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Parter som intervenerat till stod for svaranden:

1.  Continental Automotive GmbH, [uteldmnas] Regensburg,
[uteldmnas] [Orig. s. 2]

2.  Continental Automotive Hungary Kft., [utelamnas] Veszprem, Ungern,
[utelamnas]

3.  BURY Sp. z.0.0., [uteldmnas] Mielec, Polen,

[utelamnas]

4.  TomTom Sales BV, [utelamnas] Montrouge, Frankfike,

[utelamnas]

5.  Peiker acustic GmbH, [utelamnas] Friedrichsdorf,

[utelamnas]

6. Robert Bosch GmbH, [utelamnashGerlingen Schillerhthe,
[utel&amnas]

7. Huawei Technologies,Deutsehland GmbH, [uteldmnas] Dusseldorf,
[utelamnas]

8.  TomTom>Intermational B.V., [uteldmnas] Amsterdam, Nederlédnderna,
[Orig. s3]

[utelamnas]

9. \Sierra Wireless S'A., [utelamnas] ISSY LES MOULINEAUX [uteldmnas],
Frankrike,

[utelamnas]

har avdelning 4c for civilrattsliga mal vid Landgericht Dusseldorf [utelamnas]
fattat foljande

beslut:

[utel&amnas]
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Foljande fragor hanskjuts till Europeiska unionens domstol for
forhandsavgorande:

A. Finns en skyldighet att i forsta hand bevilja licenser till
underleverantorer?

1. Kan ett foretag i ett senare distributionsled, nér innehavaren av ett
patent som ar nodvéndigt for en standard som har tagits fram av en
standardiseringsorganisation (nedan kallat nédvéandigt patent), varvid
detta foretag gentemot denna organisation oaterkalleligendar atagit sig
att bevilja tredje man licens pa FRAND-villkor, har, vackt talan om
forbudsforeldggande pa grund av ett patentintrdng mot,dettasforetag,
med fog aberopa att innehavaren missbrukar sin.dominerande stalining
i den mening som avses i artikel 102 FEUF, @m standarden fér vilken
det omtvistade patentet ar nodvandigt, eller“delar avadetta,yredan
implementeras i en insatsvara som foretaget motivilket intrangstalan
riktas kdper, och patentinnehavaren végrar bevilja en‘egemobegransad
licens pa FRAND-villkor for all patentrattsligt, relevant [Orig. s. 4]
anvandning avseende de produkter som tillampar standarden till det
forstnamnda foretagets undefleverantorer,som, ar villiga att inga ett
sadant licensavtal?

a)  Galler detta i synnerhet,nar,detyi. den sektor i vilken séljaren av
slutprodukten_ar ‘verksamyarpraxis att den réttsliga situationen
avseende €e patent som anvénds i delen som en underleverantor
tillhandahaller aven, klargérs av underleverantéren genom att
denne'ingar ettilicensavtal?

b) . Ska underleverantorerna i varje led i leveranskedjan prioriteras
vid licensieringen, eller endast de underleverantdrer som befinner
sigd produktionsledet omedelbart fore saljaren av slutprodukten?
Arssedvanlig praxis i sektorn avgorande dven for denna fraga?

2. Kraver “det™ konkurrensréttsliga forbudet mot missbruk av en
deminerande marknadsstallning att underleverantérerna ska beviljas en
egenn, obegransad licens pa FRAND-villkor for all patentrattsligt
relevant anvéndning avseende de produkter som tillampar standarden,
med foljden att slutdistributoren (och i forekommande fall kdparna i
det foregaende ledet) inte langre behdver en egen, separat licens fran
innehavaren av det nddvandiga patentet for att undvika patentintrang
vid avsedd anvandning av den berdrda delen som tillhandahalls av en
underleverantor?

3.  Om fraga 1 besvaras nekande: Foreskrivs det i artikel 102 FEUF
sarskilda kvalitativa, kvantitativa och/eller andra krav vad géller de
Kriterier som innehavaren av ett nddvandigt patent ska tillampa nar den
avgor vilka potentiella intrangsgorare i olika led i samma produktions-
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och  vardeforadlingskedja som  den  vacker talan om
forbudsforeldaggande mot pa grund av patentintrang?

B. Konkretisering av kraven som slagits fast i EU-domstolens dom i malet
Huawei/ZTE (dom av den 16 juli 2015, C-170/13):

1.

Finns det, oaktat att de handlingsskyldigheter som véxelvis aligger
innehavaren av ett nédvandigt patent och anvandaren [Orig. s. 5] av
detta patent (underrattelse om intrang, uttryck om onskan att inga ett
licensavtal, anbud om licens pa FRAND-villkor; anbud.om licens till
de underleveranttrer som ska prioriteras for licensiering) ska fullgoras
fore domstolsforfarandet, en mojlighet att i efterhand, under ett
pagaende domstolsforfarande, vidta atgarder for att,fullgora sadana
handlingsskyldigheter som inte fullgjorts fore‘domstalsférfarandet pa
ett satt som bevarar parternas ratt?

Ska en oOnskan att inga ett dicensavialy, som uttrycks av
patentanvandaren endast anses varanrelevant.om,det,pa‘grundval av en
samlad beddémning av alla kringliggandeyomstandigheter klart och
tydligt framgar att anvandaren,avidet nodvandiga patentet ar redo och
angelagen att inga ett licensavtal pa'ERAND-villkor med innehavaren
av det nodvéndiga patentet, oavsett vad,dessa FRAND-villkor (som i
avsaknad av ett uttryckligt licensanbud. vid denna tidpunkt annu inte ar
kdnda) ma vara?

a) Ska ensintrdngsgorarensom efter att ha mottagit underrattelsen
om patentintrang inte har reagerat pa denna under flera manaders
tid, ansesgdarigenom regelméssigt ha visat att denne inte ar
intresserad av att inga ett licensavtal, sa att denne — trots en
verbalt uttryckt ©Onskan om att inga ett licensavtal — inte kan
ansés ha uttryckt en sadan onskan, med foljden att talan om
forbudsforelaggande som véckts av innehavaren av det
nddvandiga patentet ska bifallas?

). “Arddet mojligt att av de licensvillkor som anvandaren av det
nodvandiga patentet har angett i ett motbud dra slutsatsen att
denne inte 6nskar inga ett licensavtal, med foljden att talan om
forbudsforelaggande som véckts av innehavaren av det
nodvandiga patentet ska bifallas, utan att det kravs en féregaende
provning av huruvida licensanbudet som innehavaren av det
nodvandiga patentet har lamnat (och som féregick motbudet fran
anvandaren av patentet) Over huvud taget Overensstammer med
FRAND-villkoren?

c) Ar denna slutsats i vart fall utesluten nar de licensvillkor, vilka
anges 1 det motbud som ligger till grund for faststallelsen av att
det saknas en Onskan att inga ett licensavtal, ar sadana att det inte
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ar uppenbart att de inte ar forenliga med FRAND-villkor, och det
inte heller finns nagon rattspraxis fran hogsta instans som
bekraftar detta? [Orig. s. 6]

Skal:
l.

Ké&randen, Nokia Technologies Oy (nedan kallat Nokia Technologies), har véckt
talan rorande intrang i den tyska delen av sitt europeiska patent EP 2087 629 B1
(nedan kallat det omtvistade patentet). Nokia TechnologieS talan avser
forbudsforeldggande, foreteende av upplysningar och redevisning, samt
faststallelse av skadestandsskyldighet sett till grunden. [utelarmnas].

Det omtvistade patentet galler en metod for_ att, skickay datas.i ett
telekommunikationssystem som den hanskjutande sdomstolen “har Kkunnat
konstatera &r nodvéandig for Long Term Evolution-Standarden (LTE). LTE-
standarden &r en mobilkommunikationsstandard for den fjarde, genérationen som
reglerades av sammanslutningen 3 GPP (3rd Generation Partnership Project), som
bland annat European Telecommunication Standardsynstitute (Etsi) tillhor,

Den 17 september 2014 uppvisade Nokia' Technelogies moderbolag, tillika den
ursprungliga patentsokanden, (Nokia, Corperation; patentansokan for det
omtvistade patentet for Etsi och underréttade ‘@rganisationen om att bolaget anser
att patentet &r nodvandigt for “LTE-standarden. Samtidigt gjorde Nokia
Corporation ett FRAND-atagande ‘gentemot/Etsi, vilket innebar att bolaget atog
sig att bevilja licenser pa“willkor, som™ ar “Fair, Reasonable and Non-
Discriminatory” (nédan kallat. FRAND).

Svaranden, Daimler AG, (nedan kallat Daimler), med sate i Stuttgart, tillverkar
personbilar_ochyyrkesforden som bland annat marknadsférs och salufors under
varumarket Mercedes Benzh Daimler erbjuder &ven olika tjanster avseende
mobilitet och/finansiellastjanster. 1 Daimlers fordon har sa kallade TCU:er
(Telematies ControlyUnits) installerats, som gor det mgjligt att ansluta fordonen
(Connected,Cars)till internet, i synnerhet via LTE-nétet. Det gor att anvandarna i
fordenenkan“anvanda internetbaserade tjanster som exempelvis musik- och
datastréaming, och/eller ladda ned mjukvaruuppdateringar for fordonet direkt fran
Daimler (over the air) utan att behéva uppsoka en verkstad. TCU:erna &r dessutom
obligateriska for godké&nnande, drift och forséljning av fordonen, [Orig. s. 7]
eftersom den lagstadgade funktionen for nodsamtal (eCall) tillhandahalls via dessa
moduler.

TCU:erna tillverkas inte av Daimler, utan i en produktionskedja i flera led.
Daimler képer TCU:erna fardigmonterade fran bolagets direkta underleveranttrer
(sa kallade Tierl-leveranttrer). Tierl-leverantorerna koper i sin tur NAD:s
(Network Access Devices), som kravs for att tillverka TCU:erna, fran
underleverantorer i nasta led (Tier2-leverantdrer). De chip som &r nodvéandiga for
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NAD:sen forvarvar Tier2-leverantorerna i sin tur frdn nasta led av
underleverantorer (Tier3-leverantorer).

Nokia Technologies uppmarksammade for forsta gangen i mars 2016 Daimler om
intranget i bland annat det omtvistade patentet. Daimler reagerade pa detta genom
ett skriftligt meddelande av den 10 juni 2016. Den 9 november 2016 och den 27
februari 2019 lIamnade Nokia Technologies anbud om licensavtal for bland annat
det omtvistade patentet till Daimler och véckte talan om intrang i det omtvistade
patentet 1 mars 2019. Den 19 maj 2019 och den 10 juni 2020 Iamnade_ Daimler ett
motbud till Nokia Technologies. Efter att Daimlers Tierl- och Tier2-leverantorer
uttryckt en oOnskan ett inga ett licensavtal erholl Tierl-leverantOterna fore
domstolsforfarandet, nédrmare bestamt den 17 maj 2017, ett erbjudande om
ingaende av ett avtalsméassigt arrangemang med beteckningen, Tierl-modell.
Enligt Tierl-modellen skulle Tierl-leverantdrerna formedia en licens,fér Nokia
Technologies patentportfolj till sina kunder, det vill sdga att, Tierl-leverantérerna
skulle betala for en licens som endast beviljats avseende,biltillverkarha. Den sa
kallade CWCL (Connected Vehicle Value Chain-ligensmedellen), som ar daterad
den 27 juli 2019, foreskriver som ett komplement, till Tierl-modellen att
underleverantdrerna beviljas en egen begransad ficens: for~ forskning och
utveckling samt for tillverkning av en Cannected Car, men att de i 6vrigt endast
formedlar en licens till sina kunder. Samtidigt echaller underleverantdrerna a sin
sida en sa kallad ”Have Made”-rattighet avSeende tillverkningen av en TCU som
formedlas tillbaka till dem av fordenstillverkaren:

Efter den muntliga forhandlingen, sem holls den 3 september 2020 vid den
hanskjutande domstolens*tredje avdelningyafr lamnade Nokia Technologies
ett ytterligare licensanbud “(?Automotive License Agreement”, “ALA”-
licensanbud) till Tierl-leverantérerna Continental, Bosch, Bury, TomTom, Peiker,
Renault, Harman och Rico Mirrors. Detta anbud avser en egen obegransad licens
for tillverkningyoch férsaljning-av TCU:er for Tierl-leverantdrerna samt en licens
for underleverantérernas kunder som &r fordonstillverkare och for deras eventuella
andra kunder. Huawei erhgll samma anbud. Den licenssokande Tier2-levernatoren
Siefra [Origl s. W8] WWireless erholl inte nagot licensanbud fran Nokia
Technelogies.

NokiayTechnologies anser att bolaget i egenskap av innehavare av ett nddvandigt
patent Aritt,kan valja i vilket led av en komplex tillverknings- och leveranskedja
som licenser pa FRAND-villkor ska beviljas. | detta sammanhang finns ingen
skyldighet att i forsta hand bevilja underleverantorer licenser. Vid urvalet av
licenstagare ska effektivitetssynpunkter och teknikens varde beaktas. Licensiering
I ett tidigare produktionsled medfor inte att ratten konsumeras, vilket innebér att
aktorer i senare produktionsled inte kan dra nytta av en motsvarande licens. Det
maste dessutom vara mojligt for innehavaren av ett nodvandigt patent — aven
oavsett en radande branschpraxis — att etablera en egen, icke-diskriminerande
licensieringspraxis. Detta hindras inte heller av forbudet mot att en innehavare av
ett patent som ar nddvéndigt for en standard missbrukar sin dominerande stéllning
som foreskrivs enligt artikel 102 FEUF. Varje led i en produktionskedja med flera



10

NOKIA TECHNOLOGIES

led har inte ratt till en egen fullstandig licens, eftersom det — med beaktande av de
skyldigheter som aligger innehavaren av ett patent som ar nodvandigt for en
standard enligt konkurrensreglerna — &r tillrackligt om och sa lange varje enskilt
led ges tillgang till den standardiserade tekniken. Dessutom vill inte Daimler inga
ett licensavtal, vilket framgar av att Daimler konsekvent har framhallit att dess
underleverantorer ska ta licensen.

Daimler anser att det foljer dels av artikel 102 FEUF, dels av FRAND-atagandet
som Nokia Technologies och dess rattsliga foretrddare gjort gentemot Etsi, att en
innehavare av ett nédvandigt patent ar skyldig att erbjuda varje licenssokande som
ar villig att inga ett licensavtal, en egen, obegransad licens for all” patentrattsligt
relevant anvandning av det nddvéandiga patentet. Foljaktligen skaslicenssdkande
underleverantorer prioriteras vid licensieringen, vilket &ven ar branschstandard i
bilindustrin. Regler fran andra branscher kan inte 6verforas, eftersomidetinormala
och effektiva tillvagagangssattet i bilindustrin ar ¢att ‘de kompenenter som
fordonstillverkaren erhaller fran sina underleverantéreriinte belastas aw.en tredje
parts rattigheter. Det ar inte tillrackligt att underléverantoren‘endast fabtillgang till
den skyddade tekniken genom exempelvis “"Have Made”-tattigheter som verkar
uppstréms i en leveranskedja. Det skulle ndmligentinnebarasatt en underleverantor
inte kan agera som en sjalvstandig ekonomiskiaktor, eftersom underleverantéren i
sadana fall genom sin (obligationsrattsliga)\skyldighet att fullgora avtalet med sin
kund blir beroende av innehavarenwav “det, nodvéndiga patentet. Daimler har
saledes sjalv, i likhet med underleverantOrernami, egenskap av intervenienter,
aberopat en [Orig. s. 9] konkurkensévertradelse:

Intervenienterna har gjort géllandeyattaNokia Technologies har asidosatt sin
skyldighet att till van och en som begédr en egen obegransad licens pa FRAND-
villkor lamna ett@nbud om“eAnsadandicens till FRAND-villkor. Intervenienterna
ar villiga att_inga licensavtal och har enskilt framstéllt en begaran till Nokia
Technologies om att bolaget skasdldmna ett anbud om en licens pA FRAND-villkor.
Tierl- aeh CWCkémodellemystrider mot Nokia Technologies konkurrensréttsliga
skyldigheter, eftersam intervenienterna i egenskap av underleverantorer inte
skulle erhallaen egen obegransad licens. Den fria marknaden for TCU:er kan inte
utvecklas ‘med “namnda modeller. Den stora majoriteteten av de licenssékande
Tier2-leverantérerna har inte erhallit nagot licensanbud. Den ovan aberopade
invandningen, att'licensen &r obligatorisk, kan dven (genom en harledd rétt) géras
gallande “av “Daimler, eftersom Nokia Technologies végran att bevilja
licenssokande i ett tidigare led i produktionskedjan en licens till bolagets portfolj
av nodvandiga patent, och samtidigt vacka talan om patentintrang mot foretag som
befinner sig i det sista ledet i denna produktionskedja for att fa dessa att upphora
med intranget, utgér missbruk i den mening som avses i artikel 102 FEUF. Detta
galler i annu hogre grad da det, om licenser beviljas i det tidigare
produktionsledet, till foljd av heltackande avtalsfoérhallanden, inte ldngre vore
mojligt att vacka talan mot foretag i det sista produktionsledet.
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Den hanskjutande domstolens avgoérande i malet beror pa svaret pa de fragor
rorande tillampningen av det konkurrensrattsliga forbudet mot missbruk av en
dominerande stallning som anges i beslutsdelen.

A

De krav som Nokia Technologies har framstallt mot Daimler rdrande
patentintrang ska i princip godtas, i synnerhet forbudsforelaggandet enligt artikel
64 1 konventionen om meddelande av europeiska patent och 139.1 § ifPatentgesetz
(PatG) (patentlagen).

Det ar ostridigt att bilarna (Connected Cars) som Daimler tillverkarioch saljer ar
anpassade till LTE genom de anslutningsmoduler (TCU:er)'somyinstalleras i dem
och att de séledes (aven) anvander den i Tyskland gangse LTE-standarden. Den
omsténdigheten att det omtvistade patentet &r nodvandigtsfér LTEsstandarden
innebdr att Daimler och Daimlers kunder automatiskt ‘anwvander det omtvistade
patentet. Anvandningen &r rattsstridig. [Orig. s¢10]

[uteldmnas]

B.

Det skulle dock vara mojligtsatt, pa grundval av 242 § Biirgerliches Gesetzbuch
(BGB) (civillagen) jamford medy, artikel 102 FEUF, ogilla talan om
forbudsforelaggande som~grundas pa,attudet ar obligatoriskt att bevilja licensen.
Det vore fallet om det kunde anses att'Nokia Technologies, genom att vacka talan
om forbudsforelaggande mot Daimiler har missbrukat den dominerande stéllning
som det onekligen harpa den aktuella marknaden.

1.

| malet Huawei/ZTE (dom av den 16 juli 2015, C-170/13, nedan kallad EU-
domstolenssdom)shar EU-domstolen redan slagit fast att anvandaren av ett patent
somuar nodvandigt for en standard, mot vilken en talan om forbudsforelaggande
vacks, kan aberopa att det ar obligatoriskt att bevilja licensen, oberoende av
huruvida anvéndningen av patentet bestrids eller inte, och trots att det nédvéandiga
patentet,borjat anvandas redan innan en licens beviljats.

2.

| det aktuella malet kravs det att EU-domstolen tillampar dessa principer i ett fall
som kénnetecknas av att den tekniska ldsningen som avses i det nddvandiga
patentet redan har implementerats helt och hallet i de komponenter
(halvledarchips, NAD:s, TCU:er) som levereras i en produktionskedja i flera led
till séljaren av slutprodukten (personbilar), mot vilken innehavaren av det
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nodvandiga patentet har vackt talan om forbudsférelaggande. Detta véacker fragan
huruvida, och i forekommande fall under vilka omstédndigheter och med vilka
rattsliga foljder, innehavaren av det nodvandiga patentet missbrukar sin
dominerande stallning i den mening som avses i artikel 102 FEUF, nér denne
vacker en talan om forbudsforelaggande avseende ett patentintrang mot
slutdistributéren av en produkt, utan att dessforinnan ha tillmotesgatt énskan att
inga ett licensavtal som uttryckts av underleverantrerna som anvéander patentet.
Tolkningsfragorna i avsnitt I1. A. i beslutsdelen ror detta problemkomplex.

Den héanskjutande domstolens standpunkt i fragorna som stallts &r[Orig. s. 11]
foljande:

a)

Med hansyn till det faktum att FRAND-atagandet, bortsett frdn den“énskan som
licenssokanden har uttryckt, inte innehaller nagra,begransandewillkor, forpliktar
den innehavaren av det nodvandiga patenteteatt ‘bevilja“enlicens’pa FRAND-
villkor till alla intresserade. Beviljandet av_en lteensisyftar intetendast till att ge
tillgang till marknaden dar standardeng anvands,wtany tillatt mojliggéra for
licenssokanden att ta del av den standardiseradeitekniken i én sddan omfattning att
denne kan agera som en fri ekonomiskyaktor paslika konkurrensvillkor pa alla
nuvarande och framtida produktmarknader.

Det finns ett allmanintressefaviatt uppratthalla den fria konkurrensen bade pa en
marknad dar denna redan ‘forsvagats genom att en rattighet kvalificerats som
nodvandig for en standard ochypa andra marknader som eventuellt berors av det
kommersiella utnyttjandet.av, denna rétt och/eller som fortfarande haller pa att
utvecklas. Urvalét avide som innghavaren av det nddvéandiga patentet erbjuder en
licens for singportfolj avanddvéandiga patent ar avgorande for vem som kan delta i
konkurrensen pa .de produktmarknader som ligger i ett senare led &n
teknikmarknaden. “Den licensieringspraxis som innehavaren av ett nddvandigt
patentatilldmparar saledés en vasentlig faktor for att avgora i vilket led i en
produktionskedja som det kan uppsta en fri och konkurrensutsatt marknad. Detta
illustreras tydligt,av omstandigheterna i det aktuella malet. Med en egen
obegransad, licens, till det nédvandiga patentet som innehas av Nokia Technologies
kany, den,. licenssokande underleverantdrerna sjalvstandigt och  rattssékert
vidareutveckla och tillverka TCU:er och de komponenter som kravs for dessa,
samt salja dessa till valfria biltillverkare. Det &r dessutom endast med en licens
som underleverantdrerna kan vidareutveckla den patenterade tekniken bortom
bilindustrin och dppna nya marknader. Om de daremot endast har en begrénsad
ratt som harleds fran biltillverkarna hindras forskning, utveckling och forsaljning
av TCU:er och deras komponenter pa ett avgorande satt. Med harledda rattigheter
kan underleverantérerna namligen endast tillverka TCU:er och deras komponenter
i overensstammelse med de anvisningar som de far av tredje parter och de kan
endast sélja dessa till de kunder som definieras i avtalet. De skulle forvégras ett
oberoende agerande pa marknaden som inte ar bundet av nagon kund, med féljden



21

22

23

24

BEGARAN OM FORHANDSAVGORANDE AV DEN 26. 11. 2020 - MAL C-182/21

att deras kommersiella agerande begransas pa ett satt som inte kan motiveras.
[Orig. s. 12]

Det gar inte att mot underleverantorernas ansprak pa en egen, fullvardig licens
med fog argumentera att innehavaren av det nddvandiga patentet trots detta
fortfarande maste bevilja de andra tillverkarna en egen licens. Visserligen géller
att dven en obegransad licens inte leder till att rattigheterna patentratten
konsumeras utanfor EU och inte heller till konsumtion av metodpatent, och att
rattigheterna inte heller konsumeras om metodpatentet innehaller en beskrivning
av en anordnings funktioner vilka &nnu inte forekommer i de komponenter som
séljs av en leverantdr som beviljats en licens.

Det ska dock beaktas att innehavaren av det nddvandiga patentet, tillfoljd av det
atagande som denne gjort — vilket dven skapar en forvantning ', @r,Skyldig att
tilldela en licens pa FRAND-villkor. Detta innebér attdicensavtalet ska foreskriva
villkor som, for det fall att licensen utnyttjas, leder till konsumtion av patentratten.
Syftet med FRAND-atagandet &r att alla intrésseradeyska kunnasdelta i det
kommersiella utnyttjandet av den standardiserade teknikenypa‘produktmarknaden
pa rattvisa och icke-diskriminerande villkor, Om det kemmersiella utnyttjandet av
den tekniska standarden dven sker utanfér EWY ellersom“exempelvis metodpatent
berors, sd maste aven patentinnehavarens FRAND-atagande aterspegla detta
forhallande genom att erbjudaalla. intresseradey.en licens utan geografisk
begransning och/eller som fomfattar “konsumtion av metodpatent. |
dverensstaimmelse med dettakan entillverkare av insatsvaror som anvénder patent
fran varje innehavare av ett nodvandigt patent.begara en licens pa FRAND-villkor
som gor det mojligt fortitlverkaren att séljasSina produkter utan begransning, och
som darigenom befriarvarje anvédndare av uppfinningen i ett senare forédlingsled
fran att sjalv ansdka,om en‘licensifran innehavaren av det nodvandiga patentet
(Kihnen, GRUR2019,%665, s. 670~671).

De materiellgattsliga’och geografiska begransningarna av konsumtionsprincipen
kan saledes overbryggas genom att i licensavtalet infora sarskilda bestammelser
som’innebaren heltackande konsumtion oberoende av territorium och dven med
avseende pa eventuella metodpatent. | detta sammanhang kan det exempelvis vara
dndamalsenligt att’ i licensavtalet foreskriva en begransad ratt att bevilja
underlicenser. Med hénsyn till det faktum att de licensierade TCU:erna och
NAD:senvr avsedda just for att uppratta mobiltelefoniforbindelser enligt 2G- till
4G-standarderna kan man forvénta sig att de licenser som innehavaren av ett for
dessa standarder nodvandigt patent beviljar, mojliggor denna avsedda anvandning
bade for leverantérerna och [Orig. s. 13] for deras kunder.

Detta galler i &nnu hogre grad om man dven tar h&nsyn etablerad praxis i sektorn
dar den aktuella forédlingskedjan befinner sig. Det motsvarar branschpraxis i
bilindustrin att de produkter som fordonstillverkaren erhaller fran sina
underleverantérer inte belastas av en tredje parts réattigheter. Detta avspeglar
omsténdigheten att varje led i kedjan ansvarar for att den tekniska l6sningen som
utvecklas i det ledet, och som aktorerna dar saledes kanner till bast, uppfyller de
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rattsliga kraven. Da en bil bestar av upp till 30 000 enskilda komponenter skulle
det innebédra en enorm belastning for en biltillverkare att kontrollera huruvida
varje teknisk lésning som levererats av en tredje part och som installeras i
fordonstillverkarens bilar anvénder tredje mans immateriella rattigheter.
Problemet forvarras ju mer komplex delen fran leverantéren ar och ju langre bort
fran fordonstillverkarens egentliga verksamhetsomrade den aktuella tekniken ér,
vilket ar fallet med de TCU:er och NAD:s som det ar fraga om i forevarande mal.
En leverantor i en leveranskedja i flera led som beslutar att anvénda en viss
teknisk losning ar ocksa den som béast kan beddma huruvida denna ddsning gor
intrang i tredje mans immateriella rattigheter. Dessutom gor deverantérerna
omfattande investeringar i forskning och utveckling av nya wuppfinningar och
bedriver i detta hdnseende verksamhet som &r oberoende av,koparna i det sista
distributionsledet. FOr denna verksamhet behdver leverantorernayhaekonomisk
och réttslig frihet, vilket endast kan garanteras genom<att de beviljas.en egen,
obegransad licens.

Det finns inga effektivitetssynpunkter som talar‘met att‘underleverantérerna ska
prioriteras vid licensieringen. Visserligeny, ar, “det, allmant ként att
effektivitetsfordelar i princip kan motiveratatt ett fdretag i"dominerande stallning
agerar pa ett konkurrenshammande satt. Effektivitetsfordelar i detta sammanhang
kan till exempel vara tekniska forbéattringar av produktkvaliteten eller minskade
produktions- eller distributionskostiader (se,meddelande fran kommissionen om
EU:s strategi for standardessentiella patentyaveden 29 november 2017 COM
[2017]). | detta sammanhang, ska effektivitetsfordelarna uppvdga eventuella
nackdelar pa de berérda marknaderna, och den effektiva konkurrensen far inte
undanrojas. Detta ar inte fallet,i det'aktuella malet. Pastaendet att licensieringen
underlattas for NoKia “Technologies, | eftersom det &r enklare for bolaget att
identifiera tillverkaren av slutprodukten &n dennes underleverantorer, &r i rent
faktiskt hansgénde oriktigt, eftersom antalet underleverantérer &r [Orig. s. 14]
betydligt mindre an antalet, fordonstillverkare. Ur ren effektivitetssynpunkt borde
licenser €ndast erbjudas till haseband-chiptillverkare, da det inte finns fler &n tio
sadana, tillverkare i“varlden. Helt bortsett fran detta ar en majlig forenkling av
licensieringen inte“en rattfardigande effektivitetsfordel i den mening som avses
ovan.

Transaktionskostnadernas storlek och risken for dubbel betalning om flera
licensavtalyingas avseende samma licensforemal utgor inte heller hinder for en
skyldighet att i forsta hand bevilja licenser till underleverantdrerna. Bada dessa
nackdelar kan undanrdjas pa ett tillforlitligt satt genom licensavtalens utformning.

Intresset som en innehavare av ett nédvandigt patent har av att uppréatta en viss
licensieringspraxis far saledes inte beddmas utan att ta héansyn till de
konkurrensrattsliga skyldigheter som aligger en innehavare av ett nodvandigt
patent. Harav foljer att en innehavare av ett nédvandigt patent visserligen i forsta
hand kan uppmana slutdistributérerna av en viss produkt att inga licensavtal, men
att innehavaren inte far ignorera eller avsla beréattigade ansokningar eller anbud
om licensavtal fran underleverantérer. Om alla tredje parter som ar intresserade av
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en licens pa FRAND-villkor ska beviljas en sadan, s omfattar det dven sadana
underleverantérer som behdver en licens for deras affarsverksamhet. Dessutom
finns inget som tyder pa att Nokia Technologies har upprattat en
licensieringspraxis av denna art, det vill sdga en dar slutproducenterna erhaller
licenser. Nokia Technologies har hittills bara ingatt ett avtal med en
fordonstillverkare, vilket emellertid inte langre &r i1 kraft. Vidare existerar ett
licensavtal som inte avser den i férevarande mal aktuella 4G-patentportfoljen med
intervenienten Sierra och en ytterligare fordonstillverkare. Patentpoolen Avanci,
dar Nokia Technologies & medlem, har hittills ingatt licensavtal med tre
fordonstillverkare och véagrat bevilja licenser till underleverantorerd Daremot har
Sharp, som ocksa ar medlem i Avanci-poolen, nyligen ingatt, ett ‘obegransat
licensavtal med Tier2-leverantoren Huawei [uteldmnas]. Darpa.ingiek aven,Nokia
Technologies ett licensavtal med Sharp. Andra medlemmar 1 Avanci=poolenyhar
inlett forhandlingar om licensavtal med olika Tierl- och Tier2-underleverantorer.

En skyldighet att bevilja en licenss6kande underleverantér. en licens imnebér inte
[Orig. s. 15] en nackdel for innehavaren av ett nédvandigt patent med avseende
pa ersattningen for anvandningen av en uppfinnings,Licensavgiften anknyter
namligen inte till vinsten som respektive, licenstagare faktiskt gér med den
licensierade uppfinningen, utan endast till Vinsten sem “parterna anser framstar
som mojlig att uppna genom anvandningen.av uppfinningen. | detta avseende ska
— oberoende av i vilket led licensenybeviljas — innghavaren av det nddvéandiga
patentet via FRAND-licensen fa en skalig andelav, den vinst som erhalls i slutet
pa den specialiserade foradlingskedjan genom férséljningen av slutprodukten som
utnyttjar uppfinningen som.avses“i, patentet. Om innehavaren av ett nédvandigt
patent ar skyldig attf bevilja, en licenswtill underleverantéren i ett tidigare
produktionsled, sa<motsvarar ‘denna\licens redan det nodvandiga patentets
kommersiella varde. Tillverkareén, maste alltsa acceptera licensen som innehavaren
av det nodvandiga patentet annars hade kunnat utverka hos den som séljer
slutprodukten “utan missbruk aven dominerande stallning. Inriktningen pa en
utomstaendesyvinster fran kemmersiell exploatering strider visserligen mot hur
man_normalt hanterar upplatelse av licenser. Denna kannetecknas dock av att det
star patentinnehavaren fiitt att valja i vilket produktionsled som denne upplater en
ratt atbanvanda‘uppfinningen. Innehavaren av ett ndédvandigt patent befinner sig
inte,i en sadanesituation, eftersom denne &r rattsligt forpliktad att bevilja en licens
tilhvarje intresserad licenssokande. Detta licenseringstvang far emellertid inte leda
till att‘innehavaren utesluts fran en andel av erséttningen for anvandningen av
uppfinningen i det sista ledet dar mervérde tillfors och inte heller att innehavarens
deltagande forsvaras pa ett otillborligt satt (Kihnen, GRUR 2019, 665, s. 670—
671).

Underleverantorers ratt att erhalla en egen, obegransad licens pa FRAND-villkor
ar i slutdndan principiell och ovillkorlig. Det innebér att en ansékan om en licens
pa FRAND-villkor utgor ett tillitet utdvande av en rattighet som — om
innehavaren av det nodvandiga patentet vagrar bevilja en sadan pa ett satt som
innebar att denne missbrukar sin dominerande stéllning — bade intrangsgoraren,
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mot vilken talan véckts i slutet pa foradlingskedjan, och den licenssékande
underleveranttren kan gora gallande.

b)

Om sadant missbruk inte foreligger, med foljden att Nokia Technologies talan mot
Daimler i det aktuella malet &r valgrundad, leder det till ytterligare fragor som &r
avgorande for utgangen i malet.

Enligt EU-domstolens praxis i malet Huawei/ZTE ankommer det pa [Orig. s. 16]
innehavaren av det nddvandiga patentet att, innan “en talan om
forbudsforeldaggande eller aterkallande av varor vécks, i ett forsta steg underratta
den pastadda intrAngsg6raren om det intrang som gors gallande motwederborande
(sammanfattningen och punkt 61 i EU-domstolens dom). Efter denna underrattelse
om intrang ankommer det i ett andra steg pa den pastaddadntrangsgoraren att
uttrycka sin énskan att inga ett licensavtal. Om det sker ankommer det déarefter pa
rattighetsinnehavaren att till intrangsgoraren dversanda ett, kenkret‘och skriftligt
anbud om licens pa FRAND-villkor, bland annat med“angivande av avgiftens
storlek och metoden for dess berédkninge(punkt 63% EW-domstolens dom). | ett
fijarde steg ankommer det pa den pastadda“intrangsgoraren att reagera med
anledning av anbudet i enlighet med,god'tro, vilket,i synnerhet innebér att det inte
far forekomma nagon forhalningstaktiki(punkt65 i EU-domstolens dom). Om den
pastadda intrangsgdraren inte antar, det erhallna anbudet ska denne inom en kort
frist l&mna ett motbud somuOverensstammer med FRAND-villkoren till
innehavaren av det nddvandiga patentet, (punkt 66 i EU-domstolens dom). Om
innehavaren av det nédvandiga, patentet forkastar motbudet ankommer det pa
intrangsgoraren att‘fran dennastidpunkt redovisa anvandningen av det nédvandiga
patentet och stalla en'sékerhet foribetalningen av licensavgifterna. Berakningen av
sakerheten ska aven inbegripa hur ofta intrangsgoraren har anvant det nodvéandiga
patentet (punkt 67 i-EU-domstolens dom).

Dérigenom-har demstelen klargjort att de ovanndmnda stegen — underrattelse om
intranget, ©nskan om, att'inga licensavtal och anbud om licens pa FRAND-villkor
= ska ‘genomforasdnnan en talan om forbudsforeldggande vécks vid domstol.
Darigenom, uppkommer fragan — som i huvudparten av tysk rattspraxis har
besvarats,jakande — huruvida det ar majligt att i efterhand genomfdra nagot av
dessa'steg under ett pagaende domstolsforfarande. Denna problematik aktualiseras
i maletivid den nationella domstolen pa grund av att Nokia Technologies lamnade
olika anbud om avtal till Tierl-leverantorerna forst langt efter att bolaget vackte
talan. Den hanskjutande domstolen ar medveten om att dessa anbud inte avsag
Daimler, utan de bolag som intervenerat till stod for Daimler. Verkstallandet av ett
forbudsforelaggande far dock samma foljd oavsett om det galler Daimler eller
intervenienterna; Ingendera kan langre sélja sina produkter. Om Daimler inte
langre kan sélja bilar kan underleverantorerna inte heller sdlja sina produkter till
Daimler. | detta avseende gor det inte nagon skillnad huruvida de steg som
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fastslagits i domen Huawei/ZTE inte har genomforts i forhallande till Daimler
eller i forhallande till intervenienterna.

Den hénskjutande domstolen anser att det i princip ar mojligt att genomfdra stegen
i efterhand under domstolsforfarandet, vilket ska motiveras narmare med avseende
pa nodvandigheten av ett licensanbud [Orig. s. 17] pa FRAND-villkor. Fragan
huruvida ett anbud om licens i det enskilda fallet & FRAND (vilket den
hénskjutande domstolen tolkar som att anbudet ska félja forbudet mot missbruk
och diskriminering enligt artikel 102 FEUF) innebar ofta svara och i stora delar
ol6sta varderingsfragor, avseende vilka det i praktiken inte ar mojligt for parterna
att forutse hur domstolen kommer att behandla dem. Utan att det finnsyanledning
att rikta kritik mot innehavaren av ett nodvéandigt patent framkommer “det ofta
forst under domstolsforfarandet huruvida och av vilken anledning,detianbudisom
lamnats fram till den tidpunkten &r otillrackligt. Savitt innehavaren, av det
nodvéndiga patentet ar villig att justera anbudet i efterhandybordenna diskussion
skaligen foras inom ramen for det pagaende forfarandet. Detsammatgaller om
patentinnehavaren har uppfyllt sin skyldighet aft underrétta,intrangsgoraren om
intranget fore domstolsforfarandet och efter atttha gettuintrdngsgoraren rimlig tid
att svara innan talan vacks. Omy, intrangsgoraren. darefter under
domstolsforfarandet uttrycker sin onskan att,inga “ett licensavtal, men det ar
uteslutet att i efterhand vidta atgarderysom borde ha vidtagits fore forfarandet,
skulle det fa till foljd att den nationellaydemstolenwore tvungen att forplikta
intrangsgoraren att upphora med intranget,yvilket. i praktiken skulle gora det
omdjligt for intrangsgorarengatt genomfora, rattvisa FRAND-forhandlingar med
innehavaren av det nédvandiga patentet (pa grund av det patryckningsmedel som
ett verkstallbart forbudsforelaggande utgor):

Avgorande for utgangen i“déetyaktuella malet ar dessutom vilka krav som ska
stallas pa dendittrycktay,onskan att\inga ett licensavtal och pa den licenssokandes
agerande efter-att innehavaren awvidet nodvandiga patentet underrattat denne om ett
intrang. Denthanskjutande demstolen anser att det inte ska stéllas alltfor hdga krav
pa onskamatt jinga ‘ett licensavtal. Onskan att ingd ett licensavtal kan uttryckas
badé allmantéoch formlést och darmed aven konkludent. Det maste dock vara
mojligt for motparten att entydigt utlasa en vilja att inga ett licensavtal. Det &r inte
nodyvandigt attyprecisera innehallet i licensen. En sadan precisering kan tvartom fa
negativa foljder om den ger innehavaren av det nddvandiga patentet intryck av att
licenstagaren endast ar villig att inga ett licensavtal pa vissa villkor som inte ar
FRAND och som patentinnehavaren alltsd inte behdver godta. Huruvida
licenssOkanden darefter visar sig redo att inga ett licensavtal saknar relevans for
bedomningen av om det faktiskt foreligger en énskan att inga ett licensavtal vid
tidpunkten da denna uttrycks. Licenssokandens fortsatta agerande ska i stallet
provas forst inom ramen for bedémningen av patentinnehavarens anbud, efter att
detta har lamnats.

Enligt en uppfattning i doktrinen (Kihnen, Handbuch der Patentverletzung,
utgava 13, kapitel E, punkterna 393-394) syftar kravet pa att intrangsgoraren
uttrycker en énskan om att ingd ett licensavtal enbart till att garantera att [Orig. s.
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18] innehavaren av det nddvéndiga patentet endast gor sig besvéret att avge ett
motiverat licensanbud pa FRAND-villkor om intrangsgoraren har bett om det. Det
ar inte nodvandigt att gora nagra uttalanden om innehallet i licensen. Sadana
uttalanden kan endast fa negativa verkningar om de vid en omdomesgill
beddmning av patentinnehavaren &r dgnade att ge denne intryck av att 6nskan att
ingd en licens, trots det verbala uttrycket av denna oOnskan, slutgiltigt och
orubbligt endast &r till vissa specifika icke férhandlingsbara villkor, som det
framgar inte & FRAND och som rattighetsinnehavaren saledes uppenbart inte
behdver godta. Under sadana omstandigheter innehaller det verbala uttrycket av
onskan att beviljas en licens i verkligheten ett uttryck for att intrangsgoraren
uppriktigt och definitivt véagrar att inga ett avtal om anvandningen av patentet pa
FRAND-villkor, vilket innebar att det redan fran borjan inte, ar nédvandigt for
patentinnehavaren att lamna ett licensanbud pa FRAND-villkor(eftersom det'vore
meningslost).

Eftersom licensvillkoren annu inte formulerats i detalj vidhdenna tidpunkt — da det
forst i nastféljande steg ankommer pa innehavarénvay detyndédvandigapatentet att
ange dessa i sitt anbud — ska strdnga kraw, tillampas:,foryatt™ faststélla att
intrangsgoraren visserligen uttrycker en Onskan ‘att inga ettlicensavtal verbalt,
men att denne i verkligheten slutgiltigt och 6ver. huvud,taget inte ar beredd att inga
ett sadant avtal. | sjalva verket avstar intrangsgOraren genom detta beteende fran
att erhalla det licensanbud som innéhavaren av det nddvandiga patentet ar skyldig
att ldmna. Det ar dock endast under myeketyspeeciella omstandigheter som detta
kan faststéllas, vilket alltid &ryfallet nar en, part ger upp en fordelaktig rattslig
stallning. Det ar sarskilt ‘viktigt “att “vara restriktiv nér de omstandigheter som
aberopas till stod for' faststallandety avatt intrangsgoraren i motsats till sin
uttryckliga forklaringi ‘verkligheten inte ar villig att inga ett licensavtal &nnu inte
varit foremal for €attslig provning med avseende pa om de kan motivera ett sadant
faststallande, 4och omyvilka man saledes i princip kan ha olika rattsliga
uppfattningar.

Om patentinnehavaren har sett onskan att inga ett licensavtal som uttryckts av
intrdngsgoraren — dven'om denna var “otillricklig” i ovannimnda avseende — som
en anledning att, faktiskt lamna ett anbud om licens till intrAngsgdraren, sa har
kravet pa en énskan att inga avtal uppfyllt sitt avsedda syfte, namligen att — i det
sedvanliga s forfarandet successivt — prova huruvida patentinnehavarens
licensanbud, motsvarar FRAND-villkoren som denne utlovat och forpliktat sig att
tillampa. Darefter ska fragan om intrangsgoraren ar villig att inga ett licensavtal
stallas med avseende pa intrangsgorarens reaktion pa anbudet om licens; Om
anbudet inte &r FRAND saknar intrangsgorarens beredskap att inga ett licensavtal
betydelse. Om licensanbudet daremot & FRAND [Orig. s. 19] &r det avgorande
for utgangen i malet huruvida intrangsgoraren &r villig att inga ett licensavtal. En
sadan vilja saknas om (och endast om) intrangsgoraren avvisar anbudet om licens
pa FRAND-villkor som patentinnehavaren har lamnat eller om intrangsgoraren
inte reagerar pa ett sadant med ett motanbud som ocksa uppfyller FRAND-kraven.
Om patentinnehavaren, efter att intrangsgoraren har uttryckt en énskan att inga ett
licensavtal, lamnar ett anbud om licens pa FRAND-villkor, sa utgor foljaktligen
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detta — och endast detta! — anbud mattstocken fér provningen av om
intrangsgoraren verkligen ar villig att inga ett licensavtal eller inte. Det ankommer
namligen pa patentinnehavaren att uppfylla sitt FRAND-atagande, som ger
upphov till forvantningar, genom ett anbud om en licens pa just sadana villkor,
medan det ankommer pa intrangsgdraren att visa sin beredskap att inga ett
licensavtal genom att anta ett sadant anbud eller formulera andra FRAND-villkor.

Det ar alltsa nodvandigt att gora atskillnad mellan den principiella (allméanna)
beredskapen hos intrdngsgoraren att ingd ett licensavtal pa FRAND-villkor, och
dennes vilja att acceptera konkreta licensvillkor som har visat sigazara FRAND
(konkret beredskap att ingd ett licensavtal). | steget dar intrangsgéraren ska
uttrycka sin onskan att inga ett licensavtal ar endast dennes allmanna vilja att bli
licenstagare av betydelse och det ar sdledes endast denpa sem,ska, verifigras.
Intrdngsgorarens konkreta 6nskan att inga licensavtal Kan daremotuifragasattas
forst ndr patentinnehavarens licensanbud konstaterats vara FRAND.

Den hanskjutande domstolen instammer saledeSwinte ‘med, uppfattningen (LG
Minchen, dom av den 10 september 2020, 7 0,8818/19; LG Mannheim, dom av
den 18 augusti 2020, 2 O 34/19) att metbudet, ska, beaktas thom ramen for
provningen av intrangsgorarens vilja attlinga,ett lieensavtal pa FRAND-villkor
och att i synnerhet avgiften som angesi,motbudet ska tillampas som kriterium for
att faststalla huruvida licenssokandemgér Villig att inga.ett licensavtal.

Den nationella domstolen ammedvetensem att den inte har nagon skyldighet att
begéra forhandsavgorande enligt artikel 267 tredje stycket FEUF. Den
hanskjutande domstolen hargdeckiinom ramen for sitt utrymme for skdnsmassig
beddmning enligt artikel 267 andra“stycket FEUF sarskilt tagit hansyn till att
artikel 102 FEUF tillater'flera mgjliga tolkningar som for en kunnig jurist framstar
som lika rimliganochratt fragorna som ar avgorande for utgangen i malet annu inte
tolkats awv, EU-domstolen och i synnerhet inte besvarats uttmmande genom
domenOrig.s. 20] Huawei/ZTE.

Svaret pa‘de,hanskjutna tolkningsfragorna har dessutom vittgdende konsekvenser
bertem det,aktuella malet. | Europa och sarskilt i Tyskland pagar for narvarande
ett'storthantal, mal om patentintrang rérande patent som &ar nodvandiga for en
standard, dardet finns en mer eller mindre komplex féradlingskedja som bestar av
ett stort antal underleverantérer bakom den pastadda intrangsgoraren. Vilka
konkurrensrattsliga krav som innehavaren av det nddvandiga patentet ska uppfylla
i sadana fall, och i synnerhet i vilken omfattning och till vem denne ska bevilja
FRAND-licenser, ar for narvarande en omdiskuterad fraga. Aven Europeiska
kommissionen har efter klagomal fran Daimler och vissa underleverantorer
skickat begaran om upplysningar till parterna. For att fa slutgiltig klarhet i fragan
kravs ett avgorande fran EU-domstolen. Att en domstol i forsta instans hanskjuter
fragorna rérande tolkningen av artikel 102 FEUF leder till att EU-domstolen kan
avgora dessa snabbare, vilket ligger i alla parters intresse.
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