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Sachverhalt und Antrage

Auf den Gegenstand der am 19. November 1981 angeméldeten
europdischen Patentanmeldung Nr. 81 109 752.6 ist am
2. Oktober 1985 das europaische Patent Nr. 52 858 erteilt

worden. -
Der erteilte Anspruch 1 lautet:

"Penisprothese in Form eines biegsamen Stabes, der
wenigstens im duBeren Bereich aus implahtierbaren
Kunststoff besteht und in wenigstens zweli Abschnitte
unterteilt ist, dadurch gekennzeichnet, daB die Ab-
‘schnitte als getrennte, zusammensteckbare Abschnitte
(10, 13; 20, 23) ausgebildet sind und daB an der bzw.
den Stofstellen der eine Abschnitt einen Schlauch-
fortsatz (15, 25) besitZt, der Uber den anderen
Abschnitt schiebbar ist."

Gegen das erteilte Patent ist ein Einspruch eingeleét und
der Widerruf dieses Patents beantragt worden, da dessen
Gegenstand gegenilber dem Gegenstand einer offenkundigen
Vorbénutzuné nicht neu sei. Zum Nachweis fUr diese offen-

kundige Vorbenutzung sind vorgelegt worden:

Prospekt der Firma amsi American Medical Systems (1980),
Inflatable Penis Prosthesis, Rear Tip Extenders
(Anlage 1):;

Rear Tip Extender Shipping and Implant Log aus dem St.

Mary’s Hospital, Rochester fir den Zeitraum
6. November 1978 bis 7. September 1979 (Anlage 2);
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Rechnung (Nummer: 20 381) der amsi, American Medical
Systems Inc. vom 26. September 1980 an die Stanford
University, 1968 Drawer Street, Stanford, CA 94 305
(Anlage 3);

Engineering Change Order Nr. 977 vom 27. Dezember 1979 fur
die Zeichnungen Nr. 57 300 105 und 57 300 106 sowie Kopien
dieser Zeichnungen (Anlage 4).

Durch Entscheidung vom 19. Mai 1988 hat die Einspruchs-
abteilung das Patent widerrufen mit der Begriundung, das
der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 im Vergleich mit
der Penisprothese, die aus der bereits im Recherchen-
bericht genannten und von ihr in das Einspruchsverfahren
eingefihrten Druckschrift US-A-3 954 102 bekannt sei,
nicht neu sei.

Gegen diese Entscheidung hat der Beschwerdefihrer am

1. Juli 1988 unter gleichzeitiger Entrichtung der Gebuhr
Beschwerde eingelegt. Die Beschwerdebegrindung ist am
23. September 1988 eingegangen.

Eine mindliche Verhandlung hat am 2. Mai 1990 statt-
gefunden.

(i) Der Beschwerdefihrer hat folgendes ausgefuhrt:

Die Druckschrift US-A-3 954 102 betreffe eine durch
eine Fliussigkeit dehnbare Penisprothese, die aus
mehreren, miteinander verklebten, d. h. zusammen-
gefigten Teile bestehe. An eine Langen- und/oder
Durchmesseranderung zur Anpassung an die jeweiligen
anatomischen Verhdaltnisse des zu Operierenden durch
den Operateur selbst sei nicht gedacht, denn diese
Druckschrift sage dariber nichts aus. Dies sei im
ubrigen auch nicht zu erwarten, da sich eine absolut

ceeS e



01876

(i)

3 T 313/88

flissigkeitsdichte Penisprothese durch Verkleben der
entsprechenden Teile erst durch den Operateur nach
einer von ihm vorgenommenen Anderung der Abmessungen
nicht herstellen lasse. '

Der Beschwerdegegner hat diesem Vorbringen wie folgt

widersprochen:

Die obengenannte Druckschrift effenbare eine Penis-
prothese in Form eines biegsamen Stabs, da der
Schlauch im mit Flﬁséigkeit gefillten Zustand sich
wie ein biegsamer Stab verhalte, wobei der Stab aus
dem genannten Schlauch 44 und einem Teil 48, der auf-
grund seiner Form als Hohlkorper mit einer dunnen
Wand auch als Schlauchfortsatz anzusehen sei,
bestehe. Ein solcher Fortsatz sei im Ubrigen fur die
Gestaltung und Vefwendung der Penisprothese unwesent-
lich.

Ferner seien verschiedene Schlauchleitungen fur die
Flissigkeit durch Lingendnderung an die gegebenen
anatomischen Verhaltnisse anpafbar, was im Hinblick
auf die ausdricklich als miteinander verklebbar
genannten Teile die Folgerung offenlasse; daB die
ubrigen Teile, fur die eine solche Verbindung nicht
ausdriicklich erwahnt sei, auch nicht durch Kleben
miteinander verbunden seien. Da es auferdem allgemein
iblich sei, daB der Operateur erst wahrend der
Operation die Lingenanpassung vornehme - auf dies
deute auch das Wort "selection" bzw. "selects" in der
Druckschrift US-A-3 954 102, Sp. 6, Z. 43 bzw. 66 im
Sinne von "auswdahlen" durch den Operateur hin -,
liege es auf der Hand, daB auch die bekannte Penis-
prothese sich durch den Operateur gezielt zusammen-
stecken lasse, wobei eine Verklebung der einzelnen
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Teile miteinander mit Ricksicht auf die Flissigkeits-
fillung selbstverstidndlich sei.

Der Beschwerdefihrer beantragte, die angefochtene Ent-
scheidung aufzuheben und den Einspruch zuruckzuweisen.
Der Beschwerdegegner beantragte die Zurickweisung der
Beschwerde.

Beschwerdebégrundung
Die Beschwerde ist zuldssig.

Die Prifung des Gegenstands des Anspruchs 1, gemdB8 dem die
Penisprothese die Form eines Stabs hat, der gleichzeitig
auch biegsam ist, auf Neuheit ergibt folgendes:

Die Druckschrift US-A-3 954 102 betrifft eine Penis-
prothese in Form eines Paares von Zylindern, die aus einem
implantierbaren elastischen Kunststoff bestehen, deren
Lingen und Durchmesser durch Zu- bzw. Abfihren von
Flissigkeit veradnderbar sind. Wie den Figuren 2 und 3 und
der entsprechenden Beschreibung (s. Sp. 8, Z. 1-33) zu
entnehmen ist, erfolgt erst durch das Zufihren von
Flissigkeit in die normalerweise schlaff hangenden, d. h.
biegsamen, aber nicht stabartigen Zylinder eine Ver-
steifung dieser Zylinder und damit verbunden eine gleich-
zeitige Erektion des Penis. In dem dargestellten End-
zustand der Erektion sind die Zylinder in der Form von
einseitig eingespannten Tragern méglicherweise stabartig,
jedoch auf alle Falle unbiegsam (s. Sp. 6, 2. 65 und

Sp. 8, 2. 55: "rigid" und "cantilever beams"). In keinem
dieser Zustiande sind daher die Zylinder gleichzeitig
biegsame Stabe.

Die bekannte Penisprothese besteht dabei aus mehreren
Teilen, nédmlich jeweils den Zylindern aus einem
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elastischen Kunststoff mit einer aufgeklebten Kappe am
distalen Ende und jeweils einem "ziemlich dicken" Rohrteil
(s. Sp. 5, 2. 62) am proximalen Ende der jeweiligen

 Zylinder mit einem AnschluBstick fir die Flissigkeits-

leitung und einem Stopfen an seinem hinteren Ende. Das
vordere Ende des jeweiligen Rohrteils hat eine solche

- Wanddicke, daB in dieses vordere Ende ein ringférmiger

Schlitz angebracht werden kann, in den der jeweilige
Zylinder mit seinem hinteren Ende flu551gke1tsabd1chtend
eingesetzt wird. Das hintere Ende des jeweiligen Rohrtells
ist dagegen als eine glatte StoBstelle ausgebildet, die an
einer ihr entsprechenden glatten StoBSstelle des dem Quer-
schnitt des Rohrteils angepaBten Stopfens anliegt. Keiner
der Teile, die im zusammengebauten Zustand stofend an-
einanderliegen, hat demnach an einer diesen StoBstellen
einen Schlauchfortsatz, mit dem durch Uberschieben auf
einen der Teile diese Teile miteinander verbindbar waren.

Bei der bekannten Penisprothese fehlt die Méglichkeit, im
Operationssaal die Linge der Penisprothese durch Kurzen
derselben schnell zu adjustieren und die grobe Schnitt-
fliche unter dem iberschobenen Schlauchfortsatz zu

verstecken.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist daher gegenilber der aus
der Druckschrift US-A-3 954 102 bekannten Penisprothese
neu im Sinne des Artikels 54 EPU. Die Kammer hat auch
keinen Zweifel, daB dies auch fur die aus den ibrigen, in
den bisherigen Verfahren vor dem Europdischen Patentamt
genannten Entgegenhaltungen bekannten Penisprothesen

gilt.

Die Einspruchsabteilung hat ihre Entscheidung mit
mangelnder Neuheit begrindet. Da bisher nicht gepruft
worden ist, ob der Gegenstand des Anspruchs 1 auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruht, hielt es die Kammer bei
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dieser Sachlage verfriht, daB sie pruft, ob auch diese
Voraussetzung fur die Anerkennung der Patentfahigkeit des
Gegenstands des Anspruchs 1 erfillt ist. Sie hidlt es
vielmehr fir geboten, zunachst der Einspruchsabteilung
Gelegenheit zu geben, hieriber zu befinden. Daher macht
sie von der ihr in Artikel 111 (1) EPU eingeraumten
Moéglichkeit Gebrauch, die Angelegenheit zur weiteren
Prifung an die Erstinstanz zurickzuweisen.

Entscheidungsformel
Aus diesen Grunden wird entschieden:
1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird zur Fortsetzung der Prifung des Einspruchs
an die Erstinstanz zuriuckverwiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:
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S. Fabiani G. |S7Zabo
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