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Entscheidung
des Gerichts erster Instanz des einheitlichen Patentgerichts
verkiindet am 10. Oktober 2024
betreffend EP 3 926 698 B1

LEITSATZE:

1. Mochte der Klager mehrere Beklagte in Anspruch nehmen, hat er die Wahl, ob er die Beklag-
ten jeweils einzeln verklagt oder ob er eine Klage erhebt, die sich gegen mehrere Beklagte
richtet. Entscheidet sich der Klager fir Letzteres, sind die Klagen gleichwohl jeweils selbstan-
dig zu behandeln. Jeder Beklagte fiihrt seinen eigenen Prozess formell und inhaltlich unab-
hangig von den anderen, ohne dass die jeweiligen Handlungen des einen Beklagten Vor- oder
Nachteile fir den anderen Beklagten bewirken.

2. Verlangt R. 25.1 VerfO die Erhebung einer Widerklage auf Nichtigerklarung des Patents, so-
fern die Klageerwiderung die Behauptung umfasst, dass das angeblich verletzte Patent un-
glltig ist, gilt dies fiir jeden Beklagten gesondert. Dies schlie8t die gemeinsame Erhebung
einer Nichtigkeitswiderklage durch mehrere Beklagte nicht aus. Entscheiden sich jedoch ein-
zelne Beklagte gegen die Erhebung einer Nichtigkeitswiderklage und wird die Widerklage da-
her ausdriicklich nur durch einzelne Beklagte erhoben, ist fiir die an der Nichtigkeitswider-
klage unbeteiligten Beklagten die Rechtsbestandigkeitsargumentation formal ausgeschlos-
sen. Sie kénnen sich daher in ihrem Verfahren nicht mit Erfolg auf den fehlenden Rechtsbe-
stand berufen. Solange das Gericht von einer Trennung der Verfahren gegen mehrere Be-
klagte absieht, wirkt sich dies jedoch faktisch nicht aus.

3. Die Beantwortung der Frage, ob eine Anordnung oder Entscheidung von einer vom Gericht
festzusetzenden Sicherheit abhangig gemacht werden soll (R. 118.8 VerfO), bedarf stets ei-
ner Einzelfallprifung, bei der das Interesse der Klagerin an einer effektiven Durchsetzung ihres
Schutzrechts mit dem Interesse an der effektiven Durchsetzung moglicher Schadenersatzansprii-
che im Fall einer spateren Aufhebung des Urteils abzuwagen ist. Zu den Faktoren, die bei der
Frage nach der Anordnung einer Sicherheitsleistung zu berlcksichtigen sind, gehoren die finan-
zielle Lage des Klagers, die Anlass zu der berechtigten und realen Sorge geben kann, dass ein
moglicher Schadenersatzanspruch nicht oder nur mit einem unverhaltnismaligen Aufwand
durchgesetzt und/oder vollstreckt werden kann. Ob und inwieweit solche Faktoren vorliegen, ist
anhand der von den Parteien vorgetragenen Tatsachen und Argumente zu ermitteln.

SCHLAGWORTER:

isolierte Nichtigkeitswiderklage durch einzelne Beklagte; unmittelbare Patentverletzung; keine Si-
cherheitsleistung



Klagerin:

Seoul Viosys Co., Ltd., gesetzlich vertreten durch ihre vertretungsberechtigten Vorstande Chung-
Hoon Lee und Young Ju Lee, 65-16, Sandan-ro 163 beon-gil, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do,
15429, Republik Korea,

vertreten durch: Rechtsanwalt Dr. Bolko Ehlgen, Rechtsanwadltin Dr. Julia Schén-
bohm, Kanzlei Linklaters LLP, Taunusanlage 8, 60329 Frankfurt am

Main, Deutschland,

unterstitzt durch: Patentanwalt Dr. Dipl.-Phys. Olaf Isfort, Kanzlei Schneiders & Beh-
rendt, HuestralRe 23, 44787 Bochum,

elektronische Zustelladresse:  bolko.ehlgen@linklaters.com

Streithelferin:

Seoul Semiconductor Co., Ltd., gesetzlich vertreten durch ihre vertretungsberechtigten Vorstande

und CEOs Chung-Hoon Lee und Myeong-gi Hong, Building 0: 97-11, Sandan-ro 163 beon-gil, Dan-

won-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, 15429, Republik Korea,

vertreten durch: Rechtsanwalt Dr. Bolko Ehlgen, Rechtsanwaltin Dr. Julia Schon-
bohm, Kanzlei Linklaters LLP, Taunusanlage 8, 60329 Frankfurt am
Main, Deutschland,

elektronische Zustelladresse:  bolko.ehlgen@linklaters.com

Beklagte:

1. expert e-Commerce GmbH, gesetzlich vertreten durch ihre Geschaftsfiihrer Dr. Stefan Ml-
ler und Michael Grandin, BayernstralRe 4, 30855 Langenhagen,

vertreten durch: Rechtsanwalt Dr. Dirk Jestaedt, Kanzlei Krieger Mes & Graf von der
Groeben Part mbB, Bennigsen-Platz 1, 40474 Disseldorf,

elektronische Zustelladresse: info@krieger-mes.de

unter Mitwirkung von: Patentanwalt Bernhard Ganahl, HGF Europe LLP, Neumarkter
StralRe 18, 81673 Miinchen,

2. expert klein GmbH, gesetzlich vertreten durch ihre Geschaftsfiihrer Jens Oerter und
Thomas Jacob, JagerstraBe 32, 57299 Burbach,

vertreten durch: Rechtsanwalt Dr. Dirk Jestaedt, Kanzlei Krieger Mes & Graf von der
Groeben Part mbB, Bennigsen-Platz 1, 40474 Disseldorf,

elektronische Zustelladresse: info@krieger-mes.de

unter Mitwirkung von: Patentanwalt Bernhard Ganahl, HGF Europe LLP, Neumarkter
Stralle 18, 81673 Miinchen,



STREITPATENT:

Europaisches Patent Nr. 3 926 698 B1

SPRUCHKORPER/KAMMER:

Spruchkorper der Lokalkammer Disseldorf

MITWIRKENDE RICHTER:

Die Entscheidung wurde verklindet unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Thomas als Be-
richterstatter, der rechtlich qualifizierten Richterin Dr. Thom, der rechtlich qualifizierten Richterin
Mlakar sowie der technisch qualifizierten Richterin Sani.

VERFAHRENSSPRACHE: Deutsch

GEGENSTAND: Verletzungsklage und Nichtigkeitswiderklage

MUNDLICHE VERHANDLUNG: 5. September 2024

KURZE DARSTELLUNG DES SACHVERHALTS:

Die Klagerin nimmt die Beklagten wegen einer Verletzung des EP 3 926 698 B1 (nachfolgend: Streit-
patent) in Anspruch. Das Streitpatent ist eine (mittelbare) Teilanmeldung des Europdischen Pa-
tents EP 2 757 598 B1, welches unmittelbar aus der EP 2 223 320 B1 abgezweigt wurde. Es bean-
sprucht die Prioritdt der KR20110093396 vom 16. September 2011, der KR20210015758 vom
16. Februar 2012 und der KR20120052722 vom 17. Mai 2012. Das Europaische Patentamt hat den
Hinweis auf die Erteilung des Streitpatents mit Wirkung (unter anderem) fiir Deutschland, Oster-
reich, Belgien, Frankreich, Italien, Luxemburg, die Niederlande und Schweden am 4. Januar 2023
bekannt gemacht, wobei die Klagerin eingetragene Inhaberin des Streitpatents ist. Das Streitpatent
steht in den vorgenannten Vertragsstaaten in Kraft.

Das in englischer Verfahrenssprache angemeldete Streitpatent tragt die Bezeichnung , Light emit-
ting diode” (, Lichtemittierende Diode”). Sein Schutzanspruch 1 lautet in englischer Verfahrens-
sprache:

“A light emitting diode comprising:

a light emitting structure formed on a substrate (100) and comprising a first conductiv-
ity type semiconductor layer (110), an active layer (120) and a second conductivity type
semiconductor layer (130);

mesa-etched areas (150) formed from the surface of the second conductivity type sem-
iconductor layer (130) to the first conductivity type semiconductor layer (110);

a reflective electrode (140) formed on the second conductivity type semiconductor
layer (130) and including a reflective metal layer (142), a barrier metal layer (144) and
a stress relieving layer (143) formed between the reflective metal layer (142) and the
barrier metal layer (144), wherein the stress relieving layer (143) has a coefficient of
thermal expansion between the coefficient of thermal expansion of the reflective
metal layer (142) and the coefficient of thermal expansion of the barrier metal layer
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(144);

a lower insulation layer (200) covering an overall surface of the structure formed by
the first conductivity type semiconductor layer (110), the active layer (120), the second
conductivity type semiconductor layer (130), the mesa-etched areas (150) and the re-
flective electrode (140), with the lower insulation layer (200) allowing an upper surface
of the reflective electrode (140) to be partially exposed therethrough and further hav-
ing openings disposed near an edge of the substrate which allow the surface of the first
conductivity type semiconductor layer (110) to be exposed therethrough in the mesa-
etched areas (150);

a current spreading layer (210) formed on the lower insulation layer (200) covering the
first conductivity type semiconductor layer (110) and being electrically connected to
the first conductivity type semiconductor layer (110);

an upper insulation layer (220) formed on the current spreading layer (210), with both
the current spreading layer (210) and the reflective electrode (140) being partially ex-
posed through the upper insulation layer (220);

a first pad (230) electrically connected to the current spreading layer (210) exposed
through the upper insulation layer (220);

and a second pad (240) electrically connected to the reflective electrode (140) exposed
through the upper insulation layer (220).”

In der eingetragenen deutschen Ubersetzung ist Patentanspruch 1 wie folgt formuliert:
,Leuchtdiode, aufweisend:

eine lichtemittierende Struktur, die auf einem Substrat (100) gebildet ist und eine Halb-
leiterschicht (110) eines ersten Leitfahigkeitstyps, eine aktive Schicht (120) und eine
Halbleiterschicht (130) eines zweiten Leitfahigkeitstyps aufweist;

mesageatzte Bereiche (150), die von der Oberflache der Halbleiterschicht (130) des
zweiten Leitfahigkeitstyps zu der Halbleiterschicht (110) des ersten Leitfahigkeitstyps
gebildet sind;

eine reflektierende Elektrode (140), die auf der Halbleiterschicht (130) des zweiten
Leitfahigkeitstyps gebildet ist und eine reflektierende Metallschicht (142), eine Metall-
sperrschicht (144) und eine Entspannungsschicht (143), die zwischen der reflektieren-
den Metallschicht (142) und der Metallsperrschicht (144) gebildet ist, aufweist, wobei
die Entspannungsschicht (143) einen Warmeausdehnungskoeffizienten zwischen dem
Warmeausdehnungskoeffizienten der reflektierenden Metallschicht (142) und dem
Warmeausdehnungskoeffizienten der Metallsperrschicht (144) aufweist;

eine untere Isolierschicht (200), die eine Gesamtoberflache der Struktur bedeckt, die
durch die Halbleiterschicht (110) des ersten Leitfahigkeitstyps, die aktive Schicht (120),
die Halbleiterschicht (130) des zweiten Leitfahigkeitstyps, die mesageatzten Bereiche
(150) und die reflektierende Elektrode (140) gebildet ist, wobei die untere lIsolier-
schicht (200) ermoglicht, dass eine obere Flache der reflektierenden Elektrode (140)
teilweise durch diese hindurch freiliegt, und ferner Offnungen aufweist, die in der Ndhe



eines Rands des Substrats angeordnet sind, welche ermdoglichen, dass die Halbleiter-
schicht (110) des ersten Leitfdhigkeitstyps durch diese hindurch in den mesageéatzten
Bereichen (150) freiliegt;

eine Stromaufweitungsschicht (210), die auf der unteren Isolierschicht (200) gebildet
ist, die die Halbleiterschicht (110) des ersten Leitfahigkeitstyps bedeckt und elektrisch
mit der Halbleiterschicht (110) des ersten Leitfahigkeitstyps verbunden ist;

eine obere Isolierschicht (220), die auf der Stromaufweitungsschicht (210) gebildet ist,
wobei sowohl die Stromaufweitungsschicht (210) als auch die reflektierende Elektrode
(140) teilweise durch die obere Isolierschicht (220) hindurch freiliegen;

ein erstes Pad (230), das elektrisch mit der Stromaufweitungsschicht (210) verbunden
ist, die durch die obere Isolierschicht (220) hindurch freiliegt;

und ein zweites Pad (240), das elektrisch mit der reflektierenden Elektrode (140) ver-
bunden ist, die durch die obere Isolierschicht (220) hindurch freiliegt.”

Hinsichtlich der Formulierung der lediglich im Rahmen von ,insbesondere, wenn“-Antragen gel-
tend gemachten Unteranspriiche 4 bis 6 sowie 9 wird auf die Streitpatentschrift Bezug genommen.

Die nachfolgend eingeblendete und durch die Klagerin kolorierte Figur 10 erldutert die Erfindung
anhand eines bevorzugten Ausfiihrungsbeispiels:

[Fig. 101
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Zu sehen ist ein Substrat (21), auf dem eine erste leitfahige Halbleiterschicht (23) gebildet ist. Auf
der ersten Halbleiterschicht ist eine Pluralitdt von Mesas M gebildet, die voneinander getrennt
sind. Jede der Mesas M enthalt eine aktive Schicht (25) und eine zweite leitfahige Halbleiterschicht
(27). Die aktive Schicht (25) ist zwischen der ersten leitfahigen Halbleiterschicht (23) und der zwei-
ten leitfahigen Halbleiterschicht (27) angeordnet. Dartiber hinaus finden sich auf der Pluralitat der
Mesas M jeweils reflektierende Elektroden (30). Jede der reflektierenden Elektroden (30) verfiigt
Uber eine reflektierende Schicht (28) und eine Sperrschicht (29). Die untere Isolierschicht (31) be-
deckt die Pluralitidt der Mesas M und die erste Halbleiterschicht (23) und weist untere Offnungen
(31a, 31b) auf, die in bestimmten Bereichen eine elektrische Verbindung mit der ersten leitfahigen
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Halbleiterschicht (23) und der zweiten leitfahigen Halbleiterschicht (27) ermoglichen. Auf der un-
teren Isolierschicht (31) ist eine Stromverteilungsschicht (33) ausgebildet, welche die Pluralitat der
Mesas M und die erste Halbleiterschicht (23) bedeckt. Auf der Stromverteilungsschicht (33) ist eine
obere Isolierschicht (35) ausgebildet, auf der sich wiederum ein erstes Pad (37a) und ein zweites
Pad (37b) finden (vgl. Streitpatent, Abs. [0069] - [0085]).

Die Beklagte zu 1) ist Teil der expert Handelsverbundgruppe fiir Consumer Electronics, Informati-
onstechnologie, Telekommunikation, Entertainment und Elektrohausgerate. Sie verantwortet in
diesem Geflige insbesondere den Online-Auftritt sowie die e-Commerce Aktivitaten der expert Un-
ternehmensgruppe in Deutschland. Die Beklagte zu 2) ist nicht gesellschaftsrechtlich mit der Be-
klagten zu 1) und ihrer Unternehmensgruppe verbunden, sondern betreibt selbstdndig 25 Fach-
markte als Teil der ,,Expert Fachhandels-Kooperation®“.

Der Online-Vertrieb findet durch beide Beklagten gemeinsam statt. Bei Aufruf der Webseite
www.expert.de wird der Nutzer aufgefordert, auf Grundlage seines Standortes einen passenden
Fachmarkt im expert-Netzwerk auszuwahlen. Eine entsprechende Auswahl flihrt zu einer Internet-
seite, die der Beklagten zu 2) zuzuordnen ist. Ausweislich des rechtlichen Hinweises auf dieser In-
ternetseite und der Hinweise in deren Impressum ist die Beklagte zu 1) als ,,Serviceabwickler” fir
den Vertrieb Gber die Internetseite zustandig. Auch im weiteren Prozess der Abwicklung von Be-
stellungen Uber die Internetseite sind die Beklagten eng verwoben. So ist auf der entsprechenden
Bestellbestatigung, der Rechnung und den Lieferscheinen jeweils die Beklagte zu 1) im Zusammen-
hang mit der Beklagten zu 2) angeben. Die Beklagte zu 1) tritt dabei als Vertragspartnerin auf. Der
Versand erfolgt jedoch durch die Beklagte zu 1).

Zu den von den Beklagten vertriebenen Produkten gehort das Smartphone ,SMART.5 32 GB“ des
Herstellers Emporia. In diesen Geraten ist jeweils auf der Riickseite im Zusammenhang mit dem
Kamera-Modul eine LED-Lampe verbaut:

Photographie des SMART5-Gerates

Diese LED-Lampe enthalt jeweils einen, aus der nachfolgenden Abbildung ersichtlichen LED-Chip,
der auf einer Platine aufgebracht ist (nachfolgend: angegriffene Ausfiihrungsform):



Die durch die Klagerin gefertigten mikroskopischen Aufnahmen der angegriffenen Ausfiihrungs-
form zeigen die angegriffene Ausfiihrungsform in Detailaufnahmen:

|

Detailaufnahme der Kontakiseite der Verletzungsform (links) und der Lichtexiraktionsseite (rechts)

Die Klagerin stiitzt ihre Verletzungsklage auf eine unmittelbare Verletzung von Patentanspruch 1
des Streitpatents.

Auf eine ausdriicklich nur durch die Beklagte zu 2) erhobene und auf eine unzuldssige Erweiterung
sowie das Fehlen der erfinderischen Tatigkeit gestiitzte Nichtigkeitswiderklage hat die Klagerin am
23. Méarz 2024 einen Antrag auf Anderung des Patents (App_14781/2024) gestellt, mit welchem
sie insgesamt 11 Hilfsantrage in das Verfahren eingefiihrt hat.

Mit Schriftsatz vom 27. Juni 2024 stellte die Klagerin darliber hinaus einen Antrag nach R. 30.2
VerfO, mit welchem die bisherigen Hilfsantrage um vier weitere Hilfsantrage erganzt werden sol-
len. Mit einer Verfahrensanordnung vom 1. Juli 2024 hat der Berichterstatter mitgeteilt, fir eine
Zulassung des weiteren Anderungsantrages bestehe derzeit keine Veranlassung (Hervorhebung
hinzugefiigt). Im Hinblick auf diese Verfahrensanordnung hat die Klagerin mit Schriftsatz vom 15.
Juli 2024 einen Antrag auf Uberpriifung dieser Anordnung durch den Spruchkérper nach R. 333.1
VerfO gestellt, woraufhin die Anordnung des Berichterstatters am 5. August 2024 durch den
Spruchkdérper aufrechterhalten wurde.

ANTRAGE DER PARTEIEN:

Klage:

Die Klagerin beantragt,

l. die Beklagten zu verurteilen,



es zu unterlassen,
Leuchtdioden

auf dem Hoheitsgebiet der Republik Osterreich, des Kénigreichs Belgien, der Bun-
desrepublik Deutschland, der Franzésischen Republik, der Italienischen Republik,
des GroBherzogtums Luxemburg, des Konigreichs der Niederlande und des Ko-
nigreichs Schweden

anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu gebrauchen und/oder zu den genannten
Zwecken einzufiihren und/oder zu besitzen,

wenn diese aufweisen:

eine lichtemittierende Struktur, die auf einem Substrat (100) gebildet ist und eine
Halbleiterschicht (110) eines ersten Leitfahigkeitstyps, eine aktive Schicht (120)
und eine Halbleiterschicht (130) eines zweiten Leitfahigkeitstyps aufweist;

mesagedtzte Bereiche (150), die von der Oberflache der Halbleiterschicht (130)
des zweiten Leitfahigkeitstyps zu der Halbleiterschicht (110) des ersten Leitfahig-
keitstyps gebildet sind;

eine reflektierende Elektrode (140), die auf der Halbleiterschicht (130) des zwei-
ten Leitfahigkeitstyps gebildet ist und eine reflektierende Metallschicht (142),
eine Metallsperrschicht (144) und eine Entspannungsschicht (143), die zwischen
der reflektierenden Metallschicht (142) und der Metallsperrschicht (144) gebil-
det ist, aufweist, wobei die Entspannungsschicht (143) einen Warmeausdeh-
nungskoeffizienten zwischen dem Warmeausdehnungskoeffizienten der reflek-
tierenden Metallschicht (142) und dem Warmeausdehnungskoeffizienten der
Metallsperrschicht (144) aufweist;

eine untere Isolierschicht (200), die eine Gesamtoberflache der Struktur bedeckt,
die durch die Halbleiterschicht (110) des ersten Leitfahigkeitstyps, die aktive
Schicht (120), die Halbleiterschicht (130) des zweiten Leitfahigkeitstyps, die me-
sagedtzten Bereiche (150) und die reflektierende Elektrode (140) gebildet ist, wo-
bei die untere Isolierschicht (200) ermdoglicht, dass eine obere Flache der reflek-
tierenden Elektrode (140) teilweise durch diese hindurch freiliegt, und ferner Off-
nungen aufweist, die in der Ndahe eines Rands des Substrats angeordnet sind,
welche ermoglichen, dass die Halbleiterschicht (110) des ersten Leitfahigkeits-
typs durch diese hindurch in den mesageatzten Bereichen (150) freiliegt;

eine Stromaufweitungsschicht (210), die auf der unteren Isolierschicht (200) ge-
bildet ist, die die Halbleiterschicht (110) des ersten Leitfdhigkeitstyps bedeckt
und elektrisch mit der Halbleiterschicht (110) des ersten Leitfahigkeitstyps ver-
bunden ist;



4.

eine obere Isolierschicht (220), die auf der Stromaufweitungsschicht (210) gebil-
det ist, wobei sowohl die Stromaufweitungsschicht (210) als auch die reflektie-
rende Elektrode (140) teilweise durch die obere Isolierschicht (220) hindurch frei-
liegen;

ein erstes Pad (230), das elektrisch mit der Stromaufweitungsschicht (210) ver-
bunden ist, die durch die obere Isolierschicht (220) hindurch freiliegt; und

ein zweites Pad (240), das elektrisch mit der reflektierenden Elektrode (140) ver-
bunden ist, die durch die obere Isolierschicht (220) hindurch freiliegt;

im Falle einer Zuwiderhandlung gegen die Anordnung nach Ziffer I. 1. an das Ge-
richt flr jeden Fall der Zuwiderhandlung ein Zwangsgeld bis zu EUR 250.000,00
zu zahlen;

innerhalb eines Zeitraums von 30 Tagen nach der Zustellung der Mitteilung im
Sinne von R. 118.8 S. 1 VerfO und gegebenenfalls der beglaubigten Ubersetzung
die seit dem 4. Januar 2023 ausgelieferten Erzeugnisse nach Ziffer I. 1 auf Kosten
der Beklagten

a. aus den Vertriebswegen zurlickzurufen, indem die Dritten, von denen die
verletzenden Erzeugnisse zurlickzurufen sind, darauf hingewiesen werden,
dass dieses Gericht festgestellt hat, dass die Erzeugnisse das Europaische
Patent EP 3926 698 B1 verletzen, wobei die Beklagten den Dritten verbind-
lich zuzusagen haben, die entstandenen Kosten zu erstatten, die anfallen-
den Verpackungs- und Transportkosten zu (bernehmen, die mit der Riick-
sendung der Produkte verbundenen Zoll- und Lagerkosten zu erstatten und
die Produkte wieder entgegenzunehmen,

und

b.  endgiiltig aus den Vertriebswegen zu entfernen indem die Beklagten unter
Hinweis, dass dieses Gericht festgestellt hat, dass die Erzeugnisse das Eu-
ropdische Patent EP 3 926 698 B1 verletzen, Dritte, die gewerbliche Abneh-
mer, aber nicht Endabnehmer sind, hinsichtlich der unter Ziffer 1.1 genann-
ten Erzeugnisse, auffordert, samtliche Auftrage betreffend die in Ziffer 1.1
genannten Erzeugnisse zu stornieren und dem Gericht und der Klagerin in-
nerhalb des genannten Zeitraums von 30 Tagen nach der Zustellung der
Mitteilung i.S.v. R. 118.8 S. 1 VerfO und gegebenenfalls der beglaubigten
Ubersetzung einen schriftlichen Nachweis tber die durchgefiihrte MaR-
nahme vorzulegen;

der Klagerin Auskiinfte zu erteilen lber

a. Ursprung und Vertriebswege der seit dem 4. Januar 2023 ausgelieferten,
erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse nach Ziffer I. 1,

b. die seit dem 4. Januar 2023 ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten
Mengen und die Preise, die fiir die Erzeugnisse nach Ziffer |. 1 gezahlt wur-
den,



und

C. die Identitat aller an der Herstellung oder dem Vertrieb von Erzeugnisse
nach Ziffer I.1 seit dem 4. Januar 2023 beteiligten dritten Personen;

5. innerhalb eines Zeitraums von 30 Tagen nach der Zustellung der Mitteilung i.S.v.
R. 118.8 S. 1 VerfO und gegebenenfalls der beglaubigten Ubersetzung die in ih-
rem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder in ihrem Eigentum befindlichen
Erzeugnisse nach Ziffer A.l.1 auf Kosten der Beklagten zu vernichten.

Il.  die Beklagten zu verpflichten, der Klagerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die
in Ziffer 1.1 bezeichneten Handlungen wahrend der Laufzeit von EP 3 926 698 B1 ent-
standen ist und noch entstehen wird;

lll.  die Verurteilung nach Ziffern I. und Il. fur sofort wirksam und vollstreckbar zu erklaren;
IV. den Beklagten die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Hinsichtlich der Formulierung der ,insbesondere, wenn“-Antrage wird auf die Klageschrift Bezug
genommen.

Die Beklagten beantragen,
1. die Klage der Klagerin abzuweisen;
2.  derKlagerin die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen.

Widerklage und Anderungsantrige:

Die Beklagte zu 2) beantragt,

1.  das EP 3 926 698 mit Wirkung fiir das Hoheitsgebiet der Republik Osterreich, des Ké-
nigreichs Belgien, der Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg,
Niederlande und Schweden im Umfang der Anspriiche 1, 4, 5, 6 und 9 fiir nichtig zu
erklaren.

2. der Klagerin die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen.
Die Klagerin beantragt,
die Widerklage auf Nichtigerklarung abzuweisen.

Hinsichtlich der Formulierung der Anderungsantriage wird auf den Schriftsatz vom 25. Méarz 2024
nebst Anlagen verwiesen.

In Bezug auf die Formulierung der nach R. 30.2. VerfO gestellten, aber bisher nicht zugelassenen
weiteren Hilfsantrage wird auf den Schriftsatz vom 27. Juni 2024 (App_37320/2024) Bezug genom-
men.
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TATSACHLICHE UND RECHTLICHE STREITPUNKTE:

Nach Auffassung der Klagerin gestaltet sich der Aufbau der angegriffenen Ausfiihrungsform wie

folgt:

Detailaufnahme der Koniaktseite der Verletzungsform. Von links oben nach rechis unien:
1) Obere Isolierschicht (Beige) und zwei Pads {jeweils Rot und Konigsblau);

2) In der Chipstruktur darunter liegend: Stromaufweitungsschicht (Blau) und elektrische
Verbindungsschicht (Rot) zwischen Pad und der reflektierenden Elekfrode;

3) In der Chipstruktur darunter liegend- Untere Isolierschicht (Gelb) mit freiliegenden Be-
reichen der Halbleiterschicht des ersten Leitfahigkeitstyps {Hellblau) und der reflekfie-
renden Elektrode (Rosa);

4) In der Chipstruktur darunter llegend: Mesa mit sichtbarer reflekfierender Elekirode
Rosa) sowie Halbleiterschicht des ersten Leitfahigkeitstyps (Hellblau)

Die nachfolgend eingeblendete Abbildung gibt den Schichtaufbau der angegriffenen Ausfiih-
rungsform aus Sicht der Klagerin in einer schematischen Darstellung wieder:

< < — — — — Erstes Pad

A . — Zweites Pad
D ———
F o — = =K B
e ——— == y_*——— Obere Isolierschicht

u_ — — — Reflektierende Elektrode
(in der Mesa)

- «—— —Zweite Halbleiterschicht
(in der Mesa)
- — — — Aktive Schicht
AR (in der Mesa)
— /-/ — — Erste Halbleiterschicht

» -
i / «———— Substrat
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Dies vorausgeschickt stellen die Beklagten das Vorhandensein einer Entspannungsschicht bei der
angegriffenen Ausfiihrungsform in Abrede. Ausweislich der Streitpatentschrift kénne eine Metall-
sperrschicht aus einer Vielzahl von Schichten gebildet sein, welche die Funktion einer Metallsperr-
schicht wahrnehmen kénnten. Hiervon zu unterscheiden sei die Entspannungsschicht, die keine
Funktion der Metallsperrschicht aufweisen diirfe. Daneben sei im Hinblick auf die Entspannungs-
schicht nur die jeweilige Schicht von Bedeutung, welche direkt an der reflektierenden Schicht an-
liege. Willklrliche Zusammenfassungen von mehreren Schichten kénnten nicht als Entspannungs-
schicht aufgefasst werden, weil es technisch darum gehe, welche konkrete Schicht mit welchem
konkreten Warmeausdehnungskoeffizienten an der reflektierenden Metallschicht anliege und da-
mit das Problem bzw. das Risiko von Spannungen verursache.

Ausgehend von einem solchen Verstandnis weise die angegriffene Ausfiihrungsform keine Ent-
spannungsschicht im Sinne des Streitpatents auf. An eine reflektierende Schicht aus Silber schlief3e
sich dort eine aus der Schichtenfolge Ti-Ni-Ti-Ni-Ti gebildete Metallsperrschicht an. Silber habe ei-
nen Warmeausdehnungskoeffizienten von 18,9 um/(m-K), wahrend der Warmeausdehnungskoef-
fizient von Titan bei 8,6 um/(m-K) liege. Der Warmeausdehnungskoeffizent von Nickel liege bei
13,0 um/(m-K) und damit zwischen diesen Werten. Bei der angegriffenen Ausfihrungsform exis-
tiere daher nur eine reflektierende Schicht sowie eine aus der Schichtenabfolge Ti, Ni, Ti, Ni, Ti
gebildete Metallsperrschicht. Eine Entspannungsschicht sei nicht vorhanden.

Unter Zugrundelegung des durch die Klagerin im Rahmen der Nichtigkeitswiderklage vertretenen
Verstandnisses fehle es weiterhin an einer Stromaufweitungsschicht. Verlange man, wie die Klage-
rin im Zusammenhang mit der Entgegenhaltung D 3 gedullert habe, insoweit eine ,vollstandige
Schicht”, sei eine solche bei der angegriffenen Ausfiihrungsform nicht vorhanden. Dort fanden sich
einzelne schmale Stege, welche dann mit einer gréBeren Flache verbunden seien. Die seitlichen
schmalen Stege wiirden zu einer erheblichen Inhomogenitat der Stromverteilung fihren und damit
einen unsymmetrischen Stromfluss bewirken.

Dariber hinaus solle die untere Isolierschicht erfindungsgemaR die Gesamtoberflache der Struktur
bedecken. Auch dies sei bei der angegriffenen Ausfiihrungsform nicht der Fall. Zwar seien dort im
duBeren Bereich (rechts und links) gewisse Offnungsbereiche vorhanden. Sei man jedoch mit der
Kldgerin der Auffassung, es bediirfe eines vollstindigen Bedeckens mit Ausnahme der Offnungen
am Rand des Substrats, sei eine solche Ausgestaltung bei der angegriffenen Ausfliihrungsform nicht
verwirklicht.

Uberdies habe die Klagerin im Nichtigkeitsverfahren vorgetragen, die Stromaufweitungsschicht be-
finde sich raumlich unterhalb der Isolierschicht. Dies sei bei der angegriffenen Ausfliihrungsform
unstreitig nicht der Fall. Dort bewege sich die Isolierschicht raumlich schrag nach oben und befinde
sich daher jedenfalls nicht raumlich vollstandig unterhalb der Isolierschicht.

SchliefSlich habe die Klagerin in ihrer Erwiderung auf die Nichtigkeitswiderklage darauf hingewie-
sen, dass eine ,,obere Isolierschicht” nur dann vorhanden sei, wenn diese nur einzelne Lécher, nicht
aber grolle offene Bereiche aufweise. Dies sei bei der angegriffenen Ausfiihrungsform nicht der
Fall. Dort seien die Offnungen der oberen Isolierschicht noch deutlich gréRer, als dies bei der Ent-
gegenhaltung D 3 der Fall sei. Entweder, man gehe mit der Kldagerin im Rahmen der Nichtigkeits-
widerklage davon aus, dass in diesem Fall das Merkmal nicht verwirklicht sei. Dann fehle es an
einer Verletzung. Oder man vertrete die Auffassung, dies alles seien keine relevanten Anforderun-
gen. Dann sei das Merkmal neuheitsschadlich getroffen.

Die Klagerin ist diesem Vorbringen entgegengetreten.
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Sie meint, die in der angegriffenen Ausfiihrungsform verwendeten Materialien der reflektierenden
Elektrode entsprachen exakt den Materialien, die das Streitpatent fiir die Metallsperrschicht und
die Entspannungsschicht in einem Ausfiihrungsbeispiel nenne. Das Streitpatent beschreibe in Abs.
[0033] eine Metallsperrschicht aus Titan (Ti), eine Entspannungsschicht aus Nickel (Ni) und Titan
(Ti) sowie eine Titanschicht (Ti) direkt unterhalb der Schicht aus Siliziumdioxid (SiO3), bei der es
sich um die Metallsperrschicht handele.

Die Zuordnung zu den einzelnen Schichten sei funktional und anhand der Beschreibung des Streit-
patents vorzunehmen. Die Funktion der Metallsperrschicht liege darin, eine Diffusion von Elemen-
ten aus der reflektierenden Metallschicht und ein Freiliegen der reflektierenden Metallsperr-
schicht zu verhindern. Dazu komme es auf die Materialkombination an. Die Entspannungsschicht
kénne patentgemall aus mehreren Schichten bestehen und als Verbundschicht ausgebildet sein.
Zudem miisse der Warmeausdehnungskoeffizient der Entspannungsschicht zwischen dem der re-
flektierenden Schicht und der Metallsperrschicht liegen. In einer fertigen Schichtenstruktur seien
auch die angrenzenden, verbundenen Schichten zu berticksichtigen, sowie bei einer Verbund-
schicht die Gesamtheit der Schichten und ihre wechselseitigen Einflisse.

Mit ihren Einwanden zur Stromaufweitungsschicht verzerren die Beklagten nach Meinung der Kla-
gerin ihr Vorbringen im Nichtigkeitsverfahren. Wenn in der Erwiderung zur Nichtigkeitswiderklage
die Rede davon sei, dass die Stromaufweitungsschicht ein flachiges Gebilde sein misse, sei dies im
Kontext der Abgrenzung von der D 3 zu lesen. Diese offenbare eine flachige Struktur bestehend
aus Stegen und schmalen Bereichen, die keine Schicht im Sinne des Streitpatents darstelle (links:
Figur 5 der D 3: rechts: angegriffene Ausfiihrungsform):

Soweit die Beklagten das Vorliegen einer Isolierschicht in Abrede stellen, stehe es einer Verwirkli-
chung der technischen Lehre des Streitpatents nicht entgegen, dass die untere Isolierschicht bei
der angegriffenen Ausfiihrungsform im Innenbereich weitere Offnungen aufweise, tiber die eben-
falls die Halbleiterschicht kontaktiert werde:
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Bei der angegriffenen Ausfiihrungsform bedecke die untere Isolierschicht die Gesamtoberflache
der Struktur. Offnungen, die nicht der Kontaktierung dienten, existierten nicht.

Nach Auffassung der Beklagten zu 2) nimmt das Streitpatent jedenfalls die Prioritat der
KR 201100093396 sowie der KR 20120015758 nicht wirksam in Anspruch. Wahrend es bei der
KR “396 an der Offenbarung einer Entspannungsschicht fehle, weise die in der KR “758 offenbarte
Gestaltung eine transparente Elektrodenschicht auf. Es fehle daher an der Offenbarung einer re-
flektierenden Elektrode im Sinne des Streitpatents.

Des Weiteren gehe der Gegenstand von Anspruch 1 des Streitpatents (iber den Inhalt der urspriing-
lichen Anmeldung hinaus. Zum einen erfasse Anspruch 1 jedenfalls nach Auffassung der Klagerin
in der erteilten Fassung nicht nur Ausgestaltungen mit mehreren Mesas, sondern auch solche, die
nur eine Mesa aufweisen. Derartige Gestaltungen mit nur einer Mesa seien in der urspriinglichen
Patentanmeldung nicht offenbart. Dort seien lediglich Ausgestaltungen mit einer Mehrzahl von
Mesas gezeigt. Abgesehen davon verlange Anspruch 1 nur noch, dass die reflektierende Metall-
schicht, die Metallsperrschicht und die Entspannungsschicht gebildet seien und dass die reflektie-
rende Elektrode diese Schichten aufweise. Auch dies sei in der urspriinglichen Patentanmeldung
nicht offenbart. Dort sei das seitliche Umfangen der reflektierenden Metallschicht und der Ent-
spannungsschicht technisch entscheidend dafiir, dass ein Diffundieren von lonen von diesen
Schichten in die zweite Halbleiterschicht verhindert werde. Daflir mlissten gerade die Seitenberei-
che der Schichten abgedeckt sein.

Uberdies fehle es auch an der erfinderischen Tatigkeit.

In der US 2005/0067624 A1 (D 3) seien alle Merkmale von Anspruch 1 offenbart mit Ausnahme der
Entspannungsschicht sowie deren Warmeausdehnungskoeffizient. Ausgehend von der Entgegen-
haltung D 3 bestehe fiir den Fachmann die objektive Aufgabe, Spannungen zwischen einer reflek-
tierenden Metallschicht und einer Metallsperrschicht zu reduzieren. Dass dies sinnvoll sei und sol-
che Spannungen vermieden werden sollen, erfahre der Fachmann aus der EP 1 806 790 A2 (D 5),
indem diese erldutere, eine Entspannungsschicht mit einem angepassten Warmeausdehnungsko-
effizenten zwischen der reflektierenden Metallschicht und der Metallsperrschicht vorzusehen.
Weitere Schwierigkeiten bei der Kombination bestiinden nicht. Insofern sei zu beachten, dass das
technische Problem der Spannungen zwischen den Schichten keine Auswirkungen auf andere
Schichten oder im Ubrigen den Aufbau der LED habe. Eine Kombination miisse vor diesem Hinter-
grund keine weiteren technischen Schwierigkeiten Giberwinden.

Auch ausgehend von der US 2009/283787 Al (D 2) sei die erfinderische Tatigkeit zu verneinen. Die
dort in Figur 3 gezeigte Leuchtdiode nehme samtliche Merkmale vorweg. Es fehle nur an einer
reflektierenden Elektrode sowie Offnungen der unteren Isolierschicht, die in der Nihe eines Rands
des Substrats angeordnet seien. Eine reflektierende Elektrode sei allerdings in Figur 2 der Entge-
genhaltung gezeigt. Die Kombination der reflektierenden Elektrode mit den weiteren in dem Aus-
fihrungsbeispiel gemaR Figur 2 offenbarten Schichten mit der in Figur 3 offenbarten Ausgestaltung
sei schon deshalb naheliegend, weil beide Ausfiihrungsbeispiele in der D 2 offenbart seien. Vor
diesem Hintergrund kénnten flir den Fachmann naheliegend bestimmte Ausfliihrungsvarianten der
einzelnen Gestaltungen der LED miteinander kombiniert werden. Offnungen in der Ndhe des Rands
des Substrats seien in den Figuren 2, 3, 5 und 6 sowie in dem Ausflihrungsbeispiel gemal} den
Figuren 14 und 15 der D 1 (US 2010/ 0 117 111 A1) offenbart. Insofern gehe es darum, den Reihen-
widerstand der Vorrichtung zu verringern. Dies sei dadurch moglich, dass die Stromverteilung ver-
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bessert werde, indem eine Stromkontaktierung auch am Rand vorgesehen werde. Mit dem wei-
tergehenden Aufbau der LED habe dies nicht unmittelbar zu tun. Es kdnne somit eigenstandig vom
Fachmann erganzt werden, ohne dass weitergehende Nachteile entstiinden.

Die Klagerin ist dem entgegengetreten.

Bereits im Erteilungsverfahren habe die unzulassige Erweiterung keine Rolle gespielt. Die urspriing-
liche Anmeldung zeige in den Figuren 24 bis 26 ein weiteres Ausfiihrungsbeispiel, bei dem nur eine
Mesa auf dem LED-Chip vorhanden sei. Damit sei eine einzelne Mesa ebenfalls Teil der Offenba-
rung der urspriinglichen Anmeldung. Darliber hinaus offenbare die urspriingliche Anmeldung nicht
nur Ausgestaltungen, bei denen die Metallsperrschicht die reflektierende Diode seitlich umfange.

Soweit sich die Beklagte zu 2) im Rahmen der Erérterung der erfinderischen Tatigkeit auf die D 3
beziehe, beschreibe diese in den Figuren 5 bis 7 sowie 14 und 15 zwei unterschiedliche Ausfiih-
rungsbeispiele, die bei der Erérterung der erfinderischen Tatigkeit getrennt zu behandeln seien.
Die Gesamtoffenbarung der D 3 stelle die Realisierung der Stromverteilung durch das Gitter der
diinnen Verbindungsleitungen (15a, 15b) in den Vordergrund. Es sei nichts ersichtlich, was den
Fachmann dazu veranlassen konnte, stattdessen eine die Mesa-Bereiche bedeckende Stromauf-
weitungsschicht vorzusehen mit einer oberen Isolierschicht, durch welche hindurch die Stromauf-
weitungsschicht freiliege.

Die durch die Beklagte mit der D 3 kombinierte D 5 beschranke sich im Hinblick auf die Vermeidung
von thermisch induzierten Spannungen auf die Auswahl von zwei Materialien fir zwei benachbar-
tes Schichten (die reflektierende Silber-Schicht und die Palladium-Schicht) der reflektierenden
Elektrode mit nahezu identischem Ausdehnungskoeffizienten. Nicht von der Lehre der D 5 umfasst
sei folglich eine eigens flir den Spannungsaufbau vorgesehene Entspannungsschicht als zusatzliche
Schicht zwischen den beiden duReren Schichten mit einem mittleren Warmeausdehnungskoeffi-
zienten zur Vermeidung von Delaminationen in der dreischichtigen Struktur als Ganzes vorzuse-
hen. Ausgehend von der D 3 wiirde der Fachmann fir die dortige reflektierende Metallschicht und
fir die Metallsperrschicht Materialien mit moglichst dhnlichen Warmeausdehnungskoeffizienten
auswabhlen. Er erhalte aber keinen Hinweis darauf, eigens eine dazwischenliegende Entspannungs-
schicht mit einem Warmeaustauschkoeffizienten vorzusehen, der zwischen dem der reflektieren-
den Metallschicht und dem der Metallsperrschicht liege.

Die D 2 sei bereits im Erteilungsverfahren berticksichtigt und nicht als patenthindernd bewertet
worden. Abgesehen davon sei die Entgegenhaltung auch nicht bei einer Zusammenschau mit der
D 3 geeignet, die erfinderische Tatigkeit in Frage zu stellen.

Vollstreckbarkeit:

Im Hinblick auf die Rechtsfolgen kommt aus Sicht der Beklagten eine sofortige Vollstreckbarkeit
vorliegend nicht in Betracht. Die Beklagten seien reine Handelsunternehmen, die mit Mobiltelefo-
nen handeln. Ob und welche Bauteile dort verbaut seien, sei fiir die Beklagten nicht erkennbar.
Dariber hinaus handele es sich bei den streitgegenstandlichen LEDs um Standardbauteile, die zu
einem Preis in einer GroRenordnung von 70 Cent bis 80 Cent pro Stlick erworben wiirden. Es be-
stehe insofern ein krasses Missverhaltnis zu dem jeweiligen Mobiltelefon. Dies veranschauliche,
dass es sich bei der streitgegenstandlichen LED um ein Kleinstbauteil handele, das fiir den wirt-
schaftlichen Erfolg der Produkte, also Mobiltelefone, keine Relevanz besitze. Die Wertverhaltnisse
wirden verdeutlichen, dass eine vorlaufige Vollstreckbarkeit im Vergleich zu den Anspriichen der
Klagerin einen unangemessenen Schaden herbeifiihren wiirde, welche durch eine Patentverlet-
zung begriindet werden konnten. Entscheide sich die Klagerin dafir, nicht gegen den Hersteller,
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sondern gegen einen an Herstellung und Vertrieb Unbeteiligten vorzugehen, misse sie jedenfalls
akzeptieren, dass sie eine Sicherheit leisten musse.

Die Klagerin ist dem entgegengetreten.

Im Hinblick auf das weitere Vorbringen der Parteien wird auf den gesamten Akteninhalt Bezug
genommen.

ENTSCHEIDUNGSGRUNDE:

Die zulassige Klage hat in der Sache Erfolg.
Die Nichtigkeitswiderklage ist zuldssig, aber unbegriindet.

A. Zuldssigkeit der Klage und der Nichtigkeitswiderklage

Sowohl die Klage als auch die Nichtigkeitswiderklage sind zulassig.

L

Nachdem die Beklagten innerhalb der Einspruchsfrist keinen Einspruch eingelegt haben, gelten so-
wohl die Zustandigkeit des Einheitlichen Patentgerichts als auch die Zustandigkeit der Lokalkam-
mer Dusseldorf als anerkannt, R. 19.7 VerfO.

1.
Hinsichtlich der Zulassigkeit der Widerklage bestehen keine Bedenken.

1.

Insbesondere ist das Einheitliche Patentgericht (EPG) auch international zustandig. GemaR Art. 32
Abs. 1 (e) EPGU ist das EPG fiir Widerklagen auf Nichtigkeit von (europdischen) Patenten aus-
schlieRlich zustindig. Da derzeit kein Opt-Out (Art. 83 Abs. 3 EPGU) von der ausschlieRlichen Zu-
standigkeit des Gerichts in Bezug auf das Streitpatent in Kraft ist, ist das EPG — als gemeinsames
Gericht der Mitgliedstaaten des EPGU — gemaR Art. 24 Abs. 4, 71a Abs. 2 a), 71b Abs. 1 der Verord-
nung (EU) Nr. 1215/2012 fur die vorliegende Widerklage international zustandig.

2.
Dass die Nichtigkeitswiderklage ausdricklich allein durch die Beklagte zu 2), nicht aber durch die
Beklagte zu 1) erhoben wurde, steht ihrer Zulassigkeit nicht entgegen.

Grundsatzlich hat der Klager bei mehreren Beklagten die Wahl, ob er die Beklagten jeweils einzeln
verklagt oder ob er eine Klage erhebt, die sich gegen mehrere Beklagte richtet. Entscheidet sich
der Klager fir Letzteres, kann das Gericht gemaR R. 303.3 VerfO eine Verfahrenstrennung anord-
nen. Fir den Fall einer getrennten Klageerhebung kann das Gericht die Verfahren nach R. 340
VerfO verbinden (vgl. Bopp/Kircher, Handbuch Européischer Patentprozess, 2. Aufl., § 12 Rz. 211).

Daraus folgt, dass die Klagen gegen die einzelnen Beklagten jeweils selbststdandig zu behandeln
sind (vgl. Tilmann/Plassmann/Dorn, Einheitspatent, Einheitliches Patentgericht, EPGVerfO § 303
Rz. 15). Jeder Beklagte fiihrt seinen eigenen Prozess formell und inhaltlich unabhangig von den
anderen, ohne dass die jeweiligen Handlungen des einen Beklagten Vor- oder Nachteile fir den
anderen Beklagten bewirken (vgl. Luginbihl/Hlttermann, Einheitspatentsystem, Regel 303 Rz. 26).
Verlangt daher R. 25.1 VerfO die Erhebung einer Widerklage auf Nichtigerklarung des Patents, so-
fern die Klageerwiderung die Behauptung umfasst, dass das angeblich verletzte Patent unglltig ist,
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gilt dies fiir jeden Beklagten gesondert. Dies schlieBt die gemeinsame Erhebung einer Nichtigkeits-
widerklage durch mehrere Beklagte nicht aus.

Auf den vorliegenden Fall gewendet folgt daraus, dass die Beklagte zu 2) der ihr obliegenden Ver-
pflichtung zur Erhebung einer Nichtigkeitswiderklage nachgekommen ist. Dass die Beklagte zu 1)
auf die Erhebung einer Nichtigkeitswiderklage verzichtet hat, hat auf die Zuldssigkeit der Nichtig-
keitswiderklage der Beklagten zu 2) keinen Einfluss.

Umgekehrt folgt aus dem Vorstehenden aber auch, dass die Beklagte zu 1) keine Nichtigkeitswi-
derklage erhoben hat. Fir sie ist daher die Rechtsbestandigkeitsargumentation formal ausge-
schlossen (vgl. dazu: Luginbihl/Huttermann, Einheitspatentsystem, R. 25 Rz. 4).

Entscheidet sich das Gericht — wie vorliegend nicht —fiir eine Trennung der Verfahren gegen beide
Beklagte, konnte sich die Beklagte zu 1) daher in ihrem Verfahren nicht mit Erfolg auf den fehlen-
den Rechtsbestand berufen. Ohne eine solche Abtrennung wirkt sich die Selbststandigkeit der Pro-
zessverhaltnisse fur die Beklagte zu 1) demgegeniber jedenfalls solange faktisch nicht aus, wie die
Kammer von einer Abtrennung der Verfahren absieht. Wird das Streitpatent aufgrund der Nichtig-
keitsklage eines Beklagten fiir nichtig erklart, fehlt der Verletzungsklage insgesamt bereits die
Grundlage.

B. Schutzbereich des Streitpatents

Im Hinblick auf den Schutzbereich des Streitpatents gilt Folgendes:

1.
Das Streitpatent betrifft eine lichtemittierende Diode und insbesondere eine lichtemittierende Di-
ode vom Flip-Chip-Typ mit verbesserter Lichtausbeute.

1.

Wie das Streitpatent einleitend ausfiihrt, werden lichtemittierende Dioden auf Galliumnitridbasis
durch Aufwachsen von Epitaxieschichten auf einem Substrat gebildet. Sie umfassen eine Halb-
leiterschicht vom n-Typ, eine Halbleiterschicht vom p-Typ und eine dazwischenliegende aktive
Schicht. Auf der n-Halbleiterschicht wird ein n-Elektrodenpad und auf der p-Halbleiterschicht wird
ein p-Elektrodenpad gebildet. Zum Betrieb wird die lichtemittierende Diode Uber die Elektroden-
pads elektrisch mit einer externen Stromquelle verbunden. Zu diesem Zeitpunkt fliet Strom von
dem p-Elektrodenpad zu dem n-Elektrodenpad durch die Halbleiterschicht (Abs. [0003]).

Um die Warmeleitung zu verbessern und gleichzeitig den Lichtverlust durch das p-Elektrodenpad
zu verhindern wird im Stand der Technik eine lichtemittierende Diode mit Flip-Chip-Struktur ver-
wendet. Im Stand der Technik (siehe US 6 486 499 B1 = Entgegenhaltung D 6 in der Nichtigkeitswi-
derklage) wurden zur Verbesserung der Stromverteilung in groflachig lichtemittierenden Dioden
mit dieser Struktur verschiedene Elektrodenstrukturen vorgeschlagen. Beispielswiese wird eine re-
flektierende Elektrode auf der Halbleiterschicht vom p-Typ gebildet. Dartiber hinaus werden Er-
weiterungen fir die Stromausbreitung auf einem Bereich der Halbleiterschicht vom n-Typ gebildet,
freigelegt durch Atzen der Halbleiterschicht vom p-Typ und der aktiven Schicht (Abs. [0004]). Dabei
kommen lineare Verlangerungen zum Einsatz, welche die Stromverteilung aufgrund ihres hohen
Widerstandes einschrianken (Abs. [0006]).

Bei aus dem Stand der Technik bekannten Losungen reflektiert die auf der Halbleiterschicht vom
p-Typ gebildete reflektierende Elektrode das in der aktiven Schicht erzeugte Licht, um die Lichtex-
traktionseffizienz zu erhéhen und unterstiitzt die Stromverteilung in der Halbleiterschicht vom p-
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Typ (Abs. [0005]). Da eine reflektierende Elektrode nur auf der Halbleiterschicht vom p-Typ ange-
ordnet ist, kommt es zu erheblichen Lichtverlusten durch die Pads und die Verlangerungen (Abs.
[0006]).

LEDs mit einer Flip-Chip-Struktur zeichnen sich dadurch aus, dass Licht durch ein Substrat emittiert
wird. Dementsprechend wird nach der Bildung von Halbleiterschichten auf dem Substrat eine me-
tallische Reflexionsschicht tber den Halbleiterschichten oder eine Stromverteilungsschicht gebil-
det, so dass Licht von der Reflektionsschicht reflektiert werden kann (Abs. [0007]).

Die nachfolgend verkleinert eingeblendete, der Streitpatentschrift entnommene und gerichtsseitig
kolorierte Figur 1 ist eine Teilschnittansicht einer lichtemittierenden Diode mit einer reflektieren-
den Schicht aus dem Stand der Technik (Abs. [0008]):
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Zu sehen sind insbesondere eine Mesa-Schicht (10), eine aus einem leitfahigen Metall oder einem
leitfahigen Oxid gebildete ohmsche Schicht (12) sowie eine aus Silber (Ag) oder Aluminium (Al)
bestehende Reflexionsschicht (13). Bei der Sperrschicht (14) sind abwechselnd erste, Nickel (Ni)
und zweite, Wolfram (W) oder Wolfram-Titan (TiW) enthaltende Sperrschichten (14b) tGbereinan-
dergestapelt. Die Sperrschicht (14) verhindert die Diffusion von Metallelementen, welche die re-
flektierende Schicht (13) bilden. Die reflektierende Schicht (13) hat einen héheren Warmeausdeh-
nungskoeffizienten als die Sperrschicht (14). Dies flhrt zu Spannungen in der reflektierenden
Schicht (13). Dementsprechend wird die reflektierende Schicht (13) von der ohmschen Schicht (12)
oder der Mesa-Schicht (10) unter der ohmschen Schicht (12) aufgrund er in der reflektierenden
Schicht (13) bei gleicher Temperatur erzeugten Spannung getrennt (Abs. [0012]).

Dartiber hinaus wurden im Stand der Technik verschiedene Methoden entwickelt, um die Leis-
tungsfahigkeit der lichtemittierenden Diode zu verbessern. So umfasst die in der US 2009/0283787
Al (= Entgegenhaltung D 2 in der Nichtigkeitswiderklage) offenbarte Losung eine lichtemittierende
Diode, umfassend einen Diodenbereich mit einer ersten und einer zweiten Flache, die sich gegen-
Uberliegen, und der eine Schicht vom n-Typ und eine Solche vom p-Typ enthalt. Ein Anodenkontakt
kontaktiert die Schicht vom p-Typ ohmsch und erstreckt sich auf der ersten Flache. Dariiber hinaus
erstreckt sich eine transparente Isolierschicht auf der ersten Flache auBerhalb des Anodenkon-
takts. Die Schicht vom n-Typ wird durch einen reflektierenden Kathodenkontakt elektrisch kontak-
tiert, welcher sich durch eine transparente Isolierschicht und auf die sich aufRerhalb des Anoden-
kontakts befindliche, transparente Isolierschicht erstreckt, um im Wesentlichen die gesamte erste
Flache, die sich aulRerhalb des Anodenkontakts befindet, mit dem reflektierenden Kathodenkon-
takt zu bedecken (Abs. [0013]).

Davon ausgehend liegt dem Streitpatent nach der Streitpatentbeschreibung die Aufgabe (das tech-
nische Problem) zugrunde, eine lichtemittierende Diode mit einer verbesserten Stromverteilungs-
leistung sowie mit einer verbesserten Lichtextraktionseffizienz durch eine Verbesserung des Refle-
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xionsvermogens bereitzustellen, die in der Lage ist, die durch eine reflektierende Schicht verur-
sachte Spannung zu verringern. Dariber hinaus soll ein Verfahren zur Herstellung einer lichtemit-
tierenden Diode bereitgestellt werden, welches die Stromverteilungsleistung verbessern und
gleichzeitig einen komplizierten Herstellungsprozess vermeiden kann. SchlieRlich soll eine Technik
zur Verbesserung der Lichtextraktionseffizienz durch Oberflachenstrukturierung mit einem kosten-
ginstigen und einfachen Verfahren bereitgestellt werden (Abs. [0014] - [0018]).

Zur Losung dieser Aufgabe stellt Patentanspruch 1 des Streitpatents eine Leuchtdiode unter
Schutz, die durch eine Kombination der folgenden Merkmale gekennzeichnet ist:

1. Leuchtdiode, aufweisend

1.1. eine lichtemittierende Struktur;

1.2. mesageatzte Bereiche (150);

1.3. eine reflektierende Elektrode (140);
1.4. eine untere Isolierschicht (200);

1.5. eine Stromaufweitungsschicht (210);
1.6. eine obere Isolierschicht (220);

1.7. ein erstes Pad (230);

1.8. ein zweites Pad (240).

2. Die lichtemittierende Struktur
2.1. st auf einem Substrat (100) gebildet;
2.2. weist auf:
2.1.1.  eine Halbleiterschicht (110) eines ersten Leitfahigkeitstyps,
2.1.2.  eine aktive Schicht (120) und

2.1.3.  eine Halbleiterschicht (130) eines zweiten Leitfahigkeitstyps.

3. Die mesageatzten Bereiche (150) sind von der Oberflache der Halbleiterschicht (130) des zwei-
ten Leitfahigkeitstyps zu der Halbleiterschicht (110) des ersten Leitfahigkeitstyps gebildet.

4, Die reflektierende Elektrode (140)
4.1. ist auf der Halbleiterschicht (130) des zweiten Leitfahigkeitstyps gebildet;
4.2. weistauf:
4.2.1. eine reflektierende Metallschicht (142);
4.2.2. eine Metallsperrschicht (144);
4.2.3. eine Entspannungsschicht (143);
4.2.3.1. Die Entspannungsschicht (143)
4.2.3.1.1. istzwischen der reflektierenden Metallschicht
(142) und der Metallsperrschicht (144) gebil-
det;
4.2.3.1.2. weisteinen Warmeausdehnungskoeffizienten

zwischen dem Wahrmeausdehnungskoeffi-
zenten der reflektierenden Metallschicht
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(142) und dem Wairmeausdehnungskoeffi-
zienten der Metallsperrschicht (144) auf.

5. Die untere Isolierschicht (200)

5.1. bedeckt die eine Gesamtoberflache der Struktur, die gebildet ist durch:

5.1.1.  die Halbleiterschicht (110) des ersten Leitfahigkeitstyps,
5.1.2.  die aktive Schicht (120),

5.1.3.  die Halbleiterschicht (130) des zweiten Leitfahigkeitstyps;
5.1.4.  die mesageatzten Bereiche (150) und

5.1.5. diereflektierende Elektrode (140).

52.  weist Offnungen auf, die in der Nhe eines Rands des Substrats angeordnet sind;
53. ermoglicht, dass

53.1. eine obere Flache der reflektierenden Elektrode (140) teilweise durch diese
hindurch freiliegt;

53.2. die Halbleiterschicht (110) des ersten Leitfahigkeitstyps durch diese hindurch
in den mesageatzten Bereichen (150) freiliegt;

6. Die Stromaufweitungsschicht (210)

6.1. st auf der unteren Isolierschicht (200) gebildet;

6.2. bedeckt die Halbleiterschicht (110) des ersten Leitfahigkeitstyps;

6.3. st elektrisch mit der Halbleiterschicht (110) des ersten Leitfdhigkeitstyps verbunden.
7. Die obere Isolierschicht (220)

7.1. ist auf der Stromaufweitungsschicht (210) gebildet.

7.2. sowohl die Stromaufweitungsschicht (210) als auch die reflektierende Elektrode (140)
liegen teilweise durch die obere Isolierschicht (220) hindurch frei.

8. Das erste Pad (230) ist elektrisch mit der Stromaufweitungsschicht (210) verbunden, die durch
die obere Isolierschicht (220) hindurch freiliegt.

9. Das zweite Pad (240) ist elektrisch mit der reflektierenden Elektrode (140) verbunden, die
durch die obere Isolierschicht (220) hindurch freiliegt.

2.
Einige Merkmale bedirfen der Auslegung.

a)

GemaR Art. 69 EPU i.V.m. dem Protokoll (iber dessen Auslegung ist der Patentanspruch nicht nur
der Ausgangspunkt, sondern die maligebliche Grundlage fiir die Bestimmung des Schutzbereichs
eines europadischen Patents. Fiir die Auslegung eines Patentanspruchs kommt es nicht allein auf
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seinen genauen Wortlaut im sprachlichen Sinne an. Vielmehr sind die Beschreibung und die Zeich-
nungen als Erlauterungshilfen fir die Auslegung des Patentanspruchs stets mit heranzuziehen und
nicht nur zur Behebung etwaiger Unklarheiten im Patentanspruch anzuwenden. Das bedeutet aber
nicht, dass der Patentanspruch lediglich als Richtlinie dient und sich sein Gegenstand auch auf das
erstreckt, was sich nach Prifung der Beschreibung und der Zeichnungen als Schutzbegehren des
Patentinhabers darstellt (UPC_CoA_335/2023, Anordnung v. 26.02.2023 i.V.m. Anordnung v.
11.03.2024, GRUR-RS 2024, 2829, Leitsatz 2. und Rz. 73 - 77 — 10x Genomics v. NanoString;
UPC_COA _182/2024, Anordnung v. 25.09.2024, Rz. 82 - Mammut Sports v. Ortovox Sportartikel;
vgl. auch UPC_CFI_7/2024 (LD Dusseldorf), Entscheidung v. 03.07. 2024, ORD_598324/2023 —
Franz Kaldewei v. Bette).

b)

Der relevante Fachmann ist nach Auffassung der Lokalkammer ein Diplom-Ingenieur oder Master
der Elektrotechnik oder der Halbleiterphysik mit einem Abschluss an einer Fachhochschule fiir an-
gewandte Wissenschaften und mehrjahriger Berufserfahrung in der Entwicklung von lichtemittie-
renden Dioden und Verfahren zu deren Herstellung.

o)

Dies vorausgeschickt gilt Folgendes:

aa)

Erfindungsgemal verfiigt die Leuchtdiode iber mesageatzte Bereiche (150).

(1)

Der Fachmann, der sich der Frage nach der technischen Gestaltung derartiger Bereiche zuwendet,
entnimmt Patentanspruch 1, dass die mesageatzten Bereiche von der Oberflache der Halbleiter-
schicht (130) des zweiten Leitfahigkeitstyps zu der Halbleiterschicht des ersten Leitfahigkeitstyps
gebildet sind (Merkmal 3.). Daraus schlieBt der Fachmann zweierlei: Es muss sich um mesageatzte
Bereiche (Plural) und damit mindestens zwei handeln. Das Vorliegen eines einzelnen solchen Be-
reichs genligt fiir die Verwirklichung der durch das Streitpatent unter Schutz gestellten technischen
Lehre nicht. AuBerdem missen sich die mesageéatzten Bereiche jedenfalls von der Oberflache der
Halbleiterschicht des zweiten Leitfahigkeitstyps zu der Halbleiterschicht des ersten Leitfahigkeits-
typs erstrecken.

Dariber hinausgehend finden die mesagedtzten Bereiche in Patentanspruch 1 nur noch dahinge-
hend Erwahnung, dass sie Teil der durch die untere Isolierschicht bedeckten Struktur sind (Merk-
male 5.1. und 5.1.4.) und dass die Halbleiterschicht (110) des ersten Leitfahigkeitstyps durch die
untere Isolierschicht hindurch in den mesageadtzten Bereichen freiliegt. Weitere Vorgaben, etwa
zur Form oder zur Frage der Uberlagerung mesageétzter Bereiche, sucht der Fachmann in Pa-
tentanspruch 1 vergebens.

(2)
Wendet er sich davon ausgehend der Patentbeschreibung zu, richtet sich der Blick des Fachmanns
zunachst auf Abs. [0125], wo es heil3t:

“Referring to Figure 14 , part of the active layer 120 and part of the second semiconductor layer 130
are removed by typical etching. As a result, the first semiconductor layer 110 is partially exposed.
Through the etching process, an upper surface of the first semiconductor layer 110 is exposed, and
side surfaces of the active layer 120 and the second semiconductor layer 130 are exposed. As a result,
the active layer 120 and the second semiconductor layer 130 are partially removed to form trenches
and holes through the etching process. In other words, the mesa-etched areas 150 formed from the
surface of the second semiconductor layer 130 [...] to the surface of the first semiconductor layer 110
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may be a trench-shaped stripe type or a hole type.”
Und ausgehend von der als Anlage LL 6a vorgelegten Ubersetzung:

»Bezugnehmend auf Figur 14 werden ein Teil der aktiven Schicht 120 und ein Teil der zweiten Halb-
leiterschicht 130 durch typisches Atzen entfernt. Als Ergebnis wird die erste Halbleiterschicht 110
freigelegt. Durch den Atzvorgang wird eine obere Fliche der ersten Halbleiterschicht 110 freigelegt,
und Seitenflachen der aktiven Schicht 120 und der zweiten Halbleiterschicht 130 werden freigelegt.
Als Ergebnis werden die aktive Schicht 120 und die zweite Halbleiterschicht 130 teilweise entfernt,
um durch den Atzprozess Griaben und Lécher zu bilden. Mit anderen Worten, die mesageatzten Be-
reiche 150, die von der Oberflache der zweiten Halbleiterschicht 130 [...] bis zur Oberflache der ersten
Halbleiterschicht 110 gebildet werden, kdnnen grabenférmig, streifenférmig oder lochférmig sein.”

(Hervorhebung hinzugefiigt)

Auch wenn es sich bei Figur 14 nebst der zugehorigen Beschreibung um ein Ausfiihrungsbeispiel
handelt, auf welches die Erfindung nicht reduziert werden darf, fihrt der vorstehend wiedergege-
bene Auszug der Streitpatentbeschreibung dem Fachmann vor Augen, weshalb es erfindungsge-
malk mesageitzter Bereiche bedarf: Werden im Rahmen des Atzvorgangs Teile der aktiven Schicht
und der zweiten Halbleiterschicht entfernt, wird in den mesageatzten Bereichen die erste Halb-
leiterschicht freigelegt (vgl. auch Abs. [0147], [0165], [0167], [0195] sowie [0004] a.E., [0019] und
[0071], wobei Letzterer von einer ,,Strukturierung der zweiten leitfahigen Halbleiterschicht und der
aktiven Schicht” spricht). Damit korrespondierend versteht die Streitpatentschrift unter einem
,Mesa-Atzen” einen Prozess des teilweisen Atzens der zweiten leitfihigen Halbleiterschicht, um
die erste leitfahige Halbleiterschicht freizulegen (Abs. [0230]). Da die erste Halbleiterschicht zudem
in den mesageatzten Bereichen nicht durch die untere Isolierschicht bedeckt ist, wird so eine elekt-
rische Verbindung vom ersten Pad (230) (Merkmal 8.) Uber die Stromaufweitungsschicht (210)
(Merkmal 6.3.) zur ersten Halbleiterschicht erméglicht. Die erste Halbleiterschicht (110) ist daher
mit dem ersten Pad (130) elektrisch verbunden (vgl. Abs. [0085] und [0160]).

(3)

Wie der Fachmann der Streitpatentbeschreibung weiter entnimmt, kdnnen die mesageatzten Be-
reiche graben-, streifen- oder lochférmig ausgestaltet sein (vgl. Abs. [0125] a.E., [0126], [0141],
[0144], [0164], [0168]). Nachdem Patentanspruch 1 die Form der mesageatzten Bereiche allerdings
unerwahnt ldsst und zudem auch nicht ersichtlich ist, dass die mesageatzten Bereiche die ihnen
erfindungsgemaR zugewiesene Funktion der Freilegung der ersten Halbleiterschicht nur mit einer
bestimmten Form erfiillen kénnen, ist die Gestaltung der Form der mesageazten Bereiche in das
Belieben des Fachmanns gestellt, solange diese Bereiche, wie von Merkmal 3 gefordert, von der
ersten Halbleiterschicht des zweiten Leitfahigkeitstyps zu der Halbleiterschicht des ersten Leitfa-
higkeitstyps gebildet sind. Dies schlieRt auch die Méglichkeit der teilweisen Uberlagerung mesage-
atzter Bereiche mit ein, solange mindestens zwei derartige Bereiche identifizierbar bleiben.

(4)

Keine Erwahnung findet bzw. finden im Patentanspruch 1 die als Folge des Vorhandenseins ent-
sprechender mesagedatzter Bereiche (150) entstehende(n) Mesa(s). Deren Anzahl ldsst Patentan-
spruch 1 offen.

Soweit in der Streitpatentbeschreibung wiederholt eine Pluralitdt von Mesas Erwdhnung findet
(vgl. etwa Abs. [0020] - [0023], [0027], [0037], [0039], [0041], [0044], [0070] - [0073], [0076] f.,
[0080], [0091], [0093] f.), hat eine Solche im Anspruch keinen Niederschlag gefunden. Vom Schutz-
bereich erfasst sind daher nicht nur Gestaltungen, bei denen sich mehrere, d.h. mindestens zwei
Mesas identifizieren lassen. Ebenfalls geschiitzt sind vielmehr auch Leuchtdioden mit nur einer
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Mesa, solange die Leuchtdiode (iber mesageatzte und damit mindestens zwei derartige Bereiche
verfligt.

Stellt Patentanspruch 1 allein auf das Vorhandensein mesageatzter Bereiche und damit nicht auf
die Mesa selbst ab, ist auch die Form einer oder mehrerer Mesa(s) nicht entscheidend. Diese kann
bzw. kénnen beispielsweise eine langliche Form aufweisen und sich parallel zueinander in Richtung
einer Seite des Substrats erstrecken (vgl. Abs. [0022], [0072]), ohne dass die Erfindung auf eine
solche Formgebung beschrankt ware.

bb)

ErfindungsgemalR weist die auf der Halbleiterschicht des zweiten Leitfahigkeitstyps gebildete Elekt-
rode (140) eine reflektierende Metallschicht (142), eine Metallsperrschicht (144) sowie eine Ent-
spannungsschicht (143) auf (Merkmale 4.,4.1.,4.2.1. - 4.2.3.).

(1)

Vorgaben zur chemischen Zusammensetzung der vorgenannten Schichten sucht der Fachmann in
Patenanspruch 1 vergebens. Diese werden vielmehr lediglich in Bezug auf die ihnen jeweils zuge-
wiesene Funktion und ihre Eigenschaften definiert und voneinander abgegrenzt.

(a)

So dient die reflektierende Metallschicht (Merkmal 4.2.1.) dazu, dass in der aktiven Schicht (Merk-
mal 2.1.2.) erzeugte Licht zu reflektieren (vgl. Abs. [0010], Abs. [0112]). Auch wenn sich Patentan-
spruch 1 nicht zu den Inhaltstoffen der Schicht verhilt, ist damit klar, dass die reflektierende Me-
tallschicht aus einem Material mit einer hohen Leitfahigkeit und einem hohen Reflexionsvermdgen
in Bezug auf Licht gebildet sein muss. Beispielhaft nennt die Streitpatentschrift als mogliche In-
haltsstoffe der reflektierenden Metallschicht Silber (Ag) bzw. Silberlegierungen oder Aluminium
(Al) bzw. Aluminiumlegierungen (vgl. Unteranspruch 4 sowie Abs. [0010] a.E., [0075], [0098],
[0112], [0115] f., [0129], [0140]).

(b)

Die in der reflektierenden Metallschicht enthaltenen Metallelemente oder lonen kénnen jedoch in
die benachbarten Schichten diffundieren. Um dies (und damit letztlich eine Verschlechterung der
reflektierenden Eigenschaften) der reflektierenden Metallschicht zu verhindern (Abs. [0011] und
[0115]), verfligt die reflektierende Elektrode erfindungsgemalR weiterhin tiber eine Metallsperr-
schicht (Merkmal 4.2.2.). Zur Verbesserung der Sperrwirkung kann die ggf. auch mehrschichtige
Metallsperrschicht neben einer oberen Flache (auch) die Seitenflachen der reflektierenden Schicht
abdecken (Unteranspruch 7 sowie Abs. [0011], [0024], [0075], [0137] f.). Bedingung fiir eine Ver-
wirklichung der durch Patentanspruch 1 unter Schutz gestellten technischen Lehre ist dies jedoch
nicht. Als moégliche Materialien der Metallsperrschicht erwahnt die Streitpatentschrift unter ande-
rem Wolfram (W), Wolfram-Titan (TiW), Titan (Ti), Nickel (Ni), Molybdan (Mo) oder Palladium (Pd)
(vgl. Unteranspruch 6 sowie Abs. [0011], [0033] - [0036], [0075] a.E., [0115] f., [0136], [0140]),
ohne dass der Schutzbereich auf diese Materialen beschrankt ist.

(c)

Da die reflektierende Metallschicht und die Metallsperrschicht unterschiedliche Warmeausdeh-
nungskoeffizienten haben, kann es zu Spannungen in der reflektierenden Metallschicht kommen,
wodurch die reflektierende Metallschicht von den Mesas und damit letztlich von der zweiten Halb-
leiterschicht getrennt werden kann (Abs. [0099]).

Um diese Spannungen abzubauen ist erfindungsgemal zwischen der reflektierenden Metallschicht
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(142) und der Metallsperrschicht (144) eine Entspannungsschicht, deren Warmeausdehnungsko-
effizient zwischen demjenigen der reflektierenden Schicht und demjenigen der Metallsperrschicht
liegt vorgesehen (Merkmale 4.2.3.,4.2.3.1. und 4.2.3.1.1.). Dementsprechend wird die Spannung,
die durch den Unterschied der Warmeausdehnungskoeffizienten zwischen der reflektierenden
Metallschicht (142) und der Metallsperrschicht (144) verursacht wird, von der Spannungsentlas-
tungsschicht (143) absorbiert (Abs. [0142]), wodurch eine Trennung der reflektierenden Metall-
schicht von der Halbleiterschicht verhindert werden kann (Abs. [0045] a.E., [0113]).

Was die Materialien der Entspannungsschicht angeht, kann es sich dabei beispielhaft entweder um
eine, etwa aus Silber (Ag), Kupfer (Cu), Nickel (Ni), Titan (Ti) oder Palladium (Pd) gebildete Einzel-
schicht oder um eine Verbundschicht aus Kupfer (Cu), Nickel (Ni), Titan (Ti), Palladium (Pd) oder
Gold (Au) handeln (vgl. Unteranspruch 9 sowie Abs. [0033] - [0035] sowie Abs. [0112] - [0114]). Da
der Warmeausdehnungskoeffizient der Entspannungsschicht jedoch zwischen demjenigen der re-
flektierenden Metallschicht und der Metallsperrschicht liegen soll und sowohl die reflektierende
Metallschicht als auch die Metallsperrschicht aus einer Vielzahl von Materialien zusammengesetzt
sein konnen, ist das Material der Entspannungsschicht zwangslaufig vom Material der anderen
Schichten abhangig (Abs. [0113], [0132] und [0140]). Dieses ist so zu wahlen, dass der Warmeaus-
dehnungskoeffizient der betreffenden Schicht zwischen demjenigen der reflektierenden Metall-
schicht und der Metallsperrschicht liegt.

(d)

Was die Abgrenzung der Schichten zueinander angeht, lasst sich diese ausgehend von den vorste-
henden Uberlegungen schon deshalb nicht allein anhand der in der jeweiligen Schicht enthaltenen
Materialen vornehmen, weil bereits die Streitpatentbeschreibung die gleichen Materialien teil-
weise in unterschiedlichen Schichten zulasst. So findet etwa Silber sowohl als Bestandteil der re-
flektierenden Metallschicht als auch der Spannungsentlastungsschicht Erwdahnung (vgl. Unteran-
spriiche 4 und 9 sowie Abs. [0033]). Gleiches gilt fur Titan und Nickel, die sowohl als Bestandteil
der Spannungsentlastungsschicht als auch der Metallsperrschicht Erwahnung finden (vgl. Unteran-
spriiche 6 und 9; Abs. [0033] - [0036] und [0115] f.). Dabei kdnnen bestimmte Materialien nach der
Streitpatentbeschreibung nicht nur alternativ bestimmten Schichten angehoéren. Vielmehr lasst es
die Streitpatentbeschreibung auch zu, dass sich bestimmte Materialen in einer Ausfiihrungsform
sowohl in der Metallsperrschicht als auch in der Entspannungsschicht finden. So findet in Abs.
[0033] der Streitpatentbeschreibung folgende Gestaltung Erwdhnung:

“[...] and the barrier metal layer may include one of W, TiW, Mo, Ti, Cr, Pt, Rh, Pd, and Ni. Further,
the stress relieving layer may be formed as a single layer of Ag, Cu, Ni, Pt, Ti, Rh, Pd or Cr, or as a
composite layer of a plurality of metals selected from Cu, Ni, Pt, Ti, Rh, Pd or Au.”

Und in der als Anlage LL 6a vorgelegten Ubersetzung:

»[...] und die Sperrmetallschicht kann eines von W, TiW, Mo, Ti, Cr, Pt, Rh, Pd und Ni enthalten. Dar-
Uber hinaus kann die Spannungsentlastungsschicht als einzelne Schicht aus Ag, Cu, Ni, Pt, Ti, Rh, Pd
oder Cr oder als Verbundschicht aus einer Vielzahl von Metallen, ausgewahlt aus Cu, Ni, Pt, Ti, Rh, Pd
oder Au, gebildet werden.”

(Hervorhebungen hinzugefiigt)

Diese, im allgemeinen Teil der Streitpatentbeschreibung zu findenden Ausflihrungen flihren dem
Fachmann daher vor Augen, dass Nickel und Titan sowohl Bestandteil der Metallsperrschicht als
auch der Spannungsentlastungsschicht sein kdnnen, und zwar mangels Einschrankung auch in ein
und derselben Ausgestaltung und unabhangig davon, ob die Spannungsentlastungsschicht als ein-
zelne Schicht oder als Verbundschicht ausgestaltet ist.
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Ergdnzend dazu heiflt es in Abs. [0115] f. unter anderem:

“[...] when the reflective metal layer 142 includes Al or Al alloys and the barrier metal layer 144 in-
cludes Cr, Pt, Rh, Pd or Ni, the stress relieving layer 143 may be formed as a single layer of Ag or Cu
or as a composite layer of Ni, Au, Cu or Ag.

[...]

when the reflective metal layer 142 includes Ag or Ag alloys and the barrier metal layer 144 includes
Cr or Ni, the stress relieving layer 143 may be formed as a single layer of Cu, Cr, Rh, Pd, TiW or Ti, or
as a composite layer of Ni, Au or Cu”.

Und in deutscher Ubersetzung (vgl. Anlage LL 6a):

»[-..] enthalt die reflektierende Metallschicht 142 weiterhin Al oder Al-Legierungen und die Sperrme-
tallschicht 144 Cr, Pt, Rh, Pd oder Ni, so kann die Spannungsentlastungsschicht 143 als Einzelschicht
aus Ag oder Cu oder als Verbundschicht aus Ni, Au, Cu oder Ag ausgebildet sein.

[..]

Wenn die reflektierende Metallschicht 142 Ag oder Ag-Legierungen und die Sperrmetallschicht 144
Cr und Ni enthalt, kann die Spannungsentlastungsschicht 143 als Einzelschicht aus Cu, Cr, Rh, Pd, TiW
oder Ti oder als Verbundschicht aus Ni, Au oder Cu gebildet werden.”

(Hervorhebungen hinzugefiigt)

Im ersten Fall ist mithin Nickel in der Metallsperrschicht enthalten. Zugleich kann sich Nickel auch
in der Spannungsentlastungsschicht finden, soweit diese als Verbundschicht ausgebildet ist. Bei
der zweiten Gestaltung ist Nickel in der Metallsperrschicht enthalten, kann jedoch auch Bestandteil
der Spannungsentlastungsschicht sein, soweit diese als Verbundschicht ausgestaltet ist.

Davon ausgehend kann die Bestimmung und Zuordnung bestimmter Schichten nicht allein anhand
bestimmter Materialien erfolgen. Entscheidend ist vielmehr die Funktion der betreffenden Schicht
(Reflektion, Entspannung, Sperrung). Nachdem dieselben Stoffe Bestandteil verschiedener Schich-
ten sein kénnen, die jeweils bestimmte Eigenschaften aufweisen, ist zugleich klar, dass sich be-
stimmte Funktionen der Schichten ggf. auch Uberlagern kdonnen. Verhindert die Entspannungs-
schicht aufgrund der dort enthaltenen Stoffe etwa teilweise den Durchtritt von Metallelementen
und lonen aus der reflektierenden Metallschicht, fiihrt dies dann nicht aus dem Schutzbereich her-
aus, wenn (1) eine weitere Metallsperrschicht vorhanden ist und (2) der Warmeausdehnungskoef-
fizient der Entspannungsschicht zwischen demjenigen der reflektierenden Metallschicht und der
Metallsperrschicht liegt, so dass die Entspannungsschicht ihre spannungsreduzierende Wirkung
entfalten kann.

cc)

Wie der Fachmann der Merkmalsgruppe 5. der vorstehend eingeblendeten Merkmalsgliederung
entnimmt, soll die Gesamtoberflache der durch die Halbleiterschicht des ersten Leitfahigkeitstyps,
die aktive Schicht, die Halbleiterschicht des zweiten Leitfahigkeitstyps, die mesageéatzten Bereiche
und die reflektierende Elektrode gebildete Struktur durch die untere Isolierschicht bedeckt sein
(Merkmale 5. und 5.1.).

(1)
Damit beide unterhalb der unteren lIsolierschicht angeordneten Halbleiterschichten ausgehend
von den oberhalb angeordneten Pads mit Strom versorgt werden kénnen (vgl. Merkmalsgruppen
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8. und 9.), diirfen die Halbleiterschichten nicht vollstandig von den Pads isoliert sein. Dem Bedarf
nach einer elektrischen Verbindung tragt die Merkmalsgruppe 5.3. Rechnung, wonach sowohl die
obere Flache der reflektierenden Elektrode teilweise als auch die Halbleiterschicht des ersten Leit-
fahigkeitstyps durch diese hindurch in den mesageatzten Bereichen freiliegen soll. Eine Moglich-
keit der Umsetzung erldautern die Abs. [0077] - [0079] der Streitpatentbeschreibung. Danach weist
die untere Isolierschicht Offnungen (31a, 31b) auf, die in einem Bereich zwischen den Mesas M
und in der Nahe einer Kante des Substrats angeordnet sind. Nachdem derartige, zwischen den
Mesas M und in der Ndhe einer Kante des Substrats angeordnete Offnungen allerdings in Patentan-
spruch 1 keine Erwdahnung finden, handelt es sich lediglich um ein bevorzugtes Ausfiihrungsbei-
spiel, welches den Schutzbereich nicht beschrankt. Patentanspruch 1 beschreibt die untere Isolier-
schicht lediglich funktional dahingehend, dass sie ein entsprechendes (teilweises) Freiliegen der
reflektierenden Elektrode und der Halbleiterschicht des ersten Typs ermdglichen muss. Die kon-
krete technische Umsetzung ist dem Fachmann Uberlassen.

(2)

Dies gilt allerdings nicht uneingeschrankt. Vielmehr muss die untere Isolierschicht nach Merkmal
5.2. Offnungen aufweisen, die in der N3he eines Rands des Substrats (,,openings disposed near an
edge of the substrate”) angeordnet sind.

Solange derartige Offnungen vorhanden sind, kann eine Gestaltung in den Schutzbereich von Pa-
tentanspruch 1 fallen. Allein aus der Forderung nach einer Anordnung von Offnungen in der Nihe
des Rands lasst sich nicht im Umkehrschluss folgern, diese diirften nicht auch in anderen Bereichen
vorhanden sein. Die ausschlieBliche Anordnung der Offnungen am Rand fordert Patentanspruch 1
nicht.

Versucht der Fachmann, sich die Reichweite von Merkmal 5.2. zu erschlieRen, erkennt er, dass die
Offnungen in der Nidhe des Rands des Substrats angeordnet sein sollen (Merkmal 5.2., Unterstrei-
chung hinzugefiigt). Nicht erforderlich ist daher die Anordnung entsprechender Offnungen am
Rand. Es reicht mithin, wenn sie sich in dessen Ndhe befinden.

Zu den technischen Hintergriinden einer solchen Anordnung der Offnungen schweigt die Streitpa-
tentschrift. Eine entsprechende Anordnung der Offnungen der unteren Isolierschicht findet ledig-
lich in Abs. [0078] Erwdhnung (,, The openings 31a are disposed in a region between the mesas M
and near an edge of the substrate 21 [...]; in deutscher Ubersetzung: ,Die Offnungen 31a und 31b
sind in einem Bereich zwischen den Mesas M und in der Ndhe einer Kante des Substrats 21 ange-
ordnet [...].9).

Der Hintergrund einer solchen Anordnung erschlieBt sich jedoch mit Blick auf die durch Patentan-
spruch 1 unter Schutz gestellte Gesamtanordnung der Leuchtdiode. Weist die untere Isolierschicht
auch in ihren Randbereichen Offnungen auf, kann die Stromaufweitungsschicht in diesen Berei-
chen in Randndhe mit der Halbleiterschicht des ersten Typs in Kontakt stehen (vgl. Merkmal 5.2.
i.Vm. Merkmal 6.3.). Damit erfolgt die eigentliche Kontaktierung der ersten Halbleiterschicht durch
die Stromaufweitungsschicht auch in den Randbereichen der Halbleiterschicht. Hierdurch wird
nach den unwidersprochen gebliebenen Ausfihrungen der Klagerin der nétige Strompfad in der
Halbleiterschicht des ersten Leitfahigkeitstyps verkiirzt. Nach dem Ohm’schen Gesetz wird hier-
durch der elektrische Widerstand reduziert und die Effizienz der LED gesteigert (Klageschrift, S. 21
unten, Rz. 35 und S. 37, Rz. 65).

ee)

Um das mit der Erfindung angestrebte Ziel einer verbesserten Stromverteilungsleistung (vgl. Abs.
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[0014] und [0044]) zu erreichen weist die durch Patentanspruch 1 unter Schutz gestellte Leuchtdi-
ode eine Stromaufweitungsschicht auf (Merkmalsgruppe 6.).

Diese wird in Patentanspruch 1 dahingehend naher charakterisiert, dass sie auf der unteren Iso-
lierschicht ausgebildet ist (Merkmal 6.1.), die Halbleiterschicht des ersten Leitfahigkeitstyps be-
deckt (Merkmal 6.2.) und elektrisch mit der Halbleiterschicht des ersten Leitfahigkeitstyps verbun-
den ist (Merkmal 6.3.).

Weitere Vorgaben zur technischen Gestaltung der Stromaufweitungsschicht finden sich in Pa-
tentanspruch 1 nicht. Soweit die Stromaufweitungsschicht (Stromverteilungsschicht) in Abs.
[0080] im Zusammenhang mit der Erlauterung der in Figur 8 gezeigten Gestaltung dahingehend
charakterisiert wird, dass sie die Pluralitat der Mesas M bedeckt (vgl. auch Abs. [0021] und [0093]
f.) und Giber Offnungen im oberen Bereich verfiigt, durch welche die reflektierenden Dioden frei-
gelegt sind, hat dies im Patentanspruch keinen Niederschlag gefunden. Es handelt sich um ein be-
vorzugtes Ausflihrungsbeispiel, welches den Schutzbereich nicht beschrankt. Gleiches gilt, soweit
die Stromaufweitungsschicht nach Abs. [0097] im Wesentlichen eine Gesamtflache der ersten leit-
fahigen Schicht zwischen den Mesas M bedecken soll. Patentanspruch 1 lasst eine Bedeckung der
ersten Halbleiterschicht ausreichen. Eine Bedeckung der Gesamtfldche der ersten Halbleiterschicht
fordert er demgegeniiber ebenso wenig wie eine durchgangige Ausbildung der Stromaufweitungs-
schicht. Dass das Streitpatent auch eine solche durchgangige Ausbildung von Schichten kennt,
flhrt Abs. [0091] vor Augen, wonach die erste Halbleiterschicht durchgdngig ausgebildet sein soll.
Derartiges fordert Patentanspruch 1 in Bezug auf die Stromaufweitungsschicht gerade nicht.

m
Erfindungsgemal soll auf der Stromaufweitungsschicht eine obere Isolierschicht gebildet sein
(Merkmalsgruppe 7.).

Solange die betreffende Schicht isolierend wirkt und auf der Stromaufweitungsschicht angeordnet
ist, steht ihre nahere technische Gestaltung im Belieben des Fachmanns. Sie muss dariiber hinaus-
gehend lediglich noch so ausgebildet sein, dass die Stromaufweitungsschicht und die reflektie-
rende Diode durch sie hindurch teilweise freiliegen (Merkmal 7.2.). Dies gewahrleistet, dass das
erste und das zweite Pad, wie von den Merkmalen 8. und 9. gefordert, entweder mit der Strom-
aufweitungsschicht (erstes Pad) oder mit der reflektierenden Elektrode (zweites Pad) elektrisch
verbunden sein kdnnen. Die technische Umsetzung dieser Offenlegung ist dem Fachmann Uberlas-
sen. Hierfiir kommen beispielsweise Offnungen, wie sie in Figur 9 gezeigt und in Abs. [0083] f. und
[0095] beschrieben werden, in Betracht. Beschrankt ist die Erfindung auf eine solche Gestaltung
jedoch nicht.

C. Begriindetheit der Widerklage

Die Widerklage hat in der Sache keinen Erfolg.

L
Der Gegenstand von Patentanspruch 1 geht nicht tGber den Inhalt der urspriinglichen Anmeldung
hinaus und beruht daher nicht auf einer unzuldssigen Erweiterung.

1.

Art. 138 Abs. 1 lit. c) EPU sieht vor, dass ein europiisches Patent mit Wirkung fiir einen Vertrags-
staat fiir nichtig erklart werden kann, wenn der Gegenstand des europdischen Patents Uiber den
Inhalt der Anmeldung in der urspriinglich eingereichten Fassung oder, wenn das Patent aufgrund
einer Teilanmeldung erteilt wurde, tUber den Inhalt der friiheren Anmeldung in der urspriinglich
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eingereichten Fassung hinausgeht (Art. 123 Abs. 2 EPU).

2.
Das ist vorliegend nicht der Fall.

a)

Soweit die Beklagte zu 2) versucht, eine unzulassige Erweiterung damit zu begriinden, in der ur-
spriinglichen Patentanmeldung seien lediglich Gestaltungen mit mehreren Mesas, nicht aber sol-
che mit einer Mesa offenbart, finden die Mesas selbst, wie bereits ausgefiihrt, in Patentanspruch
1 keine Erwahnung. Ausreichend, aber auch erforderlich ist vielmehr das Vorhandensein mesage-
atzter Bereiche, die von der Oberflache der Halbleiterschicht des zweiten Leitfahigkeitstyps zu der
Halbleiterschicht des ersten Leitfahigkeitstyps gebildet sind (Merkmal 3.). Derartige mesageatzte
Bereiche sind unter anderem in Figur 24 der Offenlegungsschrift gezeigt, die nachfolgend in der
durch die Klagerin zur Akte gereichten kolorierten Fassung eingeblendet ist:

e o o of
D

e o o o

e o o o

Wie die vorstehend wiedergegebene Abbildung verdeutlicht, sind die mesageéatzten Bereiche (150)
lochformig ausgebildet, wobei die erste Halbleiterschicht in den mesageéatzten Bereichen (150)
freigelegt ist (vgl. Anlage B5a, Abs. [0163] und [0167]).

Ausgehend von dem vorstehend bereits im Einzelnen herausgearbeiteten Verstandnis sind die als
Locher ausgebildeten mesageédtzten Bereiche nicht nur in der Mitte, sondern auch in der Nahe
eines Rands angeordnet. Ist die erste Halbleiterschicht in den mesageéatzten Bereichen freigelegt,
folgt daraus zwangslaufig, dass auch die untere Isolierschicht in diesen Bereichen entsprechende
Offnungen aufweisen muss (Merkmal 5.2.).

Zwar weist die Beklagte zu 2) zu Recht darauf hin, dass sich eine Anordnung der mesageatzten
Bereiche in der Ndhe des Randes nicht allein mit den in der vorstehenden Abbildung links und
rechts zu sehenden, blau markierten Bereichen begriinden lasst. Der Schnitt D-D endet jeweils in
einem Loch, so dass sich von dort nach auBen noch ein nicht mesageatzter Bereich anschliel3t. Aber
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auch unabhangig davon befinden sich die duReren Lochreihen in der Nahe des Randes. Mehr ver-
langt Merkmal 5.2. nicht. Insbesondere bedarf es keiner Anordnung am Rand. Dass bei einer An-
ordnung, wie sie in Figur 24 gezeigt ist, das mit der randseitigen Anordnung der mesageatzten
Bereiche angestrebte Ziel einer besseren Stromverteilung nicht erreichbar ware, behauptet die
Beklagte zu 2) nicht. Derartiges ist auch nicht ersichtlich. Vielmehr kann die Stromaufweitungs-
schicht die erste Halbleiterschicht auch bei der gezeigten Gestaltung in den Randbereichen kon-
taktieren, wodurch die Stromverteilung auf der ersten Halbleiterschicht verbessert werden kann.

b)

Soweit die Beklagte zu 2) darliber hinaus eine unzuldssige Erweiterung damit zu begriinden ver-
sucht, die Merkmalsgruppe 4.2. verlange lediglich die Bildung einer reflektierenden Metallschicht
(142), einer Metallsperrschicht (144) und einer Entspannungsschicht (143) sowie dass die reflek-
tierende Elektrode (140) diese Schichten aufweise, wahrend nach der urspriinglichen Offenbarung
(Anlagen B 5/B 5a) (gerade auch) die Seitenbereiche der Schichten bedeckt sein missten, vermag
die Lokalkammer dem unter Berlicksichtigung des Gesamtoffenbarungsgehalts der Offenlegungs-
schrift nicht zu folgen.

Auch wenn die Metallsperrschicht dort im Rahmen der Erlauterung des bevorzugten Ausfiihrungs-
beispiels dahingehend beschrieben wird, dass sie auf der Entspannungsschicht angeordnet ist und
die Seitenoberflache der reflektierenden Metallschicht und der Entspannungsschicht umfasst (vgl.
Anlage B 5a, Abs. [0113], vgl. auch Unteranspruch 3), erschopft sich darin nicht der Offenbarungs-
gehalt der Offenlegungsschrift. Vielmehr heildt es dort auf Seite 3 unten bis Seite 4 oben (vgl. An-
lage B 5):

»Each of the reflective electrodes may include a reflective metal layer and a barrier metal layer. Fur-
ther, the barrier metal layer may cover an upper surface and a side surface of the reflective metal
layer.”

Und ausgehend von der als Anlage B 5a vorgelegten Ubersetzung (dort Abs. [0023]):

»Jede der reflektierenden Elektroden kann eine reflektierende Metallschicht und eine Sperrmetall-
schicht enthalten. AuBerdem kann die Sperrmetallschicht eine Oberseite und eine Seitenflache der
reflektierenden Metallschicht bedecken.”

(Hervorhebung hinzugefiigt)

Auch dann, wenn die optionale Metallsperrschicht vorhanden ist, handelt es sich demnach bei der
Bedeckung der Seitenflache der reflektierenden Metallschicht um eine Mdoglichkeit, aber keine
Notwendigkeit.

1.

Dass die durch Patentanspruch 1 unter Schutz gestellte technische Lehre neuist (Art. 54 EPU), steht
zwischen den Parteien nicht in Streit. Ausfihrungen zu dieser Frage sind daher entbehrlich. Dar-
Uber hinaus ist auch erfinderische Tatigkeit zu bejahen.

1.
GemaR Artikel 56 EPU gilt eine Erfindung als auf einer erfinderischen Titigkeit beruhend, wenn sie
sich fir den Fachmann in Anbetracht des Standes der Technik nicht in naheliegender Weise ergibt.

Nach Auffassung der Zentralkammer Minchen (UPC_CFI_1/2023 (CD Minchen), Entscheidung
vom 16.07.2024 — Sanofi v. Amgen), der sich die Lokalkammer anschlief3t, bedarf es im Rahmen

29



der Priifung der erfinderischen Tatigkeit immer einer Beurteilung im Einzelfall unter Berticksichti-
gung aller relevanten Tatsachen und Umstande. Dabei ist ein objektiver Ansatz zu wahlen. Die sub-
jektiven Vorstellungen des Anmelders oder Erfinders sind unerheblich. Es ist nur relevant, was die
beanspruchte Erfindung tatsachlich zum Stand der Technik beitragt.

Die erfinderische Tatigkeit ist aus der Sicht des Fachmanns auf der Grundlage des gesamten Stan-
des der Technik einschliellich des allgemeinen Fachwissens zu beurteilen. Es ist davon auszuge-
hen, dass der Fachmann zum malgeblichen Zeitpunkt Zugang zum gesamten allgemein zugangli-
chen Stand der Technik hatte. Entscheidend ist, ob sich der beanspruchte Gegenstand so aus dem
Stand der Technik ergibt, dass der Fachmann ihn aufgrund seiner Kenntnisse und Fahigkeiten ge-
funden hatte, z. B. durch naheliegende Abwandlungen des bereits Bekannten.

Um zu beurteilen, ob eine beanspruchte Erfindung flir einen Fachmann naheliegend war oder nicht
bedarf es zunachst der Bestimmung eines Ausgangspunktes im Stand der Technik. Es muss begriin-
det werden, warum der Fachmann einen bestimmten Teil des Standes der Technik als realistischen
Ausgangspunkt ansehen wiirde. Ein Ausgangspunkt ist realistisch, wenn seine Lehre fiir einen Fach-
mann von Interesse gewesen ware, der zum Prioritatszeitpunkt des Streitpatents ein ahnliches Er-
zeugnis oder Verfahren wie das im Stand der Technik offenbarte zu entwickeln suchte, das also ein
ahnliches Grundproblem wie die beanspruchte Erfindung hat (vgl. UPC_CoA_335/2024, Anord-
nung v. 26.02.2024, S. 34 — Nanostring v. 10x Genomics, unter ,cc” in der deutschen Originalfas-
sung, ,Fur eine Fachperson, die sich zum Prioritatszeitpunkt des Verfligungspatents vor die Auf-
gabe gestellt sah, war [...] D 6 von Interesse”). Es kann mehrere realistische Ausgangspunkte geben,
wobei es nicht notwendig, den ,vielversprechendsten” Ausgangspunkt zu bestimmen.

Vergleicht man den beanspruchten Gegenstand nach Auslegung mit dem Stand der Technik, so
stellt sich die Frage, ob es fir den Fachmann naheliegend gewesen ware, ausgehend von einer
realistischen Offenbarung des Standes der Technik in Anbetracht des zugrundeliegenden Problems
zu der beanspruchten Losung zu gelangen. Wenn es nicht naheliegend war, zu dieser Losung zu
gelangen, erfiillt der beanspruchte Gegenstand die Erfordernisse des Artikels 56 EPU.

Im Allgemeinen ist eine beanspruchte Losung naheliegend, wenn der Fachmann, ausgehend vom
Stand der Technik, motiviert ware (d.h. einen Anreiz hatte, siehe den CoA in NanoString/10x Ge-
nomics, S. 34), die beanspruchte Losung in Betracht zu ziehen und als nachsten Schritt (,,nachster
Schritt”, vgl. UPC_CoA_335/2024, Anordnung v. 26.02.2024, S. 35, zweiter Absatz — Nanostring v.
10x Genomics) bei der Entwicklung des Standes der Technik umzusetzen. Andererseits kann es von
Bedeutung sein, ob der Fachmann mit besonderen Schwierigkeiten bei der Durchfiihrung des
ndchsten Schritts oder der nachsten Schritte gerechnet hatte. Je nach den Tatsachen und Umstan-
den des Falles kann es zuldssig sein, Offenbarungen aus dem Stand der Technik zu kombinieren.

Eine technische Wirkung oder ein Vorteil, der durch den beanspruchten Gegenstand im Vergleich
zum Stand der Technik erzielt wird, kann ein Hinweis auf erfinderische Tatigkeit sein. Ein Merkmal,
das willkiirlich aus mehreren Méglichkeiten ausgewahlt wurde, kann im Allgemeinen nicht zur er-
finderischen Tatigkeit beitragen.

Einseitigkeit muss vermieden werden. Die Frage der erfinderischen Tatigkeit sollte nicht dadurch
beantwortet werden, dass bei Kenntnis des patentierten Gegenstands oder der patentierten L6-
sung im Nachhinein nach (kombinierten) Offenbarungen des Stands der Technik gesucht wird, aus
denen diese Losung abgeleitet werden kénnte.
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2.

Zu Recht ist die Klagerin dem Einwand der Beklagten zu 2), die Streitpatentschrift nehme die Prio-
ritat der KR 20110009396 (Anlage B 6) sowie der KR20120015758 (Anlage B 7) nicht wirksam in
Anspruch, nicht entgegen getreten.

Weder in der KR "396 (Anlage B 6) noch in der KR “758 (Anlage B 7) ist der Gegenstand des Streit-
patents offenbart. Wahrend es in der KR "396 (Anlage B 6) an der Offenbarung einer Entspannungs-
schicht und ihres Warmeausdehnungskoeffizenten fehlt (Merkmalsgruppe 4.3.), offenbart die
KR 758 (Anlage B 7) weder eine obere Isolationsschicht noch eine Entspannungsschicht der reflek-
tierenden Diode.

Das Prioritatsdatum ist daher der 17. Mai 2012.

3.
Das Streitpatent ist in der eingetragenen Fassung gegeniber einer Kombination der D 3
(US 2005/0067624 A1) mit der D 5 (EP 1 806 790 A2) erfinderisch.

a)
Zwischen den Parteien steht zurecht nicht in Streit, dass es sich bei der D 3 (US 2005/0067624 A1)
um einen realistischen Startpunkt fir die Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit handelt.

b)

Die Entgegenhaltung D 3 stellt eine lichtemittierende Vorrichtung mit einer Schicht eines ersten
Leitfahigkeitstyps, einer Schicht eines zweiten Leitfahigkeitstyps und einer lichtemittierenden
Schicht unter Schutz (Patentanspruch 1). Mithin ist die Merkmalsgruppe 2. offenbart.

Davon ausgehend zeigen die nachfolgend verkleinert eingeblendeten Figuren 5 bis 7 der Entgegen-
haltung ein Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung mit einer groRflachigen lichtemittierenden IlI-Nit-
rid-Flip-Chip-Vorrichtung. Figur 5 ist eine Draufsicht auf ein lichtemittierendes Bauelement mit
Durchkontaktierungen und Létverbindungen:
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Fig. 5
Bei den in einer durch die Kammer kolorierten Fassung eingeblendeten Figuren 6 und 7 handelt es

sich um Querschnittsansichten der in Figur 5 gezeigten Vorrichtung entlang der Achse AA (Figur 6)
bzw. BB (Figur 7).
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Fig. &

Fig.7

Wie aus den vorstehenden Abbildungen ersichtlich ist werden ein oder mehrere n-Typ-Schichten
(11) Uber einem Substrat (10) gebildet. Dariiber findet sich ein aktiver Bereich (12) und eine oder
mehrere p-Schichten (13). Mehrere Durchgangslocher (14) sind in dem Bauelement bis zu den n-
Typ-Schichten (11) gebildet, indem die p-Typ-Schichten (13) und der aktive Bereich weggeatzt wer-
den (Abs. [0027]). Auch die Merkmalsgruppe 3. (mesageatzte Bereiche) ist mithin offenbart. In der
vorstehend eingeblendeten Figur 6 ist das n-Metall (21) in die Durchgangslécher (14) eingebracht.

Eine oder mehrere p-Metallschichten (20), welche die Elektrode oder den Kontakt zu den p-Typ-
Schichten (13) bilden, sind auf den p-Typ-Schichten aufgebracht, wobei das p-Metall ein reflektie-
rendes Material, zum Beispiel Silber, sein kann (Abs. [0029]). Die p-Metallschicht (20) erfllt daher
die Anforderungen an eine reflektierende Metallschicht im Sinne des Streitpatents (Merkmal
4.1.1.).

Wie der Fachmann Abs. [0030] entnimmt, kann lber der p-Metallschicht eine optionale, in den
Figuren 6 und 7 aus Griinden der Ubersichtlichkeit nicht gezeigte (vgl. Abs. [0038]) Schutzmetall-
schicht (50) angeordnet sein. Diese verhindert, dass das silberne p-Metall in andere Teile des Bau-
elements migriert. Es handelt sich mithin um eine Metallsperrschicht i.S.v. Merkmal 4.2.2.

Eine dielektrische Schicht (22) isoliert das p-Metall (20) und das Schutzmetall (50) von einem n-
Metall, wobei die dielektrische Schicht am Boden des Durchgangs (14) entfernt ist. Bei der die-
lektrischen Schicht (22) handelt es sich daher um eine die Gesamtoberflache der Struktur bede-
ckende untere Isolierschicht, durch welche die Halbleiterschicht des ersten Leitfahigkeitstyps in
den mesageatzten Bereichen freiliegt (Merkmale 5., 5.1. und 5.3.2.). Da der Unterbauanschluss
(16) mit Teilen des p-Metalls des Bauelements verbunden ist (Abs. [0036]), muss auch die Oberfla-
che der reflektierenden Elektrode teilweise durch diese hindurch freigelegt sein (Merkmal 5.3.1.).
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Wie Figur 5 verdeutlicht, weist die untere Isolierschicht ausgehend von dem vorstehend herausge-
arbeiteten Verstindnis auch Offnungen auf, die in der Nhe eines Rands des Substrats angeordnet
sind (Merkmal 5.2.). Eine exakte und vollstindige Anordnung der Offnungen am Rand ist hierfiir
nicht erforderlich.

c)

Es bedarf vorliegend keiner abschlieBenden Entscheidung, ob die mit den Durchkontaktierungen
(14) verbundenen horizontalen und vertikalen Verbindungen (15a, 15b) gebildete Gitterstruktur
die Anforderungen an eine Stromaufweitungsschicht im Sinne des Streitpatents erfillt. Ebenso we-
nig ist entscheidend, ob die durch die Beklagte zu 2) als obere Isolierschicht identifizierte dielekt-
rische Schicht (23) tatsachlich, wie von Merkmal 7.1. gefordert, auf der Stromaufweitungsschicht
angeordnet ist. Jedenfalls fehlt es in der D 3 unstreitig an einer Offenbarung einer Entspannungs-
schicht einschlielich der Warmeausdehnungskoeffizienten im Sinne der Merkmalsgruppe 4.2.3.

d)

Wie der Fachmann Abs. [0031] der D 3 entnimmt, handelt es sich bei der Sperrschicht (50) um eine
Schicht, welche die Migration von Silber in weitere Teile der Vorrichtung verhindert. Materialen,
die in einer solchen Schicht verwendet werden kénnen, finden in der D 3 jedoch keine Erwahnung.
Der Fachmann wird daher im Stand der Technik nach Materialen fir diese Schicht Ausschau halten
und wird in der D 5 fundig.

Diese beschreibt ebenfalls eine lichtemittierende Diode, weshalb der Fachmann diese Schrift als
geeigneten Stand der Technik in Betracht ziehen wird. Dort wird dem Fachmann eine Gestaltung
offenbart, bei welcher auf einen erste reflektiere Metallschicht (6) eine Metallschicht (7) aus Pal-
ladium (Pd) oder Platin (Pt) aufgebracht wird (Abs. [0016]), welche die Migration des Silbers aus
der reflektierenden Metallschicht verhindert (vgl. Abs. [0071] a.E).

Befasst sich der Fachmann naher mit den Ausfiihrungen in Abs. [0016] der D 5, findet er dort unter
anderem folgendes:

»L...] The second metal film may have any composition basically as long as it is composed mainly of
palladium and/or platinum. [...]”;

Und in deutscher Ubersetzung:

»[...] Die zweite Metallschicht kann grundsatzlich jede beliebige Zusammensetzung haben, solange
sie hauptsachlich aus Palladium oder Platin besteht. [...]“

(Hervorhebungen hinzugefiigt)

Ergdnzend dazu entnimmt der Fachmann, wie ausgefiihrt, Abs. [0071] der Entgegenhaltung, dass
eine solche aus Palladium oder Platin gebildete Schicht die Migration des in der ersten Metall-
schicht enthaltenen Silbers verhindert. Soll die zweite Metallschicht aus Palladium und/oder Platin
bestehen und weist sie zugleich die geforderte Sperrwirkung auf, zieht der Fachmann daraus den
Schluss, dass er die in der D 3 offenbarte Metallsperrschicht zumindest aus Palladium oder Platin
ausgestalten kann. Ihm stehen damit grundsatzlich geeignete Materialien fiir die Ausgestaltung
einer solchen Metallsperrschicht zur Verfiigung.

Bevor der Fachmann davon ausgehend die Frage beantwortet, ob er vor diesem Hintergrund bei
der Ausgestaltung der in der D 3 offenbarten Metallsperrschicht tatsachlich auf Palladium und Pla-
tin zurilickgreift, wird er sich zunachst mit den weiteren Eigenschaften einer solchen Schicht befas-
sen. Auch insoweit wird er in der D 5 und dort genauer in Abs. [0069] flindig, wo es heil3t:
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»[...] The linear expansion coefficients of Ag and Pd are almost equal to each other: 19 x 10%/K and
11x 10°%/K, respectively. Therefore, even when the temperature changes, distortion due to a ther-
mal stress hardly occurs between the first and second metal films 6 and 7. [...]"

Auf Deutsch:

,» [...] Die linearen Ausdehnungskoeffizienten von Ag und Pd sind nahezu gleich: 19 x 10°%/K bzw. 11
x 10%/K. Daher kommt es zwischen der ersten und der zweiten Metallschicht 6 und 7 auch bei
Temperaturverdanderungen kaum zu Verformungen aufgrund thermischer Spannungen. [...]“

(Hervorhebungen hinzugefiigt)

Lehrt die D 5 dem Fachmann davon ausgehend, dass eine aus Palladium oder Platin ausgebildete
Metallsperrschicht in Bezug auf die darunterliegende Silberschicht die notwendige Sperrwirkung
bereitstellt und wird ihm zugleich offenbart, dass es zumindest bei einer aus Palladium ausgebil-
deten Metallsperrschicht zu nahezu keinen Spannungen zwischen der Silber- und der Palladium-
schicht kommt, hat der Fachmann keinen Anlass, nach einer Losung zu suchen, mogliche Spannun-
gen zwischen beiden Schichten zu reduzieren und dafir moglicherweise eine weitere (Entspan-
nungs-) Schicht vorzusehen. Ihm steht fir die Ausgestaltung der Metallsperrschicht mit Palladium
bereits ein Material zur Verfliigung, bei welchem derartige Spannungen gar nicht erst auftreten. Er
wird daher die Metallsperrschicht ausgehend von der D 3 unter Heranziehung der D 5 aus Palla-
dium ausgestalten und ist damit mit seinen Uberlegungen am Ende. Er hat daher ausgehend von
der D 3 auch in Verbindung mit der D 5 keinen Anlass, eine dreilagige Schichtfolge (reflektierende
Metallschicht, Entspannungsschicht, Metallsperrschicht) vorzusehen, sondern wird es vielmehr bei
einem zweischichtigen Aufbau aus reflektierender Metallschicht und Metallsperrschicht belassen.

Dies gilt auch unter Berlicksichtigung des in Abs. [0074] - [0081] der D 5 offenbarten, weiteren
Ausfiihrungsbeispiels. Soweit dort weitere, etwa aus Titan (Ti) oder Wolfram-Titan (TiW) beste-
hende Metallschichten (10, 11) auf die Metallschicht (7) aufgebracht werden, dienen diese dazu,
die Diffusion von Gold (Au) oder Sn (Zinn) zu verhindern (vgl. Abs. [0077]). Keiner dieser Stoffe ist
in der D 3 jedoch als Bestandteil der reflektierenden Metallschicht offenbart. Nach der dortigen
Beschreibung besteht diese aus einem stark reflektierenden Material wie zum Beispiel Silber (Abs.
[0029]). Dessen Diffusion wird jedoch auch bei der im dritten Ausfiihrungsbeispiel der D 5 offen-
barten Gestaltung (bereits) durch die Metallschicht (7) und damit die Palladium- bzw. Platinschicht
verhindert. Der Fachmann, der sich ausgehend von der D 3 auf die Suche nach einem Material fir
die dort offenbarte Metallsperrschicht begibt, hat mithin auch unter Berlicksichtigung des dritten
Ausfuhrungsbeispiels der D 5 keine Veranlassung, die in der D 3 gezeigte Gestaltung mit weiteren
Schichten und insbesondere mit einer zusatzlichen, etwa aus Titan- bzw. Wolfram-Titan gebildeten
Metallsperrschicht zu versehen. Dies gilt umso mehr, da die Aufbringung weiterer, die Metall-
schicht (7) ergéanzender Metallschichten in der D 5 dann empfohlen wird, wenn (iber dieser (zwei-
ten) Metallschicht eine weitere Schicht aus einem leicht diffundierenden Material wie Zinn (Sn)
oder Gold (Au) angeordnet wird (vgl. Abs. [0016], ,[...] If a layer (e.g. a pad electrode or soled layer)
containing a metal that easily diffuses such as tin (Sn) or gold (Au) is formed above the second
metal film, it is preferable that a third metal film composed of e.g. at least one metal selected from
the group consisting tungsten, molybdenum, and titanium is provided on the second metal film, in
order to prevent tin and gold from reacting with the second metal film.”). Der Fachmann begreift
die weiteren Metallschichten daher eher als Sperrschichten fir die Pads, nicht aber fiir die reflek-
tierende Metallschicht.

4.
Auch die D 2 (US 2009/0283787 A1, Ubersetzung Anlage D 2a) l4sst die erfinderische Tatigkeit we-
der fur sich genommen noch in Kombination mit der D 1 (US 2010/0117111 A1) entfallen.
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a)

Dass es sich bei der nachfolgend in einer kolorierten Fassung eingeblendeten Figur 3 der D 2 um
einen realistischen Ausgangspunkt fir die Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit handelt, steht
zwischen den Parteien zu Recht nicht in Streit:

120b

FIG. 3

Gezeigt sind ein Substrat (120), eine n-Typ-Schicht (112) sowie eine p-Typ-Schicht (114) (vgl. Abs.
[0040]). In dem zwischen letzteren angeordneten Bereich (116) konnen weitere Schichten und da-
mit insbesondere auch die fiir die Funktion der LED notwendige aktive Schicht angeordnet sein.
Offenbart ist somit eine lichtemittierende Struktur einer Leuchtdiode im Sinne der Merkmals-

gruppe 2.

Ein reflektierender Kathodenkontakt (150, ,n-Kontakt“) kontaktiert die n-Typ-Schicht (112) und
erstreckt sich durch die transparente Isolierschicht (140) und auf die transparente Isolierschicht,
die sich aulRerhalb des Anodenkontakts (130) befindet (Abs. [0041]). In den Bereichen, in denen
der Kathodenkontakt (150) die p-Typ-Schicht (112) kontaktiert, finden sich daher mesageatzte Be-
reiche (150) im Sinne der Merkmalsgruppe 3., die von der Oberflache der p-Typ-Schicht und damit
der Oberflache des zweiten Halbleiterstyps zu der Halbleiterschicht des ersten Typs gebildet sind
(Merkmalsgruppe 3). Da die Isolierschicht (140) beide Halbleiterschichten und die mesageatzten
Bereiche bedeckt, handelt es sich dem Grunde nach um eine untere Isolierschicht im Sinne der
Merkmalsgruppe 5. Allerdings ist die Elektrode (130“) bei der in Figur 3 gezeigten Gestaltung trans-
parent ausgebildet (vgl. Abs. [0065]), so dass die untere Isolierschicht nicht, wie von Merkmal 5.1.5.
gefordert, eine reflektierende Elektrode bedeckt. Des Weiteren weist die untere Isolierschicht
auch unter Zugrundelegung des weiten Verstandnisses keine in der Ndhe des Rands des Substrats
angeordneten Offnungen im Sinne von Merkmal 5.2. auf.

Der reflektierende Kathodenkontakt (150) bedeckt die Halbleiterschicht (116) und ist elektrisch mit
dieser verbunden. Es handelt sich daher um eine Stromaufweitungsschicht (210) im Sinne des
Streitpatents. Die Isolierschicht (340) verhindert, dass die Anoden- und Kathodenkontaktflachen
(160, 170) einander kurzschlieRen. Sie ist auf der Stromaufweitungsschicht (210) angeordnet, wo-
bei sowohl die Stromaufweitungsschicht (210) als auch die reflektierende Elektrode (140) teilweise
durch diese Schicht freiliegen. Mit der Isolierschicht (340) ist somit eine, simtliche Merkmale der
Merkmalsgruppe 7 aufweisende obere Isolierschicht offenbart.
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Das Anodenpad (160) und das Kathodenpad (170) erfiillen schlieBlich séamtliche Anforderungen
der Merkmale 7. und 8.; es handelt sich um das erste und das zweite Pad im Sinne von Patentan-
spruch 1.

b)

Unstreitig fehlt es in Figur 3 nebst der zugehoérigen Beschreibung an der Offenbarung einer reflek-
tierenden Elektrode im Sinne der Merkmalsgruppe 4. sowie von Offnungen in der Isolierschicht,
die in der Nahe eines Rands des Substrats angeordnet sind (Merkmal 5.2.).

Es kann dahinstehen, ob sich eine Anordnung der Offnungen in der Nihe eines Rands, wie von der
Beklagten zu 2) behauptet, aus der D 1 (US 2010/0117111 A1) ergibt und ob der Fachmann insbe-
sondere auch beide Schriften miteinander kombiniert. Selbst wenn dies der Fall ware, fehlt es an
der naheliegenden Offenbarung einer reflektierenden Elektrode im Sinne der Merkmalsgruppe 4.

Eine reflektierende Elektrode ist in Figur 2 der Entgegenhaltung offenbart, die ein weiteres Aus-
fihrungsbeispiel beschreibt (vgl. Abs. [0059], reflektierender Anodenkontakt (130)). Auch wenn
die Figuren 2 und 3 Bestandteil derselben Schrift sind, zeigen sie unterschiedliche Ausfiihrungsbei-
spiele. Welchen Anlass der Fachmann, ohne in eine stets unzulassige rickschauende Betrachtung
zu verfallen, haben sollte, beide, in sich geschlossenen Losungen miteinander zu kombinieren, ist
nicht ersichtlich und hat die Beklagte zu 2) auch nicht darzulegen vermocht.

Bei der in Figur 3 gezeigten Gestaltung erstreckt sich die transparente Isolierschicht (140) auf dem
transparenten Anodenkontakt (130“). Der reflektierende Kathodenkontakt (150) erstreckt sich auf
der transparenten Isolierschicht (140). Diese erstreckt sich ihrerseits auf den transparenten Ano-
denkontakt (130“), der aulRerhalb des Abschnitts liegt, auf dem die Stromverteilungsschicht (330)
vorgesehen ist. Der reflektierende Kathodenkontakt (150) erstreckt sich auch auf die transparente
Isolierschicht (140), die sich auf dem transparenten Anodenkontakt (130“) auRerhalb dieses Ab-
schnitts befindet. Auf diese Weise wird ein integrierter n-Kontakt-Hybridspiegel bereitgestellt, der
Licht, das durch den transparenten Anodenkontakt (130“) hindurchtritt, zuriick in den Diodenbe-
reich (110) reflektiert (vgl. Abs. [0066]). Dementsprechend kdnnen Ausfihrungsformen von Figur
3 eine reflektierende Struktur bereitstellen, die eine reflektierende Oberflaiche des Kathodenkon-
takts (150), die eine reflektierende Oberflaiche des Kathodenkontakts (150), welche die n-Typ-
Schicht (112) ohmisch kontaktiert, und eine reflektierende Oberfldche einer Verlangerung (150a)
des Kathodenkontakts (150), sich auf den transparenten Anodenkontakt (130“) erstreckt, in Kom-
bination mit der transparenten Isolierschicht (140) umfasst (Abs. [0067]).

Somit offenbart Figur 3 eine in sich geschlossene Struktur aus einer transparenten Isolierschicht
auf einem transparenten Anodenkontakt, die mit einem reflektierenden Kathodenkontakt kombi-
niert werden. Mit dem Kathodenkontakt (150) verfligt die in Figur 3 gezeigte Gestaltung daher
bereits Uber ein reflektierendes Bauteil, durch welches das gesamte Licht, das aus dem Dioden-
(110) in den Anoden- und Kathodenbereich austritt, in den Diodenbereich zuriickreflektiert wird,
mit Ausnahme des zu vernachlassigenden Lichts, welches von der Sperrschicht (210) an den Sei-
tenwanden des Anodenkontakts (130) absorbiert wird (Abs. [0064]). Davon ausgehend hat der
Fachmann keinen Anlass, die unter dem reflektierenden Kathodenkontakt (150) angeordnete,
transparente Diode durch eine reflektierende Diode, wie sie in Figur 2 gezeigt wird, zu ersetzen.

D. Begriindetheit der Klage

Die Klage ist begriindet. Da die angegriffene Ausfliihrungsform wortsinngemaf von der technischen
Lehre des Streitpatents Gebrauch macht, verletzen die Beklagten das Streitpatent durch das Ange-
bot und den Vertrieb der angegriffenen Ausfihrungsform unmittelbar wortsinngemaf (Art. 25 (a)
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EPGU).

1.
Zu Recht ist zwischen den Parteien eine Verwirklichung der Merkmalsgruppen 1. bis 4.2.2., 5.3.
sowie 7.2. bis 9. nicht streitig , so dass es insoweit keiner weiteren Ausfiihrungen bedarf.

1.
Darliber hinaus macht die angegriffene Ausfiihrungsform auch von den lbrigen Merkmalen des
Streitpatents Gebrauch.

1.
Die reflektierende Elektrode der angegriffenen Ausfiihrungsform verfiigt nicht nur tiber eine Me-
tallsperrschicht (Merkmal 4.2.2.), sondern auch lber eine Entspannungsschicht im Sinne der Merk-
malsgruppe 4.2.3.1.

a)

In der nachfolgend eingeblendeten, S. 10 der Replik im Verletzungsverfahren entnommenen Ab-
bildung lasst sich die bei der angegriffenen Ausfiihrungsform zu findende Schichtfolge einschliel3-
lich der jeweiligen Schichtdicken erkennen:

it .-,q,ul'.,t-,uml.u" i e Y

Auf die zweite GaN-Halbleitschicht folgt eine reflektierende Metallschicht aus Silber, an welche
sich die Schichtfolge Titan-Nickel-Titan-Nickel-Titan anschlief3t. Es folgen eine Siliziumdioxidschicht
und eine Aluminiumschicht.

b)

Die Klagerin hat zur Begriindung ihres Verletzungsvorwurfs vorgetragen, bei der oberen Titan-
schicht handele es sich um die Metallsperrschicht im Sinne des Streitpatents. Als Entspannungs-
schicht sei die darunterliegende Schichtfolge Titan-Nickel-Titan-Nickel anzusehen. Dabei handele
sich um eine Verbundschicht mit einem Warmeausdehnungskoffizienten (CTE) von 11,79
um/(m-K). Dieser liege zwischen dem CTE von reinem Silber (18,9 um/(m-K)) und demjenigen von
reinem Titan (8,6 um/(m-K)), jeweils bei 20 °C (vgl. Replik v. 25. Marz 2024, S. 11). Davon ausgehend
sei die Titan-Nickel-Titan-Nickel-Verbundschicht bei der angegriffenen Ausfiihrungsform als Ent-
spannungsschicht anzusehen, deren Warmeausdehnungskoeffizient, wie von Merkmal 4.2.3.1.2.
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gefordert, zwischen demjenigen der reflektierenden Metallschicht aus Silber und der als Metall-
sperrschicht fungierenden oberen Titanschicht liege.

Wie die Klagerin weiterhin erlautert hat, haben die jeweiligen Schichten bei der angegriffenen Aus-
fihrungsform eine Dicke von 50 bis 65 Nanometern. Derart diinne Schichten wiirden sich gegen-
seitig beeinflussen. So dehne sich eine Nickelschicht mehr aus als eine Titanschicht und lbe des-
halb Spannung auf diese Titanschicht aus. Innerhalb der LED-Struktur duere sich dies dadurch,
dass sich die Nickelschicht etwas weniger ausdehnen lasse. Der Verbund beider Schichten dehne
sich damitin einem MaR aus, das zwischen den isolierten Ausdehnungen von Nickel und Titan liege.
Bei der angegriffenen Ausfiihrungsform grenze die unterste Titanschicht an das sich relativ stark
ausdehnende Silber, was dazu flihre, dass sich die an der Silberschicht anliegende Titanschicht an-
ders verhalte als diejenige, welche die Metallsperrschicht bilde. Die Schichten seien alle miteinan-
der verbunden. Daher dehne sich die Silberschicht starker aus als das Titan und Gbe zusatzlich zu
der Nickelschicht eine Spannung auf das Titan aus. Dieser Effekt verstarke die Spannung, die von
der auf der anderen Seite anliegenden Nickelschicht ausgelibt werde. Bei einer Schichtdicke im
zweistelligen Nanometerbereich, wie er sich bei der angegriffenen Ausfiihrungsform finde, sei die-
ser Effekt auch fur die Schichten insgesamt relevant. Die Metallsperrschicht liege dagegen zwi-
schen Nickel und Siliziumdioxid, welches eine geringere Warmeausdehnung als Silber habe. Der
Spannungseffekt auf diese Titanschicht sei somit geringer und die Metallsperrschicht dehne sich in
der Folge weniger aus als die unterste Schicht der Entspannungsschicht. Beide Titanschichten wiir-
den sich daher in ihrer Warmeausdehnung und damit auch in ihrer Zuordnung zu den patentge-
mafen Schichten unterscheiden.

c
Dieses Vorbringen haben die Beklagten nicht konkret bestritten. Es ist daher gema R. 171.2 VerfO
als unstreitig anzusehen.

aa)

Soweit die Beklagten unter Verweis auf den in Figur 1 gezeigten Stand der Technik Nickel stets der
Metallsperrschicht zuordnen wollen, setzen sie sich damit sowohl in Widerspruch zu den Unteran-
spriichen 6 und 9 als auch zu Abs. [0033] - [0035] der Streitpatentbeschreibung. Dort wird Nickel
ausdriicklich sowohl als moglicher Bestandteil der Metallsperrschicht als auch der Entspannungs-
schicht genannt.

Ebenso wenig kénnen sich die Beklagten mit Erfolg darauf berufen, bei Titan handele es sich erfin-
dungsgemald um einen Bestandteil der Metallsperrschicht, weshalb es ausgeschlossen sei, eine
Kombination von ,Verbundschichten”, bestehend aus Einzelschichten aus Titan, Nickel, Titan und
Nickel, als Entspannungsschicht anzusehen. Eine solche Gestaltung sieht Abs. [0033] ausdriicklich
als eine Moglichkeit einer patentgemalen Schichtfolge vor, indem es dort unter anderem heil3t:

“[...] and the barrier metal layer may include one of [...] Ti [...]. Further, the stress relieving layer may
be formed [...] as a composite layer of a plurality of metals selected from [...] Ni [...] Ti [...].”

Und in deutscher Ubersetzung:

»-. und die Sperrmetallschicht kann eines von [...] Ti [...] enthalten. Dartber hinaus kann die Span-
nungsentlastungsschicht [...] als Verbundschicht aus einer Vielzahl von Metallen, ausgewahlt aus [...]
Ni, [...], Ti, gebildet sein.”

Die Streitpatentbeschreibung selbst sieht daher die Kombination einer Metallsperrschicht aus Ti-
tan mit einer als Verbundschicht ausgestalteten Entspannungsschicht aus Titan und Nickel als er-
findungsgemal an.
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bb)

Der Behauptung der Klagerin, die bei der angegriffenen Ausfiihrungsform zu findenden Titan-Ni-
ckel-Titan-Nickelschichten bildeten eine Verbundschicht mit einem Warmeausdehnungskoeffizen-
ten von 11,79 um/(m-K), sind die Beklagten ebenso wenig konkret entgegengetreten wie der vor-
stehend bereits im Einzelnen wiedergegebenen Erlauterung der wechselseitigen Beeinflussung der
Schichten zueinander. Die lediglich pauschale Behauptung, bei der angegriffenen Ausfiihrungsform
lagen flnf Einzelschichten und keine Verbundschicht vor, genligt vor dem Hintergrund der durch
die Klagerin im Einzelnen geschilderten technischen Zusammenhange ebenso wenig fir ein kon-
kretes Bestreiten wie der Verweis darauf, die bei der angegriffenen Ausfiihrungsform zu findende
Schichtfolge entspreche der in Figur 1 des Streitpatents erlauterten Gestaltung.

(1)

Dass sich die einzelnen Schichten unter Bericksichtigung der Zuordnung bestimmter Stoffe zu
mehreren Schichten in der Streitpatentbeschreibung nicht allein Gber die Stoffzusammensetzung
voneinander abgrenzen lassen, hat die Lokalkammer im Rahmen der Auslegung im Einzelnen dar-
gelegt. Der bloRe Verweis auf die in der in Figur 1 gezeigten Metallsperrschicht enthaltenen Mate-
rialien verhilft den Beklagten mithin nicht zum Erfolg.

(2)

Im Hinblick auf das Bestreiten des Vorliegens einer Verbundschicht haben die Beklagten in der
miindlichen Verhandlung auf Nachfrage ihr Verstandnis einer solchen Schicht dahingehend naher
erlautert, dass es sich um Schichten handeln misse, die unter Mitwirkung von Atomen ineinander
Ubergehen. Dem durch die Klagerin hiergegen erhobenen Einwand, derart werde eine Legierung,
nicht aber eine Verbundschicht definiert, haben die Beklagten nichts entgegenzusetzen vermocht.

Derartige Legierungen (,,alloys”) kennt das Streitpatent auch (vgl. Abs. [0033] f.]), unterscheidet
diese jedoch von Verbundschichten (,,composite layer”). Beide Begriffe sind daher nicht gleichzu-
setzen. Fir das Vorliegen einer Verbundschicht ist es ausreichend, aber auch erforderlich, dass sich
die Ubereinanderliegenden Schichten wechselseitig beeinflussen. Dass dies bei der angegriffenen
Ausfiihrungsform der Fall ist, hat die Klagerin im Einzelnen und unter Beriicksichtigung der bei der
angegriffenen Ausfiihrungsform zu findenden Schichtdicken dargelegt. Mit diesem, an die wech-
selseitige Beeinflussung der einzelnen Schichten ankniipfenden Vorbringen der Klagerin haben sich
die Beklagten nicht im Einzelnen auseinandergesetzt und die entsprechenden Tatsachenbehaup-
tungen damit auch nicht konkret bestritten. Es gilt daher insbesondere auch als unstreitig (R. 171
VerfO), dass sich ausgehend von den bei der angegriffenen Ausfiihrungsform zu findenden Schicht-
dicken die an das Silber angrenzende Titanschicht anders verhalt als die Titanschicht, welche an
die Siliziumdioxidschicht angrenzt. Dass es sich bei beiden Schichten um Titanschichten handelt,
schliel3t es daher nicht aus, Erstere als Teil der die Entspannungsschicht bildenden Verbundschicht
und Letztere als Metallsperrschicht im Sinne des Streitpatents zu klassifizieren.

Soweit die Beklagten weiterhin die durch die Klagerin zur Ermittlung des Warmeausdehnungsko-
effizienten der Verbundschicht eingesetzte Berechnungsmethode (vgl. Anlage LL 13) beanstanden,
rechtfertigt dieses Vorbringen schon deshalb keine andere Bewertung, weil es erfindungsgemaR
nicht auf die genauen Werte der Warmeausdehnungskoeffizienten, sondern lediglich auf das Ver-
haltnis der Warmeausdehnungskoeffizienten der einzelnen Schichten zueinander ankommt. Die-
ses liegt nach dem Klagervortrag im patentgemafien Bereich, ohne dass die Beklagten dies konkret
bestritten hatten. Insbesondere fehlt es an Vortrag der Beklagten zum Warmeausdehnungskoffi-
zienten der Titan-Nickel-Titan-Nickel-Verbundschicht. Da Merkmal 4.2.3.1.2. auf den Warmeaus-
dehnungskoeffizienten der Entspannungsschicht insgesamt und daher im Fall der Ausgestaltung
als Verbundschicht nicht auf deren Einzelschichten abstellt, hilft den Beklagten ihr auf die Warme-
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koeffizienten von Titan und Nickel und damit auf die jeweiligen Einzelschichten bezogenes Vor-
bringen an dieser Stelle nicht weiter.

cc)

Davon ausgehend fiihrt auch der weitere Hinweis der Beklagten, bei der angegriffenen Ausfiih-
rungsform seien die aufgefiihrten Nickel- und Titanschichten allein als Metallsperrschicht vorgese-
hen (Duplik, S. 9 Mitte), zu keinem anderen Ergebnis.

Weist die Titan-Nickel-Titan-Nickel-Verbundschicht einen Warmeausdehnungskoeffizenten auf,
der zwischen demjenigen der reflektierenden Metallschicht und demjenigen der Metallsperr-
schicht liegt, wirkt sie zumindest auch als Entspannungsschicht. In diesem Fall entlastet sie die auf
die reflektierende Metallschicht ausgelibte Spannung und verhindert dadurch, dass die reflektie-
rende Metallschicht von der zweiten Halbleiterschicht abgeldst wird (vgl. Abs. [0026]). Eine voll-
standige Verhinderung von Spannungen strebt das Streitpatent nicht an. Vielmehr zielt die Erfin-
dung lediglich auf eine Verringerung der durch die reflektierende Schicht verursachten Spannung
ab (Abs. [0017]). Dass die als Entspannungsschicht fungierende Titan-Nickel-Titan-Nickel-Verbund-
schicht dariber hinaus moglicherweise auch bereits Metallelemente und lonen aus der reflektie-
renden Metallschicht sperrt, fiihrt aus dem Schutzbereich nicht heraus. Zum einen schlief3t das
Streitpatent nicht aus, dass die Entspannungsschicht zugleich als Metallsperrschicht fungiert. Aus-
geschlossen ist nur eine Gestaltung, in welcher neben der Entspannungsschicht keine weitere, als
Metallsperrschicht fungierende Schicht mehr vorhanden ist. Ein solcher Fall ist bei der angegriffe-
nen Ausfiihrungsform jedoch nicht gegeben, wo auf die Titan-Nickel-Titan-Nickel-Verbundschicht
eine weitere, als Metallsperrschicht zu klassifizierende Titanschicht folgt. Zum anderen kommt es
fur die Beurteilung der Verletzungsfrage nicht darauf an, ob die Metallsperrschicht beim Einsatz
der angegriffenen Ausflihrungsform tatsachlich eine Sperrwirkung entfaltet. Ausreichend, aber
auch erforderlich ist nur, dass sie eine entsprechende Eignung aufweist. Das ist bei einer Titan-
schicht unstreitig der Fall.

2.
Dass die untere Isolierschicht der angegriffenen Ausfliihrungsform die Gesamtoberflache der Struk-
tur bedeckt und zumindest auch tiber Offnungen in der Ndhe des Randes des Substrats verfiigt,
lasst sich anhand der nachfolgend eingeblendeten, S. 58 der Klageschrift entnommene Abbildung
erkennen:

Die entsprechenden Offnungen sind in der vorstehend rechts eingeblendeten Abbildung ellipsen-
férmig markiert. Soweit sich in der Mitte der Struktur weitere, kreisférmige Offnungen finden,
fiihrt dies nicht aus dem Schutzbereich des Streitpatents heraus. Derartige weitere Offnungen
schliel3t Patentanspruch 1 ausgehend von dem bereits im Einzelnen herausgearbeiteten Verstand-
nis des Schutzbereichs nicht aus.
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3.
Dies zugrunde gelegt verfligt die angegriffene Ausfliihrungsform auch liber eine Stromaufweitungs-
schicht im Sinne der Merkmalsgruppe 6:

Die Stromaufweitungsschicht der angegriffenen Ausfiihrungsform ist in der vorstehend eingeblen-
deten, S. 67 der Klageschrift entnommenen Abbildung blau eingefarbt.

Der auf der linken Seite der Abbildung ersichtliche Bereich steht einer Verwirklichung der durch
Patentanspruch 1 unter Schutz gestellten technischen Lehre nicht entgegen. Ein vollstandiges Be-
decken der ersten Halbleiterschicht durch die Stromaufweitungsschicht ist fur eine Verwirklichung
der beanspruchten technischen Lehre keine Bedingung.

4.

SchlieBlich verfiigt die angegriffene Ausfiihrungsform auch lber eine obere Isolierschicht im Sinne
des Streitpatents (Merkmalsgruppe 7). Deren Vorhandensein verdeutlicht die nachfolgende, S. 70
der Klageschrift entnommene schematische Abbildung:

<" <« — — — — Erstes Pad

~ —————— Zweites Pad
7 _',.-._._: = : - =" b
 — sy~ . _4——— Obere Isolierschicht

= - e — — — Reflektierende Elektrode

“'"—"—-———-_._.,/ (in der Mesa)

Ersichtlich ist, dass die obere Isolierschicht auf der Stromaufweitungsschicht gebildet ist. Ebenso
lasst sich erkennen, dass sowohl die Stromaufweitungsschicht als auch die reflektierende Elektrode
teilweise durch die obere Isolierschicht freiliegen.

1.

Indem die Beklagten die angegriffene Ausfihrungsform anbieten und vertreiben, haben sie un-
streitig auch Verletzungshandlungen im Sinne von Art. 25 (a) EPGU begangen. Dabei begriindet
das Anbieten und in Verkehr bringen zugleich eine widerlegbare Vermutung dafiir, dass die Beklag-
ten die angegriffene Ausfihrungsform ebenfalls gebrauchen bzw. zu den Zwecken des Anbietens,
in Verkehrbringens oder Gebrauchens einfiihren oder besitzen (UPC_CFI_7/2024 (Lokalkammer
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Diisseldorf), Entscheidung v. 03.07.2024 — Kaldewei v. Bette).

E. Rechtsfolgen

Die vorherigen Ausfiihrungen rechtfertigen die nachfolgend im Einzelnen erlauterten Rechtsfol-
gen:

L
Die Klagerin hat unter Bericksichtigung der Umstande des Falles ein Recht auf Untersagung der
Fortsetzung der Verletzung gem. Art. 25 (a) EPGU i.V.m. Art. 63 Abs. 1 EPGU.

1.
Ebenfalls hat die Kldgerin ein Recht auf Auskunft gem. Art. 25 (a) EPGU i.V.m. Art. 67 EPGU. Im
Hinblick auf die begehrte Art und Weise der Auskunft bestehen keine Bedenken.

1.

Der Entscheidung hinsichtlich des Riickrufs aus den Vertriebswegen in Bezug auf die unmittelbar
verletzenden Erzeugnisse rechtfertigt sich nach Art. 64 Abs. 2 (b), 4 EPGU. Die zuletzt gestellte
Fassung des Antrages ist auch unter Bestimmtheitsgesichtspunkten nicht zu beanstanden.

V.
Vergleichbares gilt im Hinblick auf die begehrte endgiltige Entfernung aus den Vertriebswegen.
Insoweit findet die begehrte Anordnung ihre Grundlage in Art. 64 Abs. 2 (d), 64 Abs. 4 EPGU.

Die endgiiltige Entfernung aus den Vertriebswegen ist ausweislich des Wortlauts des EPGU eine
eigenstandige, von dem Riickruf zu trennende MalBnahme. Sie flankiert den Riickruf, wobei eine
Entfernung nur dann in Betracht kommt, wenn der Verletzer hierzu die tatsachlichen und rechtli-
chen Moglichkeiten hat. Die Formulierung konkreter und hinreichend bestimmter MaBnahmen hat
sich hieran auszurichten (vgl. UPC_CFI_7/2024 (Lokalkammer Disseldorf), Entscheidung v.
03.07.2024 — Kaldewei v. Bette). Dem tragt die Anspruchsfassung in ausreichendem MaRe Rech-
nung.

V.
Die Anordnung der Vernichtung findet ihre Grundlage in Art. 64 Abs. 2 (e), 64 Abs. 4 EPGU.

Das Gericht kann von Amts wegen anordnen, dass die betreffenden MalRnahmen auf Kosten des
Verletzers durchgefiihrt werden, es sei denn, es werden besondere Griinde geltend gemacht, die
dagegen sprechen. Das ist vorliegend jedoch nicht der Fall, so dass eine entsprechende Anordnung
von Gesetzes wegen ergehen konnte. Da sich die Beklagten insoweit auch nicht auf eine Unver-
haltnismaRigkeit berufen, war eine weitergehende Konkretisierung des Antrages entbehrlich.

VI.

Die Feststellung der Zuerkennung der Schadensersatzleistung dem Grunde nach ist auf der Grund-
lage von Art. 68 Abs. 1 EPGU méglich. Die Beklagten hitten bei entsprechender Sorgfalt erkennen
miussen, dass sie durch ihre Handlungen das Streitpatent verletzten.

VIL.

Die Androhung von Zwangsgeld fiir die Unterlassung (Art. 63 Abs. 2 EPGU) begegnet keinen Be-
denken. Dies gilt auch unter VerhaltnismaRigkeitsgesichtspunkten. Das angedrohte Zwangsgeld
von bis zu 250.000,- EUR pro Fall der Zuwiderhandlung gibt der Lokalkammer die notwendige Fle-
xibilitat, um im Fall der Zuwiderhandlung die jeweiligen Umstande des Einzelfalls einschlief3lich des
Verhaltens des Verletzers zu beriicksichtigen und davon ausgehend gemaR Art. 82 Abs. 4 S. 2 EPGU

42



i.V.m. R. 354.4 VerfO ein angemessenes Zwangsgeld festsetzen zu kdnnen.

F. Kostengrundentscheidung

GemaR Art. 69 Abs. 2 EPGU i.V.m. R. 118.5 VerfO war eine Kostengrundentscheidung zu treffen.

Da die Beklagten in Bezug auf die Klage vollumfanglich unterliegen, ist es gerechtfertigt, ihnen die
Kosten insoweit vollumfanglich aufzuerlegen und sie zur jeweils halftigen Zahlung der Kosten zu
verpflichten.

Die allein durch die Beklagte zu 2) erhobene Nichtigkeitswiderklage ist unbegriindet. Deren Kosten
hat daher die Beklagte zu 2) zu tragen.

GemaR Art. 69 Abs. 1 VerfO sind die Kosten bis zu einer gemaR der Verfahrensordnung festgeleg-
ten Obergrenze zu tragen. Bei einem Streitwert von 500.000,- EUR sieht die durch den Verwal-
tungsausschluss am 24. April 2023 auf der Grundlage von R. 152.2 VerfO beschlossene Tabelle eine
Obergrenze fir die erstattungsfahigen Kosten in Héhe von bis zu 56.000,- EUR vor, die vorliegend
sowohl fiir die Klage als auch die Nichtigkeitswiderklage festzusetzen war. Soweit die Parteien in
der mindlichen Verhandlung wechselseitig einen erstattungsfahigen Betrag von 100.000,- EUR als
erstattungsfahig anerkannt haben, ist mangels entgegenstehender Anhaltspunkte davon auszuge-
hen, dass sich dieser Betrag halftig auf die Klage und die Nichtigkeitswiderklage verteilt. Er liegt
dementsprechend unterhalb der festgesetzten Obergrenze. Gegen die Erstattungsfahigkeit beste-
hen daher keine Bedenken.

G. Vollstreckbarkeit

Soweit sich die Beklagten gegen die sofortige Vollstreckbarkeit einer Unterlassungsanordnung mit
der Begriindung wenden, bei den streitgegenstandlichen LEDs handele es sich um Standardbau-
teile, die einen minimalen Bruchteil der Mobiltelefone darstellen wiirden, weshalb ein krasses
Missverhaltnis zu dem jeweiligen Mobiltelefon bestehe, vermag die Kammer diesem Einwand nicht
zu folgen. Dass den Beklagten durch eine Vollstreckung unverhaltnismaRBige Schaden entstehen,
behaupten sie allenfalls pauschal, ohne solche méglichen Schaden konkret zu benennen. Dass das
Verbot des Vertriebs eines bestimmten Mobiltelefons die Beklagten als Elektronikhandler erheblich
einschrankt, haben die Beklagten nicht hinreichend darzulegen vermocht. Vor diesem Hintergrund
genieRt das Interesse der Kldgerin an einer effektiven Durchsetzung ihrer Rechte Vorrang.

H. Keine Sicherheitsleistung

GemaR Art. 82 Abs. 2 EPGU, R. 118.8 5.2 VerfO kann das Gericht jede Anordnung bzw. MaRBnahme
von einer Sicherheitsleistung abhdangig machen, die es festzusetzen hat. Fiir eine solche Anordnung
sieht die Lokalkammer vorliegend jedoch weder einen Anlass noch ein Bediirfnis.

l.

Wie bereits der Wortlaut der vorgenannten Norm verdeutlicht, steht der Lokalkammer bei der An-
ordnung einer Sicherheitsleistung ein Ermessen zu, wobei das Interesse der Klagerin an einer effektiven
Durchsetzung ihres Schutzrechts mit dem Interesse an der effektiven Durchsetzung moglicher Scha-
denersatzanspriiche im Fall einer spateren Aufhebung des Urteils abzuwagen ist.

Es bedarf mithin stets einer Einzelfallpriifung. Zu den Faktoren, die bei der Frage nach der Anord-
nung einer Sicherheitsleistung zu berlicksichtigen sind, gehdren die finanzielle Lage des Klagers,
die Anlass zu der berechtigten und realen Sorge geben kann, dass ein moglicher Schadenersatzan-
spruch bei einer Aufhebung oder Anderung der erstinstanzlichen Entscheidung nicht oder nur mit
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einem unverhaltnismaRigen Aufwand durchgesetzt und/oder vollstreckt werden kann. Ob und in-
wieweit solche Faktoren vorliegen, ist nicht anders als bei einem Antrag auf Sicherheitsleistung
nach R. 158 VerfO, anhand der von den Parteien vorgetragenen Tatsachen und Argumente zu er-
mitteln. Macht die Lokalkammer eine Anordnung oder MaRnahme von einer Sicherheitsleistung
abhangig, dient dies dem Schutz der Position und der potenziellen Rechte des Beklagten. Dessen
Schutz muss gegen die Belastung des Klagers durch die Anordnung einer Sicherheitsleistung abge-
wogen werden. Vor diesem Hintergrund obliegt es dem Beklagten, Tatsachen und Argumente vor-
zubringen, warum es im konkreten Fall angemessen erscheint, die Anordnung oder Mallnahme
gemald R. 118.8 VerfO von einer vom Gericht festzusetzenden Sicherheitsleistung abhangig zu ma-
chen. Ist der Beklagte dem nachgekommen, obliegt es dem Klager, diese Tatsachen und Griinde
substantiiert zu bestreiten, zumal er in der Regel Giber Kenntnisse und Beweise zu seiner finanziel-
len Situation verfiigt. Ebenso obliegt es dem Klager, gegebenenfalls darzulegen, weshalb trotz der
durch den Beklagten vorgebrachten Griinde sein Interesse an der Durchsetzung seines Schutz-
rechts ohne Sicherheitsleistung tberwiegt (vgl. zum Antrag auf Sicherheitsleistung nach R. 158
VerfO: UPC_COA _328/2024, Anordnung v. 26.08.2024 - Ballinno v. Kinexon Sports;
UPC_CFI_373/2024 (LK Ddusseldorf), Anordnung v. 05.08.2024 - Sodastream v. Aarke;
UPC_CFI_514/2023 (LK Miinchen), Anordnung v. 23.04.2024 — Volkswagen v. NST m.w.N.).

1I.
Davon ausgehend bietet das Vorbringen der Beklagten keinen Anlass, die Vollstreckung vorliegend
von einer Sicherheitsleistung abhangig zu machen.

Bei den Beklagten handelt es sich um Handler, denen das Angebot und der Vertrieb eines konkre-
ten Mobiltelefons untersagt wird. Dass diesen allein dadurch Schaden drohen, die nicht unmittel-
bar gegenliber der Klagerin effektiv durchgesetzt werden kdnnten, lasst sich ihrem Vortrag nicht
entnehmen. Dies gilt erst Recht fiir die begehrte Sicherheitsleistung in Hohe von 5.000.000,- EUR,
welche dem 10-fachen des Streitwertes entspricht. Fiir die Anordnung einer derartigen Sicherheit
hatte es der konkreten Darlegung entsprechender potentieller Schaden, an der es hier fehlt.
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ENTSCHEIDUNG:

A.  Es wird den Beklagten untersagt,

Leuchtdioden

auf dem Hoheitsgebiet der Republik Osterreich, des Kénigreichs Belgien, der Bun-
desrepublik Deutschland, der Franzdsischen Republik, der Italienischen Republik,
des GroBherzogtums Luxemburg, des Konigreichs der Niederlande und des Ko-
nigreichs Schweden

anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu gebrauchen und/oder zu den genannten
Zwecken einzufiihren und/oder zu besitzen,

wenn diese aufweisen:

eine lichtemittierende Struktur, die auf einem Substrat (100) gebildet ist und eine
Halbleiterschicht (110) eines ersten Leitfahigkeitstyps, eine aktive Schicht (120)
und eine Halbleiterschicht (130) eines zweiten Leitfahigkeitstyps aufweist;

mesagedtzte Bereiche (150), die von der Oberflache der Halbleiterschicht (130)
des zweiten Leitfahigkeitstyps zu der Halbleiterschicht (110) des ersten Leitfahig-
keitstyps gebildet sind;

eine reflektierende Elektrode (140), die auf der Halbleiterschicht (130) des zwei-
ten Leitfahigkeitstyps gebildet ist und eine reflektierende Metallschicht (142),
eine Metallsperrschicht (144) und eine Entspannungsschicht (143), die zwischen
der reflektierenden Metallschicht (142) und der Metallsperrschicht (144) gebil-
det ist, aufweist, wobei die Entspannungsschicht (143) einen Warmeausdeh-
nungskoeffizienten zwischen dem Warmeausdehnungskoeffizienten der reflek-
tierenden Metallschicht (142) und dem Warmeausdehnungskoeffizienten der
Metallsperrschicht (144) aufweist;

eine untere Isolierschicht (200), die eine Gesamtoberflache der Struktur bedeckt,
die durch die Halbleiterschicht (110) des ersten Leitfahigkeitstyps, die aktive
Schicht (120), die Halbleiterschicht (130) des zweiten Leitfahigkeitstyps, die me-
sagedtzten Bereiche (150) und die reflektierende Elektrode (140) gebildet ist, wo-
bei die untere Isolierschicht (200) ermdoglicht, dass eine obere Flache der reflek-
tierenden Elektrode (140) teilweise durch diese hindurch freiliegt, und ferner Off-
nungen aufweist, die in der Nahe eines Rands des Substrats angeordnet sind,
welche ermoglichen, dass die Halbleiterschicht (110) des ersten Leitfahigkeits-
typs durch diese hindurch in den mesageatzten Bereichen (150) freiliegt;

eine Stromaufweitungsschicht (210), die auf der unteren Isolierschicht (200) ge-
bildet ist, die die Halbleiterschicht (110) des ersten Leitfahigkeitstyps bedeckt
und elektrisch mit der Halbleiterschicht (110) des ersten Leitfahigkeitstyps ver-
bunden ist;
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eine obere Isolierschicht (220), die auf der Stromaufweitungsschicht (210) gebil-
det ist, wobei sowohl die Stromaufweitungsschicht (210) als auch die reflektie-
rende Elektrode (140) teilweise durch die obere Isolierschicht (220) hindurch frei-
liegen;

ein erstes Pad (230), das elektrisch mit der Stromaufweitungsschicht (210) ver-
bunden ist, die durch die obere Isolierschicht (220) hindurch freiliegt; und

ein zweites Pad (240), das elektrisch mit der reflektierenden Elektrode (140) ver-
bunden ist, die durch die obere Isolierschicht (220) hindurch freiliegt.

B. Die Beklagten werden verurteilt,

im Falle einer Zuwiderhandlung gegen die Anordnung nach Ziffer A. an das Ge-
richt fir jeden Fall der Zuwiderhandlung ein Zwangsgeld von bis zu 250.000,- EUR
zu zahlen;

innerhalb eines Zeitraums von 30 Tagen nach der Zustellung der Mitteilung im
Sinne von R. 118.8 S. 1 VerfO und gegebenenfalls der beglaubigten Ubersetzung
die seit dem 4. Januar 2023 ausgelieferten Erzeugnisse nach Ziffer A. auf Kosten
der Beklagten

1. aus den Vertriebswegen zurlickzurufen, indem die Dritten, von denen die
verletzenden Erzeugnisse zurlickzurufen sind, darauf hingewiesen werden,
dass dieses Gericht festgestellt hat, dass die Erzeugnisse das Europdische
Patent EP 3 926 698 B1 verletzen, wobei die Beklagten den Dritten verbind-
lich zuzusagen haben, die entstandenen Kosten zu erstatten, die anfallen-
den Verpackungs- und Transportkosten zu Gibernehmen, die mit der Riick-
sendung der Produkte verbundenen Zoll- und Lagerkosten zu erstatten und
die Produkte wieder entgegenzunehmen,

und

2.  endgiiltig aus den Vertriebswegen zu entfernen indem die Beklagten un-
ter Hinweis, dass dieses Gericht festgestellt hat, dass die Erzeugnisse das
Europdische Patent EP 3 926 698 B1 verletzen, Dritte, die gewerbliche Ab-
nehmer, aber nicht Endabnehmer sind, hinsichtlich der unter Buchstabe A.
genannten Erzeugnisse, auffordern, samtliche Auftrage betreffend die un-
ter dem Buchstaben A. genannten Erzeugnisse zu stornieren und dem Ge-
richt und der Klagerin innerhalb des genannten Zeitraums von 30 Tagen
nach der Zustellung der Mitteilung i.S.v. R. 118.8 S. 1 VerfO und gegebe-
nenfalls der beglaubigten Ubersetzung einen schriftlichen Nachweis tiber
die durchgefiihrte MaRnahme vorzulegen.

der Klagerin Auskiinfte zu erteilen Gber

1. Ursprung und Vertriebswege der seit dem 4. Januar 2023 ausgelieferten,
erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse nach Buchstabe A.,
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2. die seit dem 4. Januar 2023 ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten
Mengen und die Preise, die fir die Erzeugnisse nach Buchstabe A. gezahlt
wurden, und

3.  die Identitat aller an der Herstellung oder dem Vertrieb von Erzeugnisse
nach Buchstabe A. seit dem 4. Januar 2023 beteiligten dritten Personen;

IV. innerhalb eines Zeitraums von 30 Tagen nach der Zustellung der Mitteilung i.S.v.
R. 118.8 S. 1 VerfO und gegebenenfalls der beglaubigten Ubersetzung die in ih-
rem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder in ihrem Eigentum befindlichen
Erzeugnisse nach Buchstabe A. auf Kosten der Beklagten zu vernichten.

C. Die Beklagten werden verpflichtet, der Klagerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr
durch die unter Buchstabe A. bezeichneten Handlungen wahrend der Laufzeit von
EP 3 926 698 B1 entstanden ist und noch entstehen wird.

D. Die Nichtigkeitswiderklage wird abgewiesen.
E. Die Kosten der Klage tragen die Beklagten je zur Halfte.
Die Kosten der Nichtigkeitswiderklage tragt die Beklagte zu 2).

F. Der Streitwert fiir die Klage und die Nichtigkeitswiderklage wird auf jeweils 500.000,-
EUR festgesetzt.

G. Die Obergrenze der erstattungsfahigen Vertretungskosten wird fiir die Klage sowie fir
die Nichtigkeitswiderklage auf jeweils 56.000,- EUR festgesetzt.

H.  Die Anordnungen zu Buchstaben A. sowie B. I. bis IV. sind erst vollstreckbar, nachdem
die Klagerin dem Gericht mitgeteilt hat, welchen Teil der Anordnungen sie zu vollstre-
cken beabsichtigt und eine beglaubigte Ubersetzung der Anordnungen in die Amtsspra-
che des Vertragsmitgliedstaats, in dem die Vollstreckung erfolgen soll, eingereicht hat
und nachdem den Beklagten die Mitteilung und die (jeweilige) beglaubigte Uberset-
zung zugestellt wurde.

DETAILS DER ANORDNUNG:

Hauptaktenzeichen ACT_579244/2023 und CC_3580/2024
UPC-Nummer: UPC_CFI_363/2023

Verfahrensart: Verletzungsklage und Nichtigkeitswiderklage
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Dusseldorf am 10. Oktober 2024
NAMEN UND UNTERSCHRIFTEN

Vorsitzender Richter Thomas

Ronny
Thoma

Digital
unterschrieben
von Ronny Thomas
Datum: 2024.10.09

17:27:42 +02'00'
Digital
An Na unterschrieben von
Rechtlich qualifizierte Richterin Dr. Thom Bérén ice {\nna Bérenice Dr.

Dr. THO

THOM
Datum: 2024.10.04
15:39:11 +02'00'

Rechtlich qualifizierte Richterin Mlakar

MOJCA

Datum: 2024.10.04
MLAKAR 134223 +0200

Digitalno podpisal
MOJCA MLAKAR

Technisch qualifizierte Richterin Sani

Alessan
dra San

Digital
unterschrieben von
Alessandra Sani

i Datum: 2024.10.03
11:49:49 +02'00'

Fur den Hilfskanzler Boudra-Seddiki

Rachida
Boudra-
Seddiki

Digital unterschrieben
von Rachida Boudra-
Seddiki

Datum: 2024.10.04
14:48:50 +02'00'

INFORMATIONEN ZUR BERUFUNG:

Gegen die vorliegende Entscheidung kann durch jede Partei, die ganz oder teilweise mit ihren Antragen
erfolglos war, binnen zwei Monaten ab Zustellung der Entscheidung beim Berufungsgericht Berufung ein-
gelegt werden (Art. 73 Abs. 1 EPGU, R. 220.1 (a), 224.1 (a) VerfO).
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Informationen zur Vollstreckung (Art. 82 EPGU, Art. 37 Abs. 2 EPGS, R. 118.8, 158.2, 354, 355.4 VerfO):

Eine beglaubigte Kopie der vollstreckbaren Entscheidung wird vom Hilfskanzler auf Antrag der vollstrecken-
den Partei ausgestellt, R. 69 RegR.

Diese Entscheidung wurde am 10. Oktober 2024 in 6ffentlicher Sitzung verkiindet.

Vorsitzender Richter Thomas
Digital

RO n n y unterschrieben von

Ronny Thomas

h Datum: 2024.10.10
T omas 09:45:30 +02'00"
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