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|. Grundlagen

Was sind Standards?

Quelle: https://www.elektronik-kompendium.de/sites/kom/0410041.htm
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|. Grundlagen

Wie entstehen Standards?
« Standardisierungsorganisationen
« Beteiligung/Einigung der Branche

» Verabschiedung von Spezifikationen
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|. Grundlagen

Rechtliche Besonderheiten?

« Patentschutz fir vereinbarte Technologien
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|. Grundlagen

Rechtliche Besonderheiten?

* Notwendige Nutzung von Patenten bei Implementierung des
Standards

 Patentrecht als Marktzutrittsschranke
* Verpflichtung zur Lizenzierung gegentber SSO

 Angemessene Vergutung (FRAND)

» Fair, Reasonable And Non-Discriminatory
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|. Grundlagen

Rechtliches Spannungsverhaltnis

« Patentrecht begriindet Ausschliel3lichkeitsrecht
* 889, 10 PatG

o Kartellrecht verbietet Missbrauch einer marktbeherrschenden
Stellung

* Art. 102 AEUV
« [Vertraglicher Anspruch des Implementierers auf Lizenzierung]
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|l. Historie

BGH: Standard-Spundfass (2004)

* Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung wegen
Patentverletzung kann ausgeschlossen sein

* Industrienorm begriindet eigenen vorgelagerten Markt der
Rechtevergabe

« Auf diesem Markt ist Patentinhaber einziger Anbieter, also
marktbeherrschend

* Verweigerung einer Lizenz kann missbrauchlich sein, wenn
Wettbewerbern Lizenz erteilt wird
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|l. Historie

BGH: Orange-Book-Standard (2009)

« Einwendung des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung
gegen Unterlassungsbegehren mdglich

» Missbrauch nur dann, wenn Beklagter Angebot auf Abschluss eines
Lizenzvertrags gemacht hat, das der Patentinhaber nicht ablehnen
darf, ohne gegen Kartellrecht zu verstol3en

* Lizenzsucher muss Pflichten aus dem Lizenzangebot einhalten
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|l. Historie

EU Kommission: Motorola vs. Apple (2014)
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SEP fur GPRS begrtindet marktbeherrschende Stellung
Apple war lizenzwillig, Lizenzangebot nach § 315 BGB
Unterlassungsklagen von Motorola waren missbrauchlich

Forderung von unangemessenen Vertragsklauseln war
missbrauchlich
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|l. Historie

EuGH: Huawel vs. ZTE (2015)
* Vorlagefragen des LG Dusseldorf

« Unter welchen Umstanden verstol3t ein SEP-Inhaber, der sich
gegenuber der Standardisierungsorganisation zur Erteilung von
Lizenzen zu FRAND-Bedingungen verpflichtet hat, durch eine
Verletzungsklage auf Unterlassung/Ruckruf gegen Art. 102 AEUV?
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|l. Historie

EuGH: Huawel vs. ZTE (2015)

« SEP-Inhaber muss vor Klageerhebung den Verletzer auf die
Patentverletzung hinweisen

» Verletzer muss seine Lizenzwilligkeit zum Ausdruck bringen

« SEP-Inhaber muss konkretes schriftliches Lizenzangebot zu
FRAND-Bedingungen unterbreiten

» Verletzer muss reagieren und FRAND-Gegenangebot unterbreiten

 Verletzer muss abrechnen und Sicherheit leisten
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|l. Historie

Instanzrechtsprechung in Deutschland nach EuGH
 LG/OLG Dusseldorf implementiererfreundlich
LG Mannheim ausgeglichen

LG Minchen | patentinhaberfreundlich
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lll. Aktuelle Rechtsprechung

BGH: FRAND-Einwand | und FRAND-Einwand Il (2020)

» Fokus auf Lizenzwilligkeit beider Parteien
» Verletzer muss nachweislich lizenzwillig sein

« SEP-Inhaber darf lizenzwilligem Verletzer nicht die Lizenzierung verweigern

o Gesamtbetrachtung des Verhaltens beider Parteien in den
Lizenzverhandlungen

» Lizenzangebote Teil der Gesamtbetrachtung
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lll. Aktuelle Rechtsprechung

Instanzrechtsprechung nach BGH

04.05.2023

LG/OLG Diusseldorf eher konsekutive Prifung der Pflichten; Fokus
auf Vergleichslizenzvertragen

LG Mannheim uneinheitlich

LG Minchen | Fokus auf Lizenzwilligkeit des Implementierers
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IV. Tipps und Tricks aus der Praxis

FUr den SEP-Inhaber

04.05.2023

Klage erst auf Auskunft/Rechnungslegung, nachtraglich um
Unterlassung und Ruickruf erweitern

Verletzungshinweis mit ausgewahlten Claim Charts
Frihzeitig vollstandiges Lizenzangebot vorbereiten

Lizenzgebihr an bestehenden Lizenzvertragen orientieren,
Berechnung erklaren

Bestreiten der marktbeherrschenden Stellung
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IV. Tipps und Tricks aus der Praxis

FUr den Verletzer
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Immer reagieren, keine Verzogerungstaktik erkennen lassen

Auf Lizenzangebot mit Gegenangebot antworten, Abweichungen
erklaren

Gegenangebot nach § 315 BGB

Abrechnen und Sicherheit leisten
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V. Zusammenfassung und Ausblick
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Erfolgreicher FRAND-Einwand schwierig, v.a. bei etablierter
Lizenzpraxis

Vereinheitlichung der Instanzrechtsprechung zu erwarten
Pool-Bildung auf Seiten der SEP-Inhaber
Neues Spiel beim UPC?
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VI. Hot Topics

Abgeleiteter FRAND-Einwand

* Mehrstufige Herstellung /
Mehrstufiger Vertrieb

» Unterlassungsklage am Ende
der Kette

 FRAND-Einwand anderer
Mitglieder der Vertriebskette?

04.05.2023
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VI. Hot Topics

Anti-suit injunction
» Klage des Verletzers auf Lizenzerteilung, verbunden mit anti-suit
iInjunction
« Anti-anti-suit injunction des SEP-Inhabers
« Anti-anti-anti-suit injunction des Verletzers

« Anti-anti-anti-anti-suit injunction des SEP-Inhabers
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VI. Hot Topics

Kreuzlizenzsituation
 Beide Seiten SEP-Inhaber und Verletzer
* Anderer Prifungsmalistab?

« Unilaterale Angebote vs. bilaterale Angebote
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