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ETSI in Klrze

ETSI = European Telecommunications Standards Institute (Europaisches
Institut fir Telekommunikationsstandards)

anerkanntes Europaisches Normungsgremium (Richtlinie 98/34/EC)
1988 gegrundet mit Sitz im studfranzésischen Sophia Antipolis
uber 650 Mitglieder aus mehr als 51 Landern

fuhrende internationale technische Vereinigung auf dem Gebiet der
Informations- und Kommunikationstechnologien (ICT)

O ca. 1.500 — 2.000 technische Spezifikationen pro Jahr

d Heimat weltbekannter Standards, z.B: GSM, UMTS, DECT, DVB oder
TETRA

0 Gruindungspartner des 3rd Generation Partnership Project (3GPP)
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STANDARDISIERUNG

O Eckpfeiler in der Entwicklung des ICT-Marktes: Standardisierung wird zur
Herstellung von Interoperabilitat in einem konvergenten Markt bendtigt

O Unterschiedliche Standardtypen
» Formelle Standards (= Empfehlungen ohne Rechtswirkung) und Normen (= rechtlich
bindend durch Inkorporation oder Bezugnahme in einem Rechtstext)

» technische Spezifikationen anerkannter Normungsgremien bzw.
Standardisierungseinrichtungen

 Offene Standards

» Ad-hoc Standards
« Konsortien = Sektorieller Interessenverbund gleichgesinnter Unternehmen

 Teilnahme nicht fur jedermann offen (Mitgliedschaft teilweise mit hohen Kosten
verbunden)

« Kein meinungsbildendes Verfahren
» technischen Spezifikationen nicht immer jedermann zugéanglich

» De-facto Standards
» technische Spezifikationen eines Einzelunternehmens
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KONFLIKTPOTENTIAL

U Diametral entgegengesetzten Zielsetzungen

» Patentrecht von den individuellen Verwertungsinteressen des
Patentinhabers gepragt

» Standards zur kollektiven Verwendung bestimmt

O Potential fur Konflikte, wann immer der technische Inhalt eines
Standards in den Schutzbereich eines Patents fallt

O Wesentliches Patent = Standard kann nicht verwendet werden,
ohne dass zwangslaufig eine Patentverletzung eintritt
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HERAUSFORDERUNG

U Standardisierungseinrichtung muss Spannungsverhaltnis
zwischen Standards und Patente durch einen fairen
Interessenausgleich l6sen

U Interessenlage:

» Patentinhaber: hat das Recht, das Schutzrecht auch wirtschaftlich zu
verwerten

» Dritte: haben das Recht standardfahige Produkte zu angemessenen
Bedingungen herzustellen und anzubieten

> Offentlichkeit: Benutzer und Verbraucher sollen nicht unnétig auf
eine spezielle proprietare Technologieplattform festgelegt werdne

» Standardisierungseinrichtung: Standard soll ungehindert angewandt
werden kénnen und uberflussiger Arbeitsaufwands soll vermieden
werden
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Konfliktlosung durch die
ETSI IPR Policy
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HAUPTMERKMALE

Kein Vorbehalt bei der Einbeziehung von Patenten in einen
Standard

Frihzeitige Identifizierung und Offenlegung von wesentlichen
oder potentiell wesentlichen Patenten

Sicherstellung der kiinftigen ungehinderten Anwendung des
Standards durch FRAND-Lizenzierungserklarung (FRAND = fair,
reasonable and non-discriminatory)

Keine rechtlichen Diskussionen in den technischen Gremien und
keine Beteiligung von ETSI an Lizenzverhandlungen zwischen
Inhabern wesentlicher Patente und den potentiellen Anwendern
des Standards
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Offenlegung
wesentlicher Patente
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Bedeutung und Umfang der Offenlegungspflicht

0 Bedeutung:
» Identifizierung wesentlicher oder potentiell wesentlicher Patente
Entscheidung fur eine bestimmte Technologie in Kenntnis der vorhandenen Patente
Voraussetzung fir die hieran ankntipfende FRAND-Lizenzierungserklarung
entscheidendes Merkmal fur die Akzeptanz und den Erfolg der ETSI Standards am Markt

0 Umfang:

Offenlegung bei eigenem technischen Vorschlag + zumutbare Anstrengungen all jene
Schutzrechte offenzulegen von denen das Mitglied Kenntnis hat

Patente und Patentanmeldung - Problem: Verdffentlichung der Offenlegungsschrift erst
18 Monate nach dem Anmelde- oder Prioritatstag

Mitgliedsbezogen, d.h. nicht auf Kenntnis eines einzelnen Representanten beschrankt
Aber: keine Verpflichtung der Mitglieder zu Schutzrechtsrecherchen

U ETSIs Rolle:
Grds. keine Schutzrechtsrecherchen

Keine Uberprifung der offengelegten Patente auf deren Wesentlichkeit und/oder
Rechtsbestandigkeit

Veroffentlichung offengelegten Patente in der ETSI IPR Datenbank
http://webapp.etsi.org/IPR/home.asp
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VERSPATETE OFFENLEGUNG (PATENT AMBUSH)

O Verletzung der Offenlegungspflicht kann wettbewerbsrechtliche
Konsequenzen haben

0 Patent Ambush = verspatete Offenlegung wesentlicher Patente zu
einem Zeitpunkt an dem der Standard bereits eingeftihrt und von
der Industrie verwendet wird

O Problem: Patentinhaber kann Monopolmacht begrinden und
Wertschopfung an sich reif3en, die sich nicht aus seiner eigenen
Leistung ergibt, sondern erst durch den Standard entstanden ist.

O Falle eines Patent Ambush
» Dell-Fall
» Rambus-Fall
» ETSI GSM 03.19
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UBERMARIGE OFFENLEGUNNG (OVERDECLARATION)

U Overdeclaration = iberméafRigende Offenlegung von Patenten, die
tatsachlich gar nicht wesentlich fir den Standard sind

1 Falle einer Overdeclaration:
> ETSI GSM 03.19
» Nokia ./. Interdigital
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FRAND-
Lizenzierungserklarung
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GRUNDLAGEN

U FRAND = fair, angemessen und nicht-diskriminierend (fair,
reasonable and non-discriminatory)

0 Grds. verschiedene Mdglichkeiten zur Sicherstellung der kinftigen

ungehinderten Anwendung eines Standards

» Beachtung der berechtigten Interessen des Patentinhabers tber sein
Patent frei verfligen zu kbnnen und auch wirtschaftlich zu verwerten

» Konkludente Lizenzierung aufgrund Abstimmungsverhaltens
» Automatische Lizenzierung bei Beginn der Mitgliedschaft

» Gebuhrenfreie Zwangslizenz

O Keine Verpflichtung im ETSI zur Abgabe einer Lizenzierungserkl.

» Einbeziehung eines Patents in eine Standard kann nur mit

Zustimmung des Patentinhabers erfolgen
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VERWEIGERUNG DER LIZENZIERUNGSERKLARUNG

U Im gunstigsten Fall: Ausweichen auf eine alternative Technologie

» Lizenzierungsverweigerung vor Veroffentlichung des Standards +
Verflugbarkeit einer alternativen Technologie

O Im unglnstigsten Fall: Zurlickziehung des verdffentlichten
Standards (letzte Konsequenz)

» Verweigerung der Lizenzierungserklarung nach lock-in + keine
Verfugbarkeit einer alternativen Technologie

O ETSI verfligt Gber detailliertes Verfahren (Art. 8 ETSI IPR Policy)
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AVAILABILITY PRIOR TO PUBLICATION
(Clause 8.1 ETSI IPR Policy)

As long as undertaking is not granted,
TB should not approve

No licensing declaration can be
obtained prior to the publication

TB should not pursue development and
should look for alternatives

GA to review requirements

\4

Viable alternative No viable alternative
(Clause 8.1.1) (Clause 8.1.2)
A4
GA shall satisfy itself that the Standard or TS:

sis not blocked by that IPR
esatisfies ETSI's requirements

IPR owner = Member IPR owner = third-party
Work on standard to cease + appropriate MEMBERS to use their

request to reconsider position good offices to find a solution

IPR owner decides not to Member withdraws its IPR owner = third-party
withdraw its refusal refusal appropriate MEMBERS to use their
good offices to find a solution

Member inform DG and Resuming of the work
explain within 3 months on the standard

DG write to IPR owner for an
explanation + requesting that license
be granted

ETSI Counsellors to
consider explanations + ETSI Counsellors to consider
minutes explanations + minutes
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:AVAILABILITY AFTER PUBLICATION
(Clause 8.2 ETSI IPR Policy)

the publication
A

v

DG request support from Member who has complained

DG write to IPR owner for an explanation +
requesting that license be granted

v

Withdrawal of the refusal Reiteration of the refusal No answer within 3 months

|
4
v
\4

Problem solved DG informs GA |

Vote in GA to refer standard to TC
in order to modify standard

R 1 _
— —<

Vote does not succeed Vote does succeed

v v
GA shall consult ETSI Counsellors GA may TC to modify standard so that the IPR is no

request Members to use their good offices longer essential

1
v v

Solution found to the problem No solution found to the problem

GA to request EC for further appropriate
action (incl. non-recognition)
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TUCKEN DER FRAND-LIZENZIERUNGSERKLARUNG

U Unangemessenheit der Lizenzgebuhren (Ausbeutungsmissbrauch)

U Diskriminierende Lizenzierungspraxis des Patentinhabers

O Aktuelle Falle
» BGH: , Standard-Spundfass*
» LG Dusseldorf: ,Videosignal-Codierung I*

> EU Kommission
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NEUESTE ENTWICKLUNGEN
DER ETSI IPR POLICY
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HINTERGRUND

O ETSIIPR Policy |6st Uberwiegende Anzahl der Konfliktfalle absolut
zufriedenstellend

O ETSIIPR Policy ist ein Vorbild fur zahlreiche IPR-Policies
O Aber: Komplexitat einzelner Sachverhalte macht gro3ere wirtschaftliche

Vorhersagbarkeit in einigen Fallen winschenswert

» Starke Zunahme von Patentinhaber und wesentlicher Patente in einigen
Bereichen der Standardisierung -> viele wesentliche Patente und
Patentinhaber implizieren auch eine erhdhte Vergtitung

* (17.600 wesentliche Patente von 130 Unternehmen in der ETSI IPR-Datenbank: ~4.700
fir GSM, ~7.700 far UMTS und ~3.500 fur 3GPP).

» Komplementéare Technologien in einem Standard fihren zu Kostenhaufungen

» Hohere Funktionalitat bedeutet mehr wesentliche Patente
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ETSI IPR Review ad-hoc Group (IPR R AHG)

U November 2005: ETSI Hauptversammlung beschlieldt die
Grundung der ETSI IPR Review ad-hoc Group:

» Sechs Meetings (01/2006 — 09/2006) + ein vorbereitendes Meeting
» 80-100 Teilnehmer/Meeting und 15-25 Dokumente/Meeting
» Alle Entscheidungen wurden einvernehmlich getroffen

» 16 Empfehlungen, die allesamt einstimmig von der ETSI
Hauptversammlung verabschiedet wurden (Nov. 2006)

» Empfehlungen bereits umgesetzt
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EX-ANTE DISCLOSURES OF LICENSING TERMS

U =fruhzeitige Offenlegung der Lizenzbedingungen flr ein potentiell
wesentliches Patent bevor dieses Gegenstand des Standards wird

» Anerkannte wettbewerbsfordernde Vorteile der ex-ante disclosures of
licensing terms unter der Voraussetzung geeigneter Sicherheitsmalfin.

Leitlinien zur Anwendung von Artikel 81 EGV auf Technologietransfer-

Vereinbarungen
EC-Pressemitteilung vom 12. Dezember 2005

DoJ Business Review Letter VITA (30.10.2006) + IEEE (30.04.2007)

DoJ/FTC Report on Antitrust enforcement and Intellectual Property Rights,
April 2007

» Wettbewerb auf technischer + wirtschaftlicher Ebene, soll Bildung
eines marktgerechten Preises noch vor Verabschiedung des Standards

fordern
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EX-ANTE DISCLOSURES OF LICENSING TERMS

O Nicht zu verwechseln mit:
» Offenlegung wesentlicher Patente
» FRAND-Lizenzierungserklarung

» Ex-ante royalty cap

 Obergrenze aller fur den Standard wesentlichen Patente wird im Voraus
auf einen bestimmten Gesamtbetrag bzw. Gesamtprozentanteil festgelegt

« Jeweiligen Schutzrechtsinhaber erhalten einen der mathematischen
Anzahl ihrer wesentlichen Patente entsprechenden Anteil an den
Gesamtgebihren

= EU-Kommission: Ex-ante royalty cap ist wettbewerbswidrig
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EX-ANTE DISCLOSURES OF LICENSING TERMS

L Wie funktioniert ex-ante disclosure of licensing terms im ETSI:

» Offenlegung der Lizenzbedingungen ist vollkommen freiwillig

« keine Verpflichtung Lizenzbedingungen wesentlicher Patente offen zu
legen

Keine Konsequenzen bei fehlender Offenlegung

Abgabe der FRAND-Lizenzierungserklarung ist ausreichend ftr die
Einbeziehung eines wesentlichen Patents in einen Standard

Offenlegungen der Lizenzbedingungen bleibt damit freien
Marktmechanismen tberlassen

» Schaffung eines sicheren rechtlichen Umfelds
* Neue Richtlinien zur Antitrust Compliance
« ETSI an der Offenlegung der Lizenzbedingungen weitgehend unbeteiligt
« Keine Diskussion uber offengelegte Lizenzbedingungen im ETSI

« Keine Verantwortung, dass offengelegte Lizenzbedingungen FRAND sind
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ANDERE VORSCHLAGE

U Patent Pools

» Bei Beachtung einiger Grundvoraussetzungen keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken
e Leitlinien zur Anwendung von Art. 81 EGV auf TT-Vereinbarungen (Absétze 210ff.)

» Bietet ,One-Stop“-Lizenzvergabestelle
¢ Verringerung der Transaktionskosten, da keine getrennten Vereinbarungen mit verschiedenen Lizenzgebern

Voller Vorteil jedoch nur dann, wenn sich alle Patentinhaber am Pool beteiligen.
e Patentinhaber kdnnen aber nicht zur Teilnahme gezwungen werden
e Geringere Kontrolle Uber die eigenen Patente
e Standardisierungsorganisation hat kein Einfluss auf Poolmanagement

Solange ETSI nicht selbst Inhaber wesentlicher Patente ist, sollte ETSI nicht aktiv an der Grindung eines
Patent Pools mitwirken

O AuBergerichtliches Schlichtungsverfahren

= Im Bedarfsfalle soll auf die existierenden aufR3ergerichtlichen Streitschlichtungs-einrichtungen
zuruckgegriffen werden

U Konkretisierung der FRAND-Bedingungen (MCOQOI)

» Vorgabe eines Rahmens fur FRAND durch die Hinzunahme der Prinzipien der ,Aggregated Reasonable
Terms® (ART) und der ,Proportionalitat”

= Vorschlag nicht fir konsensfahig befunden. Soll weiteren Diskussionen vorbehalten bleiben.
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Ausblick
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AUSBLICK

ETSI IPR Policy schafft fairen Interessenausgleich und hat damit
grof3en Anteil an dem weltweiten Erfolg der ETSI-Standards

Vollstandige Missbrauchsvorbeugung kann nicht allein durch die
Selbstregulierung geschaffen werden

Aber: Selbstregulierung durch ETSI IPR Policy ist geeignet den
Grol3teil der Problemféalle bereits im Ansatz zu vermeiden

ETSI stellt sich erfolgreich den neuen Herausforderungen

ETSI behalt seine Fihrungsrolle in der IPR-Diskussion
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Vielen Dank
fur lhre Auftmerksamkeit

Dr. Michael Fréhlich, p.eA

Legal Affairs Director = Attorney at Law
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