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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mundliche Verhandlung
vom 29. November 2016 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck,
die Richter Groning und Hoffmann sowie die Richterinnen Schuster und
Dr. Kober-Dehm

fur Recht erkannt:

Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des 4. Senats
(Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 29. April 2014
unter Zuriickweisung des weitergehenden Rechtsmittels abgean-
dert.

Das européaische Patent 1 369 091 wird mit Wirkung fur die Bun-
desrepublik Deutschland dadurch teilweise fur nichtig erklart, dass

die Patentanspriiche folgende Fassung erhalten:

1. A system for repositioning teeth from an initial tooth ar-
rangement to a final tooth arrangement, said system
comprising a plurality of dental incremental position ad-
justment appliances (100) including: a first appliance
having a geometry selected to reposition the teeth from
the initial tooth arrangement to a first intermediate ar-
rangement: one or more intermediate appliances having
geometries selected to progressively reposition the
teeth from the first intermediate arrangement to succes-
sive intermediate arrangements wherein each appliance
is configured so that its tooth receiving cavity has a ge-
ometry corresponding to an intermediate tooth ar-
rangement intended for that appliance; and a final ap-
pliance having a geometry selected to progressively re-
position the teeth from the last intermediate arrange-
ment to the final tooth arrangement wherein the appli-
ance is configured so that its tooth receiving cavity has
a geometry corresponding to an end tooth arrangement
intended for that appliance, wherein the plurality of den-
tal incremental position adjustment appliances (100) are
provided as a single package, wherein the appliances



(100) are marked to indicate order of use, the system
comprising at least 25 intermediate appliances (100),
wherein each appliance is configured to move individual
teeth in increments of less than 0.5 mm and wherein at
least one of said appliances (100) has a receptacle for
receiving an anchor attached to a tooth.

2. A system as in claim 1, wherein the appliances (100)
are numbered directly on the appliances.

3. A system as in claim 1, wherein the appliances (100)
are marked on tags, pouches, or other items affixed to
or enclosing the appliances.

4. A system as in any of the preceding claims, wherein at
least one of said appliances (100) has a recess to pro-
vide a space between the appliance and a particular re-
gion of the teeth or jaw.

Im Ubrigen werden die Klagen abgewiesen.

Die Kosten des Rechtsstreits werden zu einem Drittel den Klagern

und zu zwei Dritteln der Beklagten auferlegt.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung fir die Bundesrepublik

Deutschland erteilten europaischen Patents 1 369 091 (Streitpatents), das ein



System zum inkrementellen Bewegen von Z&hnen betrifft. Das Streitpatent ist
durch Teilung aus der Anmeldung des europaischen Patents 989 828 hervor-
gegangen. Die Stammanmeldung ist am 19. Juni 1998 unter Inanspruchnahme
der Prioritat zweier US-amerikanischer Patentanmeldungen vom 20. Juni 1997
und vom 8. Oktober 1997 eingereicht worden. Patentanspruch 1, auf den sich
die Ubrigen zehn Patentanspriche zurlickbeziehen, lautet in der erteilten Fas-

sung in der Verfahrenssprache wie folgt:

"A system for repositioning teeth from an initial tooth arrangement
to a final tooth arrangement, said system comprising a plurality of
dental incremental position adjustment appliances (100) including:
a first having a geometry selected to reposition the teeth from the
initial tooth arrangement to a first intermediate arrangement; one
or more intermediate appliances having geometries selected to
progressively reposition the teeth from the first intermediate ar-
rangement to successive intermediate arrangements; and a final
appliance having a geometry selected to progressively reposition
the teeth from the last intermediate arrangement to the final tooth
arrangement, wherein the plurality of dental incremental position
adjustment appliances (100) are provided as a single package."

Die Klager haben geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei
nicht patentfahig. Ferner gehe der Gegenstand der Patentanspriiche 1, 3 und 9
Uber den Inhalt der urspringlich eingereichten Unterlagen hinaus. Die Beklagte
hat das Streitpatent in der erteilten Fassung und hilfsweise in acht geanderten

Fassungen verteidigt.

Das Patentgericht hat das Streitpatent fur nichtig erklart (BPatG,
BIPMZ 2015, 136). Dagegen richtet sich die Berufung der Beklagten, die wei-
terhin in erster Linie die Abweisung der Klagen begehrt und hilfsweise das
Streitpatent in der Fassung der erstinstanzlichen Hilfsantrage sowie mit zwei
weiteren neuen Hilfsantragen verteidigt. Die Klager treten dem Rechtsmittel

entgegen.



Entscheidungsgriinde:

Die zulassige Berufung ist teilweise begrindet.

I. Das Streitpatent betrifft das Gebiet der Kieferorthopadie und hat ein

System zum inkrementellen Bewegen von Zahnen zum Gegenstand.

1. Nach den Ausfuhrungen in der Streitpatentschrift werden, um eine
aus asthetischen oder anderen Grinden angestrebte Verdnderung der Zahn-
stellung zu erreichen, herkdbmmlicherweise Zahnspangen eingesetzt. Da Zahn-
spangen eine Vielzahl von Vorrichtungen, wie Halterungen, Bogendréhte, Liga-
turen und Ringe aufwiesen, sei das Anbringen an den Z&hnen des Patienten
ein langwieriges und zeitaufwandiges Unterfangen, das viele Besuche beim
behandelnden Kieferorthopaden notwendig mache. Die Verwendung herkémm-
licher Zahnspangen binde daher die Kapazitaten des Kieferorthopédden und sei
ziemlich kostspielig. AuRerdem sei das Tragen einer Zahnspange fur den Pati-
enten lastig und unbequem. Eine Zahnspange berge Uberdies ein Infektionsrisi-
ko und erschwere die Zahnhygiene (Beschr. Abs. 7). Es seien daher alternative
Systeme zur Veranderung der Zahnstellung wiinschenswert, die einerseits wirt-
schatftlicher seien, indem insbesondere der fur die Betreuung des Patienten er-
forderliche Zeitaufwand verringert werde, und die andererseits auch auf mehr
Akzeptanz beim Patienten stiel3en, weil sie weniger unbequem und infektions-

geneigt seien sowie besser mit der taglichen Zahnhygiene vereinbar seien.

2. Zur L6sung dieses Problems schlagt das Streitpatent in der erteilten
Fassung ein System zur Regulierung der Zahnstellung vor, dessen Merkmale
sich wie folgt gliedern lassen (Gliederungspunkte des Patentgerichts in eckigen

Klammern):



1. Es handelt sich um ein System zur Regulierung der Zahnstel-
lung, mit dem Zahne von ihrer anfanglichen Anordnung (initial
tooth arrangement) in eine endgultige Anordnung (final tooth

arrangement) gebracht werden [1].

2. Das System besteht aus mehreren Vorrichtungen zur inkre-

mentellen Regulierung der Zahnstellung und umfasst [2]:

2.1 eine als erste einzusetzende Vorrichtung (first appliance)
mit einer Geometrie, die so gewahlt ist, dass die Zahne
von der anfanglichen Anordnung in eine erste Zwischen-

position gebracht werden [3];

2.2 eine oder mehrere Vorrichtungen fur die Durchgangssta-
dien (intermediate appliances) mit Geometrien, die so ge-
wahlt sind, dass die Zahne aus der ersten Zwischenpositi-
on nach und nach in aufeinanderfolgende Zwischenpositi-

onen gebracht werden [4]; und

2.3 eine Vorrichtung fur die Schlussphase (final appliance) mit
einer Geometrie, die so gewahlt ist, dass die Zahne aus
der letzten Zwischenposition nach und nach in die endgul-

tig angestrebte Stellung gebracht werden [5].

3. Die Vorrichtungen zur inkrementellen Regulierung der Zahn-
stellung werden als Gesamtpaket (single package) bereitge-
stellt [6].

3. Zum Verstandnis der erfindungsgemal3en Lehre sind folgende Be-

merkungen veranlasst:
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a) Das Patentgericht hat zutreffend angenommen, dass es sich bei
Merkmal 3 um ein technisches Merkmal handelt. Die Beschaffenheit der danach
als Gesamtpaket bereitzustellenden einzelnen Komponenten des mit dem
Streitpatent beanspruchten Systems zur Regulierung einer Zahnfehlstellung
wird durch die Merkmalsgruppe 2 definiert. Danach weisen die einzelnen Vor-
richtungen unterschiedliche Ausgestaltungen auf, je nachdem, fiir welches Sta-
dium der Zahnbewegung sie vorgesehen sind. Die Vorrichtungen kommen
nacheinander zum Einsatz. Ist die erste angestrebte Position auf dem Weg zur
endgultigen Zahnstellung erreicht, wird die bis dahin eingesetzte Vorrichtung
durch die fur die sich anschlieende Phase vorgesehene Vorrichtung ersetzt,
was bedeutet, dass die einzelnen Vorrichtungen in ihrer technischen Ausgestal-
tung aufeinander abgestimmt sind. Damit handelt es sich bei dem erfindungs-
gemalRen Gesamtpaket von Vorrichtungen um eine Zusammenstellung unter
technischen Gesichtspunkten, bei der gleichartige Gegenstande unterschiedli-
chen, aufeinander abgestimmten Ausmalfles zu einem Zweck funktionsbe-
stimmt zusammengefiigt sind und nicht lediglich um eine Mehrheit von Einzel-
gegenstanden, die ohne funktionale Abstimmung in beliebiger Weise, etwa
nach verkaufsorientierten Gesichtspunkten zusammengestellt sind (vgl. BGH,
Urteil vom 5. April 2011 - X ZR 1/09, GRUR 2011, 707 Rn. 29 - Dentalgerate-

satz).

b) Die Bereitstellung als Gesamtpaket bedeutet im Zusammenhang mit
der Merkmalsgruppe 2 zugleich, dass samtliche Vorrichtungen, die fur die Re-
gulierung der Zahnstellung in den einzelnen Durchgangsstadien ausgehend von
der urspriinglichen Zahnstellung bis zum Erreichen der endgultig angestrebten
Zahnstellung erforderlich sind, bereits zu Beginn der kieferorthopadischen Be-
handlung komplett einsatzbereit vorliegen und nicht sukzessiv je nach Behand-
lungsfortschritt hergestellt und an die jeweils erreichte Zahnstellung angepasst

werden. Dementsprechend setzt die Bereitstellung als Gesamtpaket voraus,
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dass die einzelnen Durchgangsstadien ausgehend von der anfanglichen zu kor-
rigierenden Zahnstellung bis hin zu der angestrebten Schlussstellung im Voraus

festgelegt sind.

Il. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt

begriindet:

Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung beruhe
nicht auf erfinderischer Tatigkeit. Er werde dem Fachmann, einem Zahntechni-
ker, der eng mit einem Kieferorthopaden bzw. einem Zahnarzt zusammenarbei-
te, durch die US-amerikanische Patentschrift 2 467 432 (D1) und die Veroffent-
lichung von James A. McNamara/William L. Brudon: Orthodontic and Orthope-

dic Treatment in the Mixed Dentition, Needham Press, 1996 (D2) nahegelegt.

Aus der D1 sei ein System zum Umpositionieren von Z&hnen aus einer
anfanglichen Zahnanordnung in eine endgultige Zahnanordnung bekannt. Das
System umfasse mehrere Instrumente zum inkrementellen Einstellen der Zahn-
position. Fir die Fertigung einer Zahnschiene nach der D1 werde zunachst ein
Gipsmodell der Ausgangsstellung der Zahne hergestellt. Anschliel3end wirden
die Zahne des Gipsmodells vereinzelt und mit Hilfe von Wachs neu positioniert.
Dadurch werde ein Modell mit der gewlinschten Zahnstellung erhalten, das als
Negativmodell zur Anfertigung der Vorrichtung diene, mit der die Zahne in die
gewinschte Stellung gebracht werden sollen. Die D1 empfehle ein Instrument
fur das Erreichen der endgiltigen Zahnstellung, schlie3e es aber nicht aus, die
vorgeschlagene Vorrichtung und Methode fir eine komplette Behandlung be-
ginnend mit der Veranderung der Ausgangsstellung bis hin zu der gewlnschten
endgultigen Zahnstellung zu verwenden. Danach kénnten zum Umpositionieren
der Zahne von der Ausgangsstellung Gber mehrere Zwischenpositionen in die

endgultige Position auch mehrere Instrumente verwendet werden.
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Die Entgegenhaltung D2 betreffe ein System zum Umpositionieren von
Zahnen mit unsichtbaren Zahnschienen, die bei einer Verwendung als Serie
(series of invisible retainers) nicht nur eine Feinjustierung der Zahnposition,
sondern auch die Umsetzung eines Zahns ermoglichten. Damit seien wie bei

der D1 ebenfalls Merkmal 1 und die Merkmalsgruppe 2 offenbart.

Danach sahen zwar beide Entgegenhaltungen die Verwendung einer Se-
rie von Instrumenten vor, lieBen insoweit aber die Vorgehensweise offen. Bei
der D1 sei denkbar, dass nach Erreichen eines bestimmten Zwischenstadiums
entweder das Verfahren beginnend mit der Herstellung eines neuen Abdrucks
vollstandig wiederholt oder - was néaher liege - der erste Abdruck in der Weise
weiter verwendet werde, dass die in Wachs modellierten Zéhne jeweils in die
neue, als nachstes angestrebte Position gebracht wirden. Die Bereitstellung
der Zahnpositionierungsinstrumente in Form eines Gesamtpakets im Sinne von

Merkmal 3 werde damit weder durch die D1 noch durch die D2 offenbart.

Allerdings sei dem Fachmann, der vor die Aufgabe gestellt gewesen sei,
die Behandlung mit den bekannten Systemen wirtschaftlicher und fur den Pati-
enten komfortabler zu machen, die Bereitstellung eines Gesamtpakets mit vor-
gefertigten aufeinander abgestimmten Instrumenten durch den in der D1 und
der D2 geschilderten Stand der Technik nahegelegt gewesen. Aufgrund seines
Fachwissens habe er hieraus entsprechende Anregungen entnehmen kénnen.
Indem die D1 angebe, dass die durch sie vermittelte Lehre die Behandlungszeit
des Patienten beim Arzt verringere, stelle sie sich dem Fachmann als geeigne-
ter Ausgangspunkt dar. Sie lehre den Fachmann, dass durch die Verwendung
von Zahnschienen der Einsatz von metallischen Bandern, Dréhten oder ahnli-
chem nicht mehr erforderlich sei und so eine langwierige und fur den Patienten
unangenehme Anpassung vermieden werden konne. Zugleich sei dem Fach-

mann bewusst gewesen, dass bei der Behandlung Kosten und Zeit gespart
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werden konnten, wenn die sukzessive Fertigung inkrementeller Zahnschienen
ohne die wiederholte Anfertigung von Abdricken erfolge. Er habe daher auf der
Grundlage der D1 und der D2 erkannt, dass er auch beim Einsatz einer Serie
von Zahnschienen nicht zwingend von jeder erreichten Zahnstellung einen neu-
en Abdruck fur die Fertigung der nachsten Zahnschiene machen musse, son-
dern dass er das Ausgangsmodell weiterverwenden kénne, indem er die dort
mit Wachs modellierten Zahne vereinzele und entsprechend dem aktuell er-
reichten Zustand neu positioniere und auf dieser Grundlage die nachste Zahn-
schiene anfertige, solange bis die angestrebte endgiiltige Stellung erreicht sei.
Diese Annahme werde gestitzt durch die Ausfiihrungen des Klagers zu 2, wo-
nach es Ublich sei, ein Master-Modell aus Gips herzustellen, mit dem durch eine
entsprechende Verschiebung der in Wachs modellierten Zahne immer neue
Negativabdriicke hergestellt werden kénnten, die der Herstellung der einzelnen,
nacheinander zum Einsatz kommenden Zahnschienen dienten. Im Hinblick dar-
auf, dass das Streitpatent flr den mit der Erfindung verbundenen Nachteil, dass
aufgrund der fehlenden Kontrolle des Verlaufs der Zahnregulierung medizini-
sche Risiken auftreten kdonnen, keine Losung anbiete, sei davon auszugehen,
dass fur die objektive Aufgabe nicht medizinische Implikationen, sondern Mar-
ketingaspekte, wie die Verringerung der Herstellungskosten und des arztlichen
Therapieaufwands sowie die Erhdhung der Attraktivitat bei den Patienten im
Vordergrund stinden. Angesichts dessen habe es fur den Fachmann auch na-
hegelegen, die Herstellung von Zahnschienen dadurch zu beschleunigen und
kostengunstiger zu machen, dass er die hach dem Stand der Technik Ubliche
oder sich ihm zumindest aufdrdngende Arbeitsweise, wonach Zahnspangen
entsprechend der Progression der erreichten Umpositionierung sukzessiv her-
gestellt werden, zu einem Arbeitsgang zusammenfasste und die mehreren er-

forderlichen Zahnschienen auf einmal als Gesamtpaket herstellte.
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Die mit den Hilfsantragen I, Il, 1ll, VI und VII verteidigten Fassungen sei-
en ebenfalls nicht patentfahig. Die Verteidigung mit den Hilfsantrédgen 1V, V und

VIII sei nicht zulassig.

lll. Diese Beurteilung halt der Uberpriifung im Berufungsverfahren nur
hinsichtlich der auch in zweiter Instanz verteidigten erteilten Fassung sowie der
mit den Hilfsantragen | bis V verteidigten Fassungen stand, nicht aber hinsicht-

lich der mit Hilfsantrag VI verteidigten Fassung.

1. Das Patentgericht hat zu Recht angenommen, dass der Gegenstand
von Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung nicht auf erfinderischer Tatigkeit
beruht, weil er dem Fachmann, dessen Definition durch das Patentgericht die

Parteien nicht in Zweifel ziehen, durch den Stand der Technik nahe gelegt war.

a) Die Entgegenhaltung D1 betrifft ein Verfahren zur Herstellung kiefer-
orthopadischen Vorrichtungen, die - wie auch die Beklagte nicht in Zweifel

zieht - Merkmal 1 und der Merkmalsgruppe 2 entspricht.

Die in der D1 beschriebenen kieferorthopadischen Vorrichtungen, dienen
entweder dazu, Zahne aus einer Fehlstellung in eine fur den Patienten mdg-
lichst optimale Position zu bringen oder eine bereits vorhandene korrekte Zahn-
stellung zu erhalten, ohne dass Metallbander, Drahte oder dergleichen erforder-
lich sind (Sp. 1 Z. 1-8). Dabei steht bei der D1 zwar im Vordergrund, ein Zahn-
positioniergerat zur Verfigung zu stellen, mit dem bessere Ergebnisse erzielt
werden koénnen als mit den im Stand der Technik bekannten Geréten. Insbe-
sondere soll mit der erfindungsgemalen Vorrichtung die Regulierung der Zahn-
stellung unter moderater Krafteinwirkung erfolgen, um einerseits ein Verschie-
ben der Ankerz&hne zu vermeiden, und andererseits den Tragekomfort fir den
Patienten zu erh6hen. In der D1 ist aber nicht nur das verbesserte Erreichen

der endgultig angestrebten Zahnstellung angesprochen, sondern es wird auch
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explizit auf die Mdglichkeit hingewiesen, die erfindungsgeméafie Vorrichtung und
das erfindungsgemal3e Verfahren zur Zahnpositionierung dazu einzusetzen,
Zahne aus einer extremen Fehlstellung in mehreren Stufen Schritt fir Schritt in
eine angestrebte Position zu bewegen. Fur diesen Fall liege es - so fiihrt die D1
weiter aus - klar auf der Hand, dass eine ganze Reihe von Vorrichtungen anzu-
fertigen sei, die nacheinander in den einzelnen Phasen zur Anwendung kdmen,

bis die endguiltige Position erreicht sei (Sp. 5 Z. 22-32).

b) Dagegen wird Merkmal 3, wonach die mehreren fir eine Bewegung
der Zahne in die endgultig angestrebte Position erforderlichen Zahnschienen zu
Beginn der Behandlung in einem Gesamtpaket bereitgestellt werden, weder in
der D1 noch in den weiteren, von den Klagern im Berufungsverfahren vorgeleg-
ten Entgegenhaltungen (Nahoum, The vaccum formed dental contour appli-
ance, N. Y. State D. J. 1964, Bd. 30, S. 385-390 [MH25]; deutsche Offenle-
gungsschrift 27 49 802 [MH26]; ELASTO-KFO-System 1.1 [KCO01] und Lotz-
mann, Okklusionsschienen und andere Aufbissbehelfe, 1983, S. 110-123 und
148-149 [KCO02]) offenbart. Dies wird im Ubrigen von den Klagern auch nicht
geltend gemacht, die auf diese Entgegenhaltungen lediglich zur Erlauterung
des Offenbarungsgehalts der D1 und der D2 und vor allem als Beleg dafir ver-
weisen, dass bestimmte Arbeitsweisen fir einen Zahntechniker seit langem b-

lich seien.

c) Die D1 legt ein Gesamtpaket jedoch nahe.
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aa) Fur den Fachmann ergaben sich aus der D1 Hinweise darauf, grof3e-
re Zahnbewegungen in mehreren Schritten vorzunehmen und fir jeden dieser
Schritte eine gesonderte Vorrichtung anzufertigen (Sp.5 Z.22-32). Ebenso
ergab sich fur den Fachmann aus der D1, dass bereits zu Beginn der Behand-
lung die angestrebte endgultige Position und die auf dem Weg zu dieser Positi-
on erforderlichen Zwischenschritte festgelegt werden kénnen. Damit gab die D1
dem Fachmann auch eine hinreichende Anregung dafur, die fir eine Zahnregu-
lierung erforderlichen Vorrichtungen auf einmal herzustellen, wenn er dies im
Interesse einer rationalen Organisation der Herstellung der Vorrichtungen und
ihrer bestimmungsgemafen Verwendung bei der kieferorthopadischen Behand-
lung fur sinnvoll hielt, indem er das dort offenbarte Verfahren, bei einem Gips-
modell die Z&hne mit Wachs in die gewinschte Stellung zu bringen, wiederholt
durchfuhrte, indem er fur jede angestrebte Zahnposition das Gipsmodell so mo-
dellierte, dass es die Basis fur die Herstellung der fir das jeweilige Stadium er-

forderlichen Positioniervorrichtung bildete.

bb) Auch die nach Auffassung der Beklagten fur eine erfinderische Tatig-
keit sprechenden Sekundéarindizien, wie der wirtschaftliche Erfolg des erfin-
dungsgemalen Produkts, die Nachahmung durch Wettbewerber oder der Um-
stand, dass das den nachstliegenden Stand der Technik reprasentierende Do-
kument aus dem Jahr 1943 stamme, fuhren zu keiner anderen Beurteilung.
Derartige Hilfskriterien kénnen eine erfinderische Tatigkeit fur sich genommen
weder begrinden noch ersetzen. Sie kdnnen lediglich im Einzelfall Anlass ge-
ben, die im Stand der Technik bekannten Losungen besonders kritisch darauf-
hin zu Uberprifen, ob sie vor dem Hintergrund des allgemeinen Fachwissens
hinreichende Anhaltspunkte fur ein Naheliegen des Gegenstands der Erfindung
bieten und nicht erst aus Ex-post-Sicht eine zur Erfindung fuhrende Anregung
zu enthalten scheinen (BGH, Urteil vom 30. Juli 2009 - Xa ZR 22/06, GRUR
2010, 44 Rn. 29 - Dreinahtschlauchfolienbeutel). Die technische Ausgestaltung
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der erfindungsgeméaflen Zahnschienen wird in Patentanspruch 1 nur allgemein
dahin beschrieben, dass die Vorrichtungen eine dem jeweiligen Stadium ent-
sprechende Geometrie aufwiesen, ohne dass im Einzelnen dargelegt wirde,
durch welche Merkmale die Geometrien gekennzeichnet sind. Damit unter-
scheiden sich die erfindungsgeméafen Vorrichtungen in ihrer technischen Aus-
gestaltung nicht von entsprechenden im Stand der Technik bekannten Vorrich-
tungen. Einzig ihre Verbindung zu einem als Gesamtpaket angebotenen Sys-
tem hebt sie vom Stand der Technik ab. Damit liegt die Annahme nahe, dass
der Markterfolg, auf den sich die Beklagte beruft, nicht auf dem technischen
Vorteil des "Systems" beruht, sondern darauf zuriickgeht, dass die die Ausnut-
zung der prinzipiell bereits von den bekannten technischen Lésungen eroffne-
ten Mdoglichkeit, samtliche fur eine Zahnregulierung erforderlichen Vorrichtun-

gen auf einmal zur Verfiigung zu stellen, eine bessere Vermarktung ermdglicht.

2. Zu Recht hat das Patentgericht den Gegenstand von Patentan-
spruch 1 auch in der Fassung der Hilfsantrage | bis V fur nicht schutzfahig er-

achtet.

a) Nach Hilfsantrag | soll Merkmal 2.2 um folgendes Merkmal erganzt

werden:

"wobei jedes Instrument so konfiguriert ist, dass sein Hohlraum
zum Aufnehmen von Zahnen eine Geometrie hat, die einer fur
dieses Instrument beabsichtigten Zwischenzahnanordnung ent-
spricht".

Entsprechend soll Merkmal 2.3 folgenden Zusatz erhalten:

"wobei das Instrument so konfiguriert ist, dass sein Hohlraum zum
Aufnehmen von Zahnen eine Geometrie hat, die einer fir dieses
Instrument beabsichtigten endgultigen Zahnanordnung entspricht".
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Diese Erganzungen sind nicht geeignet, die Patentfahigkeit des Gegen-
stands von Patentanspruch 1 zu begriinden. Die Notwendigkeit, dass die Zéhne
in entsprechenden Vertiefungen des Zahnregulierungsinstruments exakt sitzen
missen, um die angestrebte Veranderung der Zahnstellung zu erreichen, ist
bereits in der D1 offenbart. Dort heil3t es, dass bei der Anbringung des Instru-
ments an den Zahnen des Patienten sicherzustellen ist, dass die Zéhne tat-
sachlich in den Vertiefungen (recesses) des Gerats sitzen. Gegebenenfalls
musse das Geréat an einigen Stellen je nach Ausgangsstellung und angestrebter
Zahnstellung zusammengedruckt oder auseinandergezogen werden, wenn die
Zahne in die entsprechenden Fassungen (sockets) des Instruments gedriickt
werden (S1, Sp. 5 Z. 46-60).

b) Nach Hilfsantrag Il soll Merkmal 2.2 dahin konkretisiert werden, dass

das System mindestens zwei Zwischeninstrumente umfasst.

Auch dieses Merkmal war dem Fachmann durch die D1 nahegelegt, die
das Erfordernis offenbart, bei grof3eren Zahnbewegungen gegebenenfalls in
mehreren Schritten vorzugehen und fur jeden dieser Schritte eine gesonderte
Vorrichtung anzufertigen (Sp. 5 Z. 22-32).

c) Nach Hilfsantrag Ill soll Patentanspruch 1 in der Fassung von Hilfs-
antrag Il um das Merkmal ergdnzt werden, dass die Vorrichtungen markiert
sind, um die Verwendungsreihenfolge anzugeben. Hierbei handelt es sich - wie
das Patentgericht zutreffend ausgefihrt hat - um eine Vorgehensweise, die kei-
ne erfinderische Tatigkeit darstellt, sondern fachmannischem Handeln ent-
spricht, um eine korrekte Anwendung des medizinischen Produkts sicherzustel-

len.

d) Nach Hilfsantrag IV soll Patentanspruch 1 in der Fassung von Hilfs-

antrag Il nicht mehr ein System zum Umpositionieren von Z&hnen zum Gegen-
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stand haben, sondern ein Verfahren zum Bereitstellen eines entsprechenden

Systems, das um folgendes Merkmal erganzt werden soll:

"wobei nach dem Erzeugen die mehreren Instrumente zum inkre-
mentellen Einstellen der Zahnposition alle zu einem Zeitpunkt an
den Behandler geliefert werden".

Die Verteidigung des Streitpatents in dieser Fassung ist schon wegen
des Wechsels von einem Vorrichtungs- auf einen Verfahrensanspruch und der
damit verbundenen Anderung des Schutzgegenstands nicht zulassig. Im Ubri-
gen stellt das zusatzlich eingefigte Merkmal, wonach die mehreren Instrumente
zum inkrementellen Einstellen der Zahnposition nach ihrer Herstellung alle zu
einem Zeitpunkt an den Behandler geliefert werden sollen, kein technisch rele-
vantes Kriterium dar, das die Patentfahigkeit begriinden kdnnte.

e) Hilfsantrags V entspricht Hilfsantrag IV mit dem zusatzlichen Merk-
mal, dass zu Behandlungsbeginn Geometrien fur mindestens vier Instrumente
zum inkrementellen Einstellen der Zahnposition bestimmt werden sollen. Die
Verteidigung des Streitpatents in dieser Fassung ist aus den bei Hilfsantrag IV

genannten Grinden unzulassig.

3. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der mit Hilfsantrag VI ver-

teidigten Fassung erweist sich hingegen als patentfahig.

Hilfsantrag VI knupft an Hilfsantrag Ill an. Statt der danach vorgesehenen
mindestens zwei Zwischeninstrumente soll das mit Hilfsantrag VI beanspruchte
System mindestens 25 Zwischeninstrumente umfassen, wobel jedes Instrument
so konfiguriert sein soll, dass einzelne Z&hne in Schritten von weniger als

0,5 mm bewegt werden kénnen, und wenigstens eines der Instrumente einen
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Aufnahmeraum besitzen soll, um einen an einem Zahn befestigten Anker auf-

zunehmen.

Die D1 offenbart zwar die Méglichkeit, bei groReren Zahnbewegungen
gegebenenfalls in mehreren Schritten vorzugehen und fur jeden dieser Schritte
eine gesonderte Vorrichtung anzufertigen (Sp. 5 Z. 22-32). Sie enthalt aber we-
der Ausfuhrungen zur GroRRe der einzelnen Schritte noch zum Verhaltnis zwi-
schen der Anzahl der zu wahlenden Zwischenschritte und SchrittgroRe und regt
zu der Vorfertigung einer so grof3en Anzahl von Zwischeninstrumenten auch
nicht an, fur die auch sonst kein Vorbild aufgezeigt ist. Auch aus den anderen
im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen ergeben sich keine Anhaltspunk-
te zur konkreten Ausgestaltung eines aus mehreren Vorrichtungen bestehen-
den, zu Beginn der kieferorthopadischen Behandlung als Gesamtpaket zur Ver-
fugung stehenden Systems zur Regulierung von Zahnfehlistellungen. Der Ge-
genstand von Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags VI war dem

Fachmann daher nicht durch den Stand der Technik nahegelegt.
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IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG und § 92
Abs. 1 ZPO.

Meier-Beck Groning Hoffmann

Schuster Kober-Dehm

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 29.04.2014 - 4 Ni 21/12 (EP) verbun-
den mit 4 Ni 35/12 (EP) -



