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FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT
MELCHIOR WATHELET
foredraget den 20 november 2014'

Mal C-170/13

Huawei Technologies Co. Ltd
mot
ZTE Corp.,
ZTE Deutschland GmbH

(begdran om forhandsavgorande fran Landgericht Diisseldorf (Tyskland))

"Konkurrens — Artikel 102 FEUF — Missbruk av dominerande stéillning — Talan om patentintrang
som vickts av innehavaren av ett patent som ér nodvéandigt for en standard, vilken har tagits fram av
en standardiseringsorganisation — Atagande att bevilja tredje man licens pa FRAND-villkor (Fair,
Reasonable and Non-Discriminatory terms), det vill sdga pa skaliga, rimliga och
icke-diskriminerande villkor”

[ — Inledning

1. Forevarande begiran om forhandsavgorande, vilken ingavs av Landgericht Diisseldorf (Tyskland) till
domstolens kansli den 5 april 2013, ror tolkningen av artikel 102 FEUF.

2. Malet avser ett patent "som dr nodvindigt for en standard som har tagits fram av en
standardiseringsorganisation” (nedan kallat ett nodvindigt patent) och for forsta gangen ska
domstolen bedéma huruvida, och i forekommande fall pa vilka villkor, en talan om patentintrang som
vicks av innehavaren av ett nodviandigt patent mot ett foretag som tillverkar produkter enligt denna
standard utgor missbruk av dominerande stillning.

3. Begéran har framstillts i ett mal mellan Huawei Technologies Co. Ltd (nedan kallat Huawei), ett
globalt foretag inom telekommunikationssektorn med site i Shenzhen (Kina), & ena sidan, och ZTE
Corp., med site i Shenzhen, och ZTE Deutschland GmbH (nedan kallat ZTE), med site i Diisseldorf,
a andra sidan, vilka tillhor en foretagskoncern som ocksa ar global och som &r verksam inom samma
sektor. Huawei har genom sin talan om patentintrang framstillt yrkande om forbudsforelaggande,
krav pa redovisning, aterkallande av varor och faststédllande av skadestand.

1 — Originalsprak: franska.
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4. Talan om patentintrang avser ett europeiskt patent som innehas av Huawei och som registrerats
under nummer EP 2090050 B 1 (nedan kallat det omtvistade patentet). Forbundsrepubliken Tyskland
ar en av de avtalsslutande medlemsstater som anges i detta patent, vilket utgor ett patent som é&r
"nodvéndigt” for standarden® “Long Term Evolution” (LTE) som tagits fram av Europeiska institutet
for telekommunikationsstandarder (European Telecommunications Standards Institute, Etsi)’. Detta
innebér att alla som tillimpar LTE-standarden med noédviandighet maste anvinda patentets tekniska
16sning.

5. Det omtvistade patentet anmaldes till Etsi av Huawei, som den 4 mars 2009 atog sig gentemot Etsi
att bevilja tredje man licens pa skiliga, rimliga och icke-diskriminerande villkor, vanligen kallade
"FRAND” (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory) (nedan kallade FRAND-villkor).*

6. Efter det att férhandlingarna om ingdende av ett licensavtal p& FRAND-villkor hade "strandat”’
vackte Huawei talan vid den hdnskjutande domstolen om patentintrang mot ZTE, med yrkanden om
forbudsforeldggande, forelaggande att forete redovisning, foreliggande om é&terkallande av varor och
faststéllande av skadestand. Enligt ZTE utgor talan om forbudsforeldggande missbruk av dominerande
stillning, eftersom foretaget ar berett att forhandla om en licens.

7. Beteendet hos en innehavare av ett nodvandigt patent, vilken har atagit sig att bevilja tredje man
licens pa FRAND-villkor, har gett upphov till en uppsjo av mal vid domstolarna i flera medlemsstater
och tredje lander. Dessa olika mal, vilka grundar sig inte bara pa konkurrensratt utan éven pa civilritt,
har gett upphov till en méngd olika juridiska losningar och foljaktligen en betydande osékerhet
avseende lagenligheten av vissa beteenden hos en innehavare av ett nodvandigt patent och andra
foretag som, genom att tillimpa en standard som har tagits fram av en europeisk
standardiseringsorganisation, anvinder den tekniska 16sningen for ett nodvindigt patent.

8. Med hinsyn till de fragor som den hénskjutande domstolen har stéllt, kommer jag att inskrdnka
detta forslag till avgorande till att enbart avse konkurrensritt och i synnerhet fragan om missbruk av
dominerande stillning.

9. Det betyder dock inte att den aktuella fragestdllningen i det nationella malet, vilken enligt min
mening huvudsakligen har sin grund i bristen pa tydlighet i sjdlva begreppet FRAND-villkor och
innehallet i dessa, inte skulle kunna avgoras pa ett lampligt, eller rent av bittre, sitt inom ramen for
andra réattsomraden eller genom andra mekanismer én de i konkurrensritten.

10. Det récker i det avseendet att framhalla att ett atagande att bevilja licenser pa FRAND-villkor inte
ar likvardigt med en licens pd FRAND-villkor och ett sadant atagande ger inte heller nagon som helst
indikation om innehallet i FRAND-villkoren, vilka de aktuella parterna i princip ska komma 6verens
om.

2 — Enligt artikel 2 i Europaparlamentets och radets forordning (EU) nr 1025/2012 av den 25 oktober 2012 om europeisk standardisering och om
dndring av rddets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt av Europaparlamentets och radets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG,
97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG och 2009/105/EG samt om upphdvande av rédets beslut 87/95/EEG och
Europaparlamentets och radets beslut 1673/2006/EG (EUT L 316, s. 12) avses med standard "en teknisk specifikation som antagits av ett
erként standardiseringsorgan for upprepad eller fortlopande tillimpning, som inte &r tvingande ...”. Ett av de huvudsakliga malen med
standardisering dr att i storsta mojliga utstrackning mojliggora en tillimpning av standarden. Denna mojlighet kan emellertid strida mot de
exklusiva rdttigheter som tillkommer innehavarna av immateriella réttigheter.

3 — Etsi 4r en av de europeiska standardiseringsorganisationer som anges i bilaga I till forordning nr 1025/2012 och som Huawei och ZTE éar
medlemmar i. Ett av de dokument som ér bindande for medlemmarna har rubriken “Etsis policy i fraga om immateriella rattigheter”. I
artikel 14 i nimnda dokument faststdlls att dokumentet dr bindande for Etsis medlemmar och i artikel 15.6 definieras den "nédvéndiga”
karaktdaren pa ett patent. Etsis policy i fraga om immateriella réttigheter finns i bilaga 6 till Etsis forfaranderegler. Se dven punkt 24 i detta
forslag till avgorande.

4 — Se artikel 6.1 i Etsis policy i fraga om immateriella réttigheter. Se dven punkt 23 i detta forslag till avgérande.

5 — Se punkt 27 i detta forslag till avgorande.
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11. Aven om FRAND-villkoren for licenser uteslutande omfattas av parternas och i férekommande fall
tvistemalsdomstolars eller skiljedomstolars behorighet, dr det enligt min mening uppenbart att risken
for bristande vilja hos de berorda parterna eller risken for att forhandlingarna pa detta omrade avbryts
skulle, &tminstone delvis, kunna undvikas eller minska om standardiseringsorganisationerna faststéllde
minimivillkor, en forhandlingsram eller "uppforanderegler” f6r forhandlingarna om FRAND-villkor for
licenser. I avsaknad hidrav anvdnds talan om forbudsforeldggande och reglerna om missbruk av
dominerande stéllning, vilka endast borde utgdra en sista utvdg, som forhandlingsargument eller
patryckningsmedel av innehavaren av ett nodvindigt patent eller av det foretag som tillimpar
standarden och anvinder den tekniska l6sningen for detta nodvandiga patent.

II — Tillampliga bestimmelser

A — Europeiska unionens stadga om de grundldggande rittigheterna

12. T artikel 16 i Europeiska unionens stadga om de grundliggande rittigheterna (nedan kallad
stadgan), som har rubriken "Naringsfrihet”, foreskrivs f6ljande:

"Néringsfriheten ska erkdnnas i enlighet med unionsriatten samt nationell lagstiftning och praxis.”
13. I artikel 17 i stadgan, som har rubriken "Rétt till egendom”, foreskrivs foljande:

”1. Var och en har ritt att besitta lagligen forvarvad egendom, att nyttja den, att forfoga 6ver den och
att testamentera bort den. Ingen far berdvas sin egendom utom da samhallsnyttan kréaver det, i de fall
och under de forutséttningar som foreskrivs i lag och mot rattmatig erséttning for sin forlust i rétt tid.
Nyttjandet av egendomen far regleras i lag om det ar nddvéndigt for allmdnna samhaéllsintressen.

2. Immateriell egendom ska vara skyddad.”

14. T artikel 47 i stadgan, som har rubriken ”Rétt till ett effektivt rdttsmedel och till en opartisk
domstol”, foreskrivs foljande:

"Var och en vars unionsrattsligt garanterade fri- och rattigheter har krankts har ratt till ett effektivt
rattsmedel infor en domstol, med beaktande av de villkor som foreskrivs i denna artikel.

»

15. Artikel 52 i stadgan har rubriken "Réttigheternas och principernas réckvidd och tolkning”, och i
artikel 52.1 foreskrivs foljande:

"Varje begriansning i utdvandet av de rdttigheter och friheter som erkdnns i denna stadga ska vara
foreskriven i lag och forenlig med det vésentliga innehallet i dessa rattigheter och friheter.
Begrédnsningar far, med beaktande av proportionalitetsprincipen, endast goras om de dr nodvindiga
och faktiskt svarar mot mal av allmdnt samhaillsintresse som erkdnns av unionen eller behovet av
skydd for andra méanniskors réttigheter och friheter.”
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B — Direktiv 2004/48/EG

16. I artikel 9 i Europaparlamentets och radets direktiv 2004/48 av den 29 april 2004 om sikerstallande
av skyddet foér immateriella rittigheter,” som har rubriken “Interimistiska atgirder och
sakerhetsatgarder”, foreskrivs foljande:

”1. Medlemsstaterna skall se till att de behoriga rittsliga myndigheterna pa sokandens begéran far

a)  utfirda ett interimistiskt foreliggande mot den pastiddda intrangsgoraren i syfte att hindra ett
omedelbart forestdende immaterialrattsintrang ...

17. T artikel 10 i direktiv 2004/48, som har rubriken "Korrigeringsatgarder”, foreskrivs foljande:

”1. Utan att det paverkar det skadestand som kan utga till réttighetshavaren pa grund av intrénget och
utan att nagon form av ersdttning utgar, skall medlemsstaterna se till att de behoriga rittsliga
myndigheterna pa sokandens begiran far besluta att lampliga atgédrder skall vidtas med de varor som
har konstaterats gora intrang i en immateriell réttighet och, déar sa ar lampligt, med material och
verktyg som huvudsakligen har anvénts for att skapa eller tillverka dessa varor. Sddana atgérder skall
inbegripa

a) aterkallande fran marknaden,
b)  slutgiltigt avldgsnande fran marknaden, eller

c¢)  forstoring.

3. Vid provningen av en begiran om korrigeringsatgéarder skall beaktas dels att de beslutade atgarderna
skall std i rimlig proportion till intranget, dels tredje mans intressen.”

18. I artikel 11 i direktivet, som har rubriken "Forelagganden”, foreskrivs foljande:

"Medlemsstaterna skall se till att de behoriga rittsliga myndigheterna, niar de har faststillt att ett
intrang har begatts i en immateriell rattighet, far utfirda ett foreldggande mot intrangsgéraren med
forbud att fortsdtta intranget. ...”

19. I artikel 12 i direktiv 2004/48, som har rubriken ”Alternativa atgirder”, foreskrivs foljande:

"Medlemsstaterna far foreskriva att de behdriga rittsliga myndigheterna, nir detta ar lampligt och pa
begdran av den person som kan bli foremal for sadana atgdrder som foreskrivs i detta avsnitt, far
besluta att ekonomisk ersdttning istillet skall utga till den skadelidande parten, om personen i fraga
varken har handlat uppsatligt eller oaktsamt, om ett verkstillande av atgirderna i fraga skulle orsaka
denne oproportionerligt stor skada och om ekonomisk erséttning till den skadelidande parten framstar
som rimligt tillfredsstallande.”

6 — EUT L 157, s. 45, och rittelse i EUT L 195, 2004, s. 16.
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20. I artikel 13 i direktiv 2004/48, som har rubriken "Skadestand”, foreskrivs foljande:

”1. Medlemsstaterna skall se till att de behoriga rattsliga myndigheterna, efter ansokan fran den
skadelidande parten, forpliktar den som har begatt immaterialrittsintrang och som visste eller
rimligen borde ha vetat att han eller hon dgnade sig at intrdngsgorande verksamhet, att betala ett
skadestdnd till réttighetshavaren som ér lampligt i forhallande till den faktiska skada som denne har
orsakats till foljd av intranget.

Nar de rattsliga myndigheterna faststéller skadestandet

a)  skall de beakta alla relevanta omstindigheter, sisom de negativa ekonomiska konsekvenserna,
dédribland utebliven vinst, for den skadelidande parten, den otillborliga vinst som
intrangsgoraren har gjort och, dédr sa ar lampligt, omstiandigheter av annan &n rent ekonomisk
betydelse, sasom ideell skada som rittighetshavaren har fororsakats genom intranget,

eller

b)  kan de, som ett alternativ till a dér s& ar lampligt, faststélla skadesténdet till ett engangsbelopp pa
grundval av saddana faktorer som atminstone det belopp som skulle ha betalats i royalty eller
avgift om intrangsgoraren hade begirt tillstand att nyttja den immateriella réttigheten i fraga.

2. For de fall da en intrangsgorare har begatt ett immaterialréttsintrang utan att ha vetat eller rimligen
borde ha vetat om det, far medlemsstaterna foreskriva att de rattsliga myndigheterna far férordna om
aterbetalning av vinst eller betalning av skadestdnd som kan vara faststéllt i forvag.”

C — Etsis policy i fraga om immateriella réttigheter

21. Enligt artikel 3.1 i Etsis policy i frdga om immateriella réttigheter, dr syftet med denna
standardiseringsorganisation att skapa standarder som é&r anpassade till de tekniska mélen fér den
europeiska telekommunikationssektorn och minska risken for Etsi, dess medlemmar och tredje man
som tillimpar Etsis standarder att investeringar i utarbetande, antagande och tillimpning av
standarder gar forlorade pd grund av att de immateriella rattigheter som &r nodvindiga for
tillimpningen av dessa standarder inte &r tillgéngliga. For att gora detta stravar Etsis policy i fraga om
immateriella rattigheter efter att uppnd en balans mellan behoven av standardisering for offentlig
anvindning pa telekommunikationsomriddet och rittigheterna for innehavare av immateriella
rattigheter. 1 artikel 3.2 i Etsis policy i frdga om immateriella réttigheter foreskrivs att vid
genomforandet av standarderna ska innehavarna av immateriella réttigheter erhalla lamplig och skalig
ersittning om deras immateriella rattigheter anvinds.

22. I artikel 4.1 i Etsis policy i fraiga om immateriella réttigheter foreskrivs att varje enskild medlem, i
synnerhet under forfarandet for att utarbeta en standard i vars utveckling medlemmen deltar, ska
vidta nodvandiga atgdrder for att snarast mojligt underrdtta Etsi om de immateriella rattigheter som
ar nodvindiga for standarden och som medlemmen innehar. En medlem som inger ett tekniskt
forslag avseende en standard ska sédledes underritta Etsi om alla immateriella rattigheter som
medlemmen innehar och som skulle kunna visa sig vara nodvindiga for standarden for det fall
forslaget antas.

23. I artikel 6.1 i Etsis policy i fraga om immateriella rattigheter foreskrivs att nar Etsi underréttas om
en immateriell rattighet som dr nodvindig for en teknisk standard, ska Etsis generaldirektor
omedelbart anmoda innehavaren av ndmnda réttighet att inom tre manader gora ett odterkalleligt
atagande om att vara beredd att bevilja licenser pa FRAND-villkor avseende denna immateriella
rattighet. Om det inte gors nagot FRAND-atagande, ska Etsi undersoka huruvida arbetet avseende de
berérda delarna av standarden ska avbrytas till dess att drendet har avgjorts och/eller lagga fram en
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relevant standard for godkdnnande.” Om innehavaren av immateriella rittigheter végrar att gora ett
FRAND-atagande i enlighet med artikel 6.1 i ndmnda policy, ska Etsi undersoka huruvida det finns en
alternativ teknik, och om s& inte ér fallet ska arbetet med den aktuella standarden avbrytas.® Enligt
artikel 14 i Etsis policy i frdga om immateriella réttigheter utgor ett asidosittande av detta dokument
av en medlem ett dsidosdttande av medlemmens skyldigheter gentemot Etsi.

24. Enligt artikel 15.6 i Etsis policy i fraga om immateriella rittigheter ska en immateriell rattighet
anses som "nodvéandig” sérskilt om det av tekniska skl inte d4r mojligt att framstédlla produkter som
overensstimmer med standarden utan att gora intrang i ndmnda rattighet. Etsi kontrollerar dock inte
om den immateriella réittighet som en av dess medlemmar har underrittat den om éar giltig och inte
heller om den ér eller nodvéndig.

25. 1 Etsis policy i frdga om immateriella rattigheter faststills inte exakt vad som avses med
FRAND-villkor for licenser. Det ankommer pa patenthavaren och den som anvdnder patentet att
forhandla om villkoren for att anvinda ett nédvindigt patent.” Vidare innehéller inte heller Etsis
policy i fraga om immateriella réttigheter nagra regler eller bestimmelser om tvistlosning for det fall
parterna inte kan enas om konkreta FRAND-villkor. '

III — Malet vid den nationella domstolen och tolkningsfragorna

26. ZTE erbjuder och salufor bland annat basstationer utrustade med LTE-programvara (nedan kallade
de omtvistade utforandeformerna) i Tyskland. Enligt den hinskjutande domstolen dr de omtvistade
utforandeformer som erbjuds och salufoérs av ZTE obestridligen anpassade till LTE-programvaran och
fungerar pa grundval av LTE-standarden. Eftersom det omtvistade patent som innehas av Huawei ar
nodvandigt for LTE-standarden, utnyttjar ZTE automatiskt detta patent.

27. Det framgar av beslutet om héanskjutande att mellan november 2010 och slutet av mars 2011
diskuterade Huawei och ZTE Deutschland GmbH bland annat patentintranget och mdjligheten att
ingd ett licensavtal. Huawei "angav en licensavgift som den ansag var rimlig”. ZTE Deutschland GmbH
"foresprakade en korslicensiering”. Det framgar dven av beslutet om hénskjutande att ZTE den
30 januari 2013 erbjod ett avtal om korslicenser och foreslog, men betalade inte, en licensavgift som
skulle erldggas till Huawei (ndmligen 50 euro). Vidare har den hénskjutande domstolen angett att
"[plarterna inte utviaxlade nagra konkreta anbud avseende ett licensavtal”. Den 28 april 2011 vickte
Huawei talan vid den héanskjutande domstolen, vilken har gett upphov till detta mal om
forhandsavgorande.

28. ZTE framstillde vid Europeiska patentverket en invindning mot det omtvistade patentet pa den
grunden att patentet inte var giltigt. Genom beslut av den 25 januari 2013 bekriftade Europeiska
patentverket patentets giltighet, genom att avsla ZTE:s invandning. Ett 6verklagande av detta beslut &r
for ndrvarande anhéngigt.

7 — Se artikel 6.3 i Etsis policy i friga om immateriella rattigheter. Forfarandet for att godkénna en Etsi-standard varierar beroende pé vilken typ
av standard som dr i fraga och det faststélls i Etsis foreskrifter. I det avseendet ska det papekas att Etsi faststéller bland annat European
Standards (EN) (Europastandarder), ETSI Standards (ES) (Etsis standarder) och ETSI Technical Specifications (TS) (Etsis tekniska
specifikationer), och forfarandet for att godkdnna dessa varierar avsevért.

8 — Se artikel 8 i Etsis policy i frdga om immateriella réttigheter.

9 — Enligt artikel 4.1 i Etsis handledning om immateriella réttigheter av den 19 september 2013 (nedan kallad handledningen), utgor de sarskilda
villkoren for beviljande av licenser, och forhandlingarna om dessa, fragor som rér det kommersiella forhallandet mellan foretagen. Hérav
foljer att Etsi inte dr behorig att reglera dessa. Till skillnad frén Etsis policy i fraiga om immateriella rattigheter, som &r bindande for Etsis
medlemmar, dr handledningen endast av férklarande karaktér.

10 — Enligt artikel 4.3 i handledningen ska ndmligen medlemmarna i Etsi anstringa sig for att losa varje tvist rorande tillimpningen av policyn i

fraga om immateriella réttigheter bilateralt och i godo. Enligt artikel 4.4 i handledningen ska medlemmarna i Etsi genomféra en opartisk
och uppriktig forhandlingsprocess for att ingé licensavtal p4 FRAND-villkor avseende deras immateriella rattigheter.
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29. Den hinskjutande domstolen har papekat att ZTE:s anvindning av det omtvistade patentet &r
rattsstridig. Namnda domstol anser dock att det skulle vara mojligt att, pa grundval sérskilt av
artikel 102 FEUF, ogilla talan om forbudsforelaggande pa den grunden att licensen &r obligatorisk, om
det kunde anses att Huawei, genom att vicka talan om forbudsforeliggande, har missbrukat "den

dominerande stillning som det onekligen har’"'.

30. Enligt den héanskjutande domstolen finns det tva tillvigagéngssatt som gor det mojligt att faststélla
fran vilken tidpunkt innehavaren av ett nodvédndigt patent asidosétter artikel 102 FEUF genom att
missbruka sin dominerande stéllning gentemot en intrangsgorare.

31. For det forsta har den hdnskjutande domstolen papekat att Bundesgerichtshof (Tyskland), i sin
dom av den 6 maj 2009 i malet "standard Orange Book” (nedan kallat Orange-Book-Standard) (KZR
39/06)," slog fast att en patenthavare som framstiller yrkande om férbudsféreliggande nir motparten
kan gora ansprak pa att beviljas en licens till patentet missbrukar sin dominerande stéllning endast om
foljande villkor ar uppfyllda:

"Motparten ska ha ldmnat klaganden ett ovillkorligt anbud om ingéende av ett licensavtal (ett sddant
anbud fiar bland annat inte innehalla nidgon klausul som begrinsar licensen till att endast avse
intrang), varvid motparten ér bunden av sitt anbud och klaganden ar skyldig att godta det, eftersom
ett avslag pa anbudet otillborligen skulle hindra motparten eller strida mot forbudet mot
diskriminering.

Om motparten anser att den licensavgift som klaganden kraver &r orimligt hog eller om klaganden
vagrar att uppge licensavgiften, ska anbudet att inga avtal betraktas som ovillkorligt om det dari
foreskrivs att klaganden ska faststélla licensavgiften pa ett réttvist sétt.

Om motparten anvinder patentféremalet innan klaganden har godtagit anbudet, ska motparten iaktta
de skyldigheter som vid anvandningen av patentet kommer att aligga vederborande enligt det framtida
licensavtalet. Det innebér sérskilt att motparten ska redovisa omfattningen av sin anviandning i enlighet
med villkoren i ett icke diskriminerande avtal och ska uppfylla sin dirav foljande betalningsskyldighet.

Vid fullgérande av denna betalningsskyldighet dar motparten inte skyldig att betala avgiften direkt till
klaganden. Det ar nadmligen tillitet for motparten att deponera avgiften vid en Amtsgericht
(distriktsdomstol).”

11 — Pa tyska "unstreitig gegebenen marktbeherrschenden Stellung”.

12 — Bundesgerichtshofs resonemang grundar sig pa artikel 82 EG (nu artikel 102 FEUF), artikel 20.1 i den tyska lagen om forbud mot
konkurrensbegransningar (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrankungen) (nedan kallad GWB) och artikel 242 i den tyska civillagen, i den
lydelse som offentliggjordes den 2 januari 2002 (BGBL. I, s. 42, 2909; 2003 I, s. 738) och @ndrades genom artikel 4 i lag av den 26 juni 2013
(BGBL. 1, s. 1805) (Buirgerliches Gesetzbuch) (nedan kallad BGB). I sistndmnda bestimmelse, som har rubriken "Fullgérande i enlighet med
principen om tro och heder”, foreskrivs att "[g]dldendren &r skyldig att tillhandahalla prestationen pa det sdtt som principen om tro och
heder kraver med beaktande av handelsbruk”.
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32. For det andra har den hinskjutande domstolen pépekat att i ett pressmeddelande® avseende ett
meddelande om invindningar riktat till Samsung Electronics mfl. i ett intrangsdrende
(COMP/C-3/39.939) avseende marknaden for mobiltelefoner, hivdade Europeiska kommissionen
inledningsvis att det var otillitet att vidcka talan om forbudsforeliggande med hénsyn till
artikel 102 FEUF, eftersom &rendet rorde ett nodvandigt patent, att patenthavaren hade uppgett till en
standardiseringsorganisation att vederborande var beredd att bevilja licenser pa FRAND-villkor och att
intrangsgoraren sjélv var beredd att forhandla om en sadan licens.

33. Som den hinskjutande domstolen har papekat forklarar dock inte kommissionen i sitt
pressmeddelande under vilka omstidndigheter det kan anses att en intrangsgorare ar beredd att
forhandla. Kommissionen upprepar inte heller de kriterier som Bundesgerichtshof uppstillde i sin dom
Orange-Book-Standard.

34. Den hinskjutande domstolen anser att om man i det nu aktuella fallet tillimpade de kriterier som
Bundesgerichtshof uppstillt, skulle ZTE inte med fog kunna &beropa att licensen &r obligatorisk, med
foljden att talan om patentintrang skulle bifallas. Nédmnda domstol anser att i sa fall skulle Huawei
inte vara tvunget att godta ett av de anbud som ZTE skriftligen lagt fram i syfte att inga licensavtal.
Den hianskjutande domstolen grundar detta pastaende pa tva skal.

35. For det forsta ska ZTE:s anbud att inga avtal anses vara otillrickliga, pa grund av att det inte rorde
sig om “ovillkorliga” anbud i den mening som avses i Bundesgerichtshofs praxis. Anbuden var
namligen begrénsade till enbart de produkter som ger upphov till intrang.

36. For det andra, och oberoende av fragan huruvida storleken pa avgiften har faststéllts pa ett korrekt
satt, har ZTE inte betalat den avgift som det sjilvt har berdknat (ndmligen 50 euro) och det finns inte
nagon uppgift som tyder pa att Amtsgericht har beslutat att detta belopp ska krévas in for att
deponeras. Vidare har den hénskjutande domstolen pépekat att ZTE varken i vederbérlig ordning eller
pa ett uttommande sétt har redogjort for den anvandning som skett.

37. Den hénskjutande domstolen anser déremot att om man tillimpar det resonemang som
kommissionen foresprakade i pressmeddelandet, ska Huaweis talan om forbudsforeldggande ogillas pa
grund av att den utgoér missbruk. Eftersom Huawei grundar sin talan pa ett nddvéindigt patent ar ZTE
tvunget att anvinda detta for att kunna marknadsintroducera de omtvistade utférandeformerna som ar
anpassade till LTE. Den hédnskjutande domstolen har erinrat om att Huawei meddelade Etsi att det var
berett att bevilja tredje man licenser och har papekat att ZTE var, atminstone vid det relevanta
datumet (ndr de muntliga forhandlingarna avslutades), "berett att forhandla” i den mening som avses i
kommissionens resonemang. Denna beredskap att forhandla tog sig under alla omstandigheter uttryck i
de skriftliga anbud att ingd avtal som ZTE lade fram (i dessa anbud aterges delvis forslagen fran
Huawei). Den hiénskjutande domstolen anser att inom ramen for kommissionens resonemang
paverkas inte forhandlingsberedskapen av den omsténdigheten att parterna inte lyckas komma overens
om innehallet i vissa avtalsklausuler eller, i synnerhet, storleken pa den avgift som ska betalas.

13 — Se kommissionens pressmeddelande IP/12/1448 av den 21 december 2012 och kommissionens memorandum 12/1021 av samma dag (nedan
kallat pressmeddelandet). Genom beslut av den 29 april 2014 antog kommissionen ett beslut pa grundval av artikel 9 i radets forordning
(EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillimpning av konkurrensreglerna i artiklarna [101 FEUF och 102 FEUF] (EUT L 1, s. 1),
avseende Samsung Electronics m.fl. till foljd av de itaganden som nimnda foretag erbjod. Denna bestimmelse har rubriken ”Ataganden”
och i artikel 9.1 i foreskrivs att ”[n]dr kommissionen avser att fatta ett beslut om att en 6vertradelse skall upphora och de berorda foretagen
erbjuder ataganden for att undanréja de betdnkligheter som kommissionen har delgivit dem i sin prelimindra bedémning, far kommissionen
genom beslut gora dessa ataganden bindande for foretagen. ...”. Genom beslut av den 29 april 2014 antog kommissionen ett beslut pa
grundval av artikel 7 i férordning nr 1/2003 gentemot Motorola Mobility LLC (nedan kallat Motorola), i vilket det bland annat faststélldes
en Gvertrddelse av artikel 102 FEUF till foljd av att Motorola vickte talan om forbudsforelaggande vid en tysk domstol gentemot Apple Inc.,
m.fl. (nedan kallat Apple) avseende ett nodvindigt patent till vilket Motorola hade atagit sig att bevilja licenser pd& FRAND-villkor
(arende AT.39985).

8 ECLIL:EU:C:2014:2391



FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT WATHELET — MAL C-170/13
HUAWEI TECHNOLOGIES

38. Mot denna bakgrund beslutade Landgericht Diisseldorf att vilandeforklara mélet och stélla foljande
fragor till domstolen:

”1)

5)

vV -

Ska innehavaren av ett patent som dr nodvandigt for en standard, vilken gentemot en
standardiseringsorganisation har atagit sig att bevilja tredje man licens pd [FRAND-]villkor,
anses missbruka sin dominerande stillning p& marknaden om denne vicker talan om
forbudsforeldggande gentemot nagon som begatt ett patentintrang, fastin den sistndmnda har
forklarat sig vara beredd att forhandla om en sadan licens

eller

ska ett missbruk av en dominerande stillning antas foreligga forst om den som har begatt ett
patentintrang till patenthavaren har lamnat ett godtagbart ovillkorligt anbud om ingéende av ett
licensavtal, vilket patenthavaren inte kan avsld utan att otillborligen hindra intrangsgoraren eller
asidosétta forbudet mot diskriminering, och intrdngsgoraren i vintan pa beviljandet av en licens
uppfyller de avtalsforpliktelser som éligger denne for tidigare anvdandning?

For det fall att redan den omstidndigheten att intrangsgoraren dr beredd att forhandla medfor att
det kan antas foreligga ett missbruk av en dominerande stillning:

Uppstills det sérskilda kvalitativa och/eller tidsmissiga krav i artikel 102 FEUF vad giller
beredskapen att forhandla? Kan det anses foreligga en sadan beredskap nir intrangsgoraren
enbart i allmidnna ordalag (muntligt) har forklarat sig vara beredd att inleda forhandlingar, eller
maste denne redan ha inlett forhandlingar genom att exempelvis ndmna konkreta villkor pa
vilka vederborande ér beredd att ingd ett licensavtal?

For det fall att det, for att det ska foreligga missbruk av en dominerande stillning, krévs att det
har lamnats ett godtagbart och ovillkorligt anbud att inga ett licensavtal:

Foreskrivs det sérskilda kvalitativa och/eller tidsmaéssiga krav i artikel 102 FEUF vad giller detta
anbud? Maste anbudet omfatta samtliga bestimmelser som licensavtal inom det aktuella
tekniska omradet normalt innehéller? Far det i anbudet sdrskilt uppstillas som villkor att
patentet faktiskt kommer att anvéndas eller visar sig dga giltighet?

For det fall att det, for att det ska foreligga missbruk av en dominerande stillning, krévs att
intrangsgoraren uppfyller sina skyldigheter enligt den licens som ska beviljas:

Foreskrivs det i artikel 102 FEUF sirskilda krav vad giller uppfyllelsen av dessa skyldigheter? Ar
intrangsgoraren skyldig att redovisa tidigare anvindning och/eller betala licensavgifter? Kan en
skyldighet att betala licensavgifter i forekommande fall uppfyllas genom att sékerhet stalls?

Ar villkoren for att innehavaren av ett patent som ir nddvindigt for en standard ska anses
missbruka sin dominerande stillning &ven tillimpliga ndr patenthavaren vid domstol gor
gillande andra rattigheter som kan hérledas ur ett patentintrang (exempelvis krav pa
redovisning, aterkallande av varor, skadestand)?”

Forfarandet vid domstolen

39. Huawei, ZTE, den nederldndska och den portugisiska regeringen samt kommissionen har kommit
in med skriftliga yttranden. Huawei, ZTE, den nederlindska och den finldndska regeringen samt
kommissionen yttrade sig muntligen vid féorhandlingen den 11 september 2014.
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V — Bedomning

A — Inledande synpunkter

40. Domstolen har ombetts att klargora huruvida, och i forekommande fall pa vilka villkor, en talan
om patentintrang som vickts av innehavaren av ett nodvéindigt patent, vilken har atagit sig att bevilja
licenser pa FRAND-villkor, utgér missbruk av dominerande stillning. De fragor som den
hénskjutande domstolen har stillt avser inte de sdrskilda villkoren for en FRAND-licens, nagot som
omfattas av parternas och i forekommande fall tvistemalsdomstolars och skiljedomstolars behorighet,
utan syftar snarare till att, med beaktande av konkurrensritten, faststélla ramen for forhandlingarna om
licenser, pa FRAND-villkor, till ett nodvandigt patent.

41. Enligt den hdnskjutande domstolen har innehavaren av ett nodvéindigt patent en stark stéllning i
forhandlingen om licenser pa grund av sin rdtt att vicka talan om forbudsforeldggande. Foljaktligen
ska det sékerstillas att innehavaren av ett nodvéindigt patent inte kan ta ut exempelvis orimligt hoga
avgifter i strid med sitt atagande att bevilja licenser pa FRAND-villkor, ett beteende som har
betecknats som patent hold-up**.

42. Den hinskjutande domstolen har dock &ven papekat att en inskrankning av rdtten att vicka talan
om forbudsforeldggande avseviart minskar forhandlingsutrymmet for innehavaren av ett nodvandigt
patent, eftersom vederborande inte skulle kunna forfoga over tillrackliga patryckningsmedel for att
genomfora dessa forhandlingar pa jamstélld fot med intrangsgoraren. Namnda domstol har tillagt att
innehavaren av ett nodvindigt patent maste tolerera den rittsstridiga anvdndningen av patentet,
oberoende av fragan om och ndr ett licensavtal faktiskt kommer att ingas. Det ar forst i efterhand, vid
ett datum som inte gar att forutse, som patenthavaren kan komma att erhélla skadestand. Det ar harvid
oklart hur stor ersdttningen kommer att bli och om den ens kan verkstillas. Sa &r fallet &ven om
forhandlingarna avseende licensen drar ut pa tiden av skél som enbart beror pa intrdngsgoraren. Detta
beteende har betecknats som patent hold-out eller reverse patent hold-up.

43. Den hinskjutande domstolen har stillt den forsta fragan for att fa klarhet i huruvida innehavaren
av ett nodvandigt patent, vilken gentemot en standardiseringsorganisation, i forevarande fall Etsi, har
atagit sig att bevilja tredje man licens pa FRAND-villkor, ska anses missbruka sin dominerande
stillning pa marknaden om denne vécker talan om forbudsforeliggande gentemot nagon som begatt
ett patentintrang trots att intrangsgoraren var "beredd att forhandla om” en sadan licens.

44. Inom ramen for samma fraga har den hianskjutande domstolen dven kommit med ett annat
antagande, namligen att det foreligger ett missbruk av en dominerande stéllning forst om den som
begitt ett patentintrang till innehavaren av det nddvindiga patentet har lamnat ett godtagbart
ovillkorlig anbud, vilket patenthavaren inte kunde avsla utan att otillborligen hindra intrangsgdraren
eller asidosatta forbudet mot diskriminering, och intrangsgoraren i véntan pa beviljandet av en licens
har uppfyllt de avtalsforpliktelser som aligger denne nér det giller tidigare anvandning.

45. For att ge ett anvandbart och fullstindigt svar pa den hédnskjutande domstolens forsta fraga anser
jag att dessa tva antaganden ska provas tillsammans.

46. Den andra, den tredje och den fjirde tolkningsfragan avser villkoren for intrangsgorarens
forhandlingsberedskap, villkoren for dennes anbud respektive villkoren for uppfyllande av de
skyldigheter som aligger vederborande enligt den licens som ska beviljas. Svaret pa dessa fragor &r i
stor utstrackning avhéngigt av svaret pa den forsta fragan. Den femte fragan avser andra riattsmedel dn

14 — Kommissionen anser att "[e]tt patent hold-up forvirras nér ett stort antal patent som &ér nodvéindiga for en teknisk standard, vilka omfattar
flera standarder, anvdnds i en enda produkt. I ett sddant scenario kan antalet potentiella licensgivare leda till att de sammanlagda
betalningarna av avgifter till olika innehavare av nédvindiga patent blir orimliga. Detta fenomen kallas for royalty stacking.”
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talan om forbudsforeldggande som innehavaren av ett nodvandigt patent har tillgang till for att skydda
sin immateriella rattighet. Eftersom de fragor som den hinskjutande domstolen har stillt
huvudsakligen avser lagenligheten av talan om forbudsforeliggande, kommer jag att inrikta mitt
forslag till avgorande pa denna talan.

B — Den rdttspraxis som bygger pd Bundesgerichtshofs dom Orange-Book-Standard och kommissionens
pressmeddelande i drendet Samsung Electronics m.fl.

47. Det dar uppenbart att den hanskjutande domstolens fragor till stor del har inspirerats av
Bundesgerichtshofs dom Orange-Book-Standard och av kommissionens pressmeddelande i drendet
Samsung Electronics m.fl.

48. Betrdffande nimnda dom ska det papekas att det finns viktiga faktiska skillnader mellan det malet
och det hir aktuella nationella. Det omtvistade patentet utgdr ett patent som &r nodvandigt for
LTE-standarden, vilken foljer av ett avtal som ingatts mellan de foretag (daribland Huawei och ZTE)
som deltar i standardiseringsprocessen inom Etsi, medan den standard som var i fraga i
Bundesgerichtshofs mél Orange-Book-Standard var en de facto-standard.' Hiarav foljer att i det malet
hade inte den aktuella patenthavaren gjort nagot atagande att bevilja licenser pa FRAND-villkor. Det dr
normalt att patenthavaren i ett sadant fall har ett storre forhandlingsutrymme &n nér det ér fridga om
ett nodvéndigt patent, vars innehavare dr medlem i en europeisk standardiseringsorganisation, liksom
den som ansdker om en licens, och att en talan om forbudsforeldggande som vicks av en siddan
patenthavare slutligen anses utgora missbruk endast om den avgift som vederborande tar ut ar klart
orimlig.

49. Med hénsyn till denna viktiga faktiska skillnad jamfort med det hdr aktuella nationella malet, anser
jag att namnda dom inte kan, per analogi, dverforas pa det har aktuella malet.

50. Pressmeddelandet i drendet Samsung Electronics m.fl avser déremot visserligen ett nddvindigt
patent, och innehavaren av detta patent har infor en standardiseringsorganisation &tagit sig att bevilja
licenser pa FRAND-villkor. Jag anser dock att enbart den omstindigheten att den som har begatt ett
patentintrang dr beredd att forhandla,'® vilken forhandlingsberedskap till sin art ér extremt vag och
inte dr bindande, inte i nagot fall ricker" for att begrinsa ritten fér innehavaren av det nédvindiga
patentet att vicka talan'® om forbudsforeliggande.

15 — En de facto-standard ér en specifikation som erkédnns pa marknaden, oftast genom att denna specifikation réner allmant erkdnnande. Se, for
ett liknande resonemang, artikel 1.2 i yttrandet fran Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om meddelandet fran kommissionen till
radet och Europaparlamentet om ”den europeiska strategin for standardisering och det globala informationssamhallet” (KOM(1996) 359
slutlig).

16 — Vilket har uttryckts muntligen, eller rent av skriftligen.

17 — Pressmeddelandet, som enbart bestar av nagra sidor, har inte ndgon rittslig status. Det &r inte bindande for kommissionen och foregriper
inte det forfarande som kommissionen syftar pa. Syftet med pressmeddelandet dr endast att underritta allmidnheten om att det har inletts
ett forfarande mot Samsung Electronics m.fl med tillimpning av forordning nr 1/2003. For ovrigt framgar det klart, sdrskilt just mot
bakgrund av kommissionens yttranden i forevarande fall, vilka &r mycket mer detaljerade, att kommissionen sjilv anser att betydligt storre
krav bor stillas pa den som har begatt ett patentintring.

18 — Som den hdnskjutande domstolen papekade kan, "[e]tt sédant uttalande ... goras mycket enkelt och pa ett féga bindande sitt, eftersom det
kan éndras, aterkallas och i forekommande fall fornyas nér som helst. Vidare omnédmns inte nagra exakta villkor i ett sddant uttalande, utan
det dr nodvindigt att kidnna till licensvillkoren for att avgéra huruvida dessa ir skiliga, rimliga och icke-diskriminerande. Aven nir konkreta
licensvillkor omnédmns i ett uttalande, kan man betvivla att de ér allvarligt menade. Den som har begatt patentintranget kan nédmligen nar
som helst éndra eller aterkalla villkoren eller foresla villkor som vid forsta anblicken &r orimliga.”
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51. Jag anser att en ren tillimpning i detta fall av den réttspraxis som bygger pa Bundesgerichtshofs
dom Orange-Book-Standard eller av pressmeddelandet skulle resultera i att innehavaren av det
nodvandiga patentet, anvindarna av patentens tekniska losning eller konsumenterna antingen over-
eller underbeskyddades.

52. Det framstar saledes som nodvéndigt att hitta en medelvag.

C — Presumtionen om att det foreligger en dominerande stdllning

53. Det ska, saisom kommissionen har papekat, framhéllas att den hénskjutande domstolen har utgatt
frin antagandet att Huawei har en dominerande stéllning®™ och den har inte stillt nagra fragor till
domstolen om kriterierna for att faststilla den relevanta marknaden® eller konstatera en dominerande
stillning *.

54. Kommissionen och den portugisiska regeringen har inskrénkt sina yttranden till att avse ett
eventuellt missbruk av dominerande stillning av innehavaren av ett nodvandigt patent, medan
Huawei,” ZTE* och den nederlindska regeringen endast i mycket begrinsad utstrickning har tagit
upp fragan huruvida det foreligger en dominerande stéllning i sina yttranden.

55. Enligt fast réttspraxis far domstolen endast tolka eller prova giltigheten av en unionsréttsakt pa
grundval av de uppgifter om de faktiska omstindigheterna som har lamnats av den nationella
domstolen. Att dndra innehallet i tolkningsfragorna skulle vidare vara oforenligt med den roll som
domstolen har getts genom artikel 267 FEUF, samt med domstolens skyldighet att i enlighet med
artikel 23 i domstolens stadga sdkerstdlla att medlemsstaternas regeringar och berdrda parter ges
mojlighet att avge yttranden, eftersom det enligt sistndmnda bestimmelse endast &r begéran om
forhandsavgorande som delges de berérda parterna.®

19 — Som ZTE har papekat i sina yttranden, om man endast grundar sig pa “forhandlingsberedskapen” hos den som antas ha begatt ett
patentintrang, leder det till en prisbildning som &r klart lagre &dn det ekonomiska virdet av det nddvindiga patentet. Om man diremot
grundar sig pa den réttspraxis som bygger pa Bundesgerichtshofs dom Orange-Book-Standard, skulle man stéllas infér motsatt problem,
genom att mycket hoga licensavgifter (dock inte sa hoga att de utgor avtalsvégran i strid med artikel 102 FEUF) skulle tas ut.

20 — I beslutet om hanskjutande har den nationella domstolen angett att Huawei “onekligen” har en dominerande stillning, utan nagon
ytterligare forklaring eller precisering i samband med detta konstaterande.

21 — Det foljer av fast réttspraxis att avgransningen av den relevanta marknaden ér av vdsentlig betydelse for beddmningen av den dominerande
stallningen. Se dom Europemballage och Continental Can/kommissionen (6/72, EU:C:1973:22, punkt 32).

22 — Se dom United Brands och United Brands Continentaal/kommissionen (27/76, EU:C:1978:22, punkterna 65 och 66), dom Hoffmann-La
Roche/kommissionen (85/76, EU:C:1979:36, punkterna 38 och 39), och mer nyligen dom AstraZeneca/kommissionen (C-457/10 P,
EU:C:2012:770, punkt 175), dir en dominerande stillning definieras som att ”ett foretag har en ekonomisk maktstillning som ger det
mojlighet att hindra uppritthéllandet av en effektiv konkurrens pa den relevanta marknaden, genom att denna stallning tilliter foretaget att
i betydande omfattning agera oberoende i forhéllande till sina konkurrenter, sina kunder och, i sista hand, konsumenterna”.

23 — Enligt Huawei ger de nodvindiga patenten patenthavaren den nyckel som gor det majligt att fa tillgdng till och anvénda den teknik som
ligger till grund for standarden, eftersom anvidndningen av dessa patent per definition dr ofrankomlig. Foretaget anser att innehavarna av
nodviandiga patent saledes i princip kan kontrollera tillgangen till och anvéndningen av standarden. Huawei har papekat att detta inte
nodvindigtvis resulterar i en dominerande stéllning, sérskilt ndr den relevanta marknaden innefattar produkter avseende vilka det inte
anvinds nagon standard eller tillimpas konkurrerande standarder. Enligt Huawei kan de anvdndare av standarden som sjilva disponerar
over nodviandiga patent ocksa genom dessa patent fa ett visst motverkande inflytande. Foretaget anser att detta under vissa omstandigheter
kan relativisera stéllningen for innehavaren av det nodvindiga patentet pa marknaden sa till den grad att den upphor att vara dominerande.

24 — Enligt ZTE omfattar skyddet for ett patent som &r nodvindigt for en teknisk standard en yttre form pa produkter vars anvindning med
nodvindighet foreskrivs i standarden, vilket gor att varje produkt som Gverensstimmer med standarden med nédvandighet gor intrang i
patentet. Foretaget anser att eftersom de produkter som inte Overensstimmer med standarden inte efterfragas, ger ett patent som é&r
nodvindigt for en teknisk standard innehavaren rittslig befogenhet att besluta om aktorernas intrdde och fortsatta verksamhet pa
marknaden. Vidare anser det att ett patent som &r nodvéindigt for en teknisk standard ger innehavaren en dominerande stillning pa
tjanstemarknaderna i efterféljande led. ZTE anser dven att eftersom man for varje patent som &r nodvandigt for en teknisk standard
faststéller en specifik marknad for tekniker eller licenser, har innehavaren av ett (forsta) patent som ar nodvéndigt for en teknisk standard
monopolstillning och féljaktligen en dominerande stéllning pd marknaden. ZTE har uppgett att "dven for det fall det &r friga om en global
marknad som omfattar samtliga patent som dr nodvindiga for en teknisk standard, kan man notera att det foreligger en dominerande
stallning p4 marknaden”.

25 — Se dom Hochtief och Linde-Kca-Dresden (C-138/08, EU:C:2009:627, punkt 22 och dér angiven réttspraxis).
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56. Eftersom den hdnskjutande domstolen i forevarande fall inte har bedomt det nodvéndigt eller
relevant att stélla en fraga avseende huruvida det foreligger en dominerande stillning, ska domstolen
inte gora nagon sadan bedomning.

57. Det ska dock papekas att den hénskjutande domstolen, i sitt beslut om hénskjutande, inte angav att
den i det nationella malet hade faststillt att det onekligen forelag en dominerande stillning for
innehavaren av ett nddvindigt patent forst efter det att den hade gjort en fullstindig bedomning av
alla omstidndigheter och det sdrskilda sammanhanget i det aktuella fallet. I likhet med den
nederldndska regeringen anser jag att den omstédndigheten att ett foretag har ett nodvindigt patent
inte nodviandigtvis innebdar att det har en dominerande stillning i den mening som avses i
artikel 102 FEUF?*® och att det ankommer pd den nationella domstolen att fran fall till fall bedéma
huruvida situationen faktiskt dr sddan.”

58. Eftersom konstaterandet att det foreligger en dominerande stillning medfor ett sarskilt ansvar for
det berorda foretaget® att inte genom sitt beteende inverka skadligt pa en effektiv konkurrens, kan ett
sadant konstaterande inte grundas pa antaganden. Den omsténdigheten att varje person som anvénder
en standard som tagits fram av en standardiseringsorganisation med nédviandighet maste anvinda den
tekniska losningen for ett nodviandigt patent, vilket séledes kraver licens av patenthavaren, kan
visserligen ge upphov till en motbevisbar presumtion om att innehavaren av detta patent har en
dominerande stéllning. Enligt min mening maste det emellertid vara mojligt att bryta presumtionen
genom konkreta och utforliga uppgifter.

D — Missbruk av dominerande stéllning eller otillborligt utnyttjande av det tekniska beroendet

59. Det ska papekas att ett svar pa de fragor som den hanskjutande domstolen har stéllt kréver, mot
bakgrund av konkurrensritten, att det gors en avvdgning mellan, & ena sidan, den immateriella
rattigheten och rétten till domstolsprovning for innehavaren av ett nodvandigt patent (Huawei) och, &
andra sidan, den néringsfrihet som de ekonomiska aktorerna, sasom de foretag som genomfor
LTE-standarden (ZTE), atnjuter enligt artikel 16 i stadgan. Utfirdandet av ett sadant foreliggande
som avses med en talan om forbudsforeliggande begrinsar nimligen denna frihet avsevirt® och kan
foljaktligen snedvrida konkurrensen®.

26 — I punkt 186 i dom AstraZeneca/kommissionen (EU:C:2012:770) slog domstolen fast att “innehavet av en immateriell dganderitt visserligen
inte i sig kan anses medfora att en dominerande stillning foreligger, men att ett sddant innehav, under vissa férhallanden, kan skapa en
dominerande stillning, bland annat genom att ge foretaget mojlighet att forhindra effektiv konkurrens pa marknaden”.

27 — Kommissionen hévdar i sina "Riktlinjer for tillimpningen av artikel 101 i fordraget om Europeiska unionens funktionssitt pa horisontella
samarbetsavtal” (EUT C 11, 2011, s. 1, punkt 269) att "[d]ven om faststdllandet av en standard kan skapa eller 6ka marknadsstyrkan for
sddana innehavare av immateriella réttigheter ... som &r vasentliga for standarden i friga, finns det ingen presumtion om att innehav eller
utévande av immateriella rattigheter som ar vésentliga for en standard ar liktydigt med att ha eller utova marknadsstyrka. Friagan om
marknadsstyrka kan endast bedémas fran fall till fall.”

28 — Jag vill erinra om att det enligt artikel 102 FEUF inte i sig ar forbjudet att ha en dominerande stéllning. Se dom Nederlandsche
Banden-Industrie-Michelin/kommissionen (322/81, EU:C:1983:313, punkt 57) och dom Post Danmark (C-209/10, EU:C:2012:172,
punkterna 21-23).

29 — Se, analogt, dom UPC Telekabel Wien (C-314/12, EU:C:2014:192, punkterna 47 och 48). Enligt artikel 11 i direktiv 2004/48 ar
medlemsstaterna skyldiga att foreskriva att de nationella domstolarna ska utfirda foreldgganden med forbud att fortsitta ett intrang i en
immateriell rattighet som har faststillts i ett domstolsavgérande. Se &ven artikel 9 i samma direktiv avseende interimistiska atgérder och
sakerhetsatgdrder. Efter utfirdandet av ett foreldggande dr det forbjudet att framstilla och saluféra produkter och tjanster som
overensstimmer med en standard och som strider mot de exklusiva réttigheter som tillkommer innehavaren av ett nodvéndigt patent. Talan
om forbudsforeliggande utgor foljaktligen en mycket verksam form av talan, eftersom utfirdandet av ett foreliggande vid intrang i ett
nodvindigt patent medfor att den som har begatt ett intrang i detta patent far se sina produkter och tjanster utesténgas fran de marknader
som omfattas av standarden. Jag vill d4ven péapeka att till och med hotet om att vicka en talan om forbudsforeliggande kan paverka
licensforhandlingarna och leda till licensvillkor som inte &r FRAND. Enligt min mening géller dessa 6vervidganden i tillimpliga delar &ven de
korrigeringsatgérder som foreskrivs i artikel 10 i direktiv 2004/48.

30 — Den inre marknaden, enligt definitionen i artikel 3 FEU, utgor ett av unionens huvudsakliga mal och innefattar en ordning som sékerstéller
att konkurrensen inte snedvrids. Se FEU:s och FEUF:s protokoll (nr 27) om den inre marknaden och konkurrens.
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1. Den immateriella rattigheten

60. Det framgar av de handlingar som har ingetts till domstolen att Huawei, trots sitt atagande vid Etsi
att bevilja tredje man licenser pd& FRAND-villkor, inte har avstatt fran sin rétt att viacka talan om
forbudsforeldggande gentemot personer som utnyttjar det omtvistade patentets tekniska losning utan
dess tillstdind. Diaremot framgér det otvetydigt av detta atagande att Huawei har godtagit® att f&
avkastning fran det omtvistade patentet inte bara genom att sjilv nyttja det, utan dven genom att
bevilja licenser till detta. Vidare har Huawei godtagit att en avgift som faststélls pa FRAND-villkor
utgor en lamplig och skilig ersdttning for att andra utnyttjar patentet.

61. I likhet med yttrandena fran Huawei, ZTE, den nederldndska och den portugisiska regeringen samt
kommissionen, anser jag, med tillimpning av fast rittspraxis, att utovandet av en ensamrétt som é&r
knuten till en immateriell rdttighet, det vill sdga i forevarande fall ritten att vicka talan om
forbudsforeliggande vid patentintrdng, inte i sig kan utgéra missbruk av dominerande stillning.*
Denna ritt utgor niamligen for patenthavaren det huvudsakliga sittet® att gora gillande sin
immateriella rittighet, vilken sérskilt tillerkinns skydd genom artikel 17.2 i stadgan.>

62. Harav foljer att varje inskrdnkning av ritten att vicka sddan talan utgor en betydande begrénsning
av den immateriella rattigheten som kan tillatas endast under sérskilda omstdndigheter som ar exakt
avgransade.

63. Den immateriella rattigheten &r dock inte en absolut rattighet. Utan att ndmna rattsmissbruk,
anges det i skdl 12 i direktiv 2004/48 att "[d]etta direktiv bor inte paverka tillimpningen av
konkurrensreglerna, sérskilt inte artiklarna [101 FEUF och 102 FEUF]. De atgarder som foreskrivs i
detta direktiv bor inte anvéndas for att begrédnsa konkurrensen pa ett otillborligt sétt i strid med
fordraget.” Harav foljer att rdtten att vdcka talan om forbudsforeliggande for att skydda den
immateriella réttigheten inte utgér en absolut och okrankbar rittighet och maste, av héansyn till
allménintresset, Overensstimma med de konkurrensregler som foreskrivs i bland annat
artiklarna 101 FEUF och 102 FEUF.* I artikel 12 i nimnda direktiv foreskrivs exempelvis att de
behoriga rattsliga myndigheterna, pa begdran av den person som kan bli foremal for ett forelaggande,
under vissa omstdndigheter far besluta att ekonomisk ersiattning ska utga till innehavaren av en
immateriell rattighet i stillet for att utfirda foreldggandet. Foljaktligen stir det klart att ndmnda
direktiv forutser begransningar av rdtten att vicka talan om forbudsforeliggande och att denna ritt
kan bytas ut mot ekonomisk ersittning.*

64. Dessutom kan innehavaren av en immateriell réttighet sjialv begrdnsa det sidtt pa vilket
vederborande kommer att utova denna réttighet.

31 — Sasom kommissionen papekade i sitt yttrande.

32 — Se, analogt, dom Volvo (238/87, EU:C:1988:477, punkt 8), dom RTE och ITP/kommissionen (C-241/91 P och C-242/91 P, EU:C:1995:98,
punkt 33), och dom IMS Health (C-418/01, EU:C:2004:257, punkt 34).

33 — Enligt fast rdttspraxis ar det huvudsakliga syftet med ett patent att patenthavaren, som kompensation for sin uppfinnarmoéda, tillférsakras
ensamrétt att anvidnda en uppfinning for att tillverka industriprodukter och saluféra dessa, antingen direkt eller genom att upplata licens till
tredje part, liksom rdtten att motsdtta sig alla intrang. Se dom Centrafarm och de Peijper (15/74, EU:C:1974:114, punkt 9) och dom
Football Association Premier League m.fl. (C-403/08 och C-429/08, EU:C:2011:631, punkt 107).

34 — Denna mojlighet utgor dven en allménpreventiv atgérd, eftersom den avskréicker fran intrang.

35 — Se, analogt, punkt 105 i generaladvokaten Cosmas forslag till avgorande i maélet Masterfoods och HB (C-344/98, EU:C:2000:249) dir
generaladvokaten angav att ”"[d]et rader ingen tvekan om att artiklarna [101 FEUF och 102 FEUF] intar en viktig position i gemenskapens
réttsliga system och tjdnar det allménintresse som bestar i att sikerstilla en [icke snedvriden] konkurrens. Saledes &r det helt forstdeligt att
en begriansning enligt artiklarna [101 FEUF och 102 FEUF] infors avseende dganderitten, i den man det kan vara nodvéndigt for att skydda
konkurrensen.”

36 — Se dven artikel 3.2 i direktiv 2004/48, dir det foreskrivs att "[d]tgdrderna, forfarandena och sanktionerna skall ocksa vara effektiva,
proportionella och avskrackande och skall tillimpas sa att hinder for lagenlig handel inte uppkommer och sa att missbruk inte sker”.
Begreppet missbruk definieras inte i direktiv 2004/48. Jag anser dock att begreppet med nodvéndighet, men inte uteslutande, innefattar
overtridelser av artiklarna 101 FEUF och 102 FEUF. Se éven artikel 8.2 i avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialritter, dar det
foreskrivs att “[ulnder forutsdttning att de &r forenliga med bestimmelserna i detta avtal kan lampliga atgiarder bli nodvéindiga for att
forhindra missbruk fran rattighetshavares sida av immaterialratter, eller forfaranden som otillborligt begrénsar handel eller negativt paverkar
internationell 6verforing av teknik”.
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65. I det avseendet anser jag att Huaweis atagande i det nationella malet att bevilja tredje man licenser
pa FRAND-villkor delvis liknar en "licensberedskap”.®” Till skillnad fran tvangslicenser som foreskrivs i
lag,” kan patenthavaren pa eget initiativ tillita att tredje man anvinder patentets tekniska l6sning pa
vissa villkor. Jag vill papeka att i fraga om licensberedskap kan licenstagaren till ett patent i princip
inte bli foremél for ett foreliggande.”

2. Ritten till domstolsprovning

66. Ritten till domstolsprovning och mojligheten att gora géllande sina rattigheter vid domstol erkanns
i artikel 47 i stadgan. I punkt 51 i dom ZZ (C-300/11, EU:C:2013:363) slog dock domstolen fast att
artikel 52.1 i stadgan tillater begriansningar i utévandet av de réttigheter som anges i artikel 47 i
stadgan, samtidigt som den framholl att det, mot bakgrund av betydelsen av den grundlidggande
rattighet som garanteras i artikel 47 i stadgan, skulle beaktas att det enligt artikel 52.1 i stadgan krévs
att ingen av dessa begrinsningar® fir strida mot det visentliga innehdllet i den grundldggande
rattigheten i fraga. Enligt bestimmelsen kréavs det ocksa att proportionalitetsprincipen iakttas, vilket
innebdr att varje begransning ska vara nodvandig och faktiskt efterstréava de mal av allmént
samhillsintresse som erkdnns av unionen.*

67. Trots att stadgan inte upprittar nagon hierarki mellan de grundliggande rittigheter som erkanns
déri, med undantag av minniskans virdighet som ér okridnkbar* utan undantag, kan vickandet av en
talan om forbudsforelaiggande utgéra missbruk av dominerande stillning endast under sérskilda
omsténdigheter, med hénsyn till betydelsen av rétten till domstolsprévning.

3. Naringsfrihet och icke snedvriden konkurrens

68. Enligt fast réttspraxis dr begreppet missbruk av en dominerande stéllning ett objektivt begrepp och
omfattar sddana beteenden av ett foretag med dominerande stéllning som kan paverka strukturen pa
en marknad dir konkurrensen redan &r forsvagad, just pa grund av det ifragavarande foretagets
existens, och som, genom att andra metoder anvinds dn sadana som rédknas till normal konkurrens i
fraga om varor och tjanster pa grundval av de ekonomiska aktdrernas prestationer, medfor att hinder
laggs i vigen for att den p& marknaden dnnu existerande konkurrensen uppritthalls eller utvecklas.*

37 — Se, analogt, artikel 8 i Europaparlamentets och radets forordning (EU) nr 1257/2012 av den 17 december 2012 om genomférande av ett
fordjupat samarbete for att skapa ett enhetligt patentskydd (EUT L 361, s. 1), med rubriken ”Licensberedskap”, som har foljande lydelse:
”1. Innehavaren av ett europeiskt patent med enhetlig verkan kan inge en forklaring till [Europeiska patentverket] om att denne &r beredd
att tillata alla intresserade att mot en lamplig erséttning utnyttja uppfinningen som licenstagare.
2. En licens som erhalls enligt denna forordning ska behandlas som en avtalsenlig licens.”
Se dven 23 § i den tyska patentlagen (Patentgesetz och section 46 i Forenade kungarikets patentlag fran ar 1977 (UK Patent Act 1977).

38 — Se, exempelvis, 24 § i den tyska patentlagen.

39 — Se, for ett liknande resonemang, dom Allen & Hanburys (434/85, EU:C:1988:109, punkt 4), dir rickvidden av section 46 i Forenade
kungarikets patentlag frén &r 1977 forklaras.

40 — Jag vill dven papeka att de processuella reglerna i varje medlemsstat anger ramen for rétten till domstolsprévning. Det rdcker att nimna
reglerna om tidsfrister fér vickande av talan (preklusionsregler), reglerna om talerdtt (locus standi) och reglerna om kirande som vicker
talan mot béttre vetande.

41 — Artikel 52.1 i stadgan é&r éven tillimplig pa den immateriella rittighet som tillerkdnns skydd genom artikel 17.2 i stadgan. Se, analogt, dom
Hauer (44/79, EU:C:1979:290, punkterna 17-30).

42 — Se artikel 1 i stadgan.
43 — Dom AstraZeneca/kommissionen (EU:C:2012:770, punkt 74 och dar angiven réttspraxis).
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69. Huawei, ZTE, den nederldndska och den portugisiska regeringen samt kommissionen anser att ett
konstaterande att det skett ett missbruk av dominerande stdllning till f6ljd av att en talan om
forbudsforeldggande har vickts enligt fast réttspraxis forutsitter att det foreligger “sérskilda
omsténdigheter”.** Jag vill papeka att ”[a]v denna rittspraxis framgér att for att en vigran av [en
innehavare av en immateriell rattighet] att [bevilja en licens avseende anvindning av denna rattighet]
som dr nodvandig for att utdéva en viss verksamhet skall kunna anses utgéra missbruk, ar det
tillrackligt att tre kumulativa villkor &r uppfyllda, ndmligen att denna végran forhindrar tillkomsten av
en ny vara for vilken det finns en potentiell efterfragan hos konsumenterna, att den inte ar motiverad
och att den ir av beskaffenheten att utestéinga all konkurrens fran en hiarledd marknad”.*

70. Som Huawei har papekat grundar sig denna rittspraxis pa faktiska situationer som inte &ar direkt
jamforbara med dem som foreligger i det nationella malet. Det star klart att, i likhet med vad som var
fallet i de mal som utmynnade i denna rittspraxis, en licens till det omtvistade patentet dr nodviandig
for framstéllning av varor och tjédnster som Overensstimmer med LTE-standarden. Till skillnad fran
ovannimnda mal som avsdg vdgran att bevilja licenser avseende anvdndning av immateriella
rittigheter, anmilde dock Huawei® det omtvistade patentet till Etsi och atog sig frivilligt att bevilja
tredje man licens till detta patent pd FRAND-villkor, vilket vid forsta anblicken inte kan likstédllas med
en sadan vidgran som avses i den rdttspraxis som omndmnts i fotnot 44 i forevarande forslag till
avgorande. Foljaktligen dr denna réttspraxis endast delvis tillaimplig i det nationella malet, dér allt &r
avhingigt av det sidtt pa vilket Huawei iakttog sitt atagande vid Etsi att bevilja licenser till det
omtvistade patentet pA FRAND-villkor.

71. 1 det avseendet vill jag papeka att Huaweis anmaélan av detta patent till Etsi och dess atagande
paverkade standardiseringsforfarandet och sjélva innehdllet i LTE-standarden.” Att det omtvistade
patentets tekniska 16sning inforlivades i LTE-standarden och att det dérav foljer att en licens ar
absolut nodviandig skapar namligen ett beroendeforhallande mellan innehavaren av det nddvéndiga
patentet och de foretag som framstiller varor och tjanster som Overensstimmer med denna standard.
Detta tekniska beroende medfor ett ekonomiskt beroende.

72. 1 punkt 9 i dom Volvo (EU:C:1988:477) slog domstolen fast att "utovandet av en ensamrétt av
innehavaren av ett registrerat monster for karossdelar till bilar kan omfattas av forbudet i
artikel [102 FEUF] om det medfor att det foretag som har en dominerande stillning upptrader pa ett
satt som utgor missbruk, exempelvis genom att godtyckligt vagra att leverera reservdelar till fristaende
reparatorer, faststilla oskiliga priser for reservdelar eller besluta att inte langre tillverka reservdelar till
en viss modell trots att manga bilar av den modellen fortfarande &r i omlopp, forutsatt att sadant
upptrddande kan péaverka handeln mellan medlemsstater”.

73. Jag anser att de uppgifter som domstolen ldmnade i den domen avseende de beteenden som kan
utgéra missbruk av dominerande stillning kidnnetecknas dels av ett beroendeférhéllande mellan
innehavaren av en immateriell rattighet som har en dominerande stéllning och andra foretag, dels av
att innehavaren missbrukar denna stillning genom att anvdnda andra metoder &n sadana som réknas
till normal konkurrens. **

44 — Dom RTE och ITP/kommissionen (EU:C:1995:98, punkterna 50 och 53-56) (vigran att bevilja en licens rorande upphovsritt), och dom IMS
Health (EU:C:2004:257, punkterna 35 och 36) (vdgran att bevilja en licens for anvindning av en omradesstruktur som atnjuter
immaterialréttsligt skydd). Se @ven dom Bronner (C-7/97, EU:C:1998:569, punkterna 39 och 40) (vigran av ett tidningsforetag att lita
distributionen av en konkurrerande dagstidning ingd i dess eget distributionssystem for tidningar).

45 — Dom IMS Health (EU:C:2004:257, punkt 38).

46 — Se artikel 4.1 i Etsis policy i fraga om immateriella réttigheter.

47 — Se, bland annat, artiklarna 3, 4, 6 och 8 i Etsis policy i fraga om immateriella réttigheter.

48 — Se dven dom United Brands och United Brands Continentaal/kommissionen (EU:C:1978:22, punkterna 182 och 183).
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74. Under dessa omstidndigheter —, vilka kdnnetecknas dels av intrangsgorarens tekniska beroende till
foljd av att ett patents tekniska 16sning har inforlivats i en standard, dels illojala eller orimliga
ageranden® av innehavaren av det nédvindiga patentet i strid med dess dtagande att bevilja licenser pa
FRAND-villkor, gentemot en intrangsgorarare som objektivt sett har visat sig vara redo, angelagen och
lampad att ingd ett sadant licensavtal — innebdr viackandet av en talan om forbudsforeliggande att
andra metoder anvinds dn sadana som riknas till normal konkurrens. Detta skadar konkurrensen,”
till nackdel i synnerhet for de konsumenter och foretag som har investerat i utarbetandet, antagandet
och tillimpningen av standarden,” och ska anses utgéra missbruk av dominerande stillning i den
mening som avses i artikel 102 FEUF.

75. Det ar uppenbart att ett sadant konstaterande att det skett ett missbruk av dominerande stéllning i
samband med standardiseringen och atagandet att bevilja licenser till ett nodvindigt patent pa
FRAND-villkor endast kan goras efter en bedomning av inte bara beteendet hos innehavaren av det
nodvindiga patentet utan dven det hos intrangsgoraren.

E — Tilldmpningen i det aktuella fallet

1. Den forsta fragan

76. Domstolen saknar enligt artikel 267 FEUF behorighet att tillimpa artikel 102 FEUF i det konkreta
fallet. Domstolen kan dock, inom ramen for det samarbete mellan domstolar som har inréttats genom
niamnda artikel, med utgangspunkt i handlingarna i malet tillhandahalla uppgifter om tolkningen av
artikel 102 FEUF som den hénskjutande domstolen kan behova for att jamfora dessa med de exakta
faktiska uppgifter som den ska ta stillning till. **

77. Det ar sjalvklart s, att anvdndningen av ett patent utan licens i princip krinker patenthavarens
immateriella rattighet och att patenthavaren har tillgang till flera réttsmedel enligt direktiv 2004/48 for
att sakerstélla iakttagandet av sina rattigheter, dédribland talan om forbudsforelaggande. I sddant fall ar
det innan en Overtrddelse begas som intrangsgoraren ska inleda forhandlingar med patenthavaren i
syfte att inga ett licensavtal.

78. Det nationella malet skiljer sig fran det ovanstdende eftersom patenthavaren har atagit sig,
gentemot en standardiseringsorganisation (som innehavaren dr medlem i, i likhet med den férmodade
intrangsgoraren), att bevilja tredje man licens pa FRAND-villkor.

79. De riktlinjer som ér tillampliga i sadana fall ar enligt min mening f6ljande.

80. Savitt intrangsgoraren dr och forblir “lampad” att ingd och iaktta ett licensavtal pA FRAND-villkor
och sérskilt att betala en lamplig avgift, maste innehavaren av det nddvéndiga patentet, med hansyn till
att sa mycket star pa spel, vidta vissa konkreta dtgidrder innan en talan om férbudsforelaggande vicks
for att iaktta sitt atagande och fullgora sitt sdrskilda ansvar enligt artikel 102 FEUF.

49 — Det ska framhallas att beteendet av innehavaren av de nédvindiga patenten inte ska anses vara illojalt eller orimligt om det finns sakliga skél
for detta beteende. I det avseendet vill jag papeka att om innehavaren av ett nodvindigt patent inte erhéller en skilig avgift till f5ljd av dess
atagande att bevilja licenser pa FRAND-villkor, skulle dess formaga att fa avkastning pa sina investeringar och dess incitament att investera i
andra tekniker minska liksom dess beredskap att bevilja licenser till ett nodvandigt patent pa FRAND-villkor och att delta i
standardiseringsprocessen.

50 — Dessa ageranden kan minska investeringarna i de tekniker som har samband med LTE-standarden och tillgangen till varor och tjanster som
overensstimmer med denna standard. Om licenser till ett patent som dar nddvéindigt for en teknisk standard inte fanns tillgangliga pa
FRAND-villkor, skulle foretagen vara betdnksamma att genomféra denna standard, vilket skulle medféra att standardiseringsprocessen
forlorade i virde. Nér vickandet av talan om forbudsforeliggande anvinds av innehavaren av ett patent som dr nodvindigt for en teknisk
standard som ett patryckningsmedel for att hoja licensavgifterna, i strid med FRAND-atagandet, paverkas indirekt priserna pa de varor och
tjanster som Gverensstimmer med LTE-standarden pa ett oskéligt sitt till nackdel for konsumenterna av dessa varor och tjanster.

51 — Se artikel 3.1 i Etsis policy i friga om immateriella rattigheter.

52 — Se, for ett liknande resonemang, dom loannis Katsivardas — Nikolaos Tsitsikas (C-160/09, EU:C:2010:293, punkt 24).
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81. Detta ar 4n mer oundgéngligt da det inte &r sakert att den som har begatt intrang i det nodvandiga
patentet dr medveten om att vederborande har utnyttjat den tekniska 16sningen for ett patent som bade
ar giltigt och nodvandigt for en standard. Betrdffande LTE-standarden tycks fler én 4 700 nodvandiga
patent ha anmalts till Etsi och en stor andel av dessa patent dr kanske inte giltiga eller nédvéndiga for
standarden.

82. Det dr siledes mojligt att éven ett stort telekommunikationsforetag som ZTE inte har kunnat pa
forhand kontrollera huruvida samtliga patent avseende LTE-standarden som har anmalts till Etsi &r
nodvindiga och giltiga. Det ska dven beaktas att telekommunikationssektorn stindigt utvecklas och att
foretagen (och séledes potentiella intrangsgorare) maste reagera snabbt for att salufora sina varor och
tjianster. Jag anser darfor att det inte dr orimligt att avtal om licenser till ett nodvindigt patent pa
FRAND-villkor forhandlas fram och ingés i efterhand, det vill siga efter det att anvindningen av
patentets tekniska losning har pabérjats.

83. Vilka dr d4, pa grundval av detta, de konkreta atgarder som innehavaren av ett noédvindigt patent
maste vidta innan en talan om foérbudsforeliggande viacks® for att inte missbruka sin dominerande
stéllning?

84. Patenthavaren ska — savida inte det har visats att den formodade intrangsgoraren &r fullstindigt
informerad om detta — skriftligen och med en motivering underritta den sistnimnda om den aktuella
overtriadelsen genom att precisera det relevanta nodviandiga patentet och pa vilket sitt vederborande
har gjort intrdng i patentet. En sddan atgard medfor inte en oproportionerlig bérda for patenthavaren,
eftersom den under alla omstédndigheter kravs som grund for en talan om férbudsforelaggande.

85. Vidare ska patenthavaren under alla omstédndigheter oversidnda ett skriftligt anbud om licens pa
FRAND-villkor till den férmodade intrangsgoraren, vilket ska innehélla alla de villkor som vanligtvis
finns i en licens inom den aktuella verksamhetsgrenen, i synnerhet avgiftens exakta storlek och hur den
beréknas.

86. Ett sadant krav dr inte heller oproportionerligt, eftersom innehavaren av ett nodvindigt patent
frivilligt har atagit sig att fa avkastning pa sin immateriella réttighet pa detta siatt och ddarmed frivilligt
har begriansat sittet att utova sin ensamrétt. Det dr till och med rimligt att forvanta sig att
patenthavaren utarbetar och upprittar ett sidant anbud redan nér vederboérande erhaller sitt patent
och gor sitt dtagande att bevilja licenser pd FRAND-villkor. Detta atagande av innehavaren av ett
nodvéindigt patent innefattar en skyldighet att inte diskriminera nagon av licenstagarna, och
patenthavaren dr den enda som har tillgang till de uppgifter som krévs for att sékerstdlla att denna
skyldighet iakttas, framfor allt om patenthavaren redan har ingatt andra licensavtal.

87. Nér dessa atgdrder vl har vidtagits, vilka skyldigheter aligger d& den formodade intrangsgoraren?

53 — Huawei har sjilvt pdpekat att “anvidndaren av ett nédvandigt patent bér handla inom rimliga tidsramar nir vederborande ldmnar ett anbud
om FRAND-licens eller &tar sig att godta att en domare eller en skiljedomare faststiller villkoren. Vissa hévdar till och med att anvéndaren
ska ha limnat ett anbud om FRAND-licens pa eget initiativ innan vederborande bérjar anvinda standarden. Det tycks dock inte vara
realistiskt inom telekommunikationsbranschen, pa grund av det stora antalet nédvéndiga patent och det stora antalet innehavare av sadana
patent, och osikerheten vad giller giltigheten och krénkningen av de (pastadda) nodvandiga patenten. Att krdva av en anvindare av en
standard att vederborande inleder forhandlingar om en licens for varje patent som uppges vara nodvéindigt innan ndgon som helst
anviandning har skett ér inte heller realistiskt. Man kan inte forvénta sig att anvdndaren av en standard inom telekommunikationsbranschen
(och detta ar for 6vrigt ovanligt inom denna sektor) ska bedéma varje patent som uppges vara nodvindigt, inleda férhandlingar om en
licens avseende detta patent, och gora ett rittsligt bindande uttalande avseende varje nédvindigt patent och hos varje sadan patenthavare,
innan vederborande bérjar anvinda standarden. Det skulle utgéra en mycket tung administrativ och ekonomisk borda och ett enormt
tidsméssigt atagande, sa att det i praktiken vore omgjligt att anvidnda standarden.”

54 — Den hidnskjutande domstolens forsta fraga avser specifikt talan om férbudsforeldggande.
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88. Intrangsgoraren ska snabbt och seridst reagera pa anbudet frin innehavaren av det nodviandiga
patentet. Om intrdngsgoraren inte godtar anbudet, ska ett skriftligt och rimligt motbud snarast lamnas
till patenthavaren avseende de klausuler som vederborande inte instimmer i. Som den hénskjutande
domstolen har papekat utgdr vickandet av en talan om forbudsforeliggande inte missbruk av
dominerande stéillning om intrangsgorarens beteende var rent taktiskt och/eller férhalande och/eller
oseriost.

89. Fristen for att utbyta anbud och motbud och férhandlingarnas lingd® ska bedémas mot bakgrund
av det "affarsméssiga fonster” som innehavaren av ett nodvandigt patent har for att fa avkastning pa sitt
patent inom den aktuella sektorn.

90. Det ankommer pa den hénskjutande domstolen att prova om och i vilken utstrackning Huaweis
och ZTE:s beteenden féljer de riktlinjer som angetts ovan. Jag vill lagga till att det inte framgar klart
av beslutet om hénskjutande hur kontakterna mellan Huawei och ZTE avlopte och det exakta
innehéllet i dessa. I sina yttranden vid domstolen har dessutom Huawei® och ZTE® gett mycket
olika, eller rent av motstridiga, beskrivningar av dessa.

91. Under alla omstdndigheter framgéir det av beslutet om hénskjutande att Huawei, under sina
diskussioner med ZTE mellan november 2010 och slutet av mars 2011, uppgav det belopp som
foretaget ansag var rimligt som avgift. Det ankommer pa den hédnskjutande domstolen att bedéma
innehéllet i detta "anbud”® fran Huawei och huruvida det uppfyller de villkor och féljer de
antaganden som angetts i punkterna 84 och 85 i detta forslag till avgorande.

92. Vidare ska den hédnskjutande domstolen prova huruvida det, pa grundval av den avgift som Huawei
foreslog och ZTE:s svar, verkligen forelag en mojlighet att forhandla om FRAND-villkoren. I det
avseendet anser jag att den hénskjutande domstolen ska bedoma huruvida ZTE:s forslag om en
korslicensiering® och betalning av en avgift pd 50 euro var lampliga i detta fall och uppfyllde de
villkor och foljde de antaganden som angetts i punkt 88 i detta forslag till avgorande.

55 — Forhandlingarna ska inledas (och avslutas) med skyndsambhet, eftersom intrdngsgéraren utnyttjar (utan att betala) den tekniska losningen for
ett nodvéndigt patent.

56 — Huawei har hévdat att det informerade ZTE i november 2010 om ”"att det anvidnde olika LTE-patent som Huawei innehade och féreslog att
det skulle ingds ett licensavtal pd [FRAND-]villkor. ZTE svarade att Huawei sjalvt handlade i strid med sina egna patent och kravde att det
skulle ingas ett avtal om korslicensiering, utan avgift. I sjdlva verket hade dock inte ZTE pé det aktuella tekniska omradet nagot patent som
beviljats pa giltigt sitt och som kunde intressera Huawei. ... I december 2010 tillhandaholl Huawei ZTE, ..., en forteckning Gver sina egna
mest relevanta patent och foreslog att bevilja en licens till denna portfolj av patent. ZTE 6versdnde till slut, senare dn 6verenskommet, en
forteckning Over sina egna patent som pastods vara relevanta. Vid olika forhandlingar mellan parterna, meddelade ZTE sin principiella
standpunkt, namligen att endast en korslicensiering utan kostnader skulle vara godtagbar. ... I mars 2011 skickade Huawei ett annat anbud
om licens till ZTE. Aven detta anbud forkastades av ZTE, som vidhéll sin staindpunkt. ZTE gav inte ndgot motbud i syfte att ingd avtal om
en licens pa skiliga, rimliga och icke-diskriminerande villkor, vad betriffar nadgondera av Huaweis patent. ... I april 2011, efter fem
manaders resultatlésa diskussioner, beslutade Huawei att viicka talan vid domstol.”

57 — ZTE har uppgett att "mellan november 2010 och mars 2011, framférde [Huawei] allménna krav i frdga om licensavgiften. Foretaget lade inte
fram nagra konkreta avtalsforslag eller nagot stod for sina krav. I samband med dessa kontakter dverrickte [Huawei] en forteckning till
[ZTE] 6ver 450 patent (tillhorande 130 patentfamiljer) som uppgavs vara nodvindiga for olika standarder .... Trots att det flera ganger
begirdes, vigrade [Huawei] att till stod for detta pastdende inge ’tabellerna’ 6ver anvdndningen i tvisterna avseende patent som visade
Overensstimmelsen mellan rattigheterna och specifikationerna, och som kunde ligga till grund for bedémningen av [Huaweis] pastdenden”.
ZTE har tillagt att "[Huawei hade], i samband med de kontakter som man hade under perioden november 2010 till mars 2011, begirt en
korslicens, inom ramen for vilken [ZTE] skulle vara skyldig att betala [Huawei], fér att kompensera skillnaden i virde mellan portfoljerna,
en nettoavgift pa 1,8 procent. Det dr uppenbart att detta ansprak utgor en orimligt hog avgift.” Vidare har ZTE hédvdat att det "foreslog att
det till [Huawei] skulle betala [en avgift med en procentsats pa 0,0022 procent for det omtvistade patentet, beriknad] enligt en allmént
erkidnd metod ...” ZTE har tillagt att "under hela forfarandet lade [Huawei] inte en enda ging fram ett konkret motforslag. Foretaget har
alltid nojt sig med att kritisera [ZTE:s] anbud som otillrackligt. I synnerhet angav [Huawei] aldrig vérdet pa det omtvistade patentet.” ”[ZTE]
berdknade skadestandets storlek pa grundval av en procentsats pa 0,0022 procent ... genom att stodja sig pd den omsittning som tidigare
uppnatts for de basstationer som Overensstimmer med LTE-standarden. Eftersom det fram till det relevanta datumet hade salts endast
35 forsoksstationer, berdknades ett belopp pa 50 euro. Om antalet silda stationer 6kar, kommer detta éven att 6ka skadestandets storlek.”

58 — Se punkt 27 i forevarande forslag till avgérande.

59 — Jag vill i det avseendet erinra om att den hénskjutande domstolen har uppgett att Huawei och ZTE ”inte utvdxlade nagra konkreta anbud
avseende ett licensavtal”. Se punkt 27 i férevarande forslag till avgérande.

60 — Se punkt 27 i forevarande forslag till avgorande.
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93. Om forhandlingarna inte inleds eller inte ger nagot resultat, kan beteendet hos den formodade
intrdngsgoraren inte anses vara forhalande eller oseriost om vederbérande begir att FRAND-villkoren
ska faststillas antingen av en domstol eller av en skiljedomstol. I sadant fall dr det berittigat att
innehavaren av ett nddvindigt patent begdr att intrangsgoraren antingen stéller en bankgaranti for
betalningen av avgifterna® eller deponerar ett preliminirt belopp® hos domstolen eller
skiljedomstolen for tidigare och kommande anvandning av det nodvéndiga patentet.

94. Detsamma giller om intrangsgoraren vid forhandlingarna forbeholl sig rétten, efter ingadendet av ett
licensavtal, att vid en domstol eller skiljedomstol bestrida dels patentets giltighet, dels den rattsstridiga
karaktdren pa dess tidigare eller framtida anvindning av patentets tekniska losning eller rentav sjilva
forekomsten av en sadan anvindning.

95. Betriffande giltigheten av det nodvéindiga patentet anser jag — i likhet med den hénskjutande
domstolen, Huawei, ZTE och kommissionen — att det ligger i allménhetens intresse att den
formodade intrangsgoraren har mojlighet att, efter ingdendet av ett licensavtal, bestrida giltigheten av
ett nodvindigt patent (vilket ZTE gjorde). Som kommissionen har papekat kan det felaktiga
beviljandet av ett patent utgora hinder for ett legitimt utévande av ekonomisk verksamhet. Om de
foretag som framstéller varor och tjanster som Overensstimmer med en standard inte kan ifragasdtta
giltigheten av ett patent som har forklarats vara nodvandigt for denna standard, skulle det dessutom i
praktiken kunna visa sig vara omojligt att kontrollera patentets giltighet, eftersom de andra foretagen
inte har nigot berittigat intresse av att fd saken provad i det avseendet.®

96. Vad betriffar anviandningen av ett patents tekniska l6sning, ska de foretag som féljer en standard
sjalvklart inte behova betala for den immateriella rittighet som de inte anvinder.* Hirav foljer att
den formodade intrdngsgoraren vid en senare tidpunkt kan bestrida att vederborande har anvént ett
patents tekniska 16sning och att patentet dr nodvandigt for den aktuella standarden.

97. Mot bakgrund av mina svar pa den forsta fragan, anser jag att det inte &r nddvéndigt att besvara
den andra och den tredje fragan.

2. Den fjarde fragan

98. Den fjarde fragan grundar sig pa det antagande som foljer av Bundesgerichtshofs dom
Orange-Book-Standard, namligen att intrdngsgoraren ska, &ven innan ett licensavtal har ingétts, iaktta
de skyldigheter som kommer att aligga vederboérande enligt det framtida avtalet. Jag anser att ett
sadant krav inte ska uppstillas i fraga om anvidndningen av ett nddvindigt patent, ndr patenthavaren
har atagit sig att bevilja licenser pA FRAND-villkor. Som framgar av mitt svar pd den forsta fragan
maste dock intrangsgoraren objektivt sett visa sig vara redo, angeldgen och lampad att ingd ett sadant
licensavtal. Under sddana omstidndigheter far innehavaren av ett nodvéindigt patent krava att det ska
stillas en bankgaranti for den framtida betalningen av avgifterna eller deponeras ett prelimindrt
belopp for tidigare och kommande anvandning av dess patent.

61 — Som ska faststillas av domstolen eller av skiljedomstolen.

62 — Som ska faststillas av domstolen eller av skiljedomstolen.

63 — Att bestrida ett patents giltighet medfor stora kostnader. Jag anser darfor att endast de foretag som anvinder ett patents tekniska 16sning har
ett intresse av att bestrida patentets giltighet for att bland annat inte behova betala avgifter for en licens. Om de foretag som foljer en
standard och foljaktligen anvénder den tekniska losningen for ett nodvindigt patent inte har rdtt att bestrida patentets giltighet, skulle de
inte bara riskera att betala en avgift som inte ska erliggas, utan — som den hanskjutande domstolen har papekat i begiran om
forhandsavgorande — “det skulle kunna visa sig omdjligt att kontrollera giltigheten av nodvindiga patent (patent som samtliga aktérer pa

»

den relevanta marknaden &r tvungna att anvénda)”.
64 — Se, analogt, dom Der Griine Punkt — Duales System Deutschland/kommissionen (C-385/07 P, EU:C:2009:456, punkterna 141-147).
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3. Den femte fragan

99. Den hénskjutande domstolen har stéllt denna friga for att domstolen ska klargora huruvida
innehavaren av ett nodvandigt patent kan anses missbruka sin dominerande stillning nér
vederborande vid domstol gor géllande andra réttigheter som kan hirledas ur ett patentintrang,
namligen krav pa redovisning, aterkallande av varor och skadesténd.

100. Eftersom de korrigeringsatgirder som foreskrivs i artikel 10 i direktiv 2004/48° kan bestd i att
den som har begatt ett intrang i ett nodvandigt patent far se sina produkter och varor utestingas fran
de marknader som omfattas av standarden, giller de Overviganden som angetts ovan i
punkterna 77-89 och 93-96 avseende talan om forbudsforeliggande i tillimpliga delar éven de
korrigeringsatgirder som foreskrivs i artikel 10 i ndimnda direktiv.

101. Déaremot ser jag inte nagot hinder enligt artikel 102 FEUF mot att vid domstol framstilla ett
yrkande om foreteende av redovisning i syfte att kontrollera intringsgdrarens anvindning av den
tekniska losningen for ett nodvandigt patent i syfte att erhalla en FRAND-avgift pa grund av patentet.
Det ankommer pa den aktuella domstolen att se till att atgarden &r rimlig och proportionerlig.

102. Slutligen anser jag att ett yrkande om skadestand for tidigare anvindning som har gjort intrang i
det nodvindiga patentet inte medfor nagra problem med avseende pa tillimpningen av
artikel 102 FEUF. Eftersom ett sadant yrkande endast syftar till att ge innehavaren av ett nodvéndigt
patent ersittning for tidigare intrdng i dess patent, leder det, sisom kommissionen har papekat,
"varken till att produkter som Gverensstimmer med en standard utestings fran marknaden eller att en
potentiell licenstagare godtar oférménliga licensvillkor for framtida anvandning av ett nodvandigt
patent”.

VI — Forslag till avgorande

103. Mot bakgrund av ovanstiende Overviganden foreslir jag att domstolen ska besvara de
tolkningsfragor som Landgericht Diisseldorf har stillt enligt foljande:

1)  Den omstindigheten att en innehavare av ett patent som ar nodvandigt for en standard — vilken
gentemot en standardiseringsorganisation har atagit sig att bevilja tredje man licens pa
FRAND-villkor (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory) — det vill sdga pa skéliga, rimliga och
icke-diskriminerande villkor — framstéller ett yrkande om korrigeringsatgérder eller vacker talan
om forbudsforeldaggande mot en intrangsgoérare med tillimpning av artikel 10 respektive
artikel 11 i Europaparlamentets och radets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om
sakerstillande av skyddet for immateriella rattigheter, som kan leda till att den som har begatt
ett intrang i ett patent som &ar nodvidndigt for en standard far se sina varor och tjénster
utestingas fran de marknader som omfattas av standarden, utgér missbruk av patenthavarens
dominerande stéllning enligt artikel 102 FEUF om det visas att patenthavaren inte har iakttagit
sitt atagande medan intrangsgoraren objektivt sett visar sig vara redo, angeldgen och ldmpad att
inga ett sadant licensavtal.

2)  lakttagandet av detta atagande forutsitter att innehavaren av det patent som &dr nédvandigt for en
standard, innan ett yrkande om korrigeringsatgérder framstills eller innan en talan om
forbudsforeldggande vicks, vid dventyr av att annars missbruka sin dominerande stillning,
skriftligen och med en motivering underrdttar den formodade intrangsgoraren om den aktuella
overtriadelsen genom att precisera det relevanta patentet som &ér nodvandigt for en standard och
pa vilket sitt vederborande har gjort intrang i detta patent, sdvida det inte visats att den
sistndmnda &r fullstindigt informerad om detta. Innehavaren av det patent som &r nodvandigt

65 — Sadana étgarder inbegriper dterkallande av varor fran marknaden.
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for en standard ska under alla omstdndigheter Oversinda ett skriftligt anbud om licens pa
FRAND-villkor till den formodade intrangsgoraren, vilket ska innehalla alla de villkor som
vanligtvis finns i en licens inom den aktuella verksamhetsgrenen, i synnerhet avgiftens exakta
storlek och hur den berdknas.

Intrangsgoraren ska snabbt och seridst reagera pa detta anbud. Om intrangsgoraren inte godtar
anbudet fran innehavaren av det patent som ar nddvindigt for en standard, ska ett skriftligt och
rimligt motbud snarast lamnas till patenthavaren avseende de klausuler som vederbérande inte
instammer i. Framstillandet av ett yrkande om korrigeringsatgédrder eller vickandet av en talan
om forbudsforeldggande utgér inte missbruk av dominerande stdllning om intrangsgorarens
beteende ar rent taktiskt och/eller forhalande och/eller oseriost.

Om forhandlingarna inte inleds eller inte ger nagot resultat, kan beteendet hos den férmodade
intrdngsgoraren inte anses vara forhalande eller oseriost om vederborande begir att
FRAND-villkoren ska faststillas antingen av en domstol eller av en skiljedomstol. I sadant fall ar
det berittigat att innehavaren av det patent som dr nodvindigt for en standard begir att
intrangsgoraren antingen stéller en bankgaranti for betalningen av avgifterna eller deponerar ett
prelimindrt belopp hos domstolen eller skiljedomstolen for tidigare och kommande anviandning
av patenthavarens patent.

Intrangsgorarens beteende kan inte heller anses vara forhalande eller oseriost da denne vid
forhandlingarna om en licens pa FRAND-villkor forbehaller sig rétten, efter ingaendet av ett
sadant licensavtal, att vid en domstol eller skiljedomstol bestrida att patentet dger giltighet, att
vederborande har anvint patentets tekniska 16sning och att patentet ar nodvéndigt for den
aktuella standarden.

Den omstindigheten att en innehavare av ett nodviandigt patent vid domstol framstiller ett
yrkande om foreteende av redovisning utgoér inte missbruk av dominerande stéillning. Det
ankommer pa den aktuella domstolen att se till att atgérden ar rimlig och proportionerlig.

Den omstiandigheten att en innehavare av ett nodvindigt patent framstiller ett yrkande om

skadestand for tidigare anvdndning, vilket endast syftar till att patenthavaren ska fa ersittning
for tidigare intrang i patentet, utgor inte missbruk av dominerande stillning.
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