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FRAND hat die Funktion eines Leuchtturms, um nicht in das gefährliche Fahrwasser des Kartellrechts zu geraten.

I.
Grundlagen

1.
FRAND

FRAND (Fair, Reasonable and Non Discriminatory terms) bezeichnet die Erklärung des Patentinhabers gegenüber einer Standardisierungsorganisation, jedem Interessenten zu fairen, angemessenen und nicht diskriminierenden Bedingungen eine Lizenz zu erteilen.


„Die FRAND-Selbstverpflichtung soll sicherstellen, dass die für eine Norm wesentliche patentierte Technologie den Anwendern dieser Norm zu fairen, zumutbaren und diskriminierungsfreien Bedingungen zugänglich ist. So können die Inhaber dieser Rechte durch die FRAND-Selbstverpflichtungen insbesondere davon abgehalten werden, dass sie die Anwendung einer Norm erschweren, indem sie die Lizenzerteilung ablehnen oder unfaire bzw. unangemessene (d.h. überhöhte) Gebühren verlangen, nachdem sich die Branche der Norm angeschlossen hat, und/oder indem sie diskriminierende Lizenzgebühren verlangen.“


Das Wesen hinter der FRAND-Verpflichtung lässt sich somit wie folgt umschreiben:


 (a)  
Möglichkeit der Verbreitung von essentiellen Immaterialgüterrechten (z.B. Patenten oder urheberrechtlich geschützten Computerprogrammen), welche in einem Standard integriert sind, bzw. Übernahme von einem oder einem Bündel von Patenten, z.B. in einem Chip für die Mobiltelefonie, durch Weiterverarbeiter oder Hersteller und

 (b)  
Sicherstellung, dass die Lizenzgeber vom Lizenznehmer eine adäquate Gebühr für ihre Innovation erhalten.

2.
Standardisierungsorganisationen

Die Hauptaktivität von Standardisierungsorganisationen (SSO) besteht in der Organisation, Entwicklung und Koordinierung von technischen Standards, um den Anliegen eines relativ breiten Anwenderkreises entgegen zu kommen. SSO unterscheiden sich dabei je nach Art, Grösse und rechtlicher Stellung.
 Demzufolge unterscheiden sich auch die entsprechenden Standardisierungen. Aus rechtlicher Sicht sind insbesondere de-jure und de-facto Standards von Bedeutung, die entweder von staatlichen, halbstaatlichen oder Nicht-Regierungs-SSO festgelegt werden.


Der Begriff de jure-Standard bezieht sich dabei auf einen Standard, der von gesetzlichen Vorschriften vorgeschrieben und im Allgemeinen als formeller Standard bezeichnet wird. Im Gegensatz dazu handelt es sich bei de-facto-Standards um eine Spezifikation (oder Technologie), die eine weit verbreitete und anerkannte Nutzung und Akzeptanz erreicht hat, oftmals ohne dass eine SSO diese Entwicklung begleitet oder gefördert hat.


Die Festlegung von Standards durch eine SSO kann unabhängig von deren rechtlicher Form zu Wettbewerbsbeschränkungen führen. Vorweg lässt sich allerdings festhalten, dass durch staatliche oder staatlich anerkannte Normungsorganisationen festgelegte formelle Standards (z.B. DIN- und ISO-Normung) selten zu kartellrechtlichen Bedenken führen, da bereits das Vorliegen einer Unternehmensvereinbarung fraglich erscheint
. In der Regel sind bei staatlichen oder staatlich anerkannten SSO nationale Dachverbände beteiligt.
 Aus kartellrechtlicher Sicht sind daher vor allem SSO zu beachten, die aus reinen Unternehmensmitgliedschaften bestehen und keinerlei Anbindung an staatliche oder staatlich anerkannte Normungsorganisationen besitzen. 


3.
Normvereinbarungen


Normen und Standards
 haben im Wirtschaftsleben eine grosse Bedeutung. So müssen bspw. Computer oder mobile Fernmeldegeräte miteinander kommunizieren, bzw. Daten austauschen können. Ohne Standardisierung
 vermag ein Produkt oder ein Dienst im modernen Zeitalter nicht zu existieren, weil hochtechnologisierte Sektoren einheitliche Standards voraussetzen.
 Glühbirnen oder elektrische Stecker verschiedener Hersteller müssen in die Fassung passen und Webpages oder elektronische Dokumente sollen von verschiedenen Computern erkenn- und lesbar sein (Kompatibilität und Interoperabilität mit anderen Produkten)
.


Vereinbarungen über Normen können sich auf vier möglichen Märkten auswirken:


1. 
Die Normung kann sich auf die Produkt- und Dienstleistungsmärkte auswirken, auf die sich die Normen beziehen. 


2.
Beinhaltet die Normung die Technologiewahl und werden die Rechte des geistigen Eigentums getrennt von den Produkten vermarktet, auf die sie sich beziehen, so kann sich die Norm auf den entsprechenden Technologiemarkt auswirken.


3.
Der Markt für die Festsetzung von Normen kann betroffen sein, wenn mehrere Normenorganisationen oder Vereinbarungen bestehen. 


4.
Eine Normung kann sich gegebenenfalls auf einen eigenständigen Markt für die Prüfung und Zertifizierung auswirken.


a.
Art. 101 AEUV/Art. 5 KG

Grundsätzlich vermögen sich Vereinbarungen über Normen positiv auf die Wirtschaft auszuwirken, indem sie zur Entwicklung neuerer und besserer Produkte beitragen.
 Normung vermag aber unter Umständen wettbewerbsbeschränkende Auswirkungen zu haben, weil sie potenziell den Preiswettbewerb beeinträchtigen und Produktionsmengen, Märkte, Innovation und technische Entwicklung einschränken oder kontrollieren kann.
 Dies geschieht im Wesentlichen folgendermassen:


(1) Verringerung des Preiswettbewerbs (durch Absprachen)


(2) Marktverschliessung gegenüber innovativen Technologien


(3) Ausschluss oder Diskriminierung bestimmter Unternehmen, indem ihnen effektiv der Zugang zur Norm verwehrt wird


(1) 
Verringerung des Preiswettbewerbs (durch Absprachen): Wenn Unternehmen sich im Rahmen der Normung in wettbewerbswidriger Weise absprechen, kann dies den Preiswettbewerb auf den betreffenden Märkten verringern oder ausschliessen und ein Kollusionsergebnis auf dem Markt begünstigen. Je nachdem, wer an der Normung beteiligt ist, kommt es entweder auf der Anbieter- oder auf der Abnehmerseite des Marktes für das genormte Produkt zu Wettbewerbsbeschränkungen.


(2) 
Marktverschliessung gegenüber innovativen Technologien: Normen, mit denen detaillierte technische Spezifikationen für eine Ware oder Dienstleistung festgelegt werden, können die technische Entwicklung und Innovation behindern. In der Entwicklungsphase einer Norm können nämlich auch andere Technologien für die Aufnahme in die Norm in Frage kommen (Konkurrenz verschiedener Technologien). Sobald aber eine bestimmte Technologie ausgewählt und die Norm festgelegt worden ist, kann für konkurrierende Technologien und Unternehmen eine Zutrittsschranke bestehen, so dass sie potenziell vom Markt ausgeschlossen sind. Ausserdem vermögen Normen, welche vorschreiben, dass für die betreffende Norm ausschliesslich eine bestimmte Technologie zu verwenden ist, oder die die Entwicklung anderer Technologien hemmen, weil die Mitglieder der Normenorganisation ausschliesslich eine bestimmte Norm verwenden dürfen, dieselbe Wirkung zu haben. Die Gefahr der Einschränkung von Innovation steigt, wenn ein oder mehr Unternehmen in ungerechtfertigter Weise vom Normungsprozess ausgeschlossen werden.


Ad notam

Immaterialgüterrechte als Ausschliesslichkeitsrechte/Monopolansprüche: 


Bezüglich der Normen, die Rechte des geistigen Eigentums (insb. Patente) betreffen, können grundsätzlich drei Hauptgruppen von Unternehmen mit unterschiedlichen Interessen an der Normung ausgemacht werden. 


Erstens gibt es ausschliesslich auf vorgelagerten Märkten angesiedelte Unternehmen, die nur in der Entwicklung und Vermarktung von Technologien tätig sind.
 Lizenzeinnahmen sind ihre einzige Einnahmequelle und ihr Anreiz besteht darin, die Lizenzgebühren zu maximieren.
 


Zweitens gibt es auf nachgelagerten Märkten angesiedelte Unternehmen, deren Waren und Dienstleistungen ausschliesslich auf Technologien beruhen, die von anderen Unternehmen entwickelt wurden.
 Sie selbst sind nicht Inhaber der entsprechenden Rechte des geistigen Eigentums. Lizenzgebühren sind für sie ein Kostenfaktor (keine Einnahmequelle) und ihr Anreiz besteht folglich darin, Lizenzgebühren zu verringern oder zu vermeiden.


Drittens gibt es vertikal integrierte Unternehmen, die sowohl Technologien entwickeln als auch Produkte verkaufen. Ihre Interessenlage ist vielfältig. Einerseits können diese Unternehmen Lizenzeinnahmen aus ihren Rechten des geistigen Eigentums erzielen. Andererseits müssen sie eventuell an andere Unternehmen Lizenzgebühren für Rechte des geistigen Eigentums bezahlen, die für die betreffende Norm wesentlich sind. Sie könnten deshalb Lizenzen für ihre eigenen wesentlichen Rechte des geistigen Eigentums gegen Lizenzen anderer Unternehmen tauschen (sog. «cross-licensing»)
.
 


(3) 
Ausschluss oder Diskriminierung bestimmter Unternehmen: Normung kann wettbewerbswidrige Folgen haben, wenn bestimmte Unternehmen am effektiven Zugang zu den Ergebnissen des Normungsprozesses (z.B. der Spezifikation und/oder den für die Einführung der Norm wesentlichen Rechten des geistigen Eigentums) gehindert werden. Wenn einem Unternehmen der Zugang zum Normungsergebnis entweder gänzlich verwehrt oder nur zu prohibitiven oder diskriminierenden Bedingungen gewährt wird, besteht die Gefahr wettbewerbswidriger Auswirkungen. In einem System, in welchem potenziell relevante Rechte des geistigen Eigentums vorab offengelegt werden, wird die Gewährung des Zugangs zur Norm wahrscheinlicher, weil die Beteiligten erfahren können, welche Technologien durch Rechte des geistigen Eigentums geschützt sind.
 Die Beteiligten vermögen dadurch sowohl die potenziellen Auswirkungen auf den Endpreis des Normungsergebnisses zu berücksichtigen (eine nicht durch Rechte des geistigen Eigentums geschützte Technologie dürfte zum Beispiel positive Auswirkungen auf den Endpreis haben) als auch die Bereitschaft des Rechteinhabers zur Lizenzierung der Technologie auszuloten, falls diese in die Norm aufgenommen würde.


Exkurs: 

Mit Gesetzen zum Schutz des geistigen Eigentums und mit dem Wettbewerbsrecht werden dieselben Ziele verfolgt, nämlich Innovationsförderung sowie Förderung des Verbraucherwohls. Rechte des geistigen Eigentums beleben den Wettbewerb, weil sie Unternehmen dazu bewegen, in neue und verbesserte Produkte und Verfahren zu investieren (wettbewerbsfördernde Wirkung). Allerdings könnte ein Teilnehmer, der Inhaber von Rechten des geistigen Eigentums ist, die für die Einführung einer Norm benötigt werden, im Normungskontext auch die Kontrolle über die Nutzung einer Norm erlangen. Wenn eine Norm eine Marktzutrittsschranke darstellt, könnte ein Unternehmen den Produkt- oder Dienstleistungsmarkt, auf den sich die betreffende Norm bezieht, kontrollieren. Dies würde es Unternehmen wiederum ermöglichen, sich wettbewerbswidrig zu verhalten, zum Beispiel durch «Hold-ups» nach Annahme der Norm, entweder indem sie sich der Lizenzierung der benötigten Rechte des geistigen Eigentums verweigern oder übermässige Erträge erzielen, weil sie von den Anwendern überhöhte
 Lizenzgebühren verlangen und dadurch den effektiven Zugang zu der Norm verhindern. Selbst wenn die Festlegung einer Norm die Marktmacht von Rechteinhabern des geistigen Eigentums, die für eine Normen benötigt werden, begründen oder vergrössern kann, wird gemäss den Leitlinien der Kommission nicht unterstellt, dass die Inhaberschaft oder die Ausübung dieser Rechte dem Besitz oder der Ausübung von Marktmacht gleichkommt. Die Frage der Marktmacht kann nur im Einzelfall geprüft werden.


b.
Art. 102 AEUV/Art. 7 KG

Nach Chappatte
 steht FRAND neben Art. 101 AEUV auch unter dem Schutzbereich von Art. 102 AEUV.
 Art. 102 AEUV enthält zwei Tatbestandsmerkmale; erstens das Bestehen einer marktbeherrschenden Stellung und zweitens eine Missbrauchshandlung. Eine marktbeherrschende Stellung kann auf den betroffen Produkt- oder Technologiemärkten entstehen.
 Nach Art. 102 Abs. 2 lit. a AEUV besteht  der Missbrauch insbesondere in der unmittelbaren oder mittelbaren Erzwingung
 von unangemessenen Einkaufs- oder Verkaufspreisen oder sonstigen Geschäftsbedingungen.
 Dabei ist in casu nachzuweisen, dass in Folge eines Standardisierungsverfahrens das Endprodukt nicht mehr zu fairen und diskriminierungsfreien Gebühren vergeben wird.

4.
Zwischenergebnis zur Standardisierung


Standardbedingungen können zu wettbewerbsbeschränkenden Auswirkungen führen, indem sie Produktangebot und Innovation einschränken.
 Wenn ein grosser Teil der Branche Standardbedingungen verwendet und auch in einzelnen Fällen nicht von diesen abweicht (oder nur in Ausnahmefällen besonders hoher Nachfragemacht von diesen abweicht), haben die Kunden keine andere Wahl, als die Standardbedingungen zu akzeptieren. Das Risiko einer Einschränkung der Auswahlmöglichkeiten und Innovation würde allerdings nur dann bestehen, wenn in den Standardbedingungen der Anwendungsbereich des Endprodukts festgelegt ist.


5.
Kartellrecht und FRAND

a.
Bezweckte Wettbewerbsbeschränkung


Vereinbarungen, die eine Norm als Teil einer umfassenderen restriktiven Vereinbarung verwenden, wodurch der tatsächliche oder potenzielle Wettbewerb ausgeschlossen werden soll, bezwecken eine Wettbewerbsbeschränkung. Zu dieser Gruppe gehören z.B. Vereinbarungen, mit der ein nationaler Herstellerverband eine Norm setzt und Druck auf Dritte ausübt, keine Produkte auf den Markt zu bringen, die mit dieser Norm nicht übereinstimmen, oder solche, bei denen die Hersteller des etablierten Produkts kollusiv handeln, um neue Technologien von einer bestehenden Norm
 auszuschliessen.



Vereinbarungen, die Standardbedingungen als Teil einer breiteren restriktiven Vereinbarung verwenden, mit welcher der tatsächliche oder potenzielle Wettbewerb ausgeschlossen werden soll, bezwecken gemäss den Leitlinien der Kommission eine Wettbewerbsbeschränkung. So würde es sich bspw. im Falle eines Wirtschaftsverbands, der einem neuen Marktteilnehmer den Zugang zu seinen Standardbedingungen verweigert, obwohl die Anwendung dieser Bedingungen für den Marktzutritt entscheidend sind, um eine solche bezweckte Wettbewerbsbeschränkung handeln.


Bei Standardbedingungen mit Regelungen, welche sich direkt auf Kundenpreise auswirken (Preisempfehlungen oder Rabatte), handelt es sich gemäss den Leitlinien der Kommission ebenfalls um eine bezweckte Wettbewerbsbeschränkung.


b.
Keine wettbewerbsbeschränkende Auswirkungen

Vereinbarungen über Normen, die keine Beschränkung des Wettbewerbs bezwecken, müssen in ihrem rechtlichen und wirtschaftlichen Zusammenhang auf ihre tatsächlichen und wahrscheinlichen Auswirkungen auf den Wettbewerb geprüft werden.
 Wenn keine Marktmacht besteht,
 können Normenvereinbarungen keine wettbewerbsbeschränkenden Auswirkungen haben. Solche Auswirkungen sind deshalb in Fällen, in denen wirksamer Wettbewerb zwischen mehreren freiwillig vereinbarten Normen herrscht, sehr unwahrscheinlich.



Für Normenvereinbarungen, bei denen die Gefahr besteht, dass sie Marktmacht entstehen lassen, zeigen die Rz. 280 bis 286 Leitlinien der Kommission
 auf, unter welchen Voraussetzungen sie normalerweise in den Anwendungsbereich von Art. 101 Abs. 1 AEUV fallen.


Festzuhalten ist dabei vorab, dass die Nichteinhaltung der in den Rz. 280 bis 286 Leitlinien der Kommission
 dargelegten Grundsätze nicht zur Annahme führt, dass eine Einschränkung des Wettbewerbs im Sinne von Art. 101 Abs. 1 AEUV vorliegt. Dennoch müssen die Beteiligten selbst prüfen, ob die Vereinbarung in casu unter Art. 101 Abs. 1 AEUV fällt und ob allenfalls die Voraussetzungen des Art. 101 Abs. 3 AEUV erfüllt sind. In diesem Zusammenhang anerkennt die Kommission, dass es verschiedene Normungsmodelle gibt und dass ein Wettbewerb innerhalb dieser Modelle sowie der Modelle untereinander zu den positiven Aspekten einer Marktwirtschaft gehören. Deshalb steht es Normenorganisationen
 nach wie vor frei, andere als die in den Rz. 280 bis 286 beschriebenen Regeln/Verfahren festzulegen, sofern sie nicht gegen die Wettbewerbsvorschriften verstossen.



Ist die Möglichkeit der uneingeschränkten Mitwirkung am Normungsprozess gegeben und das Verfahren für die Annahme der betreffenden Norm transparent, liegt bei Normenvereinbarungen, welche keine Verpflichtung zur Einhaltung der Norm enthalten und Dritten den Zugang zu der Norm zu fairen, zumutbaren und diskriminierungsfreien Bedingungen gewähren, keine Beschränkung des Wettbewerbs im Sinne von Art. 101 Abs. 1 AEUV vor.


Die Regeln der Normenorganisationen müssen „den effektiven Zugang zu der Norm zu fairen, zumutbaren und diskriminierungsfreien Bedingungen gewährleisten“
.


„Zur Gewährleistung eines tatsächlichen Zugangs zur Norm müsste das Konzept für Rechte des geistigen Eigentums […] vorsehen, dass die Beteiligten (wenn ihre Rechte des geistigen Eigentums Bestandteil der Norm werden sollen) eine unwiderrufliche schriftliche Verpflichtung abgeben müssen, Dritten zu fairen, zumutbaren und diskriminierungsfreien Bedingungen Lizenzen für diese Rechte zu erteilen («FRAND-Selbstverpflichtung»)
. Diese Selbstverpflichtung sollte vor Annahme der Norm abgegeben werden.
 Gleichzeitig sollte das Konzept für Rechte des geistigen Eigentums den Inhabern der entsprechenden Rechte ermöglichen, gewisse Technologien vom Normungsprozess und damit von der Lizenzangebotspflicht auszuschliessen, vorausgesetzt, dieser Ausschluss erfolgt zu einem frühen Zeitpunkt der Normentwicklung. Um die Wirksamkeit einer FRAND-Selbstverpflichtung zu gewährleisten, sollten alle teilnehmenden Inhaber von Rechten des geistigen Eigentums, die eine solche Verpflichtung eingegangen sind, sicherstellen müssen, dass auch Unternehmen, an die sie ihre Rechte des geistigen Eigentums (einschliesslich des Rechts zur Lizenzerteilung) übertragen, an diese Verpflichtung gebunden sind.
 Dies könnte beispielsweise mittels einer entsprechenden Klausel zwischen Käufer und Verkäufer geregelt werden.“


c.
FRAND-Selbstverpflichtung

α.
Definition

Das FRAND-Prinzip wurde von Standardisierungsorganisationen bereits vor der Erwähnung in den Leitlinien der Kommission aus dem Jahr 2011 verwendet; die FRAND-Selbstverpflichtung wurde somit als bereits bekanntes Instrument von der Kommission in ihren Leitlinien aufgenommen. FRAND ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, welcher auf Konkretisierung durch Auslegung angewiesen ist.
 Die Kommission kam diesem Anliegen der Konkretisierung von FRAND teilweise in ihren Leitlinien nach. 


Die FRAND-Selbstverpflichtung soll, wie eingangs erwähnt,
 sicherstellen, dass die für eine Norm wesentliche patentierte Technologie den Anwendern zu fairen, zumutbaren und diskriminierungsfreien Bedingungen zugänglich ist. So können die Rechteinhaber durch die FRAND-Selbstverpflichtung insbesondere davon abgehalten werden, dass sie die Anwendung einer Norm erschweren, indem sie die Lizenzerteilung ablehnen oder unfaire bzw. unangemessene (d.h. überhöhte) Gebühren verlangen, nachdem sich die Branche der Norm angeschlossen hat, und/oder indem sie diskriminierende Lizenzgebühren verlangen.
 Ebenso wird die gutgläubige Offenlegung von denjenigen Rechten des geistigen Eigentums erwartet, die für die Anwendung einer in Ausarbeitung befindlichen Norm erforderlich sein könnten.



Zur Einhaltung von Art. 101 AEUV durch eine Normenorganisation ist es jedoch nicht erforderlich, dass diese selbst überprüft, ob die Lizenzierung nach dem FRAND-Grundsatz erfolgt. Die Beteiligten müssen selbst prüfen, ob die Lizenzbedingungen und insbesondere die erhobenen Gebühren die FRAND-Voraussetzungen erfüllen. Deshalb müssen sich die Beteiligten bei den betreffenden Rechten des geistigen Eigentums vorab über die Bedeutung einer FRAND-Selbstverpflichtung im Klaren sein, und zwar insbesondere hinsichtlich ihrer Möglichkeit, die Gebühren frei festzulegen.


β.
Elemente von FRAND


Fair und vernünftig (fair- and reasonableness): Während sich der Begriff fair vornehmlich auf die Lizenzkonditionen (z.B. Dauer und geografische Beschränkung) bezieht, betrifft der Begriff vernünftig die Lizenzgebühren (licensing rates).


Verschiedene Ökonomen schlagen vor, dass als vernünftige Berechnungsbasis stets die Lizenzgebühr in Frage komme, die der Rechteinhaber vor der Standardisierung erhalten hätte; d.h. es sei auf den Moment abzustellen, in welchem das Immaterialgüterrecht noch keinem Standard zugeordnet worden sei (ex ante Basis):
 „If the primary goal of obtaining RAND licensing commitments is to prevent IP holders from setting royalties that exercise market power created by standardisation, then the concept of a «reasonable» royalty for purposes of RAND licensing must be defined and implemented by reference to ex ante competition, e.g., competition in advance of standard selection”.
 Diese Annahme geht von der Prämisse aus, dass die Standardisierung zu mehr Marktmacht führt als das Immaterialgüterrecht selbst.
 Weiter wird auch wie folgt argumentiert: „The only material consequences of making a FRAND commitment is that the IPR owner waives its rights to refuse to engage in good faith negotiations to license and to grant an exclusive license. The specific terms of any such license, however, are left to be determined by the parties to the negotiation.” 
 Demgemäss bedeutet «fair», dass  die Lizenzbedingungen durch sachgerechte bilaterale Verhandlungen zwischen dem Rechteinhaber und dem Wettbewerber, der einen Standard benützen möchte, vereinbart werden sollen, und zwar zu den fairen Marktkonditionen (Angebot und Nachfrage) zur Zeit der Verhandlung.


Auch bei Koppelungsgeschäften (tying, bundling)
 ist FRAND von Bedeutung.
 Bei dieser Geschäftsart knüpft das marktbeherrschende Unternehmen den Abschluss eines Vertrages an zusätzliche Bedingungen; m.a.W. wird der Abschluss eines Geschäfts von Zugeständnissen (gekoppeltes Gut) abhängig gemacht, welche zum Grundgeschäft keinen nachvollziehbaren Bezug haben.
 Ein Lizenzgeber, der verschiedene Lizenzpakete hat, könnte in Versuchung kommen, vernünftige mit unvernünftigen Lizenzen zu koppeln. Beim sog. mixed bundling
 ist der Lizenzgeber bereit, diese einzelnen Lizenzen auch gesondert anzubieten; der Lizenznehmer erhält jedoch einen Lizenzgebührennachlass, wenn er die Lizenzen zusammen erwirbt.


Nicht-diskriminierend (non-discriminatory): Der Begriff nicht-diskriminierend bezieht sich sowohl auf die allgemeinen vertraglichen Lizenzbedingungen (z.B. Dauer der Lizenz) als auch auf die Lizenzgebühren. Die Bezeichnung nicht-diskriminierend suggeriert, dass der Lizenzgeber jeden Lizenznehmer zu gleichen Bedingungen und Konditionen behandeln muss;
 die FRAND-Zusage bedeutet jedoch nicht, dass die Bedingungen in einer Lizenzvereinbarung nicht beispielsweise von der Grösse des Vorhabens (z.B. regionale oder weltweite Vermarktung) oder auch von der Kreditwürdigkeit des Lizenznehmers abhängig gemacht werden können. FRAND bedeutet lediglich, dass die grundlegenden Konditionen in einem Lizenzvertrag gleich sein müssen, weil diese Verpflichtung sicherstellen soll, dass bestehende und neue Wettbewerber einen Markteintritt zu gleichen Konditionen haben (gleich lange Spiesse).
 Die grosse Streifrage bezieht sich auf den Anknüpfungspunkt für die Bestimmung des Lizenzwertes.
 Nachdem eine patentgeschützte Mechanik oder ein geschütztes Computerprogramm in ein standardisiertes Produkt eingebaut ist und damit verbreitet wird, hat das sog. Standardprodukt einen höheren Marktwert als vor dessen Implementierung, als das Produkt noch mit ähnlichen Produkten konkurrieren musste.


γ.
FRAND-Selbstverpflichtung: Form und Inhalt


(i)
Unwiderrufbar- und Schriftlichkeit


Gesetzliche Formvorschriften für eine FRAND-Selbstverpflichtung existieren keine. Grundsätzlich ist aber nur eine Erscheinungsform der FRAND-Selbstverpflichtung denkbar, die rechtlich durchsetzbar ist: Eine unwiderrufliche schriftliche Erklärung gemäss den nationalen Rechtsordnungen. Zusätzlich sollte für die Wirksamkeit einer FRAND-Selbstverpflichtung gewährleistet werden, dass alle Teilnehmenden einer Normenorganisation sicherstellen müssen, dass auch Unternehmen, an die sie ihre Rechte des geistigen Eigentums (einschliesslich des Rechts zur Lizenzerteilung) übertragen, an diese Verpflichtung gebunden sind.
 Damit würde eine rechtlich verbindliche Grundlage geschaffen, die auch vor einem Gericht durchsetzbar wäre.

(ii)
Minimalstandard


Für die Abgrenzung einer FRAND-Selbstverpflichtung gegenüber anderen Formen von Selbstverpflichtungen ist darauf abzustellen, welche Präzisierung die Selbstverpflichtung zum allgemeinen und unbestimmten Rechtsbegriff FRAND beinhaltet. Es ist im Sinne eines Minimalstandards zu fordern, dass (i) inhaltliche und substanzielle Konkretisierungen für das betreffende Unternehmen ausgesprochen werden, (ii) gezielt auf die einzelnen Begriffe
 „fair- and reasonableness“ und „non-discriminatory“ eingegangen wird
 und (iii) eine klare Bezeichnung als FRAND-Selbstverpflichtung verwendet wird. Nur wenn alle drei Kriterien erfüllt sind, kann tatsächlich von einer FRAND-Selbstverpflichtung ausgegangen werden.


(iii)
Der VITA-Ansatz


Um ein patent-hold-up verhindern zu können, und weil die RAND-Verpflichtung (USA) zu ungenügenden Ergebnissen führte, entwickelte VITA
 eine neue IPR-Policy.
 Die Antitrust Division des Departments of Justice nahm mit Schreiben vom 30. Oktober 2006
 zu folgender Anfrage von VITA Stellung: “You have requested a statement of the Department's antitrust enforcement intentions with respect to a proposed patent policy designed to ensure that participants in the VSO standard-setting process disclose patents that are essential to implement a new standard and declare the most restrictive licensing terms that will be required to license any such patents.”
 


Die Antitrust Division des Departments of Justice begrüsste die neue Policy. Die vorgeschlagene Patent-Politik sei ein Versuch, den Wettbewerb zu gewährleisten und unbillige Lizenzpraktiken (patent-hold-up), die den Erfolg von zukünftigen Standards bedrohen und zu Streitigkeiten über die Lizenzbedingungen führen können, welche wiederum die Annahme und Umsetzung des Standards verzögern, zu vermieden.


Die Policy von VITA hat Auswirkungen in zwei Bereichen. Der erste ist der Wechsel von einem freiwilligen zu einem verpflichtenden System der Offenlegung wesentlicher Patente und Patentanmeldungen. Der zweite Bereich betrifft die konkrete FRAND-Verpflichtung, nämlich die Offenlegung der zukünftigen maximalen Lizenzgebühr und die Offenlegung der restriktivsten Lizenzbedingungen für Technologien von wesentlicher Bedeutung für den Standard. 


M.E. ist dieser Konkretisierung von FRAND zu folgen. Zum oberwähnten Minimalstandard kommen somit folgende Elemente hinzu: Erstens die Offenlegung der zukünftigen maximalen Lizenzgebühr und zweitens die Offenlegung der restriktivsten Bedingungen.

6. Schematischer Überblick


Die folgende Grafik zeigt sowohl die verschiedenen Parteien, welche im Lizenzierungsprozess involviert sind als auch die Vorteile einer FRAND-Vereinbarung gegenüber unkoordinierten Normungsprozessen und individuellen Durchsetzungsstrategien.
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7.
Anwendungsfälle

Die Fallpraxis der Kommission sowie der Gemeinschaftsgerichte legen nahe, dass Immaterialgüterrechte in der Zukunft vermehrt Gegenstand von Gerichtsverfahren sein werden. In einer Reihe von jüngeren Fällen hat die Kommission nicht gezögert, neue Arten des Missbrauchs nach Art. 102 AEUV anzuerkennen.
 Die Fallpraxis der nationalen Gerichte zeigt jedoch, wie verschieden die rechtlichen Ansätze sind, wenn es zu einer Verletzung eines essentiellen Patents kommt.


a.
Deutschland

Das Unternehmen Philips ist Inhaberin eines für die Herstellung von optischen Datenträgern wichtigen Patents. Dabei handelt es sich um ein Grundlagenpatent, das jeder Hersteller handelsüblicher CDRW benutzen muss und welches Philips folglich eine marktbeherrschende Stellung verschafft. Philips hat zahlreichen Unternehmen eine Lizenz an dem Patent, auf der Basis eines Standard-Lizenzvertrags, erteilt. Die Beklagten hatten jedoch ohne Lizenz CDRW hergestellt und vertrieben; sie machten dabei geltend, die von Philips geforderten Lizenzgebühren seien überhöht und ausserdem diskriminierend, weil andere Unternehmen günstigere Konditionen erhalten hätten; Philips missbrauche auf diese Weise seine marktbeherrschende Stellung.
 


Der BGH entschied, dass wer ohne Lizenz nach einem patentierten Industriestandard produziere, sich gegenüber der Klage des Patentinhabers mit dem «kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand» verteidigen könne. Konkret bedeutet dies, dass der Nutzer des Patents geltend zu machen vermag, der Patentinhaber missbrauche mit seiner Weigerung des Patentgebrauchs eine marktbeherrschende Stellung. Der Nutzer muss aber gemäss BGH darlegen, dass er sich erfolglos um eine Lizenz zu angemessenen Bedingungen bemüht und der Rechteinhaber durch die Lizenzverweigerung gegen das kartellrechtliche Verbot verstossen habe, andere Unternehmen zu diskriminieren oder ohne sachlichen Grund zu behindern. Der Nutzer darf das Patent allerdings nur dann im Vorgriff auf den rechtswidrig verweigerten Lizenzvertrag benutzen, wenn er auch die sich aus dem angestrebten Vertrag ergebenden Verpflichtungen erfüllt, insb. die angemessene Lizenzgebühr an den Patentinhaber bezahlt oder aber die Zahlung zumindest sicherstellt bzw. hinterlegt.


b.
Holland

Der Entscheid des holländischen Gerichts betraf die Frage, ob eine einstweilige Verfügung
 wegen einer Patentverletzung ausgesprochen werden sollte, wobei der Rechteinhaber gegenüber der SSO ein FRAND-Commitment eingegangen ist.
 


Koninklijke Philips Electronics NV (nachfolgend Philips) ist Eigentümerin von wesentlichen Patenten für CD-R und DVD+R. SK Kassetten GmbH & Co. KG. (nachfolgend SK) verkaufte CD-R und DVD+R ohne Lizenz. Wegen dieser Patentverletzung beantragte Philips beim Bezirksgericht The Hague eine einstweilige Verfügung gegen SK. Das Gericht kam zum Ergebnis, dass der Verkauf der Disketten von SK die Patentrechte von Philips verletzte. SK machte geltend, dass zum Schutz von Philips keine einstweilige Verfügung erlassen werden sollte, weil Philips sich gegenüber der SSO verpflichtete, zu FRAND-Bedingungen zu lizenzieren. M.a.W. war SK der Auffassung, dass keine Patentverletzung vorlag, weil SK aufgrund der FRAND-Verpflichtung zwischen Philips und der SSO produzierte und verkaufte. 


Das Bezirksgericht verdeutlichte, dass die FRAND-Verpflichtung nicht von sich aus eine Lizenz zu kreieren oder gestalten vermag. Würde ein FRAND-Commitment zwischen dem Rechteinhaber und der SSO alleine eine Lizenz generieren, würde dies zu einer wirtschaftlichen/kommerziellen Unsicherheit führen (Auslegungsbedürftigkeit von FRAND/unbestimmter Rechtsbegriff).
 


Nach Auffassung des Gerichts wären Philips Patentrechte nur dann rechtlich nicht durchsetzbar, wenn bereits ein Lizenznehmer vorhanden gewesen wäre und zwar entweder auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen Philips und SK oder aber durch eine Zwangslizenz, welche – nota bene – vom Gericht hätte angeordnet werden müssen.



SK hätte m.a.W. rechtliche Schritte einleiten können, falls Philips eine Lizenzierung zu FRAND-Bedingungen verweigert hätte. Konkret hätte SK beim Gericht eine provisorische Lizenzerteilung beantragen können, falls die Lizenz für das Unternehmen dringend wäre und Philips eine Lizenz innerhalb einer nützlichen Frist zu vernünftigen Bedingungen verweigert hätte.
 Nicht möglich sei dagegen ein Vorgriff
 gestützt auf die FRAND-Verpflichtung zwischen Philips und der SSO. Das Gericht bemerkte ferner, dass das Urteil zu Gunsten von Philips, sein Patentrecht durchzusetzen, nicht in Widerspruch zu seiner Pflicht stehe, SK später ggf. für die Verluste zu entschädigen (z.B. wenn sich im Nachhinein ergeben sollte, dass unter der FRAND-Verpflichtung ein finanziell besseres Ergebnis für SK Kassetten möglich gewesen wäre). Das holländische Bezirksgericht hielt in Abgrenzung zum deutschen Urteil Orange-Book-Standard
 fest, dass es den Argumenten des BGH nicht folge (kein FRAND-Defense).
 Auch wenn die Kriterien des BGH angewendet worden wären, hätte das für SK nicht zum Vorteil gereicht, weil SK keine angemessenen Gebühren hinterlegte.


Die unterschiedlichen nationalen Ansätze in Sachen Patentschutz vermögen m.E. ein Forum Shopping zu begünstigen. Der Orange-Book-Standard Entscheid (Deutschland) begünstigt die möglichen Lizenznehmer; der Philips/SK-Entscheid (Holland) berücksichtigt dagegen vermehrt die Interessen der Rechteinhaber.

c.
Europäische Union

α.
Qualcomm


Die Kommission hat am 1. Oktober 2007 beschlossen, gegen den amerikanischen Chiphersteller Qualcomm ein förmliches Kartellverfahren einzuleiten, weil möglicherweise ein Verstoss gegen Art. 82 EGV (missbräuchliche Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung) vorliege (neu Art. 102 AEUV).
 Qualcomm ist Inhaberin der geistigen Eigentumsrechte an den CDMA- und WCDMA-Mobilfunkstandards
. Der WCDMA-Standard ist Teil des 3G-Standards für die europäische Mobilfunktechnologie (besser bekannt als «UMTS»).
 Das Verfahren wurde durch Beschwerden anderer Chiphersteller durch die Kommission veranlasst. Die Unternehmen behaupteten, Qualcomm halte sich bei der Lizenzvergabe nicht an den FRAND-Grundsatz und verstosse damit ggf. gegen die EU-Wettbewerbsvorschriften.
 Der angebliche Verstoss betraf m.a.W. Qualcomms Lizenzbedingungen für seine WCDMA-Patente.


Am 24. November 2009 erklärte die Kommission, dass sie das Verfahren gegen Qualcomm einstelle. „All complainants have now withdrawn or indicated their intention to withdraw their complaints, and the Commission has therefore to decide where best to focus its resources and priorities. In view of this, the Commission does not consider it appropriate to invest further resources in this case.“
 Wie sich nachfolgend noch zeigen wird,
 ist die Anwendung der FRAND-Bedingungen schwierig. Ggf. hätte alternativ auf diskriminierungsfreie Lizenzierung geklagt werden müssen; damit wäre der Rechteinhaber verpflichtet, gleiche Sachverhalte gleich zu behandeln bzw. in der willkürlichen Vergabe von Lizenzen zu unterschiedlichen Konditionen beschränkt.


β.
Rambus


Im August 2007 bestätigte die Kommission, dass sie eine Mitteilung mit den Beschwerdepunkten an Rambus geschickt habe. Dies aufgrund der vorläufigen Feststellung, Rambus habe gegen Artikel 82 EGV (neu Art. 102 AEUV) verstossen, indem das Unternehmen unangemessen hohe Lizenzgebühren für die Nutzung bestimmter Patente für Computer-Speicherchips verlangt habe.


„The SO outlines the Commission’s preliminary view that Rambus engaged in intentional deceptive conduct in the context of the standard-setting process, for example by not disclosing the existence of the patents which it later claimed were relevant to the adopted standard. This type of behaviour is known as a «patent ambush». Against this background, the Commission provisionally considers that Rambus breached the EC Treaty's rules on abuse of a dominant market position (Article 82) by subsequently claiming unreasonable royalties for the use of those relevant patents. The Commission's preliminary view is that without its «patent ambush», Rambus would not have been able to charge the royalty rates it currently does.”


Daraufhin erfolgten von Rambus rechtsverbindliche Zusagen an die Kommission, in denen sich das Unternehmen dazu verpflichtete, bei den Lizenzgebühren für die entsprechenden Speicherchips (DRAM-Chips) eine Obergrenze einzuhalten. Des Weiteren verzichtete Rambus darauf, Lizenzgebühren für die Technik aus den 1990er Jahren zu erheben. Im Gegenzug wurde Rambus keine Busse auferlegt. Die Bedenken der Kommission konnten damit ausgeräumt werden und die Verpflichtungen waren dazu geeignet, keine wettbewerbsbeschränkenden Auswirkungen zu zeitigen.


γ.
IPCom

IPCom
 hatte von Bosch mehrere Patente übernommen, welche die Grundlage für verschiedene Normen des Europäischen Instituts für Telekommunikationsnormen (ETSI) und für die UMTS-Technik bilden. Bosch war die FRAND-Verpflichtung eingegangen, als die betreffenden Normen entwickelt wurden (die Robert Bosch GmbH war als Mitglied des ETSI an der Entwicklung von Mobilfunk- und UMTS-(WCDMA-) Normen beteiligt). Im Patenstreit IPCom/Nokia ging es um diese von IPCom übernommen Patente.
 2006 wollte Nokia gerichtlich erzwingen, dass Robert Bosch Lizenzen, welche mittlerweile an IPCom verkauft wurden, zu FRAND Bedingungen an Nokia weitergegeben werden. Nokia warf IPCom eine Verletzung von Art. 102 AEUV vor.


Nokia hatte derweil die Patente von IPCom weiterhin verwendet. Das Landgericht Mannheim entschied, dass Nokia die Schutzrechte der deutschen Firma IPCom verletzt habe
. Das Unternehmen besitzt ein Bündel von Patenten, hauptsächlich aus alten Beständen von Bosch. Damit erzielt IPCom Lizenzeinnahmen und hat weder ein Mobilfunkgeschäft noch eine eigene Entwicklung; es ist lediglich auf die Verwertung von Schutzrechten ausgerichtet und daran interessiert, dass Lizenznehmer die Gebühren bezahlen.



Im Urteil wurde auf den Entscheid des Bundesgerichtshofes im Fall Orange-Book-Standard verwiesen und die darin gemachten Ausführungen bestätigt.
 Der Entscheid legt Unternehmen die korrekte Vorgehensweise bei Lizenzierungs- und Patentstreitigkeiten vor: 


„a) Der aus einem Patent in Anspruch genommene Beklagte kann gegenüber dem Unterlassungsbegehren des klagenden Patentinhabers einwenden, dieser missbrauche eine marktbeherrschende Stellung, wenn er sich weigere, mit dem Beklagten einen Patentlizenzvertrag zu nicht diskriminierenden und nicht behindernden Bedingungen abzuschliessen. 


b) Missbräuchlich handelt der Patentinhaber jedoch nur, wenn der Beklagte ihm ein unbedingtes Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrages gemacht hat, an das er sich gebunden hält und das der Patentinhaber nicht ablehnen darf, ohne gegen das Diskriminierungs- oder das Behinderungsverbot zu verstossen, und wenn der Beklagte, solange er den Gegenstand des Patents bereits benutzt, diejenigen Verpflichtungen einhält, die der abzuschliessende Lizenzvertrag an die Benutzung des lizenzierten Gegenstandes knüpft. 


c) Hält der Beklagte die Lizenzforderung des Patentinhabers für missbräuchlich überhöht oder weigert sich der Patentinhaber, die Lizenzgebühr zu beziffern, genügt dem Erfordernis eines unbedingten Angebots ein Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrages, bei dem der Lizenzgeber die Höhe der Lizenzgebühr nach billigem Ermessen bestimmt.“


Die Europäische Kommission hat die öffentlich erklärte Bereitschaft von IPCom begrüsst, für von der Bosch-GmbH erworbene Telekommunikations-Patente deren frühere Zusage zu übernehmen, unwiderrufliche Lizenzen nach dem FRAND-Grundsatz zu vergeben.
  Vorausgegangen waren Gespräche zwischen IPCom und der Kommission. Die Kommission bewertete die Erklärung von IPCom positiv und erklärte, dass, wenn standardessentielle Patente den Besitzer wechseln, auch einschlägige FRAND-Verpflichtungen auf den neuen Eigentümer übergehen sollten.
 „Der uneingeschränkte Zugang Dritter zur grundlegenden, eigentumsrechtlich geschützten Technologie zu FRAND-Bedingungen wahrt die wettbewerbsfördernde wirtschaftliche Wirkung der Normierungstätigkeit. Diese Wirkung könnte wegfallen, wenn infolge eines Übergangs standardessentieller Patente auf einen anderen Eigentümer die FRAND-Verpflichtung nicht länger gälte.“


d.
USA

α.
Rambus


Im Fall Rambus geht es um den Vorwurf eines sog. Patenthinterhalts (patent ambush).
 Die Federal Trade Commission (FTC) war der Auffassung, dass Rambus durch täuschendes Verhalten die betroffenen Märkte durch Verstoss gegen Section 2 des Sherman Acts monopolisiert habe.


„Rambus withheld information that would have been highly material to the standard-setting process within JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council).  JEDEC expressly sought information about patents to enable its members to make informed decisions about which technologies to adopt, and JEDEC members viewed early knowledge of potential patent consequences as vital for avoiding patent hold-up. Rambus understood that knowledge of its evolving patent position would be material to JEDEC’s choices, and avoided disclosure for that very reason.”
 

Der U.S. Court of Appeals schützte die Entscheidung der FTC nicht.
 In Casu
 hat das Appellationsgericht des Bezirks Columbia entschieden, dass bei der Entstehung von Marktmacht, resultierend durch einen regulatorischen Entscheid (in casu durch Erteilung eines Patents), das Kartellrecht nicht den Preis zu beschränken vermag, den ein Monopolinhaber verlange.
 Im Fall Rambus kommt jedoch eine Besonderheit hinzu: Nach den Feststellungen der Federal Trade Commission (FTC) hat Rambus den Bestand wesentlicher Schutzrechte im Standardisierungsverfahren absichtlich verschwiegen, um nachher seine Patente mit hohen Gebühren durchzusetzen.


„Rambus involved alleged misrepresentations made in the course of a private SSO’s deliberations. The FTC claimed that Rambus had withheld material information about patent rights that Rambus held over the relevant technology. The FTC alleged that if the SSO had known about Rambus’s patents, either it would have adopted a different standard, or it would have demanded some form of fair and non-discriminatory licensing terms on Rambus’s patents. The D.C. Circuit found the second allegation legally inadequate, concluding that merely exercising market power by charging higher prices does not violate the antitrust laws if the market power itself arose from a valid government grant.”


Das Appellationsgericht entschied ferner, dass es der FTC nicht gelungen sei, rechtsgenüglich zu begründen, dass Rambus tatsächlich gegen das Monopolisierungsverbot des Section 2 Sherman Act verstossen habe. Das Gericht beanstandete u.a. die Untersuchungen der FTC, welche darlegten, was hypothetischer Weise passiert wäre, wenn Rambus seine Patente offengelegt hätte.
 Die FTC unterschied zwei Möglichkeiten, falls sich Rambus an den Offenlegungsgrundsatz der JEDEC gehalten hätte: Entweder wären die Technologien von Rambus für den DRAM Standard ausgeschlossen worden oder sie wären unter einer FRAND-Verpflichtung (ex ante Basis) aufgenommen worden. Die FTC unterschied aber nicht, welche dieser Möglichkeiten wahrscheinlicher gewesen wäre.
 Dies wurde der FTC vor dem Appellationsgericht zum Verhängnis.


„Here, the Commission expressly left open the likelihood that JEDEC
 would have standardized Rambus’s technologies even if Rambus had disclosed its intellectual property. Under this hypothesis, JEDEC lost only an opportunity to secure a RAND commitment from Rambus. But loss of such a commitment is not a harm to competition from alternative technologies in the relevant markets (…). Indeed, had JEDEC limited Rambus to reasonable royalties and required it to provide licenses on a nondiscriminatory basis, we would expect less competition from alternative technologies, not more; high prices and constrained output tend to attract competitors, not to repel them.“


Das Urteil des U.S. Court of Appeals wurde rechtskräftig, weil der U.S. Supreme Court  nicht auf die Beschwerde der FTC eingetreten ist.



Die Europäische Kommission kam, wie oben erwähnt,
 mit ihrer Entscheidung vom 9. Dezember 2009 einen Schritt weiter, indem sie die Zusagen von Rambus für rechtsverbindlich erklärte.
 Das Unternehmen hatte sich unter anderem verpflichtet, bei der Erhebung von Lizenzgebühren für bestimmte Patente auf DRAM-Chips (Dynamic Random Access Memory)
 Obergrenzen einzuhalten
.
 In ihrer Entscheidung erklärte die Kommission dann, dass die Verpflichtungen geeignet seien, die wettbewerbsrechtlichen Bedenken auszuräumen.


β.
N-Data

Die National Semiconductor Corporation, ein Mitglied des Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
, war Besitzerin einer Lizenz für eine Technologie zum Zweck der Herstellung und Verwendung von Produkten zur Umsetzung eines neuen Standards für Fast Ethernet-Technologie. Der Lizenzpreis für eine einmalige Verwendung wurde nominal festgelegt. Die National Semiconductor Corporation trat zu einem späteren Zeitpunkt die entsprechenden Patente einem Dritten ab, der die Patente wiederum an N-Data abtrat. N-Data verlangte daraufhin eine höhere Gebühr für die Verwendung der Patene und drohte mit einem Verfahren, falls sich ein Benutzer weigere, die erhöhten Lizenzgebühren zu bezahlen.



Die FTC leitete daraufhin ein Verfahren
 ein und entschied, dass ein Lizenzversprechen des ursprünglichen Patentinhabers auch dann noch Bestand hat, wenn das Patent auf einen anderen Eigentümer übergegangen ist.
 Insbesondere dann, wenn der spätere Besitzer eine Schüsselstellung im Markt ausnutzt, indem er die Lizenzkosten für das fragliche Patent erheblich anhebt. Nach dem Schlichtungsurteil der FTC wird N-Data verpflichtet, die Lizenzen zum ursprünglichen Originalpreis anzubieten. Erst nachdem der Lizenznehmer 120 Tage lang das Angebot von N-Data nicht annimmt und auch auf Mahnungen nicht reagiert, kann der Preis erhöht werden.


Anzumerken bleibt, dass die FTC die Praktiken von N-Data äusserst scharf kritisiert hat:


„The impact of Respondent’s alleged actions, if not stopped, could be enormously harmful to standard-setting. Standard-setting organization participants have long worried about the impact of firms failing to disclose their intellectual property until after industry lock-in. Many standard-setting organizations have begun to develop policies to deal with that problem. But if N-Data’s conduct became the accepted way of doing business, even the most diligent standard-setting organizations would not be able to rely on the good faith assurances of respected companies. The possibility exists that those companies would exit the business, and that their patent portfolios would make their way to others who are less interested in honoring commitments than in exploiting industry lock-in. The Congress created the Commission precisely to challenge just this sort of conduct. 


To prohibit such unacceptable behaviour, the Commission today accepts a proposed consent agreement premised on a Complaint that identifies two separate violations. First, we find that N-Data’s alleged conduct is an unfair method of competition. Second, we find that this conduct is also an unfair act or practice.”


Der N-Data-Fall zeigt, dass FRAND auch eine Aussenwirkung zukommt, denn N-Data ist selbst kein Mitglied einer Standardisierungsorganisation (sog. Non-SSO participant)
.
 „Acknowledging that N-Data’s actions were not a violation of the Sherman Act because N-Data had not made any commitment itself, N-Data’s conduct still threatened to raise prices for an entire industry and to ,subvert’ the IEEE standard setting process in a way that endangered the viability of standard setting generally.“


γ.
Dell

Der Dell-Fall markiert einen der ersten Entscheide der FTC, beim dem die weitreichenden Befugnisse der FTC in Bezug auf eine SSO zur Anwendung kamen. Dell hatte gegenüber der Video Electronics Standards Association (VESA) erklärt, keine Patentrechte für gewisse Computer-Einheiten zu besitzen oder zu konstruieren.
 Nachdem die VESA die Verabschiedung dieses Standards vorgenommen hatte, versuchte Dell ein bereits bestehendes eigenes Patent durchzusetzen, dass zwar nicht dem Design-Computer Patent entsprach, aber ein Schlüsselpatent zu dessen Gebrauch darstellte. Für die FTC stellte dieses Verhalten ein Verstoss gegen Treu und Glauben dar, welches zu wettbewerbschädigenden Auswirkungen führen konnte
: 


„In this case – where there is evidence that the association would have implemented a different non-proprietary design had it been informed of the patent conflict during the certification process, and where Dell failed to act in good faith to identify and disclose patent conflicts – enforcement action is appropriate to prevent harm to competition and consumers.”


Dell und FTC konnten sich in Folge auf einen Vergleich einigen. Dell machte zwar keine Schuldeingeständnisse und wurde nicht wegen eines wettbewerbsbeschränkenden Verhaltens verurteilt, musste aber auf eine weitere Durchsetzung des Patents verzichten
:

„Dell Computer Corporation has entered into a consent agreement with the Federal Trade Commission. Pursuant to this consent agreement, the Commission issued an order on [Date] that prohibits Dell from enforcing its United States patent number 5,036,481 against any company for such company's use of the Video Electronics Standards Association's VL-bus standard.”


II.
Problemstellungen

1.
Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht

a.
Spannungsverhältnis


Immaterialgüterrechte (geistiges Eigentum) sind gesetzliche Ausschliesslichkeitsrechte. Sie entfalten gegenüber jedermann Wirkung.
 Zum Immaterialgüterrecht gehören das Marken- und Patentrecht, der Designschutz und das Urheberrecht. Für erfolgreiche Innovationen sind Ideen und Anreize erforderlich, damit in kostenintensive Grundlagenforschung und auch in ein Risiko investiert wird.
 Ein Innovationsanreiz besteht u.a. in der Lizenzgebühr. Mit dem Innehaben dieser gesetzlich eingeräumten Exklusivitätsposition ist indessen auch das Risiko des Missbrauchs verbunden, weshalb sich die Frage nach den Schranken der Immaterialgüterrechte stellt.
 Einen Ausgleich vermag, wie nachfolgend aufgezeigt wird, u.a. das Kartellrecht zu schaffen.


Das Kartellgesetz (AEUV
/KG
), das die Quantität des Wettbewerbs sichert, kennt drei Grundtatbestände von Wettbewerbsbeschränkungen: (i) die Wettbewerbsabreden; (ii) den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung und (iii) das Entstehen einer marktbeherrschenden Stellung durch Unternehmenszusammenschluss.
 Im Gegensatz dazu schaffen Immaterialgüterrechte als gesetzliche Ausschliesslichkeitsrechte rechtliche Alleinherrschaften mit Bezug auf das betreffende Schutzrecht;
 diese sind deshalb vom Anwendungsbereich des KG ausgenommen, weil die gewährte Ausschliesslichkeit zur Innovation
 anregt und somit wettbewerbsfördernde Wirkung hat.
 So fallen bspw. nach Art. 3 Abs. 2 Satz 1 KG Wettbewerbswirkungen, die sich ausschliesslich aus der Gesetzgebung über das geistige Eigentum ergeben, nicht unter das KG.


Folgt man dem rein kartellrechtlichen Ansatz, so sollen bei der Beurteilung von Wettbewerbsbeschränkungen in Lizenzvereinbarungen die immaterialgüterrechtlichen Wertungen grundsätzlich keine Berücksichtigung finden.
 Dabei würde aber übersehen, dass der Grundsatz der Einheit der Rechtsordnung gebietet, alle Normen einer Rechtsordnung so aufeinander abzustimmen, dass „logische Widerspruchslosigkeit, sachliche Vereinbarkeit und Übereinstimmung der Wertungen“
 erreicht wird.
 Eine strikte Unterordnung eines Rechtsgebietes unter das andere ist unter diesem Gesichtspunkt nicht vertretbar. Damit sind immaterialgüterrechtliche Wertungen auch bei einer kartellrechtlichen Analyse grundsätzlich zu berücksichtigen.
 Im Falle eines Konflikts zwischen Urheber- und Wettbewerbsrecht (Kartellrecht), ist eine Lösung zu suchen, in der urheberrechtliche Rechtshandlungen nicht von der kartellrechtlichen Kontrolle aus- oder abgegrenzt, sondern nach kartellrechtlichen Regeln, jedoch sachgerecht unter Berücksichtigung der Besonderheiten und ökonomischen Realitäten des Urheberrechts, beurteilt werden
.


b.
Essential-Facilities-Doctrine


Die Essential-Facilities-Doctrine (Doktrin der wesentlichen Einrichtungen) hat ihre Wurzeln im US-amerikanischen Antitrust-Recht.
 Die ersten Konturen der Essential-Facilities-Doctrine geht auf das Jahr 1912 zurück, als die legendäre Entscheidung des U.S. Supreme Court im «Terminal Railroad» Fall
 ergangen ist.
 Im Fall MCI Communications Corp.
 hat später die US-Rechtsprechung eine Konkretisierung vorgenommen und folgende Voraussetzungen für den Zugang zu einer Einrichtung formuliert: 


(i) 
Die Kontrolle einer wesentlichen Einrichtung durch ein marktmächtiges Unternehmen; 


(ii) 
die Unmöglichkeit der Duplizierung der Einrichtung durch Wettbewerber in praktikabler und vernünftiger Art und Weise; 


(iii) 
die Weigerung des marktmächtigen Unternehmens, die Benutzung der Einrichtung durch Wettbewerber zu gestatten; 


 (iv) 
die Zumutbarkeit einer solchen Benutzung.


Die Essential-Facilities-Doctrine fand ihren Weg auch ins europäische
 und schweizerische
 Wettbewerbsrecht.
 Das Missbrauchsverbot nach Art. 102 AEUV begründet eine Beschränkung
 von Immaterialgüterrechten, etwa durch den Anspruch eines Wettbewerbers auf eine Zwangslizenz an einem urheberrechtlich geschützten Standard, nicht schon dann, wenn der Wettbewerber auf Zugang angewiesen ist, sondern gemäss EuGH (Fall IMS Health)
 muss die Verweigerung des Zugangs bzw. der Lizenzvergabe das Auftreten eines neuen Erzeugnisses verhindern und folglich eine Innovationsblockade begründen.


Eine Essential-Facility-Situation liegt vor, wenn keine ökonomisch zumutbaren Substitutionsgüter vorhanden sind (z.B. Eisenbahninfrastrukturen) und folglich der Inhaber einer essentiellen Infrastruktur marktmächtig ist. Ähnlich ist die Situation bei den Immaterialgüterrechten. „The intellectual property is very much like an essential facility in this sense.”
 Beide, die Essential-Facility
 wie auch das Immaterialgüterrecht, basieren auf dem Faktum, dass es keine ökonomisch sinnvolle, nahe Ausweichmöglichkeit gibt.
 Die Essential-Facilities-Doctrine stellt ein Instrument dar, um der sog. Bottleneck-Situation (Flaschenhals) entgegenzutreten.


2.
Standardisierung und Wettbewerbsrecht

FRAND stellt ein Vergaberahmen
 im Standardisierungsprozess dar, um zu verhindern, dass in Verbindung mit Marktmacht kartellrechtswidrige Verhaltensweisen
 stattfinden.
 Insofern ist der Sinn und Zweck von FRAND klar.


Wie oben dargelegt,
 vermag Standardisierung zu einer Zunahme der Markmacht zu führen. In der Folge lassen sich für die essentiellen Patente sehr hohe Lizenzgebühren verlangen (sog. «hold up problem»).
 Für Geradin/Rato stellt das «hold up problem» keine Schwierigkeit dar. In der Praxis werde die Lizenzgebühr nämlich hauptsächlich vor dem Standardisierungsverfahren verhandelt;
 ferner seien die Lizenzgeber oftmals an Lizenzen anderer Patentinhaber interessiert (sog. cross-licencing), was eine Zurückhaltung von hohen Gebühren gebiete.
 Für die Praxis relevant ist dabei aber die Frage, ob die Parteien vor dem Standardisierungsverfahren verbindlich über die Höhe der Lizenzgebühr verhandelt haben. Das cross-licencing kann zudem nur für den bereits etablierten Marktplayer ein berechtigtes Argument sein, denn dass ein Wettbewerber, der neu in den Markt eintreten will, Gegenpatente anzubieten hat, erscheint doch eher unwahrscheinlich.
 In diesem Zusammenhang ist auch das «royalty stacking» relevant. Royalty stacking liegt vor, wenn die verschiedenen Patentgeber für ein bestimmtes Produkt einzeln eine Patentgebühr verrechnen und somit die Gebühr für das ganze Produkt stärker ansteigt, als wenn das Gesamtprodukt von einem einzigen Hersteller auf den Markt gebracht worden wäre.
 Auch diesbezüglich könnte mit dem Hinweis auf das Interesse am cross-licensing argumentiert werden.
 Dieser Ansatz greift jedoch gerade dann zu kurz, wenn Produzenten frisch in den Markt eintreten wollen, aber keine «Gegenpatente» offerieren können.



In der Literatur
 lassen sich vornehmlich zwei Ansätze zur FRAND-Interpretation ausmachen, der «Swanson-Baumol-Ansatz»
 und der «Shapley value-Ansatz»
. Nach dem Swanson-Baumol-Ansatz
 ist von der Lizenzgebühr auszugehen, die der Lizenzgeber vor der Implementierung in einem verbreiteten Standard berechnet hätte; diese repräsentiere einen fairen Preis für die Lizenz, welche unabhängig vom Wert der Lizenz nach der Implementierung (verbreiteter Standard) ist. Offensichtlich wäre der Wert einer Lizenz, nachdem ein Patent, ggf. im Verbund mit anderen, in einen Standard eingebaut ist, oftmals um ein Vielfaches höher als zuvor.
 In diesem Sinne fordert auch Chappatte
, dass die Lizenzgebühr nach dem Einbringen der Technologie in einen Standard nicht höher sein dürfe, als der Rechteinhaber vorher, unter Konkurrenz, erhalten hätte (sog. ex ante-Ansatz). Bezüglich des Begriffs vernünftig hält der Swanson-Baumol-Ansatz
 ferner fest, dass ein Teilnehmer einer Standardisierungsgruppe, der vertikal mit anderen Lizenznehmer konkurriert, seine Lizenzen nach denselben Bedingungen zu vergeben habe, wie dieser für sich selbst. Oder einfacher ausgedrückt, der Teilnehmer einer Standardisierungsgruppe sollte nur Lizenzgebühren verlangen, „what it implicitly charges itself for use of the intellectual property”
.

Nach dem Shapley value-Ansatz
 ist jeweils vom Beitrag eines jeden Gebers einzeln (cooperative game situation)
 im Hinblick auf das Endprodukt auszugehen. Wenn jemand eine Erfindung zu einer Technologie beifügt, welche drei Viertel des Endproduktes ausmacht, und bspw. zwei Brüder steuern eine weitere Erfindung dazu, welche einen Viertel des Endprodukts ausmachen, so stünden dem ersten drei Viertel und den Brüdern gemeinsam ein Viertel der Vergütung zu.


3.
Konkrete FRAND-Verpflichtung?

Zu prüfen ist hinsichtlich des FRAND-Prinzips jeweils, wozu sich die Teilnehmer an einem Standardisierungsverfahren konkret verpflichten.
 Daraus resultiert letztlich die rechtliche Durchsetzung.
 


a.
Beispiel


Nach Ziff. 6 ETSI-Leitlinie
 wird der Lizenzgeber, der sein Produkt in die Gemeinschaft der Standardhersteller einbringt, gefragt, ob er die FRAND-Verpflichtung übernimmt.


„When an ESSENTIAL IPR relating to a particular STANDARD or TECHNICAL SPECIFICATION is brought to the attention of ETSI, the Director-General of ETSI shall immediately request the owner to give within three months an irrevocable undertaking in writing that it is prepared to grant irrevocable licences on fair, reasonable and non-discriminatory terms […].”


Verpflichtet sich der Lizenzgeber nicht zu FRAND, heisst dies nicht automatisch, dass er vom Standardisierungsverfahren ausgeschlossen wäre.
 Wenn die Hauptversammlung
 zum Ergebnis gelangt, dass keine alternativen Technologien bestehen, so wird der Generaldirektor den Lizenzgeber ersuchen, seine FRAND-Verneinung zu überdenken.
 Fraglich ist, ob sich eine konkrete Verpflichtung zum FRAND-Prinzip aus den Reglementen der Standardisierungsorganisationen ableiten lässt. Die entsprechenden Klauseln sind oftmals nebulös formuliert; auch was konkret fair und vernünftig bedeuten soll, wird nicht geklärt.  Würden die Standardisierungsorganisationen so weit gehen, ihre Statuten rechtlich verbindlicher und konkreter (fair und vernünftig) auszugestalten, wären zunächst wohl weniger Hersteller bereit, sich einer Standardisierungsorganisationen anzuschliessen.


b.
Rechtsnatur


Hervorzuheben ist, dass der FRAND-Grundsatz nur dann gilt, wenn zwischen einem Patentgeber und einer Standardisierungsorganisation  Konsens herrscht.
 In der Regel verlangen die Standardisierungsorganisationen hinsichtlich der Lizenzierung zu FRAND-Bedingungen Schriftlichkeit.
 Es könnte jedoch auch argumentiert werden, dass, wenn eine Standardisierungsorganisation in ihren Statuten eine FRAND-Verpflichtung enthält, sich der Patentgeber zu seinem eigenen Verhalten in Widerspruch setzen würde, wenn er am Ende eines Standardisierungsprozesses den Standpunkt vertritt, er habe dem FRAND-Grundsatz nie ausdrücklich zugestimmt.


Die Kommission weist in ihren Leitlinien hinsichtlich der Gewährleistung eines tatsächlichen Zugangs zu einer Norm darauf hin, dass das Konzept für Rechte des geistigen Eigentums das folgende vorzusehen hätte: Die Beteiligten müssen, wenn ihre Rechte des geistigen Eigentums Bestandteil der Norm werden sollen, eine unwiderrufliche schriftliche Verpflichtung abgeben, Dritte zu fairen, zumutbaren und diskriminierungsfreien Bedingungen Lizenzen für diese Rechte zu erteilen (FRAND-Selbstverpflichtung).
 Eine solche Selbstverpflichtung sollte vor Annahme der Norm abgegeben werden.
 „Gleichzeitig sollte das Konzept für Rechte des geistigen Eigentums den Inhabern der entsprechenden Rechte ermöglichen, gewisse Technologien von dem Normungsprozess und damit von der Lizenzangebotspflicht auszuschliessen, vorausgesetzt, dieser Ausschluss erfolgt zu einem frühen Zeitpunkt der Normentwicklung.“
 Damit soll ein «patent ambush» verhindert werden.

Diese vorgenannte Ansicht hinsichtlich des Konsenses über FRAND ist insofern wichtig, weil gemäss der kartellbehördlichen Praxis die von einem Lizenzgeber gegenüber einer SSO gemachten Erklärungen auch für Lizenznachfolger verbindlich sind.
 Diese Praxis verdient Zustimmung, denn wenn die FRAND-Verpflichtung nicht auf den Rechtsnachfolger übergeht, würde das Instrument FRAND seiner Funktion beraubt (Aushebelung).


Chappatte
 konstruiert hinsichtlich des Verpflichtungsgrades von FRAND eine Lösung, welche zwischen einer weichen und einer harten FRAND-Verpflichtung (weak and strong FRAND) unterscheidet. Wenn die Bedingungen des Lizenzgebers nicht eingehalten werden, bzw. kein Konsens zwischen den Parteien besteht, kann der Patentinhaber unter einer weichen FRAND-Verpflichtung eine Lizenzierung verweigern. Unter einer harten FRAND-Verpflichtung wäre der Patenteigentümer dagegen verpflichtet, eine Lizenz zu fairen, vernünftigen und nicht diskriminierenden Bedingungen zu vergeben.
 Dezidiert a.A. sind Geradin/Rato
; nach deren Meinung kann ein Patentinhaber der sich zu FRAND verpflichtet hat, lediglich nicht verweigern zu verhandeln, wenn der potentielle Lizenznehmer verhandlungsbereit ist und faire und vernünftige Lizenzgebühren in Betracht zieht. Entscheidend sei, dass sowohl der Lizenzgeber wie auch der potentielle Lizenznehmer bereit für Verhandlungen nach Treu und Glauben sind – sog. «to negotiate in good faith»
.


c.
Erzwingung


Gemäss den Leitlinien der Kommission wird im Falle eines Rechtsstreits bei der wettbewerbsrechtlichen Prüfung, ob im Rahmen der Normung unfaire oder unzumutbare Gebühren für den Zugang zu Rechten des geistigen Eigentums verlangt wurden, untersucht, ob die Gebühren in einem angemessenen Verhältnis zum wirtschaftlichen Wert der Rechte des geistigen Eigentums stehen.
 Grundsätzlich stehen dafür mehrere Prüfmethoden zur Verfügung. Diesbezüglich eignen sich kostenbezogene Methoden in diesem Kontext weniger, weil es schwierig ist, die Kosten einzuschätzen, die mit der Entwicklung eines bestimmten Patents oder von Patentbündeln verbunden sind. Stattdessen könnten die Lizenzgebühren, die das betreffende Unternehmen in einem Wettbewerbsumfeld für die einschlägigen Patente in Rechnung stellt, bevor die Branche an die Norm gebunden ist (ex ante), mit jenen verglichen werden, die der Branche in Rechnung gestellt werden, nachdem die Norm für sie bindend geworden ist (ex post). Dies setzt aber voraus, dass der Vergleich in kohärenter und verlässlicher Weise (Lizenzanalogie) vorgenommen werden kann
.



Eine weitere Methode bestünde gemäss den Leitlinien der Kommission in der Einholung eines unabhängigen Expertengutachtens, in dem der objektive Stellenwert der Rechte des geistigen Eigentums und deren Notwendigkeit für die betreffende Norm untersucht werden. In einem geeigneten Fall könnten auch vorab im Rahmen eines bestimmten Normungsprozesses offengelegte Angaben zu den Lizenzbedingungen herangezogen werden. Dies setzt wiederum voraus, dass der Vergleich in kohärenter und verlässlicher Weise vorgenommen werden kann. Die Leitlinien der Kommission enthalten keine vollständige Liste aller in Frage kommenden Methoden hinsichtlich der Prüfung, ob überhöhte Lizenzgebühren verlangt werden. Von den Leitlinien unberührt bleibt ferner die Möglichkeit der Beteiligten, die zuständigen Zivil- und Handelsgerichte zur Beilegung von Streitfällen betreffend die Höhe der FRAND-Gebührensätze anzurufen
.


d.
Bestimmung der angemessenen Lizenzgebühr


α.
Ansätze in den USA

Über FRAND wurde vor allem im englisch sprachigen Raum viel geschrieben.
 Ob weiche oder starke Verpflichtung oder dem Verhandeln in gutem Glauben,
 entscheidend sind Kriterien, um eine angemessene Lizenzgebühr bestimmen zu können.
 Eine Bewertungshilfe stellen die sog. «Georgia-Pacific Factors» dar. Amerikanische Gerichte stützen sich bezüglich der Lizenzhöhe auf Kriterien, welche in diesem Fall
 herausgearbeitet wurden:
 


1. The royalties received by the patentee for the licensing of the patent in suit, proving or tending to prove an established royalty.


2. The rates paid by the licensee for the use of other patents comparable to the patent in suit.


3. The nature and scope of the license, as exclusive or nonexclusive, or as restricted or nonrestricted in terms of territory or with respect to whom the manufactured product may be sold.


4. The licensor’s established policy and marketing program to maintain a patent monopoly by not licensing others to use the invention or by granting licenses under special conditions designed to preserve that monopoly.


5. The commercial relationship between the licensor and licensee, such as whether they are competitors in the same territory in the same line of business, or whether they are inventor and promoter.


6. The effect of selling the patented specialty in promoting sales of other products of the licensee, the existing value of the invention to the licensor as a generator of sales of non-patented items, and the extent of such derivative or convoyed sales.


7. The duration of the patent and the term of the license.


8. The established profitability of the product made under the patent, its commercial success, and its current popularity.


9. The utility and advantages of the patent property over the old modes or devices, if any, that had been used for working out similar results.


10. The nature of the patented invention, the character of the commercial embodiment of it as owned and produced by the licensor, and the benefits to those who have used the invention.


11. The extent to which the infringer has made use of the invention and any evidence probative of the value of that use.


12. The portion of the profit or of the selling price that may be customary in the particular business or in comparable businesses to allow for the use of the invention or analogous inventions.


13. The portion of the realizable profit that should be credited to the invention as distinguished from non-patented elements, the manufacturing process, business risks, or significant features or improvements added by the infringer.


14. The opinion testimony of qualified experts.


15. The amount that a licensor (such as the patentee) and a licensee (such as the infringer) would have agreed upon (at the time the infringement began) if both had been reasonably and voluntarily trying to reach an agreement, that is, the amount obtain a license to manufacture and sell a particular article embodying the patented invention – would have been willing to pay as a royalty and yet be able to make a reasonable profit and which amount would have been acceptable by a prudent patentee who was willing to grant a license.


Diese Faktoren stellen einen Rahmen dar, um sich einem hypothetischen Parteiwillen annähern zu können.


Liegen Vergleichsmöglichkeiten vor, kann unter Heranziehung ähnlicher Fälle nach einer objektivierbaren Lösung gesucht werden.
 Hat der Rechteinhaber beispielsweise sein Immaterialgüterrecht noch nie jemand anderem lizenziert oder lizenzieren müssen, gestaltet sich die Bestimmung der Entschädigung jedoch schwieriger, weil kaum eine Orientierungshilfe besteht. In der Lehre
 liegen für einen solchen Fall einzelne Ansätze für die Bestimmung einer angemessenen Entschädigung vor:
 


(1) 
«Efficient Component Pricing Rule (ECPR)»
:  Danach soll die Lizenzgebühr die Gewinneinbusse decken, die dem Rechteinhaber durch die Erteilung eines Zugangs oder Patents entsteht. Dabei sind u.a. die Einnahmeverluste aufgrund des wettbewerbsbedingten Marktanteilrückgangs des Rechteinhabers zu berücksichtigen. 

(2) 
«Forward Looking Long Run Average Incremental Costs (FL-LRAIC)»-Methode
: Nach dieser Methode richtet sich die Lizenzgebühr nach den zukünftigen, langfristigen und durchschnittlichen Kosten, die mit der Bereitstellung der wesentlichen Einrichtung (Essential-Facility) oder des Patents entstehen.


(3) 
«Hypothetical Bargaining-Theory»
: Diese Theorie geht von einer hypothetischen Verhandlung der beteiligten Parteien aus, „wobei als Verhandlungsspielraum der hypothetische Mindestbetrag dient, welchen der Rechteinhaber akzeptieren würde”
.

(4) 
«Auktion»: Eine andere Möglichkeit besteht in der Durchführung einer Auktion, bei welcher der Höchstbietende den Zuschlag, d.h. den Zugang oder das Patent, erhält.
 


(5) 
Weitere denkbare Ansätze können industrielle Erfahrung und Erwartung
 an ein Produkt darstellen, die durch externe Experten objektiviert würden.


β.
Ansätze in der EU

In der EU wurde 2004 die Richtlinie über die Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, wie bspw. Urheberrechte und verwandte Schutzrechte, Marken, Geschmacksmuster und Patente, verabschiedet.


Die Richtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten, wirksame und verhältnismässige Sanktionen gegen Nachahmer und Produktpiraten anzuwenden und schafft damit gleiche Wettbewerbsbedingungen für die Rechteinhaber innerhalb der EU. Den Rechteinhabern stehen in allen Mitgliedstaaten die gleichen Massnahmen, Verfahren und Rechtsmittel zur Verfügung, mit denen sie ihre Rechte an geistigem Eigentum verteidigen können, wenn diese verletzt werden. Diese Rechte gelten unabhängig davon, ob es sich dabei um Urheberrechte und verwandte Schutzrechte, um Marken, Patente, Geschmacksmuster usw. handelt. Für die Festsetzung der Lizenzgebühr wird in Art. 13 lit. b der Richtlinie folgende Angabe gemacht:


„Bei der Festsetzung des Schadensersatzes verfahren die Gerichte wie folgt:

b) sie können stattdessen in geeigneten Fällen den Schadenersatz als Pauschalbetrag festsetzen, und zwar auf der Grundlage von Faktoren wie mindestens dem Betrag der Vergütung oder Gebühr, die der Verletzter hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung des betreffenden Rechts des geistigen Eigentums eingeholt hätte.“


γ.
Ansätze in Deutschland und der Schweiz


Das Amtsgericht München hatte darüber zu entscheiden, in welcher Höhe Schadensersatz für die unbefugte Nutzung eines Ausschnitts aus einem urheberrechtlich geschützten Stadtplan auf einer Homepage gefordert werden kann:


„Bei der Berechnung der angemessenen Lizenzgebühr ist rein objektiv darauf abzustellen, was bei vertraglicher Einräumung ein vernünftiger Lizenzgeber gefordert und ein vernünftiger Lizenznehmer gewährt hätte, wenn beide im Zeitpunkt der Entscheidung die gegebene Sachlage gekannt hätten. Diese Schadensberechnung beruht auf der Erwägung, dass derjenige, der ausschliessliche Rechte anderer verletzt, nicht besser stehen soll, als er im Falle einer ordnungsgemäss erteilten Erlaubnis durch den Rechtsinhaber gestanden hätte. Damit läuft die Lizenzanalogie auf die Fiktion eines Lizenzvertrages der im Verkehr üblichen Art hinaus.“


Das Schweizerische Bundesgericht hatte sich in einem Entscheid aus dem Jahr 2006 mit der Frage nach dem Beziffern eines Schadens aus einer Patentverletzung befasst. Ähnlich wie das Amtsgericht München stellte es dabei die Lizenzanalogie als Bemessungsmethode ab: 

„Die Schadensbezifferung anhand der Methode der Lizenzanalogie bedeutet, dass der Verletzer dem Schutzrechtsinhaber Schadenersatz zu leisten hat in der Höhe der Vergütung, die beim Abschluss eines Lizenzvertrages über das betreffende Schutzrecht von vernünftigen Vertragspartnern vereinbart worden wäre. Die Schwierigkeit dieser Methode besteht in der Berechnung der marktgerechten Lizenzgebühren. Diese Methode steht dann im Vordergrund, wenn der Patentinhaber Dritten nichtexklusive Lizenzen gewährt hat, vergleichbare Verhältnisse vorliegen und angenommen werden kann, dass auch dem Verletzer eine Lizenz in derselben Höhe gewährt worden wäre und er seinerseits bereit gewesen wäre, mit dem Patentinhaber einen Lizenzvertrag abzuschliessen.“


4.
FRAND und das Patent eines Dritten


Wenn mehrere Rechteinhaber für einen Standard das jeweilige Patent in den Standardisierungsprozess eingeben und sich alle Mitglieder der SSO an die FRAND-Selbstverpflichtung halten, ist die Frage zu beantworten, wie mit einem Patent eines Dritten umzugehen ist, der sich der SSO nicht angeschlossen hat. Wie ist mit anderen Worten die Rechtslage, wenn nach dem Standardisierungsprozess ein Dritter ein einschlägiges Patent, welches im Standard verwendet wird, geltend macht. Diese Frage wurde soweit ersichtlich in der Literatur und Rechtsprechung bisher noch nicht erörtert. 


Wenn ein Dritter ein einschlägiges Patent geltend macht, kommen die allgemeinen Regeln zur Anwendung (Prioritätsgrundsatz). Auf internationaler Ebene sind dazu die einschlägigen Verträge zu beachten. So hält Art. 4 Bst. A, Ziff. 1 Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 1883 zum Schutz des gewerblichen Eigentums
 fest, dass wer in einem der Verbandsländer die Anmeldung für ein Erfindungspatent vorschriftsmässig hinterlegt hat, für die Hinterlegung in den anderen Ländern ein Prioritätsrecht geniesst. Für die Schweiz hält Art. 17 PatG
 das folgende fest: Ist eine Erfindung in einem Land, für das die Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 1883 zum Schutz des gewerblichen Eigentums
 oder das Abkommen vom 15. April 1994 zur Errichtung der Welthandelsorganisation
 gilt, oder mit Wirkung für ein solches Land vorschriftsgemäss zum Schutz durch Patent, Gebrauchsmuster oder Erfinderschein angemeldet worden, so entsteht nach Massgabe von Art. 4 der Pariser Verbandsübereinkunft ein Prioritätsrecht.


Der Vorrang des Drittpatents darf grundsätzlich dann nicht zur Anwendung gelangen, wenn zwischen dem Dritten und einem Mitglied der SSO ein wirtschaftlicher Zusammenhang besteht. Kann ein wirtschaftlicher Zusammenhang nachgewiesen oder eine dicht genug gewobene Indizienkette für das Vorliegen eines solchen dargelegt werden, wäre der sog. Vorrang des Drittpatents wohl als betrügerisches Verhalten zu werten. 


III.
Zusammenfassung und Schlussbemerkungen


Standardisierung ist eine Grundlage für einen modernen und bequemen Lebensstil. Beispielsweise müssen Computer oder mobile Fernmeldegeräte miteinander kommunizieren, bzw. Daten austauschen können. Die Hauptaktivität von Standardisierungsorganisationen (SSO) besteht demnach in der Organisation, Entwicklung und Koordinierung von technischen Standards, um den Bedürfnissen eines breiten Anwenderkreises zu genügen.
 


Vereinbarungen über Normen können sich positiv auf die Wirtschaft auswirken, indem sie zur Entwicklung neuerer und besserer Produkte beitragen.
 Normung vermag aber unter Umständen wettbewerbsbeschränkende Auswirkungen zu haben: (i) Verringerung des Preiswettbewerbs, (ii) Marktversschliessung gegenüber innovativen Technologien und (iii) Ausschluss oder Diskriminierung bestimmter Unternehmen, indem ihnen der Zugang zur Norm verwehrt wird.
 Die FRAND-Verpflichtung
 soll sicherstellen, dass die für eine Norm wesentliche patentierte Technologie den Anwendern dieser Norm zu fairen, zumutbaren und diskriminierungsfreien Bedingungen zugänglich ist. So können die Rechteinhaber durch eine FRAND-Verpflichtung davon abgehalten werden, dass sie die Anwendung einer Norm erschweren, indem sie die Lizenzerteilung ablehnen oder unfaire bzw. unangemessene (d.h. überhöhte) Gebühren verlangen, nachdem sich die Branche der Norm angeschlossen hat, und/oder indem sie diskriminierende Lizenzgebühren verlangen.
 M.a.W. kann FRAND als ein Vergaberahmen für den Standardisierungsprozess umschrieben werden, um zu verhindern, dass kartellrechtswidrige Verhaltensweisen stattfinden (Art. 101 AEUV/Art. 5 KG und Art. 102 AEUV/Art. 7 KG).
 


Das FRAND-Prinzip war (als unbestimmter Rechtsbegriff) schon bekannt, bevor es die Kommission in den Leitlinien 2011 genauer umschrieb:
 Ausführungen zu den Vereinbarungen, die den Wettbewerb grundsätzlich nicht beschränken, finden sich in Rz. 277 ff. Eine Definition der FRAND-Selbstverpflichtung enthält Rz. 287. Das Vorgehen im Falle eines Rechtsstreits (Lizenzanalogie, unabhängiges Expertengutachten, etc.) wird in Rz. 289 f. umschrieben.


Weil es hinsichtlich des FRAND-Prinzips weitgehend an einer gefestigten kartellbehördlichen und gerichtlichen Praxis fehlt (SSO und FRAND-Vereinbarungen), ist die rechtliche Analyse der untersuchten Verhaltensweisen von erheblicher praktischer Bedeutung für die Unternehmen. Die Fallpraxis der Wettbewerbsbehörden zeigt, dass Immaterialgüterrechte zukünftig wohl vermehrt Gegenstand von Gerichtsverfahren sein werden. Im Vordergrund stehen neue Formen des Missbrauchs:


1. Deutschland (BGH, Orange-Book-Standard): Nutzer darf das Patent im Vorgriff anwenden, wenn er u.a. eine angemessene Lizenzgebühr sicherstellt bzw. hinterlegt.

2. Holland (Bezirksgericht, Philips/SK): FRAND-Verpflichtung vermag nicht von sich aus eine Lizenz zu kreieren oder zu gestalten; ein Vorgriff ist rechtlich unzulässig.

3. EU (Qualcomm): Rüge, Qualcomm halte sich bei der Lizenzvergabe nicht an den FRAND-Grundsatz und verstosse damit gegen die EU-Wettbewerbsvorschriften.

4. EU (Rambus): Rechtsverbindliche Zusagen, in denen sich Rambus dazu verpflichtete, bei Lizenzgebühren für DRAM-Chips eine Obergrenze einzuhalten.

5. EU (IPCom): Kommission begrüsst Bereitschaft von IPCom, für erworbene Telekommunikations-Patente die frühere Zusage zu übernehmen, unwiderrufliche Lizenzen nach dem FRAND-Grundsatz zu vergeben.


6. USA (Rambus): Gemäss der FTC hat Rambus den Bestand wesentlicher Schutzrechte im Standardisierungsverfahren absichtlich verschwiegen, um nachher seine Patente mit hohen Gebühren durchzusetzen (patent ambush).

7. USA (N-Data): FTC entschied, dass ein Lizenzversprechen des ursprünglichen Patentinhabers auch dann noch Bestand hat, wenn das Patent auf einen anderen Eigentümer übergegangen ist.


8. USA (Dell): Nach Verabschiedung des Standards, versuchte Dell ein bereits bestehendes eigenes Patent durchzusetzen (patent ambush); in casu konnte ein Vergleich erzielt werden.


Zwei Tendenzen können aus der Rechtspraxis festgehalten werden: Zum einen sind gegenüber einer SSO geäusserte FRAND-Erklärungen grundsätzlich auch für Lizenznachfolger verbindlich, und zum anderen müssen gegenüber einer SSO, die sich im Standardisierungsprozess befindet, wahre Angaben bzgl. eigener Patente gemacht werden. Beide Sachverhalte erinnern an die Einhaltung des Grundsatzes von Treu und Glauben («venire contra factum proprium»), wenn man es mit einer Standardisierungsorganisation zu tun hat, bei welcher bekannt ist, dass FRAND-Grundsätze gelten. Hat sich ein Unternehmen zur ‚FRAND-Lizenzpolitik‘ einer SSO bekannt, wäre, wenn es dann bei einem Lippenbekenntnis bleiben sollte, als äusserstes Mittel ein kartellrechtlicher Kontrahierungszwang
 in Erwägung zu ziehen. Denn in der Verpflichtung zum FRAND-Prinzip zwischen einer SSO und den beteiligten Unternehmen liegt ein zusätzlicher Umstand vor, welcher den Spielraum des Ausschliesslichkeitsrechts einzuschränken vermag.
 Die bisherige Fallpraxis zeigt, dass insbesondere der Tatbestand des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung zu prüfen ist (die Nichtanwendung von FRAND vermag zum kartellrechtswidrigem Verhalten zu führen). 



Problematisch bleibt die Festsetzung der Lizenzgebühr. Die Ansätze hierzu sind vielfältig – vor allem, wenn Vergleiche mit ähnlichen Patenen kaum möglich sind (Lizenzanalogie)
. Hierin liegt ein Prozessrisiko.


Ferner zeigt sich in der Praxis auch, dass in den meisten Fällen der Nachweis des Missbrauchs der Marktmacht (hohe Lizenzgebühren), sowie die konkrete Festlegung einer ‚gerechten‘ Gebühr, nur mit sehr grossen Aufwendungen möglich ist.
 Hinsichtlich der Bestimmung der Lizenzgebühr kann nicht auf eine einzige Methode abgestellt werden. Zu verlangen ist stets nach einer Abwägung im Einzelfall und der entsprechend am besten geeigneten Methode. Allenfalls kann auch, wie im Fall Rambus, auf die genaue Festlegung verzichtet und lediglich eine Obergrenze festgelegt werden.



Diese oberwähnten
 Verfahren haben eine neuere Form des Missbrauchs in den Blickpunkt gerückt (SSO und FRAND; patent ambush). Die konkrete Bewertung einer FRAND-Verpflichtung durch die EU Kommission steht dagegen noch aus.
 Grundsätzlich lässt sich aber festhalten, dass FRAND die Funktion eines Leuchtturms hat, der den betroffenen Unternehmen den Weg weisen und Gefahren aufzeigen kann.

Zu fordern sind hinsichtlich der Konkretisierung der FRAND-Selbstverpflichtung folgende Elemente
:


(i) 
Eine unwiderrufliche schriftliche Erklärung gemäss den nationalen Rechtsordnungen.


(ii) 
Gewährleistung, dass alle Teilnehmer einer Normenorganisation sicherstellen, dass auch Unternehmen, an welche Rechte des geistigen Eigentums übertragen werden, an die FRAND-Verpflichtung gebunden sind.


(iii) 
Inhaltliche und substanzielle Konkretisierungen durch das Unternehmen (erstens, die Offenlegung der zukünftigen maximalen Lizenzgebühr und zweitens die Offenlegung der restriktivsten Bedingungen).


(iv) 
Erklärung zu den Begriffen: „fair- and reasonableness“ und „non-discriminatory“.

Anhang 1

(Beispiel Nr. 3, Leitlinien der Kommission)


Sachverhalt: Eine private Normenorganisation für die Normierung im Informations- und Kommunikationstechnologiesektor vertritt im Bereich Rechte des geistigen Eigentums einen Ansatz, der die Offenlegung von Rechten des geistigen Eigentums, die für die künftige Norm erforderlich sein könnten, weder notwendig macht noch fördert. Die Normenorganisation hat insbesondere deswegen bewusst entschieden, eine solche Verpflichtung nicht aufzunehmen, da in der Regel alle für die künftige Norm möglicherweise relevanten Technologien bereits durch zahlreiche Rechte des geistigen Eigentums geschützt sind. Daher kam die Normenorganisation zu dem Schluss, dass eine Verpflichtung zur Offenlegung der Rechte des geistigen Eigentums zum Einen nicht den Vorteil mit sich bringen würde, dass die Beteiligten eine Lösung wählen könnten, die keine oder nur wenige Rechte des geistigen Eigentums umfassen würde, und zum Anderen zu zusätzlichen Kosten bei der Prüfung der Frage führen würde, ob die Rechte des geistigen Eigentums entscheidend für die künftige Norm sein könnten. Dieser von der Normenorganisation vertretene Ansatz zum Schutz der Rechte des geistigen Eigentums erfordert jedoch von allen Beteiligten, sich zu FRAND-Bedingungen zur Lizenzierung aller Rechte des geistigen Eigentums zu verpflichten, die in die künftige Norm einfliessen müssten. Dieses Konzept zum Schutz der Rechte des geistigen Eigentums sieht jedoch eine Freistellungsmöglichkeit vor, wenn Inhaber eines bestimmten Rechts dieses von der pauschalen Lizenzierungsverpflichtung ausnehmen wollen. In der betreffenden Branche gibt es mehrere im Wettbewerb stehende Normenorganisationen. Die Mitwirkung in der Normenorganisation steht allen Akteuren der Branche frei.


Analyse: In vielen Fällen würde sich eine Verpflichtung zur Offenlegung von Rechten des geistigen Eigentums wettbewerbsfördernd auswirken, indem der Wettbewerb zwischen Technologien vorab verstärkt wird. Grundsätzlich ermöglicht es eine solche Verpflichtung den Mitgliedern einer Normenorganisation, den Umfang der einfliessenden Rechte des geistigen Eigentums an einer bestimmten Technologie zu berücksichtigen, wenn sie zwischen im Wettbewerb stehenden Technologien entscheiden (oder, wenn möglich, eine Technologie zu wählen, die nicht durch Rechte des geistigen Eigentums geschützt ist). Der Umfang der zu berücksichtigenden Rechte des geistigen Eigentums, die für eine Technologie gelten, hat oft direkte Auswirkungen auf die Zugangskosten zu der Norm. In diesem speziellen Zusammenhang scheinen jedoch alle verfügbaren Technologien durch (zahlreiche) Rechte des geistigen Eigentums geschützt zu sein. Daher hätte eine Offenlegung der Rechte des geistigen Eigentums nicht die positive Wirkung, dass die Mitglieder den Umfang der einzubeziehenden Rechte des geistigen Eigentums berücksichtigen können, wenn sie sich für eine Technologie entscheiden, da unabhängig davon, welche Technologie ausgewählt wird, sie wahrscheinlich durch Rechte des geistigen Eigentums geschützt ist. Die Offenlegung der Rechte des geistigen Eigentums würde wahrscheinlich nicht dazu beitragen, einen wirksamen Zugang zu der Norm zu gewährleisten; dieser wird in diesem Szenario ausreichend durch die Pauschalverpflichtung sichergestellt, alle Rechte des geistigen Eigentums, die für die künftige Norm erforderlich sein könnten, zu FRAND-Bedingungen in Lizenz zu vergeben. Eine Verpflichtung zur Offenlegung der Rechte des geistigen Eigentums könnte in diesem Kontext sogar zu Mehrkosten für die Beteiligten führen. Die nicht erfolgende Offenlegung von Rechten des geistigen Eigentums könnte unter diesen Umständen sogar zu einer schnelleren Annahme einer Norm führen, was im Fall mehrerer im Wettbewerb stehender Normenorganisationen wichtig sein könnte. Daraus folgt, dass die Vereinbarung wahrscheinlich keine wettbewerbsschädigenden Auswirkungen hat.


Anhang 2


Leitlinien zur Anwendbarkeit von Artikel 101 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Vereinbarungen über horizontale Zusammenarbeit (2011/C 11/01)








	Besonderer Dank gebührt Herrn Dr. Fabio Babey für die kritische Durchsicht. Ferner möchte ich mich bei Frau Anna Emanuelson, Policy Analyst, European Commission, DG Competition, Brussel, für das Gespräch am 29. August 2011 bedanken.


� 	Mitteilung der Kommission – Leitlinien zur Anwendbarkeit von Artikel 101 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Vereinbarungen über horizontale Zusammenarbeit, ABl C 11 vom 14. Januar 2011, 1-72, Vereinbarung über Normen: 60, Rz. 287.


� 	Vgl. R. H. Weber/S. Rizvi, FRAND – Versuch einer Strukturierung, ZBJV 6/2011, 433 ff., 435.


� 	Unterschieden werden internationale, nationale und regionale Normungsorganisationen. Standardisierungsorganisationen können weiter in staatliche, halbstaatliche oder Nicht-Regierungs-Organisationen unterteilt werden. Quasi- und Nicht-Regierungs-Organisationen sind oft Non-Profit-Organisationen..


� 	Beispiele für de-facto-Standards, die vorgängig von keiner SSO begleitet wurden (aber oftmals nachträglich in einer SSO festgelegt wurden, nachdem sie im weitverbreiteten de facto Gebrauch waren): Die Hayes-Befehle von Hayes, die Apple TrueType-Schrift-Design und die PCL-Protokolle von Hewlett-Packard, welche in Druckern verwendet werden.


� 	T. Weck, Schutzrechte und Standards aus Sicht des Kartellrechts, NJOZ 2009, 1184.


� 	Eine Ausnahme bildet das Europäische Institut für Telekommunikationsstandards (ETSI), vgl. <www.etsi.�org/WebSite/AboutETSI/AboutEtsi.aspx>.


� 	Vgl. Mitteilung der Kommission – Leitlinien zur Anwendbarkeit von Art. 101 AEUV auf Vereinbarungen über horizontale Zusammenarbeit (Fn. � NOTEREF _Ref295996760 \h  \* MERGEFORMAT ��1�), Vereinbarungen über Normen: 55 f., Rz. 257 f.


� 	Vgl. zum Thema Standardisierung und FRAND etwa: A. F. Abbott/N. J. Kim, Standard Setting and Hold-ups under Section 5 of the Federal Trade Commission Act, in: S. Anderman/A. Ezrachi (Hrsg.), Intellectual Property and competition Law, Oxford 2011, 325 ff.; M. A. Carrier, Standard Setting under US Law, in: S. Anderman/A. Ezrachi (Hrsg.), Intellectual Property and competition Law, Oxford 2011, 355 ff.; P. Chappatte/P. Walter, European Competition Law, Non-Practicing Entities, and FRAND Commitments, in: S. Anderman/A. Ezrachi (Hrsg.), Intellectual Property and competition Law, Oxford 2011, 373 ff.; R. G. Brooks/D. Geradin, Taking Contracts Seriously: The Meaning of the Voluntary Commitments to License Essential Patents on ,Fair and Reasonable’ Terms, in: S. Anderman/A. Ezrachi (Hrsg.), Intellectual Property and competition Law, Oxford 2011, 389 ff.; J. E. Abell, Setting the Standard: A Fraud-based Approach to Antitrust Pleading in Standard Development Organisation Cases, 75 U. Chi. L. Rev., Fall 2008, 1601 ff.; D. Geradin/M. Rato, Can Standard-Setting Lead to Exploitative Abuse? A Dissonant View on Patent Hold-Up, Royality Stacking and the Meaning of FRAND, ECJ 2007, 101 ff., 103; Dies., FRAND Commitments and EC Competition Law: A Reply to Philippe Chappatte, ECJ 2010, 129 ff. (zit. Geradin/Rato, Reply); P. Chappatte, FRAND Commitments – The Case for Anitrust Interventions, ECJ 2009, 319 ff. und Ders., FRAND Commitments and EC Competition Law: A rejoinder, ECJ 2010, 175 ff. (zit. Chappatte, Rejoinder); R. H. Weber/S. Rizvi (Fn. � NOTEREF _Ref297993681 \h ��2�), 433 ff.; S. Rizvi, The Essential-Facilities-Doctrine in the USA, EU and Switzerland, With a special Focus on FRAND, in: Jusletter vom 1. November 2010, Rz. 103 ff.; S. Barthelmass/N. Gauss, Die Lizenzierung standardessentieller Patente im Kontext branchenweit vereinbarter Standards unter dem Aspekt von Art. 101 AEUV, WuW 2010, 626 ff.; R. H. Weber, Competition Law versus FRAND Terms in IT Markets, World Competition, Law and Economics Review, Vol. 34, March 2011, 45 ff.; T. Loest/M. Bartlik, Standards und Europäisches Wettbewerbsrecht, ZWeR 2008, 41 ff.; zu den Lizenzgebühren vgl. unten II.3.d. und M. Gross/O. Rohrer, Lizenzgebühren, 2. Aufl., Frankfurt am Main, 2008, 1 ff, Rz. 1 ff.


� 	R. H. WEBER/S. RIZVI (Fn. 2), 434.


� 	Vgl. auch Carrier (Fn. � NOTEREF _Ref265131558 \h ��8�), 355 und 359.


� 	So verdeutlicht auch die Mitteilung der Kommission – Leitlinien zur Anwendbarkeit von Art. 101 AEUV auf Vereinbarungen über horizontale Zusammenarbeit (Fn. � NOTEREF _Ref295996760 \h  \* MERGEFORMAT ��1�), Vereinbarungen über Normen: 55, Rz. 257: „Vereinbarungen über Normen bezwecken im Wesentlichen die Festlegung technischer oder qualitätsbezogener Anforderungen an bestehende oder zukünftige Produkte, Herstellungsverfahren, Dienstleistungen und Methoden.“


� 	Vgl. Mitteilung der Kommission – Leitlinien zur Anwendbarkeit von Art. 101 AEUV auf Vereinbarungen über horizontale Zusammenarbeit (Fn. � NOTEREF _Ref295996760 \h  \* MERGEFORMAT ��1�), Relevante Märkte: 56, Rz. 261.


� 	Vgl. Mitteilung der Kommission – Leitlinien zur Anwendbarkeit von Art. 101 AEUV auf Vereinbarungen über horizontale Zusammenarbeit (Fn. � NOTEREF _Ref295996760 \h  \* MERGEFORMAT ��1�), Vereinbarungen über Normen: 56, Rz. 263 m.w.H.; vgl. auch Neelie Kroes, European Commissioner for Competition Policy, SPEECH/09/ 475; 15/10/2009: „In essence, standards are good because they create the level playing field on which all can compete. More than that, good standard-setting helps consumers, boosts competitiveness and can spur market growth”; für die USA vgl. Abbott/Kim (Fn. � NOTEREF _Ref265131558 \h ��8�), 330 f. m.w.H.


� 	Vgl. Mitteilung der Kommission – Leitlinien zur Anwendbarkeit von Art. 101 AEUV auf Vereinbarungen über horizontale Zusammenarbeit (Fn. � NOTEREF _Ref295996760 \h  \* MERGEFORMAT ��1�), Vereinbarungen über Normen: 56 ff., Rz. 263 ff. und für die USA vgl. Abbott/Kim (Fn. � NOTEREF _Ref265131558 \h ��8�), 331 und Carrier (Fn. � NOTEREF _Ref265131558 \h ��8�), 366 f. m.w.H.


� 	Vgl. Mitteilung der Kommission – Leitlinien zur Anwendbarkeit von Art. 101 AEUV auf Vereinbarungen über horizontale Zusammenarbeit (Fn. � NOTEREF _Ref295996760 \h  \* MERGEFORMAT ��1�), Vereinbarungen über Normen: 57, Rz. 265.


� 	Vgl. Mitteilung der Kommission – Leitlinien zur Anwendbarkeit von Art. 101 AEUV auf Vereinbarungen über horizontale Zusammenarbeit (Fn. � NOTEREF _Ref295996760 \h  \* MERGEFORMAT ��1�), Vereinbarungen über Normen: 57, Rz. 266.


� 	Vgl. dazu auch unten I.7.c.γ. (IPCom); vgl. dazu auch Chappatte/Walter (Fn. � NOTEREF _Ref265131558 \h ��8�), 373 ff. (Non-Practicing Entities).


� 	Vgl. auch M. Wallot, Massnahmen gegen Patentrolle: Zwangslizenzen, Rechtsmissbrauchsverbot oder doch Verhältnismässigkeitsprüfung, sic! 3/2011, 157 ff. m.w.H.


� 	Dabei ist bspw. an einen Headsethersteller für mobile Telefone zu denken, der neu in den Markt eintreten möchte.


� 	Dieser Ansatz greift jedoch dann zu kurz, wenn Produzenten frisch in den Markt eintreten wollen, aber keine «Gegenpatente» offerieren können.


� 	Vgl. Mitteilung der Kommission – Leitlinien zur Anwendbarkeit von Art. 101 AEUV auf Vereinbarungen über horizontale Zusammenarbeit (Fn. � NOTEREF _Ref295996760 \h  \* MERGEFORMAT ��1�), Vereinbarungen über Normen: 57, Rz. 267.


� 	Hinsichtlich des patent ambush vgl. insb. unten I.7.c.α. (Ramubs).


� 	Vgl. Mitteilung der Kommission – Leitlinien zur Anwendbarkeit von Art. 101 AEUV auf Vereinbarungen über horizontale Zusammenarbeit (Fn. � NOTEREF _Ref295996760 \h  \* MERGEFORMAT ��1�), Vereinbarungen über Normen: 57, Rz. 268.


� 	Hohe Lizenzgebühren können nur als überhöht eingestuft werden, wenn die Voraussetzungen für den Missbrauch einer beherrschenden Stellung im Sinne des Artikels 102 AEUV und der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union erfüllt sind; siehe z. B. Rs. 27/76, United Brands, Slg. 1978, 207; vgl. dazu St. Weatherhill, Cases & Materials on EU Law, New York 2010, 522 ff.


� 	Vgl. Mitteilung der Kommission – Leitlinien zur Anwendbarkeit von Art. 101 AEUV auf Vereinbarungen über horizontale Zusammenarbeit (Fn. � NOTEREF _Ref295996760 \h  \* MERGEFORMAT ��1�), Vereinbarungen über Normen: 58, Rz. 269.


� 	Vgl. dazu Chappatte (Fn. � NOTEREF _Ref265131558 \h  \* MERGEFORMAT ��8�), 332; a.A. Geradin/Rato, Reply (Fn. � NOTEREF _Ref265131558 \h  \* MERGEFORMAT ��8�), 166 f.


� 	Vgl. dazu auch A. Pozdnakova, Excessive Pricing and the Prohibition of the Abuse of a Dominant Position, World Competition, No. 1, 2010, 121 ff.


� 	Für IT-Märkte ist auf die Besonderheit hinzuweisen, dass sich der sachlich relevante Markt oftmals auf ein einzelnes Produkt beschränken kann. Dies rührt daher, dass sich im IT-Markt gewisse Produkte als als de facto-Standart etablieren (sog. customer lock-in) und ein Umschwenken auf andere Produkte mit sehr hohen Kosten verbunden wäre (vgl. R. H. Weber/U. Wickihalder, Relevante Märkte bei Zusammenschlussvorhaben im IT-Bereich, in: M. Oertle/M. Wolf/S. Breitenstein/ H.-J. Diem [Hrsg.], M & A, Recht und Wirtschaft in der Praxis, Liber amicorum für Rudolf Tschäni, Zürich 2010, 451 ff., insb. 455).


� 	Vgl. zum Begriff des Erzwingens in der schweizerischen Kartellrechtsprechung: BVGer, B-2050/2007, Urteil vom 24.01.2010 –Swisscom / Terminierungsgebühren und  Urteil des Bundesgerichts vom 11. April 2011, 2C_343/2010 und 2C_344/2010. Kritisch dazu R. H. Weber, «Erzwingung unangemessener Preise» – Wohin geht die Reise?, in: Jusletter, 01.11.2010, Rz 1 ff. und A. Heinemann, Direkte Sanktionen im Kartellrecht, Das Swisscom-Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, in: Jusletter, 21.06.2010, Rz 1 ff.


� 	Missbräuchlich wäre nach diesen Massstäben auch die Forderung unangemessener Lizenzgebühren nach der Standardfestlegung, wenn eine Marktbeherrschung festgestellt werden kann. Im Fall Qualcomm und im Fall Rambus scheint die Kommission hierin die relevanten Missbrauchshandlungen zu sehen (vgl. dazu unten I.7.c.α.).


� 	Vgl. auch Carrier (Fn. � NOTEREF _Ref265131558 \h ��8�), 355: „Before the selection of a standard, a SSO often can choose from an array of alternative technologies. In contrast, after a standard is chosen and the industry has invested in a particular technology, flexibility is severely restricted.“


� 	Mitteilung der Kommission – Leitlinien zur Anwendbarkeit von Art. 101 AEUV auf Vereinbarungen über horizontale Zusammenarbeit (Fn. � NOTEREF _Ref295996760 \h  \* MERGEFORMAT ��1�), Standardbedingungen: 58, Rz. 270 ff. m.w.H.


� 	Vgl. bspw. Entscheidung der Kommission in der Sache IV/35.691/E-4: Fernwärmetechnik-Kartell, ABl L 24 vom 30. Januar 1999, 1, in der der Verstoss gegen Art. 101 AEUV zum Teil in der «Nutzung von Normen und Standards, um die Einführung einer neuen Technik, die eine Verringerung der Preise zur Folge hätte, zu verhindern oder zu verzögern» bestand (Rz. 147).


� 	Vgl. Mitteilung der Kommission – Leitlinien zur Anwendbarkeit von Art. 101 AEUV auf Vereinbarungen über horizontale Zusammenarbeit (Fn. � NOTEREF _Ref295996760 \h  \* MERGEFORMAT ��1�), Vereinbarungen über Normen: 58 f., Rz. 273 ff. m.w.H.


� 	Mitteilung der Kommission – Leitlinien zur Anwendbarkeit von Art. 101 AEUV auf Vereinbarungen über horizontale Zusammenarbeit (Fn. � NOTEREF _Ref295996760 \h  \* MERGEFORMAT ��1�), Standardbedingungen: 59, Rz. 275.


� 	Mitteilung der Kommission – Leitlinien zur Anwendbarkeit von Art. 101 AEUV auf Vereinbarungen über horizontale Zusammenarbeit (Fn. � NOTEREF _Ref295996760 \h  \* MERGEFORMAT ��1�), Vereinbarungen über Normen: 56, Rz. 259 und 59, Rz. 276.


� 	Vgl. zu den Marktanteilen insb. Mitteilung der Kommission – Leitlinien zur Anwendbarkeit von Art. 101 AEUV auf Vereinbarungen über horizontale Zusammenarbeit (Fn. � NOTEREF _Ref295996760 \h  \* MERGEFORMAT ��1�), Vereinbarungen über Normen: 59, Rz. 277.


� 	Vgl. zu den Marktanteilen insb. Mitteilung der Kommission – Leitlinien zur Anwendbarkeit von Art. 101 AEUV auf Vereinbarungen über horizontale Zusammenarbeit (Fn. � NOTEREF _Ref295996760 \h  \* MERGEFORMAT ��1�), Vereinbarungen über Normen: 62, Rz. 296.


� 	Vgl. Mitteilung der Kommission – Leitlinien zur Anwendbarkeit von Art. 101 AEUV auf Vereinbarungen über horizontale Zusammenarbeit (Fn. � NOTEREF _Ref295996760 \h  \* MERGEFORMAT ��1�), Vereinbarungen über Normen: 59, Rz. 277 ff.


� 	Vgl. zur Quellenangabe Fn. � NOTEREF _Ref295996760 \h  \* MERGEFORMAT ��1�.


� 	Vgl. zur Quellenangabe Fn. � NOTEREF _Ref295996760 \h  \* MERGEFORMAT ��1�.


� 	Vgl. für einen Überblick der Standardisierungsorganisationen oben I.2.


� 	Vgl. Mitteilung der Kommission – Leitlinien zur Anwendbarkeit von Art. 101 AEUV auf Vereinbarungen über horizontale Zusammenarbeit (Fn. � NOTEREF _Ref295996760 \h  \* MERGEFORMAT ��1�), Vereinbarungen über Normen: 59, Rz. 280.


� 	Vgl. Mitteilung der Kommission – Leitlinien zur Anwendbarkeit von Art. 101 AEUV auf Vereinbarungen über horizontale Zusammenarbeit (Fn. � NOTEREF _Ref295996760 \h  \* MERGEFORMAT ��1�), Vereinbarungen über Normen: 59, Rz. 280.


� 	Mitteilung der Kommission – Leitlinien zur Anwendbarkeit von Art. 101 AEUV auf Vereinbarungen über horizontale Zusammenarbeit (Fn. � NOTEREF _Ref295996760 \h  \* MERGEFORMAT ��1�), Vereinbarungen über Normen: 60, Rz. 283.


� 	FRAND kann auch gebührenfreie Lizenzen umfassen.


� 	Hinsichtlich des patent ambush vgl. insb. unten I.7.c.β. (Ramubs).


� 	Vgl. dazu unten I.7.c.β. (N-Data).


� 	Mitteilung der Kommission – Leitlinien zur Anwendbarkeit von Art. 101 AEUV auf Vereinbarungen über horizontale Zusammenarbeit (Fn. � NOTEREF _Ref295996760 \h  \* MERGEFORMAT ��1�), Vereinbarungen über Normen: 60, Rz. 285.


� 	Vgl. W. Berg/M. Köbele, Grenzen kartellrechtsmässigen Handelns nach der EU-Untersuchung des Arzneimittelsektors – Risiken und Chancen für betroffene Unternehmen, Pharma Recht 2009, 581 ff., 585 und insb. vgl. Chappatte/Walter (Fn. 8), 373 ff., 382 ff.


� 	Vgl. oben I.1.


� 	Mitteilung der Kommission – Leitlinien zur Anwendbarkeit von Art. 101 AEUV auf Vereinbarungen über horizontale Zusammenarbeit (Fn. � NOTEREF _Ref295996760 \h  \* MERGEFORMAT ��1�), Vereinbarungen über Normen: 60, Rz. 287.


� 	Mitteilung der Kommission – Leitlinien zur Anwendbarkeit von Art. 101 AEUV auf Vereinbarungen über horizontale Zusammenarbeit (Fn. � NOTEREF _Ref295996760 \h  \* MERGEFORMAT ��1�), Vereinbarungen über Normen: S. 60, Rz. 286 und hinsichtlich des patent ambush vgl. insb. unten I.7.d.α. (Ramubs).


� 	Mitteilung der Kommission – Leitlinien zur Anwendbarkeit von Art. 101 AEUV auf Vereinbarungen über horizontale Zusammenarbeit (Fn. � NOTEREF _Ref295996760 \h  \* MERGEFORMAT ��1�), Vereinbarungen über Normen: 60, Rz. 288.


� 	Der nachfolgende Abschnitt folgt grundsätzlich Weber/Rizvi (Fn. � NOTEREF _Ref297993681 \h  \* MERGEFORMAT ��2�), 437 f.


� 	Geradin/Rato (Fn. � NOTEREF _Ref265131558 \h  \* MERGEFORMAT ��8�), 113 und Brooks/Geradin (Fn. � NOTEREF _Ref265131558 \h ��8�), 389 f.; vgl. ferner C. Schapiro/H. R. Verain, Information Rules: A Strategic Guide to the Network Economy, Bosten MA, Harvard, Business School Press 1999, 241.


� 	D. G. Swanson/W. J. Baumol, Reasonable and Nondiscriminatry (RAND) Royalties, Standards Selection, and Control of Market Power, Antitrust Law Journal, Vol. 73, 2005, 5; gl. M. T. Loest/M. Bartlik (Fn. � NOTEREF _Ref265131558 \h  \* MERGEFORMAT ��8�), 41 ff.


� 	Geradin/Rato (Fn. � NOTEREF _Ref265131558 \h  \* MERGEFORMAT ��8�), 113.


� 	Geradin/Rato (Fn. � NOTEREF _Ref265131558 \h  \* MERGEFORMAT ��8�), 114.


� 	Vgl. Geradin/Rato (Fn. � NOTEREF _Ref265131558 \h  \* MERGEFORMAT ��8�), 114 und Brooks/Geradin (Fn. � NOTEREF _Ref265131558 \h ��8�), 391 ff.


� 	Vgl. dazu detailliert BSK KG-M. Amstutz/B. Carron, Art. 7 Rz. 468 ff., in: M. Amstutz/M. Reinert (Hrsg.), Basler Kommentar Kartellgesetz, Basel 2010 und F. X. Stirnimann/R. H. Weber, IT-/Info-Flaschenhälse und Kartellrecht, sic! 2007, 85 ff., insb. 90 f.


� 	Hinsichtlich der Verwertung des Standards durch einen «Technologiepool» vgl. Loest/Bartlik (Fn. � NOTEREF _Ref265131558 \h  \* MERGEFORMAT ��8�), 55.


� 	Vgl. dazu R. Zäch, Schweizerisches Kartellrecht, 2. Aufl., Bern 2005, 340 ff., Rz. 700 ff.


� 	Vgl. dazu detailliert BSK KG-Amstutz/Carron (Fn. � NOTEREF _Ref265056083 \h  \* MERGEFORMAT ��61�), Rz. 496.


� 	„If the standard setting organisation has influence to the licensing terms, it should ensure their fairness. For example requiring licensees to buy licenses for products that they do not want in order to get a license for the products they do want (bundling/tying) would violate the FRAND commitment” (A. Jones/B. Sufrin, EC Competition Law, Text, Cases and Materials, 3rd ed., Oxford/New York, 2004, 65).


� 	Vgl. Geradin/Rato (Fn. � NOTEREF _Ref265131558 \h  \* MERGEFORMAT ��8�), 114: „Most authors consider that the «non-discriminatory» element of the (F)RAND promise is straightforward, requiring that IPR owners license similarly situated adopters on the same terms.”


� 	Vgl. Geradin/Rato (Fn. � NOTEREF _Ref265131558 \h  \* MERGEFORMAT ��8�), 114.


� 	Vgl. zu möglichen Parametern unten II.3.d.


� 	Vgl. A. Layane-Ferrar/ J. A. Padilla / R. Schmalensee, Pricing patents for licensing in standard setting organisations: Making sense of the FRAND Commitmens, CEMFI Working Paper No. 0702, January 2007 (www.cemfi.es) und Dies., Pricing Patents for Licensing in Standard-Setting Organisations: Making sense of FRAND Commitment, 74 Antitrust Law Journal 2007, 675 ff. (zit. Layane-Ferrar/Padilla/Schmalensee, A.J.).


� 	Vgl. Mitteilung der Kommission – Leitlinien zur Anwendbarkeit von Art. 101 AEUV auf Vereinbarungen über horizontale Zusammenarbeit (Fn. � NOTEREF _Ref295996760 \h ��1�), Vereinbarungen über Normen: 60, Rz. 285.


� 	Vgl. Carrier (Fn. � NOTEREF _Ref265131558 \h ��8�), S. 355 ff., 359: “Because of this uncertainty, some SSOs have required members to specifying their most restrictive licensing terms, such as the maximum royalty they would charge“.


� 	Vgl. dazu insb. unten I. 5. c. γ. (iii).


� 	International Trade Association, vgl. <www.vita.com>.


� 	Neue Policy abrufbar unter: <www.vita.com/home/VSO/Disclosure2011.html>.


� 	Schreiben von Barnett Thomas O., Assistant Attorney General, Department of Justice, Antitrust Division, an Skitol Robert A., Esq.,  Drinker, Biddle & Reath, LLP. (<www.justice.gov/atr/public/busreview/219380.htm>).


� 	Vgl. Text in Fn. � NOTEREF _Ref316144855 \h ��8�.


� 	Vgl. dazu (Auswahl): Sache COMP/A. 37.507/F3, Kommissionsentscheidung vom 15. Juni 2005 _ „AstraZeneca“ (irreführende Angaben/missbräuchliche Ausnutzung des Patentsystems); EuG, Rs. T-201/04, Microsoft/Kommission, Slg. 2007, II-3601 (In casu warf die Kommission Microsoft vor, die Dialogfähigkeit des Windows-Betriebssystems bewusst eingeschränkt und durch das Zurückhalten relevanter Informationen gezielt die Entwicklung innovativer Softwareprodukte verhindert zu haben).


� 	Vgl. dazu insb. die nachfolgenden Beispielsfälle aus Deutschland (Orange-Book-Standard) sowie Holland (Philips v. SK Kassetten); vgl. ferner für die USA, Re Union Oil Co. of California, No. 9305, FTC 25. November 2003, <www.ftc.gov/os/adjpro/d9305/index.shtm>.


� 	Sachverhalt stark vereinfacht, vgl. dazu: BGH, Urteil vom 6. Mai 2009 – KZR 39/06 – Orange-Book-Standard (abgedruckt in GRUR 2009, 694 ff.); Vorinstanzen: LG Mannheim – Urteil vom 12. September 2002 – 7 O 35/02; OLG Karlsruhe – Urteil vom 13. Dezember 2006 – 6 U 174/02 (GRUR 2007, 177).


� 	Vgl. dazu BGH, Urteil vom 6. Mai 2009 (Fn. � NOTEREF _Ref274657696 \h  \* MERGEFORMAT ��72�), 696, Rz. 30 ff.; vgl. dazu auch D. Jestaedt, Der Lizenzerteilungsanspruch nach der BGH-Entscheidung „Orange-Book-Standard“, GRUR 2009, 801 ff.


� 	Für die Schweiz: Vorsorgliche Massnahme.


� 	District Court of The Hague, 17 März 2010, Koninklijke Philips Electronics NV v. SK Kassetten GmbH & Co. KG., verb. RS Nr. 316533/HA ZA 08-2522 und 316535/HA ZA 08-2524; das Urteil kann unter folgendem Link eingesehen werden: <www.eplawpatentblog.com/2010/March/Vonnis%20316533%20HA%20ZA%20082522%20en%20316535%20HA%20ZA%2008-2524%20%28Philips%20-%20SK%29.pdf >.


� 	Vgl. dazu insb. Koninklijke Philips Electronics NV v. SK Kassetten GmbH & Co. KG. (Fn. � NOTEREF _Ref302396925 \h ��75�), Rz. 6.19 ff.


� 	Vgl. dazu insb. Koninklijke Philips Electronics NV v. SK Kassetten GmbH & Co. KG. (Fn. � NOTEREF _Ref302396925 \h ��75�), Rz. 6.22.


� 	Zum Begriff Vorgriff vgl. insb. die Ausführungen im Orange-Book-Standard Fall oben I.7.a.


� 	Vgl. oben I.7.a.


� 	Vgl. dazu insb. Koninklijke Philips Electronics NV v. SK Kassetten GmbH & Co. KG. (Fn. � NOTEREF _Ref302396925 \h ��75�), Rz. 6.25: „De rechtbank is zich ervan bewust dat zij met bovengenoemd oordeel afwijkt van de criteria die het Duitse Bundesgerichthof (hierna: BGH) in de Orange Book-zaak (BGH 6 mei 2009, KZR 39/06, b9 7936) heeft ontwikkeld voor de beoordeling van zogeheten FRAND-verweren.“ (The Court is aware that with the abovementioned ruling it deviates from the criteria which have been developed for the assessment of so-called FRAND-defences by the German Bundesgerichthof in the Oprange Book decision; vgl. <www.eplawpatentblog.com>).


� 	Vgl. dazu insb. Koninklijke Philips Electronics NV v. SK Kassetten GmbH & Co. KG. (Fn. � NOTEREF _Ref302396925 \h ��75�), Rz. 6.25: „Volgens het BGH slaagt in een inbreukzaak het verweer dat de gedaagde aanspraak maakt op een FRAND-licentie als – samengevat – de gedaagde de octrooihouder onvoorwaardelijk heeft aangeboden om een FRAND-licentie af te nemen en de gedaagde de voorwaarden van die licentie al uitvoert, voor wat betreft de betalingsverplichting desgewenst door het stellen van zekerheid.“ (According to the BGH, in an infringement case the defence that the defendant is entitled to a FRAND-license holds water if – in sum – the defendant has unconditionally offered the patentee to take a FRAND license and the defendant is already executing the conditions thereof, in so far as it concerns the royalty obligations, if so wanted by putting up security; vgl. <www.eplawpatentblog.com>).


� 	Vgl. Europäische Kommission (2007), «Kartellrecht: Kommission eröffnet förmliches Verfahren gegen Qualcomm wegen einer marktbeherrschenden Stellung», MEMO/07/389, 1. Oktober 2007; vgl. dazu auch den Fall von Rambus Inc. v. FTC, 522 F.3d 464: „In the Rambus case, the European Commission seems to leave its investigation related to the commitments offered by microchip designer Rambus with the consequence that there will be no case related to the issue of patent ambush” (Antitrust: Commission market tests commitments proposed by Rambus concerning memory chips, MEMO/09/273, 12. Juni 2009); T. Loest/M. Bartlik (Fn. � NOTEREF _Ref265131558 \h  \* MERGEFORMAT ��8�), 2008, 41 ff., 52.
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Gefahr eines Verstosses gegen Art. 101 und 102 AEUV
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Einzelne Lizenzgeber nehmen an der Normung teil, andere nicht


Lizenzgeber
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Vertikal integrierte Unternehmen


-Lizenzen als Einnahmequelle und Kostenfaktor (cross licencing)













