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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Die Beschwerde der damaligen Einsprechenden
(Beschwerdefiilhrerin) BAG electronics GmbH richtet sich
gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung,
mit der unter Bericksichtigung der von der
Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) wvorgenommenen
Anderungen das europdische Patent Nr. 2412206 in
geanderter Fassung gemal dem damaligen Hauptantrag

aufrechterhalten worden ist.

Mit dem Einspruch war das Streitpatent in vollem Umfang
und gestitzt auf die Einspruchsgriinde unzuladssiger
Erweiterung (Artikel 100 c¢) EPU), unzureichender
Offenbarung (Artikel 100 b) EPU) und mangelnder Neuheit
bzw. fehlender erfinderischer Tatigkeit (Artikel 100 a)
EPU i.V.m. Artikeln 52 (1), 54 (1) und 56 EPU)

angegriffen worden.

In der angefochtenen Entscheidung vertrat die
Einspruchsabteilung die Auffassung, dass das Patent in
geanderter Fassung gemal dem damaligen Hauptantrag die
Erfordernisse der Artikel 123 (2) und 83 EPU erfiille
und dass der Gegenstand der Anspriiche neu sei und auf
einer erfinderischen Tatigkeit beruhe (Artikel 52 (1)

i.V.m. Artikeln 54 (1) und 56 EPU).

In der Beschwerdebegriindung und in der
Beschwerdeerwiderung nahmen die Beteiligten u.a. auf
folgende bereits in der angefochtenen Entscheidung

genannte Druckschrift Bezug:

LS3: EP 0 952 757 Bl.
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IVv. In einer Mitteilung gemal Artikel 15 (1) VOBK 2020 vom
20. Januar 2023, die als Anlage einer Ladung zur
mindlichen Verhandlung beigefligt war, teilte die Kammer
den Beteiligten ihre vorlaufige Auffassung zu der Sache

mit.

V. Mit Schreiben vom 8. Februar 2023 reichte die
Beschwerdegegnerin Anspriiche gemal Hilfsantragen V

bis IX ein.

VI. Mit Schreiben vom 24. April 2023 beantragte die
OSRAM Beteiligungsverwaltung GmbH, die
Einsprechendenstellung auf sie zu idbertragen, da sie im
Wege der Verschmelzung zum 8. September 2021
Gesamtrechtsnachfolgerin der BAG electronics GmbH
geworden sei. Als Nachweis hat sie zwei
Handelsregisterausziige des Amtsgerichts Minchen vom
29. Marz 2023 und vom 3. April 2023 vorgelegt. Aus
diesen Auszligen geht der Gegenstand des Unternehmens
der OSRAM Beteiligungsverwaltung GmbH hervor sowie der
Umstand, dass letztere mit der OSRAM GmbH als
herrschender Gesellschaft am 16. August 2021 einen
Beherrschungs- und Gewinnabfiihrungsvertrag geschlossen

hat.

VII. Die OSRAM Beteiligungsverwaltung GmbH wurde daraufhin
mit Wirkung vom 24. April 2023 in das Europaische

Patentregister als Einsprechende eingetragen.

VITII. Die Patentinhaberin wies mit Schreiben vom 9. Mai 2023
darauf hin, dass ausweislich iUbereinstimmender
Pressemeldungen der beteiligten Firmen und der
Fachpresse der gesamte zum vorliegenden Einspruch
gehorige Geschéaftsbereich "Digital Systems" von OSRAM,
zu dem Vorschaltgerate, Software und vernetzbare

Komponenten flr LED-Beleuchtung gehdrten, in der
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Zwischenzeit von OSRAM an die Firma Inventronics
verkauft worden sei. Es sei somit "davon auszugehen,
dass auch die Einsprechendenstellung auf die

Inventronics libergegangen 1ist".

Auf die Aufforderung der Kammer hin, entsprechende
Nachweise fiir den Fall der Ubertragung der
Einsprechendenstellung einzureichen, beantragte die
Inventronics GmbH mit Schreiben vom 1. September 2023,
die Einsprechendenstellung auf sie umzuschreiben, da
letztere im Wege der Ubertragung eines Teils eines
Geschaftsbetriebs auf sie ibergegangen sei. Zum
Nachweis der genannten Ubertragung legte sie u.a.

folgende Unterlagen vor:

a) "Patent and Trademark Assignment Agreement" vom
16. August 2021 zwischen der BAG electronics GmbH
und der OSRAM GmbH (Anlage I1)

b) "Confirmatory Patent Opposition Transfer Agreement”
vom 20./27. Juni 2023 zwischen der OSRAM GmbH und
der Inventronics GmbH (Anlage I2)

c) Handelsregisterauszug des Amtsgerichts Minchen wvom
20. Juni 2023 {ber die Inventronics GmbH
(Anlage I3)

d) Umschreibungsbestadtigung des DPMA iber die
Umschreibung von Schutzrechten bzw.
Schutzrechtsanmeldungen von der BAG electronics
GmbH auf die OPTOTRONIC GmbH vom 20. Juni 2023
(Anlage I4)

e) Pressemitteilung EQS-News vom 4. April 2023
(Anlage I5) und Auszug aus dem Semesterbericht 2023
der ams OSRAM-Gruppe (Anlage I6)
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f) Notarurkunde vom 4. April 2023 idber die "Liste der
Gesellschafter und der ubernommenen
Geschaftsanteile" der "Firma: OPTOTRONIC GmbH
(kinftig Inventronics GmbH)" (Anlage I7)

Mit Mitteilung vom 6. Oktober 2023 teilte die Kammer
ihre vorlaufige Meinung mit, dass durch die vorgelegten
Unterlagen die Ubertragung der Einsprechendenstellung
auf die Inventronics GmbH nachgewiesen sei, weshalb
nunmehr ein entsprechender (deklaratorischer und nicht
konstitutiver) Eintrag im Europaischen Patentregister
veranlasst werde. Die Inventronics GmbH wurde daraufhin
mit Wirkung vom 1. September 2023 als Einsprechende in

das Europdische Patentregister eingetragen.

Die Beschwerdefihrerin brachte mit Schreiben vom
7. September 2023 und die Beschwerdegegnerin mit
Schreiben vom 4. Oktober 2023 weitere sachliche

Argumente vor.

Am 16. Oktober 2023 fand die miindliche Verhandlung
statt.

Die Beschwerdefilhrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des

Patents.

Die Beschwerdegegnerin beantragte als Hauptantrag die
Zurickweisung der Beschwerde, d.h. die
Aufrechterhaltung des Patents in geadnderter Fassung
gemall Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung,
oder hilfsweise die Aufhebung der angefochtenen
Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents in
geanderter Fassung auf Grundlage der Anspriche gemal

einem der Hilfsantrdage 1 bis 5, eingereicht als
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Hilfsantrdage V bis IX mit Schreiben vom
8. Februar 2023.

Am Ende der miindlichen Verhandlung wurde die

Entscheidung der Kammer verkiindet.

Anspruch 1 gemal Hauptantrag lautet wie folgt
(Merkmalsgliederung "[1]" bis "[7]" gemaB der
Entscheidung der Einspruchsabteilung, Einfligung durch

die Kammer) :

"[1] Betriebsgerat (1) zum Betreiben von mindestens
einer LED (9) oder OLED, aufweisend:

- [2] eine Schnittstelle zur Zufihrung von externen
Dimmbefehlen ausgehend von eine [sic] zentralen
Steuereinheit oder einem Sensor

- [3] eine Ansteuerelektronik (2) zur Steuerung
oder Regelung eines Versorgungsstroms an die
Betriebseigenschaften der mindestens einen LED oder
OLED abhangig von eingehenden Dimmbefehlen,

dadurch gekennzeichnet, dass

- [4] das Betriebsgerat die Maximalleistung der
mindestens einen LED oder OLED in einer ersten
Betriebsphase auf einen vorbestimmten Pegel unterhalb
der maximal zulédssigen Leistungszufuhr der mindestens
einen LED oder OLED beschrankt,

[5] wobei die erste Betriebsphase mit dem ersten
Einschalten der LED ausgeldst wird,

- [6] das Betriebsgerat in der ersten Betriebsphase
einen externen Dimmbefehl ignoriert oder
herunterskaliert, sodass die Maximalleistung der
mindestens einen LED den vorbestimmten Pegel in der
ersten Betriebsphase nicht iiberschreitet,

- [7] das Betriebsgerat das Ende der ersten
Betriebsphase feststellt und bei festgestelltem Ende
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der ersten Betriebsphase den Pegel der Maximalleistung

nicht mehr verandert."

Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 1 unterscheidet sich von
Anspruch 1 gemaBl Hauptantrag dadurch, dass das folgende
Merkmal (im Folgenden Merkmal "[8]" genannt) am Ende

des Anspruchs hinzugefligt wurde:

"IT...], und

- [8] sich der vorbestimmte Pegel iiber die
Betriebszeit in der ersten Betriebsphase der mindestens
einen LED oder OLED hinweg dahingehend andert, dass er

sich der maximal zuladssigen Leistungszufuhr anndhert.”

In den Verfahrensanspruch 18 gemal Hilfsantrag 1 wurde
ebenfalls Merkmal [8] hinzugefiigt, so dass der Anspruch
wie folgt lautet:

"18. Verfahren zum optimierten Betrieb von LEDs
mittels eines Betriebsgerdts gemal einem der
Anspriche 1 bis 16 mit den Verfahrensschritten:

- Zufihren eines externen Dimmbefehls ausgehend von
einer zentralen Steuereinheit oder einem Sensor mittels
einer Schnittstelle des Betriebsgerats;

- Steuern oder Regeln eines Versorgungsstroms an
die Betriebseigenschaften der LEDs abhangig wvom
eingehenden Dimmbefehl mittels der Ansteuerelektronik
des Betriebsgerats,

dadurch gekennzeichnet, dass

- die Maximalleistung der LED in einer ersten
Betriebsphase auf einen vorbestimmten Pegel unterhalb
der maximal zulassigen Leistungszufuhr der mindestens
einen LED mittels des Betriebsgerats beschréankt wird,
wobeil sich der vorbestimmte Pegel innerhalb einer
ersten Betriebsphase dem Wert der maximal zulassigen

Leistungszufuhr annahert, wobei die erste Betriebsphase
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mit dem ersten Einschalten der LED ausgeldst wird,
wobei in der ersten Betriebsphase ein externer
Dimmbefehl ignoriert oder herunterskaliert wird, sodass
die Maximalleistung der mindestens einen LED den
vorbestimmten Pegel in der ersten Betriebsphase nicht
Uberschreitet,

- das Betriebsgerat das Ende der ersten
Betriebsphase der LED feststellt und

- bei festgestelltem Ende der ersten Betriebsphase
der Pegel der Maximalleistung nicht mehr verandert
wird, und

- [8] sich der vorbestimmte Pegel iber die
Betriebszeit in der ersten Betriebsphase der mindestens
einen LED oder OLED hinweg dahingehend andert, dass er

sich der maximal zuldssigen Leistungszufuhr anndhert.”

Entscheidungsgrinde

1. Die Beschwerde ist zuladssig. Insbesondere hat die
nachfolgend behandelte Frage des Ubergangs der
Einsprechendenstellung keine Auswirkung auf die
Zuladssigkeit der Beschwerde, da sowohl die Einlegung
als auch die Begrindung der Beschwerde noch von der
damaligen Einsprechenden BAG electronics GmbH wirksam

vorgenommen wurden.

2. Ubergang der Einsprechendenstellung von der
BAG electronics GmbH auf die
OSRAM Beteiligungsverwaltung GmbH und anschlieBend auf

die Inventronics GmbH

2.1 Nach gefestigter Rechtsprechung der Beschwerdekammern

ist die Einsprechendenstellung nicht frei ibertragbar.
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Sie kann aber entweder im Falle einer
Gesamtrechtsnachfolge der einsprechenden Partei
Ubertragen werden, oder wenn ein einschldgiger Teil des
Geschaftsbetriebs der einsprechenden Partei als
Vermdgensbestandteil, zu dem ein Einspruch als
untrennbares Zubehdr gehdrt, nach nationalem Recht
ibertragen wurde (vgl. G 4/88, ABl. EPA 1989, 480,
Grinde 6; "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des
Europdischen Patentamts", 10. Aufl. 2022,

Kapitel IITI.0.2.1).

Von der urspringlichen Einsprechenden BAG electronics
GmbH ist die Einsprechendenstellung unstreitig zunachst
im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die OSRAM
Beteiligungsverwaltung GmbH (im Folgenden: "OBRV")
ibergegangen (vgl. oben Nr. VI. und VII.). Hinsichtlich
des Ubergangs der Einsprechendenstellung von der
(weiterhin existierenden) OBV auf die Inventronics GmbH
hat letztere die Ubertragung eines Teils eines

Geschédftsbetriebs nach deutschem Recht geltend gemacht.

Diesbeziiglich hat die Inventronics GmbH vorgetragen,
dass die Schutzrechte der ehemaligen BAG electronics
GmbH wie auch die Einsprechendenstellung im hiesigen
Verfahren im Zuge der Umstrukturierung im ams OSRAM-
Konzern auf die OPTOTRONIC GmbH (eine weitere
Gesellschaft im ams OSRAM-Konzern) ilbertragen worden
seien. Diese Schutzrechte sowie die
Einsprechendenstellung seien Bestandteil des
Geschaftsbereichs "Digital Systems" des
Geschédftsbetriebs des ams OSRAM-Konzerns gewesen.
Dieser Geschédftsbereich sei gemeinsam mit der
OPTOTRONIC GmbH an die Inventronics Gruppe veraulert
worden. Nach der VerduBerung sei die OPTOTRONIC GmbH in

Inventronics GmbH umfirmiert worden.
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Die Kammer ist aus den nachfolgend erlduterten Grinden
auf Grundlage der von der Inventronics GmbH vorgelegten
Unterlagen zu der Uberzeugung gelangt, dass die
Einsprechendenstellung rechtswirksam auf die

Inventronics GmbH {bertragen wurde.

Zunachst ist es zwischen den Parteien unstreitig und
auch die Kammer hat keine Zweifel daran, dass der
Gegenstand des hier streitgegenstandlichen Patents -
und damit auch der Gegenstand des vorliegenden
Einspruchs - dem innerhalb des Geschaftsbetriebs des
ams OSRAM-Konzerns gebildeten Geschaftsbereich "Digital
Systems" zugeordnet werden konnte. Dies hat bereits die
Patentinhaberin aufgrund der ihr zur Verfligung
stehenden Pressemeldungen vorgetragen (siehe ihr
Schreiben vom 9. Mai 2023, vgl. oben Nr. VIII.) und
ergibt sich auch aus der von der Inventronics GmbH
vorgelegten Pressemitteilung der "EQS-News" und dem
Semesterbericht 2023 der ams-OSRAM-Gruppe (Anlagen I5
und I6, vgl. oben Nr. VIII.e)). In ihrem Schriftsatz
vom 1. September 2023 hat die Inventronics GmbH
aublerdem auf die unter https://ams-osram.com/de/news/
press-releases/sale ds europe asia abrufbare
Pressemitteilung der ams-OSRAM AG vom 15. Juni 2022

verwiesen, in der es u.a. wie folgt heibt:

"Der ams OSRAM Geschéftsbereich Digital Systems 1in
Furopa und Asien entwickelt hauptsdchlich
Vorschaltgerdte mit zugehdérigen Lichtmodulen,
Software und vernetzbaren Komponenten fir

traditionelle und LED-Beleuchtung."

Dass der Geschaftsbetrieb der OBV (und mit ihm die
Einsprechendenstellung als untrennbares Zubehor) oder
jedenfalls Teile des Geschaftsbetriebs aulerdem zu

diesem Geschaftsbereich gehdrte, ergibt sich aus dem
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Gegenstand der OBV gemaB Handelsregisterauszug vom
29. Marz 2023 (vgl. oben Nr. VI.), Eintragung Nr. 2 c):
"a) Entwicklung, Konstruktion, Herstellung und Vertrieb
von elektronischen Bauelementen und elektronischen
Systemen und Software, insbesondere Licht-,
Beleuchtungs- und photonischen, insbesondere
lichtwandelnden, Produkten, Systemen und Lésungen,
einschlieB3lich von Leuchtmitteln, Leuchten, Betriebs-—
und Herstellungsgerdten und -maschinen, Steuersystemen,
Vorprodukten, Teilen und Zubehdr solcher Produkte,
Systeme und LOsungen sowie von Produkten, Systemen und
Loésungen der angrenzenden oder verwandten Bereiche und

von Komponenten und Systemen flir Fahrzeuge jeder Art".

Dariiber hinaus steht zur Uberzeugung der Kammer fest,
dass dieser innerhalb des ams OSRAM-Konzerns bestehende
Geschédftsbereich an den Inventronics-Konzern veraduBert
wurde. Dies ergibt sich ebenfalls aus den oben
genannten Dokumenten, siehe etwa die Uberschrift der
Pressemitteilung EQS-News in Anlage I5 "ams-OSRAM AG:
ams OSRAM gibt Vollzug des Verkaufs des
Geschdftsbereichs Digital Systems in Europa und Asien
an Inventronics bekannt" oder die Aussage in der oben
genannten Pressemitteilung der ams-OSRAM AG "Mit der
Ubernahme des ams OSRAM Digital Systems
Geschidftsbereichs in Europa und Asien kann Inventronics
seine Reichweite und sein Portfolio erweitern". Die
VerauBerung des genannten Geschaftsbereichs wurde im

Ubrigen von der Patentinhaberin auch nicht bestritten.

Gesellschaftsrechtlich wurde die VerauRerung des
Geschaftsbereichs "Digital Systems" dergestalt
bewerkstelligt, dass er samt der zu diesem
Geschaftsbereich gehdrenden Schutzrechte innerhalb des

ams OSRAM-Konzerns zunachst auf die OPTOTRONIC GmbH
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Ubertragen worden ist. Dies ergibt sich zur Uberzeugung
der Kammer zum einen aus dem Gegenstand des
Unternehmens OPTOTRONIC GmbH gemaly
Gesellschafterbeschluss vom 20. Mai 2021, vgl.
Handelsregisterauszug vom 20. Juni 2023 in Anlage I3,

Eintragung Nr. 2:

"Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Marketing von
elektrischen Bauelementen und Sensoren, [...]
Leiterplatten und Systemen insbesondere flr
Beleuchtungsanwendungen, einschlieBlich zugehdriger

Steuerungs- und Anwendungssoftware und Leuchten, [...]"

und zum anderen aus der Umschreibungsbestatigung des
DPMA lber die Umschreibung von dort im einzelnen
genannten Schutzrechten bzw. Schutzrechtsanmeldungen
von der BAG electronics GmbH auf die OPTOTRONIC GmbH
vom 20. Juni 2023 (Anlage I4). Bestatigt wird dies
auBerdem durch das "Confirmatory Patent Opposition
Transfer Agreement" (Anlage I2), in dem in Abschnitt
"WHEREAS: (D)" Folgendes bestatigt wird:

"OSRAM GmbH has regrouped the Digital Systems business
within Optotronic GmbH, a company fully owned and
controlled by OSRAM GmbH, in the course of 2021

to 2022".

Sodann wurde die OPTOTRONIC GmbH an die Inventronics
Inc. veraubert, vgl. "Confirmatory Patent Opposition
Transfer Agreement", Anlage I2, Abschnitt

"WHEREAS: (F)":

"As part of the Transaction, former Optotronic GmbH, now
Inventronics GmbH, has been transferred to Inventronics

Inc. with a share deal on April 3, 2023")
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und die Firma in "Inventronics GmbH" gedndert (vgl.
Handelsregisterauszug vom 20. Juni 2023 in Anlage I3,

Eintragung Nr. 6).

Die Patentinhaberin hat in diesem Zusammenhang in ihrem
Schreiben vom 25. September 2023 moniert, dass nicht
nachgewiesen sei, dass gerade der (relevante Teil des)
Geschaftsbetrieb(s) der OBV auf die Inventronics GmbH
ibertragen worden sei. Nach dem Vortrag der
Einsprechenden in deren Schreiben vom 1. September 2023
sel der Geschaftsbetrieb der ehemaligen Einsprechenden
BAG electronics GmbH nicht auf die OBV, sondern
vielmehr auf die "OSRAM-Gruppe", was keine korrekte
Bezeichnung einer juristischen Person sei,

Ubergegangen.

a) Die Kammer ist zunachst in Reaktion hierauf und auf
Grundlage der konkreten Formulierungen im Abschnitt
"WHEREAS: (C)" und " (D)" des "Confirmatory Patent

Opposition Transfer Agreement”" in Anlage I2

("OSRAM GmbH has acquired the business of

BAG electronics GmbH and merged BAG electronics
GmbH with OSRAM Beteiligungsverwaltung

GmbH ..., the entire business of former

BAG electronics GmbH having been transferred to
the Digital Systems business of OSRAM GmbH";
"OSRAM GmbH has regrouped the Digital Systems

business within Optotronic GmbH")

sowie im Abschnitt "RECITALS (B)" des "Patent and

Trademark Assignment Agreement”" in Anlage Il

("OSRAM intends to merge BAG into OSRAM

Beteiligungsverwaltung GmbH and continue the
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relevant business as part of OSRAM's existing

digital systems business")

nach ihrer vorldufigen Meinung (vgl. Mitteilung wvom
6. Oktober 2023, Nr. III) davon ausgegangen, dass
der gesamte Geschaftsbereich der BAG electronics
GmbH direkt auf die OSRAM GmbH libertragen und
innerhalb dieser Gesellschaft Teil des hier
relevanten Geschaftsbereichs "Digital Systems"
geworden sei. Dann erst sei die OBV
Gesamtrechtsnachfolgerin der BAG electronics GmbH
geworden, und die OSRAM GmbH habe dann den
Geschaftsbereich auf die OPTOTRONIC GmbH

dbertragen.

In der miindlichen Verhandlung sind beide Parteien

dieser vorlaufigen Meinung entgegengetreten.

i) Die Inventronics GmbH als beantragte neue
Einsprechende hat betont, dass sie die von
der Kammer vorlaufig vorgenommene
Einschatzung der zeitlichen Abfolge so nie
vorgetragen habe, dass sich diese
vermeintliche zeitliche Abfolge mitnichten
aus den vorgelegten Unterlagen klar ergebe
und dass tatsdchlich erst ein Ubergang der
Einsprechendenstellung im Wege der
Gesamtrechtsnachfolge auf die OBV
stattgefunden habe, bevor dann innerhalb
des ams OSRAM-Konzerns der Geschaftsbetrieb
der OBV in den Geschaftsbereich "Digital
Systems" lbertragen worden sei. Dieser
Geschéaftsbereich sei vor dessen
Konzentrierung in der OPTOTRONIC GmbH von
mehreren Gesellschaften innerhalb des

ams OSRAM-Konzerns gebildet worden, so auch
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von Tochterfirmen im Ausland und von der
OSRAM GmbH, die bereits vor der Ubernahme
der BAG electronics GmbH das
streitgegenstédndliche Treibergeschaft

betrieben habe.

ii) Die Patentinhaberin stimmte mit der
Inventronics GmbH darin iUberein, dass die
Einsprechendenstellung zunachst auf die OBV
Ubergegangen sei. Es sei jedoch neuer
Vortrag der Inventronics GmbH in der
mindlichen Verhandlung, dass sich der
Geschaftsbereich "Digital Systems" auf
mehrere Jjuristische Personen im In- und
Ausland erstreckt habe. In der
Rechtsprechung der GroRen Beschwerdekammer
zur Frage der Ubertragung der
Einsprechendenstellung sei nicht
vorgesehen, dass ein Geschaftsbereich quasi
als "Wolke" existiere, an der mehrere
Gesellschaften beteiligt seien. Es fehle
aulBerdem an ausreichendem Vortrag, wie der
relevante Geschaftsbereich der OBV auf die

OPTOTRONIC GmbH libertragen worden sei.

Die Kammer halt an ihrer in der Mitteilung vom

6. Oktober 2023 geauBerten, oben in Nr. 2.4.4 a)
wiedergegebenen vorlaufigen Meinung nicht fest. In
der Tat sind die Formulierungen in den Dokumenten
gemal Anlagen Il und I2 nicht so klar, als dass
ihnen eindeutig entnommen werden kdnnte, dass der
Geschaftsbetrieb der BAG electronics GmbH (und mit
ihm die Einsprechendenstellung) vorab auf die

OSRAM GmbH idbertragen wurde und erst danach im Wege
der Gesamtrechtsnachfolge letztlich nur eine

Ubertragung einer Mantelgesellschaft auf die OBV
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stattgefunden hat. In Ubereinstimmung mit den
Parteien geht die Kammer daher davon aus, dass die
Einsprechendenstellung zunachst bei der OBV lag
(siehe oben Nr. 2.2).

Dass von der Inventronics GmbH als behauptete neue
Einsprechende dariiber hinaus Unterlagen hatten
vorgelegt werden miissen - wie von der
Patentinhaberin verlangt -, die es erlauben, im
Einzelnen und genau nachzuvollziehen, wie im
Anschluss innerhalb des ams OSRAM-Konzerns der
Geschaftsbetrieb der OBV auf die OPTOTRONIC GmbH
Ubertragen wurde, ist nach Auffassung der Kammer
vorliegend nicht notwendig. Ausreichend ist
vielmehr, dass vorgetragen und durch Unterlagen
hinreichend untermauert wurde, dass die
Einsprechendenstellung Teil des Geschaftsbereichs
"Digital Systems" innerhalb des ams OSRAM-Konzerns
war und dass dieser Geschaftsbereich innerhalb des
ams OSRAM-Konzerns auf die OPTOTRONIC GmbH

Ubertragen wurde (siehe oben Nr. 2.4.1 bis 2.4.3).

In diesem Zusammenhang ist zu bemerken, dass die
Zuordnung einer Einsprechendenstellung zu einem
bestimmten (oder gar mehreren) Geschaftsbereich (en)
innerhalb eines Unternehmens tatsdchlich wvon
letzterem grundsatzlich frei und von subjektiven
Entscheidungen abhdngig vorgenommen werden kann
(vgl. etwa den der Entscheidung T 9/00,

ABl1. EPA 2002, 275, Sachverhalt Nr. VIII und
Grlinde Nr. 2 c¢) dd), zugrunde liegenden Fall).
Dariilber hinaus ist ein Geschaftsbereich (als Teil
eines Geschaftsbetriebs eines Unternehmens) nicht
automatisch und von vornherein ein etwa nach
gesellschaftsrechtlichen Kriterien klar umrissenes

Konstrukt. Dies wurde auch von der GroBen
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Beschwerdekammer bestatigt (vgl. G 2/04,

ABl1. EPA 2005, 549, Grinde Nr. 2.2 mit Verweis auf
T 9/00: "In der Tat besteht ein Unterschied
zwischen einer juristischen Person und einem Teil
ihres Geschdftsbetriebs, der von einem blofen
Geschidftsbereich ohne Rechtspersénlichkeit ausgelibt
wird"). Gegenstand und Umfang eines bestimmten
Geschaftsbereichs eines Unternehmens kdnnen von
letzterem vielmehr grundsatzlich beliebig definiert
und geandert werden. In einem Konzern mit mehreren
Gesellschaften im In- und Ausland ist es aulerdem
naheliegend, dass sich ein Geschaftsbereich uUber
mehrere Gesellschaften und Lander erstrecken kann,
was auch im ams OSRAM-Konzern fir den
Geschaftsbereich "Digital Systems" der Fall war.
Letzteres wurde von der Inventronics GmbH bereits
im Schreiben vom 1. September 2023 vorgetragen
(vgl. u. a. den dort auf Seite 6 zitierten und
verlinkten Geschaftsbericht 2022 des ams OSRAM-
Konzerns: "Im Juni 2022 unterzeichnete ams OSRAM
eine Vereinbarung Uber den Verkauf des Digital
Systems (DS) Geschdfts in Europa und Asien" sowie
Anlage 1I5: "Der Geschédftsbereich Digital Systems 1in
FEuropa und Asien beschdftigt rund

600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist 1in
zahlreichen europdischen und asiatischen Lédndern

tatig") .

Damit aber der Ubergang einer
Einsprechendenstellung im Wege der Ubertragung
eines Geschaftsbereichs als Teil eines
Geschaftsbetriebs hinreichend sicher beurteilt
werden kann, muss sich der Gegenstand und Umfang
dieses Geschaftsbereichs und hieraus abgeleitet die
Zugehdérigkeit der Einsprechendenstellung zu diesem

Geschaftsbereich grundsatzlich nach auBen filr



- 17 - T 3273/19

Dritte hinreichend klar manifestieren. Dies kann
etwa durch entsprechende Kommunikation auf
Unternehmenswebseiten und/oder in
Geschaftsberichten, Pressemitteilungen etc.
geschehen. Dies kann insbesondere auch und
zusatzlich dadurch geschehen, dass innerhalb des
Geschaftsbereichs Gesellschaften, deren Gegenstand
passend zum Geschaftsbereich festgelegt ist (was in
Deutschland zum Beispiel aus dem Handelsregister
ersichtlich ist), gewerbliche Schutzrechte
innehaben, die ebenfalls dem Gegenstand des
Geschaftsbereichs entsprechen. Eben diese klare
Manifestation nach aufRen ist im vorliegenden Fall
durch die oben in Nr. 2.4.1 bis 2.4.3 genannten

Umstande gegeben.

Die Inventronics GmbH hat im Ubrigen zu Recht
darauf hingewiesen, dass die OSRAM GmbH als das die
OBV beherrschende Unternehmen (vgl. oben Nr. VI.)
tatsdchlich den Geschaftsbetrieb der OBV lenken
konnte. Soweit darin der Geschaftsbereich "Digital
Systems" (und mit ihm die Einsprechendenstellung)
betroffen war, konnte die OSRAM GmbH also neben der
Ubertragung von Schutzrechten auch insbesondere
MaBnahmen betriebswirtschaftlicher oder
personalorganisatorischer Art treffen, um diesen
Geschaftsbereich innerhalb des ams OSRAM-Konzerns
in die OPTOTRONIC GmbH umzuorganisieren (vgl.
Anlage I2, "WHEREAS: (C)" und "(D)"). Es liegt auf
der Hand, dass solche MabBnahmen regelmaBig tber
einen langeren Zeitraum hinweg sowie nicht ohne
Weiteres mit expliziter Dokumentation fiir spatere
Beweiszwecke durchgefithrt werden. Eine
ausdriickliche Nennung der Einsprechendenstellung
als Ubertragungsgegenstand im Rahmen einer solchen

Dokumentation ware ohnehin irrelevant, da es fir
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die Ubertragung der Einsprechendenstellung nur auf
die Ubertragung des Geschiaftsbereichs als
einschldagigen Teil des Geschaftsbetriebs ankommt

(vgl. oben Nr. 2.1).

Im Ergebnis ist daher die Einsprechendenstellung nach
Uberzeugung der Kammer auf die Inventronics GmbH
ibergegangen, die somit zu Recht im Europaischen
Patentregister als neue Einsprechende im hiesigen
Verfahren eingetragen wurde und das Verfahren als

Beschwerdefiihrerin fortfihren konnte.

Hauptantrag - Artikel 123 (2) EPU

Mit der Beschwerdebegriindung hat die Beschwerdefiithrerin
Einwdnde gemdR Artikel 123 (2) EPU gegen den Anspruch 1
gemal Hauptantrag erhoben. In der Mitteilung gemaRB
Artikel 15 (1) VOBK 2020 hat die Kammer die Frage
aufgeworfen (vgl. Mitteilung, Nr. 1.2.2), ob der
Gegenstand des Anspruchs 1 eine unzulassige
Zwischenverallgemeinerung des Inhalts der urspriinglich
eingereichten Anmeldung (Artikel 123 (2) EPU)
darstellte, die darin bestiinde, dass Anspruch 1 offen
lieRe, ob der Pegel wahrend der ersten Betriebsphase
verandert werde oder - wie in der zweiten Betriebsphase
der Fall - nicht verandert werde, wahrend in der
urspringlich eingereichten Anmeldung nur offenbart sei,
dass der vorbestimmte Pegel wahrend der ersten

Betriebsphase veradndert bzw. angepasst werde.

Die Beschwerdegegnerin hat geltend gemacht, dass das
beanspruchte Betriebsgerat "bei festgestellten Ende der
ersten Betriebsphase den Pegel [...] nicht mehr
verandert" (Merkmal [7] des Anspruchs 1), und dass sich
aus dem Ausdruck "nicht mehr verandert" zwangslaufig

ergebe, dass der Pegel zuvor, d.h. in der ersten
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Betriebsphase, verdndert werde. Insbesondere folge aus
der Verknlpfung des Zeitpunkts ("bei festgestelltem
Ende der ersten Betriebsphase") mit dem Ausdruck "den
Pegel [...] nicht mehr verandert", dass eine
Veranderung des Pegels vor diesem Zeitpunkt, d.h. in
der ersten Betriebsphase, stattgefunden haben misse.
Auch bei Berilicksichtigung der Definition der Bedeutung
des Adverbs "mehr" im Zusammenhang mit einer Negation
wie z.B. "nicht" (siehe dazu Duden Online Worterbuch:
www.duden.de/rechtschreibung/mehr ferner hoeher besser)
seil die Formulierung "der Pegel [wird] nicht mehr
verandert" gleichbedeutend mit "die Verédnderung des
Pegels wird nicht fortgesetzt". Somit werde in Anspruch
1 nicht offengelassen, ob der Pegel in der ersten
Betriebsphase verandert werde, und eine Ausfihrungsform
mit einem konstanten Pegel in der ersten Betriebsphase

sei durch den Wortlaut des Anspruchs 1 ausgeschlossen.

Die Beschwerdefiihrerin hat vorgetragen, dass Anspruch 1
offenlasse, ob der Pegel wahrend der ersten

Betriebsphase verandert werde, sodass der beanspruchte
Gegenstand zumindest aus diesem Grund eine unzuldssige

Zwischenverallgemeinerung darstelle.

Die Kammer ist der Auffassung, dass sich aus dem
Wortlaut des Anspruchs 1 nicht zwangslaufig ergibt,
dass der Pegel wahrend der ersten Betriebsphase
verandert wird. Anspruch 1 erfordert zwar, dass "das
Betriebsgerat [...] bei festgestellten Ende der ersten
Betriebsphase den Pegel [...] nicht mehr verandert".
Aus Sicht der Kammer schlieBt aber dieses Merkmal nicht
eine Auslegung des beanspruchten Gegenstands in dem
Sinne aus, dass der Pegel wahrend der ersten
Betriebsphase konstant bleibt oder verandert wird, und
dass er in jedem Fall in der zweiten Betriebsphase

nicht (mehr) verandert wird.
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Diese breite, technisch sinnvolle, Auslegung wird auch
durch die Beschreibung der urspringlich eingereichten
Anmeldung gestutzt. Das Merkmal des Anspruchs 1, wonach
das Betriebsgerat "bei festgestelltem Ende der ersten
Betriebsphase den Pegel der Maximalleistung nicht mehr
verandert" (Merkmal [7]), geht namlich auf eine Passage
der Beschreibung der urspringlich eingereichten
Anmeldung (Seite 17, Zeilen 15 und 16) zurick. Diese
Passage bezieht sich aber auf die Beschreibung der

Fig. 3, die konkret ein Verfahren betrifft, bei dem der
Pegel wéhrend der ersten Betriebsphase verdndert bzw.
angepasst wird (Seite 14, Zeile 15, bis Seite 15,

Zeile 16, Seite 15, Zeile 31, bis Seite 16, Zeile 1,
und Seite 16, Zeilen 18 bis 22). Der Fachmann wird
daher verstehen, dass das Merkmal, wonach "bei
festgestelltem Ende der ersten Betriebsphase den Pegel
der Maximalleistung nicht mehr verandert", in dem
technischen Kontext der Offenbarung der urspringlich
eingereichten Anmeldung mit einer Veranderung bzw.
Anpassung des Pegels waéhrend der ersten Betriebsphase
funktionell und strukturell untrennbar verknipft ist.
Da aber Anspruch 1 gemaR Hauptantrag - wie oben
ausgefuhrt - offen lasst, ob der Pegel wahrend der
ersten Betriebsphase verandert wird oder nicht
verandert wird, stellt der Gegenstand des Anspruchs 1
eine unzuladssige Zwischenverallgemeinerung des Inhalts

der urspringlich eingereichten Anmeldung dar.

Aus den genannten Grunden folgt, dass der Gegenstand
des Anspruchs 1 gemal Hauptantrag uber den Inhalt der
Anmeldung in der urspringlich eingereichten Fassung
hinausgeht (Artikel 123 (2) EPU).

Hilfsantrag 1 - Berlicksichtigung - Artikel 13 (2) VOBK
2020
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Die gednderten Anspriiche gemal Hilfsantrag 1
unterscheiden sich von den Anspriichen gemal Hauptantrag
im Wesentlichen dadurch, dass Merkmal [8] im Anspruch 1
und im Verfahrensanspruch 19 (nunmehr Anspruch 18)
hinzugefliigt wurde. Die geadanderten Anspriiche wurden mit
Schreiben vom 8. Februar 2023 auf die Mitteilung gemab
Artikel 15 (1) VOBK 2020 hin eingereicht. Die
Berlicksichtigung des Hauptantrags 1 im Verfahren steht
daher im Ermessen der Kammer (Artikel 13 (1) und (2)
VOBK 2020) .

Die Beschwerdefiihrerin hat geltend gemacht, dass der
oben unter Nr. 3.1 angesprochene Einwand der
unzulédssigen Zwischenverallgemeinerung in der
Beschwerdebegriindung bereits geltend gemacht worden
sei, sodass die Ausfiihrungen der Kammer unter Nr. 1.2.2
der Mitteilung gemal Artikel 15 (1) VOBK 2020
hinsichtlich dieses Einwands keine auBergewdhnlichen
Umstédnde im Sinne des Artikels 13 (2) VOBK 2020
darstellten. Die Beschwerdefihrerin hat in dieser
Hinsicht auf den in der Beschwerdebegriindung gemal
Artikel 123 (2) EPU erhobenen Einwand, wonach die
Kombination der Merkmale [4] und [7] des Anspruchs 1
gemal Hauptantrag im Widerspruch zu der urspriinglich
eingereichten Offenbarung stehe (vgl. Nr. 5.2 unten,
zweliter Absatz), verwiesen und geltend gemacht, dass in
der Substantiierung dieses Einwands mehrmals zum
Ausdruck gebracht worden sei, dass Merkmal [7] in der
urspringlichen Offenbarung lediglich in einem
speziellen Kontext offenbart worden sei, in dem die
zweite Betriebsphase nur erreicht werden kénnte, wenn
der Pegel in der ersten Betriebsphase derart verandert
wurde, dass der Pegel der maximal zulassigen
Leistungszufuhr entspreche. In der Beschwerdebegrindung

sei dariber hinaus vorgetragen worden, dass Anspruch 1
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gemal Hauptantrag ein Beispiel mit unendlicher ersten
Betriebsphase umfasse, in welchem also der Pegel
niemals den Wert der maximal zulédssigen Leistungszufuhr
erreiche. Somit sei in der Beschwerdebegriindung bereits
festgestellt worden, dass ohne die Veranderung des
Pegels wahrend der ersten Betriebsphase niemals der
Wert der maximal zuladssigen Leistungszufuhr erreicht
werde. Dies wiederum bedeutete, dass Anspruch 1
offenlasse, wie der Ubergang zwischen der ersten
Betriebsphase und einer weiteren Betriebsphase erfolgen
solle, und dass damit der Anspruch ebenfalls
offenlasse, ob der Pegel in der ersten Betriebsphase
verandert werde oder nicht. AuBerdem folgte bereits aus
dem in der Beschwerdebegriindung angesprochenen
Widerspruch bzw. aus der Tatsache, dass Merkmal [7] aus
seinem technischen Kontext in der urspringlich
eingereichten Beschreibung herausgeldst worden sei,
dass eine unzulassige Zwischenverallgemeinerung
vorliege. Es sei nicht erforderlich in einer
Beschwerdebegriindung exakt aufzuzeigen, welche Merkmale
zur Behebung einer unzulassigen
Zwischenverallgemeinerung geeignet seien, und auch
nicht noétig, explizit von einer unzulassigen
Zwischenverallgemeinerung zu sprechen. Daraus folge
auch, dass die Kammer unter Nr. 1.2.2 der Mitteilung
gemal Artikel 15 (1) VOBK 2020 keine v0llig neue
Fragestellung aufgeworfen habe, sondern dass sie
allenfalls die Argumente der Beschwerdefiihrerin im
Rahmen der bereits vorgetragenen Tatsachenbehauptungen
im Sinne der Entscheidung T 2539/16
(Entscheidungsgriinde, Nr. 3.3) prazisiert bzw.

verfeinert habe.

Die Beschwerdefiihrerin hat auch vorgebracht, dass der
Einwand der unzuladssigen Zwischenverallgemeinerung

durch den geadnderten Anspruch 1 gemaRl Hilfsantrag 1
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nicht ausgeridumt werde und dass die Anderung Anlass zu
einem neuen Einwand der unzulassigen
Zwischenverallgemeinerung (vgl. Nr. 5.1.1 unten) gebe.
AuBerdem sei mit dem Hilfsantrag 1 auch Anspruch 19
gemal Hauptantrag (nunmehr Anspruch 18) geandert worden
und diese Anderung gebe ebenfalls Anlass zu neuen
Einwdnden im Sinne von Regel 80 und Artikel 84 EPU
(vgl. Nr. 6.1 unten, erster Absatz). Somit erfiillten
die Anderungen gemdB Hilfsantrag 1 nicht die Kriterien
von Artikel 13 (1) VOBK 2020 und der Hilfsantrag 1 sei

nicht zu beriicksichtigen.

Die Beschwerdegegnerin hat im Wesentlichen vorgetragen,
dass die Einreichung der geadnderten Anspriiche gemal
Hilfsantrag 1 als sofortige Reaktion auf die erstmals
unter Nr. 1.2.2 der Mitteilung der Kammer aufgeworfene
Beanstandung hinsichtlich der Frage, ob der Pegel
wahrend der ersten Betriebsphase veradndert werde,
erfolgt sei, und dass die entsprechende Problematik,
insbesondere der von der Kammer erhobene Einwand der
unzulassigen Zwischenverallgemeinerung, in der
Beschwerdebegriindung nicht thematisiert worden sei. Im
Gegenteil ginge die Beschwerdefiihrerin in den
Argumenten der Beschwerdebegriindung von einem
veranderbaren Pegel in der ersten Betriebsphase aus,
der angeblich nur bis zu einem Wert unterhalb der
maximal zuldssigen Leistungszufuhr veradndert werde,
wobei sich gerade daraus der von der Beschwerdefiihrerin
geltend gemachte Widerspruch zu der urspringlich

eingereichten Anmeldung ergeben sollte.

Die Kammer weist darauf hin, dass in der
Beschwerdebegriindung ein Einwand gemaB Artikel 123 (2)
EPU hinsichtlich der Kombination der Merkmale [4] und
[7] des Anspruchs 1 gemal Hauptantrag (vgl. Nr. 5.2

unten, zweiter Absatz) zwar erhoben wurde, aber dass
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dieser Einwand - wie von der Beschwerdegegnerin selbst
auch vorgetragen - konkret die Frage betrifft, ob der
vorbestimmte Pegel in der ersten Betriebsphase immer
unter der maximal zuldssigen Leistungszufuhr liegt oder
auch gleich dieser maximal zuldssigen Leistungszufuhr
sein koénnte, wobei sich im letzteren Fall ein
Widerspruch zur urspriunglich eingereichten Anmeldung
ergeben solle, da der Pegel gemal Merkmal [4] immer
unterhalb der maximal zulassigen Leistungszufuhr
bleibe, in der urspringlichen Anmeldung jedoch nicht.
AuBerdem wurde bei der Argumentation zur Stitzung
dieses Widerspruchs - wie von der Beschwerdefithrerin
geltend gemacht - mehrmals auf Passagen der
urspringlich eingereichten Beschreibung verwiesen, die
u.a. einen veranderbaren Pegel in der ersten
Betriebsphase zum Gegenstand haben (vgl. Nr. 5.2 unten,
zweiter Absatz), allerdings ohne dabei ausdriicklich
oder zumindest durch einen unmittelbaren und
eindeutigen Hinweis die Frage aufzuwerfen, ob

Anspruch 1 gemal Hauptantrag einen solchen
veranderbaren Pegel in der ersten Betriebsphase
iberhaupt voraussetze bzw. erfordere, geschweige denn,
ob sich aus dieser Frage eine unzuldssige
Zwischenverallgemeinerung ergeben kdénnte. Die Kammer
ist somit der Auffassung, dass der oben unter Nr. 3.1
angesprochene Einwand der unzuladssigen
Zwischenverallgemeinerung - entgegen der Auffassung der
Beschwerdefihrerin - weit Uber eine Prazisierung des
Vorbringens der Beschwerdefilhrerin im Sinne der
Entscheidung T 2539/16 (Nr. 3.3 der
Entscheidungsgriinde) hinausgeht und dass der Einwand

erst in der Mitteilung der Kammer erhoben wurde.

Vor diesem Hintergrund stellt der erst in der
Mitteilung der Kammer erhobene Einwand einen

aulBergewdhnlichen Umstand im Sinne des Artikels 13 (2)
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VOBK 2020 dar, der aus Sicht der Kammer die
Beriicksichtigung des Hilfsantrags 1 im

Beschwerdeverfahren rechtfertigt.

Die Beschwerdefiihrerin hat ferner geltend gemacht, dass
der Hilfsantrag 1 nicht zuzulassen sei, weil die
Anderungen Anlass zu neuen Einwdnden (vgl. Nr. 4.1.1
oben, zweiter Absatz) im Sinne von Artikel 13 (1) VOBK
2020 gédben. Die Kammer weist in dieser Hinsicht aber
darauf hin, dass bei der Ausibung ihres Ermessens gemal
Artikel 13 (2) VOBK 2020 die Kammer auch auf die
Kriterien nach Artikel 13 (1) VOBK 2020 zurickgreifen
kann (vgl. ABl1. EPA 2020, Zusatzpublikation 2,
Erlauterungen zum Konvergenzansatz - Stufe 3, S. 60),

aber nicht muss.

Aus diesen Griinden ibt die Kammer ihr Ermessen nach
Artikel 13 (2) VOBK 2020 dahingehend aus, den
Hilfsantrag 1 im Beschwerdeverfahren zu

bericksichtigen.

Hilfsantrag 1 - Artikel 123 (2) EPU

Der geadnderte Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 1 ergibt
sich aus der Kombination des Anspruchs 1 gemaB
Hauptantrag mit dem Merkmal des abhédngigen Anspruchs 3
gemal Hauptantrag, wonach "sich der vorbestimmte Pegel
Uber die Betriebszeit in der ersten Betriebsphase der
mindestens einen LED oder OLED hinweg dahingehend
andert, dass er sich der maximal zulassigen
Leistungszufuhr annahert" (Merkmal [8]). Dieses Merkmal
entspricht dem Merkmal des erteilten abhéangigen
Anspruchs 3 und auch dem Merkmal des abhangigen
Anspruchs 4 der urspringlich eingereichten Anmeldung.
Der unter Nr. 3.1 oben angesprochene Einwand der

unzulédssigen Zwischenverallgemeinerung wird nach
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Auffassung der Kammer durch das in Anspruch 1
hinzugefiigte Merkmal [8] ausgeraumt (Artikel 123 (2)
EPU) .

Die Beschwerdefiihrerin hat vorgetragen, dass die
urspringlich eingereichte Anmeldung nicht nur eine
Veranderung (wie z.B. eine einmalige Erhohung) des
Pegels wahrend der ersten Betriebsphase, sondern einen
bestimmten progressiven zeitlichen Verlauf der
Veranderung bzw. eine sukzessive Erhohung des Pegels
wahrend der ersten Betriebsphase (Seite 11, Zeile 21,
bis Seite 12, Zeile 16, und Seite 15, Zeilen 11 bis 106)
erfordere, um das Problem der mit der Betriebszeit
abfallenden Lichtintensitat der LED (urspringlich
eingereichte Anmeldung, Fig. 1 i.V.m. der
entsprechenden Beschreibung, insbesondere Seite 1,
Zeilen 33 und 34) zeitlich dynamisch (Seite 16,

Zeilen 18 bis 22) zu 16sen. Durch das in Anspruch 1
hinzugefiigte Merkmal [8] werde daher der unter Nr. 3.1
oben angesprochene Einwand nicht vollstandig
ausgeraumt; vielmehr entstiinde im Gegenteil dadurch ein
neuer Einwand der unzuldssigen

Zwischenverallgemeinerung.

Dieser Argumentation vermag die Kammer aber nicht zu
folgen. Die urspringlich eingereichte Anmeldung
erfordert - wie oben unter Nr. 3.1.2, zweiter Absatz,
bereits ausgefithrt - eine Veranderung bzw. Anpassung
des Pegels wahrend der ersten Betriebsphase, und diese
Veranderung bzw. Anpassung wird in der urspriinglich
eingereichten Anmeldung (vgl. Seite 4 der Beschreibung,
Zeilen 13 bis 17, und abhangigen Anspruch 4) - wie von
der Beschwerdegegnerin geltend gemacht - bereits durch
das in Anspruch 1 gemaB Hilfsantrag 1 hinzugefiigte
Merkmal [8] ("sich der vorbestimmte Pegel [...] iber

die Betriebszeit in der ersten Betriebsphase [...]
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hinweg dahingehend &dndert, dass er sich der maximal
zulassigen Leistungszufuhr anndhert") erzielt. In der
urspringlichen Beschreibung werden zwar
unterschiedliche zeitliche Verldufe, wie z.B. ein
kontinuierlicher linearer bzw. nichtlinearer -
insbesondere logarithmischer - oder diskreter Anstieg,
fir die Veranderung des Pegels wahrend der ersten
Betriebsphase offenbart (Seite 11, Zeile 21, bis

Seite 12, Zeile 16, Seite 15, Zeilen 11 bis 10,

Seite 15, Zeile 29, bis Seite 16, Zeile 1, und

Seite 16, Zeilen 14 bis 22), allerdings nur als
bevorzugte Ausfihrungsformen des Merkmals [8], die zu
einer optimalen Kompensation der mit der Betriebszeit
abfallenden Lichtintensitat der LED fihren (siehe z.B.
Seite 11, Zeilen 26 bis 30). AuBerdem kann die von der
Beschwerdegegnerin aufgeworfene Frage, ob bzw.
inwieweit durch das Merkmal [8] eine Kompensation der
mit der Betriebszeit abfallenden Lichtintensitat der
LED tatsachlich erzielt wird, unter Umstanden - wie von
der Beschwerdegegnerin vorgetragen - flir andere
Erfordernisse des EPU (z.B. fiir die Frage der
erfinderischen Tatigkeit) von Relevanz sein, nicht aber
fiir die Erfordernisse gemdB Artikel 123 (2) EPU.

In der Beschwerdebegrindung wurde aulBerdem geltend
gemacht, dass die Kombination der Merkmale [4] und [7]
des Anspruchs 1 gemaB Hauptantrag - entgegen der
Auffassung der Einspruchsabteilung - iUber den Inhalt
der Anmeldung in der urspringlich eingereichten Fassung
hinausgehe, und dieser Einwand wurde in Bezug auf
Anspruch 1 gemaR Hilfsantrag 1 aufrechterhalten
(Artikel 123 (2) EPU).

Die Beschwerdefiihrerin hat in dieser Hinsicht
vorgetragen, dass die Kombination der Merkmale [4] und

[7] des Anspruchs 1 definiere, dass zum einen die
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Maximalleistung der LED oder OLED auf einem
vorbestimmten Pegel "unterhalb", und nicht wie von der
Einspruchabteilung in ihrer Entscheidung vorausgesetzt
"unterhalb oder gleich", der maximal zuldssigen
Leistungszufuhr beschrankt werde, und dass andererseits
bei festgestelltem Ende der ersten Betriebsphase der
Pegel der Maximalleistung nicht mehr verandert werde.
AuBerdem werde in der urspringlich engereichten
Anmeldung offenbart, dass die erste Betriebsphase dann
beendet sei, wenn der Pegel die maximal zulassige
Leistungszufuhr erreicht habe (Seite 4, Zeilen 19

bis 21, und Seite 16, Zeilen 30 bis 34), und dass der
Pegel nicht mehr verandert werde, wenn die erste
Betriebsphase bereits voriber sei (Seite 17, Zeilen 15
bis 17). Somit werde der Pegel wahrend der ersten
Betriebsphase so lange verandert, bis der Pegel die
maximal zuldssige Leistungszufuhr erreicht habe, und
das Erreichen der maximal zuldssigen Leistungszufuhr
entspreche dem Ende der ersten Betriebsphase. Dies
stehe aber im Widerspruch zu der Kombination der
Merkmale [4] und [7], wonach zum einen wahrend der
ersten Betriebsphase die Maximalleistung auf einen
vorbestimmten Pegel unterhalb der maximal zulassigen
Leistungszufuhr beschrankt sei, und zum anderen bei
festgestelltem Ende der ersten Betriebsphase der Pegel
nicht mehr verdndert werde, sodass der Pegel niemals
den Wert der maximal zuldssigen Leistungszufuhr
erreiche. Der beanspruchte Gegenstand ziele daher auf
eine Ausfihrungsform ab, bei der der vorbestimmte Pegel
wahrend der ersten Betriebsphase womdglich veréadndert
werden koénne, jedoch nur bis zu einem Wert unterhalb
der maximal zulassigen Leistungszufuhr, wobei der Pegel
bei festgestellten Ende der ersten Betriebsphase nicht
mehr veradndert werde und somit auf seinem
entsprechenden Wert beibehalten werde, der unterhalb

der maximal zuldssigen Leistungszufuhr liege.
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Die Kammer stimmt der Beschwerdefiithrerin insoweit =zu,
als in Anspruch 1 die Maximalleistung in der ersten
Betriebsphase auf einem vorbestimmten Pegel - entgegen
der Auffassung der Einspruchsabteilung in der
angefochtenen Entscheidung (Entscheidungsgrinde,

Nr. 15.7) - nicht "unterhalb (oder gleich)", sondern
nur unterhalb der maximal zuldssigen Leistungszufuhr
gehalten wird (vgl. Merkmal [4]). In Bezug auf die
Ausfiihrungsbeispiele auf Seite 4, Zeilen 13 bis 21, und
Seite 16, Zeilen 30 bis 34, der urspriinglich
eingereichten Anmeldung ist aber anzumerken, dass sich
der Pegel lber die Betriebszeit in der ersten
Betriebsphase hinweg dahingehend andert, dass er sich
der maximal zulédssigen Leistungszufuhr anndhert

(Seite 4, Zeilen 13 bis 17), und dass der Pegel zu
einem bestimmten Zeitpunkt die maximal zulassige
Leistungszufuhr zwar erreicht (Seite 4, Zeile 19

bis 21), allerdings entspricht dieser Zeitpunkt in
diesen Ausfihrungsbeispielen dem Zeitpunkt, an dem das
Betriebsgerat die erste Betriebsphase verlassen hat
(Seite 4, Zeile 19 bis 21, und Seite 16, Zeilen 30

bis 34).

AuBerdem bezieht sich die Passage auf Seite 17,

Zeilen 15 bis 18 ("Ist die erste Betriebsphase bereits
voriiber, so wird der Pegel nicht mehr verandert"; vgl.
Merkmal [7]), nicht nur auf das Ausfihrungsbeispiel auf
Seite 16, Zeilen 30 bis 34, sondern - wie von der
Beschwerdegegnerin vorgetragen - auch auf die
alternativen Ausfihrungsbeispiele auf Seite 17,

Zeilen 1 bis 8, bei welchen das Ende der ersten
Betriebsphase abhdngig von einer vorgegebenen
Betriebszeit bzw. von einer vorgegebenen zu

durchlaufenden Kurve bestimmt wird, d.h. ohne dass der
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Pegel die maximal zuldssige Leistungszufuhr unbedingt

erreicht hat.

Die Kammer ist daher der Auffassung, dass die
Kombination der Merkmale [4] und [7] des Anspruchs 1
gemal Hilfsantrag 1 weder widerspriichlich noch
inkonsistent mit der Anmeldung in der urspriinglich
eingereichten Anmeldung ist und damit nicht iber den
Inhalt der Anmeldung in der urspringlich eingereichten

Fassung hinausgeht.

In der Beschwerdebegriindung wurde gemal Artikel 123 (2)
EPU auch der Einwand erhoben, dass die Kombination der
Merkmale [4] und [6] des Anspruchs 1 gemaB Hauptantrag
- entgegen der Auffassung der Einspruchsabteilung -
ebenfalls tber den Inhalt der Anmeldung in der
urspringlich eingereichten Fassung hinausgehe. Dieser
Einwand gilt dementsprechend ebenfalls fir Anspruch 1

gemal Hilfsantrag 1.

Die Beschwerdefiihrerin hat im Wesentlichen vorgetragen,
dass gemaB den Merkmalen [4] und [6] die
Maximalleistung durch das Ignorieren oder
Herunterskalieren eines Dimmbefehls so festgestellt
werde, dass sie den vorbestimmten Pegel nicht
Uberschreite. GemaRl der urspriinglich eingereichten
Anmeldung hingegen werde zunadchst ein vorbestimmter
Pegel festgelegt, auf den die Maximalleistung
beschrankt werde, und zwar ohne jeglichen Zusammenhang
mit der Herunterskalierung eines Dimmbefehls, und
sodann werde die je nach Dimmbefehl vorzusehende
Leistung durch Ignorieren oder Herunterskalieren des
externen Dimmbefehls so eingestellt, dass sie den zuvor
unabhédngig von einer Herunterskalierung festgelegten

vorbestimmten Pegel nicht iberschreite (urspriinglich
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eingereichte Anmeldung, Anspruch 1 und Seite 15,
Zeilen 18 bis 31).

Dem Argument der Beschwerdefithrerin, wonach dem Merkmal
[6] - anders als dem entsprechenden Merkmal des
Anspruchs 1 gemaB der urspriinglich eingereichten
Anmeldung - zu entnehmen sei, dass die Maximalleistung
erst bzw. erneut durch das Ignorieren oder
Herunterskalieren des Dimmbefehls auf den Pegel
festgelegt werde, kann die Kammer aber nicht folgen.
Die Kammer ist der Auffassung, dass - wie von der
Beschwerdegegnerin geltend gemacht - sowohl die
Merkmale [4] und [6] als auch die entsprechenden
Merkmale des urspriinglichen eingereichten Anspruchs 1
von dem Fachmann in dem Sinne verstanden werden, dass
zuerst die Maximalleistung - und zwar unabhangig von
Dimmbefehlen - "auf einen vorbestimmten Pegel [...]
beschrankt" wird (Merkmal [4] und das entsprechende
Merkmal des urspriinglich eingereichten Anspruchs 1 "die
Maximalleistung [...] auf einen vorbestimmten Pegel
[...] beschrankt"), und dass erst dann die Frage, wie
externe Dimmbefehle in Bezug auf den festgelegten Pegel
zU beriicksichtigen bzw. zu verarbeiten sind, im Merkmal
[6] geklart wird (Merkmal [6] und das entsprechende

Merkmal des urspriinglich eingereichten Anspruchs 1).

Aus diesen Grinden kommt die Kammer zu dem Schluss,
dass der Gegenstand der Anspriiche gemal Hilfsantrag 1
nicht dber den Inhalt der Anmeldung in der urspringlich

eingereichten Fassung hinausgeht (Artikel 123 (2) EPU).

Hilfsantrag 1 - Verfahrensanspruch 18 -
Beriicksichtigung der neue Einwdnde im Sinne von Regel
80 und Artikel 84 EPU - Artikel 13 (2) VOBK 2020
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Erstmals wahrend der mindlichen Verhandlung vor der
Kammer hat die Beschwerdefiihrerin geltend gemacht, dass
das im Verfahrensanspruch 18 gemal Hilfsantrag 1
hinzugefigte Merkmal [8] bereits in dem Wortlaut des
entsprechenden Verfahrensanspruchs 19 gemal Hauptantrag
vorhanden sei und dass der Verfahrensanspruch 18 gemal
Hilfsantrag 1 auf Anspruch 1 rickbezogen sei, wobei
dieser Anspruch Merkmal [8] bereits enthalte. Daraus
folge, dass das Hinzufigen des Merkmals [8] im
Verfahrensanspruch 18 gemal Hilfsantrag 1 tberflissig
sel und dass dieses Merkmal im Anspruch dreifach
vorkomme. Somit genlige der geanderte Verfahrensanspruch
18 gemal Hilfsantrag 1 weder den Erfordernissen von
Regel 80 EPU noch den Erfordernissen der Knappheit nach
Artikel 84 EPU.

Die Beschwerdegegnerin hat sich gegen die
Berlicksichtigung dieser Einwande nach Regel 80 und
Artikel 84 EPU im Beschwerdeverfahren gewandt, weil sie
von der Beschwerdefiihrerin verspatet vorgebracht worden
seien. AuBerdem sei das im Verfahrensanspruch 18

hinzugefiigte Merkmal [8] nicht Uberflissig.

Die Kammer weist darauf hin, dass die Anspriiche gemal
Hilfsantrag 1 bereits mit dem Schreiben vom

8. Februar 2023 auf die Mitteilung gemal Artikel 15 (1)
VOBK 2020 hin eingereicht wurden, dass die
Beschwerdefihrerin bereits mit dem Schreiben wvom

7. September 2023 zu diesen Ansprichen Stellung
genommen hat, und dass die Einwadnde nach Regel 80 und
Artikel 84 EPU erst widhrend der miindlichen Verhandlung
vor der Kammer erhoben wurden. Aullerdem hat die
Beschwerdefilhrerin keine stichhaltigen Grinde dafir
genannt, dass diese Einwande nicht bereits wvor der

mundlichen Verhandlung, insbesondere nicht bereits mit
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dem Schreiben vom 7. September 2023, sondern erst in

der mindlichen Verhandlung erhoben werden konnten.

Unter diesen Umstanden kann die Kammer im
Beschwerdeverfahren keinen auBergewdhnlichen Umstand
erkennen, der eine Berilicksichtigung der in Bezug auf
den Verfahrensanspruch 18 erhobenen Einwdnde unter
Regel 80 und Artikel 84 EPU rechtfertigen koénnte. Aus
diesen Grinden ibt die Kammer ihr Ermessen dahingehend
aus, diese Einwadnde nicht im Verfahren zu
beriicksichtigen (Artikel 13 (2) VOBK 2020).

Hilfsantrag 1 - Einwand gemdB Artikel 83 bzw. 84 EPU

Mit der Beschwerdebegriindung hat die Beschwerdefihrerin
die Auffassung der Einspruchsabteilung, wonach die
Erfindung gemaB des abhadngigen Anspruchs 4 gemal
Hauptantrag ausfilhrbar sei (Artikel 83 EPU), nur
insoweit bestritten, als die im abhd&ngigen Anspruch 4
gemal Hauptantrag definierte Ausfiihrungsform nicht mit
dem Gegenstand des Anspruchs 1 gemal Hauptantrag
vereinbar sei. Dieser Einwand wurde von der
Beschwerdefiithrerin in Bezug auf den entsprechenden
abhangigen Anspruch 3 i.V.m. dem Anspruch 1 geméaB
Hilfsantrag 1 aufrechterhalten (Artikel 83 EPU).

Die Beschwerdegegnerin hat geltend gemacht, dass der
Einwand in Wirklichkeit eine gegen erteilte Anspriiche
gerichtete und damit im Einspruchsverfahren unzuldssige
Beanstandung gemdB Artikel 84 EPU darstelle und dass er

jedenfalls nicht liberzeugend sei.

Die Kammer hat bereits in der Mitteilung gemal
Artikel 15 (1) VOBK 2020 darauf hingewiesen, dass die
Beschwerdefiithrerin in der Beschwerdebegriindung nicht

angegeben hatte, in welchem Sinne eine Unvereinbarkeit
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zwischen den angesprochenen Anspriichen vorliegen solle.
Die Kammer wies auch darauf hin, dass unter der
Annahme, dass diese Unvereinbarkeit dem Widerspruch
entspricht, den die Beschwerdefiihrerin bei ihren
Ausfiihrungen hinsichtlich der Frage der urspringlichen
Offenbarung der Merkmale [4] und [7] des Anspruchs 1
vorgetragen hatte (vgl. Nr. 5.2 oben, zweiter Absatz),
eine solche Beanstandung - wie von der
Beschwerdegegnerin in der Beschwerdeerwiderung
vorgetragen - einen Einwand gemdB Artikel 84 EPU
darstellen wiirde, und dass eine solche Beanstandung
nicht zu beriicksichtigen ware, weil sie beanspruchte
Merkmale zu betreffen schien, die bereits in den
erteilten Anspriichen 1 und 4 angegeben wurden, und
Artikel 84 EPU keinen Einspruchsgrund darstelle (vgl.
Entscheidung G 3/14 (ABl. EPA 2015, Al102)).

Wahrend der mindlichen Verhandlung hat die
Beschwerdegegnerin beantragt, diesen Einwand nicht im
Verfahren zu beriicksichtigen, da er in der
Beschwerdebegriindung nicht substantiiert vorgebracht
worden sei und als Einwand gemdR Artikel 84 EPU als
verspatet nicht zu beriicksichtigen sei. Die
Beschwerdefiithrerin hat vorgebracht, dass der Einwand
der mangelnden Substantiierung verspatet vorgebracht

sei.

Die Kammer teilt die Ansicht der Beschwerdegegnerin,
dass der Einwand - sei es gemal Artikel 83 oder gemalB
Artikel 84 EPU - nicht ilberzeugend ist. Aus dem in den
Anspriichen 1 und 3 gemaBl Hilfsantrag 1 verwendeten
Wortlaut ist fir den Fachmann ohne Weiteres
ersichtlich, dass genau an dem Zeitpunkt, an dem der
Pegel die maximal zuldssige Leistungszufuhr erreicht
hat, das Betriebsgerat die erste Betriebsphase - wie

oben unter Nr. 5.2.1, erster Absatz, bereits ausgefiihrt
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- verlassen hat bzw. genau dieser Zeitpunkt den Anfang
der nachfolgenden Betriebsphase darstellt und dieser
(zweiten) Betriebsphase zuzuordnen ist (vgl. Merkmal
[4] des Anspruchs 1 i.V.m. dem abhangigen Anspruch 3;
siehe auch Absatz [0019] und [0081] der
Patentschrift).

Somit ist die Kammer der Auffassung, dass keine
Unvereinbarkeit zwischen dem Anspruch 1 und dem
abhdngigen Anspruch 3 gemal Hilfsantrag 1 vorliegt,
sodass die Argumente der Beschwerdefithrerin zur
Stiitzung ihres Einwands - sei es gemal Artikel 83 oder
gemal Artikel 84 EPU - nicht durchgreifend sind. Vor
diesem Hintergrund kann die Frage der Bericksichtigung

dieses Einwands im Verfahren dahingestellt bleiben.

Hilfsantrag 1 - Neuheit und erfinderische Tdtigkeit -

Auslegung der Anspriiche - Zurilickverwelsung

Wahrend der mindlichen Verhandlung hat die
Beschwerdefilhrerin vorgetragen, dass die Auffassung der
Einspruchsabteilung, wonach der Gegenstand des
Anspruchs 1 gemaBl Hauptantrag neu sei und auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruhe, u.a. auf der Annahme
basiere, dass die Merkmale [4], [6] und [7] des
Anspruchs 1 gemaBl Hauptantrag - entsprechend den
Merkmalen [4], [6] und [7] des Anspruchs 1 gemal dem
geltenden Hilfsantrag 1 - neu gegeniiber der
Druckschrift LS3 seien, und dass sich diese Auffassung
aus einer nicht sinnvollen Auslegung der Druckschrift
LS3 ergebe. Insbesondere seien die Passagen in den
Absatzen [0018] und [0020] hinsichtlich der Bedeutung
der Erhohung des Tastverhdltnis des PWM-Signals auf den
Kehrwert des Degradationswertes (Absatz [0020] und
Protokoll der miindlichen Verhandlung, Anlage 1) i.V.m.

der Verwendung des Signals eines Dimmers und der
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Einstellung des Steuerstroms unter Berilicksichtigung
eines Degradationswertes (Absatz [0018] und der die
Spalten 6 und 7 uUberbrickende Satz) von der
Einspruchsabteilung missverstanden worden. Die
Beschwerdegegnerin hat ihrerseits vorgetragen, dass
Merkmal [6] des Anspruchs 1 erfordere, dass der externe
Dimmbefehl, z.B. ein Dimmbefehl entsprechend dem Wert
95 % der maximal zuléassigen Leistungszufuhr der LED
oder OLED bei einem vorbestimmten Pegel entsprechend
dem Wert 80 % der maximal zulassigen Leistungszufuhr
(vgl. Protokoll der mindlichen Verhandlung, Anlage 2),
wahrend der ersten Betriebsphase ignoriert oder
herunterskaliert werde, damit die Maximalleistung der
LED den vorbestimmten Pegel in der ersten Betriebsphase

nicht iUberschreitet.

Nach eingehender Erdrterung dieser Auffassungen in der
mundlichen Verhandlung fihrte die Kammer aus, dass der
Begriff "externer Dimmbefehl" grundsatzlich in zweil
Richtungen ausgelegt werden konne: Entweder sei er im
Sinne eines absoluten Dimmwertes (wie z.B. des wvon der
Beschwerdegegnerin vorgetragenen Wertes "95 % der
maximal zuldssigen Leistungszufuhr der LED oder OLED")
zu verstehen, oder nur im Sinne eines relativen Wertes
(wie z.B. eines Faktors "95 %" bzw. des im Absatz

[0077] der Patentschrift angegebenen Wertes "Dimmwert

\O

50 %"). Nach Auffassung der Kammer ergibt die im
Merkmal [6] geforderte Ignorierung bzw. Skalierung des
externen Dimmbefehls zwecks Vermeidung einer
Uberschreitung des vorbestimmten Pegels durch die
Maximalleistung der LED fir den Fachmann jedoch nur
dann einen technischen Sinn, wenn der im Anspruch 1
angesprochene externe Dimmbefehl als ein absoluter
Dimmwert ausgelegt wird. Der Begriff "externer

Dimmbefehl" sei daher im Zusammenhang der Merkmale des
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Anspruchs 1 im Sinne der oben zweitgenannten

Alternative auszulegen.

Die Anderungen in den Anspriichen gemi&B Hilfsantrag 1
wurden wahrend des Beschwerdeverfahrens vorgenommen und
Merkmal [6] des Anspruchs 1 ist in seinem technischen
Kontext wie oben ausgefithrt auszulegen, wobei diese
Auslegung bisher weder von der Einspruchsabteilung noch
von den Beteiligten berilicksichtigt bzw. thematisiert
wurde und aus Sicht der Kammer Auswirkung auf die Frage
der Neuheit und der erfinderischen Tatigkeit hat. Aus
diesen Umstanden ergibt sich nach Auffassung der Kammer
die Notwendigkeit, die Frage der Neuheit und der
erfinderischen Tatigkeit gegeniiber der Druckschrift LS3
und den iUbrigen im Einspruchsverfahren vorgelegten
Entgegenhaltungen auf einer neuen Basis vorzunehmen,
insbesondere im Lichte der oben dargelegten Auslegung
des Merkmals [6]. Vor diesem Hintergrund und im
Hinblick auf das vorrangige Ziel des
Beschwerdeverfahrens, die angefochtene Entscheidung
gerichtlich zu uberprifen (Artikel 12 (2) VOBK 2020),
ist die Kammer der Auffassung, dass die hinsichtlich
der Patentierbarkeit noch zu diskutierenden Fragen iber
eine solche Uberpriifung hinausgehen wiirden und unter
den Umstanden des vorliegenden Falls nicht mit
angemessenem Aufwand im Beschwerdeverfahren entschieden

werden konnen.

In Anbetracht dieser Erwagungen hadlt es die Kammer im
vorliegenden Fall flir angemessen und gerechtfertigt,
die Angelegenheit gemidR Artikel 111 (1) EPU i.V.m.
Artikel 11 VOBK 2020 zur weiteren Entscheidung an die

erste Instanz zuriuckzuverweisen.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Griunden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur

weiteren Entscheidung zuriickverwiesen.
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