BUNDESPATENTGERICHT

21 W (pat) 48/10 Verkindet am
20. Januar 2015

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Einspruchsbeschwerdesache

betreffend das Patent 103 00 301

BPatG 154
05.11



hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf-
grund der mindlichen Verhandlung vom 20. Januar 2015 unter Mitwirkung des
Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Haul3ler sowie der Richterin Hartlieb, des
Richters Dipl.-Phys. Dr. Muller und der Richterin Dipl.-Phys. Zimmerer

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen 103 00 301.0 wurde am
2. Januar 2003 unter der Bezeichnung ,Verfahren zur automatischen Erzeugung
einer dentalen Suprastruktur zur Verbindung mit einem Implantat“ beim Deutschen
Patent- und Markenamt angemeldet. Die Veroffentlichung der Patenterteilung er-
folgte am 2. Juli 2009. Patentinhaberin ist die S... GmbH in

B....



Gegen das Patent hat die B1...

H... GmbH & Co. KG in B2... (Einsprechende I) mit Schriftsatz vom

2. Oktober 2009, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am
6. Oktober 2009, und die S1... AG in B3... (Einsprechen-

de 1) mit Schriftsatz vom 2. Oktober 2009, eingegangen beim Deutschen Patent-
und Markenamt am 8. Oktober 2009, Einspruch erhoben.

Die Einsprechende | hat unzulassige Erweiterung, fehlende Neuheit, mangelnde
erfinderische Tatigkeit und fehlende Ausfihrbarkeit, die Einsprechende Il unzulés-
sige Erweiterung, fehlende Neuheit und mangelnde erfinderische Tatigkeit geltend
gemacht.

Zum Stand der Technik verwiesen die Einsprechenden auf die Druckschriften

E1 EP 1062916 A2

E2 US 6231342 B1

E3 US 6126445

E4 US 6398554 B1

ES5 EP 1252867 Al

E6 JP 10277059 Al

E7 DE 19654055 Al

E8 EP 1023876 A2

E9 The procera abutment — the fith generation abutment for den-
tal implants, veroffentlicht im September 2000 in « Journal of
the Canadian Dental association »

E10 US 4988297

E11 US 5716215

E12 EP 0904743 A2

E13 US 5092022.



Die Patentinhaberin ist dem Vorbringen der Einsprechenden mit Schriftsatz vom
6. April 2010 formal entgegengetreten und beantragte, das Patent in der erteilten
Fassung (Hauptantrag, Anspriche 1 bis 14, siehe Schriftsatz vom 6. April 2010),
hilfsweise mit den im Schriftsatz vom 6. April 2010 eingereichten, gednderten Pa-
tentansprichen 1 bis 13 (Hilfsantrag 1, siehe Schriftsatz vom 6. April 2010), weiter
hilfsweise mit den im Schriftsatz vom 6. September 2010 eingereichten, geander-
ten Patentansprichen 1 bis 13 aufrecht zu erhalten (Hilfsantrag 2, siehe Schrift-

satz vom 6. September 2010).

Die Patentabteilung 43 des Deutschen Patent- und Markenamts hat am Ende der
Anhdrung vom 28. September 2010 die Einspriche fur zulassig erklart und das
Patent aufgrund unzulassiger Erweiterung des Patentanspruchs 1 in der Fassung
des Hauptantrags und des Hilfsantrags 1 und aufgrund mangelnder Ausfihrbarkeit
des Gegenstandes gemal} Hilfsantrag 2 widerrufen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin und Be-

schwerdefiihrerin vom 17. November 2010.

Sie beantragt,

den Beschluss der Patentabteilung 43 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 28. September 2010 aufzuheben und
das Patent beschréankt aufrecht zu erhalten mit den folgenden Un-

terlagen,

1. Patentanspruch 1 nach Hauptantrag vom 20. Januar 2015,
Patentanspriiche 2 bis 13 gemall Schriftsatz  vom
17. November 2010,

Ubrige Unterlagen wie erteilt



hilfsweise

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 vom 20. Januar 2015,
Ubrige Unterlagen wie Hauptantrag

weiter hilfsweise

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 vom 20. Januar 2015,
ubrige Unterlagen wie Hauptantrag

weiter hilfsweise

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 vom 17. November 2010,
ubrige Unterlagen wie Hauptantrag

(Hilfsantrag 3)

weiter hilfsweise

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 vom 17. November 2010,
ubrige Unterlagen wie Hauptantrag

(Hilfsantrag 4).

Die Beschwerdegegnerinnen | und Il beantragen,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Der erteilte Anspruch 1 lautet:

Verfahren zur automatischen Erzeugung einer dentalen Supra-

struktur zur Verbindung mit einem Implantat anhand einer digitalen

Modellbeschreibung der Form, umfassend folgende Schritte:

Erfassen einer tatsachlichen klinischen Situation oder einer ge-
stalteten klinischen Situation des Implantats (3; 13) als digitale
Daten;

Analyse dieser Situation und Bestimmung der Implantatach-
se (5; 16);

Berechnen der optimalen Form der Suprastruktur (1, 2);

gekennzeichnet durch:



- automatisches Trennen der Suprastruktur in einen ersten
Teil (1) und einen zweiten Teil (2)
- Herstellen der Einzelteile mit einer Bearbeitungsmaschine aus

mindestens einem Rohling (11) anhand der digitalen Daten.

Der im Einspruch geltende Anspruch 1 geméaf Hauptantrag lautet:

Verfahren zur automatischen Erzeugung einer dentalen Supra-
struktur zur
Verbindung mit einem Implantat anhand einer digitalen
Modellbeschreibung der Form,
umfassend folgende Schritte:
- Erfassen einer tatsachlichen klinischen Situation oder einer ge-
stalteten
klinischen Situation des Implantats (3; 13) als digitale
Daten;
- Analyse dieser Situation und Bestimmung der Implantatach-
se (5; 16);
- Berechnen einer optimalen Form der Suprastruktur (1, 2) an-
hand der erfassten
digitalen Daten;
gekennzeichnet durch:
- automatisches Trennen der Suprastruktur in einen ersten Tell
als Abutment (2)
und einen zweiten Teil als Zahnkrone (1) und automati-
sche Formgebung des Abutments (2)
- Optimierung der Form eines Abutments (2)
- Herstellen der Einzelteile mit einer Bearbeitungsmaschine aus
mindestens einem

Rohling (11) anhand der digitalen Daten.



Der im Einspruch geltende Anspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags 1

lautet:

Verfahren zur automatischen Erzeugung einer dentalen Supra-
struktur zur
Verbindung mit einem Implantat anhand einer digitalen
Modellbeschreibung der Form, umfassend folgende
Schritte:
- Erfassen einer tatsachlichen klinischen Situation oder einer ge-
stalteten
klinischen Situation des Implantats (3; 13) als digitale
Daten;
- Analyse dieser Situation und Bestimmung der Implantatach-
se (5; 16);
- Berechnen einer optimalen Form der Suprastruktur (1, 2) an-
hand der erfassten
digitalen Daten;
gekennzeichnet durch:
- automatisches Trennen der Suprastruktur in einen ersten Tell
als Abutment 2
und einen zweiten Teil als Zahnkrone (1) und automati-
sche Formgebung des Abutments (2),
wobei beim Berechnen der optimalen Form der Supra-
struktur aus einer bekannten Occlusalflache von Nach-
barzahnen (32, 33) die GroRe und die Orientierung der
fur das Implantat bendtigten Zahnkrone bestimmt wird,
- Optimierung der Form eines Abutments (2)
- Herstellen der Einzelteile mit einer Bearbeitungsmaschine aus
mindestens einem

Rohling (11) anhand der digitalen Daten.



Der im Einspruch geltende Anspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags 2

lautet:

Verfahren zur automatischen Erzeugung einer dentalen Supra-
struktur zur
Verbindung mit einem Implantat anhand einer digitalen
Modellbeschreibung der Form, umfassend folgende
Schritte:
- Erfassen einer tatsachlichen klinischen Situation oder einer ge-
stalteten
klinischen Situation des Implantats (3; 13) als digitale
Daten;
- Analyse dieser Situation und Bestimmung der Implantatach-
se (5; 16);
- Berechnen einer optimalen Form der Suprastruktur (1, 2) an-
hand der erfassten
digitalen Daten;
gekennzeichnet durch:
- automatisches Trennen der Suprastruktur in einen ersten Tell
als Abutment (2)
und einen zweiten Teil als Zahnkrone (1), und automati-
sche Formgebung des Abutments (2),
wobei beim Berechnen der optimalen Form der Supra-
struktur aus einer bekannten Occlusalflache von Nach-
barzahnen (32, 33) die GroRe und die Orientierung der
fur das Implantat bendtigten Zahnkrone bestimmt wird,
wobei eine zerviscale Bestimmungslinie eines aus einer
Zahnbibliothek ausgewéhlten Blchereizahns wird in me-
sio-distaler Richtung leicht unter das Niveau gelegt, das

durch ein Ausgleichsteil gemessen wurde,



wobei eine Zerviscalflache der herzustellenden Supra-
struktur zusammen mit der bekannten Lage eines Im-
plantatkopfes berechnet wird
- Optimierung der Form eines Abutments (2)
- Herstellen der Einzelteile mit einer Bearbeitungsmaschine aus
mindestens einem

Rohling (11) anhand der digitalen Daten.

Der Patentanspruch 1 in der Fassung des geltenden Hauptantrags lautet (mit
eingefugter Merkmalsgliederung, Unterschiede zum erteilten Anspruch unterstri-

chen):

M1 Verfahren zur automatischen Erzeugung einer dentalen
Suprastruktur zur Verbindung mit einem Implantat an-
hand einer digitalen Modellbeschreibung der Form,

umfassend folgende Schritte:

M2 - Erfassen einer tatsachlichen klinischen Situation oder
einer gestalteten klinischen Situation des Implantats (3;

13) als digitale Daten;

M3 - Analyse dieser Situation und Bestimmung der Implan-
tatachse (5; 16);

M4 - Berechnen der optimalen Form der Suprastruktur (1,
2);

gekennzeichnet durch:
M5 - automatisches Trennen der Suprastruktur in einen

ersten Teil als Abutment (2) und in einen zweiten Teil als

Zahnkrone (1) und automatische Formgebung des Abut-

ments (2);

M6 - Optimierung der Form eines Abutments (2) bezlglich

einer oder mehrerer oder aller der folgenden Parameter:

M6.1 0 ein Mindestmass fir die Schulterbreite;
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M6.2 0 eine maximale Stumpfhohe begrenzt durch den Nei-

qungswinkel der Suprastruktur gegeniiber der Langsach-

se (5) des Implantats (3), die Geometrie des Roh-
lings (11) und die Hohe der Okklusalflache (22),
M6.2.1  wobei die maximale Stumpfhéhe so bemessen ist, dass

sie um ein Hochstmass unterhalb der Hohe der Okklusal-
flache (22) lieqt;

M6.3 0 eine minimale Stumpfhdhe, welche durch die Lage

des Kopfes einer Okklusalschraube ist;

M6.4 0 einen Drehwinkel des Abutments um die Langsachse

im Rohling (11), der sich aus der relativen Lage des Im-

plantats (3; 13) in der klinischen Situation ergibt;

M7 - Herstellen der Einzelteile mit einer Bearbeitungsma-
schine aus mindestens einem Rohling (11) anhand der

digitalen Daten.

Der Patentanspruch 1 in der Fassung des geltenden Hilfsantrag 1 lautet (mit
eingefugter Merkmalsgliederung, Unterschiede zum Hauptantrag unterstrichen):

M1 Verfahren zur automatischen Erzeugung einer dentalen
Suprastruktur zur Verbindung mit einem Implantat an-
hand einer digitalen Modellbeschreibung der Form,

umfassend folgende Schritte:

M2 - Erfassen einer tatsachlichen klinischen Situation oder
einer gestalteten klinischen Situation des Implantats (3;
13) als digitale Daten;

M3 - Analyse dieser Situation und Bestimmung der Implan-
tatachse (5; 16);
M4* - Berechnen der optimalen Form der Suprastruktur (1,

2) anhand der erfassten digitalen Daten;

gekennzeichnet durch:



M5

M6

M6.1
M6.2

M6.2.1

M6.3

M6.4

M7
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- automatisches Trennen der Suprastruktur in einen
ersten Tell als Abutment (2) und in einen zweiten Teil als
Zahnkrone (1) und automatische Formgebung des Abut-
ments (2);

- Optimierung der Form eines Abutments (2) bezuglich
einer oder mehrerer oder aller der folgenden Parameter:
0 ein Mindestmass flr die Schulterbreite;

o eine maximale Stumpfhdéhe begrenzt durch den Nei-
gungswinkel der Suprastruktur gegenuber der Langsach-
se (5) des Implantats (3), die Geometrie des Roh-
lings (11) und die H6he der Okklusalflache (22),

wobei die maximale Stumpfhéhe so bemessen ist, dass
sie um ein Hochstmass unterhalb der Hohe der Okklusal-
flache (22) liegt;

o eine minimale Stumpfhéhe, welche durch die Lage
des Kopfes einer Okklusalschraube ist;

o einen Drehwinkel des Abutments um die Langsachse
im Rohling (11), der sich aus der relativen Lage des Im-
plantats (3; 13) in der klinischen Situation ergibt;

- Herstellen der Einzelteile mit einer Bearbeitungsma-
schine aus mindestens einem Rohling (11) anhand der
digitalen Daten.
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Der Patentanspruch 1 in der Fassung des geltenden Hilfsantrags 2 lautet (mit
eingefugter Merkmalsgliederung, Unterschiede zum Hilfsantrag 1 unterstri-

chen/durchgestrichen):

M1 Verfahren zur automatischen Erzeugung einer dentalen
Suprastruktur zur Verbindung mit einem Implantat an-
hand einer digitalen Modellbeschreibung der Form,

umfassend folgende Schritte:

M2 - Erfassen einer tatsachlichen klinischen Situation oder
einer gestalteten klinischen Situation des Implantats (3;

13) als digitale Daten;

M3 - Analyse dieser Situation und Bestimmung der Implan-
tatachse (5; 16);
M4 - Berechnen der einer optimalen Form der Suprastruk-

tur (1, 2) anhand der erfassten digitalen Daten;
gekennzeichnet durch:

M5 - automatisches Trennen der Suprastruktur in einen
ersten Teil als Abutment (2) und in einen zweiten Teil als
Zahnkrone (1) und automatische Formgebung des Abut-
ments (2);

M6 - Optimierung der Form eines Abutments (2) beziglich
einer oder mehrerer oder aller der folgenden Parameter:

M6.1 0 ein Mindestmass fur die Schulterbreite;

M6.2 o eine maximale Stumpfhéhe begrenzt durch den Nei-
gungswinkel der Suprastruktur gegentber der Langsach-
se (5) des Implantats (3), die Geometrie des Roh-
lings (11) und die Hohe der Okklusalflache (22),

M6.2.1 wobei die maximale Stumpfhéhe so bemessen ist, dass
sie um ein Hochstmass unterhalb der Hohe der Okklusal-
flache (22) liegt;
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M6.3 o0 eine minimale Stumpfhtéhe, welche durch die Lage
des Kopfes einer Okklusalschraube ist;

M6.4 o einen Drehwinkel des Abutments um die Langsachse
im Rohling (11), der sich aus der relativen Lage des Im-
plantats (3; 13) in der klinischen Situation ergibt;

M7 - Herstellen der Einzelteile mit einer Bearbeitungsma-
schine aus mindestens einem Rohling (11) anhand der

digitalen Daten.

Der Patentanspruch 1 in der Fassung des geltenden Hilfsantrags 3 lautet (mit

eingeflugter Merkmalsgliederung, Unterschiede zum Hilfsantrag 2 unterstrichen):

M1 Verfahren zur automatischen Erzeugung einer dentalen
Suprastruktur zur Verbindung mit einem Implantat an-
hand einer digitalen Modellbeschreibung der Form, um-
fassend folgende Schritte:

M2 - Erfassen einer tatsachlichen klinischen Situation oder
einer gestalteten klinischen Situation des Implantats (3;
13) als digitale Daten;

M3 - Analyse dieser Situation und Bestimmung der Implan-
tatachse (5; 16);
M4 - Berechnen einer optimalen Form der Suprastruktur (1,

2), anhand der erfassten digitalen Daten;
gekennzeichnet durch:
M5 - automatisches Trennen der Suprastruktur in einen
ersten Teil als Abutment (2) und in einen zweiten Teil als
Zahnkrone (1) und automatische Formgebung des Abut-

ments (2);



M5.1
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wobei beim Berechnen der optimalen Form der Supra-

M6

M6.1
M6.2

M6.2.1

M6.3

M6.4

M7

struktur aus einer bekannten Okklusalfache von Nach-

barzdhnen (32, 33) die GroRe und die Orientierung der

fur das Implantat ben6tigten Zahnkrone bestimmt wird;

- Optimierung der Form eines Abutments (2) bezuglich
einer oder mehrerer oder aller der folgenden Parameter:
0 ein Mindestmass fur die Schulterbreite;

o eine maximale Stumpfhdéhe begrenzt durch den Nei-
gungswinkel der Suprastruktur gegenuber der Langsach-
se (5) des Implantats (3), die Geometrie des Roh-
lings (11) und die H6he der Okklusalflache (22),

wobei die maximale Stumpfhéhe so bemessen ist, dass
sie um ein Hochstmass unterhalb der Hohe der Okklusal-
flache (22) liegt;

o eine minimale Stumpfhéhe, welche durch die Lage
des Kopfes einer Okklusalschraube ist;

o einen Drehwinkel des Abutments um die Langsachse
im Rohling (11), der sich aus der relativen Lage des Im-
plantats (3; 13) in der klinischen Situation ergibt;

- Herstellen der Einzelteile mit einer Bearbeitungsma-
schine aus mindestens einem Rohling (11) anhand der
digitalen Daten.
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Der Patentanspruch 1 in der Fassung des geltenden Hilfsantrags 4 lautet (mit
eingefugter Merkmalsgliederung, Unterschiede zum Hilfsantrag 2 unterstrichen):

M1 Verfahren zur automatischen Erzeugung einer dentalen
Suprastruktur zur Verbindung mit einem Implantat an-
hand einer digitalen Modellbeschreibung der Form, um-
fassend folgende Schritte:

M2 - Erfassen einer tatsachlichen klinischen Situation oder
einer gestalteten klinischen Situation des Implantats (3;
13) als digitale Daten;

M3 - Analyse dieser Situation und Bestimmung der Implan-
tatachse (5; 16);
M4 - Berechnen einer optimalen Form der Suprastruktur (1,

2), anhand der erfassten digitalen Daten;
gekennzeichnet durch:

M5 - automatisches Trennen der Suprastruktur in einen
ersten Teil als Abutment (2) und in einen zweiten Teil als
Zahnkrone (1) und automatische Formgebung des Abut-
ments (2);

M5.1 wobei beim Berechnen der optimalen Form der Supra-
struktur aus einer bekannten Okklusalfache von Nach-
barzahnen (32, 33) die GroRe und die Orientierung der
fur das Implantat bendétigten Zahnkrone bestimmt wird;

M5.2 wobei eine zerviscale Bestimmungslinie eines aus einer

Zahnbibliothek ausgewahlten Biichereizahns wird in me-

sio-distaler Richtung leicht unter das Niveau geleqt, das

durch ein Ausgleichsteil gemessen wurde,

M5.3 wobei eine Zerviscalflache der herzustellenden Supra-

struktur zusammen mit der bekannten Lage eines Im-

plantatkopfes berechnet wird.
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M6 - Optimierung der Form eines Abutments (2) bezuglich
einer oder mehrerer oder aller der folgenden Parameter:

M6.1 0 ein Mindestmass fur die Schulterbreite;

M6.2 o0 eine maximale Stumpfhdhe begrenzt durch den Nei-
gungswinkel der Suprastruktur gegenuber der Langsach-
se (5) des Implantats (3), die Geometrie des Roh-
lings (11) und die H6he der Okklusalflache (22),

M6.2.1 wobei die maximale Stumpfhéhe so bemessen ist, dass
sie um ein Hochstmass unterhalb der Hohe der Okklusal-
flache (22) liegt;

M6.3 o eine minimale Stumpfhéhe, welche durch die Lage
des Kopfes einer Okklusalschraube ist;

M6.4 o einen Drehwinkel des Abutments um die Langsachse
im Rohling (11), der sich aus der relativen Lage des Im-
plantats (3; 13) in der klinischen Situation ergibt;

M7 - Herstellen der Einzelteile mit einer Bearbeitungsma-
schine aus mindestens einem Rohling (11) anhand der
digitalen Daten.

An den Patentanspruch 1 in der Fassung des geltenden Hauptantrags und der

geltenden Hilfsantrage 1 bis 4 schlie3en sich die Unteranspriiche 2 bis 13 an.

Bezuglich der jeweiligen Unteranspriiche und auf das tbrige Vorbringen der Betei-

ligten wird auf die Akte verwiesen.

Die frist- und formgerecht erhobene und damit zulassige Beschwerde hat keinen
Erfolg, denn das Patent hat nach dem Ergebnis der mundlichen Verhandlung kei-
nen Bestand, da der Patentanspruch 1 nach dem Hauptantrag und die Anspru-

che 1 nach den Hilfsantragen 1 bis 4 unzul&ssig sind.
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1.

Die seitens des Senats von Amts wegen vorzunehmende Uberpriifung des Ein-
spruchsvorbringens der Einprechenden | und Il hat ergeben, dass der Einspruch
von den Einsprechenden | und Il zulassig ist, denn die Einspruchsschriftsatze sind
innerhalb der gesetzlichen Einspruchsfrist im Sinne des § 59 Abs. 1 Satz 4 PatG
ausreichend substantiiert worden (Einsprechende | unzuléassige Erweiterung, feh-
lende Neuheit, fehlende erfinderische Tatigkeit, fehlende Ausfuhrbarkeit und Ein-
sprechende Il: mangelnde Neuheit, mangelnde erfinderische Tatigkeit, unzulassi-
ge Erweiterung, unzureichende Offenbarung/Ausfiihrbarkeit). Die Zuléssigkeit ist
im Ubrigen von der Patentinhaberin nicht bestritten worden.

2.

Die Erfindung betrifft nach der Patentschrift ein Verfahren zur automatischen Er-
zeugung einer dentalen Suprastruktur, insbesondere eines Abutments mit einer
Krone, zur Verbindung mit einem Implantat anhand einer digitalen Modellbeschrei-
bung der Form. Das Verfahren umfasst ein Erfassen der klinischen Situation oder
einer gestalteten klinischen Situation des Implantats als digitale Daten, eine Analy-
se dieser Situation und eine Bestimmung der Implantatachse sowie eine Berech-

nung der optimalen Form der Suprastruktur (siehe Patentschrift Abs. [0001]).

Die Suprastruktur kann dabei ein- oder mehrteilig sein. Bei mehrteiligen Supra-
strukturen fir die Versorgung von dentalen Implantaten dient ein Teil der Supra-
struktur, ndmlich das Abutment, sowohl dem biomechanischen wie dem &stheti-
schen Zweck, einen Ausgleich der Winkeldifferenz zwischen Implantatachse und
Okklusalrichtung herbeizufiihren, um bei asthetisch sinnvollen Losungen eine gute
Ubertragung der Kaukrafte auf das Implantat zu gewahrleisten (siehe Patentschrift
Abs. [0002]).
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Gemal der Beschreibungseinleitung wurden die Formen individueller Abutments
bisher vom Zahntechniker oder vom behandelnden Zahnarzt festgelegt. Im be-
kannten Stand der Technik werden dabei nur Standard-Abutments verwendet. Um
den Winkel zwischen Implantatachse und Okklusion auszugleichen, sind aller-
dings Standard-Abutments mit festen Kippwinkeln auf dem Markt erhaltlich (siehe
Patentschrift Abs. [0004]).

Weiter sei in der EP 1 062 916 A2 ein Verfahren vorgestellt, bei dem in einen kon-
ventionellen Abdruck ein sogenanntes Manipulier-Implantat eingebracht wird und
damit auf dem Modell eine Situation hergestellt wird, wie sie im Mund des Patien-
ten nach dem Einbringen des Implantats vorliegt. Diese klinische Situation wird
dann mit Hilfe eines Scanners vermessen mit dem Ziel, Abutments und gegebe-
nenfalls einen dazugehdrigen zweiten Teil der Suprastruktur herzustellen. Mit die-
sem Verfahren wirden die Arbeiten, die der Zahntechniker auch heute schon nach
dem Stand der Technik ausfihren muss, unter Einsatz eines Rechners weiterge-
bildet, d. h. basierend auf einem digitalisierten 3D-Modell werden die auszufiihren-
den Zwischenstufen Modellation von Abutment, Gerist und Verblendung im Rech-
ner ausgefuhrt, um schlie3lich die benotigten Suprastrukturen mit Hilfe eines
CAD/CAM-Prozess herzustellen (siehe Patentschrift Abs. [0005]).

Die in der Beschreibung angegebene, der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe
besteht ausgehend vom Stand der Technik darin, die Form des individuellen Abut-
ments unter Berlcksichtigung der gegebenen Randbedingungen automatisch zu
erstellen (siehe Patentschrift Abs. [0009]).
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Zur LOsung dieser Aufgabe schlagt das Streitpatent in Patentanspruch 1 ein Ver-

fahren mit folgenden Merkmalen vor:

Verfahren zur automatischen Erzeugung einer dentalen Supra-
struktur zur
Verbindung mit einem Implantat anhand einer digitalen
Modellbeschreibung der Form, umfassend folgende
Schritte:
- Erfassen einer tatsachlichen klinischen Situation oder einer ge-
stalteten
klinischen Situation des Implantats (3; 13) als digitale
Daten;
- Analyse dieser Situation und Bestimmung der Implantatach-
se (5; 16);
- Berechnen der optimalen Form der Suprastruktur (1, 2);
gekennzeichnet durch:
- automatisches Trennen der Suprastruktur in einen ersten
Teil (1) und einen
zweiten Teil (2)
- Herstellen der Einzelteile mit einer Bearbeitungsmaschine aus
mindestens einem

Rohling (11) anhand der digitalen Daten.

Die nachfolgend wiedergegebene Zeichnung stammt aus der Streitpatentschrift
und zeigt in der Figur 1 ein Schemabild fur eine zweiteilige Suprakonstruktion fur
ein digitales Implantat (3) mit einem Abutment (2) und einer Zahnkrone (1).
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3.
Der Senat legt den in der mindlichen Verhandlung diskutierten Merkmale M4,

M4‘ und M4“ folgendes Verstandnis zu Grunde:

Als zustandiger Fachmann sieht der Senat dabei einen Zahntechniker berufen, der
eng mit dem Kieferorthopéaden bzw. Zahnarzt zusammenarbeitet, um die medizini-
schen und wirtschaftlichen Anforderungen und die Patientenwiinsche zu erfllen.
Hinsichtlich der Anforderungen an die Simulation und automatisierte Herstellung
wird er einen Spezialisten (Informatiker und/oder Dipl.-Ingenieur) auf dem Gebiet
des CAD/CAM (computer-aided design/computer-aided manufacturing) heranzie-
hen. Aufgrund der Fokussierung auf die Automatisierung der Erstellung der denta-
len Suprastruktur ist als Fachmann deshalb ein Team aus Zahntechniker und Spe-
zialist auf dem Gebiet des CAD/CAM anzusehen, der bei Bedarf einen Kieferor-

thopaden hinzuzieht.
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Unter Suprastruktur werden nach der Patentschrift ,alle Bauteile verstanden, die
direkt auf einem Implantat befestigt werden kdnnen. Dies sind insbesondere Abut-
ments, aber auch Teleskope und anderes® (vgl. Streitpatent Abs. [0018]). ,Die Su-
prastruktur kann dabei ein- oder mehrteilig sein. Bei mehrteiligen Suprastrukturen
fur die Versorgung von dentalen Implantaten dient ein Teil der Suprastruktur, nam-
lich das Abutment, sowohl dem biomechanischen wie dem &sthetischen Zweck,
einen Ausgleich der Winkeldifferenz zwischen Implantatachse und Okklusalrich-
tung herbeizufiihren,...“ (vgl. Streitpatent Abs. [0002]). Mit Merkmal M5 besteht die

Suprastruktur nach Patentanspruch 1 (zumindest) aus Abutment und Zahnkrone.

Dabei kennt - wie auch in der mindlichen Verhandlung diskutiert - der Fachmann
verschiedene Ldsungsmethoden, um die Form, d. h. die Aul3engeometrie einer

Suprastruktur zu ermitteln.

Zu den Kriterien oder Parametern der bzw. einer optimalen Form der Suprastruk-
tur oder zumindest der wichtigsten Aspekte zur Optimierung wird in der Beschrei-
bung keine Angabe gemacht. Der Fachmann wird daher diesen Begriff mittels sei-
nes Fachwissens auslegen. Er versteht dabei unter optimaler Form die unter den
gegebenen Voraussetzungen und im Hinblick auf das zu erreichendes Ziel best-

maogliche Form.

4. Hauptantrag und Hilfsantrag 1
Da die Beschwerdeflhrerin das Streitpatent ausschliel3lich in einer gegentber der
erteilten Fassung geanderten Fassung verteidigt hat, ist die Zulassigkeit der ver-

teidigten Anspruchsfassung von Amts wegen zu prifen.

Der Patentanspruchs 1 in der Fassung des Hauptantrags und des Hilfsantrags 1
ist unzulassig, weil ein Verfahren mit dem Merkmal M4 bzw. M4‘ nicht ausfihrbar

ist.
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Die Erfindung liegt auf dem technischen Gebiet der Zahntechnik und beinhaltet
das automatische Erzeugen einer Suprastruktur. Hierzu soll die optimale Form der
Suprastruktur berechnet werden [Merkmal M4], konkretisiert in der Fassung nach
Hilfsantrag anhand der erfassten digitalen Daten [Merkmal M41.

Zu den Kriterien oder Parametern der optimalen Form der Suprastruktur oder zu-
mindest der wichtigsten Aspekte zur Optimierung wird in der Beschreibung keine
Angabe gemacht. Je nach Ziel, Nutzung, medizinischer Anforderung, Herstellver-
fahren, Kosten usw. kdnnen dabei verschiedene ideale Formen entstehen. Es er-
fordert aufgrund der fehlenden Angaben der Kriterien zur einzigen bestmoglichen
Form eine Uber das Fachwissen oder orientierende Versuche hinausgehende
technische Lehre, die jedoch in der Beschreibung nicht angegeben ist. Damit ist

die technische Lehre nach Patentanspruch 1 nicht ausfihrbar.

Von der Patentinhaberin wurde ausgefiihrt, dass als Ausgangspunkt der Erfindung
eine beliebige, dem Fachmann bekannte optimale Form der Suprastruktur dient,
und dass dem Fachmann eine Vielzahl von Verfahren zur Berechnung dieser opti-

malen Suprastruktur zur Verfugung standen.

Wie auch die Einspruchsabteilung zutreffend feststellte, standen dem Fachmann
zum Anmeldungszeitpunkt eine Vielzahl an Methoden und Verfahren zur digitalen
Erfassung einer klinischen Zahnsituation und zur Bestimmung der Form und Teile-
anzahl von Implantataufbauten zur Verfigung. Jedoch folgt damit — entgegen der
Auffassung der Patentinhaberin - nicht, dass der Fachmann aus der Vielzahl an
Verfahren ein Verfahren zur Bestimmung der optimalen (bestmoglichen) Form der
Suprastruktur kannte. Die optimale Form erfordert Kriterien, die Uber das allgemei-
ne Fachwissen hinausgehen. Der Fachmann kann mit den Angaben in der Be-
schreibung nicht erkennen, wodurch sich die tbliche Form der Suprastruktur von

der optimalen Form der Suprastruktur nach Merkmal M4 bzw. M4‘ unterscheidet.
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Die in den Hilfsantragen angegebene Kriterien, die die Patentinhaberin zur Stit-
zung der Ausfihrbarkeit der optimalen Form eingefiihrt hat, sind unbeachtlich, da
sie in der Beschreibung lediglich als MaRnahmen zur Berechnung einer idealen
bzw. beliebigen Form herangezogen werden und die Optimierung mittels dieser
Kriterien nicht offenbart ist. Die Patentinhaberin geht in ihrer Argumentation davon
aus, dass jede Form, die der zustandige Zahntechniker modelliert, eine optimale
Form darstellt. Nach Auffassung des Senats ist jedoch zwischen einer beliebigen

vom Zahntechniker gewahlten Form und einer optimalen Form zu unterscheiden.

So wird in der Beschreibung unter Bezugnahme auf das Abutment erlautert, dass
eine optimale Form eine spezielle Form darstellt, die sich nicht allein aufgrund des
Fachwissens ergibt. Fir das Abutment ist gezeigt, wie aus einer idealen Form eine
optimale Form ermittelt wird (vgl. Streitpatent Abs. [0047]-[0061]). Der Fachmann
wird somit von Unterschieden zwischen einer idealen und einer optimalen Form
bei einem Abutment ausgehen und legt diesen Mal3stab auch bei der Formgebung
der Suprastruktur an. Damit muss auch eine optimale Suprastruktur andere Krite-
rien erfillen als eine ideale oder beliebige vom Zahntechniker modellierte Supra-
struktur und es sind ausgehend von einer beliebigen Suprastruktur weitere Mal3-

nahmen erforderlich.

Dabei fuhrt jedoch die Offenbarung der Bestimmung der optimalen Form des
Abutments in der Beschreibungseinleitung nicht zu der optimalen Form der Supra-
struktur, da die Suprastruktur weitere Teile (u. a. Krone) enthalt. Hierftr enthalt die
Beschreibung keine Handlungsanweisungen.

Dabei ist zu bertcksichtigen, dass fur eine ausfiihrbare Offenbarung nicht notwen-
dig die (vollstandige) Offenbarung einer Ausfiihrungsform erforderlich ist. Vielmehr
reicht es aus, wenn der Fachmann ohne eigenes erfinderisches Bemuhen Unvoll-
standigkeiten ergdnzen und sich notfalls mit Hilfe orientierender Versuche Klarheit
verschaffen kann. Die Ermittlung der optimalen Form der Suprastruktur geht je-
doch Uber diese orientierenden Versuche hinaus, da dem Fachmann keinerlei Hin-

weise gegeben, nach welchen Kriterien er die Ermittlung dieser speziellen Form
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beurteilen soll. Somit kann der Fachmann mit seinem Fachwissen und seinem
Fachkdnnen zusammen mit den in der Anmeldung enthaltenen Angaben die Erfin-

dung nicht erfolgreich ausfihren.

5. Hilfsantrage 2 bis 4
Der Anspruch 1 in der Fassung der Hilfsantrage 2 bis 4 fuhrt aufgrund des Merk-
mals M4“ zu einer Erweiterung des Schutzumfangs. Die Patentanspriche 1 in der

Fassung der Hilfsantrage 2 bis 4 sind somit nicht zulassig.

Grundsatzlich ist es dem Anmelder unbenommen, den beanspruchten Schutz
nicht auf Ausfuhrungsformen zu beschranken, die in den urspriinglich eingereich-
ten Unterlagen ausdricklich beschrieben werden, sondern gewisse Verallgemei-
nerungen vorzunehmen. Enthélt ein Patentanspruch eine verallgemeinernde For-
mulierung, kann dies dazu fuihren, dass sie auch Ausfihrungsformen umfasst, die
in der Beschreibung nicht konkret angesprochen sind. Daraus folgt jedoch nicht
notwendig, dass die Erfindung insgesamt oder teilweise nicht mehr so offenbart
ist, dass der Fachmann sie ausfuhren kann. Maf3geblich sind vielmehr die Um-

stande des Einzelfalls.

Dagegen verstof3t eine generalisierende Formulierung in einem Patentanspruch
gegen das Gebot deutlicher und vollstandiger Offenbarung, wenn sie den durch
das Patent geschitzten Bereich Uber die erfindungsgemalle, dem Fachmann in
der Beschreibung an die Hand gegebene Lo6sung hinaus verallgemeinert (BGH,
Beschluss vom 11. September 2013 - XZB 8/12—-, BGHZ 198, 205-215,
BPatGE 53, 317).

Im vorliegenden Fall ist der Patentinhaberin eine Verallgemeinerung hinsichtlich
der Offenbarung der optimalen Form der Suprastruktur auf eine optimale Form der
Suprastruktur als urspringlich offenbart anzusehen, da dies eine nach den Grund-

satzen der BGH-Entscheidung X ZB 8/12 mdégliche Verallgemeinerung darstellt.
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Jedoch erweitert diese Anderung den Schutzbereich des erteilten Patents, da
grundsétzlich jede Verallgemeinerung mehr Mdglichkeiten umfasst als der konkre-
te Fall, im vorliegenden Fall als die konkrete bestmégliche Form der Suprastruktur.
Entgegen der Auffassung der Patentinhaberin wird der Fachmann diese Anderung
auch nicht als sprachliche Erweiterung auffassen, die technisch keine Rolle spie-
len wirde. Im vorliegenden Fall ist durch das nunmehr beanspruchte Verfahren
nach den Hilfsantragen 2 bis 4 nicht mehr nur die Berechnung der [einzigen] opti-
malen Form der Suprastruktur geschitzt, sondern das Verfahren wird auf das Be-
rechnen beliebiger optimaler Suprastrukturen ausgeweitet. Unabh&angig von der
Frage der Ausfuhrbarkeit ist damit eine Erweiterung des Schutzumfangs verbun-

den.

Die Patentanspriche 1 in der Fassung der Hilfsantrdge 2 bis 4 sind daher nicht
zulassig, da diese das Merkmal M4“ enthalten.

6.

Mit den nicht gewahrbaren Patentansprichen 1 in den beantragten Fassungen fal-
len aufgrund der Antragsbindung auch die Unteranspriiche und die nebengeord-
nete Patentanspriiche in den verschiedenen Anspruchsfassungen (vgl. BGH,
GRUR 1983, 171 - Schneidhaspel). Im Ubrigen hat eine Uberpriifung des Senats

ergeben, dass auch ihre Gegenstande nicht patentféahig sind.
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Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist fur jede am Beschwerdeverfahren beteiligte Person

das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde gegeben, wenn gertgt wird, dass

1. das beschlieRende Gericht nicht vorschriftsméaRig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Austibung des Rich-
teramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangen-
heit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Fuhrung des Verfahrens ausdrticklich oder stillschweigend
zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die
Vorschriften tiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelasse-
nen Rechtsanwaltin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen
Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Be-
schlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstral3e 45a, 76133 Karlsruhe einge-
reicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristab-

lauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlangert werden.

Dr. Haul3ler Hartlieb Dr. Muller Zimmerer
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