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UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto)

16 pédivand heindkuuta 2015*

Kilpailu — SEUT 102 artikla — Yritys, joka on sellaisen standardin kannalta olennaisen patentin haltija,
jonka osalta se on antanut standardointielimelle sitoumuksen myontda kolmansille lisenssin
oikeudenmukaisin, kohtuullisin ja syrjiméattomin ehdoin eli ns. FRAND-ehdoin (fair, reasonable and
non-discriminatory) — Maaraavan markkina-aseman vaarinkaytt6 — Loukkauskanteet —
Kieltokanne — Kanne, jossa vaaditaan tuotteiden vetamistd pois markkinoilta — Kanne, jossa vaaditaan
kirjanpitotietojen toimittamista — Vahingonkorvauskanne — Standardin kannalta olennaisen patentin
haltijan velvollisuudet

Asiassa C-170/13,
jossa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnostd, jonka Landgericht
Diisseldorf (Saksa) on esittinyt 21.3.2013 tekemadlldédn paatokselld, joka on saapunut unionin
tuomioistuimeen 5.4.2013, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa
Huawei Technologies Co. Ltd
vastaan
ZTE Corp.
ja
ZTE Deutschland GmbH,
UNIONIN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja T. von Danwitz sekd tuomarit C. Vajda, A. Rosas,
E. Juhész ja D. Svaby (esittelevd tuomari),

julkisasiamies: M. Wathelet,

kirjaaja: hallintovirkamies K. Malacek,

ottaen huomioon kirjallisessa kasittelyssé ja 11.9.2014 pidetyssa istunnossa esitetyn,
ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittdneet

— Huawei Technologies Co. Ltd, edustajinaan Rechtsanwalt C. Harmsen, Rechtsanwalt
S. Barthelmess, Rechtsanwalt J. Witting, avocat D. Geradin ja advocaat M. Dolmans,

— ZTE Corp. ja ZTE Deutschland GmbH, edustajanaan Rechtsanwalt M. Fahndrich,

* Oikeudenkayntikieli: saksa.
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— Alankomaiden hallitus, asiamiehindan M. Bulterman, C. Schillemans ja B. Koopman,
— Portugalin hallitus, asiamiehindan L. Inez Fernandes ja S. Oliveira Pais,

— Suomen hallitus, asiamiehenéin J. Heliskoski,

— Euroopan komissio, asiamiehindén F. W. Bulst, A. Dawes ja F. Ronkes Agerbeek,
kuultuaan julkisasiamiehen 20.11.2014 pidetyssd istunnossa esittimén ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion
Ennakkoratkaisupyynt6 koskee SEUT 102 artiklan tulkintaa.

Taméd pyyntd on esitetty asiassa, jossa vastakkain ovat yhtdalta Huawei Technologies Co. Ltd
(jaljempand Huawei Technologies) ja toisaalta ZTE Corp. ja ZTE Deutschland GmbH (jdljempéna
ZTE) ja joka koskee standardointielimen laatiman standardin kannalta olennaisen patentin (jdljempéna
essentiaalipatentti) vaitettyd loukkausta.

Asiaa koskevat oikeussdannot

Kansainvilinen oikeus

Miinchenisséd 5.10.1973 allekirjoitetun ja 7.10.1977 voimaan tulleen eurooppapatenttien myontamisesta
tehdyn yleissopimuksen, sellaisena kuin sitd sovelletaan pédasiassa (jdljempénd Euroopan
patenttisopimus), 1 artiklan mukaan vyleissopimuksella perustetaan sopimusvaltioiden yhteinen
keksinnoille myonnettéivid patentteja koskeva oikeusjarjestelma.

Myontamistd koskevia yhteisid sddntoja lukuun ottamatta eurooppapatenttia koskee edelleen sen
sopimusvaltion kansallinen séddntely, johon se on myonnetty. Euroopan patenttisopimuksen

2 artiklan 2 kappaleessa madrataan télta osin seuraavaa:

"Eurooppapatentilla on sama vaikutus kussakin sopimusvaltiossa, johon se on myoOnnetty, ja sitd
koskevat samat ehdot kuin asianomaisen valtion myontdmad kansallista patenttia — -~

Euroopan patenttisopimuksen 64 artiklan 1 ja 3 kappaleessa médritddn eurooppapatentin haltijan
oikeuksista seuraavaa:

”(1) Eurooppapatentti antaa haltijalleen — — siitd pdivasta lukien, jona sen myoOntdmisestd on
kuulutettu, kussakin sopimusvaltiossa, johon se on myonnetty, samat oikeudet kuin kyseisessd
valtiossa myonnetty kansallinen patentti olisi antanut.

(3) Eurooppapatentin loukkauksia kisitelladn kansallisen lainsdadannon mukaisesti.”
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Unionin oikeus

Teollis- ja tekijanoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiivin 2004/48/EY (EUVL L 157, s. 45) johdanto-osan 10, 12 ja 32
perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

”(10) Tamén direktiivin tavoitteena on ldhentdd lainsddadéntojd, jotta voidaan varmistaa teollis- ja
tekijanoikeuksien suojan korkea, yhdenvertainen ja yhdenmukainen taso sisémarkkinoilla.

(12) Tama direktiivi ei saisi vaikuttaa kilpailusdéntojen, erityisesti Euroopan yhteison
perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan, soveltamiseen. Tiassa direktiivissd sdddettyja
toimenpiteitd ei saisi kayttdd kilpailun rajoittamiseen aiheettomasti tavalla, joka on vastoin
perustamissopimusta.

(32) Tassa direktiivissdé kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon erityisesti Euroopan
unionin perusoikeuskirjassa [(jaljempdnd perusoikeuskirja)] tunnustetut periaatteet. Talld
direktiivilld on tarkoitus erityisesti varmistaa teollis- ja tekijanoikeuksien kunnioittaminen edella
mainitun perusoikeuskirjan 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti.”

Kyseisen direktiivin 9 artiklan, jonka otsikkona on "Turvaamis- ja sdilyttimistoimenpiteet”, 1 kohdassa
sdddetddn seuraavaa:

”Jasenvaltioiden on varmistettava, ettd toimivaltaiset oikeusviranomaiset voivat hakijan pyynndsté:

a) maarata viitetylle oikeudenloukkaajalle osoitetun viliaikaisen kiellon, jonka tarkoituksena on estéda
teollis- tai tekijanoikeuden vélittomét loukkaukset — —

Direktiivin 10 artiklan, jonka otsikko on "Korjaavat toimenpiteet”, 1 kohdassa sidddetddn seuraavaa:
"Jasenvaltioiden on oikeudenhaltijalle loukkauksen johdosta kuuluvia vahingonkorvauksia rajoittamatta
ja ilman minkdanlaista korvausta varmistettava, ettd toimivaltaiset oikeusviranomaiset voivat kantajan
pyynnostd antaa madrdyksen asianmukaisten toimenpiteiden toteuttamisesta sellaisten tavaroiden
osalta, joiden ne ovat todenneet loukkaavan teollis- tai tekijdnoikeutta, ja soveltuvissa tapauksissa
kyseisten tavaroiden luomisessa tai valmistuksessa pddasiassa kdytettyjen materiaalien ja vélineiden
osalta. Naihin toimenpiteisiin sisaltyvit:

a) jakelukanavasta takaisinvetdminen;

b) lopullinen poistaminen markkinointikanavasta; tai

¢) hévittiminen.”

Saksan oikeus

Saksan siviililain (Biirgerliches Gesetzbuch) 242 §:ssd, jonka otsikko on "Lojaali tdytdntoonpano”,
sdddetddn, ettd velallisen on toteutettava suoritus lojaalisti hyvén liiketavan edellyttdmalla tavalla.
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Saksan patenttilain (Patentgesetz, BGBL. 1981 I, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
24.11.2011 annetun lain 13 §:114 (BGBIL. 2011 I, s. 2302), 139 §:n 1 momentissa sdddetddn seuraavaa:

"Jos on olemassa vaara siitd, ettd patentinloukkaus toistuu, se, jonka oikeutta on loukattu, voi nostaa
kieltokanteen sitd vastaan, joka kéyttdd patentoitua keksintéod 9-13 §:n vastaisesti. Oikeudenhaltijalla
on tdmd oikeus myos silloin, kun on olemassa vaara siitd, ettd sen oikeutta loukataan ensimmaisen
kerran”.

Kilpailunrajoituksista 26.6.2013 annetun lain (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrinkungen, BGBIL. 2013
I, s. 1750) 19 ja 20 §:ssd kielletdén yritystd kayttdiméstd vadrin madradvaa markkina-asemaa yksin tai
yhdessd muiden yritysten kanssa.

ETSIn sddnnot

Euroopan telealan standardointilaitos (ETSI) on elin, jonka tavoitteena on ETSIn ty6jarjestyksen (ETSI
Rules of Procedure) liitteessa 6, jonka otsikko on ”“Immateriaalioikeuksia koskevat ETSIn
menettelytavat” (ETSI Intellectual Property Rights Policy), olevan 3.1 kohdan mukaan luoda Euroopan
televiestintdalan teknisiin tavoitteisiin mukautettuja normeja sekd vahentdd ETSIn, sen jasenten sekd
ETSIn standardeja soveltavien kolmansien osalle tulevaa riskid siitd, ettd standardien valmisteluun,
kéayttoonottoon ja soveltamiseen tehdyt investoinnit meneviat hukkaan sen vuoksi, ettei mainittujen
standardien soveltamisen kannalta oleellisia immateriaalioikeuksia ole saatavilla. Kyseiselld liitteelld
pyritdédn tatd varten tasapainoon televiestintdalan yleista kayttoa koskevien standardointitarpeiden seké
immateriaalioikeuksien haltijoiden oikeuksien vilille.

Kyseisessd liitteessd olevan 3.2 kohdan mukaan immateriaalioikeuksien haltijoiden on saatava
asianmukainen ja kohtuullinen korvaus immateriaalioikeuksiensa kaytosta.

Kyseisessd liitteessd olevan 4.1 kohdan mukaan kunkin ETSIn jdsenen on erityisesti sellaisen standardin
laadintaprosessin kuluessa, jonka kehittdmiseen jasen osallistuu, toteutettava tarvittavat toimenpiteet
tiedottaakseen ETSIlle viipymittd tdméan standardin kannalta olennaisista immateriaalioikeuksistaan.

ETSIn tyojdrjestyksen liitteessd 6 olevan 6.1 kohdan mukaan silloin, kun ETSIlle ilmoitetaan tietyn
standardin kannalta olennaisesta immateriaalioikeudesta, ETSIn pddjohtaja pyytaa valittomasti kyseisen
oikeuden haltijaa antamaan kolmen kuukauden sisélld peruuttamattoman sitoumuksen siitd, ettd se on
valmis myontdmadn kyseistd immateriaalioikeutta koskevia lisenssejd oikeudenmukaisin, kohtuullisin ja
syrjimittomin ehdoin eli ns. FRAND-ehdoin (fair, reasonable and non-discriminatory).

Kyseisessé liitteessd olevassa 6.3 kohdassa todetaan, ettd kun téllaista sitoumusta ei ole annettu, ETSI
tutkii, onko kyseistd standardin osaa koskevat valmistelutyot keskeytettdvd, kunnes asia on kasitelty.

Liitteessa olevassa 8.1 kohdassa todetaan, ettd jos immateriaalioikeuksien haltija kieltaytyy
FRAND-sitoumuksen antamisesta, ETSI selvittdd, onko olemassa vaihtoehtoista teknologiaa, ja jos ei
ole, kyseessd olevan standardin valmistelutyot lopetetaan.

Kyseisen tyojérjestyksen liitteessd 6 olevassa 14 kohdassa todetaan, ettd jos ETSIn jdsen toimii liitteen
madrdysten vastaisesti, se laiminly6 velvollisuuksiaan ETSI4 kohtaan.

Kyseisessi liitteessd olevan 15.6 kohdan mukaan immateriaalioikeuksia pidetddn olennaisina erityisesti

silloin, kun teknisistd syistd ei ole mahdollista valmistaa standardin mukaisia tuotteita mainittua
oikeutta loukkaamatta.
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ETSI ei kuitenkaan tarkista jasentensd vélttdmattomiksi ilmoittamien immateriaalioikeuksien péatevyytta
tai olennaista luonnetta. Kyseisessd liitteessd ei myoskdadn maédritelld kasitettda "FRAND-ehdoin
myonnetty lisenssi”.

Pidasia ja ennakkoratkaisukysymykset

Huawei Technologies on maailmanlaajuinen televiestintdalalla toimiva yhtio, joka on muun muassa
eurooppapatentin EP 2090050 B 1 haltija; kyseisen patentin nimike on ”"Menettely ja laitteet
synkronointisignaalin muodostamiseksi viestintdjarjestelméssd”, ja se on myonnetty Saksan
liittotasavallassa, joka on Euroopan patenttisopimuksen sopimusvaltio (jdljempdnd patentti
EP 2090050 B 1).

Huawei Technologies ilmoitti tdmédn patentin 4.3.2009 ETSIlle standardin "Long Term Evolution”
kannalta olennaisena patenttina. Samalla Huawei Technologies sitoutui myontdmdan kolmansille
lisensseja FRAND-ehdoin.

Kansallinen tuomioistuin toteaa ennakkoratkaisupyynnossddn tistd, ettd kyseinen patentti on tdmén
standardin kannalta olennainen, mikd merkitsee sitd, ettd kaikki mainittua standardia soveltavat
kayttavat vaistimattd saman patentin teoriaa.

Huawei Technologies ja ZTE Corp., joka on maailmanlaajuiseen televiestintdalalla toimivaan konserniin
kuuluva yhti6 ja joka myy Saksassa muun muassa kyseiseen standardiin liittyvélld tietokoneohjelmalla
varustettuja tuotteita, kavivat marraskuun 2010 ja maaliskuun 2011 lopun vélisend aikana keskusteluja
muun muassa patentin EP 2090050 B 1 loukkauksesta sekd mahdollisuudesta sopia nditd tuotteita
koskevasta lisenssista FRAND-ehdoin.

Huawei Technologies mainitsi kohtuulliseksi katsomansa lisenssimaksun madrdan. ZTE Corp.
puolestaan toivoi ristiinlisensointia. Mitéédn tarjousta lisenssisopimukseksi ei kuitenkaan esitetty.

ZTE myy Saksassa standardin "Long Term Evolution” pohjalta toimivia tuotteita ja kayttda siten
patenttia EP 2090050 B 1 maksamatta Huawei Technologiesille lisenssimaksua ja tekemaittd tille
tyhjentévaa selvitysta kéytosta.

Huawei Technologies nosti 28.4.2011 ennakkoratkaisua pyytidneessd tuomioistuimessa Euroopan
patenttisopimuksen 64 artiklan ja Saksan patenttilain, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
24.11.2011 annetun lain 13 §:114, 139 §:n ja sitd seuraavien pykélien nojalla patentinloukkauskanteen
ZTE:td vastaan ja vaati oikeudenloukkauksen lopettamista, kirjanpitotietojen toimittamista, tuotteiden
vetdmistd pois markkinoilta sekd vahingonkorvauksen madraamista.

Kyseinen kansallinen tuomioistuin katsoo, ettd pédasian ratkaisu riippuu sen selvittimisestd, onko
Huawei Technologiesin nostamaa kannetta pidettivd madrddvan markkina-aseman vadrinkayttona.
Kansallinen tuomioistuin toteaa siten, ettdi on mahdollista vedota lisenssin pakollisuuteen
kieltokanteen hylkaamiseksi erityisesti SEUT 102 artiklan perusteella, jos voidaan katsoa, ettd
nostaessaan kieltokanteen Huawei Technologies kayttdd vddrin méédraavdad markkina-asemaa, joka silla
kyseisen tuomioistuimen mukaan kiistatta on.

Kansallinen tuomioistuin katsoo kuitenkin, ettd sen maddrittdmiseen, mistd ajankohdasta ldhtien
essentiaalipatentin haltija rikkoo SEUT 102 artiklaa kieltokanteen nostamisen perusteella, voidaan
soveltaa erilaisia lahestymistapoja.

Kyseinen tuomioistuin toteaa tdstd, ettd SEUT 102 artiklan, kilpailunrajoituksista 26.6.2013 annetun

lain 20 §:n 1 momentin ja siviililain 242 §:n nojalla Bundesgerichtshof (Saksan liittovaltion ylin
siviilituomioistuin) on katsonut 6.5.2009 antamassaan tuomiossa Orange-Book-Standard (KZR 39/06),
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ettd patentinhaltijan, joka nostaa patentinloukkauksen lopettamista koskevan kanteen, kun vastaaja voi
vaatia lisenssid tdstd patentista, voidaan katsoa kdyttdvin véddrin mddradavad markkina-asemaansa
ainoastaan tiettyjen ehtojen tédyttyessa.

Vastaajan on yhtadltd pitdnyt tehdd kantajalle lisenssisopimuksen tekemistd koskeva ehdoton tarjous,
joka ei saa koskea pelkkid patentinloukkaustapauksia ja johon hdnen on oltava sitoutunut, ja kantajan
on hyviaksyttdva tarjous, jos kieltdytyminen aiheuttaisi vastaajalle epdoikeudenmukaista haittaa tai
loukkaisi syrjintdkiellon periaatetta.

Toisaalta silloin, kun vastaaja kayttdad patentin kohdetta jo ennen kuin kantaja on hyviksynyt téllaisen
tarjouksen, vastaajan on tédytettdvd tulevasta lisenssisopimuksesta sille aiheutuvat velvollisuudet
patentin kéyttamiseksi eli tehtdvd selvitys patentin kéyttoon liittyvistd toimistaan sekd téytettava
selvityksestd johtuvat maksuvelvoitteensa.

Kun otetaan huomioon se seikka, ettei ZTE:n sopimustarjouksia voida pitdd ehdottomina, koska ne
rajoittuivat ainoastaan tuotteisiin, joilla on loukattu patenttia, eikd ZTE ole maksanut itse laskemaansa
lisenssimaksun maardd eikd toimittanut tyhjentavad selvitystd patentin kéyttoon liittyvistd toimistaan,
ennakkoratkaisua pyytidnyt tuomioistuin toteaa, ettd sen on suljettava pois se mahdollisuus, ettd ZTE
voisi pétevdsti vedota lisenssin pakollisuuteen, ja ndin ollen hyviksyttdévi Huawei Technologiesin
patentinloukkauskanne.

Ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin toteaa kuitenkin, ettd komission 21.12.2012 antamissa
lehdistotiedotteessa 1P/12/1448 ja muistiossa MEMO/12/1021, jotka kisittelevit patentinloukkauksia
matkapuhelinmarkkinoilla ~ koskevan  oikeudenkdynnin  yhteydessdé =~ Samsungille  osoitettua
vaitetiedoksiantoa, Euroopan komissio vaikuttaa katsovan, ettd kieltokanteen nostaminen on
lainvastaista SEUT 102 artiklan valossa, kun kanne koskee essentiaalipatenttia, kun patentinhaltija on
ilmoittanut  standardointielimelle valmiudestaan myontda lisensseja FRAND-ehdoin ja kun
patentinloukkaaja itse on valmis neuvottelemaan téllaisen lisenssin. Kansallisen tuomioistuimen
mukaan merkitystd ei siis ole silld seikalla, etteivdt osapuolet olleet pédsseet yhteisymmarrykseen
sopimuksen tiettyjen lausekkeiden siséllostd eivitka etenkdan maksettavan lisenssimaksun suuruudesta.

Ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin kuitenkin toteaa, ettd jos sen olisi sovellettava ainoastaan niitd
kriteerejd, sen pitdisi hyldtd Huawei Technologiesin kieltokanne silld perusteella, ettd se merkitsee
SEUT 102 artiklassa tarkoitettua véarinkayttod, koska on riidatonta, ettd péddasian osapuolet olivat
valmiita neuvottelemaan.

Ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin katsoo, ettd pddasiassa sen, ettd patentinloukkaaja on valmis
neuvottelemaan ja ettd patentin EP 2090050 B 1 haltija on valmis myontdmddn kolmansille
patentteja, ei pitdisi riittdd sen toteamiseen, ettd madrdavad markkina-asemaa on kaytetty vadrin.

Ennakkoratkaisua pyytineen tuomioistuimen mukaan arvioitaessa sitd, merkitseeko essentiaalipatentin
haltijan kdyttdytyminen vaarinkaytt6d, on varmistettava asianmukainen ja oikeudenmukainen tasapaino
osapuolten, joilla on oltava yhdenvertainen neuvotteluvoima, kaikkien perusteltujen intressien valilla.

Ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin katsoo vastaavasti, ettei essentiaalipatentin haltijan eika
patentinloukkaajan aseman pidd mahdollistaa joko kohtuuttoman korkeiden lisenssimaksujen (ns.
hold-up-tilanne) tai kohtuuttoman matalien (ns. reverse hold-up -tilanne) lisenssimaksujen saamista.
Paitsi téstd syystd myoOs saman tuotteen lisenssinhaltijoiden ja patentinloukkaajien yhdenvertaiseen
kohteluun liittyvistd nidkokohdista essentiaalipatentin haltijalla on oltava kaytettdvissdan kieltokanne.
Tdmidn laissa sdddetyn oikeuden kéyttdminen ei sindllddn voi merkitd m&dradvan markkina-aseman
vadrinkdyttod, jonka toteaminen edellyttdd muiden rikkomista merkitsevien osatekijoiden
olemassaoloa.  "Neuvotteluvalmiuden”  kasitteen  kdyttdminen maiadrddvan  markkina-aseman
vadrinkdayton kriteerind ei ndin ollen ole kyseisen tuomioistuimen mukaan tyydyttdvad, koska se voi
johtaa lukuisiin eri tulkintoihin ja koska silld varmistetaan patentinloukkaajalle liian suuri
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liilkkkumavara. Joka tapauksessa on niin, ettd jos tdllainen kisite todettaisiin merkitykselliseksi, on
asetettava tiettyja laadullisia ja ajallisia vaatimuksia lisenssinhakijan rehellisyyden takaamiseksi.
Kyseisen tuomioistuimen mukaan olisi siis vaadittava lisenssid koskevan sellaisen ehdottoman
tarjouksen esittdmistd ennen kyseisen patentin kayttamistd, joka on tdsmaéllinen ja hyvaksyttivisséd ja
johon sisdltyvit kaikki yleisesti lisenssisopimukseen kuuluvat seikat. Erityisesti sellaisten toimijoiden,
jotka ovat jo saattaneet markkinoille tuotteita, joissa kdytetddn essentiaalipatenttia, on tdllaisen
tarjouksen yhteydessd vilittomasti tdytettavd velvollisuus toimittaa selvitys tdmdn essentiaalipatentin
kaytostd ja maksaa tdstd seuraava lisenssimaksu. Ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin katsoo
lisdksi, ettd patentinloukkaajan on voitava aluksi asettaa vakuus sen sijaan, ettd se maksaisi
lisenssimaksun suoraan kyseisen essentiaalipatentin haltijalle. Samoin lisenssid koskevan pyynnoén
tekijalla olisi oltava mahdollisuus antaa tdimén patentinhaltijan maarittdaa lisenssimaksun kohtuullinen
suuruus tdmén harkinnan mukaisesti.

Niin ollen Landgericht Diisseldorf paatti lykatd asian kasittelyd ja esittdd unionin tuomioistuimelle
seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Kayttadko [essentiaalipatentin] haltija, joka on ilmoittanut standardointielimelle olevansa valmis
myontaméddn kolmansille lisenssin [FRAND-ehdoin], madrdévad markkina-asemaansa védrin, jos
se nostaa kieltokanteen patentinloukkaajaa vastaan, vaikka viimeksi mainittu on ilmoittanut
olevansa valmis neuvottelemaan téllaisesta lisenssistd,

vai

onko maddrddvan markkina-aseman védrinkdytostd katsottava olevan kyse ainoastaan silloin, jos
patentinloukkaaja on tehnyt [essentiaalipatentin] haltijalle lisenssisopimuksen tekemistd varten
hyviksyttdavin ja ehdottoman tarjouksen, jota patentinhaltija ei voi hyldtd aiheuttamatta
patentinloukkaajalle kohtuutonta haittaa tai loukkaamatta syrjintdkiellon periaatetta, ja jos
patentinloukkaaja on tulevaa lisenssia ennakoiden jo tdyttinyt toteutunutta kayttod koskevat
sopimusvelvoitteensa?

2) Mikali maardaavada markkina-asemaa on katsottava kdytetyn véérin jo yksistddn patentinloukkaajan
neuvotteluvalmiuden vuoksi:

Asetetaanko  SEUT 102  artiklassa  erityisida =~ laadullisia  tai  ajallisia ~ vaatimuksia
neuvotteluvalmiudelle? Voidaanko patentinloukkaajan katsoa olevan valmis neuvottelemaan, jos
se on ainoastaan vyleisesti (ja suullisesti) ilmoittanut olevansa valmis aloittamaan neuvottelut, vai
onko patentinloukkaajan jo tdytynyt ryhtyd neuvottelemaan esimerkiksi mainitsemalla
konkreettisia ehtoja, joiden mukaisesti se on valmis tekeméén lisenssisopimuksen?

3) Mikédli madraavan markkina-aseman vadrinkdytto edellyttad hyvaksyttavin ja ehdottoman
sopimustarjouksen tekemista:

Asetetaanko SEUT 102 artiklassa erityisid laadullisia ja/tai ajallisia vaatimuksia téllaiselle
tarjoukselle? Onko tarjouksessa oltava kaikki sellaiset ehdot, jotka tavanomaisesti sisdllytetddn
kyseista tekniikan alaa koskeviin lisenssisopimuksiin? Voidaanko tarjouksen edellytykseksi asettaa
erityisesti se, ettd [essentiaalipatenttia] tosiasiallisesti kdytetddn tai ettd patentti on pateva?
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4) Mikdli madradvan markkina-aseman vadrinkdytto edellyttdd, ettd patentinloukkaaja tayttaa
myonnettdvastd lisenssistd sille aiheutuvat velvollisuudet:

Asetetaanko SEUT 102 artiklassa erityisia vaatimuksia toimille, jotka patentinloukkaajan on
toteutettava velvollisuuksiensa tdyttamiseksi? Onko patentinloukkaaja velvollinen antamaan
selvityksen patentin kayttoon liittyvistd toimistaan ja/tai maksamaan lisenssimaksun? Voiko
patentinloukkaaja tayttdd lisenssimaksujen maksamista koskevan velvollisuutensa tarvittaessa
vakuuden asettamisen avulla?

5) Onko niin, ettd edellytyksid, joiden tdyttyessd [essentiaalipatentin] haltijan katsotaan
vadrinkdyttineen madradvdaa markkina-asemaansa, sovelletaan myos silloin, jos patentinhaltija
vetoaa  tuomioistuimessa  muihin  patentin = loukkaamisesta  johdettaviin  oikeuksiin
(kirjanpitotietojen toimittaminen, tuotteiden vetaminen pois markkinoilta, vahingonkorvaukset)?”

Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

Aluksi on todettava, ettd nyt kisiteltavind oleva ennakkoratkaisupyynto liittyy patentinloukkausta
koskevaan oikeusriitaan, jossa on vastakkain kaksi sellaista televiestintdalan toimijaa, jotka ovat
lukuisien "Long Term Evolution” -standardin — joka on ETSIn yhteydessd laadittu yli 4700
essentiaalipatentista koostuva standardi — kannalta olennaisten patenttien haltijoita ja jotka ovat
sitoutuneet myontaméadn kolmansille lisenssejd néihin patentteihin FRAND-ehdoin.

Ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin tiedustelee tidmén oikeusriidan asiayhteydessd, onko
patentinloukkauskannetta, jossa vaaditaan oikeudenloukkauksen lopettamista, kirjanpitotietojen
toimittamista, tuotteiden vetdmistd pois markkinoilta sekd vahingonkorvauksen madrdamistd ja jonka
on nostanut essentiaalipatentin haltija, eli nyt esilld olevassa asiassa Huawei Technologies,
lisenssisopimuksen tekemistd pyytineen tdmédn essentiaalipatentin vditettyd patentinloukkaajaa, eli
ZTE:t4, vastaan, pidettaivdi SEUT 102 artiklassa tarkoitettuna madadraavan markkina-aseman
vadrinkayttond ja onko kyseisen tuomioistuimen nédin ollen hyléttava se.

Ennakkoratkaisukysymyksiin vastaamiseksi ja sellaisen patentinloukkauskanteen hyviksyttavyyden
arvioimiseksi, jonka tillaisen essentiaalipatentin haltija on nostanut sellaista vaitettyd
patentinloukkaajaa vastaan, jonka kanssa ei ole péddsty sopimukseen lisenssistd, on etsittiva tasapaino
yhtdaltda vapaan kilpailun siilyttdmisen — minkd perusteella primaarioikeuden maérayksissa ja
erityisesti SEUT 102 artiklassa kielletdén médrdaavan markkina-aseman védrinkayttd — ja toisaalta
perusoikeuskirjan 17 artiklan 2 kohdassa ja 47 artiklassa tdlle oikeudenhaltijalle teollis- ja
tekijanoikeuksien seka tehokkaan oikeussuojan osalta vahvistettujen valttaméttomien takeiden valilla.

Kuten ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin ennakkoratkaisupyynnossddn toteaa, pédasian
asianosaiset eivit ole kyseisessi tuomioistuimessa kiistdineet madrdadvian markkina-aseman
olemassaoloa. Koska kansallisen tuomioistuimen esittimédt kysymykset koskevat ainoastaan
vadrinkdyton olemassaoloa, arviointi on rajattava koskemaan ainoastaan tdtd viimeksi mainittua
kriteeria.

Ensimmdinen, toinen, kolmas ja neljds ennakkoratkaisukysymys sekd viides ennakkoratkaisukysymys
siltd osin kuin se koskee kanteita, joissa vaaditaan tuotteiden vetdmistd pois markkinoilta

Jaljempdnd  yhdessa  kasiteltdvillda ~ ensimmdiselld,  toisella, kolmannella ja  neljannelld
ennakkoratkaisukysymykselldaan sekd viidennelld ennakkoratkaisukysymyksellddan siltd osin kuin se
koskee kanteita, joissa vaaditaan tuotteiden vetdmistd pois markkinoilta, kansallinen tuomioistuin
tiedustelee lahinnd, missd olosuhteissa se, ettd madradviassd asemassa oleva yritys, joka on sellaisen
essentiaalipatentin haltija, jonka osalta tdmé yritys on antanut standardointielimelle sitoumuksen
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myontdd kolmansille lisensseja FRAND-ehdoin, nostaa loukkauskanteen, jossa se vaatii tdmén
essentiaalipatentin loukkaamisen lopettamista tai niiden tuotteiden vetédmistd pois markkinoilta, joiden
valmistuksessa on kaytetty kyseistd essentiaalipatenttia, on pidettavdi SEUT 102 artiklan vastaisena
vadrinkayttona.

Aluksi on muistutettava, ettd SEUT 102 artiklassa tarkoitettu madradavan aseman vaarinkdyton kasite on
objektiivinen kisite, joka tarkoittaa méadradviassd asemassa olevan yrityksen kayttdytymistd, joka on
omiaan vaikuttamaan sellaisten markkinoiden rakenteeseen, joilla juuri kyseessd olevan yrityksen
olemassaolon vuoksi kilpailuaste on jo heikentynyt, ja joka estdd markkinoilla vield olemassa olevan
kilpailuasteen sdilymisen ja tdméan kilpailun kehittymisen sen vuoksi, ettd tdma yritys kayttdd muita
kuin niitd keinoja, joita taloudellisten toimijoiden suoritteisiin perustuvassa tavaroiden tai palvelujen
tavallisessa kilpailussa kaytetddn (tuomio Hoffmann-La Roche v. komissio, 85/76, EU:C:1979:36,
91 kohta; tuomio AKZO v. komissio, C-62/86, EU:C:1991:286, 69 kohta ja tuomio Tomra Systems ym.
v. komissio, C-549/10 P, EU:C:2012:221, 17 kohta).

Tastd on vakiintuneessa oikeuskédytinndssd todettu, ettd immateriaalioikeuksiin liittyvan yksinoikeuden
— pédasiassa siis oikeuden nostaa loukkauskanne — kayttiminen kuuluu immateriaalioikeuden haltijalle
kuuluviin oikeuksiin, joten tidmd oikeuden kéyttdminen ei voi sindllidn olla madrdavan
markkina-aseman vaérinkayttoa (ks. vastaavasti tuomio Volvo, 238/87, EU:C:1988:477, 8 kohta; tuomio
RTE ja ITP v. komissio, C-241/91 P ja C-242/91 P, EU:C:1995:98, 49 kohta ja tuomio IMS Health,
C-418/01, EU:C:2004:257, 34 kohta).

Vakiintuneen oikeuskdytinnén mukaan on kuitenkin myds niin, ettd immateriaalioikeuden haltija voi
kayttdd yksinoikeuttaan siten, ettd poikkeuksellisissa olosuhteissa sitd voidaan pitdd SEUT
102 artiklassa tarkoitettuna véirinkayttond (ks. vastaavasti tuomio Volvo, 238/87, EU:C:1988:477,
9 kohta; tuomio RTE ja ITP v. komissio, C-241/91 P ja C-242/91 P, EU:C:1995:98, 50 kohta ja tuomio
IMS Health, C-418/01, EU:C:2004:257, 35 kohta).

Kuten julkisasiamies ratkaisuehdotuksensa 70 kohdassa totesi, on kuitenkin korostettava, ettd esilld
olevaan asiaan liittyy erityispiirteitd, jotka erottavat sen asioista, jotka ovat johtaneet edelld 46
ja 47 kohdassa mainittujen tuomioiden antamiseen.

Kuten ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuinkin toteaa, nyt kisiteltdville asialle on luonteenomaista
se seikka, ettd kyseessd oleva patentti on standardointielimen laatiman standardin kannalta olennainen,
mika tekee patentin kdyttdmisestd valttdméatonta kilpailijoille, jotka aikovat valmistaa sen standardin
mukaisia tuotteita, johon patentti liittyy.

Tama erityispiirre erottaa essentiaalipatentit patenteista, jotka eivit ole tietyn standardin kannalta
olennaisia ja jotka mahdollistavat tavallisesti sen, ettd kolmannet voivat valmistaa kilpailevia tuotteita
kyseisestd patentista poikkeamalla ilman, ettd kyseesséd olevan tuotteen perustoimintoja vaarannetaan.

Toisaalta pddasialle on luonteenomaista, ettd kyseinen patentti on saanut essentiaalipatentin aseman
ainoastaan vastineena edelld 15-17 ja 22 kohdasta ilmenevdn kaltaiselle peruuttamattomalle
sitoumukselle, jonka sen haltija on antanut standardointielimelle ja jonka mukaan se on valmis
myontdmaan kolmansille lisensseja FRAND-ehdoin.

Vaikka kyseisen olennaisen patentin haltijalla on oikeus nostaa kieltokanne tai kanne, jossa vaaditaan
tuotteiden vetdmistd pois markkinoilta, se seikka, ettd kyseinen patentti on saanut essentiaalipatentin
aseman, johtaa siihen, ettd sen haltija voi estdd kilpailijoidensa valmistamien téllaisten tuotteiden
markkinoilletulon tai sdilymisen markkinoilla ja siten varata nédiden tuotteiden valmistuksen itselleen.
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Kun otetaan huomioon, ettd sitoumus myontad lisensseja FRAND-ehdoin luo kolmansille perusteltuja
odotuksia siitd, ettd essentiaalipatentin haltija todella myontdd lisensseja téllaisin ehdoin, sitd, ettd
essentiaalipatentin haltija kieltdytyy myontdmastd lisenssid ndilld ehdoilla, voidaan néin ollen
lahtokohtaisesti pitda SEUT 102 artiklassa tarkoitettuna vaarinkayttona.

Téstd seuraa, ettd kun otetaan huomioon syntyneet perustellut odotukset, esteend kieltokanteelle tai
kanteelle, jossa vaaditaan tuotteiden vetdmistd pois markkinoilta, voidaan léhtokohtaisesti vedota
sithen, ettd lisenssin epddminen on vadrinkdyttod. Patentinhaltijalla on SEUT 102 artiklan nojalla
kuitenkin velvollisuus ainoastaan lisenssin myontdmiseen FRAND-ehdoin. Pddasian asianosaiset ovat
erimielisid siitd, mitd FRAND-ehdot nyt esilld olevassa asiassa edellyttavit.

Jotta kieltokannetta tai kannetta, jossa vaaditaan tuotteiden vetdmistd pois markkinoilta, ei téllaisessa
tapauksessa pidettdisi vadrinkayttond, essentiaalipatentin haltijan on noudatettava ehtoja, joilla pyritdaan
varmistamaan oikeudenmukainen tasapaino kyseessd olevien intressien valilla.

Taltd osin on otettava asianmukaisesti huomioon nyt kisiteltdvdn asian tosiseikkojen ja oikeudellisten
seikkojen erityinen luonne (ks. vastaavasti tuomio Post Danmark, C-209/10, EU:C:2012:172, 26 kohta
oikeuskaytantoviittauksineen).

On siis otettava huomioon tarve kunnioittaa teollis- ja tekijanoikeuksia, mihin pyritddn muun muassa
direktiivilla 2004/48, jossa perusoikeuskirjan 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti sdddetddn
oikeuskeinoista, joilla voidaan varmistaa teollis- ja tekijanoikeuksien suojan korkea taso
sisamarkkinoilla, sekd perusoikeuskirjan 47 artiklassa taattu tehokas oikeussuoja, joka muodostuu eri
osatekijoistd, joihin kuuluu oikeus saada asiansa kasitellyksi tuomioistuimissa (ks. vastaavasti tuomio
Otis ym., C-199/11, EU:C:2012:684, 48 kohta).

Vaatimus teollis- ja tekijanoikeuksien suojan korkeasta tasosta merkitsee sitd, ettei oikeudenhaltijalta
lahtokohtaisesti voida evitd oikeutta nostaa tuomioistuimessa kanteita, joilla voidaan taata sille
kuuluvien yksinoikeuksien tehokas kunnioittaminen, ja ettd ndiden oikeuksien sellaisen kayttdjan, joka
ei ole niiden haltija, on lahtokohtaisesti saatava kaikkea kayttod varten etukéteen lisenssi.

Vaikkei essentiaalipatentin haltijan standardointielimelle antama peruuttamaton sitoumus myontda
lisensseja FRAND-ehdoin voi tehdd tille oikeudenhaltijalle perusoikeuskirjan 17 artiklan 2 kohdassa
ja 47 artiklassa taattuja oikeuksia tyhjiksi, on kuitenkin perusteltua edellyttdd kyseiseltd
oikeudenhaltijalta erityisten vaatimusten noudattamista silloin, kun tdmd nostaa viitettyja
oikeudenloukkaajia vastaan kieltokanteita tai kanteita, joissa vaaditaan tuotteiden vetdmistd pois
markkinoilta.

Tastd seuraa, ettd essentiaalipatentin haltija, joka katsoo joutuneensa oikeudenloukkauksen kohteeksi,
ei voi SEUT 102 artiklaa rikkomatta nostaa viitettyd oikeudenloukkaajaa vastaan kieltokannetta tai
kannetta, jossa vaaditaan tuotteiden vetdmistd pois markkinoilta, ilman ennakkoilmoitusta ja viitettya
oikeudenloukkaajaa ennakolta kuulematta, vaikka tdma olisi jo kayttanyt kyseistd essentiaalipatenttia.

Kyseisen essentiaalipatentin haltijan on ennen tillaisten kanteiden nostamista yhtdalta varoitettava
vditettyd oikeudenloukkaajaa siita oikeudenloukkauksesta, josta sitd moititaan, ja mainittava tissa
yhteydessd loukattu essentiaalipatentti ja tapa, jolla sitd on loukattu.

Kuten julkisasiamies totesi ratkaisuehdotuksensa 81 kohdassa, on niin, ettd kun otetaan huomioon
padasiassa kyseessd olevan kaltaisen standardin muodostavien essentiaalipatenttien suuri maars,
essentiaalipatentin loukkaaja ei vélttamétta tieda kayttdvansd jotakin pétevdn ja standardin kannalta
olennaisen patentin teoriaa.
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Toisaalta sen jalkeen, kun viitetty oikeudenloukkaaja on ilmoittanut tahtonsa lisenssisopimuksen
tekemiseen FRAND-ehdoin, oikeudenhaltijan tehtdvdnd on toimittaa oikeudenloukkaajalle
konkreettinen, kirjallinen ja FRAND-ehtojen mukainen lisenssitarjous standardointielimelle antamansa
sitoumuksen mukaisesti ja ilmoitettava muun muassa lisenssimaksu ja sen laskentatapaa koskevat
sadnnot.

Kuten julkisasiamies totesi ratkaisuehdotuksensa 86 kohdassa, siind tapauksessa, ettd essentiaalipatentin
haltija antaa standardointielimelle sitoumuksen lisenssien myodntdmisesta FRAND-ehdoin, siltd voidaan
nimittdin odottaa tdllaisen tarjouksen tekemistd. Lisdksi silloin, kun ei ole olemassa julkistettua
vakiolisenssisopimusta eikd muiden kilpailijoiden kanssa jo tehtyja lisenssisopimuksia ole julkistettu,
essentiaalipatentin haltijalla on viitettyd oikeudenloukkaajaa paremmat mahdollisuudet selvittda, onko
sen tarjous syrjintékieltoa koskevan edellytyksen mukainen.

Viitetyn oikeudenloukkaajan tehtdvdnd on sitd vastoin vastata huolellisuutta noudattaen téhan
tarjoukseen alalla tunnustettujen kaupallisten kadytintojen mukaisesti ja vilpittdméssd mielessd, mika
on madritettdvd objektiivisten seikkojen perusteella ja mikéd edellyttdd muun muassa sité, ettd se toimii
viivyttelematta.

Sikdli kun véitetty oikeudenloukkaaja ei hyviaksy saamaansa tarjousta, se voi vedota kieltokanteen tai
kanteen, jossa vaaditaan tuotteiden vetdmistd pois markkinoilta, vddrinkdyton luonteeseen ainoastaan,
jos se tekee essentiaalipatentin haltijalle viipymaéttd ja kirjallisesti konkreettisen vastatarjouksen, joka
vastaa FRAND-ehtoja.

Lisdksi siind tapauksessa, ettd viitetty oikeudenloukkaaja kayttdd essentiaalipatentin teoriaa ennen
lisenssisopimuksen tekemistd, silld on vastatarjouksen hylkdamishetkestd ldhtien velvollisuus asettaa
asianmukainen vakuus alalla tunnustettujen kaupallisten kéytdntojen mukaisesti, esimerkiksi
hankkimalla pankkivakuuden tai tallettamalla tarvittavat maardt. Vakuuden laskentaan on siséllyttava
muun muassa essentiaalipatentin  menneiden  kayttokertojen lukumdird, josta viitetyn
oikeudenloukkaajan on voitava esittaa tilitys.

Silloin, kun viitetyn oikeudenloukkaajan vastatarjouksen seurauksena ei péddstd sopimukseen
FRAND-ehtojen yksityiskohdista, sopijapuolilla on yhteisestd sopimuksesta mahdollisuus vaatia, ettd
lisenssimaksun maardn madrittdd riippumaton kolmas osapuoli lyhyessa maaraajassa.

Kun otetaan huomioon yhtééltd se seikka, ettei péddasiassa kyseessd olevan standardin laatineen
standardointielimen kaltainen standardointielin standardointimenettelyssd tarkista patenttien
patevyyttd tai olennaista luonnetta sen standardin kannalta, jonka osana ne ovat, ja toisaalta
perusoikeuskirjan 47 artiklassa taattu oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan, viitettyd oikeudenloukkaajaa
ei voida moittia siitd, ettd se samanaikaisesti lisenssin myontédmistd koskevien neuvottelujen kanssa joko
riitauttaa patenttien pétevyyden ja/tai olennaisen luonteen sen standardin kannalta, jonka osana ne
ovat, ja/tai niiden tosiasiallisen kadyton taikka varaa mahdollisuuden tahén tulevaisuudessa.

Siltd osin kuin ndmia kriteerit ovat asian olosuhteiden kannalta merkityksellisia padasian
ratkaisemiseksi, ennakkoratkaisua pyytineen tuomioistuimen tehtdvdnd on tutkia, téyttyvitko edelld
mainitut kriteerit nyt késiteltdvassa asiassa.

Kaikesta edelld todetusta seuraa, ettd ensimmdiiseen, toiseen, kolmanteen ja neljanteen
ennakkoratkaisukysymykseen sekd viidenteen ennakkoratkaisukysymykseen siltd osin kuin se koskee
kanteita, joissa vaaditaan tuotteiden vetdmistd pois markkinoilta, on vastattava, ettd SEUT 102 artiklaa
on tulkittava siten, ettd essentiaalipatentin haltija, joka on antanut standardointielimelle
peruuttamattoman sitoumuksen myontdd kolmansille lisensseja FRAND-ehdoin, ei kaytd tdssd
artiklassa tarkoitetulla tavalla vddrin madrddvdd markkina-asemaansa nostaessaan loukkauskanteen,
jossa se vaatii patenttinsa loukkaamisen lopettamista tai sellaisten tuotteiden vetdmistd pois
markkinoilta, joiden valmistuksessa on kéytetty titd patenttia, kun
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— vyhtadlta kyseinen oikeudenhaltija on ennen mainitun kanteen nostamista varoittanut véitettya
oikeudenloukkaajaa siitd oikeudenloukkauksesta, josta sitd moititaan, ja maininnut tdssd loukatun
patentin ja tavan, jolla sitd on loukattu, ja toisaalta sen jilkeen, kun viitetty oikeudenloukkaaja on
ilmoittanut  tahtonsa lisenssisopimuksen tekemiseen = FRAND-ehdoin, toimittanut tille
oikeudenloukkaajalle konkreettisen, kirjallisen lisenssitarjouksen téllaisin ehdoin ja ilmoittanut
erityisesti lisenssimaksun ja sen laskentatapaa koskevat sddnnot, ja

— oikeudenloukkaaja, joka jatkaa kyseisen patentin kayttdmistd, ei vastaa huolellisuutta noudattaen
tdhdn tarjoukseen alalla tunnustettujen kaupallisten kéytdntéjen mukaisesti ja vilpittomassa
mielessd, mikd on madritettava objektiivisten seikkojen perusteella ja miké edellyttdd muun muassa
sitd, ettd oikeudenloukkaaja toimii viivyttelemétta.

Viides ennakkoratkaisukysymys siltd osin kuin se koskee kanteita, joissa vaaditaan kirjanpitotietojen
toimittamista tai vahingonkorvauksen mdcdrddmistd

Viidennelld kysymykselladn, siltd osin kuin se koskee kanteita, joissa vaaditaan kirjanpitotietojen
toimittamista tai vahingonkorvauksen méaaraamistd, kansallinen tuomioistuin tiedustelee ldhinnd, onko
SEUT 102 artiklaa tulkittava siten, ettd siind kielletdan maaraavassa markkina-asemassa olevaa yritysta,
joka on sellaisen essentiaalipatentin haltija, jonka osalta timé yritys on antanut standardointielimelle
sitoumuksen myontdd lisensseja FRAND-ehdoin, nostaa essentiaalipatenttinsa vditettyd loukkaajaa
vastaan loukkauskanteen, jossa se vaatii kirjanpitotietojen toimittamista aikaisemmasta patentin
kaytostd tai vahingonkorvauksen miadraamistda timén kayton perusteella.

Kuten edelld 52 ja 53 kohdasta ilmenee, sitd, ettd essentiaalipatentin haltija kayttaad
immateriaalioikeuksiaan nostamalla kieltokanteen tai kanteen, jossa vaaditaan tuotteiden vetdmistd pois
markkinoilta, voidaan pédasian olosuhteiden kaltaisissa olosuhteissa pitdd vaarinkayttond, koska tillaiset
teot ovat omiaan estimadidn kilpailijoiden valmistamien kyseisen standardin mukaisten tuotteiden
markkinoilletulon tai sdilymisen markkinoilla.

Ennakkoratkaisupyynnossd olevan kuvauksen mukaan kyseisen essentiaalipatentin haltijan nostamat
patentinloukkauskanteet, joissa vaaditaan joko tdmidn essentiaalipatentin aikaisempaan kayttoon
liittyvien kirjanpitotietojen toimittamista tai vahingonkorvaukseen madrdédmistd tamén kayton
perusteella, eivdat kuitenkaan vaikuta suoraan Kkilpailijoiden valmistamien kyseisen standardin
mukaisten tuotteiden markkinoilletuloon tai sdilymiseen markkinoilla.

Tastd seuraa, ettei padasian kaltaisissa olosuhteissa téllaisia kanteita voida pitdd vdédrinkayttona SEUT
102 artiklan perusteella.

Edelld todetun perusteella viidenteen ennakkoratkaisukysymykseen siltd osin kuin se koskee kanteita,
joissa vaaditaan kirjanpitotietojen toimittamista tai vahingonkorvauksen miardémistd, on vastattava,
ettd SEUT 102 artiklaa on tulkittava siten, ettei siind padasian kaltaisissa olosuhteissa kielleta sitd, ettd
madraavassd markkina-asemassa oleva yritys, joka on sellaisen essentiaalipatentin haltija, jonka osalta
tama yritys on antanut standardointielimelle sitoumuksen myontdd lisensseja FRAND-ehdoin, nostaa
essentiaalipatenttinsa viitettyd loukkaajaa vastaan loukkauskanteen, jossa se vaatii tdmédn
essentiaalipatentin  aikaisempaan  kdyttoon  liittyvien  kirjanpitotietojen  toimittamista  tai
vahingonkorvauksen médradmistd tdman kiyton perusteella.

12 ECLILEU:C:2015:477
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TUOMIO 16.7.2015 — ASIA C-170/13
HUAWEI TECHNOLOGIES

Oikeudenkayntikulut

Pddasian asianosaisten osalta asian késittely unionin tuomioistuimessa on vilivaihe kansallisessa
tuomioistuimessa vireilld olevan asian kasittelyssa, minkd vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on
paattaa oikeudenkdyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkdyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille
kuin ndille asianosaisille huomautusten esittdmisestd unionin tuomioistuimelle, ei voida maaréta
korvattaviksi.

Nailla perusteilla unionin tuomioistuin (viides jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1)

2)

SEUT 102 artiklaa on tulkittava siten, etti standardointielimen laatiman standardin kannalta
olennaisen patentin haltija, joka on antanut tille standardointielimelle peruuttamattoman
sitoumuksen antaa kolmansille lisensseja oikeudenmukaisin, kohtuullisin ja syrjimdttomin
ehdoin eli ns. FRAND-ehdoin (fair, reasonable and non-discriminatory), ei kiytd téassa
artiklassa tarkoitetulla tavalla viddrin méddradvada markkina-asemaansa nostaessaan
loukkauskanteen, jossa se vaatii patenttinsa loukkaamisen lopettamista tai sellaisten
tuotteiden vetamistd pois markkinoilta, joiden valmistuksessa on kiytetty titia patenttia, kun

— vyhtddltd kyseinen oikeudenhaltija on ennen mainitun kanteen nostamista varoittanut
viitettyd oikeudenloukkaajaa siiti oikeudenloukkauksesta, josta sitdi moititaan, ja
maininnut tdssd loukatun patentin ja tavan, jolla sitd on loukattu, ja toisaalta sen
jilkeen, kun viitetty oikeudenloukkaaja on ilmoittanut tahtonsa lisenssisopimuksen
tekemiseen FRAND-ehdoin, toimittanut tille oikeudenloukkaajalle konkreettisen,
kirjallisen lisenssitarjouksen tillaisin ehdoin ja ilmoittanut erityisesti lisenssimaksun ja
sen laskentatapaa koskevat sdannot, ja

— oikeudenloukkaaja, joka jatkaa kyseisen patentin kiyttimistd, ei vastaa huolellisuutta
noudattaen tihin tarjoukseen alalla tunnustettujen kaupallisten kidytintojen mukaisesti
ja vilpittomissda mielessd, mikd on mddritettivd objektiivisten seikkojen perusteella ja
mikd edellyttida muun muassa sitd, etti oikeudenloukkaaja toimii viivyttelematta.

SEUT 102 artiklaa on tulkittava siten, ettei siind péddasian kaltaisissa olosuhteissa kielletd
sitd, ettd madradvassd markkina-asemassa oleva yritys, joka on sellaisen standardointielimen
laatiman standardin kannalta olennaisen patentin haltija, jonka osalta timid yritys on
antanut standardointielimelle sitoumuksen myoOntdd lisensseja FRAND-ehdoin, nostaa
patenttinsa viitettyd loukkaajaa vastaan loukkauskanteen, jossa se vaatii timédn patentin
aikaisempaan kidyttoon liittyvien Kkirjanpitotietojen toimittamista tai vahingonkorvauksen
midraamistd timin kiayton perusteella.

Allekirjoitukset
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