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Vorlagefrage

Ist Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 2014/104/UE des Europiischen Parlaments und des Rates vom 26. November 2014 tiber
bestimmte Vorschriften fiir Schadensersatzklagen nach nationalem Recht wegen Zuwiderhandlungen gegen wettbewerbs-
rechtliche Bestimmungen der Mitgliedstaaten und der Europiischen Union (*) dahin auszulegen, dass die Offenlegung von
relevanten Beweismitteln sich ausschliefSlich auf Dokumente bezieht, die sich in der Verfiigungsgewalt des Beklagten oder
eines Dritten befinden und bereits existieren, oder umfasst Art. 5 Abs. 1 stattdessen auch die Moglichkeit, dass Dokumente
offengelegt werden miissen, die derjenige, gegen den sich der Auskunftsantrag richtet, neu erstellen muss, indem er
Informationen, Kenntnisse oder Daten, die sich in seinem Besitz befinden, zusammenstellt oder klassifiziert?

() ABL 2014, L 349, S. 1
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Landgericht Diisseldorf
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Klagerin: Nokia Technologies Oy
Beklagte: Daimler AG

Andere Beteiligte: Continental Automotive GmbH, Continental Automotive Hungary Kft., Bury Sp. z.0.0., TomTom Sales
B.V., VALEO Telematik und Akustik GmbH (vormals Peiker acustic GmbH), Robert Bosch GmbH, Huawei Technologies
Deutschland GmbH, TomTom International B.V., Sierra Wireless S.A.

Vorlagefragen

A. Besteht eine Pflicht zur vorrangigen Lizenzierung von Zulieferern?

1. Kann ein Unternechmen einer nachgelagerten Wirtschaftsstufe der auf Unterlassung gerichteten Patentverletzungs-
klage des Inhabers eines Patents, das fiir einen von einer Standardisierungsorganisation normierten Standard
essenziell ist (SEP) und der sich gegeniiber dieser Organisation unwiderruflich verpflichtet hat, jedem Dritten eine
Lizenz zu fairen, zumutbaren und diskriminierungsfreien Bedingungen (FRAND-Bedingungen) zu erteilen, den
Einwand des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung im Sinne von Art. 102 AEUV entgegenhalten, wenn
der Standard, fiir den das Klagepatent essenziell ist, bzw. Teile desselben bereits in einem von dem Verletzungs-
beklagten bezogenen Vorprodukt implementiert wird, dessen lizenzwilligen Lieferanten der Patentinhaber die
Erteilung einer eigenen unbeschrinkten Lizenz fiir alle patentrechtlich relevanten Nutzungsarten zu FRAND-
Bedingungen fuir den Standard implementierende Produkte verweigert?

a) Gilt dies insbesondere dann, wenn es in der betreffenden Branche des Endproduktevertreibers den
Gepflogenheiten entspricht, dass die Schutzrechtslage fir die von dem Zulieferteil benutzten Patente im Wege
der Lizenznahme durch die Zulieferer geklart wird?

b) Besteht ein Lizenzierungsvorrang gegeniiber den Zulieferern auf jeder Stufe der Lieferkette oder nur gegeniiber
demjenigen Zulieferer, der dem Vertreiber des Endprodukts am Ende der Verwertungskette unmittelbar
vorgelagert ist? Entscheiden auch hier die Gepflogenheiten des Geschiftsverkehrs?
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2. Erfordert es das kartellrechtliche Missbrauchsverbot, dass dem Zulieferer eine eigene, unbeschrinkte Lizenz fiir alle
patentrechtlich relevanten Nutzungsarten zu FRAND-Bedingungen fiir den Standard implementierende Produkte in
dem Sinne erteilt wird, dass die Endvertreiber (und gegebenenfalls die vorgelagerten Abnehmer) ihrerseits keine
eigene, separate Lizenz vom SEP-Inhaber mehr benétigen, um im Fall einer bestimmungsgemifen Verwendung des
betreffenden Zulieferteils eine Patentverletzung zu vermeiden?

3. Sofern die Vorlagefrage zu 1. verneint wird: Stellt Art. 102 AEUV besondere qualitative, quantitative und/oder
sonstige Anforderungen an diejenigen Kriterien, nach denen der Inhaber eines standardessentiellen Patents dariiber
entscheidet, welche potenziellen Patentverletzer unterschiedlicher Ebenen der gleichen Produktions- und
Verwertungskette er mit einer auf Unterlassung gerichteten Patentverletzungsklage in Anspruch nimmt?

B. Konkretisierung der Anforderungen aus dem Urteil des Gerichtshofs vom 16. Juli 2015, Huawei Technologies ('):

1. Besteht ungeachtet dessen, dass die vom SEP-Inhaber und vom SEP-Benutzer wechselseitig vorzunehmenden
Handlungspflichten (Verletzungsanzeige, Lizenzierungsbitte, FRAND-Lizenzangebot; Lizenzangebot an den vorran-
gig zu lizenzierenden Zulieferer) vorgerichtlich zu erfullen sind, die Moglichkeit, Verhaltenspflichten, die im
vorgerichtlichen Raum versdumt wurden, rechtswahrend im Laufe eines Gerichtsverfahrens nachzuholen?

2. Kann von einer beachtlichen Lizenzierungsbitte des Patentbenutzers nur dann ausgegangen werden, wenn sich
aufgrund einer umfassenden Wiirdigung aller Begleitumstande klar und eindeutig der Wille und die Bereitschaft des
SEP-Benutzers ergibt, mit dem SEP-Inhaber einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen abzuschliefen, wie immer
diese (mangels eines zu diesem Zeitpunkt formulierten Lizenzangebots iiberhaupt noch nicht absehbaren)
FRAND-Bedingungen aussehen mogen?

a) Gibt ein Verletzer, der mehrere Monate auf den Verletzungshinweis schweigt, damit regelmifig zu erkennen, dass
ihm an einer Lizenznahme nicht gelegen ist, so dass es — trotz verbal formulierter Lizenzbitte — an einer solchen
fehlt, mit der Folge, dass der Unterlassungsklage des SEP-Inhabers stattzugeben ist?

b) Kann aus Lizenzbedingungen, die der SEP-Benutzer mit einem Gegenangebot eingebracht hat, auf eine mangelnde
Lizenzbitte geschlossen werden, mit der Folge, dass der Unterlassungsklage des SEP-Inhabers ohne vorherige
Priifung, ob das eigene Lizenzangebot des SEP-Inhabers (welches dem Gegenangebot des SEP-Benutzers
vorausgegangen ist) iiberhaupt FRAND-Bedingungen entspricht, darauthin stattgegeben wird?

c) Verbietet sich ein solcher Schluss jedenfalls dann, wenn diejenigen Lizenzbedingungen des Gegenangebots, aus
denen auf eine mangelnde Lizenzbitte geschlossen werden soll, solche sind, fiir die weder offensichtlich noch
hochstrichterlich geklart ist, dass sie sich mit FRAND-Bedingungen nicht vereinbaren lassen?

()  C-170/13, EU:C:215:477.
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