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betreffend das européische Patent 1 043 960
(DE 697 24 669)

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mundliche
Verhandlung vom 25. September 2012 durch den Vorsitzenden Richter Engels,
sowie die Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richter Dipl.-Phys. Univ.
Dr. Mller, Dipl.-Ing. Veit und die Richterin Dipl.-Phys. Univ. Zimmerer

fur Recht erkannt:

Das europdische Patent 1 043 960 wird mit Wirkung fur das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland fir nichtig er-

klart.

II. Die Kosten des Rechtsstreits tragt die Beklagte.

lll. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Hoéhe von 120 %

des zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand:

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 18. Dezember 1997 angemelde-
ten, mit Wirkung auch fir die Bundesrepublik Deutschland erteilten europaischen
Patents Nr. 1 043 960 (Streitpatent), das ein ,Verfahren zur Herstellung einer
Zahnimplantatsuprastruktur® betrifft. Das in englischer Verfahrenssprache abge-
fasste Streitpatent wird vom Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer
DE 697 24 669 T2 gefuhrt. Es umfasst sechs Patentanspriche, von denen Pa-

tentanspruch 1 in englischer Sprache folgenden Wortlaut hat:



1. A method of manufacturing a dental implant superstructure
for receiving dental prostheses (43, 44) to be placed over the
gum (46), said superstructure having a plurality of dental implant
abutting flanges (47) and a gum tissue overlying bridge (48) to
which a dental prosthesis (43, 44) can be attached, the method

comprising the steps of

a) obtaining an image of a gum surface (46);
b) obtaining an image of dental prostheses (43, 44) to be
placed over

the gum (46), said dental prostheses having dentures;
c) obtaining dental implant position data defining a position
and angular orientation of a plurality of dental implants (72)
mounted in a jawbone covered by said gum surface (46);
d) referencing said gum surface image, said prostheses
image and said implant position data with respect to a common
frame of reference;
e) generating a computer graphics model of said gum sur-
face (46), said dentures (43) and said dental implants (72);
g) entering said shape data into a precision manufacturing
device to cut said superstructure, characterized by
f)  selecting a shape of said overlying bridge (48) using said

model and specifying shape data.

In der Ubersetzung gemaR der deutschen Schrift DE 697 24 669 T2 hat Patentan-

spruch 1 folgenden Wortlaut:

1. Verfahren zum Herstellen eines Zahnimplantataufbaus zur
Aufnahme von Zahnprothesen (43, 44), die Uber dem Zahnfleisch
(46) anzubringen sind, wobei der Aufbau mehrere Zahnimplantat-

Anlageflansche (47) und eine auf dem Zahnfleischgewebe lie-



gende Bricke (48) aufweist, an der eine Zahnprothese (43, 44)
befestigbar ist, umfassend folgende Schritte:

a) Erstellen eines Abbilds einer Zahnfleischoberflache (46);
b) Erstellen eines Abbilds von Uber dem Zahnfleisch (46) zu
platzierenden Zahnprothesen (43, 44), die kinstliche Gebisse
umfassen;

c) Erstellen von Zahnimplantat-Positionsdaten, die eine Posi-
tion sowie eine Winkelorientierung mehrerer Zahnimplan-
tate (72) definieren, die in einem von der Zahnfleischoberfla-
che (46) bedeckten Kieferknochen gehaltert sind;

d) Bezugnehmen auf das Zahnfleischoberflachen-Abbild, das
Prothesen-Abbild und die Implantat-Positionsdaten in Bezug
auf einen gemeinsamen Referenzrahmen;

e) Erzeugen eines Computergraphikmodells der Zahnfleisch-
oberflache (46), der Gebisse (43) und der Zahnimplantate (72);
g) Eingeben der Formdaten in ein Prazisionsfertigungsgerat
zum Schneiden des Aufbaus, gekennzeichnet durch

f)  Auswahlen einer Form der Briicke (48) unter Verwendung

des Modells und Spezifizieren von Formdaten.

Wegen der direkt bzw. indirekt abhangigen Patentanspriiche 2 bis 6 wird auf die
Patentschriften EP 1 043 960 B1 bzw. DE 697 24 669 T2 Bezug genommen.

Mit ihrer Nichtigkeitsklage macht die Klagerin geltend, das Streitpatent habe be-
reits deshalb nicht erteilt werden duirfen, da ein Patentierungsausschluss gem.
Art. 53 ¢ EPU, § 2 a Abs. 1 Nr. 2 PatG vorgelegen habe. Beim Einsetzen von Im-
plantaten in den Kiefer des Patienten, auf dem das Streitpatent aufbaue, handle
es sich um ein Verfahren zur chirurgischen Behandlung des menschlichen Kor-

pers, das nicht patentierbar sei.



Weiter ist die Klagerin der Auffassung, der Gegenstand des erteilten Streitpatents
gehe uber den Inhalt der européaischen Patentanmeldung in der urspringlich ein-
gereichten Fassung hinaus. Ferner sei der Gegenstand des Streitpatents gegen-
Uber dem Stand der Technik nicht patentfahig, da er nicht auf einer erfinderischen
Tatigkeit berune. Dem Fachmann, der sich mit der Fertigung von Zahnimplan-
tataufbauten beschéftige, sei bereits aus den als Anlage Ni 3 vorgelegten Auszu-
gen des Lehrbuchs von White bekannt, welche Rahmenbedingungen er fir die
Fertigung eines Zahnimplantataufbaus berucksichtigen misse. So mussten die
Informationen Uber die Zahnfleischoberflache einschliel3lich der Zahnimplantats-
Positionsdaten, die fixierte Gebissform und die Briickenkonstruktion in einen Re-
ferenzrahmen gebracht werden. Die Lehrbuchausziige der Anlage Ni 3 zeigten,
dass die vorgenannten Informationen auch im Stand der Technik bereits in Bezie-
hung zueinander gesetzt worden seien. Ein weiteres Beispiel sei der im Streitpa-
tent als Fig. 1 gezeigte - ebenfalls im Stand der Technik bekannte - Artikulator.
Das Verknupfen der Informationen sei dabei nur durch mechanische Gipsab-
driicke und entsprechende Messungen geschehen, nicht jedoch seien die Infor-
mationen durch Computermodelle in Einklang gebracht worden. Im In-Bezug-Brin-
gen digitaler Daten, die ihrerseits aus der Druckschrift Ni 7 (WO 95/15731 Al) be-
kannt seien, d. h. lediglich in der Digitalisierung bisher mechanisch gewonnener
Daten, kénne die erfinderische Tatigkeit des Streitpatents nicht liegen. Die von der
Beklagten behauptete Besonderheit der einstickigen Herstellung sei ebenfalls
nicht erfinderisch, da aus der Druckschrift Ni 7 der Einsatz von CAD/CAM-Maschi-
nen bekannt sei und der Fachmann - bereits aus Kostengriinden - versuche, mog-

lichst wenige Stiicke zu fertigen.

Die Anderung der Patentanspriiche durch Einreichen von Hilfsantragen in der
mundlichen Verhandlung hat die Klagerin als verspatet geriigt. Patentanspruch 1
nach den Hilfsantrdgen 1, 3 und 4 sei gegenuber der Ursprungsoffenbarung un-
zulassig erweitert. Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 fehle es dagegen an der
Ausfuhrbarkeit der Lehre, da nichts dariber ausgesagt sei, auf welche Weise die

gewonnenen Informationen in einen Referenzrahmen gesetzt wirden.



Die Klagerin beruft sich hierzu auf folgende vorverdffentlichte Druckschriften:

Ni3  Graham E. White: ,Osseointegrated Dental Technology®,
Quintessence Publishing Company Co. Ltd. 1993, ISBN
1-85097-031-9

Ni4  Thomas Fortin, et al.: ,Dental Implant, Computer Assisted
Surgical Guide®, IEEE 1993, ISBN 0-7803-1377-1/93

Ni5 US5,237,998

Ni6  US5,092,022

Ni 7 WO 95/15731 Al

Ni8 DE69413204T2

Ni9 WO 95/03007 Al

Ni10 DE 694 13852 T2

Nill WO 96/01083 Al

Nil2 DE 69518726T2

Ni13 US 5,527,182

Ni 14 WO 99/32045 Al (=int. Patentanmeldung des Streitpa-
tents)

Ni 15 Verstreken et al.: ,Computer-Assisted Planning of Oral Im-
plant Surgery“, Medecine Meets Virtual Reality, IOS Press
1996

Ni16 US 5,549,476

Nil7 WO 94/26199 Al

Ni 17a Patent Translate FR 2705027

Ni 18 Igor: ,Image guided operating robot”, Innov.Tech. Biol.
Med., Vol. 13, N°4, 1992

Die Klagerin beantragt,
das europdaische Patent EP 1 043 960 mit Wirkung fur das Ho-

heitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland fir nichtig zu erkla-

ren.



Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent mit den im Termin Gbergebenen Hilfsan-
trdgen 1 bis 4 (Einfigungen sind unterstrichen und kursiv), wie folgt:

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1:

1. A method of manufacturing a dental implant superstructure
for receiving dental prostheses (43, 44) to be placed over the
gum (46), said superstructure having a plurality of dental implant
abutting flanges (47) and a gum tissue overlying bridge (48) to
which a dental prosthesis (43, 44) can be attached, the method

comprising the steps of

a) obtaining an image of a gum surface (46);

b) obtaining an image of dental prostheses (43, 44) to
be placed over the gum (46), said dental prostheses
having dentures;

c) obtaining dental implant position data defining a posi-
tion and angular orientation of a plurality of dental im-
plants (72) mounted in a jawbone covered by said gum
surface (46);

d) referencing said gum surface image, said prostheses
image and said implant position data with respect to a
common frame of reference,

e) generating a computer graphics model of said gum
surface (46), said dentures (43) and said dental implants
(72);



g) entering said shape data into a precision manufac-

turing device to cut said superstructure from a solid piece,

characterized by
f)  selecting a shape of said overlying bridge (48) using

said model and specifying shape data.

An Patentanspruch 1 schlieBen sich die Unteranspriiche 2
bis 6 erteilter Fassung an, wobei am Ende von Unteran-
spruch 4 anzufligen ist: ,represented by analogs in a physical

model of a patient’s mouth®.

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2:

1. A method of manufacturing a dental implant superstructure

for receiving dental prostheses (43, 44) to be placed over the gum

(46), said superstructure having a plurality of dental implant abut-

ting flanges (47) and a gum tissue overlying bridge (48) to which a

dental prosthesis (43, 44) can be attached, the method comprising

the steps of:

a) obtaining an image of a gum surface (46);

b) obtaining an image of dental prostheses (43, 44) to be
placed over the gum (46), said dental prostheses having den-
tures;

c) obtaining dental implant position data defining a position
and angular orientation of a plurality of dental implants (72)
mounted in a jawbone covered by said gum surface (46),

wherein this step of obtaining dental implant position data com-

prises scanning the position of each implant represented by

analogs embedded in a physical model of a patient's mouth;




d) referencing said gum surface image, said prostheses
image and said implant position data with respect to a common
frame of reference;

e) generating a Computer graphics model of said gum sur-
face (46), said dentures (43) and said dental implants (72);

f)  selecting a shape of said overlying bridge (48) using said
model and specifying shape data;

g) entering said shape data into a precision manufacturing

device to cut said superstructure.”

An Patentanspruch 1 schlieBen sich die Patentanspriche 2, 3

und 5 erteilter Fassung an.

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 3:

1. A method of manufacturing a dental implant superstructure
for receiving dental prostheses (43, 44) to be placed over the
gum (46), said superstructure having a plurality of dental implant
abutting flanges (47) and a gum tissue overlying bridge (48) to
which a dental prosthesis (43, 44) can be attached, the method
comprising the steps of

a) obtaining an image of a gum surface (46);

b) obtaining an image of dental prostheses (43, 44) to be
placed over the gum (46), said dental prostheses having den-
tures;

c) obtaining dental implant position data defining a position
and angular orientation of a plurality of dental implants (72)
mounted in a jawbone covered by said gum surface (46);

d) referencing said gum surface image, said prostheses
image and said implant position data with respect to a common

frame of reference, wherein step d) comprises providing known
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reference points on a drill quide (61) attached to a physical

model of a patient's mouth, and measuring the position of the

known reference points;

e) generating a computer graphics model of said gum sur-
face (46), said dentures (43) and said dental implants (72);

g) entering said shape data into a precision manufacturing
device to cut said superstructure, characterized by

f)  selecting a shape of said overlying bridge (48) using said
model and specifying shape data.

An Patentanspruch 1 schlieen sich die Unteranspriche 2 bis 4
erteilter Fassung an, wobei am Ende von Unteranspruch 4 an-
zufuigen ist: represented by analogs in a physical model of a pa-

tient’s mouth®.

Patentanspruch 6 nach Hilfsantrag 3 lautet wie folgt:

6. A method as defined in claim 1, wherein step d) further com-
prises attaching measurement targets (28) to implant analogs
embedded in the physical model, and measuring the position of

said implant analogs relative to said known reference points.

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 4:

1. A method of manufacturing a dental implant superstructure
for receiving dental prostheses (43, 44) to be placed over the
gum (46), said superstructure having a plurality of dental implant
abutting flanges (47) and a gum tissue overlying bridge (48) to
which a dental prosthesis (43, 44) can be attached, the method
comprising the steps of
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a) obtaining an image of a gum surface (46);

b) obtaining an image of dental prostheses (43, 44) to be
placed over the gum (46), said dental prostheses having den-
tures;

c) obtaining dental implant position data defining a position
and angular orientation of a plurality of dental implants (72)
mounted in a jawbone covered by said gum surface (46),

wherein step ¢) comprises taking imprints (74) of the dental im-

plants once installed, using transfers (73) connected to the im-

plants;
d) referencing said gum surface image, said prostheses

image and said implant position data with respect to a common
frame of reference;

e) generating a computer graphics model of said gum sur-
face (46), said dentures (43) and said dental implants (72);

g) entering said shape data into a precision manufacturing
device to cut said superstructure, characterized by

f)  selecting a shape of said overlying bridge (48) using said

model and specifying shape data.

An Patentanspruch 1 schlieBen sich die Unteranspriche 2 und
4 bis 6 erteilter Fassung an, wobei am Ende von Unteran-
spruch 4 anzufigen ist. ,represented by analogs in a physical

model of a patient’'s mouth®.

Die Beklagte tritt den Ausflihrungen der Klagerin in allen Punkten entgegen. Das
Streitpatent unterliege keinem Patentierungsausschluss und sei auch im Ubrigen
patentfahig. Es sei weder unzuléssig erweitert noch fehle ihm die erfinderische
Tatigkeit. Lediglich die von der Klagerin in Bezug genommene Druckschrift Ni 11
(WO 96/01083 Al) beschaftige sich Gberhaupt mit der Herstellung des Bricken-
aufbaus. Bei der Druckschrift Ni 7 (WO 95/15731 A1), die sich zwar in der Tat mit
digitalisierten Daten beschéaftige, wirden diese teilweise - anders als beim Streit-
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patent - von aul3en in die Bearbeitung einflie3en und nicht uno actu in einem ein-
zigen Referenzrahmen verwertet werden. Der Bruckenaufbau sei dagegen gar
nicht erwahnt. Beim Streitpatent handle es sich insgesamt um ein kompliziertes
Verfahren, bei dem einzig die Beklagte die digital gewonnenen Daten, namlich
Identifikationsdaten, Implantats-Positionsdaten und Messdaten digital in ein einzi-
ges Bezugssystem setze und daraus die genaue Form der Briicke berechne. In
Konsequenz werde der gesamte Brickenaufbau dann aus einem Stiick geschnit-
ten, und zwar bereits einschlie3lich der Anlageflansche, die - anders als in der

Druckschrift Ni 3 - nicht mehr angeschweil3t werden mussten.

Entscheidungsgrinde:

Die Klage ist in vollem Umfang begrindet, da das Streitpatent, auch soweit es
hilfsweise beschrankt verteidigt worden ist, wegen des geltend gemachten
Nichtigkeitsgrundes mangelnder Patentfahigkeit nach Art. 1l 86 Abs.1 Nr.1
IntPatUG, Art. 138 Abs. 1 lit. a EPU i. V. m. Art. 54 Abs. 1, 2 und Art. 56 EPU mit
Wirkung fur die Bundesrepublik Deutschland fur nichtig zu erklaren ist.

1. Nach den Angaben in der Beschreibungseinleitung betrifft das Streitpatent
ein Verfahren zum Herstellen eines Zahnimplantataufbaus (vgl. Absatz [0001] der

Streitpatentschrift).

Bei dem herkdmmlichen Verfahren fir den Aufbau des Zahnimplantats wird ein
bauliches Modell des Zahnfleisches und der Zahnimplantatkopfe des Patienten
vorbereitet, auf dem der Aufbau von Hand mit Hilfe von Formung und anderen
Methoden gemal Stand der Technik gebildet wird. Der Handwerker oder Techni-
ker, der in der Fertigung derartiger Zahnimplantataufbauten geschult ist, bertick-
sichtigt dabei Gr63e und Form des gewlnschten Gebisses, die an dem Unterbau
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angebracht werden sollen, wenn letzterer erstellt wird. Das Prozedere bei der Fer-
tigung von Zahnimplantataufbauten gemaf Stand der Technik ist zeitaufwendig
und fuhrt in einigen Fallen zu nicht perfekten Strukturen oder zu Mangeln im visu-
ellen Erscheinungsbild der auf den Aufbau zu platzierenden Gebisse (vgl. Absatz
[0005] der Streitpatentschrift).

2. Die Aufgabe der Erfindung besteht nach den Angaben in der Streitpatent-
schrift darin, ein Verfahren zum Herstellen eine Zahnimplantataufbaus anzugeben,
bei welchem Informationen Uber die Lage mehrerer Zahnimplantate in einem
Kieferknochen, Uber die Zahnfleischoberflache, die den Kieferknochen bedeckt,
und die fixierte Gebissform bei der Spezifikation der Form des Aufbaus berick-
sichtigt werden, bevor der Aufbau exakt gefertigt wird (vgl. Absatz [0007] der
Streitpatentschrift).

3.  Erreicht wird dies durch die vorliegende Erfindung gemafR den Merkmalen
des erteilten Patentanspruchs 1, der mit Gliederungspunkten versehen in engli-

scher Sprache lautet:

M1 A method of manufacturing a dental implant superstructure
for receiving dental prostheses (43, 44) to be placed over the
gum (46), said superstructure having a plurality of dental implant
abutting flanges (47) and a gum tissue overlying bridge (48) to
which a dental prosthesis (43, 44) can be attached, the method

comprising the steps of

M2 a) obtaining an image of a gum surface (46);

M3 b) obtaining an image of dental prostheses (43, 44) to be

placed over the gum (46), said dental prostheses having dentures;
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M4 c) obtaining dental implant position data defining a position
and angular orientation of a plurality of dental implants (72)

mounted in a jawbone covered by said gum surface (46);

M5 d) referencing said gum surface image, said prostheses
image and said implant position data with respect to a common

frame of reference;

M6 e) generating a computer graphics model of said gum sur-
face (46), said
dentures (43) and said dental implants (72);

M7 @) entering said shape data into a precision manufacturing

device to cut said superstructure, characterized by

M8 f) selecting a shape of said overlying bridge (48) using said

model and specifying shape data.

Patentanspruch 1 lautet in deutscher Ubersetzung wie folgt:

M1 Verfahren zum Herstellen eines Zahnimplantataufbaus zur
Aufnahme von Zahnprothesen (43, 44), die Gber dem Zahnfleisch
(46) anzubringen sind, wobei der Aufbau mehrere Zahnimplantat-
Anlageflansche (47) und eine auf dem Zahnfleischgewebe lie-
gende Bricke (48) aufweist, an der eine Zahnprothese (43, 44)

befestigbar ist, umfassend folgende Schritte:
M2 a) Erstellen eines Abbilds einer Zahnfleischoberflache (46);
M3 b) Erstellen eines Abbilds von Uber dem Zahnfleisch (46) zu

platzierenden
Zahnprothesen (43, 44), die kunstliche Gebisse umfassen,;
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M4 c) Erstellen von Zahnimplantat-Positionsdaten, die eine Posi-
tion sowie eine Winkelorientierung mehrerer Zahnimplantate (72)
definieren, die in einem von der Zahnfleischoberflache (46) be-

deckten Kieferknochen gehaltert sind;

M5 d) Bezugnehmen auf das Zahnfleischoberflachen-Abbild, das
Prothesen-Abbild und die Implantats-Positionsdaten in Bezug auf

einen gemeinsamen Referenzrahmen;

M6 e) Erzeugen eines Computergraphikmodells der Zahnfleisch-
oberflache (46), der Gebisse (43) und der Zahnimplantate (72);

M7 g) Eingeben der Formdaten in ein Prazisionsfertigungsgerat
zum Schneiden des Aufbaus, gekennzeichnet durch

M8 f) Auswahlen einer Form der Bricke (48) unter Verwendung

des Modells und Spezifizieren von Formdaten.

Patentanspruch 1 gemaf Hilfsantrag 1
unterscheidet sich vom erteilten Patentanspruch 1 insoweit, als im Merkmal M7
hinter ,superstructure® noch ,from a solid piece® eingefiigt wird und das Merkmal

damit lautet:

M7a @) entering said shape data into a precision manufac-
turing device to cut said superstructure from a solid

piece, characterized by ...

Patentanspruch 1 gemal Hilfsantrag 2
unterscheidet sich vom erteilten Patentanspruch 1 insoweit, als nach Merkmal M4

als zusatzliches Merkmal eingefigt ist:



-16 -

M4a  wherein this step of obtaining dental implant position
data comprises scanning the position of each implant
represented by analogs embedded in a physical model

of a patient’s mouth;

Patentanspruch 1 gemaR Hilfsantrag 3
unterscheidet sich vom erteilten Patentanspruch 1 insoweit, als nach Merkmal M5

als zusatzliches Merkmal eingefigt ist:

M5a  wherein step d) comprises providing known reference
points on a drill guide (61) attached to a physical model
of a patients patients mouth, and measuring the posi-

tion of the known reference points;

Patentanspruch 1 gemafl Hilfsantrag 4
unterscheidet sich vom erteilten Patentanspruch 1 insoweit, als nach Merkmal M4

als zusatzliches Merkmal eingefiigt ist:

M4b  wherein step ¢) comprises taking imprints (74) of the
dental implants once installed using transfers (73) con-

nected to the implants;

1. Es kann dahingestellt bleiben, ob die Anderung der Patentanspriiche durch
Einreichung neuer Hilfsantrage in der mundlichen Verhandlung durch die Beklagte
gem. 8 84 Abs. 2 und 4 PatG verspatet war, da auch bei unterstellter Rechtzeitig-
keit keiner der in den Hilfsantragen formulierten Patentanspriiche zu einer erfolg-
reichen Verteidigung des Streitpatents gefuihrt hatte. Denn die nach Haupt- und
Hilfsantragen verteidigte Lehre des Streitpatents erweist sich jedenfalls aufgrund
des im Verfahrens befindlichen Stand der Technik als nahe gelegt und damit als
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nicht patentfahig. Es kann deshalb ebenfalls dahingestellt bleiben, ob der Gegen-
stand des Streitpatents gegenuber dem Inhalt der Anmeldung unzuldssig erweitert
ist und sich auch insoweit die nach den Hilfsantragen verteidigten Fassungen der
Patentanspriiche als unzulassig erweisen, und ob die Lehre nach Hilfsantrag 2 fur

den angesprochenen Fachmann ausfihrbar ist.

2. Der Senat folgt allerdings nicht der Rechtsauffassung der Klagerin, dass der
erteilte Patentgegenstand eine Verfahren zur chirurgischen Behandlung des
menschlichen Koérpers darstelle und bereits deshalb wegen des insoweit gelten-
den Patentierungsausschlusses nach Art. 53 lit. ¢ EPU dem Nichtigkeitsgrund der

fehlenden Patentfahigkeit unterfalle.

Ein Verfahren zur chirurgischen Behandlung des menschlichen Korpers nach
Art. 53 lit. ¢ EPU ist dabei eine Methode, die einen konservativen (unblutigen) oder
operativen Eingriff in den Korper darstellt, mit dem Ziel der Heilung, Linderung von
Beschwerden, Veranderung des aul3eren Erscheinungsbildes (BGH GRUR 2001,
321, Rn. 27 - Endoprotheseeinsatz;, BPatG Beschl. v. 26. Mai 2009, 21 W (pat)
45/06, Leitsatz in Mitt. 2009, 469 - Katheternavigation; Schulte/Moufang, Patent-
gesetz, 8. Auflage, 8 2a Rn. 71). Chirurgisch ist ein Verfahren dabei auch dann,
wenn in einem mehrstufigen Verfahren nur ein notwendiger Schritt chirurgischen
Charakter aufweist (G 1/07, Entscheidung vom 15. Februar 2010 ABL. 2011, 134,
176; BPatG Beschl. v. 26. Mai 2009, 21 W (pat) 45/06, Leitsatz in Mitt. 2009, 469
- Katheternavigation). Das vorliegende Verfahren zum Herstellen eines Zahnim-
plantataufbaus zur Aufnahme von Zahnprothesen umfasst hinsichtlich keiner der
Verfahrensschritte a) - f) unmittelbar einen chirurgischen Eingriff. So beansprucht
das gegenstandliche Verfahren nur die Messung und Referenzierung unterschied-

lichster Daten sowie die anschlie3ende Herstellung eines Briickenaufbaus.

Dabei betrifft zwar ein Teil der messtechnisch zu erfassenden Daten die Position
von - zu irgendeinem friheren Zeitpunkt notwendigerweise eingesetzten - Im-

plantaten.
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Denn die Bestimmung der Zahnimplantatpositionen, und damit ein Teil der Daten-
generierung im beanspruchten Verfahren zur Herstellung des Bruckenaufbaus,
kann nur erfolgen, wenn die Implantate eingesetzt sind. Wenn auch aul3er Frage
steht, dass das Setzen von Zahnimplantaten als chirurgischer Eingriff dem Paten-
tierungsausschluss nach Art. 53 lit. ¢ EPU unterliegt, so ist jedoch zu berticksichti-
gen, dass dieser Eingriff weder konstitutiver Bestandteil des beanspruchten Ver-
fahrens ist noch mit dem beanspruchten Verfahren aus sonstigen Griinden not-
wendigerweise verbunden ist. Der insoweit im Vorfeld erforderliche chirurgische
Eingriff stellt sich vielmehr als ein aul3erhalb des gegensténdlich geschutzten
Verfahrens liegender Vorgang dar, mit dem - anders als in der Entscheidung des
Bundesgerichtshofs ,Endoprotheseeinsatz“ (GRUR 2001, 321) - das beanspruchte
Verfahren bereits keine Anwendungsféalle umfasst, in denen chirurgischer Eingriff
und beanspruchtes Verfahren notwendigerweise verbunden sind und einen ein-
heitlichen Vorgang bilden. Insbesondere stellt sich das vorliegende Verfahren
nicht als Teil eines operativen Eingriffs dar, wobei - wie beim bloRen Austausch
eines Implantataufbaus - auch der operative Eingriff nicht durch den Arzt erfolgt

sein muss, der das beanspruchte Verfahren anwendet.

Darlber hinaus unterfallt nach der aktuellen Rechtsprechung des Bundesgerichts-
hofs (GRUR 2010, 1081, Rn. 15 ff. — Bildunterstitzung bei Katheternavigation)
ebenso wie nach der Rechtsprechung der Gro3en Beschwerdekammer des Euro-
paischen Patentamts (Entscheidung vom 15. Februar 2010, G 1/07, ABL. 2011,
134) auch ein Verfahren nicht bereits deshalb dem Patentierungsausschluss fur
Verfahren zur chirurgischen Behandlung, weil es in einem engen medizinisch-
technischen und raumlich-zeitlichen Zusammenhang mit der Durchfihrung eines
chirurgischen Verfahrens steht - oder gar zeitgleich erfolgt oder weil das Verfahren
im Rahmen eines chirurgischen Eingriffs beschrieben und eine Entscheidung Uber
dessen Fortgang ermoglichen -, solange letzteres nicht Teil der beanspruchten
Lehre ist (BGH GRUR 2010, 1081, Rn. 15 - Bildunterstiitzung bei Katheternaviga-
tion, zu § 2a Abs. 1 Nr. 2 PatG) und der Patentanspruch insoweit auch den sonsti-

gen Anforderungen an die Zuléssigkeit der Weglassung des chirurgischen Verfah-
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rensschritts erfullt (G 1/07, ABL. 2011,134, 206, 209; EPA T 923/08 .
2. August 2011).

Auch die im beanspruchten Verfahren enthaltene Zweckangabe ,zum Herstellen
eines Zahnimplantataufbaus zur Aufnahme von Zahnprothesen® rechtfertigt schon
deswegen keine weitere Auseinandersetzung mit der - regelméRig nur einge-
schrankten - Bedeutung fur den beanspruchten Schutzgegenstand des Verfahrens
und ihrer Auswirkung auf den Patentierungsausschluss als chirurgisches Verfah-
ren: Denn vorliegend ist Zweckangabe bereits inhaltlich nicht auf ein solches, von
der Patentierung ausgeschlossenes Verfahren gerichtet, so dass es dahinstehen
kann, inwieweit Zweckangaben in Verfahrensansprichen, auch wenn sie keine
Merkmale des Patentgegenstands benennen, sondern nur beschrankendes Eig-
nungskriterium darstellen, einen Patentierungsausschluss begriinden kdnnen
(hierzu BGH GRUR 2010, 1081, Rn. 11 - Bildunterstiitzung bei Katheternaviga-

tion).

3. Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 erweist sich als nicht pa-
tentfahig, da er fur den zustandigen Fachmann, einen Zahntechniker oder Zahn-
arzt der mit Ingenieuren aus dem Gebiet der Bildverarbeitung und CAD/CAM-
Technik zusammenarbeitet, durch den Stand der Technik nach den Druckschriften

Ni 3 und Ni 7 nahegelegt ist.

a. Fir die Beurteilung, ob eine beanspruchte technische Lehre auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruht, ist von dem auszugehen, was das Beanspruchte in
der Gesamtheit seiner Lésungsmerkmale in ihrem technischen Zusammenhang
(BGH GRUR 2007, 1055, Tz. 28 - Papiermaschinengewebe) gegeniber dem
Stand der Technik im Ergebnis tatsachlich leistet (BGH GRUR 2010, 607, Tz. 18
- Fettsaurezusammensetzung; BGH GRUR 2010, 602, Tz. 27 - Gelenkanord-

nung).
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Hiervon ausgehend ist auch die Aufgabe objektiv zu formulieren (BGH GRUR
2005, 141 - Anbieten interaktiver Hilfe;, BGH GRUR 2010, 602, Tz. 27
- Gelenkanordnung). Diese bestand - wie es auch die Beklagte im Verfahren
selbst formuliert hat - vorliegend deshalb darin, ein Verfahren zum Herstellen ei-
nes Zahnimplantataufbaus zu entwickeln, welches wenig zeitaufwendig ist und
auch die Form und Lage der idealen Zahneposition des Patienten berucksichtigt.

b. Im Stand der Technik war im Anmeldezeitpunkt des Streitpatents aus der
Druckschrift Ni 3 ein Verfahren zum Herstellen eines Zahnimplantataufbaus (vgl.
Figur 9 - 7) zur Aufnahme von Zahnprothesen (prosthesis), die Uber dem Zahn-
fleisch anzubringen sind, bekannt (vgl. Seite 156, linke Spalte, letzter Absatz:
...overdentures ...rest on mucosa...). Dabei weist der Aufbau mehrere Zahnim-
plantat-Anlageflansche (vgl. die rundlichen Enden in den Figuren 9 -7, 9 - 11 und
9 -12) und eine auf dem Zahnfleischgewebe liegende Brucke (vgl. Figuren 9 -7
bis 9 - 12) auf, an der eine Zahnprothese (prosthesis) befestigbar ist [= Merkmal
M1].

Dieses Verfahren zum Herstellen des Zahnimplantataufbaus umfasst folgende
Schritte: Es wird ein Modell einer Zahnfleischoberflache erstellt durch Fertigen
eines Gipsabdrucks (vgl. Seite 154, rechte Spalte, letzter Absatz, und Figuren
9 - 3a und 9 - 3b) erstellt [= Merkmal M2, mit dem Unterschied, dass ein Gipsmo-

dell anstatt eines ,image“/Abbildes erstellt wird].

Weiterhin wird (vgl. Figur 9 - 7) ein Modell von Uber dem Zahnfleisch zu platzie-
renden Zahnprothesen erstellt, die kinstliche Prothesen darstellen und diese so-
mit umfassen (vgl. Seite 154, linke Spalte, letzter Absatz: ,trial denture®, Seite 157,
rechte Spalte, erster Absatz: ,trial prosthesis®, und Figuren 9 -3b, 9-6a und
9 - 6b) [= Merkmal M3, wiederum mit dem Unterschied, dass ein Modell anstatt

eines ,image“/Abbildes erstellt wird].

Es werden Zahnimplantat-Positionsdaten (vgl. Figuren 9-3a, 9-3b, 9-8 und
9 - 10 sowie Seite 159, zweite Spalte, zweiter Absatz), die eine Position sowie
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eine Winkel-orientierung mehrerer Zahnimplantate (implants) definieren, die in
einem von der Zahnfleischoberflache bedeckten Kieferknochen gehaltert sind, er-
stellt [= Merkmal M4].

Das Modell der Zahnfleischoberflache, das Prothesen-Modell und die Implantats-
Positionen werden (vgl. Seite 154, linke Spalte, letzter Absatz) durch Anbringen in
einem Artikulator (articulator), der einen Referenzrahmen des Systems vorgibt, in
Bezug auf einen gemeinsamen Referenzrahmen gesetzt [= Merkmal M5, Modelle

anstatt ,images“/Abbilder].

Es wird ein Modell der Zahnfleischoberflache, der Gebisse und der Zahnimplan-
tate erstellt (vgl. Figuren 9 -3a, 9-3b, 9-6a, 9-6¢c und 9 - 7) [= Merkmal M6 mit
dem Unterschied, dass statt einem Computergraphikmodell ein reales Modell er-

zeugt wird).

Dabei wird die Form einer Brucke (vgl. Figuren 9 - 8 bis 9 - 12e mit zugehdoriger
Beschreibung, insbesondere Seite 159, rechte Spalte, letzter Absatz: ,...selected
a bar of the nearest suitable length...“) unter Verwendung des Modells und Spezi-
fizieren von Formdaten ausgewahlt. Die Form ist abhangig von der Position der
Implantate, auf der sie befestigt werden soll, sowie abhangig von der Form und
Grol3e der Zahnfleischoberflache und der Gebiss-Prothese, in der die Briicke an-
geordnet werden soll. Aus diesem Grund mussen alle diese Parameter beriick-

sichtigt werden [= Merkmal M8].

Schlielich wird mit Hilfe der Formdaten der Zahnimplantat-Aufbau mit einem
Fertigungsgerat geschnitten (vgl. Seite 159, rechte Spalte: ,...the bar is bent...
,2Having selected a bar of the nearest suitable length..., this is shortend as neces-
sary before bending to span the gap between the gold cylinders®) [= Merkmal M7
bis auf den Unterschied, dass es sich um ein (automatisiertes) Prazisionsferti-

gungsgerat handelt].
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Somit unterscheidet sich der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 von
dem aus der Druckschrift Ni 3 bekannten Stand der Technik lediglich dadurch,
dass statt realer Modelle Abbilder und ein Computergraphikmodell erzeugt wer-
den, um die Form der Briicke virtuell an einem Computerbildschirm zu planen und
damit den manuellen Herstellungsprozess zu automatisieren, und dass ein (auto-
matisiertes) Prazisionsfertigungsgerat zum Schneiden des Aufbaus verwendet

wird.

b. Da die Automatisierung von Herstellungsverfahren und die dafir nétige
Benutzung von Computern auch bereits im Anmeldezeitpunkt des Streitpatents
am 18. Dezember 1997 zum allgemeinen technischen Trend gehoérte und der
Fachmann immer bestrebt ist existierende Verfahren zu vereinfachen und zu ver-
bessern, war es fur ihn nahegelegt, computerunterstitzte Planungs- und Herstel-
lungsverfahren einzusetzen. Dies belegt die Druckschrift Ni 7, die dem Fachmann
sogar eine konkrete Anregung zur Erzeugung eines Computergrafikmodells ver-
mittelte. Die Ni 7 (vgl. Seite 1, Zeilen 9 bis 12, und Seite 2, erster Absatz) lehrt ein
Verfahren zum Herstellen eines Zahnimplantataufbaus (implants) zur Aufnahme
von Zahnprothesen, die tber dem Zahnfleisch anzubringen sind. Der Aufbau des
Zahnimplantats weist mehrere Zahnimplantat-Anlageflansche und eine auf dem
Zahnfleischgewebe liegende Briicke (dental bridges) auf, an der eine Zahnpro-
these befestigbar ist, wobei ein Abbild (vgl. Figur 1 mit Beschreibung, stereo-
photographie with a camera 2) einer Zahnfleischoberflache sowie Zahnimplantat-
Positionsdaten (vgl. Seite 8, Zeilen 13 und 14: the spatial position of an implant is
to be identified) erstellt werden, die eine Position sowie eine Winkelorientierung
mehrerer Zahnimplantate definieren, die in einem von der Zahnfleischoberflache
bedeckten Kieferknochen gehaltert sind. Es wird ein Computergrafikmodell (vgl.
Seite 9, Zeilen 1 und 2: The computer operates with a graphic programm) der
Zahnfleischoberflache und der Zahnimplantate erzeugt und mit einem durch
Formdaten (vgl. Seite 9, Zeile 17: control data) und Funktionsdaten (vgl. S. 4
Z. 15, function data) gesteuerten Prazisionsfertigungsgerat zum Schneiden des

Aufbaus (vgl. Seite 9, zweiter Absatz: manufacturing machines 15, cutting coordi-
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nate data) einer Briicke (vgl. den Anspruch 1: dental bridge) hergestellt
[= Merkmale M6 und M7].

Der Fachmann konnte deshalb der Druckschrift Ni 7 die technische Lehre ent-
nehmen, zur Vereinfachung und Verbesserung des aus der Druckschrift Ni 3 be-
kannten Verfahrens zum Herstellen eines Zahnimplantataufbaus statt eines realen
Modells ein (virtuelles) Computergraphikmodell der Zahnfleischoberflache, der
Gebisse und der Zahnimplantate zu verwenden und mit den daraus resultierenden
Formdaten ein (automatisches) Prazisionsfertigungsgerat zum Schneiden des

Aufbaus anzusteuern.

4.  Auch der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemaR Hilfsantrag 1 war fur
den zusténdigen Fachmann durch den Stand der Technik nach den Druckschriften
Ni 3 und Ni 7 nahegelegt, da das im Patentanspruch 1 gemafld Hilfsantrag 1 im
Merkmal M7a gegenlber dem erteilten Patentanspruch 1 zusétzlich beanspruchte
Merkmal, wonach der (Zahnimplantat-) Aufbau (superstructure) ,from a solid
piece®, d. h. aus einem massiven Stiick geschnitten wird, bereits aus der Druck-
schrift Ni 7 bekannt war, da (vgl. Seite 9, zweiter Absatz; manufacturing machi-
nes 15) das Schneiden von Teilen bei automatischen Herstellungsmaschinen ub-

licherweise aus dem Vollen erfolgt.

5. Dies gilt auch fur den Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemal Hilfsan-
trag 2, der fur den Fachmann durch den Stand der Technik nach den Druck-
schriften Ni 3 und Ni 7 nahegelegt war. Dieser unterscheidet sich vom Gegen-
stand des erteilten Patentanspruchs 1 durch das zusatzliche Merkmal M4a
,wherein this step of obtaining dental implant position comprises scanning the po-
sition of each implant represented by analogs embedded in a physical model of a
patient’'s mouth®, d. h. die Zahnimplantat-Positionsdaten werden an einem physi-
kalischen Modell des Mundes des Patienten, das diesen Positionsdaten entspre-
chend positionierte eingebettete Zahnimplantat-Analoge aufweist, erstellt und nicht

direkt im Mund des Patienten.
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Ein derartiges Vorgehen zeigt jedoch bereits die Druckschrift Ni 3, bei der ein phy-
sikalisches Modell des Mundes des Patienten erstellt wird(vgl. Figuren 9 - 3a und
9 - 3b), das den Zahnimplantat-Positionsdaten entsprechend im Gipsmodell posi-
tionierte eingebettete Zahnimplantat-Analoge aufweist, an denen die Zahnimplan-
tats-Positionsdaten gemessen und erstellt werden. Dabei liegt es im Belieben des
Fachmanns einzelne Messungen an einem realen Modell, wie in der Ni 3 gezeigt,
vorzunehmen und nicht im Mund des Patienten, wenn er dies fur sachdienlich hal,
etwa um den Patienten nicht unnétig langen und unangenehmen Messungen aus-

zusetzen.

6. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemalR Hilfsantrag 3 war fur den
Fachmann ebenfalls durch den Stand der Technik nach den Druckschriften Ni 3
und Ni 7 nahegelegt. Er unterscheidet sich vom erteilten Patentanspruch 1 durch
das zusatzliche Merkmal M5a ,wherein step d) comprises providing known refe-
rence points on a drill guide attached to a physical model of a patients mouth, and
measuring the position of the known reference points®, d. h. es werden bekannte
Referenzpunkte an einer Bohrerfihrung bereitgestellt, die an einem physikali-
schen Modell eines Munds eines Patienten befestigt ist, und die Position der be-

kannten Referenzpunkte gemessen.

Es liegt im Rahmen fachmannischen Handels bereits vorhandene (bekannte) Da-
ten auch tatsachlich zu nutzen, wenn diese bendtigt werden. Eine fachubliche
Bohrerfihrung, wie sie u. a. auch aus der Druckschrift Ni 4 (vgl. Seite 1617, rechte
Spalte, dritter Absatz: drill guide) bekannt ist, wird zur Herstellung der Implantats-
|6cher im physikalischen Modell des Mundes des Patienten verwendet. Fur den
Fachmann ist es selbstverstandlich, dass diese Bohrerfihrung am richtigen Ort
relativ zum Referenzrahmen des physikalischen Modells angeordnet sein muss,
um die Implantatslocher auch an der richtigen Stelle im physikalischen Modell
bohren zu kénnen. Die daflur bendtigten Referenzpunkte an der Bohrerfihrung
sind deshalb eine unabdingbare Voraussetzung flir eine ordnungsgeméafie Her-
stellung der Implantatslécher entsprechend deren Positionen. Damit ist es fir den
Fachmann nahegelegt, bei Verwendung einer Bohrerfihrung an dem aus der
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Druckschrift Ni 3 bekannten physikalischen Modell eines Munds eines Patienten
fur ein korrektes Bohren der Implantatsiocher Referenzpunkte an der Bohrerfiih-

rung bereitzustellen und diese zu messen.

7.  Auch der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemal Hilfsantrag 4 war fur
den Fachmann durch den Stand der Technik nach den Druckschriften Ni 3 und
Ni 7 nahegelegt. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemal Hilfsantrag 4
weist gegenldber dem Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 noch zusatz-
lich das Merkmal M4b auf, ,wherein step ¢) comprises taking imprints of the dental
implants once installed using transfers connected to the implants®, d. h. es werden
Abdriicke von den bereits angebrachten Zahnimplantaten genommen und dabei

an den Implantaten angebrachte Transfers benutzt.

Die im Mund des Patienten in dessen Kiefernknochen befindlichen Implantate sind
im verheilten Zustand Ublicherweise von Zahnfleisch Uberdeckt und ragen nicht
dariber hinaus. Um nun Uberhaupt einen Abdruck davon nehmen zu kénnen, sind
sogenannte Transfers notig, die an den Implantaten angebracht sind und die tber
das Zahnfleisch hinausragen. Derartige Transfers sind z. B. auch bei der Druck-
schrift Ni 7 vorgesehen, wie der Seite 6, erster Absatz (,...where the jaw is healed
and only the spacers on the implant protrude above the healed jaw bone.”) zu ent-
nehmen ist. Deshalb war es fur den Fachmann eine rein handwerkliche Mal3-
nahme bei dem aus der Druckschrift Ni 3 bekannten Verfahren zum Herstellen
eines Zahnimplantataufbaus, bei dem (vgl. Figuren 9 -3a und 9 - 3b) Gipsab-
dricke der Zahnfleischoberflache mit den darunter angebrachten Implantaten ge-
nommen werden, zur Kenntlichmachung der Implantate an diesen Transfers an-

zubringen.

8. Die verbleibenden Unteranspriche 2, 4 - 6 gemal Hilfsantrag 4 kénnen

eine Patentfahigkeit ebenfalls nicht begriinden:

Das im Unteranspruch 2 beanspruchte Merkmal ,wherein said precision manu-
facturing device is a CNC milling machine®, d. h. wonach das Prézisionfertigungs-
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gerat eine CNC-Frasmaschine ist, ist bereits aus der Druckschrift Ni 7 bekannt, da
die dort beschriebenen computergesteuerten Herstellungs-maschinen (vgl. Sei-
te 9, zweiter Absatz, manufacturing machines 15) tblicherweise CNC-Frasmaschi-

nen sind.

Das im Unteranspruch 4 beanspruchte Merkmal ,wherein step c) comprises
scanning the position of each implant (72) represented by analogs in a physical
model of a patient’s mouth®, d. h. wonach der Schritt ¢) das Scannen der Position
jedes Implantats aufweist die durch Analogs in einem physikalischen Modell eines
Munds eines Patienten reprasentiert werden ist bereits aus der Druckschrift Ni 3
bekannt, bei der ein physikalisches Modell (vgl. Figuren 9 - 3a und 9 - 3b) vom
Mund eines Patienten erstellt wird das Zahnimplantats-Analogs an der Position
der Implantate aufweist, wobei die Position der Implantate mit Hilfe der Analogs

ermittelt wird.

Hinsichtlich des Der Unteranspruch 5 und des dort aufgenommenen Merkmals
,wherein step d) comprises providing known reference points on a drill guide atta-
ched to a physical model of a patients mouth, and measuring the position of the

known reference points®, wird auf die Ausfihrungen zu Hilfsantrag 3 verwiesen.

Das im Unteranspruch 6 beanspruchte Merkmal ,wherein step d) further compri-
ses attaching measurement targets (28) to implant analogs embedded in the phy-
sical modell (21/22), and measuring the position of said implant analogs relativ to
said known reference points®, d. h. wonach aul3erdem Messtargets an in dem
physikalischen Modell eingebetteten Implantatnachbildungen befestigt und das
Messen der Implantatnachbildungen relativ zu den bekannten Referenzpunkten
erfolgt, ist dem Fachmann durch die Druckschrift Ni 3 nahegelegt, bei der Implan-
tat-nachbildungen in einem physikalischen Modell (vgl. die Figuren 9 - 3a und
9 - 3b) eingebettet sind und ein Referenzrahmen in Form eines Artikulators vorge-
sehen ist. Fir eine prazise Messung des Orts der Implantatnachbildungen und

dessen Zuordnung relativ zum Referenzrahmen ist es dabei fir den Fachmann
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nahegelegt als Markierungen Messtargets zu verwenden und diese in Bezug zu

den bekannten Referenzpunkten zu setzen.

Damit erweist sich keine der von der Beklagten verteidigten Fassungen des Streit-

patents als bestandsfahig, so dass dieses vollumfanglich nichtig zu erklaren war.

Als Unterlegene hat die Beklagte die Kosten des Rechtsstreits gemal § 84 Abs. 2

Satz 2 PatG i. V. m. 8§ 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO zu tragen. Die Entscheidung Uber die

vorlaufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1 PatG, § 709 ZPO.

Engels Dr. Mittenberger-Huber Dr. Muller Veit Zimmerer
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