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EINLEITUNG

Das Zusammenspiel zwischen Patenten und Standards ist wichtig fir Innovation und
Wachstum. Standards sorgen dafur, dass interoperable und sichere Technologien unter den
Unternehmen und Verbrauchern grofRe Verbreitung finden. Patente bieten Anreize fur
Forschung und Entwicklung und ermdglichen innovativen Unternehmen eine angemessene
Kapitalrendite. Standards® verweisen haufig auf Technologien, die durch Patente geschiitzt
sind. Ein Patent, das die fir einen Standard essenzielle Technologie schutzt, wird als
standardessenzielles Patent (SEP) bezeichnet. SEP schiitzen darum Technologien, die fiur die
Einhaltung technischer Standards sowie fur die Vermarktung von auf diesen Standards
basierenden Produkten wesentlich sind.

Mit Standards werden Innovationen und Wachstum in Europa unterstutzt und insbesondere
dafiir gesorgt, dass digitale Technologien, die die Grundlage des digitalen Binnenmarkts
bilden, interoperabel sind. So sind Computer, Smartphones oder Tablets tiber standardisierte
Technologien wie etwa Long Term Evolution (LTE), WLAN oder Bluetooth, die allesamt
durch SEP geschitzt sind, mit dem Internet oder anderen Geréten verbunden. Ohne die breite
Anwendléng solcher standardisierten Technologien ware diese Verbundféhigkeit nicht
maoglich.

In einer Zeit, in der sich alles um Vernetzung dreht, gewinnt die Interkonnektivitt noch mehr
an Bedeutung. Viele neue Produkte missen vernetzt werden, um Verbrauchern weitere
Produkte und Dienstleistungen (z. B. intelligente Haushaltsgerdte) anzubieten und far
europdische Unternehmen neue Geschéftsmaoglichkeiten zu schaffen.

Die Digitalisierung der Wirtschaft eréffnet der EU-Industrie groRartige Mdoglichkeiten. Das
geschétzte wirtschaftliche Potenzial von loT-Anwendungen in Gerdten fir Personen,
Haushalte, Buros, Fabriken, Baustellen, Einzelhandelsumgebungen, Stédte, Fahrzeuge und
den AuRenbereich wird sich bis 2025 in Industrielandern auf bis zu 9 Bio. EUR pro Jahr
belaufen.® Uber 110 Mrd. EUR Einnahmen pro Jahr kann die Digitalisierung von Produkten
und Dienstleistungen im Laufe der nachsten finf Jahre zur europdischen Wirtschaft
beitragen.* Die Kompatibilitat der vernetzten Gerdte und Systeme ist fur die volle
Ausschopfung dieses wirtschaftlichen Potenzials entscheidend. Ohne die durch Standards
ermdglichte Interoperabilitat konnten 40 % der potenziellen Vorteile von 10T-Systemen nicht
genutzt werden.®> Ohne die formale Normung und SEP gabe es zum Beispiel keine vernetzten
Fahrzeuge. Ferndiagnosen oder abgesetzte Operationen in abgelegenen Krankenhdusern oder
der Austausch von Patienteninformationen waren ebenfalls nicht moglich.

! In der Verordnung (EU) 1025/2012 zur europaischen Normung werden die Ausdriicke ,Norm* und ,technische
Spezifikation“ definiert. Im vorliegenden Dokument wird der Kirze halber der Ausdruck ,,Standard* fiir beide
Begriffe verwendet.

2 Zum Beispiel wiirde das Unternehmen X, das mit dem Internet iiber WLAN und LTE verbundene
Alarmanlagen fir Haushalte vertreibt, um den Verbrauchern eine verbesserte Sicherheit im Falle eines
Stromausfalls zu bieten, eine Lizenz fiir diese standardisierten Technologien benétigen.

* McKinsey, 2015. Siehe auch das von Prasident Juncker in Bezug auf 5G und das Internet der Dinge in der am
14.9.2016 gehaltenen Rede zur Lage der Union gesetzte Ziel.

* PricewaterhouseCoopers, 2015 und Boston Consulting Group, 2015. Siehe auch: https://ec.europa.eu/digital-
single-market/en/digitising-european-industry#usefullinks.

> Siehe McKinsey (2015).



-3- Drucksache 732/17

Patentinhaber ~ steuern  Technologie  zur  Entwicklung  von  Standards in
Standardisierungsorganisationen (Standard Developing Organisations, SDOs) bei. Sobald ein
Standard festgelegt wurde und sich die Inhaber der SEP dazu verpflichtet haben, sie zu fairen,
angemessenen und nicht diskriminierenden (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory —
FRAND) Bedingungen zu lizenzieren, sollte die vom Standard abgedeckte Technologie jedem
potenziellen Nutzer des Standards zur Verfugung stehen. Aus diesem Grund ist ein
reibungsloses Lizenzierungsverfahren unerldsslich, um einen fairen, angemessenen und nicht
diskriminierenden Zugang zu den standardisierten Technologien sicherzustellen und die
Patentinhaber zu entlohnen, sodass sie auch weiterhin in FUE- und Normungsaktivitaten
investieren. Dies wiederum ist fur die Entwicklung einer vernetzten Gesellschaft mafigeblich,
in der neue Marktteilnehmer jenseits der traditionellen IKT-Sektoren (Hersteller von
Haushaltsgeraten, vernetzten Autos usw.) Zugang zur standardisierten Technologie bendtigen.

Die Daten deuten jedoch darauf hin, dass die Lizenzierung und Durchsetzung von SEP nicht
reibungslos funktioniert und zu Konflikten fihren kann. Technologienutzer werfen SEP-
Inhabern vor, Gberhohte und auf schwachen Patentportfolios beruhende Lizenzgebihren zu
erheben und rechtliche Konsequenzen anzudrohen. Inhaber von SEP behaupten, dass
Technologienutzer von ihren Innovationen zum Nulltarif profitierten und bewusst Rechte des
geistigen Eigentums verletzten, ohne in gutem Glauben Lizenzverhandlungen zu fiihren.® Die
Probleme konnen in besonderer Schérfe zutage treten, wenn Akteure aus neuen Branchen, die
mit dem herkémmlichen IKT-Geschaft nicht vertraut sind, Zugang zu standardisierten
Technologien bendtigen. Streitigkeiten und Verzdgerungen bei den Verhandlungen zwischen
Technologienutzern und Inhabern kdnnen letztlich die flachendeckende Anwendung
standardisierter Schlusseltechnologien hinauszégern. Dadurch kann die Entwicklung
vernetzter Produkte in Europa behindert und schlieBlich die Wettbewerbsfahigkeit der EU-
Wirtschaft beeintrachtigt werden.

In ihrer Mitteilung vom April 2016 tber Schwerpunkte der IKT-Normung fiir den digitalen
Binnenmarkt’ benannte die Kommission drei wesentliche Bereiche, in denen das SEP-
Lizenzierungsumfeld verbessert werden kénnte: undurchsichtige Informationen beziglich der
Abhéangigkeit von SEP, unklare Bewertung patentierter Technologien, die auf Standards und
der FRAND-Definition beruhen, sowie der Unsicherheitsfaktor hinsichtlich der Durchsetzung
von SEP. Daruber hinaus sollte auch die Rolle von Open-Source-Communities bei der
Ausarbeitung von Standards untersucht werden.

In der EU bedarf es daher einer eindeutigen, ausgewogenen und verniinftigen Politik in Bezug
auf standardessenzielle Patente, um zur Entwicklung des Internets der Dinge beizutragen und
Europas Fihrungsrolle in diesem Zusammenhang wahrzunehmen.

Widerstreitende Interessen der Beteiligten in bestimmten Standardisierungsorganisationen
machen es diesen Organisationen unter Umstdnden schwer, zu derart komplexen
rechtspolitischen und das geistige Eigentum betreffenden Fragen effektiv zu beraten.
Initiativen zur Schaffung von Lizenzierungsplattformen auf diesem Gebiet befinden sich noch
im Anfangsstadium und wurden von den durchfuhrenden Akteuren (im Folgenden
»Anwender®), die angesichts der unsicheren derzeitigen regulatorischen Rahmenbedingungen

® Aus wirtschaftlicher Sicht steht viel auf dem Spiel: So belaufen sich die Lizenzeinnahmen fiir den 2G-, 3G-
und 4G-Standard auf etwa 18 Mrd. EUR pro Jahr (CRA 2016).

’ Die von der Kommission 2014 organisierte 6ffentliche Konsultation zeigt eindeutig, dass im Hinblick auf die
Herausforderungen und Lésungen beziglich des SEP-Umfelds Meinungsverschiedenheiten bestehen. Siehe
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7833.
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fur SEP durchaus zuruckhaltend sein kénnen und wenig Anreiz sehen, sich vor diesem
Hintergrund auf ein Geschéft einzulassen, noch nicht eingefihrt.

AuBerdem ist die Standardisierung von 5G und des Internets der Dinge ein Thema von
weltweiter Tragweite. Die europaische Industrie nimmt auf globalen Mérkten in vielen
Sektoren eine fihrende Stellung ein. Die Kommission stellt fest, dass die européische
Normung im globalen Kontext eine wichtige Rolle spielt.?

Die Kommission ist daher der Ansicht, dass dringend zentrale Grundsétze festgelegt werden
missen, die ausgewogene, reibungslose und vorhersehbare Rahmenbedingungen fur SEP
fordern. Diese zentralen Grundsatze spiegeln zwei wesentliche Ziele wider: die Schaffung
von Anreizen fur die Entwicklung und Aufnahme von Spitzentechnologien in Standards durch
die Sicherstellung einer fairen und angemessenen Vergltung dieser Beitrdge sowie die
Gewdhrleistung einer reibungslosen und weiten Verbreitung standardisierter Technologien
auf der Grundlage fairer Zugangsvoraussetzungen. Eine ausgewogene und erfolgreiche Politik
in Bezug auf die SEP-Lizenzvergabe sollte Start-up-Unternehmen in Europa dienen, indem
diese Zugang zu Produkten und Dienstleistungen erhalten, die auf der leistungsfahigsten
standardisierten Technologie basieren.

Diese Mitteilung appelliert an die Verantwortung aller Akteure im SEP-Lizenzierungsumfeld,
und alle Interessentréger sind angehalten, dazu beizutragen, dass dieses Rahmenwerk in der
Praxis funktioniert. Mit dieser Mitteilung soll keine Aussage Uber die Rechtslage getroffen
werden; die Auslegung des EU-Rechts durch den Gerichtshof der Européischen Union
(EuGH) bleibt unberihrt. Diese Mitteilung stellt fur die Kommission keine Verpflichtung
hinsichtlich der Anwendung von EU-Wettbewerbsvorschriften, insbesondere der Artikel 101
und 102 des Vertrags tiber die Arbeitsweise der Europdischen Union (AEUV), dar.

1. ERHOHUNG DER TRANSPARENZ IN BEZUG AUF DIE ABHANGIGKEIT VON SEP

Informationen (ber das Bestehen, den Umfang und die Relevanz von standardessenziellen
Patenten sind entscheidend fiir faire Lizenzverhandlungen sowie flr die Befahigung der
potenziellen Nutzer eines Standards, das AusmaR ihrer Abhdngigkeit von SEP zu erkennen
und notwendige Lizenzpartner zu ermitteln. Allerdings sind zurzeit die einzigen fir Nutzer
zuganglichen Informationen Uber SEP in von Standardisierungsorganisationen gepflegten
Patentdatenbanken enthalten, denen es gegebenenfalls an Transparenz mangelt. Diese
Situation erschwert es inshesondere Start-up-Unternehmen und KMU, (ber Lizenzierungen
zu verhandeln und Risiken im Zusammenhang mit SEP friihzeitig zu erkennen. Das primare
Ziel von Anmeldungen besteht darin, gegeniber einer Standardisierungsorganisation und
allen Dritten zu versichern, dass die Technologie fir Nutzer zuganglich sein wird, in der
Regel im Rahmen einer Verpflichtung zur Vergabe von Lizenzen zu fairen, angemessenen
und nicht diskriminierenden Bedingungen.

In den Datenbanken der Standardisierungsorganisationen konnen fir einen einzigen Standard
Zehntausende SEP erfasst sein, Tendenz steigend.® Die Anmeldungen basieren auf einer
Selbsteinschatzung des Patentinhabers und werden hinsichtlich der Essenzialitdt des

& Beim ETSI angemeldete Patente machen 70 % der weltweiten SEP aus (IPlytics, 2017).

°® Zum Beispiel wurden Uber 23500 Patente als fir den GSM-Standard (Global System for Mobile
Communication) sowie die im Europdischen Institut fir Telekommunikationsnormen (ETSI) entwickelten 3G-
oder UMTS-Standards (Universelles mobiles Telekommunikationssystem) essenziell erklart. Diese Standards
gelten fiir alle Smartphones und Gerdte mit Mobilfunkverbindung. Weitere Zahlen kénnen den Dokumenten
,Landscaping Study on SEPs“, IPlytics (2017) und ,,Patents and Standards: A Modern Framework for IPR-
Based Standardization*, ECSIP (2014) entnommen werden.
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angemeldeten Patents nicht Uberprift; eine Weiterentwicklung des Patents im Laufe des
Standardisierungsverfahrens ist moglich. Ferner berichten Interessentrager, dass Lizenzgeber
ihre Anspriiche selbst in konkreten Lizenzverhandlungen nicht mit préziseren Informationen
untermauern kénnen. Besonders unbefriedigend ist dies im Zusammenhang mit dem Internet
der Dinge, wo neue Akteure mit wenig Erfahrung auf dem Gebiet der SEP-Lizenzvergabe
fortlaufend auf den Konnektivitatsmarkt drangen. Die Kommission ist deshalb der Meinung,
dass MaRRnahmen wie die im Folgenden dargestellten notwendig sind, um die Informationen
uber SEP zu verbessern.

1.1. VERBESSERUNG DER QUALITAT UND ZUGANGLICHKEIT DER IN SDO-
DATENBANKEN GESPEICHERTEN INFORMATIONEN

Die Kommission ist der Auffassung, dass Standardisierungsorganisationen zur Unterstiitzung
des SEP-Lizenzierungsrahmens in ihren Datenbanken detaillierte Informationen bereitstellen
sollten. Zwar enthalten SDO-Datenbanken groRe Mengen an Anmeldungsdaten'®, aber sie
bieten interessierten Parteien oftmals keinen barrierefreien Zugang und lassen wesentliche
Qualitatsmerkmale vermissen. Die Kommission vertritt darum den Standpunkt, dass die
Qualitat und Zuganglichkeit der Datenbanken verbessert werden sollte.** Zunéchst sollten die
Daten Uber benutzerfreundliche Schnittstellen leicht zugédnglich sein, sowohl fir
Patentinhaber und Anwender als auch fur Dritte. Alle angegebenen Informationen sollten
anhand der einschldagigen Standardisierungsprojekte abrufbar sein, was auch bedeuten kann,
dass historische Daten in aktuelle Formate umgewandelt werden missen. Im Zuge von
Quialitatsprozessen sollten auch Doppelerfassungen und andere offensichtliche Fehler
behoben werden. SchlieBlich sollte es eine Verknlpfung mit den Datenbanken der
Patentamter geben; dies beinhaltet auch Aktualisierungen des Patentstatus sowie der
Inhaberschaft und ihrer Ubertragung. Die Arbeiten zur Verbesserung der Datenbanken
missen mit einer strengeren Prifung hinsichtlich der Einhaltung der in aktuellen SDO-
Richtlinien definierten Meldepflichten einhergehen, um unvollstdndige Anmeldungen zu
vermeiden.*?

1.2. ENTWICKLUNG EINES INFORMATIONSINSTRUMENTS ZUR ERLEICHTERUNG VON
LIZENZVERHANDLUNGEN

Die Kommission stellt fest, dass das derzeitige = Anmeldungssystem in
Standardisierungsorganisationen den Prozess der Festlegung technischer Standards unterstutzt
und nicht auf die zukinftige Lizenzierung standardessenzieller Patente ausgerichtet ist. Klar
ist jedoch, dass es sich netto auszahlt, die aktuelle Praxis und den Zweck von Anmeldungen
und Datenbanken auf die Schaffung neuer Transparenzinstrumente auszudehnen, die
unbeschadet ihrer Hauptfunktion die Lizenzverhandlungen erheblich erleichtern konnen.
VerhaltnisméaRigkeitserwagungen sind in diesem Zusammenhang entscheidend. Zwar sollte
eine Ubermé&Rige Belastung der Interessentrdger vermieden werden, doch es ist zu
berucksichtigen, dass Patentinhaber in konkreten Lizenzverhandlungen zwangslaufig
gegentiber den SEP-Nutzern begriinden missen, warum Patente aus dem Portfolio der

1% Manche Standardisierungsorganisationen verlangen bestimmte Patentoffenlegungen fiir die Anerkennung des
entsprechenden Nutzens, wahrend andere pauschale Anmeldungen erlauben. Dieser Abschnitt der Mitteilung
bezieht sich auf Standardisierungsorganisationen, die spezifische Patentoffenlegungen fordern.

! Siehe beispielsweise das Langzeitprojekt ,,DARE* zur Verbesserung der ETSI-Datenbank.

12 Néhere Einzelheiten finden Sie im zusammenfassenden Bericht tiber die von der GD Binnenmarkt, Industrie,
Unternehmertum und KMU 2015 organisierte offentliche Konsultation;
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/14482/attachments/1/translations/en/renditions/native.
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Patentinhaber fiir den Standard essenziell sind oder inwiefern diese Patente verletzt werden.*?
Die Kommission ist daher der Ansicht, dass vorgeschlagene allmahliche Verbesserungen in
Bezug auf die Kostenkontrolle die Transaktionskosten wéhrend der Lizenzverhandlungen
sowie die Verletzungsrisiken insgesamt deutlich verringern kénnen und somit beiden
Verhandlungsparteien zugutekommen.**

1.2.1. Aktuellere und prazisere Anmeldungen

Anmeldungen erfolgen in einem frilhen Stadium des Normungsprozesses und werden spater
in der Regel nicht mehr Uberprift. Die in Normungsverhandlungen vorgeschlagenen
technischen Ldsungen werden jedoch bis zur Vereinbarung des endgultigen Standards
weiterentwickelt.*> Wahrend der GroRteil der Anmeldungen auf Patentanmeldungen entfallt,
koénnen sich die Patentanspriiche im Rahmen des endgltigen Patents, das nach Annahme des
Standards gewéhrt wird, betréchtlich unterscheiden, da sich ihr Inhalt im Laufe des
Erteilungsverfahrens gegebenenfalls dndert.*® Darum sollten die Rechteinhaber die Relevanz
ihrer Anmeldungen zum Zeitpunkt der Annahme des endgultigen Standards (und
nachfolgender wesentlicher Uberarbeitungen) sowie bei einer endgiiltigen Entscheidung zur
Erteilung eines Patents prifen.

Die Anmeldungen sollten zudem genug Informationen enthalten, damit die Abhdngigkeit von
Patenten beurteilt werden kann. Die Patentinhaber sollten zumindest auf den Abschnitt des fir
das SEP relevanten Standards verweisen und auf die Verbindung zur Patentfamilie Bezug
nehmen. In den Anmeldungen sollte aulRerdem ein Ansprechpartner fir den
Inhaber/Lizenzgeber des angemeldeten SEP klar benannt sein.

Schlief3lich ist noch anzumerken, dass SEP fur Schlisseltechnologien hdufiger Gegenstand
von Gerichtsverfahren sind.” Entsprechende Angaben sind fiir alle interessierten
Lizenznehmer relevant und konnen eine Rolle dabei spielen, die Mdglichkeit kinftiger
Rechtsstreitigkeiten einzuddmmen. Die Standardisierungsorganisationen sollten den
Patentinhabern und Technologienutzern deshalb die Mdglichkeit und den Anreiz bieten, den
Fallbezug und die wichtigsten Ergebnisse endgultiger Entscheidungen zu angemeldeten SEP,
ob positiv oder negativ, zu melden (auch im Hinblick auf den essenziellen Charakter und die
Rechtsbestandigkeit eines Patents). Da Unternehmen normalerweise nur wegen weniger
wertvoller Patente innerhalb eines Portfolios Prozesse fiihren und sowohl die Patentinhaber
als auch die Nutzer ein Interesse an der Meldung von ihnen zugutekommenden
Entscheidungen haben dirften, wére die mit dieser MaRnahme einhergehende Belastung
begrenzt.

1.2.2. Prifungen der Essenzialitat

Die Daten lassen das Risiko breit gestreuter Uberdeklarationen erkennen und untermauern
eindeutig die Forderung nach einer grofieren Zuverlassigkeit hinsichtlich der Essenzialitét von

13 Siehe CRA (2016).

1 Sjehe Abschnitt 3 unten fiir weitere Informationen zur wirksamen Durchsetzung.

15 Zum Beispiel darf ein urspriinglich fiir eine infrage kommende Technologie angemeldetes potenzielles Patent
oder eine Patentanmeldung nicht im freigegebenen Standard beibehalten werden, oder die Patentanmeldung kann
wahrend des Erteilungsverfahrens tberarbeitet werden.

1650 werden 71 % der SEP, die bei bedeutenden Standardisierungsorganisationen (73 % beim ETSI) angemeldet
werden, erst nach der Freigabe des Standards erteilt (IPlytics, 2017).

17 Siehe ECSIP (2014).
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SEP.!® Interessentrager berichten, dass erfasste Anmeldungen in den Verhandlungen mit
Lizenznehmern eine faktische Vermutung der Essenzialitat bewirken.'® Dieses Szenario
bedeutet fir jeden zum Erwerb einer Lizenz bereiten Verhandlungspartner, vor allem KMU
und Start-up-Unternehmen, eine immense Belastung, da in den Lizenzverhandlungen die
Essenzialitat einer Vielzahl von SEP Uberprift werden muss.

Aus diesem Grund missen Essenzialitdtsanspriiche verstarkt einer genauen Untersuchung
unterzogen werden. Dafiir misste die Uberpriifung zum richtigen Zeitpunkt durch einen
unabhéngigen Dritten, der Uber technische Fahigkeiten verfiigt und auf dem Markt anerkannt
ist, erfolgen. Die Einfuhrung eines solchen Priferfordernisses in Bezug auf SEP muss vor
diesem Hintergrund gegen die Kosten abgewogen werden.?’ Mithilfe eines schrittweisen
Ansatzes, nach dem Kontrollen auf Wunsch der Rechteinhaber oder der potenziellen Nutzer
stattfinden und die Grindlichkeit der Kontrollen abgestimmt sowie die Prifungen auf ein
Patent innerhalb einer Patentfamilie und auf Stichproben beschrénkt werden, kénnte fur diese
MaRnahme jedoch das richtige Kosten/Nutzen-Verhaltnis sichergestellt werden.*

1.2.3. Umsetzungsmethoden

Zwar ist diese erhohte Transparenz eindeutig von Vorteil, doch muss die damit verbundene
Belastung verhaltnismaRig bleiben. Die MaRnahmen konnten daher stufenweise ausgedehnt
und nur auf neue und zentrale Standards wie etwa 5G angewandt werden.

Im ersten Schritt konnte die Wertschatzung aufseiten der Interessentrager fur die erhohte
Transparenz mit Anreizen gefdrdert werden, z. B. mit einer Bescheinigung, dass ihre
angemeldeten SEP-Portfolios den Transparenzkriterien entsprechen. Diese Bescheinigung
konnte spater in Lizenzverhandlungen und Rechtsstreitigkeiten herangezogen werden. Aus
einer aktuellen Studie, die fir die Kommission durchgefihrt wurde, geht ferner hervor, dass
Standardisierungsorganisationen gegebenenfalls die Einfiihrung (moderater) Gebihren fiir die
Bestatigung von SEP-Anmeldungen nach Freigabe des Standards und Erteilung der Patente in
Erwdgung ziehen, um SEP-Inhabern einen Anreiz zu bieten, lediglich relevante Anmeldungen
zu iiberarbeiten und aufrechtzuerhalten.?

Bei der Erwégung von Essenzialitatsprufungen koénnten die Patentdmter durchaus als
natlrliche Kandidaten fur die Nutzung von Synergien und die Reduzierung von Kosten
infrage kommen.? Die Kommission wird eine weitere Untersuchung hinsichtlich der
Durchfihrbarkeit von  Essenzialitatsprifungen  unterstiitzen, um  wirksame und
verhaltnismaRige Losungen zu garantieren. Abhdngig vom Ergebnis dieses Projekts kdnnte
ein unabhéngiges européisches Organ mit der Aufgabe betraut werden, den essenziellen
Charakter von SEP zu beurteilen.

Die Kommission:

- fordert die Standardisierungsorganisationen auf, dringend dafiir zu sorgen, dass ihre
Datenbanken den oben beschriebenen Hauptqualitdtsmerkmalen entsprechen, und wird

8 Siehe IPlytics (2017) und CRA (2016) sowie die Zusammenfassung der GD Binnenmarkt, Industrie,
Unternehmertum und KMU beziglich der 6ffentlichen Konsultation zu SEP (2015).

9 Eine Reihe von Studien zu verschiedenen Schliisseltechnologien zeigt, dass sich bei sorgfaltiger Priifung nur
10 % bis 50 % der angemeldeten Patente als essenziell herausstellen (CRA, 2016 und IPlytics, 2017).

? Die Kosten filr Essenzialitatspriifungen sind im Vergleich zu den Lizenzeinnahmen fiir Schliisseltechnologien
zu vernachlassigen (siehe CRA, 2016).

2L vgl. die Kosten/Nutzen-Analyse in IPlytics (2017).

%2 Siehe CRA (2016).

% Siehe IPIytics (2017).
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gemeinsam mit den Standardisierungsorganisationen an der Vereinfachung dieses Prozesses
arbeiten;

- fordert die Standardisierungsorganisationen auf, das derzeitige Anmeldungssystem in ein
Instrument zu Uberflihren, das aktuellere und prazisere Informationen zu SEP liefert, und
wird gemeinsam mit den Standardisierungsorganisationen an der Vereinfachung dieses
Prozesses arbeiten;

- ist der Meinung, dass die angemeldeten SEP einer belastbaren Prifung ihrer Essenzialitat
fir einen Standard unterzogen werden sollten, und wird ein Pilotprojekt fir SEP in
ausgewahlten  Technologien einleiten, um die Einfihrung eines geeigneten
Kontrollmechanismus zu erleichtern.

2. ALLGEMEINE GRUNDSATZE IM HINBLICK AUF FRAND-L1ZENZBEDINGUNGEN FUR
STANDARDESSENZIELLE PATENTE

Die Kommission ist der Ansicht, dass die Parteien im Zuge von im guten Glauben gefiihrten
Verhandlungen am besten in der Lage sind, ein gemeinsames Verstdndnis davon zu
entwickeln, was faire Lizenzbedingungen und faire Gebihrensatze sind. Derzeit wird die
Lizenzvergabe durch unklare und voneinander abweichende Auslegungen des Ausdrucks
FRAND behindert. Die Debatte entziindet sich insbesondere am  Thema
Bewertungsgrundsétze. Unterschiedliche Ansichten und Rechtsstreitigkeiten bezuglich des
Risikos, das mit einer nach FRAND-Grundsétzen erfolgenden Lizenzierung einhergeht,
verzogern die Ubernahme neuer Technologien, Standardisierungsprozesse und die Einfiihrung
des Internets der Dinge in Europa. Daher halt die Kommission die Festlegung einer ersten
Sammlung von Schlisselhinweisen beziglich des FRAND-Konzepts fir notwendig und
nltzlich, um flr ein stabileres Lizenzierungsumfeld zu sorgen, den Parteien eine
Orientierungshilfe bei ihren Verhandlungen zu bieten und die Anzahl der Rechtsstreitigkeiten
zu verringern.

Die nachstehend aufgefiihrten Orientierungspunkte basieren auf den Ergebnissen einer
dffentlichen Konsultation?*, einer Analyse bewahrter Verfahren®, Studien?® und nationaler
Rechtsprechung?’. Die Kommission fordert die Interessentrager dazu auf, untereinander und
mit der Kommission in Dialog zu treten, um weitere Kldrung zu erzielen und
empfehlenswerte Verfahren zu entwickeln. Die Kommission wird die erreichten Fortschritte
uberwachen und bei Bedarf ergdnzende MaRnahmen zur FRAND-orientierten Lizenzvergabe
ergreifen.

2.1. GRUNDSATZE DER LIZENZVERGABE

Der EuGH bestétigte, dass eine ,,Zusage, Lizenzen zu FRAND-Bedingungen zu erteilen, bei
Dritten die berechtigte Erwartung weckt, dass der Inhaber des SEP ihnen tatsachlich Lizenzen
zu diesen Bedingungen gewahren wird“?.

Beide Parteien missen willens sein, in gutem Glauben Verhandlungen zu fuhren mit dem
Ziel, Lizenzbedingungen festzuschreiben, die fair, angemessen und nicht diskriminierend

% Public Consultation on Patents and Standards: A Modern Framework for Standardisation Involving
Intellectual Property Rights.

% |icensing Terms of Standard Essential Patents: A Comprehensive Analysis of Cases, JRC 2017.

% Study on Transparency, Predictability and Efficiency of SDO-Based Standardization and SEP Licensing,
verodffentlicht am: 12.12.2016 (CRA-Studie).

%" Siehe inshesondere Unwired Planet/Huawei [2017] EWHC 711 (Pat).

%8 Rechtssache C-170/13 Huawei Technologies, EU:C:2015:477, Rn. 53.
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sind. In gutem Glauben verhandelnde Parteien einer SEP-Lizenzvereinbarung sind am ehesten
in der Lage, die fir ihre jeweilige Situation geeignetsten FRAND-Bedingungen zu
bestimmen.

EffizienzUberlegungen, auf beiden Seiten verninftige Erwartungen in Bezug auf
Lizenzgebiihren und die Erleichterung der Ubernahme durch die Anwender zur Forderung
einer weiten Verbreitung des Standards sollten bertcksichtigt werden. In dieser Hinsicht ist zu
betonen, dass es keine allgemeingiiltige Antwort auf die Frage gibt, was unter FRAND zu
verstehen ist: Was als fair und angemessen erachtet werden kann, unterscheidet sich von
Sektor zu Sektor und im Laufe der Zeit. Aus diesem Grund ermutigt die Kommission die
Interessentrager,  branchenspezifische  Gesprache zu  fuhren, um  gemeinsame
Lizenzierungsverfahren zu vereinbaren, die auf den in dieser Mitteilung dargestellten
Grundsétzen beruhen.

Die Kommission kommt zu dem Schluss, dass die folgenden Grundsatze der Bewertung
geistigen Eigentums beachtet werden sollten:

e Die Lizenzbedingungen missen eindeutig mit dem wirtschaftlichen Wert der
patentierten Technologie in Zusammenhang stehen. Dieser Wert muss sich vorrangig
auf die Technologie selbst beziehen; dabei sollten in der Regel keine Elemente
beriicksichtigt werden, die auf die Entscheidung zuriickzufihren sind, die Technologie
in den Standard aufzunehmen. In Féllen, in denen die Technologie hauptséchlich fir
den Standard entwickelt wird und auBerhalb des Standards geringen Marktwert hat,
sollten alternative Bewertungsmethoden, wie etwa die relative Bedeutung der
Technologie im Standard verglichen mit anderen Beitrdgen im Standard, in Betracht
gezogen werden.

e Bei der Bestimmung eines Wertes nach dem FRAND-Konzept sollte die
Beriicksichtigung des zusatzlichen Gegenwartswerts?® der patentierten Technologie
vorgeschrieben werden. Bei diesem Wert sollte der Markterfolg des Produkts, der
nichts mit der patentierten Technologie zu tun hat, unbericksichtigt bleiben.

e Eine faire, angemessene und nicht diskriminierende Bewertung sollte fiir SEP-Inhaber
kontinuierliche Anreize bieten, ihre beste verfligbare Technik in Standards einfliel3en
zu lassen.

e Um das sogenannte Royalty Stacking zu vermeiden, bei dem (Uberhohte
Lizenzgebihren gezahlt werden, kann ein einzelnes SEP bei der Bestimmung eines
FRAND-Wertes schlieflich nicht isoliert betrachtet werden. Die Parteien missen
einen angemessenen Gesamtpreis fir den Standard berlicksichtigen und dabei den
Mehrwert der Technologie insgesamt®® priifen. Die Durchfilhrung von MaRnahmen
beziglich der SEP-Transparenz kann flr dieses Ziel bereits forderlich sein. Dieses
Ziel kann dartiber hinaus, im Rahmen des EU-Wettbewerbsrechts, erreicht werden,
indem branchenspezifische Lizenzierungsplattformen und Patentpools geschaffen oder
von den Standardisierungsteilnehmern Angaben zum Hdéchstsatz gemacht werden, der
vernunftigerweise angestrebt oder erwartet werden konnte.

» Der Gegenwartswert ist der entsprechend dem Zeitpunkt des Abschlusses der Lizenzvereinbarung

herabgesetzte Wert. Die Mdglichkeit, den Wert dem Zeitverlauf entsprechend herabzusetzen, ist wichtig
angesichts der Tatsache, dass der Lizenzvertrag (ber mehrere Jahre lauft und in einem Geschaftsumfeld
angesiedelt ist, das sich in technischer Hinsicht mitunter rasch andert.

% \Weitere Informationen zum Thema ,,Royalty Stacking“ kénnen der CRA-Studie entnommen werden.
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2.2. EFFIZIENZ UND NICHTDISKRIMINIERUNG

Das Element der Nichtdiskriminierung im FRAND-Konzept besagt, dass Rechteinhaber keine
Unterschiede zwischen Anwendern machen diirfen, die sich ,,in einer ahnlichen Lage“*
befinden.

In Anbetracht der Tatsache, dass FRAND-Bedingungen nicht in jeder Situation gleich
ausfallen, kdnnen die Losungen von Sektor zu Sektor variieren und von den betreffenden
Geschaftsmodellen abhangen.

Wie Dbereits erwéhnt, setzen FRAND-Verhandlungen voraus, dass beide Parteien die
Verhandlungen in gutem Glauben fihren. Effizienziberlegungen konnen ebenfalls ins Spiel
kommen. Die mit der Verhandlung einer Lizenz einhergehenden Transaktionskosten sollten
auf das erforderliche Mindestmal} beschrankt bleiben. Darlber hinaus sollten in Sektoren, in
denen die Praxis des Lizenzaustauschs verbreitet ist, die mit dieser Praxis verbundenen
Effizienzgewinne bericksichtigt werden. Diese Punkte sind bei der fallspezifischen Prifung,
ob ein Lizenzangebot mit FRAND vereinbar ist, in Betracht zu ziehen.

Im Einklang mit der vorstehend dargestellten Herangehensweise stellt die Kommission fest,
dass dieselben Effizienzgrundsatze die Praxis der SEP-Portfoliolizenzierung fir weltweit
verbreitete Produkte unterstiitzen.*® Wie in einem kiirzlich ergangenen Urteil*® angefiihrt, ist
ein landerspezifisches Konzept der Lizenzvergabe moglicherweise nicht effizient und
entspricht unter Umstanden nicht dem in der Branche anerkannten Handelsbrauch.

2.3. PATENTPOOLS UND LIZENZIERUNGSPLATTFORMEN ZUR ERLEICHTERUNG DER
SEP-LI1ZENZIERUNG

Die Schaffung von Patentpools oder sonstigen Lizenzierungsplattformen im Rahmen des EU-
Wetthewerbsrechts sollte geférdert werden. Damit konnen viele der Herausforderungen bei
der SEP-Lizenzierung angegangen werden, da sie eine bessere Kontrolle der Essenzialitét,
mehr Klarheit in Bezug auf die insgesamt anfallenden Lizenzgeblhren und Ldsungen aus
einer Hand bieten. Fur loT-Branchen und insbesondere fur KMU, fir die SEP-
Lizenzstreitigkeiten neu sind, wird auf diese Weise mehr Klarheit bezuglich der
Lizenzbedingungen von SEP-Inhabern in einem bestimmten Sektor geschaffen.

Gefordert werden sollten MaBBnahmen zur Einrichtung von Pools fur standardisierte
Schlisseltechnologien,  z.B.  durch  die  Erleichterung des  Zugangs zu
Poolverwaltungsangeboten und technischer Unterstltzung durch
Standardisierungsorganisationen.* Sofern sich diese Bemiihungen als in loT-Branchen
unwirksam erweisen, wird die Kommission weitere MaRnahmen in Erwagung ziehen.

2.4. NUTZUNG UND VERTIEFUNG DES FRAND-KNOW-HOWS

Es ist notwendig, die Zugéanglichkeit von Erfahrung, Fachwissen und Know-how rund um die
Festlegung von FRAND-Bedingungen zu erhohen. Uber viele Jahre sind aus

%! Unwired Planet/Huawei [2017] EWHC 711 (Pat).

** Fiir die Lizenzierung zu FRAND-Bedingungen ist es jedoch notwendig, die Vergiitung so zu berechnen, dass
Anwender, die ein Produkt fur ein spezifisches, geografisch begrenztes Gebiet entwickeln mdchten, nicht
benachteiligt werden.

¥ Unwired Planet/Huawei [2017] EWHC 711 (Pat).

¥ Zum Beispiel konnte die Schaffung von Pools mithilfe von MaRnahmen wie der Starkung der Beziehung
zwischen Standardisierungsorganisationen und Pools, Anreizen fiir die Teilnahme sowie der Sensibilisierung
von Universitaten und KMU im Hinblick auf die Vorteile eines Lizenzgebers in einem Pool gef6rdert werden
(ECSIP, 2015).
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Lizenzvereinbarungen, Schlichtungen, Schiedsverfahren und Gerichtsentscheidungen
wertvolle Erkenntnisse gewonnen und Konzepte entwickelt worden. Betréchtliche Ressourcen
und Anstrengungen wurden aufgewendet, um Patente und Technologien zu prézisieren, zu
analysieren und zu bewerten. Da es keinen gemeinsamen Datenspeicher zur Blindelung dieses
Fachwissens gibt, werden Arbeiten und Forschungstétigkeiten unter Umstéanden
unndtigerweise doppelt ausgefiihrt, was fur die Beteiligten erhebliche Kosten verursacht.
Leichter zugéngliche FRAND-bezogene Informationen konnten die Vorhersagbarkeit fir
Unternehmen wie etwa loT-Akteure erhdhen, das Lizenzierungsverfahren insgesamt
erleichtern und bei der Streitbeilegung Unterstiitzung bieten und Referenzwerte liefern.

Die Kommission wird daher eine Expertengruppe einrichten, um brancheniibliche Praktiken
und zusétzliche Sachkenntnisse in Bezug auf die FRAND-Lizenzierung zu erfassen. Ferner
wird die Kommission alle geeigneten, ihr zur Verfugung stehenden Werkzeuge nutzen, um an
weitere Informationen zu gelangen, mit denen sie ihre Politikgestaltung mit ausreichenden
Belegen untermauern kann.

In Anbetracht aktueller Entwicklungen ist die Kommission der Meinung, dass die SEP-
Lizenzierung auf den folgenden Grundséatzen beruhen sollte:

- Keine Einheitslosung in der Frage, was FRAND bedeutet: Was als fair und angemessen
erachtet werden kann, unterscheidet sich unter Umstanden von Sektor zu Sektor und im Laufe
der Zeit. Effizienziiberlegungen, auf beiden Seiten vernunftige Erwartungen in Bezug auf
Lizenzgebiihren und die Erleichterung der Ubernahme durch die Anwender zur Forderung
einer weiten Verbreitung des Standards sollten bertcksichtigt werden.

- Bei der Bestimmung eines Wertes nach dem FRAND-Konzept sollte der zusatzliche
Gegenwartswert der patentierten Technologie berucksichtigt werden missen. Bei diesem
Wert sollte der Markterfolg des Produkts, der nichts mit der patentierten Technologie zu tun
hat, unbertcksichtigt bleiben.

- Bei der Festlegung eines FRAND-Wertes mussen die Parteien einen angemessenen
Gesamtpreis fiir den Standard in Betracht ziehen.

- Das Element der Nichtdiskriminierung im FRAND-Konzept besagt, dass Rechteinhaber
keine Unterschiede zwischen Anwendern machen durfen, die sich ,,in einer dhnlichen Lage**
befinden.

- Bei weltweit verbreiteten Produkten tragen SEP-Lizenzen, die zur weltweiten Nutzung erteilt
wurden, moglicherweise zu einer effizienteren Vorgehensweise bei und kénnen deshalb mit
FRAND vereinbar sein.

Die Kommission fordert Standardisierungsorganisationen und SEP-Inhaber auf, wirksame
Lésungen zu entwickeln, sodass die Lizenzierung flr eine Vielzahl von Anwendern im loT-
Umfeld (insbesondere KMU) Uber Patentpools oder sonstige Lizenzierungsplattformen bei
gleichzeitig hinreichender Transparenz und Vorhersagbarkeit erleichtert wird.

Die Kommission wird die Lizenzvergabepraxis, vor allem im loT-Sektor, tberwachen. Sie
wird zudem eine Expertengruppe einrichten, die das Ziel verfolgen wird, das Fachwissen in
Bezug auf die branchenibliche Lizenzierungspraxis, die fundierte Bewertung geistigen
Eigentums und die Festlegung von FRAND-Bedingungen zu vertiefen.

3. VORHERSEHBARE RAHMENBEDINGUNGEN FUR DIE DURCHSETZUNG VON SEP

Bei einem Scheitern der Verhandlungen stellen SEP-Streitigkeiten im Lizenzsystem einen
wichtigen Faktor dar. Ausgewogene und vorhersehbare Rahmenbedingungen fir die

10
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Durchsetzung wirken sich ausgesprochen positiv auf das Verhalten der Parteien wahrend der
Verhandlungen aus, wodurch sich wiederum die Verbreitung standardisierter Technologien
beschleunigen kann. loT-Akteure berichten jedoch, dass Unsicherheiten und
Ungleichgewichte in der Rechtsdurchsetzung schwerwiegende Folgen fir den Markteintritt
haben. Die Anzahl der Rechtsstreitigkeiten ist bei SEP hoher als bei anderen Patenten®®, was
die Notwendigkeit klarer Rahmenbedingungen flr die Beilegung von Streitigkeiten in diesem
Bereich noch verstarkt. Wahrend der Schwerpunkt dieser Mitteilung auf spezifischen
Leitlinien fur standardessenzielle Patente liegt, wird der Rahmen zur Durchsetzung des
geistigen  Eigentums (IPRED) im Leitfaden zu bestimmten  Aspekten der
Richtlinie 2004/48/EG des Europaischen Parlaments und des Rates zur Durchsetzung der
Rechte des geistigen Eigentums®® ganz allgemein erklart. Die Moglichkeit der Durchsetzung
ist einer der Hauptaspekte in Bezug auf die Rechte des geistigen Eigentums.®’ Die SEP-
Debatte konzentrierte sich vorwiegend auf die Mdoglichkeit der Geltendmachung eines
Unterlassungsanspruchs. Ein solches Unterlassungsbegehren soll SEP-Inhaber vor Verletzern
schutzen, die nicht bereit sind, eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen abzuschliel3en. Zugleich
bedarf es SchutzmalRnahmen gegen das Risiko, dass gutglaubige Technologienutzer, denen
eine gerichtliche Verfligung angedroht wird, Lizenzbedingungen akzeptieren, die nicht den
FRAND-Kriterien entsprechen, oder sie im schlimmsten Fall nicht in der Lage sind, ihre
Produkte zu vertreiben (,,Hold-up®).

3.1. MOGLICHKEIT DER GELTENDMACHUNG EINES UNTERLASSUNGSANSPRUCHS NACH
DER RECHTSPRECHUNG IN DER RECHTSSACHE HUAWEI/ZTE

In seinem Huawei-Urteil® legte der EUGH Pflichten fest, die fiir beide Seiten einer SEP-
Lizenzvereinbarung bei der Prufung gelten, ob der Inhaber eines SEP gegen einen
potenziellen Lizenznehmer eine gerichtliche Verfiigung erwirken kann, ohne gegen
Artikel 102 AEUV zu verstolRen. SEP-Inhaber kdnnen keine gerichtlichen Verfiigungen gegen
Nutzer erwirken, die zum Abschluss einer Lizenz zu FRAND-Bedingungen bereit sind, und
der EUGH legte zur Bewertung, wann ein potenzieller Lizenznehmer als zum Abschluss einer
solchen Lizenz gewillt betrachtet werden kann, Verhaltenskriterien fest.

Die Kommission ist der Meinung, dass die nachstehenden Elemente — die sich aus der
nationalen Rechtsprechung bei der Anwendung des Huawei-Urteils®® ergeben — den
Beteiligten eine sinnvolle zusétzliche Orientierungshilfe bieten.

% ECSIP (2014).

* COM(2017) 708.

¥ Richtlinie 2004/48/EG vom 29.4.2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (ABI. L 195 vom
2.6.2004, Erwagungsgrund 3).

% Rechtssache C-170/13 Huawei Technologies, EU:C:2015:477.

% Der EuGH befand, dass Artikel 102 AEUV so auszulegen ist, dass der sich unwiderruflich gegeniiber einer
Standardisierungsorganisation zur Vergabe einer Lizenz an Dritte zu fairen, angemessenen und nicht
diskriminierenden (FRAND-)Bedingungen verpflichtete Eigentlimer eines Patents, das fir einen von einer
solchen Organisation festgelegten Standard essenziell ist, seine beherrschende Stellung, im Sinne dieses Artikels,
nicht missbraucht, indem er ein Verfahren wegen Verletzung anstrengt, im Rahmen dessen er eine gerichtliche
Verfugung zur Untersagung der Verletzung seines Patents oder den Ruckruf von Produkten erwirken méchte, flr
deren Herstellung das Patent genutzt wurde, solange:

(1) der Eigentiimer vor Klageerhebung den angeblichen Verletzer zundchst von der beanstandeten Verletzung
unter Angabe des Patents und der genauen Art und Weise, in welcher es verletzt worden ist, in Kenntnis gesetzt
hat und zweitens dem angeblichen Verletzer, nachdem dieser seine Bereitschaft zum Abschluss einer
Lizenzvereinbarung zu FRAND-Bedingungen bekundet hat, ein konkretes, schriftliches Angebot fiir eine Lizenz
zu diesen Bedingungen vorgelegt hat, das insbesondere Angaben zur Gebiihr und der Gebihrenberechnung
beinhaltet; und

11
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Einige Gerichte haben betont, dass ein potenzieller SEP-Lizenznehmer hinreichend
detaillierte und relevante Informationen zur Ermittlung der Relevanz des SEP-Portfolios und
der Einhaltung der FRAND-Ktriterien erhalten muss.”’ Die konkreten Anforderungen konnen
je nach Einzelfall variieren, doch ist die Kommission der Ansicht, dass zur Beurteilung eines
FRAND-Angebots und zur Unterbreitung eines entsprechenden Gegenangebots klare
Erlauterungen zu den folgenden Punkten notwendig sind: die Essenzialitét fiir einen Standard,
die angeblich  verletzenden Produkte des SEP-Nutzers, die vorgeschlagene
Gebuhrenberechnung und das FRAND-Element der Nichtdiskriminierung.

Was das Gegenangebot betrifft, so folgt aus dem Huawei-Urteil, dass es konkret und
spezifisch sein soll, d.h. es darf nicht auf die Beantwortung des vom SEP-Inhaber
unterbreiteten Angebots und eine von einem Dritten vorgenommene Gebuhrenberechnung
begrenzt sein. Ebenfalls sollten Angaben zur genauen Verwendung des Standards in dem
konkreten Produkt enthalten sein. Die Bereitschaft der Parteien, sich der verbindlichen
FRAND-Bestimmung eines Dritten zu unterwerfen — sollte sich das (Gegen-)Angebot als
nicht FRAND-konform herausstellen —, ist jedoch ein Indiz fir ein mit den FRAND-KTriterien
im Einklang stehendes Verhalten.

Was die Rechtzeitigkeit des Gegenangebots des potenziellen Lizenznehmers anbelangt, kann
kein allgemeiner Malistab festgelegt werden, da hierbei fallspezifische Elemente eine Rolle
spielen. Dazu gehoren die Anzahl der erklarten SEP und die im Verletzungsanspruch
enthaltenen Einzelheiten. Allerdings ist wahrscheinlich zwischen der als fur die Beantwortung
des Angebots angemessen erachteten Zeit und dem Detaillierungsgrad und der Qualitat der im
anfanglichen Angebot des SEP-Inhabers bereitgestellten Informationen abzuwagen. In dieser
Hinsicht werden Malinahmen zur Verbesserung der vorgelagerten Transparenz bezlglich der
Abhéangigkeit von SEP** einen ausgesprochen positiven Einfluss auf das
Durchsetzungssystem haben.

Stlinden, wie in Abschnitt 1 oben ausgefuhrt, verlasslichere Informationen zu SEP im Vorfeld
uber das Anmeldungssystem zur Verfligung, fiele die Zahl der angemeldeten SEP deutlich
geringer aus. Dies sollte bei der Prufung, welche Reaktionszeiten fir SEP-Nutzer zur
Beantwortung eines FRAND-AnNgebots akzeptabel sind, berticksichtigt werden.

Was die Sicherheit, die von SEP-Nutzern als Schutz vor einer gerichtlichen Verfligung
bereitzustellen ist, betrifft, sollte die Summe so hoch angesetzt werden, dass eine
Abschreckung vor ,,Patent Hold-out“-Strategien gegeben ist. Ahnliche Uberlegungen konnten
bei der Bewertung der Schadenshohe angestellt werden. Die Kommission wird den Austausch
bewahrter Verfahren unter Experten und Interessentragern hinsichtlich der Methode der
Schadensberechnung in SEP-Fallen unterstutzen.

3.2. VERHALTNISMARIGKEITSERWAGUNGEN

Bei der Beurteilung, ob ein Unterlassungsanspruch geltend gemacht werden kann, sind die
Gerichte an Artikel 3 Absatz 2 der Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen

(2) sofern der angebliche Verletzer das betreffende Patent weiterhin nutzt, der angebliche Verletzer nicht mit
Sorgfalt, gemal den in dem Bereich anerkannten geschéftlichen Gepflogenheiten und nach Treu und Glauben,
auf dieses Angebot reagiert hat, was auf der Grundlage objektiver Gesichtspunkte zu bestimmen ist und vor
allem impliziert, dass keine Verzégerungstaktik verfolgt wird.

0 OLG Diisseldorf, Rechtssache 1-15 U 66/15, Beschluss vom 17. November 2016 und OLG Karlsruhe,
Rechtssache 6 U 58/16, Beschluss vom 8. September 2016.

“! Siehe Abschnitt 1 oben.
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Eigentums (,,IPRED“)** und insbesondere an die Pflicht gebunden, dafiir Sorge zu tragen,
dass dieses Unterlassungsbegehren wirksam, verhéltnismalig und abschreckend ist.
Angesichts der breiten Wirkung, die eine gerichtliche Verfigung auf Unternehmen,
Verbraucher und das 6ffentliche Interesse haben kann, vor allem im Zusammenhang mit der
digitalisierten Wirtschaft, ist die Verh&ltnismaRigkeitsprifung sorgféltig von Fall zu Fall
vorzunehmen. Nach Auffassung der Kommission mussen die jeweilige Bedeutung der
strittigen Technologie fur die betreffende Anwendung sowie die moglichen Folgewirkungen
einer gerichtlichen Verfligung fur Dritte berticksichtigt werden.

3.3. RECHTSSTREITIGKEITEN AUFGRUND VON PATENTPORTFOLIOS

GemaR dem Huawei-Urteil, das Bezug auf ,in dem Bereich anerkannte geschaftliche
Gepflogenheiten“** nimmt, haben nationale Gerichte auch Portfoliolizenzen, die auBerhalb
der nationalen Hoheitsgebiete erteilt wurden, als FRAND-konform erachtet, sofern das
Portfolio auf all die SEP beschrankt ist, die ein Lizenznehmer zur Produktion/VVermarktung
seines Produkts bendtigt (siehe Abschnitt 2.2 oben). In diesem Zusammenhang dirfen Inhaber
von SEP zwar mehr Patente anbieten, einschlieBlich Nicht-SEP, kdnnen einen Lizenznehmer
jedoch nicht zwingen, auch fur diese anderen Patente eine Lizenz zu akzeptieren. Der
generelle Unwille oder die VVerweigerung, sémtliche SEP anzubieten oder zu akzeptieren, die
ein Lizenznehmer ben6tigt, kann ein Hinweis auf Bosglaubigkeit sein. Damit das
Gegenangebot fair, angemessen und nicht diskriminierend ist, muss es sich auf alle SEP
beziehen, die ein Lizenznehmer bendtigt, und darf nicht nur auf einem oder mehreren
einzelnen  Patenten  beruhen. In den Portfolios sollten allerdings keine
Konkurrenztechnologien enthalten sein, sondern lediglich ergdnzende Technologien, sofern
notwendig.** Wahrend vermeintliche Lizenznehmer stets die
Rechtsbestandigkeit/Essenzialitat einzelner Patente infrage stellen koénnen, kann die
Lizenzierung aller SEP, die ein Lizenznehmer bendtigt, besonders effizient sein. Die
Kommission wird deshalb mit den Interessentrdgern (darunter gegebenenfalls Gerichte,
Schiedsrichter und Schlichter) zusammenarbeiten, um einheitliche Methoden wie das
Stichprobenverfahren zu entwickeln und anzuwenden, die der Branchenpraxis der
Portfoliolizenzierung entsprechend eine effiziente und wirksame SEP-Streitbeilegung
ermaglichen.

3.4. ALTERNATIVE STREITBEILEGUNG

Die Kommission vertritt den Standpunkt, dass mit alternativen Streitbeilegungsmechanismen
wie Schlichtungs- und Schiedsverfahren Streitigkeiten ziigiger und kostenglnstiger beigelegt
werden konnen.* Obgleich es keine Pflicht der Parteien zur Inanspruchnahme alternativer
Streitbeilegungsverfahren geben kann, ist die Kommission der Ansicht, dass das
Nutzenpotenzial dieses Instruments derzeit noch zu wenig ausgeschopft wird.

Der Ruckgriff auf die alternative Streitbeilegung wird oftmals durch die Unvorhersehbarkeit
behindert und wegen der mangelnden Transparenz friiherer Entscheidungen kritisiert. Der
Erfolg dieser Mechanismen héngt nicht nur von geeigneten Verfahren ab, sondern auch von

“2 Richtlinie 2004/48/EG vom 29.4.2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (ABI. L 195 vom
2.6.2004, S. 16).

*® Rechtssache C-170/13 Huawei Technologies, EU:C:2015:477, Rn. 65.

* Siehe entsprechend die Leitlinien zur Anwendung von Artikel 101 des Vertrags tber die Arbeitsweise der
Europdischen Union auf Technologietransfer-Vereinbarungen (ABI. C 89 vom 28.3.2014, S. 3, Rn. 250 bis 255).
* Es bestehen bereits unterschiedliche Mechanismen zur alternativen Streitbeilegung, z. B. das Schieds- und
Schlichtungszentrum der Weltorganisation fir geistiges Eigentum (WIPO).
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der Qualitat der Experten. Sobald das Einheitliche Patentgericht seine Tatigkeit aufnimmt,
sollte es Uber ein eigens dafur eingerichtetes Schieds- und Schlichtungszentrum verfligen, das
von einem Pool spezialisierter Richter profitiert, somit hochwertige und effiziente Verfahren
sowie eine kohdrente Praxis garantiert und wenig Spielraum flr das sogenannte ,,Forum
Shopping* lasst. Wie in ihrer im November 2016 veroffentlichten Strategie fur KMU in
Bezug auf geistiges Eigentum*® bekannt gegeben, plant die Kommission in Zusammenarbeit
mit dem EUIPO Werkzeuge fir das geistige Eigentum betreffende Schlichtungs- und
Schiedsverfahren, um die weitere Einfiihrung von Diensten im Bereich der Schlichtung und
schiedsgerichtlichen Entscheidung von Streitigkeiten in Verbindung mit geistigem Eigentum
zu erleichtern, insbesondere fir KMU.

Nach Auffassung der Kommission sollten die Ergebnisse der Streitigkeiten, wie im Kapitel
zum  Thema  Transparenz  dargelegt, ebenfalls in die Datenbanken der
Standardisierungsorganisationen aufgenommen werden.*’

3.5. PATENTHAIE UND SEP

Sogenannte Patenthaie®® spielen auf dem SEP-Lizenzmarkt eine zunehmend bedeutende
Rolle. Studien®® zeigen, dass das europaische System zur Beilegung von Streitigkeiten, auch
das im Rahmen des Einheitlichen Patentgerichts zu errichtende, (ber genugend
Sicherungsmafnahmen zum Schutz vor den mdglicherweise schédlichen Auswirkungen
gewisser Patenthaie in der EU verfiigt®®. Fiir Patenthaie sollten dieselben Regeln gelten wie
fur jeden anderen SEP-Inhaber, auch nachdem SEP von Patentinhabern an Patenthaie
ubertragen wurden. Mehr Transparenz und Vorhersagbarkeit sollten die Missbrauchsquote
weiter reduzieren. Die Anwendung des VerhéltnismaRigkeitsgrundsatzes seitens der Gerichte
stellt noch eine weitere SchutzmalRnahme dar. Die Kommission wird die laufenden
Auswirkungen dieser Marktteilnehmer auf den SEP-Lizenzmarkt in Europa genauestens
uberwachen, insbesondere sobald das EU-Einheitspatent einsatzbereit ist.

3.6. SENSIBILISIERUNG

Die jeweiligen Interessentrager, vor allem Standardisierungsorganisationen und SEP-Inhaber,
missen das Bewusstsein beziglich des FRAND-Lizenzierungsverfahrens sowie seiner
Folgen, insbesondere fur KMU (sowohl Patentinhaber als auch Anwender der Standards),
proaktiv starken. Die Kommission wird Sensibilisierungsmallnahmen zu diesem Thema
unterstutzen.

Nach Auffassung der Kommission mussen beide Parteien im Rahmen des FRAND-Verfahrens
in gutem Glauben verhandeln; dazu gehdrt auch, dass sie zeitnah reagieren. Jedoch kdnnen
Unterlassungsanspriiche gegen Parteien geltend gemacht werden, die bosglaubig handeln
(d. h. Parteien, die nicht gewillt sind, eine Lizenz gemaR den FRAND-KTriterien zu erwerben);
der Einsatz dieses Mittels muss allerdings verhaltnismagig sein.

Die Kommission wird:

%6 Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen, ,,Putting Intellectual Property at the Service of SMEs to
Foster Innovation and Growth*, SWD(2016) 373 vom 22.11.2016.

“7 Siehe Abschnitt 1.2.1 oben.

*® In Kapitel 3 der JRC-Studie ,,Patent Assertion Entities in Europe® wurde der Versuch einer Definition
unternommen. http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC103321/I1fna28145enn.pdf

*° http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC103321/Ifna28145enn.pdf

% Siehe JRC-Studie oben.

14




Drucksache 732/17 -16 -

- mit den Interessentragern zusammenarbeiten, um Methoden wie das Stichprobenverfahren
zu entwickeln und anzuwenden, die der Branchenpraxis der Portfoliolizenzierung
entsprechend ein effizientes und wirksames SEP-Streitverfahren erméglichen;

- die Einfihrung von Instrumenten zur Schlichtung und alternativen Streitbeilegung weiter
erleichtern; und

- den Einfluss von Patenthaien in Europa tberwachen.

4. QUELLOFFENE SOFTWARE UND STANDARDS

Vor dem Hintergrund der aktuellen technischen Fortschritte treibt die Implementierung
quelloffener Software (Open Source Software, OSS) die Innovation, zusatzlich zu Standards,
ebenfalls voran und findet immer stérkere Verbreitung, auch im Bereich der IKT-Standards.
Die Verzahnung von Open-Source-Projekten und Prozessen zur Entwicklung von Standards
ist fur alle Beteiligten von Nutzen: Einerseits kann die Abstimmung von Open Source und
Standardisierung die Entwicklung von Standards und die Einflhrung von IKT-Standards
(inbesondere  fir KMU) beschleunigen, andererseits kann durch Standards die
Interoperabilitat von Anwendungen quelloffener Software erleichtert werden.>! Aktivitaten in
diese Richtung werden innerhalb verschiedener  Standardisierungsorganisationen
unternommen.*?

Open-Source-Software und Standardisierungsprozesse weisen sowohl Gemeinsamkeiten
(z. B. kollaborative offene Prozesse, Beitrag zu Innovationen) als auch Unterschiede (IPR-
Politik, Agilitdt, Pflege, Transparenz, Ausgewogenheit der Prozesse usw.) auf. Das
Augenmerk muss darum auf die Interaktion zwischen Projekten der Open-Source-Community
und Prozessen in Standardisierungsorganisationen gelegt werden.

Die Kommission unterstltzt quelloffene Lésungen, d.h. durch Forschungs- und
Innovationsprojekte, die im Rahmen von Horizont 2020 gefdrdert werden. Flexible und
wirksame Wechselwirkungen zwischen Standardisierungsgemeinschaften und Open-Source-
Communities werden die Umsetzung fortschrittlicher technologischer Entwicklungen
voranbringen und beschleunigen.

Die Kommission wird nach wie vor mit Interessentragern, Open-Source-Communities und
Standardisierungsorganisationen zusammenarbeiten, um sich fur eine erfolgreiche Beziehung
zwischen Standardisierung und Open-Source-Software einzusetzen. Ebenso wird sie Studien
zur Analyse von Komplementaritaten, Formen der Interaktion sowie der Unterschiede
zwischen den beiden Prozessen fordern und Losungen fiir die reibungslose Zusammenarbeit
der beiden Gruppen empfehlen.

Die Kommission wird gemeinsam mit Interessentréagern, Open-Source-Communities und
Standardisierungsorganisationen an der erfolgreichen Interaktion von Open-Source-Software
und Standardisierung arbeiten und hierflr Studien und Analysen durchfiihren.

5. SCHLUSSFOLGERUNG

Damit Europa das Potenzial des Binnenmarktes und des digitalen Binnenmarktes voll
ausschopfen kann, bedarf es eines ausgewogenen Rahmens von Rechten des geistigen

> Weitere diesbeziigliche Informationen im Zusammenhang mit Cloud-Computing kénnen Sie dem ,,Report on
Standards and Open Source: Bridging the Gap“ entnehmen.
%2 OASIS, ECMA, ITU-T, ETSI usw.
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Eigentums, der ein nachhaltiges und effizientes Standardisierungsokosystem und SEP-
Lizenzierungsumfeld unterstitzt.

Diese Mitteilung schléagt einen ganzheitlichen Ansatz vor und legt Kerngrundsatze fiir die
SEP-Lizenzierung fest; dabei werden die Organisationsstrukturen der Branchen ebenso wie
Effizienzuberlegungen beriicksichtigt. Die Zusammenarbeit mit allen Interessentragern wird
fur die erfolgreiche Umsetzung der Grundsatze sowie zur Sicherstellung konkreter Ergebnisse
der angekindigten MaBnahmen unerlasslich sein; zu diesem Zweck sollte insbesondere die
Beteiligung von Start-up-Unternehmen an der Einfiihrung des Internets der Dinge geférdert
werden. Darum fordert die Kommission alle Interessentrager auf, sich aktiv an der Umsetzung
der Grundsatze zu beteiligen.

Die Kommission wird die SEP-Lizenzmérkte unter besonderer Beriicksichtigung der loT-
Technologien genau Uberwachen und dabei auf die noch einzurichtende Expertengruppe
zuriickgreifen sowie bei Bedarf weitere Studien veranlassen. Sie wird Bilanz ziehen und die
Notwendigkeit weiterer MaBnahmen prifen, um auf dieser Basis ausgewogene
Rahmenbedingungen fir die reibungslose, effiziente und erfolgreiche Lizenzierung von SEP
zu gewahrleisten.
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