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Sachverhalt und Antrãge 

Der Anmelder hat am 11. September 1989 die internationale 

Anmeldung PCT/EP 89/01 054 eingereicht. Sie umfaSt 

16 AnsprUche, von denen die Ansprüche 1, 7 und 8 wie folgt 

lauten: 

ft1. Hüftgelenksprothese, dadurch gekennzeichnet, daS sie 

zuinindest teilweise aus einem seitlich of fenen Hohlkörper 
besteht. 

7. Hüftgelenksprothese, dadurch gekenrizeichnet, daB die 
Prothese als Geradschaftprothese ausgebildet 1st, die in 
ihrer Seitenansicht eine S-formige Nassenverteilung 

aufweist, wobei der Massenschwerpunkt der Prothesenquer-
schnitte im proxima].en Prothesenabschnitt dorsal und un 
distalen Prothesenabschnitt ventral von der Prothesenachse 

angeordnet ist. 

S. Hüftgelenksprothese, insbesondere nach einem der 
Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB der 

Kopftei]. der Prothese em-, zwei- oder dreidimensional 

versteilbar angeordnet ist, wobei die Versteilbarkeit in 
den einzelnen Richtungen vorzugsweise unabhàngig von-

einander 1st." (Hervorhebung hinzugefügt) 

Nit Datum vom 22. Januar 1990 hat das Europaische Patent- 

amt als zustAndige Internationale Recherchenbehãrde an den 
Anmelder eine Aufforderung zur Zah].ung einer zusãtzlichen 

Recherchengebühr gemãB Artikel 17 (3) a) und Rege]. 40.1 

PCT gerichtet, in der das Amt die Auffassung vertritt, daB 
die Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit der 

Erfindung gemâB Regel 13.1 PCT nicht entspreche. 
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2 	 W6/90 

Zur Begründung vird ausgeführt, daB die Anmeldung auBer 
einer ersten, in den Ansprüchen 1 bis 6, 7 und 9 bis 16 
erwähnten und den Stiel einer Hüftgelenksprothese 
betreffenden Erfindung eine andere, im Anspruch 8 genannte 
und die Versteilbarkeit des Kopfteils einer Hüftgelenks-
prothese betreffende Erfindung enthalte. Die erfinderische 
Idee der beiden unabhãngigen Ansprüche 1 und 7 sei es, die 
Massenverteilung des Stiels der Huftgelenksprothese an die 
Deformierbarkeit des Knochens anzupassen. Dies erfolge 
gemáB Anspruch 1 mit Hi]fe eines Hohlkôrpers und gemãB 
Anspruch 7 mit Hilfe eines S-formigen Stiels. Der 
Anspruch 8 beziehe sich dagegen auf einen em-, zvei- oder 
multidimensional verstelibar angeordneten Kopfteil der 
Prothese. Da der verstelibare Kopfteil gemàB Anspruch 8 
unabhãngig von den Stielen gemáB den AnsprUchen 1 und/oder 
7 mit gleicheni Effekt anwendbar sei, liege diesen beiden 
Gegenstànden keine ethzige ailgemeine erfinderische Idee 
zugrunde, wodurch sich eine mangelnde Elnheitlichkeit der 
Erfindung a priori ergebe. 

III. Der Anmelder hat am 21. Februar 1990 die geforderte 
zusãtzliche Recherchengebühr unter Widerspruch gezah].t ui -id 
die Rückzahlung dieser Gebuhr beantragt. Nach Ansicht des 
Arimelders liege dem Anspruch 8 dieselbe allgemeine 
erfinderische Idee vie den Anspruchen 1 und 7 zugrunde, 
nämlich durch die Gestaltung der Prothese eine optimale 
Krafteinleitung und damit eine geringere Deformation des 
Knochens zu erzielen. Es sei dabei unerheb].ich, ob die 
Prothese gemáB Anspruch 8 unabhangig von den Prothesen 
gemàB den Ansprüchen 1 und 7 mit gleichem Effekt anwendbar 
sei oder ob durch eine Koinbination der Merkmale des 
Anspruchs 8 mit den Prothesen gemäB den Ansprüchen 1 und 7 
noch eine zusátzliche Verbesserung der Krafteinleiturig 
erzielt verde. Die Anmeldung erfülle daher das Erforderriis 
der Einheitlichkeit der Erfindung gemäB Regel 13.1 PCT. 
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EntscheidungSgrüflde 

1. 	GestütZt auf Artike]. 154 (3) EPU sind die Beschwerde- 
kammern für die Entscheidung Uber den Widerspruch des 
Anmelders zustàndig. 

2 	Der Widerspruch entspricht der Rege]. 40.2 C) PCT; er ist 
daher zulassig. 

3. 	Hinsichtlich der Kriterien, die bei der Beurteilung der 
Einheitlichkeit der Eruindung (Regel 13 PCT) im Rahmen der 
Durchführung einer Recherche gelten, 1st fo].gendes 
auszuführen: 

3.1 	GemãB Regel 13.1 PCT darf sich die internationale An- 
aeldung nur auf eine Erfindung oder eine Gruppe von 
Erfindungen beziehen, die so zusaininenhángen, daS sie eine 
einzige a].lgexneine erfinderische Idee verwirklichen 
("Erfordernis der Einheit].ichkeit der Erfindung"). Em 
Mange]. an Einheitlichkeit kann entweder uninittelbar 
"a priori" im Hinblick auf das allgemeine Wissen des 
Fachanns offensichtlich sein, d. h. bevor die Ansprüche 
im Lichte des wàhrend der Recherche ermitte].ten Standes 
der Technik untersucht worden sind, oder aber sich erst 
"a posteriori" un Hinblick auf den im Laufe der Recherche 
ermittelten Stand der Technik ergeben. 

3.2 	Bei der Beurteilung der Einheitlichkeit von Erfindungen 
wâhrend der Recherche 1st zunàchst zu untersuchen, ob die 
Erfindungen durch elne einzige ailgemeine Idee verbunden 
sind. 

Eine soiche Idee koamt in den Gemeinsamkeiten zum Aus-
druck, die zwischen unterschiedlichen in einer Arimeldung 
im einzelnen dargelegten Lehren bestehen. In diesein 
Zusammenhang ist zu berücksichtigen, daB eine patent-
rechtliche Lehre sowohi den die Lôsung repràsentierenden 

05163 



4  W6/90 

unmitte].baren Arimeldungsgegenstand, vie er in dem 
entsprechenden Patentanspruch definiert ist, als auch 
seine als Effekte zum Ausdruck koinmenden technischen 
Konsequenzen umfaSt. Jeder Gegenstand ist dabei durch 
strukturel].e Mer)anale und dem zvischen diesen bestehenden 
Beziehungen bestiiiunt. Die relevanten Effekte, d. h. die 
durch die beanspruchte Erfindung hervorgerufenen Wirkungen 
oder Ergebnisse, kann man in der Regel schon in der 
Aufgabenstellung erkennen. 

Die Anerkennung einer einzigen aligemeinen Idee setzt 
rnithin voraus, daB zwischen den in einer Anmeldung 
enthaltenen Lehren eine gewisse Teilidentitàt besteht, die 
ihren Ursprung in den strukture].len Merkinalen der 
beanspruchten Gegenstãnde und/oder in den mit diesen 
Gegenstánden verknüpften Wirkungen oder Ergebriissen hat. 

In Regel 33.2 PCT sind in beispielhafter Form Kombina-
tionen von in unabhãngigen Patentanspruchen verschiedener 
Kategorien definierten Gegenstànden aufgefuhrt, die gemaB 
Regel 13.1 PCT jeweils so zusammenhãngen, daB sic eine 
einzige al].gemeine Idee verwirklichen. Die in Regel 13.2 
PCT vorgenommene Konkretisierung des unbestimmten 
Gesetzesbegriffs "einzige ailgemeine Idee" steht dabei 
auch in Einklang mit den soeben gemachten Ausfuhrungen. 
Beispielsveise verwirklichen die in Regel 13.2 i) PCT 
genannten Gegenstànde (Erzeugnis, ein besonders angepafites 
Verfahren zu dessen Herstellung und die Verwendung dieses 
Erzeugnisses) deshaib eine einzige aligemeine Idee, veil 
einerseits die Teilidentitãt zwischen dent Erzeugnis und 
der Verwendung dieses Erzeugnisses auf die strukturellen 
Merkmale des Erzeugnisses zurückzuführen ist und 
andererseits die Teilidentitàt zwischen dent Erzeugnis und 
dent zu dessen Herstellung besonders angepaBten Verfahren 
darauf beruht, daB das Erzeugnis als Wirkung oder Ergebnis 
dieses Verfahrens zu betrachten ist (vgl. T 119/82, 
"Gelation/EXXON"; AB1. EPA 1984, 217, Abschnitt 11). 
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Handelt es sich urn Gegenstânde derselben Kategorie, so 
kann sich eine die Einheitlichkeit bewirkende Teil-
identitàt aus den strukturellen Merkmalen dieser 
Gegenstànde urid/oder den damit verbundenen Effekten 
ergeben. 

Das Fehien einer soichen Teilidentitãt zwischen alien 
verschiedenen in der Anmeidung enthaltenen Lehren, und 
damit mangeinde Einheitiichkeit, kann unter Umstànden 
schon a priori festgestelit werden. Mange].nde Einheitlich-
keit kann indessen auch a posteriori auftreten, und zwar 
zwischen den Gegenstànden verschiedener unabhãngiger 
Ansprüche oder in den Restgegenstánden, wenn der Gegen-
stand eines überbrückenden Anspruchs wegen des erinittelten 
Standes der Technik offensichtlich nicht neu oder 
erfinderisch ist. 

3.3 	Lii Hinblick auf das Erfordernis der Einheitlichkeit rnuB 
geinãB Regel 23.1 PCT die einzige ailgemeine Idee auch 
erfinderisch sein. Bei Vorliegen einer einzigen 
aligemeinen Idee besteht Uneinheitlichkeit mithin dann, 
wenn dieser Idee kein erfinderischer Charakter zukonunt. 

Da der Anuneider während der Recherche keine Mögiichkeit 
zur Steliungnahune hat, solite ein Einwand, daB eine 
einzige aligemeine Idee, die von einer Gruppe von 
beanspruchten Gegenstánden verwirklicht wird, nicht 
erfinderisch ist und deshaib ein Mangel an Einheitiichkeit 
voriiegt, vom Recherchenprüfer nur in k].aren Fallen 
erhoben werden; vgl. Entscheidung G 1/89 "Polysuccinate 
esters" der GroBen Beschwerdekamrner vorn 2. Mai 1990 (wird 
verôffentlicht), Abschnitt S. Ferner ist gemäB dieser 
Entscheidung die Bewertung, ob eine emnzige ailgemeine 
erfinderische Idee vorliegt, nur insoweit vorzunehrnen, als 
dies für die Beurteilung der Einheitlichkeit der Erfindung 
im Hinblick auf die Durchführung des in Artikel 17 und 
Regel 40 PCT festgelegten Verfahrens notwendig ist. Diese 
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Bewertung hat vorlaufigen Charakter und steilt keine 

Sachprufung in Sinne einer Prüfung auf Patentfãhigkeit der 
Erfindung dar. 

Somit ist der Recherchenprufer verpfiichtet nachzuweisen, 

daB der Inha].t der einzigen allgemeinen Idee in Anbetracht 

des aligemeinen Wissens des Fachmanns (a priori) oder des 
bei der Durchfuhrung der Recherche für den in den 

Ansprüchen zuerst definierten Gegenstand erinittelten 

Standes der Technik (a posteriori) offensichtlich keinen 

Beitrag zur erfinderischen Tàtigkeit leisten kann, wenn 
eine auf Mangel an Einheitlichkeit gestützte Aufforderung 

zur Zahiung einer zusàtzlichen Rechercherigebühr ergehen 

soil. 

	

3.4 	Die vorstehend erláuterten Voraussetzungen der Einheit- 

lichkeit der Erfindung geináfi Regel 13.1 PCT ge].ten 

grundsatzlich auch in Fallen, in denen die erfinderische 
Tàtigkeit in der Hauptsache auf der Entdeckung einer 

unerkannten Aufgabe beruht (vgl. T 2/83, "Simethicone 
Tablet/RIDER", AB1. EPA 1984, 265, "Problem invention"). 

Wenn die gemeinsame Aufgabe, d. h. die zu erzielenden 

Effekte, selbst schon bekannt oder als allgemein 

wünschenswert (Desiderate) oder naheliegend erkennbar war, 

scheint keine erfinderische Idee in der Formulierung der 

Aufgabe vorzuliegen. 

Auch wenn die gemeinsamen strukturelien Merkinale alle nur 
in den Obergriffen der Ansprüche liegen und diese 

bekannten Mer]a1e für die Erfindungen keinen Beitrag zur 

Aufgabenlôsung der Gesamtkonibination liefern, kônnte dies 

ein Indiz für nangelnde Einheitlichkeit sein. 

	

3.5 	Weder die obige Auslegung des unbestinunten Gesetzes- 

begriffs "einzige aligemeine erfinderische Idee" noch die 

damit in Einklang stehenden, beispielhaft aufgeführten 

Fãlle gemáB Regel 13.2 PCT sind von erschöpfender Natur; 
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nach Auffassung der Kainmer entspricht diese Auslegung 
jedoch der bisher entwickelten Praxis. 

	

4. 	Die Prüfung des Widerspruchs des Anmelders gegen die vorn 
Europãischen Patentamt vegen a priori festgestellter 
mange].nder Einheitlichkeit der Erfindung festgesetzte 
zusátzliche Recherchengebuhr ergibt unter Berücksichtigung 
der vorstehenden Ausführungen im vorliegenden Fall 
folgendes: 

	

4.1 	Nach Seite 3 der Anmeldungsbeschreibung liegt der 
Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine Prothese zu 
entwickeln, die reproduzierbar gute Ergebnisse in bezug 
auf die Einheilung und Beanspruchbarkeit erreichen làBt. 

	

4.2 	Der Anmelder macht in seinem Schriftsatz voni 
20. Februar 1990 geltend, daB die die Erfindungen gemâB 
den Ansprüchen 1 und 7 elnerseits und die Erfindung gemâB 
dem Anspruch 8 andererseits verbindende einzige al].genieine 
erfinderische Idee darin zu sehen sei, durch die 
Gestaltung der Prothese eine optimale Krafteinleitung und 
damit eine geringere Deformation des Knochens zu 
erzielen. 

	

4.3 	Nach Auffassung der Kammer ist diese voni Arunelder 
aufgezeigte einzige allgemeine Idee Ia Hinblick auf die 
vorstehenden Ausführungen unter den Abschnitten 3.3 und 
3.4 prima facie und a priori nicht erfinderisch. 

Es gehôrt námlich zum a].lgemeinen Wissen des Fachmanns, 
bei der Entwicklung und Gestaltung von Prothesen, die 
ublicherweise sowohl hinsichtlich der Einheilung als auch 
hinsichtlich der Beanspruchbarkeit gute Eigenschaften 
aufweisen müssen, eine inôglichst gleichmaBige Kraftein-
leitung in die Prothese bzw. in den Knochen anzustreben 
und Deformationen des Knochens zu verringern oder zu 
vermeiden. Denn bekanntlich fuhren Deformationen des 
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Knochens zu Oberflachenverschiebungen und damit zur 
Knochenresorption, was die Auslockerung der Prothese zur 
Polge haben kann (vgl. Seite 2 der Anmeldungs-
beschreibung). Die gewünschten Effekte der Err indungen 
sind daher se].bst bekannt und kônnen keinen erfinderischen 
Charakter haben. 

Somit kann der vom Anmelder vorgebrachten Begründung der 
Einheitlichkeit der Erfindung nicht gefo].gt verden. 

4.4 	Doch auch venn nicht nur, vie in den kbschnitten 4.2 und 
4.3, die zu erzielenden Effekte und Desiderate, sondern 
die strukturellen Merkinale der unabhängigen Ansprüche 1 
und 7 einerseits und des  Anspruchs 8 andererseits 
betrachtet verden, lIBt sich die Einheitlichkeit der 
Erfindung nicht begründen. 

Die Kammer ist der Auffassung, daB die den Gegenständen 
der Ansprüche 1 und 7 zugrunde liegende und "a priori", 
also ohne Berücksichtigung des ermittelten Starides der 
Technik, môglicherweise auch als erfinderisch zu 
bezeichnende Idee - in Ubereinstinunung mit den 
Ausführungen in der Anmeldungsbeschreibung (vgl. insb. 
Seiten 4, 6, 8 bis 10 und 15) - in den strukturellen 
Mer)alen der Anpassung der Massenverteilung der Prothese 
an die Bereiche, in denen die hauptsãch].iche Kraftüber-
tragung erfolgt, und an die Deformierbarkeit des Knochens 
zu sehen ist. 

Demgegenüber liegt dem Gegenstand des Anspruchs 8, 
zumindest soveit er nicht auf vorhergehende Ansprüche 
rückbezogen ist, die Idee zugrunde, den Kopfteil der 
Prothese verstelibar anzuordnen, um für verschiedene 
KonfiguratiOflen von Patienten eine "exakte Ausrichtung des 
Prothesenkopfes in Richtung auf und die Einleitung der 
Kraft in das Sacroiliacalgelenk" bewirken zu können (vgl. 
Seiten 7 und 17 der Arnneldungsbeschreibung). 
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Diese beiden Ideen komen in vôllig unterschiedlichen 
Xer]analen zum Ausdruck, die keine Teilidentitãt zeigen, 

und erfü].len somit nicht die unter Abschnitt 3.2 
aufgeführte Bedingung. Die Erfindungen gemãB den 
Ansprüchen 1 und 7 einerseits und gemãB dern Anspruch 8 
andererseits sind daher untereinander nicht in der Wejse 

verbunden, daB sie eine einzige ailgemeine erfinderische 

Idee verwirklichen. 

5. 	Die internationale Ane1dung entspricht daher nicht dern 
Erfordernis der Eiriheitlichkeit der Erfindung gemãB 
Regel 13.1 PCT. Die Aufforderung voin 22. Januar 1990 zur 
Zahiung einer zusâtzlichen Recherchengebühr war deshaib 

gerechtfertigt. 

Entscheidungsforael 

Aus diesen GrUnden vird entschieden: 

Der Widerspruch wird zurückgewiesen. Die zusätzliche 

Recherchengebühr wird nicht zurückerstattet. 

Der Geschãftsstellenbeanite: 	Der Vorsitzende: 

S. Fabiani L 	abo 
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