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EKONOMICZNE UZASADNIENIE DOPUSZCZALNOSCI
PRZELAMYWANIA MONOPOLU PATENTOWEGO'

(Streszczenie)

Ochrona wlasnos$ci intelektualnej jest realizowana gtéwnie poprzez monopole prawne. Istnieja
jednak okoliczno$ci, w ktorych prawo dopuszcza ich przetamywanie. W obszarze prawa wta-
snos$ci przemystowej sa to przymusowe licencje oraz dziatalnos¢ organizacji standaryzacyjnych.
Spoteczne uzasadnienie istnienia tych wyjatkow jest oczywiste. Konieczne jest jednak postawie-
nie pytania o ich ekonomiczne uzasadnienie, gdyz oslabiaja one motywacje¢ do prowadzenia dzia-
talnosci wynalazczej. W pewnym sensie przecza wigc gtdwnemu celowi istnienia instytucji pa-
tentu. Przedmiotem analizy tego artykutu jest instytucja przymusowych licencji — zaréwno jej
podstawowa forma, ktorej zroédlem istnienia sg decyzje organdéw administracyjnych (co ma miej-
sce gtownie w branzy farmaceutycznej), jak i wariant zwigzany z ustanawianiem standardow,
gdzie geneza obowigzku udzielenia licencji jest dziatalno$¢ organizacji standaryzacyjnych (cze-
go znaczenie jest szczegélnie donioste w telekomunikacji i informatyce). Przyjeta konwencja ba-
dawczg jest ekonomiczna analiza prawa.

Stowa kluczowe: patent; licencje przymusowe; organizacje standaryzacyjne

Klasyfikacja JEL: K11, O34

1. Wstep

Przedmiotem analizy tego artykutu jest instytucja przymusowych licencji, kto-
ra przetamuje monopol posiadacza patentu. Ponizsze rozwazania dotycza za-
réowno jej podstawowej formy, ktorej zrodlem istnienia sg decyzje organow

s

Dr, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej,
e-mail: bartlomiej.biga@uek.krakow.pl

' Publikacja zostata sfinansowana ze $rodkéw przyznanych Wydziatowi Gospodarki i Admini-
stracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie
potencjatu badawczego.



168 Bartiomiej BIGA

administracyjnych (co ma miejsce gtownie w branzy farmaceutycznej), jak i wa-
riant zwigzany z ustanawianiem standardow, gdzie geneza obowigzku udziele-
nia licencji jest dzialalno$¢ organizacji standaryzacyjnych (czego znaczenie jest
szczegodlnie donioste w telekomunikacji i informatyce). Przyjeta konwencjg ba-
dawczg jest ekonomiczna analiza prawa.

Polski system prawny zna przypadki, w ktorych upowaznienie do korzy-
stania z opatentowanego wynalazku dla osob trzecich moze zaistnie¢ pomi-
mo braku takiej woli po stronie posiadacza patentu. Rozwigzania te sg proba
fagodzenia restrykcyjnego systemu prawnej ochrony wiasnosci intelektualne;.
Moga one zaistnie¢ w sytuacji, gdy interes spoteczny moglby dozna¢ razace-
go uszczerbku — tj. gdyby byt on oceniany jako nieporownywalnie wigkszy
niz stuszne korzysci ptynace dla wynalazcy z posiadanego monopolu. Gene-
z3 takiego stanu mogg by¢ zarowno dziatania samego uprawnionego z patentu,
jak i zdarzenia od niego niezalezne.

2. Kontrowersyjne kompetencje Urzedu Patentowego

Urzad Patentowy posiada kompetencje¢, aby w okreslonych przypadkach udzie-
la¢ licencji przymusowych. Jest to inwazyjne wkroczenie w sfere praw wilasno-
$ci, ktore znajduje jednak glebokie ekonomiczne uzasadnienie. Patrzac na ten
problem z perspektywy ekonomicznej analizy prawa, korzystne moze by¢ bo-
wiem zanegowanie w pewnym obszarze prawa wtasnos$ci, jesli ma to poprawic
bilans kosztéw i1 korzysci wynikajacych z alokacji wlasnosci intelektualnej. Nie
zmienia to jednak faktu, ze takie dziatania budza tez kategoryczny sprzeciw,
ktorego argumentacja opiera si¢ na liberalnym rozumieniu wtasnosci.

Wspomniane zarzuty dotycza przede wszystkim udzielania licencji przy-
musowych w sytuacji, gdy Urzad Patentowy stwierdza naduzywanie patentu.
Ta przestanka jest uznawana za najbardziej dyskusyjng, co w potaczeniu z nie-
precyzyjnymi okresleniami w ustawowej definicji naduzywania prawa (z paten-
tu i z licencji)? skutkuje tym, ze jest przez przeciwnikdéw uznawana za nieakcep-
towalng na gruncie demokratycznego panstwa prawa.

Analizujac jednak problem z perspektywy ekonomicznej i spotecznej, wnio-
ski nie sg juz tak jednoznaczne. Z jednej strony bowiem potrzeba tagodzenia
rezimu prawnej ochrony wynalazkow jest niewatpliwa i to przede wszystkim
w tych wlasnie sytuacjach, w ktérych ustawa pozwala na udzielanie licencji

2 Art. 68 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnosci przemystowej (Dz.U. z 2001 r.,
nr 49, poz. 508), http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010490508, dalej: UPWP.
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przymusowych. W obliczu rosngcej liczby obowigzujacych patentow daje ona
wszakze szanse¢ na ochrong niektorych sektorow przed petryfikacja innowacyj-
nos$ci. Z drugiej jednak strony, odnoszenie si¢ do tak mglistych kategorii jak:
»zaspokojenie potrzeb rynku krajowego, zwlaszcza gdy wymaga tego interes
publiczny, a wyrdb jest dostepny spoteczenstwu w niedostatecznej ilosci lub ja-
kosci albo po nadmiernie wysokich cenach™ rodzi po stronie uprawnionego
z patentu stan niepewnosci, ktory znaczaco obniza korzysci, jakie przypisuje on
posiadaniu patentu. Tak szeroko zakreslona dyskrecjonalno$¢ nie przynosi tez
istotnych korzys$ci po stronie spoteczne;j.

Trzeba jednak tez zauwazy¢, ze niemozliwe jest jej wprowadzenie bez od-
wolania si¢ do klauzul generalnych, ktore wymuszajg istnienie stosunkowo du-
zych luzow decyzyjnych na wszystkich etapach stosowania prawa. Uprawnione
jest wigc jedynie postulowanie zmiany przestanek udzielenia licencji przymuso-
wej w sytuacji naduzywania patentu na bardziej przystajace do gospodarki ryn-
kowej, gdzie priorytetem nie jest etatystyczna walka z niedoborem, ale wspie-
ranie rozwoju i innowacyjnosci.

Licencje przymusowe moga by¢ takze udzielane, gdy jest to koniecz-
ne do zapobiezenia lub usunigcia stanu zagrozenia bezpieczenstwa panstwa
oraz gdy uprawniony z wczesniejszego patentu uniemozliwia, nie godzac si¢
na zawarcie umowy licencyjnej, zaspokojenie potrzeb rynku krajowego przez
stosowanie opatentowanego wynalazku (patent zalezny), z ktérego korzystanie
wkraczaloby w zakres patentu wczesniejszego®.

Przekonanie o przydatnos$ci instytucji przymusowych licencji w prawie wta-
snosci przemystowej jest dos¢ powszechne’. W tej instytucji dostrzega si¢ bo-
wiem ochrong¢ przed zahamowaniem rozwoju w silnie opatentowanych sekto-
rach — naturalnie, pod warunkiem ustalania racjonalnych optat licencyjnych.

3. Przymusowe licencjonowanie lekow

Podstawg do udzielania przymusowych licencji s ustalenia poczynione w cza-
sie negocjacji w Doha w ramach Swiatowej Organizacji Handlu. Pozwala to
chociaz czgsciowo przezwycieza¢ opdr branzy farmaceutycznej, ktory przeja-
wia si¢ nie tylko intensywnym lobbingiem, ale tez dzialaniami z pogranicza

3 Ibidem.

4 Art. 82 ust. 1 pkt 1 i3 UPWP.

5 M.in. P. Tandon, Optimal Patents with Compulsory Licensing, Journal of Political Economy,
June 1982/90/3, s. 470 i n.
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prawa‘. Przyjmuje si¢, ze panstwa mogg na ustalanych przez siebie zasadach
przyznawac licencje przymusowe na farmaceutyki i dookresla¢, w jakich nad-
zwyczajnych sytuacjach moze do tego dochodzi¢. Krajom rozwijajacym si¢ nie
udato si¢ jednak wynegocjowac odwrocenia ci¢zaru dowodoéw — tzn. przerzuce-
nia go na posiadacza patentu, ktory musiatby wykazac nielegalno$¢ udzielenia
— czyli nieziszczenie si¢ przestanki absolutnej konieczno$ci’.

Sg jednak autorzy®, ktérzy twierdza, ostabiony przez przymusowe licencje
rezim ochrony witasnosci intelektualnej utrudni rozwoj przemystu farmaceu-
tycznego w krajach rozwijajacych si¢®. Z tego powodu postulujg oni ograni-
czenie licencji przymusowych do minimum przy jednoczesnym zwigkszeniu
naktadow publicznych na badania. Argumenty te moga by¢ przekonujace je-
dynie w sytuacji, gdy dysproporcja w poziomie rozwoju nie jest duza. Sa one
jednak zupehie chybione w obliczu razacych rdznic rozwojowych migdzy kra-
jami, ktore w wielu przypadkach wcigz si¢ poglebiaja. Trudno bowiem oczeki-
wac, zeby najbardziej zacofane kraje rozpoczynaty budowe swojego przemystu
od tak zaawansowanych branz jak farmaceutyczna. Nie mozna si¢ spodziewac
takze, aby ich rzady byly w stanie subsydiowac¢ lokalne badania w tym zakresie
na poziomie pozwalajagcym na konkurowanie z najbogatszymi panstwami.

Porozumienie TRIPSY, co prawda, nie uzywa okreslenia ,,przymusowe li-
cencje”, ale w artykule 31. wzglednie wyczerpujaco reguluje t¢ kwesti¢, nazy-
wajac ja ,,zezwoleniem na uzycie przedmiotu patentu bez upowaznienia posia-
dacza praw”. Dopuszczalno$¢ tego narzedzia jest warunkowana dokonaniem
uprzednich staran o uzyskanie zezwolenia na ,,rozsgdnych warunkach handlo-
wych!l. Owo uzywanie musi mie¢ ponadto charakter niewytaczny i odbywac si¢

¢ N.M. Gewertz, R. Amado, Intellectual Property and the Pharmaceutical Industry: A Moral
Crossroads between Health and Property, Journal of Business Ethics 2004/55/3, s. 306.

S. Sterckx, Patents and Access to Drugs in Developing Countries: an Ethical Analysis, Devel-
oping World Bioethics 2004/4/1, s. 71.

8 B.Lehman, The Pharmaceutical Industry and the Patent System, http://users.wfu.edu/mcfall-
ta/DIRO/pharma_patents.pdf, s. 13—14.

Por. odmiennie C. Chien, Cheap Drugs at What Price to Innovation: Does the Compulsory Li-
censing of Pharmaceuticals Hurt Innovation?, Santa Clara Law Digital Commons, 1-1-2003,
s. 8551n.

Porozumienie w sprawie Handlowych Aspektow Praw Wlasnosci Intelektualnej (ang.
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS) — zalacz-
nik do porozumienia w sprawie utworzenia Swiatowej Organizacji Handlu (WTO) zawarte
w 1994 r., http://www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-1996-32-143.

Czlonkowie porozumienia moga jednak odstapi¢ od tego wymogu w przypadku zagrozenia
bezpieczenstwa narodowego lub wystapienia innych okoliczno$ci nadzwyczajnej pilnosci lub
w przypadkach publicznego uzycia dla celow niehandlowych. Artykut 31 b TRIPS.
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glownie w celu zaopatrywania rynku wewngetrznego danego panstwa. Przy
ustalaniu obligatoryjnego wynagrodzenia ma by¢ za$ brana pod uwage przede
wszystkim warto$¢ ekonomiczna konkretnego upowaznienia. Licencje przymu-
sowe musza tez podlegac kontroli sgdowej. Co wigcej, zasadnos$¢ kazdego upo-
waznienia winna by¢ rozpatrywana indywidualnie®.

Kwestia doprecyzowania dopuszczalnego zakresu wprowadzania licen-
cji przymusowych jest niezbgdna dla dalszego globalnego ujednolicania stan-
dardow ochrony wlasnosci przemystowej. Jest to jednak jeden z najwigkszych
punktéw spornych miedzy krajami o réznym stopniu rozwoju gospodarcze-
go. Niewatpliwie wypracowanie w tej kwestii kompromisu bedzie niezwykle
trudne. Jest on jednak niezbedny i lezy w interesie wszystkich zainteresowa-
nych. Z jednej strony da on bogatym panstwom wicksza gwarancj¢ przestrze-
gania cho¢by minimalnych standardow ochrony przez kraje trzeciego §wiata
— a z drugiej — pozwoli panstwom rozwijajacym si¢ ztagodzi¢ nieco 0w rezim
i w efekcie nie narazac¢ si¢ na sankcje. S.M. Ford sugeruje, Ze interpretacja ar-
tykutu 31. TRIPS powinna dostarczy¢ kompromisowych rozwigzan poprzez
wywazenie zakresu zastosowania instytucji przymusowego licencjonowania
miedzy szerokimi oczekiwaniami artykulowanymi przez moralistow a waskimi
nadziejami protekcjonistow'.

4. Dziatalno$¢ standaryzacyjna

Jednym ze sposobdéw tagodzenia obecnego restrykcyjnego rezimu ochrony
wlasnos$ci intelektualnej sg tez dzialania podejmowane w oparciu o formute
FRAND (uczciwych, rozsadnych i niedyskryminujgcych warunkow, ang. fair,
reasonalble and non-discriminatory terms). Jej stosowanie w licencjach jest
wymuszane przez organizacje standaryzacyjne, ktérych celem jest zapewnia-
nie kompatybilnosci urzadzen produkowanych przez rézne firmy. Podmioty te
opracowujg normy okreslajace fizyczne i funkcjonalne wlasciwosci sprzetu wy-
korzystywanego do budowy sieci, sprzetu komunikacyjnego, a takze systemow
operacyjnych i oprogramowania. W efekcie r6zni producenci moga wytwarzac
sprzet i oprogramowanie, ktore bedzie ze sobg kompatybilne wlasnie w oparciu
o przyjete standardy.

12 Artykut 31 a—j TRIPS.
3 S.M. Ford, Compulsory Licensing Provisions Under the TRIPS Agreement: Balancing Pills
and Patents, American University International Law Review 2000/15/4, s. 967-968.
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Poniewaz wykreowanie jakiegos standardu o wlasnos¢ intelektualng bedaca
w posiadaniu jednego z graczy na danym rynku mogtoby doprowadzi¢ do nad-
miernego umocnienia jego pozycji, konieczne jest przedstawienie przez nie-
g0 a priori szczegdtow technicznych rozwigzania oraz okreslenie zasad, na ja-
kich bedzie udzielat licencji umozliwiajacych zaadaptowanie nowego standardu
w produktach konkurencji. Te deklaracje stanowig istotny element analizy spo-
tecznych kosztow 1 korzysci, ktora to poprzedza decyzj¢ o ustanowieniu jakie-
go$ standardu. Modelowo rzecz ujmujac, spoleczenstwo w efekcie dziatan orga-
nizacji standaryzacyjnych powinno otrzymac produkty od réznych wytworcow,
ktore beda ze soba kompatybilne.

W ostatnich latach mozna zauwazy¢ rosnaca liczbe sporéw sadowych do-
tyczacych standardow — w tym tak kluczowych dla spoteczenstwa informacyj-
nego, jak kompresja dzwicku MP3, system obrazow JPEG czy uzywany w te-
lefonii komérkowej standard WCDMA. Procesy te dotycza glownie patentow
okreslanych jako zasadnicze (ang. essential), dla danego standardu, w odnie-
sieniu do ktorych — w przypadku zaistnienia przestanki nieudzielania licencji
na zasadach FRAND — mozliwe jest udzielenie licencji przymusowe;.

Taka mozliwos¢ jest elementem regulaminow wielu organéw odpowiedzial-
nych za standaryzacj¢. Przewaznie wymagaja one okreslania w procesie stan-
daryzacji, ktore patenty sa zasadnicze i najwazniejszych warunkow udzielania
licencji. W praktyce jednak wielu odpowiedzi na szczegoétowe pytania — cho-
ciazby dotyczacych licencji krzyzowych — musza udziela¢ sady. Znacznej czg-
$ci sporow nie udaje si¢ bowiem rozstrzygac na etapie przedsadowej ugody'.

Patenty, na ktorych opieraja si¢ standardy, sa bardzo cenne dla ich posia-
daczy. Gwarantuja one wszak istotne wptywy z uméw licencyjnych, ktorych,
co prawda, jednostkowa cena nie moze by¢ wygoérowana, lecz ich wolumen
i tak zapewnia wysoki przychod. Nie dla wszystkich przedsigbiorcow takie pa-
tenty sa jednak rownie przydatne w realizacji polityki firmy. W oparciu o paten-
ty zasadnicze dla standardow nie sposob bowiem wykluczy¢ konkurencji z ja-
kiego$ rynku — licencje w formule FRAND sg bowiem w zasadzie przymusowe.
Jest to sprzeczne z zasadami takich firm jak chociazby Apple Inc., ktore z zato-
zenia nie udzielaja licencji na korzystanie z opatentowanych przez nie wynalaz-
kow, ale w sporach sadowych zadaja zakazu sprzedazy produktow konkurencji,
ktore wykorzystujg ich wlasno$¢ intelektualna.

4 P. Treacy, S. Lawrance, FRANDIy fire: Are Industry Standards Doing More Harm Than
Good?, Journal of Intellectual Property Law & Practice 2008/3/1, s. 22-23.
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Istotag formuty FRAND jest wigc zapobieganie naduzywaniu praw przez
posiadaczy patentow, na ktorych opiera si¢ jaki$ branzowy standard. Pojawie-
nie si¢ bowiem ex post takiej polityki stawiatoby konkurencje w skrajnie nieko-
rzystnej sytuacji, uprawnionemu z patentu dajac zbyt mocna pozycj¢ rynkowa.
Jest to koronny przyktad na to, jak inne galezie prawa — w tym przypadku prawo
konkurencji — sag wykorzystywane do redukowania silnej ochrony wynikajacej
z prawa wlasno$ci przemystowej. Konkretne narz¢dzia dostarczaja chociazby
procedury zwigzane z przeciwdziataniem naduzywania pozycji dominujacej'>.
Sieganie po takie narzg¢dzia jest niewatpliwie potwierdzeniem tezy o zbyt sil-
nym rezimie ochrony patentowe;.

5. Dyrektywy interpretacyjne formuty FRAND i RAND

Omawiana formuta wystepuje czgsto w nieco ograniczonej wersji — tj. RAND,
gdzie celowo rezygnuje si¢ z przymiotnika uczciwy (F — ang. fair), uznajac go
za zbyt og6lny i w zasadzie niepoddajacy si¢ precyzyjnej wyktadni. Zaktada si¢
koniecznos$¢ odnoszenia si¢ przede wszystkim do podstawowych warunkéw li-
cencji z wykorzystaniem analogii do prawa antymonopolowego. Uczciwe wa-
runki oznaczaja wigc, ze nie moga by¢ one antykonkurencyjne — przyktadowo
niedopuszczalna jest sprzedaz wigzana, w wyniku ktérej podmiot bylby zobli-
gowany takze do zakupu licencji dotyczacych tych wynalazkéw, ktorymi nie
jest zainteresowany.

Przymiotnik ,,rozsadne” (ang. reasonable) w tym kontek$cie interpretu-
je sie jako wymog udzielania licencji niewytacznych oraz oparcia wszystkich
istotnych elementow umow licencyjnych na waznych, obiektywnych przestan-
kach. Okreslenie niedyskryminujace (ang. non-discriminatory) implikuje zas
brak mozliwosci dokonywania swobodnego — tj. nieopartego na obiektywnych
przestankach — wyboru licencjobiorcow oraz zakaz arbitralnego réznicowania
warunkow umow licencyjnych. Wymag ten jest bardzo roéznie interpretowany
w Europie i Stanach Zjednoczonych'¢.

Nie da si¢ ukry¢, ze powyzsze rozwiniecie poszczegdlnych cztonow formuty
FRAND w wielu przypadkach moze okazac¢ si¢ zbyt ogélne do konkretnego za-
stosowania. Potrzebne sg bardziej precyzyjne dyrektywy pozwalajgce organom
powolanym do rozstrzygania sporow orzekaé, co w konkretnych przypadkach

15 J. Radcliffe, G. Sproul, FRAND and The Smartphone Wars, Intellectual Property Magazine
2011/2012, s. 45 i 46.
16 Ibidem.



174 Bartiomiej BIGA

miesci si¢ w omawianej formule. Mozna je wyinterpretowac z dotychczasowej
praktyki. Warto wigc oprze¢ si¢ na decyzjach sagdow w sprawach, w ktorych
ustalaja one naleznosci za korzystanie z patentu. Klasycznym przyktadem jest
sprawa Georgia-Pacific vs United States Plywood!’, w ktorej sad dopatrzyt si¢
naruszenia patentu na dekoracyjne prazkowane sklejki. W wyroku wskazat po-
nadto 15 czynnikow, ktére powinny by¢ brane pod uwage przy kalkulowaniu
racjonalnych nalezno$ci w kontekscie ustalania ewentualnych odszkodowan'.

Oczywiscie wytyczne te nie stanowig jedynego akceptowalnego katalogu.
W praktyce w wigkszosci sporow obie strony prezentujg odmienne kalkulacje,
a nast¢pnie przekonuja sad, ze ich wariant w tych konkretnych okoliczno$ciach
jest bardziej racjonalny. Rozstrzygnigcie nastgpuje natomiast w ramach dys-
krecjonalnych kompetencji sadu. Pojawiajaca si¢ przez to niepewnos¢ z eko-
nomicznego punktu widzenia jest niewatpliwie kosztem' — tym nizszym, im
uznaniowos¢ sedziowska w danym kraju lepiej realizuje postulaty nowoczes$nie
pojmowanej dyskrecjonalnosci.

Pomimo Ze standaryzacja w wielu branzach jest dzialaniem nie tyle pozada-
nym, co koniecznym (dzigki racjonalizowaniu sit rynkowych pozycji poszcze-
golnych graczy przynosi spoleczenstwu istotne korzysci — zaréwno ekonomicz-
ne, jak i praktyczne), to nie moze by¢ ona uwazana za uniwersalne rozwigzanie
probleméw zwigzanych z nadmiernym patentowaniem. Na szereg mitow zwig-
zanych ze standaryzacja oparta na FRAND zwracaja uwage P. Treacy i S. La-
wrance. Autorki te zauwazajg m.in., iz:

* nie jest mozliwe ustanawianie standardow z pomini¢ciem przyznanych juz
wczesniej patentdw i praw autorskich;

* nie jest mozliwe nawet zdobycie petnej wiedzy o wszystkich patentach, kto-
re w praktyce maja tworzy¢ standard,

*  czesto nie jest mozliwe uniewaznienie lub dokonanie zmian w standardzie®,
nawet w przypadku razagcego niewywigzywania si¢ uprawnionego z patentu

z obowigzkéw FRAND;

* nie jest prawda, jakoby liczba patentow dotyczacych stanowiacej standard
technologii pozostawata stala lub zmniejszala sig;

17" Georgia-Pacific Corp. Vs. US Plywood Corp. 318 F. Supp. 1116 (S.D.N.Y. 1970).

'8 A. Layne-Ferrar, A.J. Padilla, R. Schmalensee, Pricing Patents for Licensing in Stan-
dard-Setting Organizations: Making Sense of FRAND Commitments, Antitrust Law Journal
2007/74/3, s. 679-681.

19 Ibidem, s. 682.

Z uwagi na zbyt duze koszty zwiazane chociazby ze zmiang infrastruktury czy proceséw pro-

dukcyjnych.
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* ze wzgledu na powszechny lobbing standardy nie zawsze sg rezultatem
obiektywnej selekcji grup roboczych majacych po prostu wybra¢ najlepsze
technologie;

*  FRAND nie powstrzymuje firm od nadmiernego patentowania?..

6. Szacowanie wartosci patentow i okreslanie opfat licencyjnych

Fundamentalne znaczenie ma okreslanie warto$ci patentéw majacych stanowic
esencj¢ standardu, aby na tej bazie oszacowac, jakie postanowienia licencyjne
beda miescily si¢ w formule FRAND. Najpowszechniej akceptowana jest me-
toda oparta o tradycyjng analiz¢ finansowg. To podejscie zaktada, ze wartos¢
patentu réwna si¢ spodziewanym zdyskontowanym korzysciom, wynikajagcym
z wykorzystywania i licencjonowania patentu w warunkach konkurencji wol-
norynkowej. Przyktadowo: jesli produkt w catosci opiera si¢ na jednym paten-
cie i jego koszt jednostkowy wynosi 4§, a ma by¢ sprzedawany za 5$ i przy tej
cenie spodziewana sprzedaz wyniesie 100 sztuk, to patent generuje tu 100$ ko-
rzysci, ktére muszg by¢ jednak zdyskontowane przy uzyciu akceptowalnej sto-
py procentowe;.

Naturalnie ten model jest daleko idgcym uproszczeniem. Interesujagcym do-
precyzowaniem moze by¢ oparcie analizy o wyceng opcji. W tym podejsciu
kresli si¢ drzewo decyzyjne uwzgledniajace alternatywne drogi, ktére moga
wynikng¢ chociazby z zaistnienia takich kategorii okoliczno$ci, jak licencjo-
nowanie substytutow, rezygnacja z biznesowego wykorzystania produktu przez
cze$¢ odbiorcow. Ponadto szacuje si¢ tu prawdopodobienstwo wystapienia po-
szczegolnych zdarzen i potencjalne wyplaty w poszczego6lnych wariantach, kto-
re nastgpnie takze sa dyskontowane?.

Kwestia ta wpisuje si¢ w szerszg problematyke wyceny zasobow niemate-
rialnych przedsigbiorstwa. Podobnie jak w przypadku wyceny catego przed-
sicbiorstwa nie istnieje jedna obiektywna warto$¢ czynnika materialnego. Ten
sam czynnik moze mie¢ r6zng warto$¢ w zalezno$ci od tego, z jakiej perspekty-
wy dokonywana jest jego wycena. Warto$¢ czynnikéw niematerialnych wynika
z kolektywnego oddziatywania wielu czynnikéw, ktore mozna sklasyfikowac
do trzech grup:

* podstawowe witasnos$ci i status czynnika (np. unikatowos¢, zakres ochrony
prawnej, podatno$¢ na kopiowanie),

2l P. Treacy, S. Lawrance, op. cit., s. 23-24.
22 A. Layne-Ferrar, A.J. Padilla, R. Schmalensee, op. cit., s. 675-676.
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* potencjat zastosowan rynkowych (np. potencjalny popyt na produkt, osiaga-
na premia cenowa),

» kompetencje, zamiary i zasoby firmy dla wykorzystania czynnika (np. skala
mozliwosci komercjalizacji czynnika, mozliwo$¢ kontrolowania potencjal-
nych nieuczciwych nasladowcoéw, powigzania ze strategia firmy — mozli-
woS$¢ zastosowania do tworzenia barier wejécia, wiedza rynkowa, dostep
do Zrodet finansowania)®.

Przeprowadzenie wyceny wymaga uprzedniego okreslenia standardu war-
tosci, czyli wskazania perspektywy, z jakiej jest dokonywana. Przyktadowe
standardy warto$ci to: godziwa warto$¢ rynkowa, warto$¢ rynkowa, warto$¢
dla wlasciciela czy warto$¢ inwestora®. Generalnie metody pomiaru klasyfika-
cji mogg by¢ oparte na kapitalizacji rynkowej albo o zwrot na aktywach, badz
wykorzystywaé¢ bezposredni pomiar albo karty punktowe. Do szczeg6lnie po-
pularnych metod w tym zakresie mozna zaliczy¢ metod¢ KCE (dochodow z ka-
pitatu wiedzy) Barucha Leva oraz metod¢ strumieni wlasnosci intelektualne;j.
Ich opis wykracza jednak poza ramy niniejszego opracowania.

Komisja Europejska, koncentrujac si¢ na kwestii ewentualnych sporow
0 wysokos¢ oplat licencyjnych, proponuje natomiast, aby rozstrzygnigcie opie-
rato si¢ po prostu na odniesieniu do ekonomicznej warto$ci patentu. Jest to po-
stulat odrzucenia metody kalkulacji opartej na kosztach stworzenia wynalazku
jako trudnej do weryfikacji i nierynkowej. Za lepsze uwaza si¢ porownywanie
z wysokoscig oplat licencyjnych przed ustanowieniem standardu — z uwzgled-
nieniem wagi poszczegdlnych zastrzezen dla rozwijanego standardu — z innymi
objetymi standardem technologiami®.

7. Perspektywa ekonomicznej analizy prawa

W konwencji ekonomicznej analizy prawa fundamentalne znaczenie ma jed-
nak podejscie, ktore w centrum rozwazan stawia efektywno$¢ spoleczna.
W tym kontek$cie niezwykle owocne moze by¢ obserwowanie zachowan po-
szczegblnych podmiotdw juz na etapie poprzedzajagcym ustanawianie standar-
du i w trakcie niego. Ma wtedy bowiem miejsce wzmozona konkurencja mig-
dzy technologiami poszczegdlnych firm o to, czyje rozwigzanie bedzie kanwa

% G. Urbanek, Kompetencje a wartos¢ przedsigbiorstwa. Zasoby niematerialne w nowej gospo-
darce, Warszawa 2011, s. 105.

2 R. Reilly, R. Schweihs, Valuing Intangible Assets, New York 1999, s. 59.

% J. Radcliffe, G. Sproul, op. cit., s. 46.
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nowego standardu. Obserwacja wspotzawodnictwa z perspektywy ex ante moze
by¢ wigc wykorzystana jako benchmark wyznaczajacy, czego spodziewac si¢
ex post**. Organizacje standaryzujace na etapie wyboru rozwigzania urzadzajg
w istocie aukcje, na ktorej posiadacze praw do poszczegodlnych rozwigzan pre-
zentujg swoje oferty, a wybrana zostaje ta, ktora pozwoli w dalszej perspekty-
wie produkowac przy najnizszych kosztach?’.

Obok zaprezentowanego wyzej podejscia, opartego o konkurencje, efek-
tywne ustalanie cen, brak wspotpracy i zasadg zwyciezca bierze wszystko ist-
nieje tez koncepcja nawigzujaca do teorii gier z mechanizmem kompensacji,
ktoéra wprost nawigzuje do potocznie pojmowanej zasady uczciwosci. Uczestnik
wyscigu o standard ma w niej zapewnione pewne korzysci nawet w wypadku
przegranej, o ile jego wktad w ostateczny ksztatt standardu zwycigskiego byt
odpowiedni.

Pomimo ze te warianty tak istotnie si¢ r6znia, to wnioski z nich ptynace sa
w pryncypialnych kwestiach zbiezne. Po pierwsze, zgodnie wskazuja, ze przy
kalkulowaniu kosztéw i korzysci fundamentalne znaczenie ma skala wystepo-
wania substytutow. Po drugie, intensywno$¢ rywalizacji o standard jest wprost
proporcjonalna do warto$ci tworzacych go patentow?.

8. Zakonczenie

Podsumowujac, w analizie kosztow i korzysci przymusowego licencjonowa-
nia i funkcjonowania zasady FRAND najistotniejsza jest kwestia zwigzana
Z mogacymi si¢ pojawi¢ sporami sagdowymi. Godnym rozwazenia pomystem
na minimalizacje ryzyka ich wystgpienia — a wigc tym samym kosztow i stanu
niepewnosci — jest propozycja, aby ekstrapolowa¢ pewne elementarne zasady
europejskiego prawa konkurencji na inne regulacje migdzynarodowe.
Ubieganie si¢ o uczynienie jakiego$ rozwigzania standardem bytoby wtedy
roéwnoznaczne ze zobowigzaniem uprawnionego z patentu do zachowania dale-
ko idacej transparentno$ci w polityce udzielania licencji tak, aby potencjalni li-
cencjobiorcy mieli dostep do szerokiej informacji zwigzanej z polityka licencyj-
na. Co wiecej, wigzatoby sig to z odejsciem od optat opartych na partycypowaniu

% A. Layne-Ferrar, A. J. Padilla, R. Schmalensee, op. cit., s. 685.
27 Ibidem, s. 686.
2 Ibidem, s. 700-701.
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w przychodach uzyskiwanych przez licencjobiorce na rzecz wzglednie jednoli-
tych oplat za dostep do danej technologii®.

W praktyce rola patentow bedacych podstawa standardow czesto jest jed-
nak drugorzgdna w walce o pozycj¢ rynkowa. Dobrym przyktadem jest rynek
przenosnej elektroniki uzytkowej — smartphonow, tabletow i ultrabookow. Naj-
wigksi gracze, ktorzy posiadaja rozbudowane portfolio patentowe, maja swia-
domos¢, ze ze wzgledu na formute FRAND ich pozycja w sporach sagdowych
objetych jej zakresem przedmiotowym jest bardzo staba. Dlatego przedsigbior-
cy ci zwykle przyjmuja strategi¢ zdobycia i utrzymania ,.kluczowego, central-
nego obszaru” jakiej$ funkcjonalnosci czy wlasciwoscei, ktora konsumenci uwa-
7aja za istotng. W kontekscie rywalizacji z konkurentami skupiaja si¢ natomiast
na sporach o naruszanie innych niz objetych formuta FRAND patentow?.

W kontekscie standaryzacji warta rozwazenia jest takze mozliwos$¢ odptatne-
g0 przejmowania patentow przez panstwo lub wlasciwy organ mi¢dzynarodowy
i umieszczania ich w domenie publicznej. Pomyst ten moze by¢ zrealizowany
zarowno w wariancie zaktadajacym bezptatny dostgp wszystkich zainteresowa-
nych danymi rozwigzaniami, jak i w wersji opartej o ptatne licencje, ktérymi za-
rzadzalby jednak podmiot nieb¢dacy jednym z graczy rynkowych. Dzigki temu
obawy o brak realizacji zasad FRAND bytyby znacznie mniejsze.

Co wigcej — nawet wariant bezlicencyjny, cho¢ generujacy znaczne koszty,
moglby zosta¢ zaakceptowany, gdyz pozwala on w sposob bardzo prosty, bez-
posredni i skuteczny wspiera¢ dyfuzj¢ innowacji, na co przeciez rzady prze-
znaczaja w skali globalnej ogromne $rodki finansowe. Ponadto prowadzitoby
to do obnizenia skali — a tym samym i kosztow — sporow sadowych zwigza-
nych z dostgpem do patentow stanowigcych esencje standardow, ktorych istot-
ng cz¢$¢ ponosza przeciez budzety panstw. W tym kontekscie na podkreslenie
zastuguje takze fakt, ze bezsporne wydaje si¢ by¢ istnienie pewnych kategorii
interesu spotecznego, ktérym prawo powinno przyznawaé wyzszy priorytet niz
interesom gospodarczym przedsigbiorcow.

Licencje przymusowe nie sg oczywiscie rozwigzaniem niegenerujacym
zadnych kosztéw. Naturalne jest to, ze obnizajg one poziom zachety dla wy-
nalazcéw poprzez wprowadzenie ryzyka, ze w pewnych okoliczno$ciach ich
prognozowane korzysci moga by¢ istotnie uszczuplone. Dzigki uzupehieniu
tej instytucji o mechanizmy przeciwdziatajace przeradzaniu si¢ dyskrecjo-
nalnych uprawnien w dowolno$¢ czy precyzyjne zakreslenie gornego limitu

2 P. Treacy, S. Lawrance, op. cit., s. 27-28.
30 J. Radcliffe, G. Sproul, op. cit., s. 47.
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zakresu przymusowych licencji mozliwe jest jednak zminimalizowanie tego
negatywnego wplywu. Im wigksza bowiem w tym zakresie przewidywalno$¢,
tym bilans kosztéw i korzysci istnienia przymusowych licencji jest korzystniej-
szy. Naturalnie, kwestig otwarta, wymagajaca rzetelnej debaty jest odpowiedz
na pytanie, na ile praktyka przymusowego licencjonowania ma by¢ w konkret-
nych branzach powszechna.
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Barttomiej BIGA

ECONOMIC JUSTIFICATION OF POSSIBILITY TO LIMIT PATENT MONOPOLY

(Summary)

The protection of intellectual property is mainly realized with legal monopolies. There are some
circumstances, when law gives the permission to exclusion. In the area of industrial property law
there are compulsory licenses and the activity of standardization organizations. The social grounds
of their existence is obvious. However, it is necessary to indicate their economic legitymacy, be-
cause they weaken the motivation for inventive activity. Therefore, compulsory licences and the
activity of standardization organizations could deny the fundamental purpose of patent existence.
The aim of this text is to analyse compulsory licences — both their basic form, which is created by
decisions of administrative authorities (mostly in pharmaceutical branch), and the variant, where
the compulsory license is the result of the standardization organization activity (it appears in tel-
ecommunication and informatics). This research is made within law and economics framework.

Keywords: patent; compulsory licenses; standardization organizations
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