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denn trotz zunehmender gesundheitlicher Probleme fand
er immer wieder die Energie, um aktuelle Entwicklungen
in der Rechtsprechung zu begleiten.

Habent sua fata libelli. Der Werdegang des von Otto
Teplitzky gepr�gten Buchs und die sich darin widerspie-
gelnden Stationen seiner richterlichen und wissenschaftli-
chen T�tigkeit verm�gen zwar nur einen kleinen Aus-
schnitt seines bewundernsw�rdigen Lebenswerks zu be-
leuchten. Schon dieser Ausschnitt l�sst aber mehr als

deutlich erkennen, welch wahrhaft große Pers�nlichkeit
mit seinem Tod von uns gegangen ist.

Otto Teplitzky wird f�r die jetzigen Autoren seines
Buchs stets das maßgebliche Vorbild bleiben. Seiner Ehe-
frau und seiner Familie gilt unser tief empfundenes Mit-
gef�hl. Wir werden sein Andenken stets in Ehren halten.

Dr. Klaus Bacher, Richter am Bundesgerichtshof

Neues SEP/FRAND-Recht vom englischen Court of Appeal:
Unwired Planet/Huawei und Conversant/Huawei & ZTE

Peter Georg Picht*

Gerichtliche Auseinandersetzungen um die Lizenzierung
von standardessentiellen Patenten (SEPs) zu FRAND1-
Bedingungen haben bereits umfangreiches Fallrecht aus
einer ganzen Reihe von Jurisdiktionen generiert. Besonde-
re Prominenz hat dabei die erstinstanzliche Entscheidung
des England and Wales High Court in der Sache Unwired
Planet/Huawei erlangt, unter anderem weil sie sich dem
m�hevollen Unterfangen der Festsetzung von FRAND-
konformen Lizenzkonditionen in einem bis dato nicht er-
reichten Detailgrad stellte. Diese Bereitschaft und ihr eher
Patentinhaber-g�nstiges Ergebnis m�gen zur Entschei-
dung des Patentlizenzierers Conversant Wireless beigetra-
gen haben, vor den englischen Gerichten Klage zu erhe-
ben, obgleich der Sachverhaltshintergrund des Verfahrens
den beklagten Unternehmen Huawei und ZTE Anlass
gab, sich gegen die Zust�ndigkeit dieser Gerichte zu wen-
den, zun�chst erstinstanzlich und dann mit Rechtsmittel
vor dem Court of Appeal. Mit seinen Entscheidungen i.S.
Unwired Planet/Huawei2 sowie Conversant/Huawei &
ZTE3 hat der Court of Appeal nunmehr die Vorinstanz
weitgehend best�tigt und die englische SEP/FRAND-
Rechtsprechung in bedeutsamer Weise fortgeschrieben.

I. Unwired Planet/Huawei

In diesem Rechtsstreit ging Unwired Planet aus einem
von Ericsson erworbenen Patentportfolio zun�chst gegen
Huawei, Samsung und Google vor, nach Vergleichsschl�s-
sen mit den beiden anderen Beklagten nur noch gegen
Huawei.4 Die erstinstanzliche Entscheidung5 durch Justi-
ce Birss nahm die erste weitreichende Festsetzung von

FRAND-Lizenzkonditionen in der EU nach der Hua-
wei/ZTE-Entscheidung des EuGH vor und widmete
sich einer Vielzahl wichtiger (Kartell-)Rechtsfragen der
SEP/FRAND-Lizenzierung. Es �berrascht denn auch
nicht, dass sie große Beachtung fand.6

Auf die Berufung von Unwired Planet und die An-
schlussberufung von Huawei hin, h�lt der Court of Ap-
peal, in der Besetzung mit Lord Justice Kitchin, Lord Jus-
tice Floyd und Lady Justice Asplin, die Entscheidung der
Vorinstanz in allen zentralen Punkten im Ergebnis, wenn
auch nicht durchweg in der Begr�ndung aufrecht. Wegen
der Komplexit�t der Materie und der betr�chtlichen L�n-
ge sowohl der Ausgangs- als auch der Berufungsentschei-
dung konzentriert sich die Darstellung im Folgenden auf
die wichtigsten Gesichtspunkte.

1. Huawei/ZTE – Verhaltensschritte keine zwingende
Voraussetzung f�r die Klageerhebung

Die deutschen Gerichte haben sich bereits wiederholt
damit befasst, ob ein SEP-Inhaber vor der Erhebung einer
Unterlassungsklage wegen SEP-Verletzung zwingend alle
Verhaltensschritte – namentlich also Verletzungsanzeige
sowie FRAND-Lizenzangebot inklusive Erl�uterung
der FRAND-Konformit�t desselben – durchgef�hrt ha-
ben muss, die ihm der EuGH in Huawei/ZTE sowie die
mitgliedstaatliche Folgerechtsprechung vorgegeben ha-
ben, oder ob er ausstehende Verhaltensschritte noch w�h-
rend des bereits laufenden Verfahrens, bzw. jedenfalls
nach einer Abweisung der Klage als derzeit unbegr�ndet,
nachholen kann.7 Auch in Unwired Planet/Huawei stellte

* Prof. Dr. Peter Georg Picht, LL.M. (Yale); Lehrstuhl f�r Han-
dels- und Wirtschaftsrecht, Universit�t Z�rich; Leiter Center
for Intellectual Property and Competition Law, Universit�t
Z�rich, Affiliated Research Fellow, Max-Planck-Institut f�r
Innovation und Wettbewerb, M�nchen.

1 Fair, reasonable and non-discriminatory.
2 Unwired Planet International Ltd & Anor v. Huawei Techno-

logies Co Ltd & Anor, 23 October 2018, [2018] EWCA Civ
2344.

3 Huawei Technologies Co., Ltd & Huawei Technologies (UK)
Co. Ltd & ZTE Co. & ZTE (UK) Ltd v. Conversant Wireless
Licensing S.A.R.L., 30 January 2019, [2019] EWCA Civ 38.

4 Vgl. Auch Unwired Planet International Ltd & Anor v. Hua-
wei Technologies Co Ltd & Anor, 23 October 2018, [2018]
EWCA Civ 2344, Rdn. 233.

5 Unwired Planet v. Huawei, 5 April 2017, [2017] EWHC 711
(Pat).

6 S. etwa Haedicke, GRUR Int. 2017, 661; Picht, GRUR Int.
2017, 569; Contreras, 16 Antitrust Source 17(1) (Aug. 2017),
University of Utah College of Law Research Paper No. 227;
Treacy/Hunt, GRUR Int. 2018, 91.

7 S. f�r einen Rechtsprechungs�berblick zu dieser Frage Picht,
WuW 2018, 234.
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sich diese Frage und der Court of Appeal h�lt, im Ein-
klang mit der Vorinstanz, die Klageerhebung in casu nicht
f�r missbr�uchlich, obgleich Unwired Planet zu jenem
Zeitpunkt noch nicht alle Huawei/ZTE-Verhaltensschrit-
te erf�llt hatte.8 Soweit das Gericht hierf�r darauf abstellt,
dass ihm ein „�bergangsfall“ vorliege, bei dem die Klage-
erhebung noch vor der Huawei/ZTE-Entscheidung des
EuGH erfolgte, so dass die Kl�gerin/Patentinhaberin
schwerlich einem noch gar nicht richterlich ausgesproche-
nen Verhaltensraster gen�gen konnte,9 bewegt es sich in
weitgehendem Einklang mit der deutschen Rechtspre-
chung, die der Court of Appeal – ein erfreuliches Beispiel
f�r inter-jurisdiktionalen Dialog – auch eingehend rezi-
piert.10 M�glicherweise weiter als die deutschen Gerichte
geht die Entscheidung aber insofern, als sie die Einhaltung
der Huawei/ZTE-Verhaltensanforderungen, in eingehen-
der Auseinandersetzung mit der Wortwahl des EuGH,11

nicht als eine grunds�tzlich erforderliche, wenn auch ggf.
nachholbare Vorstufe zur Klageerhebung einordnet, son-
dern lediglich als einen sicheren Hafen (safe harbour), der
den marktm�chtigen12 Patentinhaber verl�sslich von dem
Vorwurf der Missbr�uchlichkeit seiner Klage entlastet.13

Dieser Sichtweise zufolge kann ein (marktm�chtiger)
SEP-Inhaber auch dann in nicht-missbr�uchlicher Weise
Unterlassungsklage erheben, wenn er zwar die Huawei/
ZTE-Verhaltensanforderungen nicht eingehalten hat, die
Gesamtheit der Umst�nde aber keinen Missbrauchsvor-
wurf begr�ndet.14

2. FRAND-Konformit�t einer weltweiten Lizenz

W�hrend – interessanter Weise – die Lizenzgeb�hren-
festsetzungen als solche gar nicht angegriffen wurden,15

wandte sich die Berufung von Huawei dagegen, dass das
Ausgangsgericht f�r den vorliegenden Fall – wie �brigens
auch die deutsche Rechtsprechung in einer Reihe von Ent-
scheidungen16 – eine weltweite Lizenz am SEP-Portfolio

f�r FRAND hielt und deren Konditionen festsetzte. Da-
mit war in diesem Verfahren ein Aspekt im Fokus, der
auch einen Zentralpunkt der zweiten hier besprochenen
Entscheidung bildete (s. unten III.). Auf einer grunds�tz-
lichen Ebene argumentierte die Berufung,17 dass es einem
nationalen Gericht nicht zukomme, aufgrund der Verlet-
zung nationaler Patente die Lizenzkonditionen f�r ein
weltweites SEP-Portfolio festzulegen. Dies zumal, wenn
ein Großteil der Portfoliopatente und der auf sie entfallen-
den Lizenzgeb�hren aus Sicht des Gerichts fremden
Rechtsordnungen zuzuordnen18 und im Ausland Ge-
richtsverfahren in Ansehung von Portfoliopatenten h�n-
gig sind. Erfolg war diesen Einw�nden indes nicht be-
schieden, der Court of Appeal h�lt die Festsetzung einer
weltweiten Lizenz vielmehr f�r sachgerecht.19 Er l�sst sich
hierbei nicht nur von den Erw�gungen leiten, dass das
Aushandeln und ggf. Durchstreiten von separaten Lizen-
zen f�r jede Rechtsordnung wenig praktikabel w�re20 und
einem unkonstruktiven Standard-Implementierer die
sch�nsten hold-out M�glichkeiten b�te,21 sowie dass in
der FRAND-Erkl�rung die – franz�sischem Recht unter-
stehende – Zusage der weltweiten Lizenzerteilung liege,22

sondern auch – wiederum begr�ßenswert – vom Blick auf
gleichgerichtete ausl�ndische Entscheidungen.23 Zugleich
betont das Gericht aber, dass mit der Lizenzfestsetzung
keine Aussagen zur G�ltigkeit oder Verletzung der aus-
l�ndischen Portfoliopatente verbunden sind und im In-
land nur die Verletzungsanspr�che in Ansehung der inl�n-
dischen Patente durchgesetzt werden k�nnen, sofern der
Verletzer keine Lizenz zu den gerichtlich festgesetzten
FRAND-Konditionen nimmt.24

3. FRAND – ein Spektrum

W�hrend nach Ansicht von Justice Birss f�r ein
SEP-Portfolio nur genau ein FRAND-konformes Li-
zenzkonditionenpaket existiert, sieht der Court of Appeal

8 Unwired Planet International Ltd & Anor v. Huawei Tech-
nologies Co Ltd & Anor, 23 October 2018, [2018] EWCA
Civ 2344, Rdn. 283 f.

9 Unwired Planet International Ltd & Anor v. Huawei Tech-
nologies Co Ltd & Anor, 23 October 2018, [2018] EWCA
Civ 2344, Rdn. 275.

10 Unwired Planet International Ltd & Anor v. Huawei Tech-
nologies Co Ltd & Anor, 23 October 2018, [2018] EWCA
Civ 2344, Rdn. 276 ff.

11 S. insbesondere Unwired Planet International Ltd & Anor v.
Huawei Technologies Co Ltd & Anor, 23 October 2018,
[2018] EWCA Civ 2344, Rdn. 270 ff.

12 Zur bejahenden Auseinandersetzung mit der angegriffenen
Entscheidung hinsichtlich des Bestehens von Marktmacht
von Unwired Planet s. Unwired Planet International Ltd &
Anor v. Huawei Technologies Co Ltd & Anor, 23 October
2018, [2018] EWCA Civ 2344, Rdn. 213 ff.

13 Unwired Planet International Ltd & Anor v. Huawei Tech-
nologies Co Ltd & Anor, 23 October 2018, [2018] EWCA
Civ 2344, Rdn. 149 ff.

14 Unwired Planet International Ltd & Anor v. Huawei Tech-
nologies Co Ltd & Anor, 23 October 2018, [2018] EWCA
Civ 2344, Rdn. 282.

15 Unwired Planet International Ltd & Anor v. Huawei Tech-
nologies Co Ltd & Anor, 23 October 2018, [2018] EWCA
Civ 2344, Rdn. 17.

16 S. etwa LG Mannheim, Urt. vom 27.11.2015, 2 O 106/14, ju-
ris, Rdn. 220 – Saint Lawrence/Deutsche Telekom; LG

Mannheim, Urt. vom 8.1.2016, 7 O 96/14, juris, Rdn. 119 –
Pioneer/Acer; LG D�sseldorf, Urt. vom 31.3.2016, 4 a O
73/14, juris, Rdn. 225 ff., 249 ff. – Saint Lawrence/Vodafone.

17 Zum Folgenden Unwired Planet International Ltd & Anor v.
Huawei Technologies Co Ltd & Anor, 23 October 2018,
[2018] EWCA Civ 2344, Rdn. 19, 33.

18 In casu hielt eine der Kl�gergesellschaften keine UK-Patente,
f�r manche Jurisdiktionen enthielt das ganze Portfolio �ber-
haupt keine Patente und 64 % der gerichtlich festgesetzten
Lizenzgeb�hren entfielen auf chinesische Patente.

19 Unwired Planet International Ltd & Anor v. Huawei Tech-
nologies Co Ltd & Anor, 23 October 2018, [2018] EWCA
Civ 2344, Rdn. 129.

20 Unwired Planet International Ltd & Anor v. Huawei Tech-
nologies Co Ltd & Anor, 23 October 2018, [2018] EWCA
Civ 2344, Rdn. 55.

21 Eindr�cklich hierzu Unwired Planet International Ltd &
Anor v. Huawei Technologies Co Ltd & Anor, 23 October
2018, [2018] EWCA Civ 2344, Rdn. 111.

22 Unwired Planet International Ltd & Anor v. Huawei Tech-
nologies Co Ltd & Anor, 23 October 2018, [2018] EWCA
Civ 2344, Rdn. 80.

23 Unwired Planet International Ltd & Anor v. Huawei Tech-
nologies Co Ltd & Anor, 23 October 2018, [2018] EWCA
Civ 2344, Rdn. 59 ff.

24 Unwired Planet International Ltd & Anor v. Huawei Tech-
nologies Co Ltd & Anor, 23 October 2018, [2018] EWCA
Civ 2344, Rdn. 52, 79 ff.
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FRAND eher als ein Spektrum, das f�r verschiedenartige
Konditionenpakete Raum bietet.25 Dem ist nicht nur mit
Blick auf die Praktikabilit�t von komplexen Lizenzver-
handlungen26 beizupflichten, sondern auch in theoreti-
scher Hinsicht, da die Konditionen einer komplexen Li-
zenz verschiedene Stellschrauben (Dauer, Zahlungsmoda-
lit�ten, Einpreisung von Portfoliofluktuationen etc.)
bieten, die zueinander in ganz unterschiedlichen, wirt-
schaftlich aber im Wesentlichen gleichwertigen Kombina-
tionen justiert werden k�nnen, so dass die kategorische
Privilegierung nur einer dieser Justierungen zweifelhaft
erscheint.27 Immerhin geht offenbar auch der EuGH in
seiner Huawei/ZTE-Entscheidung davon aus, dass so-
wohl der Patentinhaber als auch der Implementierer zur
Unterbreitung eines FRAND-Lizenzangebotes ver-
pflichtet sind, nach den beiderseitigen Angeboten aber
Dissens fortbestehen kann, der dann durch einen neutra-
len Dritten geschlichtet werden muss.28

G�be es von vorneherein nur einen FRAND-konfor-
men Lizenzinhalt, best�nde f�r zwei unterschiedliche,
aber jeweils FRAND-konforme Angebote gar kein Raum.
In gewisser Weise schl�gt die �berm�ßige Rigidit�t seines
Ansatzes sogar in Justice Birss‘ eigener Entscheidung
durch, wenn diese n�mlich – nicht zuletzt wohl um den
Realit�ten einer Lizenzverhandlung gerecht werden zu
k�nnen – in Ansehung der parteiseitigen Lizenzangebote
zwischen schlichten und qualifizierten, den Lizenzkonsens
vereitelnden und erst (wettbewerbsrechtliche) Sanktionen
ausl�senden, Abweichungen von den „einzig wahren“
FRAND-Lizenzinhalten unterscheiden muss.29 Allerdings
f�hrt das Verst�ndnis von FRAND als einem Spektrum
m�glicher Lizenzkonditionenpakete fast zwangsl�ufig zu
der Frage, welcher Lizenzinhalt denn nun gelten soll,
wenn sich die Positionen der Parteien unterscheiden, zu-
gleich aber beide innerhalb des FRAND-Spektrums zu
verorten sind. Die beste L�sung bietet sicherlich ein Kon-
sens, den die Parteien eigenst�ndig, irgendwo zwischen ih-
ren Ausgangspositionen erreichen. F�r F�lle, in denen das
nicht m�glich ist und ein Dritter – insbesondere ein staat-
liches Gericht oder ein Schiedsgericht – die Entscheidung
treffen muss, neigt der Court of Appeal einer L�sung zu,
wonach sich das Angebot des Patentinhabers durchsetzt
bzw. der Patentinhaber zwischen mehreren, als FRAND
identifizierten Konditionens�tzen die Wahl hat.30 Bevor
dies als (international) etablierte Rechtsregel angesehen
werden kann, gilt es indes, weiteres Fallrecht abzuwarten.

4. Keine „hard-edged“ non-discrimination

Einen Zentralpunkt der Entscheidung bildet die Frage,
welches Ausmaß an Gleichbehandlung ein SEP-Inhaber
seinen Lizenznehmern angedeihen lassen muss, um der
„ND“ (non-discriminatory) Komponente von FRAND
zu gen�gen.

Die Vorinstanz unterschied zwischen einer „hard-ed-
ged“ non discrimination, wonach der Patentinhaber
gleichartig positionierten Lizenznehmern auch gleicharti-
ge Lizenzkonditionen anzubieten hat, und einer „general“
Interpretation, welche (zumindest grunds�tzlich) allen Li-
zenzpetenten „nur“ FRAND-konforme Einheitskondi-
tionen (benchmark rate) zusichert, ohne dass eine weitere
Individualisierung zwingend w�re.31

Unter der Annahme eines hard-edged non-discrimina-
tion-Erfordernisses erwog Justice Birss weiter, ob dieses
nur dann verletzt w�re, wenn die Ungleichbehandlung
zweier gleich positionierter Lizenznehmer zu einer Wett-
bewerbsverzerrung f�hrt.32

Letztlich kam es darauf aber nicht an, denn der Richter
entnahm der (in casu gegenst�ndlichen) FRAND-Lizenz-
bereitschaftserkl�rung nach den ETSI-Regeln nur ein ge-
neral non-discrimination-Erfordernis, hierbei allerdings –
eine in der Diskussion des Urteils mitunter nicht gen�-
gend gew�rdigte Einschr�nkung – ein aus dem Kartell-
recht abgeleitetes, wohl nur bei einer gewissen Schwere
und Wettbewerbsrelevanz der Ungleichbehandlung grei-
fendes hard-edged-Erfordernis ausdr�cklich vorbehal-
tend.33 Insbesondere wurde damit das Begehren von Hua-
wei verworfen, eine Lizenz zu den gleichen Bedingungen
zu erhalten, wie Unwired Planet sie zuvor Samsung ge-
w�hrt hatte.34

Dieser Lesart schliesst sich der Court of Appeal nun
an.35 Aus seiner eingehenden Begr�ndung seien drei Ar-
gumente hervorgehoben:36

Erstens liefe die hard-edged non-discrimination auf ein
Meistbeg�nstigungsregime hinaus, welches aber nicht die
Sichtweise der Marktteilnehmer bei Schaffung des
FRAND-Lizenzmechanismus gewesen sei.37

Zweitens scheinen dem Gericht nur ein general-Me-
chanismus und die damit verbundene, grunds�tzliche Ge-
w�hr von Einnahmen nach der Einheitsgeb�hrenformel
f�r den Patentinhaber als hinreichende Kompensation,
die dem Wert der lizenzierten Technologie entspricht

25 Unwired Planet International Ltd & Anor v. Huawei Tech-
nologies Co Ltd & Anor, 23 October 2018, [2018] EWCA
Civ 2344, Rdn. 121.

26 Unwired Planet International Ltd & Anor v. Huawei Tech-
nologies Co Ltd & Anor, 23 October 2018, [2018] EWCA
Civ 2344, Rdn. 121.

27 S. auch Picht, GRUR Int. 2017, 569, 579.
28 EuGH, 16.7.2015, C-170/13, ECLI:EU:C:2015:477, Rdn. 66,

68, Mitt. 2015, 449 – Huawei Technologies/ZTE.
29 N�her hierzu Picht, GRUR Int. 2017, 569, 577 f.
30 Unwired Planet International Ltd & Anor v. Huawei Tech-

nologies Co Ltd & Anor, 23 October 2018, [2018] EWCA
Civ 2344, Rdn. 125.

31 Unwired Planet v. Huawei, 5 April 2017, [2017] EWHC 711
(Pat), Rdn. 177.

32 Unwired Planet v. Huawei, 5 April 2017, [2017] EWHC 711
(Pat), Rdn. 501.

33 Unwired Planet v. Huawei, 5 April 2017, [2017] EWHC 711
(Pat), Rdn. 502.

34 Eingehend hierzu Unwired Planet International Ltd & Anor
v. Huawei Technologies Co Ltd & Anor, 23 October 2018,
[2018] EWCA Civ 2344, Rdn. 132 ff.

35 Unwired Planet International Ltd & Anor v. Huawei Tech-
nologies Co Ltd & Anor, 23 October 2018, [2018] EWCA
Civ 2344, Rdn. 207.

36 S. aber auch, zur Auseinandersetzung des Gerichts mit aus-
l�ndischen Entscheidungen bzw. mit der resultierenden Er-
schwernis f�r Implementer, im Einzelfall gew�hrte
sub-benchmark Lizenzraten auch f�r sich selbst zu erlangen,
Unwired Planet International Ltd & Anor v. Huawei Tech-
nologies Co Ltd & Anor, 23 October 2018, [2018] EWCA
Civ 2344, Rdn. 149 ff. bzw. Rdn. 195.

37 Unwired Planet International Ltd & Anor v. Huawei Tech-
nologies Co Ltd & Anor, 23 October 2018, [2018] EWCA
Civ 2344, Rdn. 199.
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und die Attraktivit�t der Teilnahme an einer innovativen
Standardsetzung sichert.38

Drittens sei eine Preisdifferenzierung nicht per se ver-
werflich und es m�sse dem Patentinhaber unbenommen
bleiben, bei einem Lizenzabschluss die Einheitslizenzge-
b�hr zu unterschreiten, wo sich diese als nicht durchsetz-
bar erweise, ohne hierdurch zwangsl�ufig einen neuen,
niedrigeren Referenzpunkt f�r alle k�nftigen Lizenzver-
einbarungen zu schaffen.39

II. Conversant/Huawei

Begrenzt in ihrem Gegenstand, aber dennoch weitrei-
chend in ihrer Bedeutung ist die durch Lord Justices
Floyd, Flaux und Patten erlassene Rechtsmittelsentschei-
dung i.S. Conversant/Huawei & ZTE vom 30.1.2019. Ge-
genstand des Rechtsmittels war n�mlich (nur) die Kogni-
tionsbefugnis (justiciability) und die forum conveniens-Ei-
genschaft der Unterinstanz zur Festsetzung einer
weltweiten Portfoliolizenz trotz begrenzter Verbindung
des Rechtsstreits zu England,40 also ein Knackpunkt
schon der soeben berichteten Unwired Planet/Hua-
wei-Entscheidung.

Die Vorinstanz, in der Person von Justice Carr, fand
sich nicht zu einer Abweisung der von Conversant einge-
reichten, auf Unterlassung, Schadensersatz sowie Feststel-
lung von weltweiten FRAND-Lizenzkonditionen bzw.
der FRAND-Konformit�t des entsprechenden Lizenzan-
gebots von Conversant gerichteten Klage41 wegen fehlen-
der Kognitionsbefugnis bzw. infolge des forum non con-
veniens-Einwandes bereit,42 wogegen sich Huawei und
ZTE insbesondere unter Verweis darauf wandten,43 dass
die auf dem geltend gemachten – urspr�nglich von Nokia
erworbenen44 – SEP-Portfolio basierenden Ums�tze im
Vereinigten K�nigreich h�chstens 1 % der weltweiten
portfoliobezogenen Ums�tze ausmachten. Nicht Eng-
land, sondern China – wo ebenfalls Rechtsstreitigkeiten
zwischen den Parteien h�ngig sind – sei daher das forum
conveniens. Zus�tzlich wurde das Rechtsmittel urspr�ng-
lich auf den Einwand gest�tzt, dass ein englisches Gericht
nicht �ber Rechtsbest�ndigkeit und Verletzung von aus-

l�ndischen Patenten entscheiden d�rfe, was mit der Set-
zung der weltweiten Lizenz aber der Fall w�re. Nach der
Zur�ckweisung des parallelen Einwands durch den Court
of Appeal in der Berufungsentscheidung Unwired Pla-
net/Huawei hielten die Rechtsmittelf�hrer hieran aber
nicht fest.45

Hinsichtlich des forum non conveniens-Einwandes ver-
weist der Court of Appeal zun�chst auf Art. 4 Br�ssel Ia-
VO (EuGVVO) sowie die EuGH-Entscheidung in Ow-
usu/Jackson,46 wonach ein mitgliedstaatliches Gericht sei-
ne aus dieser Vorschrift abgeleitete Zust�ndigkeit in
Ansehung einer Klage gegen eine Person mit Wohnsitz
in einem Mitgliedstaat nicht aus dem Grund ablehnen
darf, dass es, gest�tzt auf forum non conveniens, die Ge-
richte eines Nicht-Mitgliedstaates als kompetent erachtet.
Vorliegend stellte sich die Frage, ob diese Regel auch dann
gilt, wenn zwar die Zust�ndigkeit aus Art. 4 EuGVVO
abgeleitet wird, der Rechtsstreit aber ein außerhalb der
Union erteiltes Immaterialg�terrecht zum Gegenstand
hat, so dass nach Art. 24 Nr. 4 EuGVVO die Gerichte
des Erteilungsstaates ausschließlich zust�ndig sind – unter
anderem – f�r Verfahren �ber die G�ltigkeit dieses Imma-
terialg�terrechts. Nach Auffassung des Court of Appeal
besteht hier ein Einsch�tzungsspielraum des gest�tzt auf
Art. 4 EuGVVO angerufenen Gerichts.

Die zentralen inhaltlichen Aspekte der Frage, ob vor-
liegend ein heimisches forum conveniens besteht, er�rtert
der Court of Appeal i.R. der – hier nicht n�her wiederge-
gebenen – prozessualen Regeln �ber die Verfahrenseinlei-
tung gegen�ber ausl�ndischen Parteien.47 Auf der Grund-
satzebene macht das Gericht n�here, unter anderem auf
die Unwired Planet/Huawei-Entscheidung gest�tzte
Ausf�hrungen dazu, wie eng oder weit der gegenst�ndli-
che Sachverhalt abgegrenzt werden sollte, in Ansehung
dessen dann die Frage nach dem Bestehen eines alternati-
ven forum conveniens zu stellen ist.48 Als zentral f�r die
Bejahung einer heimischen Kognitionsbefugnis im vorlie-
genden Fall sieht es das Gericht an, dass der Rechtsstreit
die Rechtsg�ltigkeit, Essentialit�t und Verletzung (auch)
von inl�ndischen Patenten zum Gegenstand hat49 und dass
die Durchsetzung dieser Patente gegen�ber den inl�ndi-
schen Tochtergesellschaften von Huawei und ZTE kein

38 Unwired Planet International Ltd & Anor v. Huawei Tech-
nologies Co Ltd & Anor, 23 October 2018, [2018] EWCA
Civ 2344, Rdn. 196, 198.

39 Unwired Planet International Ltd & Anor v. Huawei Tech-
nologies Co Ltd & Anor, 23 October 2018, [2018] EWCA
Civ 2344, Rdn. 197.

40 Huawei Technologies Co., Ltd & Huawei Technologies
(UK) Co. Ltd & ZTE Co. & ZTE (UK) Ltd v. Conversant
Wireless Licensing S.A.R.L., 30 January 2019, [2019] EWCA
Civ 38, Rdn. 2.

41 Huawei Technologies Co., Ltd & Huawei Technologies
(UK) Co. Ltd & ZTE Co. & ZTE (UK) Ltd v. Conversant
Wireless Licensing S.A.R.L., 30 January 2019, [2019] EWCA
Civ 38, Rdn. 3, 20 ff.

42 Huawei Technologies Co., Ltd & Huawei Technologies
(UK) Co. Ltd & ZTE Co. & ZTE (UK) Ltd v. Conversant
Wireless Licensing S.A.R.L., 30 January 2019, [2019] EWCA
Civ 38, Rdn. 4 m.N. auf die besagte Entscheidung.

43 Zum Folgenden Huawei Technologies Co., Ltd & Huawei
Technologies (UK) Co. Ltd & ZTE Co. & ZTE (UK) Ltd v.
Conversant Wireless Licensing S.A.R.L., 30 January 2019,
[2019] EWCA Civ 38, Rdn. 7 ff.

44 Huawei Technologies Co., Ltd & Huawei Technologies
(UK) Co. Ltd & ZTE Co. & ZTE (UK) Ltd v. Conversant

Wireless Licensing S.A.R.L., 30 January 2019, [2019] EWCA
Civ 38, Rdn. 7.

45 Huawei Technologies Co., Ltd & Huawei Technologies
(UK) Co. Ltd & ZTE Co. & ZTE (UK) Ltd v. Conversant
Wireless Licensing S.A.R.L., 30 January 2019, [2019] EWCA
Civ 38, Rdn. 4.

46 Zum Folgenden Huawei Technologies Co., Ltd & Huawei
Technologies (UK) Co. Ltd & ZTE Co. & ZTE (UK) Ltd v.
Conversant Wireless Licensing S.A.R.L., 30 January 2019,
[2019] EWCA Civ 38, Rdn. 25 ff.

47 Huawei Technologies Co., Ltd & Huawei Technologies
(UK) Co. Ltd & ZTE Co. & ZTE (UK) Ltd v. Conversant
Wireless Licensing S.A.R.L., 30 January 2019, [2019] EWCA
Civ 38, Rdn. 18 ff., 30 ff.

48 Huawei Technologies Co., Ltd & Huawei Technologies
(UK) Co. Ltd & ZTE Co. & ZTE (UK) Ltd v. Conversant
Wireless Licensing S.A.R.L., 30 January 2019, [2019] EWCA
Civ 38, Rdn. 95 ff.

49 Huawei Technologies Co., Ltd & Huawei Technologies
(UK) Co. Ltd & ZTE Co. & ZTE (UK) Ltd v. Conversant
Wireless Licensing S.A.R.L., 30 January 2019, [2019] EWCA
Civ 38, Rdn. 104 ff.
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Versuch sei, einen k�nstlichen Bezug zum Inland herzu-
stellen, da die Tochtergesellschaften substantielle und re-
levante Gesch�ftst�tigkeit im Inland unterhielten.50 Fer-
ner habe es den chinesischen Gerichten zum Zeitpunkt
des Erlasses der vorinstanzlichen Entscheidung, soweit
f�r Justice Carr ersichtlich, an einer Kognitionsbefugnis
nicht nur hinsichtlich der Standardessentialit�t und Ver-
letzung der nicht-chinesischen, geltend gemachten Port-
folio-SEPs gefehlt, sondern auch – mangels Einverst�nd-
nis beider Parteien – hinsichtlich der Festsetzung weltwei-
ter Lizenzkonditionen. Damit bestand kein alternatives
forum f�r das Verfahren.51

Zwar versuchten Huawei und ZTE, in der Rechtsmit-
telinstanz die erst nach der vorinstanzlichen Entscheidung
ver�ffentlichten Richtlinien des High People’s Court of
Guangdong Province52 in das Verfahren einzuf�hren, wo-
nach chinesischen Gerichten eine weltweite Lizenzfest-
setzung auf Basis eines nur teilweise aus chinesischen Pa-
tenten bestehenden Portfolios bereits dann m�glich ist,
wenn eine Partei dies verlangt und die andere Partei dem
entweder gar nicht oder nicht mit hinreichendem Grund
widerspricht. Der Court of Appeal h�lt es aber auch an-
gesichts dieser Richtlinien nicht f�r hinreichend gesichert,
dass ein alternatives forum in China best�nde, da sich die
Richtlinien noch in einer Test- und Anfangsphase bef�n-
den und insbesondere noch kein Fallrecht dazu existiere,
wann der Widerspruch einer Partei gegen eine weltweite
Lizenzfestsetzung mangels hinreichenden Grundes unbe-
achtlich sei.53

Die beantragte Vorlage von Fragen zur Kognitionsbe-
fugnis beim EuGH weist der Court of Appeal zur�ck, da
�ber die Kognitionsbefugnis hinsichtlich ausl�ndischer
Patente bereits die Berufungsentscheidung in Unwired
Planet/Huawei ohne Vorlage befunden habe, Huawei im
dortigen Verfahren eine Vorlage auch nie gefordert habe
und im �brigen keine zur Vorlage n�tigenden Unklarhei-
ten im EU-Recht best�nden.54

III. Abschließende Bemerkung

In der Summe beider Entscheidungen nimmt der Court
of Appeal, wie die Vorinstanz, eine durchaus Patentinha-
ber-freundliche Position ein. Dies d�rfte die Attraktivit�t
der englischen Gerichte f�r Verfahren erh�hen, mit denen
auf eine (FRAND-)Lizenznahme durch Standard-Imple-
mentierer hingewirkt werden soll, auch und gerade dann,
wenn die Sachverhaltsverbindungen zur englischen
Rechtsordnung begrenzt sind. Angegriffene Implemen-

tierer werden – sofern inl�ndische Patente des Kl�gers
und inl�ndische Gesch�ftst�tigkeit des Implementierers
in relevanten Sektoren existieren – M�he haben, Sachver-
haltsumst�nde aufzuzeigen, unter denen sich die engli-
schen Gerichte als forum non conveniens einstufen. Im-
merhin mag der resultierende Anfall an Rechtssachen
den Gerichten Gelegenheit geben, die auch nach Unwired
Planet/Huawei und Conversant/Huawei & ZTE offenen
Rechtsfragen zu kl�ren, etwa wann aus dem Kartellrecht
doch eine Verpflichtung zur hard-edged non-discrimina-
tion folgt oder – sofern man die entsprechende Interpreta-
tion des Court of Appeal zugrunde legt – welche Sach-
verhaltsstrukturen es dem Patentinhaber typischer Weise
erlauben, auch außerhalb des sicheren Hafens der Hua-
wei/ZTE-Verhaltensanforderungen in zul�ssiger Weise
Unterlassungsklage zu erheben.

Ungekl�rt bleibt nicht zuletzt auch, was gelten und ge-
schehen soll, wenn verschiedene Gerichte, gest�tzt auf je-
weils inl�ndische Patente, weltweite Lizenzen mit unter-
schiedlichen Konditionen festlegen – an welchen Kondi-
tionensatz soll sich der Implementierer halten und wie
vermeidet er es, sich durch die Akzeptanz einer der Li-
zenzfestlegungen Verletzungssanktionen in denjenigen
Rechtsordnungen auszusetzen, deren Lizenzierungsvor-
gaben er (daher) nicht erf�llt? Der Court of Appeal streift
in Unwired Planet/Huawei dieses Problem, zieht sich
dann aber darauf zur�ck, dass die konkrete Lizenzkondi-
tionensetzung ja nicht angegriffen wurde.55

Anti-suit injunctions, welche schon dem parallelen Pro-
zessieren in mehreren Rechtsordnungen entgegenwir-
ken,56 m�gen einen Behelf f�r die derzeitige Prozesspraxis
bilden, sie l�sen das Problem in grunds�tzlicher Hinsicht
aber nicht und bergen ihrerseits Problempotenzial, etwa
wenn es zu widersprechenden anti-suit injunctions zweier
Gerichte oder zu einem Wettrennen darum kommt, wel-
che Partei bei einem als f�r sie vorteilhaft erachteten
Gericht zuerst eine anti-suit injunction ausl�sen kann.
Ein faktischer Zwang f�r den Implementierer, stets die
Patentinhaber-g�nstigsten aller Konditionenfestlegungen
zu akzeptieren, um sich damit vor weiteren Rechtsverfol-
gungsmaßnahmen in den �brigen Rechtsordnungen zu
sch�tzen, ließe sich mit den Grundwertungen der
FRAND-Lizenzierungen nicht ohne Weiteres in Ein-
klang bringen.

Ob der inter-jurisdiktionale Dialog der Gerichte sehr
rasch eine Konvergenz der FRAND-Konditionenfestle-
gungen oder die jeweilige Aussetzung aller Verfahren bis
auf eines – aber welches? – gew�hrleisten kann, erscheint
offen. Fast wartet man darauf, dass es bald einmal zu wi-

50 Huawei Technologies Co., Ltd & Huawei Technologies
(UK) Co. Ltd & ZTE Co. & ZTE (UK) Ltd v. Conversant
Wireless Licensing S.A.R.L., 30 January 2019, [2019] EWCA
Civ 38, Rdn. 113 ff.

51 Huawei Technologies Co., Ltd & Huawei Technologies
(UK) Co. Ltd & ZTE Co. & ZTE (UK) Ltd v. Conversant
Wireless Licensing S.A.R.L., 30 January 2019, [2019] EWCA
Civ 38, Rdn. 36 ff.

52 N�her etwa http://competitionlawblog.kluwercompetition-
law.com/2018/06/01/new-sep-guidelines-guangdong/.

53 Huawei Technologies Co., Ltd & Huawei Technologies
(UK) Co. Ltd & ZTE Co. & ZTE (UK) Ltd v. Conversant
Wireless Licensing S.A.R.L., 30 January 2019, [2019] EWCA
Civ 38, Rdn. 43 ff., 121 ff.

54 Huawei Technologies Co., Ltd & Huawei Technologies
(UK) Co. Ltd & ZTE Co. & ZTE (UK) Ltd v. Conversant

Wireless Licensing S.A.R.L., 30 January 2019, [2019] EWCA
Civ 38, Rdn. 127 f.

55 Unwired Planet International Ltd & Anor v. Huawei Tech-
nologies Co Ltd & Anor, 23 October 2018, [2018] EWCA
Civ 2344, Rdn. 83, 101, 104.

56 S. als ein Beispiel im Verh�ltnis USA-Deutschland die Ent-
scheidung des U.S. Court of Appeal for the Ninth Circuit,
GRUR Int. 2012, 1149. Auch im Verfahren Unwired Pla-
net/Huawei beantragte Unwired Planet eine anti-suit injunc-
tion und hatte hiermit, wenn auch nicht in Gestalt einer ge-
richtlichen Verh�ngung so doch in Form von Verhaltenszu-
sagen von Huawei Erfolg, vgl. Unwired Planet International
Ltd & Anor v. Huawei Technologies Co Ltd & Anor, 23 Oc-
tober 2018, [2018] EWCA Civ 2344, Rdn. 112 sowie die dort
in Bezug genommene vorinstanzliche Entscheidung.
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dersprechenden Lizenzkonditionenfestlegungen kommt,
damit sich die internationale Rechtsgemeinschaft gen�tigt
sieht, die hieraus resultierenden Probleme anzugehen.

Die soeben im Hinblick auf konkurrierende
FRAND-Weltlizenzen ge�ußerten Zweifel, ob sich Kon-
vergenz zwischen der Rechtsprechung verschiedener
Rechtsordnungen in n�chster Zukunft einstellen wird,
k�nnen nichts daran �ndern, das der Court of Appeal
eine sehr begr�ßenswerte Bereitschaft zeigt, sich einge-

hend mit ausl�ndischer Rechtsprechung zu befassen, und
zwar auch in den eigenen Entscheidungsgr�nden. In ei-
nem Bereich, in dem territorial begrenzte, in wichtigen
Teilen vom Schutzlandprinzip gepr�gte Rechtsregeln
und globale �konomisch-technische Marktstrukturen
aufeinanderprallen, kann ein von Gerichten gef�hrter
Dialog zwischen den Rechtsordnungen wichtige Impulse
f�r die – sei es auch allm�hliche – Schaffung eines rechts-
ordnungs�bergreifend koh�renten Rechtsrahmens geben.

�nderungen im schweizerischen Patentgesetz mit Seitenblick auf relevante
�nderungen im schweizerischen Heilmittelgesetz

Alfred K�pf* / Demian Stauber** / Louis Lagler***

Per 1.1.2019 traten im schweizerischen Patentgesetz neue
Bestimmungen in Kraft. Diese wurden im Zuge der Revi-
sion des Heilmittelgesetzes erlassen. Die �nderungen be-
treffen im Wesentlichen zwei Aspekte:
- �nderungen bez�glich der medizinischen Behand-

lungsfreiheit: Ab 1.1.2019 sind das Verschreiben von
Arzneimitteln durch Medizinalpersonen im Einzelfall
sowie die Einzelzubereitung von Arzneimitteln in Apo-
theken vom Schutzbereich des Patents ausgenommen.

- Kinderarzneimittel: Das Patentgesetz enth�lt nun die
M�glichkeit einer p�diatrischen Verl�ngerung eines be-
stehenden erg�nzenden Schutzzertifikats und eines sog.
p�diatrischen Schutzzertifikats.

Diese �nderungen werden nachfolgend mit einem R�ck-
blick auf die Entstehungsgeschichte und einem Ausblick
auf die m�glichen Auswirkungen kurz dargestellt.

Medizinische Behandlungsfreiheit

Gem�ss den neuen Bestimmungen in Art. 9 des
Schweizer Patentgesetzes erstreckt sich die Wirkung des
Patents nicht auf „Handlungen im Rahmen einer medizi-
nischen T�tigkeit, die sich auf eine einzelne Person oder
ein einzelnes Tier bezieht und Arzneimittel betrifft, insbe-
sondere die Verschreibung, Abgabe oder Anwendung von
Arzneimitteln durch gesetzlich dazu berechtigte Personen
(Art. 9 Abs. 1 lit. g PatG) und „die unmittelbare Einzel-
zubereitung von Arzneimitteln in Apotheken in Ausf�h-
rung einer �rztlichen Verschreibung sowie auf Handlun-

gen, welche die auf diese Weise zubereiteten Arzneimittel
betreffen“ (Art. 9 Abs. 1 lit. h PatG).1

Mit anderen Worten sollen das „Verschreiben und An-
wenden von Arzneimitteln durch �rztinnen und �rzte
sowie die Abgabe von Arzneimitteln in Apotheken, Dro-
gerien und in dazu berechtigten Arztpraxen“ sowie das
„Substitutionsrecht der Apothekerinnen und Apothe-
ker“2 ohne Sorge um etwaige Patente vorgenommen wer-
den k�nnen. Die Umschreibung der „gesetzlich dazu be-
rechtigten Personen“ umfasst Personen, die gesetzlich zur
Verschreibung, Abgabe oder Anwendung von Arzneimit-
teln befugt sind, wozu also neben den �rzten und Apo-
thekern auch Drogisten und medizinisches Hilfspersonal
geh�ren k�nnen.3

Von der neuen Regelung nicht erfasst werden „serien-
m�ssige Handlungen“ sowie das Herstellen, Einf�hren,
Durchf�hren, Ausf�hren oder Vertreiben von Arzneimit-
teln.4 Medizinprodukte d�rften nicht als Arzneimittel im
Sinne dieser Bestimmung gelten.5

Entstehungsgeschichte

Seit der Entscheidung G1/836 der Grossen Beschwer-
dekammer von 1984 wurden vom Europ�ischen Patent-
amt Anspr�che anerkannt, welche auf die Verwendung ei-
nes Stoffes oder Stoffgemisches zur Herstellung eines
Arzneimittels f�r eine bestimmte neue und erfinderische
therapeutische Anwendung gerichtet sind. Mit dem 2007
in Kraft getretenen, revidierten Europ�ischen Patent�ber-
einkommen (EP� 2000) waren nur noch zweckgebunde-

* Schweizer und Europ�ischer Patentanwalt, Dr. sc. nat.
Alfred K�pf ETH, Rentsch Partner AG, Z�rich.

** Rechtsanwalt, Dr. jur. Demian Stauber, LL.M., Rentsch
Partner AG, Z�rich.

*** Schweizer und Europ�ischer Patentanwalt, Dipl. Ing. Louis
Lagler ETH, Rentsch Partner AG, Z�rich.

1 Rev. PatG, Art. 9 Abs. 1 Die Wirkung des Patents erstreckt
sich nicht auf: g. Handlungen im Rahmen einer medizini-
schen T�tigkeit, die sich auf eine einzelne Person oder ein
einzelnes Tier bezieht und Arzneimittel betrifft, insbeson-
dere die Verschreibung, Abgabe oder Anwendung von Arz-
neimitteln durch gesetzlich dazu berechtigte Personen;
h. die unmittelbare Einzelzubereitung von Arzneimitteln in
Apotheken in Ausf�hrung einer �rztlichen Verschreibung
sowie auf Handlungen, welche die auf diese Weise zuberei-
teten Arzneimittel betreffen.

2 Addor/Vetter, Der Schutz der medizinischen Behandlungs-
freiheit vor patentrechtlichen Verletzungsklagen, sic! Sonder-
nummer 2014, 245, abrufbar als separater Beitrag unter
www.sic-online.ch; 5/7.

3 Addor/Vetter, Der Schutz der medizinischen Behandlungs-
freiheit vor patentrechtlichen Verletzungsklagen, sic! Sonder-
nummer 2014, 245.

4 Addor/Vetter, Der Schutz der medizinischen Behandlungs-
freiheit vor patentrechtlichen Verletzungsklagen, sic! Sonder-
nummer 2014, 245.

5 Addor/Vetter, Der Schutz der medizinischen Behandlungs-
freiheit vor patentrechtlichen Verletzungsklagen, sic! Sonder-
nummer 2014, 245.

6 EPA G 1/83, ABl. EPA 1985, 60 – Zweite Medizinische Indi-
kation/BAYER.
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