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paische Patentanmeldung Nr.79 103 542.1
kels 97 (1) EPU zuriickgewiesen worden ist.

des Européischen
, mit der die euro-

aufgrund des Arti-

II.

SACHVERHALT UND ANTRAGE

Die europdische Patentanmeldung Nr.79 103 542.1, eingelangt
am 20. September 1979 und verdffentlicht am 30. April 1880
(Verdffentlichungsnr. 0 010 177) betrifft ein kiinstliches
Kniegelenk. Der verdffentlichte Patentanspruch 1 hat folgen-
den Wortlaut:

1. Kiinstliches Kniegelenk mit einem Gelenkoberteil und ei-
nem Gelenkunterteil, welche je ein vorderes und ein hinteres
Drehgelenk aufweisen, von denen jeweils die beiden vorderen
und die beiden hinteren durch nach hinten gekriimmte Lenker
miteinander verbunden sind, dadurch gekennzeichnet, dag8 die
Verbindung durch zwei beidseitig der Gelenkmitte angeordnete
Lenker {5, 6) gebildet ist, daB die Verbindungslinien zwi-
schen den beiden vorderen Drehgelenken (8, 9) einerseits und
den beiden hinteren Drehgelenken (10, 11) andererseits in
einem kleinen Winkel (&) zueinander geneigt sind, und dag
die Verbindungslinie zwischen den beiden Drehgelenken (9,

11) des Gelenkunterteils {(4) etwa horizontal verlduft.”

Die verdffentlichte Anmeldung wurde nach Erhalt des euro-
pdischen Recherchenberichtes und vor Erhalt des Erstbeschei-
des der Priifungsabteilung durch Vorlage eines Satzes neuer
Patentanspriiche und einer neuen Beschreibungseinleitung
(eingelangt am 13. Januar 1981) gedndert. Der neue Patent-

anspruch 1 lautet:

“l. Kinstliches Kniegelenk, das zur Anbringung an einem bei
der Amputation praktisch vollstdndig erhaltenen Oberschenkel
geeignet ist (Exartikulationsamputation), mit einem Gelenk-

oberteil und einem Gelenkunterteil, welche je ein vorderes
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III.

Iv.

und ein ﬁinteres Drehgelenk aufweisen, von denen jeweils die
beiden vorderen und die beiden hinteren durch Lenker mitein-
ander verbunden sind,

dadurch gekennzeichnet, daB die Verbindungslinie zwischen
den beiden Drehgelenken (9, 11) des Gelenkunterteils (4) bei
vertikal stehendem Unterschenkel etwa horizontal verlduft,
daB die Abstidnde zwischen den Drehgelenken (8, 10) des Ge-
lenkoberteils und den zugehdrigen Drehgelenken (9, 1l1) des
Gelenkunterteils (4) gleich sind,

daB sich die Abstidnde zwischen den beiden Drehgelenken (8,
10) des Gelenkoberteils, zwischen den beiden Drehgelenken
(9, 11) des Gelenkunterteils und zwischen den Drehgelenken
des Gelenkoberteils und den zugehdrigen Drehgelenken des Ge-
lenkunterteils etwa wie 1 : 2 : 4 verhalten und daB8 die Ver-
bindungslinie zwischen den vorderen Drehgelenken (8, 9) und
den hinteren Drehgelenken (10, 1l1) zum Gelenkoberteil hin

zueinander geneigt sind."

Im ersten Bescheid der Priifungsabteilung wurde gegen diesen
neuen Anspruch 1 lediglich der Einwand mangelnder erfinderi-
scher Tatigkeit (Artikel 52 (1) und Artikel 56 EPU) erhoben.
Nachdem die Anmelderin den Patentanspruch 1l unverdndert auf-
rechterhielt, hat die Priifungsabteilung in ihrem zweiten
Bescheid neben der weiterhin aufrechterhaltenen Bemdngelung
der Erfindungseigenschaft zusdtzlich den Einwand gemdB Arti-
kel 123 (2) EPU vorgebracht: Anspruch 1 vom 13. Januar 1981
stelle gegeniiber dem verdffentlichten Anspruch 1 eine unzu-

ldssige Erweiterung dar.
Im Zuge einer pers®nlichen Ricksprache am 26. Cktober 1982

hat die Anmelderin einen neuen Anspruch 1 mit folgendem
Wortlaut als weitere Abidnderung vorgelegt:

ceif -

"l. Kiinstliches Kniegelenk mit einer Aufnahme fir einen
praktisch vollstdndig erhaltenen Oberschenkel (Exartikula-
tionsamputation), unterhalb derer fiir das Gelenkoberteil und
ein darunter angeordnetes Gelenkunterteil jeweils ein vorde-
res und ein hinteres Drehgelenk vorgesehen sind, von denen
jeweils -die beiden vorderen und die beiden hinteren durch
Lenker verbunden sind,

dadurch gekennzeichnet, daB die Verbindungslinie zwischen
den beiden Drehgelenken (9, 11) des Gelenkunterteils (4) bei
vertikal stehendem Unterschenkel etwa horizontal verliuft,
daB die Abstdnde zwischen den Drehgelenken (8, 10) des Ge-
lenkoberteils und den zugehdrigen Drehgelenken (9, 11) des
Gelenkunterteils (4) gleich sind,

daB sich die Abstdnde zwischen den beiden Drehgelenken (8,
10) des Gelenkoberteils, zwischen den beiden Drehgelenken
(9, 11) des Gelenkunterteils (4) und zwischen den Drehgelen-
ken des Gelenkoberteils und den zugehdrigen Drehgelenken des
Gelenkunterteils etwa wie 1 : 2 : 4 verhalten

und daB die Verbindungslinien zwischen den vorderen Drehge-
lenken (8, 9) und den hinteren Drehgelenken (10, 11) zum Ge-
lenkoberteil hin geneigt sind."

Nach einem dritten Bescheid der Priifungsabteilung, in dem
der im zweiten Bescheid erhobene Einwand gemiB8 Artikel

123 (2) EPU auch fiir den Anspruch 1 vom 26. Oktober 1982
wiederholt wurde und nach Beharren der Anmelderin auf dem
Wortlaut dieses Anspruches hat die Priifungsabteilung die An-
meldung zuriickgewiesen mit der Begriindung, daB8 Anspruch 1
vom 26. Oktober 1982 gegen die Bestimmungen des Artikels

123 (2) EPU verstoBe.

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdefiihrerin unter
Entrichtung der Beschwerdegebiihr Beschwerde eingelegt, die
Aufhebung der Entscheidung und die Fortsetzung des Verfah-
rens auf der Basis des Patentanspruches 1 vom 26. Oktober

1982 beantragt und gleichzeitig die Beschwerde begriindet.

R 2



ENTSCHEIDUNGS GRUNDE

Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und der
Regel 64 EPU; sie ist daher zuldssig.

Fiir Anderungen im Priifungsverfahren legt Artikel 123 (2) EPU
fest: Eine europdische Patentanmeldung darf "nicht in der
Weise geidndert werden, daB ihr Gegenstand {iber den Inhalt
der Amnmeldung in der urspriinglich eingereichten Fassung
hinausgeht". Hierbei ist der "Inhalt der Anmeldung" die
Gesamtheit der urspriinglichen Offenbarung; diese stellt ge-
wissermaBen ein Reservoir dar, aus dem der Anmelder bei der

Anderung der Patentanmeldung schdpfen kann.

Im vorliegenden Falle unterscheidet sich der abge&dnderte An-
spruch 1 von dem urspriinglichen Anspruch 1 zum einen durch
das Weglassen zweier Merkmale, zum anderen die Aufnahme zu-
sédtzlicher Merkmale.

Das Weglassen von Merkmalen aus einem unabh&ngigen Anspruch
kann, fir sich betrachtet, nicht einen VerstoB gegen Art.
123 (2) EPU darstellen, da dadurch das Reservoir der ur-

spriinglichen Offenbarung nicht iberschritten wird.

Die zusitzlich aufgenommenen Merkmale miissen zun&dchst im
Sinne des Art. 123 (2) EPU in der urspriinglichen Anmeldung
enthalten sein. Diese Bedingung ist vorliegendenfalls er-
fiillt. Es bleibt dann noch, um allen aus Art. 123 (2) er-
forderlichen Anforderungen zu geniigen, zu untersuchen, ob
durch die Anderung nicht geoffenbarte Verbindungen geoffen-
barter Merkmale in die Anmeldung eingebracht werden. Dies
ist insbesondere bei Weglassen von Merkmale aus einem An-
spruch und Hinzuftigen anderer durchaus moglich. Zur Ent-

scheidung ist der Neuheitstest hilfreich: die urspriingliche

ceif e

Anmeldung miiBte, wenn sie verdffentlicht wire, den ge&nder-
ten Anspriichen zur G&nze neuheitsschiddlich sein. Ist diese
Bedingung erfiillt, dann ist es fiir die Anwendung des Arti-
kels 123 (2) EPU gleichgiiltig, ob gegeniiber einer fritheren
Anspruchsfassung im gednderten Anspruch eine grdBere oder
geringere Anzahl von Merkmalen erscheint oder ob es zum Teil
dieselben oder zum Teil oder zur G&nze andere sind. Dag
hierbei unter Umst&@nden eine Nachrecherche erforderlich
wird, beriihrt nicht den Umfang der durch Artikel 123 (2)
EPU dem Ammelder eingerZumten Erméichtigung bei der Vornahme

von Anderungen der Patentanspriiche.

Die Uberpriifung der giiltigen Anspriiche ergibt keinen Anlas
zu Beanstandungen in vorstehend aufgefithrtem Sinn. Damit
aber ist die Untersuchung der beantragten Fassung der Pa-
tentanspriche unter dem Gesichtspunkt des Art. 123 (2) EP{

bereits positiv abgeschlossen.

Beziiglich des im BeschluB angezogenen Einwandes des Ver-
lassens der urspriinglichen Aufgabenstellung gelten folgende

Uberlegungen:

In der urspriinglichen Beschreibung ist die Aufgabe in kon-
kreter Weise formuliert worden, indem bereits auf die Merk-
male des urspriinglichen Anspruchs 1 abgestellt worden ist.
Durch das Weglassen und Hinzufiigen von Merkmalen im Anspruch
1 ist nun gegeniiber der urspriinglich angegebenen Aufgabe
zweifellos auch eine Verschiebung der Aufgabe eingetreten.
Die urspriinglich angegebene Aufgabe paBt nicht zu dem neuen
Anspruch 1; sie muB daher ebenfalls abgeindert werden, wie
dies durch die mit dem gednderten Anspruch 1 {iberreichten
Beschreibungseinleitung geschehen ist. Ein derartiges Ver-
lassen der urspriinglich angegebenen Aufgabenstellung ist

aber unter dem Gesichtspunkt des Art. 123(2) EPU nicht zu
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beanstanden. Im Sinne von Regel 27 (1) d) EPU ist die expli-
zite Angabe der Aufgabe nicht zwingend erforderlich. Es ist
daher durchaus mdglich, dag die urspriingliche Beschreibung

einerseits keine ausdriickliche Angabe der Aufgabe enthilt,

andererseits aber den Bestimmungen der Regel 27 (1) d) inso-
weit entspricht, daB die Vornahme der Recherche mdglich ist.
Wenn in einem solchen Fall dann eine Anderung durch Vorlage
neuer Patentanspriiche vorgenommen wird, dann kann gleichzei-
tig auch eine gednderte Beschreibungseinleitung eingereicht
werden, die u.a. erstmalig die technische Aufgabe explizit

und in Anpassung an die gednderten Gegebenheiten (Stand der
Technik und neue Patentanspriiche) darlegt. In einem solchen
Falle wire der Anmelder vor einem Einwand wegen Verlassens

der ursprilinglich angegebenen Aufgabe sicher und wére im Vor-
teil gegeniiber einem Anmelder, der in der urspriinglichen Be-
schreibung bereits die technische Aufgabe konkret und in en-
ger Anlehnung an den Wortlaut des urspriinglichen Patentan-

spruches 1 formuliert hidtte.

Ahnliche Verhiltnisse wiirden vorliegen, wenn die Aufgabe in
der urspriinglichen Anmeldung in sehr allgemeiner Form ange-
geben worden wire, etwa in der Formulierung “"Verbesserung
der bestehenden Konstruktionen", "Schaffung einer neuen und
zweckmdBigen L&sung fiir den spezifischen Anwendungsfall”
usw. Da im europdischen Verfahren die Erzielung eines tech-
nischen Fortschrittes fiir das Bestehen einer Erfindung im
Sinne des Artikels 56 EPU nicht zwingend gefordert wird, ge-
niigen derartig allgemeine Angaben in vielen Fillen durchaus.
Derartige Angaben passen aber zu sehr verschiedenen Gegen-
stinden, so auch zu dem Gegenstand des urspriinglichen An-
spruches 1 und zu dem des abgednderten Anspruches 1. Auch
durch derart allgemeine Aufgabenformulierungen wiirde der
Einwand des Verlassens der urspriinglich angegebenen Aufgabe

gegenstandslos.
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Wdre ein solcher Einwand zulidssig, dann wiirde dies dazu fiih-
ren, daB die Anmelder so wenig Angaben als mbglich bzw. so
unbestimmte Angaben als m&glich iiber die zu l5sende Aufgabe
in die urspriingliche Beschreibung aufnehmen. Dies kann unter
Umstdnden zu einer Beeintridchtigung des Priifungsverfahrens
und, wenn diese Angaben nicht erginzt bzw. konkretisiert
werden, zu einer Beeintrdchtigung der Interpretation des er-
teilten Patentes fithren. Es ist daher grundsitzlich wiin-
schenswert, daB Angaben iiber die Aufgabe, wenn méglich ex-
plizit und in hinreichender Ausfithrlichkeit bereits in den
urspriinglichen Unterlagen enthalten sind. Ihre Aufnahme in
den urspriinglichen Beschreibungstext ist aber vom Standpunkt
des Anmelders unbedenklich, da sie, wie dargelegt, keine

Bindungswirkung ausiiben.

Wirde eine derartige Bindungswirkung bestehen, dann liefe
dies darauf hinaus, daB eine iliber Artikel 123 (2) EPH hin-
ausgehende Schranke fiir Znderungen im Priifungsverfahren be-
stiinde, die sich im Effekt in dhnlicher Weise auswirken
k&nnte, wie die in Artikel 123 (3) fir das Einspruchsverfah-
ren normierte Schranke, dann nimlich, wenn, wie oben ausge-
filhrt, die Aufgabe urspriinglich in engem AnschluB an die
Merkmale der urspriinglichen Anspriiche, insbesondere der
urspriinglichen unabhdngigen Anspriiche,
ist.

formuliert worden

Es ist zu unterscheiden zwischen der Frage, ob eine bean-
tragte Abdnderung zuldssig ist, in dem Sinne, daB sie dem
weiteren Verfahren zugrundegelegt werden kann, und der Fra-
ge, ob die Anmeldung mit den als zuldssig qualifizierten An-
derungen gewdhrbar ist. Zur Beantwortung der ersten Frage
sind im allgemeinen zwei Bedingungen zu erfiillen: Die Abin-

derung muB den in Art. 123(2) EPU normierten Bedingungen
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10.

11.

entsprechen und die Priifungsabteilung mu8 im Sinne der Re-
gel 86(3) EPU letzter Satz der Abdnderung zustimmen. Diese
Bedingung entfd#llt in den in Regel 86(2) und Regel 86(3),

erster Satz festgelegten Fdllen.

Die geltenden Anspriiche sind nach Erhalt des zweiten Be-
scheides im Zuge einer Ricksprache vorgelegt worden, somit
zu einem Zeitpunkt, zu dem gemdB Regel 86(3) EPU bereits die
Zustimmung der Priifungsabteilung erforderlich war. Die Uber-
legungen der Priifungsabteilung konnten daher als Begriindung
fiir die Verweigerung der Zustimmung interpretiert werden.

Nun entsprechen aber, wie auch im ZuriickweisungsbeschluB

1.
festgestellt, die geltenden Patentanspriche dem Wesen nach
den Patentanspriichen, die vor Erhalt des ersten Bescheides
im Sinne der Regel 86(2) eingereicht wurden. Die geltenden

2.

Anspriiche sind daher der Substanz nach als eine der Zustim-
mung der Priifungsabteilung nicht bediirftige Spontandnderung

Zu werten.

Fir den Fall, daB eine derartige Zustimmung erforderlich
wire, k&nnten eventuell die Uberlegungen der Priifungsab-
teilung und die entsprechenden Ausfilhrungen der Anmelderin
von Belang sein. Wegen des Spontancharakters der Anderung

ist jedoch fiir derartige Uberlegungen kein Raum.

Nachdem die Zuldssigkeit der Abdnderung gemdB8 Artikel 123(2)
EPU feststeht, verbleibt noch zu uberpriifen, ob die Anmel-
dung mit den zugelassenen Anderungen insgesamt den i{ibrigen
Bestimmungen der Konvention entspricht (siehe oben Punkt 9).
Beziiglich der Erfordernisse des Art. 52(1) EPU liegt bereits ’
eine positive Stellungnahme der Priifungsabteilung vor (Nie-
derschrift gem&f Regel 74(4) EPU vom 24. Mai 1983 iiber die
miindliche Verhandlung vom 17. Mai 1983). Da jedoch die ange-
123(2)
EPU griindet und uberdies keine abschlieBende Stellungnahme

fochtene Entscheidung sich ausschlieBlich auf Art.

ceif e
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zu der Frage vorliegt, ob die Anmeldung insgesamt s&@mtlichen
einschlédgigen Bestimmungen der Konvention entspricht, ist
die Angelegenheit zur Fortsetzung des Verfahrens an die Prii-

fungsabteilung zuriickzuverweisen.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Es wird daher wie folgt entschieden:

Die angefochtene Entscheidung der Priifungsabteilung wird

aufgehoben.

Die Angelegenheit wird an die Priifungsabteilung zuriickver-
wiesen mit dem Auftrag, das Verfahren aufgrund folgender Un-

terlagen fortzufiihren:

Beschreibung, Seiten 5 bis 10,
13. Januar 1981,

urspriingliche Beschreibung,

eingelangt am

Seiten 7 bis 11,
Oktober 1982,

Januar 1981 und
urspriinglich eingereichte Zeichnungen 1 bis 3.

Patentanspruch 1, vorgelegt am 26.

Patentanspriiche 2 bis 18, eingelangt am 13.
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