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Vorwort

Das vorliegende Buch ist im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie zu den
rechtlichen Rahmenbedingungen fiir automatisierte und vernetzte Verkehrssys-
teme am Fachgebiet Wirtschafts-, Unternehmens- und Technikrecht der Techni-
schen Universitat Berlin entstanden.

Die behandelten Rechtsbereiche umfassen die Problematik um standardessen-
tielle Patente fiir die Datenlbertragung, mit der sich die Fahrzeugindustrie im
Hinblick auf die erforderliche Fahrzeugvernetzung mehr denn je konfrontiert
sieht; die Zul&ssigkeit der automatisierten Fahrzeugsteuerung einschlieBlich
der fiir Fahrzeughersteller bedeutsamen und dringenden Fragen zur Zulassung
solcher Fahrzeuge fur den StraBenverkehr; die Haftung, welche Hersteller und
Nutzer gleichermaBen betrifft und ausschlaggebend fiir die gesellschaftliche
Akzeptanz der Technologien ist; den Umgang mit Daten beim automatisierten
und vernetzten Fahren, welche neben Vorgaben des Datenschutzrechts auch
neue Konzepte fir ein Recht an Daten mit dem Ziel einer fairen Datenwirtschaft
umfasst.

Die angesprochenen Problembereiche werden in vier Abschnitten behandelt.
Die Untersuchung geht wo immer moglich auf den technischen Sachverhalt ein.
Das ist wichtig, weil Technik und Recht gerade im Bereich der Automatisierung
in einem besonders engen Verhéltnis stehen. Die Arbeit soll so einen Beitrag
fur eine praxistaugliche Rahmenordnung und die zlgige Markteinfiihrung des
automatisierten Fahrens leisten.

Besonderer Dank gilt der wissenschaftlichen Mitarbeiterin Dipl.-jur. Duygu Uge
fir die wertvolle Arbeit zum Bereich Datenschutz, Datensicherheit und Daten-
hoheit und den studentischen Mitarbeitern Antanas Grimalauskas, Julius Simeon
Gabor, Nils Fabig und Thomas Tergan fir die umfassende Zuarbeit in juristischen
und technischen Fragen.

Einen wesentlichen Beitrag am Entstehen dieser Arbeit haben schlieBlich zahl-
reiche Diskussionspartner aus der Industrie sowie den themenbezogenen For-
schungsprojekten an der Technischen Universitat Berlin, die mit vielen Hinwei-
sen und Anregungen eine praxisnahe Auseinandersetzung erst moglich gemacht
haben.

Berlin, Januar 2019
Prof. Dr. Dr. Jiirgen Ensthaler Markus Gollrad
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Abschnitt 1 - Standardessentielle Patente
und Fahrzeugvernetzung

1 Einleitung

Die Entwicklung von vernetzten Systemen bedarf einer umfassenden techni-
schen Kompatibilitat der beteiligten Endgerate und der Infrastruktur. Um die
Kompatibilitat, aber auch ein hohes MaB an technischer Qualitat sicherzustel-
len, schlieBen sich an der Herstellung derartiger Gerate und Systeme beteilig-
te Unternehmen bzw. deren Verbdnde zusammen, um einheitliche technische
Standards zu definieren. Diese Verfahren der Standardisierung werden durch
sog. Standard Setting Organizations (SSO) organsiert und begleitet.' Der Haupt-
zweck dieser nichtstaatlichen Organisationen besteht in der Entwicklung und
Aufrechterhaltung von Standards, indem Unternehmen eine Plattform zur Aus-
wertung neuer Technologien geboten wird.2

Grundsatzlich kann jeder denkbare technische Standard auf Technologien ba-
sieren, die zugleich auch patentiert sind. Dann ist von sog. standardessentiellen
Patenten (SEP) die Rede. Dies sind Patente fiir Technologien, die nach techni-
scher Spezifikation des Standards unumgénglicher Bestandteil des Standards
sind. Der betroffene Patentinhaber profitiert in diesem Fall nicht nur von exklu-
siven Verwertungsrechten aufgrund seines Patents, sondern auch von einer Ver-
engung des Marktes infolge der Qualifizierung seiner Technologie als Standard.®
Die bedeutsame Frage, ob ein Patent liberhaupt fir die Verwirklichung des Stan-
dards essentiell ist, folgt dabei im Wesentlichen einer Selbsteinschatzung der
jeweiligen Patentinhaber und wird von der SSO nicht gesondert geprift.* Mit der
Kennzeichnung eines Patents als standardessentiell wird von den meisten SSOs
die Abgabe einer sog. FRANDS-Erklarung verlangt, bei welcher der Patentinha-
ber gegenuber der SSO erklart, dass er Lizenzen an seinem Patent allen Nutzern
des Standards zu fairen und diskriminierungsfreien Bedingungen anbieten wird.é

Im Rahmen des automatisierten und vernetzten Fahrens sind derartige SEP
flir Telekommunikationsstandards - etwa 4G und kiinftig 5G - wesentlich. Die
Technologien missen in Form von entsprechenden Modulen ins Fahrzeug imple-
mentiert werden. Auch wenn an einer Technologie ein Standard besteht, so ent-
scheidet grundsatzlich der Inhaber des SEP, ob und unter welchen Bedingungen

1 Etwa das Européische Institut flir Telekommunikationsnormen (ETSI). Daneben gibt es auch sog.
de-facto Standards, die sich eigenstandig am Markt entwickeln, etwa weil sich alternative Tech-
nologien nicht durchsetzen.

Eckel, NZKart 2017, 408.

Ullrich, GRUR 2007, 817 ff.

Vgl. etwa ETSI Intellectual Property Rights Policy §4.1.

Fair, reasonable and non-discriminatory.

Siehe dazu unten Kap. 4.
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Abschnitt 1 - Standardessentielle Patente und Fahrzeugvernetzung

er Fahrzeughersteller oder deren Zulieferer lizenziert. So kommt es in der Praxis
verstarkt vor, dass das Machtgefélle zwischen Patentinhaber und Lizenzsucher
zu Rechtsstreitigkeiten fihrt.

Von groBer Bedeutung ist daher zunachst die Frage, wer Lizenzen benétigt und
in welchem Umfang. Hierbei ist insbesondere innerhalb der Liefer- bzw. Wert-
schopfungskette zu differenzieren, wobei unter anderem die Erschdpfung von
Patentrechten zu beachten ist.

Ist eine Lizenz erforderlich, stellt sich die Frage, wann der Lizenzsucher einen
Anspruch auf Erteilung einer entsprechenden Lizenz zu angemessenen Bedin-
gungen hat. Durch die Herausarbeitung eines Pflichtenprogramms fiir SEP-In-
haber und Lizenzsucher hat der EuGH in seiner Huawei Entscheidung’ den hier
bedeutsamen Begriff ,,FRAND“ zumindest im Hinblick auf die Frage beantwortet,
wie Lizenzvertrége zwischen SEP-Inhabern und Lizenzsuchern anzubahnen und
durchzuftihren sind, um als FRAND gelten zu kénnen. Offen geblieben ist die
Frage, welche Bedeutung FRAND im Hinblick auf die Berechnung fairer und an-
gemessener Lizenzraten hat und welche Kriterien insoweit gelten.

7 EuGH, GRUR 2015, 764 - Huawei/ZTE.
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Standardessentielle Patente und ihre Lizenzierung sind innerhalb der Automo-
bilbranche nichts Neues und in der Entwicklung und Herstellung herkémmlicher
(d.h. nicht vernetzter) Fahrzeuge auch bisher alltdgliches Geschéft. Sie kdnnen
nicht nur teil-, hoch- oder vollautomatische Fahrfunktionen betreffen, sondern
das gesamten Fahrzeug. Die Bandbreite der betreffenden Technologien und die
Vielzahl der sie schiitzenden Patente sind sowohl qualitativ wie auch quantitativ
selbst fir technisches Fachpersonal nicht ohne weiteres zu Uberblicken. Diese
Schwierigkeiten konnen jedoch branchenintern iberwiegend fair, pragmatisch
und diskriminierungsfrei geldst werden, indem horizontal auf Herstellerebe-
ne wie auch vertikal mit Zulieferern, ganze Biindel von Patenten durch Kreuz-
Lizenzierung oder Patentpools zu brancheniiblichen Preisen an die jeweiligen
Lizenzsuchenden verteilt werden. Die Interessenlage ist hier gleichgerichtet, da
etwaige Patentstreitigkeiten dem Fortkommen der Branche insgesamt hinder-
lich sind.

Die Vernetzung der Fahrzeuge allerdings greift auf Technologien zuriick, welche
in der IT- und Telekommunikationsbranche entwickelt werden. Die Rede ist von
mobilen Telekommunikationsstandards wie etwa 4G (LTE) oder 5G, die fir die
Vernetzung von Fahrzeugen und Infrastruktur implementiert werden missen.’

Dieses Zusammentreffen der Automobilbranche mit der IT- und Telekommuni-
kationsbranche ist verbunden mit einer Reihe von Schwierigkeiten.'® So betrifft
dies etwa die in der IT- und Telekommunikationsbranche tendenziell groBere
Bereitschaft zu gerichtlichen Patentstreitigkeiten, das vermehrte Auftreten sog.
Non-Practicing-Entities (NPE) bis hin zu sog. Patenttrollen oder Patenthaien, die
Uber aggressiv geflihrte Prozesstatigkeit erheblich Gberhdhte Lizenzraten erwir-
ken. Ferner unterhélt die Fahrzeugbranche in der Regel kaum relevante Patente,
die sich zur Kreuz-Lizenzierung mit den SEP-Inhabern der IT-Branche eignen und
die Verhandlungsposition stltzen kdnnten. Auch auf der rechtlichen Ebene sieht
sich die Praxis mit Problemen konfrontiert. Zu diesen gehort der nach § 139
Abs. 1 PatG umfassend wirkende patentrechtliche Unterlassungsanspruch,

8 Die folgende Darstellung basiert auf Gesprachen mit Mitarbeitern der Patentabteilungen von VW
und Audi sowie Mitarbeitern der Deutschen Telekom.

9 Zur Entwicklung von 5G: http://www.3gpp.org/release-16. Parallel zu den mobilen Telekom-
munikationsstandards wird auch auf die Entwicklung von lokalen direkten Netzwerken zwischen
Fahrzeugen und Infrastruktur gesetzt. Dieser sogenannte pWlan-Standard basiert auf der Wei-
terentwicklung der IEEE 802.11-Norm http://www.ieee802.org/ 11/ fiir die direkte Vernetzung
von Fahrzeugen, ohne auf stationdre Kommunikationsinfrastruktur angewiesen zu sein. Volks-
wagen kiindigte bereits dessen Implementierung an, https://www.volkswagenag.com/de/
news/2017/06/pwlan.html.

10 Die hier beschriebene Problemlage betrifft analog alle anderen Technologiebereiche, in denen
eine Vernetzung vorangetrieben wird - ,Internet of Things“. Die Automobilbranche stellt hier
insofern einen Sonderfall dar, als PKW sich in Puncto Sicherheitsanforderungen, beabsichtigter
Intensitat der Nutzung bei Car-to-X-Kommunikation, technischer Komplexitat und insbesondere
Anschaffungspreis von anderen vernetzten oder ,smarten“ Verbraucherprodukten abheben.
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welcher gerade im Fall von stark vernetzten Systemen zu einem vollstéandigen
~Shut-Down® mit unverhaltnismaBigen wirtschaftlichen EinbuBen fiihren kénne.

Als weiteres Problem wird die im deutschen Patentrecht geltende Trennung von
Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren ausgemacht, hier insbesondere die we-
sentlich unterschiedliche Verfahrensdauer sowie die geringe Aussetzungsrate
der Verletzungsklagen.' So wiirden nach Urteilen im schnelleren Verletzungs-
verfahren Schadensersatzzahlungen auf Basis von Patenten durchgesetzt, deren
Nichtigkeit im parallelen Nichtigkeitsverfahren noch verhandelt werde. Gerade
aber fiir die relevanten SEP liege die Nichtigkeitsrate bei ca. 80%.'? Diese Um-
stande beglnstigten SEP-Inhaber in der Durchsetzung von Verletzungsklagen
gerade am Gerichtsstandort Deutschland und erkldre - unter anderem - die
weltweit gréBte Anzahl'® entsprechender Patentstreitigkeiten auBerhalb der
USA.™

Die SEP-Inhaber betrauen zunehmend eine oder mehrere Patentverwertungsfir-
men mit der Vermarktung ihrer SEP und der Verhandlung der Lizenzvertrage mit
Lizenzsuchern.'® Diese Patentverwerter bieten daher Pakete zur Lizenzierung
an, in denen zahlreiche SEP unterschiedlicher Inhaber fiir bestimmte Anwen-
dungsszenarien des technischen Standards gebiindelt sind. Die Lizenzvertrage
werden dann nicht bezogen auf einzelne Patente, sondern auf Portfolios von
Patenten geschlossen, welche die gesamte Lieferkette standardnutzender End-
produkte betreffen kénnen.

Die Lizenzierung ganzer Patentbiindel wird durch die Automobilindustrie an sich
nicht bemangelt. Die Interessenlage auf Seiten der Fahrzeughersteller liegt da-
rin, das Risiko eines Ausfalls der Nutzungsmdglichkeit infolge von Patenstrei-
tigkeiten in jedem Fall zu verhindern. Der Fahrzeughersteller wird daher darauf
hinwirken, Lizenzen fiir alle relevanten Patente eines Standards zu erhalten. Eine
eingehende Untersuchung im Vorfeld dahingehend, ob die Patente tatsachlich
fir den Standard essenziell sind, ob alle im Blindel enthaltenen Patente fir die
beabsichtigte Nutzung im Fahrzeug erforderlich sind oder in Nichtigkeitsver-
fahren angegriffen werden konnten, ist aufgrund der enormen Anzahl praktisch

11 Kiihnen/Claessen, GRUR 2013, 592 (595); Platzéder/Michael/Neels/Schachl, IAM Yearbook
2017, 119ff.

12 Vgl. dazu die umfassende tabellarische Aufstellung bei Hess/Miiller-Stoy/Wintermeier, Mitt-
dtschPatAnw 2014, 439 ff.

13 Darts-ip, The Rise of Non-Practicing Entity (NPE) Cases Outside the United States, 3 March,
2017: In Deutschland wurden demnach durch NPEs 153 Klagen zwischen 2011 und 2016 ein-
gereicht. Auf Platz 2 danach rangiert Frankreich mit 21 Klagen durch NPE.

14 Platzéder/Michael/Neels/Schachl, IAM Yearbook 2017, 119 ff.

15 Etwa 30 Patentinhaber, der GroBteil von ihnen wird von wenigen Patentverwertern vertreten,
u.a. etwa von Avanci http://avanci.com/connected-cars/, die ca. 75% der SEPs fiir 4G ab-
decken und kontinuierlich weitere Patentinhaber aufnehmen; weniger bedeutend etwa Sisvel
http://www.sisvel.com/licensing-programs/wireless-communications oder Via Licensing
http://www.via-corp.com/us/en/licensing.html#.
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nicht zu leisten.'® Es wird vielmehr (iberschlagsweise mit einkalkuliert, dass in
den SEP-Paketen auch Patente enthalten sein konnen, die einer Nichtigkeits-
prifung nicht standhalten wirden oder aber im Rahmen einer Nutzung durch
den Fahrzeughersteller oder den Endkunden tatsachlich gar nicht berihrt sind.

Als problematisch wird allerdings angesehen, dass die Lizenzen hauptséchlich
an Fahrzeughersteller vergeben werden, wahrend Zulieferer, die entsprechend
patentnutzende Bauteile produzieren, entweder von den Patentverwertern iber-
gangen werden oder aber ihrerseits Lizenzvertrage verweigern. Einer der Grin-
de besteht darin, dass Fahrzeughersteller hohere Lizenzraten leisten konnen als
Zulieferer, insbesondere im Hinblick auf die dann riickwirkend falligen Lizenzge-
bihren fir bereits verkaufte Fahrzeuge.

Im Zusammenhang hiermit steht die Frage nach einer fairen Bemessung der
Lizenzgebihren. In der Praxis géngig ist die Verhandlung einer pauschalen Li-
zenzrate pro zu verkaufendem User-Device fir alle Patente eines Portfolios."”
Fir gerichtliche Streitigkeiten, die einzelne Patente betreffen, ist die Berech-
nung indes schwieriger. Die Ermittlung einer Lizenzrate kann hierbei nach unter-
schiedlichen Konzepte erfolgen. Insbesondere ist unklar, ob fiir die Grundlage
der Berechnung an den Wert des fiir den Endkunden bestimmten Endgerats, den
Wert friherer Produktstufen oder aber eine rein abstrakte Bewertung der in den
einzelnen Patenten geschitzten Technologie angekniipft werden soll.

Die im Zentrum der vorliegenden Untersuchung stehenden SEP zu den Stan-
dards 4G, 3G, 2G sind im Fahrzeug im Wesentlichen in einem Bauteil - dem
Telekommunikationsmodul - enthalten'®, welches regelm&Big in der auch das
Navigationssystem umfassenden Head-Unit verbaut ist. Das Telekommunikati-
onsmodul ist verantwortlich fur Datenlibertragungen und damit essentiell fir die
Kommunikation des Fahrzeugs mit anderen Fahrzeugen und der Verkehrsinfra-
struktur (Car-to-X-Communication). Es enthélt seinerseits als Kernbestandteile
u.a. das Modem sowie die entsprechende Betriebssoftware. Die Herstellung
der Head-Unit, des darin enthaltenen Telekommunikationsmoduls sowie des
Modems erfolgt auf mehreren Zulieferstufen vorab. Der Fahrzeughersteller im-
plementiert lediglich die fertige Head-Unit ins Fahrzeug.

Die Telekommunikationsstandards zeichnen sich in patentrechtlicher Hinsicht
dadurch aus, dass sie sowohl Verfahrens-, Erzeugnis- wie auch Systempatente
betreffen. Diese unterschiedlichen Kategorien bzw. Unterklassen von Patenten
weisen unterschiedliche Schutzwirkungen auf. Haufig enthalten die Patente

16 Nach Erhebungen in der Entscheidung des US District Court California, TCL Communication vs.
Ericsson ist die Rede von ca. 153.000 Patentfamilien fiir die Standards 2G, 3G, 4G insgesamt,
wobei Patente mit Bezug zu ,,user equipment* isoliert eine Anzahl von ca. 450 Patentfamilien fir
2G, ca. 1200 fiir 3G und ca. 1700 fir 4G ergeben.

17 Siehe etwa Avanci, White Paper, http://avanci.com/wp-content/uploads/2017/01/2016-
Avanci-WP-Final-_-Jan-24.pdf.

18 Auf dieser Stufe wird von einer vollstandigen Verwirklichung des Standards fiir 4G (bzw. 3G, 2G)
ausgegangen; hier wird auch die LTE-Funktionalitat getestet.
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selbst auch eine Mischung unterschiedlicher Patentkategorien als Nebenan-
spriiche. Erzeugnisanspriche haben bestimme Bauteile zum Gegenstand, Sys-
temanspriche beziehen sich auf den Schutz eine Kombination mehrerer Bau-
teile und Verfahren betreffen bestimmte Methoden oder Ablaufe. Hinsichtlich
geschiitzter Software kommt sowohl ein Verfahrens- wie auch ein Erzeugnis-
schutz in Betracht.
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3 Lizenzierung und Erschopfung standardessentieller
Patente

Die Frage, wer einen Anspruch auf eine Lizenz hat oder aber einer solchen gar
nicht bedarf, steht in einem engen Zusammenhang mit der Erschopfung von
Patentrechten. Liegen die Voraussetzungen der Erschopfung vor, ist fir jede
zeitlich nach dem Erschopfungseintritt liegende Nutzung des betreffenden Ge-
genstands (d.h. weiterer Vertrieb oder gewerblicher Gebrauch) innerhalb der
oOrtlichen Grenzen der Erschopfungswirkung eine Zustimmung des Patentinha-
bers nicht mehr erforderlich. Ist die Erschépfungslehre jedoch nicht anwendbar
oder liegen deren Voraussetzungen nicht vor, so bestehen die AusschlieBlich-
keitsrechte des Patentinhabers fort; eine Lizenz ist entsprechend erforderlich
fur jeden, der die entsprechende Benutzungshandlung vornimmt.

Das Zusammentreffen von Erzeugnis-, System- und Verfahrensansprichen des
Standards fiihrt vor allem zu Schwierigkeiten bei der Beurteilung der Frage, auf
welcher Wertschopfungsstufe Lizenzen fiir bestimmte Benutzungshandlungen
erforderlich sind und wo eine Erschopfung der Rechte eintreten kann. Im Fol-
genden wird die Anwendbarkeit der Erschopfung auf einzelne Patentkategorien
und die Auswirkungen auf Lizenzierung der SEP untersucht.

3.1 Grundlagen der Erschopfung

Mit der Erschopfung werden die in §9 Satz 2 PatG umfassenden Ausschlie-
Bungsrechte des Patentinhabers eingeschrankt, um die in Verkehr gebrachte
Ware verkehrsfahig zu halten und einer zu weitgehenden patentrechtlichen
Kontrolle durch den Patentinhaber zu entziehen.'? Der weitere Vertrieb sowie
der bestimmungsgem&Be Gebrauch?® der Ware soll patentrechtlich unbelastet,
d.h. ,patentfrei sein. Die Erschopfungslehre soll die Verkehrsfahigkeit der G-
ter ermdglichen und die mehrfache Abschopfung von Lizenzgebilhren auf un-
terschiedlichen Stufen verhindern. Der Patentinhaber soll fur jeden patentge-
schitzten Gegenstand nur einmalig eine Vergiitung erhalten.

Der Tatbestand der Erschdpfung ist im Patentrecht nicht ausdriicklich geregelt?’,
jedoch in standiger Rechtsprechung des BGH und auch EuGH anerkannt.??

19 BGH GRUR 2001, 51 - Parfumflakon; Ensthaler/Fitzner/Lutz/Bodewig, PatG §9 Rn.69; Mes,
PatG §9 Rn.77.

20 Gemeint ist hier stets der gewerbliche Gebrauch, vgl. § 11 Nr. 1 PatG.

21 Allerdings sahen bereits die Artt. 28, 76 GPU (1989) ausdriickliche Regelungen vor, welchen die
Bundesregierung am 20.12.1991 zugestimmt hat, BGBI. Il, 1354 ff. Sie bestehen weitgehend
unverandert auch mit dem EU Einheitspatent fort, Art. 6 EPVO, Art. 29 EPGU. Im Urheberrecht:
§ 17 11 UrhG; im Markenrecht: § 24 MarkenG.

22 RGZ 51, 139 (140); RG GRUR 1936, 121 (123); BGH GRUR 1980, 38 (39) - Fullplastverfahren;
EuGH 09.07.1985, 19/84 - Pharmon v. Hoechst; Ensthaler/Fitzner/Lutz/Bodewig, § 9 Rn. 69.



