Zusammenfassender Bericht”

Frage Q 157

Verhaltnis zwischen technischen Standards und Patentrechten

Wie bereits in den Arbeitsrichtlinien hervorgehoben, hat der anlasslich des Kongresses in
Montreal im Jahre 1995 veranstaltete Workshop grosses Interesse bei den Mitgliedern der
AIPPI an diesem Thema gefunden. Das Hauptziel dieses Arbeitsthemas besteht darin,
herauszufinden, welche Konflikte sich im Hinblick auf Patente im Zusammenhang mit
technischen Standards und dem Verfahren zu ihrer Festlegung ergeben kénnen.! Die Auf-
gabe von AIPPI besteht darin, einen Vorschlag zu prasentieren, wie derartige Konflikte
vermieden oder geldst werden kdnnen, um zu einer Koexistenz zwischen Patenten und
technischen Standards zu gelangen, die es allen beteiligten Parteien ermdglicht, die Vor-
teile sowohl der Patente als auch der technischen Standards zu nutzen.

Der Generalberichterstatter hat 19 Berichte der folgenden Landesgruppen (in alphabeti-
scher Reihenfolge) erhalten: Argentinien, Australien, Belgien, Brasilien, Bulgarien, Ecua-
dor, Finnland, Frankreich, Irland, Israel, Italien, Japan, Niederlande, Republik Korea,
Schweden, Schweiz, Spanien, Ungarn und Venezuela.

Zusatzlich zu ihrem Landerbericht hat die japanische Gruppe einen detaillierten Artikel
Uber "Vorschlage fur die Harmonisierung von technischen Standards und Patentrechten”
vorgelegt, der Vorschléage fur zukinftige gesetzgeberische Massnahmen enthélt.

Der australische Bericht hebt besonders die Bedeutung dieses Themas fir die AIPPI zum
gegenwartigen Zeitpunkt hervor. Nach Ansicht der australischen Gruppe wirden von der
AIPPI ausgesprochene Empfehlungen vermutlich von den Kérperschaften, die Standards
aufstellen, ernsthaft beriicksichtigt. Dazu gehtéren auch Regierungen.

Die gemeinsame Sicht der Gruppen ist, dass technische Standards aus verschiedenen
Grunden notwendig sind, dass sie jedoch zugleich Konflikte mit Patentrechten hervorrufen
kdnnen.

1.1 Welche Typen von nationalen und internationalen Standards existieren in lhrem
Land? Durch wen werden diese Standards aufgestellt? Gibt es de jure oder de facto
Standards?

Alle Lander kennen nationale Standards, die im allgemeinen durch eine nationale Organi-
sation oder Korperschaft aufgestellt werden. In den meisten Landern handelt es sich dabei
um nicht-staatliche oder private Organisationen, die auf freiwilliger Teilnahme beruhen.
Diese Organisationen kénnen von Regierungsorganen kontrolliert werden (z.B. Finnland).

Uebersetzt durch Jochen BUHLING (U. Krieger, Gentz, Mes & Graf von der Groeben, Deutschland).

Wie in den Arbeitsrichtlinien definiert, umfal3t der Begriff "Patent" auch Gebrauchsmuster, Schutz-
zertifikate und andere gewerbliche Schutzrechte mit technischem Charakter.



Die koreanische Gruppe erwahnt, dass Standards in Korea auf einem besonderen Gesetz
zur industriellen Standardisierung beruhen.

In praktisch allen Landern sind auch internationale Standards bekannt, die umgesetzt oder
in nationale Standards umgewandelt werden missen.

Diejenigen Standards, die von Organisationen fur die Standardisierung aufgestellt werden,
werden in den Landerberichten als de jure Standards bezeichnet. Einige Lander kennen
die Option, diese Standards in Rechtsakte umzuwandeln, wie z.B. Dekrete oder andere
Vorschriften, die durch die Regierung erlassen werden. Diese Mdglichkeit wird von der
argentinischen und der ungarischen Gruppe erwéhnt.

De facto Standards existieren in den meisten Landern, wobei die meisten dieser Stan-
dards im Zusammenhang mit Marktmacht oder ahnlichen Umstanden stehen. Die Berichte
von Argentinien, Irland, den Niederlanden und Venezuela erwéhnen de facto Standards
nicht, wahrend der brasilianische Bericht ausdriicklich hervorhebt, dass brasilianische
Standards de jure Standards sind.

Zusammenfassend lasst sich feststellen, dass nationale und internationale Standards in
fast allen Landern bekannt sind. Die Mehrzahl der Lander erkennt auch de facto Stan-
dards an als Ergebnis bestimmter Marktbedingungen.

1.2  An wen richten sich die Standards und auf welchem technischen Gebiet kommen
Standards vor? Sind den Gruppen Standards bekannt, die sich ausdrtcklich auf Pa-
tente beziehen?

Die Gruppen stellen tUbereinstimmend fest, dass Standards auf den meisten technischen
Gebieten anwendbar sind. Sie richten sich an Hersteller und andere Mitglieder der Indust-
rie.

Der australische und der italienische Bericht heben hervor, dass de facto Standards
hauptsachlich auf dem Gebiet der modernen Technologien anzutreffen sind, wie etwa Te-
lekommunikation oder Computertechnologie.

Mit Ausnahme der belgischen, der franzésischen und der koreanischen Gruppe kennt kei-
ne Gruppe einen Standard, der sich ausdricklich auf Patente bezieht. Die belgische
Gruppe fuhrt aus, dass bestimmte Standards Patente erwahnen und dass dies in zuneh-
mendem Masse die Bildung von Patent-Pools bewirkt hat, um die Unternehmen in die La-
ge zu versetzen, mit Hilfe von gegenseitigen Lizenzen den Standards zu folgen. Der nie-
derlandische Bericht erwahnt die Europaische Richtlinie 93/38/EWG zur Koordinierung der
Auftragsvergabe durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsver-
sorgung sowie im Telekommunikationssektor. Diese Richtlinie enthalt einen Artikel tUber
Patente. Der franzésische Bericht bezieht sich auf die Empfehlungen der Europaischen
Kommission fur "Gewerbliche Schutzrechte und Standardisierung” [COM(92)445]. Der ko-
reanischen Gruppe zufolge schléagt der koreanische Standard KS A 0001 vor, auf das Ri-
siko von Konflikten im Text hinzuweisen, wenn bei der Standardisierung patentierte Tech-
nologie einbezogen wird.

Kurzgefasst betreffen Standards die meisten technischen Bereiche. Gleichzeitig nehmen
Standards nur in Ausnahmefallen ausdrtcklich auf Patente Bezug.
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1.3  Welche rechtliche Auswirkung haben Standards? Sind sie durchsetzbar? Wenn ja,
auf welche Weise werden sie durchgesetzt? Die Gruppen mdgen zwischen den Ty-
pen von Standards unterscheiden, die gemass vorstehender Frage 1.1 in Betracht
kommen.

Nach den meisten Landerberichten mit Ausnahme des australischen und des venezolani-
schen Berichten sind Standards nicht direkt durchsetzbar. Sie besitzen freiwilligen Charak-
ter, solange sie nicht in bindende Regeln durch Rechtsetzungsakte umgewandelt worden
sind. Die venezolanische Gruppe fuhrt aus (ohne Beispiele), dass es gesetzliche Vor-
schriften gibt, die eingreifen, falls Standards nicht befolgt werden. Die australische Gruppe
erwahnt strafrechtliche Sanktionen als mogliche Mittel zur Durchsetzung in bestimmten
Fallen, wie etwa bei pharmazeutischen oder Sicherheitsstandards.

Einige Landerberichte (z.B. von Bulgarien, Finnland, den Niederlanden und Ungarn) heben
hervor, dass eine indirekte Erzwingung dadurch mdglich ist, dass die Ubereinstimmung
von Waren mit Standards gefordert wird. Diese Forderung stellt nicht notwendigerweise
ein rechtliches Erfordernis dar, sondern kann auch durch die Austibung von Marktbedin-
gungen hervorgerufen werden.

Die franzdsische und die Schweizer Gruppe erwéhnen auch, dass Standards einen Tell
des Durchschnittskénnens eines Fachmanns in dem betreffenden technischen Gebiet dar-
stellen kdnnen, so dass die Nichtibereinstimmung von Waren mit diesen Standards zu
einer Produkthaftpflicht der Herstellers flihren kann.

Den meisten Gruppen zufolge sind Standards nicht direkt durchsetzbar, sondern besitzen
freiwilligen Charakter.

2.1  Welche moglichen Konflikte sehen die Gruppen im Hinblick auf das Verhéltnis von
Patenten und Standards?

Die Mehrheit der Gruppen sieht Probleme, wenn eine patentierte Technologie in techni-
sche Standards eingearbeitet wird. Dies kann der Fall sein, wenn aus technischen Grin-
den eine Technologie notwendig ist, insbesondere wenn die einzig bekannte praktische
Ldsung in einer patentierten Technologie besteht oder wenn der Standard die Verletzung
eines Patents einer unabhangigen dritten Partei erzwingt, was beim Verfahren der Stan-
dardisierung nicht erkannt worden ist. Die japanische Gruppe sieht einen inharenten Kon-
flikt, weil die Interessen der Patentinhaber und der die Standards festlegenden Gruppen
einander zu widersprechen drohen. Nach ihrer Ansicht versuchen Patentinhaber, die sich
aus den Patenten ergebenden Gewinne zu maximieren, wahrend die Organisationen zur
Standardisierung wiinschen, dass die Standards soweit wie mdglich verbreitet werden, um
den im Verfahren der Standardisierung getétigten Investitionen an Kosten und Arbeit
Rechnung zu tragen.

Die franzosische Gruppe hebt hervor, dass sowohl auf mikro-6konomischer als auch auf
makro-6konomischer Ebene Synergien entstehen kdnnen.

Die argentinische und die ecuadorianische Gruppe sehen keine Konflikte, weil Standards
nicht binden und weil eine patentierte Technologie nur mit der Zustimmung des Patentin-
habers genutzt werden kann. Die finnische Gruppe fuhrt aus, dass nationale Standards



keine Patente tangieren, solange nicht der Patentinhaber seine Rechte aufgegeben hat.
Sie sieht Konflikte eher zwischen Patentinhabern und den Regeln fur die Standardisierung.

Nach dem spanischen Bericht erlauben Artikel 74 und 75 des spanischen Patentgesetzes
die Enteignung eines Patentes unter aussergewohnlichen Umstanden und im 6ffentlichen
Interesse.

Die schwedische Gruppe bemerkt, dass der Wert eines Patentes sinken kann, wenn die
patentierte Technologie nicht mit dem betreffenden Standard kompatibel ist. Dartber hin-
aus kann ein Standard herangezogen werden, um den Schutzbereich eines Patentes zu
bestimmen.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Probleme auftreten, wenn eine Techno-
logie in technische Standards eingearbeitet wird, d.h. wenn die einzige bekannte prakti-
sche LOsung eine patentierte Technologie ist oder wenn der Standard die Verletzung eines
Patents verlangt, das einer unabhéngigen dritten Partei gehort und das beim Verfahren
der Standardisierung nicht bemerkt worden ist.

2.2  Welche Problemkreise halten die Gruppen fir relevant im Hinblick auf Geheimhal-
tung, namentlich betreffend das Verhaltnis zwischen den in den Standardisierungs-
prozess eingebundenen Parteien oder die Bewahrung der Geheimhaltung? Sollte
es Regeln fur die Behandlung von Informationen geben, die wahrend des Standar-
disierungsprozesses erworben werden? Sollte es gleichfalls Regeln fur die Anmel-
dung von Patenten wahrend dieses Zeitraums geben? Wenn ja, welcher Art sollten
diese Regeln sein?

Die allgemeine Ansicht unter den Gruppen ist es, dass das Verfahren zur Standardisie-
rung so transparent wie moglich gestaltet sein muss und dass notwendige Informationen
durch die Teilnehmer am Verfahren der Standardisierung nicht zurtickgehalten werden
durfen. Daher glaubt die Mehrheit der Gruppen, dass besondere Regeln notwendig sind,
um die Vertraulichkeit zwischen den Mitgliedern der die Standardisierung vornehmenden
Korperschaften abzusichern und sie in die Lage zu versetzen, Patentanmeldungen ohne
vorherige Offenbarung der vertraulichen Informationen zu tatigen. In diesem Zusammen-
hang hebt die niederlandische Gruppe hervor, dass das EPA entschieden hat, dass der
Beitrag zu einem Standard als Vero6ffentlichung und daher als neuheitsschadlich anzuse-
hen ist.

Die Gruppen schlagen keine besonderen Regeln in ihren Berichten vor. Sie teilen die An-
sicht, dass die Regeln die Teilnehmer in die Lage versetzen miussen, die Aspekte ohne
Risiko des Verlusts von Patentanmeldungen frei zu diskutieren. Die koreanische Gruppe
meint, dass eine besondere Geheimhaltungsregelung erforderlich ist.

Die irische Gruppe fihrt aus, dass die Parteien selbstandig die notwendigen Massnahmen
ergreifen sollten, um den Schutz zu sichern. Nach Ansicht der japanischen Gruppe sollte
keinerlei vertrauliche Information offenbart werden, und die Parteien sollten die Anmel-
dung von notwendigen Patenten abschliessen, bevor die Informationen an das Gremium
fur die Standardisierung gelangen. Mit Blick auf die Offenbarung enthalten der italienische
und der niederlandische Bericht besondere Vorschlage zur Vermeidung von Nachteilen fur
die Neuheit. Die niederlandische Gruppe schlagt vor, dass der Patentinhaber ausschliess-
lich den Direktor der Organisation unterrichtet und dass der Direktor sodann das Verfahren
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zur Standardisierung leitet. Die italienische Gruppe fihrt aus, dass eine Offenbarung durch
die Mitteilung der blossen Tatsache durch den Patentinhaber vermieden wird, dass ein
relevantes Patent existiert und dass er zur Vergabe von Lizenzen bereit ist. In diesem Fall
mussten keine weiteren Einzelheiten offenbart werden.

Nach der allgemeinen Ansicht der Gruppen muss das Verfahren zur Standardisierung so
transparent wie moglich sein. Notwendige Informationen dirfen wahrend des Verfahrens
zur Standardisierung nicht zuriickgehalten werden. Dies erfordert besondere Regelungen
zur Sicherung der Vertraulichkeit. Alternative Losungen mdgen darin bestehen, dass die
Teilnehmer am Standardisierungsprozess die Anmeldung der notwendigen Patente ab-
schliessen, bevor Informationen an das Standardisierungsgremium gegeben werden, oder
dass die Information nur einer einzigen Person mitgeteilt wird. Denkbar ist auch, nur die
blosse Tatsache der Existenz eines relevanten Patentes zu offenbaren.

2.3  Gibt es Problemkreise im Hinblick auf territoriale Aspekte (Schutzumfang und An-
wendung des Standards)? Welche Unterschiede sehen die Gruppen im Hinblick auf
Patente von Mitgliedern der betreffenden Organisation fur die Standardisierung und
von Nichtmitgliedern?

Die meisten Gruppen sehen keine besondere Probleme im Zusammenhang mit territoria-
len Aspekten von Patenten.

Der franzdsische Bericht erwahnt vier unterschiedliche Gruppen territorialer Probleme: (1)
Patente existieren in einem Land, in dem ein Standard aus einem anderen Land eingefihrt
wird, in dem es keinen Patentschutz gibt; (2) ein regionaler oder internationaler Standard
wird in einen nationalen Standard mit bestimmten Unterschieden umgesetzt; (3) internati-
onale Konflikte erfordern eine unterschiedliche Behandlung in den einzelnen Landern als
Folge ortlicher Besonderheiten; (4) bestimmte nationale Standards kénnen benutzt wer-
den, um den internationalen Handel zu hemmen. Die letzte Kategorie sollte im Rahmen
der Frage Q 157 nicht diskutiert werden. Dabei handelt es sich nicht um ein speziell im
Zusammenhang mit Patenten auftretendes Problem.

Die niederlandische Gruppe hebt hervor, dass ein Patentinhaber bei der Vergabe von Li-
zenzen zuriickhaltend sein wird, wenn der Lizenznehmer aus einem Land stammt, wo der
Patentinhaber selbst sein Produkt nicht vermarkten kann. Die Organisation fir die Stan-
dardisierung wird es vermeiden, Technologien einzusetzen, die von ausserhalb ihres Terri-
toriums stammen. Nach Ansicht der niederlandischen Gruppe kann dies nur durch welt-
weite Standards gel6st werden.

Wahrend die australische Gruppe einen fundamentalen Unterschied zwischen unabhangi-
gen Parteien und Mitgliedern der Organisation fir die Standardisierung sieht, verneinen
die Gbrigen Gruppen einen solchen Unterschied.

Die Mehrheit der Gruppen sieht keine besonderen Probleme im Zusammenhang mit terri-
torialen Aspekten von Patenten. Ebensowenig halten sie einen Unterschied zwischen Mit-
gliedern der Organisation fur die Standardisierung und unabhangigen Mitgliedern fur ge-
geben.



2.4  Gibt es Regeln fur Patent-Pools oder die Diskriminierung von Nichtmitgliedern, die
einen Konflikt hervorrufen kénnten?

Die Gruppen haben keine besonderen Regeln fir Patent-Pools festgestellt. Die niederlan-
dische Gruppe meint, dass Patent-Pools eigene Regeln haben kénnen und dass sich klei-
ne und mittelstandische Unternehmen in einer schwéacheren Position befinden als Gross-
unternehmen. Die Schweizer Gruppe erwahnt, dass Patent-Pools fir mdgliche Lizenz-
nehmer bestimmte Vorteile haben kénnen, weil sdmtliche Lizenzen bei einer einzigen Ad-
resse erworben werden kdnnen, ohne dass mit jedem Patentinhaber gesondert verhandelt
werden muss.

Der Missbrauch von Patentrechten oder die Diskriminierung von Aussenseitern kann
durch die Anwendung von Wettbewerbs- und Kartellregeln kontrolliert und sanktioniert
werden (Frankreich, Italien, Niederlande, Schweiz, Ungarn).

Nach der allgemeinen Ansicht der Gruppen gibt es keine speziellen Regeln fur Patent-
Pools. In Fallen des Missbrauchs von Patentrechten kdnnen Kartell- oder Wettbewerbsre-
geln eingreifen.

3.1  Wie und durch wen sollten relevante oder notwendige gewerbliche Schutzrechte
bestimmt werden? Sollten die Mitglieder der betreffenden Organisation verpflichtet
sein, ihre relevanten gewerblichen Schutzrechte aufzudecken? Welche Konse-
guenzen sollte ein Mitglied zu gewartigen haben, wenn es ein gewerbliches Schutz-
recht nicht aufdeckt? Wie beeinflusst dies die Offenbarung neuer Erfindungen oder
Technologien?

Die Gruppen vertreten drei Ansichten darUber, wer die relevanten Schutzrechte bestim-
men sollte. Die Gruppen von Argentinien, Australien, Brasilien, Bulgarien, den Niederlan-
den und Ungarn meinen, dass die Organisation fur die Standardisierung fir die Bestim-
mung der notwendigen Patente verantwortlich sein sollte. Auf der anderen Seite sehen die
Gruppen von Frankreich, Irland, Italien, Schweden und der Schweiz dies als Aufgabe der
Patentinhaber an. Schliel3lich schlagen die Gruppen von Finnland, Japan und Venezuela
vor, dassdritte Parteien die Bestimmung vornehmen. Die finnische Gruppe schlagt eine
unparteiische Organisation vor, die nach ihrer Ansicht auch in dem Standardisierungsgre-
mium bestehen kann. Die japanische Gruppe bevorzugt neutrale Experten von dritter Sei-
te, und die venezolanische Gruppe schlagt das Patentamt des jeweiligen Landes vor. Die
australische Gruppe erwéhnt lediglich die Méglichkeit, fir diesen bestimmten Zweck eine
dritte Partei zu benennen.

Alle Gruppen - mit Ausnahme der koreanischen Gruppe - teilen die Ansicht, dass die Pa-
tentinhaber diejenigen Patente benennen mussen, die in den Standardisierungsprozess
einbezogen werden konnten. Die japanische und die niederlandische Gruppe schlagen
vor, dass dies im Wege einer Aufstellung Uber die Patente erfolgen soll, die vor Beginn
des Standardisierungsverfahrens bekanntgegeben werden musste. Die Schweizer Gruppe
hebt hervor, dass es aus praktischen Grinden der Organisation fir die Standardisierung
beinahe unmdoglich sein durfte, standig die Patentportfolios ihrer Mitglieder zu Utberwa-
chen. Dem koreanischen Report zufolge miussen die Mitglieder der Organisation ihre Pa-
tente nicht der Offentlichkeit bekanntgeben.



Die schwedische Gruppe hebt hervor, dass die Frage relevant ist, zu welchem Zeitpunkt
das Patent benannt werden sollte. Es muss vermieden werden, dass Mitglieder die Paten-
te solange geheimhalten, dass die Organisation Gefahr lauft, mit unbekannten Patenten
konfrontiert zu werden, nachdem das Standardisierungsverfahren abgeschlossen worden
ist.

Einige Gruppen (Frankreich, Italien, Japan, die Niederlande und die Schweiz) betonen die
Konsequenzen einer spaten oder fehlenden Benennung der Patente. Solange nicht der
Patentinhaber zur Vergabe von Lizenzen bereit ist, kann das Patent nicht benutzt werden
und der Standard bedarf entsprechender Abanderung. Die franzdsische Gruppe schlagt
Zwangslizenzen vor, falls eine Anpassung nicht moglich ist. Auch die niederlandische
Gruppe fuhrt aus, dass im Falle der spaten Benennung der Patentinhaber Lizenzen nicht
verweigern kann, wenn er zuvor eine Aufstellung Uber die Patente abgegeben hat. Die
italienische Gruppe schlagt eher strenge Sanktionen vor, die letzten Endes zu einem Aus-
schluss des betreffenden Mitgliedes aus der Organisation fihren konnten. Nach Ansicht
der franzésischen Gruppe sollte ein Mitglied nur dann ausgeschlossen werden, wenn es
Patentrechte missbraucht.

Es ist allgemeine Ansicht der Gruppen, dass Patentinhaber diejenigen Patente benennen
missen, die in den Standardisierungsprozess einbezogen werden kénnten. Ein Vorschlag
besteht darin, eine Aufstellung Uber die Patente vor Beginn des Standardisierungsverfah-
rens zu uUbergeben. Folglich muss ein Standard entsprechend abgeandert werden, wenn
ein relevantes Patent erst spater oder Giberhaupt nicht wahrend des Standardisierungsver-
fahrens festgestellt wird.

3.2 Kann der Inhaber eines gewerblichen Schutzrechts, das als relevant identifiziert
worden ist, gezwungen werden, das Schutzrecht zur Standardisierung zur Verfu-
gung zu stellen? Wenn ja, sollte dies im Wege der Lizenzierung geschehen? Kann
der Inhaber die Benutzung des gewerblichen Schutzrechts verweigern?

Zwischen den Gruppen besteht eine allgemeine Ansicht, dass der Inhaber eines relevan-
ten Schutzrechts grundsatzlich nicht gezwungen werden kann, anderen Mitgliedern der
Organisation oder Aussenseitern Lizenzen zu erteilen. Nur in wenigen aussergewdhnli-
chen Fallen sollten Zwangslizenzen gemass den Bedingungen von Art. 31 TRIPS oder der
entsprechenden nationalen Gesetze zulassig sein. Die schwedische Gruppe schliesst
ausdrucklich die Moglichkeit von Zwangslizenzen in diesen Fallen aus. Die franzosische
Gruppe erwéahnt zusatzlich Art. 81 und 82 des EU-Vertrages, die den Missbrauch einer
marktbeherrschenden Stellung verhindern sollen. Die Schweizer Gruppe schlagt den Ab-
schluss eines internationalen Abkommens betreffend das Verhéltnis von Standards zu Pa-
tenten vor. Ein solches Abkommen misste eine Regelung enthalten, wonach Patente, die
fur die Einfuhrung eines technischen Standards notwendig sind, von ihrem Inhaber zu fai-
ren und vernunftigen Bedingungen zu lizenzieren sind. Diese Lizenz ware zwingend. Die
spanische Gruppe bezieht sich nochmals auf die Vorschriften im spanischen Patentge-
setz, die eine Enteignung (Art. 74, 75) oder die Erteilung von Zwangslizenzen im 6ffentli-
chen Interesse ermdglichen (Art. 90).

Nach allgemeiner Ansicht der Gruppen kann der Inhaber eines relevanten Patents ohne
vertragliche oder gesetzliche Regelungen nicht zur Erteilung von Lizenzen an andere Mit-
glieder der Standardisierungsorganisation oder an dritte Parteien gezwungen werden. Ein
alternativer Vorschlag der Schweizer Gruppe besteht im Abschluss eines internationalen
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multilateralen Abkommens. Im Wege eines solchen Abkommens kdnnten Zwangslizenzen
zu fairen und vernunftigen Bedingungen eingefihrt werden.

3.3  Welches sollen die Konsequenzen einer solchen Verweigerung fur den Standardi-
sierungsprozess sein? Kann die Mitgliedschaft oder Teilnahme im Standardisie-
rungsprozess von einer Verpflichtung abhéngig gemacht werden, Lizenzen zu ge-
wéhren oder die durch gewerbliche Schutzrechte geschitzte Technologie auf ande-
re Weise zuganglich zu machen?

Die Gruppen vertreten beinahe einstimmig (mit Ausnahme Spaniens wegen der zuvor be-
schriebenen besonderen Situation) die Auffassung, dass in Fallen der Verweigerung einer
Lizenz der Standard von dem entsprechenden Patent keinen Gebrauch machen kann. Er
muss daher abgeadndert oder das Standardisierungsverfahren beendet werden. Die Mehr-
heit der Gruppen aussert sich zustimmend dazu, dass die Mitgliedschaft oder Teilnahme
am Standardisierungsverfahren von einer Verpflichtung zur Erteilung von Lizenzen abhan-
gig gemacht werden kann. Die ungarische Gruppe verneint eine solche Losung ausdrick-
lich. Die koreanische Gruppe bemerkt, dass zwischen der Mitgliedschaft und einer Ver-
pflichtung, die Nutzung des Patents zu gestatten, keine Verbindung besteht.

Die Schweizer Gruppe bezieht sich auf ihren Vorschlag eines internationalen Abkommens,
das dieses Problem vollstandig vermeiden wirde.

Die Gruppen stellen beinahe einstimmig fest, dass ein Standard eine patentierte Techno-
logie nicht nutzen kann, wenn der Patentinhaber die Erteilung einer Lizenz verweigert.
Nach Ansicht der Mehrheit der Gruppen kann die Mitgliedschaft oder Teilnahme in der
Standardisierungsorganisation von der Verpflichtung zur Erteilung von Lizenzen abhangig
gemacht werden.

3.4  Auf welche Weise und durch wen sollten Konflikte zwischen einem Mitglied und der
Organisation oder zwischen Mitgliedern untereinander gelést werden? Die Gruppen
mdgen ihre Kommentare zum Fur und Wider interner Schiedsgerichtsverfahren auf
der einen Seite und Verfahren vor den nationalen Gerichten auf der anderen Seite
zum Ausdruck bringen, soweit besondere Konflikte im Hinblick auf Standards und
Patente betroffen sind.

Die Mehrheit der Gruppen beflrwortet ein internes Schiedsgerichtsverfahren vor Einschal-
tung nationaler Gerichte.

Die argentinische Gruppe bevorzugt nationale Gerichte in Féllen eines Konfliktes zwischen
der Organisation selbst und einem ihrer Mitglieder. Nach Ansicht der niederlandischen
Gruppe sollten Gerichtsverfahren flr Konflikte mit dritten Parteien genutzt werden, die
nicht Mitglied der Organisation sind.

Die italienische Gruppe sieht keine besonderen Probleme. Nach ihrer Ansicht sollte die
Standardisierungsorganisation darin frei sein, eigene Regeln aufzustellen.

Die australische Gruppe meint, dass jede Losung moglich ist, wobei dies von dem ent-
sprechenden Teil der betroffenen Industrie abhangt.



Dem Schweizer Bericht zufolge wirden interne Schiedsgerichtsverfahren deswegen Prob-
leme verursachen, weil nicht alle Mitglieder derartige Verfahren akzeptieren wirden. Dar-
uber hinaus wirde der Ausschluss eines Mitglieds kontraproduktiv wirken. Es erscheint
vernunftiger, das betreffende Mitglied innerhalb der in den Standardisierungsprozess ein-
gebundenen Organisation zu halten.

Die belgische Gruppe bevorzugt andere interne Mittel als ein Schiedsgerichtsverfahren, da
ein solches Verfahren den Standardisierungsprozess verzégern wirde.

Diejenigen Gruppen, die ein Schiedsgerichtsverfahren befirworten, nennen als Vorteile
die Mdoglichkeit, Spezialisten aus dem betreffenden technischen Gebiet einzubinden (Ar-
gentinien, Frankreich) sowie geringere Kosten und grossere Effizienz (Brasilien, Venezue-
la). Die Gruppen von Finnland, Japan und Ungarn stellen die Frage nach der Durchset-
zung interner Schiedsgerichtsentscheidungen. Nach Ansicht des niederlandischen Be-
richts wirden derartige Entscheidungen nur inter partes wirken.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass die Mehrheit der Gruppen interne Schiedsge-
richtsverfahren gegentber nationalen Gerichtsverfahren bevorzugt. Gleichwohl wirden
derartige Entscheidungen nur inter partes wirken.

4.1  Wer bestimmt die Bedingungen eines Lizenzvertrages? Was sind verninftige Li-
zenzgebuhren? Wie und durch wen kann der nicht-diskriminierende Charakter der
Bedingungen bestimmt werden? Hat Art. 31 TRIPS auf diese Art von Lizenzen Ein-
fluss und wenn ja, welchen?

Die Mehrheit der Gruppen méchte die Entscheidung Uber die Bedingungen den Parteien
des Lizenzvertrages Uberlassen. Sie hebt hervor, dass eine solche Vereinbarung noch
Immer eine gegenseitige Vereinbarung darstellt, selbst wenn der Patentinhaber zur Ertei-
lung der Lizenz gezwungen wird. Die franzdsische Gruppe stellt fest, dass der Patentinha-
ber die Kontrolle Gber die Bedingungen behalten sollte. Sie schlagt ferner vor, dass die
Standardisierungsorganisation die Bedingungen fir diejenigen Patente festsetzen und
veroffentlichen kann, die in den Standard eingefuhrt werden sollen. Auch die italienische
Gruppe vertritt die Auffassung, dass die leitenden Gremien der Standardisierungsorgani-
sation in der Lage sein sollten, zumindest Richtlinien fir die Bedingungen aufzustellen. Die
Mehrheit der Schweizer Gruppe beflrwortet einen Lizenzvertrag, der sdmtliche notwendi-
gen Bedingungen enthalten wirde. Der ecuadorianische Bericht stellt fest, dass das natio-
nale Amt fur gewerbliches Eigentum die Bedingungen unter bestimmten Umstanden an-
passen kann. Die koreanische Gruppe erwahnt, dass der Direktor der Standardisierungs-
organisation Uber die Einbeziehung einer patentierten Technologie in den Standard ent-
scheidet, nachdem die vom Patentinhaber angebotenen Konditionen der Lizenz gepruft
worden sind.

Bezuglich vernunftiger Lizenzgebihren haben nicht alle Gruppen eine Meinung geaussert.
Die australische Gruppe ist der Auffassung, dass die Lizenzgebuhren auf der Grundlage
von Lizenzgebiihren berechnet werden sollten, die in dem betreffenden Industriebereich
typischerweise gezahlt werden. Die brasilianische Gruppe bemerkt, dass nach ihrer
Rechtsprechung 5 % des vom Lizenznehmer erzielten Gewinns als vernlnftig anzusehen
sind. Die ungarische Gruppe stellt fest, dass verntinftige Lizenzgebihren niedriger liegen
konnen als normalerweise. Dies stellt einen Ausgleich dafur dar, dass die patentierte
Technologie Teil des Standards wird. Andere Gruppen (Japan, Niederlande, Schweiz) er-
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wahnen verschiedene Aspekte, die zu bertcksichtigen seien, wie etwa der Markt, der Wert
des Produktes und des Patents sowie der Schutzbereich des Patents. Eine Mehrheit der
niederlandischen Gruppe beflirwortet einen Hochstlizenzsatz. Nach dem Bericht der italie-
nischen Gruppe sollte der Lizenzsatz niedrig genug sein, um dem Lizenznehmer einen
ausreichenden Gewinn zu belassen. Die belgische Gruppe gibt zu bedenken, dass Lizen-
zen nicht dazu fuhren dirfen, dass ein Unternehmen aus dem Markt verdrangt wird, wenn
dieses versucht, den Standard zu erfullen.

Nach der allgemeinen Ansicht der Gruppen hat Art. 31 TRIPS keinen besonderen Einfluss
auf diese Art von Lizenzen, die in Zusammenhang mit dem Standardisierungsverfahren
stehen.

Nach Ansicht der Mehrheit der Gruppen sollte die Entscheidung Uber die Bedingungen
eines Lizenzvertrages den Vertragsparteien Uberlassen bleiben, so dass der Patentinha-
ber die Kontrolle Uber die Bedingungen behalt. Hinsichtlich der Lizenzsatze sind die An-
sichten geteilt. Lizenzsatze kénnen denjenigen ahnlich sein, die in dem betreffenden tech-
nischen Gebiet Ublicherweise gezahlt werden. Sie kénnen auch leicht darunterliegen, weil
die patentierte Technologie Teil des Standards ist. Die Gruppen stimmen allgemein darin
Uberein, dass Art. 31 TRIPS keinen besonderen Einfluss auf diese Art von Lizenzen hat.

4.2 Sehen die Gruppen allgemeine Prinzipien fur Lizenzbedingungen? Die Gruppen
mdgen in tatsachlicher Hinsicht ihre Beobachtungen zur Lizenzpolitik im Zusam-
menhang mit der Standardisierung mitteilen, insbesondere im Vergleich zu einver-
nehmlichen Lizenzvereinbarungen.

Grundsatzlich sehen sich die Gruppen nicht in der Lage, Prinzipien fur Lizenzbedingungen
anzugeben, die von denjenigen anderer Lizenzvertrage abweichen.

Die finnische Gruppe aussert Bedenken, dass die Ublichen Bedingungen wegen der be-
sonderen Situation der Lizenz nicht immer passend sein kdnnten.

Die ungarische Gruppe stellt fest, dass die Lizenz unwiderruflich und nicht unnétig be-
grenzt sein sollte.

Die niederlandische Gruppe bemerkt, dass kleinere Unternehmen geschuitzt werden mis-
sen, was mit Hilfe eines Standardvertrages geschehen kodnnte.

Die Schweizer Gruppe halt eine Meistbegunstigungsklausel fur notwendig.
Die franzdsische Gruppe hebt hervor, dass es eher darum geht, Prinzipien fur die Aufstel-
lung von Bedingungen zu finden, die die Organisation auf Wunsch ihrer Mitglieder dritten

Parteien stellt, die nicht Mitglied der Organisation sind.

Es ist allgemeine Ansicht der Gruppen, dass Prinzipien fur Lizenzbedingungen, die sich
von denjenigen anderer Lizenzvertradge unterscheiden, nicht festgestellt werden kénnen.

4.3  Welches sind die Konsequenzen, wenn eine Vereinbarung zwischen dem Patentin-
haber und dem Lizenznehmer nicht erzielt werden kann? Wie sollten Lizenzgebih-
ren letztlich festgelegt werden?
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In ihren Berichten haben die Gruppen verschiedene Konsequenzen erwahnt, die mit un-
terschiedlichen Aspekten zusammenhangen. Allerdings scheinen zwischen den Gruppen
keine unterschiedlichen Auffassungen zu bestehen. Die einzelnen Aspekte kdnnen viel-
mehr in einer gemeinsamen Aussage zusammengefasst werden.

Die erste Konsequenz, die von der argentinischen und der japanischen Gruppe erwéhnt
wird, besteht darin, dass die patentierte Technologie nicht fur die Zwecke der Standardi-
sierung verwendet werden kann. Wie die franzdsische und die japanische Gruppe hervor-
heben, muss der Standard folglich aufgegeben werden.

Dariiber hinaus gibt es verschiedene Vorschlage zur endgultigen Festlegung der Lizenz-
gebuhren. Einige Gruppen (Australien, Italien, Venezuela) beflirworten ein Schiedsverfah-
ren. Die ungarische und die Schweizer Gruppe schlagen Gerichtsverfahren vor. Die brasi-
lianische Gruppe fuhrt aus, dass die Lizenzgebuhren durch das brasilianische Patent- und
Markenamt festgelegt werden. Nach Ansicht der niederlandischen Gruppe sollte in Féllen
eines de jure Standards eine Hochstlizenz durch Regierungsbehérden und/oder andere
Rechtstrager, die fur die Standards verantwortlich sind, festgelegt werden.

Die franzosische Gruppe hebt hervor, dass bei Fehlen externer Referenzen oder Richtli-
nien auch der Patentinhaber Nachteile erleiden kann, wenn eine gegenseitige Blockade
eintritt.

Nach allgemeiner Ansicht der Gruppen kann eine patentierte Technologie nicht fur Zwecke
der Standardisierung verwendet werden, wenn Uber die Lizenzbedingungen keine Verein-
barung erzielt wird. Es gibt keine gemeinsame Ansicht zwischen den Gruppen, wie Li-
zenzgebuhren endguiltig festgelegt werden sollten.

4.4  Welchen rechtlichen Charakter besitzen die Verpflichtungen zur Vergabe von Li-
zenzen (z.B. Vertrag zugunsten Dritter)? Werden die Rechte eines Mitglieds oder
einer dritten Partei, die Rechtsbestandigkeit des Patents in Frage zu stellen, durch
die Verpflichtung in irgendeiner Weise beeinflusst? Behélt der Patentinhaber das
Recht, das Patent gegen dritte Parteien oder ein Mitglied durchzusetzen, und wenn
ja, unter welchen Bedingungen?

Nur ein Teil der Gruppen hat die rechtliche Qualitat der Verpflichtung zur Erteilung von
Lizenzen erwahnt. Dies sind die Gruppen von Australien, Finnland, Frankreich, Irland, Ita-
lien, Japan, den Niederlanden, der Schweiz und Ungarn. Nach Ansicht der japanischen
Gruppe ist die rechtliche Qualitat unsicher. Die franzosische Gruppe fuhrt aus, dass die
Lizenzen die Solidaritat und eine kollektive Verantwortung der einzelnen Patentinhaber
erfordern.

Die meisten der vorstehend aufgelisteten Gruppen beziehen sich auf Vertragsrecht und
vertragliche Verpflichtungen (Australien, Finnland, Italien, Ungarn). Die finnische Gruppe
versteht die Verpflichtung als ein Versprechen gegeniber allen Mitgliedern der Standardi-
sierungsorganisation, wobei sich die rechtliche Qualitdt nach dem jeweiligen nationalen
Recht richtet. Die ungarische Gruppe qualifiziert die Verpflichtung als einseitige, unwider-
rufliche Erklarung. Die Schweizer Gruppe fuhrt aus, dass die Verpflichtung nach Schwei-
zer Recht als Vertrag zugunsten Dritter interpretiert werden kann.
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Zwischen den Gruppen besteht mit Ausnahme der ecuadorianischen Gruppe, die diesen
Teil der Frage Q 157 nicht beantwortet hat, eine Gbereinstimmende Ansicht dahingehend,
dass in keiner Weise das Recht beschrénkt werden sollte, die Rechtsbestandigkeit des
Patentes in Frage zu stellen. Lediglich die irische Gruppe hebt hervor, dass der Lizenzver-
trag dies zulassen oder nicht zulassen kann.

Beinahe ebenso einstimmig, mit Ausnahme von Brasilien, Ecuador und Ungarn, aussern
die Gruppen die Ansicht, dass der Patentinhaber das Recht behalten sollte, sein Patent
gegen jeden Verletzer durchzusetzen. Lediglich die ungarische Gruppe meint, dass der
Patentinhaber nicht das Recht hat, sein Patent gegen dritte Parteien oder Mitglieder der
Standardisierungsorganisation geltend zu machen. Nach ihrer Ansicht kann er statt des-
sen angemessene Lizenzgebihren verlangen.

Die niederlandische Gruppe schlagt die Errichtung einer separaten Organisation vor, die
Lizenzgeber und Lizenznehmer umfasst und die einen Standardlizenzvertrag erarbeiten
konnte.

Die Gruppen vertreten einstimmig die Auffassung, dass das Recht, die Rechtsbestandig-
keit des Patent in Frage zu stellen, nicht beschrankt werden sollte. Beinahe ebenso ein-
stimmig stellen sie fest, dass der Patentinhaber das Recht behalten sollte, sein Patent ge-
gen Verletzer durchzusetzen.

5. Zusatzliche Anmerkungen

Die finnische Gruppe bevorzugt private Vereinbarungen gegeniber gesetzgeberischen
Massnahmen. Gleichwohl sollten bestimmte Rechtsregeln unter Einschluss von Zwangsli-
zenzen die Intervention gegentber bestimmten Praktiken zulassen.

Nach Ansicht der ungarischen Gruppe ist die Feststellung essentieller Patente unerlass-
lich. Zu diesem Zweck sollten die friihe Offenbarung und Feststellung derartiger Patente
erleichtert werden.

Die venezolanische Gruppe hebt hervor, dass in dem Land ein neues Gesetz fir gewerbli-
ches Eigentum verschiedene Gesichtspunkte beeinflussen konnte.

Die franzésische und die italienische Gruppe schlagen weitere Studien vor. Die franzsi-
sche Gruppe regt an, Studien betreffend die Durchflhrbarkeit einer ausreichend transpa-
renten Lizenzpolitik der Standardisierungsorganisationen und Bedingungen, unter denen
Zwangslizenzen Konflikte I6sen kdnnten, durchzufuhren.

Die japanische Gruppe prasentiert eine Reihe von Vorschlagen, um die Probleme im Zu-
sammenhang mit dem Ausgleich der Rechte des Patentinhabers und der weiteren Nut-
zung von Standards zu l6sen. Diese Vorschlage umfassen (1) die Aufstellung von einheit-
lichen Formalitéaten bei der Standardisierung, (2) die Errichtung von Patent-Pools und (3)
gesetzliche Regelungen fir den Ausgleich widerstreitender Interessen.

Die Schweizer Gruppe schlagt ein internationales Abkommen fur solche Félle vor, in de-

nen Standards als bindend erklart werden. Unter einem solchen Abkommen wéaren die
Inhaber von Patenten, deren Benutzung fur die Einhaltung des Standards notwendig sind,
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gezwungen, nicht exklusive Lizenzen an alle interessierten Parteien (Mitglieder und dritte
Parteien) zu fairen, vernunftigen und nicht-diskriminierenden Bedingungen zu erteilen. Die
Auslegung dieser Bedingungen wirde den zustandigen Gerichten tberlassen bleiben.

Fasst man die zusatzlichen Vorschlage zusammen, so kann man an die Aufstellung von
einheitlichen Formalitdten fur die Standardisierung, an die Errichtung von Patent-Pools
und an gesetzliche Regelungen fiir den Ausgleich der widerstreitenden Interessen denken.
Ein weiterer Vorschlag sieht ein internationales Abkommen vor, das die Verpflichtung fir
Patentinhaber zur Erteilung von Lizenzen und die Bedingungen fir derartige Lizenzen nie-
derlegt.
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