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KURZE DARSTELLUNG DES SACHVERHALTS:

1.

Die Klagerin nimmt die Beklagten wegen unmittelbarer sowie mittelbarer Verletzung des Eu-
ropdischen Biindelpatents EP 2 892 442 B1 (vorgelegt als Anlage KAP 6, nachfolgend: Streit-
patent) in Anspruch.

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
des Streitpatents wurde am 17. Juni 2018 veroéffentlicht. Das Streitpatent steht in der Bun-
desrepublik Deutschland, in Frankreich sowie im Vereinigten Konigreich in Kraft.

Die Klagerin 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 Riicktritt am
Folgetag in das Register eingetragen wurde.

Das Streitpatent tragt die Bezeichnung ,Chirurgisches, Drehmoment libertragendes Instru-
ment einschliellich zugehorigem Werkzeug”“. Seine Patentanspriiche 1 und 6 sind wie folgt
formuliert:



Patentanspruch 1:

»Spanabhebendes Werkzeug eines chirurgischen, Drehmoment Ulbertragenden Instru-
ments mit einem distalen Eingriffssegment (2), an das sich ein Werkzeugschaft (4) an-
schlieRt, dessen proximaler Endabschnitt (6) fir ein Drehmoment ibertragendes Einset-
zen in eine Werkzeugaufnahme (20) des Instruments vorbereitet ist, woflir der proxi-
male Endabschnitt (6) zumindest in einen Funktionsabschnitt "Drehmoment-Ubertra-
gung" (6a) und einen axial hiervon beabstandeten Funktionsabschnitt "Axialverriege-
lung" (6b) unterteilt ist, wobei sich der Funktionsabschnitt "Axialverriegelung" (6b) be-
zliglich des Eingriffssegments (2) proximal zum Funktionsabschnitt "Drehmoment-Uber-
tragung" (6a) anordnet, mit einem weiteren Funktionsabschnitt "Eindrehhilfe" vorzugs-
weise als Bestandteil des Funktionsabschnitts "Drehmoment-Ubertragung" (6a),

dadurch gekennzeichnet, dass der Funktionsabschnitt "Eindrehhilfe" axial zwischen den
Funktionsabschnitten "Drehmoment-Ubertragung" (6a) und "Axialverriegelung" (6b)
vorzugsweise im Bereich eines Radialabsatzes (6¢) zwischen den Funktionsabschnitten
,Drehmoment-Ubertragung" (6a) und "Axialverriegelung" (6b) vorgesehen ist; und dass
der Funktionsabschnitt "Drehmoment-Ubertragung" (6a) mit einem Zweiflach ausgebil-
det ist, dessen zwei diametral voneinander abgewandte Angriffsebenen (8) vorzugs-
weise keilféormig in Richtung Funktionsabschnitt "Axialverriegelung" (6b) aufeinander
zulaufen, und der Funktionsabschnitt "Eindrehhilfe" eine Anzahl, vorzugsweise vier, keil-
formig ausgerichtete Abgleitebenen (10) hat, von denen jeweils zwei Abgleitflachen (10)
zu beiden Langsseiten jeweils einer Angriffsebene (8) in einem Winkel zu dieser ausge-
bildet sind und dabei die Langskanten der jeweiligen Angriffsebene (8) zumindest axial-
abschnittsweise brechen.”

Patentanspruch 6:

,Chirurgisches, Drehmoment (ibertragendes Instrument mit einem drehbar gelagerten
chirurgischen Werkzeug (1) und einer Werkzeugaufnahme (20) fir ein wahlweises Auf-
nehmen des Werkzeugs (1) zur axialen Sicherung des Werkzeugs (1) in der Werkzeug-
aufnahme (20) sowie zur Ubertragung eines Drehmoments auf das Werkzeug (1),
dadurch gekennzeichnet, dass das Werkzeug (1) die technischen Merkmale gemaR ei-
nem der Anspriche 1 bis 5 aufweist.”

Hinsichtlich der Formulierung der durch die Klagerin als ,,insbesondere, wenn“-Antrage gel-
tend gemachten Unteranspriiche 2 bis 5 sowie 7 wird auf die Streitpatentschrift Bezug ge-
nommen.

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

Ausweislich der zugehdrigen Beschreibung (vgl. Abs. [0030] - [0035]) besteht dieses Ausfiih-
rungsbeispiel des Werkzeugs (1) aus einem distalen (kdrperzugewandten) 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) fir 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 hierfiir 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 anschlieRt, sowie aus einem sich daran an-
schlieBenden proximalen Schaft-Endabschnitt (6), der wiederum in einen distalen Abschnitt
(6a) mit groBem Schaftdurchmesser sowie einer AulRenprofilierung 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 gegeniberlie-
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 zugehorigen Angriffsflache (8) ausgerichtet sind und ausgehend
von einem axialen Mittenbereich jeder Angriffsebene-Seitenkante in Richtung hin zum Radi-
alabsatz (6c¢) keilformig zulaufen. Dadurch entsteht im Bereich des Radialabsatzes (6c) ein
Schaftprofil mit sechs Flachen, bestehend aus den zwei diametral gegeniiberliegenden 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.

Mit ihrer Klage hat sich die Klagerin zunachst nur gegen das Angebot und den Vertrieb von
Werkzeugen der Herstellerin Shanghai Bojin Medical Instrument Co., Ltd. (nachfolgend: Bo-
jin) und insbesondere gegen das Werkzeug , Bojin Medical Drill Bits (Sterile)” mit der LOT-
Nummer 240901, REF 6.0mm (nachfolgend: angegriffene Ausfiihrungsform 1) gewendet.
Dessen technische Gestaltung lasst sich anhand der nachfolgend eingeblendeten, der Klage-
schrift (dort S. 33) entnommenen Abbildung erkennen:



9. Nachfolgend eingeblendet ist die riickseitige Verpackung der angegriffenen Ausfiihrungs-
form I. Die Abbildung stammt ebenfalls von Seite 33 der Klageschrift, wobei die Hervorhe-
bung durch die Klagerin hinzugefligt wurde:
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10. Inihrer Replik hat die Klagerin ein weiteres am Markt befindliches Werkzeug mit einem so-
genannten Rosenfraser, bei welchem es sich ebenfalls um ein spanabhebendes Werkzeug
handelt, in das Verfahren einbezogen (nachfolgend: ,Bojin-Rosenfraser”, angegriffene Aus-
fihrungsform Il).

11. Der ,Bojin-Rosenfraser” ist auf der Verpackung bezeichnet als ,Bojin Medical Drill Bits (Ste-
rile)“, BJQT-5.0-49-GP, LOT-Nummer 241103, REF 5.0mm:
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Die technische Gestaltung des ,Bojin-Rosenfrasers” lasst sich anhand der nachfolgend ein-
geblendeten, der Replik entnommenen Abbildung erkennen:

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

WESENTLICHE VVERFAHRENSSCHRITTE:

14.

15.

16.

Mit ihrer Klage hat sich die Klagerin zunachst gegen die Beklagten zu 1. und 2. gewandt und
diesen eine Verletzung des Streitpatents durch den ,,Bojin-Diamantfraser” vorgeworfen.

Dieser Klage vorgelagert war ein ausschlieBlich gegen die Beklagte zu 2. gerichteter Antrag
auf Anordnung einstweiliger MaRnahmen (UPC_CFI_213/2025). Auf diesen Antrag hin un-
tersagte die Lokalkammer Disseldorf der Beklagten zu 2. mit Anordnung vom 10. Juli 2025,
den auch im vorliegenden Verfahren angegriffenen ,Bojin-Diamantfraser” in der Bundesre-
publik Deutschland und/oder in Frankreich anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu ge-
brauchen und/oder zu diesem Zwecken anzubieten oder zu besitzen. Darliber hinaus ver-
pflichtete die Lokalkammer Diisseldorf die Beklagte zu 2., die unter den Unterlassungstenor
fallenden Produkte an einen Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Verwahrung bis zu einer
rechtskraftigen Entscheidung iber den Vernichtungsanspruch oder einer einvernehmlichen
Regelung herauszugeben und der Klagerin Auskunft zu erteilen. SchlieBlich verpflichtete die
Lokalkammer Disseldorf die Beklagte zu 2. dazu, der Klagerin vorlaufige Kosten in Hohe von
33.335,70 EUR zu erstatten. Gegen diese Anordnung hat die Beklagte zu 2. keine Berufung
eingelegt.

Nachdem die Beklagten zu 1. und 2. mit Schriftsatz vom 17. Juli 2025 auf die Klage erwidert
hatten, hat die Klagerin in ihrer Replik vom 18. September 2025 die Klage auf die Beklagte
zu 3. und auf den ,,Boijn-Rosenfraser” erweitert.



17.

18.

19.

20.

Mit Schriftsatz vom 18. November 2025 haben die Vertreter der Beklagten zu 1. und zu 3. im
Hinblick auf die Duplikfrist einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ge-
stellt und in der Sache auf die Replik der Klagerin erwidert. Zugleich haben die Beklagten zu
1. und zu 3. sowohl der Parteierweiterung als auch der Einbeziehung des ,Bojin-Rosenfra-
sers” in das vorliegende Verfahren widersprochen. Die Kldgerin ist der Wiedereinsetzung
ebenfalls entgegengetreten.

Auf einen Vorschlag des Berichterstatters hin haben die Parteien ihre jeweiligen Einwande
in Bezug auf die Klage- und Parteierweiterung sowie die Wiedereinsetzung fallen gelassen.
Daraufhin hat der Berichterstatter mit Anordnung vom 19. Dezember 2025 angeordnet, dass
die ,Shanghai Bojin Electric Instrument & Device Co., Ltd, vertreten durch ihre gesetzlichen
Vertreter, 6F, No. 1313, Jiangchang Road, Jingan District, Shanghai, China 200072“ dem Ver-
fahren in dem Verfahrensstadium als Partei hinzugefiigt wird, in dem sich das Verfahren im
Zeitpunkt der Hinzufligung (gerichtliche Anordnung vom 4. Dezember 2025) befunden hat.
Zugleich hat der Berichterstatter angeordnet, dass die durch die Beklagte zu 3. eingereichte
Klageerwiderung im vorliegenden Verfahren ebenso Beriicksichtigung findet wie die Duplik
der Beklagten zu 1. und 2., wobei der Berichterstatter die Wiedereinsetzungsantrage als
hilfsweisen Antrag auf rickwirkende Fristverlangerung aufgefasst hat. Darliber hinaus hat
der Berichterstatter die Erweiterung der Klage auf den ,Boijn-Rosenfraser” nach R. 263
VerfO zugelassen und beiden Parteien vor Abschluss des schriftlichen Verfahrens Gelegen-
heit zur abschlieBenden Stellungnahme gegeben. Von dieser Moglichkeit haben beide Par-
teien Gebrauch gemacht.

Firr die Beklagte zu 2. ist in der miindlichen Verhandlung niemand erschienen. Die Vertreter
der Klagerin sowie der Beklagten zu 1. und 3. haben in der miindlichen Verhandlung tber-
einstimmend erklart, die durch sie vertretenen Parteien hatten sich zwischenzeitlich dartiber
geeinigt, das Verfahren vergleichsweise zu beenden, es missten nur noch die Modalitaten
im Detail abgestimmt werden. Daher werde um die Anberaumung eines méglichst spaten
Termins zur Verkiindung einer Entscheidung gebeten.

Mit Schriftsatz vom 18. August 2026 hat die Kldgerin dem Gericht mitgeteilt, dass sie und die
Beklagten zu 1. und 3. das Verfahren durch Vergleich beendet hatten. Nachdem die Beklag-
ten zu 1. und 3. dies bestatigt haben, hat die Lokalkammer Diisseldorf auf tibereinstimmen-
den Antrag der vorgenannten Parteien den Vergleichsschluss mit Entscheidung vom 27. Au-
gust 2026 bestatigt und festgestellt, dass das Verfahren im Verhaltnis zwischen der Klagerin
und den Beklagten zu 1. und zu 3. beendet ist und im Verhaltnis zur Beklagten zu 2. fortge-
setzt wird.

ANTRAGE DER PARTEIEN:

21.

Die Klagerin beantragt zuletzt:

l. Es wird festgestellt, dass die Beklagte zu 2. das Européische Patent Nr. 2 892 442 B1
verletzt hat.

1. Die Beklagte zu 2. wird verurteilt, es zu unterlassen,

1. Spanabhebende Werkzeuge eines chirurgischen, Drehmoment tbertragenden In-
struments mit einem distalen Eingriffssegment, an das sich ein Werkzeugschaft
anschlielRt, 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 "Axial-
verriegelung" (6b) unterteilt ist, wobei sich der Funktionsabschnitt "Axialverrie-
gelung" (6b) beziglich 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 Frankreich sowie im Vereinigten Kénig-
reich anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu diesen Zwe-
cken einzufiihren oder zu besitzen,

bei denen

der Funktionsabschnitt "Eindrehhilfe" axial zwischen den Funktionsabschnitten
"Drehmoment-Ubertragung" und "Axialverriegelung" vorzugsweise im Bereich ei-
nes Radialabsatzes zwischen den Funktionsabschnitten, ,Drehmoment-Ubertra-
gung" und "Axialverriegelung" vorgesehen ist; und dass der Funktionsabschnitt
"Drehmoment-Ubertragung" mit einem Zweiflach ausgebildet ist, dessen zwei di-
ametral voneinander abgewandte Angriffsebenen vorzugsweise keilformig in
Richtung Funktionsabschnitt "Axialverriegelung" aufeinander zulaufen, und der
Funktionsabschnitt "Eindrehhilfe" eine Anzahl, vorzugsweise vier, keilférmig aus-
gerichtete Abgleitebenen hat, von denen jeweils zwei Abgleitflichen zu beiden
Langsseiten jeweils einer Angriffsebene in einem Winkel zu dieser ausgebildet
sind und dabei die Langskanten der jeweiligen Angriffsebene zumindest axialab-
schnittsweise brechen;

(unmittelbare Verletzung Vorrichtungsanspruch 1)
Spanabhebende Werkzeuge,
die die technischen Merkmale gemal einem der Anspriiche 1 bis 5 aufweisen

in der Bundesrepublik Deutschland und Frankreich sowie im Vereinigten Kénig-
reich anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu diesen Zwe-
cken einzufihren oder zu besitzen,

die geeignet sind,

in einem chirurgischen, Drehmoment Ubertragenden Instrument verwendet zu
werden, welches eine Werkzeugaufnahme fiir ein wahlweises Aufnehmen des
Werkzeugs zur axialen Sicherung des Werkzeugs in der Werkzeugaufnahme sowie
zur Ubertragung eines Drehmoments auf das Werkzeug umfasst.

(mittelbare Verletzung Vorrichtungsanspruch 6)

1. Die Beklagte zu 2. wird verurteilt, auf ihre Kosten

1.

die unter Nr. Il.1. genannten und seit dem 11. Juli 2018 in Verkehr gebrachten
Erzeugnisse gegeniliber gewerblichen Abnehmern schriftlich unter Hinweis auf
den vom Einheitlichen Patentgericht gerichtlich festgestellten das europaische
Patent 2 892 442 B1 verletzenden Zustand der Erzeugnisse und mit der verbindli-
chen Zusage aus den Vertriebswegen zuriickzurufen, etwaige Kosten und Entgelte
zu erstatten sowie notwendige Verpackungs- und Transportkosten sowie mit der
Rickgabe verbundene Zoll- und Lagerkosten zu Gibernehmen und die Erzeugnisse
wieder an sich zu nehmen, wobei der Klagerin ein Muster der Rickrufschreiben
sowie eine Liste der Adressaten mit Namen und postalischer Anschrift oder nach

8



Wahl der Beklagten zu 2) eine Kopie samtlicher Riickrufschreiben zu tiberlassen
sind;

die unter Nr. Il.1. genannten Erzeugnisse endgiltig aus den Vertriebswegen zu
entfernen, wobei insbesondere die folgenden MalBnahmen zu ergreifen sind:

a) die Beklagte zu 2. hat alle moglichen und zumutbaren MaRnahmen zu er-
greifen, um die Standorte und die Besitzer (iber die unter Nr. Il.1. bezeich-
neten Erzeugnisse zu ermitteln;

b) soweit die Beklagte zu 2. selbst rechtliche oder tatsachliche Verfligungsge-
walt iber die unter Nr. Il.1. bezeichneten Erzeugnisse inne hat, miissen die
rechtlich zuldssigen und zumutbaren MaBnahmen ergriffen werden, damit
diese Erzeugnisse in den unmittelbaren Besitz der Beklagte zu 2) gelangen
und dort verbleiben;

c) soweit die Beklagte zu 2. weder rechtliche noch tatsachliche Verfligungsge-
walt Giber die unter Nr. II.1. bezeichneten Erzeugnisse inne hat, miissen sie
alle rechtlich zuldssigen und zumutbaren MalRnahmen ergreifen, um die
Personen, die Anspriiche auf Herausgabe oder Vernichtung gegen die Inha-
ber der Verfligungsgewalt der Erzeugnisse innehaben, zur Geltendmachung
dieser Anspriiche veranlassen und/oder diese Personen bei der Geltend-
machung dieser Anspriiche zu unterstitzen;

die in der Bundesrepublik Deutschland und/oder Frankreich und/oder im Verei-
nigten Kénigreich in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz und/oder Ei-
gentum befindlichen, oben unter Nr. Il.1. genannten Erzeugnisse auf eigene Kos-
ten zu vernichten oder nach ihrer Wahl an einen von der Klagerin zu benennenden
Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Vernichtung herauszugeben.

IV.  Die Beklagte zu 2. wird verurteilt,

1.

der Klagerin in elektronischer Form, die mit Hilfe eines Computers ausgewertet
werden kann, in einer flr jeden Monat eines Kalenderjahres und nach patentver-
letzenden Erzeugnissen strukturierten Aufstellung ab dem 11. Juli 2018, Auskunft
Uber die unter Nr. Il. genannten Erzeugnisse zu erteilen, iber

a) den Ursprung und die Vertriebswege der unter Nr. ll. genannten Erzeug-
nisse unter Angabe

- der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer
Vorbesitzer

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

- der einzelnen Angebote, aufgeschliisselt nach Angebotsmengen, -
zeiten, -preisen sowie Typenbezeichnung und den Namen und An-
schriften der gewerblichen Angebotsempfanger;

- der einzelnen Lieferungen, aufgeschliisselt nach Liefermengen, -zei-
ten und -preisen sowie Typenbezeichnungen und den Namen und
Anschriften der Abnehmer;

- der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschliisselten Geste-
hungskosten und des erzielten Gewinns;



VI.

VILI.

VIIL.

- der betriebenen Werbung, aufgeschlisselt nach Werbetragern, de-
ren Verbreitung, deren Auflagenhohe, Verbreitungszeitraum sowie
Verbreitungsgebiet;

b) der Mengen der ausgelieferten, erhaltenen und/oder bestellten unter Nr.
Il. genannten Erzeugnisse, sowie der Preise, die fir die betreffenden Er-
zeugnisse bezahlt wurden;

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

der Klagerin Rechnung darilber zu legen, in welchem Umfang sie die unter Nr. Il.
bezeichneten Handlungen seit dem 11. Juli 2018 begangen hat, indem sie fir je-
den Monat eines Kalenderjahrs und fiir jedes patentverletzende Erzeugnis in
elektronischer Form, die mit Hilfe eines Computers ausgewertet werden kann,
folgende Unterlagen zur Verfligung stellt:

a) Rechnungen — oder, falls diese nicht verfiigbar sind, Lieferscheine — der ein-
zelnen Lieferungen, wobei sie die jeweiligen Lieferungen nach Angebots-
mengen, Angebotszeiten, Preisen der angebotenen Waren und Typenbe-
zeichnungen sowie Namen und Anschriften der gewerblichen Empfanger
der Verkaufsangebote fiir alle verkauften oder anderweitig abgesetzten Er-
zeugnisse aufschlisselt;

b) Nachweise Uber die durchgefiihrte Werbung einschlieBlich der Nachweise
fiir diese Werbetatigkeiten, wobei sie die durchgefiihrte Werbung nach
Werbetragern, ihre Verbreitung, den Vertriebszeitraum und das Vertriebs-
gebiet aufschlisselt;

c) Nachweise Uber die Kosten, wobei sie die Kosten aufgeschliisselt nach ein-
zelnen Kostenfaktoren und den erzielten Gewinnen aufgeschlisselt;

d) Rechnungen — oder, wenn diese nicht verfligbar sind, Lieferscheine — und
entsprechende Abrechnungen aller aufgewendeten Kosten, auf die sich die
Beklagte zu 2) bei der Berechnung ihrer Gewinne beruft;

wobei geheimhaltungsbedirftige Details aullerhalb der auskunftspflichtigen Da-
ten geschwarzt werden dirfen und

wobei deren Richtigkeit von einem von der Klagerin benannten, vereidigten Wirt-
schaftsprifer auf Kosten der Beklagte zu 2. geprift und bestatigt wird, wobei der
Wirtschaftsprifer Gber die vorstehend genannten Informationen hinaus der Kla-
gerin gegenlber zur Verschwiegenheit verpflichtet ist.

Es wird festgestellt, dass die Beklagte zu 2. verpflichtet ist,

der Klagerin jeden Schaden zzgl. Zinsen zu ersetzen, der ihr durch Handlungen gemaR
Nr. Il. seit dem 11.07.2018 entstanden ist und zukliinftig entstehen wird.

Die Beklagte zu 2. wird verurteilt, an die Klagerin einen Betrag in Hohe EUR 100.000,00
als vorlaufigen Schadensersatz zu zahlen.

Die Beklagte zu 2. wird verurteilt, die Kosten und Auslagen des Verfahrens, inklusive
derjenigen der vorstehend angeordneten MalRnahmen, zu tragen.

Die Entscheidung kann wie folgt vollstreckt werden:
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Die unter Nr. Il. (Unterlassung), lll. (Ruckruf/Entfernung/Vernichtung), IV. (Aus-
kunft und Rechnungslegung), VI. (vorlaufiger Schadensersatz) und VII. (Kosten)
genannten Verfligungen sind erst vollstreckbar nachdem die Klagerin

a) dem Gericht mitgeteilt hat, welchen Teil der Anordnungen sie zu vollstre-
cken beabsichtigt,

b) soweit erforderlich — eine beglaubigte Ubersetzung der Anordnungen in die
Amtssprache des Vertragsmitgliedstaats, in dem die Vollstreckung erfolgen
soll, eingereicht hat und

c) nachdem der Beklagte zu 2. die Mitteilung und die (jeweilige) beglaubigte
Ubersetzung zugestellt wurde;

im Falle jeder Zuwiderhandlung gegen die Anordnungen unter Il. (Unterlassung)
nach Eintritt der Vollstreckbarkeit gemaR Nr. VIII.1. hat die Beklagte zu 2. ein
Zwangsgeld von bis zu EUR 10.000,00 pro Stiick und/oder bei Dauerhandlungen,
wie beispielsweise Angebote im Internet, von bis zu EUR 30.000,00 pro Tag an das
Gericht zu zahlen, wobei angefangene Tage als ganzer Tag zahlen.

im Falle jeder Zuwiderhandlung gegen eine und/oder Nichterfillung einer der un-
ter Nr. lll. (Rtckruf/Entfernung/Vernichtung), Nr. IV. (Auskunft und Rechnungsle-
gung), Nr. VI. (vorldufiger Schadensersatz) und/oder Nr. VII. (Kosten) genannten
Anordnungen nach dem Ablauf eines Zeitraums von 30 Tagen nach Eintritt der
Vollstreckbarkeit gemall Nr. VIII.1 hat die Beklagte zu 2. ein Zwangsgeld von bis
zu EUR 30.000,00 pro Kalendertag der Verzégerung und oder Nichterfiillung an
das Gericht zu bezahlen, wobei angefangene Tage als ganzer Tag zahlen.

22. Hilfsweise fiir den Fall, dass das Gericht nur eine Verurteilung der Beklagten zu 2. als Mittels-
person nach Art. 63 Abs. 1 EPGU fiir begriindet erachtet, beantragt die Klagerin:

Die Beklagte zu 2. wird verurteilt, es zu unterlassen,

Dienste gemal Artikel 11 der Verordnung (EU) 2017/745 des Europdischen Parlaments
und des Rates vom 5. April 2017 in der Bundesrepublik Deutschland, Frankreich und im
Vereinigten Kénigreich flir das Anbieten, Inverkehrbringen, Gebrauchen oder zu diesen
Zwecken Einfihren oder Besitzen zu erbringen, betreffend

1.

Spanabhebende Werkzeuge eines chirurgischen, Drehmoment tibertragenden In-
struments mit einem distalen Eingriffssegment, an das sich ein Werkzeugschaft
anschlielRt, 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 "Axial-
verriegelung" (6b) unterteilt ist, wobei sich der Funktionsabschnitt "Axialverrie-
gelung" (6b) bezilglich des Eingriffssegments proximal zum Funktionsabschnitt
"Drehmoment-Ubertragung" anordnet, mit einem weiteren Funktionsabschnitt
"Eindrehhilfe" vorzugsweise als Bestandteil des Funktionsabschnitts "Drehmo-
ment-Ubertragung",

bei denen
der Funktionsabschnitt "Eindrehhilfe" axial zwischen den Funktionsabschnitten

"Drehmoment-Ubertragung" und "Axialverriegelung" vorzugsweise im Bereich ei-
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nes Radialabsatzes zwischen den Funktionsabschnitten, ,Drehmoment-Ubertra-
gung" und "Axialverriegelung" vorgesehen ist; und dass der Funktionsabschnitt
"Drehmoment-Ubertragung" mit einem Zweiflach ausgebildet ist, dessen zwei di-
ametral voneinander abgewandte Angriffsebenen vorzugsweise keilformig in
Richtung Funktionsabschnitt "Axialverriegelung" aufeinander zulaufen, und der
Funktionsabschnitt "Eindrehhilfe" eine Anzahl, vorzugsweise vier, keilférmig aus-
gerichtete 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 zumindest axialab-
schnittsweise brechen;

(Vorrichtungsanspruch 1)

2. Spanabhebende Werkzeuge, die die technischen Merkmale gemaR einem der An-
spriiche 1 bis 5 aufweisen

die geeignet sind,

in einem chirurgischen, Drehmoment Ubertragenden Instrument verwendet zu
werden, welches eine Werkzeugaufnahme fiir ein wahlweises Aufnehmen des
Werkzeugs zur axialen Sicherung des Werkzeugs in der Werkzeugaufnahme sowie
zur Ubertragung eines Drehmoments auf das Werkzeug umfasst.

(Vorrichtungsanspruch 6)
. Die Beklagte zu 2. wird verurteilt,

1. der Klagerin in elektronischer Form, die mit Hilfe eines Computers ausgewertet
werden kann, in einer flr jeden Monat eines Kalenderjahres und nach patentver-
letzenden Erzeugnissen strukturierten Aufstellung ab dem 11. Juli 2018, Auskunft
Uber die unter Nr. |. genannten Erzeugnisse zu erteilen, liber

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

- der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer
Vorbesitzer

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

- der einzelnen Angebote, aufgeschliisselt nach Angebotsmengen,
-zeiten, -preisen sowie Typenbezeichnung und den Namen und An-
schriften der gewerblichen Angebotsempfanger;

- der einzelnen Lieferungen, aufgeschliisselt nach Liefermengen, -zei-
ten und -preisen sowie Typenbezeichnungen und den Namen und

Anschriften der Abnehmer;

- der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschliisselten Geste-
hungskosten und des erzielten Gewinns;
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23.

24,

- der betriebenen Werbung, aufgeschlisselt nach Werbetragern, de-
ren Verbreitung, deren Auflagenhohe, Verbreitungszeitraum sowie
Verbreitungsgebiet;

b) der Mengen der ausgelieferten, erhaltenen und/oder bestellten unter Nr. I.
genannten Erzeugnisse, sowie der Preise, die fir die betreffenden Erzeug-
nisse bezahlt wurden;

c) die Identitat aller an der Herstellung und dem Vertrieb der unter Nr. I. ge-
nannten Erzeugnisse beteiligten dritten Personen.

Die Beklagte zu 2. wird verurteilt, die Kosten und Auslagen des Verfahrens, inklusive
derjenigen der vorstehend angeordneten MalRnahmen, zu tragen.

Die Entscheidung kann wie folgt vollstreckt werden:

1.

Die unter Nr. I. (Unterlassung), Il. (Auskunft), Ill. (Kosten) genannten Verfiigungen
sind erst vollstreckbar nachdem die Klagerin

a) dem Gericht mitgeteilt hat, welchen Teil der Anordnungen sie zu vollstre-
cken beabsichtigt,

b) soweit erforderlich — eine beglaubigte Ubersetzung der Anordnungen in die
Amtssprache des Vertragsmitgliedstaats, in dem die Vollstreckung erfolgen
soll, eingereicht hat und

c) nachdem der Beklagten zu 2. die Mitteilung und die (jeweilige) beglaubigte
Ubersetzung zugestellt wurde;

im Falle jeder Zuwiderhandlung gegen die Anordnungen unter I. (Unterlassung)
nach Eintritt der Vollstreckbarkeit gemaR Nr. IV.1. hat die Beklagte zu 2. ein
Zwangsgeld von bis zu EUR 10.000,00 pro Stiick und/oder bei Dauerhandlungen,
wie beispielsweise Angebote im Internet, von bis zu EUR 30.000,00 pro Tag an das
Gericht zu zahlen, wobei angefangene Tage als ganzer Tag zahlen.

im Falle jeder Zuwiderhandlung gegen eine und/oder Nichterfillung einer der un-
ter Nr. Il. (Auskunft) und/oder lIl. (Kosten) genannten Anordnungen nach dem Ab-
lauf eines Zeitraums von 30 Tagen nach Eintritt der Vollstreckbarkeit gemafR Nr.
IV.1. hat die Beklagte zu 2. ein Zwangsgeld von bis zu EUR 30.000,00 pro Kalen-
dertag der Verzégerung und oder Nichterflllung an das Gericht zu bezahlen, wo-
bei angefangene Tage als ganzer Tag zahlen.

Hinsichtlich der sowohl im Haupt- als auch im Hilfsantrag klagerseitig formulierten ,,insbe-
sondere, wenn“-Antrage wird auf den Schriftsatz der Kldgerin vom 18. August 2026 Bezug
genommen.

Die Beklagte zu 2. beantragt,

die Klage vollumfanglich abzuweisen.

TATSACHLICHE UND RECHTLICHE STREITPUNKTE:

25.

Die Klagerin sieht im Angebot und im Vertrieb der angegriffenen Ausfihrungsformen in
Deutschland, Frankreich und im Vereinigten Konigreich eine unmittelbare (Patentanspruch
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

1) sowie eine mittelbare (Patentanspruch 6) Verletzung des Streitpatents.

Nach Auffassung der Klagerin machen die angegriffenen Ausfliihrungsformen wortsinnge-
maRk von samtlichen Merkmalen von Patentanspruch 1 Gebrauch. Insbesondere verfligten
diese auch Uiber einen Zweiflach im Sinne des Streitpatents. Erfindungsgemal’ sei der Zwei-
flach ein wesentlicher Bestandteil der ,Drehmoment-Ubertragung”. Innerhalb der an-
spruchsgemaBen Losung komme dem Zweiflach primar die Funktion zu, ein Drehmoment
aufzunehmen und in den Werkzeugschaft einzuleiten. Hierdurch werde das Drehmoment
auf das distale Eingriffselement ibertragen. Diese Funktion kdnne auch von einem Zweiflach
mit zwei sich parallel gegeniberliegenden Angriffsflachen erreicht werden. Solle der Zwei-
flach erfindungsgemald aus zwei diametral voneinander abgewandten Angriffsebenen beste-
hen, lagen die Angriffsebenen mit anderen Worten jeweils auf gegeniiberliegenden Seiten
eines Durchmessers und zeigten nach auRen. Die in Patentanspruch 1 zu findenden 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.

Die Klagerin ist der Auffassung, sie habe eine Verletzung des Streitpatents hinreichend nach-
gewiesen.

Insbesondere stellten die klagerseits in Bezug genommenen Verletzungshandlungen auch
auf dem Gebiet des Vereinigten Konigreichs bei Anwendung des dort geltenden materiellen
Rechts eine Verletzung des Streitpatents dar. Insoweit wiirden im Wesentlichen die gleichen
Malstabe wie fiir die Patentverletzung auf dem Gebiet der Mitgliedsstaaten gelten. Daher
habe die Klagerin nicht nur samtliche Voraussetzungen fiir eine Verletzung des Streitpatents
in Deutschland und Frankreich, sondern in Bezug auf die Beklagte zu 2. auch im Hinblick auf
das Vereinigte Konigreich dargelegt.

Die Beklagte zu 2. hafte als EU-Bevollméchtigte gemaR Art. 11 der Verordnung (EU) 2017/745
(Verordnung des Europaischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2018 (iber Medizin-
produkte, zur Anderung der Richtlinie 2001/83/EG, der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und
der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 und zur Aufhebung der Richtlinien 90/385/EWG und
93/42/EWG des Rates (EU) 2017/745, nachfolgend: Medizinprodukteverordnung) als
Verletzerin im Sinne von Art. 25 EPGU. Ihre Verantwortlichkeit im Rahmen der CE-Zertifizie-
rung zur Begriindung der Verkehrsfahigkeit auf dem deutschen und europaischen Markt ein-
schlieRlich des Vereinigten Kénigreichs stellten eine Verletzung im Sinne von Art. 25 EPGU
dar. Jedenfalls hafte die Beklagte zu 2. als Mittelsperson im Sinne von Art. 63 Abs. 1 S. 2
EPGU.

Die Beklagten haben in ihrer Klageerwiderung eine Verletzung des Streitpatents in Abrede
gestellt.

Erstens stelle Bojin das durch die Klagerin als ,,Boijn-Werkzeug” bezeichnete Produkt weder
her noch werde dieses seitens Bojin verkauft oder exportiert. Die kldgerseits vorgelegten
Beweise seien unzureichend, da wichtige Details wie die Identitdt des Verkaufers, Verkaufs-
rechnungen oder Kaufbelege fehlten. Die Nachforschungen der Beklagten wiirden bestati-
gen, dass keine solchen Verkaufe stattgefunden hatten, was die starke Vermutung nahelege,
dass es sich bei dem Produkt um eine Falschung handele oder dass dieses nicht autorisiert
und daher Bojin nicht zuzurechnen sei.
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Zweitens beschranke sich die Rolle der Beklagten zu 2. auf die eines von der EU zugelassenen
Vertreters im Sinne der Medizinprodukteverordnung, der ausschlieBlich fir Aufgaben im Zu-
sammenhang mit der Einhaltung von Vorschriften wie die Aufrechterhaltung der CE-Kenn-
zeichnung und die Durchfiihrung der Uberwachung nach dem Inverkehrbringen zustindig
sei. Die Beklagte zu 2. Gbe keine kommerziellen Tatigkeiten wie die Herstellung, den Import
oder den Verkauf der angegriffenen Ausfiihrungsform aus und kdnne daher nicht fiir Ver-
stoRe haftbar gemacht werden.

SchlieBlich seien die von der Klagerin formulierten Forderungen, die von Unterlassungs- bis
zu Schadenersatzanspriichen reichten, unverhaltnismafig und nicht durch Beweise fiir eine
Schadigung des Marktes oder laufende Aktivitdten in der EU gestitzt.

Die Klagerin ist dem entgegengetreten.

In Bezug auf die Beklagte zu 1. habe die Klagerin vorgetragen, diese stelle die streitgegen-
standlichen ,Bojin-Diamant-“ und , Bojin-Rosenfraser” her und biete diese in der Bundesre-
publik Deutschland an, fiihre diese ein und vertreibe diese, wobei sie den Vertrieb wissent-
lich und willentlich ganz oder teilweise Gber die Beklagte zu 3. abwickle. Unstreitig sei, dass
die ,Boijn-Diamantfraser” aus dem deutschen Markt stammten. Ebenso unstreitig sei, dass
die Beklagte zu 2. zutreffend auf dem Etikett des ,Bojin-Diamentfrasers” als autorisierte EU-
Bevollmachtigte fir diese Produkte angegeben sei. Zum Beweis der klagerseits vorgetrage-
nen Tatsachen werde ein Exemplar des verpackten ,,Bojin-Diamentfrasers” vorgelegt, dessen
Offnung und Inaugenscheinnahme in den Anlagen KAP 10 bis KAP 12 dokumentiert sei. Dass
das Produkt von einer Klinik in Deutschland und aus dem deutschen Markt stamme, werde

durch eine schriftliche Zeugenerklarung von _(Anlage KAP 13) belegt.

Der bei einer weiteren Recherche im Markt gefundene ,,Bojin-Rosenfraser” belege ebenfalls,
dass die angegriffenen Ausflihrungsformen von der Beklagten zu 1. stammten. Auch das
,Boijn-Rosenfraser-Etikett” weise die Beklagte zu 1. als Herstellerin und die Beklagte zu 2.
als EU-Bevollmachtigte aus. Ein weiterer deutlicher Hinweis darauf, dass die angegriffenen
Ausfiihrungsformen von der Beklagten zu 1. stammten, sei der von der Beklagten zu 3. aus-
gestellte Lieferschein (Anlage KAP 15). Die Beklagte zu 3. sei im Bojin-Konzern der Beklagten
zu 1. untergeordnet und in den Vertrieb der angegriffenen Ausfiihrungsformen eingebun-
den. Damit liege es nahe, dass die ,Bojin-Diamantfraser” und die ,,Bojin-Rosenfraser” tat-
sachlich aus der Herstellung der Beklagten zu 1. stammten.

Die Beklagten hatten diesen Vortrag in ihrer Klageerwiderung nicht erheblich bestritten.

Erstmals in ihrer Duplik haben die Beklagten zu 1. und 3. eine Verwirklichung der durch Pa-
tentanspruch 1 unter Schutz gestellten technischen Lehre mit der Begriindung in Abrede ge-
stellt, der ,,Bojin-Diamantfraser” enthalte keinen Zweiflach im Sinne des Streitpatents. Bei
dem Aufeinander-Zulaufen der Angriffsebenen des Zweiflachs handele es sich nicht um ein
optionales Merkmal. Vielmehr sei allein die beschriebene Ausgestaltung des Zulaufens in
Keilform als ,vorzugsweise” und damit optional anzusehen. Bei dem ,Boijn-Rosenfraser”
verliefen die sich gegentiberliegenden Flachen jedoch (iber die gesamte Lange parallel und
wiesen durchgehend denselben Abstand zueinander auf. Ein Annahern oder Aufeinander-
Zulaufen der Flachen finde nicht statt. Das Aufeinander-Zulaufen beziehe sich nach dem An-
spruchswortlaut nur auf den Verlauf der eigentlichen Angriffsebenen und -flachen. Die die-
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39.

40.

41.

sen Flachen im axialen Verlauf aus Sicht des Anwenders distal vorgelagerten, aus der nach-
folgend eingeblendeten Abbildung ersichtlich Fraskuhlen seien demzufolge nicht Teil der An-
griffsebenen:

E

i =.-—
Proximaler Abschnitt des Werkzeugschafts des ,,Bojin Diamantfrasers” (vgl. 5. 34
der Klage) mit Kenntlichmachung der Fraskuhlen

Vielmehr fiihrten diese Ausnehmungen am Werkzeugschaft Gberhaupt erst dazu, dass aus
dem runden Schaft die zwei sich gegeniiberliegenden Flachen entstiinden. Ein Aufeinander-
Zulaufen auf zwei Ebenen kdnne in diesem Abschnitt des Werkzeugschafts daher nicht statt-
finden.

Nachdem der ,Bojin-Diamantfraser” (angegriffene Ausfiihrungsform 1) aus Sicht der Beklag-
ten keinen der Anspriiche 1 bis 5 verletzen, scheidet auch eine mittelbare Verletzung von
Patentanspruch 6 aus.

Vergleichbares gelte fiir den , Bojin-Rosenfraser” (angegriffene Ausfiihrungsform Il). Auch
dieser enthalte keinen ,Zweiflach”, dessen zwei diametral voneinander abgewandten Fla-
chen in Richtung des diinnen Schafts, der die Umfangsnut aufweise, aufeinander zuliefen.
Vielmehr wiirden die sich gegentliberliegenden Flachen im proximalen Abschnitt des Werk-
zeugschafts tiber die gesamte Lange parallel verlaufen und durchgehend denselben Abstand
zueinander aufweisen.

Erganzend wird auf das gesamte schriftsatzliche Vorbringen der Parteien Bezug genommen.

GRUNDE DER ENTSCHEIDUNG:

42. Die zuldssige Klage hat in der Sache teilweise Erfolg.

l. Abwesenheit der Beklagten zu 2. in der miindlichen Verhandlung

43. Dass fur die ordnungsgemaR zum Termin geladene Beklagte zu 2. in der mindlichen Ver-
handlung niemand erschienen ist, steht einer Entscheidung in der Sache nicht entgegen.

44.

GemaR R. 116 Abs. 3 VerfO wird eine in der mindlichen Verhandlung nicht vertretene Partei
so behandelt, als beriefe sie sich auf ihre schriftlichen Ausfiihrungen (vgl. CoA_907/2025,
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45.

Anordnung v. 18. Juni 2026, R. 14 f. — Occlutech v. Lepu).

Die Kammer hat die Klagerin in der miindlichen Verhandlung auf die damit bestehende Mog-
lichkeit, nicht nur eine Versaumnis- (vgl. R. 116 Abs. 5 VerfO i.V.m. R. 355 VerfO), sondern
eine Endentscheidung zu verkiinden, ebenso hingewiesen wie auf die Absicht, von dieser
Moglichkeit Gebrauch zu machen. Nachdem die Klagerin daraufhin nicht zu erkennen gege-
ben hat, dass sie gleichwohl auf einer Versaumnisentscheidung besteht, ist kein Grund er-
sichtlich, von einer Endentscheidung abzusehen.

Zulassigkeit der Verletzungsklage

46.

47.

48.

49.

50.

51.

Die Verletzungsklage ist zuldssig, insbesondere ist das Einheitliche Patentgericht (EPG) inter-
national zustandig.

Vom Bestehen einer internationalen Zustandigkeit des EPGs ist bereits deshalb auszugehen,
weil die Beklagte zu 2. weder einen Einspruch nach R. 19 VerfO eingelegt noch die Zustan-
digkeit in der Klageerwiderung thematisiert hat (vgl. UPC_CoA_409/2025, Entscheidung v.
27. Mérz 2026, Leitsatz 3 — NUC v. Hurom).

Abgesehen davon ist die internationale Zustandigkeit des EPGs vorliegend ohnehin gegeben.

Das EPG ist ein gemeinsames Gericht im Sinne von Art. 71a Abs. 1 der Verordnung Brissel la
(Art. 71a Abs. 2 lit. a) Verordnung Brissel Ia). Es ist daher zustdndig, wenn die Gerichte eines
Vertragsmitgliedsstaates nach der Verordnung Brissel la fiir eine Klage im Sinne von Art. 32
Abs. 1 EPGU zustindig waren (Art. 71b 1 der Verordnung Briissel 1a). Das ist hier der Fall.

In Bezug auf die Beklagte zu 2. folgt die internationale Zustandigkeit bereits aus Art. 4 Abs. 1
Verordnung Briissel la i.V.m. Art. 71b Abs. 1 Verordnung Briissel la, da die Beklagte zu 2. ih-
ren Sitz in Hamburg und damit in Deutschland hat. Die Zustandigkeit nach diesen Bestim-
mungen ist nicht auf Handlungen der Beklagten zu 2. innerhalb des EPG-Gebietes be-
schrankt. Der Bezug zum Gebiet des EPGs wird durch den Sitz der Beklagten begriindet und
nicht durch den Ort, an dem die Handlungen der Beklagten stattfanden. Daher ist es nicht
erforderlich, die Plausibilitat etwaiger Handlungen der Beklagten zu 2. im Vereinigten Konig-
reich zu prifen, um die Zustandigkeit auch in Bezug auf das Vereinigte Kénigreich zu begriin-
den (UPC_CoA_789/2025 und UPC_CoA_813/2025 v. 6. Marz 2026, Rn. 12 — Dyson v.
Dreame; UPC_CoA_312/2025 und UPC_CoA_880/2025, Entscheidung v. 02.06.2026, Rn. 294
— Kodak v. Fujifilm; UPC_CoA _473/2025, Anordnung v. 13. Juli 2026, Rn. 337 - 342 — Fujifilm
v. Kodak).

Im Ubrigen gilt die Zustindigkeit der Lokalkammer Diisseldorf gemaR R. 19 Abs. 7 VerfO als
anerkannt, nachdem keine der Beklagten einen Einspruch erhoben hat.

Aktivlegitimation

52.

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

Verletzung des Streitpatents

53.

Die angegriffenen Ausfiihrungsformen machen wortsinngemaR von der technischen Lehre
des Streitpatents Gebrauch.
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54.

Eine eigene Verletzungshandlung der Beklagte zu 2. im Sinne der Art. 25 lit. a), 26 EPGU l3sst
sich jedoch nicht feststellen. Ebenso wenig liegen die Voraussetzungen einer Haftung der
Beklagten zu 2. als Mittaterin, Anstifterin oder Gehilfin vor. Jedoch haftet die Beklagte zu 2.
als Mittelsperson.

Merkmalsverwirklichung

55.

a)

Der ,,Bojin-Diamantfraser” und der ,,Bojin-Rosenfraser” machen unmittelbar wortsinngemaf
von der durch Patentanspruch 1 unter Schutz gestellten technischen Lehre des Streitpatents
Gebrauch.

Relevante Fachperson

56.

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. Zwar sind die Beklagten zu 1. und
3. davon ausgegangen, dass die Fachperson alternativ zu dem abgeschlossenen Hochschul-
studium im Bereich der Medizintechnik auch eines im Bereich des Maschinenbaus haben
konnte. Es ist jedoch nicht ersichtlich (und wurde von den Beklagten auch nicht aufgezeigt),
wie diese graduell unterschiedliche Definition zu einem anderen Ergebnis fiihren wiirde,
weshalb an der vorstehenden Definition festgehalten wird.

Bestimmung des Schutzbereichs

57.

58.

59.

60.

Die Erfindung betrifft ein chirurgisches Instrument fiir 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 die Fachperson der Streitpatentschrift entnimmt ist beispielsweise aus der EP 1 605 837
Al 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 dufSere sowie eine innere Schafthiille, die auch zur Gleit-
Drehfihrung 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 dullere 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/Drehmomentibertragungszug innerhalb
des Griffabschnitts ausschlieRlich 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 Handstlickschéafte unterschiedlicher Lingen 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
eines aus dem Stand der Technik bekannten chirurgischen Instruments einer solchen Gat-
tung (einschlieRlich Handstiick, Handstlickschaft und Werkzeug), wobei es sich bei Figur 2
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61.

62.

63.

64.

um eine VergrofRerung des proximalen Schaft-Endabschnitts eines Werkzeugs fiir das chirur-
gische Instrument nach Figur 1 handelt:

Figur 1:

Figur 2:

Das vorbekannte Werkzeug verfiligt 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 VergrolR3e-
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, iiber die der In-
strumenten-/Handstiickschaft am Handstlck 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 gegenlberliegende
Bohrungen ausgeformt, in welche Klemmkugeln beweglich eingesetzt sind. Um die AuBen-
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 Aullenseite des
Handsticks gelagert und tiber einen Mitnahmestift mit der Klemmbhdiilse verbunden ist. Dabei
sei noch erwahnt, dass der Schieber in Richtung zweiter Axialposition der Klemmbhdiilse feder-
vorgespannt ist (Abs. [0010]).

Wie ferner aus der Figur 1 zu ersehen ist, befindet sich innerhalb des Aufnahmerohrs ein
axial relativverschiebbarer Drehmoment-Ubertragungsbolzen mit einer distal angeordne-
ten, sich axial erstreckenden, keilférmigen Kerbe, die mit der Keilform des Werkzeugschafts
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65.

66.

67.

68.

in Drehmoment-Ubertragungseingriff bringbar ist. Der Bolzen ist dabei mittels einer Feder in
Richtung 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 tiber den Schieber
in deren Freigabeposition axial verschoben, sodass der Werkzeugschaftkeil die Klemmkugeln
radial nach AulRen 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 eigenstandig (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 Gber
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 Handstiicks. AuRerdem sind die Querstifte
relativ diinn und brechen daher schnell. Insgesamt ist daher das tibertragbare
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.

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

(vgl. Abs. [0013] — [0015])

Daneben erwidhnt 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 ndher zu wiirdigen. Ebenso geht die Streit-
patentbeschreibung auf die DE 103 11 455 B3 als technologischer Hintergrund der Erfindung
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69.

70.

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 Ubertragendes 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) Handstlickschafte die Herstellungs- und Bereitstellungskosten fiir das Sys-
tem/Instrument gesenkt werden kdnnen. AuRerdem 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 VergréoRerung des radialen Bauraums zu-
lasst und damit die Grundlage fir die Anordnung einer Werkzeugaufnahme innerhalb des
(austauschbaren) Handstlicks des chirurgischen Instruments schafft (Abs. [0018]).

Zur Losung dieser stellt das Streitpatent gemaR Patentanspruch 1 ein spanabhebendes
Werkzeug mit folgenden Merkmalen unter Schutz:

1. Spanabhebendes Werkzeug eines chirurgischen, Drehmoment Ubertragenden 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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71.

72.

73.

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.  undeine Anzahl [vorzugsweise vier] keilférmig ausgerichtete Abgleitebe-
nen (10) hat,

2.4.4.1. von denen jeweils zwei Abgleitflichen (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.

Dariber hinaus stellt das Streitpatent zur Losung dieser Aufgabe gemaR dem nebengeord-
neten Patentanspruch 6 ferner ein chirurgisches, Drehmoment (ibertragendes Instrument
mit folgenden Merkmalen unter Schutz:

l. Chirurgisches, Drehmoment (ibertragendes Instrument

I.1. Das Instrument weist ein drehbar gelagertes chirurgischen Werkzeug und eine
Werkzeugaufnahme auf.

I.1.1. Die Werkzeugaufnahme ist fir ein wahlweises Aufnehmen des Werkzeugs
geeignet zur axialen Sicherung des Werkzeugs in der Werkzeugaufnahme
sowie zur Ubertragung eines Drehmoments auf das Werkzeug geeignet.

I.2. Das Werkzeug weist die technischen Merkmale gemal$ einem der Anspriiche 1 bis
5 auf.

Einige Merkmale dieses Anspruchs bedirfen einer Erlauterung.

GemaR Art. 69 EPU i.V.m. dem Protokoll Giber dessen Auslegung ist der Patentanspruch nicht
nur der Ausgangspunkt, sondern die malRgebliche Grundlage fir 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 Grundsétze soll ein angemessener Schutz flir 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 euro-
paischen Patents (UPC_CoA 335/2023, Anordnung v. 26. Februar 2024, Leitsatz 2 und S. 26
f. — 10x Genomics v. Nanostring; UPC_CoA_1/2024, Anordnung v. 13. Mai 2024, Rn. 26 —
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74.

75.

76.

77.

78.

VusionGroup v. Hanshow; UPC_CoA_182/2024, Anordnung v. 25. September 2024, Rn. 82 —
Mammut v. Ortovox; UPC_CoA_312/2025 und UPC_CoA_880/2025, Entscheidung v. 2. Juni
2026, Rn. 46 — Kodak v. Fujifilm).

Dies vorausgeschickt weist das spanabhebende Werkzeug erfindungsgemaR ein distales Ein-
griffssegment und einen Werkzeugschaft auf, der sich an das distale Eingriffssegment an-
schlieBt (Merkmalsgruppe 1.). Dabei konkretisiert die Erfindung das Eingriffssegment nur
liber seine distale Anordnung und stellt es im Ubrigen in das Belieben der Fachperson, wie
das Eingriffssegment selbst konkret ausgefihrt 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 ,,Drehmomentibertragung”, ei-
nen Funktionsabschnitt , Axialverriegelung” und einen Funktionsabschnitt ,Eindrehhilfe”
(Merkmale 2.1., 2.4.). Diese Funktionsabschnitte sind erfindungsgemaR an dem proximalen
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 fir 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) Handstiickschafts des chirurgischen Instruments schaffe, wird prinzipiell dadurch er-
reicht, dass der fir 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
(unabhangigen) 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

23



79.

80.

81.

82.

83.

84.

dem Drehmomentfluss ggnommen und kann daher ausschlieBlich 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 flir ein drehmomentibertragendes 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.

Hinzu tritt, 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, erschopft sich fiir die
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 dem Blick verlieren, dass Patentanspruch 1 nicht
eine irgendwie geartete Verbindung, sondern eine ,Axialverriegelung”, das heiRt eine unter
Einsatz eines Riegels gebildete Verbindung verlangt, bei der liblicherweise ein an einem Bau-
teil vorgesehener Riegel in Eingriff mit einer an einem anderen Bauteil vorgesehenen Auf-
nahme 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. Februar 2024, Rn. 73 - 79 —
10x Genomics v. Nanostring). Nimmt die Fachperson davon ausgehend die Streitpatentbe-
schreibung in den Blick, werden ihr dort in Abs. [0034] die Ausbildung von Kerben oder Ta-
schen (12) (vorzugsweise eingefrdst) oder aber auch eine Umfangsnut als geeignete Mittel
zur Mitwirkung an einer axialen Verriegelung des Werkzeugsschafts (4) innerhalb einer
Werkzeugaufnahme 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
SchlieBhilse (46) infolge der axial wirkenden Federvorspannung und einer entsprechenden
konischen Formgebung an der Innenumfangsseite der SchlieRhiilse (46) nach innen gedriickt
und kommen somit in der Umfangsnut (12a) bzw. den Taschen (12) des Werkzeugschafts (4)
zu liegen. Damit ist das Werkzeug (1) axial gesichert.

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

Fiir die Bildung des Funktionsabschnitts ,Axialverriegelung” am proximalen Endabschnitt des
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86.

87.

88.

89.

90.

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 kdnnen.

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 ,Drehmomentiibertragung” 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 Ausfiihrungsformen eines Zweiflachs gehoren 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
Ausfiihrungsformen eines Zweiflachs jedoch nicht beschrankt und umfasst beispielsweise
auch solche Ausfiihrungsformen, bei denen die Angriffsebenen parallel zueinander verlau-
fen.

Flr das Bereitstellen eines Zweiflachs ldsst 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 Wiirdigung 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 Ausfih-
rungsform, bei der die Angriffsebenen (8) keilféormig in Richtung ,, Axialverriegelung” (6b) auf-
einander zulaufen. Dabei ergibt sich fir 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 erfindungsgemafie Lehre nicht
zwingenden Ausfiihrungsform gehort.

Die von den Beklagten zu 1. demgegeniiber vertretene Auffassung, das Wort ,vorzugsweise”
beziehe sich nur auf das darauffolgende Wort ,keilformig” (Duplik, Rn. 45) und der daraus
gezogene Schluss, dass der optionale Teil nur die Art und Weise, wie die beiden Angriffsfla-
chen des Zweiflachs aufeinander zulaufen, umfasse, nicht hingegen, ob sie liberhaupt aufei-
nander zulaufen, vermag nicht liberzeugen.

Ein Einschub wird grammatikalisch durch Voran- und Nachstellung eines Kommas kenntlich
gemacht. Die Klagerin hat zutreffend darauf hingewiesen (Triplik, Rn. 45), dass der Anspruch
im Merkmal 2.4.4 (Merkmal 1.6.3) ein Kenntlichmachen eines optionalen Teils des Merkmals
durch Kommasetzung vor und nach dem optionalen Teil zeigt, wenn es dort heilst: ,,.... eine
Anzahl, vorzugsweise vier, keilférmig ausgerichtete Abgleitebenen”. Hierbei handelt es sich
um einen Einschub und der Anspruch zeigt hier, dass er die Kommasetzung bei Einschiiben
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92.

93.

94.

erwartungsgemal anwendet. In der Merkmalsgruppe 2.3.1 erfolgt diese Art der Kommaset-
zung jedoch nicht, womit bereits deutlich wird, dass die Fachperson die Wortgruppe ,vor-
zugsweise keilformig” zumindest nicht wegen grammatikalischer Besonderheiten als ge-
trennte, in den restlichen Wortfluss eingeschobene und von diesem getrennt zu sehende
Wortgruppe wahrnimmt.

Wie die Klagerin zutreffend ausgefiihrt hat (Triplik, Rn. 53), ist die deutsche Anspruchsfas-
sung gemaRk Art. 70 Abs. 1 EPU maRgeblich. Ein Riickgriff auf die englische und franzésische
Anspruchsiibersetzung im Streitpatent kann zumindest dann zu keinem anderen Ergebnis
fihren, wenn — wie hier — die Anspruchsfassung in der maligeblichen Verfahrenssprache in
sich konsistent und klar ist und — wie nachstehend aufgezeigt wird — mit der Patentbeschrei-
bung konsistent ist.

Nimmt die Fachperson davon ausgehend die Streitpatentbeschreibung in den Blick, erkennt
sie zundchst die in Abs. [0014] gedulRerte 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 kénnen, was zu einer gréRBeren axialen Aus-
dehnung einerseits fihrt, aber die axialen Krafte bei der Drehmomentiibertragung verrin-
gert. Damit verbindet die Streitpatentschrift die vorteilhafte Moglichkeit, den bendtigen (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 gréRBeren 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 fiihrt nach der Sicht der Streitpatentschrift zu einer gréReren
axialen Ausdehnung der Angriffsflachen. Bei Wirdigung durch die Fachperson will die Streit-
patentschrift mit der bevorzugten Keilform des Zweiflachs mithin eine zu grolRe axiale Aus-
dehnung der Angriffsflaiche vermeiden. Zugleich erkennt die Fachperson aber auch, dass die
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.

Ein anderes Verstandnis ergibt sich fiir die Fachperson auch nicht durch die von den Beklag-
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ten zu 1. und 3. (Duplik, Rn. 57) in den Blick ggnommene, am Ende von Abs. [0023] ange-
fihrte Vorteilsangabe, wonach die dieser Vorteilsangabe vorangestellten MaRBnahmen
(,dadurch”) ein im Wesentlichen verkantungsfreies axiales Einfiihren in eine entsprechend
geformte Werkzeugaufnahme ermoglichen. Fir die von den Beklagten zu 1. und 3. daraus
abgeleitete Annahme, das Aufeinander-Zulaufen der Angriffsebenen werde in dieser Text-
stelle als unbedingt erforderliches funktionales Merkmal erkannt, bietet diese Vorteilsan-
gabe keine Stitze. Zum einen weist die Kldagerin zurecht darauf hin (Triplik, Rn. 57 bis 61),
dass im Abs. [0023] zunachst beschrieben wird, dass der Werkzeugschaftdurchmesser D im
Funktionsabschnitt ,,Drehmoment-Ubertragung” gréBer/gleich 2x des Werkzeugschaft-
durchmessers d im Funktionsabschnitt ,Axialverriegelung” ist und erst danach beschrieben
wird, dass der Funktionsabschnitt ,Drehmoment-Ubertragung" mit einem Zweiflach ausge-
bildet ist, dessen zwei diametral voneinander abgewandten Angriffsebenen vorzugsweise
keilférmig in Richtung Funktionsabschnitt ,Axialverriegelung" aufeinander zulaufen, so dass
sich die mit ,Dadurch” eingeleitete Vorteilsangabe auch auf eingangs des Abs. [0023] be-
schriebenen MalRnahmen bezieht. Zum anderen ergibt sich aus der reinen Angabe eines Vor-
teils, zumal aus einer eine kann-Formulierung enthaltenden Angabe, nicht automatisch im
Umkehrschluss, dass eine diesen Vorteil herbeifihrende MaRnahme damit ein unbedingt
erforderliches funktionales Merkmal wird. So ist es in Patentschriften tblich, dass auch zu
optionalen Merkmalen Vorteile genannt werden, die (zusatzlich) realisiert werden, wenn das
optionale Merkmal Anwendung findet, aber eben nicht realisiert werden, wenn das optio-
nale Merkmal keine Anwendung findet. Die am Ende des Abs. [0023] angefiihrte Vorteilsan-
gabe ist mithin nicht dazu geeignet, die Fachperson von ihrem auf Grund des Anspruchs-
wortlauts bereits gebildeten und in anderen Stellen der Beschreibung gefestigten Verstand-
nis der anspruchsgemadRen Ausformung des Zweiflachs abzubringen.

Auch aus dem Hinweis in Abs. [0008], wonach an dem in Figur 2 in VergroRerung dargestell-
ten proximalen Werkzeugschaftende der dort gezeigte Werkzeugschaft keilférmig ange-
scharft sei, wodurch zwei voneinander abgewandte Schragflachen zur Drehmomenteinlei-
tung ausgebildet wiirden und dass dies einem sogenannten Zweiflach entsprache, ergibt sich
nichts anderes. Nach dem Verstandnis der Fachperson wird damit allein bekraftigt, dass eine
Ausfihrungsform eines Zweiflachs ein keilférmig angescharftes Werkzeugschaftende sein
kann. Abs. [0008] ist aber nicht dazu geeignet, der Fachperson zu vermitteln, das Streitpatent
wirde den Begriff ,,Zweiflach” umdefinieren wollen und von diesem nur solche, spezifischen
Ausfihrungsformen erfasst sehen. Dazu fehlt es dem Abs. [0008] an einer entsprechenden
Formulierung, die zumal mit Blick auf die tibrigen Beschreibungsstellen, die das allgemeinere
Begriffsverstandnis (Keilform nicht zwingend notwendig) stiitzen, deutlich hatte ausfallen
mussen.

Sollte der Hinweis der Beklagten zu 1. und 2. in der knapp gefassten Klageerwiderung unter
,VI. Response to Provisional Measure Findings” auf das vorausgegangene Eilverfahren
UPC_CFI_213/2025 als Verweis auf die dort vorgebrachten Argumente verstanden werden,
so ware dieses Vorgehen bereits formal zuriickzuweisen. GemaR R. 24 lit. g) VerfO muss die
Klageerwiderung die Begriindung aufweisen, warum die Klage abgewiesen werden soll, so-
wie rechtliche Ausfiihrung und gegebenenfalls Angriffe gegen die Auslegung des Patentan-
spruchs durch den Kldger. Diesen Anforderungen gentigen die pauschalen Ausfiihrung an der
oben angegebenen Stelle nicht.

Selbst wenn die Argumente aus dem Eilverfahren Berlicksichtigung finden sollten, haben die
Beklagten zu 1. und 2. nicht aufgezeigt, weshalb die sich damit befassenden Feststellung des
Gerichts unzutreffend sind. So bleibt es dabei, dass sich nichts anderes ergeben wiirde, wenn
der Begriff ,,Zweiflach” flr die Fachperson ein stehender Begriff ware und beispielsweise als
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c)

Aquivalent fiir den englischen Begriff ,,dihedron” verstanden wiirde. Ausgangspunkt fiir das
Verstandnis der Fachperson sind die Festlegungen des Anspruchs, so wie sie im Lichte der
Beschreibung zu verstehen sind (,,die Patentschrift ist ihr eigenes Lexikon”), wobei vorlie-
gend vor dem Hintergrund, dass das Streitpatent in deutscher Sprache erteilt wurde, im
Zweifel die deutsche Anspruchsfassung mafigeblich ist. Selbst wenn sich die Fachperson dem
Anspruch mit dem von der Beklagten zu 2. behaupteten Verstandnis des Begriffs ,Zweiflach”
nahern wiirde, wiirde sie durch die im Anspruch selbst gewahlte Formulierung (,vorzugs-
weise keilformig 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 Begriffs-
verstandnis des Anspruchs stiitzt und mit technischen Wirkungen untermauert (axial wir-
kende Kraftkomponente; GroRe der axialen Ausdehnung der Angriffsflichen). Dem steht
auch nicht entgegen, dass die Streitpatentschrift in Abs. [0008], [0012], [0033], [0035] keil-
formig ausgefiihrte Objekte als ,,Zweiflach” bezeichnet. Denn im Begriffsverstandnis des
Streitpatents kann (und soll gemaR einer bevorzugten Ausfiihrungsform) ein Zweiflach keil-
formig sein.

Merkmalsverwirklichung

aa)

Patentanspruch 1

98.

99.

100.

101.

Unter Zugrundelegung eines solchen Verstandnisses machen sowohl der ,,Bojin-Diamantfra-
ser” als auch der ,Bojin-Rosenfraser” wortsinngemaR von der technischen Lehre von Pa-
tentanspruch 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 Ausfih-
rungen bedarf.

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

Wie von der Klagerin unwidersprochen vorgetragen wurde, weist der ,,Bojin-Diamantschlei-
fer” zwei diametral voneinander abgewandte Angriffsebenen auf, namlich an der von der
Antragstellerin in der nachstehenden noch einmal wiedergegebenen Abbildung des ,Boijn-
Diamantschleifers” von Seite 44 der Klageschrift hervorgehobenen Stelle:

Abschnitt ,Drehmoment-Ubertragung” in
Form eines Zweiflachs
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103.

104.

105.

bb)

Diese sind nach dem Verstandnis der Beklagten zu 1. und 3. parallel zueinander angeordnete
Flachen (vgl. Duplik Rn. 81).

Wie von der Kldgerin vorgetragen (Replik, Rn. 61) ist der Funktionsabschnitt ,,Drehmoment-
Ubertragung” des Bojin-Rosenfrdsers mit einem Zweiflach mit zwei diametral voneinander
abgewandten Angriffsebenen ausgestattet, wobei die Angriffsebenen jeweils Langsseiten
und Langskanten haben, ndamlich an der von der Klagerin in der nachstehenden noch einmal
wiedergegebenen Abbildung der Bojin-Rosenfraser von Seite 22 der Replik hervorgehobe-
nen Stelle:

Spanabhebendes distales Abgleitflachen
Eingriffssegment
|

-irdrghhife

| Drehmoment-Obetragung P
Y 1 Axialerriegelung

[.]

I
Werkzeugschaft Praximaler Endabschnitt

Nach dem Verstandnis der Beklagten zu 1. und 3. sind die sich gegentiberliegenden Flachen
(gemeint sind ersichtlich die von der Klagerin als ,Angriffsebenen” bezeichneten Flachen) im
proximalen Abschnitt des Werkzeugschafts Gber die gesamte Lange parallel und weisen
durchgehend denselben Abstand zueinander auf (Duplik, Rn. 120).

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 den ,,Bojin-Diamtschleifer” und den ,,Bojin-Rosen-
fraser” realisiert.

Patentanspruch 6

106.

2.

Da sowohl der ,Bojin-Diamantfraser” als auch der ,Bojin-Rosenfraser” alle Merkmale des
Patentanspruchs 1 verwirklichen, kdnnen die Beklagten mit ihrer einzig auf die mangelnde
Verwirklichung der Merkmalsgruppe 2.3 (Merkmal 1.6.2.) gestiitzten Verteidigung gegen
eine mittelbare Patentverletzung des Patentanspruch 6 nicht durchdringen.

Haftung der Beklagten zu 2.

Keine Haftung als Verletzerin

107.

108.

Die Beklagte zu 2. haftet flir das Angebot und den Vertrieb der angegriffenen Ausfiihrungs-
formen in den relevanten Vertragsmitgliedsstaaten nicht als Verletzerin im Sinne von Art. 25
EPGU. Sie kann jedoch als Mittelsperson im Sinne von Art. 63 Abs. 1 S. 2 EPGU in Anspruch
genommen werden.

Der Behauptung der Klagerin, die Beklagte zu 2. importiere Produkte, insbesondere Medi-
zinprodukte u.a. des in Shanghai ansassigen Bojin-Konzerns und insbesondere der Beklagten
zu 1. und vertreibe diese international, insbesondere in der Bundesrepublik Deutschland,
Frankreich und dem Vereinigten Konigreich, ist die Beklagte zu 2. in der Klageerwiderung
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109.

vom 17. Juli 2025 entgegengetreten (vgl. Ubersetzung, S. 2., 3. Absatz sowie Seite 4., 3. Ab-
satz). Sie fihrt dort aus, ihre Rolle beschrdnke sich auf die eines zugelassenen Vertreters im
Sinne von Art. 11 der Medizinprodukteverordnung, der ausschlieflich fiir Aufgaben im Zu-
sammenhang mit der Einhaltung von Vorschriften wie die Aufrechterhaltung der CE-Kenn-
zeichnung und die Durchfiihrung der Uberwachung nach dem Inverkehrbringen zustindig
sei. Die Beklagte zu 2. Gibe keine kommerziellen Tatigkeiten wie die Herstellung, den Import
oder den Verkauf des angeblichen Produkts aus und kénne daher nicht fir VerstoRe haftbar
gemacht werden.

Nach Vorlage des von der Beklagten zu 3. ausgestellten Lieferscheins (Anlage KAP 15) hat die
Klagerin ihre Ausfiihrungen zum Import und Vertrieb durch die Beklagte zu 2. nicht weiter
vertieft. Insbesondere hat sie, was im Lichte des Bestreitens der Beklagten zu 2. erforderlich
gewesen ware, nicht erganzend zu dem durch sie erhobenen Vorwurf des Imports und des
Vertriebs der angegriffenen Ausfihrungsform(en) durch die Beklagte zu 2. in den relevanten
Vertragsmitgliedsstaaten vorgetragen. Im Gegenteil hat die Klagerin nunmehr selbst Unter-
lagen vorlegt (Anlage KAP 15), die die Beklagte zu 3., nicht aber die Beklagte zu 2. als Ver-
triebsperson identifizieren. Es ist daher nicht davon auszugehen, dass die Beklagte zu 2. tat-
sachlich, wie von der Klagerin noch in der Klage (dort allerdings ohne Beweisangebot) be-
hauptet, Produkte, insbesondere Medizinprodukte, u.a. des in Shanghai ansdssigen Bojin-
Konzerns und insbesondere der Beklagten zu 1., importiert und diese international, insbe-
sondere in der Bundesrepublik Deutschland, Frankreich und dem Vereinigten Konigreich ver-
treibt.

Keine Haftung als Mittdterin, Anstifterin oder Gehilfin

110.

111.

Zwar kann ,,Verletzer” im Sinne von Art. 63 EPGU i.V.m. Art. 25 EPGU auch derjenige sein,
der die in Art. 25 EPGU genannten Handlungen nicht selbst vornimmt, dem aber die Hand-
lungen des Haupttaters zuzurechnen sind, weil er Anstifter, Mittater oder Gehilfe ist. Eine
solche Mittaterschaft setzt dabei voraus, dass die Verursacher der rechtsverletzenden Hand-
lung arbeitsteilig aufgrund eines gemeinsamen Tatplans zusammenwirken. Gehilfe ist, wer
die Benutzungshandlungen des Dritten unterstiitzt, obwohl er von der Patentverletzung
Kenntnis hatte. Kenntnis von der Patentverletzung setzt dabei nicht voraus, dass der Gehilfe
die Umstande kennt, aus denen sich eine Patentverletzung ergibt. Es ist vielmehr zusatzlich
das Bewusstsein der Rechtswidrigkeit erforderlich (UPC_CoA_534/2024, Entscheidung v.
3. Oktober 2025, Rn. 180 — 188 — Philips v. Belkin).

Bei der zu Gunsten der Beklagten zu 2. im Hinblick auf die angegriffenen Ausfiihrungsformen
ausgestellten CE-Konformitatserklarung handelt es sich unstreitig um eine Voraussetzung
dafir, dass die angegriffenen Ausflihrungsformen in der Europdischen Union und damit auch
in den relevanten Vertragsmitgliedsstaaten vertrieben werden kénnen. Gleichwohl reicht
das Bestehen einer solchen CE-Konformitatserklarung allein und fiir sich genommen nicht
aus, um die Beklagte zu 2. ausgehend von den vorstehend dargestellten Anforderungen zu-
mindest als Mittaterin, Gehilfin oder Anstifterin zu klassifizieren (UPC_CFI_191/2025 und
UPC_CFI_192/2025 (LK Den Haag), Anordnung v. 23. Mai 2025, Rn. 17.1 — Moderna v. Gene-
vant; UPC_CFI_553/2025 (LK Hamburg), Anordnung v. 21. Oktober 2025, Rn. 42 ff. — Oc-
clutech v. Lepu). Es handelt sich um eine bloRe Vorbereitungshandlung zu einer spateren
Patentverletzung.

Haftung als Mittelsperson

112.

Auch wenn die Anbringung der CE-Kennzeichnung allein als bloRe Vorbereitungshandlung zu
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113.

114.

115.

116.

117.

klassifizieren ist, die fiir sich genommen noch keinen der in Art. 25 EPGU normierten Verlet-
zungstatbestande erfillt, wurden die angegriffenen Ausfiihrungsformen bereits unter Ver-
stoR gegen Art. 25 lit. a) EPGU in Verkehr gebracht. Dazu leistet die Beklagte zu 2. durch ihre
Benennung als Bevollmachtigte im Sinne von Art. 11 der Medizinprodukteverordnung einen
entscheidenden Beitrag. Sie haftet daher als Mittelsperson im Sinne von Art. 63 Abs. 1S. 2
EPGU (vergleichbar zur EU-Konformitatserklarung: UPC_CFl_390/2023 (LK Miinchen), Ent-
scheidung v. 13.09.2024, S. 51 — Koninklijke Philips v. Edrich u.a.).

Nach Art. 63 Abs. 1 5.1 EPGU kann das Gericht gegen Mittelspersonen eine Verfiigung erlas-
sen, deren Dienste von einem Dritten zwecks Verletzung eines Patents in Anspruch genom-
men werden.

Eine solche Haftung setzt voraus, dass die Mittelsperson das Verletzungsgeschehen Uber-
haupt beeinflussen kann. Weitere Voraussetzungen zur Inanspruchnahme einer Mittelsper-
son, etwa die Verletzung von Sorgfaltspflichten, statuiert Art. 63 Abs. 1 S. 2 EPGU nicht.

Der Begriff ,Mittelsperson” (in der englischen Sprachfassung des EPGU ,intermediary”) ist
folglich nicht auf Anbieter von Vermittlungsdiensten (,,providers of intermediary services®)
im Sinne der VO (EU) 2022/2065 (Verordnung des Europaischen Parlaments und des Rates
vom 19. Oktober 2022 iiber einen Binnenmarkt fiir digitale Dienste und zur Anderung der
Richtlinie 2000/31/EG) beschrinkt. Entscheidend ist im Kontext von Art. 63 EPGU, dass die
Mittelsperson den Gegenstand des Patents nicht selbst benutzt, sondern lediglich eine
Dienstleistung anbietet, die zur Verletzung benutzt wird und dadurch eine Voraussetzung
dafur schafft, dass der Verletzer seine patentverletzende Handlung tatigen kann
(UPC_CFI_390/2023 (LK Miinchen), Entscheidung v. 13. September 2024, S. 47 — Koninklijke
Philips v. Edrich u.a.; sieche zum Begriff der Mittelsperson auch Sonntag in Bopp/Kir-
cher/Sonntag, Handbuch Européischer Patentprozess, 3. Auflage 2025, § 13 Rn. 114 f.).

Wie die Klagerin zutreffend ausgefiihrt hat (vgl. Replik, Rn. 146 ff.), nimmt ein EU-Bevoll-
machtigter im Sinne von Art. 11 der Medizinprodukteverordnung eine unverzichtbare Rolle
fir den Vertrieb von Medizinprodukten ein, ohne die ein legaler Vertrieb in der EU nicht
moglich ist, wobei es allein auf diese rechtlichen Anforderungen ankommt. Wie gut oder ob
der EU-Bevollméchtigte seine Pflichten erfiillt, ist insoweit unerheblich (UPC_CFI_387/2025
(LK Hamburg), Anordnung v. 14. August 2025, Rn. 54 — Dyson v. Dreame). Der EU-Bevoll-
machtigte ist in der Position, durch Beendigung seiner Dienste den weiteren Vertrieb der
betreffenden Produkte illegal werden zu lassen (UPC_CFI_387/2025 (LK Hamburg), Anord-
nung v. 14. August 2025, Rn. 60 — Dyson v. DREAME). Daher kénnen EU-Bevollmachtigte als
Mittelspersonen gemaR Art. 63 Abs. 1 Satz 2 EPGU zur Unterlassung verpflichtet werden (vgl.
UPC_CFI_387/2025 (LK Hamburg), Anordnung v. 14. August 2025, Ls. 5, Rn. 131 — Dyson v.
Dreame).

Unstreitig handelt die Beklagte zu 2. fiir die Beklagte zu 1., die ihren Sitz auRerhalb der Eu-
ropaischen Union hat, als EU-Bevollméachtigte im Sinne von Art. 11 der Medizinproduktever-
ordnung. Erst durch die zugunsten der Beklagten zu 1. bewirkte CE-Kennzeichnung werden
die angegriffenen Ausfiihrungsformen iberhaupt verkehrsfahig. Indem sich die Beklagte zu
2. als Bevollmachtigte zur Verfligung stellt, leistet sie daher einen entscheidenden Beitrag
dafir, dass die angegriffenen Ausflihrungsformen in der Europaischen Union und damit auch
in den relevanten Vertragsmitgliedsstaaten rechtsverletzend auf den Markt gebracht wer-
den kénnen. Dass die Benennung als Bevollmachtigte gegen ihren Willen erfolgt, behauptet
auch die Beklagte zu 2. nicht. Sie haftet daher als Mittelsperson.
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Rechtsfolgen

. Im Hinblick auf die begehrten Rechtsfolgen gilt Folgendes:

Deutschland und Frankreich

123.

124.

. Die Klagerin hat in Bezug auf die Beklagte zu 2. als Mittelsperson unter Berlicksichtigung der

Umstdnde des Falles ein Recht auf Untersagung der Fortsetzung der Verletzung gem. Art. 25
lit. a), Art. 26 EPGU i.V.m. Art. 63 Abs. 1 S. 1 und 2 EPGU.

. Des Weiteren hat die Klagerin gegeniiber der Beklagten zu 2. ein Recht auf Auskunft, Art. 67

Abs. 2 lit. b) EPGU i.V.m. Art. 67 Abs. 1 EPGU.

. Die angedrohten Zwangsgelder begegnen keinen Bedenken.

. Fir die Unterlassungsanordnung findet eine solche Androhung ihre Grundlage in Art. 63

Abs. 2 EPGU. Im Hinblick auf die Verpflichtung zur Auskunftserteilung sowie die Ubermitt-
lung von Informationen beruht die Zwangsgeldandrohung auf Art. 82 Abs. 4 S. 2 EPGU i.V.m.
R. 354 Abs. 4 VerfO.

Die durch die Klagerin begehrten Zwangsgelder begegnen unter VerhaltnismaRigkeitsge-
sichtspunkten keinen Bedenken. Das angedrohte Zwangsgeld von bis zu 100.000,- EUR pro
Stick bzw. 30.000,- EUR pro Tag fiir die Unterlassung sowie von bis zu 30.000,- EUR pro Tag
fir Auskunft, Rickruf, Entfernung aus den Vertriebswegen und Vernichtung gibt der Lokal-
kammer die notwendige Flexibilitdt, um im Fall der Zuwiderhandlung die jeweiligen Um-
stande des Einzelfalls einschlieRlich des Verhaltens des Verletzers zu berlicksichtigen und
davon ausgehend ein angemessenes Zwangsgeld festsetzen zu kénnen.

Soweit die Klagerin demgegeniiber ihren Antrag auf die Kostengrundentscheidung erstreckt
hat, regelt diese lediglich die Verteilung der Kosten als Grundlage eines spateren Kostenfest-
setzungsverfahrens. Demgegeniiber verpflichtet die Kostengrundentscheidung die Beklagte
zu 2. weder zu einem Handeln noch zu einem Unterlassen. Davon ausgehend besteht auch
kein Grund, der Beklagten zu 2. in diesem Zusammenhang ein Zwangsgeld anzudrohen.

Vereinigte Konigreich

125.

Ist Streitgegenstand ein Europdisches Patent in einem Nicht-EU-Staat und halt das Gericht
erster Instanz das Patent fir verletzt und rechtsbestidndig, kann nach der Rechtsprechung
des Berufungsgerichts (UPC_CoA _312/2025, Anordnung vom 2. Juni 2026, Rn. 308 - Kodak
v. Fujifilm; UPC_CoA_473/2025, Anordnung v. 13. Juli 2026, Rn. 358 — Fujifilm v. Kodak) wie
folgt verfahren werden:

a. Das Gericht kann, sofern dies angemessen erscheint und um unangemessene
Verzégerungen zu vermeiden, davon ausgehen, dass eine begriindete, nicht zu
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126.

127.

128.

129.

vernachldssigende Moglichkeit besteht, dass das Patent vom zustandigen natio-
nalen Gericht fir giiltig erklart wird, und eine Entscheidung einschliel’lich seiner
Anordnungen unter der aufschiebenden Bedingung erlassen, dass das Patent
nicht ganz oder teilweise fir ungiiltig erklart wird, soweit die Verletzung darauf
beruht, und zwar im erstinstanzlichen Verfahren oder im Berufungsverfahren,
das fur die Entscheidung Uber die Nichtigkeitsklage in Bezug auf ein solches Eu-
ropaisches Patent zustandig ist.

b.  Wenn ein solches zustdandiges nationales Gericht das Patent fiir rechtsbestandig
erklart, bleibt die Entscheidung bestehen. Ist die Entscheidung rechtskraftig, wird
die Anordnung endgiiltig.

c. Wenn ein solches zustandiges nationales Gericht in erster Instanz oder im Beru-
fungsverfahren das Patent in dem Umfang, in dem die Verletzung darauf beruht,
ganz oder teilweise flr ungliltig erklart wird, ist die Bedingung, unter der die Ent-
scheidung einschlieflich ihrer Anordnungen ergangen ist, nicht erfillt und die
Entscheidung ist hinfallig.

d. Im Fall von c. kann der Patentinhaber beim Gericht innerhalb von zwei Monaten
nach der Entscheidung eines solchen zustandigen nationalen Gerichts Antrage
stellen, die sich aus dieser Entscheidung ergeben (R. 118 Abs. 4 VerfO), ein-
schlieBlich eines Antrages auf Aussetzung des Verfahrens bis zu einer rechtskraf-
tigen Entscheidung durch das zustandige Gericht.

Ausgehend von diesen Grundsatzen kénnen damit im vorliegenden Fall bei Vorliegen der
entsprechenden Voraussetzungen auch sich auf das Gebiet des Vereinigten Konigreichs er-
streckende Anordnungen ergehen. Diese sind jedoch unter die aufschiebende Bedingung zu
stellen, dass das Streitpatent durch die zustandigen nationalen Institutionen nicht ganz oder
teilweise fur unglltig erklart wird.

Gemal Art. 8 der Verordnung (EG) 864/2007 des Europaischen Parlaments und des Rates
vom 11. Juli 2007 (ber das auf auRRervertragliche Schuldverhaltnisse anzuwendende Recht
in Verbindung mit Art. 24 Abs. 2 lit. a) UPCA ist die Frage, ob der das Vereinigte Konigreich
betreffende Teil des Streitpatents verletzt wird, eine Frage des materiellen Rechts, die nach
dem Recht des Vereinigten Konigreichs zu entscheiden ist (UPC_CoA_312/2025, Anordnung
vom 2. Juni 2026, Rn. 308 — Kodak v. Fujifilm; UPC_CoA_473/2025, Anordnung v. 13. Juli
2026, Rn. 360 — Fujifilm v. Kodak).

In diesem Zusammenhang hat die Klagerin unbestritten vorgetragen, dass auch dort die Haf-
tung von Mittatern und Beteiligten im Rahmen des ,,joint tortfearship” nach der Rechtspre-
chung Sea Sheperd UK v Fish & Fish Limited (Anlage KAP 26, Rn. 138 f.) anerkannt ist. Danach
haftet als Mitverursacher, wer bei Begehung einer unerlaubten Handlung durch eine andere
Person unterstitzt hat, gemal einer gemeinsamen Absicht mit dieser Person, eine Handlung
zu begehen, die unerlaubt ist oder sich als unerlaubt herausstellt (vgl. Schriftsatz der Klagerin
v. 18. September 2025, Rn. 151).

Dass nach dem Recht des Vereinigten Konigreichs auch eine Mittelsperson (,intermediary”)
zur Unterlassung verpflichtet werden kann, hat die Kldgerin unter Verweis auf Rechtspre-
chung des Vereinigten Konigreichs (vgl. Replik vom 18. September 2025, Rn. 156 f. sowie
Anlage KAP 28) dargelegt, wobei der betreffende Vortrag unbestritten geblieben ist. Gleiches
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130.

131.

132.

133.

134.

135.

gilt fur den weiteren Vortrag, als EU-Bevollmachtigte habe die Beklagte zu 2. eine notwen-
dige Voraussetzung fiir das patentverletzende Inverkehrbringen der Verletzungsformen im
Hoheitsgebiet des Vereinigten Konigreiches gesetzt (vgl. Replik vom 18. September 2025, Rn.
152).

Davon ausgehend kann die Unterlassungsanordnung gegen die Beklagte zu 2. auch das Ver-
einigte Konigreich umfassen.

Dass im Recht des Vereinigten Kénigreichs eine mit einem EU-Bevollmachtigten im Sinne von
Art. 11 der Medizinprodukteverordnung vergleichbare Stellung auch fiir eine Klassifizierung
als Mittater oder jedenfalls als Gehilfe und damit als Patentverletzer ausreicht, hat die Kla-
gerin demgegeniber nicht hinreichend darzulegen vermocht.

Wie die Klagerin in ihrer Klageschrift im Einzelnen dargelegt hat (Rn. 175 ff.), ist der Begriff
der Patentverletzung nach dem Recht des Vereinigten Konigreichs in Section 60 Patents Act
1977 kodifiziert. In Bezug auf Erzeugnisanspriiche normiert Section 60 (1) (a) dieses Patent
Acts Folgendes:

,60 Meaning of Infringement

(1)  Subject to the provisions of this section, a person infringes a patent for an inven-
tion if, but only if, while the patent is in force, he does any of the following things
in the United Kingdom in relation to the invention without the consent of the pro-
prietor of the patent, that is to say—

(a)  where the invention is a product, he makes, disposes of, offers to dispose of, uses
or imports the product or keeps it whether for disposal or otherwise;“

Und in deutscher Ubersetzung:
»,60  Begriff der Verletzung

(1) GemaR den Bestimmungen dieses Abschnitts verletzt eine Person ein Patent fir
eine Erfindung, wenn sie, wahrend das Patent in Kraft ist, im Vereinigten Konig-
reich in Bezug auf die Erfindung ohne Zustimmung des Patentinhabers eine der
folgenden Handlungen vornimmt, welche sind —

(a)  wenn die Erfindung ein Erzeugnis betrifft, dieses herstellt, verduBert, zur
VeraulRerung anbietet, benutzt, einflihrt oder es zur VerduBerung oder zu
einem anderen Zweck aufbewahrt;”

Wie die Klagerin weiterhin unbestritten vorgetragen hat, verstehen die UK-Gerichte unter
dem Verbot des ,VerduBerns” (,,dispose of”) auch das ,in Verkehr bringen” (,,putting on the
market”) (UK Intellectual Property Office, Manual of Patent Practice, Section 60.14, updated
2. Januar 2025).

Der Begriff der Patentverletzung ist damit vergleichbar wie in Art. 25 EPGU definiert. Dass
der Begriff des Verletzers gleichwohl nach dem Recht des Vereinigten Kénigreichs weiter zu
fassen ist und damit insbesondere auch eine mit einem EU-Bevollmachtigten im Sinne von
Art. 11 Medizinprodukteverordnung vergleichbare Stellung bereits fir eine Klassifizierung
als Patentverletzer (und nicht lediglich als Mittelsperson) ausreicht, hat die Kldagerin nicht
aufgezeigt. Insbesondere lasst sich derartiges nicht allein aus dem klagerseitig zitierten Aus-
zug einer Entscheidung des England and Wales Court of Appeal im Urteil Claxo Wellcome UK
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136.

137.

138.

VL.

Ltd. & Another v Sandoz Ltd & Another [2017] EWCA Civ 227 entnehmen, wo es heift:

Hltis clear from authority that if the common design is shared between several parties
to a combination, it matters not that some relevant acts are done only by one or some parties
and other relevant acts are done by others: see Lord Neuberger in Vestergaard Frandsen A/S
v Bestnet Europe Ltd [2013] 1 WLR 1556, at paragraph 34, cited by Lord Sumption in Fish &
Fish v Sea Shepherd at paragraph 38. Therefore the fact that Sandoz UK was not involved at
the design stage is not in itself a sufficient answer to the allegation of joint liability as regards
the other companies. And it seems to me that it is not likely to be a convincing answer to that
allegation to say that Sandoz UK was not only not involved at that stage, but it knew nothing
about the exercise then (as it may not have done) and only became involved once the decision
had been take to move towards marketing the product in the UK and to obtain the necessary
authorisation for that purpose.”

Und in deutscher Ubersetzung:

,»Aus der Rechtsprechung geht klar hervor, dass es, wenn das gemeinsame Vorhaben von meh-
reren Parteien im Rahmen einer Zusammenarbeit durchgefiihrt wird, unerheblich ist, dass ei-
nige relevante Handlungen nur von einer oder einigen Parteien und andere relevante Hand-
lungen von anderen Parteien durchgefiihrt werden: siehe Lord Neuberger in Vestergaard
Frandsen A/S gegen Bestnet Europe Ltd [2013] 1 WLR 1556, Randnummer 34, zitiert von Lord
Sumption in Fish & Fish gegen Sea Shepherd, Randnummer 38. Daher ist die Tatsache, dass
Sandoz UK nicht an der Entwicklungsphase beteiligt war, an sich keine ausreichende Antwort
auf den Vorwurf der gemeinsamen Haftung in Bezug auf die anderen Unternehmen. Meiner
Meinung nach ist es auch keine lGberzeugende Antwort auf diesen Vorwurf, zu sagen, dass
Sandoz UK nicht nur in dieser Phase nicht beteiligt war, sondern auch nichts tber die damali-
gen Aktivitaten wusste (was durchaus moglich ist) und erst beteiligt wurde, als die Entschei-
dung getroffen wurde, das Produkt in GroBbritannien zu vermarkten und die dafiir erforderli-
chen Genehmigungen einzuholen.”

Die Entscheidung erkennt eine mittaterschaftliche Haftung mehrerer Beteiligter an, wofir
es nicht erforderlich ist, dass ein Mittater an samtlichen Verletzungshandlungen mitwirkt.
Nichts gesagt ist demgegeniiber dazu, ob auch eine Person, die selbst keine Verletzungs-
handlung begeht und nur als Mittelsperson agiert, als Verletzer angesehen werden kann.

Haftet die Beklagte zu 2. nur als Mittelsperson, kommen auf der Grundlage des Vorbringens
der Klagerin zum Recht des Vereinigten Konigreichs tiber die — nach dem unbestrittenen Vor-
trag der Klagerin mogliche — Unterlassungsanordnung hinausgehende weitere Anordnungen
nicht in Betracht. Dass nach dem Recht des Vereinigten Kénigreichs eine Mittelsperson auch
auf Auskunftserteilung haftet, behauptet selbst die Klagerin nicht. Ausgehend von dem un-
streitig gebliebenen Klagervortrag knlipft die Anordnung einer solchen Auskunftsverpflich-
tung an eine Patentverletzung an (vgl. Section 61 para. 1, 2 Patents Act 1977). Im Hinblick
auf die Haftung von Mittelspersonen hat sich die Klagerin demgegeniber auf den Vortrag
beschrankt, gegen Mittelspersonen seien nach dem Recht des Vereinigten Kénigreichs Un-
terlassungsanordnungen moglich (vgl. Schriftsatz vom 18. September 2025, Rn. 156). Eine
solche konnte die Kammer daher gegen die Beklagte zu 2. erlassen. Fir die Anordnung wei-
tergehender MalRnahmen in Bezug auf das Vereinigte Kénigreich ist unter Zugrundelegung
des Klagervorbringens hingegen kein Raum.

Kostengrundentscheidung

139.

GemaR Art. 69 Abs. 1 EPGU i.V.m. R. 118 Abs. 5 VerfO ist eine Kostengrundentscheidung zu
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140.

Vil

treffen.

Da die Klagerin im Verhaltnis zur Beklagten zu 2. lediglich teilweise obsiegt hat, erscheint es
unter Berlicksichtigung des Umfangs des Obsiegens und Unterliegens gerechtfertigt, beiden
Parteien die Halfte der Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Sicherheitsleistung

141.

viil.

GemaR Art. 82 Abs. 2 EPGU, R. 118 Abs. 8. 2, R. 352.1 VerfO kann das Gericht jede Anord-
nung bzw. MalRnahme von einer Sicherheitsleistung abhangig machen, die es festzusetzen
hat. Die Beklagte zu 2. hat jedoch keine Umstdnde vorgetragen, die hierflir Anlass geben
kdnnten.

Erstattungsobergrenze

142.

Die Festsetzung der Obergrenze fiir erstattungsfahige Vertreterkosten beruht auf dem Be-
schluss des Verwaltungsausschusses liber die Obergrenzen erstattungsfahiger Kosten vom
24. April 2023 (D - AC/10/24042023_D) i.V.m. dem Beschluss des Verwaltungsausschusses
vom 24. April 2023 fiir die Richtlinien fir die Bestimmung der Gerichtsgeblhren und die
Obergrenze  flir  erstattungsfahige  Kosten der  obsiegenden Partei  (D-
AC/09/24042023_D). Ausgehend von einem Streitwert von 1.000.000,- EUR betragt die Er-
stattungsobergrenze 112.000,- EUR.

Keine Aussetzung

143.

144.

145.

146.

Die mit Anordnung des Berufungsgerichts vom 6. Marz 2026 (UPC_CFI_789/2025 und
UPC_CFI_813/2025, Dyson v. Dreame) erfolgte Vorlage an den Europdischen Gerichtshof
bietet fir eine Aussetzung des vorliegenden Verfahrens keinen Anlass.

Abgesehen davon, dass keine der Parteien eine solche Aussetzung beantragt hat, halt es die
Kammer unter Ausiibung des ihr gemaR R. 295 lit. m) VerfO eingerdaumten Ermessens weder
fiir sinnvoll noch fiir geboten, das vorliegende Verfahren auszusetzen und zunéachst die Ent-
scheidung des Europaischen Gerichtshofes abzuwarten. Ebenso wenig ist eine Aussetzung
nach R. 295 lit. i) VerfO i.V.m. R. 266 Abs. 5 VerfO gerechtfertigt.

Zwar ist damit zu rechnen, dass sich der Europdische Gerichtshof ausgehend von Frage 4.
der Vorlageanordnung auch naher mit den Anforderungen an eine Verantwortlichkeit als
Mittelsperson einschlieBlich der durch das Berufungsgericht aufgeworfenen Problematik, ob
dafir die blofRe Schaffung der rechtlichen Voraussetzungen einer Dienstleistung ausreicht
oder ob es eines dariliber hinausgehenden, tatsachlichen Handelns bedarf, beschaftigt.

Jedoch ist die betreffende Vorlagefrage des Berufungsgerichts ausschlielich dahingehend
formuliert, ob Artikel 9 Abs. 1 lit. a) der Richtlinie 2004/48/EG (Richtlinie des Europdischen
Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte geistigen Eigen-
tums, nachfolgend: Durchsetzungsrichtlinie) oder eine andere Bestimmung des Unions-
rechts einer Rechtsprechung eines nationalen oder gemeinsamen Gerichts entgegensteht,
wonach eine einstweilige Verfligung, die darauf abzielt, die Verletzung eines Patents durch
einen Dritten durch das Inverkehrbringen von Produkten zu verhindern oder zu untersagen,
auf die die Verordnung (EU) 2023/988 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 10.
Mai 2023 uber die allgemeine Produktsicherheit (nachfolgend: Produktsicherheitsverord-
nung) sowie die Verordnung (EU) 2019/1020 des Europaischen Parlaments und des Rates
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147.

148.

149.

vom 20. Juni 2019 zur Marktiiberwachung und Konformitdt von Produkten (nachfolgend:
Marktiberwachungsverordnung) Anwendung finden, gegen einen bevollmachtigten Vertre-
ter erlassen werden kann, der die in diesen Verordnungen festgelegten Aufgaben im Namen
des Dritten wahrnimmt (Hervorhebung hinzugefiigt).

Die Vorlage des Berufungsgerichts erfolgte damit im Rahmen eines Eilverfahrens und nicht,
wie hier, in einem Hauptsacheverfahren, in welchem Art. 9 Abs. 1 lit. a) der Durchsetzungs-
richtlinie jedenfalls keine unmittelbare Bedeutung erlangt. Vielmehr ist die Vorlagefrage zu-
gleich explizit auf die vorgenannten Verordnungen beschrankt.

Nach den vorstehenden Erwdgungen haftet die Beklagte zu 2. aufgrund ihrer Stellung als EU-
Bevollmachtigte im Sinne von Art. 11 der Medizinprodukteverordnung.

Ausgehend von der Formulierung der auf die Produktsicherheits- sowie die Marktiiberwa-
chungsverordnung beschrankten Vorlage des Berufungsgerichts ist nicht zu erwarten, jeden-
falls aber nicht wahrscheinlich, dass sich der Europaische Gerichtshof auch mit Fragen der
Haftung nach der Medizinprodukteverordnung beschaftigt. Ob sich aus der Beantwortung
der Frage zur Produktsicherheits- sowie zur Marktiberwachungsverordnung konkrete Rick-
schlisse auf die Auslegung und das Verstandnis der Medizinprodukteverordnung ziehen las-
sen, ist offen, zumindest aber nicht so wahrscheinlich, dass es gerechtfertigt ware, das vor-
liegende Verfahren auszusetzen und die Klagerin damit tGber einen langeren Zeitraum an der
Durchsetzung ihrer Rechte zu hindern.
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ENTSCHEIDUNG:

l. Der Beklagten zu 2. wird aufgegeben, es zu unterlassen,

Dienste gemaR Artikel 11 der Verordnung (EU) 2017/745 des Europaischen Par-
laments und des Rates vom 5. April 2017 in der Bundesrepublik Deutschland, in
Frankreich und im Vereinigten Konigreich fiir das Anbieten, Inverkehrbringen,
Gebrauchen oder zu diesen Zwecken Einflihren oder Besitzen zu erbringen, be-
treffend

Spanabhebende Werkzeuge eines chirurgischen, Drehmoment (bertra-
genden Instruments mit einem distalen Eingriffssegment, an das sich ein
Werkzeugschaft anschliel$t, dessen proximaler Endabschnitt fiir ein Dreh-
moment Ubertragendes Einsetzen in eine Werkzeugaufnahme des Instru-
ments vorbereitet ist, woflir der proximale Endabschnitt zumindest in ei-
nen Funktionsabschnitt ,Drehmoment-Ubertragung" und einen axial hier-
von beabstandeten Funktionsabschnitt ,,Axialverriegelung" (6b) unterteilt
ist, wobei sich der Funktionsabschnitt ,Axialverriegelung" (6b) beziglich
des Eingriffssegments proximal zum Funktionsabschnitt ,,Drehmoment-
Ubertragung" anordnet, mit einem weiteren Funktionsabschnitt ,Eindreh-
hilfe" vorzugsweise als Bestandteil des Funktionsabschnitts ,Drehmoment-
Ubertragung",

bei denen

der Funktionsabschnitt ,Eindrehhilfe" axial zwischen den Funktionsab-
schnitten "Drehmoment-Ubertragung" und ,Axialverriegelung" vorzugs-
weise im Bereich eines Radialabsatzes zwischen den Funktionsabschnitten,
,Drehmoment-Ubertragung" und , Axialverriegelung" vorgesehen ist; und
dass der Funktionsabschnitt ,Drehmoment-Ubertragung" mit einem Zwei-
flach ausgebildet ist, dessen zwei diametral voneinander abgewandte An-
griffsebenen vorzugsweise keilférmig in Richtung Funktionsabschnitt , Axi-
alverriegelung" aufeinander zulaufen, und der Funktionsabschnitt ,Ein-
drehhilfe" eine Anzahl, vorzugsweise vier, keilférmig ausgerichtete Abgleit-
ebenen 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 zumindest axialab-
schnittsweise brechen;

(Vorrichtungsanspruch 1)

Spanabhebende Werkzeuge, die die technischen Merkmale gemal} einem
der Anspriiche 1 bis 5 aufweisen

die geeignet sind,

in einem chirurgischen, Drehmoment (ibertragenden Instrument verwen-
det zu werden, welches eine Werkzeugaufnahme fiir ein wahlweises Auf-
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nehmen des Werkzeugs zur axialen Sicherung des Werkzeugs in der Werk-
zeugaufnahme sowie zur Ubertragung eines Drehmoments auf das Werk-
zeug umfasst,

(Vorrichtungsanspruch 6)

wobei die Entscheidung und die Anordnungen in Bezug auf das Vereinigte Konigreich
unter der aufschiebenden Bedingung erlassen werden, dass der das Vereinigte Konig-
reich betreffende Teil des Streitpatents nicht ganz oder teilweise fir ungultig erklart
wird.

Der Beklagten zu 2. wird aufgegeben, der Klagerin 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 Giber die unter Nr. I. genannten Erzeugnisse zu erteilen, tiber

1.  den Ursprung und die Vertriebswege der unter Nr. I. genannten Erzeug-
nisse unter Angabe

- der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer
Vorbesitzer

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

- der einzelnen Angebote, aufgeschlisselt nach Angebotsmengen,
-zeiten, -preisen sowie Typenbezeichnung und den Namen und An-
schriften der gewerblichen Angebotsempfanger;

- der einzelnen Lieferungen, aufgeschliisselt nach Liefermengen, -zei-
ten und -preisen sowie Typenbezeichnungen und den Namen und
Anschriften der Abnehmer;

- der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlisselten Geste-
hungskosten und des erzielten Gewinns;

- der betriebenen Werbung, aufgeschliisselt nach Werbetragern, de-
ren Verbreitung, deren Auflagenhdhe, Verbreitungszeitraum sowie
Verbreitungsgebiet;

2.  der Mengen der ausgelieferten, erhaltenen und/oder bestellten unter Nr.
I. genannten Erzeugnisse, sowie der Preise, die fir die betreffenden Er-

zeugnisse bezahlt wurden;

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

wobei sich die Verpflichtung zur Auskunftserteilung nicht auf das Vereinigte Konigreich
erstreckt.
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VI.

VII.

Der Beklagten zu 2. wird aufgegeben,

1. im Falle jeder Zuwiderhandlung gegen die Anordnung gemal Ziffer I. (Un-
terlassung) nach Eintritt der Vollstreckbarkeit gemaR Ziffer VII. ein Zwangs-
geld von bis zu 10.000,- EUR pro Stlick und/oder bei Dauerhandlungen, wie
beispielsweise Angebote im Internet, von bis zu 30.000,- EUR pro Tag an
das Gericht zu zahlen, wobei angefangene Tage als ganzer Tag zahlen;

2. im Falle jeder Zuwiderhandlung gegen die Anordnung gemaR Ziffer. Il
(Auskunft) nach dem Ablauf eines Zeitraums von 30 Tagen nach Eintritt der
Vollstreckbarkeit gemaR Nr. IV.1. ein Zwangsgeld von bis zu 30.000,- EUR
pro Kalendertag der Verzogerung und oder Nichterfiillung an das Gericht
zu bezahlen, wobei angefangene Tage als ganzer Tag zahlen.

Im Ubrigen wird die Klage abgewiesen.
Die Kosten des Rechtsstreits tragen die Klagerin und die Beklagte zu 2. je zur Halfte.

Die Obergrenze der erstattungsfahigen Kosten wird auf 112.000,- EUR festgesetzt.

Die unter Ziffern I. (Unterlassung) und Il. (Auskunft) genannten Anordnungen sind erst
vollstreckbar nachdem die Klagerin

1.  dem Gericht mitgeteilt hat, welchen Teil der Anordnungen sie zu vollstre-
cken beabsichtigt,

2.  soweit erforderlich — eine beglaubigte Ubersetzung der Anordnungen in
die Amtssprache des Vertragsmitgliedstaats, in dem die Vollstreckung er-

folgen soll, eingereicht hat und

3. nachdem der Beklagten zu 2. die Mitteilung und die (jeweilige) beglaubigte
Ubersetzung zugestellt wurde.
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Diisseldorf am 1. September 2026
NAMEN UND UNTERSCHRIFTEN

Vorsitzender Richter Thomas

Digitally signed

Thomas Ronny
2026-08-28 07:52:45 +0200

Unified Patent Court

Einheitliches Patentgericht
Juridiction unifiée du brevet

Rechtlich qualifizierte Richterin Dr. Schumacher

Digitally signed

Schumacher Jule Kathrin
2026-08-28 08:05:32 +0200

Unified Patent Court

Einheitliches Patentgericht
Juridiction unifiée du brevet

Rechtlich qualifizierte Richterin Mlakar

MOJCA
MLAKAR

Digitalno podpisal
MOJCA MLAKAR
Datum: 2026.08.28
09:50:06 +02'00'

Technisch qualifizierter Richter Tilmann

Digitally signed

Tilmann Max Wilhelm
2026-08-28 08:14:06 +0200

Unified Patent Court

Einheitliches Patentgericht
Juridiction unifiée du brevet

Fir den Hilfskanzler

LAURA

Digital unterschrieben

von LAURA CHANTAL

CHANTAL

DANIEL

Datum: 2026.08.28

DANIEL

10:13:44 +02'00'
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INFORMATIONEN ZUR BERUFUNG:

Gegen die vorliegende Entscheidung kann durch jede Partei, die ganz oder teilweise mit ihren
Antragen erfolglos war, binnen zwei Monaten ab Zustellung der Entscheidung beim
Berufungsgericht Berufung eingelegt werden (Art. 73 Abs. 1 EPGU, R. 220 Abs. 1 lit. a), 224 Abs. 1
lit. a) VerfO).

Informationen zur Vollstreckung (Art. 82 EPGU, Art. 37 Abs. 2 EPGS, R. 118 Abs. 8, 158 Abs. 2, 354,
355 Abs. 4 VerfQ):

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

Diese Entscheidung wurde am 1. September 2026 in 6ffentlicher Sitzung verkiindet.
Vorsitzender Richter Thomas

Digitally signed Unifled Patent Cour

Thomas Ronn Einheitliches Patentgericht
2026-09-01 09y:01 :07 +0200 Juridiction unifiée du brevet
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