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1 T 391/87

Sachverhalt und Antrage

I. Die am 18. Juni 1984 angemeldete, unter der Nummer
0 141 022 verdffentlichte europaische Patentanmeldung
84 106 967.7, fur die die Prioritat einer friheren
Anmeldung vom 30. August 1983 in Anspruch genommen ist,
ist von der Prufungsabteilung 127 durch Entscheidung‘vom

28. August 1987 zuriuckgewiesen worden.

Der Entscheidung lagen die am 21. Mai 1987 eingegangenen

Anspriche 1 bis 4 zugrunde.

II. Die Patentabteilung begrindet ihre Entscheidung wie
folgt:

(i) Der Anspruch 1 sei in der Weise geandert worden, daf
der Gegenstand der Anmeldung uber den Inhalt der
Anmeldung in der urspringlich eingereichten Fassung
hinausgehe (Artikel 123 (2) EPU).

(ii) Der Gegenstand des Anspruchs 1 in der ursprunglich
eingereichten Fassung beruhe mit Riicksicht auf die
den Entgegenhaltungen DE-A-3 216 539 (Offenlegungs-
tag: 3. November 1983) und EP-A-0 058 745 zu
entnehmenden Lehren nicht auf einer erfinderischen
Tatigkeit (Artikel 56 EPU). Der Inhalt der DE-A-

3 216 539 misse namlich als ein Stand der Technik im
Sinne des Artikels 54 (2) EPU beriicksichtigt werden,
da dem Gegenstand des urspringlich eingereichten
Anspruchs 1 die Prioritat des Anmeldetags der
fritheren Anmeldung nicht zukomme, weil die
beanspruchten Winkelbereiche in dieser fruheren

Anmeldung nicht offenbart seien.

III. Gegen die Zurickweisungsentscheidung hat der Beschwerde-
fithrer am 30. September 1987 unter gleichzeitiger Entrich-
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tung der Gebihr Beschwerde mit dem Antrag eingelegt, die
angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent auf
der Grundlage der Anspruche gemafB Hauptantrag oder gemas
einem der Hilfsantrage zu erteilen. AuBerdem beantragt er
die Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr.

In der gleichzeitig mit der Beschwerdeschrift eingegan-
genen Beschwerdebegrindung tritt der Beschwerdefihrer der
Wertung der fruheren Anmeldung und der Anmeldung in der
urspringlich eingereichten Fassung sowie der
Entgegenhaltungen in der Entscheidung entgegen. Er meint,
die Zurickweisung wegen unzulassiger Anderung sei nicht
gerechtfertigt und der Gegenstand der angefochtenen
Entscheidung sei durch den Stand der Technik nicht
nahegelegt.

Der Beschwerdefuhrer hat mit Schriftsatz vom

26. Juni 1989, eingegangen am 28. Juni 1989, als Antwort
auf einen Bescheid der Kammer vom 31. Mai 1989 geanderte
Anspriche 1 bis 3 und eine daran angepaBte Beschreibung

eingereicht.
Der geltende Anspruch 1 lautet:

"Verankerungsschaft fur eine Endoprothese, der in seinem
proximalen Bereich mindestens auf Teilen seiner Oberfliche
mit einer fir das Einwachsen von Knochengewebe vorgese-
henen Oberflachenstruktur aus sich abwechselnden Rippen
(8) und Talern tragt, die in Richtung der Langsachse (1)
des Verankerungsschaftes und gegen seine Langsachse (1)
von distal nach proximal in einem spitzen Neigungswinkel
verlaufen, dadurch gekennzeichnet, daB der Neigungswinkel
a der zwischen den Rippen (8) gelegenen Talsohlen (7)
gegen die Langsachse 1°%a<10°, vorzugsweise 2°=a=<5°, und
der Neigungswinkel B der Rippenkamme (9) groéBer als der
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zugehorige Neigungswinkel o ist, wobei der Neigungswinkel

B gleich 2°£p<£12°, vorzugsweise 4°<p=8° ist."

Der Beschwerdefiihrer beantrégt, das Patent mit den am
26. Juni 1989 eingereichten Unterlagen und mit den
ursprunglich eingereichten Zeichnungen zu erteilen.

Entscheidungsgrinde

1.
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Die Beschwerde ist zulassig.

Die im geltenden Anspruch 1 aufgefiihrten Merkmale sind im
Anspruch 1 und in der Beschreibung in der urspringlich

eingereichten Fassung offenbart.

Die geltenden Anspriche 2 und 3 stitzen sich auf die
ursprunglichen Anspriiche 2 bis 4. Die Beschreibung ist dem

Wortlaut der Anspriche angepaft.

Die Fassung der Anspriiche und der Beschreibung ist daher
im Hinblick auf Artikel 123 (2) EPU nicht zu beanstanden.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist ein Verankerungsschaft

fur eine Endoprothese.

Die Prufung der im Recherchenbericht und im Prifungs-
verfahren genannten Dokumente ergibt, daB von den durch
sie bekanntgewordenen Verankerungsschiaften keiner diesem
Gegenstand naherkommt, als der nach der bereits in der
Beschreibung der vorliegenden Anmeldung genannten DE-A-

2 356 464. Gegen die Herleitung des Oberbegriffs des
Anspruchs 1 von dem Verankerungsschaft nach diesen
Dokument bestehen daher keine Bedenken. Alle Merkmale, die
gema der DE-A-2 356 464 in Verbindung miteinander zum
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Stand der Technik gehéren, sind im Oberbegriff im Sinne
der Regel 29 (1) EPU aufgefihrt.

Ein solcher Verankerungsschaft ist im Hinblick auf eine
wirkungsvolle MaBnahme zur Erzeugung der Primar-Stabilitat
so gestaltet, daB er sich von distal nach proximal konisch
erweitert, um den Verankerungsschaft in einem verdichteten
Bett aus spongidsem Gewebe zu lagern und zu fixieren. Die
konische Erweiterung muf in einem relativ engen Winkel-
bereich erfolgen. Dabei ist einerseits die untere Gren:ze
durch die fur die Primdar-Stabilitat notwendige Minimal-
verdichtung der Spongiosa gegeben, wahrend die obere
Grenze des Winkels der konischen Erweiterung dadurch
bestimmt ist, daB die von dem Konus ausgeubten radialen
Krafte nicht die Gefahr einer Sprengung des kortikalen
Knochens in Umfangsrichtung auslésen diurfen. Bei geringem
O6ffnungswinkel der konischen Erweiterung ist ferner die
Fihrung des Verankerungsschafts, die am kortikalen Rand
der Resektionséffnung erfolgt, wahrend des Einschlagens
relativ gering und daher unzureichend.

Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt dem
Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 daher das technische
Problem zugrunde, eine méglichst groBe Verdichtung der
Spongiosa beim Einschlagen der Endoprothese 2zu erreichen,
ohne eine Sprengwirkung in der Kortikalis zu erzeugen;
daruber hinaus soll bei dem neuen Verankerungsschaft das
Einschlagen durch eine verbesserte Fihrung am kortikalen
Rand der Operationséffnung erleichtert werden.

Dieses technische Problem wird zur Uberzeugung der Kammer
durch den Verankerungsschaft gemdaB8 dem geltenden

Anspruch 1 mit den angegebenen unterschiedlichen Bereichen
fur die von distal nach proximal verlaufenden spitzen
Neigungswinkel gelést.
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Dieser Verankerungsschaft geht wie aus den Ausfihrungen im
Abschnitt 3 folgt, aus keinem der im Recherchenbericht und
im Prufungsverfahren genannten Dokumente als bekannt
hervor. Er ist deshalb diesem Stand der Technik gegenuber
neu im Sinne des Artikels 54 EPU.

Zur Frage, ob der vorliegende Stand der Technik, der vor
dem Anmeldetag der ersten Anmeldung (30. August 1983) der
Offentlichkeit zuganglich gemacht worden ist, die Lehre
des Anspruchs 1 nahelegen konnte, ist folgendes

auszufuhren:

Wie schon im obigen Abschnitt 3 efwéhnt, betrifft die DE-
A-2 356 464 einen Verankerungsschaft, dessen konischer
Teil mit Rippen und Teilen versehen ist, um ein
Herausziehen des Verankerungsschafts zu vermeiden. Eine

Anregung, den Neigungswinkel der Rippenkdamme gréBer zu

machen als den Neigungswinkel der Taler, ist diesem

Dokument nicht zu entnehmen.

14
'

Die von der Prufungsabteilung in das Verfahren eingefihrte
EP~-A-0 058 745 betrifft einen Verankerungsschaft fiar eine
Endoprothese, dessen Blattseiten (7) im proximalen Bereich
mindestens teilweise mit Rillen bedeckt sind. Nach dem
Ausfihrungsbeispiel erweitern sich die Blattseiten (7),
wobei der Neigungswinkel gegen die Langsachse (5)
beispielsweise 0,5° bis 1,5° betragt (s. S. 4, Z. 3 bis
6). Wie in der Figur 2 dargestellt ist, haben die Rillen

und die sie trennenden Vorsprunge den gleichen

‘Neigungswinkel gegen die Langsachse (3).

Durch die Lehre, die Rillen und die Vorspriinge in einem
gleichen konstanten Neiqungswinkel gegen die Langsachse
des Verankerungsschafts von distal nach proximal verlaufen

zu lassen, wird in dieser Entgegenhaltung das technische
Problem geldst, die Haftung zwischen der Oberflache des
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Verankerungsschafts und dem Knochen bzw. dem Knochen-

zementbett zu verbessern.

Die Lehre nach der EP-A-058 745 kann daher auch nicht als
eine Anregung fur den Fachmann angesehen werden, die ihn
veranlassen konnte, bei dem Verankerungsschaft nach der
DE-A-2 356 464 die Rippen und die Taler unter in einem
ganz bestimmten Bereich liegenden unterschiedlichen, aber
konstanten Neiqungswinkel verlaufen zu lassen, so daB sich
aufgrund dieser Neigungswinkel beim Einschlagen des
Verankerungsschafts in den Femurknochen eine relativ
frihzeitige Fihrung des Verankerungsschafts am kortikalen
Rand der Resektionsoffung und eine "Mischverdichtung" der
Spongiosa ergibt, die eine gute Primar-Stabilitat ohne die
Gefahr der Knochensprengung zur Folge hat.

Demnach steht auch eine Kombination der den obengenannten
Druckschriften zu entnehmenden Lehren dem Gegenstand des
Anspruchs 1 der vorliegenden Anmeldung in bezug auf die
erfinderische Tatigkeit nicht patenthindernd entgegen.

Auch durch die beiden im Recherchenbericht genannten
vorveroffentlichten Dokumente (DE-A-2 517 702, DE-A-

2 834 155) ist die zur Aufgabenlésung vorgeschlagene
MaBnahme nicht bekanntgeworden. Diese Dokumente konnten
deshalb weder fur sich noch in Kombination miteinander und
mit den den im vorausgehenden Abschnitt genannten
Dokumenten zu entnehmenden Lehren Anregungen geben, auf
Grund deren der Fachmann ohne erfinderische Tatigkeit zu
einem Verankerungsschaft gemaB der Lehre des Anspruchs 1
gelangt.

Was das im Recherchenbericht als Zwischenliteratur

genannte Dokument DE-A-3 216 539 anbelangt, so ist
folgendes festzustellen:
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Obwohl dieses Dokument der Offentlichkeit nach dem
Prioritatstag und vor dem Anmeldetag der vorliegenden
Anmeldung zuganglich war, besteht keine Veranlassung, die
Gultigkeit des in der vorliegenden Anmeldung beanspruchten
Prioritatstags zu uberpriufen, da der Inhalt der DE-A-

3 216 539 dem Gegenstand des Anspruchs 1 nicht
patenthindernd entgegenstehen wirde, wenn die Offenbarung

dieses Inhalts vor dem Prioritatstag erfolgt ware.

Die Lehre der DE-A-3 216 539, die auch einen
Verankerungsschaft fir eine Endoprothese betrifft, besteht
zwar darin, den Schaftquerschnitt in eine Mehrzahl von
Rippen aufzuldsen (s. S. 5, 2. 10 bis 29; S. 12, Z. 6 bis

9), wodurch

- eine weitgehend willkirliche Bemessung des Wider-
standsmoments und damit eine Anpassung der
Elastizitat des Verankerungsschafts an diejenige des

Knochens ermoéglicht wird, und

- die Oberflache, die fir den Verbund mit dem
vorhandenen bzw. einwachsenden Knochengewebe zur
Verfigung steht, infolge des Raums zwischen den
Rippen vergrofert wird, so daB ein fester Sitz des
Verankerungsschafts erzielt werden kann.

AuBerdem ist in der Beschreibung erwahnt, daB die "Tiefe
der Rippen (Hauptabmessung von ihrer AuBenflache 18 bis
zum Schaftkern 17) am proximalen Ende am groéBten ist,
wahrend sie distal allmahlich auf Null verschwindet" (s.
S. 11, Z. 21 bis 26).

Da jedoch dieser Verankerungsschaft in der laterial-
medial-Ebene leicht S-férmig gebogen ist und die AuBen-
flachen der Rippen gekrummt sind, wie es die konkreten
Ausfihrungsbeispiele nach den Figuren 1 bis 3 zeigen, kann

ceif e
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hier nicht die Rede davon sein, daB die Taler und Rippen
in Richtung der Langsachse des Verankerungsschafts von
distal nach proximal in einen spitzen Neigungswinkel
verlaufen. Erst recht nicht kann daher der DE-A-3 216 539
eine Anregung in Richtung der GréBe der Neigungswinkel im
Sinne der vorliegenden Anmeldung entnommen werden.

Der Verankerungsschaft nach dem geltenden Anspruch 1
beruht mithin auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Der geltende Anspruch 1 ist deshalb gewahrbar (Artikel 52
(1) EPU). Die geltenden abhingigen Anspriche 2 und 3
betreffen besondere Ausfihrungsarten nach geltendem
Anspruch 1 und sind daher als abhdngige Anspriche
ebenfalls gewahrbar.

Was den Antrag auf Ruckzahlung der Beschwerdegebihr
anbelangt, so ist festzustellen, daB8 der Beschwerdefuhrer
seinen Antrag nicht begriindet hat. Die Kammer ist von Amts
wegen (Artikel 114 (1) EPU) der Frage nachgegangen, ob die
angefochtene Entscheidung gegen das Europaische Patent-
ubereinkommen verstoBt. Sie ist zu dem Ergebnis gekommen,
daB ein wesentlicher Verfahrensmangel fir eine Rickzahlung
der Beschwerdegebuiuhr nicht vorliegt (s. Regel 67 EPU).

Entscheidungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1.

2.
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Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
Die Sache wird an die erste Instanz mit der Auflage

zuruckgewiesen, auf die Anmeldung ein europaisches Patent
mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

o)
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J’, .
Anspruche 1 bis 3 und Beschreibung, Seiten 1 bis 8,

eingegangen am 28. Juni 1989,

urspringliche Zeichnungen.

3. Dem Antrag auf Rickzahlung der Beschwerdegebuhr wird nicht
stattgegeben.
Der Geschaftsstellenbeamte: . Der Vorsitzende:

Ve

S. Fabiani
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