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Vorwort

Dieses CEN Workshop Agreement, einschliellich seiner Anhange (CWA), wurde in einem Workshop
mit Vertretern interessierter Kreise am 16.01.2019 erarbeitet und beschlossen. Die Einrichtung dieses
Workshops wurde nach einem offentlichen Aufruf zur Teilnahme am 12.02.2018 von CEN unterstiitzt.

Eine Liste der Personen und Organisationen, die den durch das CEN Workshop Agreement vertretenen
Konsens unterstitzt haben, ist beim CEN-CENELEC Management-Zentrum erhaltlich. Diese
Organisationen  stammen aus den folgenden Industriezweigen: Halbleitertechnologie,
Automobilindustrie, Telekommunikation, 10T, Wireless Technologie, Anlagentechnik, Recht,
Software, KMU-Technologie, und Fertigung.

Der formelle Prozess, den der Workshop bei der Erarbeitung des CEN Workshop Agreements
verfolgte, wurde von den nationalen CEN-Mitgliedern beflrwortet, aber weder die nationalen CEN-
Mitglieder noch das CEN-CENELEC Management-Zentrum koénnen fiir den technischen Inhalt des
CWA Verantwortung Gbernehmen.

Die offentliche Umfrage flr dieses CWA begann am 28.02.2019 und endete am 28.03.2019.

Die letzte Uberarbeitung dieses CWA wurde am 24.04.2019 begonnen und am 02.05.2019 erfolgreich
abgeschlossen. Der endgultige Text dieses CWA wurde CEN am 03.05.2019 zur Veroffentlichung
vorgelegt.

Nachfolgend finden Sie eine Liste von Unternehmen/Organisationen, die dieses CWA erarbeitet und
beschlossen haben:

— ACT The App Association
— AirTies Wireless Network
— Apple Inc.

— Bayerische Motoren Werke AG
— Cisco Systems, Inc.

— Creo Group

— Denso International Europe
— Deutsche Telekom AG

— Fair Standards Alliance

— Groupe Renault

— Honda Motor Co., Ltd.

— Juniper Networks

— Multispectral Limited
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76 — N&M Consultancy

77  — Nordic Semiconductor ASA
78 — Ponti & Partners SLP

79 — Sequans Communications
80 — SolidQ

81 — TapTap

82 — Telit Communications SpA
83 — Volkswagen AG

84 — Wyres SAS

85

86

87  Dartber hinaus haben sich die folgenden Unternehmen/Organisationen zwar nicht an der Erarbeitung
88  dieses Dokuments beteiligt, bekunden aber ihre grundsatzliche Unterstltzung flr dessen Inhalt:

89 — ACEA (Europaischer Verband der Automobilhersteller)
90 — Andaman?
91 — BadVR
92 — Barefoot & Co.
93 — Blue Badge Insights
94 — Bullitt Group
95 — Concentric Sky
96 — Crosscall
97 — Daimler Brand & IP Management GmbH & Co. KG
98 — EDMI Limited
99 — Egylis
100 — emporia
101 — Eucomreg
102 — Fairphone
103 — Ford
104 — High Tech inventors Alliance
105 — Hitachi Itd.
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— HP Inc.

— IP2Innovate
— Kamstrup A/S
— Lenovo

— MotionMobs
— Nationsorg

— Nouss

— PSA Groupe
— Sagemcom

— Sierra Wireless
— Sigao Studios
— Sky

— Southern DNA
— Synesthesia
— Toyota Motor Corporation
— U-Blox

— Valeo

Die an dem CWA Beteiligten bitten alle interessierten Kreise um Feedback und Kommentare und
hoffen, dass dieses Feedback sowie zukunftige gesetzliche und wirtschaftliche Entwicklungen zu
Aktualisierungen des CWA fiihren werden. Die Beteiligten empfehlen, dass alle Vorschlage fur
zusétzliche oder aktualisierte Inhalte iber das Sekretariat (DIN) des CWA eingereicht werden.

Dieses Workshop Agreement ist als Referenzdokument bei den nationalen CEN-Mitgliedern 6ffentlich
zuganglich: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, ehemalige jugoslawische
Republik Mazedonien, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen,
Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden,
Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Turkei, Ungarn und
Vereinigtes Konigreich.
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Einleitung

Technische Normen tragen dazu bei, die moderne Weltwirtschaft voranzutreiben. Mit der
fortschreitenden industriellen Entwicklung in Europa und weltweit werden neue Normen (ber das
sogenannte ,,Internet der Dinge* (Internet of Things; IoT), den ,,5G*“-Mobilfunkstandard und andere
zukunftige Technologien erarbeitet. Es ist davon auszugehen, dass immer mehr Branchen diese Art
von genormten Technologien und die damit verbundene Interoperabilitat integrieren werden.

Genormte Technologien werden ublicherweise von Normentwicklungsorganisationen (Standard

Development Organisations, SDOs) entwickelt,1 wo Branchenvertreter und andere Interessengruppen
zusammenkommen, um technische Spezifikationen zu erarbeiten und zu verabschieden. Es gibt
Hunderte von bedeutenden SDOs, darunter einige bekannte européische und internationale SDOs wie:

— das European Telecommunications Standards Institute (ETSI), das sich auf
Telekommunikationsnormen konzentriert;

— das Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), das die weltweit grofte technische
Institution ist und sich auf drahtlose und drahtgebundene Kommunikation sowie andere
branchenspezifische Lésungen konzentriert;

— die International Telecommunication Union (ITU), eine Organisation der Vereinten Nationen
(UN), die sich auf Normung in den Bereichen Telekommunikation, Video- und Audiotechnologien
konzentriert und partnerschaftlich mit zwei anderen wichtigen SDOs zusammenarbeitet, und zwar
mit der International Organization for Standardization (ISO) und der International Electrotechnical
Commission (IEC);

— das Europdische Komitee fir elektrotechnische Normung (CENELEC), das fir die europaische
Normung im Bereich Elektrotechnik zustandig ist, und das Europdische Komitee fiir Normung
(CEN), das die européische Normung in allen anderen Bereichen verantwortet, und

— verschiedene nationale Normungsorganisationen, wie das Deutsche Institut fur Normung (DIN),
die deutsche nationale Normungsorganisation und Mitglied der ISO.

Bei der Erarbeitung technischer Normen kénnen SDOs Spezifikationen iber Technologien erstellen,
die in vielen Féllen Gegenstand von Patenten (oder anhangigen Patentanmeldungen) sein kénnen,
welche entweder von Beteiligten oder von Dritten gehalten werden. Patente, die fur die Umsetzung
einer Norm oder eines Standards erforderlich sind, werden als standardessentielle Patente (SEPS)

bezeichnet.2 Bei den SDOs ist es (iblich, dass sich Unternehmen beteiligen, die nicht nur Mitwirkende
bei der Erarbeitung von Normen sind, sondern auch Marktteilnehmer, die die Produkte zur Umsetzung

1 SDOs kénnen auch als ,,Standards Setting Organisations”, SSOs, bezeichnet werden. Die Begriffe werden in diesem
Dokument synonym verwendet.

2 Die SDO-Patentrichtlinien konnen bei der Definition von SEPs, die unter die jeweilige Richtlinie fallen, eine héhere
Spezifitat oder mehr Informationen bieten. Daruiber hinaus ist es wichtig zu beachten, dass ein Patent kein SEP ist, nur weil
der Patentinhaber dies behauptet. Bei Streitigkeiten iber Wesentlichkeit, VVerletzung, Giiltigkeit oder dergleichen sind die
nationalen Gerichte in der Regel das geeignete Gremium, um festzustellen, ob ein Patent ein SEP ist oder nicht.
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der Norm auf den Markt bringen wollen, sobald diese fertiggestellt ist. Anstrengungen, scharfe
Trennlinien zwischen sogenannten ,Mitwirkenden“ und sogenannten ,,Umsetzern® zu schaffen,
misslingen grundsatzlich und tendieren dazu, die Interessen der SDO-Akteure bei der Erarbeitung
stabiler, nutzbarer und erfolgreicher Normen zu missachten. Darlber hinaus gibt es viele
Unternehmen, die sowohl ,, Mitwirkende* als auch ,,Umsetzer* von Normen sind.

Patente belohnen Innovationen, und es ist wichtig, dass SDOs die Mdglichkeit haben, innovative neue
Technologien zu integrieren. Die Herausforderung besteht darin, sich vor einem moglichen
Missbrauch des ,,Lock-in“-Effekts zu schiitzen, wenn Wettbewerber patentierte Technologien als
Normungsthema aufgreifen und dadurch dafiir sorgen, dass andere diese Technologien nicht mehr
nutzen konnen.

Um diese Normungsprobleme zu l6sen, verabschieden SDOs wie die oben genannten haufig
Patentrichtlinien, die eine Lizensierung von SEPs zu bestimmten fairen, angemessenen und
nichtdiskriminierenden (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory, FRAND) Bedingungen vorsehen.

SDOs unterscheiden sich in gewissem MaRe in Bezug auf ihre Richtlinien fur die SEP-Lizensierung.
Die Lizenzbedingungen konnen ein Faktor sein, der beriicksichtigt wird, wenn Interessengruppen
entscheiden, ob sie sich an bestimmten Normungsaktivitdten beteiligen. So stellen einige SDOs
beispielsweise eine gebuhrenfreie FRAND-Lizenz (FRAND-RF oder FRAND-Zero) fur SEPs bereit,
die flr ihre Normen gelten. Andere SDOs haben Richtlinien verabschiedet, die eine Lizensierung zu
FRAND-Bedingungen vorsehen, die auch Lizenzgebiihren beinhalten kdnnen. Der Schwerpunkt
dieses CWA wird auf den SDOs liegen, die im Rahmen von Richtlinien arbeiten, nach denen FRAND-

Lizenzverpflichtungen auch Lizenzgebihren beinhalten konnen.3

Im Rahmen der FRAND-Richtlinien verpflichten sich die an der Normung Beteiligten freiwillig, ihre
Patente zu fairen und angemessenen Bedingungen zu lizensieren. Dies sichert den Patentinhabern die
Maoglichkeit, einen angemessenen und nichtdiskriminierenden Wert fur Patente zu erhalten, die zur
Arbeit der SDOs beigetragen haben, und richtet sich gleichzeitig an die Interessen der SDO und SDO-
Akteure, Verzogerungen des SEP einzudammen, sofern die FRAND-Selbstverpflichtung eingehalten
wird.

In den letzten Jahren gab es eine ganze Reihe von Debatten, Streitféllen, Gerichtsverfahren und in
jungerer  Zeit staatliche und regulatorische  Untersuchungen, bei denen es zu
Meinungsverschiedenheiten Uber Verpflichtungen kam, die sich aus der freiwilligen FRAND-
Selbstverpflichtung ergeben. Diese Fragen werden immer wichtiger, da genormte Technologien,
einschlieBlich drahtloser Kommunikationstechnologien, in neue Branchen wie Automobilindustrie,
Energie, Finanzen, Transport, Lagerhaltung, Infrastruktur und Sicherheit vordringen.

3 Dieses CWA bezieht sich haufig allgemein auf ,,Normen®, aber es wird darauf hingewiesen, dass je nach Kontext
verschiedene Begriffe verwendet werden kénnen, um auf genormte Technologien zu verweisen. So definiert beispielsweise
die Verordnung (EU) 1025/2012 (ber die europdische Normung die Bedeutung der Begriffe ,,Norm* und ,,Technische
Spezifikation®, die beide fiir dieses Dokument relevant sind. Ebenso kdnnen einige SDOs Begriffe wie ,,Leistungen®,
technisches Ergebnis“, , Empfehlung® oder andere Begriffe verwenden. In diesem CWA wird der Begriff ,Norm*
allgemein fiir verschiedene Arten von standardisierten Technologien verwendet, unabhéngig von der formalen
Bezeichnung, die im jeweiligen Kontext oder Unternehmen angewendet wird. Wie bereits erwéhnt, liegt der Schwerpunkt
dieses CWA auf SDOs und Normen, die FRAND-Lizenzverpflichtungen umfassen, welche auch Lizenzgebihren
beinhalten kdnnen.
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Dieses CWA soll (a) Aufklarungs- und Kontextinformationen iber die SEP-Lizensierung und die
FRAND-Anwendung bereitstellen, (b) einige der Fragen, auf die Verhandlungsparteien sto3en
kénnen, identifizieren und veranschaulichen und (c) einige der wichtigsten Verhaltensweisen und
,,Best Practices darlegen, die die Parteien wihlen konnen, um alle SEP-Lizenzprobleme gutlich und
im Einklang mit der FRAND-Selbstverpflichtung zu I6sen. Wir hoffen, dass dieses CWA sowohl
erfahrenen als auch unerfahrenen SEP-Verhandlungsfihrern helfen und alle anderen
Interessengruppen daruber informieren kann, wie sie faire Vereinbarungen treffen und die Ziele und
Interessen der Industrie, der Normung und letztlich der Verbraucher besser unterstiitzen kénnen.

Fur die Erarbeitung dieses CWA, die unter der Schirmherrschaft von CEN-CENELEC und mit DIN
als Sekretariat organisiert wurde, hat CEN-CENELEC einen 6ffentlichen Aufruf zur Mitarbeit
gestartet. Mehr als flinfzig Akteure nahmen an einem ,,Kick-off*-Treffen bei DIN in Berlin teil, um
den Erarbeitungsprozess in die Wege zu leiten. Die Teilnehmer tauschten mehrere Entwurfe aus, die
jeweils von der gesamten Teilnehmergruppe kommentiert und bearbeitet wurden. Daraus entstand
letztendlich dieses CWA.

Wéhrend dieses CWA praktische Ansétze und politische Ansichten widerspiegelt, die von den
Unterzeichnern auf einer allgemeinen Konsensgrundlage gebilligt wurden, wird darauf hingewiesen,
dass sich die genauen Unternehmenspositionen jedes Teilnehmers méglicherweise nicht in jedem
Aspekt des Entwurfs widerspiegeln, und es wird anerkannt, dass solche Unternehmenspositionen
zusitzliche oder andere ,,Best Practices* beinhalten konnen. Auch wenn das CWA Leitlinien und
Praktiken anbietet, die die Verhandlungsparteien bei ihren eigenen Geschéften unterstiitzen kénnen,
wird hiermit betont, dass es den Beteiligten an diesem CWA und allen anderen freisteht, im
Einzelfall auch ihre eigenen individuellen Lizenzverhandlungen zu fuhren, unabhangig davon, ob die
hier dargelegten Konzepte angewendet werden oder nicht. Wahrend Gerichte und andere
Entscheidungstrager die hier angesprochenen politischen Fragen, Konzepte und Praktiken
berticksichtigen kdnnten, und wahrend das CWA eine Reihe von unterstlitzenden
Rechtsentscheidungen identifiziert, kdnnen die Rechtsansatze oft von Land zu Land unterschiedlich
sein, und nichts in diesem Dokument soll andeuten, dass ein bestimmtes Gericht oder ein anderer
Entscheidungstrager jede der dargelegten Fragen, Konzepte oder Praktiken unterstitzen wird.

Dieses CWA stellt keine Rechtsberatung dar. Die Beteiligten sollten sich bei Bedarf stets mit ihren
Rechtsanwélten Gber ihre spezifischen Belange beraten.

1 Anwendungsbereich

Dieses CWA befasst sich mit einigen der wichtigsten Vorgehensweisen und ,,Best Practices®, die die
Beteiligten wahlen kénnen, um SEP-Lizenzprobleme einvernehmlich und im Einklang mit der
FRAND-Selbstverpflichtung und in einer Weise zu l6sen, die fur Innovation, Industrie, Normung
und letztlich fur die Verbraucher von Vorteil sein kann. Das CWA befasst sich mit den SEP-
Lizenzverfahren in der 5G- und loT-Branche sowie in anderen Bereichen, in denen SEPs anwendbar
sind. Das CWA bietet zudem Aufklarungs- und Kontextinformationen Uber die SEP-Lizensierung
und die FRAND-Anwendung.

2 Zusammenfassung des Dokuments und Grundséatze der SEP-Lizensierung

Dieses CWA beinhaltet eine Einleitung, sechs Abschnitte und zwei Anhénge:
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— Die Einleitung gibt einen kurzen Uberblick tber die behandelten Branchenthemen und wichtige
wirtschaftliche und geschaftliche Auswirkungen von Normen und SEPs auf die europdische und
internationale Wirtschaft.

— Abschnitt 1 erlautert den Umfang des Dokuments und identifiziert die Bereiche, die das CWA
umfasst.

— Abschnitt 2 fasst das CWA zusammen und listet die Grundsatze der SEP-Lizensierung auf, die
von den am CWA Beteiligten identifiziert und vereinbart wurden.

— Abschnitt 3 bietet eine praktische Zusammenfassung der ,,Best Practices fiir die SEP-
Lizensierung, die die Grundséatze verkdrpern und unterstiitzen, und die auflerdem zur Erleichterung
eines FRAND-Prozesses und zur Durchfuhrung bilateraler Verhandlungen beitragen.

— Abschnitt 4 bietet einen Markthintergrund sowie eine Zusammenfassung der relevanten
wettbewerbsrechtlichen Aspekte, die fir das Verstandnis und die Anwendung der FRAND-
Selbstverpflichtung wichtig sind.

— Abschnitt 5 bietet eine detailliertere rechtliche Uberpriifung und Analyse der FRAND-
Selbstverpflichtung, einschlieBlich einer ausfuhrlichen Zitierung des anwendbaren Rechts, als
Erklarung und Unterstitzung flr die darin beschriebenen sechs Grundsatze der SEP-Lizensierung.

— Abschnitt 6 bietet ein kurzes Fazit des CWA.

— Anhang A listet haufig gestellte Fragen (FAQ) auf und bietet Antworten, die fur die an der SEP-
Lizensierung beteiligten Parteien hilfreich sein kdnnen.

— Anhang B enthalt eine Liste von Materialien, die den Verhandlungsparteien im Interesse der
Transparenz und zur Erleichterung der SEP-Lizensierung auf der Grundlage einer gemeinsamen
Informations- und Faktenbasis problemlos zugéanglich sein sollten.

Auch wenn sich die Verhandlungsparteien in einigen Féllen auf die in der Zusammenfassung der ,.Best
Practices” in Abschnitt 3 behandelten praktischen Fragen konzentrieren konnen, sollte klargestellt
werden, dass die sechs nachstehend zusammengefassten Grundsédtze — und die entsprechenden
Rechtsgrundlagen, wie sie in Abschnitt 5 dargelegt sind — dazu beitragen, die FRAND-Lizenzpraktiken
voranzutreiben und sie in Prozessen und Konzepten zu verankern, die FRAND-Ergebnisse erleichtern.
Die sechs Grundsatze sind:

Grundsatz 1: Ein FRAND SEP-Inhaber darf eine einstweilige Verfligung (oder @hnliches De-facto-
Ausschlussverfahren) nicht androhen, erwirken oder erzwingen, es sei denn es liegen
auBergewohnliche Umstande vor oder der FRAND-Ausgleich kann nicht per Gerichtsbeschluss
herbeigefiihrt werden kann, z.B. aufgrund fehlender Zustandigkeit oder Insolvenz. Die
Vertragsparteien sollten sich darum bemihen, die FRAND-Bedingungen auszuhandeln, ohne dass es
zu unfairen Verzogerungstaktiken wie einstweilige Anordnungen oder andere De-facto-
Ausschlussverfahren kommt.

Grundsatz 2: Eine FRAND-Lizenz sollte jedem zuganglich gemacht werden, der sie fiir Umsetzung
der entsprechenden Norm bendtigt. Die Lizenzverweigerung bei einigen Implementoren steht nicht im
Einklang mit dem FRAND-Versprechen. In vielen Fallen kann vorgelagerte Lizensierung zu
erheblichen Effizienzsteigerungen flihren, von denen Patentinhaber, Lizenznehmer und Industrie
profitieren.
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Grundsatz 3: SEPs sollten nach ihrem technischen Nutzen und Anwendungsbereich bewertet werden,
nicht nach der nachgelagerten Wertschépfung oder Nutzung. In vielen Fallen geht es darum, sich auf
die kleinste Komponente zu fokussieren, die direkt oder indirekt gegen das SEP verstoft, und nicht auf
das fertige Produkt, welches zuséatzliche Technologien enthalt. Nach den Vorgaben der Européischen
Kommission sollten SEP-Bewertungen ,, keinerlei Angaben hinsichtlich der Entscheidung Uber die
Aufnahme der Technologie in die Norm enthalten “. Dariiber hinaus haben Vertragsparteien ,, bei der
Bestimmung eines FRAND-Wertes einen angemessenen Gesamtpreis fur die Norm zu

6«

beriticksichtigen .

Grundsatz 4: Wahrend Vertragsparteien in einigen Fallen einvernehmlich und freiwillig eine
Portfolio-Lizensierung vereinbaren kdnnen (auch wenn einige der enthaltenen Patente umstritten
sind), sollte keine der Parteien eine FRAND-Lizenz fiir Patente verweigern, die bei Uneinigkeiten im
Hinblick auf andere Patente innerhalb eines Portfolios als unerlasslich angesehen werden. Dieser
Ansatz erlaubt es den Vertragsparteien, Ubereinstimmungen innerhalb eines Patentportfolios trotz
ebenso vorhandener Uneinheitlichkeiten zu identifizieren. Fir Patente, fur die es keine Vereinbarung
gibt, sollte keine Vertragspartei gedrangt werden, eine Portfolio-Lizenz zu erwerben, und im Streitfall
hat ein SEP-Inhaber den Beweis flir den Nutzen dieser Patente zu erbringen (z.B. Identifizierung von
Patentverletzungen, fur die Schadenersatz fallig wird, und Bestimmung der FRAND-Lizenzgebdihr).

Grundsatz 5: Keine der an einer FRAND-Verhandlung beteiligte Vertragspartei sollte die jeweils
andere Vertragspartei zu weitreichenden Geheimhaltungsvereinbarungen drangen. Einige
Informationen, wie Patentlisten, Anspruchslisten zu den betreffenden Produkten, FRAND-
Lizenzbedingungen, Details zur Historie der Lizenzvergabe usw. sind wichtig fur die Bewertung
potenzieller FRAND-Bedingungen, und die Verfugbarkeit dieser Materialien kann das oOffentliche
Interesse an einer einheitlichen und fairen Anwendung von FRAND stérken. Ein Patent-Inhaber sollte
seinen Informationsvorteil bezlglich der Patente oder friheren Lizenzen nicht dafiir nutzen, den
Verhandlungsspielraum von potenziellen Lizenznehmern einzuschranken.

Grundsatz 6: FRAND-Selbstverpflichtungen bleiben von Patentiibertragungen unberihrt, und in
Patent-Verkaufstransaktionen sollte hierauf ausdriicklich hingewiesen werden. Ebenso sollten
Patentlibertragungen nicht die angestrebte oder erzielte Wertschopfung fir bestimmte Patente
veradndern. Werden SEP-Portfolios aufgeldst, sollten die auf die einzelnen Teile (und den
verbleibenden Teil des Portfolios) entfallenden Lizenzgebihren nicht hoher sein, als die
Lizenzgebiihren, die nach FRAND erhoben worden waren, wenn das Portfolio noch in der Hand eines
einzelnen Inhabers ware. Auch sollten diese Geblhren den vom urspriinglichen Inhaber verlangten
Betrag nicht Gberschreiten. Und schliel3lich sollten Patentiibertragungen nicht daflr genutzt werden,
die ,,Aufrechnung ““ von Lizenzgebihren durch den Lizenznehmer oder dhnliche gegenseitige Rechte
abzulehnen.

Durch die Einhaltung dieser sechs Grundsatze koénnen sowohl Lizenzgeber als auch Lizenznehmer die
Vorteile der Normung maximieren, einen angemessenen Ausgleich fur patentierte Beitrage erzielen
und 6ffentliche und private Interessen an einem gesunden, fairen und erfolgreichen Normungssystem
unterstutzen.

3 Zusammenfassung der Lizensierungsprozesse und Best Practices

Dieser Abschnitt 3 soll den Lesern, einschlieBlich derjenigen, die nur begrenzte Erfahrung mit SEP-
Lizenzverhandlungen haben, einige praktische Hinweise zur Vorbereitung und Durchfiihrung von
SEP-Verhandlungen geben (z.B. ,,.Best Practices®). Dieser Abschnitt steht in Zusammenhang mit einer
bilateralen Verhandlung Uber eine SEP-Lizenz fiir eine genormte Technologie, die einer FRAND-
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Selbstverpflichtung unterliegt und bei der diese FRAND-Selbstverpflichtung nicht einer
gebuhrenfreien Beschrdnkung unterliegt. Es wird darauf hingewiesen, dass das FRAND-
Lizenzunternehmen die Annahme zusatzlicher Voraussetzungen und Verpflichtungen durch den
Lizenzgeber einschliel3t. Daher ist es wichtig zu beachten, dass diese Praxistipps moglicherweise nicht
auf den allgemeineren (oder umfassenderen) Teil einer allgemeinen Patentlizensierung zutreffen, wenn
keine FRAND-Lizenzverpflichtung besteht.

In den Abschnitten 4-5 stellt dieses CWA den geschéftlichen, rechtlichen und 6ffentlichen Hintergrund
fiir die in diesem Abschnitt 3 dargestellten Praktiken und Prozesse dar. In diesen Abschnitten werden
Marktfragen, Félle, Agentur- und Grundsatzerkldrungen, die die im Folgenden beschriebenen
Praktiken und Prozesse unterstiitzen, ausfihrlicher behandelt und erortert.

Hinweis: Dieses Dokument und dieser Abschnitt dienen nicht als Rechtsberatung und stellen keinen
Ersatz fir einen kompetenten Rechtsbeistand dar. Dieser Abschnitt soll lediglich dazu beitragen, den
Leser (ber die Fragen aufzuklaren, die im Rahmen einer FRAND-Lizenzverhandlung zu
beruicksichtigen sind — es versteht sich von selbst, dass beide Vertragsparteien einer solchen
Transaktion unter Hinzuziehung eines kompetenten Rechtsbeistands zusammenarbeiten. Dies ist keine
vollstandige Liste der ,,Best Practices®; es gibt auch andere, hier nicht beschriebene VVorgehensweisen,
die unter ,,Best Practices* fallen.

3.1 Die Parteien

a) Die Vertragsparteien bei Lizenzverhandlungen werden als Lizenzgeber und Lizenznehmer
bezeichnet. Der Lizenzgeber ist Inhaber (oder dessen Vertreter) der zu lizensierenden Patente, die
in diesem Fall insbesondere SEPs sind, die einer FRAND-Selbstverpflichtung unterliegen. Der
potenzielle Lizenznehmer (kurz ,,.Lizenznehmer®) ist die Vertragspartei, die eine Lizenz beantragt
oder von der der Lizenzgeber glaubt, dass sie eine Lizenz fur die SEPs des Lizenzgebers bendtigt,
um die Norm beziglich des Produkts oder der Dienstleistung des Lizenznehmers umzusetzen, da
er sonst moglicherweise gegen die SEPs des Lizenzgebers verstoRt. Im Rahmen der FRAND-
Lizenzverhandlungen sollte jede Vertragspartei vernunftig, d.h. als williger Lizenzgeber und
williger Lizenznehmer auftreten. Dieser Unterabschnitt 3.1 beschreibt, wie diese Bereitschaft bei
Verhandlungen zum Ausdruck gebracht werden kann.

b) Willige Lizenzgeber von durch FRAND belasteten SEPs:

1) Ein Lizenzgeber sollte in den SEP-Lizenzverhandlungen verniinftig handeln und in seinen
Interaktionen mit dem Lizenznehmer fair und offen sein. Nur mit einem willigen Lizenzgeber
gibt es auch einen ,,willigen Lizenznehmer*.

1) Lizenzgeber sollten eine klare, einfache und unmissverstandliche Sprache verwenden.
Jede Verzdgerung beim Abschluss von Verhandlungen aufgrund schlecht ausgearbeiteter,
mehrdeutiger Vereinbarungen des Lizenzgebers sollte dem Lizenzgeber angelastet
werden, und nicht dem Lizenznehmer, der um Klarheit bemuht ist.

i) Es ist nicht verniinftig, wenn ein Lizenzgeber zum Beispiel (a) Anspriiche geltend macht,
von denen er weill oder glaubt, dass sie fir die Norm nicht mehr relevant sind, (b)
bekannte Informationen uber die Ungultigkeit oder Unwesentlichkeit geltend gemachter
Patente zurlckhalt, (c) Informationen zurlickhdlt, die der Lizenznehmer nach
verniinftigem Ermessen bendtigt, um beurteilen zu koénnen, ob die vorgeschlagenen
Lizenzbedingungen FRAND entsprechen, oder (d) die Lizensierung eines SEP an die
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2)

3)

4)

Bedingung knupft, dass der Lizenznehmer auch eine Lizenz fir Patente erwirbt, die flr
die Norm maglicherweise nicht relevant sind.

Lizenzgeber sollten auf Wunsch des Lizenznehmers bereit sein, eine Lizenz auszuhandeln, die
alle nach FRAND verpflichteten SEPs abdeckt, die fir die Implementierung einer bestimmten
Norm durch den Lizenznehmer bendtigt werden. Daher sind alle SEPs, die flr die Norm
unerlasslich sind, die wahrend der Laufzeit des Lizenzvertrags im Besitz oder unter der
Kontrolle des Patentinhabers sind, und die fir die Einflihrung des Produkt oder der
Dienstleistung des Lizenznehmers bendtigt werden, in das Angebot des Lizenzgebers
aufzunehmen.

i) Lizenzgeber sollten auf Wunsch des Lizenznehmers bereit sein, eine Lizenz
auszuhandeln, die ausschlie3lich die SEPs abdeckt, die fir die Implementierung einer
bestimmten Norm durch den Lizenznehmer und dessen Produkt oder Dienstleistung
relevant sind.

i) Nicht-SEPs: Wahrend die Parteien freiwillig und einvernehmlich eine Lizenz vereinbaren
konnen, die sowohl SEPs als auch Nicht-SEPs abdeckt, ist es fir einen Lizenzgeber
unangemessen, eine Lizenz an SEPs zu ,,binden* oder die Lizenzerteilung an andere
Bedingungen zu kniipfen, durch die der Lizenznehmer eine Lizenz an einem anderen Teil
des Patent-Portfolios des Lizenzgebers (Nicht-SEPs) erwirbt und bezahlt, selbst wenn
diese anderen Patente als fiir das Produkt des Lizenznehmers oder die Umsetzung der
Norm anwendbar angesehen werden.

iii) SEPs, die auf andere Normen anwendbar sind: Wahrend die Parteien freiwillig und
einvernehmlich eine Lizenz fir SEPs nach unterschiedlichen Normen vereinbaren
konnen, ist es fur einen Lizenzgeber unangemessen, eine Lizenzerteilung an sein SEP-
Portfolio zu ,,binden” oder anderweitig an eine Bedingung zu kniipfen, durch die der
Lizenznehmer eine Lizenz an SEPs erwirbt und bezahlt, die fur andere Normen gelten.

iv) Umstrittene SEPs innerhalb einer Norm: Wenn der potenzielle Lizenznehmer die
Unerlasslichkeit und Gultigkeit von Patenten eines zur Lizensierung angebotenen SEP-
Portfolios bestreitet, ist es fur den Lizenzgeber unangemessen, die Lizenzerteilung fir
bestimmte Patente seines SEP-Portfolios daran zu ,,binden, dass der Lizenznehmer auch
die Lizenz fur die Gbrigen Patente des SEP-Portfolios erwirbt und bezahlt. Wenn sich die
Parteien beispielsweise darlber streiten, ob Patente des in Rede stehenden SEP-Portfolios
tatsachlich gultige SEPs sind, sollte der Lizenznehmer die Mdéglichkeit haben, FRAND-
Lizenzbedingungen fiir die Gbrigen SEPs des Portfolios zu erhalten. Dabei behalten beide
Vertragsparteien das Recht, Anspriiche und Einwande beziglich der Ubrigen Patente
geltend zu machen, die der Patentinhaber als SEPs bezeichnet.

Wesentlichkeit: Wenn das Argument des Lizenzgebers flr eine Patentverletzung
ausschliellich darauf beruht, dass seine Patente SEPs sind und das fragliche Produkt die
entsprechende Norm umsetzt, dann hat der Lizenzgeber nachzuweisen, dass seine Patente
tatsachlich fr die Anwendung der Norm wesentlich sind und das Produkt gegen die SEPs
verstolit. Es wird darauf hingewiesen, dass sich einige SEPs auch auf beliebige Teile einer
Norm beziehen kénnen, die fur den Lizenznehmer nicht relevant sind.

Offenlegungspflichten: Lizenzgeber sollten alle vom Lizenznehmer angeforderten
Informationen offenlegen, die bendtigt werden, um zu beurteilen, ob die vom Lizenzgeber
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vorgeschlagenen SEP-Lizenzbedingungen mit seiner FRAND-Selbstverpflichtung vereinbar
sind. Diese Informationen kdnnen Folgendes umfassen: (a) Einzelheiten zu den geltend
gemachten Patenten; (b) Klarheit Gber die fraglichen Produkte; (c) Anspruchslisten, die die
relevanten Teile der Norm und eine Zuordnung der geltend gemachten Anspriiche auf die
Norm identifizieren; (d) Anspruchslisten, die relevante Teile der jeweiligen Produkte
identifizieren; (e) historische Informationen (Vergleichbares) Uber relevante friihere SEP-
Lizenzen; und (f) alle anderen Informationen, die vom Lizenzgeber bei seiner Bewertung einer
FRAND-Lizenzgebuhr fiir die relevanten Patente verwendet oder auch vom Lizenznehmer
benotigt werden.

Bewertung: Ein Lizenzgeber sollte ausfuhrliche Angaben machen, um seine vorgeschlagenen
Lizenzbedingungen zu erldutern, insbesondere die Bewertungsmethode zur Bestimmung der
angebotenen FRAND-Lizenzgebihr und die Ubereinstimmung der Gebihr mit geltender
Rechtsprechung und den Richtlinien der zustandigen Wettbewerbsbehdrden.

Lizensierungsaufwand: Es liegt in der Verantwortung des Lizenzgebers, nachzuweisen, dass
es sich bei seinen Patenten tatsdchlich um SEPs handelt und dass das fragliche Produkt die
SEPs so verletzt, dass Schadenersatz geltend gemacht werden kann. Ein Lizenzgeber sollte
diese Informationen zur Verfligung stellen, um darzulegen, dass er ein williger Lizenzgeber
ist.

Willige Lizenznehmer von FRAND-belasteten SEPs:

1)

2)

3)

4)

Ein potenzieller Lizenznehmer sollte einen angemessenen, fairen und offenen Umgang mit
dem Lizenzgeber pflegen.

Bereitschaft: Wenn ein potenzieller Lizenznehmer aufgefordert wird, eine Lizenz fiir SEPs zu
erwerben, sollte er seine Bereitschaft zum Ausdruck bringen, eine Lizenz fir die betreffenden
SEPs zu FRAND-Bedingungen zu erwerben, wenn der Lizenzgeber feststellt, dass eine Lizenz
tatséchlich bendtigt wird.

Einbindung in die Lieferkette: Ein potenzieller Lizenznehmer, fiir den die Implementierung
einer genormten Technologie erst durch die Komponenten entsteht, die er aus seiner
Lieferkette bezieht, sollte in der Lage sein, seine Lieferkette zur Unterstiitzung der
Verhandlungen einzubeziehen und/oder zwischen dem Lieferanten und dem Lizenzgeber
einen Kontakt herzustellen, damit der Lizenzgeber eine Lizenz direkt an den Lieferanten
vergeben kann.

i) Die Aufforderung an die Lieferanten, FRAND-Verhandlungen Uber die Produkte des
Lieferanten zu fuhren, sollte auf einer verninftigen und richtungsweisenden Grundlage
erfolgen. Eine solche Einbindung der Lieferkette macht den potenziellen Lizenznehmer
oder seine(n) Lieferanten nicht zu einem unwilligen Lizenznehmer.

i) Wenn der Lieferant eines potenziellen Lizenznehmers ein williger Lizenznehmer ist, kann
es angebracht sein, jeden Ka&ufer von Produkten des Lieferanten als willigen
Lizenznehmer anzusehen. Andererseits sollte das VVorgehen des Lieferanten und dessen
mangelnde Bereitschaft (falls vorhanden) nicht dem potenziellen Lizenznehmer
zugeschrieben werden.

Lizensierungsreaktion: Fir einen Lizenznehmer ist es schwierig oder gar unmaglich, ein
FRAND-Gegenangebot zu unterbreiten, es sei denn, der Lizenzgeber hat: (a) die
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b)

d)

14

Unerl&sslichkeit seiner SEPs festgestellt und dargelegt, dass der Lizenznehmer tatsdchlich
gegen die SEPs des Lizenzgebers verstofien hat; (b) ein FRAND-Angebot gemacht; (c) dem
Lizenznehmer ausreichende Informationen zur Verfiigung gestellt, damit dieser die ,,FRAND-
Konformitat“ des Angebots und die Berechnungsgrundlage bewerten kann; und (d) dem
Lizenznehmer genuigend Zeit eingerdumt, um alle oben genannten Punkte auszuwerten.

5) Das Anfechten des Nutzens eines SEP, das Einfordern unterstiitzender Informationen tiber das
FRAND-Lizenzangebot und/oder die Abgabe eines FRAND-Gegenangebots sollte eine Partei
nicht zu einem unwilligen Lizenznehmer machen.

Geheimhaltungsvereinbarungen (Non-Disclosure Agreements, NDASs) bei SEP-
Lizenzverhandlungen

Die Vertragsparteien konnen freiwillig und einvernehmlich eine weitgehende Vertraulichkeit der
Lizenzverhandlungen vereinbaren und so die Inhalte ihrer Gesprache oder Teile davon schiitzen.
Generell ist jedoch keine Vertragspartei verpflichtet, eine NDA zum Zwecke der
Patentlizenzverhandlungen einzugehen, und es sollte auch keine Sanktionen gegen eine
Vertragspartei geben, die sich gegen eine NDA entscheidet. Die Entscheidung einer Vertragspartei
gegen eine NDA macht sie nicht zu einer ,,unwilligen* Vertragspartei.

Transparenz bei den FRAND-Lizenzverhandlung ist von Vorteil, da die FRAND-Konformitat
sowohl offentlichen als auch privaten Interessen dient. Die Geheimhaltung sollte nicht dazu
missbraucht werden, nicht-FRAND-konformes Verhalten zu verbergen, und die Geheimhaltung
sollte nicht einseitig von einem Lizenzgeber verlangt werden.

Wenn ein Lizenzgeber Verhandlungen aufnehmen mdchte, sollte er den anfragenden
Lizenznehmern grundlegende Informationen tiber die SEPs ohne eine NDA zur Verfiigung stellen.
Zu diesen grundlegenden Informationen gehdren Angaben zur Verstandlichkeit der SEPs, eine
genaue Beschreibung (z.B. in Form von Anspruchslisten) dartiber, wie die Patente durch die
Umsetzung der Norm verletzt werden kdnnen, und andere Informationen, die der Lizenznehmer
bendtigt, um Anspriiche wegen der Verletzung der Regeln, Giltigkeit und Unerlasslichkeit
bewerten zu kdnnen. Weitere Beispiele flr Informationsmaterial, das ohne NDA-Verpflichtungen
verfugbar sein muss, sind in Anhang B zu diesem CWA aufgefuhrt.

Um sicherzustellen, dass die Lizenzgebiihren fir SEP-Lizenzen nicht mehrfach fir denselben
Gegenstand gezahlt werden, wenn die SEPs bereits innerhalb einer Lieferkette lizensiert sind (sog.
,,Double-Dipping*), sollte ein Lizenzgeber einem potenziellen Lizenznehmer das Vorhandensein
bereits bestehender Lizenzen und die entsprechenden Bedingungen mitteilen.

Wenn Informationen ausgetauscht werden, die als vertrauliche geschéaftliche oder technische
Informationen oder als Informationen von Dritten gelten, die der Geheimhaltungspflicht
unterliegen, konnen die Parteien eine kurze NDA vereinbaren, um diese Informationen zu schitzen
(z.B. Verkaufsdaten, vertrauliche Produktdesigns oder bestimmte Lizenzbedingungen von
Dritten). Eine solche NDA sollte es einem potenziellen Lizenznehmer ermdglichen, die
vertraulichen Informationen eines Lizenzgebers innerhalb seiner Lieferkette weiterzugeben.
Ebenso konnen die Parteien wéhlen, ob sie vertrauliche Informationen Dritter (z.B. friihere
Lizenzvereinbarungen oder Lieferanteninformationen) anonymisieren oder anderweitig
Vertraulichkeit herstellen wollen, um die legitimen Vertraulichkeitsinteressen dieser Dritten zu
schutzen.
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3.3 Die Grundlagen eines FRAND-Lizenzvertrages

a)

b)

f)

Die wahrend der Verhandlungen abgegebenen Erklarungen sollten wahrheitsgema und
uberprifbar sein.

Die Lizenzvereinbarung sollte einen Lizenznehmer nicht daran hindern, ein Verfahren gegen ein
lizensiertes Patent einzuleiten, das keine Patentverletzung, Verletzung der Unerlasslichkeit oder
der Gultigkeit beinhaltet. Um solchen nachtraglichen Entwicklungen entgegenzuwirken, kénnen
die Vertragsparteien eine ,,Anpassungsklausel” einfiigen, die eine angemessene Minderung des
Patent-Portfoliowerts des Lizenzgebers vorsieht, z.B. aufgrund von nachtraglichen
Nichtigkeitsverfahren, Nichtverletzungsfeststellungen, Ablauffristen, Wiederholungsprufungen
oder &hnlichen Entwicklungen.

Ein Lizenznehmer darf nicht gedrangt werden, ein ,,Portfolio” von Patenten zu erwerben (und zu
bezahlen), das er fur nicht anwendbar halt.

Die Aufnahme von SEP-Lizenzverhandlungen sollte nicht von der Zahlung bestimmter
Verwaltungs- oder anderer Gebuihren abhangig gemacht werden. Jede Seite sollte ihre eigenen
Kosten im Zusammenhang mit den Verhandlungen tragen.

Ein formales Garantie- oder Treuhandverfahren im Rahmen der SEP-Verhandlungen sollte nicht
erforderlich sein, es sei denn, ein Lizenznehmer hat Liquiditatsprobleme.

FRAND-Verhandlungen brauchen Zeit, und es gibt keinen fir alle Situationen geltenden
Zeitrahmen fur die Lizensierung. Die Verhandlungsparteien sollten bei den Verhandlungen einen
angemessenen Zeitrahmen einhalten. Solange die Parteien verninftig vorgehen, sollte der
Zeitplan fir die Verhandlungen kein Streitpunkt sein.

3.4 SEP-Bewertungsmethoden

a)

Angemessene Lizenzgebuhren: Dieser Abschnitt befasst sich mit den Lizenzmethoden, wie sie in
Abschnitt 5.3 des CWA dargelegt und von den verschiedenen dort genannten nationalen Behorden
unterstitzt werden. Unabhéngig davon koénnen sich die Parteien auf alternative Ansatze oder
Methoden oder auch auf abweichende Lizenzbedingungen einigen. Dennoch wurden bei der
Bewertung von FRAND-Lizenzbedingungen durch die Justizbehtérden die folgenden
methodischen Ansétze verwendet und unterstitzt. Es wird jedoch betont, dass sich die
Vertragsparteien bei Bewertungsfragen immer ihr eigenes unabhéngiges Urteil bilden missen (in
Absprache mit ihren Rechtsbeistdnden und anderen Beratern). Die in diesem CWA genannten
Ansétze sind informativ, gestitzt durch die in Abschnitt 5.3 genannten Rechts- und
Verwaltungsbehdérden.

1) Die Vertragsparteien konnen Ansétze fir Lizenzgebihren oder alternative Methoden der
Einfachheit halber vereinbaren, oder auch aufgrund mangelnder Erfahrung, unlauterer
Hebelwirkung (z.B. aufgrund von Bedenken hinsichtlich des mdglichen Einsatzes von
Unterlassungsklagen) oder aus anderen Griinden. Die Tatsache, dass die Parteien in einer
bestimmten Situation bestimmte Bedingungen vereinbaren, bedeutet jedoch nicht, dass diese
Bedingungen zwangslaufig FRAND-konform sind. Einige Gerichte haben festgestellt, dass
bereits bestehende SEP-Lizenzen tatsachlich nicht FRAND-konform sind.

2) Als allgemeiner Grundsatz der zustandigen Behdrden gilt, dass die FRAND-Lizenzgebuhren
ausschliel3lich den Wert der patentierten Erfindung widerspiegeln sollen.

15
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3)

4)

Als weiterer allgemeiner Grundsatz der zustdndigen Behdrden gilt, dass eine FRAND-
Lizenzgebuhr auf der Grundlage des anteiligen Wertes berechnet werden soll, den die
fragliche patentierte Erfindung fur die kleinste in den Handel eintretende Komponente bringt,
die die Norm im Wesentlichen umsetzt. Normalerweise wére die kleinste Komponente, die
in den Handel eintritt, eine Komponente, die spater in hoherwertige Produkte integriert werden
kann. Dieser Wert sollte unabhdngig von der Komplexitat des Endprodukts (z.B. durch
Hinzufiigen weiterer Erfindungen und Technologien) konstant bleiben — denn der
Patentinhaber hat keinen Anspruch auf den durch die Erfindungen oder Technologien anderer
geschaffenen Wert. In der Rechtsprechung der Vereinigten Staaten wird dieses Prinzip zur
Berechnung der Lizenzgebiihr umgangssprachlich als ,kleinste verkaufbare patentrelevante
Einheit” bezeichnet. Wie im CWA-Dokument (Grundsatz 2) dargelegt, werden SEPs in
ahnlicher Weise auch in anderen internationalen Rechtsordnungen bewertet.

i) Dies bedeutet, dass die FRAND-Lizenzen nicht darauf abzielen sollten, einen Ausgleich
fir Innovationen oder Merkmale zu schaffen, die nicht mit dem zugrunde liegenden
Patentanspruch in Verbindung stehen. Mit anderen Worten, die Lizenzgebhr fur ein SEP
sollte auf dem Wert der kleinsten Komponente basieren, die im Wesentlichen die
patentierte Erfindung begriindet, wobei eine weitere Aufteilung erfolgen sollte, wenn sie
uberkomplett ist. Durch die Konzentration auf den Wert der kleinsten Komponente, die
das SEP im Wesentlichen begriindet, kdnnen die Vertragsparteien sicherstellen, dass die
Lizenzgebuhren den Wert des SEP widerspiegeln und nicht den Wert anderer
Innovationen oder den Wert der Norm selbst.

I) Die Abweichung von der Wertschdpfung durch den Patentanspruch ist ein
grundsatzliches Problem der so genannten anwendungsfallbasierten Lizensierung von
SEPs. Solche Praktiken zielen darauf ab, eine Lizenzgebuhr zu berechnen, die nicht
nur auf dem Wert der patentierten Erfindung basiert, sondern auch auf allen anderen
Innovationen, die in ein Endverbraucherprodukt eingehen.

I1) Auf diese Weise zielt die anwendungsbezogene Lizensierung zwangslaufig darauf ab,
eine Lizenzgebuhr nicht nur auf die genormte Innovation, sondern auch auf andere
Mehrwertmerkmale zu erheben, die sich im Produktpreis widerspiegeln. Solche
Ansatze kdnnen die Marktmacht eines SEP ungerechtfertigterweise nutzen, um eine
Lizenzgebuhr auf die Innovation anderer zu erheben.

i) Als weiterer allgemeiner Grundsatz der zustdndigen Behorden gilt, dass eine FRAND-
Lizenzgebuhr die Ex-ante-Kosten fir die Gestaltung um die jeweilige Erfindung herum
nicht tiberschreiten soll. Diese Uberlegung ist ein ,,Werkzeug®, mit dem einige die fairen
und angemessenen Kosten der jeweiligen Erfindung ermittelt haben.

iii) Als weiterer allgemeiner Grundsatz der zustdndigen Behorden gilt, dass eine FRAND-
Lizenzgebihr den Mehrwert der Normung nicht beinhalten sollte, sondern dass dieser auf
ex-ante-Basis (vor der Aufnahme in die Norm) festzulegen ist. Auf diese Weise kann
ausgeschlossen werden, dass in FRAND-Lizenzgeblhren der mit dem ,,Lock-in“ der
patentierten Technologie verbundene Mehrwert der Normung enthalten ist.

Proportionaler Anteil der SEPs: Die FRAND-Lizenzgebiihren sollten die Beteiligung des
SEP-Inhabers an allen Patenten widerspiegeln, die flr eine bestimmte genormte Technologie
unerldsslich sind. Dies bedeutet nicht, dass die Gebihrensatze immer eine strenge
VerhéltnisméaRigkeit bei der Patentzdhlung widerspiegeln missen, obwohl dies oft eine gute
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erste Annaherung ist. Der Satz kann nach oben oder unten angepasst werden, wenn der
Lizenzgeber andere legitime Faktoren ermittelt, die bei der Festlegung der Lizenzgebdiihr
berucksichtigt werden sollten.

i) Die Verhandlungsparteien sollten anerkennen und bericksichtigen, dass auf der
Grundlage von Studien, die von der Europdischen Kommission verdffentlicht wurden
(wie unten in Abschnitt 5.3 des CWA zitiert), 50 % bis 90 % aller deklarierten SEPs keine
gultigen SEPs sind.

i) Kein potenzieller Lizenznehmer ist verpflichtet, fur jedes Patent, das von einem
Patentinhaber als SEP deklariert wird, eine Lizenz zu erwerben, wenn es Streitigkeiten
dariiber gibt, ob das Patent unerlasslich, glltig oder verletzt ist. Ein Unternehmen, das
sich daflr entscheidet, keine Portfolio-Lizenz zu erwerben, weil es sich nicht sicher ist,
ob es bestimmte Patente tatsdchlich anwendet, ist dabei nicht als ,,unwillig* anzusehen.

Kumulativer, aggregierter Lizenzsatz fiir die Norm: Um festzustellen, ob ein Angebot flr
einen Lizenzsatz mit den FRAND-Grundsdatzen bereinstimmt, sollte der Gebihrensatz im
Zusammenhang mit einem kumulativen, aggregierten Lizenzsatz fir die Norm betrachtet
werden (einschlielich Abwértskompatibilitat fur frihere Versionen der Norm, soweit solche
friheren Versionen implementiert sind).

Anwendungsfallbasierte Lizensierung von SEPs: Die Anwendungsfallbasierte Lizensierung
von SEPs steht im Allgemeinen im Widerspruch zu diesen FRAND-Lizenzgrundsatzen.
Anwendungsfallbasierte Lizensierung verbindet den Wert der genormten Technologie
untrennbar mit der weiteren  Technologie/Innovation, die sich in einem
Endverbraucherprodukt widerspiegelt, auch wenn diese Technologie/Innovation aullerhalb
des Anwendungsbereichs der relevanten SEPs liegt. Folglich steht das anwendungsbezogene
Lizensierungsmodell im Widerspruch zum FRAND-Ansatz flur die Berechnung einer
Lizenzgebuhr, die ausschlieBlich mit dem Wert der genormten Technologie verbunden ist.

Diskriminierungsfreies Verhalten

1)

2)

3)

Ein Hauptzweck des FRAND-Lizenzkonzeptes kann es sein, dazu beizutragen, ,,gleiche
Wettbewerbsbedingungen® fiir den Wettbewerb zwischen verschiedenen Umsetzern der Norm
zu schaffen. Die Erhebung diskriminierender Lizenzgebdhren fir einige Unternehmen (oder
Unternehmensarten) kann ihre Wettbewerbsfahigkeit beeintrachtigen. Obwohl bei einer
bilateralen Lizenzverhandlung mehrere Faktoren berlcksichtigt werden konnen, sollte der
Ansatz zur Bestimmung der FRAND-Gebdhr nicht unterschiedliche Ansétze verwenden, die
zu Diskriminierung bei einigen SEP-Lizenzvertragen fiihren.

Jedes Unternehmen, das eine SEP-Lizenz zur Umsetzung der genormten Technologie in
seinem Produkt beantragt, sollte Anspruch auf eine solche Lizenz haben. Die Verweigerung
einer SEP-Lizenz hat diskriminierenden Charakter und steht daher im Widerspruch zu den
FRAND-Lizenzgrundsatzen.

Die Diskriminierung von Lizenznehmern untereinander stellt einen Versto gegen die
FRAND-Lizenzgrundsatze dar. Das bedeutet nicht, dass alle Lizenzen identisch sein mussen.
Ob ein Unternehmen ,,dhnlich® zu einem anderen Unternehmen steht, kann moglicherweise
hilfreich sein, um zu beurteilen, ob eine Diskriminierung vorliegt, aber es ist falsch zu
behaupten, dass Diskriminierung zuldssig ist, solange ein Unternehmen nicht ,,dhnlich® zu

17
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35
a)

b)

3.6

b)

d)

18

einem anderen steht. So waére es beispielsweise nicht angemessen, wenn ein kleiner neuer
Marktteilnehmer im Vergleich zu groReren, etablierten Wettbewerbern diskriminierenden
Lizenzanforderungen ausgesetzt ware, da solche Ansdtze den Wettbewerb und den
Marktzugang einschranken wirden.

Lizenzverweigerung

Jedes Unternehmen, das eine Norm implementiert, hat Anspruch auf eine Lizenz von den SEP-
Inhabern, die eine FRAND-Lizenz zugesagt haben.

Es ist unangemessen, wenn mehrere SEP-Inhaber innerhalb eines bestimmten Normdékosystems
zusammenarbeiten und festlegen, dass jeder von ihnen nur Unternehmen einer bestimmten Stufe
der Lieferkette lizensiert.

SEP-Portfolios und Portfolio-Lizensierung

Ein Lizenznehmer sollte auf Anfrage berechtigt sein, eine Lizenz flr alle Patente des betreffenden
SEP-Portfolios zu erhalten.

In Verhandlungen sollte kein Lizenznehmer gedrangt werden, eine Lizenzgebuhr fir Patente zu
zahlen, die aus seiner Sicht nicht relevant fir seine Produkte sind (z.B. weil das Patent fur ungultig
oder nicht verletzt gehalten wird). Die fehlende Bereitschaft eines Lizenznehmers, fur eine Lizenz
an Patenten zu zahlen, die er nicht fur aktuell halt, bedeutet nicht, dass er als ,,unwilliger
Lizenznehmer* anzusehen ist.

Wenn die Verhandlungsparteien darlber streiten, ob ein bestimmter Teil des angebotenen
Portfolios glltige SEP umfasst, haben sie verschiedene Madglichkeiten, die Streitigkeiten
beizulegen. So konnen die Vertragsparteien beispielsweise vereinbaren, eine Portfolio-Lizenz
auszuhandeln, bei der die Preisgestaltung flr die strittigen Patente entsprechend angepasst wird.
In einigen Fallen konnen sich die Parteien auch auf Annahmen oder Schatzungen zur
Portfolioqualitat einigen und die Preise an diese Annahmen anpassen, ohne eine detailliertere
technische Uberpriifung vorzunehmen. Die Vertragsparteien konnen auch einvernehmlich und
freiwillig eine alternative Streitbeilegung (ADR) vereinbaren oder sich stattdessen das Recht
vorbehalten, die Giblichen Anspriiche und Einwendungen vor den nationalen Gerichten geltend zu
machen. Dies sind jedoch nur Beispiele und keine vollstandige Aufzahlung der Mdglichkeiten.
In jedem Fall sollte es dem Lizenznehmer moglich sein, FRAND-Lizenzbedingungen fir den
vereinbarten Teil des Portfolios anzufordern und zu erhalten, bei denen beide Vertragsparteien das
Recht behalten, Anspriiche und Einreden gegen alle anderen Patente geltend zu machen, die der
Patentinhaber als SEPs bezeichnet.

Keine besonderen Privilegien: SEP-Inhaber haben keinen Anspruch auf besondere gesetzliche
Privilegien, die sich von denen anderer Patentinhaber ohne FRAND-Selbstverpflichtung
unterscheiden. So mussen SEP-Inhaber als Voraussetzung fiir die Erlangung eines Ausgleichs fur
ein SEP immer die Ublichen gesetzlichen Regeln und Auflagen einhalten, wie z.B. darlegen, dass
sie Patente, die sie lizensieren wollen, nutzen und welchen Wert diese Patente haben, und auch
nachweisen, dass es mit der Giltigkeit, Durchsetzbarkeit, Lizensierung und Ausschépfung von
Rechten keine Probleme gibt.

Disaggregation: FRAND-Patentbewertungen &ndern sich nicht mit einem Wechsel des
Patentinhabers. Wenn ein Teil eines Patent-Portfolios ibertragen wird, reduziert sich der Wert
des Patent-Portfolios des VerduRRerers um den Wert der bertragenen Patente, und der Wert der
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SEPs des Erwerbers entspricht dem Anteil an dem urspringlichen Portfolio. Patentinhaber, die
Patente Ubertragen, sollten dies durch Uberprifung ihrer Lizenzbedingungen berticksichtigen, um
den verminderten Wert des Portfolios widerzuspiegeln.

3.7 Streitigkeiten

a) Alternative Streitbeilegung (z.B. Schlichtungs- oder Schiedsverfahren) vor einem Rechtsstreit ist
eine freiwillige Option, die in SEP-Lizenzvertragen bertcksichtigt werden kann, vorbehaltlich der
folgenden Uberlegungen:

b)

c)

1)

2)

3)

4)

AuBer in sehr seltenen Fallen (z.B. gerichtliche Mediation) ist das ADR nicht zwingend
vorgeschrieben und sollte nicht Vertragsparteien auferlegt werden, die nicht teilnehmen
wollen.

Eine Vertragspartei, die sich gegen die Teilnahme am ADR entscheidet, sollte deswegen nicht
als ,,unwillige* Vertragspartei betrachtet werden.

Wenn ADR gewahlt wird, haben die Parteien einen grof3en Spielraum, um ein geeignetes
Verfahren zu gestalten. Ohne einen ausdricklichen und freiwilligen Verzicht auf bestimmte
Regeln oder Rechte missen jedoch auch bei der ADR die (blichen Sach- und
Verfahrensregeln sowie Beweislastregeln eingehalten werden.

Bei ADR-Verfahren fur FRAND-belastete SEPs sollten die FRAND-Prinzipien angewendet
werden, und die Verfahren sollten so strukturiert sein, dass ein FRAND-Ergebnis erzielt wird.

Rechtsprechung und Recht auf Zugang zu den Gerichten

1)
2)

3)

Jedes Unternehmen hat das Recht auf Zugang zu den Gerichten.

Wie bei allen anderen Streitigkeiten, bei denen sich die Parteien nicht auf die FRAND-
Bedingungen einigen kénnen, kann jede Partei eine gerichtliche Einigung anstreben.

FRAND-Verfahren, einschlieflich ADR, kdnnen Vertrags-, Patent-, Wettbewerbs- und/oder
andere Rechtsanspriiche beinhalten.

Wettbewerbsklagen

1)
2)

Ein Verstol? gegen FRAND kann ein Verstol3 gegen das Wettbewerbsrecht sein.

Wettbewerbsverstofie konnen nicht nur von Gerichten, sondern auch von den nationalen
Wettbewerbsbehorden verfolgt werden. Unternehmen, die mit VerstéRen gegen FRAND
konfrontiert sind, kbnnen entsprechende Fragen mit diesen Behdrden kléren.

3.8 Einstweilige Verfiigungen

a)

b)

Einstweilige Verfugungen (einschlieBlich De-facto-Verfahren wie Beschlagnahmen durch die
Zollbehorden oder Strafverfahren) sollten bei FRAND-Verhandlungen nicht angedroht werden.

Ein Lizenzgeber sollte keine einstweilige, dauerhafte oder de-facto- Verfligung fur ein FRAND-
belastetes SEP anstreben, es sei denn, es handelt sich um auBergewohnliche Umsténde, wie z.B.
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d)

3.9

b)

dass der Umsetzer in die Insolvenz geht oder sich auf3erhalb der Zustandigkeit des Gerichts
befindet.

SEP-Inhaber sollten keine de-facto-Verfligungen ohne gerichtliche Priifung von Verletzungs- und
Validitatsfragen anstreben (z.B. eine vorherige rechtskréftige Gerichtsentscheidung Uber
Unerl&sslichkeit, Gultigkeit und Rechtsverletzungen).

Einstweilige Verfugungen (einschliellich de-facto-Verfligungen) fir FRAND-belastete SEPs
sollten den Lizenzgebern nicht zuganglich sein, insbesondere dann nicht, wenn sie durch andere
Stellen fur die Nutzung ihrer Patente entschadigt werden.

Wenn ein Lizenznehmer von einem Gericht als ,,unwillig® angesehen wird, kann es angemessen
sein, wenn der Patentinhaber eine finanzielle Entschadigung fur den durch das Fehlverhalten des
Lizenznehmers entstandenen Schaden, wie z. B. Ruckerstattungen, Zinsen und andere Kosten,
beim Gericht beantragt. Diese monetdaren Anséatze sind besser auf die FRAND-Prinzipien und
Konzepte abgestimmt, als wenn der Lizenzgeber per einstweiliger Verfigung den
Marktausschluss anstreben wirde. Angesichts des FRAND-Versprechens zur Lizensierung ist ein
finanzieller Ausgleich im Allgemeinen ein angemessenes Mittel fiir SEPs.

SDOs und mogliche SDO-Verbesserungen

Die FRAND-Anforderungen sollten nicht zu vage sein. Es ist zulassig und hilfreich, dass SDOs
den Parteien ausdrucklichere Hinweise zu bestimmten Praktiken geben.

SDOs sollten ihre FRAND-Richtlinien aktualisieren, um mehr Klarheit zu schaffen. So hat das
IEEE beispielsweise seinen Text zur Patentstrategie erfolgreich aktualisiert, und damit Klarheit
fur Patentinhaber und potenzielle Lizenznehmer geschaffen.

3.10 Lizensierung Uber Patentpools

a)

b)

d)

20

Die Lizensierung tber einen Patentpool kann sowohl SEP-Inhabern als auch SEP-Lizenznehmern
zugutekommen. Jedoch konnen sowohl Lizenzgeber als auch Lizenznehmer weiterhin frei
entscheiden, ob sie eine Lizenz Uber einen Patentpool oder durch bilaterale Verhandlungen
erwerben wollen. Die Weigerung einer Vertragspartei, einem Pool beizutreten oder eine Lizenz
von einem Pool zu erwerben, sollte nicht als Hinweis auf mangelnde Bereitschaft angesehen
werden, eine SEP-Lizenz zu erteilen oder zu erwerben.

Wenn ein SEP-Inhaber sich dafiir entscheidet, FRAND-Lizenzen (ber einen Patentpool
anzubieten, sollte dieses Angebot nur eine zusétzliche Option zur Aushandlung und Erteilung einer
bilateralen SEP FRAND-Lizenz an jeden Lizenznehmer sein, der eine solche Lizenz beantragt.

Fur Patentpools, die FRAND-belastete SEPs lizensieren, unterliegt der Pool den gleichen
Anforderungen und Verpflichtungen fiir die Lizensierung unter FRAND-Bedingungen wie fur die
direkte Lizensierung durch SEP-Lizenzgeber. Ein SEP-Eigentliimer sollte seine Verpflichtungen
zur Lizensierung nach FRAND-Bedingungen nicht durch Lizensierung tber einen Pool umgehen
oder versuchen, diese zu umgehen.

Wenn ein Patentpool-Administrator als Unterlizenzgeber oder Lizenzvertreter fir mehrere SEP-
Lizenzgeber tatig ist, sollten der Pool-Administrator und die SEP-Lizenzgeber des Pools
gemeinsam mit dem vermeintlichen Pool-Lizenznehmer ermitteln, welche Lizenzen bereits bei
den direkten oder indirekten Lieferanten des vermeintlichen Pool-Lizenznehmers und seinen
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Kunden vorhanden sind, und dann die Lizenzgebuhren entsprechend anpassen. Um ein Double
Dipping zu vermeiden, sollte zwischen dem Patentpool-Administrator und den am Pool beteiligten
SEP-Lizenzgebern Transparenz Uiber alle Lizenzen herrschen, die den Lieferanten oder Kunden in
der Lieferkette eines Mehrkomponentenprodukts gewahrt wurden, und bei der Preisgestaltung fir
den Pool sollten angemessene Ermaliigungen flr bereits gewdéhrte Lizenzen berticksichtigt
werden.

e) Aus Grinden der Transparenz und des Offentlichen Interesses wird empfohlen, alle
Lizenzbedingungen fiir den Patentpool, einschlieRlich der Lizenzsatze zu veroffentlichen.

4  Lizensierung zu FRAND-Bedingungen: Ein Markthintergrund

Nachdem dieses CWA nun eine Zusammenfassung der Lizensierungsprozesse und Best Practices
vorgelegt hat, werden in den folgenden Abschnitten die Hintergriinde, Gesetzgebung, Anforderungen
und Grundsatze, die diesen Prozessen und Praktiken zugrunde liegen, identifiziert und diskutiert.
Dieser Abschnitt 4 gibt einen Uberblick Gber den Kontext und den Hintergrund der FRAND-
Selbstverpflichtungen und behandelt verschiedene Interessengruppen und rechtlichen Belange.
Abschnitt 5 bietet dann sechs Grundsétze fur die FRAND-Lizensierung, aus denen sich die oben
genannten Praktiken automatisch ergeben, und benennt einschldgige Behorden und Mittel, die diese
Grundsétze belegen.

4.1 Markthintergrund

Mobilfunknormen vernetzen seit vielen Jahren Gerate.4 Mobilfunknormen wurden in erster Linie von
Unternehmen erarbeitet, die sie fir ihre Produkte nutzen und umsetzen wollen, wie Chipunternehmen,
Telekommunikationsunternehmen und Mobilfunkanbieter. Die erfolgreiche Arbeit dieser
Unternehmen — sowohl bei der Mitwirkung an den Normen als auch bei der Entwicklung und
Vermarktung von Produkten, um die Vorteile dieser Zusammenarbeit zu nutzen — hat zu der starken
Verbreitung von Mobilfunktechnologien beigetragen.

Eine neue Generation technologischer Entwicklungen im Zusammenhang mit Industrie 4.0 (4IR),2
5G6 und dem I10T7 wachst heran. Nach jiingsten Schatzungen des Europaischen Patentamts werden

4 Der erste 2G (GSM)-Anruf erfolgte vor 28 Jahren im Jahr 1991, 2.5G (GPRS) wurde im Jahr 2000 und 3G
(UMTS/WCDMA) im Jahr 2001 gestartet. Viele der Schlusselpatente im Zusammenhang mit diesen Standards sind vor
vielen Jahren abgelaufen und/oder stehen kurz vor dem Ablauf.

5 Cornelius Baur und Dominik Wee, Manufacturing's next act, McKinsey & Co. (June 2015),
https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/manufacturings-next-act.

6 Obwohl es keine allgemeingultige Definition flr ein 5G-Mobilfunknetz gibt, umfasst der Begriff die zukiinftige Welle
interoperabler Mobilfunknetze, die schon heute in verschiedenen Normungsgremien beraten werden. VVon 5G-Netzwerken
wird erwartet, dass sie ein breites Spektrum an Frequenzbéndern, sowohl lizensierte als auch nicht lizensierte, durch neue
und innovative Frequenzeffizienzen und Frequenzteilungsvereinbarungen nutzen. Normungsgremien wie unter anderem
das 3rd Generation Partnership Project (3GPP) und das Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) entwickeln
5G weiter. Siehe z.B. Release 15, 3GPP (July 16, 2018), http://www.3gpp.org/release-15; siehe aulerdem IEEE 5g and
Beyond Standards Database, IEEE, https://futurenetworks.ieee.org/standards/standards-database.

7 Wahrend viele Definitionen des 10T seit der Pragung des Begriffs in den spaten 1990er Jahren vorgeschlagen wurden,
hat sich bisher noch keine allgemeingiltige Definition herausgebildet. Jedoch wird "l1oT" als ein alles umfassender Begriff
dafur angesehen, im Internet Alltagsgegenstande zu vernetzen, damit sie ber Sensoren miteinander kommunizieren
kdénnen. .
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etwa 25-30 Milliarden Gerate zu Hause und am Arbeitsplatz mit Sensoren, Prozessoren und integrierter

Software ausgestattet.8 Die Verbindung dieser Gerate untereinander auf Basis von Datentransfers und
die Zusammenfuhrung mit anderen Technologien wie Cloud Computing und Kunstlicher Intelligenz
werden die Automatisierung von Geschaftsprozessen voranbringen.

Teil dieser Entwicklung ist die erstmalige Nutzung genormter Technologien in neuen
Marktsegmenten, auch auf3erhalb der traditionellen Telekommunikations- und Mobilfunkbranche. In
Schlisselsegmenten der Weltwirtschaft, von der Landwirtschaft Giber den Einzelhandel bis hin zum
Gesundheitswesen, zeigt die rasante Entwicklung im Bereich des 10T erhebliche Effizienzgewinne.

In diesem Zusammenhang, und obwohl die SEP-Lizensierung in vielen verschiedenen Branchen und
Méarkten wichtig ist, hat die Lizensierung von SEPs zu FRAND-Bedingungen fiir Patente im
Zusammenhang mit Mobilfunk- und Telekommunikationsnormen besonders viel Aufmerksamkeit
erregt. Sowohl diejenigen, die in den sich wandelnden vertikalen Méarkten (Méarkten) konkurrieren, als
auch Neueinsteiger werden zunehmend mit Problemen bei SEPs konfrontiert, da sich neue
Anwendungsbereiche fiir Mobilfunk- und Telekommunikationsnormen eréffnen und weitere Normen
und Standards erarbeitet werden, um den Marktanforderungen innerhalb und zwischen vertikalen
Markten gerecht zu werden.

Der Bedarf an Interoperabilitdt steigt, damit das Ziel der Normung, die Technologie so weit wie
maoglich zu verbreiten, erreicht werden kann. Hersteller, die interoperable Geréte entwickeln wollen,
kénnen Normen nicht umgehen, da diese die Schnittstelle fur die Kommunikation mit anderen
Produkten und Plattformen bilden. Um das volle Potenzial des loT auszuschépfen, miissen Konzepte,
die einen grundlegenden Rahmen fur die Interoperabilitat bieten, aufeinander abgestimmt werden,
damit Konsistenz gewahrleistet ist und ein effizienter und zuverldssiger Datenaustausch ermdglicht
wird.

Bei der Bewertung des vollen Potenzials und der indirekten Netzwerkeffekte im Zusammenhang mit
dem loT missen von nachgelagerten Stellen entwickelte Technologien beriicksichtigt werden. Die
Weiterentwicklung und Innovation von Produkten finden zunehmend in der virtuellen Ebene der
Software in konsumentennahen Geschaftsmodellen statt und nicht in Hardwarekomponenten
branchenspezifischer Geschaftsmodelle. Einigen Schéatzungen zufolge machen Softwareproduktion
und -dienstleistungen 80% der gesamten Wertschopfung der Informations- und

Kommunikationstechnologie (IKT) aus.9 Dieser Trend hat sich in anderen Branchen fortgesetzt und
wird auch in Zukunft anhalten. Bei der Lizensierung sollte berticksichtigt werden, dass sich die
Wertschopfung durch nachgelagerte Innovationen von der durch vorgelagerte Technologien wie
Telekommunikationsnormen unterscheidet, und Inhabern vorgelagerter SEPs sollte es nicht gestattet
sein, Lizenzgeblhren auf der Grundlage der Wertschopfung durch nachgelagerte Innovationen zu
verlangen.

Genormte Sensorlésungen ermoglichen es Unternehmen, eine Vielzahl von Sensoren zu integrieren
und ihre Ldsungen vertikal beliebig zu implementieren. Die Erfassung, Speicherung und Verarbeitung
von Datenmengen aus mit Sensoren ausgestatteten Anlagen ermdglicht es, Kapazitaten virtuell zu

8 Meéniére Yann, Ilja Rudyk, and Javier Valdes, (2018), Patents and the Fourth Industrial Revolution (European Patent
Office, 2018), bei 10, epo.org/4IR.

9 vann, Rudyk und Valdes, oben Anmerkung 7, bei 20.
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konsolidieren, zu teilen und skalierbare Datenservices fir eine Vielzahl von Unternehmen und
Organisationen zu schaffen, die gemeinsame Ressourcen nutzen, um Skaleneffekte zu erzielen.

Fur ein reibungsloses Funktionieren des Marktes im Zuge der Entwicklung der vernetzten Wirtschaft
wird es fur alle Marktteilnehmer von entscheidender Bedeutung sein, dass die FRAND-
Lizenzpraktiken eingehalten und missbrdauchliches Verhalten verhindert werden. Die Verbreitung
genormter Technologien auflerhalb des bekannten IKT-Sektors gewéhrleistet ein faires und
ausgewogenes Konzept fir die Lizensierung genormter Technologien unter Berticksichtigung der
dynamischen Marktinteressen, die das IoT und andere hochentwickelte Kommunikationsprotokolle
begriinden. Wie nachstehend dargelegt, beriihren die Auswirkungen der Lizensierung verschiedene
Aspekte der Wirtschaft, einschlielich des Wettbewerbs und des 6ffentlichen Interesses.

4.2 Zusammenhang, Wettbewerbsrecht und 6ffentliches Interesse an der FRAND-
Selbstverpflichtung

Grundsétzlich bedeutet eine freiwillige FRAND-Selbstverpflichtung eines Teilnehmers einer SDO die
Verpflichtung, seine standardessentiellen Patentrechte zu FRAND-Bedingungen (die auch eine
Lizenzgebuhr beinhalten kdnnen) an jede Vertragspartei zu lizensieren, die die entsprechende Norm
umsetzen mdchte.

Um den breiteren Kontext und Zweck der FRAND-Selbstverpflichtung zu verstehen, mussen die
folgenden Aspekte beriicksichtigt werden:

— (a) Die Interessen der Normenentwickler am Erfolg ihrer Arbeit;
— (b) Wettbewerbsrecht und politische Beschrankungen; und
— ¢) Offentliche Ordnung und Verbraucherinteressen.

Diese Aspekte werden nachstehend diskutiert, um Zusammenhdange herzustellen sowie Informationen
und Grundlagen fur die in diesem CWA dargelegten Grundsatze und Praktiken zu liefern.

a) Die Interessen der Normenentwickler am Erfolg ihrer Arbeitsergebnisse

Unabhéngig davon, ob eine Norm erarbeitet wird, um Regulierung zu unterstiitzen, oder ob sie neue
oder erweiterte Markte durch die Interoperabilitdt zwischen verschiedenen Produkten oder
Dienstleistungen aktivieren soll, hangt der Erfolg aller Anstrengungen oft von ihrer Eignung zur
Einflihrung in der Branche ab, fur die sie bestimmt ist.

Im Interesse einer breiten Akzeptanz sollten mindestens die folgenden beiden Bedingungen gelten:10

— Lizenzen sollten zu FRAND-Bedingungen fur jeden verfligbar sein, der sie fur die Umsetzung der
entsprechenden Norm benétigt. SEPs und die Nichtverfiigbarkeit von SEP-Lizenzen fir

10 Es gibt sicherlich noch weitere wichtige Voraussetzungen fiir erfolgreiche Normung. Soist es in der Regel von Vorteil,
wenn eine Norm von den Marktbediirfnissen getragen wird und branchenorientiert bleibt. Es ist nicht verwunderlich, dass
Unternehmen, die sich fur bestimmte technische Bereiche und Mérkte interessieren, motiviert sind, ihre Zeit und Energie
in die technische Normung zu investieren. Fehlt das Marktinteresse an einem bestimmten technischen Bereich, so kann
die Erarbeitung von Normen keine nennenswerte Aufmerksamkeit wecken oder, sobald sie fertiggestellt sind, zu
Investitionen und Aktivitaten fiihren, die flr eine weite Verbreitung erforderlich sind.
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Anwender der Norm kdnnen der weiteren Verbreitung einer Norm im Wege stehen (z.B. wenn ein
SEP-Inhaber solche Lizenzen beschrénkt oder ablehnt). Aber auch wenn SEP-Lizenzen nicht
generell abgelehnt werden, kann die breite Anwendung einer Norm immer noch stark
beeintrachtigt sein, wenn Lizenzen selektiv erteilt werden oder wenn die vom SEP-Inhaber
geforderten Lizenzbedingungen unangemessen oder diskriminierend sind. Es liegt daher im
Interesse derjenigen, die Zeit und Ressourcen in die Erarbeitung einer Norm investieren, die SEP-
Inhaber zu motivieren, Lizenzen an jeden Umsetzer der Norm zu vergeben, der eine Lizenz zu
FRAND-Bedingungen beantragt.

— Die Umsetzung der Norm muss fir die Marktteilnehmer attraktiv sein, um eine breite Akzeptanz
zu erreichen: Es gibt viele Griinde, warum es sich lohnen kann, eine Norm zu implementieren.
Wenn beispielsweise eine Norm die Moglichkeit bietet, an einem Marktokosystem fir
interoperable Produkte und Dienstleistungen teilzunehmen, kann die Einfiihrung so genannte
,Netzwerkeffekte® auslosen. Das heif3t, je mehr Produkte und Dienstleistungen der Norm bereits
entsprechen, desto attraktiver kann es fur andere Unternehmen werden, die Norm auch fir ihre
Produkte oder Dienstleistungen umzusetzen.

In einigen Bereichen wurden beide Bedingungen erfolgreich erfllt, indem die SEP-Inhaber ermutigt
und verpflichtet wurden, gebuhrenfreie FRAND-Lizenzen anzubieten. So ist beispielsweise der
Bluetooth-Standard ein bekannter und sehr erfolgreicher lizenzfreier Standard. Solche Falle kdnnten
Patentinhaber dazu motivieren, ihre patentierten Technologien einzubringen und auf die Moglichkeit
zu verzichten, ihre Patente durch Lizenzvereinbarungen zu monetarisieren, um so die Norm zu
verbessern, was wiederum den Absatz normgerechter Produkte steigert; je ,,besser” die Norm, desto
groRer die Akzeptanz und desto erfolgreicher Industrie und Okosystem.

In anderen Fallen mdchten Patentinhaber ihre patentierten Technologien nicht einbringen, ohne das
Recht auf einen Ausgleich nach FRAND fir die Nutzung dieser Technologien zu behalten. Dies kann
beispielsweise bei Unternehmen der Fall sein, die nicht auf breiter Front genormte Produkte herstellen
oder verkaufen, oder denen die Monetarisierung ihrer Patentrechte durch Lizensierung wichtig ist. In
diesen Féllen hat der Patentinhaber die Mdglichkeit, Beitrage Uber patentierte Merkmale zusammen
mit einer FRAND-Selbstverpflichtung vorzulegen, welche die Erhebung von Lizenzgebiihren vorsieht.
Damit stimmt der Patentinhaber freiwillig einer Einschrankung seiner Rechte zu (d.h. seiner

"normalen” Patentrechte), wahrend er dennoch FRAND-Lizenzgebiihren erheben kannll

Aber warum sollte sich ein Patentinhaber (z.B. einer, der seine SEPs durch Lizensierung
monetarisieren will) freiwillig fir die Einschrankung seiner Patentrechte entscheiden? Es muss flr
ihn auch Vorteile haben. Und in der Tat gibt es sie. Durch die Aufnahme ihrer patentierten Merkmale
als flr die Einhaltung der Norm ,,unerlasslich* haben SEP-Inhaber die Mdoglichkeit, Lizenzgebihren
von einer grolRen Gruppe von Normnutzern zu erhalten — auch fur Patente, fur die es ohne die Norm
keinen kommerziellen Markt gegeben hétte.

Mit anderen Worten, der SEP-Inhaber kann den Pool der Nutzer, von denen er eine Lizenzgebdihr
verlangen konnte, erheblich erweitern. Im Gegenzug verpflichten sich die SEP-Inhaber, auf die
Ausiibung bestimmter Rechte zu verzichten — zum Beispiel das Recht, andere von der Nutzung der

11 SEP-Inhaber, die sich zur FRAND-L.izensierung verpflichten, schranken somit die Austibung einiger Eigentumsrechte
ein — wie das Recht, andere von der Nutzung der patentierten Technologie auszuschlieBen, und das Recht, jede
Lizenzgeblhr zu erheben, die am Markt vertretbar ist (z.B. eine Lizenzgebihr, die das Fehlen wettbewerbsféhiger
Alternativen zum SEP nach Annahme der Norm widerspiegelt).
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patentierten Technologie auszuschliel3en, und das Recht, eine Lizenzgebiihr zu erheben, die das Fehlen
wettbewerbsfahiger Alternativen zum SEP nach Annahme der Norm widerspiegelt. Dieser
Kompromiss kann sich auch dann lohnen, wenn die Lizenzgebtihren von jedem Umsetzer niedriger als
ohne die FRAND-Selbstverpflichtung sein kdnnen. Tatsachlich entscheiden sich die meisten
Patentinhaber freiwillig fir FRAND-Selbstverpflichtungen, weil sie weitaus mehr gewinnen als sie
verlieren.

In der Folge tragt das FRAND-Versprechen dazu bei, die Marktakzeptanz einer Norm zu ermdoglichen,
indem es den Marktteilnehmern die Sicherheit bietet, dass Lizenzen zu angemessenen und
nichtdiskriminierenden Bedingungen verfugbar sind. Die notwendigen Investitionen fir die
Entwicklung und Vermarktung normgerechter Produkte (z.B. Bluetooth, Wi-Fi oder LTE-Chip oder
ein nachgeschaltetes Gerat mit solchen Chips), kdbnnen enorm sein. Es missen Fabriken errichtet,
Absatzmarkte geschaffen, Ausriistung und Infrastruktur angeschafft werden. Ohne eine hinreichende
Sicherheit, dass Lizenzen zu angemessenen Bedingungen erworben werden konnen, haben die
Marktteilnehmer die Méglichkeit (vielleicht zu Recht), nicht in ein potenziell riskantes Unternehmen
zu investieren. Durch die Verringerung dieses Risikos und die Zusicherung fur Marktteilnehmer, dass
ihre Investitionen nicht durch GbermaRige und unlautere SEP-Praktiken untergraben werden, kann das
FRAND-Versprechen — bei ordnungsgemafer Anwendung und Einhaltung — Investitionen anregen
und weitere Innovationen und Marktentwicklungen unterstiitzen. Wie im Folgenden erlautert und
ebenso, wenn gegen FRAND verstolien wird, ist der faire Wettbewerb geféhrdet und Innovationen
werden gedampft.

b) Wettbewerbsrecht und politische Rahmenbedingungen

Wettbewerbsrecht und -politik sind entscheidende Aspekte fur das Verstandnis des Zwecks freiwilliger
FRAND-Selbstverpflichtungen. Die Erarbeitung von Normen umfasst in der Regel mehrere Parteien,
vielleicht Wettbewerber, die bei einer SDO zusammenkommen, um sich auf eine gemeinsame
Technologiespezifikation zu einigen. Dieser Erarbeitungsprozess beinhaltet notwendigerweise die
Annahme bestimmter technischer Beitrage zur Spezifikation und die Ablehnung anderer Vorschlage.
Daher kann diese Normungsarbeit wettbewerbsrechtliche Probleme aufwerfen. Diskussionen bei der
Normlegung konnen beispielsweise eine Gelegenheit fur Absprachen bieten, um den Wettbewerb
zwischen ansonsten konkurrierenden Technologien zu verringern oder zu beseitigen.

Dennoch ist es allgemein anerkannt, auch von der Europdischen Kommission und anderen
internationalen Wettbewerbsbehdrden, dass Normen erhebliche positive wirtschaftliche und
wettbewerbsfordernde Effekte haben kdnnen, z.B. durch die Férderung der Entwicklung neuer und
verbesserter Produkte oder Markte oder die Schaffung verbesserter Lieferbedingungen. Aus diesem
Grund fordern die politischen Entscheidungstrager die Normung generell unter der Bedingung, dass
die Prozesse und Ergebnisse der Normungsarbeit nicht dazu missbraucht werden,
wettbewerbsbeschréankende Effekte zu erzielen.

Um einen solchen Missbrauch zu verhindern, haben die Wettbewerbsbehdrden Leitlinien aufgestellt,
in denen die Malinahmen fiir Normentwickler und —anwender beschrieben sind, wie sie sich aus
wettbewerbsrechtlichen Angelegenheiten raushalten.  Diese Leitlinien enthalten insbesondere
Malinahmen, die sicherstellen, dass SEPs nicht wettbewerbswidrig eingesetzt werden, indem die
Hebelwirkung aus der Beseitigung von Technologiealternativen durch eine Norm missbraucht wird.
Und in einigen Fallen haben die Wettbewerbsbehérden Malinahmen ergriffen, um den Verstol3 gegen
das FRAND-Versprechen und die daraus resultierenden wettbewerbswidrigen Auswirkungen zu
bekampfen, und es wurde ausdrucklich festgestellt, dass ein SEP dem Inhaber eine einmalige Macht
verleihen kann. Diese Macht entsteht dadurch, dass die Teilnehmer des Normlegungsprozesses eine
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einzige technische Losung als Standard wahlen. Durch diese Auswahl kann zwar sichergestellt
werden, dass Produkte und Dienstleistungen das entsprechende Mall an Kompatibilitat und
Interoperabilitdt zum Nutzen von Unternehmen und Verbrauchern erreichen, gleichzeitig jedoch wird
dadurch der Wettbewerb, der ansonsten zwischen verschiedenen Technologien entstehen konnte,
beseitigt.

Unternehmen, die normgerechte Produkte herstellen oder verwenden, mussen die SEPs verwenden,
die fur diese Produkte gelten. Da potenzielle Lizenznehmer keine kommerzielle Alternative zur
Implementierung der genormten Technologie haben, nimmt die Verhandlungsstarke eines SEP-
Inhabers im Rahmen einer Lizenzverhandlung stark zu. Dieses Phdanomen, bei dem der Wechsel zu
einer alternativen Technologie unmdglich oder unverhdltnisméBig teuer ist, wird als ,,Lock-in*

bezeichnet. Wie die Europédische Kommission feststellte, ,,knnen die Inhaber dieser Rechtel2 durch
die FRAND-Selbstverpflichtungen insbesondere davon abgehalten werden, die Anwendung einer
Norm zu erschweren, indem sie die Lizenzerteilung ablehnen oder unfaire bzw. unangemessene (d. h.
uberhohte) Gebihren verlangen, nachdem die Industrie die Norm angenommen hat, und/oder indem

sie diskriminierende Lizenzgebiihren verlangen.«13

Die Herausforderung besteht nun darin, zu verhindern, dass die fehlenden Mdéglichkeiten, alternative
Technologien zu entwickeln, missbraucht werden ("Lock-in"). Die Marktstarke und
Verhandlungsmacht, die mit dem ,,Lock-in* verbunden sind, kénnen dazu flihren, dass Rechteinhaber
hohe Lizenzgebihren oder andere unangemessene Lizenzbedingungen erheben, die sie nicht erhoben
hatten, wenn ihre patentierte Technologie nicht in die Norm aufgenommen worden wéare. Wie die
Européische Kommission erklart hat, kénnten Unternehmen als SEP-Inhaber ,,die Moglichkeit haben,
sich wettbewerbswidrig zu verhalten, z.B. indem sie den Nutzern nach der Annahme der Norm
Verzogerungen durch Verweigerung der Lizenz oder durch Erheben tberhohter Lizenzgebuhren

aufzwingen.“14

Hier setzt die wettbewerbsrechtliche Dimension und der Zweck von FRAND an und erklart, warum
die Wettbewerbsbehdrden die SDOs ermutigt haben, FRAND-basierte Schutzrechtsstrategien zu
entwickeln. FRAND-Selbstverpflichtungen tragen dazu bei, potenzielle Wettbewerbsprobleme, die
durch die Normung entstehen kénnen, zu I6sen. Wie in den horizontalen Leitlinien der Kommission
dargelegt:

Ist die Mdglichkeit der uneingeschrankten Mitwirkung am Normungsprozess gegeben und das
Verfahren fir die Annahme der betreffenden Norm transparent, liegt bei
Normenvereinbarungen, die keine Verpflichtung zur Einhaltung der Norm enthalten und
Dritten den Zugang zu der Norm zu fairen, zumutbaren und diskriminierungsfreien
Bedingungen gewahren, keine Beschrankung des Wettbewerbs im Sinne von Artikel 101

Absatz 1 vor.19

12 1pr= »Intellectual Property Rights“ (Geistige Eigentumsrechte).

13 Mitteilung der Kommission: Leitlinien fur die Anwendbarkeit von Artikel 101 des Vertrags tber die Arbeitsweise der
Europdischen Union auf Vereinbarungen tber horizontale Zusammenarbeit, 2011 ABI. C vom 14.1.2011, S. 1, Absatz 287
(,,Horizontale Leitlinien*).

14 1d. bei Paragraph 269.

15 Horizontale Leitlinien der EG, { 280.
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FRAND-Selbstverpflichtungen zielen also darauf ab, die Macht eines SEP-Inhabers, die er aufgrund
der Aufnahme seiner patentierten Technologie in die Norm erlangt hat, einzuschréanken, ohne seine
Rechte auf eine angemessene und nichtdiskriminierende Entschadigung auf der Grundlage des
Nutzens der patentierten Erfindung zu beschrénken.

Die Kommentare der Europdischen Kommission veranschaulichen nicht nur den
wettbewerbsrechtlichen Bezug von FRAND, sondern helfen auch bei der Analyse der FRAND-
Verpflichtungen und -Praktiken.

Erstens, die Kommission stellt in ihren horizontalen Leitlinien klar:

Zur Gewahrleistung eines tatsachlichen Zugangs zu der Norm msste das Konzept fiir Rechte
des geistigen Eigentums auch vorsehen, dass die Beteiligten (wenn ihre Rechte des geistigen
Eigentums Bestandteil der Norm werden sollen) eine unwiderrufliche schriftliche
Verpflichtung abgeben missen, Dritten zu fairen, zumutbaren und diskriminierungsfreien

Bedingungen Lizenzen fiir diese Rechte zu erteilen (,, FRAND- Selbstverpflichtung «).16

Um wettbewerbsrechtliche Probleme zu vermeiden, mussen daher FRAND-Lizenzen allen
interessierten Dritten, die eine Lizenz ersuchen, angeboten werden, damit sie die Norm umsetzen

konnenl?

Zweitens, da die Art der wettbewerbsrechtlichen Probleme in Bezug auf SEPs auf die Macht
zuriickzufuhren ist, die diese Patente ihren Inhabern durch die Verhinderung des
Technologiewettbewerbs nach der Normlegung verleihen konnen, muss das, was ,(fair und
angemessen” ist, anhand des wirtschaftlichen Nutzens der patentierten Erfindung selbst bewertet
werden — unabhéngig von jedem Wert, zum Beispiel der Hebelwirkung von Verhandlungen, die dem
SEP-Inhaber dadurch verliehen wird, dass die patentierte Technologie in eine Norm aufgenommen

wurde.18

16 Horizontale Leitlinien der EC, ] 285

17 siehe auch Microsoft Corp. v. Motorola Inc., 795 F. 3d 1024, 1031 (9th Cir. 2015) (,,Um das Risiko zu mindern, dass
ein SEP-Inhaber mehr als den Marktwert aus seiner patentierten Technologie schopft, verlangen viele SSOs von den SEP-
Inhabern, dass sie sich verpflichten, ihre Patente zu angemessenen und nichtdiskriminierenden‘ oder ,RAND‘-
Bedingungen zu lizensieren. Nach diesen Vereinbarungen kann ein SEP-Inhaber einem Hersteller, der sich zur Zahlung
des RAND-Satzes verpflichtet, eine Lizenz nicht verweigern.); Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 696 F.3d 872, 884 (9th
Cir. 2012) (,,Motorola hat in seinen Erkldrungen an die ITU zugesagt, einer unbegrenzten Anzahl von Bewerbern eine
Lizenz auf weltweiter, nichtdiskriminierender Grundlage und zu angemessenen Bedingungen zur Verwendung des
patentierten Gegenstands zu gewéhren, der fiir die Anwendung der ITU-Normen erforderlich ist*. Diese Formulierung lésst
keine Einschrankungen zu, wer oder wie viele Bewerber eine Lizenz erhalten konnten...”); Ericsson, Inc. v. D-Link Sys,
Inc., 773 F.3d 1201, 1230 (Fed. Cir. 2014) (,,[D]as etablierte Richtlinien- und Marketingprogramm des Lizenzgebers zur
Aufrechterhaltung seines Patentmonopols durch Nicht-Lizensierung anderer zur Nutzung der Erfindung [ist fiir SEPs nicht
relevant]. ... Aufgrund von Ericssons RAND-Verpflichtung [...] kann es keine solche Richtlinie zur Aufrechterhaltung
eines Patentmonopols geben.*); Order Den. Anti-Suit Inj. at 31, Apple Inc. v. Qualcomm, Inc., Case No. 3:17-cv-00108-
GPC-MDD (N.D. Cal Sept. 7, 2017) ECF No. 141 (“ETSI’s Politik zum Schutz des geistigen Eigentums (IPR) sieht ganz
eindeutig vor, dass jeder willige Lizenznehmer berechtigt ist, eine Lizenz an dem geistigen Eigentum [eines SEP-
Patentanmelders] zum FRAND-Satz zu erwerben’); Commission Decision in Case AT.39985 - Motorola - Enforcement of
GPRS Standard Essential Patents C(2014) 2892 final, 29 April 2014, para. 55 (FRAND “verpflichtet SEP-Inhaber: [] das
betreffende Patent allen interessierten Dritten verfigbar zum machen”).

18 siehe z.B. die Mitteilung der Kommission: Festlegung des EU-Konzepts fiir Standard-Grundpatente COM (2017) 712
endg. vom 29. November 2017, Abschn. 2.1 (,,EC SEP-Mitteilung®) (,,Lizenzbedingungen miissen in einem klaren
Verhdéltnis zum wirtschaftlichen Nutzen der patentierten Technologie stehen. Dieser Nutzen muss sich in erster Linie auf
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Drittens geht es in den wettbewerbsrechtlichen Leitlinien auch um die Auswirkungen der FRAND-
Selbstverpflichtungen auf die Mdoglichkeit fir SEP-Inhaber, Unterlassungsanspriiche geltend zu
machen. Ohne Normung konnte ein Umsetzer ein Patent umgestalten oder einfach den vorherigen
Stand der Technik nutzen und so eine wirtschaftliche Obergrenze fur den Gewinn eines Patentinhabers
schaffen.  Wahrend Unterlassungsklagen ein wichtiges Instrument zur Durchsetzung von
Patentrechten sind, konnte im Falle von FRAND die Mdglichkeit von Unterlassungsklagen als
primarer Mechanismus dienen, durch den SEP-Inhaber die marktbeherrschende Stellung, die eine SEP
einnehmen kann, missbrauchen kdnnen — entweder indem sie Unternehmen von einem Markt
ausschlielen oder sie dazu dréngen, unangemessene Lizenzbedingungen durch Androhung einer
Unterlassung zu akzeptieren.  Daher hat ein Gremium flir Gerichtsentscheidungen und
wettbewerbsrechtliche Leitlinien festgelegt, dass SEP-Inhaber ihre Marktmacht nicht dafur
missbrauchen durfen, Unterlassungsanspriiche gegen Normenumsetzer geltend zu machen, die bereit

und in der Lage sind, eine FRAND-Lizenzgebiihr fir giiltige und verletzte Patente zu zahlen.19

SchlieBlich bedeutet die Schaffung eines Technologiepools im Rahmen von SEP-Lizenzpools
zwangslaufig den gemeinsamen Verkauf der gepoolten Technologien, was bei Pools, die

ausschlieBlich oder tiberwiegend aus Ersatztechnologien bestehen, einem Preiskartell gleichkommt.20
,»[L]izenzgebiihren und andere Lizenzbedingungen sollten nicht exzessiv und diskriminierend sein,

und Lizenzen sollten nicht-exklusiv sein.*“21
Diese Aspekte werden im Folgenden naher erlautert.
c) Offentliche Ordnung und Verbraucherinteressen

Im Rahmen eines breiten 6ffentlichen Interesses sind die FRAND-Konzepte auf die Férderung des
Wirtschaftswachstums, die Erleichterung der kooperativen technologischen Entwicklung und die
Forderung des Gemeinwohls ausgerichtet.

die Technologie selbst konzentrieren und darf grundsatzlich kein Element beinhalten, das sich aus der Entscheidung ergibt,
die Technologie in die Norm aufzunehmen®); siehe auch z.B. Ericsson, 773 F.3d bei 1232 (Fed. Cir. 2014) (,,Wie bei allen
Patenten muss der Lizenzgebuhrensatz fur SEPs auf den Nutzen der patentierten Erfindung umgelegt werden.*; ,.der
Patentinhaber sollte nur fuir den ungefahren zusatzlichen Nutzen, der sich aus seiner Erfindung ergibt, entschadigt werden
.. . [d]ies gilt insbesondere fir SEPs*); US Federal Trade Commission, Decision and Order, Motorola Mobility LLC &
Google Inc. Nr. C-4410, (23. Juli 2013),
www.ftc.gov/sites/default/files/documents/cases/2013/07/130724googlemotorolado.pdf

19 siehe z.B. Entscheidung der Kommission vom 29. April 2014 in der Rechtssache AT.39985 - Motorola - Enforcement
of GPRS Standard Essential Patents C(2014) 2892 final, 29. April 2014 (Feststellung, dass der Patentinhaber gegen die
FRAND-Selbstverpflichtung und das Wettbewerbsrecht verstot, um eine einstweilige Verfligung zu erwirken, nachdem
der potenzielle Lizenznehmer der Entscheidung Uber geltend gemachte nationale Patente zugestimmt hatte); C-170/13
Huawei Techs. Co. v. ZTE Corp.,[2015] E.C.R. 477 (Feststellung eines VerstoRes gegen das Kartellrecht, wenn eine
einstweilige Verfugung gegen den willigen Lizenznehmer beantragt wird); Apple Inc. v. Motorola, Inc., 757 F.3d 1286,
1331-32 (Fed. Cir. 2014) (in der Annahme, dass die FRAND-Selbstverpflichtung es fir den Klager schwierig macht, eine
einstweilige Verfligung zu erwirken).

20 Mitteilung der Kommission — Leitlinien fir die Anwendung von Artikel 101 des Vertrags uber die Arbeitsweise der
Europdischen Union auf Technologietransfer-Vereinbarungen, ABI. C 89 vom 28.3.2014, S. 3, Abs. 46 (EG-Richtlinien
flr den Technologietransfer).

21 1d. bei Paragraph 269.
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Einerseits kommen die FRAND-Selbstverpflichtungen dem berechtigten Interesse des SEP-Inhabers
an einer angemessenen Vergutung fur die Nutzung seiner patentierten Merkmale nach und erhalten so
Anreize sowohl fiir die erfinderische Tétigkeit als auch fir die Friichte einer solchen Tétigkeit durch
die Aufnahme in Normen. Andererseits kann es sein, dass selbst eine technologisch fortschrittliche
und gut durchdachte Norm keine weite Verbreitung findet, wenn SEPs verwendet werden, um
Umsetzer auszuschlieRen und Anreize flr die Annahme durch (berzogene Vergitungsanspriiche zu
untergraben. SchlieBlich verlassen sich die politischen Entscheidungstrager in hohem Male auf
Normen zur Unterstitzung der Regulierung und der Offentlichen Ordnung, die auf den
Verbrauchernutzen und das Wirtschaftswachstum abzielen.

Daher beschreiben politische Entscheidungstrager FRAND hdaufig als Ausgleich zwischen den
Interessen der SEP-Inhaber an einer fairen Entschéadigung fir die Nutzung ihrer Patente und den
Interessen der Normenumsetzer an fairen Lizenzbedingungen fiir patentierte Merkmale, die in Normen
verwendet werden. In der Praxis kdnnen FRAND-Versprechen jedoch nicht immer missbrauchliche
Verhaltensweisen verhindern, insbesondere wenn es keine aktiven Kontrollmechanismen gibt.
Aufgrund des offentlichen Interesses an der Funktionsweise des FRAND-Versprechens spielen die
politischen Entscheidungstréger eine Rolle bei der Férderung des gemeinsamen Verstandnisses seiner
Auswirkungen, einschliel3lich der Wettbewerbspolitik und des Kartellrechts, aber auch dartiber hinaus.

In ihrer Mitteilung iiber SEPs?? vom November 2017 hat die Européische Kommission beispielsweise
»Schliisselprinzipien  festgelegt, die  ausgewogene,  reibungslose  und  berechenbare
Rahmenbedingungen fiir SEPs fordern®, und zwar durch 1) mehr Transparenz bei der SEP-Belastung,
2) allgemeine Grundsatze fir FRAND-Lizenzbedingungen fur SEPs und 3) ein berechenbares
Durchsetzungsumfeld. In der Mitteilung wird auch gefordert, dass ,,die Beteiligten miteinander in
einen Dialog treten sollen [ ], um weitere Klarstellungen vorzunehmen und Best Practices zu
erarbeiten”. Das vorliegende CWA ist zum Teil eine von der Industrie gefithrte Antwort auf diesen
Aufruf.

Auch wenn das vorliegende Dokument nicht geeignet ist, eine umfassende Darstellung aller von der
Europdischen Kommission bereitgestellten Leitlinien zu dokumentieren, gibt es vier Kernpunkte, die
besonders wichtige Wegweiser fur die in diesem CWA beschriebenen Praktiken, Verfahren und
Grundsétze bilden:

— In der Mitteilung wird (erneut) betont, dass eine ,,Verpflichtung zur Erteilung von Lizenzen zu
FRAND-Bedingungen bei Dritten berechtigte Erwartungen weckt, dass der Inhaber der SEP

tatséchlich Lizenzen zu diesen Bedingungen erteilen wird«.23

— Die  Mitteilung  bekraftigt den etablierten = FRAND-Bewertungsgrundsatz,  dass
,Lizenzbedingungen in einem klaren Verhiltnis zum wirtschaftlichen Nutzen der patentierten
Technologie stehen miissen und ,,kein Element enthalten diirfen, das sich aus der Entscheidung

ergibt, die Technologie in die Norm aufzunehmen*.24

— In der Mitteilung wird ausdricklich anerkannt, dass bei der Festsetzung der Lizenzsatze fir eine
bestimmte SEP, oder Gruppe von SEPs und zur Vermeidung von Royalty Stacking die

2 EG SEP-Mitteilung, oben Anmerkung 17, in Abschn. 2.

23 1. bei sec. 2.1.
24 g
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Lizenzmethoden sicherstellen sollten, dass die Gesamtlizenzgebiihren fir alle relevanten SEPs
nicht unangemessen hoch werden oder die Umsetzung der Norm undurchfiihrbar wird; ,,bei der
Festlegung eines FRAND-Wertes sollten die Vertragsparteien eine angemessene
Gesamtlizenzgebulhr fiir die Norm beriicksichtigen“. Die Kommission legt auch fest, dass
potenzielle Lizenznehmer, die ein FRAND-Angebot erhalten, sich bemihen sollten, ein
,.konkretes und spezifisches* Gegenangebot zu unterbreiten, sobald der Patentinhaber ,,eindeutige
Erkldrungen® und Informationen iiber die Grundlage seiner technischen und geschéftlichen

Position gegeben hat.25

— Die Mitteilung erweitert den Umfang der Informationen, die SEP-Inhaber potenziellen
Lizenznehmern zur Verfiugung stellen sollten, damit diese die Relevanz der geltend gemachten
SEP(s) und die Konformitét eines Lizenzangebots gemall FRAND prifen kénnen. ,,[E]indeutige
Informationen zu folgenden Punkten sind erforderlich: die Wesentlichkeit einer Norm, die
angeblich rechtsverletzenden Produkte des SEP-Nutzers, die vorgeschlagene Berechnung der

Lizenzgebiihren und das Nichtdiskriminierungselement geméf F RAND*.26

Diese Aspekte der SEP-Mitteilung der Europdischen Kommission werden im Folgenden né&her
erlautert.

4.3 Berucksichtigung der KMU-Interessen

Nachdem nun einige Hintergriinde und Zusammenhénge beziglich der Funktion und Interpretation
des FRAND-Versprechens dargelegt wurden, ist es aulerdem wichtig, die besonderen Interessen der
kleinen und mittelstandischen Unternehmen (KMU) auf dem Markt fir genormte Technologien und
bei der Durchfiihrung geeigneter FRAND-Praktiken zu berucksichtigen.

Da sich der zunehmende Einsatz genormter Technologien auf gro3e und kleine Unternehmen auswirkt,
ist davon auszugehen, dass KMU eine groRe Rolle beim Aufbau einer vernetzten Wirtschaft und bei
zukinftigen Innovationen spielen werden. Unlautere Lizenzbedingungen fir SEPs, die Normen
umfassen, die fur die Teilnahme am Marktokosystem erforderlich sind, kdnnen sich jedoch in
besonderem Malle nachteilig auswirken und die Marktteilnahme von KMU beeintrachtigen.
Insbesondere eine Reihe von Faktoren schaffen asymmetrische Risiken fir KMU innerhalb des
normalen Umfeldes fir standardessentielle Patente und konnten letztendlich nachgelagerte
Innovationen behindern:

— Asymmetrien von Ressourcen: Das Gleiche kann auch fir grofiere Unternehmen gelten, aber

KMU, die durch Patent Assertion Entities2/ (PAEs) oder missbrauchliche Ausnutzung von SEP
betroffen sind, werden bei der Verteidigung gegen Unternehmen, die SEP-Anspriiche geltend
machen, aufgrund ihrer relativ geringen Ressourcen erheblich benachteiligt.

— Asymmetrien von kommerziellen Informationen: KMU verfligen nur (ber begrenzte
Maoglichkeiten, rechtliche Mittel fir das Verstdndnis des komplexen SEP-Umfeldes

25 |d. in Sekunden. 2.4,3.1.
26 14, bei sec. 3.1.

27 Eine Patent Assertion Entity ist eine Person oder Gesellschaft, deren Geschaftsmodell auf dem Erwerb von Patenten
oder Patentrechten beruht, ohne die patentierte Erfindung zu verwenden, um Gewinne aus den Lizenzgebihren fiir
Lizenzen an ihren Patent-Portfolios zu erzielen.
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bereitzustellen. Mangelnde Transparenz der Marktpraktiken lasst Zweifel an Preisen,
Diskriminierung, Patentgiltigkeit oder Wesentlichkeit aufkommen.28

— Asymmetrien der technischen Informationen: Viele KMU verfiigen nicht iber das technische
Fachwissen in Bezug auf die Technologie und die Normen, um zu uberprifen, ob es sich bei den
angeblichen SEP um reale, glltige SEPs handelt — insbesondere dann, wenn die KMU nicht in der
Lage sind, Einzelheiten zu den Anspriichen der SEP-Inhaber an die Vorlieferanten der KMU
weiterzugeben.

— Asymmetrien der Marktposition: KMU sind oft unerfahren in der Bestimmung der FRAND-
Lizenzsétze an verschiedenen Positionen entlang derselben Wertschdpfungskette oder in anderen
loT-Vertikalen. Fir KMU kénnen die GroRenunterschiede zu diskriminierenden Lizenzgebihren
fihren, da sie ihre Marktposition im Vergleich zu friheren Lizenzvereinbarungen nicht genau
beurteilen konnen. In vielen Féllen kénnte es sein, dass ein KMU lediglich eine genormte
Komponente in sein nachgelagertes Produkt integriert, und es konnte fur den potenziellen
Lizenzgeber angemessener und effizienter sein, eine Lizenz von einem Akteur eines vorgelagerten
Marktes einzuholen, der fur die Entwicklung und Vermarktung der betreffenden Technologie
verantwortlich ist.

Diese Probleme konnen sich beispielsweise manifestieren, wenn PAEs bei KMU durch ,,Forum-
Shopping* und ,,Kampagnenarbeit“ auf sich aufmerksam machen, um Lizenzzahlungen fur Patente zu
erhalten, unabhangig davon, ob diese fur eine Norm wesentlich sind oder nicht, was oft jahrelange
hohe Anwaltskosten und teure Rechtsstreitigkeiten mit sich bringt. Solche Aufwendungen und
Bemuhungen sind fir KMU oft unzumutbar. Da KMU nicht in der Lage sind, groRRe Betrége fir
Rechtsstreitigkeiten bei berechtigten und unberechtigten Anspriichen auszugeben, kdnnen sie
stattdessen gezwungen sein, ein umfassendes Redesign durchzufiihren oder sich ganz vom Markt
zuriickzuziehen.

Es ist ebenfalls unangemessen, von KMU, die neue Produkte entwickeln, zu erwarten, dass sie sich
waéhrend der laufenden Entwicklung an die SEP-Inhaber wenden und neue Anwendungsfélle
diskutieren, um eine SEP-Lizenz zu erhalten; dabei konnte der SEP-Inhaber versuchen, als Ideengeber
fiir neue Anwendungsmaglichkeiten zu fungieren. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn SEP-
Inhaber die Preisgestaltung fir neue Anwendungen steuern und dadurch nachgelagerte Markte
verzerren.  SEP-Inhaber, die Unternehmen zum Erwerb einer Lizenz dréngen, kdnnen den
Lizensierungsprozess moglicherweise nutzen, um Informationen tiber die Entwicklung neuer Produkte
und neue Anwendungsfalle zu sammeln und den Wettbewerb auf bestimmten Markten
einzuschranken. Ein solcher Effekt ist nicht im Interesse von Innovation und Weiterentwicklung neuer
Technologien, sowie Effizienzsteigerungen auf allen Markten.

Kurz gesagt, es gibt viele Grinde, KMU und andere nachgelagerte Technologieentwickler zu
unterstiitzen und zu schiitzen, die genormte Funktionalitaten in ihre Gerate integrieren. Damit sich
diese aufstrebenden Markte vollstdndig entfalten kénnen, muss jedoch sichergestellt werden, dass
etablierte Unternehmen nicht versuchen, einen Wert, den sie nicht geschaffen haben, zu nutzen, indem
sie Lizenzgebiihren auf der Grundlage des Wertes nachgelagerter Geréte verlangen. SEP-Inhaber
konnen FRAND-Werte basierend auf der Lizensierung von genormten Komponenten oder, wenn
nachgelagerte Anwender ihre eigenen Lizenzen beantragen, erhalten, indem sie die Lizenzgebihren

28 Erixon Fredrik & Matthias Bauer, Standard Essential Patents and the Quest for Faster Diffusion of Technology, (2017),
European Centre for Int’l Political Econ. Kurzdossier 2/2017, S. 8.
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nur auf den Wert der patentierten Technologien konzentrieren und keine Entschadigung basierend auf
Werten anstreben, die von anderen geschaffen wurden.

5 Grundprinzipien fur die Losung wichtiger FRAND- und SEP-Lizenzfragen: Rechtlicher
und sachlicher Hintergrund

Nachdem dieses CWA einige der Gesetze, Richtlinien und Marktbedurfnisse identifiziert hat, die dem
FRAND-Versprechen zugrunde liegen, werden wir uns nun der Diskussion tiber spezifische Praktiken
und Prinzipien zuwenden, mit denen die an der FRAND-Lizensierung beteiligten Vertragsparteien
konfrontiert werden konnen. Fur jedes dieser Themen werden wir den Hintergrund vorstellen,
Beispiele fiir das geltende Recht aufzeigen und Ansatze und Grundprinzipien fir effektive und faire
Losungen diskutieren.

5.1 Nutzung und Missbrauch von einstweiligen Verfligungen und Androhung von
einstweiligen Verfigungen bei SEP-Verhandlungen

Sofern es sich nicht um ein SEP handelt, steht es dem Patentinhaber im Allgemeinen frei, im Einklang
mit den nach nationalen Gesetzen geltenden Anforderungen Unterlassungsanspriiche gegen
Verletzungen geltend zu machen. In solchen Féllen kann die Mdglichkeit, andere vom Markt

auszuschlieflen, als ein dem Patentinhaber zustehendes Recht dienen.29

Hat ein Patentinhaber jedoch zugesagt, seine Patente zu FRAND-Bedingungen zu lizensieren, ist die
Situation anders. Mit der Abgabe eines FRAND-Versprechens erklért sich der Patentinhaber
ausdrucklich damit einverstanden, die Lizensierung und nicht den Marktausschluss zu verfolgen. Mit
anderen Worten, durch eine FRAND-Selbstverpflichtung verpflichtet sich der Patentinhaber freiwillig,
die Bekanntmachung der Norm durch Lizensierung an Dritte zu unterstltzen, und nicht durch
Unterlassungsverfliigungen Marktteilnehmer auszuschlielen. Eine FRAND-Selbstverpflichtung
bedeutet zwar nicht, dass ein SEP-Inhaber auf sein Recht verzichtet, seine Patente gegen unerlaubte
Verwendung zu schiitzen, aber eine einstweilige Verfligung gegen eine Vertragspartei, von der ein

FRAND-Ausgleich bezogen werden kann, ware mit dieser Verpflichtung unvereinbar.30

Der Einsatz von De-facto-Unterlassungsverfahren — wie z.B. ,,Zollbeschlagnahmungsverfahren
wegen angeblich rechtsverletzender Produkte — ist ebenfalls gegen die FRAND-Selbstverpflichtung
und in den meisten Féllen ungeeignet. Bekannt ist auch, dass in einigen Rechtsordnungen
Patentverletzungsfragen als Strafsachen behandelt werden kdnnen. Aufforderungen von SEP-
Inhabern, Strafverfahren gegen Einzelpersonen in Unternehmen oder mutmaRliche SEP-Verletzer

29 Natiirlich unterliegt der Unterlassungsanspruch auch in solchen ,Nicht-SEP“-Situationen den europdischen
Anforderungen, nach denen eine einstweilige Verfigung gerecht und verhdltnisméRig sein muss. Siehe Richtlinie
2004/48/EC des Européischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte auf geistiges
Eigentum, Art. 11, ABI. (L 157) vom 30.4.2004, S. 45, 61 (Richtlinie 2004/48/EC). Ahnliche Befugnisse und
Beschrénkungen fiir den Einsatz einstweiliger Verfigungen in Nicht-SEP-Situationen kdnnen auch international gelten.
Siehe z.B. eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388, 391 (2006) (bei einer einstweiligen Verfugung ,,muss ein
Klé&ger nachweisen: (1) dass er einen irreparablen Schaden erlitten hat; (2) dass die verfugbaren Rechtsmittel, wie z. B.
finanzieller Schadenersatz, den entstandenen Schaden nicht ausgleichen; (3) dass angesichts ausgeglichener Verteilung der
Belastungen zwischen Klé&ger und Beklagtem Rechtsmittel nach Billigkeitsrecht gerechtfertigt sind; und (4) dass das
oOffentliche Interesse durch eine dauerhafte einstweilige Verfligung nicht gewahrt wiirde®).

30 Die Forderung, dass ein SEP-Inhaber seinen FRAND-Selbstverpflichtungen nachkommt, indem er den Marktzugang
nicht einschrinkt, ist keineswegs eine Form der ,,Zwangslizenzierung®. Vielmehr ist es einfach die Durchsetzung der
Verpflichtungen, die ein SEP-Inhaber im Rahmen des Normungsprozesses freiwillig (d.h. ohne Zwang) bernommen hat.
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einzuleiten oder zu beantragen, sollten ahnlich wie Unterlassungsaufforderungen und mit grofer
Skepsis betrachtet werden (sie konnten von einigen SEP-Inhabern dazu benutzt werden, die
,,Hebelwirkung* fr ein Nicht-FRAND-Ergebnis zu erhdhen). Im Allgemeinen und wie nachstehend
erlautert, sind FRAND-Entschadigungen, die von einem potenziellen Lizenznehmer bezogen werden
kénnen, durch Unterlassungsverfahren, De-facto-Unterlassungsverfahren, Strafverfahren oder andere
Rechtsmittel, die nicht darauf abzielen, iber FRAND-Gebiihrensdtze zu entscheiden, selten, wenn
nicht sogar ungeeignet. Derartige ,,Abschreckungsmethoden‘ kdnnen besonders dann unpassend sein,
wenn z.B. in dem Land, in dem das De-facto-Verfahren beantragt wird, noch kein Gerichtsurteil tber
einen Verstol’ gegen das SEP ergangen ist oder wenn ein Nichtigkeitsverfahren gegen das angebliche
SEP oder Mitglieder der Patentfamilie anhangig ist.

Das Potenzial fir die Verzégerung von SEPs durch Unterlassungsverfligungen oder dhnliche De-facto-
Verfahren ist ein malgebliches Anliegen der Normung und wirft wichtige Fragen fir die
wettbewerbsrechtliche Aufsicht auf. Dies wurde von vielen internationalen Rechtsordnungen

anerkannt.31 Ebenso ist zu beriicksichtigen, dass selbst das Anstreben (oder Androhen) von
Unterlassungsklagen) zu unlauteren, nicht FRAND-konformen Ergebnissen fiihren kann. Wie eine
Behorde festgestellt hat, ist ,,[d]iec Androhung des Ausschlusses von einem Markt eine machtige Waffe,
die es einem Patentinhaber ermdglichen kann, Umsetzer einer Norm aufzuhalten. Werden die
Maoglichkeiten fur Androhungen dieser Art beschréankt, verringern sich auch die Moglichkeiten fiir
Patentinhaber, die Aufnahme ihrer patentierten Technologie in eine Norm dafiir zu nutzen, eine
Patentverzbgerung zu betreiben, und es verschafft den Umsetzern Sicherheit bei der Entwicklung ihrer

Produkte*.32

Bei der Bewertung der Auswirkungen von FRAND auf die Mdglichkeit einstweiliger Verfligungen
sind zwei Schlusselfragen zu berticksichtigen:

— Was sind die Ausnahmen, falls vorhanden, von der allgemeinen Beschrankung einstweiliger
Verfugungen durch FRAND; und

— wie werden Unterlassungsklagen oder —androhungen eingereicht.

31 Sjehe z.B. die horizontalen Leitlinien der EC, oben Anmerkung 12, Ziffer 287 (,,FRAND-Selbstverpflichtungen
kénnen verhindern, dass Inhaber von Rechten des geistigen Eigentums die Umsetzung einer Norm erschweren, indem sie
die Lizenzerteilung verweigern oder unfaire bzw. unangemessene Gebihren (mit anderen Worten iberhdhte Gebiihren)
verlangen, nachdem die Branche an die Norm gebunden wurde, oder indem sie diskriminierende Lizenzgebihren
erheben...”); U.S. Department of Justice & Fed. Trade Comm'n, Kartellrechtsdurchsetzung und Rechte an geistigem
Eigentum: Forderung von Innovation und Wetthewerb 33-57 (2007),
https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/reports/antitrust-enforcement-and-intellectual-property-rights-
promoting-innovation-and-competition-report.s.department-justice-and-federal-trade-
commission/p040101promotinginnovationandcompetitionrpt0704.pdf  (detaillierte Erdrterung von Ansétzen zur
Bek&mpfung von Patentstau, einschliellich SEP-Offenlegungsrichtlinien und FRAND-Selbstverpflichtungen); Ericsson,
773 F.3d. bei 1209 (Anerkennung von Patentstau und Lizenzgebuhrenstapelung als zwei Probleme, ,.die eine weit
verbreitete Ubernahme der Norm behindern koénnten); Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., Nr. C10-1823JLR, 2013 WL
2111217, bei *20 (W.D. Wash). 25. April 2013) (Anweisung an die Parteien, die RAND-Sétze verhandeln, ,,andere SEP-
Inhaber und den Lizenzgebiihrensatz, den jeder dieser Patentinhaber vom Umsetzer anfordern knnte, basierend auf der
Bedeutung dieser anderen Patente fiir die Norm und die Produkte des Umsetzers®).

32 Us Justizministerium, IEEE Business Review Letter, am 9. Februar (2. Februar 2015),
https://www.justice.gov/atr/response-institute-electrical-and-electronics-engineers-incorporated.
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Diese Fragen riicken starker in den Fokus, wenn man die Funktion und den Zweck des FRAND-
Versprechens berlcksichtigt.

Als Ausgangspunkt miissen wir zwei miteinander verbundene Rechtsfragen betrachten (und teilweise
trennen): (1) Durchsetzung des FRAND-Versprechens (z.B. als Vertrag) und (2) Durchsetzung der
wettbewerbsrechtlichen Verbote bei Verletzung von FRAND. Beide Szenarien sind zwar miteinander
verbunden, haben aber jeweils ihre eigenen Besonderheiten und kénnen zu unterschiedlichen (wenn
auch oft komplementéren) Schlussfolgerungen fihren.

Aus vertraglicher Sicht ist das FRAND-Versprechen zur Lizensierung mit dem Marktausschluss
unvereinbar. Die FRAND-Selbstverpflichtung fungiert als Gegenleistung: Die FRAND-
Selbstverpflichtung schrénkt die Geltendmachung der Patentrechte des Patentinhabers ein, aber im
Gegenzug erhélt der Patentinhaber — durch die Verbreitung der Norm — die Mdglichkeit, angemessene
Lizenzgebuhren von einer viel groReren Anzahl potenzieller Lizenznehmer zu verlangen. Aber was
ist, wenn der Patentinhaber keinen Ausgleich vom potenziellen Lizenznehmer erhélt? Was geschieht
zum Beispiel, wenn der potenzielle Lizenznehmer insolvent ist, aber weiterhin patentverletzende
Produkte verkaufen will, ohne dem Patentinhaber Lizenzgebdhren zu zahlen? In diesem Fall hat der
Patentinhaber keine Mdglichkeit, seine Lizenzgebihren zu erhalten und ist méglicherweise aufgrund
aullergewohnlicher Umstande berechtigt, Unterlassungsanspriiche geltend zu machen.

In Europa sind Uberlegungen zur Billigkeit und VerhaltnismaBigkeit erforderlich, wenn ein Gericht
mit einem Antrag auf Unterlassung konfrontiert wird, und diese Uberlegungen sind besonders relevant,

wenn es sich bei dem Patent um ein SEP handelt.33 Aus diesem Grund hat die Européische
Kommission in ihrer jingsten SEP-Mitteilung betont, wie wichtig es ist, sicherzustellen, dass
Unterlassungsklagen nach der Verhéltnismaiigkeit behandelt werden: ,,Angesichts der weitreichenden
Auswirkungen einer einstweiligen Verfugung auf Unternehmen, Verbraucher und das o6ffentliche
Interesse, insbesondere im Hinblick auf eine digitalisierte Wirtschaft, muss die
VerhaltnismaRigkeitsprufung im Einzelfall sorgfaltig durchgefiihrt werden. ,,.Die europdischen

Gerichte haben34 jedoch noch keine umfassende Rechtsprechung fiir Situationen entwickelt, in denen
der Einsatz von Unterlassungsklagen gegen das FRAND-Lizenzversprechen verstoflen konnte.
Stattdessen hat sich das europaische Recht in dieser Angelegenheit hauptsachlich auf Situationen
konzentriert, in denen der Einsatz von Unterlassungsklagen gegen das européische Wetthewerbsrecht
verstoBen konnte. Wie im Folgenden dargelegt, war dieses verwandte, wenn auch andere Thema
Gegenstand einer Entscheidung des Europdischen Gerichtshofs (EuGH) sowie der Europdischen
Kommission in einem wettbewerbsrechtlichen Strafverfolgungsverfahren.

In anderen Rechtsordnungen kann eine gerechte Analyse der Patentinhaber- und
Lizenznehmerinteressen einstweilige Verfligungen wegen Verletzung von SEPs in den meisten Fallen
abwenden, wéhrend sie in den Féllen, in denen der Patentinhaber keine andere Mdglichkeit hat, einen
FRAND-Ausgleich zu erhalten, Unterlassungsklagen zulassen kann. So wird beispielsweise in den
Vereinigten Staaten die Moglichkeit von Unterlassungsklagen nach dem eBay-Standard des US
Supreme Court geregelt, der die Abwégung von vier Faktoren verlangt, bevor eine Verfligung erlassen

werden kann.3> Hinsichtlich der Maglichkeit, einstweilige Verfigungen fir FRAND-belastete SEPs

33 Richtlinie 2004/48/EG, oben, in Anmerkung 30.
34 EC SEP-Mitteilung, oben, in Anmerkung 17, Abschn. 3.2.

35 sjehe z.B. eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388, 391 (2006) (fiir Unterlassungsanspriiche ,,muss ein Kldger
nachweisen: (1) dass er einen irreparablen Schaden erlitten hat; (2) dass die nach dem Gesetz verfligbaren Rechtsbehelfe,
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einzureichen, haben die US-Gerichte entschieden, dass, obwohl Unterlassungsklagen nicht in allen
SEP-Féllen verboten sind, das FRAND-Versprechen zur Lizensierung dazu fuhrt, dass die eBay-
Faktoren, wie z.B. die Frage, ob Rechtsbehelfe (z.B. Schadenersatzahlungen oder eine dhnliche

Entschédigung fiir den Patentinhaber) eine Unterlassung in SEP-Fragen nicht unterstltzen diirften.36
Wie die US-Gerichte festgestellt haben, kann es fiir ,,[einen] Patentinhaber, der FRAND-
Selbstverpflichtungen unterliegt, schwierig sein, einen irreparablen Schaden festzustellen, so dass

eine einstweilige Verfiigung oft nicht méglich ist.37 In der Praxis hat offensichtlich kein US-Gericht
in den letzten zehn oder mehr Jahren eine einstweilige Verfugung gegen eine FRAND-belastete SEP

erlassen .38

In der Entscheidung Huawei v. ZTE hat der EuGH eine Zusammenfassung der Vorgehensweisen
dargelegt, mit denen die ,Bercitschaft“ eines Patentinhabers und eines Lizenznehmers zur

Aushandlung einer Lizenz nachgewiesen werden kann.39 Der EuGH stellte fest, dass es eine
Wettbewerbsrechtsverletzung fur einen Patentinhaber sein kann, eine einstweilige Verfligung gegen
einen Lizenznehmer zu erwirken, der seine Bereitschaft flr die Aushandlung einer FRAND-Lizenz
erklart hat. Insolchen Féllen hat der Patentinhaber keinen Anspruch auf einen Marktausschluss. Wenn
er jedoch in gutem Glauben handelt und die erforderlichen Informationen und Materialien zur
Verfligung stellt und der potenzielle Lizenznehmer dennoch keine Bereitschaft flr
Lizenzverhandlungen zeigt, verstoRt der Patentinhaber durch das Anstreben einer einstweiligen
Verfugung nicht gegen die Wettbewerbsgesetze. Ob andere Einschrénkungen fir den Patentinhaber
(z.B. aufgrund der Sprache oder der privaten vertraglichen Durchsetzbarkeit des FRAND-
Versprechens) gelten kénnten, wurde vom EuGH nicht angesprochen.

Ahnliche  wettbewerbsrechtliche Bedenken in Bezug auf die Geltendmachung von
Unterlassungsklagen wurden in der Entscheidung der Européischen Kommission in der Motorola-

Frage aufgeworfen.40 In dieser Entscheidung stellte die Europaische Kommission fest, dass die Klage
eines SEP-Inhabers auf eine einstweilige Verfligung auf der Grundlage eines deutschen Patents gegen

wie z. B. finanzieller Schadenersatz, unzureichend sind, um diesen Schaden auszugleichen; (3) dass angesichts
ausgeglichener Verteilung der Belastungen zwischen Kléger und Beklagtem ein Rechtsbehelf nach Billigkeitsrecht
gerechtfertigt ist; und (4) dass das offentliche Interesse durch eine dauerhafte einstweilige Verfigung nicht gewahrt
wiirde®).

36 Apple Inc. v. Motorola, Inc., 757 F.3d 1286, 1331-32 (Fed. Cir. 2014) (RAND-Verpflichtung kann es flr den Klager
schwierig machen, eBay-Faktoren wie irreparable Schéden zu ermitteln).

37 |d.; siehe auch Erklarung der Federal Trade Commission der Vereinigten Staaten tber das 6ffentliche Interesse bei 1,
In Bezug auf bestimmte drahtlose Commc'n-Geréte, tragbare Musik- und Datenverarbeitungsgerate, Computer und
Komponenten  davon, Inv. Nr. 337-TA-745, (Intl Trade Commn June 6, 2012), www.ftc.
gov/0s/2012/06/1206ftcwirelesscom.pdf (,,[die Androhung von einstweiligen Verfligungen] in Angelegenheiten, die
RAND-belastete SEPs betreffen, bei denen die Verletzung auf der Anwendung genormter Technologien beruht, hat das
Potenzial, dem US-Wettbewerb, den Verbrauchern und Innovationen erheblichen Schaden zuzufiigen.).

38 Diese Beschrinkungen gelten jedoch maglicherweise nicht fur Verfahren der US International Trade Commission
(ITC), die nicht den eBay-Anforderungen der USA unterliegen. Vielmehr werden in US-ITC-Verfahren Fragen im
Zusammenhang mit SEPs oft als Angelegenheiten von o6ffentlichem Interesse behandelt. Aber wie bei den US-
Bezirksgerichten gab es in SEP-Fallen nur wenige ITC-Verfligungen, wenn tberhaupt.

39 C-170/13 Huawei Techs. Co. v. ZTE Corp., [2015] E.C.R. 477.

40 Entscheidung der Kommission in der Rechtssache AT.39985 - Motorola - Durchsetzung der GPRS-
standardessentiellen Patente K(2014) 2892 endgiltig, 29. April 2014.
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einen Lizenznehmer, der sich bereit erklart hatte, eine Lizenz zur Nutzung der deutschen Patente des
Patentinhabers zu erwerben, vorbehaltlich der Uberprifung der FRAND-Sé&tze durch die deutschen

Gerichte, eine Verletzung des Wettbewerbsrechts darstellt.#1 Die Kommission stellte ferner fest, dass
Behauptungen, der potenzielle Lizenznehmer sei in der Vergangenheit ,,unwillig® gewesen, fiir die
weitere Aufrechterhaltung einer Unterlassungsklage nach Abgabe des Gegenangebots des

Lizenznehmers fiir eine Lizenz an deutschen Patenten irrelevant seien.42

Kurz gesagt, bei der Frage, ob die FRAND-Selbstverpflichtung vom Patentinhaber als verbindliche
Zusage oder alternativ als wettbewerbsrechtliche Verpflichtung behandelt wird, besteht ein groRRer
Konsens darlber, dass FRAND die Maoglichkeiten und die Eignung von Unterlassungsklagen
einschrankt. Da FRAND darauf abzielt, Marktausschliisse zu vermeiden, erscheint ein solcher
Ausschluss unangemessen, aul3er in den seltenen Fallen, in denen ein FRAND-Ausgleich nicht durch
Verhandlungen oder, wenn es Streitigkeiten gibt, durch Gerichte erreicht werden kann. Wie die
Kommission bei Motorola erklarte, ,,ist der Kern der Verpflichtung zur Lizensierung nach FRAND-
Bedingungen eine Anerkennung flr den SEP-Inhaber, dass seine wesentlichen Patente angesichts des
vorgesehenen Normungsprozesses als Ausgleich fir eine FRAND-Entschadigung lizensiert

werden.“43 Dieses Grundwesen wird in der Regel durch Marktausschluss untergraben.

Einerseits behaupten einige SEP-Inhaber, dass Unterlassungsklagen dazu genutzt werden konnten,
boswilliges Verhalten potenzieller Lizenznehmer zu unterbinden. Aber auch Rechtsansétze, die das
hochstogliche Rechtsmittel (in diesem Fall Marktausschluss) einsetzen, kénnen dazu fihren, dass
Verhandlungen in gutem Glauben verhindert und andere gutglaubige Verhaltensweisen, die
stattdessen unterstutzt werden sollten, verhindert werden. Mit anderen Worten, wenn im Rahmen von
FRAND-belasteten SEPs monetére oder ahnliche Rechtsbehelfe verfugbar und ausreichend sind, sind
Unterlassungsklagen (oder &hnliche de facto Unterlassungsverfahren) nicht erforderlich und kénnen
schwerwiegende negative Auswirkungen auf das Marktverhalten haben. Daruber hinaus verfiigen die
meisten Gerichtsbarkeiten bereits Uber verschiedene Rechtsinstrumente, um bdswilliges Verhalten
einer der Parteien zu unterbinden, ohne auf Unterlassungsklagen zuriickzugreifen. So kdnnen
beispielsweise Gerichte Zinsen und andere Kosten fir Verzogerungen bei Lizenzverhandlungen
festsetzen. Ebenso ist es bei einigen Gerichtshbarkeiten moglich, vorsétzliche Verstdf3e zu ahnden, z.B.
durch die Erhebung zusétzlicher Gebihren fur VerstoRe gegen Treu und Glauben. Es gibt aber auch
andere Ansétze, um Patentinhaber zu entschadigen und boswilliges Verhalten einer der Parteien
abzuwenden, wie z.B. die Zuerkennung von Anwaltsgebiihren oder anderen Kosten, oder eine andere
angemessene Entschadigung an eine obsiegende Partei. Diese rechtlichen und monetaren Instrumente
— nicht das schwerféllige Instrument der Marktausgrenzung — stehen Gerichten und Institutionen bei
Bedarf jederzeit zur Verfiigung, um boswilliges Verhalten zu verhindern, ohne dabei auch positive
Verhaltensweisen wie die Durchsetzung von Rechtsmitteln in gutem Glauben zu beeintrachtigen.

Im Rahmen eines Verfahrens wegen der Anschuldigung eines Lizenznehmers, Lizenzverhandlungen
zu verzogern, hat ein Gericht kirzlich klargestellt, dass solche Verfahren durch gerichtliche

41 q. Erwégungsgrund 433 (zum Umfang des Gegenangebots fiir Lizenzen).

42 q, Erwdgung 441 (,,Die angebliche mangelnde Bereitschaft von Apple zwischen 2007 und 2010 ist fiir diese
Entscheidung irrelevant, da dies nicht rechtfertigen kann, dass Motorola weiterhin eine einstweilige Verfiigung gegen
Apple in Deutschland auf der Grundlage der Cudak GPRS SEP nach dem 4. Oktober 2011, dem Datum des zweiten Orange-
Book-Angebots, anstrebt und durchsetzt.*).

43 1d.in Erwdgungsgrund 492.
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Verfligungen dieser Art ersetzt werden kénnen. Wie das Gericht feststellte, sind Bedenken hinsichtlich
des Fehlverhaltens der Lizenznehmer zudem monetdre Fragen, die sich von den

wettbewerbsrechtlichen Bedenken im Zusammenhang mit der Patentverletzung unterscheiden44

Schliel3lich, und wie bereits erwéhnt, kdnnen auch Drohungen, Unterlassungsanspruiche geltend zu
machen, als eine Form der Verzégerung dienen, die den Verhandlungsspielraum und die Ergebnisse

verzerrt.45 Drohungen von Unterlassungsanspriichen (oder ahnlichen De-facto-Verfahren) kénnen
daher selbst Anspriiche wegen Verletzung der FRAND-Selbstverpflichtung oder wegen

Wettbewerbsrechtsverletzungen unterstiitzen.46
Dementsprechend und aus all diesen Griinden:

Grundsatz 1: Ein FRAND SEP-Inhaber darf eine einstweilige Verfugung (oder &hnliches De-facto-
Ausschlussverfahren) nicht androhen, erwirken oder erzwingen, es sei denn es liegen
auBergewohnliche Umstande vor oder der FRAND-Ausgleich kann nicht per Gerichtsbeschluss
herbeigefiihrt werden, z.B. aufgrund fehlender Zustandigkeit oder Insolvenz. Die Vertragsparteien
sollten sich darum bemihen, die FRAND-Bedingungen ohne unfaire Verzdgerungstaktiken wie
einstweilige Anordnungen oder andere De-facto-Marktausschlussverfahren auszuhandeln.

5.2 Lizenzen an jeden interessierten Lizenznehmer

Ein weiteres wichtiges Thema bei der Bewertung der FRAND-Lizenzpraktiken ist, wer berechtigt ist,
eine FRAND-Lizenz zu erhalten. Das FRAND-Versprechen beschrénkt die Lizensierung nicht auf
eine bestimmte Untergruppe, sondern gilt fir alle potenziellen Lizenznehmer. Zudem ist eine
FRAND-Selbstverpflichtung eine Verpflichtung, jeden potenziellen Lizenznehmer zu lizensieren, der
sich um eine Lizenz bemiht.

Dies ist nicht nur eine Vertragsfrage, sondern kann auch wettbewerbs- und kartellrechtlich relevant
sein. Wenn ein Patentinhaber potenzielle Lizenznehmer ,,auswdhlen® konnte, dann konnte er
kontrollieren, wer auf dem Markt erfolgreich ist und wer nicht. Solche Verhaltensweisen erscheinen
nicht notwendig, um die legitimen Geschaftsinteressen der SEP-Inhaber zu bestétigen, wéhrend sie
den FRAND-Lizenzinteressen von Unternehmen, die genormte Technologien einsetzen, und
Verbrauchern, die auf diese Technologien angewiesen sind, erheblich schaden kdnnen.

44 Im Zusammenhang mit Innovatio IP Ventures, LLC IP Litig., MDL Dkt. Nr. 2303, 2013 WL 5593609, bei *11 (N.D.
I11. 3. Oktober 2013) (,,[D]as Gericht ist nicht davon iiberzeugt, dass die Umkehrung der Verzogerung im Allgemeinen ein
groRes Problem darstellt, da sie nicht nur fir standardessentielle Patente gilt. Versuche, ein Patent durchzusetzen, bergen
das Risiko, dass der mutmaRliche Verletzer sich dafuir entscheidet, eine Angelegenheit vor Gericht anzufechten, was einen
Patentinhaber zwingt, sich in teure Gerichtsverfahren zu begeben. Die Frage, ob ein Lizenzangebot der RAND-
Verpflichtung entspricht, liefert den Vertragsparteien lediglich eine weitere potenzielle Streitfrage. Wenn die Parteien tber
einen RAND-Satz nicht tibereinstimmen, kénnen sie Uber die Frage ebenso wie Uber alle Fragen im Zusammenhang mit
der Haftung fiir Verst6Be verhandeln.*).

45 Us  Justizministerium, 1EEE  Business Review Letter, am 9. Februar (2. Februar 2015),
https://www.justice.gov/atr/response-institute-electrical-and-electronics-engineers-incorporated.

46 U.s. Fed. Trade Comm'n, Brief an die Kommentatoren, Motorola Mobility LLC & Google Inc., Docket Nr. C-4410
(23. Juli 2013) (Beschrankung der Androhung einer einstweiligen Verfigung wahrend des Verhandlungsprozesses)
verfugbar unter https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/cases/2013/07/130724googlemotorolaletter.pdf.
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So heift es beispielsweise in den ETSI-Richtlinien ausdricklich, dass alle Mitglieder und Dritte nach
der ETSI-IPR-Richtlinie das Recht haben, ,Lizenzen =zu fairen, angemessenen und

nichtdiskriminierenden Bedingungen in Bezug auf eine Norm erteilt zu bekommen“.4’ Die
Européische Kommission hat dazu festgestellt:

Um einen effektiven Zugang zur Norm zu gewahrleisten, muisste die Richtlinie tber die Rechte des
geistigen Eigentums von den Beteiligten, die ihre Rechte des geistigen Eigentums in die Norm
aufnehmen lassen mochten, verlangen, dass sie sich schriftlich unwiderruflich verpflichten, allen
Dritten eine Lizenz fiir ihre wesentlichen Rechte des geistigen Eigentums zu fairen, angemessenen
und nichtdiskriminierenden Bedingungen anzubieten. [....] FRAND-Selbstverpflichtungen kénnen
verhindern, dass Inhaber von Rechten des geistigen Eigentums die Umsetzung einer Norm
erschweren, indem sie sich weigern, eine Lizenz zu erteilen.... nachdem die Norm in der Industrie

umgesetzt wurde...48

Dieser Ansatz wurde vom EuGH unterstitzt, als er feststellte, dass Unternehmen, die sich verpflichten,
FRAND-Lizenzen anzubieten, ,,berechtigte Erwartungen seitens Dritter an die Erteilung einer Lizenz

weckten, und diese Aussage wurde kiirzlich in der SEP-Mitteilung der Kommission bekraftigt.49
Européische Gerichte fanden es ebenfalls diskriminierend, wenn ein SEP-Inhaber sich weigert, einigen
Beteiligten an der Lieferkette keine Lizenzen anzubieten, was die Mdglichkeiten einstweiliger

Verfiigungen gegen nachgelagerte Kunden einschrankt.20

Gerichte in den Vereinigten Staaten und andere internationalen Gerichtsbarkeiten haben ebenfalls
festgestellt, dass die FRAND-Selbstverpflichtung nicht mit der Ablehnung der Lizensierung an einige
Marktteilnehmer vereinbar ist. So stellte beispielsweise ein kirzlich ergangenes Urteil des US-
Bundesgerichtshofs fest, dass ,,die IPR-Richtlinie von ETSI eindeutig besagt, dass jeder willige
Lizenznehmer berechtigt ist, fir das geistige Eigentum [eines SEP-Anmelders] zu einer FRAND-

Gebiihr eine Lizenz zu erhalten.«S1 Oder wie ein anderes Berufungsgericht der USA feststellte: ,,[u]m
das Risiko zu mindern, dass ein SEP-Inhaber mehr als den angemessenen Wert seiner patentierten
Technologie erzielt, verlangen viele SDOs von SEP-Inhabern, dass sie sich verpflichten, ihre Patente
zu ,angemessenen und nichtdiskriminierenden® oder ,RAND‘-Bedingungen zu lizensieren. GemaR
diesen Vereinbarungen kann ein SEP-Inhaber einem Hersteller, der sich zur Zahlung des RAND-

Satzes verpflichtet, eine Lizenz nicht Verweigern.“52 Ein Bezirksgericht der Vereinigten Staaten, das
sich mit Vertrags- und Wettbewerbsrechtsanspriichen befasst, hat entschieden, dass ein FRAND-
Versprechen den SEP-Inhaber rechtlich verpflichtet, seine Patente an Unternehmen zu lizensieren, die

47 ETSI-Richtlinien, Leitfaden firr die Rechte an geistigem Eigentum, in Sek. 1.4.

48 Horizontale Leitlinien der EC, oben, in Anmerkung 12, Absatz 285-287; siehe auch Leitlinien fir den
Technologietransfer, oben, in Anmerkung 19, Absatz 261.

49 -170/13 Huawei Techs. Co. v. ZTE Corp.,[2015] E.C.R. 477, Absatz 53; siehe auch EG SEP-Mitteilung, oben, in
Anmerkung 17, FRn. 30.

50 | G Diisseldorf, Urt v 1.7.2018 - 4c O 81/17, verfugbar unter
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/lgs/duesseldorf/lg_duesseldorf/j2018/4c_O_81_ 17_Urteil_20180711.html.

51 Bestell-Den. Anti-Suit Inj. bei 31, Apple Inc. v. Qualcomm, Inc., Fall Nr. 3:17-cv-00108-GPC-MDD (N.D. Cal. 7.
September 2017), ECF Nr. 141.

52 Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 795 F. 3d 1024, 1031 (9th Cir. 2015).
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eine Lizenz erwerben mochten, einschlieBlich Komponentenlieferanten, und dass eine solche

Anforderung mit historischen Branchenpraktiken vereinbar ist.53 Ebenso haben die US-
Wettbewerbsbehtrden diesen Ansatz in ihren offiziellen Klagen zur Ldésung anhangiger Falle

unterstitzt.94

In seiner Beschreibung der ETSI-IPR-Politik hat der Generaldirektor von ETSI, Karl-Heinz
Rosenbrock, der diese Entwicklung Uberwacht hat, ausfiihrlich beschrieben, wie und warum ETSI
seine Politik der Lizenzverpflichtung fur jeden, der eine Lizenz erwerben mdchte und bereit ist, einen

FRAND-Ausgleich zu zahlen, ibernommen hat.92 Wie Herr Rosenbrock feststellt, ,,erlaubt die ETSI-
IPR-Richtlinie jedem Unternehmen, das eine Lizenz beantragt, diese zu erhalten, unabhéngig davon,
wo sich der potenzielle Lizenznehmer in der Produktionskette befindet und ob der potenzielle
Lizenznehmer vor- oder nachgelagert tatig ist“ Wie Herr Rosenbrock weiter katalogisiert, steht diese
Bereitschaft zur Lizensierung auf allen Ebenen des Angebots im Einklang mit der historischen Praxis

bei Unternehmen, die tblicherweise Lizenzen fiir SEP-Technologien angeboten haben26

In den letzten Jahren erklarten einige Unternehmen ihr angebliches Recht, Lizenzen an einige
Unternehmen in der Lieferkette zu verweigern — in der Regel an die Unternehmen auf Komponenten-
oder Modulebene, die mit den genormten Technologien am besten vertraut sind.  Solche
Lizenzverweigerungen sind aus verschiedenen Grinden problematisch und kénnen letztendlich dazu
fiihren, dass nachgelagerten Unternehmen hohere Lizenzgebihren als FRAND berechnet werden, die
auf dem Wert und den Merkmalen basieren, die diese Unternehmen selbst schaffen.

Im Gegensatz dazu gibt es klare und zwingende Griinde, warum ein auf vorgelagerte Unternehmen
fokussierter Lizenzansatz — je nach den spezifischen Umstdnden — effizientere und fairere
Lizensierungsprozesse schaffen kann. Im Hinblick auf die Effizienz gibt es in vielen Branchen nur
wenige Lieferanten von normgerechten Komponenten gegeniiber Hunderten oder Tausenden von
nachgelagerten Unternehmen, die diese Produkte einsetzen. Durch die Lizensierung dieser wenigen
Lieferanten kann ein Patentinhaber in der Lage sein, einen groflen Teil der Branche effizient zu
lizensieren. Nach dem Gebot der Fairness haben die vorgelagerten Lieferanten oft die meisten
Informationen und besten Erfahrungen zur Norm und ihren verschiedenen Technologien.

53 Fed. Trade Comm'n v. Qualcomm Inc., Nr. 17-CV00220-LHK, 2018 WL 5848999 bei *12-13 (N.D. Cal. 6. November
2018) (,,Wenn ein SEP-Inhaber Modem-Chip-Lieferanten diskriminieren konnte, kénnte ein SEP-Inhaber seine
Technologie in einen Mobilfunkstandard einbetten und dann andere Modem-Chip-Lieferanten daran hindern, Modem-
Chips an Hersteller von Mobiltelefonen zu verkaufen. Eine solche Diskriminierung wirde es dem SEP-Inhaber
ermdglichen, ein Monopol auf dem Modemchipmarkt zu erlangen und konkurrierende Implementierungen dieser
Komponenten zu begrenzen....”) (interne Zitate entfallen).

54 U.S. Fed. Trade Comm'n, Letter to Commentators, Motorola Mobility LLC & Google Inc., Docket No. C-4410 (23.
Juli 2013) (,,Mit einer FRAND-Selbstverpflichtung beschlie3t ein SEP-Inhaber freiwillig, seine SEPs an alle Umsetzer der
Norm zu fairen und angemessenen Bedingungen Zu lizensieren®) verfiigbar unter
https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/cases/2013/07/130724googlemotorolaletter.pdf

55 Karl Heinz Rosenbrock, Licensing At All Levels Is The Rule Under The ETSI IPR Policy (3. November 2017),
verfugbar unter https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3064894; Karl Heinz Rosenbrock, Why the ETSI IPR
Policy Requires Licensing to All, http://www.fair-standards.org/wp-content/uploads/2017/08/Why-the-ETSI-IPR-Policy-
Requires-Licensing-to-All_Karl-Heinz-Rosenbrock_2017.pdf.

56 siehe z.B. Countercls. & Affirmative Defense § 53, Broadcom Corp. v. Qualcomm Inc., No. 05-3350 (MLC) (JJH)
2008 WL 2140801 (D.N.J. 29. Feb. 2008) (,,Qualcomm, das einen groBen Teil des geistigen Eigentums an der CDMA-
Technologie besitzt, betreibt ein wettbewerbsorientiertes Lizenzmodell, bei dem es Lizenzen zu fairen, angemessenen und
nichtdiskriminierenden Bedingungen fiir jedes interessierte Unternehmen anbietet.*).
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Nachgelagerte Unternechmen hingegen konnen eher einen ,,Plug-and-Play“-Ansatz verfolgen und
genormte Komponenten kaufen, die sich leicht in die von ihnen hergestellten und verkauften
nachgelagerten Gerate integrieren lassen. Unter diesen Umstanden kann ein nachgeordnetes
Unternehmen deutlich weniger bereit sein, die angebliche Unerléasslichkeit oder Gultigkeit der
betreffenden Patente oder geeignete FRAND-Lizenzbedingungen zu bewerten.

Dementsprechend und aus all diesen Griinden:

Grundsatz 2: Eine FRAND-Lizenz sollte jedem zuganglich gemacht werden, der sie fur die Umsetzung
der entsprechenden Norm bendtigt. Die Lizenzverweigerung bei einigen Implementoren steht nicht im
Einklang mit dem FRAND-Versprechen. In vielen Fallen kann vorgelagerte Lizensierung zu
erheblichen Effizienzsteigerungen fiihren, von denen Patentinhaber, Lizenznehmer und Industrie
profitieren.

5.3 FRAND Bewertungsmethoden

SEPs sollten nach ihrem technischen Nutzen und Anwendungsbereich bewertet werden, nicht nach der
nachgelagerten Wertschopfung oder Nutzung. Wahrend spezifische Lizenzbedingungen und -werte
immer im Einzelfall mit Blick auf die besonderen Fakten und Umstande der Vertragsparteien
festgelegt werden sollten, gibt es fiir die FRAND-Bewertung einige klare methodische Ansétze, die
sowohl von der Europaischen Kommission als auch von den Gerichten anerkannt wurden. In diesem
Unterabschnitt werden wir auf die methodischen Ansétze eingehen, wie sie von den verschiedenen
Behorden angekiindigt wurden, und gleichzeitig deutlich machen, dass sich die Vertragsparteien bei
Bewertungsfragen immer ihr eigenes unabhdngiges Urteil (nach Ricksprache mit ihren
Rechtsbeistanden und anderen Beratern) bilden sollten.

In ihren jlngsten Leitlinien zur Lizenzvergabe erklérte die Europédische Kommission:

Die folgenden Bewertungsgrundsatze fiir geistiges Eigentum sollten beriicksichtigt werden [bei der
Bewertung der FRAND-Bedingungen]:

— Die Lizenzbedingungen mussen in einem klaren Verhaltnis zum wirtschaftlichen Nutzen der
patentierten Technologie stehen. Dieser Nutzen muss sich in erster Linie auf die Technologie
selbst konzentrieren und sollte grundsatzlich kein Element beinhalten, das sich aus der
Entscheidung ergibt, die Technologie in die Norm aufzunehmen. In Fallen, in denen die
Technologie hauptséachlich fir die Norm entwickelt wird und einen geringen Marktwert auRerhalb
der Norm hat, sollten alternative Bewertungsmethoden in Betracht gezogen werden, wie
beispielsweise die relative Bedeutung der Technologie fur die Norm im Vergleich zur Bedeutung
anderer Norminhalte.

— Die Bestimmung einer FRAND-Lizenzgebuhr sollte unter Berlicksichtigung der aktuellen

Wertschopfung der patentierten Technologie erfolgen.57 Diese Lizenzgebiihr sollte unabhangig
vom Markterfolg des Produkts sein, das nichts mit der patentierten Technologie zu tun hat.

57 Nach der SEP-Mitteilung: ,,Der gegenwartige Wert ist der zum Zeitpunkt des Abschlusses des Lizenzvertrages
zugrunde gelegte Wert. Die Mdglichkeit, im Laufe der Zeit Ermé&Rigungen zu gewéhren, ist vor dem Hintergrund einer
mehrjahrigen Lizenzvereinbarung in technologisch schnelllebigen Geschéftsfeldern wichtig.“ EC SEC Mitteilung, oben,
in Anmerkung 17, Abschn. 2.1 n.29.
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— Die FRAND-Bewertung sollte sicherstellen, dass die SEP-Inhaber weiterhin Anreize erhalten, ihre
beste verfligbare Technologie in die Normen einzubringen.

— Ein einzelnes SEP kann bei der Definition einer FRAND-Lizenzgebuhr nicht isoliert betrachtet
werden, um Royalty Stacking zu vermeiden. Die Parteien mussen bei der Bewertung des gesamten

Mehrwerts der Technologie einen angemessenen Gesamtsatz fiir die Norm beriicksichtigen []°8

Bei Betrachtung dieser Punkte kdnnen die folgenden Feststellungen zum Ansatz der Kommission
getroffen werden: (1) SEPs sind nach ihrem technischen Nutzen und nicht nach dem Wert der Norm
oder nachgelagerten Technologien zu bewerten; (2) Der SEP-Wert sollte nicht an den Markterfolg
(z.B. Verkaufspreis, Betriebssystem, Marke oder zusatzliche Funktionalitdt) eines
mehrkomponentigen Endverbraucherprodukts gebunden sein und sollte mit zunehmendem Alter der
Norm abnehmen; (3) Die SEP-Bewertung unter Verwendung dieser Ansdtze beriicksichtigt die
Interessen der Patentinhaber an einer angemessenen Vergutung, und (4) FRAND-Gebuhrensatze fir
jedes einzelne SEP mdissen den Effekt von Royalty Stacking berticksichtigen (d.h. im Hinblick auf
eine angemessene Hohe angesichts aller fir die Norm geltenden SEP, festgelegt werden), sowie das
Ablaufprofil von SEP fir die in der Norm enthaltene Technologie.

Es Oberrascht nicht, dass diese von der Kommission gebilligten Ansdtze gut mit den Ansatzen der
nationalen Gerichte Gbereinstimmen. In Europa hat das Gericht festgestellt, dass Patente nach ihrem
technischen Nutzen bewertet werden mussen und nicht nach dem Mehrwert der Interoperabilitat, den

die entsprechende Norm bietet.99

An anderer Stelle sind die in der SEP-Mitteilung dargelegten Anforderungen ebenso wichtig. ,,Wie
bei allen Patenten muss die Lizenzgebuhr fur SEPs auf den Wert der patentierten Erfindung umgelegt

werden.“60 Dies bedeutet, dass die Berechnung der Lizenzgebiihren nicht den Wert beinhalten darf,
der sich aus der Entscheidung einer SDO ergibt, die Technologie in die Norm aufzunehmen; ,,[i]Jm
Zusammenhang mit SEPs ... muss die Lizenzgebiihr des Patentinhabers auf dem Wert des patentierten
Merkmals und nicht auf einem Mehrwert durch die Einflihrung der patentierten Technologie in der

Norm basieren.“61 Bei der Festlegung der Lizenzgebuhren ist es wichtig, die gemeinsame Basis zu
ermitteln, die ,,am besten geeignet ist, die Erfindung genau zu bewerten, [und] [d]ies kann oft die
kleinste kosteneffektive Komponente sein, welche die Erfindung enthélt“ oder anderweitig das

58 |d bei sec. 2.1.

59 Rechtssache T-167/08, Microsoft Corp. v Comm'n [2012] E.C.R. 323, Randnr. 138 (,,Die Unterscheidung zwischen
dem strategischen Wert und dem inneren Wert der Technologien, die unter die angefochtene Entscheidung fallen, ist eine
grundlegende Voraussetzung fir die Beurteilung der Angemessenheit der von Microsoft fir den Zugang zu den
Interoperabilitatsinformationen und deren Nutzung erhobenen Vergiitungen®); Entscheidung der Kommission vom 12.
September 2009 in Randnr. 66, Rechtssache COMP/38.636 - Rambus,
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/38636/38636_1203 1.pdf (Die Europdische Kommission
akzeptierte die von Rambus vorgeschlagenen Zusagen zur Klarung von Vorwdrfen tber irrefiihrendes Verhalten bei einem
Normungsunternehmen nicht, bis Rambus ,,klargestellt hat, dass die Lizenzgebiihr auf der Grundlage des Preises eines
einzeln verkauften Chips und nicht des Endprodukts bestimmt wird. Werden sie in andere Produkte eingebaut, bleibt der
individuelle Chip-Preis malRgebend.).

60 Ericsson, Inc. v. D-Link Sys., Inc., 773 F.3d 1201, 1232 (Fed. Cir. 2014).
61 |q.
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entsprechende Patent verletzt.62 Diesem Ansatz wurde gefolgt um festzulegen, dass die FRAND-
Lizenzgebihren auf der Komponente basieren mussen, die gegen die relevanten SEPs verstoit, und
damit Argumente zurlickzuweisen, dass Endgeratewerte — oder sogar drahtlos-Netzwerkwerte —

beriicksichtigt werden miissen.63

Dies bedeutet ferner, dass die Lizenzgebuhren eine Gesamtlizenzgebuhr fiir die Norm berticksichtigen
und dann der Anteil des Patentinhabers ermittelt wird. Ein guter Ausgangspunkt fir einen

angemessenen Gebiihrensatz ist64 beispielsweise der proportionale Anteil des SEP-Inhabers an der
Gesamtzahl der Branchen-SEPs auf die fur ein Produkt geltenden Normen sowie die Anzahl der SEPs

bei einer inzwischen ungiiltigen Norm.65 Ein weiterer Vorteil dieses Ansatzes besteht darin, dass der
Wert eines SEP nicht je nach Art des Unternehmens, das die Lizenz erwirbt, variiert, sondern vielmehr
auf den Wert der patentierten Technologie ausgerichtet bleibt, ohne dass Lizenzgebiihren erhoben
werden, die auf dem Mehrwert von Funktionen basieren, die andere schaffen.

Dementsprechend und aus all diesen Griinden:

Grundsatz 3: SEPs sollten nach ihrem technischen Nutzen und Anwendungsbereich bewertet werden,
nicht nach der nachgelagerten Wertschépfung oder Nutzung. In vielen Fallen geht es darum, sich auf
die kleinste Komponente zu fokussieren, die direkt oder indirekt gegen das SEP verstoRt, nicht auf das
fertige Produkt, das zusatzliche Technologien umfasst. Wie die Europdische Kommission feststellt,
sollten SEP-Bewertungen ,, keinerlei Angaben hinsichtlich der Entscheidung tber die Aufnahme der
Technologie in die Norm enthalten“. Dariiber hinaus miissen die Parteien bei der Bestimmung eines

FRAND-Wertes einen angemessenen Gesamtpreis fiir die Norm berticksichtigen 66
5.4 Portfolio-Lizensierung und Umgang mit strittigen Patenten

Patente wurden schon immer als individuelle Vermdgenswerte und als vermdgenswerte Rechte
betrachtet. Die ,Biindelung* oder ,Bindung“ von Patenten aneinander oder an andere
VVermogenswerte — wobei sich ein Patentinhaber weigert, Lizenzen an einem Patent zu vergeben, wenn
der Lizenznehmer nicht auch dem Erwerb von Rechten an einem anderen Vermdgenswert des
Patentinhabers zustimmt — wurde von Gerichten und Wettbewerbsbehdrden mit grofRer Skepsis

betrachtet. Dies gilt auch fiir SEP-Situationen.67 Keine Vertragspartei sollte gedrangt werden, eine

62 sjehe U.S. Fed. Trade Comm'n, The Evolving IP Marketplace Aligning Patent Notice and Remedies with Competition
25 (2011).

63 Im Zusammenhang mit Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig., MDL Dkt. Nr. 2303, 2013 WL 5593609, bei *18
(N.D.III. 3. Oktober 2013) (unter Zuriickweisung der Argumente, dass FRAND-Geblhrensatze auf der Grundlage des
Wertes von Downstream-Technologien bewertet werden sollten, und stattdessen auf die Gewinnmargen von Wi-Fi-Chips
konzentriert); siehe auch GPNE Corp. v. Apple, Inc., Nr. 12-CV- 02885-LHK, 2014 WL 1494247, bei *13 (N.D. Cal. 16.
April 2014) (hilt ,,von Rechts wegen fest, dass der Basisbandprozessor fir Telekommunikations-SEPs die kleinste
verkaufsfahige patentgeschiitzte Einheit ist.*).

64 Memorandum of Findings of Fact and Conclusions of Law, TCL Comm'n Tech. Holdings, Ltd. v. Telefonaktiebolaget
LM Ericsson, Nr. SACV 14-341 (C.D. Cal. 21. Dezember 2017); In re. Innovatio IP Ventures, 2013 WL 5593609.

65 |q.

66 EG SEP-Mitteilung, oben, in Anmerkung 17, Abschn. 2.1, 2.4.

67 Entscheidung der Kommission in der Rechtssache AT.39985 - Motorola - Durchsetzung der GPRS-standardessentielle
Patente C(2014) 2892 endg., 29. April 2014, Randnummer 386 (,,In der Rechtssache Der Griine Punkt - Duales System
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Portfolio-Lizenz zu erwerben. Bei Streitigkeiten gelten weiterhin die Ublichen Patentgesetze und -
belastungen.

Fur eine SEP-Situation hat sich im Vergleich zu einer Nicht-SEP-Situation nur gedndert, dass der
Patentinhaber einseitig behauptet, das Patent sei ein SEP. Solche einseitigen Erklarungen bedeuten
jedoch nicht, dass der Inhalt der Erklarung nicht angefochten werden kann oder sollte; nach jungsten
von der Européischen Kommission in Auftrag gegebenen Studien sind zwischen 50 % und 90 % der

deklarierten SEPs nicht wirklich fur die Norm wesentlich (d.h. nicht wirklich SEPs).Es ist68 daher
nicht verwunderlich, dass in vielen Fallen ein potenzieller Lizenznehmer bestreiten kdnnte, dass ein
Teil eines Portfolios wesentlich oder giltig ist, und er Lizenzgebihren fir diesen Teil, der nach Treu
und Glauben fir ihn nicht anwendbar ist, nicht zahlen wiirde.

Bei Streitigkeiten tiber bestimmte Patente kann ein SEP-Inhaber den Lizenznehmer nicht drangen, eine
Portfolio-Lizenz zu erwerben oder — aufgrund seiner einseitigen Anspriiche auf Wesentlichkeit — die
Beweislast so &ndern, dass der Lizenznehmer danach beweisen muss, dass das Patent nicht anwendbar
ist. Die Moglichkeit fur SEP-Inhaber, von einem potenziellen Lizenznehmer eine Portfolio-Lizenz zu
verlangen (z.B. nur anzubieten), wirde es dem SEP-Inhaber ermdglichen, die Marktmacht zu nutzen,
die ihm durch die Aufnahme seines Patents in die Norm 0bertragen wurde, und Bedingungen zu
schaffen, die nicht FRAND entsprechen. SEP-Inhaber kdnnen beispielsweise versuchen, eine groRRe
Anzahl von ,,qualitativ minderwertigen* Patenten (z.B. Patente, die, wenn sie in Verhandlungen oder
einer Entscheidungsfindung eingehend geprdift wiirden, nicht als gliltig, verletzt oder essentiell — also
nicht als tatséchliche SEPs — angesehen wiirden) mit einer kleinen Anzahl ,,qualitativ hochwertiger*
Patente zu bindeln, um die Wahrnehmung der PortfoliogroRe und damit die Lizenzgebuhren
unzuldssig zu erhdhen — zum Nachteil des gesamten Systems und schlie3lich des Verbrauchers.

Stattdessen verlangt die offentliche Ordnung nach Ansicht der etablierten Behorden, dass es
potenziellen Lizenznehmern nicht nur erlaubt ist — sondern dass sie auch dazu ermutigt werden - sich
in gutem Glauben mit Patentfragen zu befassen. So hat beispielsweise der Oberste Gerichtshof der
Vereinigten Staaten darauf hingewiesen, dass es ein ,,wichtiges 6ffentliches Interesse* an Patentklagen
gibt, denn ,,[w]enn [Klagen] unterbunden werden, wird die Offentlichkeit mdglicherweise standig

aufgefordert, dem [Patentinhaber] ohne Notwendigkeit oder Rechtfertigung Gebiihren zu zahlen.“69
Ebenso wies er darauf hin, dass ,,der Patentinhaber nicht von der Geltendmachung von Einreden
isoliert werden darf und somit Lizenzgebuhren fur die Verwendung einer Idee verlangen darf, die

Deutschland GmbH (,,DSD*) hielten die Unionsrichter es fiir missbrauchlich, dass ein marktbeherrschendes Unternehmen
eine Lizenzgebuhr fiir die Benutzung einer Marke verlangt, wenn der Lizenznehmer die durch die Marke bezeichnete
Dienstleistung nicht tatsachlich nutzt. In &hnlicher Weise bedeutet in diesem Fall die Forderung von Motorola nach
Lizenzgebdiihren fir die Nutzung von SEPs durch das iPhone 4S, die Apple moglicherweise nicht verletzt, dass Motorola
die Zahlung potenziell unangemessener Lizenzgebihren verlangt, ohne dass Apple in der Lage ist, diese Verletzung
anzufechten.*); Microsoft Mobile Inc. v. Interdigital, Inc., Civ. Nr. 15-723-RGA, 2016 WL 1464545, bei *1 (D. Del. 13.
April 2016) (Ablehnung des Antrags auf Abweisung von Kartellklagen, wenn der KI&ger behauptet hatte, dass der Beklagte
unter anderem SEP-Lizenzen an nicht wesentliche Patentlizenzen gebunden habe).

68 Siche insbesondere FuBnote 19 der Mitteilung der Kommission iiber SEPs, in der es heif3t, dass ,,[eine] Reihe von
Studien zu verschiedenen Schlisseltechnologien darauf hindeuten, dass bei sorgfaltiger Prifung nur zwischen 10 % und
50 % der angemeldeten Patente essentiell sind (CRA, 2016 und IPlytics, 2017)“. EG SEP-Mitteilung, oben, in Anmerkung
17, Abschn. 1.2.2 n.19.

69 Lear, Inc. v. Adkins, 395 U.S. 653, 670 (1969).
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tatsachlich nicht patentierbar ist oder auBerhalb des Umfangs des Patentmonopols liegt....70 Aus
ahnlichen Grinden hat die Europédische Kommission erklart, dass es keinen ,,sicheren Hafen® fiir
Klauseln in Lizenzvertrdgen geben darf, die keine Anspriiche begriinden.

Um solche Bedenken zu vermeiden, darf es dem Inhaber eines FRAND-belasteten SEP nicht méglich
sein, die Gewahrung einer FRAND-Lizenz fur ein SEP davon abhangig zu machen, dass ein Umsetzer
(i) Lizenzen fir Patente erwirbt, die nicht wesentlich fir die Norm sind, die ungultig oder vom
Umesetzer nicht verletzt sind, oder die bereits lizensiert oder ausgeschopft sind; oder (ii) eine Lizenz
fiir die Patente des Umsetzers zu erteilen, die nicht wesentlich fir die Norm sind. Dazu gehdren auch
Situationen, in denen die Parteien darlber streiten, ob Patente giltig / verletzt / wesentlich sind. Ein
Patentinhaber kann nicht einfach einseitig behaupten, dass alle seine Patente SEPs sind, und dann einen
potenziellen Lizenznehmer dréngen, Lizenzgebihren fur all diese Patente zu zahlen als Bedingung
daftir, eine Lizenz zu erteilen.

Wie bereits erwahnt, zeigen Studien der Europdischen Kommission, dass zwischen 50 % und 90 %
der deklarierten SEPs nicht tatsdchlich SEPs sind. Es sollte daher nicht davon ausgegangen werden,
dass eine Lizenz an einem bestimmten Patent erforderlich ist, nur weil der Patentinhaber behauptet,
dass das Patent ein SEP ist, und ein vermeintlicher Lizenznehmer nicht verpflichtet werden kann, eine
Portfolio-Lizenz an allen Patenten (einschliellich strittigen Patenten) zu akzeptieren, es sei denn, es
wird festgestellt, dass der Lizenznehmer tatsachlich eine Lizenz an den darin enthaltenen besonders
strittigen Patenten bendtigt. Die Erklarung eines Patents als SEP verschiebt weder die entsprechenden
Beweislasten noch beeintrachtigt sie die Rechte des potenziellen Lizenznehmers, Anspriiche und
Einwendungen geltend zu machen. Daraus folgt — und die Wettbewerbsbehdrden haben ausdriicklich
darauf hingewiesen —, dass die Anfechtung von Patenten in der Sache, z.B. in Bezug auf Nichtigkeit,

Nichtverletzung und/oder Ausschépfung, einen potenziellen Lizenznehmer nicht ,,unwillig* macht. 71

Ebenso kann ein SEP-Inhaber von einem Umsetzer nicht verlangen, dass er eine Lizenz flr Patente
erteilt, die er besitzt und die fiir die Norm nicht wesentlich sind, als Bedingung fiir die Gew&hrung

einer FRAND-Lizenz fir das SEP. 72 So hat die Europaische Kommission beispielsweise bei
Motorola festgestellt, dass dies erhebliche kartellrechtliche Bedenken aufwerfen kann/3

Besondere Vorsicht kann in Bezug auf Patentpools geboten sein, insbesondere wenn sie ungultige
Patente schitzen, da sie die Lizenznehmer verpflichten kénnen, hohere Lizenzgebuhren zu zahlen und

70 Blonder-Tongue Labs., Inc. v. Univ. of Ill. Gefunden., 402 U.S. 313, 349-50 (1971).

71 Siehe Entscheidung & Anordnung, bei 8, Motorola Mobility LLC & Google Inc., Dkt. Nr. C-4410 (F.T.C. 23. Juli
2013), http://www.ftc.gov/os/caselist/1210120/index.shtm (,,Die Anfechtung der Gultigkeit, des Wertes, der Verletzung
oder der Wesentlichkeit eines angeblich verletzten FRAND-Patents macht einen Umsetzer der Norm nicht zu einem
Lunwilligen Lizenznehmer®).

72 Entscheidung der Kommission, Rechtssache COMP/M.6381 - Google/Motorola Mobility, K(2012) 1068, 12.2.2012,
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m6381 20120213 20310 2277480 EN.pdf.

73 ,,Bine weitere Sorge wire, dass der SEP-Inhaber einen Inhaber von Nicht-SEPs drédngen kdnnte, diese Nicht-SEPs
gegen eine Lizenz der SEPs an ihn zu vergeben®. Id. bei Paragraph 107. Sie stellte auch in einer Fulinote klar, dass ,,[d]ie
Kommission feststellt, dass ein SEP-Inhaber im Allgemeinen als berechtigt angesehen wird, eine Kreuzlizenz der
Gegenpartei an die Auslegung der SEPs nach der gleichen Norm dieser Gegenpartei zu kniipfen*, was eventuell darauf
hinweist, dass eine obligatorische Kreuzlizenz nicht gestattet ist, wenn die SEP an eine andere Norm geknlpft sind. 1d. bei
Paragraph 107 n.57.
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Innovationen auf einem Gebiet zu verhindern, das unter ein ungiiltiges Patent fallt. /4 Ebenso sollte ein
SEP-Inhaber, der Lizenzen tber einen Pool anbietet, die Méglichkeit behalten, diese SEPs auch direkt
zu lizensieren. Mit anderen Worten, das Anbieten von Lizenzen nur (ber einen Patentpool sollte nicht
als ausreichend angesehen werden, um die FRAND-Lizenzverpflichtung des SEP-Inhabers zu erfillen.
In einigen Féllen kann ein potenzieller Lizenznehmer bereits Lizenzrechte an einigen der im Pool
enthaltenen Patente haben (entweder direkt oder aufgrund von Lizenzen, die von Lieferanten oder
Kunden erworben wurden), und es ist wichtig, dass Pools Informationen (ber solche Lizenzen
offenlegen und die Preise an die bereits bestehender Lizenzen angepasst werden.

Es konnen sich Gelegenheiten ergeben, in denen die Parteien freiwillig Gber eine Portfolio-Lizenz
verhandeln, sich aber nicht auf die Anwendbarkeit eines bestimmten Patents oder einer Gruppe von
Patenten einigen kdnnen. Wenn sie beispielsweise vereinbaren, dass bestimmte Patente im Portfolio
tatsachliche SEPs sein konnen, fir die eine Lizenz erforderlich ist, konnen sie jedoch dagegen sein,
dass andere Patente fiir den Lizenznehmer relevant sind — aus Griinden der Ungiiltigkeit oder
Unwesentlichkeit, in gutem Glauben oder aus anderen Griinden. Unter diesen Umstanden darf ein
SEP-Inhaber die Lizensierung von ,,vereinbarten Patenten nicht ablehnen, nur weil der potenzielle

Lizenznehmer die Anwendbarkeit anderer ,,nicht vereinbarter* Patente bestreitet. /2

Um die Unstimmigkeiten beizulegen, kdnnten sich die Parteien darauf einigen, hinsichtlich der nicht-
vereinbarten Patente zu schlichten, oder einen Rechtsstreit einzuleiten, um den Wert dieser Patente
und die FRAND-Bedingungen flr alle Patente zu ermitteln, die sich tatséchlich als SEPs herausstellen.
Im Rahmen einer solchen Streitbeilegung kénnen sich die Parteien auf freiwilliger Basis an einer
weltweiten Entscheidungsfindung beteiligen oder eine ,,proud list“ von Patenten verwenden, um die
Gebuhrenséatze fir ein vollstandiges Portfolio festzulegen. Da Patente jedoch der Rechtsordnung
unterliegen, sollte ein potenzieller Lizenznehmer nicht gedréangt werden, sich an der weltweiten
FRAND-Entscheidungsfindung zu beteiligen (d.h. der Festsetzung von Lizenzgebihren fir ein breites
Portfolio), z.B. indem ihm mit einer einstweiligen Verfugung gedroht wird, wenn er auf der Austibung
seines Rechts auf Zugang zu den nationalen Gerichten besteht.  Auch im Rahmen des
Schiedsverfahrens, das den Verzicht auf die Rechte einer Partei aus dem ordnungsgeméfRen Verfahren
und das Recht auf Zugang zu den nationalen Gerichten erfordern kann, ware der Versuch, eine

74 EU-Richtlinien fir den Technologietransfer, oben, in Anmerkung 19. Eines der identifizierten Probleme im
Zusammenhang mit Technologiepools ist das Risiko, dass sie ungultige Patente schitzen kénnen. Das Pooling kann die
Kosten/Risiken fir eine erfolgreiche Challenge erhéhen, denn die Challenge kdnnte scheitern, wenn nur ein Patent im Pool
gultig ist. Die Abschirmung ungiiltiger Patente im Pool kann die Lizenznehmer zu hdheren Lizenzgebiihren verpflichten
und auch Innovationen auf einem Gebiet verhindern, das unter ein ungdiltiges Patent fallt. In diesem Zusammenhang diirften
Nicht-Herausforderungsklauseln, einschlieflich Kindigungsklauseln, in einer Technologietransfer-Vereinbarung
zwischen dem Pool und Dritten unter Artikel 101 Absatz 1 des Vertrags fallen.

7S Im Falle von Motorola wies die Kommission Argumente zuriick, wonach die Gerichte das Interesse eines
Patentinhabers an einer finanziellen Entschédigung nicht angemessen schiitzen kdnnten, und stellte stattdessen fest, dass
Schadenersatzklagen, die sich auf bestimmte Patente konzentrierten, ausreichen, um die kommerziellen Interessen eines
Patentinhabers zu schitzen. Siehe Motorola, Fall COMP/M.6381, unter Erwdgungsgrund 519; siehe auch In re Innovatio
IP Ventures, LLC Patent Litig., MDL Dkt. Nr. 2303, 2013 WL 5593609, bei *18 (N.D. Ill. Okt. 32013) (,,[D]as Gericht ist
nicht davon uberzeugt, dass die Umkehrung der Verzdgerung ein wesentliches Anliegen im Allgemeinen ist, da sie nicht
nur fur standardessentielle Patente gilt. Versuche, ein Patent durchzusetzen, bergen das Risiko, dass der mutmaRliche
Patentverletzer sich fur eine gerichtliche Klarung entscheidet, was fiir einen Patentinhaber teure Rechtsstreitigkeiten
bedeutet. Die Frage, ob ein Lizenzangebot der FRAND-Verpflichtung entspricht, ist flir die Parteien lediglich eine weitere
potenzielle Streitfrage. Wenn die Parteien Uiber einen FRAND-Satz uneinig sind, kdnnen sie dies, wie alle Haftungsfragen,
gerichtlich kl&ren.©).
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Portfolio-Ermittlung zu erzwingen oder Sanktionen zu verhangen, wenn ein solches Verfahren nicht
vereinbart wird, unangemessen und widerspricht geltendem Recht.

Andererseits, wenn die Parteien sich einvernehmlich darauf einigen, eine Portfolio-Lizenz
auszuhandeln (ob fur SEPs nach einer bestimmten Norm, fur alle Patente, die flr einen bestimmten
Geratetyp oder fiir das gesamte Patent-Portfolio eines Unternehmens relevant sind), dann kdnnen sie
dies sicherlich tun. Die Portfolio-Lizensierung kann fur Unternehmen eine attraktive Wabhl sein, da
sie Kosten und Verwaltungsaufwand reduzieren kann. Anstatt Patente stiickweise lizensieren zu
mussen, kann die Lizensierung von Portfolios Stabilitdt und Berechenbarkeit bieten und den
»Patentfrieden* zwischen Unternehmen fiir einige Jahre fordern.

Eine solche breitere Portfolio-Lizensierung sollte jedoch nur dann erfolgen, wenn dies von beiden
Vertragsparteien einvernehmlich beschlossen wurde. Unternehmen sollten nicht gedrangt werden,
eine Lizenz fur SEPs zu erwerben, die sie nicht bendtigen. So wird beispielsweise ein Anbieter von
Mobiltelefonen oder Komponenten wahrscheinlich keine Lizenz fir SEPs der Netzwerkinfrastruktur
bendtigen. Ebenso sollte ein Unternehmen, das nur in einem bestimmten Land oder einer bestimmten
geografischen Region tétig ist, nicht verpflichtet werden, fur weltweite Rechte zu zahlen, die es nicht
benotigt.

Dementsprechend und aus all diesen Griinden:

Grundsatz 4: Wahrend Vertragsparteien in einigen Fallen einvernehmlich und freiwillig einer
Portfolio-Lizensierung zustimmen kdnnen (auch wenn einige umstrittene Patente enthalten sind), sollte
keine Partei eine FRAND-Lizenz fur Patente verweigern, die aufgrund von Uneinigkeiten im Hinblick
auf andere Patente eines Portfolios als unerlasslich angesehen werden. Dieser Ansatz kann es den
Parteien ermdglichen, Ubereinstimmungen innerhalb eines Patent-Portfolios trotz ebenso
vorhandener Uneinheitlichkeiten zu identifizieren. Fir Patente, fir die es keine Vereinbarung gibt,
sollte keine Vertragspartei gedrangt werden, eine Portfolio-Lizenz zu erwerben, und im Streitfall hat
ein SEP-Inhaber den Beweis flir den Nutzen seiner Patente zu erbringen (z.B. Identifizierung von
Patentverletzungen und Bestimmung der FRAND-Lizenzgebdihr).

5.5 Transparenz und Berechenbarkeit

Transparenz bei der SEP-Lizensierung beginnt mit dem Normungsprozess. FRAND-basierte IPR-
Richtlinien koénnen von den Beteiligten verlangen, alle Patente, einschliellich anhangiger
Anmeldungen, offen zu legen, die flr die Erarbeitung der Spezifikation potenziell unerlasslich sind.
Die Beteiligten werden oft ermutigt, allgemeine Erklarungen zu geistigen Eigentumsrechten
abzugeben. Diese Zusagen stellen sicher, dass die FRAND-Selbstverpflichtung mit jedem SEP
verbunden ist. Eine solche Transparenz, wie sie von vielen SDO-Richtlinien gefordert wird, kann (1)
das Risiko von Beschrankungen des geistigen Eigentums verringern, die den Normungsprozess
moglicherweise blockieren, (2) den SDO-Beteiligten die Bewertung und Auswahl von Technologien
wahrend der Erarbeitung der Norm ermdglichen und (3) den SDO-Beteiligten helfen, die potenziellen
Risiken und Kosten der Unterstlitzung einer bestimmten Norm zu bewerten.

Das Transparenzinteresse gilt auch im Rahmen der SEP-Lizenzverhandlungen. Um fair und
transparent beurteilen zu konnen, ob ein Lizensierungsvorschlag FRAND-konform ist, sollte ein
potenzieller Lizenznehmer berechtigt sein, ohne Vorbedingungen oder Geheimhaltungsauflagen
Einzelheiten Uber die angebliche Grundlage und Unterstiitzung der SEP-Lizenzanforderungen des
Patentinhabers zu erhalten. Wahrend die FRAND-Selbstverpflichtung darauf abzielt, den Missbrauch
dieser Macht einzuschranken, kénnen tbermé&Rig strenge Geheimhaltungsverpflichtungen nur dazu
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dienen, Informationen (ber die SEP-Lizenzpraktiken zu verschleiern. Ein solcher Mangel an
Transparenz kann es potenziellen Lizenznehmern erschweren, die Bedingungen fur den Abschluss
einer FRAND-Lizenz zu bewerten, und damit verbundene Informationsnachteile kénnen leicht zu

Nicht-FRAND-Ergebnissen fithren.”6 Solche Praktiken konnen nicht nur den jeweiligen
Lizenznehmern schaden, sondern auch die grundlegende Funktion von FRAND im o6ffentlichen
Interesse und das Ziel beeintréchtigen, ein stabiles, faires und transparentes SEP-Lizenzokosystem zu
gewahrleisten.

Solche Geheimhaltungsanforderungen kdnnen auch die Erwartungen der Industrie beeintréchtigen,
dass SEP-Lizenzen zu Bedingungen verfligbar sind, die nachweislich mit FRAND kompatibel sind.
Wenn beispielsweise ein potenzieller Lizenznehmer keinen Zugang zu grundlegenden Informationen
uber die bestehenden Lizenzen eines Patentinhabers hat, kann es fur diesen potenziellen Lizenznehmer
unmoglich sein, festzustellen, ob die ihnen von diesem Patentinhaber vorgeschlagenen
Lizenzbedingungen diskriminierend sind oder nicht. Dieses Problem kann besonders akut sein, wenn
SEP an Dritte wie PAEs (bertragen werden, die der Geheimhaltungspflicht unterliegen und die
Weitergabe von Lizenzinformationen an potenzielle Lizenznehmer verbieten. Der Mangel an
Transparenz und Klarheit kann auch dazu fuhren, dass einem potenziellen Lizenznehmer Kosten bei
der Beurteilung der Anspriiche des SEP-Inhabers (entweder privat oder vor Gericht) entstehen, die als
Hebel genutzt werden kdnnen, um einen Lizenznehmer zum Erwerb einer Nicht-FRAND-Lizenz zu
dréangen. Die Auferlegung UbermaRig strenger Geheimhaltungspflichten oder die Nichtvorlage
relevanter Materialien kann in einigen Féllen die Lizenznehmer veranlassen, einen Gerichtsbeschluss
zu privaten Verhandlungen zu erwirken, um die Vorteile der in Gerichtsverfahren ublichen
Vorgehensweisen fiir den Informationsaustausch zu nutzen.

76 Geheimhaltungsvereinbarungen sind in jungster Zeit ein heiBes Thema in Gerichtsverfahren geworden. Es sind
mehrere Verfahren anhéngig oder kirzlich abgeschlossen worden, in denen der Kldger behauptet hat, dass ein bestimmter
SEP-Inhaber durch den Missbrauch von NDAs gegen Wettbewerbsrecht und FRAND-Selbstverpflichtungen verstol3en hat.
Siehe z.B. Compl. 1 66, Microsoft Mobile, Inc. v. InterDigital, Inc., Nr. 15-cv-723 (D. Del. 20. August 2015) (,,InterDigital
verlangt Geheimhaltung mit dem Zweck und der Wirkung, seine Patentverzégerung und Diskriminierung auszuweiten. Die
Geheimhaltung ermdglicht es InterDigital, Uberwettbewerbliche Lizenzgebihren zu erheben, diskriminierende Lizenzen
zu vergeben und seine Monopolstellung weiter zu missbrauchen. Transparenz bei der Lizensierung von SEPs wiirde es
potenziellen Lizenznehmern dagegen ermdglichen, die Nichteinhaltung der FRAND-Selbstverpflichtungen von
InterDigital besser bewerten zu kénnen und ihr Muster und ihre Praxis der Verletzung ihrer FRAND-Selbstverpflichtungen
aufzudecken.“); Compl. { 54, Asus Computer Int'l v. InterDigital, Inc., No. 15-cv-1716 (N.D. Cal.). 15. April 2015) (,,IDC
stellt seine Mdglichkeit zur Diskriminierung sicher, indem es Lizenzverhandlungen im Geheimen flhrt und die
Bedingungen der von ihm eingegangenen Lizenzen geheim halt. IDC verlangt, dass potenzielle Lizenzen fir alle
Verhandlungen und Lizenzen Geheimhaltungsvereinbarungen abschlieRen. 1DC tut dies, um sicherzustellen, dass nur IDC
die Bedingungen und Gebiihrensédtze fir seine Lizenznehmer kennt. Mit diesem einseitigen Wissen versucht IDC,
Uberwettbewerbliche Bedingungen herauszuholen und von jedem Lizenznehmer diskriminierende Bedingungen zu
erhalten.”) (interne Zitate entfallen). Mindestens ein SEP-Inhaber hat in einem Rechtsstreit — gegen einen europdischen
Telekommunikationsanbieter — geltend gemacht, dass die Weigerung eines zukiinftigen Lizenznehmers, umfangreiche
NDA-Verpflichtungen einzugehen, eine ,,Unwilligkeit™ darstellt, die einen Unterlassungsanspruch gegen das Netz des
Betreibers vorsieht. Original komplett Fir Patentverletzungen{{ 32-33 & 90, Huawei Tech. Co., Ltd. v. T-Mobile US,
Inc., Nr. 16-cv-52 (E.D. Tex. 15. Januar 2015) (SEP-Verfiigung beantragt, weil ,,T-Mobile sich bis heute geweigert hat,
eine gegenseitige Geheimhaltungsvereinbarung abzuschlieBen, und deshalb nicht bereit ist, Lizenzverhandlungen auch nur
aufzunehmen. ... T-Mobile ist zumindest nach dem Vorstehenden und nach Informationen und Uberzeugungen ein
unwilliger Lizenznehmer der geltend gemachten Patente und ist nicht bereit, in gutem Glauben Verhandlungen
aufzunehmen.*). Da diese Fragen von den Gerichten nicht vollstandig gelést wurden, warnen sie davor,, dass einige SEP-
Inhaber mit ihrer Forderung nach absoluter Geheimhaltung zum Zwecke der Verschleierung ihres Verhaltens in den
FRAND-Verhandlungen zu weit gehen kénnten.
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Daher sollten die SEP-Inhaber offen und transparent darin sein, was sie fur ihre SEPs berechnen
wollen, welche Patente lizensiert werden und auf welcher Grundlage sie glauben, dass die Patente
tatsachlich gultige SEPs sind. Wie in dem von der Europaischen Kommission in Auftrag gegebenen
CRA-Bericht angedeutet, wiirde diese , Transparenz weiter verbessert, wenn die durch ein
Schiedsverfahren festgelegten Lizenzgebihren verdffentlicht wirden und Geheimhaltungsklauseln

nicht einseitig von einer der Vertragsparteien verhangt werden konnten*.”/

Dieser Punkt ist besonders wichtig fur Unternehmen, die nicht iber Fachwissen oder Ressourcen
verfugen, um SEP-Probleme vollstandig anzugehen, wie beispielsweise fir KMU, die mit der
Entwicklung von loT-Produkten beginnen wollen, und die tblicherweise iber weniger Referenzpunkte
verfuigen, um zu uberprifen, ob die FRAND-Bedingungen eingehalten werden.

Natlrlich kdnnen sich Unternehmen freiwillig dafiir entscheiden, bestimmte Punkte im
Zusammenhang mit ihren Verhandlungen oder Lizenzen vertraulich zu behandeln. Im Rahmen der
normalen Geschéftspraxis konnen Unternehmen Informationen austauschen, die sie fir vertraulich
halten. Sensible Geschaftsinformationen konnen technische Produktdetails, Umsatzvolumen,
Umsatzprognosen, Preise, vertrauliche Informationen von Drittanbietern, Lieferantenbeziehungen
oder Produkt-Roadmaps beinhalten. Die Parteien kénnen (und werden) von Fall zu Fall freiwillig
weitergehende Geheimhaltungsverpflichtungen vereinbaren, je nachdem, welche Informationen
ausgetauscht werden sollen und welche gegenseitigen Préaferenzen sie haben.

Ohne eine freiwillige Vereinbarung Uber umfassende Geheimhaltungsanforderungen sollten
grundlegende Informationen, die FRAND-Lizenzverhandlungen erleichtern konnen und die
Bewertung der FRAND-Konformitat ermdglichen, nicht unter die Geheimhaltung fallen. Beispiele
fur nicht vertrauliche Informationen, die SEP-Inhaber potenziellen Lizenznehmern ohne Verletzung

einer Geheimhaltungspflicht zur Verfiigung stellen sollten, sind unter anderem: 78
— Eine Auflistung der zur Lizensierung vorgeschlagenen Patente;
— ldentifizierung der entsprechenden Abschnitte in der Norm, die das entsprechende SEP betreffen;

— Informationen zu Behauptungen (ber Wesentlichkeit und Patentverletzung, wie z.B.
Anspruchslisten;

— Einzelheiten zu den Lizenzbedingungen, die dem Umsetzer der Norm bei der Beurteilung helfen
kdnnen, ob es sich bei den angebotenen Bedingungen um FRAND handelt oder nicht;

— Einzelheiten zu den Grundlagen und der Methodik, nach denen das FRAND-Angebot
(einschliel3lich etwaiger Lizenzgebiihren) berechnet wurde;

77 Charles River Associates, Transparenz, Berechenbarkeit und Effizienz der SDO-basierten Standardisierung und SEP-
Lizenzierung: Ein Bericht flr die Europaische Kommission am 89. Dezember (12. Dezember 2016).

78 Gerichte und Behérden, die angebliches Fehlverhalten von SEP-Lizenzgebern tiberpriifen, haben verlangt, dass ein
Groliteil der unten aufgefuhrten Informationen an potenzielle Lizenznehmer weitergegeben wird. Beispiele dafiir sind die
Entscheidung des Europdischen Gerichtshofs in der Rechtssache Huawei Technologies Co. v. ZTE Corp., C-170/13,[2015
JE.C.R. 477, und die jiungsten Entscheidungen der National Development and Reform Commission (China) (9. Februar
2015) und der Korea Fair Trade Commission (28. Dezember 2016) in ihren jeweiligen Untersuchungen gegen Qualcomm.
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— Im Falle von Patentpool-Administratoren oder anderen, die Lizenzrechte an Patenten anderer
beanspruchen konnen, schriftliche Vollmachten der Patentinhaber, die den Administrator
ermachtigen, im Namen des Patentinhabers Verhandlungen aufzunehmen (unter Angabe etwaiger
Einschrankungen der Befugnisse des Administrators);

— Historische Informationen Uber Lizensierung und Lizenzgebihren (mdglicherweise anonymisiert
oder anderweitig eingeschrankt zum Schutz legitimer Geheimhaltungsanliegen Dritter,
einschlieBlich etwaiger ,,Nebenabreden®, ,,Obergrenzen* oder ,,Rabatte*);

— Einzelheiten zu allen Rechtsstreitigkeiten oder anderen laufenden Verfahren im Zusammenhang
mit geltend gemachten Patenten; und

— Informationen tber frihere Lizenzen an Lieferanten oder Kunden des potenziellen Lizenznehmers
(oder potenzielle Lieferanten oder Kunden), so dass der potenzielle Lizenznehmer feststellen kann,
ob eines seiner Produkte lizensiert werden darf (und um mogliche Doppelzahlungen zu
vermeiden).

Eine detailliertere Liste der Informationen, die von den Verhandlungsparteien zur Verfugung gestellt
werden sollten, ist nachstehend in Anhang B enthalten.

Andererseits  kann es  fur die  Verhandlungsparteien  oft  angemessen  sein,
Geheimhaltungsbestimmungen zu befolgen, um wirklich sensible Geschéaftsinformationen zu
schitzen, wie beispielsweise Informationen Uber laufende Forschung und Entwicklung,
Produktverkaufe, Entwicklung, Preisgestaltung oder Ahnliches. Ohne gegenseitiges Einvernehmen
uber eine breitere Geheimhaltung kann die Einhaltung solch enger Geheimhaltungsbestimmungen
einen effektiven Informationsaustausch ermdglichen, ohne die mit der Transparenz verbundenen
offentlichen und privaten Interessen zu beeintrachtigen.

Dementsprechend und aus all diesen Griinden:

Grundsatz 5: Keine der an einer FRAND-Verhandlung beteiligten Vertragsparteien sollte zu
ubermélig strengen Geheimhaltungsvereinbarungen dréngen. Einige Informationen, wie
Patentlisten, Anspruchslisten, in denen relevante Produkte identifiziert werden, FRAND-
Lizenzbedingungen, Aspekte der bisherigen Lizenzierung und dergleichen sind wichtig fiir die
Bewertung potenzieller FRAND-Bedingungen, und die Verfligbarkeit dieser Materialien kann das
oOffentliche Interesse an einer einheitlichen und fairen Anwendung von FRAND starken. Ein
Patentinhaber sollte seinen Informationsvorteil Uber die Patente oder friihere Lizenzen nicht daflr
nutzen, den Verhandlungsspielraum von potenziellen Lizenznehmern einzuschrénken.

5.6 Patentlbertragung und Disaggregation

Wird ein FRAND-belastetes SEP (ibertragen, mussen der Erstiibernehmer und alle nachfolgenden
Ubernehmer an die FRAND-Selbstverpflichtung gebunden bleiben. Wie von der Europaischen
Kommission angegeben:

Um die Wirksamkeit der FRAND-Selbstverpflichtung zu gewdahrleisten, missten auch alle
beteiligten Inhaber von Rechten an geistigem Eigentum, die eine solche Verpflichtung
eingehen, sicherstellen, dass jedes Unternehmen, an das der Inhaber von Rechten an geistigem
Eigentum seine Rechte Ubertragt (einschlie3lich des Rechts, diese Rechte zu lizensieren), an
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diese Verpflichtung gebunden ist, beispielsweise durch eine Vertragsklausel zwischen K&ufer
und Verkaufer.’9

In den letzten Jahren hat sich die Praxis herausgebildet, dass SEP-Inhaber ihre Patent-Portfolios
aufteilen oder ,,fragmentieren®. Die Ubertragung des Eigentums an SEP sollte im Rahmen der SEP-
und FRAND-Lizensierung grundsétzlich kein Problem darstellen, und es sollte den Parteien
grundsatzlich freistehen, Patente nach eigenem Ermessen zu Ubertragen — vorausgesetzt, der
Empfanger akzeptiert die zuvor vereinbarten Lizenzverpflichtungen.

Probleme konnen entstehen, wenn SEP auf neue Eigentiimer Ubertragen werden, die die FRAND-
Selbstverpflichtungen des ehemaligen Eigentiimers nicht einhalten. Sollten die Lizenzverpflichtungen
nicht mit SEP Ubertragen werden, kénnen SEP-Erwerber es ablehnen, Umsetzern der entsprechenden
Normen FRAND-Bedingungen anzubieten. Daruber hinaus kann die Diffusion von SEP-Portfolios
uber immer mehr unabhéngige Eigentlimer das Problem des Royalty Stacking verscharfen — ndmlich
dass die von mehreren SEP-Inhabern unabhangig voneinander geforderten Lizenzgebihren auf einer
Norm nicht das VVorhandensein anderer SEP auf der gleichen Norm berucksichtigen und somit zu einer
unangemessen hohen Gesamtlizenzgebihr fuhren. Bei der Auflésung von SEP-Portfolios sollte der
fir die aufgeltsten Teile (und den verbleibenden Teil des Portfolios) angestrebte Gesamtbetrag der
Lizenzgebuhren die Lizenzgebuhren nicht tberschreiten, die sich als FRAND-konform erwiesen
hatten, wenn das Portfolio von einem einzigen Inhaber gehalten worden wére oder die vom
urspriinglichen Inhaber berechnet worden wéren.

Unternehmen, die Patentrechte geltend machen, sollten nicht als bloRe Vertreter obskurer
Verhaltensweisen angesehen werden, die darauf abzielen, FRAND-Selbstverpflichtungen zu
umgehen, und die offensichtlich Missbrauch betreiben wirden, wenn man dies direkt ahnden wiirde.
Beispielsweise sollte es vermieden werden, dass Patent-"Privatiers" anderweitig geltende gegenseitige
Lizenzerteilungen unterlaufen (z.B. Anpassung der Lizenzraten an Kreuzlizenzen).

Ein FRAND-Versprechen sollte sich daher auf einen Ubernehmer (ibertragen, wenn das SEP verkauft
wird.  Wird ein FRAND-belastetes SEP Ubertragen, mussen der Erstibernehmer und alle
nachfolgenden Ubernehmer an die FRAND-Selbstverpflichtung gebunden bleiben.

Dementsprechend und aus all diesen Griinden:

Grundsatz 6: FRAND-Selbstverpflichtungen bleiben von Patentiibertragungen unberihrt, und
Patent-Verkaufstransaktionen sollten diesbeztiglich ausdriickliche Formulierungen enthalten.
Ebenso sollten Patentiibertragungen nicht die angestrebte oder erzielte Wertschdpfung flr bestimmte
Patente verandern. Bei der Auflésung von SEP-Portfolios sollten die auf die einzelnen Teile (und
den verbleibenden Teil des Portfolios) entfallenden Lizenzgebihren nicht hoher sein, als die
Lizenzgebiihren, die nach FRAND erhoben worden wéaren, wenn das Portfolio noch in der Hand
eines einzelnen Inhabers ware. Auch sollten diese Gebiihren den vom ursprunglichen Inhaber
verlangten Betrag nicht uberschreiten. Und schlieBlich sollten Patentlibertragungen nicht daftir
benutzt werden, die Aufrechnung von Lizenzgebuhren durch den Lizenznehmer oder &hnliche
gegenseitige Rechte abzulehnen.

79 Horizontale Leitlinien der Europiischen Kommission, Ziffer 285. Siehe auch Google/Motorola, in dem die
Kommission erklirte: ,,Ein Kiuferunternehmen, das ein SEP-Portfolio von einem Verkauferunternehmen erwirbt, muss an
eine FRAND-Selbstverpflichtung gebunden sein, die dieses Verkduferunternehmen zuvor eingegangen ist®.
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6 Fazit

Es wird erwartet, dass dieses CWA sowohl Lizenzgeber als auch Lizenznehmer bei SEP-
Verhandlungen und bei angemessenem, im Einklang mit der FRAND-Selbstverpflichtung stehenden
Verhalten unterstutzt.

Die an diesem CWA Beteiligten danken DIN und CEN-CENELEC fiir ihre Mithilfe, Unterstltzung
und Ermutigung. Ohne ihre Unterstltzung bei der Zusammenfiihrung zahlreicher Interessengruppen
der Industrie und bei der Erleichterung des Konsensprozesses ware dieses CWA nicht mdglich
gewesen.
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Anhang A- Haufig gestellte Fragen (FAQS)

Q: Was ist ein CWA und wozu ist es gut?

Ein CWA ist ein ,,CEN-CENELEC Workshop Agreement®. ,,Es handelt sich um ein Dokument, das
von einem CENELEC-Workshop erarbeitet und beschlossen wurde und dessen Eigentumer
CENELEC ist. Ein CWA spiegelt den Konsens zwischen den Teilnehmern des Workshops wider, die
fir den Inhalt verantwortlich sind.“®° Das vorliegende CWA enthélt die Best Practices der SEP-
Lizensierung.

Dieses CWA soll (a) Aufklarungs- und Kontextinformationen tber die SEP-Lizensierung und die
Anwendung von FRAND liefern, (b) einige der Schlisselfragen und -probleme, auf die
Verhandlungsparteien stoflen konnen, identifizieren und veranschaulichen und (c) einige der
wichtigsten Verhaltensweisen und ,,Best Practices* darlegen, die die Parteien wéhlen konnen, um SEP-
Lizenzprobleme giitlich und im Einklang mit der FRAND-Selbstverpflichtung zu I6sen. Wir hoffen,
dass dieses CWA SEP-Verhandlungsfihrern mit und ohne Erfahrung helfen kann, effektiv zu fairen
Vereinbarungen zu gelangen und die Ziele und Interessen der Industrie (einschlielich der SEP-
Eigentimer), der Standardisierung und letztlich der Verbraucher besser zu férdern. Weitere
Einzelheiten sind in den Abschnitten 2-5 des CWA enthalten.

Q: Was ist ein standardessentielles Patent (SEP) und warum sind SEPs wichtig?

Ein Patent ist ein gesetzlich gewahrtes Schutzrecht auf eine Erfindung. Patente berechtigen Inhaber,
anderen die Nutzung der Erfindung in Rechnung zu stellen oder auch die Nutzung der Erfindung zu
untersagen.

Ein Patent, das die fir die Verwendung eines Standards wesentliche Technologie schiitzt, wird als
standardessentielles Patent (SEP) bezeichnet. Neue standardisierte Technologien betreffen das
HInternet der Dinge* (IoT), das ,,5G“-Netz und andere zukunftstréchtige Technologien, die bei
zukunftigen Produkten, Infrastrukturen und Dienstleistungen fir Verbraucher in Europa und dartber
hinaus zum Einsatz kommen. Es kann Hunderte oder Tausende von SEPs fiir einen bestimmten
Standard geben.

Q: Was ist eine Patentverzégerung?

Unternehmen, die standardgerechte Produkte herstellen oder verwenden, missen die SEPs verwenden,
die in diese Produkte integriert sind. Da Unternehmen (und Verbraucher), die diese Standards nutzen
wollen, keine kommerzielle Alternative zur Technologie des SEP-Inhabers haben, nimmt die
Verhandlungsmacht eines SEP-Inhabers im Rahmen einer Lizenzverhandlung drastisch zu.

Dieses Phanomen wird als ,,Lock-in* bezeichnet. Es ist eine grofRe Herausforderung fur Standard
Development Organizations (SDOSs), sich vor einem moglichen Missbrauch des ,,Lock-in“-Effekts zu
schutzen. Wenn ein SEP-Inhaber sich weigert, eine Lizenz zu erteilen oder versucht, den Lock-in-
Effekt auszunutzen und — maoglicherweise unter Androhung einer einstweiligen Verfligung — mehr fiir
eine Lizenz zu nehmen, als die patentierte Erfindung wert gewesen wére, wenn die Technologie nicht

80 Sjehe https://www.cenelec.eu/standardsdevelopment/ourproducts/workshopagreements.html.
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von der SDO ubernommen worden ware, wird das Verhalten des SEP-Inhabers als
,,Verzogerungstaktik bezeichnet.

Q: Was ist der Zweck einer FRAND-Selbstverpflichtung?

Eine FRAND-Selbstverpflichtung ist eine Verpflichtung, Lizenzen zu fairen, angemessenen und
nichtdiskriminierenden (FRAND) Bedingungen zu erteilen. Um einem mdglichen Missbrauch des
,,Lock-in“-Effekts vorzubeugen (siehe auch vorherige Frage), verabschieden SDOs haufig
Patentrichtlinien, die eine Lizensierung von SEPs nach FRAND vorsehen.

GemalR FRAND-Richtlinien verpflichten sich die Teilnehmer freiwillig, ihre Patente zu fairen und
angemessenen Bedingungen an alle Parteien zu lizensieren, die den entsprechenden Standard umsetzen
wollen. Dies sichert den Patentinhabern die Mdglichkeit, einen angemessenen Wert fiir Patente zu
erhalten, die zu den Standards beitragen. Gleichzeitig schiitzt die FRAND-Selbstverpflichtung auch
davor, dass SEP-Inhaber spéter ihre Position missbrauchen, um einen hoheren Betrag fur eine Lizenz
zu erzielen, als die patentierte Erfindung wert gewesen wére, wenn die Technologie nicht von der SDO
ubernommen worden ware, oder indem sie andere Marktteilnehmer von der Umsetzung des Standards
ausschlielRen, obwohl diese bereit sind, eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu erwerben.

Q: Welche Rolle spielt das Wettbewerbsrecht bei der Standardisierung?

Standardisierungsaktivitaten konnen zu Wettbewerbsproblemen fiihren. Diskussionen tber die
Festlegung von Standards konnen beispielsweise Gelegenheiten flir Absprachen bieten, um den
Wetthewerb zwischen ansonsten konkurrierenden Technologien einzuschrédnken oder auszuschalten.
FRAND-Selbstverpflichtungen tragen dazu bei, potenzielle Wettbewerbsbedenken, die durch
Standardisierung entstehen konnen, auszugleichen. Gleichzeitig kann die Verletzung der FRAND-
Selbstverpflichtung durch einen SEP-Inhaber wettbewerbsrechtliche Bedenken verschérfen und zu
kartellrechtlichen Problemen fiihren.

Q: Welche Rolle spielen offentliches Interesse und Verbraucherinteressen bei der Standardisierung?

FRAND-Konzepte zielen darauf ab, das Wirtschaftswachstum zu fordern, die gemeinschaftliche
technologische Entwicklung zu erleichtern, sowie das Gemeinwohl und die Verbreitung
standardisierter Technologien zu fordern. FRAND unterstutzt das Offentliche Interesse an der
Entwicklung interoperabler Produkte und schiitzt gleichzeitig vor unlauteren Praktiken, die dem
Wettbewerb und letztlich den Verbrauchern schaden.

Q: Wie wirken sich diese Diskussionen auf die KMU aus?

Da sich der zunehmende Einsatz standardisierter Technologien auf grof3e und kleine Unternehmen
auswirken wird, ist zu erwarten, dass KMU eine grofl3e Rolle beim Aufbau einer vernetzten Wirtschaft
und bei zukiinftigen Innovationen spielen werden. Unlautere Lizenzbedingungen fur SEPs an Inhalten
von Standards, die fir die Teilnahme am Marktokosystem erforderlich sind, kdnnen sich jedoch in
besonderem Male nachteilig auf die Marktteilnahme von KMU auswirken. Insbesondere kann durch
eine Reihe von Faktoren ein asymmetrisches Risikoprofil fir KMU innerhalb der Umgebung fir die
Lizensierung von standardessentiellen Patenten geschaffen werden, was letztendlich nachgelagerte
Innovationen behindern konnte, beispielsweise in Bezug auf Ressourcen, kommerzielle
Informationen, technische Informationen und Marktposition.
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Q: Was sind die wichtigsten FRAND- und SEP-Lizensierungsgrundsétze in diesem CWA?

Eine Zusammenfassung der Grundsatze und des Inhalts dieses CWA ist in Abschnitt 2 zu finden.
Einige der Grundsatze werden auch in den folgenden Fragen behandelt.

Q: Was passiert, wenn ein Patentinhaber behauptet, dass Sie eine Lizenz erwerben mussen?

In den meisten Fallen ist es ratsam, einen Rechtsanwalt zu konsultieren, um die Lizenz und die Patente
zu prufen und den Verhandlungsprozess zu unterstiitzen. In der Regel ist es auch ratsam, den
Lieferanten hinsichtlich der fraglichen Funktionalitat hinzuzuziehen, da dieser moéglicherweise mehr
Informationen dartiber hat, ob die Patente tatsachlich auf den Standard zutreffen. Und es ist wichtig,
seine Rechte zu kennen. Obwohl Sie (oder Ihr Lieferant) bereit sein sollten, eine Lizenz zu FRAND-
Bedingungen fur gultige Patente zu erwerben, sollten Sie sich nicht dazu drangen lassen, eine nicht
bendtigte Lizenz zu erwerben oder unfaire Bedingungen zu akzeptieren.

Q: Kann ein SEP-Inhaber, der eine FRAND-Selbstverpflichtung eingegangen ist, eine einstweilige
Verfligung beantragen?

Kurz gesagt, eine einstweilige Verfligung bedeutet den Ausschluss vom Markt. Eine einstweilige
Verfugung wird oft als ein angemessenes Rechtsmittel in Form eines Gerichtsbeschlusses angesehen,
der eine Partei zwingt, bestimmte Handlungen vorzunehmen oder zu unterlassen. Sie kann de facto-
Verfugungen wie die Beschlagnahme von verletzenden Produkten oder Strafverfahren umfassen. Die
Auswirkungen solcher MaRnahmen auf den Anwender eines Standards kénnen schwerwiegend sein,
da sie das betreffende Unternehmen daran hindern, seine Produkte in den Bereichen, fir die die
MaRnahme erlassen wurde, in Verkehr zu bringen (oder weiterhin zu bringen).

Im Rahmen von FRAND-Verhandlungen sollten keine einstweiligen Verfugungen (einschlielich
Zollbeschlagnahmen oder Strafverfahren) angedroht werden. Ein Lizenzgeber sollte keine einstweilige
Verfligung wegen eines FRAND-belasteten SEP beantragen, es sei denn, es liegen auRergewdhnliche
Umsténde vor, z.B. wenn der Umsetzer insolvent ist oder sich auflerhalb der Zusténdigkeit des
zustandigen Gerichts befindet.

Q: Wer ist berechtigt, eine FRAND-Lizenz zu erwerben?

Eine FRAND-Selbstverpflichtung ist eine Verpflichtung, jeden potenziellen Lizenznehmer zu
lizensieren. Das FRAND-Versprechen beschrankt die Lizensierung nicht auf eine bestimmte
Untergruppe, sondern gilt fir jeden potenziellen Lizenznehmer, der eine Lizenz erwerben mdchte.

Q: Bendtigt jede Partei in einer Lieferkette eine Lizenz?

Nein. Wenn beispielsweise ein Lieferant bereits lizensiert ist, bendtigen seine Kunden keine Lizenz
flir dasselbe SEP, wenn sie die lizensierten Produkte des Lieferanten fur ihre eigenen Produkte oder
Dienstleistungen verwenden (,,Erschopfung des Patents). Dies kann ein besonders effizienter Ansatz
fur die SEP-Lizensierung in Branchen sein, in denen es deutlich mehr Downstream-Kunden als
Vorlieferanten gibt.

Q: Kann ein SEP-Inhaber, der eine FRAND-Selbstverpflichtung eingegangen ist, wahlen, wo er in der
Wertschopfungskette lizensieren mochte?

Nein. In den letzten Jahren haben einige Unternehmen behauptet, Lizenzen an einige Unternehmen in
der Lieferkette verweigern zu dirfen — in der Regel an die Unternehmen auf Komponenten- oder
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Modulebene, die mit den standardisierten Technologien am besten vertraut sind.  Solche
Lizenzverweigerungen sind aus verschiedenen Griinden problematisch und kénnen letztendlich dazu
fiihren, dass nachgelagerten Unternehmen hohere Lizenzgebuhren als FRAND berechnet werden, die
auf dem Wert und den Merkmalen basieren, die diese Unternehmen selbst schaffen. Gerichte, die sich
mit diesen Ansédtzen befasst haben, werteten sie als unvereinbar mit den FRAND-
Selbstverpflichtungen.

Q: Welche Methoden missen bei der FRAND-Bewertung verwendet werden?

SEPs sollten nach ihrem technischen Nutzen und Anwendungsbereich bewertet werden, nicht nach der
nachgelagerten Wertschopfung oder Nutzung. Wahrend spezifische Lizenzbedingungen und -werte
immer von Fall zu Fall unter Berticksichtigung der besonderen Gegebenheiten der Parteien festgelegt
werden miussen, gibt es fir die FRAND-Bewertung einige klare methodische Ansatze, die von
verschiedenen Behorden in Europa und weltweit anerkannt wurden. Abschnitt 5.3 des CWA behandelt
diese methodischen Ansatze. Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Parteien bei der Beurteilung
von Bewertungsfragen (in Absprache mit ihren Rechtsbeistdnden und anderen Beratern) stets ihr
eigenes unabhangiges Urteil bilden sollten.

Q: Muss ich als potenzieller Lizenznehmer eine Portfolio-Lizenz erwerben?

Nein. Ein potenzieller Lizenznehmer, der nur in einem bestimmten Land oder einer bestimmten Region
tatig ist, sollte nicht verpflichtet werden, fir weltweite Rechte zu zahlen, die er nicht benétigt. Ebenso
sollte es den Lizenzgebern nicht gestattet sein, einen potenziellen Lizenznehmer zu dréngen, eine
Lizenz flr Patente zu erwerben, fur die er keine Lizenz bendtigt, z.B. wenn sie ungltig, erschopft oder
nicht verletzt sind. Daher sollte eine Portfolio-Lizensierung nur dann erfolgen, wenn sich beide
Parteien freiwillig und einvernehmlich einigen.

Q: Kann ich als Inhaber von SEPs, die einer FRAND-Selbstverpflichtung unterliegen, von einem
potenziellen Lizenznehmer verlangen, eine Lizenz sowohl fiir meine SEPs als auch fiir Nicht-SEPs zu
erwerben?

Die Parteien konnen sich freiwillig und einvernehmlich auf eine Lizenz fir SEPs und Nicht-SEPs
einigen. Es ist jedoch unangemessen, dass ein Lizenzgeber eine Lizenzerteilung an den fiir den
Lizenznehmer anwendbaren SEPs mit der Auflage ,,verbindet” oder anderweitig an eine Bedingung
kniipft, dass der Lizenznehmer eine Lizenz an einem anderen Teil des Patentportfolios des
Lizenzgebers (Nicht-SEPs) akzeptiert und bezahlt, selbst wenn diese anderen Patente als auf das
Produkt des Lizenznehmers oder fur die Umsetzung des Standards anwendbar angesehen werden.

Q: Welche Bedeutung haben Transparenz und Vorhersehbarkeit fir den Standardisierungs- und SEP-
Lizensierungsprozess?

Transparenz bei der SEP-Lizensierung beginnt mit dem Standardisierungsprozess. Eine solche
Transparenz, wie sie von vielen SDO-Richtlinien gefordert wird, kann (1) das Risiko von
Beschrankungen des geistigen Eigentums verringern, die den Standardisierungsprozess
maoglicherweise blockieren, (2) den SDO-Beteiligten die Bewertung und Auswahl von Technologien
waéhrend der Erarbeitung eines Standards ermdglichen und (3) den SDO-Beteiligten helfen, potenzielle
Risiken und Kosten der Unterstlitzung eines bestimmten Standards zu beurteilen.

Auch im Rahmen der SEP-Lizenzverhandlungen ist Transparenz von Bedeutung. Um fair und

transparent beurteilen zu koénnen, ob ein Lizensierungsvorschlag FRAND-konform ist, sollte ein
potenzieller Lizenznehmer berechtigt sein, ohne Vorbedingungen oder Geheimhaltungsvorgaben

55



881
882

883

884
885
886
887
888
889
890

891

892
893
894
895
896
897

898
899
900
901

902
903

904
905
906

907

908
909
910

911

912
913
914
915
916
917
918
919

E DIN 95000:2018-125

Einzelheiten (ber die angebliche Grundlage und Unterstutzung der SEP-Lizenzbedingungen des
Patentinhabers zu erfahren.

Q: Welche Angaben sollte ein SEP-Inhaber machen, wenn er eine FRAND-Lizenz anbietet?

Ein SEP-Inhaber sollte die grundlegenden Informationen bereitstellen, um beurteilen zu kénnen, ob
die fraglichen Produkte glltige Patentrechte verletzen. Dazu gehoren ublicherweise eine Liste der
geltend gemachten Patente, eine detaillierte Spezifikation (z.B. Claim Charts), die beschreibt, wie die
Patente angeblich durch die Produkte verletzt werden, die den Standard implementieren, sowie weitere
relevante Informationen, die der potenzielle Lizenznehmer bendtigt, um Anspriche wegen
Patentverletzung, Ungultigkeit und Wesentlichkeit beurteilen und die vorgeschlagene Bewertung
einschétzen zu kénnen.

Q: Konnen Informationen dieser Art nur im Rahmen der NDA zur Verfligung gestellt werden?

Die Parteien konnen freiwillig und gegenseitig eine weitgehende Geheimhaltung bei
Lizenzverhandlungen vereinbaren und so einen oder alle Aspekte ihrer Gespréache schiitzen. Aber im
Allgemeinen ist keine Partei verpflichtet, eine NDA zum Zwecke der SEP-Lizenzverhandlungen
einzugehen, und es sollte keine Sanktionen gegen eine Partei geben, die sich gegen eine NDA
entscheidet.. So sollte beispielsweise die Entscheidung, keine NDA einzugehen, keine der Parteien
LHunwillig® machen.

Ein potenzieller Lizenznehmer sollte berechtigt sein, vom SEP-Inhaber ohne Vorbedingungen oder
Geheimhaltungsvorgaben volle Transparenz tber die angebliche Grundlage und Unterstiitzung der
SEP-Lizenzbedingungen des Patentinhabers zu erhalten. Spezifische Informationen, die
aufgenommen werden sollten, sind in Anhang B dieses CWA enthalten.

Q: Was passiert, wenn ein SEP-Inhaber sein Patent, fir das er eine FRAND-Selbstverpflichtung
eingegangen ist, an einen anderen Inhaber Gbertragt?

Wenn ein SEP verkauft wird, sollte ein FRAND-Versprechen auf den Erwerber (ibertragen werden..
Wird ein FRAND-belastetes SEP ubertragen, missen der Ersterwerber und alle nachfolgenden
Erwerber an die FRAND-Selbstverpflichtung gebunden bleiben.

Q: Was sind die relevanten Uberlegungen bei SEP-Lizenzverhandlungen?

Fur einen typischen SEP-Lizenzverhandlungsprozess gibt es keine ,,Einheitslosung®. Man sollte
verniinftig handeln und bei allen Interaktionen fair und offen sein. Darliber hinaus gibt es eine Reihe
von Grundsétzen, die berticksichtigt werden sollten, wie in Abschnitt 3 des CWA beschrieben.

Q: Wie lange dauert eine SEP-Lizenzverhandlung?

Das kann unterschiedlich lange dauern — viele Monate oder sogar Jahre. Die Zeitplanung bei
Verhandlungen hangt von vielen Faktoren ab, darunter beispielsweise der Grof3e des relevanten SEP-
Portfolios, der Komplexitdt der Produkte/Technologien, der Sorgfalt des Lizenzgebers bei der
Bereitstellung der erforderlichen Informationen und anderen Faktoren. In komplexeren Fallen kdnnen
erhebliche Anstrengungen und Zeitaufwand erforderlich sein, um das bereitgestellte
Informationsmaterial zu priifen und zu verstehen. FRAND-Verhandlungen kdnnen daher viel Zeit in
Anspruch nehmen, und es gibt keinen allgemeinguiltigen Zeitrahmen fir die Lizensierung. Versuche,
in einer Verhandlung einseitig unangemessene Zeitvorgaben entweder durch den Lizenzgeber oder
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den Lizenznehmer festzulegen, sollten vermieden werden. Solange sich die Parteien vernunftig
verhalten, sollte der Zeitplan flr die Verhandlungen kein Streitpunkt sein.

Q: Wie kann man einen Konflikt zwischen einem SEP-Inhaber und einem potenziellen Lizenznehmer
l6sen?

Im Streitfall konnen die Parteien Gbliche Anspriiche und Einwendungen vor den nationalen Gerichten
geltend machen oder sich gegenseitig und freiwillig auf eine alternative Streitbeilegung (Alternative
Dispute Resolution: ,,ADR®) einigen. Solche FRAND-KIagen, einschlieBlich ADR, kdnnen
Vertragsrechte, Patentrechte, Wettbewerbsrechte ud/oder andere Rechtsanspriiche betreffen.

Q: Was sind SEP-Patentpools, und was sind die relevanten Uberlegungen bei der Lizensierung von
SEP-Patentpools?

Ein SEP-Patentpool ist ein Zusammenschluss mehrerer SEPs (oder angeblicher SEPs), die
verschiedenen Unternehmen gehéren und die fiir einen bestimmten Standard relevant sind, mit dem
Ziel, eine einzelne Lizenz fur eine Gruppe von Patenten anzubieten. Die Pool-Lizensierung kann fur
Unternehmen eine attraktive, freiwillige Alternative sein, da sie Kosten und Verwaltungsaufwand
reduziert. Anstatt Patente separat von verschiedenen Unternehmen lizensieren zu lassen, kann bei der
Pool-Lizensierung fiur eine gréRere Anzahl von Patenten eine einzelne Lizenz angeboten werden.
Jedoch steht es sowohl dem Lizenzgeber als auch dem Lizenznehmer weiterhin frei, sich fir oder
gegen eine Pool-Lizensierung zu entscheiden. Die Weigerung einer Partei, einen Patentpool zu
akzeptieren oder eine einzelne Lizenz aus einem Pool zu erwerben, sollte nicht als Hinweis auf die
mangelnde Bereitschaft angesehen werden, eine SEP-Lizenz zu erteilen oder zu erwerben. Auch wenn
Patente, die in einem Pool enthalten sind, als SEPs betrachtet werden, kann daraus nicht geschlossen
werden, dass es sich tatséchlich um SEPs handelt. Wir verweisen auf Abschnitte 3.10 und 5.4 im
CWA fur weitere Details zur Lizenzierung von Patentpools.
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Anhang B - Dokumentation zu den Lizenzverhandlungen

Um gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen, sollte der SEP-Inhaber bereit sein, Informationen
zur Verfligung zu stellen, die es ermdglichen, dass die Verhandlungen zwischen den Parteien auf einer
gemeinsamen Informationsgrundlage gefuhrt werden. Da der SEP-Inhaber in der Regel Uber weitaus
mehr Informationen Uber die relevanten Patente, ihre Geschichte, Lizenzen und andere fiir die
Beurteilung der Patentanwendbarkeit und der FRAND-Begriffe relevante Sachverhalte verfugt, muss
er die Informationen und Dokumente zur Verfugung stellen, die flr die Beurteilung von Anspriichen
und Lizenzangeboten durch den potenziellen Lizenznehmer relevant sind. Jeder potenzielle
Lizenznehmer sollte sich eine gesunde Skepsis bewahren und die vom SEP-Inhaber bereitgestellten
Informationen Uberprifen, insbesondere offentlich zugéngliche Informationen.

Dieser Anhang enthéalt eine Ubersicht der Informationen und Dokumente, die iiblicherweise von einem
potenziellen Lizenznehmer ben6tigt werden, um ein Lizenzangebot zu bewerten, einschlieBlich:

1) grundlegende Informationen, die immer freiwillig und proaktiv vom SEP-Inhaber zur
Verfligung gestellt werden sollten;

2) Informationen, die auf Anfrage des potenziellen Lizenznehmers zur Verfligung gestellt
werden sollten;

3) zusétzliche Informationen, die zur Verfugung gestellt werden sollten, wenn die fraglichen
SEPs Patente beinhalten, die in einem Lizenzprogramm oder Patentpool enthalten sind oder
waren.

Diese Ubersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollstandigkeit; je nach Einzelfall kénnen zusatzliche
Informationen fiir eine faire Verhandlung erforderlich oder hilfreich sein.

a) Die folgenden Informationen sollten immer freiwillig und proaktiv vom SEP-Inhaber
bereitgestellt werden:

— Eine Tabelle oder dhnliche funktionelle Ubersicht der Patente, die der SEP-Inhaber fiir wesentlich
hélt und lizensieren mochte (die ,,wesentlichen Patente*), mit Einzelheiten zu:

— Patenttitel;

— Patentnummern;

— Erfinder;

— Originalbewerber;

— Territorium;

— welche Patente zu welcher Patentfamilie gehdren;
— Prioritatsdaten; und

— Verfallsdaten.
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1976 ~ — Informationen Uber:

1977 — alle zuvor entschiedenen oder laufenden Nichtigkeitsverfahren, Rechtsstreitigkeiten, die
1978 Feststellung der Nichtverletzung oder Feststellungen von Kartell- oder Wettbewerbsbehérden
1979 im Zusammenhang mit den betreffenden Patenten;

1980 — den aktuellen Stand der Jahresgebuihren des Patentamtes fiir jedes der wesentlichen Patente;
1981 und

1982 — ob der SEP-Inhaber die Lizenzbedingungen auf der Grundlage eines dauerhaften VVorhabens
1983 (d.h. eines Vorhabens, das Bestand hat und nicht durch den Abschluss einer anderen Lizenz
1984 freigegeben wird) aushandelt, nach der die vorgeschlagenen Lizenzgebihren den FRAND-
1985 Selbstverpflichtungen des SEP-Inhabers und der seiner Vertreter entsprechen und jede
1986 erzielbare Vereinbarung oder Lizenz von diesem Vorhaben abhéngig ist.

1987 — Ausreichende Informationen, die es dem potenziellen Lizenznehmer ermdglichen, die Verletzung
1988 der fraglichen Patente durch seine Produkte zu beurteilen. Zu diesem Zweck sollte der SEP-
1989 Inhaber ausreichend detaillierte Anspruchstabellen zur Verfligung stellen, zusammen mit:

1990 — Angaben dariber, ob die Merkmale in dem Standard zu den wesentlichen Patenten optional
1991 oder obligatorisch sind,;

1992 — Informationen, die in der Lizensierungserklarung enthalten sind, vorzugsweise in einer der
1993 oben genannten Anspruchstabellen;

1994 — Auf Wunsch des potenziellen Lizenznehmers sollte dies erganzt werden durch:

1995 — die IPR-Politik der jeweiligen SDO (einschlieBlich der geltenden Versionen der IPR-Politik,
1996 die fur die diskutierten Patente relevant sind); und

1997 — Einzelheiten zu den FRAND-Selbstverpflichtungen, die der Patentinhaber gegentiber der SDO
1998 eingegangen ist (z.B. eine Kopie der eingereichten Zuverléssigkeitserklarung oder
1999 gegebenenfalls eine Patentschrift).

2000 — Vollstdandige Angaben dartiber, wie das vorgeschlagene FRAND-Lizenzgebiihrenangebot
2001 berechnet wurde, mdglicherweise nur insoweit geandert wurde, wie dies zur Einhaltung von
2002 Geheimhaltungsverpflichtungen aus NDA-Verpflichtungen Dritter unbedingt erforderlich ist. Die
2003 Offenlegung sollte Folgendes umfassen, ist aber nicht darauf beschrénkt:

2004 — Angaben daruber, auf welcher Grundlage die Lizenzgebihr berechnet wurde, einschlieBlich
2005 der vom Angebot abgedeckten Standards, und wenn es unterschiedliche Standards gibt,
2006 warum und wie sie sich im FRAND-Angebot widerspiegeln);

2007 — Einzelheiten zur Berechnungsmethode, einschlieRlich Angaben dazu, warum die Lizenzbasis
2008 und -Berechnung angemessen sind;

2009 — Angaben zu vergleichbaren Lizenzbedingungen Dritter, die der SEP-Inhaber fiir vergleichbar
2010 halt.
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Auf Anfrage und nach Auffassung des SEP-Inhabers sollte dies durch Informationen Uber die
Normenlandschaft erganzt werden, einschlieBlich einer Erklarung tber den angeblichen Anteil des
SEP-Inhabers an dieser Landschaft.

b)

60

Wenn bereits gehaltene SEPs, die fir die an der Verhandlung beteiligten Standards relevant sind,
vom SEP-Inhaber auf andere Unternehmen ubertragen wurden, sollte eine Liste mit allen
relevanten SEPs vorgelegt werden, die zuvor fiir die fraglichen Standards und die derzeit
beteiligten Parteien gehalten wurden. Auf Anfrage sollte dies durch folgende Informationen
erganzt werden

— die Identitit des Kaufers, Abtretungsempfingers, Ubernehmers oder ausschlieRlichen
Lizenznehmers; und

— ob und wie sich die Veranderung des Patentportfolios des aktuellen Patentinhabers in der
Lizenzgebuhr widerspiegelt.

Die folgenden zusatzlichen Informationen sollten auf Anfrage des potenziellen Lizenznehmers
zur Verfugung gestellt werden:

Bei einem grofRen Portfolio von Patenten kdnnen die Parteien vereinbaren, dass der SEP-Inhaber
dem Lizenznehmer eine beispielhafte Liste oder ,,Proud List* von Patenten zusenden kann, die die
Starke und Relevanz seines Portfolios von SEPs widerspiegelt (,,Schliisselpatente). In solchen
Féllen sollte der SEP-Inhaber eine Erklarung dartiber abgeben, warum er diese Schlisselpatente
gewdhlt hat, und vollstandige und genaue Angaben daruber machen, warum die Produkte des
zukunftigen Lizenznehmers angeblich gegen die Schlusselpatente verstolRen, einschlieBlich
Informationen dartiber, warum die Schlusselpatente auf das Produkt angewendet werden;

Erlauterungen und Informationen Uber:
— die Rechtekette vom Erstanmelder bis zum Patentinhaber;

— Jede Tatsache oder Angelegenheit, die eines der wesentlichen Patente ungultig machen kénnte
(z.B. Sachverhalte, die nach Auffassung anderer ein Patent ungultig oder potenziell ungultig
machen);

— ob die Lizenzvereinbarung vorsieht, dass sie bei einer Anderung der Lizenzgebiihren anbietet,
die  Bedingungen der Lizenzvereinbarung zu  aktualisieren, um ,gleiche
Wettbewerbsbedingungen fiir den Wettbewerb zwischen den SEP-Lizenznehmern
aufrechtzuerhalten;

— die Identitat der Lizenznehmer fir die in Rede stehenden Patente;

— ob der SEP-Inhaber Lizenzen von den direkten oder indirekten Lieferanten des potenziellen
Lizenznehmers eingeholt hat, vorausgesetzt der potenzielle Lizenznehmer offenbart dem SEP-
Inhaber die jeweiligen Lieferanten oder der SEP-Inhaber erhalt anderweitig Kenntnis von
diesen Lieferanten;

— ob der SEP-Inhaber bereit ist, den Lieferanten des potenziellen Lizenznehmers auf Anfrage
des Lieferanten Lizenzen zu erteilen;
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2049 — ob der SEP-Inhaber Lizenzen von den Kunden des potenziellen Lizenznehmers eingeholt hat,
2050 sofern der potenzielle Lizenznehmer die jeweiligen Kunden dem SEP-Inhaber offenbart oder
2051 der SEP-Inhaber anderweitig Kenntnis von diesen Kunden erhélt; und

2052 — ob die geltend gemachten Patente derzeit von einem Pool-Lizenzprogramm oder einem
2053 Patentpool (,,Patentpool) lizensiert oder zuvor zur Lizensierung angeboten wurden, und wenn
2054 ja, sollte der SEP-Inhaber weitere Einzelheiten angeben, wie z.B.:

2055 — die Identitét des Patentpools;

2056 — die Lizenzbedingungen des Patentpools.

2057 ¢) Die folgenden zuséatzlichen Informationen sollten bereitgestellt werden, wenn der Lizenzantrag
2058 von einem Patentpool gestellt wurde

2059 — Wurde die Lizenzanfrage von einem Lizenzprogramm oder Pooladministrator gestellt, sollte der
2060 Administrator stets den Umfang seiner Befugnisse zur Aushandlung der Lizenzbedingungen
2061 darlegen und dem potenziellen Lizenznehmer die folgenden Informationen liefern:

2062 — eine Liste der SEP-Inhaber im Patentpool;

2063 — Details zum Anteil der Patente, die von jedem SEP-Inhaber im Patentpool gehalten werden;
2064 — ldentitaten der Lizenznehmer des bisherigen Lizenzprogramms;

2065 — Eine Bestatigung, dass jeder SEP-Inhaber bereit ist, eine Lizenz fur die von ihm gehaltenen
2066 SEPs anzubieten, unabhangig von dem vorhandenen Pool; und

2067  die Erlauterungen und Informationen Uber Lieferanten und Kunden, wie in Abschnitt 3.10 oben
2068  aufgefihrt.

2069
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