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Sachverhalt und Antréage

3083.D

Di e Beschwerdefihrerin (Patentannel derin) hat gegen die
am4. April 1996 zur Post gegebene Entschei dung der

Pr Gf ungsabt ei | ung Uber di e Zuridckwei sung der

Pat ent annel dung die am 24. Mai 1996 ei ngegangene
Beschwer de ei ngel egt und am sel ben Tag die

Beschwer degebihr entrichtet. D e Beschwerdebegrindung
st am 17. Juni 1996 ei ngegangen.

Di e Prifungsabteilung war zur di eser Entschei dung

gel angt, weil:

- wegen der Ei nfligung der Wrte: "dalR das Gew nde
sel bst schnei dend ausgebildet ist" in Anspruch 1 eine
unzul dssige Erweiterung vorlag (Artikel 123 (2) EPU)

- der Gegenstand des Anspruchs 1 gegenuber der
Druckschrift D1 = WO-A-9 002 526 nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruhte.

In dem Bescheid vom 26. Juli 1999 teilte die Kamer der
Beschwer def Ghrerin die vorl &ufige Ansicht mt, dal die
Anspr iche wegen w dersprichlichen Angaben in der
Beschrei bung und in den Zei chnungen nicht klar seien,
und dall der Gegenstand des Anspruchs 1 im H nblick auf
di e Druckschriften D1 und D2 = EP-A-369 266 ni cht auf
ei ner erfinderischen Tatigkeit beruhte.

Mt dem Antwortschei ben vom 13. Sept enber 1999 nahm di e
Beschwer def Ghrerin zur Frage der erfinderischen

Tati gkeit jedoch nicht zur Frage der Kl arheit Stell ung.

Anspruch 1 in der am 4. Septenber 1995 mt Schrei ben vom
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30. August 1995 eingereichten Fassung |lautet we folgt:

"Knochenschraube (1) mt ei nem Schraubenkopf (2), einer
Schraubenspitze (11) und einem m ndestens teilweise mt
ei nem Gewi nde versehenen Schaft (5), wobei

A) der mt einem Gew nde versehene Abschnitt (6,7) des
Schaftes (5) uber einen kopfseitigen, imwesentlichen
zylindrischen, ersten Schaftabschnitt (6) mt dem

Ker ndur chnesser d; (16) und Uber einen spitzenseitigen,
an den ersten Schaftabschnitt (6) anschlielRenden,
zweiten Schaftabschnitt (7) mt einemKkleineren

Ker ndur chnmesser d, (17) verfigt; und

B) das Gewi nde in den beiden Schaftabschnitten (6, 7)
di e gl ei che Steigung aufwei st;

dadurch gekennzei chnet, dal3

C) das Verhéltnis (d;-d,)/d, zwi schen 0,004 und 0, 020
liegt; und

D) das Gew nde sel bstschnei dend ausgebi |l det ist."

Di e Beschwerdefihrerin beantragt, die angegriffene

Ent schei dung auf zuheben und ein Patent auf der G undl age
der am 4. Septenber 1995 mit Schrei ben vom

30. August 1995 ei ngerei chten Patentanspriche 1 bis 14
zu erteilen. Die letzte Fassung der Beschrei bung,

Seiten 1 bis 9, und der Zeichnungen, Blatter 1/2 und
2/ 2, war bereits am 25. August 1994 mit Schrei ben vom
22. August 1994 eingereicht worden.

Di e Beschwerdef Ghrerin argunentiert imwesentlichen we
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fol gt:

Beziigl i ch dem Arti kel 123 (2) EPU.

Das Merkmal "dall das Gew nde sel bst schnei dend
ausgebil det ist" sei in der urspringlichen Beschreibung,
Seite 5, am Ende des ersten Absatzes, und in Anspruch 6
of fenbart. Es betrafe nicht nur die erste fallen-

gel assene Ausf Uhrungsform sondern gehére in dem
Zusamrenhang der Ausfuhrungen imersten Abschnitt auf
Seite 5 zu einer all genei nen Aussage uber die Erfindung.
Si ehe auch Seite 5, 3. Abschnitt der Beschrei bung, wo
ein zusatzlicher dritter Schaftabschnitt erwdhnt wrd
und Seite 6, Zeile 8, wo eine sel bstschnei dende
Schraubenspitze mt der Wendung "imweiteren"
eingeleitet ist. Das bestrittene Merkmal se
urspriunglich in Anspruch 6 enthalten, der sich auf
Anspruch 5 zuruckbezi ehe. Anspruch 5 betreffe die zweite
I ndi kati on. Di e Bezugszei chen in Patentanspriche hatten
kei ne rechtliche Bedeutung.

Bezuglich der erfinderischen Tatigkeit.
Druckschrift D1 wei se kein sel bstschnei dendes Gew nde
auf: "Ein Gewi nde kann nur als "sel bstschnei dend"

bezei chnet werden, wenn Schnei dnut en vor handen si nd",
si ehe Ei ngabe vom 13. Septenber 1999.

Ent schei dungsgr Giinde

1. Di e Beschwerde ist zul &ssig.

2. Artikel 123 (2) EPU

Artikel 123 (2) EPU ist erfillt, da sich der neue
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Anspruch 1 aus der Zusammenfassung der urspringlichen
Anspriche 1, 6 und 9 herleitet. Da Anspruch 6

unm ttel bar auf Anspruch 1 und Anspruch 9 auf Anspruch 6
zur ickbezogen war, ist die jetzige Merkmal skonbi nation
von Anspruch 1 in indentischem Wortlaut ursprunglich

of fenbart.

Die in der angefochtenen Entschei dung vertretene
Ansi cht, dal3:

"Die ...Aussage bezuglich der Ausbildung als

sel bst schnei dendes Gewinde ist ... fiur die jetzt

wei terverfol gte Ausfihrungsformfiur die zweite

I ndi kati on genmald der urspringlichen Figuren 4 und 5
(jetzt 1 und 2) in den urspringlich eingereichten
Unterl agen nicht offenbart” (Seite 4, |etzter Absatz),

und daR darin ein VerstoR gegen Artikel 123 (2) EPU zu
sehen ist, trifft somt nicht zu

Arti kel 84 EPU (Stutzung durch di e Beschrei bung)

Di e Anspriche sind nicht durch die Beschrei bung gest it zt
und damt unkl ar.

1) Das jetzt in der Beschrei bung einzig verbliebene
Ausf Uhrungsbei spi el besitzt nur eine mt Schneidnuten
ver sehene bzw. als Trokar ausgebildete Spitze (11)
(Seite 5, 1. Absatz und Figuren). Das Gew nde sel bst
ist nicht als sel bstschnei dend beschri eben.

Dies steht in Wderspruch zu Patentanspruch 1, wonach
ei n sel bschnei dendes Gewi nde beansprucht ist.
| nsbesondere i st die Aussage auf Seite 6:
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"nachf ol gend wi rd ein Ausfihrungsbei spi el der
Er fi ndung anhand der Zei chnungen n&her erl autert”

und:

"bevor zugt e Ausf ihrungsbei spiel”

ni cht kil ar.

2) Urspringlich waren zwei unterschiedliche Anwendungen
der Knochenschraube in der Annel dung enthalten. Im
Laufe des Verfahrens wirde die erste fallengel assen.

a) bei der ersten Anwendung ging es darum zwei
Knochenfragnente direkt mt der Schraube zu

ver bi nden

b) bei der zweiten Anwendung ging es darum durch
die Schraube eine Metallplatte mt den Knochen zu

ver bi nden

Seite 3, letzer Absatz bis Seite 4, Zeile 4 der
Beschrei bung bezieht sich offensichtlich auf die
erste Ausfihrungsform (siehe: "die Schraube ist in
zwei Fragnent st icken verankerbar") und steht daher im
W derspruch zu den weiteren Angaben in der

Beschr ei bung.

Anspruch 1 erfidllt somt nicht die Erfordernisse von
Arti kel 84 EPU, da er nicht durch die Beschreibung
gestatzt ist.

4. Erfinderi sche Tatigkeit

Aus der Druckschrift D1 ist ei ne Knochenschraube
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bekannt, die einen Schraubenkopf (12), eine
Schraubenspitze und einen mt ei nem Gewi nde ver sehenen
Schaft aufweist, wobei der mt einem Gewi nde versehene
Abschnitt des Schaftes Uber einen kopfseitigen
zylindrischen ersten Schaftabschnitt (24) mt dem

Ker ndur chnesser d; und Uber einen spitzenseitigen, an der
ersten Schaftabschnitt anschliel3enden zweiten
Schaftabschnitt mt ei nem kl ei neren Durchnesser d,
verfigt, und das Gew nde in den beiden Schaftabschnitten
di e gleiche Steigung aufweist. Siehe Figur 1.

Aus der aus Figur 1 eindeutig entnehnbaren koni schen
Spitze und aus dem drei eckigen Profil des Gew ndes
ergi bt sich, dall das Gew nde sel bstschnei dend i st.

I n di esem Zusammenhang vernag der Ei nwand ni cht
durchzugrei fen, dall ein Gewi nde nur dann

sel bst schnei dend i st, wenn es Schnei dnuten aufwei st, da
der Sel bstschnei devorgang ni cht nur durch Spanabhebung
sondern auch durch Material verdrangung bew rkt werden
kann. Di ese Tatsache erkennt di e Beschwerdefihrerin im
dbrigen sel bst dadurch an, dalR in Anspruch 10 i m
Zusanmmenhang mt der Sel bstschnei defunktion der
Schraubenspitze Trokar und Schnei dnuten nur

bei spi el shaft erwahnt sind. Bei dem einzig verbl ei benden
Bei spiel weist imubrigen das Gewi nde gl eichfalls keine
Schnei dnut en auf (siehe auch obi gen Punkt 3).

Anspruch 1 unterscheidet sich von dem oben genannten
Stand der Techni k durch das Merkmal, dall das Verhaltnis
(d;-dy)/d, zwi schen 0,004 und 0,020 Iiegt.

Di e Aufgabe der Erfindung ist dann darin zu sehen, eine
opti mal e Pressung des Knochenmaterials zu erzeugen und
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i nsbesondere ei ne Bruchdehnung der Knochen - die be
etwa 2 - 3 %liegt - beimEi nschrauben zu vernei den,
siehe Seite 4, 3. vollstéandi ger Absatz der Beschrei bung.
D ese Aufgabe und di e annel dungsgenéal3 vor geschl agene
Losung sind aber dblich auf demtechni schen Gebiet,

si ehe zum Bei spi el Druckschrift D2, Spalte 2, 2. Absatz,
wobei die spezielle Wahl der Paraneter als Optim erung
zu der ublichen Routi neauf gaben des einschl &gi gen

Fachmannes gehort.

Dengegeniber beruht der Gegenstand von Anspruch 1 nicht
auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen Grunden wird entschi eden:

Di e Beschwerde wird zurickgew esen

Der CGeschaftstell enbeante Der Vorsitzende

S. Fabi ani W D. Wi ld
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