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Was bisher geschah...

27. April 2023: Veroffentlichung des Verordnungsvorschlags durch die Europaische Kommission

Februar 2024: Zustimmung des Europaischen Parlaments mit groRer Mehrheit zum Vorschlag

Mitte bis Ende 2024: Widerstand von Mitgliedstaaten (u.a. Deutschland, Frankreich) und Industrievertretern
—

Februar 2025: Offizieller Ruckzug des Verordnungsvorschlags durch die Kommission

Mai 2025: Neuer Impuls: Wettbewerbsrat greift Thema erneut auf
— Einige Mitgliedstaaten fordern iiberarbeiteten Vorschlag

Seither: Impulse im Sande verlaufen; VO wird nicht weiterverfolgt (Oktober 2025)
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SEP-VO: Ziele und Mechanismen

Uberblick Standards, Implementierungen, SEP stack, vereinbarte Lizenzkonditionen
« Register und Datenbank
» Registrierungs- und Mitteilungspflichten
« Einschatzbarkeit der Standardessentialitat/Portfoliostarke
« Essentialitatschecks
« Gesamtlizenzgebiuhrbestimmung
« (mediierte) Deklaration durch Marktteilnehmer
« Sachverstandigengutachten
« Portfolio-Konditionenbestimmung
* Vorgeschaltete ADR mit weitgehender Klagesperre
« Unterstutzung KMU
« Zentrale Stelle EUIPO
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SEP-VO: Ziele und Mechanismen — Details

Uberblick Standards, SEPs, Implementierungen

Einschatzbarkeit Essentialitat/Portfoliostarke

Bestimmung Gesamtlizenzhdhe, Starkung ADR

Off. Register und teiloff. Datenbank fir Standards,
implementierende Produkte, SEP(Familien), SE-claims,
FRAND-Erklarungen, Vernichtungsentscheidungen, ADR-
Resultate, etc.

Mitteilungspflicht Standard

Eintragungspflicht SEP =
Durchsetzbarkeitsvoraussetzung

Registrierung SE claims

Essenzialitatsprufungen (Stichproben, Antrage
Inhaber/Implementierer)

Nutzung vorbestehender Essentialitatsprifungen

GLG-Bestimmung Patentinhabergruppe, auch durch
Mediation

Sachverstandigengutachten GLG
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SEP-VO: Ziele und Mechanismen — Details

Portfoliospezifische Bestimmung Lizenzkonditionen, Starkung
ADR

Information Lizenzkonditionen (Standard, KMU, Pool-basiert) .

Unterstutzung KMU-Patentinhaber/-Implementierer .

FRAND-Bestimmungs-ADR = Klagesperre, Ausnahme
finanzielle eV

Registrierung = Durchsetzbarkeitsvoraussetzung
Pool-Websites-Publikationspflicht
Meldepflicht ADR-Beteiligte

Unterstutzungszentrum (Schulungen, Identifikation von
SEPs bzw. Implementierungen, Studien)

KMU spezifische FRAND-Konditionen

«Zentrale Stelle» EUIPO-Kompetenzzentrum:

Register und Datenbank

Schlichter- und Gutachterpool

Verwaltung der Verfahren gem. VO
Informationszugang, Unterstutzungszentrum KMU
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SEP-VO kontrovers

Anwendungsbereich

« Sachlich: primarer Einbezug irrelevanter Standards; Zeitlich: Anlass-Standards (zB 3G-5G) gar nicht
einbezogen?

« Komplexer Mechanismus fur Ausdehnung/Einschrankung Anwendungsbereich
Zustandigkeit EUIPO, nicht etablierter Patentrechtsakteur
Registrierung und Essentialitatschecks
- Uberregistrierungsanreize; Unklarheit iber Konsequenzen Nichtregistrierung
« Grosser Ressourcenaufwand der Checks; Sampling herausfordernd (Patentfamilien-Abgrenzung)
« Keine Aussagen zur Patentqualitat
Konditionenbestimmung
« Kartellrechtsbedenken bzgl. Gesamtlizenzgebuhrenabsprachen
« Portfoliokonditionenbestimmung als unattraktive Zusatzhirde beim Justizzugang; hold-out-Foérderung
Internationale Dimension
« Schwachung des Standardisierungsstandorts EU
« (Gegenreaktionen anderer Jurisdiktionen
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Aktueller Kontext: Standardisierung, Implementierung, SEP-Portfolios

— Dynamische Entwicklung Standardisierung (mehrere tausend neue Standards/Jahr) und Implementierung;
connected health, Kl, weitere neue Sektoren

— Zahl der deklarierten SEP-Familien in der letzten Dekade um mind. den Faktor 5 auf > 75.000 gestiegen
— Anstieg SEP-Inhaber-Unternehmen; fuhrend weiterhin Huawei, Samsung, Qualcomm, Ericsson, Nokia
— Keine geanderte Studienlage bzgl. betrachtlicher over-declaration als Resultat verschiedener Faktoren
— Essentialitatsprufungen

— Grosse Pools (zB Avanci, MPEG LA, Via, Sisvel, Access Advance) prufen tendenziell strenger

— SSOs diskutieren teilweise deutliche hohere Anforderungen an Deklaration/Essentialitatsprifung
— Weit Uberwiegende Anzahl von SEP/FRAND-Lizenzierungen wird ohne Gerichtsverfahren erreicht

— KOM-Schatzung: 600 SEP-Lizenzen/Jahr

— < 20 SEP-Urteile/Jdahr in der EU; ~28/Jahr weltweit

— Substantielle Abschreckungseffekte der derzeitigen SEP/FRAND-Situation auf Technologieinhaber nicht
nachweisbar; ebenso bzgl. Markteintrittszurtickhaltung bei Implementierungen auf breiter Front

— Vorstosse zugunsten von Alternativkonzepten zu offener Standardisierung (Konsortien, Pool-/Kreuzlizenzen)

GRUR Jahrestagung 2025
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Aktueller Kontext: UPC

— 23 SEP-Falle (~12% aller Streitfalle vor dem UPC )

—  Trotz Opting-out Mdglichkeit bleiben 74%/71% der
europaischen Patente/SEPs unter der Zustandigkeit des
UPC
12

—  Multi-jurisdiktionale SEP/FRAND-Gerichtsverfahren in EU-
Mitgliedstaaten nehmen ab

= splrbarer Absorptionseffekt des UPC; SEP/FRAND

wichtiges Feld fur den UPC, aber keine ,,Flut*
—  Fortfuhrung Huawei/ZTE, mit eigenen Akzenten
—  Zustandigkeit fur FRAND determination
counterclaims
L —  SEP-Inhaber-Angebot muss nur konstruktiver
; B} R | Ausgangspunkt sein

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Figure E5 Number of SEP disputes by jurisdiction and decision year
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— Parallele FRAND-Bestimmungsklagen in und fur

WEU BUK mUPCdecided mUPCsettied = UPCpending Teillizenzjurisdiktionen nicht FRAND-konform

— Verpflichtung zur Sicherheitsleistung auch bei non-
FRAND-Angebot Patentinhaber

EPA, 2025

GRUR Jahrestagung 2025
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Aktueller Kontext: UPC

* Pragnante ADR-Komponente
« Fallmanagement durch Judge Rapporteur (Art. 52 Abs. 2; R. 11, 104d), 332¢) RoP)
« PMAC, draft arbitration rules mit FRAND-Fokus (Art. 47-49)
« (Teilweise) Verweisung des Rechtsstreits Gericht = arbitration vorgesehen
« Konsensuale Aussetzung paralleler Gerichtsverfahren

« Weiter Gegenstandszuschnitt, u.a. sampling, expert essentiality determination, vorlaufige
Lizenzsetzung, gerichtliche Anordnungen zu Beweiserhebung, Vertraulichkeit

« Konsensuale expert determination betreffend FRAND-royalty, Essentialitat
« Kunftig FRAND Guidelines des PMAC
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Aktueller Kontext: deutsche Rechtsprechung

FRAND-Verfahren aufwandig aber keine ,,Flut” im Verhaltnis zu Verletzungsklagen insgesamt
Fokus auf Verhandlungsverhalten statt gerichtliche Konditionenbestimmung

« Fordert verhandlungsbasierte ,Selbstheilungskrafte®

« Hoher Aufwand und niedrige Frequenz von Konditionenbestimmungen in ,price tag jurisdictions”

« Sachverhalte zeigen Existenz von hold-out

« Reduziert gerichtlichen Beitrag zu Konditionenklarheit (Preisschild, Offenlegung Vergleichslizenzen)
Wachsende grundsatzliche Bereitschaft zu Konditionenbeurteilung?

« UPC-Einfluss

« Sicherheitsleistungsansatz OLG Munchen = hangig beim BGH (Sprachsignalcodierer bzw. VoiceAge)
Unverandertes Sampling-Problem: Einzelpatentklage (inkl. bifurcation) =» Portfoliolizenz
Absehbar neue Vorlage an den EuGH? — Mglw. nur begrenzte Relevanz fur SEP-VO-Anliegen
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Aktueller Kontext: deutsche Rechtsprechung - Details

Figure 4.4.3 Number of SEP disputes in Germany by outcome and year of decision
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
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W Inj.Reg-Granted B Inj.Reg-NotGranted-FRANDdef ® Inj.Reg-NotGranted-Other
Nolnj.Reg-NonGrant Other B Settled Figure 1: Number of cases (Fig. 1a) and disputes (Fig. 1b) by outcome and year of ruling.
EPA, 2025 Baron et al., 2024
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Aktueller Kontext: deutsche Rechtsprechung — Details

Munich overtakes Diisseldorf

While the Dusseldorf and Mannheim courts saw a further decline, newly filed cases in Munich increased. For the first time,
Munich is now the strongest German patent court.

400

300

B Munch « ~800-500 Patentverletzungsklagen
200 216 215 - v pro Jahr
: « SEP-Verfahren arbeitsaufwandig,

aber keine ,Flut®

100

Mannheim

y)
Q
Q

Source: JUVE Patent 2025
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Aktueller Kontext: deutsche Rechtsprechung — Details
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Figure 5: Litigation outcome by duration of litigation (complaint to decision). Figure 6: Litigation outcome by duration of pre-litigation contact (date of first contact to complaint).

Baron et al., 2024

GRUR Jahrestagung 2025

Recht rasche Entscheidfindung
(<2 Jahre)

Berufungsquote ~20%

Vielfach recht lange
Verhandlungsphase vor
Klageeinreichung
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Aktueller Kontext: deutsche Rechtsprechung — Details

 Akzente nach BGH FRAND Einwand |, I
 Amicus Curiae Brief der KOM

« Tendenz zu starkerer Prifung des Patentinhaber-Angebots, zumindest (i) als (nicht zwangslaufig
FRAND-konformer) Ausgangspunkt Verhandlungen, auch bei sub-optimaler initialer ,willingness to
license®; (i) FRAND-Konformitat des Letztangebots nach Sicherheitsleistung

« VoiceAge (Sprachsignalcodierer): OLG Munchen betont Sicherheitsleistung als
Lizenzbereitschaftsindikator; hangig beim BGH

« \Vorlage an den EuGH verstarkt diskutiert — hier relevant v.a. betreffend inhaltliche Priafung der
Lizenzangebote
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Aktueller Kontext: TT-Leitlinien

» Licensing Negotiation Groups
« Kauferkartell, inkl. koordinierter hold-out, als by object-Beschrankung
* 15% upstream und downstream Marktanteilsschwelle ausserhalb des safe harbor
« Safe harbor, u.a. nur wenn Lizenzgebuhren 10% des Implementierungsproduktpreises

= Kann bei Portfoliokonditionensetzung (pot. sogar Gesamtlizenzgebuhren) und
Konditionentransparenz helfen. Aber

=» Funktionsfahigkeit in neuen Markten?

= Gesamtlizenzgebuhrenverhandlungsszenario unattraktiver durch 10%-Preisanteilsschwelle,
Marktanteilsschwelle?

« SEP-Pools
« Einsatz externer Experten fur Essentialitatschecks, kontinuierliche Essentialitatskontrolle
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Aktueller Kontext: Initiativen IP-Institutionen

- EPO

« Integration von Standardisierungsdokumenten als StD in Patentprufungen

« Patent standards explorer: Datensatz zum Schnittbereich Standardisierungsunterlagen-
Patentanmeldungen

« WIPO
« Sammlung ausgewahlter SEP-Entscheidungen weltweit
« PATENTSCOPE-Datenbank weist SEP-Deklaration aus

« Med/Arb Center: spezielle Regeln und Muster-Schiedsvereinbarung, substantielle (~80)
Mediationsaktivitat

« UKIPO

« Bereits etabliert: Informationsdienstleistungen, verstarkte Kooperation mit SSOs, Intergovernmental
SEP Network

« Konsultation: ,,SEP-VO light“-MaRnahmen
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Aktueller Kontext: Initiativen IP-Institutionen — Details

« UKIPO
« SEPs Resource Hub (existiert): Informationen zu SEP/FRAND, ADR, Fallrecht, Verfahrensfihrung

* Intergovernmental SEP Network (existiert): internationales Diskussionsforum

« \Verstarkte Kooperation mit SSOs (existiert): derzeit Informationsaustausch, Impuls zur IPO policy-
Verbesserung erwogen
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Aktueller Kontext: Initiativen IP-Institutionen — Details

- UKIPO

« Konsultation

« Verpflichtende Registrierung von SEP-Deklarationen (erwogen): Suche uber One IPO Search
moglich; wohl beschrankt auf UK-Patentlandschaft, Koordination mit WIPO/EPA/etc.-Initiativen

« EinfUhrung Fazilitat zur Essentialitatsprufung (erwogen, sofern Marktangebot ungentgend)

« Rate Determination Track (erwogen): schlanke Gebuhrenbestimmung durch Experten beim
Intellectual Property Enterprise Court; flexible Verfahrensgestaltung, starker Parteieinfluss; mglw.
Publikation Gebuhrensetzungen; nur bei Klarheit Uber Wirksamkeit, Essentialitat, Verletzung; mglw.
nur bei fehlgeschlagener ADR; unklar ob einseitige Einleitung; bindend aber Rechtsmittel moglich;
erwartete degressive Fallzahlen 50 = 5 in 10 Jahren

« Spezialisierte IPO Mediation (erwogen)

« Verpflichtende pre-litigation arbitration (in den Raum gestellt, derzeit nicht konkret erwogen): derzeit
v.a. unterstiitzende Kommunikation bzgl. existierender ADR-Mechanismen

« Spezifische pre-action protocols (erwogen): Austausch von Positionen und Informationen, ADR-
Versuch als grds. Komponenten pre-action protocols; in UK FRAND-Fallen bereits befolgt
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Aktueller Kontext: FeERANDwortung jenseits von SEPs

« FRAND-Mechanismen allerorten, z.B.

« Art. 6 Nr. 11, 12 DMA

 Art. 8 Abs. 1, 41 Data Act

« Standardisierungen und Lizenzierungen gem. Al Act

« Kartellrechtsbasierte Lizenzierung von Urheberrechtsinhalten (zB Google Snippets)
= Erfahrungen des ,,grossen Geschwisters“ SEP/FRAND gefragt

» Verfahrenskompetenz

« Stakeholder-Einbindung

« Begrenzt: Methodik (z.B. Vergleichslizenzen — Geheimhaltung)
= Argument fur Optimierungen
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Zwischenbefund — Pfade

 Gegenwartige SEP/FRAND-Landschaft in der EU nicht unhaltbar und bedurftig nach NotfallmaRnahmen,;
dynamische Innovations- und Transaktionslandschaft; aber Optimierungspotentiale existieren

« Allein schon zunehmende wirtschaftliche Bedeutung von (SEP/)FRAND spricht fur Systemoptimierungen

* Drei mogliche Pfade:
« Pfad 1: Marktentwicklungen abwarten

« Pfad 2: Katalysatoransatz — erwinschte Marktentwicklungen durch MalRhahmen unterhalb
Rechtssetzung fordern

« Pfad 3: verschlankte Rechtssetzung, auch (teilweise) durch Leitlinien
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Zwischenbefund — Pfade — Details

« Mehr und [weniger] konsentierte Optimierungspotentiale bei
« Transparenz SEP stack
« [Abschatzbarkeit Essentialitatsniveau Portfolios]

- Portfoliokonditionensetzung: Effektive und effiziente Mechanismen; koharenter Methodenkanon;
Notwendigkeit der Bekampfung von hold-out

+ Portfoliokonditionentransparenz: Abschatzbarkeit Marktniveau bei vergleichbaren Transaktionen

« Verhinderung von inter-jurisdiktionalen Karambolagen (AAAASI-Kampfe; widersprechende
Globallizenzen u.a.)

« [Abschatzbarkeit Gesamtlizenzierungskosten eines Standards]
» [weitreichende KMU-Unterstutzung, Uber Information und Transparenz hinaus]
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Marktkrafte

« Transparenz SEP stack: zunehmend (Pools, SSOs, IP-Institutionen, Marktteilnehmer [Vertrauen die Wahrung
der Zukunft)])

« Einschatzung Essentialitat: teilweise, verhalten zunehmend (Pools, TT-Leitlinien, Privatanbieter)

 Gesamtlizenzkosteneinschatzung: Ansatze in Markten mit starker Pool-Pragung; mittelbar durch
substantielle top-down-Analysen

 ADR-Portfoliokonditionenbestimmung: Intensivierung absehbar (UPC/PMAC, SEP/FRAND-Mechanismen
Schiedsinstitutionen, begrenzte traditionelle Schiedsverfahren, LNGs); Erganzung durch gerichtliche
Konditionenbestimmung

- Portfoliokonditionentransparenz: Intensivierung absehbar, v.a. bei etabliert-fihrenden Standards, reifen
Markten (UPC/PMAC, Gerichtsentscheidungen, LNGs, Pools)

« Internationale Koordination: fragil (begrenzte institutionelle Kommunikation; ,Dialog der Gerichte” vs.
interim licenses; A(...)Sls; Unilateralismus)
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Bausteine: Transparenz SEPs, Essentialitatsstatus

« Katalysatoransatz
* Impuls an SSOs
» Prazise Deklarationen, ggf. vorgangige EinfUhrung einer Datenbank
« Aktualisierungsmechanismus, insbes bei Implementierungsbeginn Standard sowie Statuswechsel SEP
 Model IPR policy

« Impuls auf Basis des allgemeinen Kartellrechts moglich, auch fur EU-relevante, ausserunionale
SSOs/Standards (Auswirkungsprinzip)

 EPA-Espacenet + SSO-Datenbanken + sonstige geeignete Informationsquellen als virtuelles Gesamtregister
(bereits fur ETSI, ITU)
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Bausteine: Transparenz SEPs, Essentialitatsstatus

« Katalysatoransatz
- Essentialitatschecks:

* Forderung (s. Implementierungsstudie) Erprobung Kl-Einsatz; Modell-Gebuhrendesign;
Aktualisierungsrhythmen

« Gdf. institutioneller Akteur als Anbieter von Essentialitatschecks insbes. fur Nicht-Pool-
Lizenzierungen, unter Anwendung der Erprobungsergebnisse

« TT-Leitlinien im Hinblick auf Pools
« Gerichtliche/ADR-Berucksichtigung der Check-Ergebnisse
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Bausteine: Transparenz SEPs, Essentialitatsstatus

- SEP-VO 2.0vs.1.0
« Beschrankung Registrierung/Deklaration auf das wirklich Notwendige; Netzwerkansatz
» Forderung der SSO-Pool-Interaktion
- [Essentialitatschecks
« Patent-kompetenter institutioneller Akteur
* Problemorientierter Mechanismus — Anlassbindung an Verhandlungen bzw. Verfahren
 Ausgewogene Kostentragung
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Bausteine: Gesamtlizenzgebuhr, Portfoliokonditionen

- Katalysatoransatz
« Best practice-Leitlinien fir Konditionensetzungsmethoden

« Kooperative Publikation (aggregierter) Lizenzkonditioneninformationen durch Gerichte, ADR-
Institutionen

* Nicht-6ffentliches Repositorium von Vertragsbedingungen, zumindest mit freiwilliger Einreichung

« Forderung der Integration von Konditionen-ADR in Gerichtsverfahren; Sampling-Ansatz;
kooperativer Aufbau eines Experten-Pools; Dialog der Gerichte bezgl. Konditionen-ADR-Konzentration

* Fruhe Sicherheitsleistung bzw. Zahlung vorlaufiger Lizenzgebiihren zur Bekampfung von hold-out

« Publikation und Aktualisierung von marktbasierten Gesamtlizenzniveau-Einschatzungen soweit
genugende Basis

- SEP-VO 2.0vs.1.0
« Gesamtlizenz-ADR unter verbreiterter Stakeholder-Einbindung, Aktualisierungsmechanismen

* Verzahnung von Gerichtsverfahren und ADR-Portfoliokonditionenbestimmung statt zwingendem
Vorschalten; Sicherheitsleistung als integrale Komponente einer vorgeschalteten ADR
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Prof. Dr. Peter Georg Picht

Vielen Dank!
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