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LEITSATZ:
Fiir eine unmittelbare Verletzung eines Erzeugnisanspruchs ist entscheidend, ob die ange-
griffene Ausfiihrungsform aufgrund ihrer Beschaffenheit und ihrer Verwendungstauglichkeit

objektiv in der Lage ist, die Merkmale des Patentanspruchs zu erfillen.
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KURZE DARSTELLUNG DES SACHVERHALTS:

1. Die Klagerin nimmt die Beklagten wegen einer Verletzung des europdischen Blindelpatents
EP 3 402 420 B1 (vorgelegt als Anlage WKS T1, nachfolgend: Streitpatent) in Anspruch.

2. Inhaberin des am 17. Januar 2017 unter Inanspruchnahme der Prioritdit der US
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201662278579 vom 14. Januar 2016 in englischer Verfahrenssprache angemeldeten Streit-
patents ist die von Herrn Dr. Salah A. Huwais gegriindete Huwais IP Holding LLC mit Sitz in
Michigan, USA. Die Offenlegung der Patentanmeldung erfolgte am 21. November 2018. Der
Hinweis auf die Erteilung des Streitpatents wurde am 1. Juli 2020 veroéffentlicht. Gegenwartig
steht das Streitpatent unter anderem in Deutschland, Osterreich, Danemark, Italien, Belgien,
Finnland, Frankreich, den Niederlanden und in Schweden in Kraft.

3. Das Streitpatent tragt den Titel ,,Autografting tool with enhanced flute profile and methods
of use” (,Autotransplantationswerkzeug mit verbessertem Rillenprofil und Verfahren zur
Verwendung”). Sein Patentanspruch 1 ist wie folgt formuliert:

“A rotary osteotome (136), comprising:
a shank (140) establishing a longitudinal axis of rotation;

a body (142) extending from said shank (140), said body (142) having an apical end (148) re-
mote from said shank (140), a plurality of helically spiraling flutes (162) disposed about said
body (142), each said flute (162) having a cutting face (166) on one side thereof defining a rake
angle and a densifying face (164) on the other side thereof defining a heel-side angle, said
flutes (162) having an axial length and radial depth, a stopper section (106) of said body (142)
disposed between said flutes (162) and said shank (140), a land (170) formed between each
adjacent pair of flutes (162), each said land (170) having a working edge (172) along said cutting
face (166) of the one adjacent said flute (162), said working edge helically twisting about said
body (142);

characterised in that

each said flute (162) is formed with a continuously negative rake angle along the entire length
of the cutting face (166) and a continuously negative rake angle along the entire length of said
densifying face (164).”

4, In der eingetragenen deutschen Ubersetzung weist Patentanspruch 1 folgende Formulierung
auf:

,Drehosteotom (136), das Folgendes umfasst:

einen Schaft (140), der eine Langsdrehachse bildet; einen Korper (142), der sich von dem ge-
nannten Schaft (140) erstreckt, wobei der genannte Korper (142) Folgendes aufweist: ein api-
kales Ende (148) entfernt von dem genannten Schaft (140), mehrere spiralférmig gewundene
Nuten (162), die um den genannten Korper (142) herum angeordnet sind, wobei jede genannte
Nut (162) eine Schneidflache (166) auf einer Seite, die einen Spanwinkel definiert, und eine
Verdichtungsflache (164) auf der anderen Seite hat, die einen fersenseitigen Winkel definiert,
wobei die genannten Nuten (162) eine axiale Ldnge und eine radiale Tiefe haben, wobei ein
Stoppabschnitt (106) des genannten Korpers (142) zwischen den genannten Nuten (162) und
dem genannten Schaft (140) angeordnet ist, wobei ein Steg (170) zwischen jedem aneinander-
grenzenden Paar Nuten (162) ausgebildet ist, wobei jeder genannte Steg (170) eine Arbeits-
kante (172) entlang der genannten Schneidflache (166) der einen angrenzenden genannten
Nut (162) hat, wobei sich die genannte Arbeitskante spiralformig um den genannten Korper
(142) herum dreht;



dadurch gekennzeichnet, dass

jede genannte Nut (162) einen durchgehend negativen Spanwinkel entlang der gesamten
Lange der Schneidflache (166) und einen durchgehend negativen Spanwinkel entlang der ge-
samten Lange der genannten Verdichtungsflache (164) aufweist.”

Die nachfolgend eingeblendeten Figuren 33 bis 35 veranschaulichen die Erfindung anhand
eines bevorzugten Ausfiihrungsbeispiels. Bei Figur 33 handelt es sich laut Patentbeschrei-
bung um eine Seitenansicht eines verbesserten Drehosteotoms. Figur 34 zeigt einen Quer-
schnitt, der entlang der Linie 34-34 in Figur 33 verlauft.

FIG. 33
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Figur 35 zeigt einen Querschnitt des Drehosteotoms, der im Wesentlichen entlang der Linie
35-35 in Figur 33 verlauft.

FIG. 35
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Die Beklagtenseite entwickelt, stellt her und vertreibt Drehosteotome, die damit beworben
werden, dass bei ihrem Einsatz eine Verdichtung des Kieferknochens erfolgt und Knochen-
material reimplantiert wird. Dazu zahlen insbesondere Kits mit verschiedenen Bohrern, die
etwa unter der Bezeichnung , Total Haenaem Bur Set“ bzw. , Total Haenaem Bur Kit“, ,Total
Haenaem Bur Kit for Sinus” oder ,Haenaem Bur Kit for Expander” vermarktet werden. Diese
Drehosteotome werden von der Beklagten zu 1. hergestellt.

Mit ihrer Klage wendet sich die Kldgerin nicht gegen den Vertrieb der Sets in Ganze, sondern
gegen die Bohrer als solches. Dies betrifft insbesondere, jedoch nicht abschlieRend, die Boh-
rer mit den Bezeichnungen L1824S, $2228S, L263S und L628S (im Folgenden: angegriffene
Ausfiihrungsformen). Nachfolgend eingeblendet sind vergréRerte Abbildungen der streitge-
genstandlichen Bohrer, die der Anlage WKS T5 entnommen wurden:

L1628 L1824 S2228 L2632

Zur Darlegung des (vermeintlichen) Verletzungssachverhalts hat sich die Klagerin primar auf
den Bohrer L2632, der auch L263S oder L26(29)32 genannt wird, bezogen, wobei sie klarge-
stellt hat, dass die anderen Ausfihrungsformen in den relevanten Merkmalen entsprechend
ausgestaltet sind.

WESENTLICHE VERFAHRENSSCHRITTE:

Teilweise Klageriicknahme

10.

11.

Mit ihrer Verletzungsklage hat die Klagerin zunachst auch die Adin Dental Implant Systems
GmbH mit Sitz in Disseldorf in Anspruch genommen.

Noch vor Abschluss des schriftlichen Verfahrens hat die Klagerin mit Schriftsatz vom 23. Mai
2025 vor dem Hintergrund eines aullergerichtlich geschlossenen Vergleichs die Rlicknahme
der gegen diese Gesellschaft erhobenen Klage erklart. Zugleich hat sie in Anbetracht des zwi-
schen den betreffenden Parteien geschlossenen Vergleichs beantragt, anzuordnen, dass die
betreffenden Parteien ihre Kosten selbst tragen.



12.

13.

Die Adin Dental Implant Systems GmbH hat der durch die Klagerin erklarten Teilrlicknahme
vom 23. Mai 2025 zugestimmt und eine dahingehende Einigung mit der Kldgerin bestatigt,
dass jede Partei ihre eigenen Kosten tragt.

Daraufhin hat die Lokalkammer Disseldorf mit einer Anordnung vom 2. Juni 2025 die Riick-
nahme der gegen die Adin Dental Implant Systems GmbH erhobenen Klage zugelassen und
das Verfahren gegen diese Gesellschaft fiir beendet erklart. Zugleich hat die Lokalkammer
Disseldorf entschieden, dass die Klagerin den auf das Verfahren gegen die Adin Dental Im-
plant Systems GmbH entfallenden Teil der Gerichtskosten tragt. Im Ubrigen trigt nach dieser
Anordnung jede Partei ihre Kosten selbst.

Weiterer Hilfsantrag

14.

15.

16.

Mit Schriftsatz vom 19. Februar 2026 hat die Klagerin als Anlage NB 11 einen weiteren Hilfs-
antrag 2a zur Akte gereicht und beantragt,

- den als Anlage NB 11 Uiberreichten weiteren Hilfsantrag 2a gemal} Regel 30 Abs.
2 VerfO zuzulassen;

- das Streitpatent EP 3 402 420 B1 hilfsweise in der Fassung des Hilfsantrags 2a
aufrechtzuerhalten;

- sofern das Streitpatent in der Fassung gemal} Hilfsantrag 2a aufrechterhalten
wird, die Antrdage wegen Verletzung des Streitpatents hilfsweise gestitzt auf
Hilfsantrag 2a zuzuerkennen.

Die Beklagten sind der Zulassung dieses weiteren Hilfsantrages mit Schriftsatz vom 5. Marz
2026 entgegengetreten. Sie haben insoweit beantragt,

1. den mit Schreiben vom 19. Februar 2026 eingereichten Hilfsantrag 2a als verspa-
tet eingereicht anzusehen und diesen nicht zuzulassen;

2. hilfsweise, das europaischen Patent EP 3 402 420 B1 in beschranktem Umfang
gemal dem Hilfsantrag 2a flr nichtig zu erklaren, sollte der Hilfsantrag 2a als
nicht verspatet eingereicht angesehen werden und zugelassen werden.

Die Entscheidung Uber die Zulassung dieses weiteren Hilfsantrages hat die Kammer zuriick-
gestellt.

ANTRAGE DER PARTEIEN:

Verletzungsklage:

17.

Die Klagerin beantragt,
l. die Beklagten zu verurteilen,

1.  eszuunterlassen,



Drehosteotome fiir dentale Anwendungen, umfassend: einen Schaft, der
eine Langsdrehachse bildet; einen Korper, der sich von dem genannten
Schaft erstreckt, wobei der genannte Korper Folgendes aufweist: ein api-
kales Ende entfernt von dem genannten Schaft, mehrere spiralformig ge-
wundene Nuten, die um den genannten Kérper herum angeordnet sind,
wobei jede genannte Nut eine Schneidflache auf einer Seite, die einen
Spanwinkel definiert, und eine Verdichtungsflache auf der anderen Seite
hat, die einen fersenseitigen Winkel definiert, wobei die genannten Nuten
eine axiale Lange und eine radiale Tiefe haben, wobei ein Stoppabschnitt
des genannten Koérpers zwischen den genannten Nuten und dem genann-
ten Schaft angeordnet ist, wobei ein Steg zwischen jedem aneinandergren-
zenden Paar Nuten ausgebildet ist, wobei jeder genannte Steg eine Arbeits-
kante entlang der genannten Schneidflache der einen angrenzenden ge-
nannten Nut hat, wobei sich die genannte Arbeitskante spiralféormig um
den genannten Koérper herum dreht; wobei jede genannte Nut einen
durchgehend negativen Spanwinkel entlang der gesamten Ldnge der
Schneidflache und einen durchgehend negativen Spanwinkel entlang der
gesamten Lange der genannten Verdichtungsflache aufweist

im Hoheitsgebiet der Mitgliedsstaaten des Ubereinkommens das Einheitli-
che Patentgericht Deutschland, Osterreich, Danemark, Italien, Belgien,

Finnland, Frankreich, Niederlande und Schweden

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

(unabhangiger Anspruch 1 des Klagepatents)
der Klagerin dariber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang sie, die Be-
klagten, die oben in Ziffer 1.1 benannten Handlungen seit dem 1. August
2020 begangen haben,

und zwar unter Angabe

a) des Ursprungs und der Vertriebswege der unter Ziffer 1.1 genannten
Vorrichtungen, und zwar unter Nennung

(i)  der Namen und Anschriften der Hersteller, Erzeuger, Vertrei-
ber, Lieferanten und anderen Vorbesitzer, und

(ii)  der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie
der Verkaufsstellen, fir die die Vorrichtungen bestimmt waren;

b) der ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Mengen und der
Preise, die fur die betreffenden Vorrichtungen gezahlt wurden,

c) die Identitat aller an dem Vertrieb der in Ziffer 1.1. genannten Vor-
richtungen beteiligten Personen,

wobei zum Nachweis der Angaben die entsprechenden Kaufbelege
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(ndmlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) in Kopie vorzulegen
sind, wobei geheimhaltungsbediirftige Details auRerhalb der aus-
kunftspflichtigen Daten geschwarzt werden dirfen und wobei die
Auskunft samt Kaufbelegen jedenfalls auch in einer mittels EDV aus-
wertbaren, elektronischen Form zu Gibermitteln ist;

3.  der Klagerin dartiber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie, die Be-
klagten, die oben in Ziffer 1.1 benannten Handlungen seit dem 1. August
2020 begangen haben, und zwar unter Angabe,

a) der einzelnen Lieferungen, aufgeschliisselt nach Liefermengen, -zei-
ten, -preisen und Typenbezeichnungen sowie der Namen und An-
schriften der Abnehmer,

b) der einzelnen Angebote, aufgeschliisselt nach Angebotsmengen, -
zeiten, -preisen und Typenbezeichnungen sowie der Namen und An-
schriften der Angebotsempfanger,

c) der betriebenen Werbung, aufgeschlisselt nach Werbetragern, de-
ren Auflagenhdhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet so-
wie bei Internetwerbung der Internetadressen, der Schaltungszeit-
raume und der Zugriffszahlen,

d) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschliisselten Geste-
hungskosten und des erzielten Gewinns,

wobei die Aufstellung mit den Daten der Rechnungslegung zumindest auch
in einer mittels EDV auswertbaren elektronischen Form zu Gibermitteln ist,
und wobei den Beklagten nach ihrer Wahl vorbehalten bleibt, die Namen
und Anschriften der nichtgewerblichen Abnehmer und der Angebotsemp-
fanger statt der Kldagerin einem von der Klagerin zu bezeichnenden, ihr zur
Verschwiegenheit verpflichteten, in einem Vertragsmitgliedstaat des EPGU
ansdssigen vereidigten Wirtschaftsprifer mitzuteilen, sofern die Beklagten
dessen Kosten tragen und ihn ermachtigen und verpflichten, der Klagerin
auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob eine bestimmte Lieferung oder ein
bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfanger in der Aufstellung enthal-
ten ist;

4. die vorstehend unter Ziffer 1.1 bezeichneten, seit dem 1. Juli 2020 in den
genannten Mitgliedsstaaten in Verkehr gebrachten Erzeugnisse gegentiber
den gewerblichen Abnehmern unter Hinweis auf den gerichtlich festge-
stellten patentverletzenden Zustand der Erzeugnisse und mit der verbind-
lichen Zusage zurlickzurufen, etwaige Entgelte sowie notwendige Verpa-
ckungs- und Transportkosten sowie mit der Riickgabe verbundene Zoll-
und Lagerkosten zu libernehmen und die Erzeugnisse wieder an sich zu
nehmen;

festzustellen,

1.  dass das Klagepatent durch die Beklagten im Hinblick auf die vorstehend
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unter Ziffer 1.1 bezeichneten Erzeugnisse verletzt wurde;

2.  dass die Beklagten der Klagerin allen Schaden zu ersetzen haben, der ihr
durch die zu Ziffer I.1. bezeichneten, seit dem 1. August 2020 begangenen
Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird;

lll.  anzuordnen, dass die Beklagten im Fall jeder Zuwiderhandlung gegen die Unter-
lassungsanordnung nach Ziff. I.1 ein (ggf. wiederholtes) Zwangsgeld in Hohe von
bis zu 10.000,- EUR pro Erzeugnis und/oder bei Dauerhandlungen, wie beispiels-
weise Angeboten im Internet, von bis zu 30.000,- EUR zu zahlen haben;

IV. den jeweiligen Beklagten anzudrohen, soweit sie nicht innerhalb von drei Wo-
chen nach Zustellung der Entscheidung — hilfsweise fiir den Fall der Anordnung
einer Vollstreckungssicherheit: innerhalb von drei Wochen nach Nachweis der
Erbringung der Sicherheit — den Anordnungen gemaR Ziffer 1.2. und/oder 1.3.
und/oder I.4 vollstandig nachkommen, fiir jeden Tag der Verzogerung wiederholt
zu zahlende Zwangsgelder von bis zu 10.000,- EUR, jedoch wenigstens EUR
1.000,- EUR zu verhangen.

18. Die Beklagten beantragen,
die Klage abzuweisen.
Nichtigkeitswiderklage:
19. Die Beklagten beantragen,
das europaische Patent EP 3 402 420 B1 in vollem Umfang flr nichtig zu erklaren.
20. Die Klagerin beantragt,
die Widerklage abzuweisen.
Antrdge auf Anderung des Streitpatents:
21. Die Klagerin beantragt,

hilfsweise — flr den Fall, dass die Lokalkammer dem Hauptantrag nicht stattgibt — im

Rahmen eines Antrags auf Anderung des Patents gemaR Art. 65 EPGU i.V.m. R. 30 Abs.

1 VerfO fir die Widerbeklagte,

l. das Klagepatent in beschrankter Form auf der Grundlage der beigefligten An-
spruchssatze gemaR den Hilfsantragen 1 bis 9 (in der angegebenen Reihenfolge)

fur die Vertragsstaaten Deutschland, Osterreich, Danemark, Italien, Belgien,
Finnland, Frankreich, Niederlande und Schweden aufrechtzuerhalten;



22.

I. die Widerklage im Ubrigen abzuweisen.
Die Beklagten beantragen,

hilfsweise das europdischen Patent EP 3 402 420 B1 in beschranktem Umfang gemaR
einem der Hilfsantrage 1 bis 9 fur nichtig zu erklaren.

TATSACHLICHE UND RECHTLICHE STREITPUNKTE:

Aktivlegitimation
23. Die Klagerin behauptet, die Huwais IP Holding LLC habe der ebenfalls von Herrn RN

24,

I cccrindeten BRRTech LLC mit Sitz in Michigan mit Vertrag vom 22. August 2014 eine
ausschlieBliche Lizenz am Streitpatent erteilt (Anlage WKS 1). Die BRRTech LLC habe der Kla-
gerin mit Vertrag vom 22. August 2014 eine exklusive (Sub-) Lizenz eingerdaumt, die unter
anderem das Streitpatent umfasse (Anlage WKS 2). Diese Lizenzeinrdumung enthalte eine
sachliche ,Field of use“-Beschrankung auf das Gebiet der dentalen Anwendungen. Die betei-
ligten Unternehmen seien bei den Lizenzvergaben jeweils von ihrem geschaftsfiihrenden Ge-
sellschafter Dr. I \virksam vertreten worden. Ein Verbot des , Insichgeschéafts”,
wie es etwa in Deutschland in § 181 BGB geregelt sei, habe nach der Rechtslage des Staates
Michigan nicht bestanden.

Die Beklagten bestreiten, dass Herr Il NI dcr Kligerin am 22. August 2012
durch die vorgetragene Kette von Insichgeschéaften in Vertretung der Inhaberin des Streitpa-
tents, der BRRTech LLC als Lizenznehmerin und Unterlizenzgeberin und der Klagerin als Un-
terlizenznehmerin jeweils mit Sitz in Michigan, USA, nach dem Recht des Staates Michigan
eine wirksame Unterlizenz mit ausschlieRlicher Wirkung im Schutzgebiet des Streitpatents
eingeraumt hat. Welches auslandische Vertragsstatut einschlagig sei und ob Insichgeschéfte
nach diesem Vertragsstatut wirksam seien, entziehe sich der Kenntnis der Beklagten.

Auslegung des Streitpatents

Spanwinkel

25.

26.

Die Klagerin tragt vor, aus Sicht des Streitpatents sei der Begriff ,Spanwinkel” als ein Para-
meter zu verstehen, der bei verschiedenen Schneid- und Bearbeitungsverfahren verwendet
werde und den Winkel der Schneidflache zum Werkstiick beschreibe (vgl. Abs. [0037], Satz
2). Es sei fachiiblich, den Spanwinkel an einer Senkrechten zum Werkstilick zu messen.

Die Beklagten verweisen im Hinblick auf das Verstandnis dieses Begriffes demgegeniiber auf
die Abs. [0037] f. sowie Figur 16 des Streitpatents bzw. auf die Abs. [0088] f. Danach sei ein
»Spanwinkel” in Bezug auf die Schneidfliche bei einer Rotation des Drehosteotoms in
Schneidrichtung ein Neigungswinkel. Dieser werde, betrachtet in einer senkrecht zur Dreh-
achse des Drehosteotoms verlaufenden Ebene zwischen einer radial durch die Arbeitskante
verlaufenden Linie und einer gedachten Linie, die tangential zu einem Kreis, der das Drehos-
teotom in seiner maximalen radialen Erstreckung schneidet und durch die Arbeitskante ver-
lauft, gemessen. Bei einer Rotation entgegen der Schneidrichtung sei ein ,,Spanwinkel” in Be-
zug auf die Schneidebene, betrachtet in einer senkrecht zur Drehachse verlaufenden Ebene,
ein Winkel, der zwischen dem Steg und der Arbeitskante gemessen werde, wobei der sich
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Ill

daraus ergebende ,,Spanwinkel” in Bezug auf die Schneidflache und ein primarer Kegelwinkel
des Stegs zusammen 90° ergaben.

Verdichtungsfldche auf der anderen Seite, die einen fersenseitigen Winke definiert

27.

28.

Die Klagerin verweist auf die Ausfiihrungen in Abs. [0085] sowie auf Figur 35 der Streitpa-
tentschrift, wonach der ,fersenseitige Winkel” der Verdichtungsflache gegen eine Radiale
gemessen werde, die durch einen Ubergang der Verdichtungsfliche und der mit ihr verbun-
denen Stegflache verlaufe. Figur 35 verdeutliche durch das richtigungsabhangig analoge Ein-
zeichnen des ,fersenseitigen Winkels“ der Verdichtungsflache einerseits und des Spanwin-
kels der Schneidflache andererseits, dass die Neigung der jeweils vor- und nachlaufenden
Flachen je nach Rotationsrichtung entsprechend mit dem Spanwinkel und dem fersenseiti-
gen Winkel beschrieben und angegeben werden kdnne. Der Auffassung der Beklagten, dass
eine Verdichtungsflache, die in Schneidrichtung einen fersenseitigen Winkel definiere, bei
Rotation entgegen der Schneidrichtung keinen negativen Spanwinkel bilden kénne, sei daher
nicht zu folgen.

Nach Auffassung der Beklagten ist ein ,fersenseitiger Winkel” in Bezug auf die Verdichtungs-
flache bei einer Rotation des Drehosteotoms in Schneidrichtung ein Neigungswinkel, der be-
trachtet in einer senkrecht zur Drehachse des Drehosteotoms verlaufenden Ebene zwischen
einer radial durch einen Schnittpunkt der Verdichtungsflache und einer der Drehachse des
Drehosteotoms abgewandten AuBenflache des Stegs verlaufenden Linie und einer parallel
zur Verdichtungsflache verlaufenden Linie gemessen werde.

Negativer Spanwinkel

29.

30.

Die Beklagten verweisen auf die Abs. [0037] f. und [0083] des Streitpatents, wonach ein ,ne-
gativer Spanwinkel einen Wert von anndhernd 0° bis einschlieBlich (-)89°“ aufweisen kdnne,
um als streitpatentgemaRer ,negativer Spanwinkel angesehen zu werden.

Die Klagerin ist dem entgegengetreten. Erstens werde ,anndhernd 0°“ in keinem der durch
die Beklagten genannten Absatze in Bezug auf den Spanwinkel nach Anspruch 1 offenbart.
Zweitens sei mit Formulierungen wie beispielsweise , between about 0° and about -65°“ (ne-
gative rake) wie in Abs. [0037] offensichtlich 0° ausgenommen, also sei <0° gemeint. Sonst
stiinde der Wertebereich im direkten Widerspruch zu dem Klammerhinweis , negative rake”
und der gesamten Offenbarung des vom neutralen Spanwinkel des GEN-1-Osteotoms zum
negativ veranderten Spanwinkel in dem GEN-2 Osteotom und dem Gegenstand des An-
spruchs 1.

Stoppabschnitt

31.

32.

Die Klagerin ist der Auffassung, der Stoppabschnitt gehdre zum Koérper und sei zwischen dem
Schaft und den Nuten des Korpers angeordnet. Der Stoppabschnitt wirke wie ein Korken.
Gelostes Knochenmaterial kénne nicht mehr nach oben aus den Nuten austreten, wenn das
Osteotom, wie in Figur 38 gezeigt, in die Osteotomie abgesenkt sei.

Die Beklagten sehen als Stoppabschnitt einen Bereich des Drehosteotoms an, der sich zwi-
schen dem Ende der Nuten und einem konischen Ubergang vom Schaft zum Kérper erstreckt
(vgl. Abs. [0037] und Figur 33 bzw. [0139] und Figur 33 der Streitpatentanmeldung). Der
Stoppabschnitt solle die weitere Wanderung von Knochenpartikeln entlang der Nuten im
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Schneidmodus verhindern und so die Schneidleistung des Drehosteotoms bei Betrieb in
Schneiderichtung stoppen. GemaR Figur 33 des Streitpatents bzw. der -anmeldung sei ein
streitpatentgemaRer ,Stoppabschnitt” ein Bereich des Drehosteotoms, der entlang der
Langsachse des Drehosteotoms zwischen einem Schaft des Drehosteotoms und dem Bear-
beitungsbereich des Drehosteotoms mit Nuten angeordnet sei und in dem des Drehosteo-
tom einen maximalen Durchmesser aufweise.

Merkmalsverwirklichung

33. Die Klagerin behauptet, die angegriffenen Ausfiihrungsformen wiesen folgende Geometrie
auf und machten davon ausgehend von samtlichen Merkmalen des Patentanspruchs 1 wort-
sinngemald Gebrauch:

land
working edge

flute - cutting face

_kfluw

flute M

| working edge

flute cutting face
working edge land

cutting direction _-" . cutting face

negative rake angle

cutting face

cutting face

34. Die Beklagten haben eine Verletzung des Streitpatents in Abrede gestellt.

12



35.

36.

Bei den angegriffenen Ausfiihrungsformen hatten die Kanten keine schneidende Funktion.
Vielmehr werde die schneidende Wirkung allein durch Schneidrillen (, cutting grooves”) er-
zielt, nicht aber durch die Kanten der von der Klagerin als Schneidflachen angesehenen Be-
reiche der vier spiralformig um den Korper gewundenen Nuten.

Es sei daher schon in tatsachlicher Hinsicht widerlegt, dass jede der Nuten eine Schneidflache
an einer Seite habe, die einen Spanwinkel definiere (Merkmal 3.1.). Ebenso sei widerlegt,
dass jeder Steg eine spiralformige Arbeitskante entlang der genannten Schneidflache, der
eine angrenzende Nut habe (Merkmale 3.4.1. und 3.4.1.2.), und jede Nut geformt sei mit
einem durchgehend negativen Spanwinkel entlang der gesamten Lange der Schneidflache
und durchgehend negativem Spanwinkel entlang der gesamten Liange der genannten Ver-
dichtungsflache (Merkmale 4.1. und 4.2.).

Verletzungshandlungen

37.

38.

39.

Die Kldgerin behauptet, die von der Beklagten zu 1. hergestellten Drehosteotome wiirden
unter anderem online in einer Produktbroschiire beworben, welche die Kldgerin als Anlage
WKS 3a zur Akte gereicht hat. Die Beklagte zu 1. vertreibe die von ihr hergestellten Drehos-
teotome zum einen selbst in Deutschland. Dies werde durch einen als Anlage WKS 3b zur
Akte gereichten Lieferschein vom 18. November 2021 an die |G
NI in Lorsch, Deutschland, belegt. Herr INIEEEE habe im Rahmen seiner geschaft-
lichen Tatigkeit von der Beklagten zu 1. stammende ,Haenaem Total Bur Kits“ angeboten.
Nach einem erfolgreichen Testkauf sei Herr INIIEEEE klagerseits abgemahnt worden. Er habe
daraufhin eine Unterlassungsverpflichtungserklarung abgegeben und die Beklagte zu 1. als
Bezugsquelle angeben.

Dariber hinaus bediene sich die Beklagte zu 1. auch verschiedener Vertriebspartner, um ihre
Produkte im Geltungsbereich des EPGU, einschlieBlich Deutschland, zu vertreiben. Ein sol-
ches Vertriebsunternehmen sei die Beklagte zu 2. mit ihren Tochterunternehmen, ein-
schliefSlich der urspriinglich mitverklagten Adin Dental Implant Systems GmbH. Klagerseits
sei im Rahmen eines Testkaufs eine Anfrage an die Beklagte zu 2. hinsichtlich der Lieferung
eines ,,Haenaem Total Bur Kits” gestellt worden. Diese Anfrage sei offenbar intern an die
Beklagte zu 2. weitergeleitet worden, deren Mitarbeiter sich sodann bei der Klagerin gemel-
det und angeboten habe, dass das Kit gern Uber die Beklagte zu 2. bezogen werden kénne
(Anlage WKS 4a). Daraufhin sei durch die Adin Dental Implant Systems GmbH eine Haenaem
Total Bur Kit nach Dusseldorf geliefert worden.

Die Beklagte zu 2. sei die Muttergesellschaft der Adin Dental Implant Systems GmbH. Sie
nehme Kaufanfragen fir ,,Haenaem Total Bur Kits” entgegen und leite sie an nationale Ver-
triebstdchter weiter. Aullerdem werbe die Beklagte zu 2. online auf ihrem Youtube-Kanal
mit mehr als 2000 Followern mit Schulungsvideos fiir die ,,Haenaem Osseodensification Bur
Kits“, um ihre internationale und europadische Vertriebsorganisation mit dem Vertrieb zu un-
terstlitzen. Daneben beliefere die Beklagte zu 2. auch Vertriebsgesellschaften, ohne dabei
sicherzustellen, dass diese die Produkte nicht etwa nach Deutschland weitervertreiben. So
habe die Klagerin im Zuge einer Lieferung eines ,,Haenaem Total Bur Kits“ durch die spani-
sche Firma Araguaney Dental SL nach Deutschland erfolgten Abmahnung in Erfahrung brin-
gen konnen, dass dieses Unternehmen das nach Deutschland gelieferte Kit von der Beklagten
zu 2. bezogen habe.

13



40.

41.

42.

43,

44.

45.

46.

Dariber hinaus habe die Adin Dental Implant Systems GmbH im Rahmen des nach Klageer-
hebung geschlossenen Vergleichs der Klagerin gegeniiber Auskunft erteilt, dass sie die von
ihr vertriebenen Verletzungsformen ihrerseits von der Beklagten zu 2. bezogen habe, die
diese nach Deutschland versandte. Eine entsprechende Rechnung und einen entsprechen-
den Lieferschein hat die Klagerin als Anlage WKS 6 zur Akte gereicht.

Die Beklagten stellen das Vorliegen relevanter Verletzungshandlungen in Abrede.

Die Beklagte zu 1. biete die streitgegenstandlichen Erzeugnisse nicht in Deutschland an.
Diese wirden von ihr als Erstausristerin (,,Original Equipment Manufacturer”, OEM) aus-
schlieBlich im Auftrag anderer Unternehmen in Korea hergestellt. Die Beklagte zu 1. bediene
sich auch nicht verschiedener Vertriebspartner in Deutschland. Soweit streitgegenstandliche
Erzeugnisse von Dritten in Deutschland angeboten wiirden, geschehe dies jedenfalls nicht
auf Veranlassung der Beklagten zu 1. Die von der Kldagerin geschilderten Vorgange um Herrn
I\ (irden bestritten. Von diesen, ohnehin im Ausland stattfindenden und da-
mit keine Patentverletzung begriindenden Vorgadngen habe die Beklagte zu 1. keine Kennt-
nis.

Die durch die Klagerin vorgelegte Produktbroschiire stelle mangels Inlandsbezugs kein An-
bieten im Schutzgebiet dar.

Die Beklagte zu 2. habe mit keinem der als angebliche Verletzungshandlungen angefiihrten
Vorgange etwas zu tun. Sie habe insbesondere nicht die an die E-Mailadresse germany@a-
din-implantats.com gerichtete Kaufanfrage vom 16. April 2024 entgegengenommen und an
ihre Tochtergesellschaft weitergeleitet. Die Adin Dental Implant Systems GmbH sei kein
Tochterunternehmen der Beklagten zu 2. Sie sei eine selbststandige Handelsgesellschaft, die
mit Einwilligung der in Deutschland selbst nicht aktiven Beklagten zu 2. in Deutschland aktiv
sei und deren Markennamen nutze. Die Beklagte zu 2. verweise fiir alle Anfragen aus
Deutschland von vornherein auf die Beklagte zu 1. Folglich sei die angesprochene Kaufan-
frage direkt gegen die Beklagte zu 1. gerichtet gewesen.

Die Behauptung, die Klagerin habe im Zuge einer auf die Lieferung eines ,Haenaem Total Bur
Kits“ durch die spanische Firma Araguaney Dental SL nach Deutschland erfolgten Abmah-
nung in Erfahrung gebracht, dass dieses Unternehmen das nach Deutschland gelieferte Kit
von der Beklagten zu 3. bezogen habe, werde vorsorglich bestritten. Die Beklagte zu 3. habe
davon keine Kenntnis. Das Streitpatent sei nicht mit Wirkung fir Spanien erteilt. Die in Israel
ansassige Beklagte zu 2. habe in diesem Fall keine Veranlassung gehabt, einen etwaigen Wei-
terverkauf zu prifen.

Die Online-Prasenz der Beklagten zu 2. sei bereits mangels Inlandsbezugs ohne Relevanz.

Nichtigkeitswiderklage

Unzuléssige Erweiterung

47.

Nach Auffassung der Beklagten beruht Anspruch 1 des Streitpatents auf einer unzuldssigen
Erweiterung.

14



48.

49,

50.

51.

Der in Merkmal 4.2. der im weiteren Verlauf eingeblendeten Merkmalsgliederung aufge-
flihrte ,negative Spanwinkel” in Bezug auf die Verdichtungsflache scheine nirgends in der
Streitpatentanmeldung offenbart zu sein.

Ferner kbnne dem Merkmal 4.1. des Anspruchs 1 der Streitpatentanmeldung bzw. des Streit-
patents auch keine Drehrichtungsabhangigkeit eines ,,negativen Spanwinkels” in Bezug auf
die Schneidflache (166) entnommen werden, wobei auch der Spanwinkel in Bezug auf die
Schneidflache (166) gemaR der Offenbarung der Streitpatentanmeldung nur in eine Dreh-
richtung (Schneidrichtung, ,Cutting-Mode“) des Drehosteotoms (136) negativ zu sein
scheine. Zudem kdnne weder den Absatzen [00129] bis [00136] der Streitpatentanmeldung
noch deren Figuren 35, 36 und 43 bis 46 eindeutig entnommen werden, dass ein durchge-
hend , negativer Spanwinkel” entlang der Gesamterstreckung der Schneidflache (166) und
ein durchgehend , negativer Spanwinkel” entlang der Gesamterstreckung der Verdichtungs-
flache (164) vorhanden sei. In den im vorhergehenden Satz genannten Absatzen der Streit-
patentanmeldung werde lediglich ein Bezug zwischen einer Gesamterstreckung der Nut
(162) und dem ,negativen Spanwinkel” offenbart (vgl. beispielsweise Absatz [00134] der
Streitpatentanmeldung).

Die Kldgerin ist dem entgegengetreten.

Erganzend wird auf die Erwiderung auf die Nichtigkeitswiderklage Bezug genommen.

Unzureichende Offenbarung

52.

53.

Sollte Merkmal 1.9 in der Streitpatentanmeldung offenbart sein, berufen sich die Beklagten
hilfsweise auf eine unzureichende Offenbarung. Aus der Offenbarung des Streitpatents er-
gebe sich nicht, wie der angeblich ,negative Spanwinkel” in Bezug auf die Verdichtungsflache
zu einem Abtragen von Material beitragen bzw. dazu geeignet sein solle. Hinsichtlich der
Einzelheiten wird auf die Begriindung der Nichtigkeitswiderklage Bezug genommen.

Aus Sicht der Klagerin spricht gegen die Begriindetheit des Vorwurfs der fehlenden Ausfiihr-
barkeit bereits, dass die Fachperson durch die Figuren 33 bis 36 und 42 bis 47 gleich zwei
erfindungsgemalRe Bauanleitungen erhalte. Zudem fanden sich in der Beschreibung detail-
lierte Mal3- und Winkelangaben (vgl. Abs. [0129] — [0136]).

Prioritét

54.

55.

Die Beklagten sind der Auffassung, fiir die Beurteilung der Patentfahigkeit jedenfalls von An-
spruch 1 sei das Anmeldedatum des Streitpatents (17. Januar 2017) maligeblich. Anspruch 1
des Streitpatents umfasse in der erteilten Fassung spezielle Merkmale zur Ausgestaltung der
Nut (162), die in den Prioritdatsdokumenten nicht enthalten seien.

Gegen diesen Vorwurf hat die Kldgerin eingewandt, der Inhalt aller Figuren der Streitpatent-
anmeldung mit Ausnahme des Ablaufdiagramms der Figur 39 finde sich in den entsprechen-
den Figuren der Prioritdtsanmeldung wieder. Die Prioritat sei daher wirksam in Anspruch
genommen worden. Fiir die Beurteilung der Patentfdhigkeit des Streitpatents sei daher auf
den Prioritatstag (14. Januar 2016) abzustellen.
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Neuheit

56.

57.

58.

Nach Auffassung der Beklagten wird die durch die Patentanspriiche 1 und 11 des Streitpa-
tents unter Schutz gestellte technische Lehre in der WO 2014/077920 A1 (D1) sowie der
WO 2015/138842 A1 (D3) neuheitsschadlich offenbart.

Darliber hinaus werde Patentanspruch 1 auch durch die US 2012/24497/A1 (D2), die WO
2013/154686 Al (D4), die WO 2009/083667 A2 (D5) und die WO 2016/187493 A1 (D7) neu-
heitsschadlich getroffen.

Die Klagerin ist dem entgegengetreten.

Erfinderische Titigkeit

59. Sollte das Merkmal des ,negativen Spannwinkels” (Merkmale 4.1. und 4.2.) des Anspruchs 1
des Streitpatents weder explizit noch implizit durch die Druckschriften D1 bis D5 sowie D7
offenbart sein, so ist Patentanspruch 1 nach Auffassung der Beklagten zumindest nicht als
erfinderisch anzusehen.

60. Auch dieser Auffassung hat die Kldgerin widersprochen.

GRUNDE DER ENTSCHEIDUNG:

61. Die zuldssige Verletzungsklage hat auch in der Sache Erfolg. Demgegeniber ist die Nichtig-
keitswiderklage zwar zulassig, aber unbegriindet.

A.  Zulassigkeit der Verletzungs- und der Nichtigkeitswiderklage

l.____Klage

62. Die Verletzungsklage ist zulassig.

63. Insbesondere ist auch von der internationalen Zustandigkeit des Einheitlichen Patentgerichts
(EPG) auszugehen, weil die Beklagten weder einen Einspruch nach R. 19 VerfO eingelegt
noch die Zustandigkeit in der Klageerwiderung thematisiert haben (vgl. UPC_CoA_409/2025,
Entscheidung v. 27. Marz 2026, Leitsatz 3 — NUC v. Hurom).

64. Im Ubrigen gelten die Zustindigkeit des EPG sowie die Zustandigkeit der Lokalkammer Diis-
seldorf vor dem Hintergrund des ausgebliebenen Einspruchs als anerkannt, R. 19.7 VerfO.

Il. ___Nichtigkeitswiderklage

65. Auch hinsichtlich der Zulassigkeit der Nichtigkeitswiderklage bestehen keine Bedenken. Ge-

maR Art. 32(1)(e) EPGU ist das EPG fiir Widerklagen auf Nichtigkeit von (europiischen) Pa-
tenten ausschlieBlich zustandig. Das EPG ist — als gemeinsames Gericht der Mitgliedstaaten
des EPGU —gemaR Art. 24(4), 71a(2) (a), 71b(1) der Verordnung Briissel la fiir die vorliegende
Widerklage international zustandig.
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Klagerecht fir die Verletzungsklage

66.

67.

68.

69.

70.

71.

GemaR Art. 47(2) EPGU hat der Inhaber einer ausschlieBlichen Lizenz in Bezug auf ein Patent
das Recht, in gleicher Weise wie der Patentinhaber das Gericht anzurufen, vorausgesetzt,
der Patentinhaber wurde vorher benachrichtigt.

Diese Voraussetzungen sind vorliegend zu Gunsten der Klagerin erfullt.

Ausweislich des als Anlage WKS 1 vorgelegten ,Master IP Agreements” vom 22. August 2014
raumt die Huwais IP Holding LLC der BRRTech LLC eine ausschlieRliche Lizenz ein, wobei das
von der Lizenz erfasste , Intellectual Property” unter anderem alle Patente und Patentanmel-
dungen der Lizenzgeberin umfasst, die sich auf Werkzeuge und Verfahren zur Vorbereitung
von Lochern und Implantaten bzw. Ankern dafiir beziehen (vgl. Art. Il, Ziff. 2.1 sowie Art. |,
Ziff. 1.1 (A) der Vereinbarung). Zugleich wird der Lizenznehmerin in dieser Vereinbarung aus-
dricklich das Recht zur Vergabe von Sublizenzen eingeraumt (vgl. Art. Il, Ziff. 2.1 a.E. ,,... in-
cluding the right to grant Sublicenses”).

Von dieser Moglichkeit hat die BRRTech LLC in dem als Anlage WKS 2 vorgelegten ,,IP License
Agreement” vom gleichen Tag Gebrauch gemacht, indem sie der Klagerin eine entspre-
chende exklusive Unterlizenz eingerdaumt hat (vgl. Art. I, Ziff. 2.1i.V.m. Art. 1.1 (A), (G) der
Vereinbarung). Gemal} Art. 5 Ziff. 5.2 der Vereinbarung umfasst die der Klagerin erteilte Un-
terlizenz auch das Recht, Patentverletzungsklagen zu erheben.

Dass beide Vereinbarungen jeweils sowohl auf Lizenzgeber- als auch auf Lizenznehmerseite
durch Herrn I unterzeichnet wurden, steht ihrer Wirksamkeit nicht entgegen.
Die Frage, ob eine Gesellschaft bei Abschluss eines Lizenzvertrages ordnungsgemaR vertre-
ten wurde, ist nach dem Gesellschaftsstatut zu beurteilen. Ob in diesem Zusammenhang
maRgeblich auf den Sitz der Gesellschaft (sog. Sitztheorie) abzustellen ist oder ob dem Griin-
dungsort der Gesellschaft und damit in der Regel dem Satzungssitz malRgebliche Bedeutung
zukommt (sog. Griindungstheorie), bedarf keiner weiteren Erérterung. Nach beiden Ansat-
zen ist vorliegend auf das Recht des Staates Michigan abzustellen. Dass dieses, anders als
etwa das deutsche Recht, kein Verbot der Selbstkontrahierung kennt, hat die Klagerin durch
ein als Anlage WKS 5 zur Akte gereichtes Privatgutachten schliissig dargelegt. Davon ausge-
hend ware es nunmehr an den Beklagten gewesen, hiergegen konkrete Einwande zu erhe-
ben. Von dieser Moéglichkeit haben sie jedoch keinen Gebrauch gemacht, weshalb von der
Wirksamkeit der Vereinbarung auszugehen ist (R. 171.2 VerfO).

Unstreitig hat die Patentinhaberin die Kldgerin auch, wie von Art. 47(2) EPGU verlangt, iber
die Klage informiert (vgl. Klageschrift, S. 3, zweite Zeile). Auch diese, dem Schutz der Beklag-
ten dienende unabdingbare Voraussetzung der Klageberechtigung des ausschliefSlichen Li-
zenznehmers ist somit erfllt.

Fachperson

72.

Die Beklagten sehen als Fachperson zur Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit eine Person
mit einem Hochschulabschluss im Bereich Mechanik/Konstruktion mit jahrelanger Berufser-
fahrung in der Entwicklung von chirurgischen Werkzeugen, insbesondere von Drehosteoto-
men an. Nachdem die Klagerin keine abweichende Definition der Fachperson prasentiert hat
und auch sonst keine Bedenken gegen den Vorschlag der Beklagten bestehen, sieht die Kam-
mer keinen Grund, von dem Vorschlag der Beklagten abzuweichen.
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Schutzbereich des Streitpatents

75.

76.

77.

78.

Im Hinblick auf den Schutzbereich des Streitpatents gilt Folgendes:

Die Erfindung bezieht sich insbesondere auf Osteotome und damit durchgefiihrte Verfahren
zum Aufweiten einer Osteotomie oder einer Offnung in einem anorganischen Material zur
Aufnahme eines Implantats oder einer anderen Fixierungsvorrichtung.

Wie die Fachperson den einleitenden Bemerkungen in der Streitpatentbeschreibung ent-
nimmt, erfordert das Einsetzen eines Implantats haufig eine Praparation im Knochen, ent-
weder mit manuellen Osteotomen oder Prazisionsbohrern mit streng geregelter Drehzahl,
um Verbrennungen oder Drucknekrosen des Knochens zu vermeiden. Nach einer variablen
Zeitspanne, in welcher der Knochen an die Oberflache des Implantats anwachsen kann, er-
moglicht eine ausreichende Einheilung dem Patienten, mit der Rehabilitationstherapie zu
beginnen, zur normalen Nutzung zurlickzukehren oder vielleicht eine Restauration oder ein
anderes Befestigungselement einzusetzen (Abs. [0002]).

Im Stand der Technik, so fihrt die Streitpatentschrift weiter aus, sind mehrere Verfahren zur
Herstellung einer Aufnahmebohrung oder Osteotomie bekannt. So werden beispielsweise
seit den Anfangen der Implantologie Osteotomien mit Standardbohrern prapariert, die in
Aussehen und Handhabung den fir industrielle Anwendungen bestimmten Bohrern sehr
ahnlich sind. Diese Bohrer haben sich fir zahnmedizinische und medizinische Anwendungen
als funktionsfahig erwiesen, haben jedoch Verbesserungspotential. Auch wenn die Erfolgs-
guoten bei Implantaten lber die Zeit zufriedenstellend waren, erwiesen sich die Techniken
zur Osteotomievorbereitung aus verschiedenen Griinden als unzureichend. Standardbohrer,
die in der Zahnmedizin verwendet werden, um Knochen auszuhohlen und Platz fiir das Im-
plantat zu schaffen, schneiden zwar effektiv durch den Knochen, erzeugen jedoch in der Re-
gel keine saubere, prazise und umlaufende Osteotomie. Aufgrund von Vibrationen kénnen
Osteotomien langlich und elliptisch werden, da die Bohrer nicht perfekt rund schneiden. Ist
die Osteotomie nicht perfekt rund, kann das Eindrehmoment des Implantats verringert sein,
was zu einer schlechten Primarstabilitat und moéglicherweise mangelnder Integration fiihren
kann. Osteotomien, die in enge Knochenbereiche gebohrt werden, kdnnen zu einer Dehis-
zenz im bukkalen oder lingualen Bereich flihren, was ebenfalls die Primarstabilitat beein-
trachtigt und einen zusatzlichen Knochentransplantationseingriff erforderlich macht,
wodurch sich die Kosten sowie die Heilbehandlungsdauer erhéhen kénnen (Abs. [0003]).

Vor diesem Hintergrund wurde ausweislich der Streitpatentbeschreibung vom Anmelder des
Streitpatents in jlingerer Zeit unter der Bezeichnung , Osseodensifikation” eine neuartige
biomechanische Knochenpraparationstechnik entwickelt. Diese basiert auf der Erhaltung
des Wirtsknochens und hat in der Zahnmedizin rasch Akzeptanz gefunden. In einigen Fallen
gilt die Osseodensifikation als Behandlungsstandard. Beispiele fiir die Osseodensifikation
werden laut der Beschreibung des Streitpatents in der US 9,028,253, die US 9,326,778 sowie
in der WO 2015/138842 offenbart (Abs. [0004]).

Bei der Osseodensifizierung handelt es sich um ein Verfahren zur VergroRerung einer Oste-
otomie unter Verwendung eines speziell entwickelten, mehrkanaligen, rotierenden Osteo-
toms oder einer Frase, wobei ein Beispiel eines geeigneten Osteotoms in der US 9,326,778
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79.

80.

81.

82.

83.

beschrieben wird. Rotierende Osteotome fiir zahnmedizinische Anwendungen werden, wie
die Streitpatentbeschreibung erwahnt, durch die Klagerin als Lizenznehmerin des Anmelders
Densa®-Bohrer vermarktet (Abs. [0006]).

Im Gegensatz zu herkdmmlichen Bohrtechniken wird bei der Osseodensifikation kein Kno-
chengewebe abgetragen. Vielmehr wird das Knochengewebe gleichzeitig verdichtet und in
von der Osteotomie nach aullen gerichteter Stromung autotransplantiert. Bei hoher Dreh-
zahl in umgekehrter, nicht schneidender Richtung und unter standiger externer Spiilung bil-
den diese rotierenden Osteotome eine starke und dichte Schicht aus Knochengewebe ent-
lang der Wande und am Boden der Osteotomie. Dicht verdichtetes Knochengewebe bietet
einen festeren Halt flr das vom Chirurgen bevorzugte Implantat und kann eine schnellere
Heilung begtlinstigen (Abs. [0007]). Hinsichtlich der Erlauterung eines Praxisbeispiels zum Ein-
satz der Osseodensifikation in der Zahnimplantologie wird auf die Absatze [0008] f. der
Streitpatentbeschreibung Bezug genommen.

Biomechanische sowie histologische Validierungsstudien zur Osseodensifikationstechnolo-
gie haben ergeben, dass die Osseodensifizierung in der Tiba von Schweinen und am Becken-
kamm von Schafen die Knochenexpansion erleichtert, die Implantatstabilitat erhoht und
eine Verdichtungsschicht um die Praparationsstelle schafft, indem sie Knochenpartikel tGiber
die gesamte Tiefe der Osteotomie verdichtet und als Autotransplantat einbringt (Abs.
[0010]).

Obwohl diese Techniken bisher im Zusammenhang mit medizinischen Anwendungen be-
schrieben wurden, sind sie auch auf nicht-knochenartige Materialien anwendbar. Einige in-
dustrielle Anwendungen, darunter solche, die das Einsetzen von Schraubankern in ge-
schaumte Metalle, zelluldre Verbund- und anderer anorganischer Materialien, kdnnten von
den allgemeinen Prinzipien dieser Technologie profitierten (Abs. [0011]).

Davon ausgehend entnimmt die Fachperson der Streitpatentbeschreibung die, allerdings
nicht explizit als solche formulierte, Aufgabe (das technische Problem), neue und verbes-
serte Werkzeuge auf dem Gebiet der Osseodensifizierung bereitzustellen. Zudem soll die Ef-
fizienz chirurgischer Eingriffe verbessert werden, um diese schneller und einfacher durch-
fliihren zu kénnen (Abs. [0012]).

Zur Losung dieser Aufgabe stellt Patentanspruch 1 ein Drehosteotom unter Schutz, welches
durch folgende Merkmale gekennzeichnet ist:

1. Drehosteotom (136), das Folgendes umfasst:
2.  einen Schaft (140), der eine Langsdrehachse bildet;

3.  einen Korper (142), der sich von dem genannten Schaft (140) erstreckt, wobei
der genannte Korper (142) folgendes aufweist:

3.1. ein apikales Ende (148) entfernt von dem genannten Schaft (140);
3.2. mehrere spiralférmige Nuten (162),

3.2.1. die um den genannten Korper (142) herum angeordnet sind,
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3.2.2. wobeijede genannte Nut (162) eine Schneidflache (166) auf einer
Seite,

3.2.2.1. die einen Spanwinkel definiert,
3.2.3. und eine Verdichtungsflache auf der anderen Seite hat,
3.2.3.1. die einen fersenseitigen Winkel definiert,

3.2.4. wobeidie genannten Nuten (162) eine axiale Lange und eine radi-
ale Tiefe haben,

3.3. wobei ein Stoppabschnitt (106) des genannten Korpers (142) zwischen den
genannten Nuten (162) und dem genannten Schaft (140) angeordnet ist,

3.4. wobei ein Steg (170) zwischen jedem aneinandergrenzenden Paar Nuten
(162) ausgebildet ist,

3.4.1. wobei jeder genannte Steg (170) eine Arbeitskante (172) entlang
der genannten Schneidflache (166) der einen angrenzenden Nut

(162) hat,

3.4.1.2. wobei sich die genannte Arbeitskante spiralférmig um
den genannten Korper (142) herum dreht.

4.  Jede genannte Nut (162) weist auf

4.1. einen durchgehenden negativen Spanwinkel entlang der gesamten Ldnge
der Schneidflache (166)

und

4.2. einen durchgehenden negativen Spanwinkel entlang der gesamten Ver-
dichtungsflache (164).

GemaR Art. 69 EPU i.V.m. dem Protokoll iiber dessen Auslegung ist der Patentanspruch nicht
nur der Ausgangspunkt, sondern die maligebliche Grundlage fiir die Bestimmung des Schutz-
bereichs eines europdischen Patents. Fir die Auslegung eines Patentanspruchs kommt es
nicht allein auf seinen genauen Wortlaut im sprachlichen Sinne an. Vielmehr sind die Be-
schreibung und die Zeichnungen als Erlduterungshilfen fiir die Auslegung des Patentan-
spruchs stets mit heranzuziehen und nicht nur zur Behebung etwaiger Unklarheiten im Pa-
tentanspruch anzuwenden. Das bedeutet aber nicht, dass der Patentanspruch lediglich als
Richtlinie dient und sich sein Gegenstand auch auf das erstreckt, was sich nach Prifung der
Beschreibung und der Zeichnungen als Schutzbegehren des Patentinhabers darstellt. Bei der
Anwendung dieser Grundsétze soll ein angemessener Schutz flir den Patentinhaber mit aus-
reichender Rechtssicherheit fiir Dritte verbunden werden. Der Patentanspruch ist aus Sicht
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87.

88.

89.

90.

91.

der Fachperson auszulegen. Diese Grundsétze fiir die Auslegung eines Patentanspruchs gel-
ten gleichermaRen fiir die Beurteilung der Verletzung und des Rechtsbestands eines europa-
ischen Patents (UPC_CoA_335/2023, Anordnung vom 26. Februar 2024, Leitsatz 2 und S. 26
ff. — 10x Genomics v Nanostring; UPC_CoA_1/2024, Anordnung vom 13 Mai 2024, Rn. 26 —
VusionGroup v. Hanshow; UPC_CoA_182/2024, Anordnung vom 25. September 2024, Rn. 82
— Mammut v. Ortovox; UPC_CoA_528/2024, Entscheidung v. 25. November 2025, Rn. 39 —
Amgen v. Sanofi; UPC_CoA_464/2024, Entscheidung v. 25. November 2025, Rn. 50 — Meril v.
Edwards).

Das durch Patentanspruch 1 unter Schutz gestellte Drehosteotom ist durch zwei wesentliche
Bauteile gekennzeichnet: Es umfasst einen eine Langsdrehachse bildenden Schaft (Merkmal
2.) und einen sich von diesem Schaft erstreckenden Kérper (Merkmalsgruppe 3.).

Wahrend Patentanspruch 1 zur ndheren technischen Gestaltung des Schafts schweigt und
diese daher in das Belieben der Fachperson stellt, beschaftigt er sich intensiv mit der Ausge-
staltung des Korpers, der sich von dem Schaft erstrecken soll (Merkmalsgruppen 3. und 4.).

Entfernt vom Schaft weist der Kérper zunachst ein nicht ndaher definiertes apikales Ende auf.
Beispiele fiir eine mogliche Ausgestaltung dieses apikalen Endes finden sich in den Figuren
14 und 15 einschlieflich der zugehorigen Patentbeschreibung, ohne dass der Schutzbereich
mangels korrespondierender Merkmale in Patentanspruch 1 auf diese bevorzugten Ausfiih-
rungsbeispiele beschrankt ware.

Damit das Drehosteotom die etwa fiir die Einbringung eines Implantats (vgl. Abs. [0002])
notwendigen Locher schaffen kann, verfligt der Kérper weiterhin tber spiralformige Nuten,
die um den gesamten Korper herum angeordnet sind und die eine axiale Lange und eine
radiale Tiefe haben (Merkmale 3.2. und 3.2.4.). Zwischen diesen Nuten und dem Schaft ist
ein Stoppabschnitt angeordnet. Dazu, wie dieser gestaltet sein soll, verhalt sich Patentan-
spruch 1 nicht. Zur Aufgabe eines solchen Stoppabschnitts entnimmt die Fachperson jedoch
Abs. [0079] der Streitpatentbeschreibung, dass jedenfalls der in Figur 33 gezeigte Stoppab-
schnitt die weitere Wanderung von Knochenpartikeln entlang der Rillen (162) im Schneidmo-
dus verhindert, um so die Schneidleistung des Osteotoms im Schneidmodus selbststandig zu
stoppen.

Erfindungsgemald soll dariiber hinaus zwischen jedem aneinandergrenzenden Paar Nuten
ein Steg ausgebildet sein, wobei jeder Steg eine Arbeitskante entlang der genannten
Schneidflache der einen angrenzenden Nut hat, wobei sich die genannte Arbeitskante spiral-
formig um den genannten Korper dreht.

Weder zur weiteren Ausgestaltung der Stege noch der Arbeitskante oder des Stoppab-

schnitts finden sich in Patentanspruch 1 dariber hinausgehende Vorgaben. Auch deren na-
here technische Gestaltung ist daher der Fachperson tiberlassen.
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aa.

93.

Den Kern der Erfindung bildet die in den Merkmalsgruppen 3.2.2., 3.2.3. sowie 4. beschrie-
bene technische Gestaltung der Schneid- und Verdichtungsflachen der Nuten.

Merkmalsgruppen 3.2.2. und 3.2.3.

Wie die Fachperson Merkmal 3.2.2. entnimmt, verfiigt jede Nut (iber eine Schneid- und eine
Verdichtungsflache, die sich auf der jeweils anderen Seite der Nut befinden. Wahrend die
auf der einen Seite angeordnete Schneidflache einen Spanwinkel (rake angle) definiert
(Merkmal 3.2.2.1.), definiert die auf der anderen Seite angeordnete Verdichtungsflache ei-
nen fersenseitigen Winkel (heel-side angle, Merkmal 3.2.3.1.).

Schneid- und Verdichtungsfldche

94.

95.

96.

97.

98.

Weshalb jede Nut sowohl lGiber eine Schneid- als auch (iber eine Verdichtungsflache verfiigen
soll, erschlieBt sich mit Blick auf die grundsatzliche Funktionsweise der Knochenverdichtung
(,osseodensification”), wie sie in den Absadtzen [0004] ff. der Streitpatentbeschreibung er-
l[dutert wird.

Verwendet der Chirurg ein fiir die Knochenverdichtung geeignetes Drehosteotom, stehen
ihm zwei Moglichkeiten offen, um den bestehenden Hohlraum weiter zu 6ffnen: Er kann
entweder schneiden oder verdichten, wobei der Wechsel beider Modi tiber einen Wechsel
der Drehrichtung des Osteotoms erfolgt (vgl. Abs. [0007], [0026], [0055]).

Entscheidet er sich vor dem Hintergrund des konkreten Anwendungsfalls fiir ein Schneiden,
wird das Osteotom in die Schneiderichtung gedreht (vgl. auch Abs. [0015]: ,, The cutting di-
rection is defined as rotationally sweeping the cutting faces into the host material. “). Dabei
schneiden die Arbeitskanten des Drehosteotoms Knochenmaterial in kleine Chips oder Par-
tikel, die sich in den Nuten sammeln. Die Knochenpartikel werden anschliefend entsorgt
oder gesammelt (vgl. Abs. [0008]).

Halt der Chirurg demgegeniber eine Verdichtung fiir geboten, wird dasselbe Drehosteotom
in die andere Richtung (,non-cutting direction”) gedreht. Anders als im Schneidmodus wird
dabei kein Knochengewebe abgetragen. Vielmehr wird das Knochengewebe gleichzeitig ver-
dichtet und nach auRen autotransplaniert. Dadurch bildet sich entlang der Wiande der Off-
nung eine starke und dichte Schicht aus Knochengewebe, die fir das vom Chirurgen bevor-
zugte Implantat einen festeren Halt bietet und eine schnellere Heilung beglinstigen kann
(vgl. Abs. [0009] i.V.m. [0006]).

In welcher Richtung das Drehosteotom schneidet bzw. verdichtet, lasst Patentanspruch 1
offen. Soweit in der Streitpatentbeschreibung eine Drehung im Uhrzeigersinn als Schneid-
richtung (,,cutting direction”) und eine Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn als Nicht-
Schneidrichtung (,,non-cutting direction”) bezeichnet werden (vgl. Abs. [0034] f.), handelt es
sich dabei um bevorzugte Ausfiihrungsbeispiele, auf welche die Erfindung nicht reduziert
werden darf. Patentanspruch 1 gibt nicht vor, auf welcher Seite der Nut sich die Schneid-
und auf welcher sich die Verdichtungsflache befindet. Die Anordnung dieser Flachen defi-
niert letztlich, in welcher Richtung das Drehosteotom das Knochenmaterial schneidet und in
welcher Richtung es dieses verdichtet.
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Spanwinkel (rake angle)

99.

100.

101.

Merkmal 3.2.2.1. verlangt, dass die Schneidflache einen Spanwinkel definiert.

Was erfindungsgemaR unter einen Spanwinkel zu verstehen sein soll, entnimmt die Fachper-
son Abs. [0037] des Streitpatents, wo es heilst (Hervorhebung hinzugefiigt):

,A rake is an angle of slope measured from the leading face of the working edge 72 to an
imaginary line extending perpendicular to the surface of the worked object (e.g., inner bone
surface of the osteotomy). Rake angle is a parameter used in various cutting and machining
processes, describing the angle of the cutting face relative to the work. Rake angles can be:
positive, negative or zero.”

Und in deutscher Ubersetzung:

,Der Spanwinkel ist ein Neigungswinkel, der von der Vorderseite der Schneidkante 72 zu einer
imagindren Linie gemessen wird, die senkrecht zur Oberflache des bearbeiteten Objekts ver-
lauft (z. B. zur inneren Knochenoberflache der Osteotomie). Der Spanwinkel ist ein Parameter,
der bei verschiedenen Schneid- und Bearbeitungsprozessen verwendet wird und den Winkel
der Schneidflache relativ zum Werkstiick beschreibt. Spanwinkel kdnnen positiv, negativ oder
null sein.”

102. Zusammengefasst beschreibt der Spanwinkel mithin die Neigung der Schneidflache zum

Werkstiick. Nachdem der Spanwinkel durch die Schneidflache definiert wird, ist klar, dass er
sich dem fachiblichen Verstandnis entsprechend auf das Abtragen des Materials bezieht.

Fersenseitiger Winkel (heel-side angle)

103. Anders als der Spanwinkel wird der fersenseitige Winkel durch die Verdichtungsflache defi-

niert (Merkmalsgruppe 3.2.3.). Auch wenn sich zu seiner Bestimmung in der Streitpatentbe-
schreibung keine ausdriickliche Erlauterung findet, ist sowohl aus der Systematik der Merk-
malsgruppen 3.2.2. und 3.2.3. als auch aus den Ausfiihrungen zum Spanwinkel zu schliefl3en,
dass es sich bei dem fersenseitigen Winkel um einen Parameter handelt, der den Winkel der
Verdichtungsflache relativ zum Werkstiick beschreibt. Dass dem so ist verdeutlicht die nach-
folgend nochmals eingeblendete Figur 35, in welcher neben dem Spanwinkel auch der fer-
senseitige Winkel eingezeichnet ist:
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Merkmalsgruppe 4.

In der Merkmalsgruppe 4. wird die Gestaltung der Nut dahingehend naher beschrieben, dass
diese sowohl entlang der gesamten Lange der Schneid- als auch der Verdichtungsflache je-
weils einen negativen Spanwinkel aufweist.

Der Fachperson, die sich die Bedeutung dieser Forderung zu erschliel3en versucht, fallt auf,
dass Patenanspruch 1 nunmehr nicht nur im Bereich der Schneidflache, sondern auch im
Bereich der Verdichtungsflache von einem negativen Spanwinkel und damit nicht mehr wie
in der Merkmalsgruppe 3.2.3. von einem fersenseitigen Winkel spricht (Merkmal 4.2.).

Der Hintergrund der geforderten Anordnung erschlie8t sich der Fachperson aus den Figuren
33 bis 47 sowie der zugehorigen Beschreibung. Wahrend das in den Figuren 5 bis 21 und 29
bis 32 gezeigte Osteotom wahrend des Betriebs im Schneidmodus ausschliefilich in der Lage
war zu schneiden (und damit den Knochen nicht gleichzeitig zu verdichten), soll dies durch
die in den Figuren 33 bis 47 gezeigte Gestaltung verbessert werden, bei welcher die Span-
winkel entlang ihrer gesamten Lange der Nuten nicht mehr wie bisher bei Null, sondern Giber
ihre gesamte Lange negativ sind (vgl. Abs. [0082]). Die so abgewandelten Nuten ermoglichen
es dem Osteotom, auch im Schneidmodus eine teilweise verdichtete Kruste zu bilden. Zwar
ist diese weniger entwickelt als beim Betrieb des Osteotoms im Verdichtungsmodus, aller-
dings kann auch die Ausbildung einer solchen Kruste in verschiedenen Anwendungssituatio-
nen sinnvoll sein, etwa bei harten Knochen (Abs. [0078]).

Davon ausgehend ist der Fachperson die Bedeutung von Merkmal 4.1. ohne Weiteres klar:
Weist jede Nut entlang ihrer gesamten Schneidkante einen negativen Spanwinkel auf, wie
dies beispielhaft in Figur 40 gezeigt ist, geht der Schneidvorgang anders als bei einem Span-
winkel von Null mit einer teilweisen Verdichtung einher, wie dies in Abs. [0092] ndher
erldutert wird (Hervorhebung hinzugefiigt):

“Because of the high pressure generated in the semi-viscous bone particle slurry, combined
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108.

109.

110.

111.

112.

with the negative rake angle at the cutting face 166, the enhanced rotary osteotome 136 op-
erating in cutting mode begins to force the slurry into the surrounding wall surfaces of the
osteotomy 132, thereby beginning to form an incipient densification crust. That is to say, the
enhanced rotary osteotome 136 with negative rake angle flutes 162 will increase pressure
to the point of producing an outward strain that actually separates the working edge 172
from contact with the osteotome 132 and stops the cutting action. Some of the bone parti-
cles and collagen are autografted directly back into the sidewalls of the osteotomy 132 when
operating in the cutting mode. As a result, any subsequently installed implant or fixture to be
screwed into the osteotomy 132 (i.e., hole in the case of non-medical applications) will benefit
with heightened initial stability.”

Und in deutscher Ubersetzung:

,Aufgrund des hohen Drucks, der in der halbviskosen Knochenpartikelsuspension entsteht, in
Verbindung mit dem negativen Spanwinkel an der Schneidflache 166, beginnt das im
Schneidmodus arbeitende verbesserte Drehosteotom 136, die Suspension in die umgebenden
Wandflachen der Osteotomie 132 zu driicken, wodurch sich eine beginnende Verdichtungs-
kruste bildet. Das heil3t, das verbesserte Drehosteotom 136 mit Nuten 162 mit negativem
Spanwinkel erhoht den Druck so weit, dass eine nach aulen gerichtete Dehnung entsteht,
die die Arbeitskante 172 tatsachlich vom Kontakt mit der Osteotomie 132 trennt und den
Schneidvorgang stoppt. Ein Teil der Knochenpartikel und des Kollagens wird beim Betrieb im
Schneidemodus direkt in die Seitenwande der Osteotomie 132 zuriickverpflanzt. Infolgedes-
sen profitiert jedes anschlieBend eingesetzte Implantat oder jede Befestigung, die in die Oste-
otomie 132 (d. h. im Falle nichtmedizinischer Anwendungen in das Loch) eingeschraubt wird,
von einer erhohten Anfangsstabilitat.”

Zu klaren bleibt die Bedeutung und Reichweite der Forderung nach einem durchgehenden
Spanwinkel entlang der Verdichtungsflache. Diese Formulierung verlasst den fachiblichen
Bezug des Spanwinkels zu einer Abtragung von Material, weil bei einer Verdichtung Material
gerade umgekehrt in die zu bearbeitende Oberflache eingeflihrt wird.

Wendet sich die Fachperson zur Beantwortung dieser Frage noch einmal der vorstehend ein-
geblendeten Figur 35 nebst der zugehoérigen Beschreibung zu, fallt ihr auf, dass das Streitpa-
tent den durch die Schneidflachen gebildeten Schneidwinkel dort als negativ beschreibt (vgl.
Abs. [0082] f.). Demgegeniiber wird der durch die Verdichtungsflachen gebildete Winkel als
positiv beschrieben, wobei dieser Winkel als ,fersenseitiger Winkel“ bezeichnet wird (vgl.
Abs. [0085]). Davon ausgehend ist der Fachperson klar, dass der ,fersenseitige Winkel“ der
Beschreibung der Geometrie des Drehosteotoms dient, indem er die Neigung der Verdich-
tungsflache unter Bericksichtigung der Drehrichtung angibt (vgl. Erwiderung NWK, Rz. 20
unter Verweis auf Figur 35). Wird das Drehosteotom in Schneiderichtung gedreht, lauft da-
her die Schneidflache vor, wahrend die Verdichtungsflache nachlauft.

Beschreibt nunmehr die Merkmalsgruppe 4. sowohl den Spanwinkel der Schneid- als auch
der Verdichtungsflache als negativ, ist damit klar, dass der jeweils angegebene Spanwinkel
aus Sicht der Fachperson die Rotationsrichtung impliziert, in der die jeweilige Flache, d.h. die
Schneid- oder Verdichtungsflache, vorlauft. Lauft die Schneidflache vor, soll der durch sie
gebildete Spanwinkel negativ sein. Lauft demgegeniiber die Verdichtungsflache vor, ist der
durch sie gebildete Spanwinkel ebenfalls negativ.

Dass die Verdichtungsflache streng genommen keinen Materialabtrag bewirkt und daher der
Begriff des ,Spanwinkels” nach dem allgemeinen Begriffsverstandnis fir die Verdichtungs-
flache nicht perfekt passt, steht einem solchen Verstandnis nicht entgegen. Das Streitpatent
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113.

114.

115.

ist sein eigenes Lexikon, so dass es entscheidend darauf ankommt, welches Verstandnis das
Streitpatent bestimmten Begriffen beimisst. Ausweislich der in Abs. [0037] zu findenden Er-
lauterung handelt es sich bei einem Spanwinkel um einen Neigungswinkel, der von der Vor-
derseite der Schneidkante zu einer imaginaren Linie gemessen wird, die senkrecht zur Ober-
flache des bearbeiteten Objekts verlauft (z. B. zur inneren Knochenoberflache der Osteoto-
mie). Indem Merkmal 4.2. auch fir die Verdichtungsflache auf den Spanwinkel — in Abgren-
zung zu dem in der Merkmalsgruppe 3.2.3. verwendeten Begriff des ,fersenseitigen Winkels”
— abstellt, wird deutlich, dass es genau auf diese Definition, allerdings bezogen auf die Ver-
dichtungsflache, abstellen will. Auf die Verdichtungsflache gewendet ist der Spanwinkel im
Sinne von Merkmal 4.2. daher ein Neigungswinkel, der von der Vorderseite der Verdich-
tungsflache (oder -kante) zu einer imaginaren Linie gemessen wird, die senkrecht zur Ober-
flache des zu bearbeitenden Objekts verlauft. Dieser ,Spanwinkel” soll dann, wenn das Os-
teotom in Verdichtungsrichtung gedreht wird, negativ sein.

Sind Schneid- und Verdichtungsflache im vorgenannten Sinne negativ, resultiert daraus eine
V-Form der Nut.

Dass es erfindungsgemal genau auf diese V-Form ankommt, wird der Fachperson aus Abs.
[0078] deutlich, wo das Streitpatent nicht allein auf die Neigung der Schneidkante, sondern
auf die sich aufgrund des negativen Spanwinkels der Schneidflache nunmehr ergebende
Form der Nut insgesamt abstellt. So heil$t es dort (Hervorhebung hinzugefiigt):

“The flutes 162 of the enhanced rotary osteotome 136 are specially shaped to achieve an
outcome not possible with the earlier rotary osteotome 36, namely a moderate degree of
densification when operated in the cutting mode. The rotary osteotome 36 of Figures 5-21
and 29-32 was not capable of producing a buttressing layer when operated in the cutting
mode, as can be discerned by the micro-CT images in Fig. 22 (center) and Figures 23A and 23B.
However, the modified geometry of the flutes 162 enable the enhanced rotary osteotome
136 to produce a partially densified crust when rotated in the cutting direction. See Figure
38. The early stage buttressing layer produced in cutting mode by the enhanced rotary osteo-
tome 136 is less developed than when the same enhanced rotary osteotome 136 is operated
in the densifying mode. Nevertheless, this ability to achieve some degree of densification in
cutting mode can prove useful to the surgeon in many applications, such as hard bone to name
one. And, if desired, the buttressing layer can be further enhanced by performing a novel den-
sify-after-cut (DAC) protocol which will be described below.”

Und in deutscher Ubersetzung:

“Die Nuten 162 des verbesserten Drehosteotoms 136 sind speziell geformt, um ein Ergebnis
zu erzielen, das mit dem fritheren Drehosteotom 36 nicht méglich war, ndmlich einen mode-
raten Verdichtungsgrad im Schneidmodus. Das Drehosteotom 36 aus den Abbildungen 5-21
und 29-32 war nicht in der Lage, im Schneidmodus eine Stiitzschicht zu erzeugen, wie aus den
Mikro-CT-Aufnahmen in Abb. 22 (Mitte) sowie den Abbildungen 23A und 23B ersichtlich ist.
Die modifizierte Geometrie der Nuten 162 ermdoglicht es dem verbesserten Drehosteotom
136 jedoch, bei Drehung in Schneidrichtung eine teilweise verdichtete Kruste zu erzeugen.
Siehe Abbildung 38. Die im Schneidemodus durch das verbesserte Drehosteotom 136 erzeugte
Stitzschicht im Frihstadium ist weniger ausgepragt als bei Betrieb desselben verbesserten
Drehosteotoms 136 im Verdichtungsmodus. Dennoch kann diese Fahigkeit, im Schneidmodus
einen gewissen Grad an Verdichtung zu erreichen, fiir den Chirurgen in vielen Anwendungsfal-
len nitzlich sein, beispielsweise bei hartem Knochen, um nur einen zu nennen. Und falls ge-
winscht, kann die Stiitzschicht durch die Anwendung eines neuartigen , Densify-after-Cut”-
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Protokolls (DAC), das im Folgenden beschrieben wird, weiter verbessert werden.”

116. Die Form der Nut versetzt das erfindungsgemalRe Drehosteotom in die Lage, unabhangig von
der Drehrichtung das (zunachst) in Schneidrichtung aufgenommene Knochenmaterial zu ver-
dichten. Den Ablauf dieses Verdichtungsvorgangs fasst das Streitpatent in Abs. [0096] wie
folgt zusammen (Hervorhebung hinzugefiigt):

“By trapping semi-viscous bone particles and collagen and blood within the flutes 162 during
the cutting mode, the enhanced rotary osteotome 136 provokes a hydraulic pressure build-up
that acts in conjunction with the working edges 172 to outwardly deform the side-walls of the
osteotomy 132, as illustrated in Figures 38 and 40. The pressure build-up provokes an out-
wardly elastic response (at least initially) that has the effect of decreasing contact pressure at
the working edge 72 (Figure 41). Cutting action is retarded or perhaps even arrested alto-
gether. This, in combination with the negative rake angles (Figure 43) enables the enhanced
rotary osteotome 136 to transition from cutting mode to autografting/densifying mode with
continued high-speed rotation in the cutting direction as soon as the stopper section 106 plugs
the osteotomy 132.“

117. Auf Deutsch:

,Indem das verbesserte Drehosteotom 136 wahrend des Schneidvorgangs halbviskose Kno-
chenpartikel sowie Kollagen und Blut in den Nuten 162 einschlieBt, bewirkt es einen hydrauli-
schen Druckaufbau, der in Verbindung mit den Arbeitskanten 172 die Seitenwande der Osteo-
tomie 132 nach aullen verformt, wie in den Figuren 38 und 40 dargestellt. Der Druckaufbau
|6st (zumindest anfangs) eine nach aullen gerichtete elastische Reaktion aus, die eine Verrin-
gerung des Anpressdrucks an der Schneidkante 72 bewirkt (Abbildung 41). Der Schneidvorgang
wird verlangsamt oder moglicherweise sogar ganz gestoppt. Dies ermdglicht es dem verbes-
serten Drehosteotom 136 in Kombination mit den negativen Spanwinkeln (Figur 43), vom
Schneidmodus in den Autotransplantations-/Verdichtungsmodus (iberzugehen, wobei die
hohe Drehzahl in Schneidrichtung beibehalten wird, sobald der Stoppabschnitt 106 die Osteo-
tomie 132 verschlieRt.”

118. Wird das Drehosteotom in Schneidrichtung betrieben, sammeln sich in den Nuten mithin
Kollagen und Blut, weshalb es zu einem hydraulischen Druckaufbau kommt, der in Verbin-
dung mit den Arbeitskanten (172) die Seitenwande nach auBen verformt, wie dies in der
nachfolgend eingeblendeten Figur 40 des Streitpatents ersichtlich ist:

FIG. 40
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119.

120.

Dass der Druckaufbau zumindest anfangs eine nach aulRen gerichtete Verringerung des An-
pressdrucks an der Schneidkante (72) bewirkt, verdeutlicht die nachfolgend eingeblendete
Figur 41 des Streitpatents, wobei dadurch der Schneidvorgang verlangsamt oder sogar ganz
gestoppt wird:

FIG. 41

176

132

Cutting
Direction
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Es ist dieser Vorgang, der es zusammen mit den negativen Spanwinkeln ermaéglicht, unter
Beibehaltung der Drehung des Osteotoms in Schneidrichtung vom Schneidmodus in den Ver-
dichtungsmodus liberzugehen. Es ist mithin gerade (auch) die durch die negativen Spanwin-
kel beschriebene Form der Nut, die das Drehosteotom in die Lage versetzt, auch im
Schneidmodus zu verdichten.

(Un-) Begriindetheit der Nichtigkeitswiderklage

124.

. Die Nichtigkeitswiderklage ist unbegriindet.

. Der Gegenstand des Anspruch 1 des Streitpatents geht nicht tber den Inhalt der friiheren

Anmeldung in der urspriinglich eingereichten Fassung hinaus.

Malfistab

. Art. 138(1)(c) EPU sieht vor, dass ein europédisches Patent mit Wirkung fiir einen Vertrags-

staat fur nichtig erklart werden kann, wenn der Gegenstand des europdischen Patents tber
den Inhalt der Anmeldung in der urspriinglich eingereichten Fassung oder, wenn das Patent
aufgrund einer Teilanmeldung erteilt wurde, tber den Inhalt der friiheren Anmeldung in der
urspriinglich eingereichten Fassung hinausgeht (Art. 123(2) EPU).

Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 darf nicht Gber (1.) die Offenbarung der Anmel-
dungin der fir das streitige Patent eingereichten Fassung, (2.) die Offenbarung der urspriing-
lichen PCT-Anmeldung, die in die regionale Phase eingetreten ist und die Stammanmeldung
fiir die Teilanmeldung darstellt, sowie, wenn das Patent aus einer Teilanmeldung hervorgeht,
(3.) jede weitere friihere Teilanmeldung hinausgehen (vgl. UPC_CoA_382/2024, Anordnung
vom 14. Februar 2025, Rn. 52 — Abbott v. Sibio; UPC_CoA_764/2024, Entscheidung vom
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126.

127.

128.

129.

130.

2. Oktober 2025, Rn. 65 — expert e-Commerce v. Seoul Viosys; UPC_CoA 762/2025, Entschei-
dung vom 5. November 2025, Rn. 45 - Seoul Viosys v. expert e-Commerce;
UPC_CoA_528/2024, Entscheidung vom 25 November 2025, Rn. 54 — Amgen v. Sanofi).

. In Anwendung dieser Grundsatze lasst sich basierend auf den Angriffen der Beklagten eine

unzuldssige Erweiterung des Gegenstands von Anspruch 1 nicht feststellen.

€ach flute (162) is formed with a continuously negative rake angle...” (M. 4.2.)

Die Beklagten riigen, gemaR Anspruch 1 der Streitpatentanmeldung definiere die Verdich-
tungsflache einen ,fersenseitigen Winkel“, der nach Abs. [0136] der Streitpatentanmeldung
gegeniber einer Radialen, die durch den Schnittpunkt zwischen der Verdichtungsflache und
dem dazugehorigen Steg verlauft, gemessen werde. Eine Offenbarung, dass dieser ,fersen-
seitige Winkel“ einen negativen Spanwinkel bilde, der sich auch Uber die gesamte Lange der
Verdichtungsflache erstrecke, sei den durch die Patentinhaberin im Erteilungsverfahren als
Offenbarungsstellen genannten Abs. [0129] — [0136] sowie den Figuren 35, 36 und 43 — 46
nicht zu entnehmen. Dort sei nur ein fersenseitiger Winkel offenbart, der sich entlang der
Gesamtlange der Nut erstrecke und der gemaR Abs. [0136] lediglich positive Werte aufweise.

Ausgehend von dem vorstehend erldauterten Verstandnis hat dieser Einwand keinen Erfolg.
Wie bereits im Einzelnen ausgefiihrt handelt es sich bei dem in Merkmal 3.2.3.1. angespro-
chenen ,fersenseitigen Winkel” und dem ,negativen Spanwinkel” im Sinne von Merkmal 4.2.
jeweils um den gleichen, durch die Verdichtungsflache definierten Winkel, dessen Bezeich-
nung lediglich in Abhangigkeit von der betrachteten Drehrichtung variiert. In Schneidrich-
tung betrachtet wird der Winkel in der Terminologie des Streitpatents als ,fersenseitig” be-
zeichnet, in umgekehrter Richtung als Spanwinkel. Wird der ,fersenseitige Winkel“ in Abs.
[0136] f. der Streitpatentanmeldung als positiv beschrieben, ist er — als Spanwinkel — negativ.

Davon ausgehend besteht fir den durch die Beklagten erhobenen Einwand der unzulassigen
Erweiterung kein Raum.

Dass die Patentanmeldung daneben, wie dies in Figur 16 gezeigt ist und in den durch die
Beklagten in der mindlichen Verhandlung herangezogenen Abs. [0086] — [0089] ndher er-
lautert wird, weitere Winkel kennt, die nach dem Beklagtenvortrag ebenfalls negativ sein
kdnnen (primary taper clearance angles), andert nichts an diesem Befund. Diese Winkel wer-
den nicht durch die Verdichtungsflache im Sinne von Patentanspruch 1 definiert und sind
daher fiir die Frage der unzulassigen Erweiterung irrelevant. Wie bereits ausgefiihrt nimmt
Patentanspruch 1 die Nutform in den Blick. Fiir diese sind jedoch die in den Abs. [0086] ff.
beschriebenen , primary taper clearance angles” nicht entscheidend.

Drehrichtungsabhdéingigkeit des ,negativen Spanwinkels” in Bezug auf die Spanfldche
(M. 4.1.)

Soweit die Beklagten ihren Einwand der unzuldssigen Erweiterung weiterhin damit begriin-
den, Merkmal 4.1. konne keine Drehrichtungsabhangigkeit eines ,,negativen Spanwinkels“in
Bezug auf die Schneidflache entnommen werden, wobei auch der Spanwinkel in Bezug auf
die Schneidflache gemaR der Offenbarung der Streitpatentanmeldung nur in eine Drehrich-
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131.

132.

133.

134.

137.

tung negativ zu sein scheine, lasst dies unberiicksichtigt, dass nach der Offenbarung der Pa-
tentanmeldung jede Nut auf jeweils einer ihrer Seiten eine Schneidflache, die eine Spanfla-
che definiert, sowie eine Verdichtungsflache, die einen fersenseitigen Winkel definiert, auf-
weist (vgl. Abs. [0013]). Handelt es sich bei dem durch die Schneidflache gebildeten Span-
winkel um das Gegenstiick zu dem fersenseitigen, durch die Verdichtungsflache gebildeten
Winkel, ist bereits aus dem allgemeinen Begriffsverstandnis klar, dass dieser Spanwinkel in
Schneidrichtung vorlauft. Dies gilt umso mehr, da die Patentanmeldung im Rahmen der Er-
lduterung von Figur 16 einen Spanwinkel von ungefahr 0° erwdhnt, wobei sie ebenfalls auf
die Drehung in der Schneidrichtung abstellt.

Keine Offenbarung des negativen Spanwinkels liber die Gesamterstreckung der Schneidflé-
che und iiber die Gesamterstreckung der Verdichtungsfliche (Merkmale 4.1. und 4.2.)

Dass sich die negativen Spanwinkel im Sinne der Merkmalsgruppen 4.1. und 4.2 Uber die
gesamte Schneid- bzw. Verdichtungsflache erstrecken, wird in der Streitpatentanmeldung
ebenfalls hinreichend offenbart.

Im Hinblick auf die Spanwinkel der Schneidflachen folgt dies. bereits aus Abs. [0133], wo es
heiBt (Hervorhebung hinzugefiigt):

“In the enhanced design, the rake angles (i.e., the angular relationship between each cutting
face 166 and a radial passing through the corresponding working edge 172) have been
changed to negative [...] along substantially their entire length.”

Und in deutscher Ubersetzung:

,Bei der verbesserten Ausfihrung wurden die Spanwinkel (d. h. das Winkelverhiltnis zwi-
schen jeder Schneidflache 166 und einer durch die entsprechende Arbeitskante 172 verlaufen-
den Radialen) tUiber die gesamte Lange auf negative Werte gedndert.”

Fiir die durch die Verdichtungsflachen gebildeten Spanwinkel folgt die Offenbarung aus
Abs. [0136] f. Danach konnen die ,,fersenseitigen Winkel” Gber die gesamte Lange der Nuten
konstant bleiben, wobei sodann bestimmte positive Winkelbereiche diskutiert werden. Sind
die fersenseitigen Winkel (iber die gesamte Flache der Nut positiv, sind die Spanwinkel der
Verdichtungsflache, wie nunmehr in Merkmal 4.2 gefordert, negativ.

. Auch der Nichtigkeitsgrund der mangelnden Ausfiihrbarkeit liegt nicht vor.

Mafistab

. Die Ausfiihrbarkeit ist auf der Grundlage des Patents als Ganzes, also anhand der Anspriiche,

der Beschreibung und der Zeichnungen, aus der Sicht einer Fachperson mit ihrem zum An-
meldetag oder Prioritatstag Ublichen allgemeinen Fachwissen zu priifen.

MaBgeblich ist, ob die Fachperson in der Lage ist, den beanspruchten Gegenstand auf der
Grundlage des Patents ohne erfinderische Leistung und ohne unverhaltnismaligen Aufwand
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138.

139.

141.

142.

143.

nachzubilden. Eine Erfindung ist ausreichend offenbart, wenn die Patentschrift der Fachper-
son mindestens eine Moglichkeit — und im Falle von Funktionsmerkmalen: ein technisches
Konzept — zur Ausfiihrung der beanspruchten Erfindung aufzeigt.

Enthalt ein Anspruch ein oder mehrere funktionale Merkmale, ist es nicht erforderlich, dass
die Offenbarung konkrete Anweisungen enthalt, wie jede einzelne denkbare Ausflihrungs-
form im Rahmen der funktionalen Definition(en) zu erzielen ist. Ein angemessener Schutz
erfordert, dass Varianten konkret offenbarter Ausfiihrungsformen, die gleichermalen geeig-
net sind, denselben Effekt zu erzielen, der ohne die Erfindung nicht hatte vorhergesehen
werden konnen, ebenfalls durch den Anspruch geschiitzt werden sollten. Folglich ist die et-
waige Nichtverfligbarkeit einiger Ausfiihrungsformen eines funktional definierten Anspruchs
flr die ausreichende Offenbarung unerheblich, solange die Fachperson anhand der Offenba-
rung in der Lage ist, geeignete Ausfiihrungsformen im Rahmen des Anspruchs zu erhalten.

Ein angemessenes MalR an Versuch und Irrtum steht der Ausfiihrbarkeit der Erfindung nicht
entgegen. Die Darlegungs- und Beweislast liegt bei der Partei, die die Nichtigkeit des Patents
geltend macht (UPC_CoA_528/2024 und UPC_CFI_529/2024, Entscheidung v. 25. November
2025, Leitsatze 5 bis 9 — Amgen v. Sanofi).

. Ausgehend von diesen Grundsatzen ist der durch die Beklagten erhobene Vorwurf der feh-

lenden Ausfiihrbarkeit unbegriindet.

Nach Auffassung der Beklagten kann die Fachperson der Offenbarung des Streitpatents nicht
entnehmen, wie diese zur Realisierung eines ,negativen Spanwinkels” in Bezug auf die Ver-
dichtungsflache vorzugehen habe. Aus der Offenbarung des Streitpatents ergebe sich nicht,
wie der angebliche , negative Spanwinkel” in Bezug auf die Verdichtungsflache zu einem Ab-
tragen von Material beitragen bzw. dazu geeignet sein solle.

Ein solcher Abtrag ist jedoch fiir eine Verwirklichung der beanspruchten Erfindung auch
keine Bedingung. Indem Merkmal 4.2. auch fiir die Verdichtungsflache auf den Spanwinkel
—in Abgrenzung zu dem in der Merkmalsgruppe 3.2.3. verwendeten Begriff des fersenseiti-
gen Winkels — abstellt, bringt das Streitpatent, wie ausgefiihrt, vielmehr lediglich zum Aus-
druck, dass es auf die in der Streitpatentbeschreibung zu findende Definition des Spanwin-
kels, allerdings diesmal bezogen auf die Verdichtungsflache, abstellen will.

Fiir den durch die Beklagten erhobenen Einwand der fehlenden Ausflihrbarkeit fehlt es da-
her an Raum.

. Auf der Grundlage des Vorbringens der Beklagten lasst sich eine fehlende Patentfahigkeit

von Patentanspruch 1 nicht feststellen.
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147.

148.

aa.

149.

Neuheit

. Der Neuheitsangriff der Beklagten bleibt ohne Erfolg.

Mafstab

. Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehort. Die Beurteilung der

Neuheit im Sinne des Art. 54(1) EPU erfordert die Ermittlung des Gesamtinhalts der Vorver-
offentlichung. Es kommt darauf an, ob der Gegenstand des Streitpatents mit all seinen Merk-
malen in der Entgegenhaltung unmittelbar und eindeutig offenbart ist (UPC_CoA_182/2024,
Anordnung vom 25. September 2024, Rn. 123 — Mammut v. Ortovox). Dabei gilt, wie bereits
dargestellt, dass das Gericht von derselben Auslegung des Schutzbereichs ausgehen muss,
unabhangig davon, ob eine Verletzung des Streitpatents oder dessen Rechtsbestandigkeit
geprift wird (UPC_CoA_335/2023, Anordnung vom 26. Februar 2024, Leitsatz 2 und S. 26 f.
— 10x Genomics v. Nanostring).

Im Rahmen der Neuheitsprifung ist die Offenbarung des jeweiligen Dokumentes in ihrer Ge-
samtheit zu betrachten. Dies bedeutet jedoch nicht, dass der Inhalt dieses Dokumentes als
eine Art Fundus angesehen werden darf, aus dem Merkmale zur Schaffung einer bestimmten
Ausgestaltung entnommen werden kdnnten. Vielmehr dirfen verschiedene Passagen eines
Dokumentes nur dann kombiniert werden, wenn eine klare und unmissverstandliche Lehre
eine solche Kombination nahelegt (UPC_CoA_473/2025, Entscheidung vom 13. Juli 2026, Rn.
151 — Fujifilm v. Kodak).

Priifung im Einzelfall

Ausgehend von diesen Grundsatzen ist der durch die Beklagten entgegengehaltene Stand
der Technik nicht geeignet, die Neuheit des Streitpatents erheblich in Frage zu stellen.

D1 (WO 2014/077920)

Die bereits im Erteilungsverfahren berlicksichtigte D1, bei der es sich unabhangig von der
wirksamen Inanspruchnahme der Prioritit um Stand der Technik im Sinne von Art. 54 EPU
handelt, nimmt die Lehre der Patentanspriiche 1 und 11 einschlieflich der auf sie riickbezo-
genen Unteranspriiche nicht neuheitsschadlich vorweg.

Offenbarungsgehalt der D1

150.

151.

Die D1 betrifft wie das Streitpatent Drehosteotome und Verfahren zur VergrofRerung einer
Osteotomie oder eines Lochs in einem Zellmaterial zur Einbringung eines Implantats oder
einer anderen Befestigungsvorrichtung (Abs. [0002]).

Nachfolgend eingeblendet sind die Figuren 6 und 7 der Entgegenhaltung, bei denen es sich

um Seitenansichten eines Drehosteotoms nach einem Ausflihrungsbeispiel der offenbarten
Erfindung handelt.
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152. Wie die Fachperson Abs. [0060] der Beschreibung der D1 entnimmt, umfasst das Osteotom

153.

(36) einen Schaft (40) sowie einen Korper (42), wobei sich der Korper an das untere Ende des
Schafts anschlief3t. Der Kérper lauft konisch, wobei er seinen geringsten Durchmesser im Be-
reich des apikalen Endes (48) aufweist (D1, Abs. [0061]).

Auf dem Korper (42) ist eine Mehrzahl von Nuten (62) angeordnet, die spiralformig geformt
sind (Abs. [0065] f.). Zur Ausgestaltung dieser Nuten entnimmt die Fachperson Abs. [0068]
der Entgegenhaltung Folgendes:

“[0068] As perhaps best shown in Figures 15 and 16, each flute 62 has a burnishing face 64 and
an opposing cutting face 66. A rib or land is formed between adjacent flutes 62, in alternating
fashion. Thus, a four-flute 62 osteotome 36 will have four lands, a ten-flute 62 osteotome 36
will have ten interleaved lands, and so forth. Each land has an outer land face 70 that extends
between the burnishing face 64 of the flute 62 on one side and the cutting face 66 of the flute
62 on its other side. The edge-like interface between each land face 70 and its associated cut-
ting face 66 is referred to as a working edge 72. Depending on the rotational direction of the
osteotome 36, the working edge 72 either functions to cut bone or burnish bone. That is, when
the osteotome is rotated in the cutting direction, the working edges 72 slice and excavate bone
(or other host material). When the osteotome is rotated in the burnishing direction, the work-
ing edges 72 compress and radially displace bone (or other host material) with little to no cut-
ting whatsoever.”

154. Und in deutscher Ubersetzung:

»Wie vielleicht am besten in den Figuren 15 und 16 zu sehen ist, weist jede Nut 62 eine Polier-
fliche 64 und eine gegeniberliegende Schneidfliche 66 auf. Zwischen benachbarten
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Schneidrillen 62 ist abwechselnd eine Rippe oder ein Steg ausgebildet. Somit weist ein Osteo-
tom 36 mit vier Rillen 62 vier Stege auf, ein Osteotom 36 mit zehn Rillen 62 zehn abwechselnd
angeordnete Stege und so weiter. Jeder Steg verfiigt liber eine duBere Stegflache 70, die sich
zwischen der Polierflache 64 der Rille 62 auf der einen Seite und der Schneidflache 66 der Rille
62 auf der anderen Seite erstreckt. Die kantenartige Grenzflache zwischen jeder Stegflache 70
und der zugehorigen Schneidflache 66 wird als Arbeitskante 72 bezeichnet. Je nach Drehrich-
tung des Osteotoms 36 dient die Arbeitskante 72 entweder zum Schneiden oder zum Glatten
von Knochen. Das heiRt, wenn das Osteotom in Schneidrichtung gedreht wird, schneiden die
Arbeitskanten 72 den Knochen (oder anderes Wirtsmaterial) und héhlen ihn aus. Wird das Os-
teotom in Polierrichtung gedreht, komprimieren die Arbeitskanten 72 den Knochen (oder an-
deres Wirtsmaterial) und verschieben ihn radial, wobei kaum oder gar kein Schnitt erfolgt.”

155. Hinsichtlich der Ausgestaltung der Schneidflache einschlieflich des durch sie gebildeten
Spanwinkel finden sich in Abs. [0071] f. folgende Erlduterungen (Hervorhebungen hin-
zugefigt):

“[0070] The cutting face 66 establishes a rake angle for each respective working edge 72. A
rake is an angle of slope measured from the leading face of the tool (the working edge 72 in
this case) to an imaginary line extending perpendicular to the surface of the worked object
(e.g., inner bone surface of the osteotomy). Rake angle is a parameter used in various cutting
and machining processes, describing the angle of the cutting face relative to the work. Rake
angles can be: positive, negative or zero. The rake angle for working edge 72 when rotated
in a cutting direction is preferably zero degrees (0°). In other words, the cutting face 66 is
oriented approximately perpendicular to a tangent of the arc scribed through the working edge
72. As shown in Figure 16, this establishes a crisp cutting edge 72 well-suited to cut/slice bone
when the osteotome 36 is rotated in the cutting direction.

[0071] However, when the osteotome 36 is rotated in the burnishing direction, the rake an-
gle is established between the working edge 72 and the land face 70, which as previously
stated by lie at a large negative rake angle in the order of 10° - 15° (for example). The large
negative rake angle of the working edge 72 (when rotated in a burnishing direction) applies
outward pressure at the point of contact between the wall of the osteotomy 32 and the work-
ing edge 72 to create a compression wave ahead of the point of contact, loosely akin to spread-
ing butter on toast.”

156. In deutscher Ubersetzung:

,»,[0070] Die Schneidflache 66 bildet fur jede jeweilige Arbeitskante 72 einen Spanwinkel. Ein
Spanwinkel ist ein Neigungswinkel, der von der Vorderseite des Werkzeugs (in diesem Fall der
Arbeitskante 72) zu einer imagindren Linie gemessen wird, die senkrecht zur Oberflache des
bearbeiteten Objekts verlduft (z. B. zur inneren Knochenoberflache der Osteotomie). Der Span-
winkel ist ein Parameter, der in verschiedenen Schneid- und Bearbeitungsprozessen verwen-
det wird und den Winkel der Schneidflache relativzum Werkstiick beschreibt. Spanwinkel kén-
nen positiv, negativ oder Null sein. Der Spanwinkel fiir die Arbeitskante 72 betragt bei Dre-
hung in Schneidrichtung vorzugsweise null Grad (0°). Mit anderen Worten: Die Schneidflache
66 ist anndahernd senkrecht zu einer Tangente des durch die Arbeitskante 72 gezogenen Bo-
gens ausgerichtet. Wie in Abbildung 16 dargestellt, entsteht dadurch eine scharfe Schneid-
kante 72, die sich gut zum Schneiden/Zerschneiden von Knochen eignet, wenn das Osteotom
36 in Schneidrichtung gedreht wird.

[0071] Wird das Osteotom 36 jedoch in Polierrichtung gedreht, entsteht der Spanwinkel zwi-
schen der Arbeitskante 72 und der Stegflache 70, der, wie bereits erwdhnt, in einer groflen
negativen Anordnung von (beispielsweise) 10° bis 15° liegen kann. Der groRe negative Span-
winkel der Arbeitskante 72 (bei Drehung in Polierrichtung) ibt am Kontaktpunkt zwischen der
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Wand der Osteotomie 32 und der Arbeitskante 72 einen nach aullen gerichteten Druck aus,
wodurch vor dem Kontaktpunkt eine Kompressionswelle entsteht, was in etwa dem Aufstrei-
chen von Butter auf Toast ahnelt.”

Neuheit des Anspruch 1

157.

158.

159.

160.

161.

162.

Davon ausgehend lasst sich in der Entgegenhaltung jedenfalls einer Offenbarung des in
Merkmal 4.1 geforderten durchgehend negativen Spanwinkels entlang der gesamten
Schneidflache nicht feststellen.

Zwar findet ein negativer Spanwinkel der Schneidflache in Abs. [0070] Erwahnung, allerdings
lediglich im Rahmen der Aussage, Spanwinkel kénnten positiv, negativ oder Null sein. Dem
entnimmt die Fachperson nicht mehr, als dass Spanwinkel samtliche Ausrichtungen haben
konnen. Mit anderen Worten: Die Ausrichtung des Spanwinkels ist nicht entscheidend. Es
kommt nicht darauf an, ob dieser positiv, negativ oder Null ist. Wie die Fachperson dem fol-
genden Satz entnimmt, bezeichnet die Entgegenhaltung einen Spanwinkel von Null bei einer
Drehung in Schneidrichtung als vorteilhaft (vgl. auch Unteranspruch 7: ,,... wherein said rake
angle is approximately zero degrees”). Idealerweise hat der Spanwinkel damit keine Neigung
(vgl. auch Unteranspruch 13:,,... said rake angle being approximately zero degrees.”). Im Ge-
gensatz dazu wird der Verdichtungswinkel (oder nach dem Wording der Entgegenhaltung:
der Polierwinkel) ausdriicklich als negativ beschrieben.

Vor diesem Hintergrund fehlt es an der Offenbarung eines durch die Schneidflachen gebil-
deten negativen Spanwinkels, erst recht entlang der gesamten Lange der Schneidflache. Ins-
besondere lasst sich dieser auch nicht daraus ableiten, dass der Spanwinkel nach Unteran-
spruch 7 ,ungefdahr 0°“ (approximately zero degrees) betragen soll. Erfahrt die Fachperson
in Abs. [0070], dass der Spanwinkel , positiv, negativ oder Null“ sein kann und nimmt sie wei-
terhin zur Kenntnis, dass der Spanwinkel vorzugsweise Null sein soll (Abs. [0071]), versteht
sie den Term ,,ungefdahr 0°“ dahingehend, dass der Spanwinkel 0° sein soll, mit gegebenen-
falls gewissen Varianzen nach unten oder oben. Nicht offenbart ist damit die in Merkmal 4.1.
enthaltene Forderung, den Spanwinkel entlang der gesamten Lange der Schneidflache nega-
tiv auszugestalten.

Aus dem durch die Beklagten zur Begriindung ihrer abweichenden Auffassung herangezoge-
nen Abs. [0089] des Streitpatents folgt nichts anderes. Dort heildt es unter anderem (Hervor-
hebungen hinzugefiigt):

“For embodiments in which the negative rake angle changes progressively, as in Figure 36,
satisfactory results can be obtained when the rake angles start at about 0° to -30° adjacent
the apical end 148 and progress to about -45° to -70° adjacent the stopper section 106.“

Auf Deutsch:

,,Bei Ausfiihrungsformen, bei denen sich der negative Spanwinkel schrittweise dndert, wie in
Abbildung 36 dargestellt, lassen sich zufriedenstellende Ergebnisse erzielen, wenn die Span-
winkel im Bereich des apikalen Endes 148 bei etwa 0° bis -30° beginnen und im Bereich des
Anschlagabschnitts 106 auf etwa -45° bis -70° ansteigen.”

Dass das Streitpatent einen Winkel von ungefahr Null als negativen Spanwinkel ansieht, lasst
sich Abs. [0089] nicht entnehmen. Vielmehr beschreibt dieser ein spezielles Ausfiihrungsbei-
spiel, bei welchem der Spanwinkel am apikalen Ende bei etwa 0° bis -30° beginnt und dann
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163.

in den negativen Bereich ansteigt. Selbst im Extremfall ware daher lediglich der Startpunkt
0°. Der Spanwinkel ist sodann jedoch — wie von Merkmal 4.1. gefordert — liber die gesamte
Lange der Schneidflache negativ.

Derartiges offenbart die D1 gerade nicht. Dies gilt auch unter Berlicksichtigung der durch die
Beklagten in der miindlichen Verhandlung in Bezug genommenen Figur 21. Dabei handelt es
sich um eine rein perspektivische Ansicht. Eine unmittelbare und eindeutige Offenbarung
eines Uber die gesamte Lange der Schneidflache durchgehenden negativen Spanwinkels fin-
det sich dort nicht.

Neuheit des Anspruchs 11

164. Die vorgenannten Ausflihrungen gelten fiir Anspruch 11 aufgrund dessen Riickbezugs auf

bb.

Anspruch 1 (,,Bereitstellen eines Drehwerkzeugs nach Anspruch 1...“) entsprechend.

D2 (US 2012/0244497 A1)

165. Auch die ebenfalls im Erteilungsverfahren beriicksichtigte D2 offenbart die durch das Streit-

patent unter Schutz gestellte technische Lehre nicht neuheitsschadlich. Jedenfalls fehlt es an
einer unmittelbaren und eindeutigen Offenbarung der Merkmalsgruppe 3.2.2. sowie des
Merkmals 4.1.

166. In der Entgegenhaltung findet weder ein durch die Schneidflache definierter Spanwinkel Er-

wahnung noch beschaftigt sich die Schrift mit dessen Ausrichtung.

167. Vor diesem Hintergrund versuchen die Beklagten, den betreffenden Spanwinkel, wie aus der

nachfolgend eingeblendeten Abbildung ersichtlich, aus Figur 7 abzuleiten, wobei die rote Li-
nie einschlieRlich der griinen Punkte durch die Beklagten hinzugefiigt wurden:

168. Dieser Versuch schlagt zumindest aus zwei Griinden fehl: Zum einen zeigt die Figur nicht die

Schneid-, sondern die Verdichtungsrichtung. Die Fachperson hatte schon deshalb keinen
Grund, die in der Beschreibung nicht in Bezug genommenen Spanwinkel fir die umgekehrte
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169.

CC.

170.

171.

dd.

172.

173.

174.

175.

Drehrichtung aus der Figur zu ermitteln. Dies gilt umso mehr, da die Moglichkeit des Schnei-
dens in der D2 lediglich am Rande Erwdhnung findet (Abs. [0056]). Zum anderen lesen selbst
die Beklagten aus der Figur lediglich einen ,, Spanwinkel bei einer Rotation entgegen der in
Figur 7 gezeigten Drehrichtung von ungefahr 0°“ ab.

Vor diesem Hintergrund geht die Offenbarung der D2 jedenfalls nicht weiter als diejenige
der D1. Die vorstehenden Ausfiihrungen gelten daher entsprechend.

D3 (WO 2015/138 842 A2)

Die ebenfalls bereits im Erteilungsverfahren bericksichtigte und unabhangig von der Frage
der wirksamen Inanspruchnahme der Prioritat zum Stand der Technik gehdérende D3 geht in
den fiir die Neuheitsprifung relevanten Abschnitten nicht Gber den Offenbarungsgehalt der
zur gleichen Patentfamilie gehdrenden D1 hinaus. Insbesondere finden sich nicht nur die
vorstehend eingeblendeten Figuren 6 und 7 auch hier. Vielmehr entsprechen auch die Aus-
fuhrungen zu den Winkelverhaltnissen in Abs. [0066] f. jedenfalls im Wesentlichen und in
den relevanten Aussagen denjenigen in Abs. [0070] der D1. Hinzu kommt, dass in der D3 ein
Unteranspruch vergleichbar mit Unteranspruch 7 der D1 fehlt.

Der Offenbarungsgehalt der D3 geht daher in den fiir die Neuheitsprifung relevanten Passa-
gen nicht Gber denjenigen der D1 hinaus, so dass zur Vermeidung von Wiederholungen auf
die dortigen Ausfiihrungen verwiesen werden kann.

D4 (WO 2013/154 686 A1), der D5 (WO 2009/083 667 A2) und der D7 (WO 2016/187 493 A1)

Soweit sich die Beklagten dariliber hinaus auf eine vermeintlich fehlende Neuheit ausgehend
von der D4 und der D5 berufen, haben sie es bereits versaumt, zum Offenbarungsgehalt der
einzelnen Schriften im Einzelnen vorzutragen und darzulegen, wo sie die einzelnen Merk-
male der Patentanspriiche 1 und 11 im Einzelnen als offenbart ansehen.

Eine unmittelbare und eindeutige Offenbarung samtlicher Merkmale lasst sich auf der
Grundlage des fiir das Vorliegen des Nichtigkeitsgrundes der fehlenden Neuheit darlegungs-
und beweisbelasteten Beklagten nicht im Ansatz feststellen, und zwar auch unter Berlick-
sichtigung der durch die Beklagten ohne weitere Kommentierung genannten Textstellen und
Figuren. Weitere Ausfiihrungen zu diesen Schriften eriibrigen sich daher.

Die D7 gehort demgegeniiber zur gleichen Patentfamilie wie die D1 und die D3. Sie hat eben-
falls bereits im Erteilungsverfahren Berlicksichtigung gefunden und findet in Abs. [0061] der
Streitpatentbeschreibung Erwdhnung. Sie geht in ihrer Beschreibung hinsichtlich der Anord-
nung der Schneid- und Verdichtungsflachen in ihrer Beschreibung nicht (iber den Offenba-
rungsgehalt der D3 hinaus.

Soweit die Beklagten in Bezug auf die Offenbarung der in Merkmal 4.1. geforderten Winkel-

verhidltnisse auf die nachfolgend eingeblendete Figur 10 verweisen, fihrt diese Figur zu kei-
ner anderen Bewertung.
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176.

177.

179.

180.

Zu Recht hat die Klagerin darauf hingewiesen, dass Figur 10 der Entgegenhaltung lediglich
der lllustration der umfanglichen Anordnung der Fligelschlitze (60) um den Kragen (56) der
einstellbaren Anschlagslehre dient, wodurch die Spililwassermenge zum Korper (52) des
Drehosteotoms (56) beeinflusst werden kann (vgl. Abs. [0047]). Die Figuren 11 und 12 sollen
das Reinziehen des Splilwassers durch die Flligelschlitze (60) im Falle beider Drehrichtungen
des Kragens (56) zu dem Korper (42) des Drehosteotoms (36) veranschaulichen (vgl. Abs.
[0048]). Eine Schneid- oder Verdichtungsflache wird in der gesamten Beschreibung nicht of-
fenbart. Dass die Form der Querschnittskontur des Osteotoms (36) und insbesondere die
Neigung der Schneid- und Verdichtungsflache in den Figuren 10 bis 12 von Bedeutung wire,
ist nicht ersichtlich.

Davon ausgehend ist der Klagerin darin zuzustimmen, dass die Fachperson die Figuren 10 bis
12 im Hinblick auf das Osteotom als Ubliche, schematische Zeichnungen ansieht, aus denen
keine konkreten GroRen oder Verhaltnisse wie der Spanwinkel der Schneidflache als neu-
heitsschadliche Offenbarung abgeleitet werden kénnten.

. Ausgehend von dem Vorbringen der Beklagten fehlt es auch nicht an einer erfinderischen

Tatigkeit.
Mafstab

GemaR Art. 56 EPU gilt eine Erfindung als auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhend, wenn
sie sich fur die Fachperson nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt.

Nach der Rechtsprechung des Berufungsgerichts ist bei der Priifung der erfinderischen Ta-
tigkeit wie folgt vorzugehen (siehe UPC_CoA_464/2024, Entscheidung vom 25. November
2025, Leitsatze 7 ff., Rn. 131 ff. — Meril v. Edwards; UPC_CoA_528/2024, Entscheidung vom
25. November 2025, Leitsatze 10 ff., Rn. 126 ff. — Amgen v. Sanofi; siehe auch
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181.

182.

183.

184.

185.

186.

187.

UPC_CoA_335/2024, Anordnung vom 26. Februar 2024, S. 34 f. — Nanostring v. 10x Geno-
mics):

Zunachst muss festgestellt werden, was Gegenstand der Erfindung ist, das heillt es muss die
objektive Aufgabe (das objektive technische Problem) bestimmt werden. Dies muss aus der
Sicht der Fachperson mit ihrem allgemeinen Fachwissen zum Zeitpunkt der Anmeldung oder
des Prioritatstags des Patents (relevanter Zeitpunkt) beurteilt werden. Dazu muss ermittelt
werden, welchen Beitrag die Erfindung zum Stand der Technik leistet, und zwar nicht durch
Betrachtung der einzelnen Merkmale des Anspruchs, sondern durch Vergleich des Anspruchs
als Ganzes im Zusammenhang mit der Beschreibung und den Zeichnungen, wobei auch das
der Erfindung zugrunde liegende erfinderische Konzept (die technische Lehre) berlicksichtigt
werden, die auf der technischen Wirkung bzw. den technischen Wirkungen beruhen muss,
die die Fachperson auf der Grundlage der Anmeldung mit der beanspruchten Erfindung als
erreicht versteht.

Zur Vermeidung einer riickschauenden Betrachtung sollte die objektive Aufgabe keine Hin-
weise auf die beanspruchte Losung enthalten.

Die beanspruchte Losung ist naheliegend, wenn die Fachperson zum relevanten Zeitpunkt
ausgehend von einem realistischen Ausgangspunkt im Stand der Technik auf dem betreffen-
den Gebiet der Technik und mit dem Ziel, die objektive Aufgabe zu I6sen, zu der beanspruch-
ten Losung gelangt ware und nicht nur hatte gelangen kénnen.

Das relevante Gebiet der Technik ist das spezifische Gebiet, das fiir die zu I6sende objektive
Aufgabe relevant ist, sowie jedes Gebiet, in dem dasselbe oder ein dhnliches Problem auftritt
und von dem erwartet werden muss, dass es der Fachperson auf dem spezifischen techni-
schen Gebiet bekannt ist.

Ein Ausgangspunkt ist realistisch, wenn seine Lehre fiir eine Fachperson, die zum relevanten
Zeitpunkt die objektive Aufgabe |6sen mochte, von Interesse gewesen ware. Dies kann bei-
spielsweise der Fall sein, wenn der relevante Stand der Technik bereits mehrere Merkmale
offenbart, die denen der beanspruchten Erfindung ahnlich sind, und/oder dasselbe oder ein
ahnliches zugrundeliegendes Problem wie das der beanspruchten Erfindung behandelt. Es
kann mehr als einen realistischen Ausgangspunkt geben, und die beanspruchte Erfindung
muss ausgehend von jedem dieser Ausgangspunkte erfinderisch sein.

Die Fachperson verfiigt tUber keine erfinderischen Fahigkeiten und keine Vorstellungskraft
und bendtigt einen Anhaltspunkt oder eine Motivation, die sie ausgehend von einem realis-
tischen Ausgangspunkt dazu veranlasst, einen nachsten Schritt in Richtung der beanspruch-
ten Erfindung zu unternehmen. In der Regel ist eine beanspruchte Losung als nicht erfinde-
risch/naheliegend anzusehen, wenn die Fachperson den nachsten Schritt aufgrund des An-
haltspunkts oder routinemaRig unternehmen und zu der beanspruchten Erfindung gelangen
wirde.

Fiir das Vorliegen einer erfinderischen Tatigkeit ist es nicht erforderlich, eine Verbesserung
der beanspruchten technischen Lehre gegeniiber dem Stand der Technik nachzuweisen. Eine
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188.

aa.

189.

bb.

190.

erfinderische Tatigkeit kann auch dann vorliegen, wenn die Patentanspriiche eine nicht na-
heliegende Alternative zu den im Stand der Technik bekannten Losungen offenbaren.

Priifung im Einzelfall

Gemessen an diesen Grundsatzen lasst sich eine fehlende erfinderische Tatigkeit nicht fest-
stellen.

Objektive Aufgabe

Die Beklagten haben die Aufgabe zuletzt unter Verweis auf Abs. [0014] der Streitpatentbe-
schreibung dahingehend formuliert, es solle ein Drehosteotom zur Verfligung gestellt wer-
den, mit dem besonders vorteilhaft eine (vor-) verdichtete Innenwand eines Bohrlochs be-
reits wahrend eines Schneidvorgangs erzielbar ist. Selbst unter Zugrundelegung dieser,
scheinbar Teile der Losung vorwegnehmenden Aufgabe ist die erfinderische Tatigkeit zu be-
jahen. Daher bedarf die zwischen den Parteien diskutierte Frage der Zuldssigkeit der so for-
mulierten Aufgabe mangels Entscheidungserheblichkeit keiner weiteren Vertiefung.

Weitere Priifung

Unabhangig von der Frage der Aufgabe haben es die Beklagten jedenfalls versaumt, nach-
vollziehbar zu erldutern, weshalb die Fachperson ausgehend von den durch sie als Ausgangs-
punkt ihrer Priifung erdrterten D1 bzw. D3 naheliegend und ohne erfinderisch tatig zu wer-
den zu der beanspruchten Erfindung gelangt. Die D7 haben die Beklagten zwar in ihrer Nich-
tigkeitswiderklage im Obersatz ebenfalls als Ausgangspunkt angegeben, haben diese jedoch
sodann unter dem Gesichtspunkt der fehlenden erfinderischen Tatigkeit nicht diskutiert.

Kombination der D1/D3 mit dem allgemeinen Fachwissen

191.

192.

193.

Das Vorbringen der Beklagten beschrankt sich im Kern auf den Hinweis, die D1 bzw. die D3
wirden offenbaren, dass ein Spanwinkel negativ sein konne (D1: Abs. [0070], D3: Abs.
[0066]), und welche Wirkung durch einen negativen Spanwinkel erzielbar sei (D1: Abs.
[0071], D3: Abs. [0067] und [0070]). Daher wére die Fachperson, so haben die Beklagten
weiter ausgefiihrt, ohne selbst erfinderisch tatig zu werden, dazu gefiihrt worden, den zuvor
,heutralen” Spanwinkel als negativen Spanwinkel auszubilden, um die genannte Aufgabe zu
[6sen.

Dies erscheint schon deshalb nicht tGberzeugend, weil die Entgegenhaltungen fir die durch
die Schneidflache definierten Spanwinkel nicht einen negativen Spanwinkel, sondern einen
Spanwinkel von 0° als vorteilhaft bezeichnen (vgl. D1: [0070]; D3: Abs. [0066]). Soweit im
Anschluss jeweils die Vorteile eines negativen Winkels diskutiert werden, betreffen diese
Ausfiihrungen die Drehung in der der Schneidrichtung entgegengesetzten Richtung (vgl. D1:
[0071]; D3: [0067] und [0071]). Welchen Anlass die Fachperson, ohne in eine stets unzulas-
sige rlickschauende Betrachtung zu verfallen, haben sollte, ausgehend von der D1 oder der
D3 den Spanwinkel der Schneidflache (in Schneidrichtung) entlang der Gesamtflache der Nut
negativ zu gestalten, erschlieBt sich vor dem Hintergrund, dass beide Entgegenhaltungen ei-
nen Spanwinkel von 0° als bevorzugt bezeichnen, nicht.

Ein solcher Anlass fiir eine negative Ausrichtung der durch die Schneidflachen gebildeten
Spanwinkel ldsst sich insbesondere auch nicht daraus konstruieren, der Fachperson seien die

40



Vorteile einer Verdichtung und eines durch die Verdichtungsflaiche gebildeten negativen
Winkels bekannt. Davon, die ihr von der Verdichtungsflache bekannte Ausrichtung auch auf
die Schneidflache und den durch diese gebildeten Spanwinkel zu (ibertragen, wird die Fach-
person bereits deshalb abgehalten, weil die D1 bzw. D3 im Hinblick auf diesen Spanwinkel
gerade eine Ausrichtung von Null als vorteilhaft bezeichnen. Hinzu kommt, dass bei den im
Stand der Technik bekannten Drehosteotomen die Schneid- und die Verdichtungsrichtung
zwei verschiedene Modi reprasentieren, so dass das Drehosteotom je nach Drehrichtung
entweder schneidet oder verdichtet.

Einbeziehung der D8 und D9

194.

195.

197.

198.

Die durch die Beklagten in ihrer Replik zur Nichtigkeitswiderklage zusatzlich in das Verfahren
eingeflihrten Entgegenhaltungen D8 (Artikel ,,MIS Bone Compression Kit for Sinus Lift“, An-
lage N 14) und D9 (,,Der Lehrerfreund — Sammlung von Verstandnis und Einpragehilfen, An-
lage N 15) vermogen daran nichts zu andern.

Auch wenn, worauf die Beklagten unter Verweis auf die Entgegenhaltung D8 hingewiesen
haben, der Fachperson bereits vor dem Prioritdtsdatum des Streitpatents bekannt gewesen
sein sollte, dass durch einen negativen Spanwinkel beim Spanen lediglich ein besseres Pul-
ver, namlich Schabspane, erzeugt werden, vermag dies die Frage, weshalb die Fachperson
ausgehend von der D1 und der D3 den dort offenbarten Spanwinkel von ungefahr Null durch
einen (Uber die Gesamtlange der Nut) negativen Spanwinkel ersetzen wirde (,,would” und
nicht lediglich ,,could”), nicht zu beantworten. Ebenso mag es sein, dass, wie die Beklagten
weiterhin unter Verweis auf die D9 vortragen, bekannt war, dass ein Knochenkompressions-
instrument ein zuvor in den Knochen eingebrachtes Bohrungsloch vergréRert, indem es den
weichen Knochen zu einem dichteren Knochen komprimiert, wobei das Knochenkompressi-
onsinstrument hierzu in das Bohrungsloch eingedreht wird. Auch daraus ldsst sich nicht
schlielen, weshalb die Fachperson den in der D1 bzw. der D3 offenbarten, durch die Schneid-
flache gebildeten Spanwinkel von ungefahr 0° durch einen negativen Spanwinkel ersetzen
sollte.

. Auf die durch die Beklagten aufgeworfene Frage der Wirksamkeit der Inanspruchnahme der

Prioritdt kommt es ausgehend von den vorstehenden Erwagungen nicht an.

Die Entgegenhaltungen D1 bis D5 gehdren auch dann zum Stand der Technik, wenn diese
Inanspruchnahme nicht wirksam war.

Anders ist dies bei der D7. Da diese jedoch ohnehin nicht entscheidend Gber den Offenba-
rungsgehalt der D1 bis D5 hinausgeht und ausgehend von den vorstehenden Uberlegungen
weder neuheitsschadlich ist noch beklagtenseitig zur Begriindung der fehlenden erfinderi-
schen Tatigkeit herangezogen wurde, bedarf die Prioritatsfrage keiner abschliefenden Be-
wertung und Entscheidung.
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Begriindetheit der Verletzungsklage

. Die Verletzungsklage ist begriindet.

. Zu Recht ist zwischen den Parteien die Verwirklichung der Merkmale 1. bis 3.2.1. sowie 3.2.3.

bis 3.4. nicht umstritten, so dass es hierzu keiner weiteren Ausfiihrungen bedarf. Darliber
hinaus machen die angegriffenen Ausfliihrungsformen auch von den librigen Merkmalen von
Patentanspruch 1 unmittelbar wortsinngema Gebrauch. Insbesondere verfligen sie auch
Uber eine Schneidflache, die einen lber die gesamte Lange der Schneidflache durchgehend
negativen Spanwinkel definiert.

. Die Klagerin hat die technische Gestaltung der angegriffenen Ausfihrungsformen in ihrer

Klageschrift zunachst unter Berufung auf eine Untersuchung der angegriffenen Ausfiihrungs-
formen sowie 3D-Scans erldutert. Danach weisen die angegriffenen Ausfiihrungsformen fol-
gende Geometrie auf:

—— land

working edge

flute g , - cutting face

™ f :
".luu

o L — | working edge

flute cutting face
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202.

203.

204.

205.

206.

Sie verfligen Uber vier Nuten (flutes), wobei jede der vier Nuten, wie in der zweiten Quer-
schnittsdarstellung nochmals farbig hervorgehoben, nach Auffassung der Klagerin eine in der
Schnittzeichnung gelb hervorgehobene Schneidflache (cutting face) auf einer Seite und eine
rot hervorgehobene Verdichtungsflache (densifying face) auf der anderen Seite aufweisen.
Beide grenzen an die griin hervorgehobene Stegflache (land face) an. Die insgesamt vier gri-
nen Stegflachen liegen davon ausgehend zwischen je einem angrenzenden Paar Nuten (flu-
tes).

Die Schneidflachen (cutting faces) (gelb) und die angrenzenden Stege (land faces) (griin) bil-
den, so fiihrt die Kldgerin weiter aus, an ihrem Ubergang jeweils eine Arbeitskante (working
edge) entlang der Schneidflache (cutting face). Werden die angegriffenen Ausfiihrungsfor-
men, wie sie in den vorstehenden Bildern gezeigt sind, von oben betrachtet im Uhrzeigersinn
gedreht, kann die Arbeitskante (cutting face) unter Zugrundelegung des Klagervortrages
Knochenmaterial herausschneiden.

Ausgehend von einer solchen Definition der Schneid- und Verdichtungsflache hat die Klage-
rin sodann auch die von Patentanspruch 1 geforderten Winkelverhaltnisse dargestellt. Zur
Vermeidung von Wiederholungen wird insoweit auf die Klageschrift (Rz. 64 bis 70) Bezug
genommen.

Mit ihrer Replik hat die Klagerin ihr diesbeziigliches Vorbringen vertieft und ein auf einer
geometrischen Analyse sowie ergdanzenden Versuchen beruhendes Privatgutachten vorge-
legt, hinsichtlich dessen vollstandigen Inhalts auf die Anlage WKS T 7 verwiesen wird.

Im Rahmen seines Privatgutachtens hat der durch die Klagerin beauftrage Gutachter festge-
stellt, dass sowohl das Streitpatent als auch die angegriffene Ausfiihrungsform L2632, an-
hand derer die Klagerin den Aufbau und die Funktionsweise der angegriffenen Ausfiihrungs-
formen beispielhaft erldutert hat, in einer Richtung schneiden und in die andere Richtung
verdichten (vgl. Anlage WKS T 7, S. 3 unterhalb der Abbildung). Laut dem Privatgutachten
weist die vorgenannte Ausfiihrungsform folgende Ausgestaltung auf:
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208.
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Figure 3. Fig. 35 of the Patent (left) that depicts an axial bottom view cross-section compared to an axial bottom
view cross-section of the HaeNaem L2632 bur (right) with annotations (bottom left and right) highlighting the
cutting face (166) in blue, the land (170) in green, the densifying face (164) in magenta, and densification rotation
direction in blue.

Auch wenn die Struktur der angegriffenen Ausfiihrungsform L2632 gespiegelt ist, gelangt der
Privatgutachter zu dem Ergebnis, dass auch dieses Produkt lber eine Verdichtungsflache
(164), einen Steg (170), eine Arbeitskante (172) sowie eine Schneidkante (166) verfigt (vgl.
Anlage WK T 7, S. 5 Mitte). Wird die angegriffene Ausfiihrungsform L2632 im Uhrzeigersinn
gedreht, stehen laut dem Privatgutachter die Verdichtungsflache (164) und der Steg (179)
mit dem Knochen in Kontakt und expandieren diesen durch Osteotomie. Bei einer Drehung
in umgekehrter Richtung schneiden die Schneidflache und die Arbeitskante in den Knochen,
um diesen zu expandieren (Anlage WK T 7, S. 5, vorletzter Absatz; S. 7, vorletzter Absatz).

Bei diesen, auf einer geometrischen Betrachtung beruhenden Uberlegungen hat es der Pri-
vatgutachter nicht belassen. Er hat die untersuchte Ausfiihrungsform vielmehr erganzenden
Tests unterzogen (vgl. Anlage WKS T 7, S. 8 unten — S. 10). Im Rahmen dieser Tests ist der
Privatgutachter zu der Erkenntnis gelangt, dass die Arbeitskante (172) in den Knochen
schneidet, wobei es die Geometrie der Ausgestaltung ermoglicht, Partikel wieder in die Osto-
miewand einzubringen, wenn das Gerat in Verdichtungsrichtung gedreht wird.

. Inihrer Klageerwiderung haben die Beklagten eine Verwirklichung der durch Patentanspruch

1 unter Schutz gestellten technischen Lehre allein mit der Begriindung in Abrede gestellt, die
von der Klagerin als ,,Arbeitskanten” bezeichneten Kanten der vier spiralférmig um den Kor-
per gewundenen Nuten hatten keine schneidende Funktion, die schneidende Wirkung
werde bei der angegriffenen Ausfiihrungsform L2632 allein durch die in der nachstehenden
Abbildung griin markierten Schneidrillen (,,Cutting groove®) erzielt, nicht jedoch durch die
rot markierten Bereiche (vgl. Klageerwiderung, S. 9 f.):
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210.

211.

212.

214.

Erganzend dazu haben die Beklagten hinsichtlich des tatsdchlichen Schneid- und Verdich-
tungsvorgangs auf — unbeachtliche — Zeichnungen eines ,vergleichbaren Osteotoms” ver-
wiesen.

Nachdem die Klagerin ihr Vorbringen in der Replik durch die Vorlage eines Privatgutachtens
erganzt und vertieft hatte, haben die Beklagten eingewandt, entgegen der Pramisse des Pri-
vatgutachtens wiirden die angegriffenen Ausfiihrungsformen vom Schaft zur Spitze hin be-
trachtet bei der Drehung im Uhrzeigersinn, von der Spitze aus betrachtet folglich im Gegen-
uhrzeigersinn, schneiden. Dabei verlaufe die vermeintliche Schneidflache und die vermeint-
liche Arbeitskante der Verdichtungsflache nach, sodass sie keine schneidende Funktion ha-
ben kénnten. Der Privatgutachter der Klagerin schlieBe falschlich aus der gegeniiber dem
Streitpatent in umgekehrter Richtung, also spiegelverkehrt, verlaufenden Helix der Nuten,
dass Schneid- und Verdichtungsrichtung gegeniliber dem Streitpatent umgekehrt seien. Dies
sei aber nicht der Fall. Das angegriffene Erzeugnis schneide und verdichte in einem Arbeits-
gang in gleicher Drehrichtung, namlich vom Schaft aus betrachtet bei der Drehung im Uhr-
zeigersinn, von der Spitze aus betrachtet im Gegenuhrzeigersinn.

Dass dem so sei, erschliefe sich bereits bei einem Vergleich der Bohrspitze der angegriffenen
Ausflihrungsformen und dem in der Streitpatentschrift in den Figuren 14 gezeigten bevor-
zugten Ausflihrungsbeispiel. Das angegriffene Erzeugnis schneide und verdichte in einem Ar-
beitsgang in gleicher Drehrichtung, namlich (wie in einem Schulungsvideo als ,,Clockwise“ in
Pfeilrichtung angegeben) vom Schaft aus betrachtet bei der Drehung im Uhrzeigersinn, von
der Spitze aus betrachtet also im Gegenuhrzeigersinn.

. Das Vorbringen der Beklagten ist nicht geeignet, den durch die Klagerin schliissig erhobenen

und durch die Vorlage eines Privatgutachtens untermauerten Verletzungsvorwurf erheblich
in Frage zu stellen (R. 171 Abs. 2 VerfO).

Nachdem die Klagerin hinsichtlich der Ausgestaltung der angegriffenen Ausfiihrungsformen
ein detailliertes Privatgutachten vorgelegt hat, reicht das sehr pauschal gehaltene Vorbrin-
gen der Beklagten nicht, um eine Verletzung des Streitpatents erheblich zu bestreiten. Viel-
mehr ware es nunmehr an den Beklagten gewesen, ebenso detailliert und ggf. auch unter
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215.

216.

217.

218.

219.

220.

221.

Vorlage eines eigenen Privatgutachtens zur Gestaltung der angegriffenen Ausfiihrungsfor-
men vorzutragen.

Diese Anforderungen haben die Beklagten weder schriftsatzlich noch auf einen entsprechen-
den Hinweis in der miindlichen Verhandlung hin ausreichend erfiillt.

Soweit die Beklagten ausgehend von einem Vergleich der Anordnung der in den Figuren 14,
15 und 15A des Streitpatents gezeigten Lippen und Flanken mit den angegriffenen Ausfih-
rungsformen geltend machen, die angegriffenen Ausfiihrungsformen wiirden entgegen der
Annahmen des klagerseitig beauftragten Privatgutachters im Uhrzeigersinn und nicht wie
vom Privatgutachter angenommen entgegen dem Uhrzeigersinn schneiden, verhilft ihr die-
ser Einwand nicht zum Erfolg.

Es mag sein, dass die angegriffenen Ausfliihrungsformen in einem Arbeitsgang in gleicher
Schneidrichtung schneiden und verdichten, wobei die durch die Klagerin als Schneidflachen
angesehenen Bereiche einschlieRlich der durch die Kldgerin als Arbeitskanten identifizierten
Bereiche nachlaufen. In der Terminologie des Streitpatents handelt es sich dabei jedoch um
die Verdichtungsrichtung. Dass es (moglicherweise) auch in dieser Richtung zu einem
Schneidvorgang kommt, schlie8t Patentanspruch 1 nicht aus, solange der durch die Verdich-
tungsflaiche gebildete Spanwinkel entlang der gesamten Liange der Verdichtungsflache
durchgehend negativ ist (Merkmal 4.2.). Dass dies bei den angegriffenen Ausfiihrungsformen
ausgehend von dem vorstehend im Einzelnen erldauterten Verstandnis nicht der Fall ware,
behaupten auch die Beklagten nicht.

Werden die angegriffenen Ausfiihrungsformen in die andere Richtung (,Schneidrichtung”)
gedreht, lauft der durch die Klagerin als Schneidflache und Arbeitskante angesehene Bereich
vor. Die Eignung des durch die Kldgerin als Schneidflache identifizierten Bereichs zum Schnei-
den von Knochenmaterial bei einer Drehung in Schneidrichtung hat der klagerseitig beauf-
tragte Privatgutachter ausdricklich festgestellt (vgl. Anlage WKS T 7, S. 8 — 10). So heiRt es
im Privatgutachten auf S. 10 oben:

“Specifically, the radially prominent working edge (172) of the HaeNaem burs performed cut-
ting of the bone, as evidence by the accumulation of exemplar bone particles at the osteotomy
surface following rotation in the cutting direction (counter-clockwise).”

In deutscher Ubersetzung:

,Insbesondere fiihrte die radial vorstehende Arbeitskante (172) der HaeNaem-Bohrer zum
Schneiden des Knochens. Dies wird durch die Ansammlung typischer Knochenpartikel an der
Osteotomiefldche nach der Drehung in Schneidrichtung (gegen den Uhrzeigersinn) belegt.”

Diesen Feststellungen des Privatgutachters haben die Beklagten nichts entgegenzusetzen
vermocht.

Insbesondere reicht es dafiir nicht aus, darauf zu verweisen, die angegriffenen Ausfihrungs-
formen wirden bestimmungsgemaR ausschlieBlich in die Richtung gedreht, in welcher die
durch die Klagerin als Schneidflachen identifizierten Bereiche nachlaufen. Fiir eine unmittel-
bare Verletzung eines Erzeugnisanspruchs ist entscheidend, ob die angegriffenen Ausfiih-
rungsformen aufgrund ihrer Beschaffenheit und Verwendungstauglichkeit objektiv in der
Lage sind, die Merkmale des Patentanspruchs zu erfiillen. Dass die angegriffenen Ausfih-
rungsformen aufgrund ihrer technischen Ausgestaltung und trotz der durch die Beklagten in
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222.

223.

224.

den Mittelpunkt ihrer Uberlegungen gestellten Gestaltung ihrer Spitze objektiv nicht dazu
geeignet waren, in die durch die Klagerin als Schneidrichtung identifizierte Richtung gedreht
zu werden, behaupten auch die Beklagten nicht. Dass auch eine solche Drehbewegung bei
den angegriffenen Ausfiihrungsformen maoglich, wenn auch nicht vorrangig intendiert ist,
wird durch den als Anlage WKS 3a vorgelegten Prospekt bestatigt, wo es auf Seite 15 unter
anderem heif3t:

“Must be clockwise rotation. If they use our drill with counterclockwise, the drill will be high
cutting performance. This is very dangerous, and you need to be careful.”

In deutscher Ubersetzung:

,Die Drehung muss im Uhrzeigersinn erfolgen. Wenn unsere Bohrer gegen den Uhrzeigersinn
betrieben werden, erreichen sie eine hohe Schneidleistung. Das ist sehr gefdhrlich, und Sie
missen vorsichtig sein.”

Mit anderen Worten wird die Drehung im Uhrzeigersinn dringend empfohlen. Zugleich wird
jedoch eingerdumt, dass die Bohrer bei einer Drehung — entsprechend dem Vortrag der Kla-
gerin — eine hohe Schneidleistung aufweisen, weshalb bei einem Betrieb in diese Richtung
Vorsicht geboten ist.

Soweit die Beklagten in der miindlichen Verhandlung weiterhin erganzend kritisiert haben,
der Privatgutachter der Klagerin habe nicht festgestellt, dass tatsachlich die durch die Klage-
rin als Schneidflachen identifizierten Bereiche schneiden, reicht auch dieses Vorbringen nicht
aus, um den durch die Klagerin erhobenen Verletzungsvorwurf erheblich zu bestreiten.
Nachdem die Klagerin nicht nur einen Schneidvorgang nachgewiesen, sondern auch die aus
ihrer Sicht dafiir verantwortlichen Bauteile identifiziert hat, ware es an den Beklagten gewe-
sen, sich unter Beachtung ihrer Wahrheitspflicht dazu zu erklaren, welche Bauteile — wenn
nicht die durch die Klagerin identifizierten Bauteile — aus ihrer Sicht den Schneidvorgang in
Schneidrichtung bewirken. Dem sind sie jedoch nicht nachgekommen.

. Die Beklagten haften fir das Angebot und den Vertrieb der angegriffenen Ausfihrungsfor-

men in den relevanten Vertragsmitgliedsstaaten als Verletzer im Sinne von Art. 25(a) EPGU.

. Auch wenn die Herstellung der angegriffenen Ausfiihrungsformen durch die Beklagte zu 1.

in der Republik Korea und damit aufRerhalb der Vertragsmitgliedsstaaten stattfindet, hat die
Klagerin als Anlage WKS 3b eine durch die Beklagte zu 1. ausgestellte Rechnung vorgelegt, in
welcher diese Herrn I nchrere Exemplare der angegriffenen Ausfiihrungs-
formen in Rechnung stellt. Soweit die Beklagten nicht nur bestreiten, dass Herr Wachtel die
von ihm eingeflihrten Erzeugnisse im Rahmen seiner geschaftlichen Tatigkeit von der Beklag-
ten zu 1. stammende Kits angeboten hat, sondern auch, dass dieser (a) nach einem erfolg-
reichen Testkauf abgemahnt wurde, (b) eine Unterlassungsverpflichtungserklarung abgege-
ben und (c) die Beklagte zu 1. als Bezugsquelle angegeben hat, geht dieses Bestreiten vor
dem Hintergrund der vorgelegten Rechnung ins Leere. Die durch die Klagerin behauptete
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227.

229.

Lieferung an Herrn INIEEEEE haben die Beklagten nicht bestritten (R. 171(2) VerfO).

Damit hat die Beklagte zu 1. die angegriffenen Ausfiihrungsformen jedenfalls nach Deutsch-
land und damit in einen der relevanten Vertragsmitgliedsstaaten geliefert und sie damit je-
denfalls dorthin im Sinne von Art. 25(a) EPGU eingefiihrt und dort in Verkehr gebracht. Dies
rechtfertigt die durch die Klagerin begehrten Rechtsfolgen, ohne dass es einer Differenzie-
rung zwischen den einzelnen Benutzungsarten bedarf (UPC_CFI_316/2024 (LK Dusseldorf),
Entscheidung v. 10. Dezember 2025 — M-A-S v. Altech; UPC_CFI_758/2024, Entscheidung v.
10. Juni 2026, Rz. 310 - 312 — Hologic v. Siemens). Die durch die Parteien weiterhin disku-
tierte Frage, ob die durch die Klagerin als Anlage WKS 3a vorgelegte, unstreitig online abruf-
bare Produktbroschiire die Anforderungen an ein patentrechtliches Angebot innerhalb der
relevanten Vertragsmitgliedstaaten erfillt, bedarf daher keiner abschlieBenden Beantwor-
tung.

. Wie die Klagerin in ihrer Replik im Verletzungsverfahren (Rn. 14) vorgetragen hat, hat die

EElDental Implant Systems GmbH im Rahmen des nach Klageerhebung geschlossenen Ver-
gleichs der Klagerin gegeniber Auskunft erteilt, dass sie die von ihr vertriebenen Verlet-
zungsformen ihrerseits von der Beklagten zu 2. bezogen hat, die diese nach Deutschland ver-
sandte. Eine entsprechende Rechnung und einen entsprechenden Lieferschein hat die Kla-
gerin als Anlage WKS 6 zur Akte gereicht.

Dies wurde beklagtenseitig nicht bestritten. Auch die Beklagte zu 2. hat die angegriffene Aus-
fiihrungsform daher in die Bundesrepublik Deutschland importiert und diese dort in Verkehr

gebracht. Sie haftet daher ebenfalls als Verletzerin im Sinne von Art. 25(a) EPGU.

Rechtsfolgen

233.

. Im Hinblick auf die Rechtsfolgen gilt Folgendes:

. Die Klagerin hat unter Berticksichtigung der Umstédnde des Falles in Bezug ein Recht auf Un-

tersagung der Fortsetzung der Verletzung gem. Art. 25(a) EPGU i.V.m. Art. 63(1) EPGU.

. Die Feststellung der Patentverletzung beruht auf Art. 64(2) EPGU (vgl. UPC_CFI_758/2024

(LK Disseldorf), Entscheidung v. 10. Juni 2026, Rz. 313 — Hologic v. Siemens).

Eine Feststellung der Verpflichtung zur Schadensersatzleistung dem Grunde nach ist auf der
Grundlage von Art. 68(1) EPGU méglich. Die Voraussetzungen des Art. 68(1) EPGU sind ge-
geben. Die Beklagten hatten jedenfalls wissen miissen, dass sie durch ihre Handlungen das
Streitpatent verletzen.

. Ferner hat die Klagerin gegeniiber den Beklagten ein Recht auf Auskunft gem. Art. 25(a)

EPGU i.V.m. Art. 67 EPGU. Im Hinblick auf die begehrte Art und Weise der Auskunft bestehen
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235.

236.

239.

240.

keine Bedenken.

Dariiber hinaus kann die Kldgerin nach Art. 68(3)(a), (b) EPGU i.V.m. R. 191.1 Alt. 2 VerfO
diejenigen Informationen verlangen, die sie zum Zwecke ihrer Rechtsverfolgung verninf-
tigerweise bendotigt und die sie zudem in die Lage versetzen, die erteilten Auskiinfte auf ihre
Stichhaltigkeit Gberprifen zu kdnnen und Anhaltspunkte fiir ihre Schadensberechnung zu
erlangen (UPC_CFI_7/2023 (LK Dusseldorf), Entscheidung vom 3. Juli 2024, S. 29 — Kaldewei
v. Bette; UPC_CFI_16/2024 (LK Disseldorf), Entscheidung vom 14. Januar 2025, S. 36 — Orto-
vox v. Mammut; UPC_CFI_11/2024 (LK Disseldorf), Entscheidung vom 8. Mai 2025, Rn. 164
— Grundfos v. Hefei Xinhu; UPC_CFI_210/2023 (LK Mannheim), Entscheidung vom 22. No-
vember 2024, Rn. 179 — Panasonic v. OPPO; UPC_CFI_733/2024 (LK Dusseldorf), Entschei-
dungv. 16. Marz 2026, Rn. 228 f. — Trumpf v. IPG Laser).

Ergidnzend hat die Klagerin auch die Méglichkeit, nach Art. 67(1) EPGU hinsichtlich der erteil-
ten Auskiinfte die Vorlage von Belegen zu verlangen. Hierzu zahlen auch die von der Klagerin
verlangten Nachweise. Denn abgesehen von dem Interesse an den reinen Auskiinften, die
der Patentinhaber nach Art. 67(1) EPGU erhilt, ist auch sein Interesse anerkennenswert, die
Richtigkeit dieser Auskiinfte jedenfalls stichprobenartig Uberpriifen zu ko&nnen
(UPC_CFI_7/2023 (LK Dusseldorf), Entscheidung vom 3. Juli 2024, S. 29 — Kaldewei v. Bette;
UPC_CFI_16/2024 (LK Dusseldorf), Entscheidung vom 14. Januar 2025, S. 36 — Ortovox v.
Mammut; UPC_CFI_210/2023 (LK Mannheim), Entscheidung vom 22. November 2024, Rn.
179 — Panasonic v. OPPO; UPC_CFl_733/2024 (LK Dusseldorf), Entscheidung v. 16. Marz
2026, Rn. 228 f. = Trumpf v. IPG Laser).

Ruckruf

. Die Anordnung des Riickrufs aus den Vertriebswegen in Bezug auf die unmittelbar verletzen-

den Erzeugnisse gegeniiber den Beklagten rechtfertigt sich nach Art. 25(a) EPGU i.V.m. Art.
64 Abs. 2(b), 4 EPGU. Die diesbeziigliche Antragsfassung der Kligerin ist auch unter Be-
stimmtheitsgesichtspunkten nicht zu beanstanden.

. Auch die begehrte Androhung von Zwangsgeld fiir die Untersagung (Art. 63(2) EPGU) begeg-

net keinen Bedenken. Dies gilt auch unter Berlicksichtigung von VerhaltnismaRigkeitsge-
sichtspunkten. Die Androhung fir die MalRlnahmen der Auskunft und Rickruf findet ihre
Grundlage in Art. 82(1) und (4) EPGU, R. 354.3 VerfO.

Das angedrohte Zwangsgeld von bis zu 10.000,- EUR pro Erzeugnis und/oder bei Dauerhand-
lungen, wie beispielsweise Angeboten im Internet, von bis zu 30.000,- EUR, gibt der Kammer
die notwendige Flexibilitat, um im Fall der Zuwiderhandlung die jeweiligen Umstande des
Einzelfalls einschliellich des Verhaltens des Verletzers zu berlicksichtigen und davon ausge-
hend gemaR Art. 82(4) S. 2 EPGU i.V.m. R. 354.4 VerfO ein angemessenes Zwangsgeld fest-
setzen zu kdnnen. Daher erscheint auch die Verhangung einer festen Summe als nicht sach-
gerecht und begegnet die gewihlte Spanne — einschlieRlich des Hochstbetrags — keinen Be-
denken im Hinblick auf die Bestimmtheit.

Die ab Zustellung laufende Frist war, wie es die Klagerin auch beantragt hat, hinsichtlich der
Anordnung der Auskunft und des Rickrufs bereits in die Entscheidung aufzunehmen
(UPC_CoA _534/2024, Entscheidung vom 3. Oktober 2025, Leitsatz 7 und Rn. 240 — Belkin v.
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Philips; UPC_CFI_316/2024 (LK Dusseldorf), Entscheidung v. 10. Dezember 2025, Rn. 296 —
M-A-S. v. Altech). Gegen die von der Klagerin in ihre Antrdge aufgenommene dreiwdchige
Frist haben die Beklagten keine Einwadnde erhoben, weshalb gerichtsseitig kein Grund be-
stand, davon abzuweichen.

Kostengrundentscheidung

241.

242,

GemaR Art. 69(2) EPGU i.V.m. R. 118.5 VerfO ist eine Kostengrundentscheidung zu treffen.

Da die Klagerin sowohl in Bezug auf die Klage als auch die Widerklage vollumfanglich obsiegt
hat, haben die Beklagten die Kosten beider Verfahren zu tragen.

Sicherheitsleistung

243.

GemaR Art. 82(2) EPGU, R. 118.8 S. 2, R. 352.1 VerfO kann das Gericht jede Anordnung bzw.
Malnahme von einer Sicherheitsleistung abhangig machen, die es festzusetzen hat. Die Be-
klagten haben jedoch keine Umstande vorgetragen, die hierfiir Anlass geben konnten.

Erstattungsobergrenze

244,

245.

Die Festsetzung der Obergrenze fiir erstattungsfahige Vertreterkosten beruht auf dem Be-
schluss des Verwaltungsausschusses liber die Obergrenzen erstattungsfahiger Kosten vom
24. April 2023 (D - AC/10/24042023_D) i.V.m. dem Beschluss des Verwaltungsausschusses
vom 24. April 2023 fir die Richtlinien filir die Bestimmung der Gerichtsgebihren und die
Obergrenze  fur  erstattungsfiahige  Kosten der  obsiegenden Partei  (D-
AC/09/24042023_D). Ausgehend von einem Streitwert von jeweils 500.000,- EUR fur die
Klage und die Widerklage und damit einem Gesamtstreitwert von 1.000.000,- EUR betragt
die Erstattungsobergrenze 112.000,- EUR.

Die Parteien haben in der miindlichen Verhandlung vereinbart, dass die erstattungsfahigen
Kosten fir beide, die Verletzungsklage sowie die Nichtigkeitswiderklage, gegenseitig aner-
kannt werden, je nach Kostenentscheidung gemall R. 118.5 VerfO, bis zu den in der Entschei-
dung des Verwaltungsausschusses vom 24. April 2023 festgelegten Obergrenzen. Dies be-
deutet, dass die Parteien auf ihr Recht verzichten, die Erstattungsfahigkeit einzelner Kosten-
positionen bis zu diesem Betrag anzufechten.
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ENTSCHEIDUNG:

l. Den Beklagten wird aufgegeben,

es zu unterlassen,

Drehosteotome fiir dentale Anwendungen, umfassend: einen Schaft, der
eine Langsdrehachse bildet; einen Korper, der sich von dem genannten
Schaft erstreckt, wobei der genannte Korper Folgendes aufweist: ein api-
kales Ende entfernt von dem genannten Schaft, mehrere spiralféormig ge-
wundene Nuten, die um den genannten Kérper herum angeordnet sind,
wobei jede genannte Nut eine Schneidflache auf einer Seite, die einen
Spanwinkel definiert, und eine Verdichtungsflache auf der anderen Seite
hat, die einen fersenseitigen Winkel definiert, wobei die genannten Nuten
eine axiale Lange und eine radiale Tiefe haben, wobei ein Stoppabschnitt
des genannten Koérpers zwischen den genannten Nuten und dem genann-
ten Schaft angeordnet ist, wobei ein Steg zwischen jedem aneinandergren-
zenden Paar Nuten ausgebildet ist, wobei jeder genannte Steg eine Arbeits-
kante entlang der genannten Schneidflache der einen angrenzenden ge-
nannten Nut hat, wobei sich die genannte Arbeitskante spiralformig um
den genannten Korper herum dreht; wobei jede genannte Nut einen
durchgehend negativen Spanwinkel entlang der gesamten Ldnge der
Schneidflache und einen durchgehend negativen Spanwinkel entlang der
gesamten Lange der genannten Verdichtungsflache aufweist

im Hoheitsgebiet der Mitgliedsstaaten des Ubereinkommens das Einheitli-
che Patentgericht Deutschland, Osterreich, Danemark, Italien, Belgien,

Finnland, Frankreich, Niederlande und Schweden

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

(unabhangiger Anspruch 1 des Klagepatents)
der Klagerin innerhalb eines Zeitraums von drei Wochen von der Mitteilung
im Sinne von R. 118.8 VerfO darliber Auskunft zu erteilen, in welchem Um-
fang sie, die Beklagten, die oben in Ziffer 1.1 benannten Handlungen seit
dem 1. August 2020 begangen haben,

und zwar unter Angabe

a) des Ursprungs und der Vertriebswege der unter Ziffer 1.1 genannten
Vorrichtungen, und zwar unter Nennung

(i)  der Namen und Anschriften der Hersteller, Erzeuger, Vertrei-
ber, Lieferanten und anderen Vorbesitzer, und

(ii)  der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie
der Verkaufsstellen, fir die die Vorrichtungen bestimmt waren;
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b) der ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Mengen und der
Preise, die fur die betreffenden Vorrichtungen gezahlt wurden,

c) die Identitat aller an dem Vertrieb der in Ziffer I.1. genannten Vor-
richtungen beteiligten Personen,

wobei zum Nachweis der Angaben die entsprechenden Kaufbelege
(namlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) in Kopie vorzulegen
sind, wobei geheimhaltungsbedirftige Details auRerhalb der aus-
kunftspflichtigen Daten geschwarzt werden dirfen und wobei die
Auskunft samt Kaufbelegen jedenfalls auch in einer mittels EDV aus-
wertbaren, elektronischen Form zu Gibermitteln ist;

der Klagerin innerhalb eines Zeitraums von drei Wochen von der Mitteilung
im Sinne von R. 118.8 VerfO dariiber Rechnung zu legen, in welchem Um-
fang sie, die Beklagten, die oben in Ziffer I.1 benannten Handlungen seit
dem 1. August 2020 begangen haben, und zwar unter Angabe,

a) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlisselt nach Liefermengen, -zei-
ten, -preisen und Typenbezeichnungen sowie der Namen und An-
schriften der Abnehmer,

b) der einzelnen Angebote, aufgeschlisselt nach Angebotsmengen,
-zeiten, -preisen und Typenbezeichnungen sowie der Namen und An-
schriften der Angebotsempfanger,

c) der betriebenen Werbung, aufgeschlisselt nach Werbetragern, de-
ren Auflagenhohe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet so-
wie bei Internetwerbung der Internetadressen, der Schaltungszeit-
raume und der Zugriffszahlen,

d) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlisselten Geste-
hungskosten und des erzielten Gewinns,

wobei die Aufstellung mit den Daten der Rechnungslegung zumindest auch
in einer mittels EDV auswertbaren elektronischen Form zu Gbermitteln ist,
und wobei den Beklagten nach ihrer Wahl vorbehalten bleibt, die Namen
und Anschriften der nichtgewerblichen Abnehmer und der Angebotsemp-
fanger statt der Kldagerin einem von der Klagerin zu bezeichnenden, ihr zur
Verschwiegenheit verpflichteten, in einem Vertragsmitgliedstaat des EPGU
ansdssigen vereidigten Wirtschaftsprifer mitzuteilen, sofern die Beklagten
dessen Kosten tragen und ihn ermachtigen und verpflichten, der Klagerin
auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob eine bestimmte Lieferung oder ein
bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfanger in der Aufstellung enthal-
ten ist;

innerhalb eines Zeitraums von drei Wochen von der Mitteilung im Sinne
von R. 118.8 VerfO die vorstehend unter Ziffer 1.1 bezeichneten, seit dem
1. Juli 2020 in den genannten Mitgliedsstaaten in Verkehr gebrachten Er-
zeugnisse gegeniber den gewerblichen Abnehmern unter Hinweis auf den
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VI.

VII.

VIII.

gerichtlich festgestellten patentverletzenden Zustand der Erzeugnisse und
mit der verbindlichen Zusage zuriickzurufen, etwaige Entgelte sowie not-
wendige Verpackungs- und Transportkosten sowie mit der Riickgabe ver-
bundene Zoll- und Lagerkosten zu Gibernehmen und die Erzeugnisse wieder
an sich zu nehmen.

Es wird festgestellt,

1.  dass das Streitpatent durch die Beklagten im Hinblick auf die vorstehend
unter Ziffer 1.1 bezeichneten Erzeugnisse verletzt wurde;

2.  dass die Beklagten der Klagerin allen Schaden zu ersetzen haben, der ihnen
durch die zu Ziffer I.1. bezeichneten, seit dem 1. August 2020 begangenen
Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.

Den Beklagten wird aufgegeben,

1. im Fall jeder Zuwiderhandlung gegen die Unterlassungsanordnung nach
Ziffer 1.1. nach Eintritt der Vollstreckbarkeit fiir jeden Fall der Zuwiderhand-
lung ein (ggf. wiederholtes) Zwangsgeld in Héhe von bis zu 10.000,- EUR
pro Erzeugnis und/oder bei Dauerhandlungen, wie beispielsweise Angebo-
ten im Internet, von bis zu 30.000,- EUR zu zahlen;

2. im Fall der Nichterfillung der Anordnungen gemaf Ziffern 1.2., 1.3. oder
I.4. fir jeden Fall der Verzogerung ein Zwangsgeld von bis zu 10.000,- EUR,
jedoch wenigstens 1.000,- EUR, zu zahlen.

Die Nichtigkeitswiderklage wird abgewiesen.
Die Kosten der Klage und der Nichtigkeitswiderklage tragen die Beklagten.

Der Streitwert der Klage sowie der Nichtigkeitswiderklage wird auf jeweils
500.000,- EUR festgesetzt.

Die Obergrenze der erstattungsfahigen Vertretungskosten wird fur die Klage und
die Nichtigkeitswiderklage auf insgesamt 112.000,- EUR festgesetzt.

Die Anordnungen gemal Ziffern I.1., 1.2., 1.3. und |.4. sind erst vollstreckbar,
nachdem die Klagerin dem Gericht mitgeteilt hat, welchen Teil der Anordnungen
sie zu vollstrecken beabsichtigt und, falls erforderlich, eine beglaubigte Uberset-
zung der Anordnungen in die Amtssprache des Vertragsmitgliedstaats, in dem
die Vollstreckung erfolgen soll, eingereicht hat, und nachdem der Beklagten die
Mitteilung und die (jeweilige) beglaubigte Ubersetzung zugestellt wurde.
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Disseldorf am 25. August 2026
NAMEN UND UNTERSCHRIFTEN

Digitally signed —

Thomas Ronny Eln.he.lll!ches F‘"a(emgedcm
2026-08-24 09:44:21 +0200 Juridiction unifiée du brevet

Vorsitzender Richter Thomas

Digitally signed

Schumacher Jule Kathrin

Rechtlich qualifizierte Richterin Dr. Schumacher 2026.08-11 03:08:29 +0200

Aus technischen Griinden im Namen des

Digitally signed Unfled Patet Caurt
. Lo . Einheitliches Patentgericht
rechtlich qualifizierten Richters Agergaard ThomasRomny o e

Digital

C H RI STIA unterschrieben von

Technisch qualifizierter Richter Dr. Daniel CHRISTIAN DANIEL

N DANIEL patum:2026.08.10

20:38:04 +02'00'

Digitally signed Unifed Patant Court

Einheitliches Patentgericht

Fir den Hilfskanzler . 10:20:00 +0200 Juridiction unifiée du brevet

INFORMATIONEN ZUR BERUFUNG:

Gegen die vorliegende Entscheidung kann durch jede Partei, die ganz oder teilweise mit ihren An-
tragen erfolglos war, binnen zwei Monaten ab Zustellung der Entscheidung beim Berufungsgericht
Berufung eingelegt werden (Art. 73(1) EPGU, R. 220.1(a), 224.1(a) VerfO).

Informationen zur Vollstreckung (Art. 82 EPGU, Art. 37(2) EPGS, R. 118.8, 158.2, 354, 355.4 VerfO):

Eine beglaubigte Kopie der vollstreckbaren Entscheidung wird vom Hilfskanzler auf Antrag der voll-
streckenden Partei ausgestellt, R. 69 RegR.
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Diese Entscheidung wurde am 25. August 2026 in 6ffentlicher Sitzung verkiindet.

Vorsitzender Richter Thomas

Dlglta”y Slgned Unified Patent Court
Thomas Ronn! Einheitliches Patentgericht
2026-08-25 09y;0'| :34 +0200 Juridiction unifiée du brevet
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