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der die europaische Patentanmeldung Nr. 84 116 032.8
aufgrund des Artikels 97(1) EPU zurickgewiesen
worden ist.
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Vorsitzender: F. Antony
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Sachverhalt und Antrage
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Die am 21. Dezember 1984 mit schweizerischer Prioritat vom
27. Marz 1984 eingereichte europaische Patentanmeldung
Nr. 84 116 032.8 (Publikationsnummer 159 410) wurde von
der Prifungsabteilung mit Entscheidung vom

18. Oktober 1988 zuruckgewiesen.

Die Zuriuckweisung erfolgte auf der Grundlage von vier
Patentansprichen (eingegangen am 7. Mai 1987, berichtigt
gemap telefonischer Rucksprache vom 12. April 1988),
deren einziger unabhdngiger folgendermafen lautete:

"1. Gelenkimplantat fur die Implantation in den lebenden
Korper aus zweil Gleitpartnern mit aufeiﬁénder gleitend
bewegten Gelenkflachen, die mit einer Beschichtung ver-
sehen sind, wobei der eine Partner eine Titannitrid
(TiN) -Schicht tragt, dadurch gekennzeichnet, daB der
andere Gleitpartner mit Titankarbid (TiC) oder Titan-
carbonitrid (TiCN) beschichtet ist."

Hinsichtlich der Entscheidungsgrinde bezog sich die

7génann£e Ehtscheidung auf den vorangegangenen Bescheid

vom 18. Mai 1988, worin ausgefihrt worden war, daB die im
Anspruch 1 enthaltene Merkmalskombination Titan-
nitrid/Titancarbonitrid eine neue Untergruppe darstelle,
die aus den urspriinglichen Unterlagen nicht eindeutig
herleitbar sei. Es liege daher eine unzulassige Anderung
im Sinne von Art. 123 (2) EPU vor.

Gegen die Entscheidung der Prifungsabteilung hat die
Anmelderin (Beschwerdefihrerin) am 21. Dezember 1988
unter gleichzeitiger Entrichtung der vorgeschriebenen
Gebihr mit einem auch bereits eine Begrundung enthalten-
den Schriftsatz Beschwerde erhoben und ihre Anmeldung
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zundchst im zurickgewiesenen Umfang verteidigt. Nach

einer Mitteilung der Kammer, worin die Erfolgsaussichten
der Beschwerde als sehr gering bezeichnet wurden, hat die
Beschwerdefuhrerin dann neue Anspruchssatze (Hauptantrag

und drei Hilfsantrage) vorgelegt.

Im Verlaufe der mundlichen Verhandlung am 6. Juli 1989
stellt die Beschwerdefuhrerin schlieBlich statt dessen
den alleinigen Antrag, das Patent auf der Grundlage von
vier Anspriichen zu erteilen, deren erster lautet, wie
folgt:

"Gelenkimplantat fir die Implantation in den lebenden
Kérper, bestehend aus zwei Gleitpartnern mit aufeinander
gleitend bewegten Gleitflachen, die mit ‘iner Hart-
stoffbeschichtung aus einem Metallkarbid, -nitrid, -
carbonitrid, -borid oder -silizid versehen sind, wobei
der weichere der beiden Hartstoffe auf den operativ
leichter auswechselbaren Gleitpartner aufgebracht ist."

Diese Anspriche seien durch die Erstunterlagen voll-
standig gedeckt und somit unter Art. 123 (2) EPU nicht zu

beanstanden.

Am SchluBf der Verhandlung verkindet der Vorsitzende die

Entscheidung der Kammer.

Entscheidungsgrunde

02519

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108
sowie Regel 64 EPU; sie ist daher zulassig.

2. Der Zuriickweisungsgrund der Vorinstanz ist durch die
Vorlage eines neuen Anspruchssatzes ausgeraumt, in dem
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die beanstandete spezielle Merkmalskombination nicht

mehr genannt ist.

Der nunmehr geltende Anspruch 1 findet seine Stutze in
den urspringlichen Anspruchen 1 und 3; und zwar ent-
spricht der erste Teil (vor dem Wort "wobei") des
neuen mit nur unwesentlichen redaktionellen Anderungen
dem ursprunglichen Anspruch 1, wogegen sein zweiter
Teil - abgesehen von einer redaktionellen Anderung,
die der Beanstandung unter Punkt 5 des vorinstanz-
lichen Bescheides vom 19. Januar 1987 Rechnung tragt
(Ersatz des im urspringlichen Anspruch 3 verwendeten
Ausdruckes "relativ leicht ersetzbar" durch den im
Zusammenhang mit einem Gelenkimplantat inhaltsgleichen
Ausdruck "operativ leichter auswechséibar") - mit dem
ursprunglichen Anspruch 3 uUbereinstimmt. Die resul-
tierende Merkmalskombination ist daher unter dem
Gesichtspunkt des Art. 123 (2) EPU nicht zu bean-

standen.

Die geltenden Anspriche 2 bis 4 entsprechen den
urspringlichen Ansprichen 4, 2 bzw. 5 und sind daher

ebenfalls formal in Ordnung.

Die Prufungsabteilung hat die Neuheit und die
erfinderische Tatigkeit des Anmeldungsgegenstandes
noch nicht abschlieBend beurteilt; insbesondere lagen
ihr die jetzt geltenden, in wesentlichen Punkten
gednderten Anspriuche noch gar nicht zur Beurteilung
vor. AuBerdem ist eine Anpassung der Beschreibung an
die neuen Anspriche noch nicht erfolgt. Deshalb halt
es die Kammer fur angebracht, die Sache zur
Fortsetzung des Prufungsverfahrens an die Vorinstanz

zurlickzuverwveisen.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Grunden wird entschieden:
1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur Fortsetzung des Prifungsverfahrens

auf der Grundlage der in der mindlichen Verhandlung
uberreichten Patentanspriiche an die Vorinstanz

zuruckverwiesen.
Der Geschaftstellenbeante: Der Vorsitzende:
- wl.’
J. Rilickerl . Antony



