
 

CONSULENTI IN PROPRIETA’ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE 
INTELLECTUAL PROPERTY CONSULTANTS 

SISVEL 诉海尔（Haier）案 

一些关于标准必要专利（Standard Essential Patent, SEP）技术许可的重要准则 

Matteo Baroni 

Metroconsult的欧洲和意大利专利及商标代理人 

 

2020年5月5日，德国联邦最高法院（BGH - 

Bundesgerichtshof）（下简称“BGH法院”）在Sisvel诉海尔（Haier）案中作出重要的裁决，Sisvel 

是一家管理与ICT技术相关的SEP （Standard Essential 

Patent）专利池的公司，而海尔则是一家中国消费电子产品制造商。 

 

在7月初公布的判决书理由中，BGH确认海尔的设备侵犯了涉案专利，并为标准必要专利（SEP）的技术许可谈判提

供了一些重要指引。 特别是，BGH法院： 

- 承认实施者普遍采用拖延策略； 

- 要求实施者有具体的参与程度，才可以被视为“有意愿（willing）”取得许可； 

- 确认SEP权利所有人完全可以针对不情愿的被许可人（unwilling licensees）申请禁令； 

- 承认FRAND承诺并不意味着每个人都必须得到相同的要约，而且许可协议可因特定的市场情况而有所不同

； 

- 确认专利组合许可和全球覆盖范围具有正面效果； 

- 强调损害赔偿不应只限于根据FRAND费率计算。 

 

案件背景 

此案涉及的欧洲专利EP 852 

885，是诺基亚（Nokia）于1995年提交申请的专利，于2012年转让至Sisvel，并在上诉程序中因过期而失效。 

 

该专利被宣布为欧洲电信标准化组织（ETSI）的标准必要专利，而Sisvel作出了FRAND承诺。 

 

2012  Sisvel向海尔发出全球专利组合许可要约，但双方未能就许可条款达成共识。  

2014 Sisvel在杜塞尔多夫（Düsseldorf）地方法院起诉海尔。  

2015 海尔在慕尼黑联邦专利法院针对Sisvel的专利提出无效程序。 
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Sisvel 

在杜塞尔多夫一审中胜诉，裁定该专利有效，海尔侵权及拖延谈判；海尔遂提出上诉。 

2017 

 在侵权判决的上诉中，杜塞尔多夫高等地区法院裁定该专利有效以及海尔侵权，但认为Sisv

el的许可要约不符合FRAND原则中非歧视的规定，因此没有授予禁令。 

 同年后期，德国专利法院宣布该专利经修改后维持有效。 

2020  联邦最高法院（BGH）在3月确认专利法院的裁决，该专利最终被裁定为有效。 

 联邦最高法院在5月作出以下所述的最终侵权裁决。 

 

BGH在Sisvel诉海尔案中的裁决 

近年来，“有意愿的被许可人（willing 

licensee）”的概念在SEP的争议中扮演核心角色：实施者须如何参与谈判才被视为“有意愿（willing）”？ 

 

由于意识到许多实施者在市场上广泛采用拖延策略来推迟谈判过程，BGH法院设定了比过去更高的门槛。 

 

BGH法院强调，实施者必须以明确、无条件地取得许可授权的意图（clear and unconditional 

intent）积极参与许可谈判过程。实施者不应仅表现出有愿意达成许可协议，还需要一定程度的积极参与。根据在Un

wired Planet 诉华为 （Huawei）一案中Birss法官的判辞， 

“一个有意愿的被许可人是一个愿意接受FRAND许可的人，无论是什么样的FRAND条款  ” 。 

 

BGH还指出，实施者可以对指控的侵权行为和专利的有效性提出质疑，但不能将取得许可的意愿置于次要的地位。 

 

在欧盟法院（Court of Justice in the EU, CJEU）对华为诉中兴案（Huawei v 

ZTE）作出裁决后，BGH法院确认SEP权利所有人必须通知实施者涉嫌侵权并需要取得许可授权。但是，BGH法

院批评实施者要求额外技术信息作为拖延策略的普遍做法，尤其是在SEP的情况下，专利和标准都是公开的文件。 

 

为了通知侵权行为，专利权人只须将专利、标准和侵权行为告知实施者。将此通知发送到实施者的母公司也足够。实

施者应及时作出回应，不能要求提供过多的附加技术信息。通常提供权利要求对照表（claim 

chart）已足够，无需解释侵权情况。如实施者长期要求提供整个专利组合的权利要求对照表，应被视为不情愿（un

willing）取得许可授权。他可以要求提供技术细节，但只能在一段短时间内提出，而且不能要求提供自己也可以获

得的信息。 
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根据BGH法院的判决，实施者必须自行对涉及侵权的专利进行评估。如果内部没有专业技术知识，则应寻求外部专

业支持。 

 

BGH法院确认，在实施者无需为使用非必要专利而付费的前提下，专利组合许可是具有正面效果，而且不会引起任

何反垄断的问题。BGH法院还强调，全球专利组合许可是普遍接受的做法，而且效率很高。专利权人无须许可其要

约中的部分SEP；相反，专利组合许可要约应被视为为了实施者的最佳利益，以一个解决方案让实施者方便高效地取

得更大的SEP专利组合的许可。 

 

BGH法院的另一个重要判决是，FRAND承诺并不意味着每个人都可以获得相同的标准要约。 

 

标准制定组织（Standard Setting Organizations, 

SSOs）要求FRAND承诺的目的，是要保证所有实施者都可以使用特定的标准化技术，前提是他们接受以公平(Fai

r)、合理(Reasonable)和非歧视(Non-

Discriminatory)（FRAND）的条款支付许可费。但是，法院承认，专利许可在市场和商业现实中占据着稳固的地

位，而且非歧视条件不应被视为硬道理。 

 

专利权人没有义务向所有实施者提供相同的标准费率。专利权人在特定情况下所能发出的最佳许可要约，不应成为后

续案件的参考。专利权人可以接受低于正常水平的条件、但仍然是在那些特定情况下可以达到的最佳条件。这并不意

味着所有随后的被许可人都享有相同的费率。这就是Sisvel遇到的其中一个特定情况下Sisvel向海尔提供比另一家中

国国有手机制造商较高的许可要约。 

 

BGH法院还确认专利权人完全可以针对不情愿的被许可人（unwilling licensees）申请禁令。 

禁令是制止未经授权使用SEP的唯一补救措施，只有在实施者准备好取得FRAND许可授权的情况下，申请或行使禁

令才会被视为滥用。 

 

最后，BGH法院宣布，SEP权利所有人有权要求在实施者开始积极寻求许可前所实施SEP的全额赔偿；全额赔偿不

应只限于根据FRAND费率，而可以根据例如利润损失或实施者的利润计算。 

 

结论 
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近年来，欧盟法院（CJEU）在2015年对华为诉中兴案作出的裁决为国家法院的裁决提供了框架。CJEU规定了SE

P权利所有人和实施者在协商FRAND许可授权时必须遵循的步骤 。即使CJEU明确规定FRAND谈判是一条 

“双向道路” ，但一些法院仍主要只谈到专利权人一方的义务。 

 

在最近的判决中，BGH法院承认拖延策略的存在，并明确指出，即使在不同情况下竞争对手获得较低许可费率，实

施者也必须在寻求许可、接受FRAND要约中扮演更积极的角色。 

 

BGH法院的裁决为标准必要专利（SEP）的技术许可提供了一些重要准则，在FRAND谈判过程中提供更多法律确

定性：一个专利权人和实施者的双赢解决方案，有助于在专利许可生态中创造公平的竞争环境。 

 


