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Remissvar EU-kommissionens patentpaket
Ju2023/01196

Volvo tackar for mojligheten att ge vara synpunkter pd EU-kommissionens patentpaket
Ju2023/01196 och dér speciellt COM(2023) 232 - EUROPAPARLAMENTETS OCH
RADETS FORORDNING om standardessentiella patent .

Vi uppskattar Europeiska kommissionens anstrangningar for att forbattra forutsittningarna
fér en balanserad och réttvis licensiering av vasentliga standardpatent {("SEPs") och
vilkomnar darfér dess férslag till en SEP-férordning, Den genom COM(2023) 232
forslagna regleringen dr avgérande for att sdkerstilla att samtliga aktérer, licensgivare sé
val som licenstagare, kan pa ett transparent sitt fa access till effektiva mekanismer for
beddmning av royalties och essentialitet, och dérigenom tillse att royalties f6r innovation
férdelas réttvist bland dem som har bidragit som innovatérer, samt bidra till en mer
balanserad stallning mellan licensgivare och licenstagare,

Utkastet till forordning ar ett viktigt steg mot att géra SEP-licensiering mer effektiv och
férutsagbar., Samtidigt sékerstéller det att SEP-innehavare far [amplig erséttning f6r sina
bidrag till innovation och tekniska framsteg. Vi &r &vertygade om att utkastet till fdrordning
kommer att gynna alla féretag i hela Europa och i slutédndan europeiska konsumenter,

Volvo anser och delar koemmissionens uppfattning att det finns ett omedelbart behov av att
reformera processen for SEP-licensiering, genom att dka transparens kring
férutséttningarna f6r SEP-licensiering. Detta genom att att underlatta bedémning och
faststéllande av huruvida royalties begérda av SEP-innehavare #r tillgéngliga till FRAND
villkor, och att de patent som licenserna avser verkligen dr essentiella. Nuvarande system
med intransparens kring licensnivaer, intransparens kring essentialitet, och cbalanserad
access till forbudsyrkanden innebir att hdga transaktionskostnader uppkommer fér de som
vill {4 till en oberoende provning kring vilka villkor som dr FRAND,

For att forstarka forslaget och darigenom ytterligare starka méjligheterna till att skapa en
transparent balanserad tillganglighet till licenser for standardessentiella patent pd FRAND
villkor, samt minska transaktionskostnaderna kring SEP-licensiering, foreslar vi
nedanstaende fortydliganden och &ndringar i férslaget:

a. Utkastet till forordning kraver en bredare rackvidd och bér generellt vara tillamplig pd W-
Lan-, 4G~ och bG-standarderna. Essentialitetskontroller samt bestdimningar av FRAND-niva
och sammanlagd royalty skall vara tillgdngliga dven fér dessa centralt viktiga standarder. |
detta sammanhang féreslds dndring av Recital 4 samt Artikel 1 (4).
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b. Sammanlagda royaltybestdmningar bor vara tillgdngliga pa anvindares eget initiativ,
vilket krdver en Gversyn av de tillampliga troskelvardena for att inleda forfarandet och
darigenom en minskning av procedurméssiga nackdelar. Andring av artikel 18 foreslas.

c. Processen for FRAND-bestamningar skall inte kunna hindras av en ovillig part. Darfor bor
effektiva och tillrackliga skyddsatgérder implementeras s att processen inte kan hindras av
en part. Andring av Artiklar 34 och 47 féreslas.

d) Det kan féreligga en risk fér missbruk av férmaner for mikro-, sma- och medelstora
foretag. Artikel 62 foreslar dndras.

e) Det &r av stérsta vikt att systemet blir huvudsakligen sjalvférsorjande genom avgifter. |
detta sammanhang foreslas en balanserad nivasattning av avgifter som gor nyttjandet av
systemet rationelit for en enskild anvédndare eller en sammanslutning av anvindare som
medverkar till bestdmmande av FRAND niva eller faststallande av sammanlagd royalty.
Andring av Title VIl och Artikel 63 foreslas.

Slutligen betonar vi att fordonsindustrin star infér betydande problem avseende SEP-
licenser och att nagra av kdrnproblemen kring sadan licensiering fortfarande &r oldsta, Vi
uppmanar darfor kommissionen att komplettera detta férslag med en uppdatering av dess
konkurrensreglering, till exempel avseende horizontella avtal. | detta sammanhang
uppmuntrar vi kommissionen att tillhandahélla ett uttalat stéd fér licensférhandlingsgrupper
("LNGs") som bildas av SEP-anvindare. Vidare bér kommissionen se till att den ram som
faststalides av EG-domstolen i Huawei mot ZTE aterstills i alla EU-medlemsstater, Det bor
vidare finnas ett uttryckligt stéd for SEP-innehavares skyldighet att licensiera till alla villiga
licenstagare, oavsett deras position i virdekedjan.

Nedan motiveras ovanstaende foérslag mer i detalj.

a. Bredare rackvidd

Utkastet till férordning kréver en bredare rackvidd och bér generellt vara tillamplig p&d W-
Lan-, 4G- och bG-standarderna. Essentialitetskontroller, bestdmning av FRAND niva och
aggregerade royaltybestdmningar méste vara tillgéngliga fér dessa standarder. Andring av
Recital 4 samt Artikel 1 (4) foreslas.

| synnerhet pdpekas att Recital 4 bor dndras. Stycket har troligen blivit tillagt pé initiativ fran
telekomsidan och ger en felaktigt satt sammankoppling mellan licensiering inom tradlés
kommunikation som ett exempel pa en val fungerande licensmarknad. | stéllet har
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licensiering inom tradlos kommunikation karaktériserats av intransparens genom en
mangfald av icke essentialla patent deklarerade som essentiella, mdngder av tvister, samt
vdgran att ge licenser till alla, oberoende av var i en leverantdrkedja en licenstagare befinner
sig .

Artikel 1(4) bor dérfér andras genom att “sufficent” byts till “strong”, att referensen till
"wireless communication” stryks, och att det genom recital 4 framgar att "strong” evidence
kan erhéllas efter tidigare prévningar fér samma standard enligt de processer som férslaget
avser, samt genom ett starkt stod fran bade licenstagare och licensgivare att betrakta
licensaccess inom standarden som val fungerande,

b. Sammanlagda Rovaltybestdmningar

Sammanlagda royaltybestamningar bér vara tillgangliga pa implementerarens eget initiativ,
vilket kraver en dversyn av de tillimpliga troskelvardena for att inleda forfarandet och en
minskning av procedurmaissiga nackdelar. Andring av artikel 18 foreslas.

Sammantaget ger artiklarna 15, 17 och 18 ett obalanserat intryck, dir genom artikel 15 en
sammanslutning av SEP innehavere ges méjligheten att underratta ("notify”)
kompetenscentret om en sammanlagd royalty. Detta ger en felaktig bild av att SEP-
dgarsidan har en ensidig ratt att bestdmma en FRAND-niva for en standard, Givetvis &r varje
FRAND-niva en sammanvagd bestdmning av [dmplig niva for att pé ett rattvist satt
kompensera SEP-dgare samtidigt som nivan skall vara rimlig fér anvindare. Darfor foreslas
att ordet “notify” byts mot “propose”.

Detta star i kontrast till ordvalen i artikel 18, déar i stillet ett icke bindande expertutlatande
kan begéras, Vidare &r accessen till bestdmning av global sammanlagd royalty for
begransad. Det kan papekas att SEP-innhavarsidan har access till underrittelse vid varje
samverkan (Art 15) och vid ett sammanlagt innehav om 209% genom Art, 17, medan SEP
anvéndare enbart har access till att begéra en bestdmning genom samverkan uppgéende till
10% av den relevanta marknaden, vilket ar ett mycket svarbestdmt matt, i samverkan med
20% av SEP-innehavare.

Detta innebér att SEP innhavare kan blockera bestdmning av sammanlagda royalties. |
detta sammanhang skall det noteras att enbart 20% av alla SEP holders bedémde det som
viktigt att fa kdnnedom om sammalagd royalty. Detta innebér att det med bibehélina
granser det ter sig osannolikt att den sammanlagda royaltyn ndgonsin kommer att
bestdammas enligt Art. 18. Man kan notera att SEP-innehavare genom 20% redan har
access till bestimning genom artikel 17, For att fa tillgang till bestdmning av sammanlagd
royalty, och darigenom 6kad transparens for anvandare och innehavare bér begrinsningen
till access andras till att omfatta varje sammansiutning av intressenter,

Forslagsvis éndras “for participation include SEP holders representing collectively at least
an estimated 20% of all SEPs for the standard, and implementers holding collectively at
least 10% relevant market share in the Union or at least 10 SMEs” till "Upon any joint
initiative from implementers or SEP-holders, the competence centre shall appoint a
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panel of three conciliators selected from the roster of conciliators with the appropriate
background from the relevant field of technology.”

| detta sammanhang skall noteras att en bestdmning av sammanlagd royalty kommer att
vara alla intressenter till gagn, dvs bade SEP-innehavare och anvéndare. Det innebér att den
som tar initiativ fér bestdmning goér det till allas gagn. Avgiftsnivaer fér denna bestdmning
skall dérfér inte vara till hinder for rationell anvéndning. Detta géller i synnerhet anvindare,
som genom en sadan atgérd bara har egen nytta f6r den givna licenses, medan nyttan fér
SEP-innehavare av en bestdmning géller for alla SEP-innehavare och for alla licenser. For
att balansera detta foreslas att faststéllande av sammanlagd royalty bér vara delvis
finansierad av avgiften for att registrera SEP,

Vidare foreslés att tidfristen for att begéra en bestdmning av sammanlagda royalties enligt
art 18, 2 strykas. Implementering av standarder kan félja langt efter en standard, Detta
innebdr att det kan dr6ja lange innan en marknad som &r baserad pa en standard blir av
starkt kommerciellt vérde, varefter licensieringsinitiativ initieras, Det kan darfér vara
omotiverat att ldgga stora resurser pa faststéllande av rimliga licensnivier innan markanden
har nétt en viss niva. | stéllet kan en bortre grins i tid uppnds genom att licensmarknaden
uppfattas av anvandare som valfungerande, eller att en sammanlagd royalty redan bestimts
av kompetenscentret. | detta sammanhang kan det vara viktigt att observera en
sammanlagd royalty bér kunna skilja sig fran férsta implementeringsdatum till senare, da
fler patent kan godkdnnas under den férsta delen, samt fler patent kommer att falla d4
standarden varit i kraft i manga ar. En omprévning bér darfér kunna ske dé en viss tid
forlopt,

c. Process for FRAND bestdmningar

Processen for FRAND-bestdmningar méaste kunna genomfdras, varvid effektiva och
tillrdckliga skyddsatgérder bor implementeras sé att processen inte kan hindras av en part.
Andring av Artiklar 34 och 47 foreslas.

Processen fér FRAND bestdmning &r av yttersta vikt for att 8ka transparens och for att ge
en beddmning av vad som utgdr FRAND. Det &r darfér av vikt att processen genomfdrs och
att delar av den bestdmning som gdrs som &r till allmint gagn kommer allmenheten till
nytta, | detta sammanhang kan det noteras att processen kan inhiberas genom att
processen avslutas. Exempelvis regleras avslutande av en process i Art, 47, dér det framgér
att varje annan part kan begara att avsluta en pagaende eller icke inledd FRAND-
bestdmningsprocess i det fallet en parallell process pagér. Begreppet en parallell process ar
brett formulerat i artikel 47 och kommer att omfatta dven parallella tvister som omfattar
samma patent, men som inte avser bestdmning av FRAND-nivaer for dessa. Detta innebér
att bestdmning av FRAND-niva kan komma att stoppas utan att FRAND for den relevanta
portfoljen bestdms, Fér detta &ndamal foreslas att lydelsen | Art. 47 : "shall terminate the
FRAND determination upon the request of any other party.” indras till “shall terminate the
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FRAND determination upon joint request of the parties to the procedure of the FRAND
determination .”

Eftersom FRAND-bestdmning ar av ett gemensamt intresse for SEP-innehavare och
anvéndare, och eftersom varje FRAND bestamning &r till nytta for alla intressenter &r det av
vikt att FRAND-bestdmning kan ske pa gemensamt initiativ fran anvandare. For detta
andamal féreslas att Art. 34(1) b andras frdn “an implementer of a SEP prior to any request
for the determination or assessment of FRAND terms and conditions of a SEP licence
before a competent court of a Member State,” till "an implementer or a joint initiative of
implementer of a SEP prior to any request for the determination or assessment of FRAND
terms and conditions of a SEP licence before a competent court of a Member State.”

d) Risk fér missbruk av férmaner fér mikro-, smé- och medelstora féretag.

Skyddsatgéarder bor inféras for att férhindra missbruk av de férmaner som beviljas
mikroféretag, sma och medelstora féretag. Volvo stéder generellt att férmaner beviljas
mikro-, sma- och medelstora féretag. Samtidigt uppmanar vi att klargora att de férméner
som gors tillgangliga for dessa foretag inte ska vara dppna for fall av kringgaende eller
missbruk. Till exempel skulle de flesta patenttroll betraktas som sma och medelstora
foretag, men de borde uppenbarligen inte dra nytta av ndgra undantag enligt utkastet till
forordning. Vi foreslar darfor att det i en ny punkt 4 i artikel 62 fortydligas att alla férmaner
som beviljas mikro-, sma- och medelstora féretag enligt utkastet till férordning kan hallas
inne eller dras in i fall av kringgaende eller missbruk.

e) Avgifter,

Det &r av stdrsta vikt att systemet blir essentiellt sjdInférsérjande genom avgifter. Dock

foreslas en balanserad nivasattning av avgifter som gor nyttjandet av systemet rationellt for
en enskild eller sammanslutning av anvandare som medverkar till bestdmmande av FRAND
niva, samt faststillande av sammanlagd royalty. Andring av Title VIII och Artikel 63 foreslas.

Faststéllande av sammanlagd royalty, samt FRAND bestdmning fér en viss standard ar till
allmént gagn fér samtliga intressenter, det vill séga SEP-innehavare samt anvandare har en
bred och allmén nytta av att sammanlagd royalty och FRAND niva for en viss portfdlj
kommer till allmanhetens kdnnedom. Detta 6kar transparensen, och gor att
transaktionskostnderna for licensiering minskas. Det innebér att de som ar inblandade i en
process for faststallande av FRAND nivéa for en portfolj, eller en process for faststillande av
sammanlagd royalty gér en nyttig handling for samtliga intressenter, Dock ar
forutsattningen olika for SEP-innehavare | jamférelse med en anvindare, For en SEP-
innehavare ar bestdmning av FRAND nivé till gagn for all anvandning av en given portfol],
emedan for en anvéndare kommer nyttan till gagn enbart fér den givna licenssituationen.
Detta blir nda tydligare vid en bestdmning av sammanlagd royalty. En sédan bestdmning
ar av nytta for samtliga intressenter, och for en given innehavare fér samtliga dess
licensaffarer, For anvandaren géller nyttan bara specifika licenssituationer fér den
standarden. For att jAamna ut dessa skillnader, och for att se till att den nytta som de foretag
som tar kostnad for att till allm&nhetens gagn genom att delta i processer for FRAND
bestdmning och bestdmning av sammanlagd royalty féreslas att avgifter for registrering av
SEP delvis lats finansiera processer for bestdmning av FRAND samt sammanlagd royalty.
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Storre avgifter fér registrering av SEP kommer &ven att medverka till att problem med
dverdeklarationer delvis blir sjdlvreglerande.

En dndring av Title VIII foreslas sé att ” Those fees should be reasonable and reflect the
costs for the service rendered.” dndras till, “Those fees should be reasonable and reflect the
costs for the service rendered, while keeping in mind the overall objectives and utility of the
system” P& samma satt foreslas Artikel 63 dndras fran “The level of the fees shall be
reasonable and shall correspond to the costs of the services” till “The level of the fees shall
be reasonable and shall correspond to the costs of the services, while keeping in mind the
overall objectives and utility of the system”

AB Volvo

Nils Ekstrém

Senior Patent Enforcement Attorney
M.Sc LL.M European Patent Attorney
Volvo Group Intellectual Property
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