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Juridiction unifiée du brevet

Entscheidung
des Gerichts erster Instanz des einheitlichen Patentgerichts
verkiindet am 10. Oktober 2024
betreffend 3 223 320 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 bericksichtigen sind, gehdren 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 an-
hand 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:

unterstitzt durch:

elektronische Zustelladresse:

Beklagte:

Rechtsanwalt Dr. Bolko Ehlgen, Rechtsanwadltin Dr. Julia Schén-
bohm, Kanzlei Linklaters LLP, Taunusanlage 8, 60329 Frankfurt am
Main, Deutschland,

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

bolko.ehlgen@linklaters.com

1. expert e-Commerce GmbH, gesetzlich vertreten durch ihre Geschaftsflihrer Dr. Stefan Mul-
ler und Michael Grandin, BayernstraRe 4, 30855 Langenhagen,

vertreten durch:

elektronische Zustelladresse:

unter Mitwirkung von:

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

info@krieger-mes.de

Patentanwalt Bernhard Ganahl, HGF Europe LLP, Neumarkter
StrafRe 18, 81673 Miinchen,

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

vertreten durch:

elektronische Zustelladresse:

unter Mitwirkung von:

STREITPATENT:

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

info@krieger-mes.de

Patentanwalt Bernhard Ganahl, HGF Europe LLP, Neumarkter
StralRe 18, 81673 Miinchen,

Europaisches Patent Nr. 3 223 320 B1

SPRUCHKORPER/KAMMER:

Spruchkdrper der Lokalkammer Diisseldorf



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 3 223 320 B1 (nachfolgend: Streit-
patent) in Anspruch. Das Streitpatent ist eine Teilanmeldung des Europdischen Patents EP 2 757
598 B1. Es beansprucht die Prioritat der KR20110093396 vom 16. September 2011, der
KR20210015758 vom 16. Februar 2012 und der KR20120052722 vom 17. Mai 2012. Das Europai-
sche Patentamt hat den Hinweis auf die Erteilung des Streitpatents mit Wirkung (unter anderem)
fir Deutschland, Frankreich, Italien und die Niederlande am 21. Juli 2023 bekannt gemacht, wobei
die Klagerin eingetragene Inhaberin des Streitpatents ist. Das Streitpatent steht in den vorgenann-
ten 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 first conductivity type semiconductor layer (110) formed on a substrate (100);

a mesa disposed on the first conductivity type semiconductor layer (110), the mesa
comprising an active layer (120) and a second conductivity type semiconductor layer
(130);

a reflective electrode (140) disposed on the mesa and configured to be in ohmic-con-
tact with the second conductivity type semiconductor layer (130);

a current spreading layer (210) disposed on the mesa and the reflective electrode
(140), the current spreading layer (210) comprising a first portion configured to be in
ohmic-contact with an upper surface of an end portion of the first conductivity type
semiconductor layer (110);

a lower insulating layer (200) disposed between the mesa and the current spreading
layer (210) as well as the reflective electrode (140) and the current spreading layer
(210), the lower insulating layer (200) configured to insulate the current spreading
layer (210) from the mesa and the reflective electrode (140);

and an upper insulating layer (220) covering the current spreading layer (210), the up-
per insulating layer (220) comprising a first hole exposing a second portion of the cur-
rent spreading layer (210) that is disposed on an upper portion of the mesa;



characterized in that the first conductivity type semiconductor layer is exposed in
mesa-etched areas (150) through the lower insulation layer (200) including at an edge
of the substrate (100).”

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

eine Halbleiterschicht (110) eines ersten Leitfahigkeitstyps, die auf einem Substrat
(100) ausgebildet ist;

eine Mesa, die auf der Halbleiterschicht (110) des ersten Leitfahigkeitstyps angeordnet
ist, wobei die Mesa eine aktive Schicht (120) und eine Halbleiterschicht (130) eines
zweiten Leitfahigkeitstyps umfasst;

eine reflektierende Elektrode (140), die auf der Mesa angeordnet und so eingerichtet
ist, dass sie in ohmschem Kontakt mit der Halbleiterschicht (130) des zweiten Leitfa-
higkeitstyps steht;

eine Stromausbreitungsschicht (210), die auf der Mesa und der reflektierenden Elekt-
rode (140) angeordnet ist, wobei die Stromausbreitungsschicht (210) einen ersten Ab-
schnitt umfasst, der so eingerichtet ist, dass er in ohnmschem Kontakt mit einer Ober-
seite eines Endabschnitts der Halbleiterschicht (110) des ersten Leitfahigkeitstyps
steht;

eine untere Isolierschicht (200), die zwischen der Mesa und der Stromausbreitungs-
schicht (210) sowie der reflektierenden Elektrode (140) und der Stromausbreitungs-
schicht (210) angeordnet ist, wobei die untere Isolierschicht (200) so eingerichtet ist,
dass sie die Stromausbreitungsschicht (210) von der Mesa und der reflektierenden
Elektrode (140) isoliert; und

eine obere Isolierschicht (220), welche die Stromausbreitungsschicht (210) bedeckt,
wobei die obere Isolierschicht (220) ein erstes Loch umfasst, das einen zweiten Ab-
schnitt der Stromausbreitungsschicht (210) freilegt, der auf einem oberen Abschnitt
der Mesa angeordnet ist;

dadurch gekennzeichnet, dass die Halbleiterschicht des ersten Leitfahigkeitstyps in
Mesageatzten Bereichen (150) durch die untere lIsolierschicht (200) hindurch, ein-
schlieBlich an einem Rand des Substrats (100), frei liegt.”

Hinsichtlich der Formulierung der lediglich im Rahmen von ,insbesondere, wenn“-Antragen for-
mulierten Hilfsantrage wird auf die Klageschrift Bezug genommen.

Die nachfolgend eingeblendete Figur 10 ist der Streitpatentschrift entnommen:
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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 Pluralitdit 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. Darliber 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 Pluralitdt der Mesas M und die erste Halbleiterschicht (23) und weist untere Offnungen
(313, 31b) auf, die in bestimmten Bereichen eine elektrische Verbindung mit der ersten leitfahigen
Halbleiterschicht (23) und der zweiten leitfahigen Halbleiterschicht (27) ermdglichen. 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. [0070] - [0086]).

Die Beklagte zu 1) ist Teil der expert Handelsverbundgruppe flir 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 selbstandig 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 im Impressum der Internetseite ist die Beklagte zu 1) als ,,Serviceab-



wickler” flir den Vertrieb Gber die Internetseite zustandig. Auch im weiteren Prozess der Abwick-
lung von Bestellungen Uber die Internetseite sind die Beklagten eng verwoben. So ist auf der ent-
sprechenden Bestellbestatigung, der Rechnung und den Lieferscheinen jeweils die Beklagte zu 1)
im Zusammenhang mit der Beklagten zu 2) angeben. Die Beklagte zu 1) tritt dabei als Vertragspart-
nerin 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-Gerales

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 stutzt ihre Verletzungsklage auf eine unmittelbare Verletzung von Patentanspruch 1
des Streitpatents.

Auf eine durch die Beklagte zu 2) erhobene und auf eine unzuldssige Erweiterung, fehlende Neu-
heit sowie das Fehlen der erfinderischen Tatigkeit gestiitzte Nichtigkeitswiderklage hat die Klagerin
am 23. Mérz 2024 einen Antrag auf Anderung des Patents (App_12619/2024) gestellt, mit welchem
sie insgesamt 7 Hilfsantrage in das Verfahren eingefiihrte.

Mit Schriftsatz vom 27. Juni 2024 hat die Kldagerin dariber hinaus einen Antrag nach R. 30.2 VerfO
(App_37319/2024) gestellt, mit welchem die bisherigen Hilfsantrage um drei weitere Hilfsantrage
erganzt werden sollen.

Ihren Antrag auf Zulassung der weiteren Hilfsantrage begriindete die Klagerin damit, die Beklagte
zu 2) habe in der Replik zur Nichtigkeitswiderklage erstmals vorgetragen, in der D 3 sei bereits eine,
die gesamte Oberflache des Substrats bedeckende Stromausbreitungsschicht im Sinne der Ein-
schrankung D verwirklicht, obwohl dort tatsachlich keine geschlossene Schicht, sondern eine Git-
terstruktur offenbart sei, die erkennbar grolRe Teile der Chipoberflache freilasse. Die Klagerin ver-
stehe diese Argumentation so, dass nach Meinung der Beklagten zu 2) die Gitterstruktur der D 3
gleichsam ,als Ganzes” als Stromausbreitungsschicht aufgefasst werde, die sich liber die gesamte
Chipoberflache erstrecke. Diese Argumentation sei fir die Kldagerin nicht vorhersehbar gewesen.
Andererseits trage die Beklagte zu 2) vor, aus der Angabe ,,im Wesentlichen” in der Einschrankung
D resultiere eine Unklarheit. Auch dieser Einwand komme fiir die Klagerin Gberraschend, weil die
Klarheit eindeutig gegeben sei.

Den Argumenten der Beklagten trete die Klagerin entgegen. Dennoch sei es hochst vorsorglich ge-
boten, eine gegenliber der bisherigen Einschrankung D geringfligig modifizierte Fassung der Ein-
schrankung D zu beantragen, die den Einwdanden der Beklagten zu 2) im Hinblick auf die Klarheit
die Grundlage entziehe.

Mit einer Verfahrensanordnung vom 1. Juli 2024 hat der Berichterstatter mitgeteilt, fiir eine Zulas-
sung des weiteren Anderungsantrages bestehe derzeit keine Veranlassung (Hervorhebung hinzu-
geflugt).

Im Hinblick auf diese Verfahrensanordnung hat die Kldgerin 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 Spruchkorper auf-
rechterhalten wurde.



ANTRAGE DER PARTEIEN:

Klage:

Die Klagerin beantragt,

Die Beklagten werden verurteilt,

1.

es zu unterlassen,

Leuchtdioden
auf dem Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland, der Franzdsischen Re-
publik, der Italienischen Republik und des Kénigreichs der Niederlande

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

wenn diese umfassen:

eine Halbleiterschicht (110) eines ersten Leitfahigkeitstyps, die auf einem Sub-
strat (100) ausgebildet ist;

eine Mesa, die auf der Halbleiterschicht (110) des ersten Leitfahigkeitstyps ange-
ordnet ist, wobei die Mesa eine aktive Schicht (120) und eine Halbleiterschicht
(130) eines zweiten Leitfahigkeitstyps umfasst;

eine reflektierende Elektrode (140), die auf der Mesa angeordnet und so einge-
richtet ist, dass sie in ohmschem Kontakt mit der Halbleiterschicht (130) des zwei-
ten Leitfahigkeitstyps steht;

eine Stromausbreitungsschicht (210), die auf der Mesa und der reflektierenden
Elektrode (140) angeordnet ist, wobei die Stromausbreitungsschicht (210) einen
ersten Abschnitt umfasst, der so eingerichtet ist, dass er in ohmschem Kontakt
mit einer Oberseite eines Endabschnitts der Halbleiterschicht (110) des ersten
Leitfahigkeitstyps steht;

eine untere Isolierschicht (200), die zwischen der Mesa und der Stromausbrei-
tungsschicht (210) sowie der reflektierenden Elektrode (140) und der Stromaus-
breitungsschicht (210) angeordnet ist, wobei die untere Isolierschicht (200) so
eingerichtet ist, dass sie die Stromausbreitungsschicht (210) von der Mesa und
der reflektierenden Elektrode (140) isoliert; und

eine obere lIsolierschicht (220), welche die Stromausbreitungsschicht (210) be
deckt, wobei die obere Isolierschicht (220) ein erstes Loch umfasst, das einen
zweiten Abschnitt der Stromausbreitungsschicht (210) freilegt, der auf einem
oberen Abschnitt der Mesa angeordnet ist;

und dadurch gekennzeichnet ist, dass die Halbleiterschicht des ersten Leitfahi-
keitstyps in Mesageatzten Bereichen (150) durch die untere Isolierschicht (200)
hindurch, einschlieRlich an einem Rand des Substrats (100), frei liegt;



im Falle einer Zuwiderhandlung gegen die Anordnung nach Ziffer I. 1. an das Ge-
richt fur jeden Fall der Zuwiderhandlung ein Zwangsgeld bis zu EUR 250.000,- 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 23. Juli 2023 ausgelieferten Erzeugnisse nach Ziffer I. 1 auf Kosten
der Beklagten

a. aus den Vertriebswegen zuriickzurufen, 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 3 223 320 B1 verletzen, wobei die Beklagten den Dritten ver-
bindlich zuzusagen haben, die entstandenen Kosten zu erstatten, die anfal-
lenden Verpackungs- und Transportkosten zu lbernehmen, die mit der
Ricksendung der Produkte verbundenen Zoll- und Lagerkosten zu erstat-
ten und die Produkte wieder entgegenzunehmen,

und

b. endgiiltig aus den Vertriebswegen zu entfernen indem die Beklagten un-
ter Hinweis, dass dieses Gericht festgestellt hat, dass die Erzeugnisse das
Europdische Patent 3 223 320 B1 verletzen, Dritte, die gewerbliche Abneh-
mer, aber nicht Endabnehmer sind, hinsichtlich der unter Ziffer .1 genann-
ten Erzeugnisse, auffordern, 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 tiber die durchgefiihrte MaR-
nahme vorzulegen;

der Klagerin Auskiinfte zu erteilen lber

a. Ursprung und Vertriebswege der seit dem 21. Juli 2023 ausgelieferten, er-
haltenen oder bestellten Erzeugnisse nach Ziffer I. 1,

b. die seit dem 21. Juli 2023 ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Men-
gen und die Preise, die fur die Erzeugnisse nach Ziffer |. 1 gezahlt wurden,
und

c. die Identitat aller an der Herstellung oder dem Vertrieb von Erzeugnisse
nach Ziffer I. 1 seit dem 21. Juli 2023 beteiligten dritten Personen;

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.



II. 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 3 223 320 B1 ent-
standen ist und noch entstehen wird.

[ll.  die Verurteilung nach Ziffern I. und Il. fir 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 3 223 320 im Umfang der Anspriiche 1, 3, 4, 5 und 6 mit Wirkung flir Deutsch-
land, Frankreich, Italien und den Niederlanden fiir nichtig zu erklaren;

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

Hinsichtlich der Formulierung der Anderungsantrige wird auf den Schriftsatz vom 25. Mirz 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.

TATSACHLICHE UND RECHTLICHE STREITPUNKTE:

Nach Auffassung der Klagerin gestaltet sich der Aufbau der angegriffenen Ausfiihrungsform wie
folgt:
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Detaifaufnahme der Kontaktseite der Verletzungsform. Von links oben nach rechts unfen:
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 Leitfadhigkeitstyps {Hellblau) und der reflekfie-
renden Elektrode (Rosa);

4) In der Chipstruktur darunter liegend: Mesa mit sichtbarer reflektierender Elektrode
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:

<E—— - — — — — Erstes Pad
A . Zweites Pad

- —~ % _ _ _ Reflektierende Elektrode
(in der Mesa)

«— — —Zweite Halbleiterschicht
(in der Mesa)

(in der Mesa)

— / — — Erste Halbleiterschicht

AEEE—

i o
_ / «— — — — Substrat

Dies vorausgeschickt stellen die Beklagten eine Verletzung mit der Begriindung in Abrede, erfin-
dungsgemald misse die Halbleiterschicht eines ersten Leitfahigkeitstyps an einem Rand des Sub-
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strats freiliegen. Es reiche daher nicht, wenn die Offnungsbereiche in der Nidhe des Randes ange-
ordnet seien. Bei der angegriffenen Ausfiihrungsform seien die Offnungsbereiche demgegeniiber
von einem nicht freigelegten Bereich umgeben, der sich dann bis zum Rand des Substrats erstre-
cke. Daher befinden sich die Offnungen nicht wie von Patentanspruch 1 gefordert ,,an einem Rand
des Substrats.”

Unter Zugrundelegung des durch die Klagerin im Rahmen der Nichtigkeitswiderklage zugrunde ge-
legten Verstandnisses fehle es weiterhin an einer Stromausbreitungsschicht. Verlange man, wie
die Klagerin im Zusammenhang mit der Entgegenhaltung D 3 (US 2005/0067624 A1) geauRert
habe, insoweit eine ,vollstandige Schicht”, sei eine solche bei der angegriffenen Ausfiihrungsform
nicht vorhanden. Dort fanden sich einzelne schmale Stege, welche dann mit einer grofReren Flache
verbunden seien. Die seitlichen schmalen Stege wiirden zu einer erheblichen Inhomogenitat der
Stromverteilung filhren und damit einen unsymmetrischen Stromfluss herbeifiihren.

Des Weiteren solle die Stromausbreitungsschicht erfindungsgemaR auf der Mesa und der reflek-
tierenden Elektrode angeordnet sein. Wie die vorstehend eingeblendete Abbildung verdeutliche,
befinde sich die dort eingezeichnete blaue Stromausbreitungsschicht nicht auf der Mesa. Vielmehr
lasse sie den Bereich der Mesa frei.

Die Klagerin ist diesem Vorbringen entgegengetreten.

Mit ihrer Forderung nach einer Anordnung der Offnungen ausschlieRlich am duRersten Rand setz-
ten sich die Beklagten in Widerspruch zum Vorbringen der Beklagten zu 2) im Rahmen der Nichtig-
keitswiderklage. Dort definiere die Beklagte zu 2) selbst den Rand als den nicht-mittigen Bereich
der LED und stelle dies einem ,,dulRersten Rand“ gegeniiber. Der Begriff ,,Rand” sei mit dem Begriff
»,Endabschnitt” zu verstehen. Es gehe darum, den Randbereich bzw. Endabschnitt der LED von dem
mittleren Bereich der LED abzugrenzen, in welchem sich die Mesa befinde. Die Kontaktierung solle
im Randbereich bzw. Endabschnitt erfolgen, um die vom Streitpatent gewlinschten Verbesserun-
gen im Stromfluss zu erreichen. Die Halbleiterschicht des ersten Leitfahigkeitstyps solle durch die
untere Isolierschicht dort freiliegen, wo die Kontaktierung durch die Stromausbreitungsschicht er-
folgen solle. Um die Halbleiterschicht des ersten Leitfahigkeitstyps in einem Endabschnitt zu kon-
taktieren, missten die mesageatzten Bereiche durch die untere Isolierschicht hindurch an einem
Rand des Substrats freiliegen. Die Position des freiliegenden Bereichs sei daher auf die Form der
Stromverteilungsschicht abgestimmt.

Eine engere Auslegung des Begriffes ,,am Rand” liefSe sich auch nicht technisch begriinden. Die
Ausgestaltung habe ausdriicklich den Zweck, eine verbesserte Stromverteilung in der LED zu er-
moglichen. Dazu werde eine elektrische Kontaktierung mit der Halbleiterschicht des ersten Leitfa-
higkeitstyps aulRerhalb der Mesa hergestellt, so dass der Strom nicht aus der Mitte des Chips in die
Randbereiche der Mesa und damit der aktiven Schicht flieRen miisse, sondern von aufen nach
innen flieRen kénne. Entscheidend sei dabei, dass die Kontaktierung auRerhalb der Mesa erfolge,
also zwischen der Mesa und dem duRersten Rand des Substrats. Technisch spiele es dagegen keine
Rolle, ob die dullerste Kante der Halbleiterschicht isoliert sei und die Kontaktierung zwischen Mesa
und Isolierung liege, oder ob die Kontaktierung bis zur duBersten Kante der Halbleiterschicht rei-
che. Bei beiden Gestaltungen erfolge der Stromfluss von auRen in die Mesa. Dort werde das Licht
erzeugt. Dieser Stromfluss sei maRgeblich. Dariiber hinaus ware eine Kontaktierung am dulRersten
Rand sogar technisch nachteilig. Dies wiirde die Lange des Weges, den der Strom flielen miisse,
und damit auch den elektrischen Widerstand erh6hen, ohne gleichzeitig einen Vorteil zu bieten.
Ein zweiter Nachteil liege darin, dass eine elektrisch leitende Metallschicht an der Seite des LED-
Chips freiliegen wiirde. Dadurch entstiinde ein Kurzschlussrisiko, was zu Defekten und Schaden am
Chip oder anderen Bauteilen flihren konnte, wenn der freiliegende Bereich ungewollt kontaktiert
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werde. Ein dritter Nachteil ldge im Fertigungsverfahren. Die freiliegende Metallseite fiihre zu
Schwierigkeiten beim Schneiden der LED-Chips in der Fertigung (,,chip dicing”). Dabei wiirden die
zusammenhdngend hergestellten Chips manuell geschnitten. Dies funktioniere deutlich besser,
wenn die Schnittstelle aus dem Substrat und Isolierschichten bestehe, als bei Metallkanten.

Mit ihren Einwanden zur Stromausbreitungsschicht verzerrten die Beklagten nach Meinung der
Kldagerin ihr Vorbringen im Nichtigkeitsverfahren. Wenn in der Erwiderung zur Nichtigkeitswider-
klage die Rede davon sei, dass die Stromausbreitungsschicht ein flachiges Gebilde sein miisse, sei
dies im Kontext der Abgrenzung von der D 3 zu lesen. Diese enthalte eine flachige Struktur beste-
hend aus Stegen und schmalen Bereichen, die keine Schicht im Sinne des Streitpatents darstelle
(links: Figur 5 der D 3: rechts: angegriffene Ausfihrungsform):

Nach Auffassung der Beklagten zu 2) geht der Gegenstand von Patentanspruch 1 des Streitpatents
Uber den Inhalt der urspriinglichen Anmeldung hinaus und beruhe daher auf einer unzuldssigen
Erweiterung. Patentanspruch 1 verlange das Vorhandensein einer einzigen Mesa. Derartige Gestal-
tungen mit nur einer Mesa seien in der urspriinglichen Patentanmeldung nicht offenbart. Dort
seien lediglich Ausgestaltungen mit einer Mehrzahl von Mesas gezeigt.

Uberdies nehme die US 2005/0067624 A1(D 3) Patentanspruch 1 des Streitpatents neuheitsschid-
lich vorweg. Dies gelte insbesondere auch im Hinblick auf die Forderung nach einem Freiliegen der
ersten Halbleiterschichten an einem Rand des Substrats. Nicht gemeint sei in diesem Zusammen-
hang, dass sich die Randbereiche ,,am duBersten Rand” befinden miissten und somit nicht mehr
von der unteren Isolierschicht umgeben sein diirften. Davon ausgehend befanden jedenfalls einige
der in der nachfolgend eingeblendeten Figur 5 der Entgegenhaltung gezeigten mesageatzten Be-
reiche im Randbereich:
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Fig. §

Daruber hinaus fehle es auch auf der Grundlage der US 2010/0117111 A1 (D 1) an der Neubheit.
Sollte das Gericht der Auffassung sein, dass die Entgegenhaltung keine Offnungen im Randbereich
offenbare, folge daraus zunachst, dass in diesem Fall auch eine Verletzung des Streitpatents nicht
bejaht werden kénne. Die angegriffene Ausfiihrungsform unterscheide sich nicht von der D 1. Je-
denfalls sei eine solche Ausgestaltung der Isolierschicht in der D 3 offenbart. Ausgehend von der
D 1 liege die Aufgabe der Erfindung darin, die Stromausbreitung in der Halbleiterschicht zu verbes-
sern. Auf Grundlage der Entgegenhaltung D 1 sei der Fachmann veranlasst, die Erlduterungen und
Offenbarungen der D 3 heranzuziehen. Dort werde die vorgenannte Aufgabe ausdricklich thema-
tisiert. Zur L6sung schlage die Entgegenhaltung zum Beispiel in der Ausgestaltung der Figuren 3, 5
und 5 vor, dass eine Mehrzahl von Kontakten angeordnet werde, die verteilt Gber die LED ange-
ordnet seien, also auch in den Randbereichen des Substrats. Gleiches gelte fur die Ausgestaltung
gemald der Figuren 14 und 15, wo ein durchgangiger Randbereich vorgesehen sei, der den Rand
des Substrats vollumfanglich fiir die Kontaktierung nutze.

Daruber hinaus sei das Prinzip, insbesondere bei grofRflachigen Mesa-LEDs die Halbleiterschicht
des ersten Leitfahigkeitstyps am Rand des Substrats zu kontaktieren, auch aus der US 6 486 499 B1
(D 6) bekannt.

SchlieRlich fehle es auch ausgehend von der US 2009/0283787 Al (D 2) an der erfinderischen Ta-
tigkeit. Figur 3 dieser Entgegenhaltung nehme nahezu samtliche Merkmale vorweg. Es fehle nur
an einer reflektierenden Elektrode sowie an Offnungen der unteren Isolierschicht, die am Rand des
Substrats angeordnet seien. Eine solche Elektrode werde jedoch in Figur 2 der Entgegenhaltung
offenbart. Die Kombination der reflektierenden Elektrode mit den weiteren in dem Ausfiihrungs-
beispiel gemal 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 kdnnten fir den Fachmann naheliegend bestimmte Ausfiihrungsvarianten der einzel-
nen Gestaltungen der LED miteinander kombiniert werden.

Soweit zuséatzlich das Thema des Freiliegens der Halbleiterschicht des ersten Leitfahigkeitstyps am
Rand des Substrats im Raum stehe, zeige die D 3 eine entsprechende Ausgestaltung, sowohlin dem
Ausflihrungsbeispiel gemal den Figuren 2, 3, 5 und 6 sowie dem Ausflihrungsbeispiel gemal Figu-
ren 14 und 15. Insofern handele es sich um eine eigenstandige Frage, welche sich fir den Fach-
mann stelle. Davon ausgehend gehe es darum, die Stromverteilung zu verbessern, indem eine
Stromkontaktierung auch am Rand vorgesehen werde. Mit dem weitergehenden Aufbau der LED
habe dies nicht unmittelbar zu tun. Es kdnne somit eigenstandig vom Fachmann ergdnzt werden,
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ohne dass weitergehende Nachteile oder Schwierigkeiten bei der Kombination verknlipft wiirden.
Die Klagerin ist dem entgegengetreten.

Der Einwand der unzuldssigen Erweiterung sei bereits im Erteilungsverfahren erhoben, jedoch
durch die Anmelderin ausgeraumt worden. Eine Mesa sei im allgemeinen Sprachgebrauch eine
Erhebung mit einer ebenen Oberflache und einer (mehr oder weniger) steilen Flanke. Im Bereich
der LED-Technologie werde unter eine Mesa eine Struktur oder Topographie in Form einer erha-
benen Flache oder eines Plateaus auf der Oberfliche eines Halbleitermaterials verstanden, die
durch Atzverfahren geformt werde. Davon ausgehend zeige die urspriingliche Anmeldung in den
Figuren 24 bis 26 ein weiteres Ausfiihrungsbeispiel, bei dem nur eine Mesa auf dem LED-Chip vor-
handen sei. Der dort dargestellte LED-Chip weise nur ein einziges Plateau auf, in das durch Atzen
mehrere lochformige Vertiefungen in einem Rechteckmuster eingebracht seien. Durch die Vertie-
fungen werde die erste Halbleiterschicht jeweils freigelegt. Damit sei eine einzelne Mesa ebenfalls
Teil der Offenbarung der urspriinglichen Anmeldung.

Soweit sich die Beklagte zu 2) im Rahmen der Erérterung der Neuheit und der erfinderischen Ta-
tigkeit auf die D 3 beziehe, beschreibe diese in den Figuren 5 bis 7 sowie 14 und 15 zwei unter-
schiedliche Ausfiihrungsbeispiele, die sowohl bei der Erdrterung der Neuheit als auch der erfinde-
rischen Tatigkeit getrennt zu behandeln seien. In beiden Ausfiihrungsbeispielen sei eine Vielzahl
von Merkmalen nicht offenbart, weshalb der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents aus-
gehend von beiden Ausfiihrungsbeispielen neu sei. Im Hinblick auf die erfinderische Tatigkeit stelle
die Gesamtoffenbarung der D 3 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 Stromausbreitungs-
schicht vorzusehen. Uberdies kénnten beide Ausfiihrungsbeispiele der D 3 auch nicht miteinander
kombiniert werden. Wahrend es sich bei dem ersten Ausfiihrungsbeispiel um eine LED handele,
bei der die Maximierung der aktiven Flache im Fokus stehe (,large junction device”), betreffe das
zweite Ausfihrungsbeispiel ein ,small injunction device”, bei dem eine kleine aktive Flache ge-
winscht sei.

Die Entgegenhaltung D 1 sei im Erteilungsverfahren bereits diskutiert worden. Die Erteilung des
Streitpatents basiere auf der Feststellung der Priifungsabteilung des Europédischen Patentamtes
(EPA), dass die D 1 den Gegenstand des Streitpatents gerade nicht vorwegnehme. Insbesondere
habe es das EPA als neuheitsbegriindend angesehen, dass dort die Kontaktierung in den Offnungen
(11) innerhalb des Mesa-Bereichs und damit nicht am Rand des Substrats erfolge. Der Gegenstand
des Streitpatents werde durch die D 1 auch nicht nahegelegt. Dies gelte auch in Kombination mit
den Entgegenhaltungen D 3 und D 6. Mit dem in der D 1 offenbarten Design sei es liberhaupt nicht
moglich, einen elektrischen Kontakt der n-Schicht (6) am Rand des Substrats herzustellen. Der
Fachmann wirde nicht in Betracht ziehen, bei dem LED-Design der D 1 eine Kontaktierung einer
am Rand des Substrats freiliegenden n-Schicht in einem Endbereich der n-Schicht vorzusehen. Ge-
gen eine Kombination mit dem zweiten Ausfiihrungsbeispiel der D 3 spreche auBerdem, dass es in
der D 1 um die Effizienzsteigerung bei einer LED gehe, d.h. darum, die emittierte Lichtmenge zu
maximieren. Zur Stromverteilung setze die D 1 prinzipiell auf die gleichen MalRnahmen wie das
erste Ausfiihrungsbeispiel der D 3, d.h. ein Raster aus miteinander verbundenen Ausnehmun-
gen/Vias, um die n-Schicht an einer Mehrzahl von (iber der Chip-Oberflache verteilten Kontaktstel-
len mit Strom versorgen zu kénnen. Genau diese MaBnahmen wiirden auch in dem ersten Ausfiih-
rungsbeispiel der D 3 zur Verbesserung der Stromverteilung vorgeschlagen. Es sei daher kein An-
lass erkennbar, warum der Fachmann hiervon abweichen sollte. Insbesondere wiirde der Fach-
mann auch nicht in Betracht ziehen, einen Kontaktring der n-Schicht wie bei dem zweiten Ausfih-
rungsbeispiel der D 3 vorzusehen. Ebenso wenig werde der Fachmann die , Finger” der D 6 zur
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Anwendung bei dem LED-Design der D 1 Gberhaupt in Betracht ziehen.

Die D 2 sei bereits im Erteilungsverfahren beriicksichtigt und nicht als patenthindernd bewertet
worden. Abgesehen davon habe der Fachmann weder Anlass, die in den Figuren 2 und 3 der D 2
gezeigten Ausfiihrungsbeispiele, noch die D 2 mit der D 3 zu kombinieren.

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

ENTSCHEIDUNGSGRUNDE:

Die Nichtigkeitswiderklage ist zuldssig und begriindet.
Die zulassige Klage hat in der Sache keinen Erfolg.

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 ausdriicklich 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 fur Letzteres, kann das Gericht gemal 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 Europaischer Patentprozess, 2. Aufl., § 12 Rz. 211).

Daraus folgt, dass die Klagen gegen die einzelnen Beklagten jeweils selbststandig 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. Luginblhl/HuUttermann, 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 ungiltig 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 Zuladssigkeit 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) demgegeniiber 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:

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

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 flieBt 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 unterstitzt die Stromverteilung in der Halbleiterschicht vom p-
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.
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[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 Reflexionsschicht reflektiert werden kann (Abs. [0007]).

Die nachfolgend verkleinert eingeblendete, der Streitpatentschrift entnommene und gerichtsseitig
eingefarbte Figur 1 ist eine Teilschnittansicht einer lichtemittierenden Diode mit einer reflektie-
renden 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)
enthaltende Sperrschichten (14a) und zweite, Wolfram (W) oder Wolfram-Titan (TiW) 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, d.h. die interne und die externe Quanteneffizienz, der lichtemittierenden Diode zu
verbessern. So wurde im Stand der Technik eine Technik zur Verbesserung der Lichtextraktionsef-
fizienz entwickelt (Abs. [0013]).

Die US 2010/0117111 A1l (= Entgegenhaltung D 1 in der Nichtigkeitswiderklage) beschreibt ein
optoelektronisches Bauelement umfassend: einen Halbleiterkdrper umfassend ein aktives Gebiet,
das zur Erzeugung von Strahlung geeignet ist, und zwei elektrische Kontakte, die auf dem Halb-
leiterkdrper angeordnet sind, wobei die Kontakte elektrisch leitend mit dem aktiven Gebiet ver-
bunden sind und die Kontakte jeweils eine Anschlussflache aufweisen, die von dem Halbleiterkor-
per abgewandt ist, wobei sich die Anschlussflachen auf einer Anschlussseite des Bauelements be-
finden, wobei eine von der Anschlussseite verschiedene Seite des Bauelements mit einer Spiegel-
beschichtung beschichtet ist, und ein Verfahren zur Herstellung solcher Bauteile (Abs. [0014]).

Dariber hinaus beschreibt die US 2009/02833787 Al (= Entgegenhaltung D 2 der Nichtigkeitswi-
derklage) eine lichtemittierende Diode umfassend: Diodenbereich mit einer ersten und einer zwei-
ten Flache, die sich gegenliberliegen, und der darin eine Schicht vom n-Typ und eine Schicht vom
p-Typ enthalt; einen Anodenkontakt, der die Schicht vom p-Typ ohmsch kontaktiert und sich auf
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der ersten Flache erstreckt; eine transparente Isolierschicht, die sich auf der ersten Flache auRer-
halb des Anodenkontakts erstreckt; und einen reflektierenden Kathodenkontakt, der die Schicht
vom n-Typ elektrisch kontaktiert und der sich durch die transparente Isolierschicht auf die trans-
parente Isolierschicht erstreckt, die sich auRerhalb des Anodenkontakts befindet, um im Wesent-
lichen die gesamte erste Flache, die sich auRRerhalb des Anodenkontakts befindet, mit dem reflek-
tierenden Kathodenkontakt zu bedecken, und Herstellungsverfahren dafir.

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-
xionsvermogens bereitzustellen, die in der Lage ist, die durch eine reflektierende Schicht verur-
sachte Spannung zu verringern. Darliber 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. [0017] - [0020]).

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

1. Leuchtdiode, umfassend
1.1. eine Halbleiterschicht (110) eines ersten Leitfahigkeitstyps;
1.2. eine Mesa;
1.3. eine reflektierende Elektrode (140);
1.4. eine Stromausbreitungsschicht (210);
1.5. eine untere Isolierschicht (200);
1.6. eine obere Isolierschicht (220),
2.  Die Halbleiterschicht (110) eines ersten Leitfahigkeitstyps
2.1. ist auf einem Substrat (100) ausgebildet;

2.2. liegtin den mesageatzten Bereichen (150) durch die untere Isolierschicht (200)
hindurch, einschlieRlich an einem Rand des Substrats (100), frei.

3. Die Mesa
3.1. ist auf der Halbleiterschicht (110) des ersten Leitfahigkeitstyps angeordnet;

3.2. umfasst eine aktive Schicht (120) und eine Halbleiterschicht (130) eines zweiten
Leitfahigkeitstyps.

4.  Die reflektierende Elektrode (140)
4.1. ist auf der Mesa angeordnet

und
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4.2. soeingerichtet, dass sie in ohmschem Kontakt mit der Halbleiterschicht (130) des
zweiten Leitfahigkeitstyps steht.

5. Die Stromausbreitungsschicht (210)
5.1. ist auf der Mesa und der reflektierenden Elektrode (140) angeordnet;

5.2. umfasst einen ersten Abschnitt, der so eingerichtet ist, dass er in ohmschem Kon-
takt mit einer Oberseite eines Endabschnitts der Halbleiterschicht (110) des ers-
ten Leitfahigkeitstyps steht.

6. Die untere Isolierschicht (200)

6.1. ist zwischen der Mesa und der Stromausbreitungsschicht (210) sowie der reflek-
tierenden Elektrode (140) und der Stromausbreitungsschicht (210) angeordnet

und

6.2. so eingerichtet, dass sie die Stromausbreitungsschicht (210) von der Mesa und
der reflektierenden Elektrode (140) isoliert.

7.  Die obere Isolierschicht (220)
7.1. bedeckt die Stromausbreitungsschicht (210);

7.2. umfasst ein erstes Loch, das einen zweiten Abschnitt der Stromausbreitungs-
schicht (210) freilegt, der auf einem oberen Abschnitt der Mesa angeordnet ist.

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
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 Priifung 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 Disseldorf), 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-
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gewandte Wissenschaften und mehrjahriger Berufserfahrung in der Entwicklung von lichtemittie-
renden Dioden und Verfahren zu deren Herstellung.

q

Dies vorausgeschickt gilt Folgendes:

aa)

ErfindungsgemaR verfligt die Leuchtdiode liber eine Halbleiterschicht (110) eines ersten Leitfahig-
keitstyps, die auf einem Substrat ausgebildet ist und die in den mesageatzten Bereichen (150)
durch die untere Isolierschicht (200) hindurch, einschlieBlich an einem Rand des Substrats, freiliegt
(Merkmalsgruppe 2.)

(1)

Der Fachmann, der sich der Frage nach der technischen Gestaltung derartiger Bereiche zuwendet,
entnimmt Patentanspruch 1, dass es sich um mesageatzte Bereiche (Plural) und damit um mindes-
tens zwei handeln muss. Das Vorliegen eines einzelnen solchen Bereichs gentigt fiir die Verwirkli-
chung der durch das Streitpatent unter Schutz gestellten technischen Lehre nicht. Des Weiteren
werden die mesagedtzten Bereiche in Patentanspruch 1 lediglich mittelbar dahingehend beschrie-
ben, dass (a) in ihnen die Halbleiterschicht des ersten Leitfahigkeitstyps freigelegt ist und dass (b)
ein solches Freiliegen ,einschlieRlich an einem Rand des Substrats” vorliegen muss. Weitere Vor-
gaben, etwa zur Form oder zur Frage der Uberlagerung mesageatzter Bereiche, sucht der Fach-
mann in Patentanspruch 1 vergebens.

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

“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
may be a trench-shaped stripe type or a hole type.”

(Hervorbebung hinzugefiigt)
Und in deutscher Fassung (Anlage LL 8a):

»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 Flache 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 Graben und Locher zu bilden. Mit anderen Worten, die mesa-geétzten Be-
reiche 150, die von der Oberfldache 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
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handelt, auf welches die Erfindung nicht reduziert werden darf, fiihrt der vorstehend wiedergege-
bene Auszug der Streitpatentbeschreibung dem Fachmann vor Augen, weshalb es erfindungsge-
maR 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. und [0072],
wobei Letzterer von einer ,Strukturierung der zweiten leitfahigen Halbleiterschicht und der aktiven
Schicht spricht). Damit korrespondierend versteht die Streitpatentschrift unter einem ,,Mesa-At-
zen” einen Prozess des teilweisen Atzens der zweiten leitfihigen Halbleiterschicht und der aktiven
Schicht, um die erste leitfahige Halbleiterschicht freizulegen (Abs. [0230]). Da die erste Halbleiter-
schicht zudem in den mesageatzten Bereichen nicht durch die untere Isolierschicht bedeckt ist,
wird so eine elektrische Verbindung lber die Stromausbreitungsschicht (210) zur Halbleiterschicht
eines ersten Leitfahigkeitstyps ermoglicht.

(3)

Wie der Fachmann der Streitpatentbeschreibung weiter entnimmt, konnen 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 lasst und zudem auch nicht ersichtlich ist, dass die mesageéatzten Bereiche die ihnen
erfindungsgemaR zugewiesene Funktion der Freilegung der ersten Halbleiterschicht nur mit einer
bestimmten Form erfiillen kénnen, ist die Gestaltung der Form der mesageatzten Bereiche in das
Belieben des Fachmanns gestellt.

(4)

Erfindungsgemall liegt die Halbleiterschicht eines ersten Leitfahigkeitstyps in den mesageatzten
Bereichen durch die untere Halbleiterschicht hindurch, einschlielich am Rand des Substrats (100),
frei (Merkmal 2.2.).

Solange die Halbleiterschicht des ersten Leitfahigkeitstyps zumindest auch in den genannten Be-
reichen freiliegt, fiihren Offnungen der unteren Isolierschicht in anderen Bereichen nicht aus dem
Schutzbereich des Streitpatents heraus. Ein ausschliefSliches Freiliegen in den mesageatzten Berei-
chen einschliellich an einem Rand des Substrats fordert Patentanspruch 1 nicht.

Versucht der Fachmann, sich die Reichweite von Merkmal 2.2. zu erschlielRen, erkennt er, dass die
Halbleiterschicht an einem Rand des Substrats freiliegen soll. Er sieht jedoch auch, dass Merkmal
2.2. weder die Forderung nach einer Anordnung am dufSersten Rand verlangt noch explizit vorsieht,
dass sich an die freigelegten Abschnitte keine weiteren Bereiche anschlieBen diirfen.

Zur Beantwortung der Frage der Reichweite der Forderung nach einer Anordnung am Rand des
Substrats wird sich der Fachmann daher der Funktion der geforderten Anordnung zuwenden.

Die Streitpatentschrift schweigt zu den technischen Hintergriinden der geforderten Anordnung.
Sie findet lediglich in Abs. [0078] Erwahnung, wobei die Streitpatentschrift an dieser Stelle anders
als Patentanspruch 1 nicht von einer Anordnung am Rand, sondern von einer Solchen in der Nahe
eines Randes spricht (, The openings 31a are disposed in a region between the mesas M and near
an edge of the substrate 21 [...] ,Die Offnungen 31a und 31b sind in einem Bereich zwischen den
Mesas M und in der Ndhe einer Kante des Substrats 21 angeordnet [...].%).

Der Hintergrund einer solchen Anordnung erschliet sich jedoch mit Blick auf die durch Patentan-
spruch 1 unter Schutz gestellte Gesamtanordnung der Leuchtdiode. Liegt die Halbleiterschicht des
ersten Leitfahigkeitstyps in den Randbereichen frei, kann sie dort durch die Stromausbreitungs-
schicht kontaktiert werden (Merkmale 2.2. und 5.2.). Damit erfolgt die eigentliche Kontaktierung

22



der ersten Halbleiterschicht durch die Stromausbreitungsschicht auch in den Randbereichen der
Halbleiterschicht. Wie die Kldgerin unwidersprochen vorgetragen hat, verfolgt die Anordnung des
freiliegenden Bereichs am Rand des Substrats das Ziel, eine verbesserte Stromverteilung in der LED
zu ermoglichen. Dabei spielt es technisch keine Rolle, ob die dulRerste Kante der Halbleiterschicht
isoliert ist und die Kontaktierung zwischen Mesa und Isolierung liegt, oder ob die Kontaktierung bis
zur duBersten Kante der Halbleiterschicht reicht. Bei beiden Gestaltungen erfolgt der Stromfluss
von auRen in die Mesa. Dort wird das Licht erzeugt und dieser Stromfluss ist mafRgeblich.

Demgegeniiber ware eine Anordnung der freiliegenden Bereiche am dufRersten Rand unstreitig mit
einer Reihe von Nachteilen verbunden. Neben dem durch eine solche Anordnung verbundenen
Kurzschlussrisiko wiirde sich die Lange des durch den Strom zurlickzulegenden Weges und damit
auch der elektrische Widerstand erhéhen, ohne gleichzeitig einen Vorteil zu bieten. Darliber hinaus
wirde eine freiliegende Metallseite im Fertigungsverfahren zu Schwierigkeiten beim Schneiden
der LED-Chips (sog. ,,chip dicing”) flihren, wobei die zusammenhangend hergestellten Chips manu-
ell geschnitten werden. Das funktioniert unstreitig besser, wenn die Schnittstelle aus dem Substrat
und Isolierschichten besteht, als bei Metallkanten (vgl. Replik, S. 4).

Davon ausgehend gelangt der Fachmann zu der Erkenntnis, dass die Anordnung ,am Rand“ nicht
im Sinne einer Anordnung am duflersten Rand zu verstehen ist. Ausreichend, aber auch erforder-
lich ist vielmehr, dass sich die freiliegenden Bereiche derart im Randbereich befinden, dass der
vorstehend erlauterte Stromfluss von auBen nach innen ermdéglicht und die vorstehend genannten
Nachteile vermieden werden.

bb)

Neben der in den mesageatzten Bereichen freigelegten Halbleiterschicht eines ersten Leitfahig-
keitstyps umfasst die Leuchtdiode eine Mesa (M), die auf der ersten Halbleiterschicht (110) des
ersten Leitfahigkeitstyps angeordnet sein soll und eine aktive Schicht (120) und eine Halbleiter-
schicht (130) eines Leitfahigkeitstyps umfasst (Merkmalsgruppe 3.).

Dariber hinausgehend definiert die Streitpatentschrift den Begriff der Mesa nicht. Nach dem un-
bestritten gebliebenen Vortrag der Klagerin (vgl. Erwiderung auf die Nichtigkeitswiderklage, S. 2 f.)
ist nach dem allgemeinen Sprachgebrauch unter einer Mesa eine Erhebung mit einer ebenen Ober-
flache und (mehr oder weniger) steiler Flanke zu verstehen. Im LED-Bereich beschreibt der Begriff
Mesa eine Struktur oder Topographie in Form einer erhabenen Flache oder eines Plateaus auf der
Oberfliche des Halbleitermaterials, die durch Atzverfahren geformt wird.

Obwohl in der Streitpatentbeschreibung wiederholt eine Vielzahl (bzw. Pluralitdt) von Mesas sowie
mehrere Mesas Erwahnung finden (vgl. etwa Abs. [0021] - [0023], [0028], [0038], [0040], [0042],
[0044], [0071] - [0074], [0077] f., [0080], [0091], [0093] f.), umfasst die Leuchtdiode nach dem fiir
die Reichweite des Schutzbereichs maligebliche Patentanspruch eine Mesa M (,,a mesa“, und da-
mit weder zumindest eine Mesa noch eine Pluralitat der Mesas). Das diese Vorgabe im Sinne einer
zahlenmalBigen Begrenzung auf genau eine Mesa zu verstehen ist, wird bereits mit Blick auf die
Merkmale 4. und 4.1. der vorstehend eingeblendeten Merkmalsgliederung deutlich: Danach ist die
reflektierende Elektrode auf der Mesa angeordnet (, disposed on the mesa“). Damit korrespondie-
rend spricht auch Unteranspruch 2 von der Oberflache der Mesa (,the mesa“). Das Vorhandensein
mehrerer Mesas fihrt daher aus dem Schutzbereich heraus.

Die Frage, ob jedenfalls 6ffentlich zugangliche Unterlagen, wie etwa die Offenlegungsschrift, her-
angezogen werden kénne, um den Patentanspruch in der geltenden Anspruchsfassung zu deuten
(vgl. dazu: UPC_CFI_292/2023 (LK Munchen), Anordnung v. 20.12.2024 — SES-imagotag SA v. Hans-
how Technology Co. Ltd. et al.; UPC_CFI_452/2023 (LK Dusseldorf), Anordnung v. 09.04.2024 —
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Mammut Sports Group GmbH v. Ortovox Sportartikel GmbH), bedarf vorliegend keiner Entschei-
dung. Die Offenlegungsschrift bestatigt das bereits auf der Grundlage der Streitpatentschrift ge-
fundene Ergebnis. Wahrend Patentanspruch 1 der Offenlegungsschrift von einer ,Pluralitat der
Mesas” (,,plurality of mesas”) spricht, hat dies in Patentanspruch 1 des Streitpatents keinen Nie-
derschlag gefunden. Dieser nimmt vielmehr von der Notwendigkeit des Vorhandenseins mehrerer
Mesas Abstand und fordert stattdessen, dass die Leuchtdiode neben weiteren Bauteilen ,eine
Mesa“ umfasst. Mithin legt sich Patentanspruch 1 in Bezug auf die Anzahl der Mesa(s) fest: Die
Leuchtdiode soll (genau) eine Mesa umfassen. Davon gehen auch die Parteien tbereinstimmend
im Rahmen ihrer Ausfiihrungen aus.

cc)

Erfindungsgemal weist die Leuchtdiode weiterhin eine auf der Mesa angeordnete reflektierende
Elektrode auf, die so eingerichtet ist, dass sie in ohmschem Kontakt mit der Halbleiterschicht (130)
des zweiten Leitfahigkeitstyps steht (Merkmalsgruppe 4).

Solange die Elektrode reflektierende Eigenschaften aufweist und in ohmschem Kontakt mit der
Halbleiterschicht des zweiten Leitfahigkeitstyps steht, ist ihre weitere technische Gestaltung dem
Fachmann lberlassen. Eine Moglichkeit, die Elektrode reflektierend auszugestalten, ist das Vorse-
hen einer reflektierenden Metallschicht, die das in der aktiven Schicht erzeugte Licht reflektiert
(vgl. etwa Abs. [0010] und [0112] sowie Figuren 10 und 12). Als mégliche Materialien einer solchen
Schicht nennt die Streitpatentbeschreibung Silber (Ag) bzw. Silberlegierungen oder Aluminium (Al)
bzw. Aluminiumlegierungen (Abs. [0010] a.E., [0075], [0098], [0112], [0115] f., [0129], [0140]).

Der Begriff ,ohmscher Kontakt” (engl. ,,ohmic contact”) wird in der Streitpatentschrift nicht defi-
niert. Unstreitig handelt es sich um einen im technischen Sprachgebrauch bekannten Begriff. Ein
ohmscher Kontakt in einem Halbleiter bezieht sich auf eine Verbindung, an der der elektrische
Widerstand zwischen dem Halbleitermaterial und einem anderen elektrischen Element, wie etwa
einer Elektrode, ohmsch ist. Das bedeutet, dass der elektrische Strom proportional zur angelegten
Spannung ist, d.h. dem ohmschen Gesetz folgt. Eine ,,libliche” Metall-Halbleiter-Kontaktierung,
also ein Metall, das unmittelbar an einem Halbleiter anliegt, bildet einen ohmschen Kontakt (vgl.
Klageschrift, S. 41).

dd)

Um das mit der Erfindung angestrebte Ziel einer verbesserten Stromverteilungsleistung (vgl. Abs.
[0014] und [0044]) zu erreichen, weist die durch Patentanspruch 1 unter Schutz gestellte Leucht-
diode eine Stromausbreitungsschicht auf (Merkmalsgruppe 5.).

Diese wird in Patentanspruch 1 dahingehend naher charakterisiert, dass sie auf der Mesa und der
reflektierenden Elektrode angeordnet ist (Merkmal 5.1.). Zudem soll sie einen ersten Abschnitt
umfassen, der so eingerichtet ist, dass er in ohmschem Kontakt mit einer Oberseite eines Endab-
schnitts der Halbleiterschicht des ersten Leitfahigkeitstyps steht (Merkmal 5.2.).

Weitere Vorgaben zur technischen Gestaltung der Stromausbreitungsschicht finden sich in Pa-
tentanspruch 1 nicht. Soweit die Stromverteilungsschicht (33) 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. [0022] und [0093] f.) und tber Offnungen im
oberen Bereich verfiigt, durch welche die reflektierenden Dioden freigelegt sind, hat dies im Pa-
tentanspruch keinen Niederschlag gefunden. Es handelt sich um ein bevorzugtes Ausfiihrungsbei-
spiel, auf welches die Erfindung nicht reduziert werden darf. Gleiches gilt, soweit die Stromaus-
breitungsschicht nach Abs. [0097] im Wesentlichen eine Gesamtfliche der ersten leitfahigen
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Schicht zwischen den Mesas M bedecken soll. Dazu, in welchem Umfang die Stromausbreitungs-
schicht bestimmte Bereiche bedeckt, verhalt sich Patentanspruch 1 nicht. Er |dsst es ausreichen,
dass die Stromausbreitungsschicht auf der Mesa und der reflektierenden Elektrode angeordnet ist.
Eine Bedeckung der Gesamtfldche der ersten Halbleiterschicht fordert er demgegeniber ebenso
wenig wie eine durchgangige Ausbildung der Stromausbreitungsschicht. Dass das Streitpatent auch
eine solche durchgangige Ausbildung von Schichten kennt, fiihrt Abs. [0091] vor Augen, wonach
die erste Halbleiterschicht durchgangig ausgebildet sein soll. Derartiges fordert Patentanspruch 1
in Bezug auf die Stromausbreitungsschicht gerade nicht.

Soll die Stromausbreitungsschicht elektrisch einen Abschnitt umfassen, der so eingerichtet ist, dass
er in ohmschem Kontakt mit einer Oberseite eines Endabschnitts der Halbleiterschicht des ersten
Leitfahigkeitstyps steht, muss sie diese Halbleiterschicht in einem Malle bedecken, welches eine
derartige Verbindung ermdglicht. Sie muss daher zumindest im Bereich des Endabschnitts der
Halbleiterschicht des ersten Leitfahigkeitstyps stehen. Zudem muss die Stromausbreitungsschicht
so gestaltet sein, dass sie durch die obere Isolierschicht bedeckt werden kann (Merkmal 7.1.).

Mehr verlangt Patentanspruch 1 nicht. Solange die Stromausbreitungsschicht mit Strom versorgt
werden kann und einen ersten Abschnitt aufweist, der so eingerichtet ist, dass er in ohmschem
Kontakt mit einer Oberseite eines Endabschnitts der Halbleiterschicht des ersten Leitfahigkeitstyps
steht, flihren Unterbrechungen in der Stromausbreitungsschicht nicht aus dem Schutzbereich des
Streitpatents heraus.

Dass das Streitpatent auch eine Bedeckung der Gesamtoberflache des Substrats kennt, verdeut-
licht Abs. [0082] der Streitpatentbeschreibung, wo es unter anderem heif3t:

“The current spreading layer 33 is formed substantially over the entirety of the upper surface of the
substrate 31 excluding the openings 33a. With this structure, current can be easily spread through
the current spreading layer 33.”

Und in deutscher Fassung (Anlage LL 8a):

»,Die Stromverteilungsschicht 33 ist im Wesentlichen iiber die gesamte Oberflache des Substrats mit
Ausnahme der Offnungen 33a ausgebildet. Bei dieser Struktur kann der Strom leicht durch die
Stromverteilungsschicht 33 geleitet werden.”

(Hervorhebung hinzugefiigt)

Auf eine solche Einschrankung, wie sie im Rahmen der Erlauterung des in Figur 8 gezeigten Aus-
fihrungsbeispiels Erwahnung findet, ist Patentanspruch 1 jedoch nicht beschrankt. Die Forderung
nach der Ausbildung der Stromverteilungsschicht tber die gesamte Oberflache des Substrats hat
in Patentanspruch 1 keinen Niederschlag gefunden.

Dass eine durchgangige Ausbildung der Stromausbreitungsschicht, wie die Klagerin im Einzelnen
vorgetragen hat, moglicherweise zu einer verbesserten Stromverteilung fihrt, kann zu Gunsten
der Klagerin unterstellt werden. Lasst Patentanspruch 1 auch eine nicht-vollflachige Ausgestaltung
der Stromausbreitungsschicht zu, nimmt er die damit verbundenen Nachteile in Kauf. Eine Ein-
schrankung des Schutzbereichs unter den Wortlaut des Patentanspruchs lasst sich mit derartigen
funktionalen Erwdgungen nicht begriinden.

Selbst wenn die Stromausbreitungsschicht erfindungsgemaR auch als Reflektor dienen kann, was
moglicherweise eine vollflachige durchgehende Schicht voraussetzt, rechtfertigt dies keine abwei-
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chende Bewertung. Bei der Ausstattung der Stromausbreitungssschicht mit reflektierenden Eigen-
schaften handelt es sich lediglich um eine optionale Gestaltung (Abs. [0024], [0098], [0149] -
[0151], [0170] - [0173]), die sich lediglich mit einer bestimmten Ausgestaltung der Stromausbrei-
tungsschicht realisieren lasst. Dies betrifft nicht nur den Einsatz bestimmter reflektierender Mate-
rialen, wie etwa Aluminium, sondern auch die Form der Stromausbreitungsschicht. Weder die Aus-
stattung der Stromausbreitungsschicht mit reflektierenden Eigenschaften noch deren Materialzu-
sammensetzung haben jedoch in Patentanspruch 1 Niederschlag gefunden. Mochte der Fachmann
der Stromausbreitungsschicht eine solche Funktion zuweisen, wird der Stromausbreitungsschicht
mit entsprechenden reflektierenden Materialien ausstatten und sich fiir eine Form der Schicht ent-
scheiden, die eine solche Reflektion ermdglicht. Bedingung fiir eine Verwirklichung des deutlich
breiter formulierten Patentanspruchs 1 ist dies jedoch nicht.

ee)

Wie der Fachmann der Merkmalsgruppe 6. der vorstehend eingeblendeten Merkmalsgliederung
entnimmt, ist erfindungsgemall zwischen der Mesa und der Stromausbreitungsschicht sowie der
reflektierenden Elektrode und der Stromausbreitungsschicht eine untere Isolierschicht angeord-
net, die so eingerichtet ist, dass sie die Stromausbreitungsschicht von der reflektierenden Elekt-
rode isoliert. Solange die untere Isolierschicht diese ihr zugedachte Isolierfunktion wahrnehmen
kann, ist ihre nahere technische Gestaltung dem Fachmann Uberlassen.

m

Erfindungsgemal soll die Stromausbreitungsschicht von einer oberen Isolierschicht bedeckt sein
(Merkmalsgruppe 6). Dabei umfasst die obere Isolierschicht ein Loch, das einen zweiten Abschnitt
der Stromausbreitungsschicht freilegt, der auf einem oberen Abschnitt der Mesa angeordnet ist.

Weshalb es einer solchen oberen Isolierschicht bedarf, erschliet sich dem Fachmann mit Blick auf
die zum allgemeinen Fachwissen gehdrende Funktionsweise einer Leuchtdiode: Sowohl die Halb-
leiterschicht des ersten Leitfahigkeitstyps als auch die Halbleiterschicht des zweiten Leitfahigkeits-
typs missen jeweils an eine externe Stromquelle angeschlossen werden. Wahrend eine der Halb-
leiterschichten positiv geladen ist, ist die andere Schicht negativ geladen. Dementsprechend muss
jede Halbleiterschicht getrennt elektrisch kontaktiert werden. Es entstehen zwei Kontaktbereiche,
in denen einerseits nur die Stromausbreitungsschicht, verbunden mit der Halbleiterschicht des ers-
ten Leitfahigkeitstyps (Merkmale 2.2., 5.2.), und andererseits nur die reflektierende Elektrode mit
der Halbleiterschicht des zweiten Leitfahigkeitstyps verbunden sind (Merkmal 4.2.). Vor diesem
Hintergrund muss die obere Isolierschicht dort isolierend wirken und dementsprechend die Strom-
ausbreitungsschicht (erster Leitfahigkeitstyp) abdecken, wo die Stromversorgung der Elektrode
(zweiter Leitfahigkeitstyp) erfolgt. Ist dies gewahrleistet, deckt die obere Isolierschicht die Strom-
ausbreitungsschicht, wie von Merkmal 7.1 gefordert, ab. Einer vollstandigen Bedeckung der Strom-
ausbreitungsschicht, die lediglich das erste Loch im Sinne von Merkmal 7.2. aufweist, bedarf es
demgegeniber nicht.

Liest der Fachmann die Merkmale 5.2. und 7.2. zusammen, verfligt die Stromausbreitungsschicht
damit Gber (mindestens) zwei Abschnitte: Ein erster Abschnitt steht in ohmschem Kontakt mit ei-
ner Oberseite des Endabschnitts der ersten Halbleiterschicht. Ein zweiter Abschnitt ist oberhalb
der Mesa angeordnet und liegt dort aufgrund eines entsprechenden Loches frei. Dadurch ist ge-
wahrleistet, dass die Stromausbreitungsschicht, etwa Uber ein oberhalb der Isolierschicht ange-
ordnetes Pad, mit Strom versorgt werden kann. |hr obliegt sodann die Stromversorgung der Halb-
leiterschicht eines ersten Leitfahigkeitstyps liber den zwischen der Stromausbreitungsschicht und
einem Endabschnitt der Halbleiterschicht eines ersten Leitfahigkeitstyps bestehenden ohmschen
Kontakt (vgl. Abs. [0085] und [0095]).
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C. Begriindetheit der Nichtigkeitswiderklage

Die Nichtigkeitswiderklage hat in der Sache Erfolg.

Das Streitpatent erweist sich weder in der eingetragenen Fassung noch in der Fassung der Ande-
rungsantrage als schutzfahig.

L
Der Gegenstand von Patentanspruch 1 geht liber den Inhalt der urspriinglichen Anmeldung hin-
ausgehen und beruht daher auf einer unzuldssigen Erweiterung.

1.

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

2.

Das ist vorliegend der Fall. Es fehlt in der Offenlegungsschrift an der Offenbarung einer Leuchtdi-
ode mit einer Mesa und einer auf ihr angeordneten reflektierenden Elektrode (Merkmalsgruppen
3. und 4.), wie sie Patentanspruch 1 unter Schutz stellt.

b)

Dass die Offenlegungsschrift (vgl. Anlage B 4) in wesentlichen Teilen Gestaltungen mit einer Viel-
zahl (,,Plurality”) von Mesas und mit auf diesen angeordneten reflektierenden Elektroden be-
schreibt, stellt die Klagerin zu Recht nicht in Abrede.

(1)
So wird die Leuchtdiode in Patentanspruch 1 der Offenlegungsschrift unter anderem wie folgt cha-
rakterisiert:

»A light emitting diode, comprising
[...]

a plurality of mesas separated from each other on the first conducted type semiconductor layer and
each comprising an active layer and a second conductive type semiconductor layer;

reflective electrodes each disposed on the corresponding mesa area and in the ohmic contact with
the second conductive type semiconductor layer; [...]"

(Hervorhebungen hinzugefiigt)
Und in deutscher Ubersetzung (Anlage B 4a):
,Leuchtdiode, umfassend:

[...]

eine Vielzahl von Mesas, die auf der Halbleiterschicht eines ersten Leitfdhigkeitstyps voneinander
getrennt sind und jeweils eine aktive Schicht und eine Halbleiterschicht eines zweiten Leitfdhigkeits-
typs umfassen;
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reflektierende Elektroden, die jeweils auf dem entsprechenden Mesa-Bereich angeordnet sind und
in ohmschen Kontakt mit der Halbleiterschicht des zweiten Leitfahigkeitstyps stehen [...]“

(Hervorhebungen hinzugefiigt)

Die so umschriebene Leuchtdiode zeichnet sich somit durch eine Vielzahl voneinander getrennter
Mesas sowie reflektierenden Elektroden aus, die jeweils auf dem entsprechenden Bereich der
Mesa angeordnet sind.

(2)

Damit korrespondierend spricht auch die allgemeine Beschreibung der Offenlegungsschrift von ei-
ner Vielzahl voneinander getrennter und auf der ersten Halbleiterschicht angeordneter Mesas so-
wie von Elektroden, die jeweils auf dem entsprechenden Mesa-Bereich angeordnet sind (Anlage
B 4, S. 3 Mitte; Anlage B4a, Abs. [0019]). Ein Hinweis auf eine nur mit einer Mesa und einer Elekt-
rode ausgestattete Leuchtdiode findet sich im allgemeinen Teil der Beschreibung der Offenle-
gungsschrift nicht (vgl. Anlage B 4, S. 3 Mitte - S. 6 oben; Anlage B 4a, Abs. [0019] - [0042]). Viel-
mehr beschreibt die Offenlegungsschrift dort durchgangig Gestaltungen mit einer Vielzahl von Me-
sas und reflektierenden Elektroden auf diesen Mesas. Das gilt sowohl im Hinblick auf die Ausfiih-
rungen zur raumlich-korperlichen Ausgestaltung der Mesas, als auch in Bezug auf die Erlauterung
moglicher Herstellungsverfahren.

(3)

Vergleichbares gilt fiir die in den Figuren 6 bis 10, 13 bis 18 sowie 19 bis 23 nebst der zugehorigen
Beschreibung erlauterten Ausfiihrungsbeispiele (Anlage B 4, S. 9 unten - S. 14 Mitte; S. 16 oben -
S. 20 oben; S. 20 oben - S. 22 oben; Anlage B 4a, Abs. [0067] - [0098]; Abs. [0116] - [0141]; Abs.
[0142] - [0161]). An keiner Stelle findet dort eine Gestaltung mit nur einer Mesa und einer, auf
dieser angeordneten reflektierenden Elektrode Erwdahnung. Vielmehr weist die Leuchtdiode bei
den dort beschriebenen Ausfiihrungsbeispielen entweder eine Vielzahl von Mesas (,,plurality of
mesas”“) sowie jeweils auf diesen angeordneten Elektroden (,reflective electrodes”, Hervorhebung
hinzugefiligt) oder, soweit sich die Beschreibung lediglich mit den mesageatzten Bereichen und
nicht mit der Zahl der Mesas beschaftigt, mehrere reflektierende Elektroden auf (vgl. Anlage B 4,
S. 19 unten und S. 20 Mitte; Anlage B 4a, Abs. [0141] und [0146]). Allein der im Rahmen der Erlau-
terung der Figuren 19 bis 23 zu findende Hinweis, die Zahl der freiliegenden Elektroden kdnne je
nach Bedarf gedndert werden (Anlage B 4, S. 20 Mitte; Anlage B 4a, Abs. [0145]) bietet fiir den
Fachmann schon deshalb keinen Anlass zu der Annahme, es solle entgegen der Anspriiche und der
weiteren Beschreibung nunmehr auch eine Gestaltung mit nur einer Mesa und einer, auf dieser
angeordneten Elektrode unter Schutz gestellt werden, weil sich die Offenlegungsschrift im Zusam-
menhang mit den Figuren 19 bis 23 lGberhaupt nicht mit der Zahl der Mesas beschéftigt. Gegen-
stand dieses Ausfiihrungsbeispiels ist vielmehr ein Verfahren zur Herstellung einer Leuchtdiode,
im Rahmen dessen ein Teil der reflektierenden Elektroden freigelegt wird.

(4)

Soweit die Kldagerin vor diesem Hintergrund im Hinblick auf die Offenbarung der durch das Streit-
patent unter Schutz gestellten Leuchtdiode mit einer Mesa und einer auf ihr angeordneten Elekt-
rode auf das in den Figuren 24 bis 26 gezeigte Ausfiihrungsbeispiel verweist, fehlt es auch dort an
einer entsprechenden Offenbarung. Die nachfolgend (verkleinert) eingeblendete Abbildung zeigt
Figur 24 der Offenlegungsschrift in einer durch die Kldagerin kolorierten Fassung:
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(] [} () oy

Die Gestaltung weist lochférmig ausgebildete mesageatzte Bereiche (150) auf, wobei die erste
Halbleiterschicht in den mesageatzten Bereichen (150) freigelegt ist (vgl. Anlage B 4, S. 22 Mitte;
Anlage B 4a, Abs. [0163] und [0167]). Die Mesa findet in der Beschreibung im Rahmen der Erldute-
rung der Figuren 23 bis 26 keine Erwahnung.

Anders verhalt es sich allerdings mit der Zahl der Elektroden. Dazu findet sich unter anderem Fol-
gendes:

»L.-.] The lower insulation layer 200 exposes part of an upper surface of each of the reflective elec-
trodes 140 [...].”

»In some areas, the reflective electrodes 140 are exposed [...].”
“[...] the reflective electrodes 140 are electrically isolated from the current spreading layer [...]”

“[...] Specifically, in the sectional view taken along line D-D’, two reflective electrodes 140 are ex-
posed in a portion intersection the two exposed reflective electrodes 140, and in a portion along line
intersecting a region buried only by the incurrent layer 210, the lower insulation layer 200 is formed
on the reflective electrodes 140 and the current spreading layer 200 is formed on the lower insulation
layer 200.”

(Hervorhebungen hinzugefiigt)
Und in deutscher Ubersetzung (Anlage B 4a):

»[...] Die untere Isolierschicht 200 legt einen Teil der oberen Oberflache jeder der reflektierenden
Elektroden 140 frei [...]“ (Abs. [0164])

»In einigen Bereichen sind die reflektierenden Elektroden 140 freiliegend [...]“ (Abs. [0166])

»[...] die reflektierenden Elektroden 140 sind durch eine untere Isolierschicht 200 elektrisch von der
Stromverbreitungsschicht 210 isoliert.” (Abs. [0169])

»L...] Insbesondere sind in der Schnittansicht entlang der Linie D-D’ zwei reflektierende Elektroden
140 in einem Abschnitt freigelegt, der die beiden freigelegten Elektroden 140 schneidet, und in ei-
nem Abschnitt entlang der Linie, die einen Bereich schneidet, der nur durch die Stromverteilungs-
schicht bedeckt ist, ist die untere Isolierschicht 200 auf den reflektierenden Elektroden 140 und die
Stromverteilungsschicht 210 auf der unteren Isolierschicht ausgebildet.” (Abs. [0170])
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Davon ausgehend gelangt der Fachmann, der sich dem in den Figuren 23 bis 26 gezeigten Ausfiih-
rungsbeispiel ausgehend von der Beschreibung ndhert, zu der Erkenntnis, dass die den Gegenstand
dieses Ausfiihrungsbeispiels bildende Leuchtdiode Giber mehrere, zumindest aber Giber mindestens
zwei Elektroden (140) verfligt. Dass die Offenlegungsschrift im Rahmen der Erlauterung von Figur
26 einmalig davon spricht, ,die reflektierende Elektrode” (Singular) werde durch die obere Isolier-
schicht 220 teilweise freigelegt, verleitet den Fachmann schon deshalb nicht zu einer anderen Be-
wertung, weil die Offenlegungsschrift bereits im Folgesatz, im Einklang mit der weiteren Beschrei-
bung, erneut von den ,reflektierenden Elektroden 140“ (Plural) spricht.

Soweit die Klagerin die Verwendung des Plurals im Rahmen der miindlichen Verhandlung mit Be-
sonderheiten der koreanischen Sprache zu erklaren versucht hat, kann sie damit schon deshalb
nicht durchdringen, weil das Streitpatent in englischer Sprache angemeldet und die Anmeldung
auch in dieser Sprache offengelegt wurde. Allein diese Sprachfassung ist mithin bei der Beurteilung
der unzuldssigen Erweiterung maRgeblich. Eventuelle Ubersetzungsfehler gehen zu Lasten der Pa-
tentinhaberin und damit vorliegend der Klagerin. Abgesehen davon beldsst es die Offenlegungs-
schrift in Bezug auf die Elektroden auch nicht bei der Verwendung des Plurals, sondern spricht
ausdriicklich von ,,zwei reflektierenden Elektroden” bzw. von ,jeder der reflektierenden Elektro-
den”. Mit bloBen Ubersetzungsfehlern bzw. einer vermeintlich in der koreanischen Sprache feh-
lenden Sensibilitat in der Unterscheidung von Singular und Plural |asst sich die Bezugnahme auf
mehrere Elektroden in der Beschreibung mithin nicht erklaren.

Wie die Kldgerin in der miindlichen Verhandlung unwidersprochen vorgetragen hat, gehort es zum
allgemeinen Fachwissen im Bereich der LED-Technik, dass jeweils eine Mesa mit einer Elektrode
ausgestattet ist oder — umgekehrt formuliert — dass eine Mesa nicht (iber mehr als eine Elektrode
verfiigen kann. Ist dem so, lasst dies flir den Fachmann ausgehend von der Beschreibung der Of-
fenlegungsschrift und den dort beschriebenen mehreren Elektroden nur den Schluss zu, die in Figur
24 gezeigte Gestaltung verfiige GUber mehr als eine Mesa. Nachdem die Beschreibung die Zahl der
Mesas unerwahnt lasst, zugleich aber ausdriicklich mehrere Elektroden beschreibt, hat der Fach-
mann jedenfalls keinen Grund zu der Annahme, es werde nur eine Gestaltung mit einer Mesa und
einer auf dieser angeordneten Elektrode offenbart.

Nichts anderes gilt fiir den Fall, dass sich der Fachmann dem Ausfihrungsbeispiel ausgehend von
Figur 24 nahert. Zwar wird der Fachmann erkennen, dass in der Schnittdarstellung unten, anders
als in den Figuren 6 bis 10, nicht zwingend eine Mehrzahl von Mesas gezeigt ist. Der Wechsel zwi-
schen erhabenen und flachen Abschnitten resultiert aus dem gewahlten Schnitt, der mehrere loch-
formige mesagedtzte Bereiche umfasst. Jedoch lasst allein die Figur auch nicht den zwingenden
Schluss zu, dort sei lediglich eine Mesa gezeigt. Eine solche ist weder in der Draufsicht noch in der
Schnittdarstellung klar zu sehen. Was der Fachmann allerdings sieht, sind die Elektroden (140), von
denen insgesamt drei zu sehen sind. Zieht der Fachmann davon ausgehend das von der Klagerin
selbst geschilderte und unbestritten gebliebene allgemeine Fachwissen heran und geht er vor die-
sem Hintergrund davon aus, dass im Bereich der LED-Technik stets jede Elektrode einer Mesa zu-
geordnet ist und eine Mesa nicht mit mehreren Elektroden ausgestattet sein kann, lasst auch Figur
24 flir ihn nur einen Schluss zu: Die Figur zeigt nicht eine, sondern mehrere Mesas mit jeweils einer
Elektrode. Auch bei einer solchen Betrachtung offenbart Figur 24 daher keine Leuchtdiode mit ei-
ner Mesa und einer auf dieser angeordneten reflektierenden Elektrode. Richtet der Fachmann sei-
nen Blick demgegeniiber zunachst isoliert auf die Gesamtdarstellung und sieht er davon ausgehend
in Figur 24 die Darstellung einer Mesa, wird er sich im Anschluss mit den weiteren Eigenschaften
der dargestellten Gestaltung beschaftigen. Spatestens dann fallt sein Blick auf die dargestellten
drei Elektroden und er erkennt, dass es sich unter Beriicksichtigung des allgemeinen Fachwissens
nicht um die Darstellung einer Mesa handeln kann. Auch bei einer solchen Betrachtung fehlt es
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mithin an der Offenbarung einer Mesa mit einer auf ihr angeordneten reflektierenden Elektrode,
wie sie Patentanspruch 1 unter Schutz stellt.

1.

Die durch die Klagerin formulierten Hilfsantrage verlangen durchweg ebenfalls das Vorhandensein
einer Mesa, auf welcher die reflektierende Elektrode angeordnet ist. Sie sind daher von vornherein
nicht geeignet, die unzuldssige Erweiterung zu beseitigen.

D. Begriindetheit der Klage

Die Klage ist unbegriindet. Aufgrund der Nichtigkeit des Streitpatents fehlt der Verletzungsklage
bereits die Grundlage.

E. Rechtsfolgen

Auf die Nichtigkeitswiderklage ist das Europdische Patent EP 3 223 320 B1 fiir das Gebiet der Bun-
desrepublik Deutschland, der Franzésischen Republik, der Italienischen Republik und des Konig-
reichs der Niederlande fir nichtig zu erklaren.

Die Verletzungsklage ist abzuweisen.
Die Kldgerin hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen (Art. 69 Abs. 1 EPGU).

Gemal 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 Hohe von bis zu 56.000,- EUR vor, die vorliegend
sowohl fiir die Klage als auch die Nichtigkeitswiderklage festzusetzen war. Soweit die Parteien in
der miindlichen 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.
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ENTSCHEIDUNG:
A.  Auf die Nichtigkeitswiderklage wird das europaische Patent EP 3 223 320 B1 fiir das
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland, der Franzdsischen Republik, der Italienischen
Republik und des Konigreichs der Niederlande fiir nichtig erklart.
B.  Die Antrige auf Anderung des Streitpatents werden zuriickgewiesen.
C. Die Verletzungsklage wird abgewiesen.

D. Die Kosten des Rechtsstreits tragt die Klagerin.

E. Der Streitwert fir die Klage und die Nichtigkeitswiderklage wird auf jeweils 500.000,-
EUR festgesetzt.

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

DETAILS DER ANORDNUNG:

Hauptaktenzeichen ACT_594849/2023 und CC_3555/2024
UPC-Nummer: UPC_CFI_483/2023

Verfahrensart: Verletzungsklage und Nichtigkeitswiderklage

Dusseldorf am 10. Oktober 2024
NAMEN UND UNTERSCHRIFTEN

Digital
RO n ny unterschrieben von
Vorsitzender Richter Thomas Ronny Thomas
Th OMQ s Datum: 2024.10.09
17:30:23 +02'00"
Anna
Rechtlich qualifizierte Richterin Dr. Thom Bérén ice Digital unterschrieben von Anna
Datum: 2024.10.04 15:40:06 +02'00"
Dr. THOM
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Rechtlich qualifizierte Richterin Mlakar

Digitalno podpisal

MOJ CA MOJCA MLAKAR
Datum: 2024.10.04
MLAKAR 5 e

Technisch qualifizierte Richterin Sani

Digital unterschrieben
von Alessandra Sani
Datum: 2024.10.03
14:48:10 +02'00'

Alessan
ra Sani

Fur den Hilfskanzler Boudra-Seddiki

Rachida Digital unterschrieben
von Rachida Boudra-
Boudra- Seddiki
i Datum: 2024.10.04
Seddiki 14:49:49 +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 (1) EPGU, R. 220.1 (a), 224.1 (a) VerfO).

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.

Anweisung an das Register:

Eine beglaubigte Kopie der Entscheidung ist an das Europdische Patentamt sowie an das Deutsche Patent-
und Markenamt, an das Institut National de la Propriété Industrielle, an das italienische Patent- und Mar-
kenamt sowie an das niederlanderische Patentamt zu Gbermitteln, sobald die Entscheidung zu den Nichtig-

keitswiderklagen rechtskraftig geworden ist.

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

Vorsitzender Richter Thomas
Digital
RO n ny unterschrieben
Thoma

von Ronny Thomas
Datum: 2024.10.10

09:44:48 +02'00'
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