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W Rattsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen)

den 16 juli 2015*

"Konkurrens — Artikel 102 FEUF — Ett foretag ar innehavare av ett patent som dr nodvéandigt for en
standard och med avseende pa vilket det hos standardiseringsorganisationen har atagit sig att bevilja
tredje man licens pa skiliga, rimliga och icke-diskriminerande villkor ('Fair, Reasonable and
Non-Discriminatory terms’) (sa kallade FRAND-villkor) — Missbruk av dominerande stéllning —
Talan om patentintrang — Talan om forbudsforelaggande — Talan om aterkallande av varor —
Talan om foreteende av redovisning — Talan om skadestand — Skyldigheter for innehavaren av ett
patent som ar nodvéndigt for en standard”

I mal C-170/13,

angdende en begiran om forhandsavgorande enligt artikel 267 FEUF, framstéilld av Landgericht
Diisseldorf (Tyskland), genom beslut av den 21 mars 2013, som inkom till domstolen den
5 april 2013, i malet

Huawei Technologies Co. Ltd

mot

ZTE Corp.,

ZTE Deutschland GmbH,

meddelar

DOMSTOLEN (femte avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden T. von Danwitz samt domarna C. Vajda, A. Rosas, E. Juhdsz och
D. Svéaby (referent),

generaladvokat: M. Wathelet,

justitiesekreterare: handlaggaren K. Malacek,

efter det skriftliga forfarandet och forhandlingen den 11 september 2014,
med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Huawei Technologies Co. Ltd, genom C. Harmsen, S. Barthelmess och J. Witting, Rechtsanwilte,
D. Geradin, avocat, och M. Dolmans, advocaat,

— ZTE Corp. och ZTE Deutschland GmbH, genom M. Fahndrich, Rechtsanwalt,

* Rattegangssprak: tyska.
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— Nederldndernas regering, genom M. Bulterman, C. Schillemans och B. Koopman, samtliga i
egenskap av ombud,

— Portugals regering, genom L. Inez Fernandes och S. Oliveira Pais, bada i egenskap av ombud,

— Finlands regering, genom J. Heliskoski, i egenskap av ombud,

— Europeiska kommissionen, genom F.W. Bulst, A. Dawes och F. Ronkes Agerbeek, samtliga i
egenskap av ombud,

och efter att den 20 november 2014 ha hort generaladvokatens forslag till avgorande,

foljande

Dom
Begiran om forhandsavgorande avser tolkningen av artikel 102 FEUF.

Begdran har framstillts i ett mél mellan Huawei Technologies Co. Ltd (nedan kallat Huawei
Technologies) och ZTE Corp. samt ZTE Deutschland GmbH (nedan kallade ZTE) angdende ett
pastatt intrang i ett patent som é&r nodvidndigt for en standard som har tagits fram av en
standardiseringsorganisation (nedan kallat ett nodvéindigt patent).

Tillampliga bestimmelser

Internationell rdatt

Genom konventionen om meddelande av europeiska patent, som undertecknades i Miinchen den
5 oktober 1973 och tridde i kraft den 7 oktober 1977, i den version som var tillamplig pa
omstdndigheterna i det nationella malet (nedan kallad KEP), har det, saisom framgar av dess artikel 1,
skapats en "for de fordragsslutande staterna gemensam rétt sdvitt avser meddelande av patent pa
uppfinningar”.

Med forbehall for de gemensamma bestimmelserna om meddelande av europeiska patent ska detta
patent fortsétta att omfattas av den nationella lagstiftningen i varje fordragsslutande stat for vilken det
meddelats. I artikel 2.2 KEP anges foljande:

"Europeiskt patent skall i varje fordragsslutande stat for vilken det meddelats ha samma verkan och
regleras av samma bestdmmelser som ett i den staten meddelat nationellt patent ...”

Vad giller de rattigheter som ett europeiskt patent ger innehavaren foreskrivs foljande i artikel 64.1
och 64.3 i namnda konvention:

”(1) [E]uropeiskt patent [skall], fran dagen for publicering av kungorelse om att det meddelats, i varje
fordragsslutande stat for vilken det meddelats ge patenthavaren samma rittigheter som ett i den staten
meddelat nationellt patent.

(3) Intrang i europeiskt patent skall bedomas enligt nationell lag.”
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Unionsrdtt

I skdlen 10, 12 och 32 i Europaparlamentets och radets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om
sakerstéllande av skyddet for immateriella rattigheter (EUT L 157, s. 45) anges foljande:

”(10) Syftet med detta direktiv dr att tillndrma lagstiftningarna for att uppna en hog, likvardig och
enhetlig skyddsniva for immateriella rattigheter pa den inre marknaden.

(12) Detta direktiv bor inte paverka tilliampningen av konkurrensreglerna, sérskilt inte artiklarna 81
och 82 i fordraget. De éatgérder som foreskrivs i detta direktiv bor inte anvindas for att begransa
konkurrensen pa ett otillborligt sétt i strid med fordraget.

(32) Detta direktiv respekterar de grundldggande réttigheter och iakttar de principer som i synnerhet
erkdnns i Europeiska unionens stadga om grundlidggande réttigheter [(nedan kallad stadgan)].
Detta direktiv syftar sarskilt till att sakerstdlla att immateriella réttigheter respekteras fullt ut, i
enlighet med artikel 17.2 i [stadgan].”

I artikel 9 i ndmnda direktiv, med rubriken "Interimistiska atgidrder och sédkerhetsatgédrder”, foreskrivs
foljande i punkt 1:

"Medlemsstaterna skall se till att de behoriga rittsliga myndigheterna pa sokandens begéran far

a) utfirda ett interimistiskt foreliggande mot den pastddda intrangsgéraren i syfte att hindra ett
omedelbart forestadende immaterialrattsintrang ...

I artikel 10 i samma direktiv, med rubriken "Korrigeringsatgarder”, foreskrivs foljande i punkt 1:

"Utan att det paverkar det skadestand som kan utga till rattighetshavaren pa grund av intrdnget 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 réittighet 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 avlagsnande fran marknaden, eller

c) forstoring.”

Tysk rdtt
I 242 § i den tyska civillagen (Biirgerliches Gesetzbuch), med rubriken "Fullgérande i enlighet med

principen om tro och heder”, anges att gildendren &r skyldig att tillhandahalla prestationen pa det sitt
som principen om tro och heder kraver enligt handelsbruk.
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1139 § punkt 1 i patentlagen (Patentgesetz, BGBL. 1981 I, s. 1), i dess senaste lydelse enligt 13 § i lagen
av den 24 november 2011 (BGBI. 2011 [, s. 2302), foreskrivs foljande:

"Om det foreligger risk for att beteendet upprepas far den skadelidande parten vicka talan om
forbudsforeldggande mot den som anvinder en patenterad uppfinning i strid med 9-13 §§.
Vederborande far dven utdva denna rétt om det foreligger risk for att en overtrddelse begas for forsta
gangen.”

Enligt 19 och 20 §§ i lagen om forbud mot konkurrensbegrinsningar (Gesetz gegen
Wettbewerbsbeschriankungen) av den 26 juni 2013 (BGBIL. 2013 I, s. 1750) far ett eller flera foretag
inte missbruka en dominerande stéllning pa marknaden.

Etsis bestdmmelser

Europeiska institutet for telekommunikationsstandarder (European Telecommunication Standards
Institute) (nedan kallat Etsi) d4r en organisation som, enligt punkt 3.1 i bilaga 6 till Etsis
forfaranderegler ("Etsi Rules of Procedure”), med rubriken ”Etsis policy i frdga om immateriella
rattigheter” ("Etsi Intellectual Property Rights Policy”), har till syfte att skapa standarder som ér
anpassade till de tekniska malen for 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 pa grund av att de immateriella rattigheter som
ar nodvandiga for tillimpningen av dessa standarder inte ar tillgangliga. I bilagan efterstravas darfor en
balans mellan behoven av standardisering for offentlig anvindning pa telekommunikationsomradet och
rattigheterna for innehavare av immateriella rattigheter.

Enligt punkt 3.2 i ndimnda bilaga ska innehavarna av immateriella rattigheter erhalla lamplig och skilig
ersdttning vid anvindning av deras immateriella rattigheter.

Enligt punkt 4.1 i ndimnda bilaga ska varje enskild medlem, i synnerhet under forfarandet for att
utarbeta en standard i vars utveckling medlemmen deltar, vidta nédviandiga atgérder for att snarast
mojligt underrétta Etsi om de immateriella rattigheter som dr nodvindiga for standarden och som
medlemmen innehar.

Det foreskrivs i punkt 6.1 i bilaga 6 till Etsis forfaranderegler att nar Etsi underréttas om en immateriell
rattighet som dr nodviandig for en teknisk standard, ska organisationens generaldirektor omedelbart
anmoda innehavaren av ndmnda réttighet att inom tre ménader gora ett oaterkalleligt dtagande om att
vara beredd att bevilja licenser pa skiliga, rimliga och icke-diskriminerande villkor ("Fair, Reasonable
and Non-Discriminatory terms”) (s& kallade FRAND-villkor) avseende ndmnda réttighet.

Sa lange som ett sadant dtagande inte har gjorts ska Etsi, enligt punkt 6.3 i ndmnda bilaga, bedéma
huruvida arbetet avseende de berérda delarna av standarden ska avbrytas.

Det anges i punkt 8.1 i samma bilaga att om innehavaren av immateriella réttigheter vigrar att gora
atagandet, ska Etsi undersoka huruvida det finns en alternativ teknik och, om sa inte &r fallet, avbryta
arbetet med den aktuella standarden.

Enligt punkt 14 i bilaga 6 till Etsis forfaranderegler innebdr den omstindigheten att en medlem i Etsi
inte iakttar en bestimmelse i denna bilaga att vederborande asidositter sina skyldigheter gentemot
Etsi.

Enligt punkt 15.6 i namnda bilaga ska en immateriell réttighet anses som nodvandig sérskilt om det av

tekniska skal inte dr mojligt att framstilla varor som Overensstimmer med standarden utan att gora
intrang i ndmnda réttighet.
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Nar en av Etsis medlemmar har underréttat Etsi om att anvindning av en immateriell rattighet &r
nodvindig, kontrollerar organisationen dock varken om réttigheten ar giltig eller om den ér
nodvandig. Begreppet "licens pa FRAND-villkor” definieras inte heller i ndimnda bilaga.

Malet vid den nationella domstolen och tolkningsfragorna

Huawei Technologies, som é&r ett globalt foretag inom telekommunikationssektorn, ar innehavare av
bland annat det europeiska patent som registrerats under referensnummer EP 2090050 B 1, med
rubriken “Forfarande och inrdttande av uppbyggnaden av en synkroniseringssignal inom ett
formedlingssystem”, och som meddelats av Forbundsrepubliken Tyskland, som ar fordragsslutande
stat i KEP (nedan kallat patentet EP 2 090 050 B 1).

Huawei Technologies anmailde detta patent till Etsi den 4 mars 2009 sasom ett patent som ér
nodvandigt for standarden "Long Term Evolution”. Huawei Technologies atog sig vid detta tillfalle att
bevilja tredje man licenser pa FRAND-villkor.

Den hiénskjutande domstolen har i beslutet om hédnskjutande konstaterat att nimnda patent é&r
nodvandigt for denna standard, vilket innebar att alla som tillimpar standarden med nodvéndighet
maste anvinda patentets tekniska losning.

Mellan november 2010 och slutet av mars 2011 forde Huawei Technologies och ZTE Corp.
diskussioner om ett forekommande intrang i patentet EP 2090050 B 1 och mojligheten att ingd ett
avtal om licens pa FRAND-villkor for dessa produkter. ZTE Corp. ingéar i en global koncern och ar
verksamt inom telekommunikationssektorn. Bolaget salufér produkter utrustade med en programvara
som &r knuten till ndmnda standard.

Huawei Technologies angav en licensavgift som den ansdg var rimlig, medan ZTE Corp. dnskade en
korslicensiering. Det lades emellertid inte fram nagot slutligt anbud avseende ett licensavtal.

ZTE salufor trots det varor som fungerar pa grundval av standarden "Long Term Evolution” och
anvinder saledes patentet EP 2090050 B 1 utan att vare sig betala en avgift till Huawei Technologies
eller pa ett uttommande sitt redogora for den anviandning som skett.

Den 28 april 2011 vickte Huawei Technologies, med stod av artikel 64 KEP samt 139 § och
foljande paragrafer i patentlagen, i dess senaste lydelse enligt 13 § i lagen av den 24 november 2011,
talan mot ZTE vid den hénskjutande domstolen. Huawei Technologies talan avsig foreldggande om
upphorande av patentintrang, foreteende av redovisning, aterkallande av varor samt skadestand.

Den hinskjutande domstolen anser att utgangen av det nationella malet dr beroende av fragan
huruvida Huawei Technologies vickande av talan utgér missbruk av en dominerande stéllning.
Namnda domstol har hérvid papekat att det skulle vara mojligt att, pa grundval sérskilt av artikel 102
FEUF, ogilla talan om forbudsforeldaggande med hénvisning till att det ar obligatoriskt att bevilja
licensen, om det kunde anses att Huawei Technologies genom sin talan har missbrukat den
dominerande stéllning som det dr ostridigt att bolaget har.

Enligt den hénskjutande domstolen finns det olika sétt att avgora fran vilken tidpunkt innehavaren av
ett nodvandigt patent asidosétter artikel 102 FEUF genom att viacka talan om forbudsforeldggande.

I detta hidnseende har den hénskjutande domstolen papekat att Bundesgerichtshof (federala hogsta

domstolen i Tyskland), pd grundval av artikel 102 FEUF, 20 § punkt 1 i lagen av den 26 juni 2013 om
forbud mot konkurrensbegriansningar och artikel 242 i civillagen, i sin dom av den 6 maj 2009, Orange
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Book (KZR 39/06), slog fast att en patenthavare som vicker talan om forbudsforeliggande nir
svaranden kan gora ansprak pa att beviljas en licens till patentet missbrukar sin dominerande stéllning
endast om vissa villkor ér uppfyllda.

Svaranden ska ha ldmnat kdranden ett ovillkorligt anbud om ingdende av ett licensavtal, som inte
endast far avse intrang, varvid svaranden dr bunden av sitt anbud och kéranden ér skyldig att anta det,
eftersom ett forkastande av anbudet otillborligen skulle hindra svaranden eller strida mot
icke-diskrimineringsprincipen.

Om svaranden anvinder patentets tekniska losningar innan kdranden har antagit ett sddant anbud fran
svaranden, ska svaranden dessutom iaktta de skyldigheter som vederbérande kommer att ha vid
anvindningen av patentet enligt det framtida licensavtalet. Det innebdr att svaranden ska redovisa sin
anviandning och betala de belopp som den féranleder.

Med hénsyn till att ZTE:s anbud att inga avtal inte kunde anses vara “ovillkorliga”, eftersom de endast
avsag de varor som ger upphov till patentintrang, och till att ZTE varken betalat den avgift som det
berdknat till Huawei Technologies eller pa ett uttommande sétt redogjort for den anvdndning som
skett, fann den hanskjutande domstolen att det skulle uteslutas att ZTE med fog kunde aberopa att
det é&r obligatoriskt att bevilja licensen, med foljden att Huawei Technologies talan om
forbudsforeldggande skulle bifallas.

Den hinskjutande domstolen har emellertid konstaterat att Europeiska kommissionen, i
pressmeddelandena nr IP/12/1448 och MEMO/12/1021 av den 21 december 2012 avseende ett
meddelande om invdndningar som ar riktat till Samsung och som avser flera fall dar detta bolag inlett
forfaranden om patentintrang pa omradet for mobiltelefoni, tycks anse att det &r otillatet att vicka
talan om forbudsforelaggande enligt artikel 102 FEUF, for det fall att tvisten ror ett nodvéindigt patent,
att patenthavaren for en standardiseringsorganisation har forklarat att vederborande &r beredd att
bevilja licenser pa FRAND-villkor och att intrangsgoraren sjalv ar beredd att forhandla om en saddan
licens. Det saknar saledes betydelse att de berorda parterna inte lyckas komma 6verens om innehallet
i vissa klausuler i licensavtalet eller, i synnerhet, storleken pa den avgift som ska betalas.

Den hénskjutande domstolen har pépekat att den, om den endast skulle tillampa dessa kriterier, maste
ogilla Huawei Technologies talan sasom utgorande missbruk, i den mening som avses i artikel 102
FEUF, eftersom det &r utrett att parterna i det nationella malet var beredda att forhandla.

Den hinskjutande domstolen dr av den uppfattningen att omstédndigheterna i det nationella malet,
ndmligen att intrangsgoraren har varit beredd att forhandla och att innehavaren av patentet
EP 2090050 B 1 har varit beredd att bevilja tredje man licens inte &r av sddan art att det kan anses
vara frdga om missbruk av en dominerande stillning.

Vid beddmningen av huruvida beteendet hos innehavaren av ett nodvandigt patent utgér missbruk ska
enligt nimnda domstol en korrekt och skilig balans mellan samtliga legitima intressen hos parterna
sdkerstillas, och dessa parter ska tillerkdnnas en likvardig forhandlingsposition.

Den hiénskjutande domstolen anser i linje med detta att den stillning som innehavaren av ett
nodvindigt patent och intrangsgoraren har inte ska kunna leda till att avgifterna blir orimligt hoga
("hold-up”) respektive orimligt laga ("reverse hold-up”). Av dessa skdl men ocksd av hénsyn till
likabehandling av licenshavare och intrangsgorare for en och samma vara, ska innehavaren av ett
nodvandigt patent ha mojlighet att viacka talan om forbudsforeldggande. Utovandet av en rittighet
som foreskrivs i lag kan namligen inte i sig utgéra missbruk av en dominerande stéllning. Det krévs
att andra omstidndigheter foreligger for att det ska vara frdga om sadant missbruk. Den
omstiandigheten att intrdngsgoraren &ér "beredd att forhandla” kan likvél inte récka som kriterium for
ett sadant missbruk, eftersom det skulle kunna leda till atskilliga tolkningar och ge intrangsgoraren for
stor frihet. Om ett sadant kriterium var relevant skulle det i vart fall finnas anledning att infora vissa
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kvalitativa och tidsmaéssiga krav for att sdkerstilla att den som ansoker om licens dr arlig. Saledes bor
det kravas att det gors en ”ovillkorlig” ansokan om licens, innan det aktuella patentet anvidnds, som &ar
precis och kan godtas och som innehaller alla de uppgifter som i allménhet foreligger i ett licensavtal.
Vad sirskilt avser licensansokningar som gors av dem som redan har sldppt ut sadana varor pa
marknaden som innebér anvandning av ett nodvindigt patent, ska dessa aktorer omedelbart uppfylla
sina skyldigheter att redovisa anviandningen av det nodvéindiga patentet och att senare betala avgiften.
Den hinskjutande domstolen anser dessutom att en intrangsgorare forst bor kunna stilla en sédkerhet i
stéllet for att betala avgiften direkt till det n6dvédndiga patentets innehavare. Det bor ocksa dvervigas
en mojlighet for licenssokanden att lata innehavaren faststélla avgiftens storlek efter vad den finner
skaligt.

Mot denna bakgrund beslutade Landgericht Diisseldorf att vilandeférklara malet och stdlla foljande
fragor till domstolen:

”1) Ska innehavaren av ett nodvandigt patent, vilken gentemot en standardiseringsorganisation har
atagit sig att bevilja tredje man licens pa [FRAND-villkor], anses missbruka sin dominerande
stillning pa marknaden om denna vicker talan om forbudsforeliggande gentemot nagon som
begatt ett patentintrang, fastin den sistndmnda har forklarat sig vara beredd att férhandla om en
sadan licens

eller

ska missbruk av en dominerande stillning antas foreligga forst om den som har begatt ett
patentintrang har lamnat ett godtagbart ovillkorligt anbud om ingaende av ett licensavtal till
patenthavaren, och patenthavaren inte kan forkasta detta anbud utan att otillborligen hindra
intrangsgoraren eller asidosdtta forbudet mot diskriminering, och intrangsgoéraren i véntan pa
beviljandet av en licens uppfyller de avtalsforpliktelser som éligger denna for tidigare anviandning?

2) For det fall att redan den omsténdigheten att intrangsgoraren &r beredd att féorhandla medfor att
det kan antas foreligga missbruk av en dominerande stéllning:

Stills det sarskilda kvalitativa och/eller tidsméssiga krav i artikel 102 FEUF vad giller beredskapen
att forhandla? Kan det anses foreligga en sadan beredskap nér intrangsgoraren enbart i allmdnna
ordalag (muntligt) har forklarat sig vara beredd att inleda forhandlingar, eller maste denna redan
ha inlett forhandlingar genom att exempelvis ndmna konkreta villkor pa vilka vederboérande ar
beredd att inga ett licensavtal?

3) 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 tidsmassiga 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 sirskilt stillas som villkor att patentet faktiskt
kommer att anvéindas eller visar sig dga giltighet?

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

Foreskrivs det i artikel 102 FEUF sérskilda krav vad giller uppfyllandet av dessa skyldigheter? Ar

intrdngsgoraren skyldig att redovisa tidigare anvandning och/eller betala licensavgifter? Kan en
skyldighet att betala licensavgifter i forekommande fall uppfyllas genom att sakerhet stélls?
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5) Ar villkoren for att innehavaren av ett nodvindigt patent ska anses missbruka sin dominerande
stillning &ven tillimpliga nér patenthavaren vid domstol gor géllande andra réttigheter som kan
héirledas ur ett patentintrang (exempelvis krav pa redovisning, aterkallande av varor,
skadestand)?”

Provning av tolkningsfragorna

Det ska inledningsvis papekas att forevarande begdran om forhandsavgorande har uppkommit i ett
mal om patentintrdng mellan tva aktorer inom telekommunikationssektorn vilka dr innehavare av flera
patent som dr nodvéndiga for standarden "Long Term Evolution” som har tagits fram inom Etsi.
Néamnda standard bestar av mer dn 4 700 nddvindiga patent med avseende pa vilka dessa aktorer har
atagit sig att bevilja tredje man licens pd FRAND-villkor.

Den hinskjutande domstolen dnskar i detta mal fa klarhet i huruvida det ska anses utgéra "missbruk av
en dominerande stéllning”, i den mening som avses i artikel 102 FEUF, och foljaktligen leda till
ogillande av den talan om patentintrang, for att utverka foreldggande om intrangets upphorande,
foreteende av redovisning, aterkallande av de aktuella varorna samt skadestand, som innehavaren av
ett nodvandigt patent, i detta fall Huawei Technologies, har vickt mot den som pastds ha gjort
intrang i det nédvédndiga patentet, i detta fall ZTE, som begért att fa inga ett licensavtal.

For att tillhandahalla den hénskjutande domstolen ett svar och bedéma det legitima i en sadan talan
om patentintrang som innehavaren av ett nddvindigt patent har vickt mot en intrangsgorare med
vilken nagot licensavtal inte har kunnat ingas, ska bevarandet av den fria konkurrensen - med
avseende pa vilken primirritten och sarskilt artikel 102 FEUF forbjuder missbruk av en dominerande
stillning - vdgas mot det nodvindiga skyddet for innehavarens immateriella rattigheter och
innehavarens ritt till ett effektivt domstolsskydd, vilka garanteras genom artiklarna 17.2 och 47 i
stadgan.

Séasom den hénskjutande domstolen har konstaterat i beslutet om hénskjutande ar det ostridigt mellan
parterna i det nationella malet att det foreligger en dominerande stillning. Eftersom de fragor som
niamnda domstol har stillt endast hénfor sig till forekomsten av missbruk, ska provningen endast
omfatta sistndmnda kriterium.

De fyra forsta fragorna och den femte fragan, i den del den avser de fall ddir det vickts talan om
dterkallande av varor

Den hianskjutande domstolen har stéllt de fyra forsta fragorna och den femte fragan, i den del den
avser de fall ddr det vickts talan om aterkallande av varor, vilka ska provas tillsammans, for att fa
klarhet i under vilka omstdndigheter det forhallandet att ett foretag - som har en dominerande
stillning och &r innehavare av ett patent som &dr nodvindigt for en standard och med avseende pa
vilket det hos standardiseringsorganisationen har &tagit sig att bevilja tredje man licens pa
FRAND-villkor - vicker talan om patentintrang, for att fa intranget i det nodviandiga patentet att
upphora eller for att de varor for vilkas tillverkning det nodviandiga patentet har anvénts ska
aterkallas, ska anses utgora missbruk som strider mot artikel 102 FEUF.

Domstolen erinrar inledningsvis om att begreppet missbruk av en dominerande stéllning, i den mening
som avses i artikel 102 FEUF, ar ett objektivt begrepp som omfattar sddana beteenden av ett foretag
med dominerande stillning som, pd en marknad déar konkurrensen redan &r forsvagad, just pa grund
av det ifragavarande foretagets existens, och som, genom att andra metoder anvinds dn sddana som
raknas till normal konkurrens i friga om varor och tjanster pa grundval av de ekonomiska aktorernas
prestationer, medfor att hinder ldggs i védgen for att den pad marknaden &nnu existerande
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konkurrensen uppritthalls eller utvecklas (dom Hoffmann-La Roche/kommissionen, 85/76,
EU:C:1979:36, punkt 91, dom AKZO/kommissionen, C-62/86, EU:C:1991:286, punkt 69, och dom
Tomra Systems m.fl./kommissionen, C-549/10 P, EU:C:2012:221, punkt 17).

Det framgar av fast réttspraxis att utdovandet av en ensamrdtt som &ar knuten till en immateriell
rattighet, det vill sdga i det nationella malet ritten att vdcka talan om patentintrang, hor till de
rittigheter som innehavaren av en immateriell rittighet har. Aven om en sidan ritt utévas av ett
foretag med en dominerande stéllning, kan utovandet foljaktligen inte i sig utgdra ett missbruk av
denna stillning (se, for ett liknande resonemang, 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 49, och dom IMS
Health, C-418/01, EU:C:2004:257, punkt 34).

Den omstdndigheten att innehavaren av en immateriell réttighet utévar den ensamritt som ar knuten
till ndimnda rattighet kan emellertid i undantagsfall leda till ett beteende som utgdér missbruk i den
mening som avses i artikel 102 FEUF (se, for ett liknande resonemang, dom Volvo, 238/87,
EU:C:1988:477, punkt 9, dom RTE och ITP/kommissionen, C-241/91 P och C-242/91 P,
EU:C:1995:98, punkt 50, och dom IMS Health, C-418/01, EU:C:2004:257, punkt 35).

Sasom generaladvokaten har papekat i punkt 70 i sitt forslag till avgorande, ska det understrykas att
forevarande mal foreter sirdrag som medfor att det skiljer sig frain de mal som har lett till den
rattspraxis som ndmns i punkterna 46 och 47 i denna dom.

Sasom har papekats av den hinskjutande domstolen kénnetecknas forevarande mal for det forsta av att
det aktuella patentet &r nodvindigt for en standard som har tagits fram av en
standardiseringsorganisation, vilket gor dess anviandning nodvandig for varje konkurrent som planerar
att tillverka varor som Gverensstimmer med den standard som patentet dr knutet till.

Detta kdnnetecken skiljer ett nodvindigt patent fran sddana som inte dr nodviandiga for en standard
och som normalt innebdr att tredje man kan tillverka konkurrerande varor genom att avvika fran det
aktuella patentet utan att dirmed dventyra den aktuella varans grundlaggande funktion.

Forevarande mal utmairker sig for det andra genom att det aktuella patentet har erhallit status som ett
nodvandigt patent enbart mot att dess innehavare hos den aktuella standardiseringsorganisationen
odterkalleligt har atagit sig att bevilja licenser pA4 FRAND-villkor, sasom framgar av punkterna 15-17
och 22 i denna dom.

Innehavaren av det nodvindiga patentet har visserligen rétt att viacka talan om forbudsforeliggande
eller om éaterkallande av varor. Den omstidndigheten att patentet har erhallit status som ett nodvandigt
patent innebar dock att dess innehavare kan hindra att sidana varor som tillverkats av konkurrenter
slapps ut eller fortsitter att omsdttas pa marknaden och att innehavaren saledes kan forbehalla sig
tillverkningen av dessa varor.

Under dessa omstindigheter, och med beaktande av att ett atagande att bevilja licenser pa
FRAND-villkor ger upphov till berittigade forviantningar hos tredje man om att innehavaren av det
nodvandiga patentet verkligen kommer att bevilja dem licenser pa dessa villkor, kan en vdgran av
innehavaren att bevilja en licens pa samma villkor i princip utgéra missbruk, i den mening som avses i
artikel 102 FEUF.

Av detta foljer, med beaktande av de berittigade forviantningar som uppkommit, att det mot en talan
om forbudsforelaggande eller om é&terkallande av varor i princip kan invdndas att en sadan vigran
utgor missbruk. Innehavaren ar, enligt artikel 102 FEUF, emellertid endast skyldig att bevilja en licens
pa FRAND-villkor. Parterna i det nationella malet dr inte Gverens om vad som kréivs enligt
FRAND-villkor i detta fall.
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I ett sddant fall maste innehavaren av ett nodvandigt patent, for att undvika att en talan om
forbudsforeldggande eller om aterkallande av varor kan anses utgora missbruk, iaktta de villkor som
syftar till att sdkerstélla en korrekt och skilig balans mellan de aktuella intressena.

Det finns hérvid anledning att pa vederborligt sitt ta hiansyn till den sérskilda naturen hos de réttsliga
och faktiska omstdndigheterna i fallet (se, for ett liknande resonemang, dom Post Danmark, C-209/10,
EU:C:2012:172, punkt 26 och dér angiven rattspraxis).

Séaledes ska nodviandigheten av att de immateriella rittigheterna iakttas beaktas. Denna nodvandighet
framgér bland annat av direktiv 2004/48 i vilket det, i enlighet med artikel 17.2 i stadgan, foreskrivs
flera rattsliga medel for att sikerstélla en hog skyddsniva for immateriella rattigheter inom den inre
marknaden samt ratten till ett effektivt domstolsskydd, som garanteras genom artikel 47 i stadgan,
som bland annat innefattar rétten till domstolsprévning (se, for ett liknande resonemang, dom Otis
m.fl, C-199/11, EU:C:2012:684, punkt 48).

Detta krav pa ett omfattande skydd for immateriella réttigheter innebar att réttighetsinnevararen i
princip inte kan frantas en sadan rétt att viacka talan vid domstol som kan sdkerstilla ett effektivt
iakttagande av innehavarens ensamrétt och att andra anvéndare i princip ar skyldiga att erhalla licens
fore all anvandning.

Aven om det odterkalleliga tagande att bevilja licenser pd& FRAND-villkor som innehavaren av ett
nodvandigt patent gor hos standardiseringsorganisationen saledes inte kan medfora att de réttigheter
som innehavaren garanteras genom artiklarna 17.2 och 47 i stadgan forlorar sin verkan, ar det likvil
motiverat att innehavaren aldggs att iaktta sdrskilda krav i samband med att talan om
forbudsforeldggande eller om aterkallande av varor vicks mot pastadda intrangsgorare.

Om innehavaren av ett nodvindigt patent anser att patentet utsdtts for intrang, far innehavaren
foljaktligen inte, utan att asidositta artikel 102 FEUF, vdcka talan om forbudsforeldggande eller om
aterkallande av varor mot den pastddda intrangsgoraren, utan att forst ha underréttat eller hort
vederborande, dven om det nodviandiga patentet redan har anvénts av intrangsgoraren.

Det ankommer alltsd pa innehavaren av det nodvidndiga patentet att, innan sadan talan vicks, for det
forsta underrdtta den pastadda intrangsgoraren om det intrang som gors géllande mot vederborande
genom att ange vilket det nodvéindiga patentet d&r och genom att precisera pa vilket sitt det har skett
ett intrdng i patentet.

Sasom generaladvokaten har papekat i punkt 81 i sitt forslag till avgorande dr det, med hansyn till det
stora antalet nodviandiga patent som en saddan standard som den som é&r aktuell i det nationella mélet
bestar av, ndmligen inte absolut sakert att den som har gjort intrang i ett av dessa nodvéndiga patent ar
medveten om att vederborande anvander en teknisk 16sning som omfattas av ett patent som &r bade
giltigt och nodviandigt for en standard.

Efter det att den pastddda intrangsgoraren har uttryckt sin Onskan att inga ett licensavtal pa
FRAND-villkor, ankommer det for det andra pa rattighetsinnehavaren att till intrangsgoraren
oversianda ett konkret och skriftligt anbud om licens pd FRAND-villkor, enligt det atagande som gjorts
hos standardiseringsorganisationen, bland annat med angivande av avgiftens storlek och metoden for
dess berdkning.

Sasom generaladvokaten har papekat i punkt 86 i sitt forslag till avgorande, kan det ndmligen forvéntas
av innehavaren av ett nédvandigt patent, i ett fall ddr innehavaren hos standardiseringsorganisationen
har atagit sig att bevilja licenser pa FRAND-villkor, att vederbérande ldmnar ett sidant anbud. I
avsaknad av ett offentligt standardiserat licensavtal och av annonsering om licensavtal som redan
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ingatts med andra konkurrenter, dr innehavaren av det nodvéindiga patentet dessutom bittre skickad
dn den pastddda intrangsgoraren att bedoma huruvida vederborandes anbud dr forenligt med
icke-diskrimineringsprincipen.

Det ankommer déremot pa den pastadda intrangsgoraren att pa ett omsorgsfullt reagera med
anledning av anbudet, i enlighet med normalt handelsbruk pa omradet samt god tro, vilket ska
faststéllas pa grundval av objektiva omstdndigheter, och som bland annat innebér att det inte far
forekomma nagon forhalningstaktik.

Om den pastadda intrangsgoraren inte antar det erhdllna anbudet kan intrangsgoraren endast gora
gillande att en talan om forbudsforeliggande eller om aterkallande av varor utgér missbruk om
vederborande, inom en kort frist och skriftligen, till innehavaren av det nodvéindiga patentet lamnar
ett motbud som 6verensstimmer med FRAND-villkoren.

For det fall den pastadda intrangsgoraren anviander det nodvandiga patentets tekniska l6sningar innan
nagot licensavtal ingatts, ankommer det dessutom pa intrangsgoraren att, fran tidpunkten da motbudet
forkastats, stilla en lamplig sdkerhet, i enlighet med normalt handelsbruk pa omradet, exempelvis
genom att ldmna en bankgaranti eller genom att deponera de belopp som krévs. Berdkningen av
sakerheten ska bland annat inbegripa intrangsgorarens redovisning av hur ofta vederborande har
anvint det nodvandiga patentet.

Om ingen Overenskommelse om detaljerna om FRAND-villkoren traffas efter den pastadda
intrangsgorarens motbud, har parterna dven mojlighet att genom gemensam Overenskommelse begira
att avgiftens storlek snarast ska bestimmas av en oberoende tredje man.

Med beaktande, slutligen, av dels den omstdndigheten att en standardiseringsorganisation, sdsom den
som har tagit fram den standard som ar aktuell i det nationella malet, varken kontrollerar patentens
giltighet eller huruvida de &r nodviandiga for den standard som de dr en del av, dels den ritt till ett
effektivt domstolsskydd som garanteras genom artikel 47 i stadgan, kan den péstadda intrangsgoraren
inte kritiseras for att vederborande bestrider giltigheten av dessa patent och/eller att de ar nodvéindiga
for den standard som de dr en del av och/eller att de faktiskt anvdnds samtidigt med foérhandlingarna
om beviljande av licenser, och inte heller for att vederbérande forbehéller sig réitten att gora det i
framtiden.

Det ankommer pa den hédnskjutande domstolen att kontrollera om ovanndmnda kriterier &r uppfyllda i
detta fall. Det dr ndmligen de kriterierna som under de aktuella omstédndigheterna ar relevanta vid
avgorandet av det nationella malet.

Av det anforda foljer att de fyra forsta fragorna och den femte frigan, i den del den avser de fall dar
det véckts talan om &terkallande av varor, ska besvaras enligt foljande. Artikel 102 FEUF ska tolkas s3,
att det inte ska anses att innehavaren av ett nddvindigt patent, vilken gentemot en
standardiseringsorganisation odterkalleligt har atagit sig att bevilja tredje man licens pa
FRAND-villkor, missbrukar sin dominerande stéllning pa marknaden, i den mening som avses i denna
artikel, genom att vicka talan om patentintrang, for att fa intranget i sitt patent att upphora eller for att
de varor for vilkas tillverkning patentet har anvénts ska aterkallas,

— om innehavaren, innan talan vicks, for det forsta har underrittat den pastddda intrangsgoéraren om
det intrang som gors géllande mot vederborande genom att ange vilket patent det ror sig om och
genom att precisera pa vilket sétt det har skett ett intrdng i patentet, och for det andra, efter det
att den péstadda intrangsgoraren har uttryckt sin dnskan att ingd ett licensavtal p& FRAND-villkor,
till vederborande har 6versént ett konkret och skriftligt anbud om licens pa saddana villkor, bland
annat med angivande av avgiftens storlek och metoden for dess berdkning, och
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— om ndmnda intrangsgorare fortsitter att anvidnda det aktuella patentet utan att pa ett omsorgsfullt
sitt reagera med anledning av anbudet, i enlighet med normalt handelsbruk pa omradet samt god
tro, vilket ska faststillas pa grundval av objektiva omstandigheter, och som bland annat innebér att
det inte far forekomma nagon férhalningstaktik.

Den femte fragan, i den del den avser de fall ddr det vickts talan om foreteende av redovisning eller
skadestand

Den hanskjutande domstolen har stéllt den femte fragan, i den del den avser de fall dér det vackts talan
om foreteende av redovisning eller skadestand, for att fa klarhet i huruvida artikel 102 FEUF ska tolkas
sd, att det ar forbjudet for ett foretag, som har en dominerande stillning och &dr innehavare av ett
nodvandigt patent med avseende pa vilket det hos standardiseringsorganisationen har &tagit sig att
bevilja licens pa FRAND-villkor, att vacka talan om patentintrang mot den som pastas ha gjort intrang
i det nodvandiga patent som foretaget innehar, varvid talan syftar till foreteende av redovisningen av
hur det nédviandiga patentet har anvénts eller skadestand pa grund av denna anvandning.

Sasom framgar av punkterna 52 och 53 i denna dom kan den omsténdigheten att innehavaren av ett
nodvindigt patent utovar sina immateriella réittigheter genom att viacka talan om forbudsforeldggande
eller om aterkallande av varor i princip anses utgéra missbruk, under de omstdndigheter som éar
aktuella i det nationella malet, eftersom en sadan talan kan hindra att varor som &verensstimmer med
den aktuella standarden och som tillverkats av konkurrenter slapps ut eller fortsétter att omsittas pa
marknaden.

De fall i vilka, enligt beskrivningen i beslutet om hanskjutande, innehavaren av ett nédvéndigt patent
har vickt talan om patentintrang, varvid talan syftar till antingen foreteende av redovisningen av hur
det nodvéndiga patentet har anvints eller skadestand pa grund av denna anvdndning, har ingen direkt
inverkan pa den hantering genom vilken varor som &verensstimmer med den aktuella standarden och
som tillverkats av konkurrenter slapps ut eller fortsitter att omséttas pa marknaden.

De sistnamnda fallen av talan kan, under sidana omstindigheter som dem som dr aktuella i det
nationella malet, foljaktligen inte anses utgora missbruk enligt artikel 102 FEUF.

Av det anforda foljer att den femte frdgan, i den del den avser de fall ddr det vickts talan om
foreteende av redovisning eller skadestand, ska besvaras enligt foljande. Artikel 102 FEUF ska tolkas
s, att det, under sadana omstidndigheter som dem som é&r aktuella i det nationella malet, inte ar
forbjudet for ett foretag, som har en dominerande stillning och &r innehavare av ett nodvandigt
patent, med avseende pa vilket det hos standardiseringsorganisationen har &tagit sig att bevilja licens pa
FRAND-villkor, att vicka talan om patentintrang mot den som pastas ha gjort intrang i det nédvandiga
patent som foretaget innehar, varvid talan syftar till foreteende av redovisningen av hur det nédvéindiga
patentet har anvints eller skadestand pa grund av denna anvéndning.

Rittegangskostnader

Eftersom forfarandet i forhéllande till parterna i det nationella malet utgor ett led i beredningen av
samma mal, ankommer det pa den hénskjutande domstolen att besluta om réttegangskostnaderna. De
kostnader for att avge yttrande till domstolen som andra 4n ndmnda parter har haft ar inte
ersattningsgilla.
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Mot denna bakgrund beslutar domstolen (femte avdelningen) f6ljande:

1)

2)

Artikel 102 FEUF ska tolkas sa, att det inte ska anses att innehavaren av ett patent som &ar
nodvindigt for en standard som har tagits fram av en standardiseringsorganisation, som
gentemot denna organisation oaterkalleligt har atagit sig att bevilja tredje man licens pa
skiliga, rimliga och icke-diskriminerande villkor (”Fair, Reasonable and Non-Discriminatory
terms”) (sa kallade FRAND-villkor), missbrukar sin dominerande stillning pa marknaden, i
den mening som avses i denna artikel, genom att vicka talan om patentintrang, for att fa
intranget i sitt patent att upphora eller for att de varor for vilkas tillverkning patentet har
anvints ska aterkallas,

— om innehavaren, innan talan vicks, for det forsta har underrittat den pastadda
intrangsgoraren om det intrang som gors gillande mot vederbéorande genom att ange
vilket patent det ror sig om och genom att precisera pa vilket sitt det har skett ett
intrang i patentet, och for det andra, efter det att den pastadda intrangsgoraren har
uttryckt sin onskan att inga ett licensavtal pa FRAND-villkor, till vederbérande har
oversiant ett konkret och skriftligt anbud om licens pa sadana villkor, bland annat med
angivande av avgiftens storlek och metoden for dess berikning, och

— om ndmnda intrangsgorare fortsitter att anvinda det aktuella patentet utan att pa ett
omsorgsfullt sitt reagera med anledning av anbudet, i enlighet med normalt
handelsbruk pa omradet samt god tro, vilket ska faststillas pa grundval av objektiva
omstindigheter, och som bland annat innebidr att det inte far forekomma nagon
forhalningstaktik.

Artikel 102 FEUF ska tolkas sa, att det, under sadana omstindigheter som dem som ér
aktuella i det nationella malet, inte ar forbjudet for ett foretag, som har en dominerande
stiallning och dr innehavare av ett patent som ar nodvindigt for en standard som har tagits
fram av en standardiseringsorganisation, som hos denna organisation har atagit sig att
bevilja licens pa FRAND-villkor, att vicka talan om patentintrang mot den som pastas ha
gjort intrang i det nodvindiga patent som foretaget innehar, varvid talan syftar till
foreteende av redovisningen av hur detta patent har anvints eller skadestand pa grund av
denna anvindning.

Underskrifter

ECLILEU:C:2015:477 13



	Domstolens dom (femte avdelningen)
	Dom
	Tillämpliga bestämmelser
	Internationell rätt
	Unionsrätt
	Tysk rätt
	Etsis bestämmelser

	Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna
	Prövning av tolkningsfrågorna
	De fyra första frågorna och den femte frågan, i den del den avser de fall där det väckts talan om återkallande av varor
	Den femte frågan, i den del den avser de fall där det väckts talan om företeende av redovisning eller skadestånd

	Rättegångskostnader



