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URTEIL DES GERICHTSHOFS (Fiinfte Kammer)
16. Juli 2015(*)

[Mit Beschluss vom 15. Dezember 2015 berichtigte Fassung]

., Wettbewerb — Art. 102 AEUV — Unternehmen, das Inhaber eines standardessenziellen
Patents ist und sich gegeniiber einer Standardisierungsorganisation verpflichtet hat, jedem
Dritten zu fairen, zumutbaren und diskriminierungsfreien Bedingungen (sogenannte
FRAND-Bedingungen, ,fair, reasonable and non-discriminatory*) eine Lizenz fiir dieses
Patent zu erteilen — Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung —
Patentverletzungsklagen — Unterlassungsklage — Klage auf Riickruf — Klage auf
Rechnungslegung — Schadensersatzklage — Verpflichtungen des Inhabers eines
standardessenziellen Patents*

In der Rechtssache C-170/13

betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 267 AEUYV, eingereicht vom
Landgericht Diisseldorf (Deutschland) mit Entscheidung vom 21. Mirz 2013, beim
Gerichtshof eingegangen am 5. April 2013, in dem Verfahren

Huawei Technologies Co. Ltd
gegen
ZTE Corp.,
ZTE Deutschland GmbH
erldsst
DER GERICHTSHOF (Fiinfte Kammer)

unter Mitwirkung des Kammerprésidenten T. von Danwitz sowie der Richter C. Vajda,
A. Rosas, E. Juhdsz und D. Svaby (Berichterstatter),

Generalanwalt: M. Wathelet,
Kanzler: K. Malacek, Verwaltungsrat,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die miindliche Verhandlung vom 11.
September 2014,

unter Berlicksichtigung der Erklédrungen

— der Huawei Technologies Co. Ltd, vertreten durch Rechtsanwélte C. Harmsen,
S. Barthelmess und J. Witting, D. Geradin, avocat, und M. Dolmans, advocaat,

— der ZTE Corp. und der ZTE Deutschland GmbH, vertreten durch Rechtsanwalt
M. Fahndrich,

— der niederldndischen Regierung, vertreten durch M. Bulterman, C. Schillemans und
B. Koopman als Bevollméichtigte,
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— der portugiesischen Regierung, vertreten durch L. Inez Fernandes und

S. Oliveira Pais als Bevollmichtigte,

— der finnischen Regierung, vertreten durch J. Heliskoski als Bevollméchtigten,

— der Européischen Kommission, vertreten durch F. W. Bulst, A. Dawes und F. Ronkes

Agerbeek als Bevollméchtigte,

nach Anhoérung der Schlussantrige des Generalanwalts in der Sitzung vom 20. November
2014

folgendes
Urteil

Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von Art. 102 AEUV.

Es ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen der Huawei Technologies Co. Ltd (im
Folgenden: Huawei Technologies) auf der einen Seite und der ZTE Corp. und der ZTE
Deutschland GmbH (im Folgenden: ZTE) auf der anderen Seite wegen der behaupteten
Verletzung eines Patents, das fiir einen von einer Standardisierungsorganisation normierten
Standard essenziell ist (standardessenzielles Patent, im Folgenden: SEP).

Rechtlicher Rahmen
Internationales Recht

GemiB Art. 1 des am 5. Oktober 1973 in Miinchen unterzeichneten und am 7. Oktober
1977 in Kraft getretenen Ubereinkommens iiber die Erteilung europdischer Patente in
seiner fiir das Ausgangsverfahren maBgeblichen Fassung (im Folgenden: EPU) ,[wird]
durch dieses Ubereinkommen ... ein den Vertragsstaaten gemeinsames Recht fiir die
Erteilung von Erfindungspatenten geschaffen®.

Mit Ausnahme der gemeinsamen Regeln iiber die Erteilung des europidischen Patents
unterliegt ein europdisches Patent weiterhin dem nationalen Recht jedes der
Vertragsstaaten, flir die es erteilt wurde. Hierzu heif3t es in Art. 2 Abs. 2 EPU:

,Das europdische Patent hat in jedem Vertragsstaat, fiir den es erteilt worden ist, dieselbe
Wirkung und unterliegt denselben Vorschriften wie ein in diesem Staat erteiltes nationales
Patent ...*

Zu den Rechten des Inhabers eines europdischen Patents sieht Art. 64 Abs. 1 und 3 EPU
vor:

»(1)  Das europdische Patent gewéhrt seinem Inhaber von dem Tag der Bekanntmachung

des Hinweises auf seine Erteilung an in jedem Vertragsstaat, fiir den es erteilt ist, ...
dieselben Rechte, die ihm ein in diesem Staat erteiltes nationales Patent gewahren wiirde.

(3) Eine Verletzung des européischen Patents wird nach nationalem Recht behandelt.*

Unionsrecht
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6 Die Richtlinie 2004/48/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom 29. April
2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (ABIL. L 157, S. 45) sieht in
thren Erwédgungsgriinden 10, 12 und 32 vor:

»(10) Mit dieser Richtlinie sollen diese Rechtsvorschriften einander angenédhert werden, um
ein hohes, gleichwertiges und homogenes Schutzniveau fiir geistiges Eigentum im
Binnenmarkt zu gewahrleisten.

(12) Diese Richtlinie darf die Anwendung der Wettbewerbsvorschriften, insbesondere
der Artikel 81 und 82 des Vertrags, nicht beriihren. Die in dieser Richtlinie
vorgesehenen MafBnahmen diirfen nicht dazu verwendet werden, den Wettbewerb
entgegen den Vorschriften des Vertrags unzuléssig einzuschranken.

(32) Diese Richtlinie steht im Einklang mit den Grundrechten und Grundsétzen, die
insbesondere mit der Charta der Grundrechte der Europdischen Union [(im
Folgenden: Charta)] anerkannt wurden. In besonderer Weise soll diese Richtlinie im
Einklang mit Artikel 17 Absatz 2 der Charta die uneingeschriankte Achtung geistigen
Eigentums sicherstellen®.

7 Art. 9 (,,Einstweilige Maflnahmen und SicherungsmaBBnahmen) dieser Richtlinie
bestimmt in seinem Abs. 1:

»(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zustindigen Gerichte die Moglichkeit
haben, auf Antrag des Antragstellers

a) gegen den angeblichen Verletzer eine einstweilige Mallnahme anzuordnen, um eine
drohende Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums zu verhindern ...

8 Art. 10 (,,AbhilfemaBBnahmen‘) der Richtlinie sieht in seinem Abs. 1 vor:

,Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zustindigen Gerichte auf Antrag des
Antragstellers anordnen kdnnen, dass in Bezug auf Waren, die nach ihren Feststellungen
ein Recht des geistigen Eigentums verletzen, und gegebenenfalls in Bezug auf Materialien
und Gerite, die vorwiegend zur Schaffung oder Herstellung dieser Waren gedient haben,
unbeschadet etwaiger Schadensersatzanspriiche des Rechtsinhabers aus der Verletzung
sowie ohne Entschiddigung irgendwelcher Art geeignete MaBBnahmen getroffen werden. Zu
diesen Mallnahmen gehdren

a)  der Riickruf aus den Vertriebswegen,
b) das endgiiltige Entfernen aus den Vertriebswegen oder
¢) die Vernichtung.*
Deutsches Recht
9 Nach § 242 (,,Leistung nach Treu und Glauben*) des Biirgerlichen Gesetzbuchs ist der

Schuldner verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Riicksicht
auf die Verkehrssitte es erfordern.
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§ 139 Abs. 1 des Patentgesetzes (BGBI. 1981 I S. 1), zuletzt gedndert durch Art. 13 des
Gesetzes vom 24. November 2011 (BGBI. 2011 I S. 2302), bestimmt:

»Wer entgegen den §§ 9 bis 13 eine patentierte Erfindung benutzt, kann von dem Verletzten
bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch
besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.*

Die §§ 19 und 20 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrinkungen in der Fassung der
Bekanntmachung vom 26. Juni 2013 (BGBI. 2013 I S. 1750) verbieten die missbrauchliche
Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung durch ein oder mehrere Unternehmen.

Die Regeln des ETSI

Das European Telecommunication Standards Institute (Europdisches Institut fiir
Telekommunikationsnormen, im Folgenden: ETSI) ist eine Organisation, deren Ziel geméaf
Abschnitt 3.1 des Anhangs 6 (,,ETSI Intellectual Property Rights Policy*) ihrer
Verfahrensregeln (ETSI Rules of Procedure) darin besteht, Standards zu normieren, die an
die technischen Ziele des Europidischen Telekommunikationssektors angepasst sind, sowie
darin, fiir ETSI, fiir seine Mitglieder und fiir andere, die die ETSI-Standards anwenden, die
Gefahr zu verringern, dass Investitionen in die Vorbereitung, Annahme und Anwendung
von Standards verschwendet werden, weil fir einen Standard kein essenzielles Schutzrecht
zur Verfiigung steht. Um dieses Ziel zu erreichen, soll dieser Anhang einen Ausgleich
zwischen dem Standardisierungsbedarf fiir die offentliche Nutzung im Bereich der
Telekommunikation und den Rechten der Inhaber von Rechten des geistigen Eigentums
herstellen.

Nach Abschnitt 3.2 dieses Anhangs miissen die Inhaber von Rechten des geistigen
Eigentums angemessen und fair fiir die Nutzung ihres geistigen Eigentums entlohnt
werden.

Gemil Abschnitt 4.1 des genannten Anhangs ergreift jedes ETSI-Mitglied, insbesondere
wéhrend des Verfahrens zur Erarbeitung eines Standards, an dessen Entwicklung es
beteiligt ist, die erforderlichen Maflnahmen, um ETSI rechtzeitig liber seine fiir diesen
Standard essenziellen Rechte des geistigen Eigentums zu informieren.

Nach Abschnitt 6.1 des Anhangs 6 der ETSI-Verfahrensregeln fordert der Generaldirektor

von ETSI, wenn ETSI von einem standardessenziellen Recht des geistigen Eigentums
erfahrt, den Inhaber dieses Rechts unverziiglich auf, sich innerhalb von drei Monaten
unwiderruflich zu verpflichten, fiir dieses Recht Lizenzen zu fairen, zumutbaren und
diskriminierungsfreien Bedingungen (sogenannte FRAND-Bedingungen) (fair, reasonable
and non-discriminatory) zu gewéhren.

Gemal Abschnitt 6.3 dieses Anhangs beurteilt ETSI, solange eine solche Verpflichtung
nicht abgegeben wird, ob die Arbeiten an den betreffenden Teilen des Standards bis zur
Kldrung der Angelegenheit auszusetzen sind.

Abschnitt 8.1 des genannten Anhangs sieht vor, dass ETSI, wenn der Inhaber von Rechten

des geistigen Eigentums es ablehnt, diese Verpflichtung abzugeben, priift, ob es eine
Ersatztechnologie gibt und, wenn dies nicht der Fall ist, die Arbeiten zur Erstellung des
betreffenden Standards eingestellt werden.

Gemadll Abschnitt 14 des Anhangs 6 der ETSI-Verfahrensregeln stellt der Versto3 eines
Mitglieds gegen diesen Anhang einen Verstof3 gegen seine gegeniiber ETSI bestehenden
Verpflichtungen dar.
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Nach Abschnitt 15.6 dieses Anhangs ist das Recht des geistigen Eigentums u. a. dann als
essenziell anzusehen, wenn es aus technischen Griinden nicht mdglich ist, Produkte
standardkonform herzustellen, ohne das genannte Recht zu verletzen.

ETSI kontrolliert jedoch weder, ob das Recht des geistigen Eigentums, dessen
Notwendigkeit der Verwendung ihm von einem seiner Mitglieder mitgeteilt wurde,
rechtsbestindig ist, noch, ob es essenziell ist. Ebenso wenig ist im genannten Anhang der
Begrift ,,Lizenz zu FRAND-Bedingungen* definiert.

Ausgangsverfahren und Vorlagefragen

Huawei Technologies, ein weltweit auf dem Telekommunikationssektor tétiges
Unternehmen, ist u. a. Inhaber des unter der Referenz EP 2 090 050 B 1 eingetragenen
europdischen  Patents , Verfahren und  Einrichtung zum  Aufbau  eines
Synchronisierungssignals in einem Vermittlungssystem®, das in der Bundesrepublik
Deutschland als Vertragsstaat des EPU erteilt wurde (im Folgenden: Patent EP 2 090 050
B1).

Huawei Technologies meldete dieses Patent am 4. Mérz 2009 bei ETSI als fiir den ,,Long
Term Evolution“-Standard essenzielles Patent an. Dabei verpflichtete sich Huawei
Technologies, Dritten Lizenzen zu FRAND-Bedingungen zu erteilen.

Hierzu stellt das vorlegende Gericht in der Vorlageentscheidung fest, dass dieses Patent fiir
diesen Standard essenziell ist, was bedeutet, dass es bei Nutzung des genannten Standards
zwangsldufig benutzt wird.

In der Zeit von November 2010 bis Ende Mirz 2011 fiihrten Huawei Technologies und
ZTE Corp., ein zu einer weltweit auf dem Telekommunikationssektor tétigen
Unternehmensgruppe gehdrendes Unternehmen, das in Deutschland Produkte mit einer
Software vertreibt, von der der genannte Standard genutzt wird, Gespriche iiber u. a. die
Verletzung des Patents EP 2 090 050 B 1 und die Moglichkeit einer Lizenz zu FRAND-
Bedingungen fiir diese Produkte.

Huawei Technologies nannte die aus ihrer Sicht angemessene Lizenzgebiihr. ZTE Corp.
wollte eine Kreuzlizenzierung. Lizenzvertragsangebote ergingen jedoch nicht.

Gleichwohl vertreibt ZTE Produkte, die nach dem ,,Long Term Evolution“-Standard
arbeiten, und benutzt somit das Patent EP 2 090 050 B 1, ohne an Huawei Technologies
Lizenzgebiihren zu zahlen und ohne iiber erfolgte Benutzungshandlungen abschlieBend
Rechnung zu legen.

Am 28. April 2011 erhob Huawei Technologies beim vorlegenden Gericht auf der
Grundlage von Art. 64 EPU und der §§ 139 ff. des Patentgesetzes in der Fassung von
Art. 13 des Gesetzes vom 24. November 2011 eine Patentverletzungsklage gegen ZTE, mit
der sie Unterlassung, Rechnungslegung, Riickruf und Schadensersatz verlangte.

Nach Ansicht des vorlegenden Gerichts hiangt der Ausgang des Rechtsstreits im
Ausgangsverfahren von der Frage ab, ob die von Huawei Technologies eingereichte Klage
einen Missbrauch ihrer marktbeherrschenden Stellung darstellt. Der Durchsetzung des
Unterlassungsanspruchs konne ndmlich u. a. der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand
nach Art. 102 AEUV entgegenstehen, wenn die Geltendmachung dieses Anspruchs durch
Huawei Technologies als Missbrauch ihrer marktbeherrschenden Stellung anzusehen wire,
die dem vorlegenden Gericht zufolge unstreitig vorliegt.
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Es kdmen jedoch verschiedene Ansitze in Betracht, um zu bestimmen, wann der Inhaber
eines SEP seine marktbeherrschende Stellung im Sinne von Art. 102 AEUV durch die
Erhebung einer Unterlassungsklage missbrauche.

In diesem Zusammenhang weist das vorlegende Gericht darauf hin, dass der
Bundesgerichtshof (Deutschland) in seinem Urteil vom 6. Mai 2009, ,,Orange-Book-
Standard* (KZR 39/06), auf der Grundlage von Art. 102 AEUV, § 20 Abs. 1 des Gesetzes
gegen Wettbewerbsbeschrankungen in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Juni
2013 und § 242 des Biirgerlichen Gesetzbuchs festgestellt habe, dass ein Patentinhaber, der
auf Unterlassung einer Patentverletzung klage, obwohl dem Beklagten ein Anspruch auf
Einrdumung einer Lizenz am Patent zustehe, seine marktbeherrschende Stellung nur
missbrauche, wenn bestimmte Voraussetzungen erfiillt seien.

Zum einen miisse der Beklagte dem Klidger ein unbedingtes, d. h. nicht unter einen
Verletzungsvorbehalt gestelltes, Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrags gemacht
haben, an das er sich gebunden halte und das der Kldger nicht ablehnen diirfe, ohne den
Beklagten unbillig zu behindern oder gegen das Diskriminierungsverbot zu versto3en.

Zum anderen miisse der Beklagte, wenn er das Patent bereits benutze, bevor der Kliger
sein Angebot angenommen habe, diejenigen Verpflichtungen -einhalten, die der
abzuschliefende Lizenzvertrag an die Benutzung des Patents kniipfe, d. h. liber den
Umfang seiner Benutzungshandlungen abrechnen und seinen sich daraus ergebenden
Zahlungspflichten nachkommen.

In Anbetracht der Tatsachen, dass die Vertragsangebote von ZTE nicht als ,,unbedingte*
Angebote angesehen werden konnten, da sie nur fiir Produkte gélten, flir die eine
Patentverletzung festzustellen sei, und dass ZTE weder den sich ihrer Ansicht nach
ergebenden Lizenzbetrag an Huawei Technologies gezahlt noch dieser gegeniiber iiber
vergangene Benutzungshandlungen vollstaindig Rechnung gelegt habe, miisse der
kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand von ZTE ohne Erfolg bleiben und sei der
Verletzungsklage somit stattzugeben.

Allerdings habe die Europdische Kommission in den Pressemitteilungen Nrn. IP/12/1448
und MEMO/12/1021 vom 21. Dezember 2012 iiber eine an Samsung gerichtete Mitteilung
der  Beschwerdepunkte  wegen  von  diesem  Unternehmen  eingereichter
Patentverletzungsklagen im Mobiltelefonbereich offenbar die Auffassung vertreten, dass
die Durchsetzung eines Unterlassungsanspruchs nach Art. 102 AEUV rechtsmissbrauchlich
sei, wenn es um ein SEP gehe, der Patentinhaber gegeniiber der
Standardisierungsorganisation zugesagt habe, Lizenzen an diesem Patent zu FRAND-
Bedingungen zu erteilen, und eine Verhandlungsbereitschaft des Patentverletzers gegeben
sei. Demnach wére es unerheblich, dass sich die betreffenden Parteien nicht auf den Inhalt
bestimmter Klauseln des Lizenzvertrags und insbesondere die Hohe der Lizenzgebiihr
hitten einigen konnen.

Wire allein auf diese Kriterien abzustellen, miisste das vorlegende Gericht die
Unterlassungsklage von Huawei Technologies als rechtsmissbrdauchlich im Sinne von
Art. 102 AEUV abweisen, da feststehe, dass die Parteien des Ausgangsverfahrens zu
Verhandlungen bereit gewesen seien.

Das vorlegende Gericht ist der Auffassung, dass im Ausgangsverfahren ein Missbrauch
einer marktbeherrschenden Stellung nicht bereits dadurch begriindet werde, dass der
Patentverletzer zu Verhandlungen und der Inhaber des Patents EP 2 090 050 B 1 zur
Erteilung von Lizenzen an Dritte bereit gewesen sei.
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37 Bei der Beurteilung des missbrauchlichen Charakters des Verhaltens eines SEP-Inhabers
miisse ein angemessener und fairer Ausgleich sédmtlicher berechtigter Interessen der
Parteien, die mit einer gleichberechtigten Verhandlungsposition auszustatten seien,
gewihrleistet werden.

38 In diesem Sinne ist das vorlegende Gericht der Auffassung, dass weder der Inhaber eines
SEP noch der Patentverletzer durch ihre Stellung berechtigt sein diirften, unangemessen
hohe (hold-up) oder unangemessen niedrige (reverse hold-up) Lizenzgebiihren
durchzusetzen. Aus diesem Grund, aber auch aus Erwdgungen der Gleichbehandlung der
Lizenznehmer und der Verletzer in Bezug auf dasselbe Produkt miisse der Inhaber eines
SEP die Moglichkeit haben, eine Unterlassungsklage einzureichen. Die Ausiibung eines
gesetzlich gewidhrten Rechts konne nidmlich fiir sich genommen keinen Missbrauch einer
beherrschenden Stellung darstellen, vielmehr miissten weitere Umstinde hinzukommen.
Den Begriff ,,Verhandlungsbereitschaft“ als Kriterium eines solchen Missbrauchs
heranzuziehen, kdnne jedoch nicht zufriedenstellend sein, da dieser Begriff Raum fiir viele
Interpretationen lasse und dem Verletzer zu weite Freiheiten einrdume. Jedenfalls miisste
sich die Verhandlungsbereitschaft, wenn sie als taugliches Kriterium herangezogen werden
solle, durch bestimmte qualitative und zeitliche Vorgaben auszeichnen, die die Redlichkeit
des Lizenzsuchers gewdhrleisten sollten. Daher sei vor der Benutzung des betreffenden
Patents die Vorlage eines ,unbedingten* Lizenzvertragsangebots zu verlangen, das
ausformuliert und annahmeféhig sei und samtliche Regelungen enthalte, die iiblicherweise
in Lizenzvertrigen enthalten seien. Was insbesondere Lizenzantrige von
Wirtschaftsteilnehmern angehe, die bereits Produkte auf den Markt gebracht hétten, fiir die
ein SEP verwendet werde, miissten diese Wirtschaftsteilnehmer umgehend die
Verpflichtungen zur Rechnungslegung tber die Benutzung dieses SEP und zur
Entwicklung der sich daraus ergebenden Lizenzgebiihren erfiillen. Ein Patentverletzer
miisse zunéchst eine Sicherheit leisten diirfen, statt die Lizenzgebiihren unmittelbar an den
Inhaber des betreffenden SEP zahlen zu miissen. Auch komme in Betracht, dass der
Lizenzsucher es dem Lizenzinhaber iiberlasse, die Lizenzgebiihren nach billigem Ermessen
zu bestimmen.

39 Unter diesen Umstdnden hat das Landgericht Diisseldorf beschlossen, das Verfahren
auszusetzen und dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen:

1. Missbraucht der Inhaber eines SEP, der gegeniiber einer
Standardisierungsorganisation seine Bereitschaft erklart hat, jedem Dritten eine
Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu erteilen, seine marktbeherrschende Stellung,
wenn er gegeniiber einem Patentverletzer einen Unterlassungsanspruch gerichtlich
geltend macht, obwohl der Patentverletzer seine Bereitschaft zu Verhandlungen iiber
eine solche Lizenz erklart hat,

oder

ist ein Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung erst dann anzunehmen, wenn
der Patentverletzer dem Inhaber des SEP ein annahmefahiges unbedingtes Angebot
auf Abschluss eines Lizenzvertrags unterbreitet hat, das der Patentinhaber nicht
ablehnen darf, ohne den Patentverletzer unbillig zu behindern oder gegen das
Diskriminierungsverbot zu verstoflen, und der Patentverletzer im Vorgrift auf die zu
erteilende Lizenz fiir bereits begangene Benutzungshandlungen die ihn treffenden
Vertragspflichten erfiillt?

2. Sofern der Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung bereits infolge der
Verhandlungsbereitschaft des Patentverletzers anzunehmen ist:
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Stellt Art. 102 AEUV besondere qualitative und/oder zeitliche Anforderungen an die
Verhandlungsbereitschaft? Kann eine solche insbesondere bereits dann angenommen
werden, wenn der Patentverletzer lediglich in allgemeiner Art und Weise (miindlich)
erklart hat, bereit zu sein, in Verhandlungen -einzutreten, oder muss der
Patentverletzer bereits in Verhandlungen eingetreten sein, indem er beispielsweise
konkrete Bedingungen nennt, zu denen er bereit ist, einen Lizenzvertrag

abzuschlieBen?

3. Sofern die Abgabe eines annahmefahigen unbedingten Angebots auf Abschluss eines
Lizenzvertrags Voraussetzung fiir den Missbrauch einer marktbeherrschenden
Stellung ist:

Stellt Art. 102 AEUV besondere qualitative und/oder zeitliche Anforderungen an
dieses Angebot? Muss das Angebot sidmtliche Regelungen enthalten, die
iiblicherweise in Lizenzvertrdgen auf dem in Rede stehenden Technikgebiet enthalten
sind? Darf das Angebot insbesondere unter die Bedingung gestellt werden, dass das
SEP tatsdchlich benutzt wird und/oder sich als rechtsbestindig erweist?

4. Sofern die Erfiillung von Pflichten aus der zu erteilenden Lizenz seitens des
Patentverletzers Voraussetzung fiir den Missbrauch einer marktbeherrschenden
Stellung ist:

Stellt Art. 102 AEUV  besondere = Anforderungen beziiglich dieser
Erfiillungshandlungen? Ist der Patentverletzer namentlich gehalten, {iber vergangene
Benutzungshandlungen Rechnung zu legen und/oder Lizenzgebiihren zu zahlen?
Kann eine Pflicht zur Zahlung der Lizenzgebiihren gegebenenfalls auch mittels
Leistung einer Sicherheit erfiillt werden?

5. Gelten die Bedingungen, unter denen ein Machtmissbrauch durch den Inhaber eines
SEP anzunehmen ist, auch fiir die klageweise Geltendmachung der sonstigen aus
einer Patentverletzung herzuleitenden Anspriiche (auf Rechnungslegung, Riickruf,
Schadensersatz)?

Zu den Vorlagefragen

40 Das vorliegende Vorabentscheidungsersuchen ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits
wegen Patentverletzung zwischen zwei Unternehmen des Telekommunikationssektors, die
Inhaber zahlreicher fiir den ,,Long Term Evolution“-Standard essenzieller Patente sind.
Dieser Standard wurde im Rahmen des ETSI festgelegt und umfasst iiber 4 700 SEP, fiir
die sich diese Unternehmen verpflichtet haben, Dritten Lizenzen zu FRAND-Bedingungen
zu erteilen.

41 Im Rahmen dieses Rechtsstreits fragt sich das vorlegende Gericht, ob die
Patentverletzungsklage auf Unterlassung, Rechnungslegung, Riickruf und Schadensersatz
des Inhabers eines SEP, hier Huawei Technologies, gegen den angeblichen Verletzer dieses
SEP, hier ZTE, der den Abschluss einer Lizenzvereinbarung angestrebt hatte, als
Missbrauch einer markbeherrschenden Stellung im Sinne von Art. 102 AEUV einzustufen
und damit abzuweisen ist.

42 Um dem vorlegenden Gericht zu antworten und die RechtmiBigkeit dieser
Verletzungsklage, die der Inhaber eines SEP gegen einen Verletzer, mit dem keine
Lizenzvereinbarung erzielt werden konnte, erhoben hat, zu beurteilen, sind die Erhaltung
eines freien Wettbewerbs, zu dessen Schutz das Primérrecht, insbesondere Art. 102 AEUYV,
die missbrduchliche Ausnutzung einer beherrschenden Stellung verbietet, und die
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notwendige Gewahrleistung von Rechten des geistigen Eigentums des Patentinhabers und
dessen Recht auf wirksamen gerichtlichen Rechtsschutz, die in Art. 17 Abs. 2 bzw. Art. 47
der Charta garantiert werden, gegeneinander abzuwégen.

43 Wie das vorlegende Gericht in der Vorlageentscheidung konstatiert, haben die Parteien im
Ausgangsverfahren nicht bestritten, dass eine marktbeherrschende Stellung vorliegt. Da
sich die Fragen des vorlegenden Gerichts nur auf das Vorliegen eines Missbrauchs
beziehen, ist die Priifung auf dieses Kriterium zu beschrianken.

Zu den Fragen 1 bis 4 und zu Frage 5, soweit Letztere gerichtlich geltend gemachte
Riickrufanspriiche betrifft

44 Mit den Fragen 1 bis 4 und 5, soweit Letztere gerichtlich geltend gemachte
Riickrufanspriiche betrifft, die zusammen zu priifen sind, mochte das vorlegende Gericht
wissen, unter welchen Umstinden es als gegen Art. 102 AEUV verstoBBende
missbriauchliche Handlung anzusehen ist, wenn ein Unternehmen in beherrschender
Stellung, das Inhaber eines SEP ist und sich gegeniiber der Standardisierungsorganisation
verpflichtet hat, Dritten zu FRAND-Bedingungen Lizenzen fiir dieses SEP zu erteilen, eine
Verletzungsklage auf Unterlassung oder auf Riickruf der Produkte, zu deren Herstellung
dieses SEP verwendet wurde, erhebt.

45 Zunichst ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei dem Begriff ,,missbrauchliche
Ausnutzung einer beherrschenden Stellung® im Sinne von Art. 102 AEUV um einen
objektiven Begriff handelt, der auf die Verhaltensweisen eines Unternehmens in
beherrschender Stellung abstellt, die auf einem Markt, auf dem der Grad an Wettbewerb
gerade wegen der Anwesenheit des fraglichen Unternehmens bereits geschwicht ist, die
Aufrechterhaltung des auf dem Markt noch bestehenden Grades an Wettbewerb oder die
Entwicklung des Wettbewerbs durch den Einsatz von anderen Mitteln behindern als
denjenigen eines normalen Produkt- oder Dienstleistungswettbewerbs auf der Grundlage
der Leistungen der Wirtschaftsteilnehmer (Urteile Hoffmann-La Roche/Kommission,
85/76, EU:C:1979:36, Rn. 91, AKZO/Kommission, C-62/86, EU:C:1991:286, Rn. 69, und
Tomra Systems u. a./Kommission, C-549/10 P, EU:C:2012:221, Rn. 17).

46  Nach stindiger Rechtsprechung gehort die Ausiibung eines mit einem Recht des geistigen
Eigentums verbundenen ausschlieBlichen Rechts, hier des Rechts, eine Verletzungsklage zu
erheben, zu den Vorrechten des Inhabers eines Rechts des geistigen Eigentums, so dass sie
als solche keinen Missbrauch einer beherrschenden Stellung darstellen kann, selbst wenn
sie von einem Unternehmen in beherrschender Stellung ausgeht (vgl. in diesem Sinne
Urteile Volvo, 238/87, EU:C:1988:477, Rn. 8, RTE und ITP/Kommission, C-241/91 P und
C-242/91 P, EU:C:1995:98, Rn. 49, und IMS Health, C-418/01, EU:C:2004:257, Rn. 34).

47 Nach ebenfalls stindiger Rechtsprechung kann jedoch die Ausiibung eines mit einem
Recht des geistigen Eigentums verbundenen ausschlieBlichen Rechts durch den Inhaber
unter auflergewohnlichen Umstinden ein missbrauchliches Verhalten im Sinne von
Art. 102 AEUV darstellen (vgl. in diesem Sinne Urteile Volvo, 238/87, EU:C:1988:477,
Rn. 9, RTE und ITP/Kommission, C-241/91 P und C-242/91 P, EU:C:1995:98, Rn. 50, und
IMS Health, C-418/01, EU:C:2004:257, Rn. 35).

48 Wie der Generalanwalt in Nr. 70 seiner Schlussantrige ausgefiihrt hat, weist das
Ausgangsverfahren jedoch Besonderheiten auf, die es von den Verfahren unterscheiden, die
Anlass zu der in den Rn. 46 und 47 des vorliegenden Urteils angefiihrten Rechtsprechung
gegeben haben.
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Es zeichnet sich zum einen dadurch aus, dass das fragliche Patent, wie das vorlegende
Gericht ausfiihrt, fiir einen von einer Standardisierungsorganisation normierten Standard
essenziell ist und seine Benutzung daher fiir jeden Wettbewerber, der Produkte herzustellen
beabsichtigt, die dem Standard, mit dem es verbunden ist, entsprechen, unerlésslich ist.

Dies unterscheidet SEP von nicht standardessenziellen Patenten, die es Dritten
normalerweise erlauben, konkurrierende Produkte herzustellen und dabei von dem
betreffenden Patent abzuweichen, ohne die grundlegenden Funktionen des fraglichen
Produkts zu gefahrden.

Zum anderen zeichnet sich das Ausgangsverfahren dadurch aus, dass das in Rede stehende

Patent, wie sich aus den Rn. 15 bis 17 und 22 des vorliegenden Urteils ergibt, den Status
eines SEP nur im Gegenzug zu einer unwiderruflichen Verpflichtungszusage seines
Inhabers gegeniiber der betreffenden Standardisierungsorganisation, Dritten zu FRAND-
Bedingungen Lizenzen zu erteilen, erlangt hat.

Zwar steht dem Inhaber des fraglichen SEP das Recht zu, Anspriiche auf Unterlassung
oder auf Riickruf von Produkten gerichtlich geltend zu machen, doch bewirkt der Umstand,
dass dieses Patent den Status eines SEP erlangt hat, dass sein Inhaber verhindern kann,
dass derartige Produkte, die von seinen Wettbewerbern hergestellt werden, auf den Markt
gelangen oder auf dem Markt bleiben, und er sich so die Herstellung dieser Produkte
vorbehalten kann.

Unter diesen Umstdnden und in Anbetracht der Tatsache, dass eine Zusage, Lizenzen zu
FRAND-Bedingungen zu erteilen, bei Dritten die berechtigte Erwartung weckt, dass der
Inhaber des SEP ihnen tatsichlich Lizenzen zu diesen Bedingungen gewéhren wird, kann
eine Weigerung des Inhabers des SEP, eine Lizenz zu diesen Bedingungen zu erteilen,
grundsitzlich einen Missbrauch im Sinne von Art. 102 AEUV darstellen.

Daraus folgt, dass angesichts der geweckten berechtigten Erwartungen Klagen auf
Unterlassung oder Riickruf grundsitzlich der missbrauchliche Charakter einer solchen
Weigerung entgegengehalten werden kann. Doch ist der Patentinhaber nach Art. 102
AEUV nur verpflichtet, eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu erteilen. Die Parteien des
Ausgangsrechtsstreits sind sich indessen nicht einig, welche Anforderungen hier durch die
FRAND-Bedingungen gestellt werden.

In einer solchen Konstellation muss der Inhaber eines SEP, damit eine Klage auf
Unterlassung oder Riickruf nicht als missbréduchlich angesehen werden kann, Bedingungen
erfiillen, durch die ein gerechter Ausgleich der betroffenen Interessen gewdhrleistet werden
soll.

Hierbei ist den besonderen rechtlichen und tatsdchlichen Umstdnden des konkreten Falles
gebiihrend Rechnung zu tragen (vgl. in diesem Sinne Urteil Post Danmark, C-209/10,
EU:C:2012:172, Rn. 26 und die dort angefiihrte Rechtsprechung).

So ist der notwendigen Wahrung der Rechte des geistigen Eigentums Rechnung zu tragen,
die u. a. mit der Richtlinie 2004/48 bezweckt wird, die im Einklang mit Art. 17 Abs. 2 der
Charta eine Reihe von Rechtsbehelfen vorsieht, die gewéhrleisten sollen, dass fiir das
geistige Eigentum im Binnenmarkt und das in Art. 47 der Charta garantierte Recht auf
effektiven gerichtlichen Rechtsschutz, das mehrere Elemente umfasst, zu denen das Recht
auf Zugang zu den Gerichten gehort, ein hohes Schutzniveau besteht (vgl. in diesem Sinne
Urteil Otis u. a., C-199/11, EU:C:2012:684, Rn. 48).
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Dieses Erfordernis des hohen Schutzes der Rechte des geistigen Eigentums impliziert, dass
threm Inhaber grundsitzlich nicht die Moglichkeit genommen werden kann, gerichtliche
Schritte zu unternehmen, durch die gewihrleistet wird, dass seine ausschlieBlichen Rechte
tatsdchlich beachtet werden, und dass der Benutzer dieser Rechte, wenn er nicht ihr Inhaber
ist, grundsétzlich vor jeder Benutzung eine Lizenz einholen muss.

Somit konnen durch die gegeniiber der Standardisierungsorganisation erklarte
unwiderrufliche Zusage des SEP-Inhabers, Lizenzen zu FRAND-Bedingungen zu erteilen,
die diesem durch Art. 17 Abs. 2 und Art. 47 der Charta gewihrleisteten Rechte zwar nicht
ausgehohlt werden. Sie rechtfertigt es aber, ihn zu verpflichten, bei der gerichtlichen
Geltendmachung von Anspriichen auf Unterlassung oder Riickruf gegen angebliche
Patentverletzer besondere Anforderungen zu beachten.

Folglich darf der Inhaber eines SEP, der der Auffassung ist, dass dieses verletzt worden
sei, um nicht gegen Art. 102 AEUV zu verstof3en, keine Anspriiche auf Unterlassung oder
Riickruf gegen den angeblichen Verletzer gerichtlich geltend machen, ohne ihm dies
anzukiindigen und ihn vorher anzuhoren, selbst wenn das betreffende SEP von dem
angeblichen Verletzer bereits benutzt wurde.

Vor der gerichtlichen Geltendmachung derartiger Anspriiche obliegt es dem Inhaber des
betreffenden SEP daher zum einen, den angeblichen Verletzer auf die Patentverletzung, die
thm vorgeworfen wird, hinzuweisen und dabei das fragliche SEP zu bezeichnen und
anzugeben, auf welche Weise es verletzt worden sein soll.

Wie der Generalanwalt in Nr. 81 seiner Schlussantrage ausgefiihrt hat, ist ndmlich in
Anbetracht der grolen Zahl von SEP, aus denen ein Standard wie der im
Ausgangsverfahren in Rede stehende besteht, nicht sicher, dass der Verletzer eines SEP
zwangsldufig weil}, dass er die Lehre eines rechtsbestindigen und standardessenziellen
Patents benutzt.

Zum anderen obliegt es dem Patentinhaber, dem angeblichen Verletzer, nachdem dieser
seinen Willen zum Ausdruck gebracht hat, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen
zu schliefen, gemidf3 seiner gegeniiber der Standardisierungsorganisation libernommenen
Verpflichtung ein konkretes schriftliches Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen zu
unterbreiten und insbesondere die Lizenzgebiihr sowie die Art und Weise ihrer Berechnung
anzugeben.

Wie der Generalanwalt in Nr. 86 seiner Schlussantrige ausgefiihrt hat, kann ndmlich von
dem Inhaber eines SEP, wenn dieser sich gegeniiber der Standardisierungsorganisation zur
Erteilung von Lizenzen zu FRAND-Bedingungen verpflichtet hat, erwartet werden, dass er
ein solches Angebot unterbreitet. Aullerdem ist der Inhaber des SEP, wenn weder ein
Standardlizenzvertrag noch mit anderen Wettbewerbern bereits geschlossene
Lizenzvertrage veroffentlicht sind, in einer besseren Lage, um zu priifen, ob sein Angebot
die Voraussetzung der Gleichbehandlung wahrt, als der angebliche Verletzer.

Dem angeblichen Verletzer obliegt es hingegen, auf dieses Angebot mit Sorgfalt, gemif
den in dem Bereich anerkannten geschéiftlichen Gepflogenheiten und nach Treu und
Glauben, zu reagieren, was auf der Grundlage objektiver Gesichtspunkte zu bestimmen ist
und u. a. impliziert, dass keine Verzdgerungstaktik verfolgt wird.

Nimmt der angebliche Verletzer das ihm unterbreitete Angebot nicht an, kann er sich auf
den missbriuchlichen Charakter einer Unterlassungs- oder Riickrufklage nur berufen, wenn
er dem Inhaber des betreffenden SEP innerhalb einer kurzen Frist schriftlich ein konkretes
Gegenangebot macht, das den FRAND-Bedingungen entspricht.
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Dariiber hinaus hat der angebliche Verletzer, wenn er das SEP benutzt, bevor ein
Lizenzvertrag geschlossen wurde, ab dem Zeitpunkt, zu dem sein Gegenangebot abgelehnt
wurde, eine angemessene Sicherheit gemill den in dem betreffenden Bereich anerkannten
geschéftlichen Gepflogenheiten zu leisten, z. B., indem er eine Bankgarantie beibringt oder
die erforderlichen Betridge hinterlegt. Die Berechnung dieser Sicherheit muss u. a. die Zahl
der vergangenen Benutzungshandlungen in Bezug auf das SEP umfassen, fiir die der
angebliche Verletzer eine Abrechnung vorlegen kénnen muss.

Im Ubrigen haben die Parteien, wenn nach dem Gegenangebot des angeblichen Verletzers
keine Einigung iiber die FEinzelheiten der FRAND-Bedingungen erzielt wurde, die
Moglichkeit, im gegenseitigen Einvernehmen zu beantragen, dass die Lizenzgebiihren
durch einen unabhéngigen Dritten, der innerhalb einer kurzen Frist entscheidet, festgelegt
werden.

SchlieBlich kann dem angeblichen Verletzer in Anbetracht der Tatsache, dass eine
Standardisierungsorganisation, wie diejenige, die den im Ausgangsverfahren in Rede
stehenden Standard normiert hat, im Standardisierungsverfahren weder priift, ob die
Patente rechtsbestdndig sind, noch, ob sie fiir den Standard, zu dem sie gehdren, essenziell
sind, und angesichts des durch Art. 47 der Charta gewdhrleisteten Rechts auf effektiven
gerichtlichen Rechtsschutz kein Vorwurf daraus gemacht werden, dass er neben den
Verhandlungen iiber die Erteilung von Lizenzen die Rechtsbestindigkeit dieser Patente
und/oder ihren essenziellen Charakter fiir den Standard, zu dem sie gehoren, und/oder ihre
tatsdchliche Benutzung anficht oder sich die Moglichkeit vorbehilt, dies spéter zu tun.

Es ist Aufgabe des vorlegenden Gerichts, zu priifen, ob die oben genannten Kriterien hier
erfiillt sind, soweit siec nach den Umsténden des vorliegenden Falls fiir die Entscheidung
des Ausgangsrechtsstreits maf3geblich sind.

Nach alledem ist auf die Fragen 1 bis 4 und 5, soweit Letztere gerichtlich geltend
gemachte Riickrufanspriiche betriftt, zu antworten, dass Art. 102 AEUV dahin auszulegen
ist, dass der Inhaber eines SEP, der sich gegeniiber einer Standardisierungsorganisation
unwiderruflich verpflichtet hat, jedem Dritten eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu
erteilen, seine marktbeherrschende Stellung nicht im Sinne dieser Vorschrift dadurch
missbraucht, dass er eine Patentverletzungsklage auf Unterlassung der Beeintrachtigung
seines Patents oder auf Riickruf der Produkte, fiir deren Herstellung dieses Patent benutzt
wurde, erhebt, wenn

— [mit Beschluss vom 15. Dezember 2015 berichtigte Fassung] er vor Erhebung der
Klage zum einen den angeblichen Verletzer auf die Patentverletzung, die ihm
vorgeworfen wird, hingewiesen hat und dabei das fragliche SEP bezeichnet und
angegeben hat, auf welche Weise es verletzt worden sein soll, und zum anderen,
nachdem der angebliche Patentverletzer seinen Willen zum Ausdruck gebracht hat,
einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen zu schlieBen, dem Patentverletzer ein
konkretes schriftliches Lizenzangebot zu diesen Bedingungen unterbreitet und
insbesondere die Lizenzgebiihr sowie die Art und Weise ihrer Berechnung angegeben
hat und

- dieser Patentverletzer, wiahrend er das betreffende Patent weiter benutzt, auf dieses
Angebot nicht mit Sorgfalt, gemiBl den in dem betreffenden Bereich anerkannten
geschiftlichen Gepflogenheiten und nach Treu und Glauben, reagiert, was auf der
Grundlage objektiver Gesichtspunkte zu bestimmen ist und u. a. impliziert, dass
keine Verzogerungstaktik verfolgt wird.
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Zur fiinften Frage, soweit sie gerichtlich geltend gemachte Anspriiche auf
Rechnungslegung oder Schadensersatz betrifft

Mit der fiinften Frage, soweit sie gerichtlich geltend gemachte Anspriiche auf
Rechnungslegung oder Schadensersatz betrifft, mochte das vorlegende Gericht wissen, ob
Art. 102 AEUV dahin auszulegen ist, dass er es einem Unternechmen in beherrschender
Stellung, das Inhaber eines SEP ist und sich gegeniiber der Standardisierungsorganisation
verpflichtet hat, zu FRAND-Bedingungen Lizenzen fiir dieses Patent zu erteilen, verbietet,
gegen den angeblichen Verletzer seines SEP eine Verletzungsklage auf Rechnungslegung
beziiglich der vergangenen Benutzungshandlungen in Bezug auf das SEP oder auf
Schadensersatz wegen dieser Handlungen zu erheben.

Wie sich aus den Rn. 52 und 53 des vorliegenden Urteils ergibt, kann es unter Umstdnden
wie den im Ausgangsverfahren in Rede stehenden als missbriuchlich eingestuft werden,
wenn der Inhaber des SEP seine Rechte des geistigen Eigentums dadurch ausiibt, dass er
Klagen auf Unterlassung oder Riickruf erhebt, da derartige Klagen geeignet sind, zu
verhindern, dass von Wettbewerbern hergestellte Produkte, die dem betreffenden Standard
entsprechen, auf den Markt gelangen oder auf dem Markt bleiben.

So, wie die Klagen des Inhabers eines SEP auf Rechnungslegung iiber die vergangenen
Benutzungshandlungen in Bezug auf dieses SEP bzw. auf Schadensersatz wegen dieser
Handlungen in der Vorlageentscheidung geschildert sind, haben sie jedoch keine
unmittelbaren Auswirkungen darauf, ob von Wettbewerbern hergestellte Produkte, die dem
betreffenden Standard entsprechen, auf den Markt gelangen oder auf dem Markt bleiben.

Folglich konnen sie unter Umstinden wie denen des Ausgangsverfahrens nicht als
missbriauchlich im Sinne von Art. 102 AEUV angesehen werden.

Nach den vorstehenden Erwédgungen ist auf die fiinfte Frage, soweit sie gerichtlich geltend

gemachte Anspriiche auf Rechnungslegung oder Schadensersatz betrifft, zu antworten, dass
Art. 102 AEUV dahin auszulegen ist, dass er es einem Unternechmen in beherrschender
Stellung, das Inhaber eines SEP ist und sich gegeniiber der Standardisierungsorganisation
verpflichtet hat, zu FRAND-Bedingungen Lizenzen fiir dieses Patent zu erteilen, unter
Umstidnden wie denen des Ausgangsverfahrens nicht verbietet, gegen den angeblichen
Verletzer seines SEP eine Verletzungsklage auf Rechnungslegung iiber die vergangenen
Benutzungshandlungen in Bezug auf das SEP oder auf Schadensersatz wegen dieser
Handlungen zu erheben.

Kosten

Fiir die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem beim
vorlegenden Gericht anhéngigen Rechtsstreit; die Kostenentscheidung ist daher Sache
dieses Gerichts. Die Auslagen anderer Beteiligter flir die Abgabe von Erkldrungen vor dem
Gerichtshof sind nicht erstattungsféhig.

Aus diesen Griinden hat der Gerichtshof (Fiinfte Kammer) fiir Recht erkannt:

1. Art. 102 AEUYV ist dahin auszulegen, dass der Inhaber eines fiir einen von einer
Standardisierungsorganisation normierten Standard essenziellen Patents, der
sich gegeniiber dieser Organisation unwiderruflich verpflichtet hat, jedem
Dritten eine Lizenz zu fairen, zumutbaren und diskriminierungsfreien
Bedingungen (sogenannte FRAND-Bedingungen) (fair, reasonable and non-
discriminatory) zu erteilen, seine marktbeherrschende Stellung nicht im Sinne
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dieser Vorschrift dadurch missbraucht, dass er eine Patentverletzungsklage auf
Unterlassung der Beeintrichtigung seines Patents oder auf Riickruf der
Produkte, fiir deren Herstellung dieses Patent benutzt wurde, erhebt, wenn

— [mit Beschluss vom 15. Dezember 2015 berichtigte Fassung] er vor
Erhebung der Klage zum einen den angeblichen Verletzer auf die
Patentverletzung, die ihm vorgeworfen wird, hingewiesen hat und dabei
das fragliche SEP bezeichnet und angegeben hat, auf welche Weise es
verletzt worden sein soll, und zum anderen, nachdem der angebliche
Patentverletzer seinen Willen zum Ausdruck gebracht hat, einen
Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen zu schlielen, dem Patentverletzer
ein konkretes schriftliches Lizenzangebot zu diesen Bedingungen
unterbreitet und insbesondere die Lizenzgebiihr sowie die Art und Weise
ihrer Berechnung angegeben hat und

- dieser Patentverletzer, wihrend er das betreffende Patent weiter benutzt,
auf dieses Angebot nicht mit Sorgfalt, gemifl den in dem betreffenden
Bereich anerkannten geschiiftlichen Gepflogenheiten und nach Treu und
Glauben, reagiert, was auf der Grundlage objektiver Gesichtspunkte zu
bestimmen ist und u. a. impliziert, dass keine Verzogerungstaktik verfolgt
wird.

2. Art. 102 AEUYV ist dahin auszulegen, dass er es einem Unternehmen in
beherrschender Stellung, das Inhaber eines fiir einen von einer
Standardisierungsorganisation normierten Standard essenziellen Patents ist und
sich gegeniiber der Standardisierungsorganisation verpflichtet hat, zu FRAND-
Bedingungen Lizenzen fiir dieses Patent zu erteilen, unter Umstinden wie denen
des Ausgangsverfahrens nicht verbietet, gegen den angeblichen Verletzer seines
Patents eine Verletzungsklage auf Rechnungslegung beziiglich der vergangenen
Benutzungshandlungen in Bezug auf das Patent oder auf Schadensersatz wegen
dieser Handlungen zu erheben.

Unterschriften

* Verfahrenssprache: Deutsch.
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