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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Die Beschwerde der Einsprechenden richtet sich gegen
die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung tlber
die Aufrechterhaltung des europaischen Patents Nr. 2
208 270 in geanderter Fassung gemal dem in der
mindlichen Verhandlung vom 28. September 2016
Uberreichten Hauptantrag, eingereicht als "erster

Hilfsantrag".

Die Einsprechende (Beschwerdefithrerin) beantragte zu
Beginn des Beschwerdeverfahrens schriftlich die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung sowie den
Widerruf des Patents. Hilfsweise hat sie die Aufhebung
der angefochtenen Entscheidung und Zurilickverweisung der
Sache an die erste Instanz sowie eine mindliche

Verhandlung beantragt.

Die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) beantragte die
Zurickweisung der Beschwerde oder, hilfsweise, die
Aufrechterhaltung des angefochtenen Patents gemal
Hilfsantrag, eingereicht mit der Beschwerdeerwiderung
am 26. Juli 2017. Die Beschwerdegegnerin beantragte

auberdem hilfsweise eine mindliche Verhandlung.

In einer der Ladung zur mundlichen Verhandlung
beigefliigten Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK 2020
teilte die Kammer den Parteien ihre vorl&dufige Meinung
mit, wonach der Gegenstand des Anspruchs 1 des Patents
in der von der Einspruchsabteilung fir gewdhrbar
erachteten Fassung gemal Hauptantrag nicht dem
Erfordernis von Artikel 123 (2) EPU zu erfillen
scheine, und dass Entsprechendes auch fir den

Hilfsantrag gelten dirfte.
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Mit Schreiben vom 12. Oktober 2020 hat die
Beschwerdegegnerin ihren Antrag auf mundliche
Verhandlung zurickgezogen. In der Sache hat sie sich

nicht gedulert.

Anspruch 1 gemal der von der Einspruchsabteilung fur
gewahrbar erachteten Fassung des Patents (Hauptantraqg)

hat den folgenden Wortlaut:

"Schottisolator, bestehend aus einem im wesentlichen
scheibenfdrmigen Isolierkorper (4), allenfalls mit
einem vorzugsweise metallischen Befestigungsflansch
(5), und mit zumindest einer axial durch diesen
Isolierkorper (4) hindurchfihrenden,
rotationssymmetrischen Elektrode (6), deren Querschnitt
in der Mittelebene des Isolierkdrpers (4) groBer ist
als im Bereich der einander gegeniiberliegenden
Oberflachen des Isolierkdrpers (4), wobei jede
Elektrode (6) in ihrem zentralen Abschnitt, der im
Bereich der Mittelebene des Isolierkdrpers (4) zu
liegen kommt, den gréBten Querschnitt aufweist und ihr
Querschnitt an keiner Stelle geringer ist als an den
Elektrodenenden, wobeili sich an die Elektrodenenden zur
Mitte hin ein oder mehrere Segmente anschlielben,
dadurch gekennzeichnet, dass

die Dicke des Isolierkdrpers (4) von dessen Mitte in
allen Richtungen nach auBen hin abnimmt, dass die
Mantelflache der sich an die beiden Elektrodenenden
anschlieRBenden Segmente sich nach auBRen hin 6ffnend
konisch ausgefihrt sind, und dass der Ubergang zum
zentralen Segment (c) der Elektrode (6), ausgehend vom
jeweills benachbarten Segment, mit einer im Querschnitt
anndhernd halbkreisfdrmigen Nutfrasung (d) und einem im
Querschnitt anndhernd halbkreisformigen konvexen Wulst

(e) ausgefihrt ist, wobei dieser Wulst (e) die Hohe
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dieses Segments (c) axial Uberragt, so dass eine

ausgepragte , Ohren- oder Ankerform™ (7) gebildet wird."

Anspruch 1 des Hilfsantrags weist gegeniiber dem
Hauptantrag die nachfolgend hervorgehobenen Anderungen

auf:

"...dass die Mantelfldche der sich an die beiden

freiliegenden Elektrodenenden anschlieBenden, innerhalb

des Isolierkorper (4) befindlichen und von GieBharz

umhillten bzw. umspritzen [sic] Segmente sich nach

auBen hin 6ffnend konisch ausgefihrt sind,..."

Die flir diese Entscheidung relevanten Argumente der
Beschwerdefihrerin lassen sich wie folgt

zusammenfassen:

Die Aufnahme des Merkmals in den Anspruch 1 gemal
Hauptantrag, wonach die Mantelfladchen der sich an die
beiden Elektrodenenden anschlieRenden Segmente sich
nach auBen hin 6ffnend konisch ausgefihrt sind, stelle
eine unzulassige Zwischenverallgemeinerung dar. Die
urspringlichen Anmeldungsunterlagen lieferten keine
wortliche Offenbarung des vorgenannten Merkmals. Allein
die ursprunglichen Figuren 6 und 7 zeigten
unterschiedliche Ausfihrungsformen einer Elektroden-
Mantelflache, bei welcher ein konkretes Beispiel eines
sich nach auBen hin 6ffnend konischen Segments
illustriert sei. Da die in Figur 6 gezeigte
Ausfihrungsform einige Merkmale des Anspruchs 1 nicht
aufweise, kdnne sie jedoch nicht als Grundlage fir das
in Rede stehende Merkmal herangezogen werden. Hochstens
die Ausfihrungsform nach Figur 7 kdénne somit die
Offenbarungsgrundlage fir das erst nachtradglich in den
Anspruch 1 aufgenommene Merkmal bilden. Die dort

gezeigte Elektrode weise jedoch spezifische Merkmale
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auf, die von Anspruch 1 nicht umfasst seien. Anspruch 1
gemal Hauptantrag erfasse daher auch andere mdgliche
Elektrodengeometrien, die idber die in Figur 7 gezeigte
konkrete Ausfihrungsform hinausgingen, sodass Anspruch
1 mangels Aufnahme der weiteren in Figur 7 gezeigten
spezifischen Merkmale Gegenstand einer unzulassigen
Zwischenverallgemeinerung sei und somit nicht das

Erfordernis von Artikel 123 (2) EPU erfiille.

Die fur diese Entscheidung relevanten Argumente der
Beschwerdegegnerin lassen sich wie folgt

zusammenfassen:

Die Beschwerdefilhrerin gebe in Absatz 21 der
Beschwerdebegrindung zu, dass das betreffende Merkmal
des Anspruchs 1 gemal Hauptantrag, wonach die
Mantelfldchen der sich an die beiden Elektrodenenden
anschlieRBenden Segmente sich nach auBen hin 6ffnend
konisch ausgefihrt sind, in den Figuren 6 und 7
dargestellt sei. Die weiteren Einwadnde der
Beschwerdefilhrerin betrafen allenfalls die Klarheit des
Anspruchs 1, die von ihr in unzulédssiger Weise zum
Beleg einer unzuldssigen Erweiterung herangezogen

wlurden.

Entscheidungsgriunde

Die Beschwerde ist zulassig.
Entscheidung im schriftlichen Verfahren
Da die Beschwerdefiihrerin mindliche Verhandlung nur fir

dem Fall beantragt hat, dass ihrem Hauptantrag im

schriftlichen Verfahren nicht stattgegeben wird, die
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Kammer der Beschwerde stattgibt und die
Beschwerdegegnerin ihren Antrag auf mundliche
Verhandlung zurickgezogen hat, kann die vorliegende
Entscheidung im schriftlichen Verfahren ohne miindliche
Verhandlung gemal Artikel 12 (8) VOBK 2020 ergehen.
Darlber hinaus basiert diese Entscheidung nur auf
Argumenten und Beweismitteln, die den Parteien mit der
Beschwerdebegriindung und der Beschwerdeerwiderung
zugestellt worden sind und die in der Mitteilung der
Kammer nach Artikel 15(1) VOBK 2020 berticksichtigt
worden sind. Die Parteien hatten daher Gelegenheit,
sich diesbeziiglich zu &duBern (Artikel 113 EPU).

Hauptantrag - Anderungen (Artikel 123 (2) EPU)

Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemal Hauptantrag geht
iber den Inhalt der Anmeldung in der urspringlich
eingereichten Fassung hinaus und erftllt somit nicht
das Erfordernis von Artikel 123 (2) EPU.

Nach der standigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern
ist es in der Regel nicht zuldssig, bei der Anderung
eines Anspruchs isolierte Merkmale aus einer Reihe wvon
Merkmalen herauszugreifen, die urspringlich nur in
Kombination miteinander, zum Beispiel in einer
bestimmten Ausfihrungsform, offenbart waren (siehe
Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 9. Auflage 2019,
IT.E.1.9.). Flir die Offenbarung von Merkmalen in einer
Abbildung sind dieselben MaBstabe anzulegen, wie fur
die Beschreibung. Entscheidend ist somit, was der
Fachmann der Abbildung und unter Heranziehung seines
allgemeinen Fachwissens unmittelbar und eindeutig
entnimmt (siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern,
9. Auflage 2019, II.E.1.13.).
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Anspruch 1 weist gegeniiber dem ursprunglichen Anspruch

1 das zusatzliche Merkmal auf, wonach die Mantelfl&dchen

der sich an die beiden Elektrodenenden anschliefBenden

Segmente sich nach aullen hin 6ffnend konisch ausgefihrt

sind.

Die Einspruchsabteilung hatte das Merkmal unter Verweis
auf das Bezugszeichen "b" in Figur 6 der urspringlichen
Anmeldung in Verbindung mit dem Merkmal einer
rotationssymmetrischen Elektrode als ausreichend
offenbart angesehen (siehe Seite 10, Punkt 4.3.2 der

Entscheidungsgriinde der angefochtenen Entscheidung).

Die Kammer vermag sich der Einspruchsabteilung in
diesem Punkt nicht anzuschlielen. Vielmehr stimmt sie
mit der Beschwerdefiihrerin darin iberein, dass zum
einen allenfalls die nachfolgend widergegebene
urspringliche Figur 7 als Grundlage fur das betreffende
Merkmal im Kontext des Anspruchs 1 infrage kommt, und
dass zum anderen das betreffende Merkmal in Figur 7
ausschlieRlich in Verbindung mit weiteren damit
untrennbar verbundenen strukturellen Merkmalen
offenbart ist, wobeili die weiteren spezifischen Merkmale
der dort gezeigten Elektrode keinen Eingang in den
Anspruch 1 gefunden haben. Der Anspruch 1 erstreckt
sich damit auf technische Sachverhalte, die keine
Offenbarungsgrundlage in den urspruinglich eingereichten

Anmeldungsunterlagen haben.
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8

Fig. 7

Zwar scheint auch die Figur 6 Mantelfladchen zu zeigen,
die als sich an die beiden Elektrodenenden
anschlieRende sich nach auBen hin &6ffnend konische
Segmente ausgefihrt sind. Jedoch offenbart die Figur 6
keine im Querschnitt annahernd halbkreisfdrmige
Nutfrasung (Bezugszeichen "d") und keinen im
Querschnitt anndhernd halbkreisférmigen konvexen Wulst
(Bezugszeichen "e"), wie von Anspruch 1 gefordert
(siehe auch die urspringliche Beschreibung auf Seite 3,
dritter Absatz sowie den urspringlichen Anspruch 11).
Sowohl die Nutfradsung als auch ein halbkreisfdrmiger
konvexer Wulst sind ausschlieBlich in der

Ausfihrungsform nach Figur 7 vorhanden.

Die urspriingliche Beschreibung nimmt an mehreren
Stellen Bezug auf konisch ausgefihrte Mantelflachen der
Elektrode (siehe zum Beispiel Seite 3, Zeile 2 sowie
Seite 5, erster und zweiter Absatz). Wie die
Beschwerdefilhrerin jedoch zutreffend dargelegt hat,
steht keine dieser allgemeinen Offenbarungsstellen in
Zusammenhang mit der spezifischen Ausfihrungsform nach
Figur 7, welche die konkret beanspruchte ausgepragte
"Ohren- oder Ankerform" sowie sich nach auBlen hin
6ffnend konische Segmente aufweist. Insbesondere kann
der Fachmann diesen Offenbarungsstellen nicht

unmittelbar und eindeutig eine sich nach auBen hin
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6ffnend konische Ausfihrung der sich an die beiden

Elektrodenenden anschlieRenden Segmente entnehmen.

Auch den urspringlichen Ansprichen lasst sich das aus
dem Gesamtzusammenhang der urspringlichen Figur 7
herausgegriffene Merkmal nicht unmittelbar und
eindeutig in isolierter Weise entnehmen. Lediglich der
urspringliche Anspruch 9 nimmt Bezug auf eine konisch
ausgefiihrte Mantelfldche der Elektrodenenden, nicht
jedoch auf eine nach auBen hin 6ffnend konische
Ausfihrung von sich an die beiden Elektrodenenden

anschlieRenden Segmenten.

Die Kammer stimmt daher mit der Beschwerdefiihrerin
iberein, dass der Anspruch 1 nur die Ausfihrungsform
nach Figur 7 betreffen kann und das Merkmal der sich
nach auBlBen hin 6ffnend konisch ausgefiihrten Segmente,
die sich an die Elektrodenenden anschlieBen, der in
Figur 7 dargestellten Ausfihrungsform einer Elektrode

entnommen ist.

Aus der Figur 7 ergibt sich jedoch unmittelbar und
eindeutig, dass sich die nach auBen hin 6ffnend
konischen Segmente nicht unmittelbar an die
Elektrodenenden anschlieBen, sondern zunachst
zylindrische Mantelflachen vorgesehen sind, die erst
anschlieBend in die sich nach auBen hin &6ffnend
konischen Segmente iUbergehen. Weiterhin geht nach der
Ausfihrungsform gemal Figur 7 eindeutig hervor, dass
sich an die beiden Elektrodenenden anschlieBende nach
auBen hin 6ffnend konisch ausgefilhrte Segmente
unmittelbar in die im Querschnitt annédhernd
halbkreisfdrmige Nutfrasung, also ohne
Zwischenschaltung weiterer Segmente, iUbergehen. Nach
dem Wortlaut des Anspruchs 1 kann hingegen jeweils ein

oder auch mehrere weitere Segmente zu beiden Seiten des
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zentralen Segments "c" zwischengeschaltet sein. Ferner
ist aus Figur 7 ersichtlich, dass die Elektrode nicht
nur entlang ihrer Langsachse rotationssymmetrisch
ausgebildet ist, sondern auch entlang ihrer Mittel-
bzw. Querachse, sodass die sich zu den Elektrodenenden
jeweils anschlieBenden Segmente identisch ausgebildet

sind.

Insgesamt ist somit eindeutig ersichtlich, dass sich
das in Anspruch 1 vorhandene Merkmal der nach auBen hin
6ffnend konisch ausgefiihrten sich an die beiden
Elektrodenenden anschlieBenden Segmente ausschlieBlich
in Figur 7 und nur in einem engen strukturellen
Zusammenhang mit weiteren Merkmalen der Elektroden-
Mantelfldche offenbart ist. Das Fehlen dieser weiteren
spezifischen Merkmale in Anspruch 1 bringt vorliegend
neue technische Sachverhalte ein, die der Fachmann den
urspringlichen Anmeldungsunterlagen nicht unmittelbar

und eindeutig entnehmen kann.

Die Kammer ist daher zu dem Schluss gelangt, dass der
Fachmann der Figur 7 das Merkmal der sich nach auben
hin 6ffnend konisch ausgefihrten Segmente im Anschluss
an die beiden Elektrodenenden nur in Zusammenhang mit
den weiteren in der konkreten Ausfihrungsform nach
Figur 7 dargestellten Ausgestaltung der Elektroden-
Mantelfldche unmittelbar und eindeutig entnehmen kann,
sodass das isolierte Herausgreifen dieses Merkmals
keine Grundlage in den urspringlichen
Anmeldungsunterlagen hat und folglich eine unzulédssige

Zwischenverallgemeinerung darstellt.

Der Anspruch 1 gemal Hauptantrag erfillt somit nicht
das Erfordernis von Artikel 123 (2) EPU.
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Hilfsantrag — Anderungen (Artikel 123 (2) EPU)

Gegenliber dem Hauptantrag weist der Anspruch 1 des
Hilfsantrags im Wesentlichen die zusatzlichen Merkmale
auf, dass die sich nach auBen hin 60ffnend konisch

ausgefiihrten Segmente sich an freiliegende

Elektrodenenden anschlieBen, und sich die Segmente

innerhalb des Isolierkdrpers befindlich und von

Giesharz umhiillt sind. Die Anderungen betreffen somit

nicht die spezifische Kontur der Elektroden-
Mantelflache, wie sie in Figur 7 dargestellt ist,
sondern vielmehr nehmen sie Bezug auf die Anordnung der

Elektrode im Isolierkdrper.

Die Anderungen sind somit nicht geeignet, die in Bezug
auf den Hauptantrag bestehenden Einwande unter Artikel
123 (2) EPU auszurdumen. Somit gelten die zum
Hauptantrag dargelegten Feststellungen der Kammer unter

Punkt 3 entsprechend fir den Hilfsantrag.

Der Anspruch 1 des Hilfsantrags erfullt daher nicht das
Erfordernis von Artikel 123 (2) EPU.

Ergebnis

Da sowohl der Hauptantrag als auch der Hilfsantrag der
Beschwerdegegnerin das Erfordernis von Artikel 123 (2)
EPU nicht erfiillt, war dem Hauptantrag der

Beschwerdefiithrerin stattzugeben.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Griunden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

Das Patent wird widerrufen.
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Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



