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Vorbemerkung

Der Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA) vertritt auf nationaler, europaischer und inter-
nationaler Ebene die Interessen der Automobilindustrie (Hersteller und Zulieferer).

Als Vertreter der Schliisselbranche der deutschen Wirtschaft nimmt der VDA seine Verant-
wortung fur mehr als 620 Mitgliedsunternehmen wahr.

Am 27. April 2023 hat die EU-Kommission den Entwurf einer Verordnung tber standardes-
sentielle Patente (SEP-VO) vorleget.

Das EU-Parlament hat am 28. Februar 2024 Gber den Entwurf abgestimmt.

Derzeit muss sich der Rat der EU noch auf seine allgemeine Ausrichtung verstandigen, wo-
bei die Bundesregierung den Vorschlag grundsatzlich befiirwortet. Der VDA begri3t die Posi-
tionierung der Bundesregierung, dass im Bereich der SEP-Lizenzierung regulatorischer
Handlungsbedarf besteht.

Standardessentielle Patente sind entscheidend fir die Entwicklung und Umsetzung technolo-
gischer Standards. Allerdings weist das aktuelle Lizenzierungssystem fur diese Patente er-
hebliche Probleme auf. Besonders bei Standards der drahtlosen Kommunikation ist es haufig
intransparent, ineffizient und von zahlreichen rechtlichen Auseinandersetzungen gepragt. Die
Nutzung solcher Standards ist deshalb mit erheblichen wirtschaftlichen Risiken verbunden,
was Innovationen und fairen Wettbewerb beeintrachtigt.

Die SEP-VO ist nicht nur von groRRer Relevanz fiir die technologische Souveranitat Europas,
sondern auch fiir die Innovationen und Wettbewerbsfahigkeit der gesamten deutschen Auto-
mobilindustrie von groRer Bedeutung.

Die SEP-VO wird den technischen Fortschritt in Europa férdern, indem sie sicherstellt, dass
europaische Unternehmen unter fairen Bedingungen Zugang zu essenziellen Technologien
erhalten. Dies starkt gleichzeitig die europaische Tech-Industrie und unterstiitzt die EU dabei,
ihre Fhrungsrolle in zentralen Sektoren wie der Automobilindustrie zu bewahren. Daruber
hinaus erleichtert die SEP-VO die griine und digitale Transformation der EU, indem sie die
Nutzung und Weiterentwicklung neuer standardisierter Technologien fordert, die auf Nachhal-
tigkeit und Energieeffizienz ausgerichtet sind.

Aufgrund der Neuwahl des EU-Parlaments gab zum Thema SEP eine Pause in den Beratun-
gen. Durch den anstehenden Wechsel der Ratsprasidentschaft von Ungarn auf Polen ist dies
der richtige Zeitpunkt, um dem Thema erneut die nétige Wahrnehmung zu verschaffen.
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1 Management Summary

Einrichtung eines zentralen Registers

Registrierungspflicht

Der VDA begriut die Einfiihrung einer Registrierungspflicht von SEPs. Bestehende Register
von Standardisierungsorganisationen (SDOs) sind nicht ausreichend, weil sie nicht die
kommerziellen Aspekte von SEPs adressieren.

Die Berlicksichtigung dieser Aspekte ist jedoch fiir faire Lizenzverhandlungen zwingend
notwendig. AuRerdem werden bei vielen Standardisierungsorganisationen zur Registrierung
auch Pauschaldeklarationen (sog. blanket declaration) anerkannt, so dass die tatsachliche
Lage der SEPs im Einzelnen nicht transparent ist.

Registrierungsanreize

Der VDA spricht sich daflr aus, den Anreiz fiir SEP-Inhaber zu einer vollstandigen Regist-
rierung standardessentieller SEPs hochzuhalten. Die Registrierungsobliegenheit gem. Art. 24
Abs. 1 muss also nicht nur als Voraussetzung fir die Durchsetzung von Patenten, sondern
auch, wie von der EU-Kommission vorgeschlagen, fir die Geltendmachung von Lizenzge-
buhren und Schadensersatz zwingend vorgesehen sein.

Eventuelle Bedenken zu einer biirokratischen Uberlastung relativieren sich, da in der neuen
EUIPO!-Datenbank nur noch jene SEPs registriert sind, die vom Patentinhaber nach Verab-
schiedung des finalen Standards als tatsachlich standardessentiell eingeschatzt werden.

Essentialitatsprufungen

Der VDA ist davon Uberzeugt, dass zur Umsetzung der VO ausreichend viele unabhangige
Gutachter fir amtlich veranlasste Essentialitatsprifungen mit hoher Qualitat zur Verfligung
stehen.

Gesamtlizenzgebuhr fur SEP

Insbesondere das Verfahren gemafR Art. 18 Abs. 6 ff halt der VDA fur wirkungsvoll, weil ein
Vorschlag zur Bestimmung einer Gesamtlizenzgebuhr durch mehrere neutrale Schlichter ab-
gegeben wird und sowohl SEP-Inhaber als auch Nutzer des Standards beteiligt werden kon-
nen. Dadurch kann fur die Nutzer des Standards deutlich mehr Klarheit und Planungssicher-
heit zu den gesamten Lizenzkosten geschaffen werden als bisher. Der VDA schlagt zur Ver-
meidung von unnétigem Biirokratieaufwand vor, dass die in Art. 17 und 18 vorgesehenen
Schwellen, die Uber die Besetzung mit einem einzelnen Schlichter oder mit einem Gremium
von drei Schlichtern entscheiden, gestrichen werden. Stattdessen sollte immer ein Gremium
eingesetzt werden.

1 Amt der Europaischen Union flr geistiges Eigentum.
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FRAND-Bestimmungsverfahren

Anreize zur aktiven Beteiligung der Parteien

Aus Sicht des VDA ist die FRAND-Bestimmung gem. Art. 34 vor Einreichung einer Klage ein
zentrales Element, das nicht abgeschwacht werden sollte. Um ausreichend Transparenz
zu gewabhrleisten, sollen die Parteien verpflichtet werden, alle relevanten Dokumente und
Informationen zur Verfligung zu stellen.

Art. 48 Abs. 1 der VO dient als Grundlage fiir die Durchsetzbarkeit, indem eine Partei oder
das Gremium der Schlichter die Vorlage bestimmter Dokumente einfordert. Wenn eine Partei
die Bereitstellung der Unterlagen verweigert, sollte dies als Behinderung des Verfahrens
bewertet werden.

FRAND-Verpflichtung von Patentpools

Fir Patentpools werden durch die VO in Art. 9 zusatzliche Informationspflichten aufgestellt
und ein Kontrollsystem installiert. Aus Sicht des VDA kann durch das Zusammenspiel zwi-
schen Registrierung, Essentialitatsprifung, Bestimmung einer Gesamtlizenzgebihr, FRAND-
Bestimmung und der Betrachtung von Pool-Lizenzangeboten besser sichergestellt werden,
dass die Lizenzierung von SEPs durch einen Patentpool den Grundsatzen der FRAND-
Lizenzierung entspricht.

Einschrankung patentrechtlicher Anspriiche

Die Durchsetzung samtlicher patentrechtlicher Anspriiche sollte wie in der VO vorgeschlagen
nur dann moglich sein, wenn der Durchsetzung ein FRAND-Bestimmungsverfahren voran-
geht. Diese Voraussetzung sollte nicht auf lediglich solche patentrechtlichen Anspriiche be-
schrankt sein, die kartellrechtlich problematisch sind (wie der Unterlassungsanspruch, aber
nicht die Geltendmachung von Schadensersatz- und Auskunftsanspriichen): Dies hatte zur
Konsequenz, dass — parallel zum auRergerichtlichen FRAND-Verfahren — vollstédndige ge-
richtliche Verfahren zur Verletzung und Rechtsbestandigkeit der SEPs durchgefiihrt werden
kénnten.

Eine zeitgleiche Durchflihrung von Gerichtsverfahren zu Fragen der Verletzung und Rechts-
bestandigkeit wirde dem Sinn und Zweck des durch die VO intendierten auf3ergerichtlichen
FRAND-Verfahrens widersprechen und ware nicht ressourceneffizient. Das von der VO in-
tendierte Ziel einer aufRergerichtlichen FRAND-Bestimmung, die ohne Unterlassungs-
druck erfolgt, wirde auf diese Weise nicht erreicht werden.

Anwendungsbereich des VO-Vorschlags

Standards, die vor dem Inkrafttreten der VO verabschiedet wurden, sind derzeit ausge-
schlossen, obwohl gerade diese oft von Streitigkeiten in der SEP-Lizenzierung betroffen
sind. Aus Sicht des VDA sollten daher zwingend diejenigen Standards erfasst und in den An-
wendungsbereich der VO einbezogen werden, die ein maRgeblicher Grund fiir die Notwen-
digkeit dieser VO sind (Standards der drahtlosen Kommunikation wie bspw. 4G, 5G, Wi-Fi
oder Standards zu Audio/Videocodecs wie beispielsweise H.264).
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Die Kriterien "difficulties or inefficiencies" sind bisher nicht in der VO definiert und der VDA
regt an, eine Definition aufzunehmen. Die VO sollte in jedem Fall fiir Standards gelten,
die in der Vergangenheit zu gerichtlichen Auseinandersetzungen gefiihrt haben.

Anspruch auf eine FRAND-Lizenz

Mit der derzeitigen Fassung besteht das Risiko, dass Lieferanten keine Lizenz erhalten.
Der VDA regt an, in der VO folgende konkrete Regelung vorzusehen: ,Eine Lizenz an
einem SEP bzw. SEP-Portfolio muss vom Patentinhaber auf Anfrage jedem Teilnehmer in
der Lieferkette angeboten werden, der eine das SEP bzw. SEP-Portfolio benutzende Einheit
bereitstellt. Die angebotene Lizenz muss in jedem Fall die Nutzung des SEP bzw. SEP-Port-
folios durch die vom Lizenzsucher bereitgestellte Einheit umfassen. Auf Antrag des Lizenzsu-
chers sollte eine, entsprechend angepasste, angebotene Lizenz aber auch die weiteren
Nutzungshandlungen in der Lieferkette umfassen.*
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2 Einleitung

Der VDA begruft eine Vereinfachung der MaBnahmen an denjenigen Stellen, an denen
diese unnétigen Biirokratieaufwand verursachen, hélt es jedoch fiir das Erreichen der mit
der Verordnung angestrebten Ziele fir entscheidend, dass die wesentlichen, tragenden
Saulen der VO nicht geschwiacht werden oder die MaBnahmen wirkungslos bleiben.

Als wesentliche Saulen der VO werden seitens des VDA gesehen:

1. Verbesserung der Transparenz hinsichtlich der fur einen jeweiligen Standard tatsachlich
relevanten Patente, sowie Verdffentlichung entsprechender Informationen, um moglichst
ausgewogene Lizenzverhandlungen zwischen SEP-Inhabern und SEP-Nutzern ,auf
Augenhdhe® zu ermdglichen, insbesondere durch
a) Schaffung eines zentralen Registers und einer elektronischen Datenbank fiir die
betreffenden Patente (Art. 4 bis 9 der VO) und
b) unabhingige Essentialitatsprifung registrierter Patente (Art. 28 bis 33 der VO).

2. Bestimmung und Veroéffentlichung einer Gesamtlizenzgebihr fir die Nutzung eines
Standards (Art. 15 bis 18 der VO), insbesondere durch ein allen Marktteilnehmern
zugangliches Verfahren, das zu einer unverbindlichen Empfehlung fur eine
Gesamtlizenzgebihr seitens der Schlichter fihrt.

3. Durch Schlichter gefiuhrtes, einem Gerichtsverfahren vorgeschaltetes Verfahren
(,FRAND-Bestimmungsverfahren®), um zwei Verhandlungsparteien bei den Verhand-
lungen zum Abschluss eines Lizenzvertrags zu unterstitzen und ggf. einen
Einigungsvorschlag zu unterbreiten (Art. 34 bis 58 der VO).

Der VDA hat bereits seit Jahren drauf aufmerksam gemacht, dass es bei der Lizenzierung
von SEP erhebliche Marktstorungen gibt, die insbesondere zu Lasten der Nutzer von Stan-
dards gehen. Ein Beispiel hierfur ist das Informations-Ungleichgewicht zwischen SEP-Li-
zenzgebern und Nutzern des Standards, durch das eine entsprechende Unausgewogenheit
beim Verhandeln von SEP-Lizenzvertragen entsteht.? Das Risiko hierfir ist insbesondere
dann hoch, wenn der potenzielle Lizenznehmer aufgrund seiner Stellung in der Lieferkette
zur jeweiligen Technologie des Standards kaum Uber eigene Expertise verfugt. Ziel des vor-
liegenden Dokumentes ist eine tiefergehende Auseinandersetzung und Kommentierung
aktueller Diskussionspunkte rund um den VO-Entwurf der Kommission unter Berlcksichti-
gung der Position des Europaischen Parlamentes.

Eine Anwendung der VO wiirde gem. den vorgesehenen Ubergangsbestimmungen erst 24
Monate nach Inkrafttreten erfolgen. Nachdem das EU-Parlament im Februar 2024 in seiner
ersten Lesung der VO mit deutlicher Mehrheit zugestimmt hat, erachtet der VDA nun auch
eine zigige Behandlung und Priorisierung der VO im Europaischen Rat fir wichtig. Das In-
krafttreten der Verordnung bis Ende des Jahres 2025 im Rahmen des EU-Gesetzge-
bungsverfahrens sollte aus Sicht des VDA das Ziel der beteiligten Institutionen sein, um
weitere Verzdgerungen zu vermeiden.

Mit Verweisen auf die VO ist in diesem Dokument der Vorschlag der EU-Kommission
COM(2023) 232 final vom 27. April 2023 gemeint.

2 Siehe VDA Positionspapier 2017 sowie VDA Positionspapier 2022.
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3 Einrichtung eines zentralen Registers

Registrierungspflicht

Der VDA begru¥t die Einflihrung einer verpflichtenden Registrierung von SEPs im neuen
EUIPO-Register.

Aus Sicht des VDA sind bestehende Register nicht ausreichend, weil sie nicht die kom-
merziellen Aspekte von SEPs adressieren, die jedoch zwingend zu berlcksichtigen sind:

e Bei bestehenden Registern von Standardisierungsorganisationen (SDOs) wie bspw.
ETSI dient die Deklaration der moglichen SEPs und die mit der Deklaration einherge-
hende Abgabe eines FRAND-Commitments lediglich dazu, dass die jeweilige Lizenzbe-
reitschaft der SDO-Mitglieder dokumentiert und der Offentlichkeit zugénglich
gemacht wird: Somit kann ein Mitglied nicht im Nachhinein die Lizenz und damit den
Zugang zur standardisierten Technologie verweigern. Hierzu werden in der ETSI-Daten-
bank Informationen Uber die deklarierten Patente und deren Patentfamilien gespeichert
und zuganglich gemacht.

e Aus lizenzrechtlicher Sicht weisen die bestehenden SDO-Register weiterhin die
folgenden Einschrankungen auf:

o Keine Verpflichtung zur Aktualisierung: Da die Erklarungen vor und wahrend der
Ausarbeitung der Standards abgegeben werden, bezieht sich die Anzahl der Pa-
tente auf Technologien, die nicht zwingend in der endgultigen Norm enthalten sind.
Da es zudem keine Verpflichtung zur Aktualisierung gibt, wird die Anzahl von SEPs
bei der Aushandlung von SEP-Lizenzen kiinstlich nach oben getrieben, weil
Lizenzgebulhren fur (noch) nicht relevante Schutzrechte veranschlagt werden.

o Verwendung von Pauschaldeklarationen: Bei vielen SDOs wie bspw. IEEE fir
den WiFi-Standard (IEEE 802.11) ist keine Nennung von SEPs notwendig, es reicht
eine allgemeinglltige FRAND Lizenzbereitschafts-Erklarung (sog. blanket declara-
tion) aus. Ein umfassendes SEP-Register, wie etwa bei ETSI, existiert daher nicht,
wenngleich es sehr partielle einzelne SEP-Nennungen gibt. Die Deklaration kann
grolRe Teile der Portfolios abdecken, ohne den fiir eine aussagekraftige Analyse
erforderlichen Detaillierungsgrad zu liefern.

o Keine Essentialitatsbewertung durch Dritte: Der VDA halt die in der VO in Art. 29
vorgeschlagenen MalRnahmen zur Essentialitatspriufung fur erforderlich, insbeson-
dere die regelmafige, amtlich veranlasste und stichprobenhafte Priifung der im
Register des EUIPO registrierten Patente hinsichtlich ihrer Essentialitat durch
unabhangige Gutachter ist ein wichtiger Baustein.

Registrierungsanreize

Der VDA vertritt die Position, dass mit der VO starke Anreize gesetzt werden sollten, stan-
dardessentielle Patente zu registrieren. Art. 24 Abs. 2 der VO erreicht dieses Ziel, indem An-
spriche auf Lizenzgebihren und Schadensersatz nur nach Registrierung geltend gemacht
werden konnen. Ein Aufweichen dieses Anreizes wiirde dazu fihren, dass die Motivation
von SEP-Inhabern zur méglichst vollstandigen Registrierung ihrer SEPs nicht mehr ge-
geben und damit das Ubergeordnete Ziel eines aussagekraftigen, transparenten Registers
gefahrdet ist.
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Eine Intransparenz und Unvolistiandigkeit im Register bzgl. der insgesamt tatsachlich stan-
dardessentiellen Patente pro Inhaber wiirde sich auch negativ auswirken auf die Berech-
nung der Lizenzgebiihr, die dem jeweiligen Inhaber zustehen wirde. Auch die ver-
schiedentlich geduRerten Argumente, die Registrierung wiirde die SEP-Inhaber unverhaltnis-
maRig belasten, liberzeugen bei genauerer Betrachtung nicht. Spatestens mit der Entschei-
dung, ihre Patente durchzusetzen, analysieren Patentinhaber ihr Portfolio und die darin ent-
haltenen Patenten.

Des Weiteren gibt der VDA zum Argument biirokratischer Uberlastung im Falle der Registrie-
rung samtlicher SEPs zu bedenken, dass deren Anzahl sich im Vergleich zu den in bereits
existierenden Datenbanken registrierten SEPs merklich reduzieren wird: Es sind nur noch
jene Patente zu registrieren, die vom Patentinhaber nach der Verabschiedung des Standards
auch tatsachlich als standardessentiell eingeschatzt werden. In Gerichtsverfahren hat
sich in der Vergangenheit bereits gezeigt, dass die in SDO-Datenbanken registrierten Klage-
patente nicht selten als nicht rechtsbestandig oder nicht standardessentiell befunden wer-
den.? Auch diverse Studien kommen zu dem Ergebnis, dass nur 20-30% aller deklarierten
SEPs tatsachlich essentiell sind bzw. die Raten sogar noch geringer ausfallen kénnen (10-
20% im Falle von 5G).*

Vor diesem Hintergrund spricht sich der VDA dafiir aus, den Anreiz an SEP-Inhaber fir eine
vollstandige Registrierung standardessentieller SEPs hochzuhalten: die Registrierung wird
vom VDA nicht nur als Voraussetzung fiir die Durchsetzung von Patenten gefordert, sondern
auch, wie von der EU-Kommission vorgeschlagen, fiir die Geltendmachung von Lizenzge-
bihren und Schadensersatz.

4 Essentialitatsprufungen

Die in der VO unter Art. 28 bis 33 vorgesehenen Uberpriifungen der Essentialitét der im Re-
gister eingetragenen Patente durch unabhangige Experten tragt wesentlich zu verbesserter
Transparenz bei. Das gilt vor allem fiir die stichprobenhafte Uberpriifung gemaR Art. 29 Abs.
1. Insbesondere wird dadurch dem Problem der Uberdeklarierungen wirkungsvoll begeg-
net. Bei hinreichender Genauigkeit des Registers kann damit auch bestimmt werden,
welchen Anteil ein Patentinhaber an allen SEPs eines Standards hat - diese Information

ist wesentlich fur Lizenzverhandlungen.

Fur die Essentialitatsprifungen gibt es bereits heute eine Vielzahl qualifizierter technischer
Experten, die derartige Prifungen fir Lizenzverhandlungen oder gutachterlich fir Gerichts-
verfahren durchfiihren. Weiterhin sind einschlagige Prifer am Europaischen Patentamt und
an nationalen Patentamtern gut qualifiziert, um Essentialitatsprifungen mit hoher Qualitat
durchzufiihren. Eine Studie hat zudem gezeigt, dass technisch vorgebildete Wissenschaftler
nach einer gewissen Trainingszeit Essentialitatsprifungen mit signifikanter Zuverlassigkeit
durchfiihren kénnen.

Der VDA halt Einwande, Essentialitdtsprifungen entsprechend der VO seien unpraktikabel,
fur nicht nachvollziehbar.

8 Conversant v LG, Court of Appeal of Paris, judgement dated 16 April 2019, Case No. 15/17037,wobei jedes ein-
zelne Klagepatent als nichtig oder nicht-essentiell bewertet wurde; siehe auch Conversant v LG - French Court Deci-
sions IP Case Law | 4iP Council.

4'Baron, J., Arque-Castells, P., Leonard, A., Pohimann, T., Sergheraert, E., Empirical Assessment of Potential Chal-
lenges in SEP Licensing, European Commission, DG GROW, 2023 Empirical-Assessment-of-Potential-Challenges-
in-SEP-Licensing.pdf (lexisnexisip.com).



https://caselaw.4ipcouncil.com/french-court-decisions/court-appeal-paris/conversant-v-lg-court-appeal-paris
https://caselaw.4ipcouncil.com/french-court-decisions/court-appeal-paris/conversant-v-lg-court-appeal-paris
https://www.lexisnexisip.com/wp-content/uploads/2023/09/Empirical-Assessment-of-Potential-Challenges-in-SEP-Licensing.pdf
https://www.lexisnexisip.com/wp-content/uploads/2023/09/Empirical-Assessment-of-Potential-Challenges-in-SEP-Licensing.pdf
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Essentialitatsprufungen von Patentpools

Patentpools bundeln die SEP-Portfolien mehrerer Patentinhaber zu einem gemeinsamen Li-
zenzangebot. Fir die Registrierung der zur Lizenzierung angebotenen standardessentiellen
Patente sind gemaR der Verordnung grundsétzlich die Patentinhaber verantwortlich. Ebenso
obliegt die Essentialitatspriifung gemaf der Verordnung dem Patentinhaber. Allerdings kann
sich gemal der VO ein Patentpool die Ergebnisse der Prifung zu eigen machen, sofern
diese bereits vorhanden sind (Art. 28 Abs. 6). Aus Sicht des VDA ist ein ,,muss‘ unerlass-
lich, um unnétige Doppelpriifungen zu vermeiden.

Patentpools haben gemaf Art. 9 (c), (d) der VO die Pflicht, hinsichtlich der Vorgehensweise
und der beauftragten Prifer (Art. 9 (c), (d)) zu informieren. Es ist fraglich, ob die Ergebnisse
dort vorhandener Essentialitatsprifungen ins Register tUbernommen werden kdnnen, wie im
Erwagungsgrund 27 vorgeschlagen. Eine entsprechende Adoption der vom Patentpool ange-
strengten Essentialitatspriifung durch die gemaR der VO etablierte Behorde wiirde unnétigen
Zusatzaufwand vermeiden. Jedoch muissen Patentpools der Behorde zweifelsfrei die Ob-
jektivitat und fachliche Kompetenz der Priifer nachweisen kdnnen (siehe dazu auch die
Erganzungen zu Erwagungsgrund 27 und Artikel 29 (4a) in der verabschiedeten EU-Parla-
mentsposition vom 28.02.2024). Sofern das Kompetenzzentrum berechtigte Zweifel an der
Richtigkeit der Prifung oder der Objektivitat der Prufer hat, muss eine eigenstandige Prifung
durch das Kompetenzzentrum erfolgen.

5 Gesamtlizenzgebuhr far SEP

Bestimmung einer Gesamtlizenzgebuhr
(Art. 15 bis 18)

Eine der wesentlichen oben genannten Saulen des VO-Vorschlags, die maBgeblich zur
Verbesserung der Situation beitragt, ist die Bestimmung einer Gesamtlizenzgebihr gemaf
der Art. 15 bis 18.

Fur die Bestimmung einer Gesamtlizenzgebiuhr fir einen Standard gibt es unterschiedli-
che Modelle. Im Anhang des Berichts der von der EU-Kommission eingesetzten Exper-
tengruppe gibt es dazu eine ausfiihrliche Darstellung und Ubersicht.5

Die schwierige und haufig kontrovers diskutierte Aufgabe besteht dabei im Grunde nicht da-
rin, die erforderlichen Informationen zu ermitteln, sondern sich unter den Beteiligten auf eine
Methode zur Bestimmung der Lizenzgebuhr zu einigen.

Die VO zielt nicht darauf ab, die fur die Bestimmung einer Gesamtlizenzgebhr erforderlichen
Informationen (EingangsgrdfRen) zu ermitteln. Vielmehr konzentriert sie sich darauf, eine un-
verbindliche Gesamtlizenzgebiihr zu bestimmen und zu veroéffentlichen. Diese kann ein-
seitig durch jeweilige SEP-Inhaber festgelegt werden (Art. 15-17) oder nach Art. 18 durch
ein offenes, durch Schlichter gefiihrtes Verfahren. Dieses ist fiir beide Gruppen von
Marktteilnehmern, namlich SEP-Inhaber/Lizenzgeber und Standardnutzer/Lizenznehmer
zuganglich.

S https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45217/attachments/1/translations/en/renditions/native.
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Abgrenzung Art. 15 bis 17 gegenuber Art. 18

Wahrend an Verfahren gemaf Art. 15 bis 17 nur SEP-Lizenzgeber teilnehmen kénnen, sieht
Art. 18 vor, dass sowohl SEP-Lizenzgeber als auch Nutzer bzw. potentielle Nutzer des Stan-
dards beteiligt sind.

Betreffend die Art. 15 bis 17 gibt es nach Auffassung des VDA kaum einen Anreiz fur SEP-
Inhaber, eine Erklarung gemaf Art. 15 abzugeben bzw. ein Verfahren nach Art. 17 zu initiie-
ren. Dazu tragen auch die relativ kurzen Fristen von 90 bzw. 120 Tagen gemaf Art. 15 Abs.
3 bzw. Art. 17 Abs. 2 bei.

Mangels eines Anreizes fir SEP-Inhaber ist kaum zu erwarten, dass von den Mdglichkeiten
nach Art. 15 bis 17 regelmaRig Gebrauch gemacht wird. Insofern werden diese Regelungen
nach Einschatzung des VDA eher wenig Wirkung entfalten. Wenn Uberhaupt, wirden SEP-
Inhaber Uber die vorgeschlagenen Regelungen einseitig Maximalforderungen abgeben,
um ihre spatere Verhandlungsposition in Lizenzverhandlungen zu optimieren, zumal es in
der VO kein Regulativ gibt, dies nicht zu tun.

Andererseits kdnnen Verfahren gemaf Art. 15 bis 17 nach Auffassung des VDA im Grunde
ahnlich gesehen werden wie Verfahren bei der Bildung von Patentpools, bei denen der
Pool-Administrator auf Basis der jeweiligen Angaben der SEP-Inhaber eine Lizenzgebiihr
fur die mit dem Pool auslizenzierten Patente bestimmt. Je mehr SEP-Inhaber an dem
Pool teilnehmen und je héher der dadurch abgedeckte Anteil relevanter SEPs an
allen SEPs des Standards ist, desto eher kommt eine Pool-Lizenzgebiihrenrate einer
Gesamtlizenzgebiihr fiir alle SEPs des Standards nahe.

Da Patentpools im Rahmen der EU-Leitlinien zu Technologietransfer-Vereinbarungen
(2014/C 89/03) gewisse Handlungsspielrdume haben, sollte eine Bestimmung der Gesamt-
lizenzgebuhr im Rahmen der Art. 15 bis 17 der VO kartellrechtlich zulassig sein.

Der VDA schlagt vor, die in Art. 17 Abs. 1 vorgesehene Schwelle von 20% fur den Anteil der
von den Antragstellern gehaltenen SEPs an allen SEP des Standards zu streichen: Eine ent-
sprechende Bestimmung des zu berlicksichtigenden, kollektiven Anteils der entsprechenden
SEPs kann in der Regel erst zu einem deutlich spateren Zeitpunkt hinreichend gut
erfolgen, als es die relativ kurze Frist zur Abgabe der Meldung in Art. 17 Abs. 2 erlaubt.

Die Schwelle ist damit im Sinne der mdglichst friihzeitigen Bestimmung einer Gesamt-
lizenzgebuhr unpraktikabel.

AuRerdem schlagt der VDA vor, dass die in den Art. 15 Abs. 3, Art. 17 Abs. 2 und Art. 18
Abs. 2 genannten Fristen gestrichen oder zumindest deutlich verldangert werden.
Dadurch kdnnte spéateren Entwicklungen seitens der Technologie und/oder des jeweili-
gen Marktes durch entsprechende weitere Verfahren flexibler Rechnung getragen werden.

Art. 18 zur Ermittlung einer nicht bindenden Expertenschatzung fur die Gesamtlizenzgebihr
kénnte hingegen zu einer zwar unverbindlichen, aber zumindest groben Richtgré3e fur die
Gesamtlizenzgebihr fliihren. Im Idealfall ware diese fiir SEP-Inhaber und SEP-Nutzer
akzeptabel und erleichtert zumindest Einigungen auf eine FRAND Lizenzgebiihr im Rah-
men von Lizenzverhandlungen oder im Rahmen der FRAND-Bestimmung und Gerichts-
verfahren.
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Vorteile des Verfahrens gemal} Art. 18

Seitens des VDA ist das Verfahren gemaf Art. 18 im Vergleich zu den Verfahren geman Art.
15 bis 17 besser geeignet, um gegentber dem Status quo faire Verhandlungen zwischen
SEP-Lizenzgebern und Nutzern des Standards ,auf Augenhéhe” zu férdern. Dabei kommen
insbesondere folgende Aspekte positiv zum Tragen:

1) Es werden die Interessen beider Gruppen von Marktteilnehmern (SEP-Lizenzgeber
und Nutzer des Standards) beriicksichtigt. Dies wird zu einer hohen Akzeptanz der so
bestimmten Gesamtlizenzgebuhr bei beiden Marktteilnehmer-Gruppen flhren. Bei ei-
nem derart ausgewogenen Verfahren ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Gesamtli-
zenzgebiihr fair und angemessen ist, deutlich héher als im Fall einer nur einseitig
durch SEP-Inhaber gemaR Art. 15 bis 17 der VO oder von einem Patentpool bestimmten
Gebiihr.

2) Die Gesamtlizenzgebihr wird durch (mehrere) unabhangige Schlichter bestimmt.
Auch dies beglinstigt das Ergebnis einer wirklich fairen und angemessenen (FRAND)
Lizenzgebiihr.

3) Der Wert ist 6ffentlich verfiigbar. Dadurch kann von jedem, der ein mit dem Standard
konformes Produkt entwickeln oder auf den Markt bringen will, friihzeitig eine deutlich
verldsslichere Produktkostenplanung durchgeflihrt werden als im Status quo. Das gilt
selbst fuir den Fall, dass die so bestimmte Gesamtlizenzgebuihr unverbindlich ist. Diese
rechtliche und wirtschaftliche Planungssicherheit bei der Erstellung entsprechender
Geschéftsplane ist insbesondere fir KMUs bei der Beschaffung von Kapital relevant.

4) Die verlassliche Produktkostenplanung férdert auch die Entwicklung und Verfiugbarkeit
neuer, innovativer Produkte. Dadurch wird eine Vielfalt an standardkonformen Pro-
dukten bereitgestellt, ohne dass der Standard als solcher wettbewerbsdifferenzierend
ist. Mit der Menge an neuen Produkten steigen auch die Verwertungsmoglichkeiten,
respektive das Potential fir die jeweiligen SEP-Inhaber, zusatzliche Lizenzeinnahmen
Zu generieren.

5) Mit der Veroffentlichung des Gesamtlizenzgebiihrenwertes werden auch faire Wett-
bewerbsbedingungen geférdert im Hinblick auf Produkte, die den Standard nutzen,
weil der Wert allen Wettbewerbern gleichermallen als Referenz verfigbar ist. Damit kdn-
nen auch gerichtliche Auseinandersetzungen vermieden und stattdessen die einge-
sparten Ressourcen fiir Investitionen in Forschung sowie in die Entwicklung und
Herstellung neuer innovativer Produkte genutzt werden.

6) Der so bestimmte Wert fir eine Gesamtlizenzgebdihr ist unverbindlich. Dadurch kann
er sowohl in Gerichtsverfahren als auch in bilateralen Verfahren als gutachterliche Mei-
nung verwendet werden. Falls das Gericht bzw. die Parteien z.B. zu der Auffassung
kommen, dass im Verfahren gem. Art. 18 nicht alle relevanten Informationen angemes-
sen bericksichtigt wurden, kann in diesen Verfahren durchaus ein anderer Wert
verwendet werden.

7) Das Verfahren gemaR Art. 18 ist samtlichen Marktteilnehmern zuganglich, also SEP-Li-
zenzgebern und (potentiellen) Nutzern des Standards. Insoweit diirften sich bei dieser
Variante zur Bestimmung einer Gesamtlizenzgebuhr noch weniger kartellrechtliche
Problemstellungen ergeben als bei den Verfahren geman Art. 15 bis 17, die den bei
Patentpools Ublichen Verfahren ahnlich sind.
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Aus Sicht des VDA hat die Planungssicherheit flir SEP-Lizenzgebiihren sehr hohe Prioritat.
Hinsichtlich Erwagungen, dass die Gesamtlizenzgebiihr von Entwicklungen des Marktes
abhangig sein misste, bietet die VO durchaus Flexibilitat: Die vorgesehene Regelung
schlieBt nicht aus, dass Verfahren zur Gesamtlizenzgebihrenbestimmung fiir einen Standard
mehrfach durchgeflihrt werden. Vorstellbar ist in diesem Zusammenhang insbesondere, dass
die Gesamtlizenzgebiihr eines Standards im Laufe der Zeit angemessen reduziert wird, so-
weit zugehorige SEP abgelaufen sind.

Zusammenwirken von Gesamtlizenzgebuhr und FRAND
Bestimmung

Ein veroffentlichter Wert fiir eine Gesamtlizenzgebihr, selbst wenn dieser nur unverbindlich
ist, kann Parteien beim Zustandekommen von Lizenzvertragen maRBgeblich unterstiitzen.
Diese Transparenz kann insbesondere dazu fiihren, dass Vertrage ziigiger geschlossen
werden als im Status quo, weil wirtschaftliche Betrachtungen fiir den Verhandlungserfolg
eine maligebliche Rolle spielen. Ein Wert fir eine Gesamtlizenzgebihr kann zumindest einen
ersten Anhaltspunkt fiir wirtschaftliche Bewertungen geben, an denen sich Parteien orientie-
ren kénnen. Das gilt insbesondere fiir den Fall, dass er in einem ausgewogenen Verfahren
gemal Art. 18 bestimmt worden ist.

Die Anzahl aller Registrierungen zu einem Standard reprasentiert die Gesamtheit aller
SEPs des Standards relativ gut. Setzt man diese Anzahl zur Anzahl der Registrierungen ei-
nes Inhabers ins Verhaltnis und berlcksichtigt dabei die jeweiligen Ergebnisse der Essenti-
alitatspriifungen (insbesondere die zufallsgesteuerten, jahrlichen Prifungen geman Art. 29
Abs. 1 S. 1 der VO), so kann eine verniinftige Abschatzung erfolgen, wie hoch der Anteil
der tatsachlich essentiellen (,truly essential”) Patente des Inhabers an der Gesamtheit aller
SEP des Standards ist. Dadurch kann in Verbindung mit dem verdéffentlichten Wert der Ge-
samtlizenzgebiihr mittels des sogenannten ,,top-down* Ansatzes eine entsprechende, an-
gemessene Lizenzgebuhr fir den einzelnen Inhaber bestimmt werden. Diese Werte kdnnen
auch in einem FRAND-Bestimmungsverfahren von den jeweiligen Experten als objektive
Informationsquellen verwendet werden.

Gleichermalden ist die Ermittlung einer Gesamtlizenzgebuhr (Art. 18) ein wichtiger Input, um
eine Pool-Lizenzgebihr festzulegen: Fur diese Gebuhr ergibt sich ein angemessener Schatz-
wert aus dem (anhand der Essentialitatsprifungen geschétzten) Anteil der SEPs, die vom
Angebot des Patentpools umfasst sind, am Gesamt-SEP-Bestand des Standards (,stack®).

Verfugbarkeit von Gutachtern und Schlichtern

Im Bereich der Lizenzierung von SEP wurden seit bereits ca. 20 Jahren eine Vielzahl von Li-
zenzvertragen geschlossen und Streitigkeiten vor Gericht ausgetragen, an denen Rechtsan-
walte, Patentanwalte, Wissenschaftler, insbesondere Wirtschaftswissenschaftler, sowie an-
dere Marktexperten beteiligt waren. Es gibt daher aus Sicht des VDA eine ausreichend
groBe Anzahl geeigneter Experten, die fur die Funktion als Schlichter/Gutachter bei der
verantwortlichen Behérde (EUIPO) ausreichend qualifiziert sind. Langfristig erscheint es da-
her realistisch, dass auch innerhalb der Behérde entsprechendes Know-how aufgebaut wird,
vergleichbar mit der am Deutschen Patent- und Markenamt eingerichteten Schiedsstelle fur
Arbeitnehmererfinder-Auseinandersetzungen (§§ 28 und 29 des Gesetzes Uber Arbeitneh-
mererfindungen).
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Daher halt der VDA die in den Art. 17, 18 und 34 ff. der VO vorgesehenen MaRnahmen
fur praktikabel und mit vertretbarem Aufwand umsetzbar.

Vorschlag zum Gremium von drei Schlichtern

Art. 18 Abs. 6 sieht eine Regelung zur Anzahl hinzugezogener Schlichter vor: Wenn Nutzer
des Standards das Verfahren zur Bestimmung der Gesamtlizenzgebiihr in Gang setzen,
muss eine Marktanteilsschwelle in Hohe von 10% in der EU Uberschritten werden, damit
ein Gremium von drei Schlichtern (conciliators) statt eines einzelnen Schlichters fiir das
Verfahren eingesetzt werden kann.

Angesichts der erheblichen Tragweite, die eine verdffentlichte Gesamtlizenzgebihr haben
kann, und der unter Umstanden sehr divergenten Beitrage der jeweiligen Parteien, ware das
Einsetzen des dreikdpfigen Gutachtergremiums unabhidngig von Beteiligungsschwellen
angebracht. Aus Sicht des VDA wirde ein solcher Schwellenwert darliber hinaus zu einem
unnoétigen bzw. unverhaltnismaRig hohen biirokratischen Aufwand seitens der Behorde
(EUIPO) fihren, jeweilige relevante Markte und entsprechende Marktanteile von An-
tragsstellern zu bestimmen. Dieser Aufwand stiinde nach Uberzeugung des VDA in keinem
angemessenen Verhaltnis zu der erzielten Wirkung, namlich lediglich einer gewissen Ein-
sparung bei den Gutachterkosten, zumal das FRAND-Verfahren nur ca. neun Monate dau-
ert. Aullerdem diirfte ein Verfahren, das durch drei Schlichter gefiihrt wurde, zu deutlich
mehr Akzeptanz bei Marktteilnehmern fiihren als ein Verfahren, das nur von einem
Schlichter gefiihrt wurde.

Fir den Fall, dass SEP-Inhaber das Verfahren zur Bestimmung der Gesamtlizenzgebihr
anstoRen, sieht Art. 18 Abs. 6 auch vor, dass diese mindestens 20% aller SEPs des Stan-
dards halten missen, damit ein Gremium von drei Schlichtern eingesetzt wird. Auch diese
Vorschrift kann aus Sicht des VDA zu einem unverhaltnismaRig hohen biirokratischen
Aufwand seitens der Behorde (EUIPO) filhren, aus denselben Griinden wie zuvor hinsicht-
lich der Bestimmung von Marktanteilen von Antragstellern beschrieben. Auch hier gilt, dass
eine mittels eines einzigen Schlichters bestimmte Gesamtlizenzgebuhr deutlich weniger
Akzeptanz im Markt finden wird als eine durch drei Gutachter bestimmte. Diese Abschwa-
chung der Referenzwirkung steht in keinem angemessenen Verhaltnis zum Ergebnis einer
dadurch moglicherweise erreichbaren, relativ geringfiigigen Einsparung von Gutachter-
kosten.

Der VDA fordert daher, den Art 18 Abs. 6 in der Weise zu vereinfachen, dass samtliche
Bedingungen fiir das Einsetzen eines dreiképfigen Expertengremiums gestrichen
werden.

6 FRAND-Bestimmungsverfahren

Das FRAND-Bestimmungsverfahren ist aus Sicht des VDA eine wesentliche Séaule der VO.
Mit der VO wird die Mdglichkeit fiir eine kostengiinstige und kompetente sowie unabhangige
Stelle geschaffen, die einen Vorschlag fiir einen FRAND-Lizenzvertrag herausarbeiten kann.
Dies eroffnet die Moglichkeit einer fundierten FRAND-Bestimmung im Sinne einer Drittbe-
stimmung gemal dem EuGH-Urteil im Fall Huawei v. ZTE.®

6 Siehe EuGH, 16.7.2015, C-170/13, WRP 2015, 1080 — Huawei/ZTE.
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Anders als in Rechtsrdaumen wie z.B. USA, UK und China wird in Verfahren in Deutschland
und der EU der Betrag einer angemessenen Lizenzgebiihr bislang von den Gerichten
nicht festgelegt. Vielmehr legen deutsche Gerichte im Zusammenhang mit einem Unterlas-
sungsanspruch den Schwerpunkt auf die Lizenzwilligkeit des Nutzers. Eine solche wird selbst
dann verneint, wenn der Nutzer oder Zulieferer bereits auf die Bestimmung einer angemes-
senen Lizenzgeblhr geklagt, Gegenangebote abgegeben und Sicherheiten geleistet hat.”
Spatestens mit der Einfiihrung des neuen europdischen Einheitsgerichts (UPC) haben
sich die Auswirkungen eines Unterlassungsanspruchs flr Nutzer erheblich verscharft,
weil sie sich auch auf das Territorium der (derzeit) 17 Staaten erstrecken, die an dem neuen
EU-Patentsystem teilnehmen.

Hinsichtlich des vorgeschalteten FRAND-Bestimmungsprozesses mochte der VDA auf die
Ausfihrungen der drei Miinchner Richter — Axel Walz, Sebastian Benz und Tobias Pichimaier
— hinweisen. Die drei Richter legen Vorteile und Moéglichkeiten dar, die eine obligatorische
Schlichtung in SEP-Streitigkeiten mit sich bringen kénnte, und begrifien dementsprechend
eine auBergerichtliche Bestimmung einer angemessenen Lizenzgebihr.8

Als Methode zur Bestimmung einer angemessenen Lizenzgebiihr existieren bereits

verschiedene Ansatze. Beispielhaft kdnnen die folgenden genannt werden (dariiber hinaus

existieren auch noch weitere):

e  Festlegung aufgrund der zur Generierung der Erfindungen und SEP erforderlichen
Aufwande (cost based),®

e Festlegung auf Basis des konkreten technischen Mehrwertes der den SEP
zugrundeliegenden Erfindungen,°

e In USA greifen Gerichte zur Bestimmung der ,Angemessenheit” einer Lizenzrate auf die
sog. Georgia-Pacific Factors zurlick, wobei drei wesentliche Aspekte berlcksichtigt wer-
den (Bedeutung der patentierten Erfindung fir das Produkt, brancheniibliche Lizenzra-
ten ahnlicher Erfindungen und sachverstandige Einschatzung des Patentwertes).1?

In anderen Veroffentlichungen der EU-Kommission finden sich weitere Ansatze.!?

Im Sinne der VO findet die FRAND-Bestimmungsphase vorgerichtlich statt, so dass Ver-
handlungen auf Augenhéhe und ohne Unterlassungsdruck ermdglicht werden. Vor dem

7 Siehe LG Miinchen |, Endurteil v. 30.09.2020 — 21 O 3891/19; LG Mannheim Urteil v. 18.08.2020 - 2 O 34/19;
FOSS Patents: Fourth patent injunction against Daimler in 11 weeks as Munich | Regional Court sides with Nokia in
3G SEP infringement case sowie 19-07-23 Amended Continental v. Avanci Complaint | PDF | High Speed Packet
Access | 3 Gpp (scribd.com).

8 Walz/Benz/Pichimaier: Obligatorische Schlichtung bei FRAND-Streitigkeiten (Teil 1) GRUR 2022, 446 ff.;
Walz/Benz/Pichimaier: Obligatorische Schlichtung bei FRAND-Streitigkeiten (Teil 2) GRUR 2022, 513 ff.

9 Siehe IAS 38, verdffentlicht vom International Accounting Standards Board, (ibernommen durch die Verordnung
(EG) Nr. 1126/2008 der Kommission vom 3. November zur Ubernahme bestimmter internationaler Rechnungsle-
gungsstandards geman der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europaischen Parlaments und des Rates, ABL.EU
L320, S. 1 vom 29. November 2008.

10 Sjehe 2017, COM(2017) 712 final eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0712, p. 6
“clear relationship to the economic value of the patented technology...”.

1 FINAL SUBMISSION FORMAT INSTRUCTIONS FOR PROCEEDINGS OF BUSINESS AND INFORMATION:
PLEASE READ CAREFULLY (buscom-press.com)

12 Sighe: Final report from the Expert Group on Intellectual Property Valuation - Publications Office of the EU (eu-
ropa.eu); “Contribution to the Debate on SEPs" by Group of Experts on Licensing and Valuation of Standard Essen-
tial Patents: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45217/attachments/1/translations/en/renditions/native , Chap-
ter 4. Final report from the Expert Group on Intellectual Property Valuation - Publications Office of the EU (eu-
ropa.eu); sowie:Friedl/Ann Entgeltberechnung fiir FRAND-Lizenzen an standardessen-ziellen Patenten GRUR 2014,
948 ff., “A cost-based approach for calculating royalties for standard-essential patents (SEPs)”, verdffentlicht am
29.06.2018. Downloadbar unter https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jwip.12104; “Bemessungsgrundlagen
fur FRAND-konforme SEP-Lizenzentgelte — Warum der Blick auf Kosten wichtig ist!* Mitt. April 2021, 145 ff. Down-
loadbar unter https:/mediatum.ub.tum.de/doc/1609873/1609873.pdf.
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Hintergrund der hohen Anzahl an Verschwiegenheitsverpflichtungen im Zusammenhang mit
der Lizenzierung von SEPs, erwartet der VDA, dass eine unparteiische dritte Stelle insbeson-
dere die Moglichkeit haben wird, Einblick in bereits existierende Lizenzvertrage zu erhal-
ten und somit die Transparenz und Expertise zum Zwecke einer fundierten FRAND-Bestim-
mung zu erhéhen.

Im Zuge eines fundiert transparenten FRAND-Bestimmungsverfahrens, bei dem beide Par-
teien einen neutralen unparteiischen Schlichter mit den notwendigen Informationen unterstut-
zen, kann eine gerichtliche Auseinandersetzung im Idealfall komplett vermieden wer-
den. Anderenfalls kann der vorgerichtliche unparteiische Vorschlag eines Schlichters zur
FRAND-Bestimmung auch der Strukturierung in einem maoglichen spateren Gerichtsverfahren
dienen und die Rechtsfindung erleichtern und beschleunigen.

Anreize zur aktiven Beteiligung der Parteien

Das Ziel ausreichender Transparenz kann nur erreicht werden, wenn die Parteien die erfor-
derlichen Erklarungen abgeben und Dokumente zur Verfiigung stellen, deren Kenntnis fur
die FRAND-Bestimmung nutzlich ist und die einer der Parteien zuganglich sind. Die FRAND-
Bestimmung sollte daher mit einer Pflicht zur Verfahrensférderung verbunden sein,
beispielsweise in der VO oder mit einer Verfahrensordnung.

Die Pflicht zur Verfahrensférderung sollte auch Informationen umfassen, die die Argumen-
tation einer der Parteien stitzen, aber nur der anderen Partei zugénglich sind. Die Még-
lichkeit dazu bietet der derzeitige Art. 48 Abs. 1 VO, wonach eine Partei oder der Schlichter
die andere Partei auffordern kann, Dokumente zur Verfligung zu stellen.

Daruber hinaus sollten Anreize daflr gesetzt werden, dieser Aufforderung nachzukommen
und das Verfahren entsprechend zu férdern. Einen Anknipfungspunkt bietet Erwagungs-
grund 39 der VO. Fir den Fall, dass sich eine Partei nach der Bestellung des Gremiums der
drei Schlichter nicht an der FRAND-Bestimmung beteiligt oder behindert (siehe Erlauterun-
gen zu Titel VI in Abschnitt 5 der vorangestellten Begriindung der VO), kann die andere
Partei die Beendigung des Verfahrens beantragen oder verlangen, dass der Schlichter

eine Empfehlung fir eine FRAND-Bestimmung auf der Grundlage der Informationen abgibt,
die er bewerten kann.

Die Weigerung, Dokumente vorzulegen, sollte in Abhangigkeit von den Umstanden des Ein-
zelfalles als solche Behinderung des Verfahrens bewertet werden kénnen. Dem Argument,
dass z.B. bestehende Lizenzvertrage nicht herausgegeben werden kdnnen, weil der Schlich-
ter aufgrund von Geheimhaltungsklauseln in den Vertragen nicht explizit zur Einsichtnahme
autorisiert ist, kann in der Praxis unkompliziert begegnet werden, indem bspw. die Zustim-
mung der Vertragsparteien eingeholt wird, zumal es sich beim Schlichter um einen neutralen
Dritten handelt, der die Geheimhaltungsinteressen erfillen kann. In jedem Fall sollte doku-
mentiert werden, dass Dokumente nicht vorgelegt wurden — trotz Aufforderung und an-
gemessener Berlicksichtigung von Geheimhaltungsinteressen (siehe Art. 54 Abs. 3 VO).

Das Verfahren wird mit der verbleibenden Partei fortgesetzt und zum Abschluss gebracht. Fir
den Fall, dass beide Parteien aus dem FRAND-Verfahren ausscheiden, sollte das Verfahren
ohne Beteiligung der Parteien abgeschlossen werden.
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FRAND-Verpflichtung von Patentpools

Fir Patentpools werden durch die VO zusétzliche Informationspflichten aufgestellt
(Art. 9 Abs. 1) und ein Kontrollsystem installiert (Art. 9 Abs. 1a und 1b). Die Auswirkungen
dieser Regelungen und der VO insgesamt auf Patentpools bewertet der VDA wie folgt:

Zunachst ist zu bemerken, dass Patentpools natiirlich allen Pflichten zu folgen haben,
die fur Patentinhaber durch die VO auferlegt werden. Im Folgenden werden nur die daruber
hinaus gehenden Auswirkungen auf das Wirken von Patentpools besprochen. Der VDA for-
dert, in der VO eine konkrete Regelung zur FRAND-Verpflichtung fiir Pools vorzusehen,
da ansonsten das Risiko besteht, dass Pools die FRAND-Verpflichtungen von SEP-Inhabern
nicht erfillen. AuBerdem muss gewahrleistet sein, dass Patent-Pools auf Antrag gem. Art. 34
VO eines Lizenzinteressierten ein FRAND-Bestimmungsverfahren durchlaufen.

(i) Transparenz:

Um Transparenz zu gewahrleisten, sollen Patentpools gemaf Art. 9 der VO vollstandige In-
formationen zu den standardessentiellen Patenten im Pool, den Nachweisen, den Lizenzge-
bihren fir unterschiedliche Lizenzprodukte, den Lizenzgebern und Lizenznehmern etc. zur
Verfligung stellen. Dies soll das Vertrauen der Lizenznehmer und Lizenzgeber in das Lizen-
zangebot des Pools starken. Derzeit ist diese Transparenz nicht in allen Fallen gegeben.*?
Der VDA begruRt insofern die vorgesehene Regelung der VO hinsichtlich Transparenz und
halt sie fir ausgewogen.

(ii) Validierung der FRAND-Konformitét eines Pool-Lizenzangebotes

Das Zusammenspiel von Gesamtlizenzgebuhr und FRAND-Konformitat wurde bereits oben
behandelt. Weiterhin ist es hilfreich, das Ergebnis einer etwaigen FRAND-Bestimmung, die
zum selben Standard durchgefihrt wird, mit dem entsprechenden Pool-Lizenzangebot zu
vergleichen, um die FRAND-Konformitat des Pool-Lizenzangebotes zu validieren. Somit
kann aus Sicht des VDA durch das Zusammenspiel zwischen Bestimmung einer Gesamtli-
zenzgebuhr, FRAND-Bestimmung und der Betrachtung von Pool-Lizenzangeboten besser
sichergestellt werden, dass die Lizenzierung von standardessentiellen Patenten fir einen
Standard durch einen Patentpool den Grundsatzen der FRAND-Lizenzierung entspricht.

Einschrankung patentrechtlicher Anspruche

Die Durchsetzung séamtlicher patentrechtlicher Anspriche sollte wie in der VO vorgeschlagen
nur dann moglich sein, wenn der Durchsetzung ein FRAND-Bestimmungsverfahren voran-
geht. Diese Voraussetzung sollte nicht auf lediglich solche patentrechtlichen Anspriche be-
schrankt werden, die kartellrechtlich problematisch sind, wie der Unterlassungsanspruch, je-
doch nicht die Geltendmachung von Schadensersatz- und Auskunftsansprichen: Dies hatte
zur Konsequenz, dass — parallel zum aulRergerichtlichen FRAND-Verfahren — vollstandige
gerichtliche Verfahren zur Verletzung und Rechtsbestandigkeit der SEPs durchgefuhrt wer-
den koénnten.

Im Folgenden wird ausgefiihrt, warum der VDA den Vorschlag der EU-Kommission fur ein
dem Gerichtsverfahren vorgelagertes FRAND-Bestimmungsverfahren (Art. 34 Abs. 1)
und die Aussetzung nationaler Gerichtsverfahren bis zum Abschluss des FRAND-Bestim-
mungsverfahrens als zielfiihrend und angemessen bewertet.

13 | etter to Avanci signed by KAMA20240703 (004).pdf (vda.de).
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Basierend auf den Erfahrungen der VDA-Mitglieder initieren SEP—Inhaber zunachst auBer-
gerichtliche Verhandlungen, die sich haufig ohnehin bereits langer als die durch die VO
vorgeschriebene Dauer von neun Monaten erstrecken. Insoweit stellt der Vorschlag der VO
keinen wesentlichen zusatzlichen Zeitaufwand oder nennenswerte Benachteiligung von
SEP-Inhabern gegeniiber dem Status quo dar. Zudem konnen in einem etwaigen nachge-
schalteten Gerichtsverfahren Ergebnisse aus einem FRAND-Bestimmungsverfahren effizient
wiederverwendet werden und damit im Gerichtsverfahren wiederum Zeit eingespart werden.

Die zeitgleiche Durchfiihrung von Gerichtsverfahren zu Fragen der Verletzung und Rechtsbe-
standigkeit wiirde dem Sinn und Zweck des durch die VO intendierten auf3ergerichtlichen
FRAND-Bestimmungsverfahrens widersprechen. Mit dem FRAND-Bestimmungsverfahren
sollen SEP-Gerichtsverfahren und die damit verbundenen erheblichen Kosten, die immerhin
ein wesentlicher Ausloser fur die VO waren, mindestens reduziert werden. Parallele Ge-
richtsverfahren waren dem gegeniiber nicht ressourceneffizient und auerdem als Stor-
faktor zu betrachten, weil das au3ergerichtliche FRAND-Bestimmungsverfahren mit lediglich
neun Monaten zeitlich sehr anspruchsvoll ist und volle Konzentration und aktive Beteiligung
aller Parteien erfordert.

Im Ablauf des normalen Gerichtsverfahrens wird eine Unterlassung typischerweise nicht in-
nerhalb der 9-Monatsfrist ausgesprochen (dies betrifft auch die schnellen Verfahren vor dem
UPC). Andererseits kann der SEP-Inhaber den Unterlassungsanspruch im Zuge einer Kla-
geerweiterung jederzeit (und damit auch zum Ende der 9-monatigen FRAND-Verhandlungs-
phase) unmittelbar geltend machen. Vom Ergebnis her betrachtet, ist es damit irrelevant,
ob der Antrag auf Unterlassung zum Beginn des Verfahrens oder nach Ablauf der 9-monati-
gen FRAND-Bestimmungsphase gestellt wird. Mit einer Regelung, vorangehende FRAND-
Bestimmungsverfahren nur fir die Durchsetzung von Unterlassungsanspriichen vorauszuset-
zen, wirde sich an der derzeitigen problematischen Situation nichts dndern, weil der Unter-
lassungsdruck bereits im 9-monatigen FRAND-Prozess fiir den SEP-Nutzer allgegen-
wartig ware.

Auch stellt sich die Analyse der FRAND-Argumente seitens des Gerichts zeitlich als sehr her-
ausfordernd dar. Unter Berucksichtigung des normalen Ablaufs eines deutschen oder UPC-
Patentverletzungsprozesses bleibt dem Gericht nach der Analyse der Nichtigkeits- und Ver-
letzungsargumente nicht mehr ausreichend Zeit, um sich mit den Argumenten beziiglich
der FRAND-GemaRheit auseinanderzusetzen. Aus diesem Grund kdnnte eine Situation
entstehen, in der sich der Nutzer gezwungen sieht, den Schlichterspruch zu akzeptieren, ob-
wohl er berlcksichtigungswirdige Einwande gegen die FRAND-Gemalheit des Schlichter-
vorschlags hat. Aufgrund der bisher seitens einiger deutscher Gerichten gelebten Anforderun-
gen an die Lizenzwilligkeit des Nutzers kdnnten diese befiirchten, bei Nichtannahme des
Schlichterspruchs vom Gericht als nicht lizenzwillig angesehen zu werden, wie es z.B. bei
deutschen Gerichten ohne vollstandige FRAND-Prifung der Fall ist.** Diese Praxis wurde
bereits von der Europaischen Kommission in ihrem Amicus Curiae Brief im Verfahren
HMD Global Oy gegen VoiceAge EVS GmbH & Co. KG am OLG Miinchen kritisiert.1°

Der VDA ist daher zu der Uberzeugung gekommen, dass das von der VO intendierte Ziel,
eine nicht unter Unterlassungsdruck stehende auBergerichtliche FRAND-Bestimmung
zu ermdglichen, nur erreicht werden kann, wenn das FRAND-Bestimmungsverfahren zwin-
gend einer gerichtlichen Durchsetzung samtlicher Anspriiche vorausgeht. Die bestehende
Regelung des VO-Vorschlags sollte nicht gedndert werden.

14 siehe Neue Hinweise des Landgerichts Miinchen | zum FRAND-Einwand in Patentverletzungsverfahren | BAR-
DEHLE PAGENBERG.
15 Stellungnahme der Europaischen Kommission, siehe 66e0bd63-36da-4b27-9eef-70602a8c7be2 en (europa.eu).
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7 Anwendungsbereich des VO-Vorschlags

Die Wirksamkeit der MalRnahmen hangt mafigeblich davon ab, dass der Anwendungsbe-
reich der VO angemessen gestaltet ist. Zwei Aspekte sind nach der VO mafRgeblich dafur,
was in den Anwendungsbereich fallt: Zum einen sind es die Kriterien ,,difficulties or ineffi-
ciencies®, die mit der Lizenzierung verbunden sind und nachteilig auf das Funktionieren
des gemeinsamen Marktes wirken kénnen (Art. 1 Abs. 3, 4 VO). Zum anderen ist es der Zeit-
punkt, zu dem ein Standard verdffentlicht wurde. Grundsatzlich werden Standards aus
dem Anwendungsbereich ausgeschlossen, die bereits vor dem Inkrafttreten der VO verab-
schiedet wurden, Art. 1 Abs. 4 VO. Mit dieser Definition kdnnte die Wirksamkeit der VO be-
eintrachtigt werden: Es fallen namlich auch solche Standards zunachst aus dem Anwen-
dungsbereich, deren Lizenzierungspraxis seit geraumer Zeit streittrachtig ist und wesent-
lich dazu beigetragen hat, den Bereich der SEP-Lizenzierung auf europdischer Ebene
zu regeln. Der VDA mdchte zu diesen Aspekten folgendes anregen:

1) Definition von ,difficulties or inefficiencies”: Beide Kriterien sind derzeit in der VO nicht
legaldefiniert. Als Kriterium ungeeignet ware eine Orientierung an der Anzahl abgeschlosse-
ner Lizenzvertrage. Aus Sicht des VDA lasst sich daraus gerade nicht die Schlussfolgerung
ziehen, die Lizenzierung in diesem Bereich erfolge unproblematisch. Lizenzvertrage kommen
in vielen Fallen erst unter dem Druck eines drohenden Unterlassungsanspruchs zustande,
sodass daraus nicht automatisch auf allgemein vom Markt anerkannte Lizenzbedingungen
geschlossen werden kann?6, Allein die Tatsache, dass es bereits zu gerichtlichen Ausei-
nandersetzungen gekommen ist, zeigt die Streitbefangenheit eines Bereichs. Eine
dennoch gewahrte Ausnahme derartiger Standards wiirde den Zweck der Verordnung
aushebeln.

Die Verordnung sollte daher fiir den Fall mindestens einer gerichtlich anhangigen Klage
eindeutig regeln, dass eine Ausnahme beziiglich des betroffenen Standards gemaR Art.
3 Abs. 3 und 4 nicht erfolgen darf oder eine bereits erteilte Ausnahme nachtraglich zu ent-
ziehen ist. Es sollte jedenfalls sichergestellt werden, dass die VO flr solche Standards
angewandt wird, bei denen es in der Vergangenheit zu gerichtlichen Auseinandersetzungen
gekommen ist oder bei denen Lizenzgeber und Lizenznehmer im Wesentlichen aus unter-
schiedlichen Branchen stammen; ein prominentes Beispiel dafir ist der Einsatz von ,Wireless
Communication“-Technologie (s. Erwagungsgrund 4 sowie Erwagungsgrund 4a wie vom
Europaischen Parlament verabschiedet) in der Automobilindustrie.

2) Zeitpunkt, zu dem ein Standard veréffentlicht wird: Bestehende Standards fallen derzeit
nicht in den Anwendungsbereich der VO. Mit dem Instrument eines delegierten Rechtsaktes
soll zukunftig geprift werden, welche dieser Standards in den Anwendungsbereich einbezo-
gen werden. Fir die Prifung werden die o.g. Kriterien der ,difficulties or inefficiencies® heran-
gezogen. Die erste Umsetzung eines delegierten Rechtsaktes wiirde erst 18 Monate nach
Inkrafttreten der VO erfolgen, Art. 65 (c) VO. Fiir Bereiche, die bereits heute offenkundig
streittrachtig sind, wére diese Verzégerung aus Sicht des VDA nicht akzeptabel. Aus
Sicht des VDA sollten daher zwingend diejenigen Standards erfasst und in den Anwendungs-
bereich der SEP-VO einbezogen werden, die ein mafigeblicher Grund fir die Notwendigkeit
dieser SEP-VO sind (Standards der drahtlosen Kommunikation wie bspw. 4G, 5G, Wi-Fi oder
Standards zu Audio/Videocodecs wie bspw. H264).

16 | etter to Avanci signed by KAMA20240703 (004).pdf (vda.de).
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8 Anspruch auf eine FRAND-Lizenz

Die aktuelle VO setzt sich das Ziel, auch die effiziente Vergabe von Lizenzen an SEP inner-
halb von Lieferketten zu ermdglichen bzw. zu vereinfachen. Darauf wird an zahlreichen
Stellen in den Erwagungsgrinden hingewiesen.

Als konkrete Regelung enthalt Art. 3 Abs. 2 (j) der VO den Auftrag an das Kompetenzzent-
rum, eine dedizierte Arbeitsgruppe fiir diese Thematik im Kompetenzzentrum einzusetzen.
Weiterhin soll gem. Art. 18 Abs. 12 die Expertenmeinung zur Gesamtlizenzgebiihr eine
Analyse der Lieferkette und der Auswirkungen auf dieselbe beinhalten. Schlief3lich wird
noch geregelt, dass Vorschlage zu FRAND-Bedingungen, die das Schlichtergremium im
Rahmen der FRAND-Bestimmung vorlegt, auch eine Analyse des Einflusses auf die
Lieferkette und die dortigen Anreize zur Innovation umfassen soll, Art. 50 Abs. 3.

Aus Sicht des VDA ist es von besonderer Bedeutung, dass Klarheit dariiber besteht, ob
ein Teilnehmer der Lieferkette Zugang zu einer SEP-Lizenz hat und welche Ausgestaltung
(umfasste SEP, abgedeckte Nutzungsarten, etc.) die angebotene Lizenz zu welchen Konditi-
onen haben wird. Diese Information ist wichtig, um dies z.B. in den Vertragsverhaltnissen in
der Lieferkette berticksichtigen zu kdnnen. Insofern begrifdt der VDA die oben genannten
Vorschlage der VO, insoweit sie zu diesem Ziel beitragen. Die vorgeschlagene Analyse der
Lieferkette dirfte in vielen Fallen nitzlich sein, um ein Lizenzierungsmodell zu finden, das die
berechtigten Interessen von Lizenzgeber und Lizenznehmer angemessen bericksichtigt.

Der VDA regt an, in der VO eine konkrete Regelung bspw. in der nachfolgenden Form vor-
zusehen, da ansonsten das Risiko besteht, dass Lieferanten keine Lizenz erhalten: ,Eine
Lizenz an einem SEP bzw. SEP-Portfolio muss vom Patentinhaber auf Anfrage jedem Teil-
nehmer in der Lieferkette angeboten werden, der eine das SEP bzw. SEP-Portfolio benut-
zende Einheit bereitstellt. Die angebotene Lizenz muss in jedem Fall die Nutzung des SEP
bzw. SEP-Portfolios durch die vom Lizenzsucher bereitgestellte Einheit umfassen. Auf Antrag
des Lizenzsuchers sollte eine, entsprechend angepasste, angebotene Lizenz aber auch die
weiteren Nutzungshandlungen in der Lieferkette umfassen.”
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