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Daimler AG, [- ] Stuttgart,
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Vastaajan vaatimuksia tukevat valiintulijat:
1.  Continental Automotive GmbH, [- -] Regensburg,
[~ -] [alkup. s. 2]

2.  Continental Automotive Hungary Kft., [- —] Veszprem, Unkari,

[--]

3.  BURY Sp. z.0.0., [- -] Mielec, Puola,

[--]

4. TomTom Sales BV, [- -] Montrouge, Ranska,

[--]

5. Peiker acustic GmbH, [- -] Friedrichsdorf,

[--]

6. Robert Bosch GmbH, [- -] Gerlingen,Schillerhthe,

[--]

7. Huawei Technologies Deutschland GmbH, [~ —] Disseldorf,
[--]

8.  TomTomuinternational BV, [ —] Amsterdam, Alankomaat, [alkup. s. 3]
[--]

9. a.Sierra Wireless S.A., [- -] Issy-les-Moulineaux [- -], Ranska,

=]

Landgericht Disseldorfin siviiliasioita késittelevd 4c jaosto on tehnyt [ —]
seuraavan

valipaatoksen:
[--]

Il.  Euroopan unionin tuomioistuimelle esitetddn seuraavat
ennakkoratkaisukysymykset:
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A. Onko olemassa velvoite, jonka mukaan tavarantoimittajat ovat
etusijalla lisensseja myodnnettéessa?

1.

Voiko my6hemman kaupan portaan yritys  vastustaa
patentinloukkausta koskevaa patentinhaltijan nostamaa kieltokannetta
vetoamalla SEUT 102 artiklassa tarkoitettuun mééradvan markkina-
aseman vaarinkayttoon, kun patentti on olennainen
standardointielimen vahvistaman standardin kannalta (ns. SEP eli
essentiaalipatentti) ja kun patentin haltija on antanut talle elimelle
peruuttamattoman sitoumuksen, jonka mukaan se myontad jokaiselle
kolmannelle osapuolelle lisenssin  FRAND-ehdoin, “sellaisessa
tilanteessa, jossa standardia, jonka kannalta riidanalainen, patentti on
olennainen, tai sen osia kaytetddn jo patentinloukkausta, keskevan
kanteen vastaajan hankkimassa esituotteessa jaspatentinhaltija epaa sen
lisenssia hakevilta vastaajan tavarantoimittajilta oman
rajoittamattoman FRAND-ehdoin myodnnettavén lisenssin, joka koskisi
kaikkia standardia kayttavia tuotteita koskevia, patenttioikeudellisesti
relevantteja [alkup. s. 4] hyddyntdmistapoja?

a) Péateekd tdma erityisesti silloinyjos lopputuetteiden myyjan alalla
on kaupallisten kéaytantéjen mukaistajmetta tavarantoimittajat
selventavéat oikeuksille “annettavan suojan toimittamissaan
tavaroissa kaytettyjen patenttien-gsalta hankkimalla lisenssin?

b) Onko tavarantoimittajille “lisenssejd myonnettdessa annettava
etusija olemassamtoimitusketjun jokaisessa portaassa vai
ainoastaan sellaisen “tavarantoimittajan osalta, joka sijoittuu
lopputuotteen, myyjéa valittomasti edeltdvéddn portaaseen
jalostusketjun lopussa? Onko kaupallisilla kaytannoilla tassakin
tapauksessa ratkaiseva merkitys?

Edellyttaako Kilpatluoikeuteen perustuva vaarinkayton kielto sitg, etta
tavarantoimittajalle myonnetddn FRAND-ehdoin oma, rajoittamaton
lisenssi, “Jjoka koskee standardia kayttavien tuotteiden kaikkia
patenttioikeudellisesti  relevantteja  hyddyntdmistapoja,  jolloin
lopputuotteen myyjat (ja mahdollisesti tuotantoketjun aikaisempaan
portaaseen Kkuuluvat ostajat) eivdt puolestaan tarvitse endda omaa,
erillistda  essentiaalipatentin  haltijan  lisenssid, jotta Vvéltetddn
patenttiloukkaus siind tapauksessa, ettd toimitettua tavaraa kéytetdan
sen tarkoituksen mukaisesti?

Jos ensimméiseen ennakkoratkaisukysymykseen vastataan Kieltavasti,
asetetaanko SEUT 102 artiklassa erityisid laadullisia, maaréallisia ja/tai
muita vaatimuksia perusteille, joiden mukaisesti standardin kannalta
olennaisen patentin haltija tekee ratkaisun siit4, mitd saman tuotanto-
ja jalostusketjun eri tasoilla olevia potentiaalisia patentinloukkaajia
vastaan se nostaa patentinloukkausta koskevan kieltokanteen?
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B.  Unionin tuomioistuimen 16.7.2015 antamaan tuomioon Huawei v. ZTE (C-
170/13) perustuvien vaatimusten konkretisointi:

1.

Onko riippumatta siitd, ettd essentiaalipatentin  haltijan ja
essentiaalipatentin hyddyntdjan taytettaviksi vastavuoroisesti kuuluvat
[alkup. s. 5] toimintavelvoitteet (patenttiloukkauksesta ilmoittaminen,
lisenssihakemus, FRAND-lisenssitarjous; lisenssitarjous
tavarantoimittajille, jotka ovat etusijalla lisensseja myodnnettdessd) on
taytettava ennen oikeudenkayntid, ennen oikeudenkadyntia laiminlyddyt
toimintavelvoitteet mahdollista tayttdaa jalkikateen oikeudenkaynnin
aikana siten, ettd oikeudet sailyvat?

Onko patentin hyddyntajan lisenssihakemusta “‘pidettdva, huomien
arvoisena vain silloin, jos kaikkien asiaan liittyvien seikkojen Kattavan
arvioinnin perusteella selvasti ja yksiselitteisesti 1lmenee, ettd
essentiaalipatentin  hyodynt4ja haluaa Jay, on' valmis' \tekemdén
essentiaalipatentin haltijan kanssa lisenssisopimuksen'ERAND-ehdoin,
riippumatta siitd, millaisia nam& FRAND-ehdot ovat (koska ne eivét
ylip&étéan ole vield madritettavissa, jos tahan ajankohtaan mennessa ei
ole esitetty lisenssitarjousta)?

a) llmaiseeko patentinloukkaaja, joka,ei ole useaan kuukauteen
reagoinut patenttiloukkausta koskevaan ilmoitukseen,
sdannonmukaisesti“yhaluttomuutensa lisenssin  hankkimiseen,
jolloin silld ei ole "=, suublisesti esitetysta lisenssipyynndsté
huolimatta —téllaista, lisenssia, minka vuoksi essentiaalipatentin
haltijamkieltokanne on hyvaksyttava?

b) .\ oidaanko lisenssiehdoista, jotka essentiaalipatentin hyddyntaja
on-esittanyt vastatarjouksessa, paatelld, ettd lisenssihakemusta ei
ole esitetty,, silla seurauksella, ettd essentiaalipatentin haltijan
nostama . Kieltokanne on téalla perusteella hyvéksyttava
arvioimatta ensin sitd, vastaako essentiaalipatentin haltijan oma
lisenssitarjous (joka edeltdd essentiaalipatentin  hyédyntdjan
vastatarjousta) ylipaansd FRAND-ehtoja?

c) Onko tallainen paatelma joka tapauksessa suljettava pois silloin,
jos vastatarjouksen lisenssiehdot, joiden perusteella on
katsottava, ettd lisenssihakemusta ei ole esitetty, eivat ole
ilmeiselld tavalla FRAND-ehtojen kanssa yhteensopimattomia
eikd  yhteensopimattomuutta ole  ratkaistu  ylimmassé
oikeusasteessa? [alkup. s. 6]

Perustelut:




NOKIA TECHNOLOGIES

Kantaja on haastanut vastaajan oikeuteen silla perusteella, ettd tdméa on loukannut
sen eurooppapatentin EP 2 087 629 Bl (jaljemp&nd riidanalainen patentti)
saksalaista osaa, ja vaatii oikeudenloukkauksen lopettamista, tietojen antamista ja
Kirjanpitotietojen toimittamista sek& vahingonkorvausvelvoitteen vahvistamista. [

_].

Riidanalainen  patentti  koskee menettelyd, jolla toimitetaan tietoja
televiestintgjarjestelméssd, joka on jaoston toteamusten mukaan olennainen Long
Term Evolution -standardin (LTE) kannalta. LTE-standardi on neljannen
sukupolven langaton tiedonsiirtostandardi, jota s&antelee . 3 GPP -
kumppanuusprojekti (3rd Generation Partnership Project), johon kuuluu muun
muassa Euroopan telealan standardointilaitos (European  Telecommunigation
Standards Institute, ETSI).

Kantajan emoyhtié ja riidanalaisen patentin alkuperainen haltija \ Nokia
Corporation teki 17.9.2014 ETSIlle ilmoituksen riidanalaisesta patentista ja
ilmoitti pitdvansa riidanalaista patenttia olennaisena LTE-standardin kannalta.
Samalla se teki ETSIlle FRAND-ilmoituksen, jollayse sitoutui myodntdmaan
lisenssejd kolmansille osapuolille ehdoin, ‘jotka owat eikeudenmukaisia,
kohtuullisia ja syrjimattomia (“fair, reasomable and “mon-discriminatory”,
jaljempana FRAND-ehdot).

Stuttgartissa sijaitseva vastaaja onshenkil@autojenya hyotyajoneuvojen valmistaja,
joka markkinoi niitd muun muassa Mercedes-Benz -tavaramerkilla. Sen lisaksi se
tarjoaa erilaisia lilkkumis- ja rahoituspalveluja. Vastaajan ajoneuvoihin asennettiin
muun muassa ns. TCU-meduuleja “(Telematics Control Units), jotka
mahdollistavat ajoneuvejen yhteyden' (Connected Cars) internetiin, erityisesti
LTE-verkonpvalitykselld. Ajoneuvojen kayttajat voivat siind yhteydessd kayttaa
internetpahjaisiampalveluja, 4kuten, esimerkiksi musiikki/tietostriimausta ja/tai
asennuttaa ajoneuvothinsavastaajan toimesta over the air -paivityksig, ilman etta
heidan taytyy. mennd tata varten korjaamolle. TCU-moduuleja tarvitaan tdmén
lisaksi valttamétta ajoneuvojen tyyppihyvaksyntad, kayttod ja myyntia varten
[alkup. s. 7], koska laissa edellytetty hatapuhelutoiminto (eCall) tarjotaan naiden
moduuliemyvalityksella.

Vastaaja ei valmista TCU-moduuleja itse, vaan ne valmistetaan moniportaisessa
tuotantoketjussa. Vastaaja saa TCU-moduulit asennusvalmiina vélittomilta
tavarantoimittajiltaan (ns. ykkostason toimittajat). Ykkostason toimittajat saavat
puolestaan TCU-moduulien valmistamista varten tarvittavat NAD-laitteet
(Network Access Devices) muilta tavarantoimittajilta (kakkostason toimittajat).
Kakkostason toimittajat saavat puolestaan NAD-laitteita varten tarvittavat
mikrosirut omilta tavarantoimittajiltaan (kolmostason toimittajat).

Aluksi kantaja ilmoitti vastaajalle maaliskuussa 2016 muun muassa riidanalaisen
patentin loukkaamisesta. Vastaaja vastasi tdéhan 10.6.2016 paivatylla kirjelmalla.
Kantaja tarjosi 9.11.2016 ja 27.2.2019 vastaajalle muun muassa riidanalaista
patenttia koskevaa lisenssid ja nosti maaliskuussa 2019 kanteen riidanalaisen
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patentin loukkaamisesta. Vastaaja toimitti 19.5.2019 ja 10.6.2020 kantajalle
vastatarjouksen. Vastaajan ykkos- tai kakkostason toimittajien lisenssihakemusten
perusteella ykkdstason toimittajille tarjottiin ennen oikeudenkéyntia 17.5.2017
sopimusjarjestelya nimitykselld ykkostason malli. Ykkdstason mallin mukaan
ykkostason toimittajien on vélitettdva asiakkailleen kantajan portfoliota koskeva
lisenssi, eli ykkostason toimittajien pitd4d suorittaa maksu ainoastaan
autonvalmistajille myoénnettdvésta lisenssistd. Ns. CWCL-mallissa (Connected
Vehicle Value Chain -lisenssimalli), joka on pdivatty 27.7.2019, vahvistetaan
ykkostason mallin tadydentdmiseksi, ettd tavarantoimittajille my6nnetddn oma
rajoitettu lisenssi tutkimusta ja tuotekehitysta sekd Connected-Carin,valmistamista
varten, mutta ne vélittavat liséksi asiakkailleen lisenssin, jonka perusteella niilla
on puolestaan autonvalmistajan sille (takaisin)valittima ns. “Have-Made™ -0ikeus
TCU-moduulin valmistamiseen.

Jaostossa 3.9.2020 pidetyn suullisen kasittelyn jalkeen‘kantaja toimitti,ykkéstason
toimittajille Continental, Bosch, Bury, TomTom, Reiker,Renault, Harman ja Fico
Mirrors toisen lisenssitarjouksen (”Automotive [ieense” Agreement”, "ALA”-
lisenssitarjous), jossa maaratddn omasta rajolttamattemasta, lisenssista TCU-
moduulien valmistamiseen ja myyntiin ykkéstason toimittajille’ seka lisenssista
autonvalmistaja-asiakkaille sekd tavarantoimittajien mahdollisille  muille
asiakkaille. Myds Huawei sai samanlaisen tarjouksen.» Kantaja ei tarjonnut
lainkaan lisenssia sitd hakeneelle kakkestason, toimittajalle Sierra Wirelessille
[alkup. s. 8].

Kantaja katsoo, ettd se vol essentiaalipatentin haltijana vapaasti paattaa, milla
monitahoisen  tuotanto- “taif’ tavarantoimittajaketjun  tasolla  lisensseja
myonnettéisiin FRAND=ehdoin. T&ssa yhteydessé ei ole olemassa velvoitetta
myOntaa lisenssejé ensisijaisesti tavarantoimittajille. Valittaessa lisenssinsaajia on
otettava “tehokkuusnakokohdatja teknologian arvo huomioon. Lisenssin
myontdminen tuotantoketjun edeltavélle portaalle ei myodsk&én johda oikeuden
sammunmiseen, sill4 seurauksella, ettd ketjun my6hemmat osallistujat eivét voisi
hyotya vastaavasta lisenssista. Essentiaalipatentin haltijalle pitéisi olla lisaksi —
myOsiriippumattay.mahdollisesta jo olemassa olevasta alan kaytannosta —
mahdollista vahvistaa oma syrjimaton lisenssien myontamistd koskeva kaytanto.
Tatd ei estd mydskéédn SEUT 102 artiklasta seuraava maaraévan markkina-aseman
vaarinkayttoa koskeva Kkielto, joka koskee standardin kannalta olennaisten
patenttien haltijaa. Jokaisella moniportaisen tuotantoketjun portaalla ei ole
oikeutta @maan, tdysimadréiseen lisenssiin, koska — kun otetaan huomioon
kilpailuoikeuteen perustuvat, essentiaalipatentin haltijalle kuuluvat velvoitteet —
riittdd, jos ja niin kauan kuin vyksittdisille portaille mahdollistetaan paasy
standardoituun teknologiaan. Vastaaja ei mydskaan halua lisenssid, koska se on
aina viitannut siihen, ett4 sen tavarantoimittajat hankkivat lisenssin.

Vastaaja katsoo, ettd SEUT 102 artiklasta sekd kantajan tai sen oikeudellisen
edeltdjan taholta ETSIlle annetusta FRAND-selvityksestd ilmenee, ettd
essentiaalipatentin haltijan on tarjottava jokaiselle lisenssid haluavalle lisenssin
hakijalle omaa rajoittamatonta  lisenssia  kaikkia  essentiaalipatentin
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patenttioikeudellisesti relevantteja kayttotapoja varten. Lisenssi on siten
myoOnnettdva ensisijaisesti lisenssid hakeville tavarantoimittajille, mikd vastaa
my0s tavanomaista menettelytapaa autoteollisuudessa. Muita aloja koskevia
séantoja ei voida soveltaa, silld autoteollisuudessa on yleistd ja tehokasta, ettd
autonvalmistajat saavat tavarantoimittajiltaan osat vapaana kolmansien osapuolten
oikeuksista. Ei riit4, jos tavarantoimittajalle mahdollistetaan vain paasy suojattuun
teknologiaan, esimerkiksi  toimitusketjun  vélityksellda ketjussa yldspéin
vaikuttavien ns. “Have-Made” -oikeuksien Vélitykselld. Téssa yhteydessa
tavarantoimittaja ei voi néet toimia taloudellisesti riippumattomasti, koska se on
riippuvainen  asiakkaansa (velvoiteoikeudellisesta) vilpittdméstd mielesta
essentiaalipatentin haltijaa kohtaan. Tastd syysta sitd (vastaajaa) tukee,seka sen
oma ettd my6s sen tavarantoimittajien valiintulijoina esittdma [alkup.»s. 9]
kilpailuoikeuteen perustuva véite.

Valiintulijoiden mielestd kantaja laiminlyd kilpailuotkeuteen<), perustuvan
velvoitteensa tarjota jokaiselle, joka pyytdd omaa rajoittamatonta; lisenssia
FRAND-ehdoin, téllaista lisenssi&a FRAND-ghdoin., Ne ovat “itse halukkaita
hankkimaan lisenssin ja ovat kdantyneet kantajan puoleen pyytaékseen FRAND-
lisenssitarjousta. Ykkostason malli ja CWCL-malli “eivat “vastaa kantajan
Kilpailuoikeuteen perustuvaa velvoitetta, “koska. valiintulijat eivat saisi
tavarantoimittajina omaa rajoittamatonta, lisenssia. Vapaiden markkinoiden
kehittdminen TCU-moduuleja yarten“ei “ole, mahdollista edella mainituilla
malleilla. Lisenssid hakeville kakkestason toimittajille ei suurimmaksi osaksi ole
esitetty  lisenssitarjousta. £ Esitetty, kilpailuoikeuteen perustuva lisenssin
pakollisuutta koskeva véiteé on (johdetusti) ‘my0s vastaajan esitettdvissd, koska
kyseessd on SEUT 102 artiklassa tarkoitettu vaarinkaytto, jos kantaja kieltaytyy
myontaméstd  tuotantoketjun edeltavén portaan kysyjille lisenssida sen
essentiaalipatenttiin litttyvaanyportfelioon, mutta on samanaikaisesti nostanut
kieltokanteend saman tuotantoketjun viimeisen portaan yrityksia vastaan
patenttiloukkauksen “vuoksl., Tama patee erityisesti sen vuoksi, ettd lisenssin
myontaminen tuotantoketjun-edeltdvan portaan yrityksille ei mahdollista oikeuden
kayttdmistd endd tuotantoketjun viimeisen portaan yrityksille, jos Kyseesséd on
kattavaisopimusjarjestely.

Jaoston kanteesta annettava ratkaisu riippuu siitd, miten vastataan méardysosassa
mainittuthin  kysymyksiin, jotka koskevat Kkilpailuoikeuteen perustuvan
vaarinkayttokiellon soveltamista.

A

Kantaja  voi  lahtokohtaisesti  esittdd  vastaajaa  vastaan  Kkyseiset
patenttiloukkaukseen perustuvat vaatimukset, eli mahdollinen on erityisesti
Euroopan patenttisopimuksen 64 artiklan ja PatG:n (patenttilaki) 139 8§:n 1
momentin mukainen kieltokanne.
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Vastaajan valmistamat ja myymét autot (Connected Cars) ovat Kiistatta LTE-
valmiudessa niihin asennettujen yhteysmoduulien (TCU-moduulit) vélityksella, ja
ne toimivat siten (myds) Saksassa yleisen LTE-standardin perusteella. Koska
rildanalainen patentti on standardin kannalta olennainen LTE-standardin suhteen,
tdma johtaa automaattisesti siihen, ettd vastaaja tai sen asiakkaat hyddyntavét
rildanalaista patenttia. Hyodyntdminen on lainvastaista. [alkup. s. 10]

[--]

B.

Kieltovaatimuksen taytantdonpanon esteend voisi kuitenkin @lla vastaajan jassen
vaatimuksia  tukevien valiintulijoiden (tavarantoimittajien) esittama
kilpailuoikeuteen perustuva lisenssin pakollisuus BGB:if 242 §:n ngjalla; luettuna
yhdessd SEUT 102 artiklan kanssa. Tilanne olisi téllainen, jjos sitd, ‘etta ‘kantaja
esittdd Kkieltovaatimukseen vastaajaa vastaan, Olisi pidettavaysilla lisenssien
myontamistd koskevilla markkinoilla Kkiistatta olewan méaradvan markkina-
aseman vaarinkayttona.

1.

Unionin tuomioistuin on jo todennut asiassasHuawei v. ZTE (tuomio 16.7.2015,
C-170/13; jaljempénd Huawei-tuomio), ‘etta standardin kannalta olennaisen
patentin haltija, jota vastaan on nostettu kieltokanne, voi puolustautua
Kilpailuoikeuteen perustuvalla““lisenssin pakollisuudella riippumatta siité,
riitautetaanko patentin. hyddyntaminen, ja riippumatta siitd, onko se aloittanut
essentiaalipatentin hyddyntamisen jesebnen lisenssin myontamista.

2.

Nytekéasiteltavassa, asiassa on sovellettava unionin tuomioistuimen vahvistamia
periaatteita. tapauksessa, jolle on ominaista, ettd essentiaalipatenttiin liittyva
tekninen osaaminen on jo hyddynnetty taysimadréisesti moduuleissa
(pualijondemikrasirut, NAD-laitteet, TCU-moduulit), joita  toimitetaan
lopputuetteen (henkildauto) myyjalle, jota vastaan essentiaalipatentin haltija on
nostanut Kieltokanteen, moniportaisessa ketjussa, jolloin tulee esiin kysymys siitd,
onko essentiaalipatentin haltija kéyttanyt maaradvéa markkina-asemaansa vaarin
SEUT 102 artiklassa tarkoitetulla tavalla tai missa olosuhteissa néain on ja mité
tastd seuraa oikeudellisesti, jos se nostaa kieltokanteen lopputuotteen myyjaa
vastaan patenttiloukkauksen perusteella ilman ettd se on ensin tayttanyt patenttia
tarvitsevan tavarantoimittajan toivetta saada lisenssi. Tahan liittyvat maardysosan
A osan Il kohdan ennakkoratkaisukysymykset.

Ennakkoratkaisua pyytdvé tuomioistuin toteaa esitetyistd kysymyksistd [alkup. s.
11] seuraavaa:
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a)

Koska FRAND-selvitykseen, riippumatta lisenssinhakijan ilmaisemasta toiveesta,
ei sisally rajoittavia ehtoja, selvitys velvoittaa essentiaalipatentin haltijaa
jokaiseen ndhden ja tdmé&n on myonnettdva jokaiselle lisenssi FRAND-ehdoin.
Lisenssin myontdmisessa ei siind yhteydessa ole kyse ainoastaan siitd, ettd
myonnettaisiin jonkinlainen péasy standardoiduille markkinoille, vaan lisenssilla
on mahdollistettava lisenssin hakijalle standardoidun tekniikan hyddyntdminen
sellaisessa laajuudessa, ettd hakijalle mahdollistetaan vapaa kilpailu kaikilla sille
nyt ja tulevaisuudessa relevanteilla tuotemarkkinoilla.

On olemassa yleinen intressi vapaan Kilpailun séilyttamiseen seka ‘markkinoilla,
joita on jo heikennetty luokittelemalla oikeus standardin kannalta olennaiseksi,
ettd myds muilla markkinoilla, joita oikeuden hyddyntdminen, mahdollisesti
koskee ja/tai joka on vield kehitysvaiheessa. Sen teimijan, valikeiminen, jolle
essentiaalipatentin  haltija tarjoaa lisenssin essentiaalipatenttiin \liittyvaan
portfolioon, ratkaisee sen, kuka voi osallistua kilpailuuntuotemarkkinoilla, jotka
sijaitsevat tuotantoketjussa teknologiamarkkingiden ‘jalkeen., Essentiaalipatentin
haltijan lisenssien myontamista koskeva kayténtd on tésta syystaolennainen tekija
siing, milla tasolla vapaat markkinat “wOivat syntyd tuotantoketjussa
Kilpailukykyisin edellytyksin. Tdmén“oseittaa nyt\kastteltdva asia. Kun lisenssia
hakevalla tavarantoimittajalla _on ‘emayrajoittamaton lisenssi  kantajan
essentiaalipatenttiin, se kykenee kehittamaan itsenéisesti ja oikeusvarmalla tavalla
TCU-moduuleja ja kehittdméaan, “wvalmistamaan ja myymaan halukkaille
autonvalmistajille tarvittavia osia niita“vartens Vain sen avulla tavarantoimittajat
kykenevat kehittdm&&n patentoitua, teknologiaa edelleen autoteollisuuden
ulkopuolisia hyoddyntamismahdollisuuksia varten ja laajentamaan uusille
markkinoilléy Jos niille'kuuluu, sitd vastoin vain rajoitettu oikeus, joka johdetaan
autonvalmistajienteikeudestay tama,estad ratkaisevalla tavalla TCU-moduulien ja
niiden osien tutkimisen, kehittdmisen ja myynnin. Jos tavarantoimittajalla on
johdettuja oikeuksia, ne voivat naet valmistaa TCU-moduuleja ja niiden osia vain
kolmansien osapuolten |niille antamien ohjeiden mukaisesti ja myyda niita
sopimuksessa madratyille ostajille. Oma, asianomaisesta ostajasta riippumaton
markkinotlle paasy evattéisiin siltd, mik4 tarkoittaisi perusteetonta rajoitusta sen
litketoiminnalley, [alkup. s. 12]

Toimittajien omaa, tadysimadraista lisenssioikeutta vastaan ei voida esittad, etta
siindkin tapauksessa on vélttdmatonta, ettd essentiaalipatentin haltija myontaa
muille valmistajille omia lisensseja. Pit&a tosin paikkansa, ettd rajoittamatonkaan
lisenssien myontdminen ei johda lisenssin sammumiseen EU:n ulkopuolella eika
kohdistu prosessuaalisiin oikeuksiin, eiké patentti sammu siindkaan tapauksessa,
ettd oikeus liittyy laitteen ominaisuuksiin, jotka eivat ole vield kaytettavissa
lisenssin saaneiden tavarantoimittajien myymissa osissa.

On kuitenkin otettava huomioon, ett4d kun essentiaalipatentin haltija on antanut
luottamuksen heréttdvan lupauksen, lisenssi on myodnnettdvd FRAND-ehdoin.
Tama edellyttdd, ettd lisenssisopimuksessa vahvistetaan sddnnoksid, jotka johtavat
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patenttioikeuksien sammumiseen, jos lisenssid kaytetddn. FRAND-selvityksen
tarkoituksena on, ettd jokaiselle annetaan oikeudenmukainen ja syrjiméaton
mahdollisuus  standardoidun  teknologian taloudelliseen  hyddyntamiseen
tuotemarkkinoilla. Mikéli teknistd standardia hyoddynnetddn myos EU:n
ulkopuolella tai kyseessa ovat esimerkiksi prosessuaaliset oikeudet, myos
essentiaalipatentin  haltijan FRAND-sitoumuksen on oltava tdman osalta
johdonmukainen siten, ettd jokaiselle, jota asia koskee, myodnnetdan lisenssié
koskeva oikeus, joka on maantieteellisesti rajoittamaton, ja/tai kasittaa
prosessuaalisten oikeuksien sammumisen. Vastaavasti patenttia hyodyntdvien
esituotteiden valmistaja voi vaatia jokaiselta essentiaalipatentin haltijalta FRAND-
lisenssia, jonka perusteella se saa myydé tuotteitaan rajoituksitta janjoka siten
vapauttaa jalostusketjun myéhemmélld portaalla toimivan keksinnon‘hyodyntéjan
hakemasta omasta puolestaan lisenssia essentiaalipatentin haltijalta ) (Ktuhneny
GRUR 2019, s. 665 ja 670 ja sit4 seuraavat sivut).

Sammumisperiaatteen aineellisoikeudellisiin ja alueellisiin rajoituksiinivastataan
nain ollen silla, etta lisenssisopimuksiin otetaan ehtoja, jotka johtavat kattavaan
oikeuksien sammumiseen alueesta riippumatta “ja my06s mahdollisten
prosessuaalisten oikeuksien osalta. Saattaa esimerkiksi olla tarkoituksenmukaista
myontdd sopimuksella rajoitettu oikeus alalisenssin myéntamiseen. Koska
lisenssien kohteena olevat TCU-moduulit, ja NAD-laitteet on tarkoitettu juuri
siihen, ettd valmistetaan mabiiliyhteys “2G-4G), -standardien mukaisesti,
essentiaalipatentin haltijalta on ndin ollen edellytettava lisenssin myontamisté,
joka mahdollistaa téllaisen tarkoituksenmukaisen kayton seka tavarantoimittajille
ettd [alkup. s. 13] myds sen ostajille.

Tilanne on téllainen erityisesti jalostusketjun palveleman alan kaupallisten
kaytantdjen@perusteella. “Autoteollisuudessa on yleisend kaytantond, ettd
autonvalmistajat™nsaavat' \ tuotteensa tavarantoimittajilta vapaina kolmansien
osapuolten aikeuksista:, Tama perustuu siihen, ettd ketjun jokainen taso vastaa sen
teknisengratkaisun lainmukaisuudesta, jonka se kehittdd itse ja tuntee siten
parhaiten.\ Koska autoon on asennettu jopa 30 000 osaa, autonvalmistajalle
aiheutuisi hyvin merkittava rasite sen tutkimisesta, onko sen moottoriajoneuvoon
asennetuissa kolmansien osapuolten toimittamissa teknisissé ratkaisuissa kéytetty
kelmansien osapuolten suojattuja oikeuksia. Ongelma kérjistyy sitd enemmén,
mitd monimutkatsempi toimitettava osa on ja mit4d kauempana asianomainen
tekniikka,on autonvalmistajan varsinaisen toiminnan alasta, kuten nyt kasiteltdvan
asian kohteena olevat TCU-moduulit ja NAD-laitteet. Tavarantoimittaja, joka
valitsee portaittaisen toimitusketjun sisalla tietyn teknisen ratkaisun, kykenee
parhaiten tutkimaan, loukkaako tdmé ratkaisu kolmansien osapuolten suojattuja
oikeuksia. T&han on lisattava, ettd tavarantoimittajat investoivat merkittavia
summia uusien innovaatioiden tutkimiseen ja kehittdmiseen ja ovat siltd osin
toiminnassaan riippumattomia lopputuotteen ostajista ja tarvitsevat tata toimintaa
varten taloudellista ja oikeudellista vapautta, joka voidaan mahdollistaa vain niille
myonnetylla rajoittamattomalla lisenssilla.
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25 Tehokkuusperiaatteet eivat puhu sité velvoitetta vastaan, etta tavarantoimittajat on

26

27

asetettava etusijalle lisenssejd myonnettdessd. Lahtokohtaisesti on tosin
myoOnnetty, ettd tehokkuushyodyt ovat periaatteessa omiaan oikeuttamaan
méaardavassd  markkina-asemassa  olevan  yrityksen  kilpailunvastaisen
menettelytavan. Tehokkuushyttynd on téssa yhteydessa pidettavd teknisia
parannuksia, joilla pyritddn kohentamaan laatua ja alentamaan kustannuksia
valmistuksessa tai myynnissd olennaisena menettelytapana (vrt. 29.11.2017
annettu  komission  tiedonanto  Euroopan  unionin  l&hestymistavasta
essentiaalipatentteihin (COM(2017) 712 final)). Siind yhteydessa mahdolliset
tehokkuushyétyjen on oltava suuremmat kuin kielteiset vaikutukset,asianomaisiin
markkinoihin, eikd talla menettelytavalla saa poistaa tehokasta ‘kilpailua. Nyt
kasiteltdvassa tapauksessa ei voida todeta téllaista. Se, etté lisenssin myontdminen
tehtéisiin  kantajalle  helpommaksi, koska se kykenisi tunnistamaan
lopputuotevalmistajat helpommin kuin niiden tavarantoimittajat, “ei pida
paikkaansa, koska tavarantoimittajien lukumddra en [alkup. s.“24] “selvasti
pienempi  kuin autonvalmistajien lukumé&aré. @, Tehokkuuden nakékulmasta
vaihtoehtona olisi vain lisenssien myontadminem kantataajuuskaistanymikrosirujen
valmistajille, joita on maailmanlaajuisesti eninta@n kymmenens, T&sta riippumatta
mahdollisesta lisenssien myontdmisen yksinkertaistamisesta el koidu mydskéaén
edelld esitetyn kaltaista oikeutukseksi kelpaavaa tehokkuushyétya.

Transaktiokustannusten suuruus, ja se riskip.ettd “maksu suoritetaan kahteen
kertaan, kun samasta lisenssin kohteesta tehdaan- useita lisenssisopimuksia, eivét
my0sk&an ole esteend velyoitteelle“antaa“ tavarantoimittajille etusija lisensseja
myoOnnettédesséd. Molempia riskejé voidaan,estaé luotettavasti sopimusjarjestelyilla.

Essentiaalipatentin haltijan intressid ‘tietyn lisenssien myontamistd koskevan
ohjelman @ahvistamiseen“%ei ndin  ollen voida toteuttaa siten, ettd
essentiaalipatenting haltijan «kilpailuoikeuteen perustuvia velvoitteita ei oteta
huomioon. Tast4 seuraa, etta essentiaalipatentin haltija voi kylld asettaa tietyn
tuotteengoppuvalmistajan etusijalle lisenssejad myodntaessdan mutta ei saa jattaa
tavarantoimittajan oikeutettuja lisenssikyselyja/-tarjouksia huomiotta eika hylatéa
niitd."Waikka jokaiselle kolmannelle osapuolelle, jolla on intressi, on myénnettava
lisenssi FRAND-ehdoin, se kattaa silloin myods sellaiset tavarantoimittajat, jotka
tarvitsevat lisenssia liiketoimintaansa varten. Ei voida myoskaan todeta, ettd
kantajalla olisi vastaava lisenssiohjelma, jonka nojalla lopputuotteen valmistajalle
myonnetédan lisenssi. Kantaja on tehnyt aikaisemmin autonvalmistajan kanssa
sopimuksen, jota ei ole nykydidn enda olemassa. Lisdksi on olemassa
lisenssisopimus, joka ei koske nyt késiteltdvaa 4G-patenttiportfoliota ja joka on
tehty véliintulijana olevan Sierran ja erdan toisen autonvalmistajan kanssa.
Patenttipooli Avanci, jossa kantaja on jasenend, on tehnyt tdh&n mennessa
lisenssisopimuksia kolmen autonvalmistajan kanssa ja epdd tavarantoimittajilta
lisenssin. Sitd vastoin Sharp, joka on niin ikdan Avanci-poolin jasen, on tehnyt
hiljattain rajoittamattoman lisenssisopimuksen kakkostason toimittajan eli
Huawein kanssa [— —]. Tdssa yhteydessd myds vastaaja teki lisenssisopimuksen
Sharpin kanssa. Muut Avanci-poolin jasenet kdyvéat lisenssisopimusneuvotteluja
ykkos- ja kakkostason eri tavarantoimittajien kanssa.
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28 Velvollisuus, joka koskee lisenssin  myontamistd lisenssid hakevalle

29

30

31

tavarantoimittajalle, ei johda [alkup. s. 15] siihen, ettd essentiaalipatentin haltija
asetettaisiin heikompaan asemaan keksinndn hyddyntdmisestd saatavan palkkion
osalta. Lisenssimaksu ei néet ole sidoksissa sithen voittoon, jonka asianomainen
lisenssinsaaja tosiasiallisesti saa lisenssin kohteena olevasta keksinnostd, vaan
merkitystd on vain voitolla, joka vaikuttaa olevan sopimuspuolten ndkokulmasta
saavutettavissa hyodyntdmalla keksintdd. Tassd yhteydessd essentiaalipatentin
haltija saa — lisenssin myontdmisen portaasta riippumatta — FRAND-lisenssin
avulla asianmukaisen osuuden voitosta, joka saadaan tyOnjakoon perustuvan
jalostusketjun lopussa myymélld patentin mukainen lopputuote. Tama tarkoittaa
sitd, ettd jos essentiaalipatentin haltija on velvollinen © mydntdmaan
tavarantoimittajalle lisenssin, myds jo aikaisemman jalestusportaan “aikana
myoOnnetddn lisenssi, joka vastaa essentiaalipatentin taloudellistad arvoa:
Valmistajan on siis hyvéaksyttavé se lisenssi, jota essentiaalipatentin haltija voisi
muutoin  vaatia lopputuotteen myyjéltd syyllistymatta hyvéksikayttoon
perustuvaan véarinkayttoon. Siind yhteydessd naejautuminen smuiden’ keksinnon
hyodyntdmisestd saamaan voittoon lienee normaalitapauksissa esteena lisenssin
myontdmiselle. Talle on kuitenkin ominaista, ettd on, patentinhaltijan vapaan
harkinnan varassa, milla keksinnon hyddyntamisen jalastusportaalla se antaa
kayttooikeuden. Essentiaalipatentin haltija ei“olentéallaisessa tilanteessa, koska
lainsdadénndssa sen edellytetddn myontéavan lisenssinjokaiselle, joka hakee
lisenssid. Tama pakko ei saagkuitenkaanjehtaa“siihen, etta silla ei olisi
mahdollisuutta saada osuutta keksinnon kayttdmisestd saatavasta tuotosta
arvonlisaketjun viimeiselld portaalla, tar sen osallistumista vaikeutettaisiin
kohtuuttomasti (Kiihnen, GRUR 2019, s:665Ja 670 seka sit4 seuraavat sivut).

Jokaisen tavarantoimittajan oikeus wvaatia itselleen rajoittamatonta FRAND-
lisenssia on“kaiken kaikkiaan, l&htokohtaisesti ja varauksetta olemassa, joten
FRAND-lisenssinwvaatiminen merkitsee hyvéksyttdvaa oikeuksien kayttamista,
mik& tarkoittaa, etta essentiaalipatentin haltija kayttdd méaaradvad markkina-
asemaansa vaarin, jos se kieltaytyy, ja tahan voivat vedota seké jalostusketjun
lopussa oleva patenttipatentinloukkaaja, jota vastaan kanne on nostettu, ettd myos
lisenssia hakeva tavarantoimittaja.

b)

Jos on katsottava, ettd téllaista vadrinkayttoa ei ole, ja kantaja on ndin ollen
nostanut tassa tapauksessa oikeutetusti kanteen vastaajaa vastaan, tulee esiin muita
ratkaisun kannalta merkityksellisia kysymyksia.

Unionin tuomioistuimen tuomiossa Huawei v. ZTE todetaan, [alkup. s. 16] ettd
ennen kuin essentiaalipatentin haltija esittdd kielto- tai palauttamisvaatimuksen,
sen on mainittava patenttiloukkauksesta vaitetylle oikeudenloukkaajalle
ensimmaisessé vaiheessa (Huawei-tuomion tuomiolauselma ja 61 kohta). Tdman
loukkausta koskevan maininnan perusteella patentin hyodyntdjan on tamaéan
jalkeen toisessa vaiheessa haettava lisenssiéd. Jos ndin tapahtuu, essentiaalipatentin
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haltijan on toimitettava oikeudenloukkaajalle konkreettinen, kirjallinen
lisenssitarjous  essentiaalipatentista  oikeudenmukaisin,  kohtuullisin  ja
syrjimattdmin ehdoin ja ilmoitettava siind yhteydesséd myos lisenssimaksu ja sen
laskentatapaa koskevat s&&nnét (Huawei-tuomion 63 kohta). Vditetyn
oikeudenloukkaajan tehtdvana on neljannessé vaiheessa vastata tdhan tarjoukseen
lojaalisti ja erityisesti viivytteleméttd (Huawei-tuomion 65 kohta). Sikali kun
vaitetty oikeudenloukkaaja ei hyvéksy essentiaalipatentin haltijan tarjousta, sen on
tehtava viipymatta lisenssistd vastatarjous, joka vastaa FRAND-ehtoja (Huaweli-
tuomion 66 kohta). Jos essentiaalipatentin haltija puolestaan hylk&a tdmén
vastatarjouksen, oikeudenloukkaajan on tehtdva tilitys essentiaalipatentin
hyodyntdmisestd tastd ajankohdasta lukien ja asetettava lisenssimaksujen
suorittamisesta asianmukainen vakuus, jonka laskentaan on, siséllyttava smyos
essentiaalipatentin menneiden kayttokertojen lukumé&érd (Huawei-tuomion 67
kohta).

Unionin tuomioistuin tekee siten selvéksi, ettd edelld/ kuvatut vaiheet —
patenttiloukkausta koskeva ilmoitus, lisengsihakemus: ja “FRAND-ehtojen
mukaisen lisenssitarjouksen antaminen — on suaritettava,ennen, kieltovaatimuksen
esittdmistd tuomioistuimessa. T&std syystd tulee esiin Kysymys’— johon Saksan
oikeuskaytdnndssa vastataan paaosin myontavasti =siitd, voidaanko suorittamatta
jaéneet vaiheet suorittaa vireilld olevam, oikeusriidan—aikana. Ongelmalla on
merkitystd nyt késiteltdvasséd asiassa, \koska, kantaja on tehnyt ykkdstason
toimittajille erilaisia sopimustarjouksia vasta‘kauan, sen jalkeen, kun kanne oli
nostettu. Jaosto on tassa yhteydessa tietoinen siitd, ettd sopimustarjoukset eivét
koskeneet vastaajaa itseddn wvaan sitd tukevia viliintulijoita. Kieltovaatimuksen
taytantoonpanolla on kuitenkin‘valintulijoille samoja seurauksia kuin vastaajalle:
kumpikaan ei kykene engd myymaan tuotteitaan. Kun vastaaja ei kykene enadi
myymaan autoja, tavarantoimittajatkaan eivat kykene endd myymaan tuotteitaan
vastaajalle. Télta ‘osin el\voida tehda eroa sen mukaan, jatettiinkd tuomiossa
Huawei v. ZTE vahvistettuja vaiheita noudattamatta vastaajan vai valiintulijoiden
osalta.

Jaoston, mielesta suorittamatta jadneiden vaiheiden suorittaminen jalkik&teen
oikeudenkdynnin aikana on lahtokohtaisesti mahdollista, mik& on perusteltava
tarkemmin FRAND-ehtojen mukaisen lisenssitarjouksen [alkup. s. 17]
tarpeellisuutta varten. Kysymys, joka koskee sitd, onko lisenssitarjous tietyssé
yksittaistapauksessa FRAND-tarjous (milld jaosto tulkitsee tarkoitettava sita, ettei
sopimuspuolta riistetd eikd syrjitda SEUT 102 artiklassa tarkoitetulla tavalla),
herdttdd usein vaikeita ja pitkalti ratkaisemattomia arviointikysymyksié, joiden
ratkaisua tuomioistuimessa sopimuspuolten on vaikea ennakoida. llman etté olisi
valttdmatontd esittdd essentiaalipatentin haltijalle tastda moite, usein vasta
oikeusriidan aikana ilmenee, onko siithenastinen tarjous riittimaton ja mista syysta
se on riittdmaton. Silta osin kuin essentiaalipatentin haltija on valmis mydhempiin
parannuksiin, sitd koskevaa keskustelua on kaytava jarkevalla tavalla vireilla
olevassa oikeudenkaynnissa. Tilanne on samanlainen silloin, jos patentinhaltija on
noudattanut oikeudenkayntid edeltdvéd velvoitettaan antaa patenttiloukkausta
koskeva ilmoitus ja selvityksen esittdmistd koskevan asianmukaisen maaréajan
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paatyttya tuloksettomana nostanut kanteen loukkaajaa vastaan. Jos
patentinloukkaaja ilmoittaa jélkikateen oikeudenk&ynnin aikana olevansa valmis
hankkimaan lisenssin ja suorittamatta jdineiden vaiheiden suorittaminen
jalkikateen evéataan, tastd seuraisi, ettd tuomioistuimen pitdisi antaa sitd koskeva
kieltotuomio, mink& vuoksi patentinloukkaajalla (taytantéonpanokelpoisen
kieltotuomion paineessa) ei olisi kaytannossa enda mahdollisuutta kayda
oikeudenmukaisia FRAND-neuvotteluja essentiaalipatentin haltijan kanssa.

Nyt k&siteltdvan asian ratkaisemiseksi on merkitystd myos silla, mitd vaatimuksia
on asetettava lisenssinakemukselle tai lisenssinhakijan kéyttaytymiselle sen
jalkeen kun essentiaalipatentin haltija on antanut patenttiloukkausta, koskevan
ilmoituksen. Jaosto katsoo, ettd lisenssihakemukselle ei saa asettaa liiallisia
vaatimuksia. Lisenssihakemus voidaan esittdd yleisluonteisesti seka i1lman
muotomaarayksié ja siten myods implisiittisesti, missa yhteydesséyriidanalaisesta
menettelytavasta on ilmettédva yksiselitteisesti vastapuolen halu hankkia lisenssi.
Lisenssin sisaltod koskevat lausumat eivét ole tarpeen; neyvoivat olla prtkemminkin
vahingollisia, jos niilla valitetdan essentiaalipatentinshaltijalle se“vaikutelma, etta
lisenssi halutaan vain tietyin ehdoin, jotka eilvéat ole’FRAND-ehtoja ja joihin
essentiaalipatentin  haltijan ei siksi tarvitse|  suostuan, Silla, osoittautuuko
lisenssinhakija my6hemmin halukkaaksi hankkimaan, lisenssin, ei ole merkitysta
arvioitaessa, oliko lisenssihakemus ‘olemassa ajankohtama, jona se esitettiin.
Lisenssinhakijan muuta k&yttadytymistd ony, pikemminkin arvioitava vasta
tarkasteltaessa essentiaalipatentin haltijan ‘esittdmaétarjousta.

Oikeuskirjallisuudessa  esitetyn  nakemyksen (Kuhnen, Handbuch  der
Patentverletzung, 13. painos, Enfluku;:393 kohta ja sitd seuraavat kohdat) mukaan
patentinloukkaajalta edellytetyn lisenssihakemuksen tarkoituksena on ainoastaan
varmistaa, @ttd [alkup: S 9d8] essentiaalipatentin haltija joutuu esittdmadn
perustellin <FRAND-lisenssitarjouksen  vain  siind  tapauksessa, ettd
patentinloukkaaja onjypyytanyt sitd. Minkadnlaiset lisenssin sisaltod koskevat
selitykset eivat ole tarpeen. Ne voivat olla vahingollisia vain silloin, jos niilla on
valitettava, patentinhaltijalle rationaalisen arvioinnin perusteella se vaikutelma,
ettd valmius, lisenssin_hankkimiseen on olemassa suullisesta pyynndsta huolimatta
ratkaisevastl ja peruuttamattomasti vain taysin maaritetyin edellytyksin, joista ei
voida neuvotella ja jotka eivét ilmeisesti olleet FRAND-ehtoja ja joihin suojatun
oikeuden haltijan’ei tastd syysta selvasti tarvitse suostua. Téllaisissa olosuhteissa
lisenssimmyontamista koskeva suullinen pyynto siséltéda todellisuudessa sen, ettd
kayttosopimuksen tekemisestds FRAND-ehdoin kieltdydytddn vakavalla ja
lopullisella tavalla, jolloin patentinhaltijan jokainen FRAND-lisenssitarjous jaa
etukéteen turhaksi (koska se olisi tarkoituksetonta).

Koska tédsmallisempid lisenssiehtoja ei ole tdhan ajankohtaan mennessa vield
muotoiltu sen vuoksi, ettd essentiaalipatentin haltijan on mainittava ne vasta
seuraavassa vaiheessa lisenssitarjouksessaan, on asetettava tiukkoja vaatimuksia
olettamalle, jonka mukaan oikeudenloukkaaja ilmaisee kyll& suullisesti lisenssia
koskevan pyynnon mutta ei ole kuitenkaan tosiasiallisesti loppujen lopuksi
lainkaan valmis lisenssin hankkimiseen. Asiallisesti oikeudenloukkaaja nimittain
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pidattdytyy ndin  menetellessddn  noudattamasta  lisenssitarjousta, joka
essentiaalipatentin haltijan on annettava, mitd — kuten aina, kun luovutaan
ilmoittajan kannalta edullisesta oikeusasemasta — voidaan pitdd lahtokohtana
enintdan aivan erityisissa olosuhteissa. Varovaisuus on tarpeen ennen kaikkea
silloin, jos olosuhteet, joilla olettamaa, jonka mukaan valmiutta lisenssin
hankkimiseen ei annetun ilmoituksen vastaisesti ole olemassa, pyritdan
perustelemaan, ovat sellaisia, joiden oikeutusta ei ole vield selvennetty
oikeuskaytdnndssa ja joita voidaan tasté syysta lahtokohtaisesti tulkita eri tavalla.

Jos patentinhaltija on tosiasiallisesti ottanut huomioon lisenssihakemuksen, vaikka
se olisi ollut edelld mainitulla tavalla “puutteellinenkin”,  jay, esittdnyt
oikeudenloukkaajalle lisenssitarjouksen, lisenssinakemus .on tayttanyty, sille
ajatellun tarkoituksen, ja on — tavallista prosessia laajemmin — tutkittava, vastaake
patentinhaltijan lisenssitarjous sen lupaamat ja senggvelvollisuutena olevat
FRAND-ehdot. Kysymys, joka koskee oikeudenloukkaajan: halukkuutta “hankkia
lisenssi, tulee ndin ollen esiin uudelleen vasta, siltayosin kuin Kyseessa on
oikeudenloukkaajan reaktio lisenssitarjoukseena jos kyseessa eivadtyole FRAND-
ehdot, halukkuutta lisenssin hankkimiseen ei tarvitse tutkia. Jas,lisenssitarjous sitd
vastoin  esitetddn FRAND-ehdoin, [alkup.. s. 19], oikeudenloukkaajan
halukkuudella hankkia lisenssi on merkitysta ratkaisun kannalta. Halukkuutta ei
ole silloin, jos (ja vain jos) oikeudenloukkaaja hylkaa patentinhaltijan FRAND-
ehtojen mukaisen lisenssitarjouksen tai,jos se, ei Vastaa téllaiseen tarjoukseen
vastatarjouksella, joka tayttada puolestaan FRAND-vaatimukset. Jos patentinhaltija
tekee oikeudenloukkaajan sestttamany lisenssihakemuksen perusteella FRAND-
lisenssitarjouksen, tdma — ja vain tdmal —‘on ndin ollen kriteering sille, onko
oikeudenloukkaajalla szalmiuslisenssin, hankkimiseen. Patentinhaltija on ndet se,
jonka on lunastettava luettamusta herattavd FRAND-lupauksensa nimenomaan
néitd ehtoja wvastaavalla lisenssitarjouksella, kun puolestaan oikeudenloukkaajan
on osoitettava’valmiutensa lisenssin hankkimiseen vasta siten, ettd se hyvaksyy
tallaisen tarjouksen taiesittaa muita FRAND-ehtoja.

On siis erotettava toisistaan oikeudenloukkaajan lahtokohtainen (yleinen) valmius
FRAND-lisenssinyhankkimiseen ja sen halukkuus hyvaksyd konkreettiset
lisenssiehdat, jotka on i1lmaistu FRAND-ehtoina (konkreettinen valmius lisenssin
hankkimiseen).Lisenssipyynnon vaiheessa merkityksellistd on yksinomaan sen
yleinen halukkuts ryhtyd lisenssinhaltijaksi, ja td&m& on selvitettdvd. Sen
konkreettinen halukkuus lisenssin hankkimiseen tulee sitd vastoin tutkinnan
kohteeksivain siind tapauksessa, ettd patentinhaltijan lisenssitarjous on maéritelty
FRAND-tarjoukseksi.

Jaosto ei ndin ollen yhdy ndkemykseen (Landgericht Miinchen, tuomio 10.9.2020,
7 O 8818/19; Landgericht Mannheim, tuomio 18.8.2020, 2 O 34/19), jonka
mukaan  tutkittaessa  patentinloukkaajan  halukkuutta lisenssisopimuksen
tekemiseen FRAND-ehdoin on tarkasteltava vastatarjousta ja pidettavé erityisesti
siind tarjottavaa lisenssimaksua perusteena arvioitaessa lisenssinhakijan
halukkuutta hankkia lisenssi.
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Jaosto on tietoinen siitd, ettd SEUT 267 artiklan kolmannessa kohdassa tarkoitettu
velvollisuus ennakkoratkaisupyynnon esittdmiseen ei koske sitd. Kun jaosto
kayttdd SEUT 267 artiklan toisen kohdan mukaista harkintavaltaansa, sen on
kuitenkin erityisesti otettava huomioon, ettd SEUT 102 artikla mahdollistaa
osaavalle juristille useita kohtuudella yhta ajateltavissa olevia tulkintoja, eivatka
ratkaisun kannalta merkitykselliset kysymykset ole olleet vield unionin
tuomioistuimen tulkinnan kohteena eik& niihin ole erityisesti vastattu tyhjentavésti
[alkup. s. 20] tuomiossa Huawei v. ZTE.

Esitettyihin kysymyksiin annettavalla vastauksella on liséksi laaja merkitys.
Euroopassa ja erityisesti Saksassa on talld hetkelld, virellld « useita
essentiaalipatenttien loukkausta koskevia kanteita, joiden yhteydessa oletetun
patentinloukkaajan taustalla on enemman tai w@hemmén monimutkainen
arvoketju, joka koostuu useista tavarantoimittajista. Tall& hetkella on riidanalaista,
mitd kilpailuoikeuteen perustuvia vaatimuksia, essentiaalipatentin, haltijalle on
asetettava téllaisissa tapauksissa ja, ennen kaikkea, missa laajuudessa tai kenelle
sen on myonnettdvda FRAND-lisensseja. Myos Euroopanykomissio on vastaajan
sekd muutamien tavarantoimittajien kantelujenymukaan esittanyt tietopyynnon ja
vaatimuksen osapuolille. Vain unionin, tuomioistutmen ratkaisu voi tuoda
lopullisen selkeyden. Kun SEUT 102 artiklan tulkintaa koskevat kysymykset
esitetddn jo ensimmaéisessd oikeusasteessa; ‘umionin tuomioistuin kykenee
selventdmaén asiaa nopeastigmika on kaikkien sopimuspuolten etujen mukaista.
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