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Sammanfattning

Konsekvensbedomning av forslag till forordning om inrdttande av ett register Over
standardessentiella patent, ett system for utvdrdering av hur nodvindiga patenten ir, en

tvistlosningsmekanism avseende FRAND-villkor och en process for faststdllande pd forhand
av sammanlagda royalties.

A. Behov av atgirder

Varfor? Vilket problem behover atgirdas?

Standardessentiella patent &r patent som skyddar en teknik som krévs for att uppfylla en
branschstandard. Exempel pa sadana standarder &r kommunikationsstandarder (t.ex. 3G, 4G,
5G, WiFi, NFC), standarder for komprimering och dekomprimering av ljud/video (MPEG,
HEVC) samt standardiserad teknik for datalagring och datautbyte (CD och DVD), fotoformat
(JPEG) och audio-/video-interoperabilitet 1  hemmiljo  (HAVi). Manga av
kommunikationsstandarderna ror i praktiken alla anslutna enheter, inklusive telefoner, smarta
TV-apparater, uppkopplade bilar, smarta mitare och mobila betalterminaler. Aven andra
standarder anvénds i en rad olika produkter. Patent som &r nddvéndiga for dessa standarder
(sdrskilt de som ror kommunikation) kommer att tillimpas allt mer i och med den 6kande
anviandningen av sakernas internet och den fortsatta grona omstillningen, med initiativ for
t.ex. energihushéllning.

Standardessentiella patent dr “essentiella” i den meningen att den patenterade uppfinningen
maste anviandas (genomforas) i en produkt for att den aktuella tekniska standarden ska
uppfyllas. Till f6]jd av detta har innehavaren av ett standardessentiellt patent en privilegierad
stillning gentemot anvéndaren av den standardiserade tekniken, eftersom det inte finns nagot
alternativ till att anvéinda det standardessentiella patentet. Aven om det finns flera olika
standarder for en del funktioner (t.ex. video), finns det for vissa allmint anvénda standarder
inga alternativ. (Det géller sdrskilt standarder for mobil konnektivitet som 4G eller 5G.) For
att begrinsa eller forhindra missbruk av denna stéllning kréver de standardiseringsorgan dér
foretagen dr medlemmar och till vilka de anméler sina standardessentiella patent att de
forbinder sig att licensiera dessa patent till anvindarna pd FRAND-villkor, dvs. villkor som ar
rittvisa, rimliga och icke-diskriminerande (Fair, Reasonable and Non-discriminatory). Utdver
detta allménna atagande finns det ingen EU-lagstiftning som specifikt reglerar licensiering av
standardessentiella patent.

Under utarbetandet av detta initiativ samlade kommissionen in en betydande méangd
synpunkter och information fran berdrda parter, déribland sma och medelstora foretag, som
visade att licensieringsprocessen for standardessentiella patent inte dr effektiv och behdver bli
Ooppnare och mer strukturerad. Fragor som ror licensiering av standardessentiella patent tas
ocksa regelbundet upp med konkurrensmyndigheterna, diribland Europeiska kommissionens
generaldirektorat for konkurrens.

Bland de viktigaste problemen kan nimnas hoga transaktionskostnader for licensiering och
osédkerhet rorande royaltykostnaderna for standardessentiella patent. Pa grund av otillricklig
tillgang till information kan anvéndarna inte beddoma sin exponering for standardessentiella
patent tillrickligt 14ngt 1 forvdg for att beakta licenskostnaderna nédr de planerar sin
produktion. A andra sidan klagar innehavare av standardessentiella patent dver ldnga och dyra
forhandlingar, sidrskilt med stérre anvédndare. Mer specifikt identifierades foljande
bakomliggande orsaker till dessa problem: For det forsta finns det endast begrénsad
information om vem som é&ger standardessentiella patent, och det &r inte sdkert att alla patent
for vilka licenser soks verkligen dr nddvéndiga (essentiella) for att tillimpa en standard. For




det andra finns det mycket lite information om licensavgifterna for standardessentiella patent
(FRAND-royalty), vilket innebér att anvdndare med liten eller ingen expertis eller resurser
finner det omojligt att bedoma om den royalty en patenthavare begér &r rimlig. Slutligen kan
licenstvister vara tids- och kostnadskrdvande. Bara risken for ett foreldggande (som skulle
innebéra att man tvingades avbryta den produktion som péastds utgdra intrang i patentet) och
sannolikheten for ett langt och kostsamt domstolsforfarande kan darfor sitta press pa
anvédndarna, sirskilt om de dr sma eller medelstora foretag, att godta licensiering mot en avgift
som inte dr FRAND. For innehavarna av standardessentiella patent krdver en 16sning i1
domstol ocksa betydande resurser och sarskilt tid, under vilken inga royaltyinkomster erhalls.

Marknaden for licensintikter ir betydande. Ar 2015 uppskattades marknaden for licenser
avseende enbart mobilstandarder till omkring 18 miljarder amerikanska dollar globalt. Om vi
antar att EU-foretagens kostnader pd omradet som star i proportion till EU:s BNP betalar
patentanvédndare 1 EU cirka 3 miljarder euro om aret i royalties. Det finns omkring 261 aktiva
licensgivare globalt, varav 31 i EU (de viktigaste aktorerna 4r Nokia, Ericsson, Phillips och
Siemens), som innehar omkring 15 % av de globala standardessentiella patenten. Antalet
potentiella anvidndare i EU uppskattas till 3 800.

Vad forvantas initiativet leda till?

Med det hidr initiativet vill kommissionen i) sédkerstélla att slutanvdndare, bland annat
smaforetag och konsumenter i EU, drar nytta av produkter som bygger pad den senaste
standardiserade tekniken till rimliga priser, i1) gora EU attraktivt for innovation och utveckling
av standarder (dven for globala deltagare) och iii) sékerstilla att bdde EU:s innehavare och
anvindare av standardessentiella patent dr innovativa i EU, tillverkar och siljer produkter i EU
och ér konkurrenskraftiga pa globala marknader utanfor EU.

For att uppnd dessa resultat syftar initiativet till att underldtta licensieringsforhandlingar
avseende standardessentiella patent och minska transaktionskostnaderna for bade innehavare
och anvindare av standardessentiella patent genom att i) skapa storre klarhet kring vem som
dger standardessentiella patent och vilka standardessentiella patent som verkligen &ar
nddvindiga, ii) skapa storre klarhet kring FRAND-royalties och FRAND-villkor. och iii)
underlitta tvistlosning pa omréadet for standardessentiella patent.

Vad ir mervirdet med atgirder pA EU-niva?

Atgiirder pd EU-niva forviintas minska kostnaderna for berdrda parter som innehavare och
anvdndare av standardessentiella patent samt for medlemsstaterna. Exempelvis skulle det
endast finnas ett register for standardessentiella patent, en kontroll av nddvéndighet per
patentfamilj, en gemensam metod for siddana kontroller och en enda effektiv och &ppen
process for medling i1 syfte att faststilla FRAND-villkor. Innehavare och anvéndare av
standardessentiella patent skulle inte behdva &dra sig samma kostnader i varje EU-
medlemsstat, s& som skulle vara fallet med nationella 16sningar, sérskilt i en situation dir de
flesta standarder dr regionala eller globala.

B. Losningar

Vilka alternativ, bade lagstiftning och andra atgirder, har 6vervigts? Finns det ett
rekommenderat alternativ? Varfor?

De politiska alternativen byggs pa stegvis, det vill sdga vart och ett tillfér nya element till det
foregdende.

e Alternativ 0: Ingen forindring.

o Alternativ 1: Frivilliga riktlinjer. Faststillande av icke-bindande riktlinjer for licensiering
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av standardessentiella patent. Ett kompetenscentrum for standardessentiella patent inom
EUIPO' skulle bistd smi och medelstora foretag med kostnadsfri radgivning om
licensieringsforhandlingar  (inklusive utbildningar) och Overvaka marknaden f{or
standardessentiella patent, genomfora studier om licensiering av standardessentiella patent
samt frdmja alternativ tvistlosning.

e Alternativ 2: Register over standardessentiella patent med Kkontroller av
nodviandigheten. Innehavare av standardessentiella patent som vill licensiera dessa mot
royalty och sékerstilla att de skyddas i EU skulle behdva registrera patenten i registret dver
standardessentiella patent. For att sdkerstdlla registrets kvalitet skulle patentens
nddvindighet kontrolleras av en oberoende beddmare enligt en metod faststdlld av
kommissionen pa EU-niva och med hjélp av ett system forvaltat av EUIPO. Delalternativ
ar att 1) kontrollera alla registrerade patent eller att ii) kontrollera ett litet antal patent som
viljs ut pa forhand av innehavarna/anvdndarna av de standardessentiella patenten samt ett
slumpmaéssigt urval av de patent som registrerats av varje innehavare.

e Alternativ 3: Register over standardessentiella patent med Kkontroller av
nodvindigheten och medlingsforfarande. Innan en rittstvist inleds méste parterna i en
tvist om ett standardessentiellt patent genomga ett obligatoriskt medlingsforfarande (med
vissa undantag). En oberoende medlare skulle forsoka hjdlpa parterna att nd dmsesidigt
godtagbara licensieringsvillkor. Nér processen nér sitt slut utfirdar medlaren en icke-
bindande rapport med rekommendationer om en royaltyniva forenlig med FRAND-villkor.
(Rapporten ska bestd av en konfidentiell och en icke-konfidentiell del.)

e Alternativ 4: Sammanlagd royalty for standardessentiella patent. Processer inrittas for
att faststdlla den sammanlagda royaltykostnaden (dvs. det hogsta sammanlagda priset) for
att anvdnda en viss standard, fore eller kort efter det att standarden offentliggdrs.
Innehavare av standardessentiella patent fOrvintas komma Overens om en sadan
sammanlagd royalty (eventuellt med hjidlp av en oberoende kontaktperson fran
kompetenscentrumet). Dessutom skulle bade anvdndare och innehavare av
standardessentiella patent kunna begira ett expertutlitande om den sammanlagda royaltyn,
dir alla berdrda parter skulle kunna framfora sina synpunkter. Slutligen skulle den
sammanlagda royaltyn kunna faststillas 1 samband med medlingen. Denna sammanlagda
royalty skulle vara icke-bindande och offentliggoras 1 registret over standardessentiella
patent.

e Alternativ 5: Clearingcentral for standardessentiella patent. Inrdttande av en samlad
kontaktpunkt dir anvéndare kan forvérva licenser for standardessentiella patent genom att
deponera ett belopp motsvarande den sammanlagda royaltyn hos kompetenscentrumet. Det
skulle vara upp till innehavarna av de standardessentiella patenten att meddela
kompetenscentrumet hur den sammanlagda royaltyn ska fordelas mellan dem, eller annars
gd miste om sin royaltybetalning. De skulle ocksd underteckna licensavtal med alla
anvdndare som betalar in en deposition. Eventuella royalties som inte inkasserats av
innehavare av standardessentiella patent inom ett ar frdn det att motsvarande belopp
deponerats skulle atergé till anvindarna av standarderna.

Inom ramen for samtliga alternativ skulle kompetenscentrumet ta ut avgifter for att ticka
kostnaderna for sin verksamhet samt for den verksamhet som bedrivs av externa experter
(bedomare av nodvéindighet och medlare).

! Europeiska unionens immaterialrittsmyndighet.




Vem stoder vilka alternativ?

Alternativen har utformats efter en omfattande analys av befintlig litteratur, inklusive bidraget
frdn expertgruppen for standardessentiella patent och de synpunkter fran industrin som inkom
i samband med webbinarierna. De har diskuterats med yrkesverksamma med relevant
erfarenhet. De flesta av alternativen kan jimforas med forslag fran expertgruppen for
standardessentiella patent som i betydande utstrackning stods av dess medlemmar. Under det
offentliga samradet uttrycktes dessutom ett starkt stod for mer offentlig information om
standardessentiella patent och FRAND-royalties, inklusive information om sammanlagda
royalties (sdrskilt fran patentanvdndarnas sida). Omkring 53 % av de svarande ansdg att
skiljedom var anvindbart, och omkring 35 % ansag att medling var anvéndbart. De svarande
noterade att dessa instrument inte anvands 1 tillrdcklig utstrackning, fridmst eftersom de ar
konfidentiella. Bristerna i de befintliga mekanismerna har tagits i beaktande i den foreslagna
processen for medling (faststdllande av FRAND-villkor). Sarskilt sma och medelstora foretag
noterade att de saknade tillrickliga resurser for forhandlingar med innehavare av
standardessentiella patent, vilket kan tas till intdkt for att de stoder alla &tgdrder som minskar
deras transaktionskostnader.

C. Det rekommenderade alternativets konsekvenser

Vad ér nyttan med det rekommenderade alternativet (om det finns ett sidant alternativ,
annars anges nyttan med de huvudsakliga alternativen)?

Alternativ. 4 4  det rekommenderade  alternativet.  Alternativet =~ minskar
informationsasymmetrin mellan en innehavare av ett standardessentiellt patent och en
anvindare genom att den senare far tillgdng till information om vilka de berdrda
patenthavarna dr, hur manga standardessentiella patent varje patenthavare har registrerat i
registret och graden av nddvindighet for dessa patent (baserat pd ett representativt
slumpmaéssigt urval av alla registrerade standardessentiella patent) samt vad den potentiella
(eller maximala) sammanlagda kostnaden for att anvinda en standardiserad teknik (den
sammanlagda royaltyn) &r. Obligatorisk medling fore rittegdng skulle sannolikt minska
kostnaderna for att 16sa tvister om standardessentiella patent till cirka en &ttondel, d4 medlaren
skulle hjédlpa bada parter att nd en Overenskommelse. Ett kompetenscentrum tillhandahéller
objektiv information, végledning och stod for smd och medelstora foretag avseende
standardessentiella patent och licensiering av dessa. Fordelar och kostnader redovisas i1
tabellen nedan.

Tabell 1: Genomsnittliga uppskattade drliga kostnader och fordelar for det rekommenderade alternativet efter
berdrd part och plats (miljoner euro).

EU Utanfor EU Totalt
Anvindare av Kostnader -0,77 -0,77 -1,5
standardessentiella Fordelar 12,89 13,03 25,9
patent Netto 12,11 12,26* 24,4
Innehavare av Kostnader -8,13 -46,04 -54,2
standardessentiella Fordelar 3,79 21,50 25,3
patent Netto -4,33 -24,54 -28,9
Delresultat (nettoeffekt for anvindare och 7.8 -12,3 -4,5
innehavare)
Fordel for EPO/nationella patentverk 29,0 29,0
Total nettofordel 36,8 -12,3 24,5

* avser anvindare fran lander utanfor EU som har dotterbolag i EU.
Anmiérkning: talen har avrundats, vilket kan paverka totalsummorna.

Vad ir Kkostnaderna for det rekommenderade alternativet (om det finns ett sidant




alternativ, annars anges kostnaderna for de huvudsakliga alternativen)?

Huvuddelen av kostnaderna for det rekommenderade alternativet skulle baras av innehavare
av standardessentiella patent, till stor del fran ldnder utanfér EU. Dessa kostnader bestér
huvudsakligen av avgifter for registrering av standardessentiella patent och ersittning till de
bedomare som kontrollerar patentens nédvéndighet. Dessutom kan okénda kostnader uppsta
till foljd av indirekta effekter av alternativet, som skulle kunna leda till 6kad aktivitet pa
patentomradet och ddrmed till 6kade kostnader for patentunderhall.

Hur péverkas foretagen, sirskilt smi och medelstora foretag och mikroforetag?

Det finns relativt f4 smé& och medelstora foretag bland de EU-baserade innehavarna av
standardessentiella patent (ett ensiffrigt antal). De sma och medelstora foretag som &dger
standardessentiella patent saknar resurser for att licensiera dessa pa ett effektivt sitt. Registret
skulle ge insyn 1 och en positiv beddomning av deras patentportfoljer, den sammanlagda
royaltyn skulle gora det littare for dem att underbygga sina krav pa ersittning och forfarandet
for faststillande av FRAND-villkor (medlingsforfarandet) skulle ge dem mdjlighet till
licensiering utan kostsamma réttstvister (se beskrivningen av alternativ 3). Sma och
medelstora foretag som dger standardessentiella patent skulle ocksé gynnas av sinkta avgifter.

Omkring 85 % av de identifierade 3 800 potentiella anvindarna av standardessentiella patent
ar sma och medelstora foretag. Innovativa sma och medelstora foretag har redan tagit fram
ménga produkter dér standarder for mobilkommunikation, wifi och NFC tillimpas. Frdgan om
hur dessa tekniker ska licensieras dr dérfor relevant for sddana sma och medelstora foretag. [
detta initiativ beaktas fragor som &r viktiga for sméa och medelstora foretag nir de forhandlar
om standardessentiella patent eller planerar sin verksamhet, s& som patentportfoljernas
omfattning, sammanlagda royalties och faststdllande av FRAND-villkor. Dessutom erbjuds
smd och medelstora foretag som dr patentanvéndare ligre avgifter for kompentenscentrumets
tjanster och kostnadsfri rddgivning om standardessentiella patent.

Piverkas medlemsstaternas budgetar och forvaltningar i betydande grad?

Nej. Det planerade systemet kommer att finansieras genom avgifter som tas ut av EUIPO for
registrering, beddmning av nédvéndighet, tillgang till myndighetens resurser och medling.

Uppstar andra betydande konsekvenser?

Inga andra betydande konsekvenser forvintas.

D. Uppfoljning

Nér kommer atgirderna att ses over?

Den fOrsta utvéirderingen ska goras fem ar efter det att forordningen tritt i kraft.




		2023-06-16T08:33:49+0000
	 Guarantee of Integrity and Authenticity


	



