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Asunto C-182/21
Peticion de decision prejudicial
Fecha de presentacion:
23 de marzo de 2021
Organo jurisdiccional remitente:

Landgericht Dusseldorf (Tribunal Regional de 4o Civil y,Penal, de
Dusseldorf, Alemania)

Fecha de la resolucion de remision:
26 de noviembre de 2020
Parte demandante:
Nokia Technologies Oy
Parte demandada:

Daimler AG

[omissis]

Landgericht\Dusseldorfy( Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Dusseldorf,
Alemania)

Resolucion
En el procedimiento civil entre
Nekia T.eechnologies Oy [omissis], Espoo, Finlandia,
parte demandante,
[omissis]
y
Daimler AG [omissis], Stuttgart [Alemania],

parte demandada,
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[omissis]

en el que intervienen en apoyo de la demandada:

1.  Continental Automotive GmbH, [omissis], Regensburg [Alemania],
[omissis]

2. Continental Automotive Hungary Kft., [omissis], Veszprem, Hungria,
[omissis]

3.  BURY Sp. z.0.0., [omissis], Mielec, Polonia,

[omissis]

4.  TomTom Sales BV, [omissis], Montrouge, Francia,

[omissis]

5.  Peiker acustic GmbH, [omissis], Friedrichsdorf [Alemania],
[omissis]

6. Robert Bosch GmbH,Jomissis]aGerlingen Schillerhéhe [Alemania],
[omissis]

7. Huawei “Technologies Deutschland GmbH, [omissis], Dusseldorf
[Alemanta],

[omissis]

8. '\ TomTem International B.V., [omissis], Amsterdam, Paises Bajos,
[emissis]

9. Sierra Wireless S.A., [omissis], Issy-les-Moulineaux [omissis], Francia,

[omissis]

la Sala 4c de lo Civil del Landgericht Disseldorf [omissis]

ha resuelto:
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[omissis] [consideraciones procesales de Derecho interno]

Plantear al Tribunal de Justicia de la Unién Europea las siguientes
cuestiones prejudiciales:

A.

¢Existe una obligacion de conceder licencias con caracter prioritario a

los proveedores?

1.

¢Puede una empresa situada en un fase posterior del proceso
econdémico formular una objecion de abuso de posicion deminante, en
el sentido del articulo 102 TFUE, ante una accion,de cesacion de
violacion de patentes ejercitada por el titular de una patente esencial
para una norma establecida por un organismo de normalizacién (SEP),
quien se ha comprometido irrevocablemente frente a‘dicho organismo
a conceder a todo tercero una licencia en eondiciones RRAND; en el
supuesto de que la norma para la_cual'es esencial\ la patente
controvertida, o parte de la misma,“se “haya, implementado en un
producto precursor adquirido por la empresa demandada por violacion
de la patente y de que el titular de la\patente deniegue a los
proveedores de la empresa demandada, que, estan dispuestos a adquirir
una licencia, la concesion’ desuna dicencia propia y sin restricciones
para todos los tipos de uso relevantes,segun el Derecho de patentes, en
condiciones FRAND, con,respecto ajlos\productos que implementan la
norma?

a) ¢Resulta esto aplicable, en particular, si en el sector pertinente
del distribuidor. deh producto final es uso y costumbre que los
proveedoresiclarifiquen, mediante la adquisicion de licencias, la
sittaeion de los derechos de propiedad industrial relativos a las
patentes,utilizadas para las piezas suministradas?

b), ¢EXiste'una prioridad en la concesion de licencias con respecto a
los proveedores en cada fase de la cadena de suministro o solo
con _respecto al proveedor que se encuentre en la fase
inmediatamente anterior al distribuidor del producto final, al
término de la cadena de explotacion? ¢Aqui también son
decisivos los usos y costumbres en el trafico comercial?

¢Exige la prohibicion de practicas abusivas, establecida en el Derecho
de la competencia, que se conceda al proveedor una licencia propia y
sin restricciones para todos los tipos de uso relevantes segun el
Derecho de patentes, en condiciones FRAND, con respecto a los
productos que implementen la norma, en el sentido de que los
distribuidores finales (y, en su caso, los adquirentes anteriores) ya no
necesitan a su vez que el titular de la patente SEP les conceda una
licencia propia y separada para evitar una violacion de la patente,
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siempre que la pieza suministrada de que se trate sea utilizada segun su
destino previsto?

3.  En caso de respuesta negativa a la primera cuestion prejudicial:
¢Impone el articulo 102 TFUE requisitos especiales de calidad, de
cantidad o de otro tipo a los criterios conforme a los cuales el titular de
una patente esencial para una norma decide contra qué potenciales
infractores de la patente, en los diferentes niveles de la misma cadena
de produccién y explotacion, va a ejercer una accion de cesacién de
violacion de la patente?

B.  Concrecidn de los requisitos resultantes de la sentencia del Tribunal de

Justicia en el asunto Huawei Technologies (sentencia de 16'de julio de 2015,

C-170/13):

1.  Con independencia de que los actos obligatorios (avise, de violacion,

solicitud de licencia, oferta de licencia FRAND,“eferta de ticencia al
proveedor que debe obtener unadicencia con prioridad) que deben
Ilevar a cabo reciprocamente elditular de una patente SEP y el usuario
de dicha patente han de realizarse en 'la fase precontenciosa, ¢es
posible realizar a posterioft,“en el curso delprocedimiento judicial y
sin pérdida de los correspondientes derechos, las actuaciones
obligatorias omitidas en‘la fase'precontenciosa?

¢Solo procede.considerar queyel usuario de la patente ha formulado
una solicitud, denlicencia ‘digna\de tomarse en consideracion si una
evaluacion exhaustiva de,todas las circunstancias accesorias muestra
claramentevy sin ambigiiedades la voluntad y la disposicion del usuario
de la patente SEP para celebrar un contrato de licencia con el titular de
dichawpatente en condiciones FRAND, sean cuales sean dichas
condiciones \(que,“dado que en ese momento aun no se ha
confeceionado una oferta de licencia, no son en absoluto previsibles)?

a) ¢Cabe considerar que, por regla general, un infractor que
permanece en silencio durante varios meses tras el aviso de
violacion estd poniendo con ello de manifiesto que no tiene
interés en adquirir una licencia, de modo que —a pesar de
haberse formulado verbalmente una solicitud de licencia— no
existe tal solicitud, con la consecuencia de que procedera estimar
la accion de cesacion del titular de la patente SEP?

b)  ¢Puede deducirse de las condiciones de licencia propuestas por el
usuario de la patente SEP en una contraoferta que no existe una
solicitud de licencia, con la consecuencia de que procedera
estimar la accién de cesacion del titular de la patente SEP sin
examinar previamente si la oferta de licencia del propio titular de
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dicha patente (que precedié a la contraoferta del usuario de la
misma patente) cumple a su vez las condiciones FRAND?

c) ¢Debe descartarse tal deduccién al menos cuando no sea evidente
ni se haya aclarado por los méas altos 6rganos jurisdiccionales que
las condiciones de licencia de la contraoferta, de las que se
pretende deducir la inexistencia de una solicitud de licencia, son
incompatibles con las condiciones FRAND?

Fundamentos:

La demandante ha ejercido frente a la demandada una ac€ién por wiolacionde la
parte alemana de su patente europea EP 2 087 629 Bl (en,lo‘sucesive, «patente
controvertida»), reclamando el cese de la violacion, la entcegaide informacion y la
rendicion de cuentas, asi como la condena al pagonde ‘una, indemnizacion por
dafios y perjuicios de cuantia aun indeterminada. Jomissis]

La patente controvertida se refiere a un método de envio de datos en un sistema de
telecomunicaciones, que, segin ha apreciado la Sala, ‘es esencial para la norma
Long Term Evolution (en lo sucesivo,«LTE»)..La norma'LTE es un estandar de
telefonia mdvil de cuarta generacion, ‘normalizade, por la asociacion 3 GPP
(3rd Generation Partnership Rroject)ha la que pertenece, entre otros, el Instituto
Europeo de Normas de Telecomunicaciones (endo sucesivo, «ETSI»).

El 17 de septiembre “de, 2014, \Nokiays Corporation, empresa matriz de la
demandante y solicitante originahde la patente controvertida, notifico al ETSI la
solicitud de la patente“cantrovertida y declaré que consideraba que la patente
controvertida era,esencialpara la,norma LTE. Al mismo tiempo, prestd ante el
ETSI unadeclaracion FRANDcomprometiéndose a conceder licencias a terceros
en condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias (fair, reasonable, and
non-diseriminatory;‘enlg sucesivo, <FRAND»).

La demandada, con sede en Stuttgart (Alemania), es un fabricante de turismos y
vehiculos comereiales que se publicitan y distribuyen bajo la marca Mercedes
Benz, entre otras. También ofrece diferentes servicios financieros y de movilidad.
Loswvehiculos de la demandada tienen instaladas unidades TCU (Telematics
Control Units), que permiten a los vehiculos conectarse a Internet (Connected
Cars), en particular a través de la red LTE. En este contexto, los usuarios de los
vehiculos pueden utilizar servicios basados en Internet, como la transmision en
streaming de musica o de datos, y permitir que la demandada proceda a la
actualizacion (over the air) de sus vehiculos sin tener que acudir a un taller.
Ademas, las unidades TCU son imprescindibles para la matriculacion, el
funcionamiento y la distribucion de los vehiculos, ya que la funcién de llamada de
emergencia (eCall), exigida por ley, se brinda a través de estos mddulos.
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Las unidades TCU no son fabricadas por la propia demandada, sino a lo largo de
una cadena de produccion de varias fases. La demandada obtiene dichas unidades,
listas para ser instaladas, de sus proveedores directos (llamados proveedores de
primer nivel). Los proveedores de primer nivel, a su vez, obtienen los dispositivos
de acceso a redes (Network Access Devices; en lo sucesivo, «dispositivos NAD»),
necesarios para la fabricacion de las unidades TCU, de otros proveedores
(proveedores de segundo nivel). Por su parte, los proveedores de segundo nivel
obtienen los chips necesarios para los dispositivos NAD de otros proveedores
(proveedores de tercer nivel).

En marzo de 2016, la demandante advirtié por primera vez a la demandadasacerca
de la violacion de la patente controvertida, entre otras, ante la,cual fa demandada
respondid mediante escrito de 10 de junio de 2016. EI 9 de noviembrendes2016,y
el 27 de febrero de 2019, la demandante ofrecio a la demandada una‘licencia para
la patente controvertida, entre otras, y en marzo de 2019 presentouna‘demanda
por violacion de la patente controvertida. EI 19 dedmayo\de,2019 y'el™10 de junio
de 2020, la demandada envio a la demandante una contraoferta,, ENL7 de mayo de
2017, ante las solicitudes de licencia formuladasspor los.proveedores de primer y
segundo nivel de la demandada, se ofrecié en, fase precontenciosa a los
proveedores de primer nivel un proyecto,contractual demominado Modelo de
primer nivel. Segln el Modelo de primerivel, los proveedores de primer nivel
deben proporcionar a sus clientes una lieencia,sebre la cartera de la demandante,
es decir, los proveedores de primer nivel han deypagar por una licencia concedida
unicamente a los fabricantes de automéyiles.x\Como complemento al Modelo de
primer nivel, el modelo de“licencia denominado CWCL (Connected Vehicle Value
Chain Licensing Model);‘que data del 27%de julio de 2019, prevé la concesion a los
proveedores de una_ licencia, propia, limitada, con fines de investigacion vy
desarrollo y para lafabricacion desun vehiculo conectado, pero establece que, por
lo demas, los preveedores proporcionardn una licencia a sus clientes y, a su vez,
tendran derecho &, fabricar, unadnidad TCU a través de un derecho denominado
«have-made», que les proporeionara (de vuelta) el fabricante de automdviles.

Tras"la vista celebrada ante la Sala el 3 de septiembre de 2020, la demandante
presento ‘a les proveedores de primer nivel Continental, Bosch, Bury, TomTom,
Peiker, Renaulty,Harman y Fico Mirrors otra oferta de licencia («Automotive
License ‘Agreement» 0 «ALA»), que preve para los proveedores de primer nivel
unaslicencia‘propia y sin restricciones para fabricar y distribuir las unidades TCU,
asi como una licencia para el cliente fabricante de automdviles y para otros
posibles clientes de los proveedores. Huawei también recibié la misma oferta. La
demandante no ofreci6 ninguna licencia a Sierra Wireless, proveedor de segundo
nivel que solicitaba una licencia.

La demandante considera que, como titular de una patente SEP [standard
essential patent o patente esencial para una norma], es libre de decidir en qué fase
de una cadena compleja de produccidon y suministro se conceden licencias en
condiciones FRAND. Afirma que, a este respecto, no existe una obligacion de
conceder licencias a los proveedores de forma prioritaria. Aduce que para la
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seleccidn de los licenciatarios hay que tener en cuenta criterios de eficacia y el
valor de la tecnologia. Ademaés, afirma que la concesion de licencias en una fase
de produccion previa no conduce al agotamiento, que tendria como consecuencia
que los participantes subsiguientes no podrian beneficiarse de la licencia
correspondiente. Opina, por otra parte, que el titular de una patente SEP también
debe poder establecer su propia préctica de concesion de licencias, no
discriminatoria, incluso con independencia de cualquier préactica sectorial
preexistente, a lo cual tampoco se opone la prohibicion de abuso de posicion
dominante que resulta del articulo 102 TFUE y que afecta a los titulares de
patentes esenciales para normas. La demandante entiende que no todasilas fases
de una cadena de produccion de varias fases tienen derecho a unaYicencia propia y
completa, ya que —atendiendo a las obligaciones en materia,de Derecho de la
competencia que incumben al titular de una patente esencial para‘una nerma— es
suficiente que cada una de las fases tenga acceso a la tecnelogia nermalizada.
Ademas, considera que la demandada no esta dispuestaia, adquirir,una licencia, ya
que siempre se ha remitido a la adquisicion de las Jicencias por sus proveedores.

La demandada alega que del articulo 102 TFUE, asi .como dewsla declaracion
FRAND prestada ante el ETSI por la demandante 0y.en Su caso;, por la antecesora
juridica de esta, se desprende que el titular de una patente SEP debe ofrecer a cada
solicitante de licencia de que esté diSpueste a@dquirirla®una licencia sobre dicha
patente propia y sin restricciones para tedos les'tipos de uso que sean relevantes
segun el Derecho de patentes.. Porslo tanto, afirma que hay que priorizar la
concesion de licencias a losgroveedoresigue las soliciten, lo que también se ajusta
a la practica habitual en latindustria‘del automovil. Las reglas de otros sectores no
son transferibles, porqueten la,industriasdel automovil es habitual y eficiente que
los fabricantes de vehiculos, obtengamJos componentes de sus proveedores libres
de derechos de terceros, Afirma que no es suficiente que el proveedor solo tenga
acceso a la teenologia,pretegida, por ejemplo mediante los Ilamados derechos
«have-made»,\que, tespliegansus efectos en sentido ascendente en una cadena de
suministro, \puessenytah.easo, un proveedor no podra operar con independencia
econdémica, yawque dependera de la lealtad contractual (obligacional) de su cliente
hacia el titular denla patente SEP. La demandada concluye que puede amparase en
la objecién“basada en el Derecho de la competencia que formulan tanto ella
mismacomaoysussproveedores personados como intervinientes.

En“opinion“de los intervinientes, la demandante no esta cumpliendo con su
obligaeion en materia de Derecho de la competencia, consistente en ofrecer una
licencia propia y sin restricciones en condiciones FRAND a toda aquel que la
solicite en dichas condiciones. Aducen que ellos mismos estan dispuestos a
adquirir una licencia y que se han dirigido a la demandante solicitando una oferta
de licencia FRAND. Exponen que ni el Modelo de primer nivel ni el modelo
CWCL satisfacen la obligacion de la demandante en materia de Derecho de la
competencia, pues no se concede a los intervinientes, como proveedores, una
licencia propia y sin restricciones. Con dichos modelos no es posible el desarrollo
de un mercado libre de las unidades TCU. Los intervinientes alegan que a la gran
mayoria de los proveedores de segundo nivel que solicitaron una licencia no se les
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ha presentado ninguna oferta de licencia. Aducen que también la demandada tiene
derecho (derivado) a alegar la mencionada objecion de licencia obligatoria en
virtud del Derecho de la competencia, ya que es abusivo, en el sentido del articulo
102 TFUE, que la demandante se niegue, por un lado, a conceder una licencia
sobre su cartera de patentes SEP a los solicitantes que se encuentran en una fase
previa en la cadena de produccion y, por otro, demande simultdneamente por
violacion de patentes a las empresas que se encuentran en la fase final de dicha
cadena, reclamando la cesacion de la violacion. A mayor abundamiento, la
concesién de licencias en la fase de produccion previa, mediando una regulacion
contractual completa, impediria que pudieran presentarse reclamacionesscontra la
fase final.

La decision de la Sala sobre la demanda depende de la,respuesta a‘las cuestiones
prejudiciales, formuladas en la parte dispositiva, sobre, la aplicacion de la
prohibicion de las practicas abusivas establecidaen.el Berechoyde'la competencia.

A

En principio, la demandante puede ampararse €n los derechos invocados frente a
la demandada por violacion de patentes Ys en particular, en el derecho a reclamar
la cesacion, en virtud del artieulo 64%del Canveniosobre Concesion de Patentes
Europeas y del articulo 139 apartado 1, de la Patentgesetz (Ley de Patentes).

Es incontrovertido «guenJos, automoviles (Connected Cars) fabricados vy
distribuidos por la,demandadasctmplen con la norma LTE gracias a los médulos
de conectividad (unidades{TCW) instalados en ellos y que, por lo tanto, funcionan
(en particular) segunila,norma LCTE, aplicada habitualmente en Alemania. Dado
que la patente controvertidages esencial para la norma LTE, esto implica
automaticamentenelwusondenla patente controvertida por la demandada y sus
clientes: Ese use es ilegal.

[omissis] fconsideraciones procesales de Derecho interno]

B.

Sin embargo, frente al ejercicio del derecho de cesacién cabria oponer la objecion
de licencia obligatoria en virtud del Derecho de la competencia, que ha sido
formulada tanto por la demandada como por los intervinientes a su favor (sus
proveedores) con arreglo al articulo 242 del Birgerliches Gesetzbuch (Codigo
Civil), en relacion con el articulo 102 TFUE. Asi sucederia si procediera
considerar que el ejercicio de la accion de cesacion por la demandante frente a la
demandada constituye un abuso de la posicion dominante que goza
incontrovertidamente la demandante en el mercado de la concesion de licencias.
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1.

En el asunto Huawei Technologies (sentencia de 16 de julio de 2015, C-170/13;
en lo sucesivo, «sentencia Huawei Technologies»), el Tribunal de Justicia resolvio
que el usuario de una patente esencial para una norma, frente al cual se interponga
una accion de cesacion, puede ampararse en la objecion de licencia obligatoria en
virtud del Derecho de la competencia, independientemente de que niegue o no el
uso de la patente y al margen de que haya iniciado el uso de la patente SEP antes
de que se le conceda una licencia.

2.

En el presente caso, es necesario aplicar los principios delffribunahde Justicia en
un asunto que se caracteriza por el hecho de que la, informacion, téenica, de la
patente SEP ya se ha materializado plenamente \en compenentes® (chips
semiconductores, dispositivos NAD, unidades TCU), los, cuales se suministran
mediante una cadena de varias fases ald distribuidorydel, producto final
(automdviles turismo) que se enfrenta a la accidn de cesacién del titular de la
patente SEP. Por consiguiente, se suscita fa cuestion, desi, y»en su caso en que
circunstancias y con qué consecuenciasyjuridieas, el titular de la patente SEP
incurre en abuso de su posicion dominante, en el,sentido del articulo 102 TFUE, al
interponer una accion de cesaciénwcontra, el distribuidor del producto final por
violacion de la patente, sin haber, atendido previamente a la solicitud de licencia
de los proveedores que utilizan la patente. A esto se refieren las cuestiones
prejudiciales de la partegA del punto I'hdel dispositivo.

El tribunal remitentesse inelinata favor de la siguiente postura acerca de las
cuestiones planteadas:

a)

Daderqueila declaracion FRAND no contiene ninguna condicion restrictiva, aparte
de la peticién que ha'de formular el solicitante de la licencia, dicha declaracién
obliga,al titularde la patente SEP frente a cualquier persona a concederle una
licencia en condiciones FRAND. A este respecto, la concesion de la licencia no
debe, limitarse a brindar algin tipo de acceso al mercado normalizado, sino que
debe ‘permitir al solicitante de la licencia una participacion en la tecnologia
normalizada, con una extension que le permita competir libremente en todos los
mercados de productos que considere oportunos ahora y en el futuro.

Existe un interés publico en preservar la libre competencia, tanto en un mercado
ya debilitado por la calificacion de un derecho como esencial para una norma
como en otros mercados potencialmente afectados por la explotacion de ese
derecho o que aun estén en desarrollo. La seleccion del solicitante al que el titular
de la patente SEP ofrece una licencia sobre su cartera de patentes SEP determina
quién puede competir en los mercados de productos, subsiguientes al mercado
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tecnoldgico. En consecuencia, la practica relativa a la concesién de licencias del
titular de una patente SEP es un factor esencial que determinara el nivel de una
cadena de produccién en el que puede surgir un mercado libre en condiciones de
competencia. Asi lo ilustran los hechos del presente caso. Con una licencia propia
y sin restricciones sobre la patente SEP de la demandante, los proveedores
solicitantes de licencia estardn en condiciones de desarrollar y fabricar las
unidades TCU y los componentes necesarios para ello, asi como de distribuirlos a
cualquier fabricante de automdviles, de forma independiente y con seguridad
juridica. Ademas, solo con ella podrian los proveedores seguir desarrollando la
tecnologia patentada para usos ajenos a la industria del automovil y*acceder a
nuevos mercados. En cambio, si solo tienen un derecho limitadoderivadorde los
fabricantes de automaviles, se obstaculizard de forma decisivayla investigacion, el
desarrollo y la distribucion de las unidades TCU y de sus componentes."\Enefecto,
con derechos derivados, los proveedores solo podran fabricarlas tnidades\TCU y
sus componentes en el marco de las instrucciones de“terceres yavenderlgs a los
compradores previstos contractualmente. Se les negasia unawresencia propia en el
mercado, independiente del cliente de quesSe “trate, lo .que “supondria una
restriccion injustificada de su actividad econémica.

No cabe argumentar en contra del derecho de los proveedores a una licencia
propia y plena que también en ese caso seguird siendo necesario que el titular de
la patente SEP conceda a los demas fabricantes una licencia propia. Es cierto que
la concesion de licencias sin restricciones ne,da lugara un agotamiento fuera de la
Unidn Europea ni elimina posibles reclamacienes procesales, y que tampoco se
produce un agotamiento SiJla reivindicacion se refiere a unas caracteristicas del
dispositivo que aun no figuran en“los cemponentes distribuidos por el proveedor
que dispone de una licenciax

Sin embargo, @debe tenerse en cuenta que, como consecuencia del compromiso
fidedigno prestadoporehtitularede la patente SEP, la concesion de licencias debe
realizarse, ‘en condiciones FRAND. Esto implica que el contrato de licencia
contendra clausulas,que den lugar al agotamiento de los derechos de patente en
cas0"de ‘que sengjerza la licencia. Atendiendo a su finalidad, la declaracién
FRAND “sitve para@que todos puedan participar de forma equitativa y sin
diseriminacion“en la explotacion econémica de la tecnologia normalizada en el
mercadonde productos. Si la explotacion de la tecnologia normalizada también
tiene lugar fuera de la Union o si, por ejemplo, afecta a reclamaciones procesales,
el compromiso FRAND del titular de la patente SEP también debe ser coherente a
este respecto, transmitiendo a todo interesado el derecho a una licencia
geograficamente ilimitada y que incluya la eliminacién de reclamaciones
procesales. Asimismo, el fabricante de productos precursores que requieran el uso
de una patente puede exigir a todo titular de una patente SEP una licencia FRAND
que le permita distribuir sus productos sin restricciones y que libere, por tanto, a
cualquier usuario de la invencion en una fase posterior de explotacion de tener que
solicitar a su vez una licencia al titular de la patente SEP (Kihnen, GRUR 2019,
665, 670y 671).

10
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Por lo tanto, las limitaciones del principio de agotamiento en términos juridico-
sustantivos y territoriales pueden superarse mediante la inclusion de clausulas en
el contrato de licencia que conduzcan a un agotamiento exhaustivo con
independencia del territorio y también con respecto a cualquier reclamacion
procesal. Podria resultar atil, por ejemplo, el otorgamiento contractual de un
derecho restringido para la concesion de sublicencias. Habida cuenta de que las
unidades TCU vy los dispositivos NAD, sometidos a licencia, estan precisamente
destinados a establecer una conectividad movil conforme a los estandares 2G a
4G, cabe esperar del titular de una patente SEP que otorgue licencias de un modo
que permita ese uso acorde con el destino previsto, tanto por el proveedor como
por los clientes de este.

Asi ha de ser con mayor motivo si, ademas, se tienen_en cuenta 1oSwusos,y
costumbres del sector atendido por la cadena de explotacionyEmatindustria del
automovil, la practica habitual es que los fabricantes‘de automoyviles reciban los
productos de sus proveedores libres de derechos,de ‘terceros. Esto, refleja la
circunstancia de que cada nivel es responsable de la, conformidad legal de la
solucion técnica que desarrolla y que, por tanto, cenece mejor. Como en un
automovil se instalan hasta 30 000 componentes, ‘paras, un fabricante de
automaviles supondria un esfuerzo considerable comprobar si las soluciones
técnicas incorporadas a su vehiculo y'suministradas por terceros utilizan derechos
de propiedad industrial de terceros. El preblema se agrava cuanto mas compleja es
la pieza suministrada por el proveedor y ctiantoymas alejada esta la tecnologia de
que se trate del campo de actividad queses prepio del fabricante de automdviles,
como es el caso de las unidadessI CU,y losydispositivos NAD aqui controvertidos.
El proveedor que opta,porunasolucionttecnica especifica dentro de una cadena de
suministro escalonada es quien ‘se enguentra en mejor posicion para controlar si
esa solucion viola los dereehos,de"propiedad industrial de terceros. A esto se suma
que los proveedores “realizan “importantes inversiones en la investigacién y
desarrollo_de ‘innovaciones, sientlo a este respecto independientes en su actividad
de los gempradorestdel producto final, y precisan para dicha actividad libertad
econdmica y juridica que selo puede garantizar una licencia sin restricciones a su
favor.

Nowserdan razones de eficacia que aboguen en contra de la obligacion de conceder
licenciassconjcaracter prioritario a los proveedores. Bien es cierto que, en
principio, esta reconocido que las mejoras de la eficacia pueden justificar el
comportamiento contrario a la competencia de una empresa dominante. A este
respecto, procede considerar que las mejoras técnicas para aumentar la calidad y
reducir los costes de produccion o distribucidn constituyen, en tanto que mejoras
de la eficacia, una actuacién indispensable [véase la Comunicacion de la
Comisién relativa al Establecimiento del enfoque de la Union con respecto a las
patentes esenciales para normas, de 29 de noviembre de 2017, COM (2017[712
final])]. Para ello, las mejoras de la eficacia deben compensar los posibles efectos
negativos en los mercados afectados y la actuacion no debe eliminar la
competencia efectiva. Sin embargo, no se aprecia que esto suceda en el presente
caso. El argumento de que la demandante podria conceder mas facilmente las
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licencias porque le resultaria mas sencillo identificar a los fabricantes de
productos finales que a los proveedores de estos queda desmentido por los hechos,
pues el nimero de proveedores es mucho menor que el de fabricantes de
automoviles. Aplicando tal criterio de eficacia, solo procederia conceder licencias
a los productores de chips de banda base, que no son méas de diez en todo el
mundo. Aparte de esto, una posible simplificacion en la concesion de las licencias
tampoco constituye una mejora de la eficacia que sirva de justificacion en el
sentido expuesto anteriormente.

La cuantia de los costes de transaccion y el riesgo de pagos duplicados'en caso de
celebrar varios contratos de licencia para un mismo objeto de licencia tampoco se
oponen a la obligacion de conceder licencias con caracter prioritario aylos
proveedores. Ambos aspectos pueden contrarrestarse de formafiable mediante el
correspondiente disefio contractual.

Por lo tanto, el interés del titular de una patente SER en establecer un determinado
régimen de licencias no puede ser ajeno a las obligacienes,que. tiene dicho titular
en materia de Derecho de la competencia. Dedello se'deduce‘que,'si bien el titular
de una patente SEP puede proponer preferentemente,a 10s, fabricantes finales de un
determinado producto que adquieran una ligencia, no puede,ignorar o rechazar las
solicitudes/ofertas legitimas de licencia dewungroveedorySi debe concederse una
licencia en condiciones FRAND a todo‘tercerg mteresado, esto incluye también a
los proveedores que necesitenunasliceneia parassu actividad empresarial. En
cualquier caso, tampoco consta ‘que la,demandante haya establecido semejante
régimen de licencias mediante el cualyse hayan concedido licencias a los
fabricantes de productoSifinales. En el*pasado, la demandante celebré un contrato
con un fabricante defautomgviles que,ya no existe en la actualidad. Por otro lado,
existe un contrato 'de, [teenciascelebrado con la interviniente Sierra Wireless y con
otro fabricanteyde automoviles, que no esta relacionado con la cartera de patentes
4G actualmente controvertida. Hasta la fecha, el consorcio de patentes Avanci, del
que es_miembro, la, demandante, ha celebrado contratos de licencia con tres
fabricantes desautomovilesyy se niega a conceder licencias a los proveedores. En
cambig, ‘Sharp, \tambien® miembro del consorcio de patentes Avanci, firmo
recientemente un, contrato de licencia sin restricciones con el proveedor de
segundo nivel Huawei [omissis]. Seguidamente, la demandada firm6 asimismo un
contrato'de licencia con Sharp. Otros miembros del consorcio de patentes Avanci
estdn negociando contratos de licencia con diferentes proveedores de primer y
segundo_nivel.

La obligacion de conceder una licencia a un proveedor que la solicita no supone
ningun perjuicio para el titular de la patente SEP en cuanto a la remuneracién por
el uso de la invencion. En efecto, el canon de licencia no depende del beneficio
que cada licenciatario genere realmente con la invencion bajo licencia, sino que
solo es determinante el beneficio que, desde el punto de vista de las partes, parece
poder alcanzarse mediante el uso de la invencion. A este respecto
—independientemente del nivel en que se conceda la licencia—, el titular de la
patente SEP debe participar razonablemente, a través de la licencia FRAND, en el
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beneficio que se genere al final de la cadena de explotacion, basada en la division
del trabajo, mediante la venta del producto final elaborado de conformidad con la
patente. Esto significa que si el titular de la patente SEP esta obligado a conceder
una licencia al proveedor, se devengaréa en la fase de explotacion previa la licencia
correspondiente al valor econdmico de la patente SEP. Es decir, el fabricante
debera aceptar la licencia que, en otro caso, el titular de la patente SEP podria
reclamar, sin abuso de explotacion, al distribuidor del producto final. A tal efecto,
es posible que la orientacion en funcion del beneficio de explotacidn alcanzado
por terceros no concuerde con la gestion de la concesion de licencias en los casos
normales. Sin embargo, esta Ultima se caracteriza por el hecho de que ehtitular de
la patente puede decidir libremente en queé fase de la explotaciondela invencion
concede un derecho de uso. En cambio, el titular de la patente, SEP no, se
encuentra en esa situacion, ya que tiene una obligacionlegal\de, conceder una
licencia a todo aquel que la solicite. No obstante, esta obligacion, no,debe tener
como consecuencia que se le excluya de la participacion.en el bengeficio generado
por la explotacion de la invencion en la fase finalnde adicionde valer o que se
dificulte indebidamente su participacion (Kihneh; GRUR 20196654670 y 671).

A la vista de todo lo expuesto, todd> proveedor \tiene,\ por principio e
incondicionalmente, el derecho a exigir para si misme, una,licencia FRAND sin
restricciones. Por consiguiente, la exigencia,deduna licencia FRAND constituye un
acto de ejercicio legitimo de un derechoy.cuya,denegacion por parte del titular de
la patente SEP implica un abus@ de“posicién deminante que puede ser invocado
tanto por el infractor demandado;, situado al“final de la cadena de explotacion,
como por el proveedor quéssolicita [alicengia.

b)

En el supuestoide que, procedasnegar tal abuso y de que, por lo tanto, la
demandante haya“entablado ‘en el presente procedimiento legitimamente una
accion (contra, la ‘demandada, se suscitan otras cuestiones pertinentes para la
reselucion del litigio.

Segln la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sentada en el asunto Huawei
Technologies; antes de ejercitar una accion de cesacion o de retirada de productos,
el\titular, de,una patente SEP debe avisar, como primer paso, al supuesto infractor
acerca de\la violacion de la patente (fallo y apartado 61 de la sentencia Huaweli
Technologies). Tras este aviso de violacion de la patente, en un segundo paso, el
usuario de la patente ha de solicitar una licencia. Si esto ocurre, el titular de la
patente SEP debe transmitirle, de un modo concreto y por escrito, una oferta de
licencia sobre la patente SEP en condiciones equitativas, razonables y no
discriminatorias y concretando, en particular, las modalidades de calculo del
canon (apartado 63 de la sentencia Huawei Technologies). En un cuarto paso, el
infractor ha de tratar dicha oferta de buena fe y, en particular, sin tacticas
dilatorias (apartado 65 de la sentencia Huawei Technologies). Si el infractor no
acepta la oferta del titular de la patente SEP, debera presentar en breve plazo y por
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escrito una contraoferta de licencia que cumpla con las condiciones FRAND
(apartado 66 de la sentencia Huawei Technologies). En caso de que el titular de la
patente SEP rechace a su vez esta contraoferta, el infractor debera rendir cuentas
del uso de dicha patente a partir de ese momento y constituir una garantia para el
pago del canon, lo que también se aplicara a la explotacion en el pasado (apartado
67 de la sentencia Huawei Technologies).

El Tribunal de Justicia pone con ello de relieve que los pasos descritos (aviso de la
violacion, solicitud de licencia y presentacion de una oferta de licencia en
condiciones FRAND) deben producirse antes del ejercicio judicial delasaccion de
cesacion. En consecuencia, se suscita la cuestion (que la jurisprudencia alemana
mayoritaria responde de forma afirmativa) de si es posible realizarlos,a‘posteriori,
durante el litigio en curso. Esta problematica resulta relevante,en el presente
litigio porque la demandante facilito a los proveedores de primer nivel ‘diversas
ofertas de contrato tan solo pasado un tiempo desdende la_presentacién de la
demanda. A este respecto, la Sala es consciente deggue laswofertas de‘contrato no
se referian a la propia demandada, sino a susyintervinientes. Sin'embargo, la
ejecucion de una orden judicial de cesacion tendria laSymnismas consecuencias para
los intervinientes que para la demandada:;ambos yawno estarfamen condiciones de
distribuir sus productos. Si la demandada ya no puededistribuir automoviles, los
proveedores tampoco estardn en condiciones de vender sus productos a la
demandada. A este respecto, es indiferente que,los pasos establecidos en el asunto
Huawei Technologies se hayan omitido “eon tespecto a la demandada o con
respecto a los intervinientes:

Esta Sala considera gue;,.empringipioy,. es posible una realizacion a posteriori
durante el litigio, 19 cual\se,desarrella mas detalladamente a continuacion en
relacion con la necesidad devunasoferta de licencia en condiciones FRAND. La
cuestion de sipunasoferta de “licencia cumple en un caso concreto con las
condiciones FRAND (que la Sala entiende en el sentido de ausencia tanto de
abuso de.explotacion eemode discriminacion, con arreglo al articulo 102 TFUE)
plantea‘frecuentemente, cuestiones de apreciacion dificiles y que en gran medida
nohan,sido resueltas, cuyo tratamiento por el tribunal es practicamente imposible
de predecirpara laswpartes. Aunque no haya nada que reprochar al titular de la
patente SEPj)a'menudo no es sino en el litigio cuando se pone de manifiesto que la
oferta‘efectuada era inadecuada y por qué motivo. En la medida en que el titular
de ‘la patente SEP esté dispuesto a corregir esto a posteriori, es logico que el
correspondiente debate tenga lugar en el curso del litigio. La situacion es similar
en caso de que el titular de la patente haya cumplido con su obligacion
precontenciosa de avisar de la violacion vy, tras esperar infructuosamente durante
un periodo de tiempo razonable una declaracion del infractor, presente una
demanda. Suponiendo que, en el curso del procedimiento, el infractor se declare
dispuesto a adquirir una licencia, la denegacion de la posibilidad de realizarlo a
posteriori implicaria que el tribunal tendria que condenar al infractor a la
cesacion, lo que haria practicamente imposible que este tltimo (bajo la presion de
un titulo ejecutivo de cesacion) pudiera llevar a cabo una negociacion equitativa
de las condiciones FRAND con el titular de la patente SEP.
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Por otro lado, tambien son pertinentes para la resolucion del presente litigio los
requisitos que deben cumplir la solicitud de licencia y la actuacion del solicitante
de licencia tras el aviso de violacion efectuado por el titular de la patente SEP. La
Sala opina gue no procede imponer requisitos excesivos a la solicitud de licencia.
La licencia puede solicitarse tanto de manera genérica como de un modo informal
y, por tanto, también de forma técita, si bien la actuacion correspondiente debe
mostrar claramente a la parte contraria la voluntad de adquirir una licencia. No
son necesarias explicaciones relativas al contenido de la licencia; al contrario,
podrian ser perjudiciales si dan la impresion al titular de la patente SEP de que
solo se aceptaria adquirir una licencia bajo determinadas condiciongs que no son
FRAND vy a las que, por lo tanto, el titular de la patente SEP ng tiene per qué
acceder. La voluntad posterior del solicitante de adquirirgla licengia no, es
relevante para evaluar la existencia de una solicitud de licencia emel memento’en
que esta se formula. La actuacion posterior del solicitante“de la liceneia solo
debera ser evaluada a la hora de evaluar la oferta del titular de laspatente SEP, una
vez presentada esta.

Segln una corriente de la doctrina escrita “(Kihnen, “Handbuch der
Patentverletzung, 13.2 edicion, capitulo Ef apartades 393 y*394), la solicitud de
licencia que debe formular el infractor nicamente tieng por.objeto garantizar que
el titular de la patente SEP solo se tome laumolestia de confeccionar una oferta de
licencia FRAND motivada cuando. el infractorla‘haya pedido. No es necesario dar
ninguna explicacion acerca del contenido de la‘licencia. Tales explicaciones solo
podrian ser perjudiciales sitras una evaluacion razonable, transmiten al titular de
la patente necesariamente™la impresion de,que, a pesar de la solicitud verbal, la
voluntad de adquirir 1a licencia estasupeditada de forma concluyente e inamovible
a condiciones muy- especifieasye Innegociables que manifiestamente no son
FRAND Yy a las quenpor, tantoyel titular de la patente obviamente no tiene por qué
acceder. En ftales cireunstancias, la solicitud verbal de licencia contiene en
realidad una“negativay firme,y» definitiva a alcanzar un acuerdo de uso en
condicienes\FRAND,, penlo'que cualquier oferta de licencia FRAND por parte del
titular de la patente resultaria de antemano superflua (porque seria inutil).

Dado quey,en ese mamento, aun no se han establecido las condiciones detalladas
de™la hicencia, pues se especificaran en el siguiente paso por el titular de la patente
SEP ‘mediante, su oferta de licencia, deben aplicarse requisitos estrictos a la
supesicion de que el infractor, a pesar de haber expresado verbalmente una
solicitud./de licencia, en realidad y en definitiva no esta en absoluto dispuesto a
adquirir una licencia. En efecto, con esta actuacion, el infractor estd renunciando
de hecho a que el titular de la patente SEP cumpla con su obligacion de
presentarle una oferta de licencia, lo cual —como siempre, en caso de renuncia a
una posicion juridica favorable para la parte que efectua la declaracion— solo
puede asumirse en circunstancias muy especiales. Habra que proceder con cautela,
sobre todo si la suposicion de que, en contra de la declaracién realizada, en
realidad no existe la voluntad de adquirir una licencia se apoya en circunstancias
cuya legitimidad atn no ha sido aclarada por la jurisprudencia y sobre las que, por
tanto, en principio caben diferentes interpretaciones.

15



37

38

39

40

PETICION DE DECISION PREJUDICIAL DE 26.11.2020 — ASUNTO C-182/21

En el supuesto de que, a raiz de la solicitud de licencia formulada —incluso
aunque esta fuera «insuficiente», en el sentido expuesto—, el titular de la patente
presente efectivamente una oferta de licencia al infractor, la solicitud de licencia
habrad cumplido con su finalidad y procederda examinar —siguiendo el
procedimiento habitual— si la oferta de licencia del titular de la patente cumple
con las condiciones FRAND, a las que se comprometido y que debe acatar. La
cuestion relativa a la voluntad del infractor de adquirir una licencia solo vuelve a
plantearse mas adelante, con respecto a la reaccion del infractor ante la oferta de
licencia. Si la oferta no es FRAND, la voluntad de adquirir la licencia no sera
determinante. En cambio, si la oferta de licencia es FRAND, la voluntad del
infractor de adquirir la licencia sera relevante para la resolucionvdel, asunto. Tal
voluntad no existira si (y solo si) el infractor rechaza la ofertade licencia FRAND
del titular de la patente o si no responde a dicha oferta con,una contraoferta,que, a
su vez, cumpla los requisitos FRAND. Por consiguiente, en el'supueste devque, en
respuesta a una solicitud de licencia formulada por elninfractor, el titular de la
patente presente una oferta de licencia FRAND, esta.—;V. Selo ‘esta's—\constituira
la piedra de toque para determinar si el infractor'esta dispuesto o,ne.a adquirir una
licencia. En efecto, el titular de la patente tiene ‘que cumpliricon su compromiso
fidedigno FRAND mediante una oferta dé licenciasque‘se ajuste precisamente a
esas condiciones, y solo tras ello tendra.el mfractor que,demostrar su voluntad de
adquirir la licencia aceptando dicha, oferta“o proponiendo otras condiciones
FRAND.

Por lo tanto, ha de distinguirse entre la‘oluntad basica (general) del infractor de
adquirir una licencia FRAND yssu veluntad de aceptar las condiciones concretas,
probadamente FRAND, de, lavlicencia (voluntad concreta de adquirir la licencia).
En la fase de solicitud de licencia, solo es significativa y deberd ser verificada su
intencién general “de ‘convertirseven licenciatario. En cambio, su disposicion
concreta para adquirirla hicenciaysolo habra de examinarse una vez que la oferta
de licencia dehtitular, de, la,patente haya sido identificada como FRAND.

En consecuengia, la Sala ho se adhiere a la interpretacion [sentencias de 10 de
septiembre de 2020 del Landgericht Minchen (Tribunal Regional de lo Civil y
Penal desMunich, "Alemania), 7 O 8818/19, y de 18 de agosto de 2020 del
LandgerichtyMannheim (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Mannheim,
Alemania), 2 O 34/19] segun la cual, en el contexto del examen de la voluntad del
infractory de“la patente para celebrar un contrato de licencia en condiciones
FRAND, debe tenerse igualmente en cuenta la contraoferta y atender, en
particular, al canon de licencia propuesto en esta como criterio para determinar la
voluntad del solicitante de adquirir la licencia.

Esta Sala es consciente de que no tiene obligacion de presentar una peticién de
decision prejudicial con arreglo al articulo 267 TFUE, parrafo tercero. No
obstante, al ejercer su facultad de apreciacidn con arreglo al articulo 267 TFUE,
parrafo segundo, la Sala ha tenido en cuenta, en particular, que el articulo
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102 TFUE permite varias interpretaciones que son todas ellas razonablemente
posibles para un jurista experto, asi como que las cuestiones pertinentes para la
resolucion del litigio no han sido aun objeto de interpretacion por parte del
Tribunal de Justicia ni, en concreto, fueron respondidas de manera concluyente
por la resolucion adoptada en el asunto Huawei Technologies.

Ademas, la respuesta a las cuestiones prejudiciales planteadas tiene una
importancia trascendental. Actualmente, en Europa, y en particular en Alemania,
se estan ejercitando un elevado nimero de acciones por violacién de patentes
esenciales para normas, en las que, detras del presunto infractor de la patente, hay
una cadena de valor mas o menos compleja, formada por una pluralidad de
proveedores. En estos momentos, es una cuestion controvertida qué requisitosyhan
de imponerse en estos casos en virtud el Derecho de la competengia al titular de\la
patente SEP, especialmente con qué extension y a quién“debe, este conceder
licencias FRAND. A raiz de las denuncias de la“demandada V¥ dewalgunos
proveedores, la Comision Europea también ha enviado selicitudes yypeticiones de
informacion a las partes implicadas. Solamente “unaydeeisién, del: Tribunal de
Justicia puede aportar una aclaracion definitivasLa eircunstanciasde que sea un
6rgano jurisdiccional de primera instancia‘el que remiteMas cuestiones relativas a
la interpretacion del articulo 102 TEUE“permite que el Tribunal de Justicia
proceda a una aclaracion temporalmeénte cercana a los hechos, lo que redunda en
interés de todas las partes.
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