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Fur die digitale Kommunikation nutzen Smart Meter, Gateways und
Steuereinrichtungen Kommunikationsstandards (wie z.B. WLAN, 5G, etc.) zur
Systemintegration. Diese Kommunikationsstandards basieren auf vielfach
patentgeschutzter Technik. FUr Mobilfunkstandards wie LTE hat sich dadurch ein
milliardenschwerer Lizenzmarkt fur Patentinhaber entwickelt: Grofle Patentinhaber
bzw. Patentverwerter haben das Smart Grid bereits als Einnahmequelle entdeckt
und angefangen, sowohl bei Ger&teherstellern als auch bei Infrastrukturbetreibern
Lizenzzahlungen zu verlangen.

Der Smart-Meter-Hersteller, der Funkmodullieferant (sowie Sublieferanten), der Smart-Meter-Héndler sowie der
gewerbliche Nutzer (z.B. ein Stadtwerk) sind potenziell fiir eine Patentverletzung jeweils selbst haftbar. Erfahrungs-
gemadn sind primar die Endgerdtehersteller und -nutzer im Fokus der Patentinhaber, weil sich hier bei anteiliger
Berucksichtigung des Endverkaufspreises eine hdhere Lizenzgebihr verlangen Idsst. Im weiteren Verlauf kann al-
lerdings davon ausgegangen werden, dass sich die Patentinhaber auch an weitere Marktteilnehmer wenden. Der

Unterlassungsanspruch eines Patentinhabers kann erhebliche wirtschaftliche Schdden verursachen.

Standardessentielle Patente

Patentinhaber reichen gezielt wahrend und auch nach
Abschluss der Standardisierung ihre Patentanmeldung
mit dem Ziel ein, mdglichst viel patentierte Technologie
als Teil eines Standards aufzunehmen und damit die
Nutzung des Standards zwingend davon abhdngig zu
machen, dass die patentierte technische Losung ge-
nutzt wird. Das Patent wird damit ,standardessentiell”
(auch ,SEP" fur ,Standard Essential Patent” genannt),
d.h. der Standard kann nicht angewendet werden, ohne
das Patent zu nutzen. In der letzten Dekade stieg die
Zahl deklarierter SEPs exponentiell von 12.191 auf 72.300.
Darunter sind viele Patente mit Wirkung in Deutschland:
Betreffend den 4G-Standard hatten 2022 rund 57% der
SEP-deklarierten Patentfamilien Wirkung in Deutsch-
land; auch im Bereich 5G waren es mehr als 50% der
Patentfamilien.

Anspruch auf FRAND-Lizenz

Patentinhaber kdnnen einen Unterlassungsanspruch
gegen die Nutzer ihrer patentierten Technologie geltend
machen. Ein Patentinhaber kann hierbei grundsdtzlich
frei wahlen, gegen welche (und wie viele) Teilnehmer
einer gewerblichen Lieferkette er wegen Patentverlet-
zung vorgeht.

Dieses Monopol und die Exklusivitat fur Patentinhaber
sind in den Fdllen gerechtfertigt, in denen keine Stan-
dardisierung der patentierten Technologie und auch
kein Konflikt mit dem Kartell- und Wettbewerbsrecht
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vorliegt. Mit Blick auf gleichen Zugang zu Markten stan-
dardisierter Technologie gewdhrt die Rechtsprechung
aber bei SEPs grundsdtzlich zur Verteidigung gegen
einen Unterlassungsanspruch des Patentinhabers einen
Anspruch auf eine sogenannte Zwangslizenz zu beson-
deren Bedingungen, welche als FRAND (Fair, Reasona-
ble and Non-Discriminatory) -Bedingungen bezeichnet
werden.

Ob und welche Lizenzbedingungen (insbesondere
welcher Preis) dem FRAND-MaRstab entsprechen, ist
einzelfallabhdngig. Obwohl die Rechtsprechung hier-
zu Grundzlge und Verhaltensregeln fir beide Partei-
en entwickelt hat, entscheidet sich dies regelmdaRig im
Wege des gerichtlichen und auflergerichtlichen Streits
zwischen dem Patentinhaber und dem Implementer.

Wie kénnen sich loT und Smart Meter
Unternehmen wehren?

Ob die von den SEP-Inhabern verlangten Lizenzgebuh-
ren dem geschuldeten FRAND-Niveau entsprechen,
wird selten von Gerichten und meist im Wege der Ver-
handlung ermittelt. Der Implementer steht dann vor der
Entscheidung, das — moglicherweise Uberhdhte — An-
gebot des Patentinhabers anzunehmen oder niedrigere
Lizenzsatze zu verhandeln, notfalls auch mit gerichtli-
cher Auseinandersetzung.

Verlangt ein Patentinhaber Lizenzgebihren, bieten sich
die folgenden Strategien an:

Ausgewdhlte Referenzen

loT-Gerdatehersteller

Verteidigung gegen mehrere Klagen eines grolen SEP-
Patentinhabers

loT-Modulhersteller
Lizenzverhandlung und aullergerichtliche Verteidigung
gegen groRen SEP-Patentinhaber

Smartphone-Hersteller

Lizenzverhandlung sowie gerichtliche Verteidigung
gegen groRen SEP-Patentinhaber
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1. Tauziehen: Die Praxis, insbesondere ergangene Ur-
teile, zeigen, dass die Verteidigung regelmdaRig zu
niedrigeren Lizenzsdtzen fuhrt.

2. FRAND-Lizenz: Haufig ist eine Lizenzzahlung letztlich
unvermeidlich, sodass ein wirtschaftlicher Vertrags-
schluss auf FRAND-Niveau anzustreben ist".

3. Vorausdenken: Ein einziger Lizenzvertrag kann die
Position der gesamten Branche gefdhrden. Neben
dem ,Tauziehen” gibt es alternative Ansatze und Lo-
sungen, sowohl mit Blick auf die eigenen Kunden als
auch Lieferantenbeziehungen.

Auch die Moglichkeit einer ,Einkaufsgemeinschaft” ftr
FRAND-Lizenzen ist zu eruieren. Ziel einer Einkaufsge-
meinschaft ist es, identische/hochgradig @hnliche Li-
zenzbedingungen fur mehrere Lizenznehmer zu erhalten
und gesammelt zu verhandeln — &hnlich wie die eta-
blierten Zusammenschlisse auf Patentinhaberseite. Zu-
letzt hat das Bundeskartellamt den Start der ,Automo-
tive Licensing Negotiation Group”, eine Kooperation der
Unternehmen BMW, Mercedes-Benz, Thyssenkrupp und
VW, um gemeinsam Bedingungen fur den Erwerb von
Lizenzen an SEPs fur allgemeine Mobilfunktechnologien
zu verhandeln, toleriert. Trotz dieses - bisher einzigarti-
gen — Vorstoles sind bei der Gestaltung einer Einkaufs-
gemeinschaft einige rechtliche Randbedingungen zu
bertcksichtigen.

Wenn Sie Fragen zu standardessentiellen Patenten ha-
ben, sprechen Sie uns gerne an.

Smartphone-Hersteller

Gerichtliche und auBergerichtliche Verteidigung gegen
ein SEP-Patentverwertungsunternehmen

Hersteller von Kommunikationsmodulen

Erarbeitung einer Strategie und eines Vertragswerks
betreffend die Haftung fur SEP-Verletzung in
Lieferantenbeziehungen

WiFi-Gerdtehersteller

Verteidigung gegen mehrere Klagen eines groRen SEP-
Patentinhabers
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Die Zusammenarbeit mit Taylor Wessing war per-
fekt, ich schatze die Effizienz der Kanzlei in jeder
Hinsicht sehr. Sie waren prazise, effizient und du-
Rerst technisch.
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ation and make themselves available.
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Taylor Wessing boasts an extremely strong and
collaborative team which has earned an excellent
reputation across Europe.
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Das Team ber&t uns interdisziplindr auf exzellen-
tem Niveau. In dieser Zusammenarbeit funktioniert
auch die Zusammenarbeit Uber mehrere Standor-
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Die Kollegen von Taylor Wessing verfugen tber sehr
fundierte Branchenkenntnis und verstehen es da-
durch, in kirzester Zeit maRgeschneiderte Losun-
gen anzubieten. Die Zusammenarbeit mit den In-
house-Kollegen lauft reibungslos und ist stets sehr
professionell.

Legal 500, Energiesektor, 2022
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Tobias Baus, LL.M., Dipl.-Ing. Patentrecht
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