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Leitsatze:

1. Unterrichtet der Antragsgegner die Kanzlei dariber, dass er in der mindlichen Ver-
handlung nicht vertreten sein méchte, und erscheint er anschlieRend in der mundli-
chen Verhandlung nicht, wird er jedenfalls in Eilverfahren so behandelt, als berufe er
sich nur auf seine schriftsatzlichen Ausfiihrungen. In einer solchen Konstellation ent-
scheidet das Gericht in gleicher Weise in der Sache, als ware der Antragsgegner in der
mundlichen Verhandlung anwesend gewesen. Die Entscheidungsbefugnis des Gerichts
beschrankt sich in diesem Fall nicht auf die Méglichkeit einer Versaumnisentscheidung.

2. Auch wenn der Antragsgegner einen zunachst lediglich pauschal gehaltenen Vortrag
des Antragstellers ebenso pauschal bestreiten kann, muss er sich zu diesem Vortrag
des Antragstellers verhalten und sich — unter Beriicksichtigung seiner Wahrheitspflicht
— erkldren, ob er diesen Vortrag bestreitet oder nicht. Dies gilt jedenfalls dann, wenn
der Antragsteller nicht nur einen Verletzungsvorwurf ins Blaue hinein erhebt, sondern
seinen Verletzungsvorwurf auf konkrete Anknlpfungstatsachen stitzt. Nur, wenn der
Antragsgegner die durch den Antragsteller aufgestellte Behauptung in Abrede stellt,
ist diese erheblich bestritten. Kommt er dem nicht nach und belasst es bei allgemeinen
Ausflihrungen zur Darlegungslast des Antragstellers, gilt der entsprechende Vortrag
der Gegenseite als unstreitig, R. 171 Abs. 2 VerfO.

Schlagworter:

R. 116 VerfO; R. 171 Abs. 2 VerfO; R. 210 Abs. 3 VerfO; Abwesenheit in der mindlichen
Verhandlung; Anforderungen an das Bestreiten des Verletzungsvorwurfs
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R. 116 RoP;

If the defendant informs the Registry that it does not wish to be represented at the
oral hearing, and then fails to appear in the oral hearing, it will be treated as relying
only on its written submissions. In a situation like this, the Court decides on the merits
of the case in at least Pl proceedings as if the defendant had been present in the oral
hearing. The Court’s power is not limited to the possibility of issuing a decision by de-
fault.

Even if the defendant can dispute the applicant’s initial statement equally in broad
terms, it must respond and, taking into account its duty to tell the truth, declare
whether it disputes the statement. This applies at least if the applicant substantiates
its allegation of infringement with specific facts, rather than making a general allega-
tion. For an assertion to be considered substantially contested, the defendant must
dispute it. If the defendant fails to do so and merely makes general statements about
the applicant’s burden of proof, the corresponding submission of the claimant is
deemed undisputed, R. 171.2 RoP.

R.171.2 RoP; R. 210.3 RoP; absence of a party from the oral hearing; requirements

for contesting the allegation of infringement



ANTRAGSTELLERIN:

Aesculap AG, vertreten durch den Vorstand Dr. Jens von Lackum, Andreas Hahn, Prof. Dr. Holger
Reinecke, Am Aesculap-Platz, 78532 Tuttlingen, Deutschland

vertreten durch: Rechtsanwaltin  Miriam Kiefer, Rechtsanwalt Carsten Plaga,
Rechtsanwalt Christoph Heringlake, Kanzlei Kather Augenstein,
BahnstrafRe 16, 40212 Diisseldorf, Deutschland

elektronische Zustelladresse: kiefer@katheraugenstein.com

unterstitzt durch: European Patent Attorney und European Patent Litigator Michael
Wegerer, Winter Brand| Partnerschaft mbB, Alois-Steinecker-Str.
22, 85354 Freising, Deutschland

ANTRAGSGEGNERIN:

Shanghai International Holding Corporation GmbH (Europe), vertreten durch ihren gesetzlichen
Vertreter, Herrn Liang Jin, Eiffestralle 80, 20537 Hamburg, Deutschland

vertreten durch: Patentanwaltin Philippa Eke, Patentanwalt Douglas Cole, Kanzlei
IK-Ip Ltd, 3 Lloyd’s Avenue, London EC3N 3DS, Vereinigtes Konig-
reich

VERFUGUNGSPATENT:

EUROPAISCHES PATENT NR. EP 2 892 442 B1

Spruchkorper/Kammer:

Spruchkoérper der Lokalkammer Disseldorf

MITWIRKENDE RICHTER:

Diese Anordnung wurde durch den Vorsitzenden Richter Thomas als Berichterstatter, die rechtlich
qualifizierte Richterin Dr. Schumacher, die rechtlich qualifizierte Richterin Mlakar sowie den tech-
nisch qualifizierten Richter Tilmann erlassen.

VERFAHRENSSPRACHE: Deutsch

GEGENSTAND: R. 206 VerfO - Antrag auf Anordnung einstweiliger MaRnahmen

MUNDLICHE VERHANDLUNG: 1. Juli 2025

KURZE DARSTELLUNG DES SACHVERHALTS:

1. Die Antragstellerin nimmt die Antragsgegnerin wegen Verletzung des Europaischen Blindel-
patents EP 2 892 442 B1 (nachfolgend: Streitpatent) in Anspruch.

2. Das Streitpatent wurde am 26. August 2013 unter Inanspruchnahme der Prioritat der DE 10
2012 108 255 vom 5. September 2012 in deutscher Verfahrenssprache angemeldet. Die Of-
fenlegung der Patentanmeldung erfolgte am 13. Marz 2014. Der Hinweis auf die Erteilung
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des Streitpatents wurde am 17. Juni 2018 vero6ffentlicht. Das Streitpatent steht in der Bun-
desrepublik Deutschland, in Frankreich sowie im Vereinigten Konigreich in Kraft. Sein Rechts-
bestand wurde im Vorfeld des vorliegenden Verfahrens nicht angegriffen.

3. Die Antragstellerin hat am 4. August 2023 ein Opt-Out fiir das Streitpatent eingereicht. Sie
hat am 11. Marz 2025 den Ricktritt von der Inanspruchnahme erklart, wobei der Ricktritt
am 12. Marz 2025 in das Register eingetragen wurde.

4, Das Streitpatent tragt die Bezeichnung ,Chirurgisches, Drehmoment (ibertragendes Instru-
ment einschlielRlich zugehérigem Werkzeug”. Sein Patentanspruch 1 ist wie folgt formuliert:

»Spanabhebendes Werkzeug eines chirurgischen, Drehmoment Ubertragenden Instruments
mit einem distalen Eingriffssegment (2), an das sich ein Werkzeugschaft (4) anschlie8t, dessen
proximaler Endabschnitt (6) flir ein Drehmoment (ibertragendes Einsetzen in eine Werkzeug-
aufnahme (20) des Instruments vorbereitet ist, wofiir der proximale Endabschnitt (6) zumin-
dest in einen Funktionsabschnitt "Drehmoment-Ubertragung" (6a) und einen axial hiervon be-
abstandeten Funktionsabschnitt "Axialverriegelung" (6b) unterteilt ist, wobei sich der Funkti-
onsabschnitt "Axialverriegelung" (6b) beziglich des Eingriffssegments (2) proximal zum Funk-
tionsabschnitt "Drehmoment-Ubertragung" (6a) anordnet, mit einem weiteren Funktionsab-
schnitt "Eindrehhilfe" vorzugsweise als Bestandteil des Funktionsabschnitts "Drehmoment-
Ubertragung" (6a),

dadurch gekennzeichnet, dass der Funktionsabschnitt "Eindrehhilfe" axial zwischen den Funk-
tionsabschnitten "Drehmoment-Ubertragung" (6a) und "Axialverriegelung" (6b) vorzugsweise
im Bereich eines Radialabsatzes (6¢) zwischen den Funktionsabschnitten ,Drehmoment-Uber-
tragung" (6a) und "Axialverriegelung" (6b) vorgesehen ist; und dass der Funktionsabschnitt
"Drehmoment-Ubertragung" (6a) mit einem Zweiflach ausgebildet ist, dessen zwei diametral
voneinander abgewandte Angriffsebenen (8) vorzugsweise keilformig in Richtung Funktions-
abschnitt "Axialverriegelung" (6b) aufeinander zulaufen, und der Funktionsabschnitt "Eindreh-
hilfe" eine Anzahl, vorzugsweise vier, keilférmig ausgerichtete Abgleitebenen (10) hat, von de-
nen jeweils zwei Abgleitflaichen (10) zu beiden Langsseiten jeweils einer Angriffsebene (8) in
einem Winkel zu dieser ausgebildet sind und dabei die Langskanten der jeweiligen Angriffs-
ebene (8) zumindest axialabschnittsweise brechen.”

5. Die durch die Antragstellerin im Wege von ,insbesondere, wenn“-Antragen geltend gemach-
ten Unteranspriiche 2 bis 5 weisen folgende Fassung auf:

Unteranspruch 2:

»Spanabhebendes Werkzeug nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Werkzeug-
schaftdurchmesser d im Funktionsabschnitt "Axialverriegelung" (6b) kleiner ist als der Werk-
zeugschaftdurchmesser D im Funktionsabschnitt "Drehmoment-Ubertragung" (6a), wobei sich
zwischen beiden Funktionsabschnitten vorzugsweise ein Radialabsatz (6c¢) ausbildet.”

Unteranspruch 3:

»Spanabhebendes Werkzeug nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass fiir die beiden
Werzeugschaftdurchmesser gilt: d <= 0,6 D“

Unteranspruch 4:

,Spanabhebendes Werkzeug nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Angriffsebe-
nen (8) durch eine entsprechend plane Verringerung des Schaftdurchmessers D im Funktions-
abschnitt "Drehmoment-Ubertragung" (6a) hergestellt sind.”



Unteranspruch 5:

,Spanabhebendes Werkzeug nach einem der vorstehenden Anspriiche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Funktionsabschnitt "Axialverriegelung" (6b) vorzugsweise an seinem proximalen
Ende eine Anzahl, weiter vorzugsweise zwei radialer Einbuchtungen (12) oder eine Umfangs-
nut (12a) hat, wodurch axial wirkende Hinterschneidungen am Werkzeugschaftumfang gebil-
det werden.”

6. Die nachfolgend eingeblendete Figur 4b zeigt ein bevorzugtes Ausfiihrungsbeispiel der Erfin-
dung. Es handelt sich um eine vergrof3erte Darstellung des proximalen Schaft-Endabschnitts
eines erfindungsgemaRen Werkzeugs fiir ein chirurgisches Instrument.
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Fig.4b

7.  Ausweislich der zugehorigen Beschreibung (vgl. Abs. [0030] - [0035]) besteht dieses Ausfiih-
rungsbeispiel des Werkzeugs (1) aus einem distalen (korperzugewandten) Eingriffssegment
oder -abschnitt, beispielsweise ein Bohr-, Fras-, Schleif- oder Polierkopf (2), an das bzw. den
ein Werkzeugschaft (4) angesetzt ist. Dieser Werkzeugschaft (4) hat einen proximalen End-
abschnitt (6) fur das drehfeste Einsetzen des Werkzeugs (1) in eine Werkzeugaufnahme
(Werkzeugschloss) eines chirurgischen Instrumentenhandstiicks bzw. eines daran ange-
schlossenen Handstlickschafts sowie fiir eine axiale Sicherung der Werkzeugaufnahme. Der
Werkzeugschaft (4) ist hierflir in seinem proximalen Endabschnitt (6) in drei Funktionsab-
schnitte unterteilt, welche axial voneinander (seriell) beabstandet sind. Der gesamte Werk-
zeugschaft (4) besteht aus einem distalen, im Wesentlichen unprofilierten Schaftabschnitt,
der sich unmittelbar an das Eingriffssegment anschlielt, sowie aus einem sich daran an-
schlieBenden proximalen Schaft-Endabschnitt (6), der wiederum in einen distalen Abschnitt
(6a) mit groBem Schaftdurchmesser sowie einer AuRenprofilierung und einem proximalen
Abschnitt (6b) mit einem kleinen Schaftdurchmesser unterteilt ist. Im Bereich des Radialab-
satzes (6¢) ist der groRdurchmessrige Schaftabschnitt (6a) mit zwei diametral gegentiberlie-
genden Angriffsflichen (8) oder -ebenen ausgebildet (sog. ,Zweiflach”), die sich keilférmig
in Richtung hin zum Radialabsatz (6c) anndhern und zur Einleitung eines Drehmoments in
den Werkzeugschaft (4) dienen. An den axialen Seitenkanten jeder Angriffsflache (8) sind (im
Bereich des Radialabsatzes 6c¢) zusatzliche Abgleitflaichen oder -ebenen ausgebildet, die je-
weils in einem Winkel zur zugehoérigen Angriffsflache (8) ausgerichtet sind und ausgehend
von einem axialen Mittenbereich jeder Angriffsebene-Seitenkante in Richtung hin zum Radi-
alabsatz (6¢) keilférmig zulaufen. Dadurch entsteht im Bereich des Radialabsatzes (6c) ein
Schaftprofil mit sechs Flachen, bestehend aus den zwei diametral gegeniberliegenden An-
griffsebenen (8) (Zweiflach) sowie in Umfangsrichtung zu beiden Seiten jeder Angriffsebene
(8) jeweils einer Abgleit- oder Eindrehebene (10), welche die entsprechende Seitenkante der
jeweiligen Angriffsflache (8) im Bereich des Radialabsatzes bricht und damit die Breite der
jeweiligen Angriffsebene (8) in Richtung hin zum Radialabsatz (6c) zunehmend verringert.



9.

10.

Mit ihrem Antrag auf Anordnung einstweiliger MaBnahmen richtet sich die Antragstellerin
gegen das Angebot und den Vertrieb von Werkzeugen der Herstellerin Shanghai Bojin Medi-
cal Instrument Co., Ltd. (nachfolgend: Bojin) und insbesondere gegen das Werkzeug ,,Bojin
Medical Drill Bits (Sterile)” mit der LOT-Nummer 240901, REF 6.0mm (nachfolgend: angegrif-
fene Ausfiihrungsform). Dessen technische Gestaltung lasst sich anhand der nachfolgenden,
der Antragsschrift (dort S. 31) entnommenen Abbildung erkennen:
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Nachfolgend eingeblendet ist die riickseitige Verpackung der angegriffenen Ausfihrungs-
form. Die Abbildung stammt ebenfalls von Seite 31 der Antragsschrift, wobei die Hervorhe-
bung durch die Antragstellerin hinzugefiigt wurde:
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Die angegriffene Ausfiihrungsform wurde durch einen Dritten an den Product Manager der
Antragstellerin geschickt, wo sie am 27. Januar 2025 einging. Daraufhin wurde der Senior
Patent Counsel der Antragstellerin erstmalig am 5. Februar 2025 durch den Fachbereich
,Power Systems” der Antragstellerin mit dem Hinweis kontaktiert, ein Wettbewerber biete
Fraser fir das ELAN 4 System der Antragstellerin in Deutschland an. Nachdem der Senior
Patent Counsel der Antragstellerin am Folgetag ein Bild eines noch verpackten Bojin-Werk-
zeugs erhielt, wurde ihm das originalverpackte Produkt am 11. Februar 2025 libergeben. Er
reichte das Produkt am Folgetag an die Head of IP Group Department weiter, woraufhin am
20. Februar 2025 die Priifung des Bojin-Produktes durch die hierfiir zustéandige Abteilung
erfolgte. Am 25. Februar 2025 erhielt die Director Litigation & Opposition das Messprotokoll,



11.

12.

wobei zur Prifung auch die Beauftragung einer Rechtsbestandspriifung sowie Recherchen
in Bezug auf die Herstellerin und die Vertriebshandlungen im Vertragsgebiet sowie im Ver-
einigten Konigreich gehoérten.

Ergdanzend wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf den gesamten Akteninhalt Bezug
genommen.

ANTRAGE DER PARTEIEN:

Die Antragstellerin beantragt,

der Antragsgegnerin aufzugeben,

es zu unterlassen,

spanabhebende Werkzeuge eines chirurgischen, Drehmoment lbertragenden Instru-
ments mit einem distalen Eingriffssegment, an das sich ein Werkzeugschaft anschlief3t,
dessen proximaler Endabschnitt fir ein Drehmoment Ubertragendes Einsetzen in eine
Werkzeugaufnahme des Instruments vorbereitet ist, woflir der proximale Endabschnitt
zumindest in einen Funktionsabschnitt "Drehmoment-Ubertragung" und einen axial
hiervon beabstandeten Funktionsabschnitt "Axialverriegelung" (6b) unterteilt ist, wobei
sich der Funktionsabschnitt "Axialverriegelung" (6b) bezliglich des Eingriffssegments
proximal zum Funktionsabschnitt "Drehmoment-Ubertragung" anordnet, mit einem
weiteren Funktionsabschnitt "Eindrehhilfe" vorzugsweise als Bestandteil des Funktions-
abschnitts "Drehmoment-Ubertragung",

in der Bundesrepublik Deutschland und/oder in Frankreich anzubieten, in Verkehr zu
bringen oder zu gebrauchen und/oder zu diesen Zwecken einzufiihren oder zu besitzen,

bei denen der Funktionsabschnitt "Eindrehhilfe" axial zwischen den Funktionsabschnit-
ten "Drehmoment-Ubertragung" und "Axialverriegelung" vorzugsweise im Bereich eines
Radialabsatzes zwischen den Funktionsabschnitten, ,,Drehmoment-Ubertragung" und
"Axialverriegelung" vorgesehen ist; und dass der Funktionsabschnitt "Drehmoment-
Ubertragung" mit einem Zweiflach ausgebildet ist, dessen zwei diametral voneinander
abgewandte Angriffsebenen vorzugsweise keilformig in Richtung Funktionsabschnitt
"Axialverriegelung" aufeinander zulaufen, und der Funktionsabschnitt "Eindrehhilfe"
eine Anzahl, vorzugsweise vier, keilformig ausgerichtete Abgleitebenen hat, von denen
jeweils zwei Abgleitflachen zu beiden Langsseiten jeweils einer Angriffsebene in einem
Winkel zu dieser ausgebildet sind und dabei die Langskanten der jeweiligen Angriffs-
ebene zumindest axialabschnittsweise brechen;

fiir jede einzelne Zuwiderhandlung gegen die vorstehende Anordnung ein (ggf. wieder-
holtes) Zwangsgeld in H6he von bis zu EUR 5.000,00 pro Erzeugnis und/oder bei Dauer-
handlungen wie beispielsweise Angeboten im Internet von bis zu EUR 20.000,00 pro Tag
an das Gericht zu zahlen;

die unter Ziffer I. bezeichneten Erzeugnisse an einen Gerichtsvollzieher zum Zwecke der
Verwahrung herauszugeben, die andauert, bis iber das Bestehen eines Vernichtungs-
anspruchs zwischen den Parteien rechtskraftig entschieden oder eine einvernehmliche
Regelung herbeigefiihrt worden ist (Art. 62 Abs. 3 EPGU);

der Antragstellerin schriftlich und in elektronischer Form, die mit Hilfe eines Computers
ausgewertet werden kann, in einer fir jeden Monat eines Kalenderjahres und nach pa-
tentverletzenden Erzeugnissen strukturierten Aufstellung ab dem 11. Juli 2018, Aus-
kunft (iber die unter Nr. |. genannten Erzeugnisse zu erteilen, Gber



a) den Ursprung und die Vertriebswege der unter Nr. |. genannten Erzeugnisse unter
Angabe

- der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbe-
sitzer;

- der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der Ver-
kaufsstellen, fir die die Erzeugnisse bestimmt waren;

- der einzelnen Angebote, aufgeschlisselt nach Angebotsmengen, -zeiten,
-preisen sowie Typenbezeichnung und Namen und Anschriften der gewerb-
lichen Angebotsempfanger;

- der einzelnen Lieferungen, aufgeschlisselt nach Liefermengen, -zeiten und
-preisen sowie Typenbezeichnungen und Namen und Anschriften der Ab-
nehmer;

- der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschliisselten Gestehungskos-
ten und des erzielten Gewinns;

- der betriebenen Werbung, aufgeschliisselt nach Werbetragern, deren Ver-
breitung, deren Auflagenhdhe, Verbreitungszeitraum sowie Verbreitungs-
gebiet;

b) die Mengen der ausgelieferten, erhaltenen und/oder bestellten unter Nr. |. ge-
nannten Erzeugnisse, sowie die Preise, die fiir die betreffenden Erzeugnisse be-
zahlt wurden;

c) die Identitat aller an der Herstellung und dem Vertrieb der unter Nr. |. genannten
Erzeugnisse beteiligten dritten Personen;

V. der Antragstellerin vorlaufig Kosten in Héhe von EUR 33.335,70 zu erstatten;

VI.  die Kosten und Auslagen des Verfahrens zu tragen.

13. Hilfsweise fir den Fall, dass das Gericht die Antragsgegnerin nicht als Verletzerin im Sinne
von Art. 25 Abs. 1 EPGU als passivlegitimiert ansieht, hat die Antragstellerin erstmals in der
Erwiderung auf den Einspruch der Antragsgegnerin beantragt,

der Antragsgegnerin aufzugeben,

l. es zu unterlassen, ihre Dienste als EU-Bevollmachtigte der Shanghai Bojin Medical In-
strument Co., Ltd. im Sinne der VO (EU) 2017/745 derart auszutiben, dass die nachfol-
gend aufgezahlten Handlungen von der Shanghai Bojin Medical Instrument Co., Ltd. in-
nerhalb des Hoheitsgebiets der Bundesrepublik Deutschland und/oder Frankreich vor-
genommen werden, und zwar

spanabhebende Werkzeuge eines chirurgischen, Drehmoment Ubertragenden Instru-
ments mit einem distalen Eingriffssegment, an das sich ein Werkzeugschaft anschlief3t,
dessen proximaler Endabschnitt fir ein Drehmoment Ubertragendes Einsetzen in eine
Werkzeugaufnahme des Instruments vorbereitet ist, wofiir der proximale Endabschnitt
zumindest in einen Funktionsabschnitt "Drehmoment-Ubertragung" und einen axial
hiervon beabstandeten Funktionsabschnitt "Axialverriegelung" (6b) unterteilt ist, wobei
sich der Funktionsabschnitt "Axialverriegelung" (6b) bezlglich des Eingriffssegments
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V.

proximal zum Funktionsabschnitt "Drehmoment-Ubertragung" anordnet, mit einem
weiteren Funktionsabschnitt "Eindrehhilfe" vorzugsweise als Bestandteil des Funktions-
abschnitts "Drehmoment-Ubertragung",

anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu diesen Zwecken einzu-
fiihren oder zu besitzen,

bei denen

der Funktionsabschnitt "Eindrehhilfe" axial zwischen den Funktionsabschnitten "Dreh-
moment-Ubertragung" und "Axialverriegelung" vorzugsweise im Bereich eines Radial-
absatzes zwischen den Funktionsabschnitten, ,Drehmoment-Ubertragung" und "Axial-
verriegelung" vorgesehen ist; und dass der Funktionsabschnitt "Drehmoment-Ubertra-
gung" mit einem Zweiflach ausgebildet ist, dessen zwei diametral voneinander abge-
wandte Angriffsebenen vorzugsweise keilformig in Richtung Funktionsabschnitt "Axial-
verriegelung" aufeinander zulaufen, und der Funktionsabschnitt "Eindrehhilfe" eine An-
zahl, vorzugsweise vier, keilférmig ausgerichtete Abgleitebenen hat, von denen jeweils
zwei Abgleitflachen zu beiden Langsseiten jeweils einer Angriffsebene in einem Winkel
zu dieser ausgebildet sind und dabei die Langskanten der jeweiligen Angriffsebene zu-
mindest axialabschnittsweise brechen;

fir jede einzelne Zuwiderhandlung gegen die vorstehende Anordnung hat die Antrags-
gegnerin ein (ggf. wiederholtes) Zwangsgeld in Hohe

1. von bis zu EUR 20.000,00 fiir jeden Tag, den die Antragsgegnerin in Bezug auf das
unter I. genannte Werkzeug nicht auf ihre Funktion als EU-Bevollmachtigte der
Shanghai Bojin Medical Instrument Co., Ltd. gegeniiber der benannten Stelle ver-
zichtet
und/oder

2. von bis zu EUR 10.000,00 fir jedes unter I. genannte Werkzeug, das mit dem Hin-
weis auf die Antragsgegnerin als EU-Bevollmachtigte in dem Gebiet der Bundes-
republik Deutschland und/oder Frankreich auf den Markt gebracht wird,

an das Gericht zu zahlen;

der Antragstellerin vorldufig Kosten in Héhe von EUR 33.335,70 zu erstatten;

die Kosten und Auslagen des Verfahrens zu tragen.

14. Die Antragsgegnerin ist den Antrdgen der Antragstellerin entgegengetreten.

TATSACHLICHE UND RECHTLICHE STREITPUNKTE:

15. Die Antragstellerin sieht im Angebot und im Vertrieb der angegriffenen Ausfihrungsform
unter anderem in Deutschland und in Frankreich eine unmittelbare Verletzung des Streitpa-

tents.

16. Nach Auffassung der Antragstellerin macht die angegriffene Ausflihrungsform wortsinnge-
maRk von samtlichen Merkmalen der streitgegenstandlichen Patentanspriiche Gebrauch. Ins-
besondere verflige diese auch liber einen Zweiflach im Sinne des Streitpatents. Erfindungs-
gemiR sei der Zweiflach ein wesentlicher Bestandteil der ,,Drehmoment-Ubertragung®. In-
nerhalb der anspruchsgemallen Losung komme dem Zweiflach primar die Funktion zu, ein
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17.

18.

19.

20.

Drehmoment aufzunehmen und in den Werkzeugschaft einzuleiten. Hierdurch werde das
Drehmoment auf das distale Eingriffselement (ibertragen. Diese Funktion kénne auch von
einem Zweiflach mit sich zwei parallel gegeniiberliegenden Angriffsflaichen erreicht werden.
Soll der Zweiflach erfindungsgemal’ aus zwei diametral voneinander abgewandten Angriffs-
ebenen bestehen, liegen die Angriffsebenen mit anderen Worten jeweils auf gegeniberlie-
genden Seiten eines Durchmessers und zeigen nach auRen. Die in Patentanspruch 1 zu fin-
denden Begriffe ,Zweiflach” und ,keilférmig” seien nicht gleichbedeutend. Anders als der
Zweiflach diene die Keilform nicht der Verbesserung der Drehmomentiibertragung, sondern
primar dazu, das Werkzeug in die Werkzeugaufnahme einzufiihren, ohne zu verkanten.

Des Weiteren sei auch der Rechtsbestand des Streitpatents hinreichend gesichert. Der Hin-
weis auf die Erteilung des Streitpatents sei am 11. Juli 2018 veroffentlicht worden. Kein Wett-
bewerber habe einen Einspruch eingelegt oder nach Ablauf der Einspruchsfrist ein nationales
Nichtigkeitsverfahren eingeleitet. Soweit die Antragsgegnerin versuche, die Neuheit ausge-
hend von der bereits im internationalen Recherchebericht (ISR) zitierten, dort als relevant
eingestuften und somit im Erteilungsverfahren bericksichtigten US 2003/023266 (D 4) in
Frage zu stellen, bleibe dies ohne Erfolg. Insbesondere nehme weder die in den Figuren 6A
bis 6D noch die in den Figuren 17A bis 17E der Entgegenhaltung gezeigte Gestaltung Pa-
tentanspruch 1 des Streitpatents neuheitsschadlich vorweg.

Die Anordnung einstweiliger MaRnahmen sei auch notwendig.

Im Hinblick auf die zeitliche Notwendigkeit habe die Antragstellerin durch ihr ziigiges Vorge-
hen keinen Zweifel an der Notwendigkeit der beantragten einstweiligen MalRnahmen auf-
kommen lassen. Sie sei erst kirzlich darauf aufmerksam gemacht worden, dass die Antrags-
gegnerin patentverletzende Erzeugnisse im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland ver-
treibe. Nach Kenntnis der Antragstellerin stehe Bojin erst am Anfang seiner Aktivitaten mit
den streitgegenstandlichen Frasern in Deutschland bzw. Europa. Boijn steuere den Vertrieb
Uber die Antragsgegnerin. In Deutschland sei der Antragstellerin bisher nur eine Klinik be-
kannt, in welcher der streitgegenstandliche Fraser aufgetaucht sei. Es sei daher zu erwarten,
dass Bojin den Vertrieb ausweiten und sich Zutritt zum Markt verschaffen wolle. Nach Kennt-
nis der Antragstellerin bestehe noch kein etablierter Vertriebskanal fiir Bojin-Werkzeuge.
Ohne die Anordnung einstweiliger Mallnahmen sei durch den gerade jetzt beginnenden
Markteintritt eine Verdanderung des Status quo der Marktverhaltnisse zu befiirchten. Mit
dem vorliegenden Antrag habe die Antragstellerin der Dringlichkeit entsprechend zligig ge-
handelt, um bestmoglich weitere Schaden zu verhindern. Ein Abwarten der Hauptsache sei
ihr nicht zumutbar.

Dariber hinaus sei die Anordnung einstweiliger MaBnahmen auch sachlich notwendig, da
der Antragstellerin durch das streitgegenstdndliche Produktangebot der Antragsgegnerin
Schaden drohe. Die Antragsgegnerin vertreibe bereits jetzt patentverletzende Erzeugnisse
nicht nur in der Bundesrepublik Deutschland, sondern laut CE-Zertifizierung in der EU und
moglicherweise im Vereinigten Konigreich. Dadurch wiirden und werden der Antragstellerin
erhebliche, noch zu beziffernde wirtschaftliche Schaden zugefiigt, die sich mit jedem Tag des
Zuwartens vertiefen. Damit gehe auch ein drohender Marktanteilsverlust einher, da die An-
tragstellerin selbst patentgemaBe Erzeugnisse gewerblich vertreibe und durch das Anbieten
der streitgegenstandlichen Erzeugnisse durch die Antragsgegnerin beflirchten miusse, (po-
tentielle) Abnehmer zu verlieren. Neben dem Markteintritt bestehe zudem die Gefahr, dass,
wenn Bojin es schaffe, mit dem streitgegenstandlichen Fraser das Vertrauen der Kunden zu
gewinnen, die Kunden eventuell auch bereit seien, die Motorensysteme aus chinesischer
Produktion zu testen. Uber die ,niedrige Schwelle” des Frésers sei daher zugleich der Umsatz
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21.

22.

23.

bzw. die Marktposition der Antragstellerin und des dahinterstehenden Konzerns in Bezug
auf die Motorensysteme selbst in Gefahr. Es sei daher notwendig, die beantragten einstwei-
ligen MalRnahmen zu erlassen, um die weiteren Verletzungshandlungen und damit einher-
gehenden Veranderungen des Status quo der Marktverhaltnisse zu verhindern. Es kdnne ge-
rade nicht erst die Hauptsacheentscheidung abgewartet werden, da die Schaden gerade jetzt
durch den Markteintritt drohten.

Auch die notwendige Interessenabwagung falle zu Gunsten der Antragstellerin aus. Die An-
tragstellerin habe aufgezeigt, dass die angegriffene Ausfiihrungsform das Streitpatent mit an
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit verletze. Darliber hinaus sei das Streitpatent mit
hoher Wahrscheinlichkeit rechtsbestandig. Hinzu kimen erhebliche, drohende oder bereits
eingetretene wirtschaftliche Schaden durch den Vertrieb der angegriffenen Ausfiihrungs-
form in der gesamten Bundesrepublik Deutschland und dariiber hinaus insbesondere in
Frankreich. Die einstweiligen MaBnahmen seien notwendig, um eine weitere Veranderung
des Status quo zu verhindern. SchlieRlich sei zu beriicksichtigen, dass sich die Antragstellerin
zur Erlangung effektiven Rechtschutzes erfolgversprechend nur gegen die Antragsgegnerin
richten konne. Schon wegen der zu erwartenden langen Zustelldauer bezliglich der chinesi-
schen Unternehmen des Bojin-Konzerns, welche neben der Antragsgegnerin fiir die Herstel-
lung und den Vertrieb der angegriffenen Ausfiihrungsform verantwortlich seien, misse sich
die Antragstellerin zuvorderst gegen die Antragsgegnerin wenden, um eine weitere Verlet-
zung ihres geistigen Eigentums zu unterbinden. Legitime Interessen der Antragsgegnerin, die
aus Sicht der Antragstellerin bestehende Verletzungssituation aufrechtzuerhalten, seien
nicht ersichtlich.

Die Antragsgegnerin ist der Auffassung, die Antragstellerin habe keine konkreten Verlet-
zungshandlungen der Antragsgegnerin benannt. Die Antragstellerin sei ausweislich des als
Anlage KAP 2 vorgelegten Handelsregisterauszuges als EU-Vertreterin fiir die Einhaltung ge-
setzlicher Vorschriften, die Aufrechterhaltung der CE-Kennzeichnung und die Marktiiberwa-
chung zustandig. Dies reiche fiir eine Patentverletzung nicht aus. Die Antragstellerin habe
keine Beweise dafiir vorgelegt, dass die Antragsgegnerin ein Produkt importiere, zum Ver-
kauf anbiete oder in Verkehr gebracht habe. Zwar habe die Antragstellerin Informationen
Uber den Kauf eines Produkts sowie Produktfotos und Lieferinformationen vorgelegt. Daraus
ergebe sich jedoch nicht, dass die Antragsgegnerin die Lieferantin gewesen sei. Tatsachlich
gebe es keinen Hinweis darauf, dass die Antragsgegnerin an einer Handelstransaktion mit
dem angeblich rechtsverletzenden Produkt beteiligt gewesen sei. Selbst wenn man davon
ausgehe, dass die Antragsgegnerin die CE-Konformitat der angegriffenen Ausfiihrungsform
ermoglicht habe, konne dies allein nicht als aktive Beteiligung an einer Verletzungshandlung
ausgelegt werden. Die Rechtsprechung des EuGH und des EPG stelle klar, dass solche Zusatz-
funktionen, sofern sie nicht an tatsachliche Verkaufe und Angebote gebunden seien, nicht
die rechtliche Schwelle der Verletzung darstellten.

Des Weiteren falle die angegriffene Ausfiihrungsform auch nicht in den Schutzbereich der
Patentanspriiche 1 bis 5. Insbesondere umfasse der Abschnitt ,,Drehmoment-Ubertragung”
der angegriffenen Ausfiihrungsform keinen ,Zweiflachwinkel” im Sinne des Streitpatents.
Der Begriff ,Zweiflach” werde im mathematischen und ingenieurwissenschaftlichen Kontext
als Aquivalent zum englischen Begriff ,dihedron” (deutsch: ,Dieder”) anerkannt. Geomet-
risch bezeichne ein Dieder einen Kérper, der aus zwei Halbflachen bestehe, die entlang einer
gemeinsamen Kante verbunden seien und einen Diederwinkel bilden. Im technischen Kon-
text, insbesondere bei Drehmomentibertragungswerkzeugen, bezeichne diese Konfigura-
tion zwei ebene Flachen, die in einem Winkel aufeinandertreffen und in entsprechende
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24,

25.

26.

Strukturen eingreifen, um das Drehmoment effektiv zu Gibertragen. Das Streitpatent erkenne
diese Definition des Begriffes ,Zweiflach“ an, indem es diesen Begriff als Aquivalent zu ,keil-
formig” verwende (Abs. [0012], [0035] und [0047]). Der Zweiflach sei laut dem Streitpatent
notwendig, um die Drehmomentiibertragung mit der Schnabelform des Werkzeughalters zu
gewihrleisten und den Durchmesser des Werkzeugs beim Ubergang zur Axialverriegelung zu
reduzieren. Diese Passagen unterstreichen nach Auffassung der Antragsgegnerin, dass der
Zweiflach nicht nur ein geometrisches Merkmal, sondern eine entscheidende Komponente
fir die mechanische Leistung des Werkzeugs ist. Er ermogliche eine effiziente Drehmo-
mentlibertragung und eine sichere Axialverriegelung bei reduziertem Durchmesser. Paral-
lele Eingriffsebenen wiirden weder im Patent offenbart noch vorgeschlagen. Soweit der Pa-
tentanspruch von einem ,vorzugsweise keilformig ... aufeinander zulaufen” spreche, be-
deute dies nicht, dass die Konvergenz optional sei. Vielmehr sei die Formulierung dahinge-
hend zu verstehen, dass die Konvergenzrichtung — zum axialen Verriegelungsabschnitt hin —
bevorzugt werde.

Darliber hinaus sei Patentanspruch 1 gegentber der US 2003/0023256 Al (D4, Anlage
KAP 22) nicht neu, jedenfalls fehle es ausgehend von dieser Schrift an der erfinderischen
Tatigkeit. Insbesondere erfordere Anspruch 1 des Streitpatents keine spezifischen radialen
Vertiefungen oder Nuten zur axialen Verriegelung. Vielmehr handele es sich bei solchen
Strukturen um optionale Verfeinerungen. Folglich falle ein Werkzeug, dessen axiale Fixierung
oder Positionierung lber einen mechanischen Anschlag, beispielsweise durch den Kontakt
zwischen einer flachen proximalen Endflache und einem entsprechenden Anschlag im Werk-
zeughalter erfolge, in den Schutzbereich von Patentanspruch 1.

Auch unabhangig davon fehle es an der erfinderischen Tatigkeit. Nach dem Problem-Solu-
tion-Approach des Europdischen Patentamtes (EPA) konne eine beanspruchte Erfindung nur
dann als erfinderisch angesehen werden, wenn sie ein technisches Problem in nahezu allen
Ausfihrungsformen glaubhaft |6se. Vorliegend seien die Anspriiche des Streitpatents so weit
gefasst, dass sie Ausflihrungsformen umfassen, welche diesen Anforderungen nicht gerecht
werden. Der weiteste Anspruch decke Werkzeuge mit

a) in proximaler Richtung divergierenden Drehmomentangriffsflichen ab, welche den
Durchmesser des Werkzeugs in proximaler Richtung vergroRern wiirden,

b) einer fehlenden Verjlingung oder Durchmesserreduzierung zwischen Drehmoment
und Axialverriegelungsabschnitten und

c) einem rein funktional definierten Abschnitt zur ,,axialen Verriegelung”, der kein struk-
turelles Merkmal zur axialen Sicherung erfordere und somit lediglich als Wiederlager
diene.

Nach dem EPA-Standard (G-VII, 5.2) sei es aufgrund der fehlenden Struktur fiir diese wesent-
lichen Funktionen und des Fehlens durchsetzbarer geometrischer Beziehungen nicht glaub-
haft, dass alle derartigen Werkzeuge die Axialkraft verringern, den Durchmesser verkleinern
oder das Einflihren erleichtern wirden. Die beanspruchte Erfindung l6se das behauptete
Problem (Ermdglichung einer sicheren und dauerhaften Funktion chirurgischer Instrumente
auch bei kleinen Schaftdurchmessern und hohen Drehzahlen; Gewahrleistung eines einfa-
chen An- und Auskuppelns von Werkzeugen und Wellen; Erhéhung der Drehmomentiber-
tragungskapazitat bei gleichzeitig geringem Wellendurchmesser; Ermoglichung eines ver-
klemmungsfreien Einsetzens des Werkzeugs in den Werkzeughalter) daher nicht glaubhaft.
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27.

Da die behaupteten Vorteile entweder nicht oder nicht Gber die gesamte Breite des An-
spruchs erreicht wiirden, scheitere der Problem-Solution-Approach bereits im ersten Schritt.
Anspruch 1 basiere daher nicht auf einem nachweisbaren Beitrag zum Stand der Technik. Die
Aufgabe reduziere sich auf eine bloRe alternative Konfiguration bekannter Elemente, wie
Drehmomentiibertragungsabschnitte und Axialsicherungen, die selbst bei gegebener Neu-
heit ohne eine glaubwiirdige technische Wirkung nicht erfinderisch waren.

Die Antragstellerin ist dem entgegengetreten.

WESENTLICHE VERFAHRENSSCHRITTE:

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Mit Schriftsatz vom 18. Marz 2025 hat die Antragstellerin bei der Lokalkammer Disseldorf
einen Antrag auf Anordnung einstweiliger Mallnahmen ohne Anhorung der Antragsgegnerin
beantragt.

Der Berichterstatter hat der Antragstellerin daraufhin mitgeteilt, dass ausgehend vom Vor-
bringen in der Antragsschrift beabsichtigt sei, die Antragsgegnerin gemaR R. 209 Abs. 1 lit. a)
VerfO liber den Antrag zu unterrichten und sie aufzufordern, innerhalb einer noch festzuset-
zenden Frist einen Einspruch gegen den Antrag auf Anordnung einstweiliger MaBnahmen
einzulegen. Die Antragstellerin hat dem Gericht daraufhin ihr Einverstandnis mit einer Un-
terrichtung der Antragsgegnerin erklart.

Innerhalb der daraufhin durch den Berichterstatter gesetzten einmonatigen Einspruchsfrist
hat die Antragsgegnerin am 23. April 2025 zunachst in englischer Sprache Einspruch gegen
den Antrag auf Anordnung einstweiliger Mallnahmen eingelegt. Auf eine entsprechende
Aufforderung des Berichterstatters hin hat die Antragsgegnerin am 28. April 2025 eine deut-
sche Ubersetzung ihres Einspruchsschriftsatzes zur Akte gereicht (ORD_19641/2025).

Am 24. April 2025 hat die Lokalkammer Disseldorf Termin zur mindlichen Verhandlung auf
den 1. Juli 2025 bestimmt und die Parteien entsprechend geladen.

Mit einer Verfahrensanordnung vom 1. Mai 2025 hat die Lokalkammer Dusseldorf die Hin-
zuziehung eines technisch qualifizierten Richters beschlossen, welcher dem Verfahren so-
dann durch die Prasidentin des Gerichts erster Instanz zugewiesen wurde.

Auf einen Antrag der Antragsgegnerin vom 3. Juni 2025 hat die Lokalkammer Diisseldorf der
Antragsgegnerin mit Anordnung vom 10. Juni 2025 (App_26391/2025) unter Zurtickweisung
des weitergehenden Antrages die Beauftragung eines Simultandolmetschers in der miindli-
chen Verhandlung gestattet. Den dartiber hinaus gestellten Antrag, den Verfahrensbevoll-
machtigten der Antragsgegnerin die Teilnahme an der miindlichen Verhandlung per Video-
konferenz zu gestatten, hat die Lokalkammer Disseldorf in der gleichen Anordnung zurlick-
gewiesen.

Mit anwaltlichem Schriftsatz vom 12. Juni 2025 hat die Antragsgegnerin mitgeteilt, dass sie
in der mindlichen Verhandlung vom 1. Juli 2025 nicht mehr vertreten sein mochte. Zugleich
hat sie mitgeteilt, dass sie sich auf ihre schriftliche Argumentation aus dem Schriftsatz vom
23. April 2025 bezieht. In der miindlichen Verhandlung sind sodann lediglich die Verfahrens-
bevollmachtigten der Antragstellerin erschienen.

GRUNDER DER ANORDNUNG:

35.

Der zulassige Antrag auf Anordnung einstweiliger MaBnahmen hat auch in der Sache im We-
sentlichen Erfolg.
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Aktivlegitimation

36.

Die Antragstellerin ist als eingetragene Inhaberin des Streitpatents gemafld Art. 47 Abs. 1
EPGU i.V.m. R. 8 Abs. 5 lit. a) und c) VerfO berechtigt, das Gericht anzurufen.

Verletzung des Streitpatents

37.

Des Weiteren lasst sich mit ausreichender Sicherheit (R. 211 Abs. 2 VerfO) feststellen, dass
die Antragstellerin durch das Angebot und den Vertrieb der angegriffenen Ausfiihrungsform
innerhalb der Vertragsmitgliedsstaaten Deutschland und Frankreich in ihrem Recht verletzt
wird (Art. 25 lit. a) EPGU).

Merkmalsverwirklichung

38.

a)

Bei summarischer Priifung macht die angegriffene Ausfiihrungsform unmittelbar wortsinn-
gemald von der durch Patentanspruch 1 unter Schutz gestellten technischen Lehre des Streit-
patents Gebrauch.

Relevante Fachperson

39.

b)

Die relevante Fachperson ist Medizintechniker mit einem abgeschlossenen Hochschulstu-
dium und mehrjahriger Berufserfahrung, insbesondere im Bereich der Chirurgietechnik.
Hierzu gehort die Konstruktion chirurgischer Instrumente, insbesondere rotierender
Schneid- und Bohrwerkzeuge. Dabei hat die Fachperson Erfahrung mit biokompatiblen
Werkstoffen und Kenntnisse in der Fertigungstechnologie.

Bestimmung des Schutzbereichs

40.

41.

42.

43,

Die Erfindung betrifft ein chirurgisches Instrument flr das Bereitstellen eines Drehmoments
sowie ein angetriebenes, drehbar im Instrumentenhandstiick bzw. daran angeschlossenen
Handstlck gelagertes Werkzeug, auf das ein moglichst hohes Drehmoment Gbertragbar ist.

Wie der Fachmann der Streitpatentschrift entnimmt, ist beispielsweise aus der EP 1 605 837
A1l ein chirurgisches Instrument dieser Gattung und insbesondere ein Handstlick eines sol-
chen chirurgischen Instruments bekannt. Das bekannte Handstiick besteht aus einem hiil-
senformigen Griffabschnitt, an dessen proximalem (kérperabgewandten) Ende ein Leitungs-
paket zur Energieversorgung anschlielbar ist und an dessen distalem (korperzugewandten)
Ende ein Handstiickschaft mittels einer Uberwurfmutter (ggf. auswechselbar) aufgeschraubt
ist. Der Handstiickschaft hat eine dufRere sowie eine innere Schafthiille, die auch zur Gleit-
Drehfiihrung einer darin eingefiihrten Torsionswelle dient. Die innere Schafthiille ist in Axi-
alrichtung in mehrere Teilabschnitte unterteilt, zwischen denen jeweils ein Kugellager in die
dullere Schafthille eingesetzt ist, welche die Torsionswelle gegen die dulRere Schafthiille ab-
stitzen. Am distalen Ende der Torsionswelle ist ein Werkzeug, vorzugsweise ein Fraskopf,
fixiert bzw. ausgebildet (Abs. [0005]).

Da die Kupplung zwischen Werkzeug und Getriebe/Drehmomentlbertragungszug innerhalb
des Griffabschnitts ausschlieBlich im Bereich der Uberwurfmutter erfolgt, handelt es sich bei
dem Werkzeug um eine speziell an diesen einen Handstlickschaft langenangepasste Einzel-
anfertigung, die nicht flir andere Handstlickschafte unterschiedlicher Langen verwendbar ist.
Da somit fiir jeden Handstlickschaft ein passendes Werkzeug vorhanden ist bzw. vorgehalten
werden muss, ist ein solches Konstruktionsprinzip teuer in der Herstellung wie auch in der
Bereitstellung (Abs. [0006]).

Die nachfolgend eingeblendeten Figuren 1 und 2 des Streitpatents zeigen den Langsschnitt
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44,

45.

46.

47.

eines aus dem Stand der Technik bekannten chirurgischen Instruments einer solchen Gat-
tung (einschlieflich Handstlick, Handstlickschaft und Werkzeug), wobei es sich bei Figur 2
um eine VergroRerung des proximalen Schaft-Endabschnitts eines Werkzeugs fiir das chirur-
gische Instrument nach Figur 1 handelt:

Figur 1:

Figur 2:

Das vorbekannte Werkzeug verfiigt somit Gber einen Werkzeugschaft, der aus dem distalen
Ende des Instrumenten-/Handstiickschafts drehbar herausragt und an dessen distalem Ende
ein (nicht weiter dargestellter) Schneidkopf ausgebildet ist. Am in der Figur 2 in VergroRe-
rung dargestellten proximalen Werkzeugschaftende ist der bekannte Werkzeugschaft keil-
formig angescharft, wodurch zwei voneinander abgewandte Schragflachen zur Drehmo-
menteinleitung ausgebildet werden (entspricht einem sogenannten Zweiflach). Am distalen
Endbereich dieser Keilform ist der Werkzeugschaft mit einer umlaufenden Nut ausgeformt,
welche als Axialsicherung dient (Abs. [0008]).

Das bekannte Handstlick ist entsprechend der vorstehenden Werkzeugkonstruktion an sei-
nem distalen Ende mit einer axial verschiebbaren Uberwurfhiilse versehen, tiber die der In-
strumenten-/Handstiickschaft am Handstlick drehfest ankoppelbar ist. Innerhalb des Hand-
stiicks im Bereich der Uberwurfhiilse ist ein drehbar gelagertes Aufnahmerohr vorgesehen,
das an seinem proximalen Endabschnitt wiederum in einer Drehwelle steckt und dort mittels
eines Querstifts drehfest gesichert ist (Abs. [0009]).

Am distalen Ende des Aufnahmerohrs sind zumindest zwei diametral sich gegenliberliegende
Bohrungen ausgeformt, in welche Klemmkugeln beweglich eingesetzt sind. Um die AuRen-
seite des Aufnahmerohrs ist eine SchlieB- oder Klemmbhiilse axialverschiebbar gelagert, die
in einer ersten Axialposition die Klemmbkugeln fir eine Bewegung radial nach auflen freigibt
und in einer zweiten Axialposition die Klemmkugeln radial nach innen driickt. Zur manuellen
Betatigung der Klemmbhdiilse ist ein weiterer Schieber vorgesehen, der an der AuRRenseite des
Handsticks gelagert und tGber einen Mitnahmestift mit der Klemmhiilse verbunden ist. Dabei
sei noch erwahnt, dass der Schieber in Richtung zweiter Axialposition der Klemmbhdilse feder-
vorgespannt ist (Abs. [0010]).

Wie ferner aus der Fig. 1 zu ersehen ist, befindet sich innerhalb des Aufnahmerohrs ein axial
relativverschiebbarer Drehmoment-Ubertragungsbolzen mit einer distal angeordneten, sich
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48.

49.

50.

51.

axial erstreckenden, keilformigen Kerbe, die mit der Keilform des Werkzeugschafts in Dreh-
moment-Ubertragungseingriff bringbar ist. Der Bolzen ist dabei mittels einer Feder in Rich-
tung distal vorgespannt und durch einen Querstift drehfest im Aufnahmerohr gesichert (Abs.
[0011]).

GemalR diesem konstruktiven Aufbau muss das bekannte Werkzeug mit seinem Werkzeug-
schaft voraus an der distalen Spitze des Handstlickschafts in diesen eingefiihrt und in Rich-
tung zum Aufnahmerohr axial darin verschoben werden, bis der proximale Werkzeugschaft-
keil (Zweiflach) an den Klemmkugeln anliegt. Jetzt wird die Klemmhdiilse Gber den Schieber
in deren Freigabeposition axial verschoben, sodass der Werkzeugschaftkeil die Klemmkugeln
radial nach AuBen verdrangen und so weiter in das Aufnahmerohr einfahren kann, bis er in
der Kerbe des Drehmoment-Ubertragungsbolzens zu liegen kommt. Wird jetzt der Schieber
wieder freigegeben, bewegt sich die Klemmbhiilse eigenstdndig (angetrieben durch die Vor-
spannfeder) in deren Klemmposition zuriick, in welcher die Klemmkugeln radial nach Innen
in die Umfangsnut am Werkzeugschaft gedriickt werden und damit den Werkzeugschaft
axial verriegeln. Auf diese Weise kann nunmehr ein Drehmoment von der Drehwelle tber
den Querstift, das Aufnahmerohr, den weiteren Querstift und den Drehmoment-Ubertra-
gungsbolzen (Drehmoment-Ubertragungszug) auf den Werkzeugschaft gebracht werden
(Abs. [0012]).

Die vorstehend beschriebene, bekannte Konstruktion hat ausweislich der Streitpatentbe-
schreibung jedoch einige verbesserungswiirdige Besonderheiten:

- Die beschriebenen Querstiftverbindungen bewirken eine lokale Materialschwa-
chung am Drehmoment-Ubertragungsbolzen und an dem Aufnahmerohr wie
auch an der Drehwelle innerhalb des Handstlicks. Auerdem sind die Querstifte
relativ diinn und brechen daher schnell. Insgesamt ist daher das Ubertragbare
Drehmoment eingeschrankt.

- Die Keilform des Werkzeugschafts ist ebenfalls nicht gut geeignet, hohe Drehmo-
mente zu Ubertragen, da der axial wirkende Kraftanteil ein Losen der werkzeug-
seitigen Keilform von der Kerbe des Drehmoment-Ubertragungsbolzens bewirkt.
Dariber hinaus ist mit einem Aufspreizen des Aufnahmerohrs im Bereich der
Kerbe zu rechnen.

- Schliefilich ist die gesamte Kupplungsmechanik zur Verbindung des Werkzeug-
schafts mit dem Getriebe/Drehmomentibertragungszugs innerhalb des Instru-
menten-Handstiicks in den Bereich der Uberwurfhiilse verlagert, wo ggf. noch
ausreichend radialer Platz zur Aufnahme der Kupplungselemente besteht.
Dadurch mussen aber die Werkzeugschifte die gesamte Lange der Instrumen-
ten-/Handstlickschafte tberbricken. Das heit fiir jeden Handstlckschaft sind
spezielle Werkzeuge erforderlich.

(vgl. Abs. [0013] — [0015])

Daneben erwdhnt die Streitpatentschrift als weiteren Stand der Technik die US 2011/098688
Al, die ein spanabhebendes Werkzeug eines chirurgischen Instruments, namlich eine Sage
ohne Drehmomentibertragung, offenbart. Ausweislich der Streitpatentbeschreibung wird
an mehreren Textstellen der vorgenannten Schrift beschrieben, dass das Werkzeug gegen
die radiale Bewegung gesichert bzw. gesperrt ist (Abs. [0016]).

Uberdies behandelt die Streitpatentbeschreibung die US 2003/0023256 und sieht diese als
nachstliegenden Stand der Technik an, ohne diese naher zu wiirdigen. Ebenso geht die Streit-
patentbeschreibung auf die DE 103 11 455 B3 als technologischer Hintergrund der Erfindung
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53.

ein. Dort seien die Funktionsabschnitte ,Axialverriegelung” und , Drehmoment-Ubertra-
gung“ nicht erfindungsgemaR, sondern umgekehrt angeordnet (Abs. [0017]).

Davon ausgehend bezeichnet es das Streitpatent als Aufgabe der Erfindung, ein Werkzeug
fr ein chirurgisches, Drehmoment (ibertragendes Instrument sowie ein System (chirurgi-
sches Instrument) vorzugsweise aus einem Instrumentenhandstiick und zumindest einem
(oder mehreren) Werkzeug(en) gemaR der Erfindung bereitzustellen, mit welchem jeweils
eine hohere Funktionalitat erreichbar ist. Vorzugsweise soll das Instrument insgesamt hohe
Drehmomente libertragen kdnnen und weiter vorzugsweise einfach und sicher bedienbar
sein. Zudem sollen durch die Verwendbarkeit universeller Werkzeuge fiir unterschiedliche
(auswechselbare) Handstiickschafte die Herstellungs- und Bereitstellungskosten fir das Sys-
tem/Instrument gesenkt werden konnen. AuBerdem gehort es zu den Aufgaben der Erfin-
dung, den verklemmfreien Einsatz des Werkzeugs in die Werkzeugaufnahme zu verbessern.
Der Kern der Erfindung besteht demzufolge in der Bereitstellung eines Werkzeugs, das die
Ubertragung eines héheren Drehmoments ohne VergréRerung des radialen Bauraums zu-
lasst und damit die Grundlage fiir die Anordnung einer Werkzeugaufnahme innerhalb des
(austauschbaren) Handstlicks des chirurgischen Instruments schafft (Abs. [0018]).

Zur Losung dieser stellt das Streitpatent ein spanabhebendes Werkzeug mit folgenden Merk-
malen unter Schutz:

1. Spanabhebendes Werkzeug eines chirurgischen, Drehmoment (ibertragenden Instru-
ments, mit

1.1. einem distalen Eingriffssegment (2) und

1.2. einem Werkzeugschaft (4), der sich an das distale Eingriffssegment (2) anschlief3t.

2. Der Werkzeugschaft (4) hat einen proximalen Endabschnitt (6), der fiir ein Drehmoment
Ubertragendes Einsetzen in eine Werkzeugaufnahme (20) des Instruments vorbereitet
ist,

2.1. woflr der proximale Endabschnitt (6) zumindest in einen Funktionsabschnitt
,Drehmoment-Ubertragung” (6a) und einen Funktionsabschnitt , Axialverriege-
lung” (6b) unterteilt ist.

2.2. Der Funktionsabschnitt ,Axialverriegelung” (6b) ist axial von dem Funktionsab-
schnitt ,,Drehmoment-Ubertragung” (6a) beabstandet und ordnet sich beziiglich
des Eingriffssegments (2) proximal zum Funktionsabschnitt ,Drehmoment-Uber-
tragung” (6a) an.

2.3. Der Funktionsabschnitt ,Drehmoment Ubertragung” (6a) ist mit einem Zweiflach
ausgebildet.

2.3.1. Der Zweiflach hat zwei diametral voneinander abgewandte Angriffsebenen

(8).

2.3.1.1. Die Angriffsebenen (8) haben jeweils Langsseiten und Langskan-
ten.

[2.3.1.2. Vorzugsweise laufen die Angriffsebenen (8) keilférmig in Richtung
Funktionsabschnitt , Axialverriegelung” (6b) aufeinander zu.]
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57.

2.4. (Der proximale Endabschnitt) hat einen weiteren Funktionsabschnitt , Eindreh-
hilfe”, der

2.4.1. axial zwischen den Funktionsabschnitten ,,Drehmoment-Ubertragung”
(6a) und , Axialverriegelung” (6b) vorgesehen ist,

[2.4.2. vorzugsweise Bestandteil des Funktionsabschnitts ,,Drehmoment-Uber-
tragung” (6a) ist,]

[2.4.3. vorzugsweise im Bereich eines Radialabsatzes (6¢) zwischen den Funkti-
onsabschnitten ,,Drehmoment-Ubertragung” (6a) und ,Axialverriege-
lung” (6b) vorgesehen ist]

2.4.4.  und eine Anzahl [vorzugsweise vier] keilféormig ausgerichtete Abgleitebe-
nen (10) hat,

2.4.4.1. vondenen jeweils zwei Abgleitflaichen (10) zu beiden Langssei-
ten jeweils einer Angriffsebene (8) in einem Winkel zu dieser
ausgebildet sind und dabei die Langskanten der jeweiligen An-
griffsebene (8) zumindest axialabschnittweise brechen.

Einige Merkmale dieses Anspruchs bedirfen einer Erlauterung.

GemaR Art. 69 EPU i.V.m. dem Protokoll iber dessen Auslegung ist der Patentanspruch nicht
nur der Ausgangspunkt, sondern die maligebliche Grundlage fiir die Bestimmung des Schutz-
bereichs eines europdischen Patents. Fir die Auslegung eines Patentanspruchs kommt es
nicht allein auf seinen genauen Wortlaut im sprachlichen Sinne an. Vielmehr sind die Be-
schreibung und die Zeichnungen als Erlauterungshilfen fir die Auslegung des Patentan-
spruchs stets mit heranzuziehen und nicht nur zur Behebung etwaiger Unklarheiten im Pa-
tentanspruch anzuwenden. Das bedeutet aber nicht, dass der Patentanspruch lediglich als
Richtlinie dient und sich sein Gegenstand auch auf das erstreckt, was sich nach Prifung der
Beschreibung und der Zeichnungen als Schutzbegehren des Patentinhabers darstellt. Bei der
Anwendung dieser Grundsatze soll ein angemessener Schutz fiir den Patentinhaber mit aus-
reichender Rechtssicherheit fiir Dritte verbunden werden. Der Patentanspruch ist aus Sicht
der Fachperson auszulegen. Diese Grundsatze fiir die Auslegung eines Patentanspruchs gel-
ten gleichermaRen fiir die Beurteilung der Verletzung und des Rechtsbestands eines europa-
ischen Patents (UPC_CoA _335/2023, Anordnung v. 26.02.2024, Leitsatz 2 und S. 26 f. — 10x
Genomics v. Nanostring; UPC_CoA_1/2024, Anordnung v. 13.05.2024, Rn. 26 — VusionGroup
v. Hanshow; UPC_CoA_182/2024, Anordnung v. 25.09.2024, Rn. 82 — Mammut v. Ortovox).

Dies vorausgeschickt weist das spanabhebende Werkzeug erfindungsgemal ein distales Ein-
griffssegment und einen Werkzeugschaft auf, der sich an das distale Eingriffssegment an-
schlieft (Merkmalsgruppe 1.). Dabei konkretisiert die Erfindung das Eingriffssegment nur
iber seine distale Anordnung und stellt es im Ubrigen in das Belieben der Fachperson, wie
das Eingriffssegment selbst konkret ausgefiihrt wird.

Der Werkzeugschaft weist einen proximalen Endabschnitt auf, der fiir ein drehmomentiiber-
tragendes Einsetzen in einer Werkzeugaufnahme des Instruments vorbereitet ist (Merkmal
2.). Dabei sieht die Erfindung vor, dass der proximale Endabschnitt zumindest drei Funk-
tionsabschnitte aufweist, namlich einen Funktionsabschnitt ,,Drehmomentiibertragung”, ei-
nen Funktionsabschnitt ,Axialverriegelung” und einen Funktionsabschnitt ,Eindrehhilfe”
(Merkmal 2.1., 2.4.). Diese Funktionsabschnitte sind erfindungsgemall an dem proximalen
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Endabschnitt in einer festgelegten Reihenfolge angeordnet. Der Funktionsabschnitt , Axial-
verriegelung” ist axial von dem Funktionsabschnitt ,,Drehmoment-Ubertragung” beab-
standet und ordnet sich bezlglich des Eingriffssegments proximal zum Funktionsabschnitt
,Drehmoment-Ubertragung” an (Merkmal 2.2.). Der Funktionsabschnitt ,Eindrehhilfe” ist
axial zwischen dem Funktionsabschnitt ,, Drehmoment-Ubertragung” und ,Axialverriege-
lung“ vorgesehen (Merkmal 2.4.1.).

Beginnend mit dem distalen Eingriffssegment legt die Erfindung fiir das spanabhebende
Werkzeug mithin folgende Abfolge fest:

1. distales Eingriffssegment;

2. Funktionsabschnitt ,Drehmoment-Ubertragung*;
3. Funktionsabschnitt ,,Eindrehhilfe”;

4, Funktionsabschnitt ,, Axialverriegelung”.

Hinsichtlich der begrifflichen Zuordnung ordnet die Erfindung die drei Funktionsabschnitte
dem Werkzeugschaft, namlich dessen proximalem Endabschnitt, zu.

Dieser Anordnung weist die Streitpatentschrift besondere Vorteile zu: Die in Abschnitt
[0021] als Kern der Erfindung bezeichnete Bereitstellung eines Werkzeugs, das die Ubertra-
gung eines hoheren Drehmoments ohne VergroRerung des radialen Bauraums zuldsst und
damit die Grundlage fiir die Anordnung einer Werkzeugaufnahme innerhalb des (austausch-
baren) Handstlickschafts des chirurgischen Instruments schaffe, wird prinzipiell dadurch er-
reicht, dass der flr ein Drehmoment lbertragendes Einsetzen in die Werkzeugaufnahme des
Instruments vorbereitete proximale Endabschnitt des Werkzeugschafts zumindest in einen
Funktionsabschnitt ,,Drehmoment-Ubertragung” und einen axial hiervon beanstandeten
(unabhéangigen) Funktionsabschnitt ,Axialverriegelung” unterteilt ist, wobei sich der Funkti-
onsabschnitt ,Axialverriegelung” proximal zum Funktionsabschnitt ,Drehmoment-Ubertra-
gung” anordnet. Mit anderen Worten befindet sich der Funktionsabschnitt ,Drehmoment-
Ubertragung” axial zwischen dem Funktionsabschnitt , Axialverriegelung” und dem Instru-
mentenkopf (womit nach dem Verstandnis der Fachperson das im Anspruch genannte Ein-
griffssegment gemeint ist). Dadurch wird der Funktionsabschnitt ,Axialverriegelung” aus
dem Drehmomentfluss genommen und kann daher ausschlielich zum Zweck der Axialver-
riegelung dimensioniert werden.

Der proximale Endabschnitt weist einen Funktionsabschnitt ,Axialverriegelung” auf. Dieser
Funktionsabschnitt wird im Anspruch lediglich hinsichtlich seiner Lage definiert. Er ist axial
von dem Funktionsabschnitt ,Drehmoment-Ubertragung” beabstandet und ordnet sich be-
ziiglich des Eingriffssegments proximal zum Funktionsabschnitt ,Drehmoment-Ubertra-
gung” an (Merkmal 2.2). Ferner ergibt sich aus der Zusammenschau der Merkmale 2. und
2.1., dass die Unterteilung des proximalen Endabschnitts zumindest in einen Funktionsab-
schnitt ,Drehmoment-Ubertragung” und einen Funktionsabschnitt , Axialverriegelung” der
Vorbereitung des proximalen Endabschnitts fiir ein drehmomentiibertragendes Einsetzen in
eine Werkzeugaufnahme des Instruments dient. Eine konkrete korperliche Ausgestaltung
des Funktionsabschnitts "Axialverriegelung” legt der Anspruch nicht fest. Der Anspruch stellt
es mithin in das Belieben der Fachperson, mit welchen Mitteln eine Axialverriegelung er-
reicht wird.

Hinzutritt, dass die Axialverriegelung erst durch das Zusammenwirken der Werkzeugauf-
nahme mit dem Funktionsabschnitt , Axialverriegelung” entsteht. Da die Werkzeugauf-
nahme des Instruments jedoch nicht Gegenstand des Anspruchs 1 ist, erschépft sich fur die
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Fachperson die Bedeutung des Funktionsabschnitts , Axialverriegelung” zunachst in der Eig-
nungsangabe, dass dieser Abschnitt des proximalen Endabschnitts flir ein Zusammenwirken
mit einer entsprechend angepassten Werkzeugaufnahme des Instruments zur Bildung einer
Axialverriegelung des Werkzeugs in der Werkzeugaufnahme geeignet ist.

Allerdings darf die Fachperson nicht aus den Blick verlieren, dass Patentanspruch 1 nicht eine
irgendwie geartete Verbindung, sondern eine ,Axialverriegelung”, das heil3t eine unter Ein-
satz eines Riegels gebildete Verbindung verlangt, bei der Gblicherweise ein an einem Bauteil
vorgesehener Riegel in Eingriff mit einer an einem anderen Bauteil vorgesehenen Aufnahme
gebracht wird und durch diesen Eingriff das eine Bauteil mit dem anderen Bauteil verbindet.

Bei einer solchen, allein am Wortlaut des Patentanspruchs orientierten Betrachtung bleibt
die Fachperson jedoch nicht stehen. GemaR Art. 69 Abs. 1 S. 2 EPU sind die Beschreibung
und die Zeichnungen zur Auslegung des Patentanspruchs heranzuziehen (vgl. zu den dabei
geltenden Grundsatzen: UPC_CoA_335/2023, Anordnung v. 26.02.2024, Rn. 73 - 79 — 10x
Genomics v. Nanostring). Nimmt die Fachperson davon ausgehend die Streitpatentbeschrei-
bung in den Blick, werden ihr dort in Abs. [0034] die Ausbildung von Kerben oder Taschen
(12) (vorzugsweise eingefrast) oder aber auch eine Umfangsnut als geeignete Mittel zur Mit-
wirkung an einer axialen Verriegelung des Werkzeugsschafts (4) innerhalb einer Werkzeug-
aufnahme beschrieben. Als Riegel, der in Eingriff mit den Taschen/der Umfangsnut (12/12a)
gebracht wird, werden der Fachperson in der Streitpatentschrift und insbesondere in Abs.
[0073] Verriegelungskugeln (36) beschrieben. Die Kugeln (36) werden durch die SchlieBhiilse
(46) infolge der axial wirkenden Federvorspannung und einer entsprechenden konischen
Formgebung an der Innenumfangsseite der SchlieBhilse (46) nach innen gedriickt und kom-
men somit in der Umfangsnut (12a) bzw. den Taschen (12) des Werkzeugschafts (4) zu liegen.
Damit ist das Werkzeug (1) axial gesichert.

Welches der beiden fiir eine Verriegelung notwendigen Elemente (Riegel; Aufnahme fiir den
Riegel) im Funktionsabschnitt ,,Axialverriegelung” vorgesehen ist, lasst der Anspruch offen.

Fir die Bildung des Funktionsabschnitts ,Axialverriegelung” am proximalen Endabschnitt des
Werkzeugsschafts ist es nach dem Verstandnis der Fachperson somit ausreichend, aber zu-
gleich erforderlich, dass in dem so bezeichneten Abschnitt entweder ein grundsatzlich zum
Eingriff in eine Aufnahme der Werkzeugaufnahme des Instruments geeigneter Riegel vorge-
sehen ist, oder eine Aufnahme, welche die grundsatzliche Eignung zur Aufnahme eines Rie-
gels der Werkzeugaufnahme des Instruments aufweist, wobei als Riegel beispielsweise Ver-
riegelungskugeln in Frage kommen kénnen.

Ein reiner axialer Anschlag stellt demgegeniiber keinen Funktionsabschnitt ,,Axialverriege-
lung“ bereit. Ein solcher Anschlag sieht weder einen grundsatzlich zum Eingriff in eine Werk-
zeugaufnahme des Instruments geeigneten Riegel noch eine Aufnahme vor, die grundsatz-
lich zur Aufnahme eines solchen Riegels geeignet ware.

Der Funktionsabschnitt "Drehmomentibertragung” ist mit einem Zweiflach ausgebildet, der
zwei diametral voneinander abgewandte Angriffsebenen aufweist, die jeweils Langsseiten
und Langskanten aufweisen (Merkmale 2.3., 2.3.1. und 2.3.1.1.). Zu den vom Anspruch um-
fassten moglichen Ausflihrungsformen eines Zweiflachs gehéren nach der ,vorzugsweise“-
Definition des Merkmals 2.3.1.2 solche, bei denen die Angriffsebenen keilférmig in Richtung
Funktionsabschnitt ,Axialverriegelung” aufeinander zu laufen. Der Anspruch ist auf solche
Ausfihrungsformen eines Zweiflachs jedoch nicht beschrankt und umfasst beispielsweise
auch solche Ausfiihrungsformen, bei denen die Angriffsebenen parallel zueinander verlau-
fen.
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Fiir das Bereitstellen eines Zweiflachs lasst es der Anspruch ausreichen, wenn dieser zwei
diametral voneinander abgewandte Angriffsebenen aufweist. Eine weitere Festlegung der
relativen Lage der beiden Angriffsebenen nimmt der Anspruch nicht vor.

Bei Wirdigung des Anspruchswortlauts durch die Fachperson enthalt dieser in dem Relativ-
satz ,,dessen zwei diametral voneinander abgewandte Angriffsebenen (8) vorzugsweise keil-
formig in Richtung , Axialverriegelung” (6b) aufeinander zulaufen” einerseits die Festlegung,
dass der Zweiflach, auf den sich der Relativsatz bezieht, zwei diametral voneinander abge-
wandte Angriffsebenen (8) aufweist (aus , dessen zwei diametral voneinander abgewandte
Angriffsebenen (8)“), andererseits aber nur die Beschreibung einer bevorzugten Ausfiih-
rungsform, bei der die Angriffsebenen (8) keilférmig in Richtung ,Axialverriegelung” (6b) auf-
einander zulaufen. Dabei ergibt sich fiir die Fachperson bereits aus der Satzstellung, die den
Begriff ,keilformig” dem Begriff ,vorzugsweise” nachstellt und damit den Begriff , keilfor-
mig” den Satzteilen zuordnet, auf die sich das ,vorzugsweise” bezieht, dass die Keilform zu
den Gestaltungsmerkmalen der bevorzugten, aber fiir die erfindungsgemafle Lehre nicht
zwingenden Ausfiihrungsform gehort.

Nimmt die Fachperson davon ausgehend die Streitpatentbeschreibung in den Blick, erkennt
sie zundchst die in Abs. [0014] geduRerte Kritik an der im Stand der Technik vorgesehenen
Keilform des Werkzeugschafts. Eine Solche sieht die Streitpatentschrift als nicht gut geeignet
an, um hohe Drehmomente zu lbertragen. Diese Kritik begriindet die Streitpatentschrift mit
dem axial wirkenden Kraftanteil, der ein Losen der werkzeugseitigen Keilform von der Kerbe
des Drehmoment-Ubertragungsbolzens bewirkt. Ebenso kritisiert die Streitpatentschrift ein
durch die Keilform bedingtes Aufspreizen des Aufnahmerohrs im Bereich der Kerbe. Ferner
erkennt die Fachperson den dem bevorzugten Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung in Abs.
[0035] zugeschriebenen Vorteil, die Keilform der beiden Angriffsebenen der dort beschrie-
benen Ausfihrungsform insgesamt abflachen zu kdnnen, was zu einer gréRBeren axialen Aus-
dehnung einerseits fuhrt, aber die axialen Krafte bei der Drehmomentiibertragung verrin-
gert. Damit verbindet die Streitpatentschrift die vorteilhafte Moglichkeit, den benétigen (ra-
dialen) Bauraum fir die axiale Verriegelung (6b) verkleinern zu kénnen. Schlieflich findet die
Fachperson im allgemeinen Teil der Beschreibungin Abs. [0023] erneut die auch im Anspruch
1 verwendete Formulierung, den Funktionsabschnitt ,Drehmoment-Ubertragung" mit ei-
nem Zweiflach auszubilden, dessen zwei diametral voneinander abgewandte Angriffsebenen
vorzugsweise keilférmig in Richtung Funktionsabschnitt , Axialverriegelung" aufeinander zu-
laufen. Daraus ergibt sich fiir die Fachperson ein in sich stimmiges Bild: Der im Stand der
Technik als nachteilig angesehene axial wirkende Kraftanteil (Abs. [0014]) |dsst sich durch ein
Abflachen der Keilform unter Inkaufnahme einer gréReren axialen Ausdehnung reduzieren
und zwar — wenn man mit Abs. [0023] die Keilform nur als bevorzugte aber nicht zwingende
Ausfiihrungsform des Zweiflach sieht —im besonderen MaRe bei maximal abgeflachter Keil-
form, namlich wenn die beiden Angriffsebenen (8) parallel zueinander verlaufen.

Dabei stellt es aus Sicht der Fachperson keinen Widerspruch dar, wenn die Streitpatent-
schrift die Keilform zwar wegen des axial wirkenden Kraftanteils kritisiert, zugleich aber als
bevorzugte Ausfiihrungsform bezeichnet. Denn Abs. [0023] vermittelt der Fachperson einen
von der Streitpatentschrift gesehenen, mit dem Abflachen der Keilform verbundene Nach-
teil: Das Abflachen der Keilform flihrt nach der Sicht der Streitpatentschrift zu einer grofleren
axialen Ausdehnung der Angriffsflachen. Bei Wiirdigung durch die Fachperson will die Streit-
patentschrift mit der bevorzugten Keilform des Zweiflachs mithin eine zu grolRe axiale Aus-
dehnung der Angriffsfliche vermeiden. Zugleich erkennt die Fachperson aber auch, dass die
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Erfindung auch Ausfiihrungsformen mit maximal abgeflachter Form, namlich parallelen An-
griffsflachen in den Blick nimmt, beispielsweise in Einbausituationen, in denen eine grolRe
axiale Ausdehnung der Angriffsflachen realisiert werden kann.

Das anderslautende Verstandnis der Antragsgegnerin, die in dem Relativsatz nur eine Bevor-
zugung der Konvergenzrichtung in Richtung der , Axialverriegelung®, die keilformige Ausge-
staltung des Zweiflachs aber als zwingendes Merkmal eines Zweiflachs sehen will (vgl. Ein-
spruchv. 23.04.2025, S. 6, Ziff. V.16), vermag nicht zu Gberzeugen. Sie lasst das sich der Fach-
person aus der vorstehend beschriebenen Nachstellung des Begriffs ,keilformig“ hinter den
Begriff ,vorzugsweise” ergebende Zuordnung der Keilform zu den vorzugsweise vorzusehen-
den Gestaltungsmerkmalen auBBer Acht.

Nichts anderes wirde sich ergeben, wenn der Begriff ,Zweiflach” flir die Fachperson ein ste-
hender Begriff wire und beispielsweise (wie von der Antragsgegnerin behauptet) als Aqui-
valent fiir den englischen Begriff , dihedron” verstanden wiirde. Ausgangspunkt fiir das Ver-
standnis der Fachperson sind die Festlegungen des Anspruchs, so, wie sie im Lichte der Be-
schreibung zu verstehen sind (,,die Patentschrift ist ihr eigenes Lexikon®), wobei vorliegend
vor dem Hintergrund, dass das Streitpatent in deutscher Sprache erteilt wurde, im Zweifel
die deutsche Anspruchsfassung maRgeblich ist. Selbst wenn sich die Fachperson dem An-
spruch mit dem von der Antragsgegnerin behaupteten Verstandnis des Begriffs ,,Zweiflach”
nahern wiirde, wiirde sie durch die im Anspruch selbst gewahlte Formulierung (,,vorzugs-
weise keilférmig in Richtung Funktionsabschnitt ,Axialverriegelung” (6b) aufeinander zulau-
fen”) erkennen, dass die Streitpatentschrift ein abweichendes Begriffsverstandnis zugrunde
legt. Dies gilt umso mehr, da die Beschreibung — wie ausgefiihrt — das besondere Begriffsver-
standnis des Anspruchs stiitzt und mit technischen Wirkungen untermauert (axial wirkende
Kraftkomponente; GroRRe der axialen Ausdehnung der Angriffsflachen). Dem steht auch nicht
entgegen, dass die Streitpatentschrift in Abs. [0008], [0012], [0033], [0035] keilférmig aus-
gefuhrte Objekte als ,,Zweiflach” bezeichnet. Denn im Begriffsverstandnis des Streitpatents
kann (und soll gemaR einer bevorzugten Ausfiihrungsform) ein Zweiflach keilférmig sein.

Merkmalsverwirklichung

75.

76.

77.

78.

Unter Zugrundelegung eines solchen Verstandnisses macht die angegriffene Ausfiihrungs-
form wortsinngemald von der technischen Lehre von Patentanspruch 1 Gebrauch.

Eine Verwirklichung der Merkmalsgruppe 1. sowie der Merkmale 2., 2.1., 2.2., und 2.4. steht
zwischen den Parteien zu Recht nicht in Streit, so dass es insoweit keiner weiteren Ausfiih-
rungen bedarf.

Dariiber hinaus ist der Funktionsabschnitt ,,Drehmoment-Ubertragung” bei der angegriffe-
nen Ausfihrungsform mit einem Zweiflach ausgebildet, der zwei diametral voneinander ab-
gewandte Angriffsebenen (8) aufweist, die jeweils Lingsseiten und -kanten aufweisen
(Merkmalsgruppe 2.3.).

Wie von der Antragstellerin unwidersprochen vorgetragen wurde, weist die angegriffene
Ausfihrungsform zwei diametral voneinander abgewandte Angriffsebenen auf, ndamlich an
der von der Antragstellerin in der nachstehenden noch einmal wiedergegebenen Abbildung
der angegriffenen Ausfiihrungsform von Seite 41 der Antragsschrift hervorgehobenen Stelle:
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79.

80.

Abschnitt ,Drehmoment-Ubertragung® in
Form eines Zweiflachs

Diese sind nach dem Verstandnis der Antragsgegnerin parallel zueinander angeordnete Fla-
chen (vgl. Einspruch v. 23.04.2025, S. 6, Ziff. V.20).

Da bei richtigem Verstandnis des Anspruchs dieser auch Ausfiihrungsformen umfasst, bei
denen der Funktionsabschnitt ,Drehmoment-Ubertragung” mit einem Zweiflach ausgebildet
ist, der zwei diametral voneinander abgewandte, parallel verlaufende Angriffsebenen (8)
aufweist, wird auch dieses Merkmal durch die angegriffene Ausfiihrungsform realisiert.

Verletzungshandlung

81.

82.

83.

84.

Es ist auch Giberwiegend wahrscheinlich, dass das Angebot und der Vertrieb der angegriffe-
nen Ausfihrungsform durch die Antragsgegnerin eine unmittelbare Verletzung des Streitpa-
tents gemaR Art. 25 lit. a) EPGU begriinden.

Die durch die Antragstellerin in der Antragsschrift (dort Rn. 69) aufgestellte Behauptung, die
Antragsgegnerin biete patentverletzende Werkzeuge an, bringe sie in Verkehr, fiihre sie zu
diesen Zwecken ein und besitze sie, hat die Antragsgegnerin ebenso wenig erheblich bestrit-
ten wie den weiteren Vortrag, die Antragsgegnerin importiere patentverletzende Werkzeuge
der Herstellerin Shanghai Bojin Medical Instrument Co., Ltd. und vertreibe diese nicht nur im
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland, sondern auch im Gebiet der Europaischen Union.

Fur ein erhebliches Bestreiten reicht es insbesondere nicht aus, darauf zu verweisen, die An-
tragstellerin habe keine Verletzungshandlung der Antragsgegnerin nachgewiesen (vgl. Ein-
spruch v. 23.04.2025, S. 1, Punkt 4.) bzw. keine konkreten Verletzungshandlungen der An-
tragsgegnerin benannt (vgl. Einspruch v. 23.04.2025, S. 3, Punkt 1.). Ebenso wenig reicht es
aus, darauf zu verweisen, seitens der Antragstellerin seien keine Beweise dafiir vorgelegt
worden, dass die Antragsgegnerin ein Produkt importiert, zum Verkauf angeboten oder in
Verkehr gebracht hat oder dass die Antragsgegnerin an einer Handelstransaktion mit dem
angeblich rechtsverletzenden Produkt beteiligt war (vgl. Einspruch v. 23.04.2025, S. 3, Punkt
4).

Auch wenn die Antragsgegnerin den zunachst lediglich pauschal gehaltenen Vortrag der An-
tragstellerin ebenso pauschal bestreiten kann, muss sie sich zu diesem Vortrag der Antrag-
stellerin verhalten und sich — unter Berlicksichtigung ihrer Wahrheitspflicht — erklaren, ob
sie diesen Vortrag bestreitet oder nicht. Dies gilt jedenfalls dann, wenn die Antragstellerin,
wie hier, nicht nur einen Verletzungsvorwurf ins Blaue hinein erhebt, sondern zugleich ein
Exemplar der angegriffenen Ausfiihrungsform prasentiert, auf welchem nicht nur die Shang-
hai Bojin Medical Instrument Co., Ltd. als Herstellerin, sondern dariiber hinaus auch die An-
tragsgegnerin als EU-Bevollmachtigte im Sinne von Art. 11 Medizinprodukte Verordnung (VO
(EU) 2017/745) angegeben ist. Nur, wenn die Antragsgegnerin die durch die Antragstellerin

23



85.

86.

87.

88.

89.

aufgestellte Behauptung in Abrede stellt, ist diese erheblich bestritten. Kommt sie dem, wie
hier, nicht nach und belasst es bei allgemeinen Ausfiihrungen zur Darlegungslast der Antrag-
stellerin, gilt der entsprechende Vortrag der Gegenseite als unstreitig, R. 171 Abs. 2 VerfO.

Indem die Antragsgegnerin die angegriffene Ausfiihrungsform anbietet und in Verkehr
bringt, liegt eine widerlegbare Vermutung dafiir vor, dass sie diese ebenfalls gebraucht bzw.
zu den Zwecken des Anbietens, Inverkehrbringens oder Gebrauchens einflihrt oder besitzt
(vgl. UPC_CFI_7/2023 (LK Dusseldorf), Entscheidung v. 03.07.2024, S. 26 — Kaldewei v. Bette;
UPC_CFI_363/2023 (LK Dusseldorf), Entscheidung v. 10.10.2024, S. 41 — Seoul Viosys v. ex-
pert e-Commerce; UPC_CFI_50/2024 (LK Dusseldorf), Entscheidung v. 10.04.2025, Rn. 199 —
Yellow Sphere v. Knaus Tabbert; UPC_CFI_11/2024 (LK Dusseldorf), Entscheidung v.
08.05.2025, Rn. 160 — Grundfos v. Hefei Xinhu).

Selbst wenn die Antragsgegnerin, zu ihren Gunsten unterstellt, das Angebot und den Ver-
trieb der angegriffenen Ausfiihrungsform erheblich bestritten hatte, haftet sie — vorausge-
setzt, sie ist nicht ohnehin als Verletzerin zu klassifizieren — fiir das Angebot und den Vertrieb
der angegriffenen Ausfihrungsform in den relevanten Vertragsmitgliedsstaaten jedenfalls
als Mittelsperson im Sinne von Art. 63 Abs. 1 S. 2 EPGU (vergleichbar: UPC_CFI_191/2025
und UPC_CFI_192/2025 (LK Den Haag), Anordnung v. 23.05.2025, Rn. 17.1).

Nach Art. 62 Abs. 1 EPGU kann einem angeblichen Verletzer oder einer Mittelsperson, deren
Dienste der angebliche Verletzer in Anspruch nimmt, einstweilig und gegebenenfalls unter
Androhung von Zwangsgeldern die Fortsetzung der angeblichen Verletzung im Wege der
einstweiligen Anordnung untersagt oder die Fortsetzung an die Stellung von Sicherheiten
geknlpft werden.

Eine solche Haftung setzt voraus, dass die Mittelsperson das Verletzungsgeschehen tber-
haupt beeinflussen kann. Weitere Voraussetzungen zur Inanspruchnahme einer Mittelsper-
son, etwa die Verletzung von Sorgfaltspflichten, statuiert Art. 62 Abs. 1 S. 1 EPGU nicht
(UPC_CFI_390/2023 (LK Miinchen), Entscheidung v. 13.09.2024, S. 46 — Koninklijke Philips
vs. Edrich u.a.). Der Begriff ,Mittelsperson (in der englischen Sprachfassung des EPGU ,,in-
termediary”) ist folglich nicht auf Anbieter von Vermittlungsdiensten (,,providers of interme-
diary services”) im Sinne der VO (EU) 2022/2065 beschrankt. Entscheidend ist im Kontext
von Art. 63 EPGU (Art. 11 RL 2004/48/EG), dass die Mittelsperson den Gegenstand des Pa-
tents nicht selbst benutzt, sondern lediglich eine Dienstleistung anbietet, die zur Verletzung
benutzt wird und dadurch eine Voraussetzung dafiir schafft, dass der Verletzer seine patent-
verletzende Handlung tatigen kann (UPC_CFl_390/2023 (LK Miinchen), Entscheidung v.
13.09.2024, S. 47 — Koninklijke Philips vs. Edrich u.a., sieche zum Begriff der Mittelsperson
auch Ohly, ZUM 2015, 308; Sonntag in Bopp/Kircher/Sonntag, Handbuch Europaischer Pa-
tentprozess, 3. Auflage 2025, § 13 Rn. 114 f.).

Unstreitig handelt die Antragsgegnerin fir die Shanghai Boijn Medical Instrument Co., Ltd.,
die ihren Sitz auRerhalb der Europédischen Union hat, als EU-Bevollméchtigte im Sinne von
Art. 11 Medizinprodukte Verordnung (VO (EU) 2017/745). Erst durch die zugunsten der
Shanghai Boijn Medical Instrument Co., Ltd. bewirkte CE-Kennzeichnung wird die angegrif-
fene Ausflihrungsform (iberhaupt verkehrsfahig. Indem sich die Antragsgegnerin als Bevoll-
machtigte zur Verfligung stellt, leistet sie einen entscheidenden Beitrag daflir, dass die an-
gegriffene Ausfliihrungsform in der Europdischen Union und damit auch in den relevanten
Vertragsmitgliedsstaaten rechtsverletzend auf den Markt gebracht werden kann. Dass die
Benennung als Bevollmachtigte gegen ihren Willen erfolgt, behauptet auch die Antragsgeg-
nerin nicht.
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90.

Auch wenn die Anbringung der CE-Kennzeichnung allein als bloRe Vorbereitungshandlung zu
klassifizieren ist, die fir sich ggnommen noch keinen der in Art. 25 EPGU normierten Verlet-
zungstatbestande erfillt, wurde die angegriffene Ausfiihrungsform bereits in Verkehr ge-
bracht. Dazu leistet die Antragsgegnerin durch ihre Benennung als Bevollmachtigte einen
entscheidenden Beitrag. Sie haftet daher jedenfalls als Mittelsperson im Sinne von Art. 63
Abs. 1S. 2 EPGU (vergleichbar zur EU-Komformitatserklarung: UPC_CFI_390/2023 (LK Miin-
chen), Entscheidung v. 13.09.2024, S. 51 — Koninklijke Philips vs. Edrich u.a.).

Hinreichend gesicherter Rechtsbestand

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

Der Rechtsbestand des Streitpatents ist in dem fiir die Anordnung einstweiliger Mallnahmen
erforderlichen Umfang gesichert. Nach der Rechtsprechung des Berufungsgerichts fehlt es
an der fiir die Anordnung einstweiliger MaRnahmen erforderlichen ausreichenden Uberzeu-
gung von der Glltigkeit des Patents, wenn es das Gericht fiir Gberwiegend wahrscheinlich
ansieht, dass das Patent nicht giiltig ist. Dabei liegt die Darlegungs- und Beweislast fiir Tatsa-
chen Dbetreffend die fehlende Giltigkeit des Patents auf Antragsgegnerseite
(UPC_CoA _335/2023, Anordnung v. 26.02.2023, S. 30 — 10x Genomics v. Nanostring).

Ausgehend von diesen Grundsatzen ist der Rechtsbestand des Streitpatents hinreichend ge-
sichert. Das Streitpatent wurde 2018 erteilt, ohne dass gegen seine Erteilung Einspruch ein-
gelegt wurde. Die Argumente der Antragsgegnerin lassen es nicht Gberwiegend wahrschein-
lich erscheinen, dass sich das Streitpatent nicht als rechtsbestandig erweisen wird.

. Neuheit

Der Gegenstand der Patentanspriiche 1 und 13 erweist sich bei summarischer Priifung ge-
genlber dem durch die Antragstellerin entgegengehaltenen Stand der Technik als neu, Art.
54 EPU.

Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehort. Die Beurteilung der
Neuheit im Sinne des Art. 54 Abs. 1 EPU erfordert die Ermittlung des Gesamtinhalts der Vor-
veroffentlichung. Es kommt darauf an, ob der Gegenstand des Streitpatents mit allen seinen
Merkmalen in der Entgegenhaltung unmittelbar und eindeutig offenbart st
(UPC_CoA_182/2024, Anordnung v. 25.09.2024, Rn. 123 — Mammut v. Ortovox).

Dies vorausgeschickt gilt im vorliegenden Fall Folgendes:

Der Gegenstand von Patentanspruch 1 erweist sich gegenliber der bereits im Erteilungsver-
fahren berticksichtigten und in der Streitpatentbeschreibung gewiirdigten US 2003/0023256
Al (“D4” — Anlage Kap 22) nachfolgend US‘256) als neu. Jedenfalls fehlt es dort an der Offen-
barung eines Funktionsabschnitts ,, Axialverriegelung®, der axial von dem Funktionsabschnitt
,Drehmoment-Ubertragung” (6a) beabstandet ist und sich beziiglich des Eingriffssegments
(2) proximal zum Funktionsabschnitt ,Drehmoment-Ubertragung (6a)”“ anordnet (Merkmal
2.2.).

Die von der Antragsgegnerin in den auf Seite 9 ihrer Einspruchsschrift (Punkt VI.9.) einge-
blendeten und nachfolgend wiedergegebenen Figuren 6A und 17C hervorgehobenen axialen
Anschlage (,,Axial Locking”) stellen — wie vorstehend ausgefiihrt — keinen Funktionsabschnitt
,Axialverriegelung” bereit, da ein axialer Anschlag weder einen grundsatzlich zum Eingriff in
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98.

eine Aufnahme der Werkzeugaufnahme des Instruments geeigneten Riegel noch eine Auf-
nahme darstellt, die grundsatzlich zur Aufnahme eines Riegels der Werkzeugaufnahme des
Instruments geeignet ware:

21 6C—==p 182
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Torque
Transmission

Mithin fehlt es in dem Abschnitt der Fig. 6A und 17C, der axial von dem Funktionsabschnitt
,Drehmoment-Ubertragung” beabstandet ist und sich beziiglich des Eingriffssegments proxi-
mal zum Funktionsabschnitt ,Drehmoment-Ubertragung anordnet, an einem Funktionsab-
schnitt , Axialverriegelung”. Jedenfalls Merkmal 2.2. ist daher nicht offenbart.

Erfinderische Tatigkeit

99.

100.

GemaR Art. 56 EPU gilt eine Erfindung als auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhend, wenn
sie sich fir die Fachperson nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt.
Gemessen daran ist das Vorbringen der Antragsgegnerin nicht geeignet, erhebliche Zweifel
am Vorliegen der erfinderischen Tatigkeit hervorzurufen.

Auch wenn es nicht zwingend notwendig ist, einen einzigen Ausgangspunkt zu wahlen, und
es im Rahmen der Priifung der erfinderischen Tatigkeit denkbar erscheint, das Beruhen auf
einer erfinderischen Tatigkeit ausgehend von unterschiedlichen Ausgangspunkten zu prifen,
so bedarf es fiir diese Priifung doch zumindest eines Ausgangspunktes, um nachzuvollziehen,
ob sich der Fachperson die Erfindung in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik
ergab. In ihren kurzen Ausflihrungen zur erfinderischen Tatigkeit hat die Antragsgegnerin
nicht erkennen lassen, welchen Ausgangspunkt im Stand der Technik sie ihren Uberlegungen
zugrunde legt. Ihr Vorbringen ist deshalb nicht geeignet, erhebliche Zweifel am Vorliegen der
erfinderischen Tatigkeit hervorzurufen.
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101.

Selbst wenn es — wie von der Antragsgegnerin behauptet — fir das Beruhen auf einer erfin-
derischen Tatigkeit darauf ankdme, dass die beanspruchte Erfindung das behauptete techni-
sche Problem in glaubhafter Weise [6st, Ubersieht die Antragsgegnerin jedenfalls, dass die
Streitpatentschrift der erfindungsgemafien Anordnung aus

distalem Eingriffssegment,

Funktionsabschnitt ,Drehmoment-Ubertragung”,
Funktionsabschnitt ,,Eindrehhilfe”,
Funktionsabschnitt , Axialverriegelung”

i S

besondere Vorteile zuweist und es in Abs. [0021] als Kern der Erfindung bezeichnet, ein Werk-
zeug bereitzustellen, das die Ubertragung eines héheren Drehmoments ohne VergréRerung
des radialen Bauraums zulasst und damit die Grundlage fiir die Anordnung einer Werkzeug-
aufnahme innerhalb des (austauschbaren) Handstiickschafts des chirurgischen Instruments
schafft. Dies wird prinzipiell dadurch erreicht, dass der fiir ein Drehmoment lbertragendes
Einsetzen in die Werkzeugaufnahme des Instruments vorbereitete proximale Endabschnitt
des Werkzeugschafts zumindest in einem Funktionsabschnitt ,Drehmoment-Ubertragung”
und einen axial hiervon beanstandeten (unabhingigen) Funktionsabschnitt , Axialverriege-
lung” unterteilt ist, wobei sich der Funktionsabschnitt , Axialverriegelung” proximal zum
Funktionsabschnitt ,Drehmoment-Ubertragung” anordnet. Mit anderen Worten befindet
sich der Funktionsabschnitt ,,Drehmoment-Ubertragung” axial zwischen dem Funktionsab-
schnitt , Axialverriegelung” und dem Instrumentenkopf, womit nach dem Verstandnis der
Fachperson das im Anspruch genannte Eingriffssegment gemeint ist. Dadurch wird der Funk-
tionsabschnitt ,Axialverriegelung” aus dem Drehmomentfluss genommen und kann daher
ausschlieBlich zum Zweck der Axialverriegelung dimensioniert werden. Die Antragsgegnerin
lasst nicht erkennen, weshalb sie vor diesem Hintergrund die glaubhafte Losung eines tech-
nischen Problems vermisst.

Versteckter Klarheitseinwand”

102.

Die Ausfiihrungen der Antragstellerin zu einem ,versteckten Klarheitseinwand“ (vgl. Rn. 143
bis 148 der Einspruchsschrift) der Erwiderung bedirfen keiner weiteren Erérterung. Wie die
Antragstellerin zu Recht ausfiihrt, ist mangelnde Klarheit kein Nichtigkeitsgrund.

Interessenabwagung

103.

104.

105.

GemaR Art. 62 Abs. 2 EPGU und R. 211 Abs. 3 VerfO liegt es im Ermessen des Gerichts, die
Interessen der Parteien abzuwagen und dabei insbesondere den potenziellen Schaden zu
berlicksichtigen, der einer der Parteien durch die Gewahrung oder Ablehnung einstweiliger
Malinahmen entstehen wirde.

Das Gericht muss dariiber hinaus den Zeitfaktor berticksichtigen. Insbesondere muss es pri-
fen, ob das Verfahren in der Hauptsache abzuwarten ist oder ob vorlaufige Mallnahmen er-
forderlich sind (UPC_CoA_540/2024, Anordnung v. 24.02.2025 — Biolitec gegen Light Guide
et al.,, Rn. 19; UPC_CoA 768/2024, Anordnung v. 30.04.2025 — Insulet Corporation v.
EOFlow).

Einstweilige MalBnahmen sind beispielsweise dann erforderlich, wenn eine Verzogerung
dem Patentinhaber einen nicht wiedergutzumachenden Schaden zufiigen wiirde. Ein solcher
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106.

107.

108.

109.

110.

Schaden ist jedoch keine notwendige Voraussetzung fiir die Anordnung einstweiliger Mal3-
nahmen (UPC_Co_182/2024, Anordnung v. 25.09. 2024, APL_21143/2024, Rn. 237 — Mam-
mut gegen Ortovox; UPC_CoA_540/2024, Anordnung v. 24.02.2025, APL_52692/2024 — Bio-
litec gegen Light Guide et al.,, Rn. 21; UPC_CoA 768/2024, Anordnung v. 30.04.2025,
APL_64374/23024, Rn. 103 — Insulet Corporation v. EOFlow).

Die Notwendigkeit einstweiliger Malinahmen kann sich auch daraus ergeben, dass zwischen
der angegriffenen Ausflihrungsform und dem Produkt des Patentinhabers ein direkter Wett-
bewerb besteht (UPC_CoA 540/2024, Anordnungv. 24.02.2025, APL_52692/2024 — Biolitec
v. Light Guide et al., Rn. 26). In diesen Fallen konnen einstweilige MalRnahmen gerechtfertigt
sein, wenn sie erforderlich sind, um den Status quo vor der mutmallichen Rechtsverletzung
bis zur Entscheidung in der Hauptsache aufrechtzuerhalten (UPC_Co_182/2024, Anordnung
v. 25.09.2024, APL_21143/2024, Rn. 238 — Mammut v. Ortovox; UPC_CoA_540/2024, An-
ordnungv. 24.02.2025, APL_52692/2024, Rn. 28 — Biolitec v. Light Guide et al.). Die Notwen-
digkeit einstweiliger MalRnahmen kann sich auch daraus ergeben, dass sich die Marktsitua-
tion von einer Situation, in der nur ein Produkt verfligbar ist, zu einer Situation mit zwei kon-
kurrierenden Produkten wandelt. Ein solcher Ubergang kann nicht nur zu einem Preisdruck,
sondern auch zu einer dauerhaften Preiserosion fiihren (siehe UPC_CoA 523/2024,
APL_51115/2024, Anordnung v. 03.03.2024, Rn. 93 — Sumi-Syngenta; UPC_CoA 768/2024,
APL_64374/23024, Anordnung v. 30.04.2025, Rn. 104 — Insulet Corporation v. EOFlow).

Ausgehend von diesen Grundsatzen fallt die notwendige Interessenabwagung vorliegend zu
Gunsten der Antragstellerin aus.

Bei der Abwiagung der Interessen beriicksichtigt das Gericht jede unangemessene Verzoge-
rung bei der Beantragung vorlaufiger MaBnahmen gemal} R. 211 Abs. 4 VerfO in Verbindung
mit R. 209 Abs. 1 lit. b) VerfO. Dies beruht darauf, dass der Patentinhaber durch sein Verhal-
ten zeigt, dass die Durchsetzung seiner Rechte fir ihn nicht mehr dringend ist. In einer sol-
chen Situation besteht keine Notwendigkeit, einstweilige MalRnahmen anzuordnen. Im vor-
liegenden Fall gibt es jedoch keine Anhaltspunkte fiir eine solche unangemessene Verzoge-
rung seitens der Antragstellerin.

Die fir die Anordnung vorlaufiger MalBnahmen erforderliche zeitliche Dringlichkeit fehlt nur
dann, wenn der Verletzte seine Anspriiche so fahrldssig und zogerlich verfolgt hat, dass ob-
jektiv davon auszugehen ist, dass er kein Interesse an der raschen Durchsetzung seiner
Rechte hat und es daher nicht angemessen erscheint, einstweilige Mallnahmen anzuordnen
(UPC_CFI_347/2024 (LK Disseldorf), Anordnung v. 31.10.2024, S. 42 — Magna v. Valeo; vgl.
auch UPC_CFI 2/2023 (LK Miinchen), Anordnung v. 19.09.2023 — 10x Genomics v. Nano-
string; UPC_CFI_452/2024 (LK Dusseldorf, Anordnung v. 09.04.2024, S. 27, Rn. 126 — Ortovox
v. Mammut; UPC_CFl_151/2024 (LK Hamburg), Anordnung v. 03.06.2024 — Ballinno gegen
UEFA).

GemaR R. 213 Abs. 2 VerfO kann das Gericht im Rahmen seiner Entscheidungsfindung den
Antragsteller auffordern, alle ihm zur Verfligung stehenden Beweismittel vorzulegen, um
sich hinreichend vergewissern zu kénnen, dass der Antragsteller berechtigt ist, ein Verfahren
nach Art. 47 EPGU einzuleiten, dass das betreffende Patent giiltig ist und dass sein Recht
verletzt wird oder verletzt zu werden droht. In Eilverfahren muss der Antragsteller in der
Regel innerhalb einer kurzen Frist auf eine solche Anordnung reagieren, was eine angemes-
sene Vorbereitung des Verfahrens erfordert. Der Antragsteller muss sich daher nur dann an
das Gericht wenden, wenn er iber zuverldssige Kenntnisse aller Tatsachen verfligt, die ein
rechtliches Vorgehen im Verfahren Uber vorlaufige Mallnahmen aussichtsreich erscheinen
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111.

112.

113.

114.

115.

lassen, und wenn er diese Tatsachen begriinden kann. Er kann sich auf alle moglichen Ver-
fahrenssituationen, die sich aufgrund der Umstande ergeben kdnnen, so vorbereiten, dass
er dem Gericht auf eine solche Anordnung hin die angeforderten Auskiinfte und Unterlagen
vorlegen und die Argumente der Gegenseite erfolgreich widerlegen kann. Grundsatzlich
kann der Antragsteller nicht angewiesen werden, erst wahrend des laufenden Verfahrens
die erforderlichen Nachforschungen anzustellen und gegebenenfalls die erforderlichen Un-
terlagen nachtraglich zu beschaffen. Andererseits darf der Antragsteller das Verfahren nicht
unnotig verzogern. Sobald er von der behaupteten Rechtsverletzung Kenntnis erlangt, muss
er diese untersuchen, die erforderlichen MaRnahmen zu ihrer Aufklarung ergreifen und die
zur Begriindung seiner Anspriiche erforderlichen Unterlagen beschaffen. Dabei hat er die
erforderlichen Schritte in jeder Phase sorgfdltig einzuleiten und abzuschliefRen
(UPC_CFI_452/2023 (LK Dusseldorf), Anordnung v. 09.04.2024, Rn. 128 — Ortovox v. Mam-
mut; UPC_CFI_151/2024 (LK Hamburg), Anordnung v. 03.06.2024 — Ballinno v. UEFA;
UPC_CFI_347/2024 (LK Dusseldorf), Anordnung v. 31.10.2024, S. 42 — Magna v. Valeo).

Auf dieser Grundlage ist die Frist im Sinne von R. 211 Abs. 4 VerfO ab dem Zeitpunkt zu be-
rechnen, zu dem der Antragsteller von der Rechtsverletzung Kenntnis hatte oder hatte ha-
ben missen, die ihn in die Lage versetzt hatte, einen aussichtsreichen Antrag auf einstweilige
Malnahmen gemal R. 206 Abs. 2 VerfO zu stellen. Ob eine Verzégerung im Sinne von R. 211
Abs. 4 VerfO unangemessen ist, hangt von den Umstianden des Einzelfalls ab
(UPC_CoA_182/2024, Anordnung v. 25.09.2024, Rn. 228 und 232 — Mammut v. Ortovox;
UPC_CFI_347/2024 (LK Dusseldorf), Anordnung v. 31.10.2024, S. 42 — Magna v. Valeo). Letzt-
lich istimmer zu priifen, ob das Verhalten des Antragstellers insgesamt den Schluss rechtfer-
tigt, dass die Durchsetzung seiner Rechte nicht dringend ist.

Ausgehend von diesen Grundsatzen hat die Antragstellerin im vorliegenden Fall nicht unan-
gemessen lange mit ihrem Antrag auf Anordnung einstweiliger MaBnahmen gewartet.

Ein Exemplar der angegriffenen Ausfiihrungsform wurde durch einen Dritten an den Product
Manager der Antragstellerin geschickt, wo es am 27. Januar 2025 einging. Daraufhin wurde
der Senior Patent Counsel der Antragstellerin erstmalig am 5. Februar 2025 durch den Fach-
bereich ,Power Systems” der Antragstellerin mit dem Hinweis kontaktiert, ein Wettbewer-
ber biete Fraser fiir das ELAN 4 System der Antragstellerin in Deutschland an. Nachdem der
Senior Patent Counsel der Antragstellerin am Folgetag ein Bild eines noch verpackten Bojin-
Werkzeugs erhielt, wurde ihm das originalverpackte Produkt am 11. Februar 2025 iberge-
ben. Er reichte das Produkt am Folgetag an die Head of IP Group Department weiter, wo-
raufhin am 20. Februar 2025 die Prifung des Produktes durch die hierflr zustandige Abtei-
lung erfolgte. Am 25. Februar 2025 erhielt die Director Litigation & Opposition das Messpro-
tokoll, wobei zur Priifung auch die Beauftragung einer Rechtsbestandspriifung sowie Recher-
chen in Bezug auf die Herstellerin und die Vertriebshandlungen im Vertragsgebiet sowie UK
gehorten. Da die Antragstellerin sodann bereits am 18. Marz 2025 einen Antrag auf Anord-
nung einstweiliger MaBRnahmen gestellt hat, ist sie mit der notwendigen Stringenz gegen die
Antragsgegnerin vorgegangen. Zu Recht hat die Antragsgegnerin die zeitliche Dringlichkeit
daher nicht in Abrede gestellt.

Dariber hinaus erscheint die Anordnung einstweiliger MaBnahmen vorliegend auch in sach-
licher Hinsicht notwendig.

Nach dem unbestritten gebliebenen Vortrag der Antragstellerin steht Bojin ganz am Anfang
seiner Aktivitdten mit den streitgegenstandlichen Frasern in Deutschland bzw. Europa und
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116.

117.

118.

steuert den Vertrieb Gber die Antragsgegnerin. Da bisher noch kein etablierter Vertriebska-
nal fur die Bojin-Werkzeuge besteht, ist durch den gerade jetzt beginnenden Markteintritt
eine Veranderung des Status quo der Marktverhaltnisse zu befiirchten.

Hinzu kommt, dass die angegriffene Ausfiihrungsform im unmittelbaren Wettbewerb zu ei-
nem entsprechenden Produkt der Antragstellerin steht. Es steht daher zu befiirchten, dass
die Antragstellerin aufgrund des Angebots und des Vertriebs der angegriffenen Ausfiihrungs-
form (potentielle) Abnehmer verliert. Wie die Antragstellerin unwidersprochen vorgetragen
hat, verflgt sie insbesondere in Deutschland mit ihren ELAN 4 Motorensystemen Uber einen
Marktanteil von Gber 50 % und ist auch im franzésischen und im UK-Markt etabliert. Die
zugehorigen Fraser werden von den Kliniken, die tGber ein ELAN 4-Motorensystem verfiigen,
fortlaufend nachgekauft, da die Fraser liblicherweise nur einmal verwendet werden. Wah-
rend die Fraser der Antragstellerin den Endkunden um die 80,- EUR kosten, wird die ange-
griffene Ausfiihrungsform Fachhandlern fir 18,- EUR angeboten. Auch wenn davon auszu-
gehen ist, dass Fachhandler einen nicht unerheblichen Aufschlag vornehmen, liegen die
Preise der angegriffenen Ausfiihrungsform weit unter denjenigen des Produktes der Antrag-
stellerin. Da der Preis haufig ein ausschlaggebendes Kriterium fiir die Kliniken ist und erst bei
spateren moglichen Qualitats- und Handhabungsproblemen moglicherweise héherpreisige,
qualitativ hochwertigere Produkte gewahlt werden, ist die Marktposition der Antragstellerin
in Gefahr.

Dariber hinaus besteht die Gefahr, dass dann, wenn es Bojin schafft, mit dem streitgegen-
standlichen Fraser das Vertrauen von Kunden zu gewinnen, die Kunden eventuell auch bereit
sind, die Motorensysteme aus chinesischer Produktion zu testen. Uber die ,niedrige
Schwelle” des Frasers ist zugleich der Umsatz bzw. die Marktposition der Antragstellerin und
des dahinterstehenden Konzerns in Bezug auf die Motorensysteme selbst in Gefahr. Die Ver-
anderungen des Status quo des Marktes kénnen daher sogar noch ein gréReres Mal anneh-
men.

Um dem entgegenzuwirken ist die Anordnung einstweiliger MaBnahmen notwendig. Ein Ab-
warten einer Hauptsacheentscheidung ist der Antragstellerin nicht zumutbar.

Rechtsfolgen

119.

Im Hinblick auf die begehrten Rechtsfolgen gilt Folgendes:

Unterlassung

120.

121.

Ausgehend von den vorstehenden Erwagungen erscheint der Erlass einer einstweiligen Un-
terlassungsanordnung unter Ausiibung des Ermessens (R. 209 Abs. 2 VerfO) angemessen und
gerechtfertigt (Art. 62 Abs. 1, 25 lit. a) EPGU). Nur eine Unterlassungsanordnung tragt dem
Interesse der Antragstellerin an der effektiven Durchsetzung des Streitpatents Rechnung.
Dahinter muss das Interesse der Antragsgegnerin an der Fortsetzung des Vertriebs — ohne
oder gegen Sicherheitsleistung — aus den genannten Griinden zurlicktreten.

Soweit die Antragstellerin fir den Fall der Zuwiderhandlung die Androhung von Zwangsgel-
dern begehrt, findet eine solche Androhung ihre Grundlage in R. 354 Abs. 3 VerfO. Mit der
Anzahl der Erzeugnisse bzw. der Anzahl der Tage steht jeweils eine GroRe fiir die Berechnung
der Zwangsgelder bereits fest. Die Festsetzung einer Hochstgrenze pro Erzeugnis bzw. Tag
gibt der Lokalkammer jedoch die notwendige Flexibilitdat, um im Fall einer Zuwiderhandlung
auch das Verhalten des Verletzers zu bericksichtigen und davon ausgehend gemal} R. 354
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Abs. 4 VerfO ein angemessenes Zwangsgeld festsetzen zu konnen. Die Differenzierung zwi-
schen dem Vertrieb der angegriffenen Ausfiihrungsform sowie Dauerhandlungen, wie etwa
Angeboten im Internet, tragt dem VerhaltnismaRigkeitsgrundsatz hinreichend Rechnung
(UPC_CFI_452/2023 (LK Dusseldorf), Anordnung v. 11.12.2023, S. 9 — Ortovox v. Mammut).

Beschlagnahme

122.

123.

Die begehrte Beschlagnahmeanordnung findet ihre Grundlage in R. 211 Abs. 1 lit. b) VerfO.
Eine solche erscheint unter Bertlicksichtigung der Interessen beider Parteien angemessen
und geboten. Ein Interesse der Antragsgegnerin, Exemplare der das Streitpatent verletzen-
den angegriffenen Ausfiihrungsform in den von der Anordnung einstweiliger MaBnahmen
betroffenen Vertragsmitgliedsstaaten in ihrem Besitz zu behalten, ist nicht ersichtlich.

. Auskunft

Dariber hinaus kann eine Verpflichtung zur Auskunftserteilung auch im Rahmen einstweili-
ger Mallnahmen angeordnet werden, sofern ein dringendes Interesse besteht und diese
MaRnahmen verhaltnismaRig sind (UPC_CoA_382/2024, Anordnung v. 14.02.2025, Rn. 160
- 164 — Abbott v. Sibio et. al; UPC_CoA_768/2024, Anordnung v. 30.04.2025, Rn. 129 - 132 —
Insulet v. EOFlow). Dies ist bei den begehrten Informationen zu Herkunft und Vertriebswe-
gen der angegriffenen Ausfiihrungsform der Fall. Diese Informationen ermdoglichen es der
Antragstellerin, geeignete MaRnahmen zu ergreifen, um weitere Verletzungen im Geltungs-
bereich des EPGU und des Streitpatents zu verhindern. Demgegeniiber hat die Antragstelle-
rin trotz eines entsprechenden Hinweises des Gerichts nicht hinreichend darzulegen ver-
mocht, weshalb sie dariiber hinausgehend auch ein dringendes Interesse daran hat, die be-
antragten Informationen Gber die Gestehungskosten, den erzielten Gewinn sowie die betrie-
bene Werbung zu erhalten (Antrag IV. a), vorletzter und letzter Spiegelstrich). Gleiches gilt
fur die Mengen der ausgelieferten, erhaltenen und/oder bestellten Erzeugnisse sowie die
Preise, die fur die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden (IV. b). Diese Informationen sind
in erster Linie fur die Berechnung des Schadenersatzes relevant. Insoweit war der Antrag
zurtickzuweisen (vgl. dazu: UPC_CoA_768/2024, APL 64374/2024, Anordnung v.
30.04.2025, Rn. 132 — Insulet v. EOFlow).

Vorlaufige Kostenerstattung

124.

125.

126.

GemaR Art. 69 EPGU i.V.m. R. 211 Abs. 1 VerfO kann die Antragstellerin eine vorliufige Kos-
tenerstattung verlangen. Die Antragstellerin berechnet die vorlaufig geltend gemachten Kos-
ten nach dem Rechtsanwaltsverglitungsgesetz. Dagegen bestehen keine Bedenken
(UPC_CFI_452/2023 (LK Disseldorf), Anordnungv. 11.12.2023, S. 33 — Ortovox v. Mammut).

. Kosten

Die Kostengrundentscheidung folgt den Vorgaben des Berufungsgerichts, wonach in Verfah-
ren auf Anordnung einstweiliger MaBnahmen, die inter partes gefiihrt werden, eine Kosten-
grundentscheidung ergehen soll (UPC_CoA _523/2024, Anordnung v. 03.03.2025, Rn. 117 —
Sumi Agro v. Syngenta).

GemalR Art. 69 Abs. 1 EPGU sind die angemessenen und verhiltnismaRigen Kosten des
Rechtsstreits und sonstigen Aufwendungen der obsiegenden Partei grundsatzlich von der
unterlegenen Partei zu tragen, sofern nicht die Billigkeit etwas anderes gebietet. Nach
Art. 69 Abs. 2 EPGU kann das Gericht, wenn eine Partei nur teilweise obsiegt oder auRRerge-
wohnliche Umstande vorliegen, anordnen, dass die Kosten nach Billigkeit verteilt werden
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127.

oder die Parteien ihre Kosten selbst tragen. Ist eine Partei nur teilweise unterlegen, missen
die Kosten nicht zwingend anteilig aufgeteilt werden. Insbesondere, wenn die unterlegene
Klage einer Partei relativ geringfligig war und keine weiteren Kosten verursacht hat, konnen
ihr die gesamten Kosten der anderen Partei auferlegt werden.

Dies ist hier der Fall. Der zuriickgewiesene Teil des Auskunftsbegehrens war im Verhaltnis zu
den erfolgreichen Anspriichen geringfligig und verursachte keine weiteren Kosten (ver-
gleichbar: UPC_CoA_768/2024, Anordnung v. 30.04.2025, Rn. 135 f. — Insulet Corporation v.
EOFlow).

(Keine) Vollstreckungssicherheit

128.

129.

130.

131.

GemaR Art. 82 Abs. 2 EPGU kann die Vollstreckung einer Entscheidung gegebenenfalls von
der Leistung einer Sicherheit oder einer gleichwertigen Garantie abhangig gemacht werden,
um insbesondere im Fall einer Unterlassungsanordnung einen moéglichen Schadenersatzan-
spruch abzusichern.

Flr einstweilige MaBnahmen findet dies seinen Niederschlag in R. 211 Abs. 5 VerfO, erster
Satz, wonach das Gericht dem Antragsteller die Verpflichtung auferlegen kann, fir die im
Falle der Aufhebung der Anordnung einstweiliger MaBnahmen durch das Gericht eventuell
von ihm zu leistende angemessene Entschadigung des Antragsgegners fiir den Schaden, den
dieser wahrscheinlich erleiden wird, angemessene Sicherheit zu leisten. Dariiber hinaus kon-
nen gemaR R. 352 Abs. 1 VerfO Entscheidungen und Anordnungen von einer Partei gegen-
Uber der anderen Partei mit einer Sicherheit (sei es durch Hinterlegung, Bankbuirgschaft oder
auf andere Weise) fir die Kosten des Verfahrens und sonstige Aufwendungen sowie fiir den
Schadenersatz flir Schaden, die der anderen Partei durch die Vollstreckung und die spatere
Aufhebung der Entscheidungen und Anordnungen entstanden sind oder entstehen kdnnten,
verbunden werden.

Werden vorlaufige MaBnahmen widerrufen oder erléschen sie aufgrund einer Handlung o-
der Unterlassung des Antragstellers oder wird spater festgestellt, dass keine Verletzung oder
drohende Verletzung des Patents vorliegt, kann das Gericht auf Antrag des Beklagten anord-
nen, dass der Antragsteller dem Beklagten eine angemessene Entschadigung fiir den durch
die MaRnahmen entstandenen Schaden zu leisten hat (R. 213 Abs. 2 VerfO). Gemal R. 354
Abs. 2 VerfO kann das Gericht, wenn wahrend einer Klage eine vollstreckbare Entscheidung
oder Anordnung des Gerichts spater gedandert oder aufgehoben wird, auf Antrag der Partei,
gegen die die Entscheidung oder Anordnung vollstreckt worden ist, der Partei, die die Ent-
scheidung oder Anordnung vollstreckt hat, eine angemessene Entschadigung fir den durch
die Vollstreckung verursachten Schaden zusprechen.

Die Leistung einer Sicherheit ist nicht von einem Antrag einer Partei abhangig. Werden einst-
weilige Mallnahmen angeordnet, ohne dass der Antragsteller gehort worden ist, so ordnet
das Gericht gegeniiber dem Antragsteller an, eine angemessene Sicherheit zu leisten, es sei
denn, dass besondere Umstande dagegensprechen (R. 213 Abs. 2 VerfO, zweiter Satz). Wah-
rend somit flir einseitige Mallnahmen normalerweise eine Sicherheitsleistung angeordnet
wird, hat das Gericht bei vorlaufigen MalRnahmen, bei denen der Beklagte gehort wird (inter
partes), einen Ermessensspielraum (in R. 211 Abs. 5 VerfO, erster Satz, oben erwahnt,
»kann“, vgl. UPC_CoA_523/2024, APL_51115/2024, Anordnung v. 03.03.2025, Rn. 110 - 113
— Sumi Agro vs. Syngenta).
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132.

133.

134.

VI

Unter Berlicksichtigung der Umstande des vorliegenden Falls besteht kein Grund, eine Si-
cherheitsleistung anzuordnen. Die Antragsgegnerin hat auf die Einreichung einer Duplik ver-
zichtet und daher ihre Moglichkeiten zur Stellungnahme nicht ausgeschopft. Zugleich hat sie
angekindigt, sich in der mindlichen Verhandlung nicht vertreten zu lassen.

Lasst die Antragsgegnerin die ihr auch im Eilverfahren bestehenden Moéglichkeiten, dem Ge-
richt Argumente gegen die Anordnung einstweiliger MaBnahmen zu pradsentieren und
dadurch die Anordnung auf eine méglichst breite Tatsachen- und Argumentationsgrundlage
zu stellen, in groBem Umfang ungenutzt, und sind auch sonst keine Griinde fiir die Notwen-
digkeit der Anordnung einer Sicherheitsleistung ersichtlich, besteht kein Anlass, sie im Nach-
hinein Gber die Anordnung einer, die Antragstellerin belastenden, Vollstreckungssicherheit
abzusichern.

Sieht das Gericht — wie hier — keinen Grund, von Amts wegen die Leistung einer Sicherheit
fir die Vollstreckung der einstweiligen MaRnahmen anzuordnen, kann der Antragsgegner
dennoch Argumente und Tatsachen vorbringen, um zu belegen, dass das Ergebnis in der
Hauptsache anders ausfallen kénnte und/oder dass die Vollstreckung einer Anordnung zur
Entschadigung fir durch die einstweiligen MalRnahmen verursachte Schaden eine unange-
messene Belastung darstellen wiirde, wenn diese Mallnahmen aufgehoben werden. Die Be-
weislast liegt dann in der Regel beim Antragsgegner. Die unzumutbare Belastung kann bei-
spielsweise mit der finanziellen Lage des Antragstellers oder mit dem im Hoheitsgebiet, in
dem die Anordnung zur Entschadigung vollstreckt werden soll, geltenden auslandischen
Recht, einschlielich der Anwendung dieses auslandischen Rechts, zusammenhdngen
(UPC_CoA_523/2024, APL_51115/2024, Anordnung v. 03.03.2025, Rn. 114 — Sumi Agro v.
Syngenta; UPC_CoA_768/2024, APL_64374/2024, Anordnung vs. 30.04.2025, Rn. 134 — In-
sulet vs. EOFlow). Von dieser Moglichkeit hat die Antragsgegnerin jedoch keinen Gebrauch
gemacht.

Fehlendes Erscheinen in der miindlichen Verhandlung

135.

136.

Vil

Die Abwesenheit der Antragsgegnerin in der miindlichen Verhandlung steht einer Entschei-
dung in der Sache nicht entgegen und zwingt insbesondere nicht zum Erlass eines bloRen
Versaumnisurteils.

GemalR R. 210 Abs. 3 VerfO gelten die Regeln 111 bis 116 der Verfahrensordnung im Eilver-
fahren entsprechend. Davon ausgehend ist das Gericht nicht verpflichtet, einen Verfahrens-
schritt, einschlieBlich einer Sachentscheidung, nur deshalb zu verschieben, weil eine Partei
in der miindlichen Verhandlung nicht anwesend war (R. 116 Abs. 2 VerfO). Nach R. 116 Abs.
3 VerfO wird eine in der miindlichen Verhandlung nicht vertretene Partei so behandelt, als
beriefe sie sich nur auf ihre schriftlichen Ausfiihrungen. Dementsprechend hat die Lokalkam-
mer dieser Anordnung das Vorbringen der Antragsgegnerin in der Einspruchsbegriindung zu-
grunde gelegt.

Keine Frist zur Anordnung einer Hauptsacheklage

137.

Der Festsetzung einer Frist flr die Erhebung einer Hauptsacheklage (R. 213 Abs. 1 VerfO)
bedurfte es nicht, nachdem die Antragstellerin bereits bei der Lokalkammer Disseldorf eine
Hauptsacheklage erhoben hat (ACT_ 16008/2025; UPC_CFl_307/2025).
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ANORDNUNG:

A.

Der Antragsgegnerin wird aufgegeben,

es zu unterlassen,

spanabhebende Werkzeuge eines chirurgischen, Drehmoment Ubertragenden
Instruments mit einem distalen Eingriffssegment, an das sich ein Werkzeugschaft
anschlief3t, dessen proximaler Endabschnitt fiir ein Drehmoment libertragendes
Einsetzen in eine Werkzeugaufnahme des Instruments vorbereitet ist, wofiir der
proximale Endabschnitt zumindest in einen Funktionsabschnitt "Drehmoment-
Ubertragung" und einen axial hiervon beabstandeten Funktionsabschnitt "Axial-
verriegelung" (6b) unterteilt ist, wobei sich der Funktionsabschnitt "Axialverrie-
gelung" (6b) bezlglich des Eingriffssegments proximal zum Funktionsabschnitt
"Drehmoment-Ubertragung" anordnet, mit einem weiteren Funktionsabschnitt
"Eindrehhilfe" vorzugsweise als Bestandteil des Funktionsabschnitts "Drehmo-
ment-Ubertragung",

in der Bundesrepublik Deutschland und/oder Frankreich anzubieten, in Verkehr
zu bringen oder zu gebrauchen und/oder zu diesen Zwecken einzufiihren oder
zu besitzen,

bei denen der Funktionsabschnitt "Eindrehhilfe" axial zwischen den Funktions-
abschnitten "Drehmoment-Ubertragung" und "Axialverriegelung" vorzugsweise
im Bereich eines Radialabsatzes zwischen den Funktionsabschnitten, ,,Drehmo-
ment-Ubertragung" und "Axialverriegelung" vorgesehen ist; und dass der Funk-
tionsabschnitt "Drehmoment-Ubertragung" mit einem Zweiflach ausgebildet ist,
dessen zwei diametral voneinander abgewandte Angriffsebenen vorzugsweise
keilférmig in Richtung Funktionsabschnitt "Axialverriegelung" aufeinander zulau-
fen, und der Funktionsabschnitt "Eindrehhilfe" eine Anzahl, vorzugsweise vier,
keilférmig ausgerichtete Abgleitebenen hat, von denen jeweils zwei Abgleitfla-
chen zu beiden Langsseiten jeweils einer Angriffsebene in einem Winkel zu dieser
ausgebildet sind und dabei die Langskanten der jeweiligen Angriffsebene zumin-
dest axialabschnittsweise brechen;

die unter Ziffer |. bezeichneten Erzeugnisse an einen Gerichtsvollzieher zum Zwe-
cke der Verwahrung herauszugeben, die andauert, bis Gber das Bestehen eines
Vernichtungsanspruchs zwischen den Parteien rechtskraftig entschieden oder
eine einvernehmliche Regelung herbeigefiihrt worden ist (Art. 62 Abs. 3 EPGU);

der Antragstellerin schriftlich und in elektronischer Form, die mit Hilfe eines
Computers ausgewertet werden kann, in einer flir jeden Monat eines Kalender-
jahres und nach patentverletzenden Erzeugnissen strukturierten Aufstellung ab
dem 11. Juli 2018, Auskunft Gber die unter Nr. I. genannten Erzeugnisse zu ertei-
len, Uiber

1.  den Ursprung und die Vertriebswege der unter Nr. I. genannten Erzeug-
nisse unter Angabe
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a) der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer
Vorbesitzer;

b)  der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der
Verkaufsstellen, fiir die die Erzeugnisse bestimmt waren;

c) der einzelnen Angebote, aufgeschlisselt nach Angebotsmengen,
-zeiten, -preisen sowie Typenbezeichnung und Namen und Anschrif-
ten der gewerblichen Angebotsempfanger;

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

2.  die Identitat aller an der Herstellung und dem Vertrieb der unter Nr. |. ge-
nannten Erzeugnisse beteiligten dritten Personen;

IV. der Antragstellerin vorlaufig Kosten in Hohe von EUR 33.335,70 zu erstatten.

B. Die Antragsgegnerin hat fir jede einzelne Zuwiderhandlung gegen die vorstehende An-
ordnung unter Ziffer I. ein (ggf. wiederholtes) Zwangsgeld in Hohe von bis zu 5.000,-
EUR pro Erzeugnis und/oder bei Dauerhandlungen wie beispielsweise Angeboten im
Internet von bis zu 20.000,- EUR pro Tag an das Gericht zu zahlen.

C. Im Ubrigen wird der Antrag auf Anordnung einstweiliger MaRnahmen zuriickgewiesen.
D. Die Kosten des Verfahrens tragt die Antragsgegnerin.

E. Diese Anordnung ist ohne Sicherheitsleistung vollstreckbar.

DETAILS DER ANORDNUNG:

Hauptaktenzeichen ACT_12013/2025
UPC-Nummer: UPC_CFl_213/2025

Verfahrensart: Antrag auf Anordnung einstweiliger MaRnahmen
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Dusseldorf am 10. Juli 2025
NAMEN UND UNTERSCHRIFTEN

Digital
RO n n y unterschrieben
Vorsitzender Richter Thomas von Ronny Thomas
h Datum: 2025.07.10
T O m a S 08:38:55 +02'00'

J u Ie Kath ri n Digital unterschrieben von

Jule Kathrin Schumacher

Rechtlich qualifizierte Richterin Dr. Schumacher Schumacher '132%“2@3:722(2)2;83;05

MOJCA Saereezis
D :2025.07.05
MLAKAR 20415 0200

Rechtlich qualifizierte Richterin Mlakar

Digital
Max unterschrieben von
Technisch qualifizierter Richter Tilmann W| I hel m -,I\-/.‘fx Wilhelm
ilmann

. Datum: 2025.07.06
Tilmann  5.g08 0000

RaChida Digital unterschrieben
von Rachida Boudra-
Fur den Hilfskanzler Boudra-Seddiki Boudra- Seddiki

Datum: 2025.07.07

Seddiki 07:33:47 +02'00'

INFORMATIONEN UBER DIE BERUFUNG

Beide Parteien kdnnen gegen diese Anordnung innerhalb von 15 Tagen nach ihrer Zustellung Be-
rufung einlegen (Art. 73 Abs. 2 lit. a), 62 EPGU, R. 220 Abs. 1 lit. c), 224 Abs. 2 lit. b) VerfO).

INFORMATIONEN ZUR VOLLSTRECKUNG (ART. 82 EPGU, ART. 37 ABs. EPGS, R. 118 ABs. 8, 158 ABs. 2, 354, 355
ABS. 4 VERFO)

Eine beglaubigte Kopie der vollstreckbaren Entscheidung oder der vollstreckbaren Anordnung wird
vom Hilfskanzler auf Antrag der vollstreckenden Partei ausgestellt, R. 69 RegR.
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