego zasoby patentowe wydajg sie spetnia¢ przestanki
umozliwiajgce ich kwalifikacje jako forme naduzywania pozycji dominujgcej, a szczegolnie kontyn-
gentowanie (art. 9 ust. 2 pkt 2 uokik) lub umowe wigzang (art. 9 ust. 2 pkt 4 uokik), jak rowniez jako
przyktad niedozwolonego porozumienia — analogicznie — porozumienia kontyngentowego (art. 6
ust. 2 pkt 2 uokik) albo porozumienia wigzanego (art. 6 ust. 2 pkt 5 uokik). Kontyngentowanie, za-
réwno w przypadku naduzywania pozycji dominujgcej, jak i niedozwolonego porozumienia, moze
przejawiac sie zwtaszcza w formie odgérnego zarzadzania wykorzystaniem patentéw wchodzgcych
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w skfad zasobdw, co moze nie pozostawaé bez znaczenia dla konkurencji na rynku. Transakcje
wigzane mogg natomiast przejawiac sie w szczegolnosci uwarunkowaniem dotgczenia do zasobu
patentowego przez innych przedsiebiorcéw zawarciem z dominantem lub przedsiebiorcami obje-
tymi porozumieniem transakcji niepozostajgcej w zwyczajowym zwigzku z przedmiotem zasobu
patentowego. Taka sytuacja jest mozliwa z uwagi na rynkowg atrakcyjnos¢ zasobow patentowych,
ktora zostata omowiona powyzej. Niemniej, ze wzgledu na korzysci ptyngce z tworzenia i dziata-
nia zasobdow patentowych, zaprezentowanych w niniejszym rozdziale, nalezy uznaé, ze istnieje
réwniez duze prawdopodobienstwo wytgczenia porozumienia, ktérego przedmiotem jest patent
pool na podstawie wytgczen sektorowych .

5. Uwagi koncowe

Dla przejrzystosci i jasnosci przeprowadzonych w artykule rozwazah w zakresie mozliwej
kwalifikacji prawnej omowionych praktyk, zasadnym wydaje sie przedstawienie wnioskéw doty-
czacych kwalifikacji prawnej wskazanych dziatah przedsiebiorcéw w formie tabeli.

© . Mozliwos¢ kwalifikaciji
X Mozliwosé S e e . . .
2> e . | Mozliwosé kwalifikacji prawnej prawnej na podstawie
x kwalifikacji prawnej . R
© z perspektywy uokik pozostatych aktéw
o z perspektywy uznk
prawnych
S tak. iako nienazwan tak, jako niedozwolone porozumienie
g .8’ & , . y na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 2 lub 6 |tak, jako przyktad naduzycia
® = |czyn nieuczciwej kon- . . . . :
y S .. .| uokik albo jako forma naduzywania | prawa podmiotowego, na pod-
£ 8 |kurencji, na podstawie ) o . .
o3 pozycji dominujgcej, na podstawie | stawie art. 5 k.c.
g 2 |art. 3ust. 1 uznk ,
) art. 9 ust. 2 pkt 5 uokik
g tak, jako niedozwolone porozumienie
ke ) . na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 5 uokik
c |tak, jako nienazwany ) . . . . ,
9 . . albo jako forma naduzycia pozycji do- | ewentualnie jako dziatanie con-
© |czyn nieuczciwe] kon-| T | . . .
o kurencii. na podstawie minujgcej, na podstawie art. 9 ust. 2| tra legem, majace na celu omi-
N I P pkt 5 uokik; ewentualnie rowniez jako | niecie przepiséw pwp
Q |art. 3ust. 1 uznk _ _ ,
@, praktyka naruszajgca zbiorowe intere-
o sy konsumentéw (art. 24 ust. 2 uokik)
o ;- jako naduzycie prawa podmio-
é g brak brak j[owego (.art. 5.k.c.), ewentualnie
lg ] jako dziatanie pod wptywem
8 biedu (art. 84 k.c.)
© tak, jako niedozwolone porozumienie
2 g na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 2 lub 5
3 "q:'; brak uokik albo jako przyktad naduzywania | brak
©
N § pozycji dominujgcej, na podstawie
art. 9 ust. 2 pkt 2 lub 4 uokik

Zrédto: opracowanie wiasne.

1 Z punktu widzenia prawa patentowego szczegolnie istotne sg w mojej ocenie nastepujgce rozporzadzenia: Komisji (UE) nr 316/2014 z 21.03.2014 r.
w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 TFUE do kategorii porozumien o transferze technologii); Rady Ministrow z 13.12.2011 r. w sprawie wylgczenia
okreslonych porozumien specjalizacyjnych i badawczo-rozwojowych spod zakazu porozumien ograniczajgcych konkurencje (Dz. U. 2011 Nr 288,
poz. 1691); Rady Ministrow z 17.04.2015 r. w sprawie wyfgczenia niektorych rodzajéow porozumien o transferze technologii spod zakazu porozumien
ograniczajgcych konkurencje (Dz. U. 2015, poz. 585).
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lll. Podsumowanie

Przedstawiona w artykule problematyka zwigzana z uzyskiwaniem i wykonywaniem praw
z patentu z perspektywy prawa ochrony konkurencji wskazuje na duzy stopien zréznicowania
omowionych w artykule praktyk w tym obszarze. W artykule omoéwiono zaréwno praktyki moggce
naruszac¢ prawo antymonopolowe w zwigzku z uzyskiwaniem prawa z patentu (smoke-screen pa-
tenting oraz ggszcze patentowe), praktyki zwigzane z wykonywaniem praw z patentu, ale trudne
do jednoznacznego sankcjonowania z perspektywy prawa antymonopolowego (trolling patentowy)
oraz bezposrednio zwigzane z wykonywaniem praw z patentu wzgledem, ktérych moze zostaé
zastosowana uokik (zasoby patentowe).

W przedmiocie praktyk zwigzanych z uzyskiwaniem praw z patentu przyjmuje, ze konieczne
jest wprowadzenie mechanizmu oceny okoliczno$ci lub sposobu uzyskiwania prawa z patentu
z perspektywy ochrony interesu publicznego oraz ochrony konkurencji.

Prawa wtasnosci intelektualnej, w tym prawa z patentu, stajg sie coraz istotniejszg przewaga
konkurencyjna, z ktérg zwigzane jest przyznanie swoistego legalnego monopolu. W zwigzku z tym
konieczne jest zagwarantowanie mechanizmoéw zapewniajgcych ochrone konkurencji w procesie
uzyskiwania praw z patentu. Rozwigzania w tym przypadku sg w mojej ocenie dwa — albo nalezy
wyposazy¢ Urzad Patentowy RP w kompetencje do oceny okolicznosci lub sposobu sktadania
whnioskow patentowych z perspektywy ochrony konkurencji, albo stosowac¢ wzgledem praktyk
przedsiebiorcow uokik. Wydaje sie bowiem, ze do uznania uzyskiwania praw wtasnosci intelektu-
alnej za praktyke antykonkurencyjng niekonieczne niezbedne sg zmiany legislacyjne. Procedura
uzyskiwania formy ochrony wtasnosci intelektualnej moze by¢ zakwalifikowana jako praktyka
o charakterze antykonkurencyjnym ze wzgledu na katalog otwarty zaréwno form niedozwolo-
nych porozumien, jak i naduzywania pozycji dominujgcej. Ponadto, podejscie to utatwia bardzo
szerokie rozumienie semantyczne podstawowych pojec¢ i zasad prawa antymonopolowego, czyli
wystepowania antykonkurencyjnego celu bgdz skutku praktyki.

Niemniej, ze wzgledu na specyfike praktyk przedsiebiorcéw zwigzanych z uzyskiwaniem praw
z patentu? przyjmuje, ze najskuteczniejszym bytoby przyznanie mozliwosci dziatania wtasnie tego
organu jako majgcego mozliwosc¢ najpetniejszej i kompleksowej oceny czy dana praktyka przed-
siebiorcy wyczerpuje znamiona dziatania o celu lub skutku antykonkurencyjnym, naruszajgcego
interes publiczny, w procesie uzyskiwania ochrony patentowe;j.

W odniesieniu do zasobow patentowych uznaje, ze uokik jest zasadniczo przystosowana do
zwalczania tego rodzaju praktyki wykonywania praw z patentu. Natomiast w odniesieniu do trol-
lingu patentowego sytuacja nie jest juz tak oczywista z perspektywy zaréwno publicznego prawa
ochrony konkurenciji, jak i prawa cywilnego.
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