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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

Die Beschwerde der Patentinhaberin betrifft die
Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung des
Europédischen Patentamts lber die Aufrechterhaltung des
europaischen Patents Nr. 1 769 513 in geadnderter

Fassung.

Die folgenden Dokumente sind fir diese Entscheidung

relevant:

El: DE 93 00 777 Ul
E2: EP 0 400 491 A2

In der angefochtenen Entscheidung war die
Einspruchsabteilung u.a. zu dem Schluss gelangt, dass
der Gegenstand des Anspruchs 1 des erteilten Patents
neu sei gegeniiber E1, jedoch nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit im Hinblick auf eine

Kombination der Dokumente E1 und E2 beruhe.

In einer Mitteilung der Kammer nach Regel 100 (2) EPU
teilte die Kammer den Parteien ihre vorlaufige Meinung
mit, wonach der Gegenstand des Anspruchs 1 des
erteilten Patents gegeniiber dem Dokument E1 neu sei und
im Ubrigen nicht durch eine Kombination der Dokumente

El und E2 nahegelegt sein dirfte.

Mit Schreiben vom 16. November 2021 hat die
Beschwerdegegnerin in Reaktion auf die Mitteilung der
Kammer ihre Kernargumente im Wesentlichen wiederholt.
Einen Antrag auf mindliche Verhandlung hat sie im

Beschwerdeverfahren nicht gestellt.
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Die Beschwerdefiihrerin (Patentinhaberin) beantragte
schriftlich die Aufhebung der angefochtenen
Entscheidung sowie die Aufrechterhaltung des Patents in
der erteilten Fassung (Hauptantrag). Sie beantragte

ferner die Rlckerstattung der Beschwerdegebihr.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte

schriftlich die Zurickweisung der Beschwerde.

Anspruch 1 des erteilten Patents hat den folgenden
Wortlaut:

"Koppelelektrode (1) zum kapazitiven Spannungsabgriff
innerhalb eines IsolierkoOrpers (9) eines Bauteils (8,
18), das wenigstens einen in den Isolierkdrper (9)
eingebetteten mit Hochspannungspotential
beaufschlagbaren Leiterabschnitt (10, 19) aufweist, mit
einem aus einem halbleitenden Kunststoff bestehenden
EOlektrodenabschnitt (2) und einem mit dem
Elektrodenabschnitt (2) elektrisch wverbundenen
Anschlusselement (3), das aus dem Isolierkorper (9)
herausfiihrbar ausgestaltet ist,

gekennzeichnet durch

eine aus einem nicht leitfadhigem Material bestehende
Halterung (4), die mit dem Elektrodenabschnitt (2)
verbunden ist und die Abstellmittel (7) aufweist, mit
denen eine isolierte Lagerung des Elektrodenabschnittes
(2) ermdglicht ist, und dass die Halterung (4) einen
mit dem Elektrodenabschnitt (2) verbundenen Haltering

(4a) aufweist."
Die Anspriiche 2 bis 14 sind von Anspruch 1 abhangig.
Die Argumente der Beschwerdefiihrerin, soweit sie fir

diese Entscheidung relevant sind, lassen sich wie folgt

zusammenfassen:
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Hauptantrag - Neuheit und erfinderische Titigkeit

Das Dokument El unterscheide sich von dem Gegenstand

des Anspruchs 1 durch die folgenden Merkmale:

(a) Die Koppelektrode weist eine aus einem nicht
leitfahigem Material bestehende Halterung auf, die mit
dem Elektrodenabschnitt verbunden ist.

(b) Die Halterung weist Abstellmittel auf, mit denen
eine isolierte Lagerung des Elektrodenabschnittes
ermbglicht ist.

(c) Die Halterung weist einen mit dem
Elektrodenabschnitt verbundenen Haltering auf.

(d) Der Elektrodenabschnitt besteht aus einem
halbleitenden Kunststoff.

Das Dokument El offenbare insbesondere lediglich einen
lackierten, isolierten RingkOrper, jedoch gerade keine
zwel verbundenen Bauteile, nadmlich eine Halterung, die
mit dem Elektrodenabschnitt verbunden ist, wobei die
Halterung einen mit dem Elektrodenabschnitt verbundenen

Haltering aufweist.

Die sich durch die Unterscheidungsmerkmale ergebende
objektive technische Aufgabe liege in der
Bereitstellung einer einfacher zu montierenden,

universeller einsetzbaren Koppelelektrode.

Das Dokument E2 offenbare die Ausbildung der Elektrode
aus einem halbleitenden Kunststoffmaterial. Bei einer
Kombination der Dokumente El mit E2, wirde der Fachmann
einen ringformigen IsolationskOrper verwenden und
diesen mit einer &uBeren leitenden Schicht versehen. Er

habe jedoch keine Veranlassung, einen mit
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Abstellmitteln versehenen Haltering mit einem

halbleitenden Elektrodenabschnitt zu verbinden.

Verfahrensmangel

Die Einspruchsabteilung habe in der angefochtenen
Entscheidung keine Grinde dargelegt, weshalb die
Unterscheidungsmerkmale (a), (b) und (c), trotz der
dargelegten Argumente der Beschwerdefihrerin, in dem
Dokument E1 offenbart werden. Die angefochtene
Entscheidung weise somit im Hinblick auf bedeutsame

strittige Punkte keine ausreichende Begrindung auf.

Die Argumente der Beschwerdegegnerin, soweit sie fir
diese Entscheidung relevant sind, lassen sich wie folgt

zusammenfassen:

Hauptantrag - Neuheit und erfinderische Tidtigkeit

Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei nicht neu im
Hinblick auf das Dokument El. Es offenbare insbesondere
die Merkmale 1.4 und 1.6 des Anspruchs 1, siehe
insbesondere Figur 3 sowie die Beschreibung auf Seite
3, Zeilen 6 bis 13. Dort sei eine aus Kunststoff
bestehende Halterung mit einem Ringkdrper 6 und
StitzfuBe 8 dargestellt bzw. beschrieben, wobei der
Ringkdrper 6 mit einer leitenden Schicht 7 versehen
sei. Die Halterung diene dazu, die leitende Schicht der
Abgriffelektrode wadhrend des VergieRens des
Isolierkdrpers in ihrer Position zu halten, siehe E1,
Seite 3, Zeilen 17 bis 19. Der aus Kunststoff
bestehende Bestandteil der Abgriffelektrode halte somit
die leitende Schicht in Position und erfille somit die
gleiche Funktion wie die Halterung gemalB Anspruch 1. Im

Hinblick auf das Merkmal 1.6 stelle der Ringkdrper
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einen Haltering flir die leitende Schicht 7 dar, und

bilde somit einen Haltering im Sinne des Anspruchs 1.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruhe im Ubrigen nicht
auf einer erfinderischen Tatigkeit im Hinblick auf eine
Kombination der Dokumente E1 und E2. Das Dokument E1
unterscheide sich von dem Gegenstand des Anspruchs 1
lediglich durch das Merkmal, dass der
Elektrodenabschnitt aus einem halbleitenden Kunststoff
besteht. Dieses Merkmal sei bereits durch das Dokument
E2 nahegelegt. Dort sei das Kapazitatsteilerelement als
Elektrode aus einem halbleitenden Kunststoffmaterial
mit einem Ausdehnungskoeffizienten gleich oder
wenigstens ungefahr gleich demjenigen des
Isolierstoffmaterials des Tragorgans ausgebildet, siehe
Spalte 3, Zeilen 30 bis 36 und Spalte 7, Zeilen 8 Dbis
26. Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei daher durch eine

Kombination von E1 mit E2 nahegelegt.

Entscheidungsgriunde
1. Die Beschwerde ist zulassig und begrindet.
2. Entscheidung im schriftlichen Verfahren

Die Beschwerdegegnerin hat im Verfahren vor der Kammer
keinen Antrag auf mindliche Verhandlung gestellt. Die
Beschwerdefiithrerin hat nur hilfsweise einen Antrag auf
mindliche Verhandlung gestellt. Vor diesem Hintergrund,
konnte die Kammer dem Hauptantrag der
Beschwerdefilhrerin stattgeben, ohne eine miindliche

Verhandlung durchzufihren.
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Hauptantrag - Neuheit gegeniiber E1 (Artikel 100 a) EPU
in Verbindung mit Artikel 54 EPU)

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist neu gegeniiber dem

Dokument E1.

Das Dokument E1l offenbart zumindest die folgenden

Merkmale nicht:

- Eine aus einem nicht leitfahigen Material
bestehende Halterung, die mit dem Elektrodenabschnitt
verbunden ist.

- Die Halterung weist einen mit dem

Elektrodenabschnitt verbundenen Haltering auf.

Das Dokument E1l offenbart lediglich einen mit einem
Leitlack bzw. einer leitenden Schicht wversehenen
isolierten Ringskorper, der ferner wenigstens drei iber
einen Abschirmkorper greifende StitzfiBe aufweist, wvon
denen ein Stitzful ein mit der leitenden Schicht
verbundenes Anschlusselement trédgt (siehe insbesondere
Seite 2, Zeilen 8 bis 13 sowie Anspruch 1 des Dokuments

E1).

Entgegen dem Argument der Beschwerdegegnerin, stellt
der isolierte Ringkdrper keine "Halterung" im Sinne des
Anspruchs 1 dar, denn der Fachmann wurde der Halterung
bei verstandiger Lesart des Anspruchs 1 eindeutig eine
Haltefunktion fiir den Elektrodenabschnitt zumessen. Das
Dokument E1 offenbart jedoch keine in diesem Sinne
verbundenen zwei Bauteile, nédmlich eine Halterung, die
mit dem Elektrodenabschnitt verbunden ist, wobei die
Halterung einen mit dem Elektrodenabschnitt verbundenen
Haltering aufweist. Vielmehr weist der Ringkdrper eine

bloRe Beschichtung mittels einer leitenden Schicht auf
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und erfillt somit keine Haltefunktion im Sinne des

Anspruchs 1.

Insbesondere ergibt sich aus dem Gesamtzusammenhang des
Anspruchs 1, dass es sich bei der Halterung und dem
Elektrodenabschnitt um zwei getrennte Elemente handelt,
die mittels des beanspruchten Halterings miteinander
verbunden sind. Die Halterung bezweckt dabei das Halten
des Elektrodenabschnitts in einer bestimmten Position
wahrend des GieRformprozesses der Koppelelektrode. Eine
in diesem Sinne hergestellte Verbindung zweier
getrennter Elemente zum Zwecke der Positionierung kann
nicht gleichgesetzt werden mit einer Beschichtung des
in dem Dokument E1 offenbarten RingkOrpers. Die
Beschichtung stellt namlich kein separates Element
entsprechend dem Elektrodenabschnitt dar, welches
mittels der Halterung in einer bestimmten Position
gehalten wird. Vielmehr bildet der Ringkorper in E1
zusammen mit der Beschichtung die Abgriffelektrode,
siehe auch E1 auf Seite 3, zweiter Absatz. Eine
Halterung ist dort deshalb weder vorgesehen noch

erforderlich.

Im Hinblick auf die oben dargelegten
Unterscheidungsmerkmale, ist das von der
Beschwerdegegnerin lediglich zum Merkmal
"Leiterabschnitt... mit einem aus einem halbleitenden
Kunststoff bestehenden Elektrodenabschnitt" wvorgelegte
Dokument E4 nicht relevant, so dass dessen Zulassung
und Verdffentlichungsdatum nicht erdrtert werden

mussen.

Entsprechendes gilt auch fir den Worterbuchauszug gemal
dem Dokument E3, welches lediglich im Hinblick auf das
die Abstellmittel betreffende Merkmal vorgelegt wurde.
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Da der Gegenstand des Anspruchs 1 jedenfalls neu ist
gegeniber dem Dokument E1, konnte die Frage, ob die
Einspruchsabteilung den neuen Einspruchsgrund unter
Artikel 100 a) EPU in Verbindung mit Artikel 54 EPU =zu
Recht in das Verfahren zugelassen hat, dahin stehen
bleiben.

Hauptantrag - Erfinderische Tatigkeit (Artikel 100 a)
EPU in Verbindung mit Artikel 56 EPU)

Der Gegenstand des Anspruchs 1 wird durch eine
Kombination der Dokumente El1 und E2 auch nicht

nahegelegt.

Das Dokument E1 bildet unstreitig den nachstliegenden
Stand der Technik.

Ausgehend von den oben dargelegten
Unterscheidungsmerkmalen und mangels einer abweichenden
Formulierung seitens der Beschwerdegegnerin, folgt die
Kammer der Beschwerdefiihrerin darin, dass die objektive
technische Aufgabe in der Bereitstellung einer
einfacher zu montierenden, universeller einsetzbaren

Koppelelektrode gesehen werden kann.

Die Lo6sung des Anspruchs 1, also eine aus einem nicht
leitfahigen Material bestehende Halterung, die mit dem
Elektrodenabschnitt verbunden ist, und die einen mit
dem Elektrodenabschnitt verbundenen Haltering aufweist,

wird durch das Dokument EZ2 nicht nahegelegt.

Eine Kombination der beiden Dokumente wirde, wie von
der Beschwerdefihrerin Uberzeugend dargelegt wurde, den
Fachmann hochstens dazu veranlassen, eine leitende
Schicht aus einem halbleitenden Material vorzusehen. Es

liegen jedoch keine Anhaltspunkte dahingehend vor, dass
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ein Fachmann dariber hinaus die in E1 offenbarte
leitende Schicht des Ringkdrpers durch eine Halterung
mit einem Haltering zur Verbindung mit einem aus einem
halbleitenden Material bestehenden Elektrodenabschnitt
ganzlich ersetzen wlirde. Selbst wenn die in E2
beschriebene, als Halterung wahrend des
Herstellungsvorgangs der Koppelelektrode dienende
Anschlussarmatur in El1 implementiert werden wiirde,
entspricht die resultierende Koppelelektrode somit
nicht dem Gegenstand des Anspruchs 1. Eine Kombination
der Dokumente El1 und E2 fiihrt in Anbetracht der
objektiven technischen Aufgabe somit nicht zum
Gegenstand des Anspruchs 1. Die Beschwerdegegnerin hat
sich im Ubrigen nicht naher zur Frage der
erfinderischen Tatigkeit im Hinblick auf die unter

Punkt 3.2 dargelegten Unterscheidungsmerkmale geduRert.

Die Kammer ist daher zu dem Schluss gelangt, dass der
Gegenstand des Anspruchs 1 nicht durch eine Kombination
der Dokumente E1 und E2 nahegelegt wird und der
Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) EPU in Verbindung
mit Artikel 56 EPU der Aufrechterhaltung des Patents

somit nicht entgegensteht.

Wesentlicher Verfahrensmangel

Die angefochtene Entscheidung weist wesentliche
Begrindungsmangel auf, die einen schwerwiegenden
Verfahrensmangel darstellen, der im vorliegenden Fall
gemaB Regel 103 (1) a) EPU die Riickzahlung der
Beschwerdegebihr rechtfertigt.

Die Beschwerdefihrerin hatte im Einspruchsverfahren
u.a. bestritten, dass das Dokument El1 einen
Elektrodenabschnitt bestehend aus einem halbleitenden

Kunststoff, ferner eine Halterung mit Abstellmitteln
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sowie mit einem mit dem Elektrodenabschnitt verbundenen
Haltering offenbare (siehe insbesondere Punkt 6.2 des
Protokolls iber die miindliche Verhandlung vor der
Einspruchsabteilung vom 27. Juli 2018, siehe ferner
Seiten 2 und 3 der Einspruchserwiderung vom 27. Oktober
2016) .

Die angefochtene Entscheidung enthalt jedoch keinerlei
Begriindung dahingehend, weshalb die beiden
letztgenannten Unterscheidungsmerkmale beziiglich der
Halterung, entgegen den im Verlauf des
Einspruchsverfahrens vorgebrachten Argumenten der
Beschwerdefiihrerin, in dem Dokument El1 als offenbart
angesehen wurden. Unter Punkt 2.2.5 der
Entscheidungsgriinde wurde lediglich dargelegt, dass
weitestgehend der Argumentation der Einsprechenden
gefolgt werde. Die in der angefochtenen Entscheidung
unter Punkt 2.2.1 und 2.2.4 zusammengefassten Argumente
der Einsprechenden beziehen sich jedoch weder auf das
Merkmal, dass die Halterung mit dem Elektrodenabschnitt
verbunden ist noch auf das Merkmal, dass die Halterung
einen mit dem Elektrodenabschnitt verbundenen Haltering
aufweist. Zumindest im Hinblick auf diese Merkmale ist

somit auch indirekt keine Begriindung vorhanden.

Die angefochtene Entscheidung setzt sich somit in den
betreffenden Passagen nicht mit den wesentlichen
Argumenten der Beschwerdefiihrerin auseinander.
Insgesamt genligen die Ausfihrungen der
Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung
in Bezug auf die Einspruchsgriinde nach Artikel 100 a)
EPU in Verbindung mit den Artikeln 54 und 56 EPU somit
nicht den Anforderungen an eine ordnungsgeméale

Begrindung im Sinne der Regel 111 (2) EPU.
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Der in Artikel 113 (1) EPU verankerte Grundsatz des
rechtlichen Geho6rs umfasst auch das Recht der Parteien,
dass alle relevanten Argumente in der schriftlichen
Entscheidung angemessen berilicksichtigt werden. Eine in
diesem Sinne mangelhafte Begrindung der Entscheidung
verstolRt gegen den Grundsatz des rechtlichen Gehors und
stellt somit einen wesentlichen Verfahrensmangel dar,
welcher die Rickzahlung der Beschwerdegebiihr nach Regel
103 (1) a) EPU rechtfertigt, sofern der Beschwerde der

Beschwerdefiithrerin stattzugeben ist.

Nach Artikel 11 VOBK 2020 verweist eine Kammer die
Angelegenheit nur dann zur weiteren Entscheidung an das
Organ zurick, das die angefochtene Entscheidung
erlassen hat, wenn besondere Griunde dafur sprechen.
Besondere Griinde liegen demnach in der Regel vor, wenn
das Verfahren vor diesem Organ wesentliche Mangel
aufweist. Im vorliegenden Fall stellt die mangelhafte
Begriindung zwar einen wesentlichen Mangel im Sinne des
Artikels 11 VOBK 2020 dar. Unter dem Gesichtspunkt der
Verfahrensdokonomie und in Anbetracht der Tatsache, dass
die angefochtene Entscheidung trotz der mangelhaften
Begriindung den Eindruck erweckt, dass die
Einspruchsabteilung bei ihrer Entscheidungsfindung die
Argumente der Beschwerdefithrerin zumindest nicht
ganzlich unberiicksichtigt gelassen hat und die
vorliegende Beschwerdesache entscheidungsreif ist, ohne
dass es einer miindliche Verhandlung bedarf, halt die
Kammer eine Zurickverweisung im vorliegenden Fall fir
nicht angemessen. Im Ubrigen liegt kein Antrag der
Beschwerdefiithrerin auf Zurickverweisung der

Angelegenheit vor.

Da die vorliegende Beschwerde dariiber hinaus in der

Sache Erfolg hat, war dem Antrag der Beschwerdefiithrerin
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auf Ruckerstattung der Beschwerdegebiuhr stattzugeben,
Regel 103 (1) a) EPU.

Ergebnis

Da der Gegenstand des Anspruchs 1 neu ist gegeniiber dem
Dokument E1 und ferner auf einer erfinderischen
Tatigkeit im Hinblick auf eine Kombination der
Dokumente E1 und E2 beruht, und ferner angesichts der
Tatsache, dass die Einsprechende keine weiteren
Einwdnde gegen den Hauptantrag vorgebracht hat, war der
Beschwerde stattzugeben. Weiterhin war dem Antrag der
Beschwerdefihrerin auf Riuckerstattung der
Beschwerdegebliihr aufgrund eines wesentlichen Mangels

des erstinstanzlichen Verfahrens stattzugeben.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird in unveradnderter Form aufrechterhalten.
3. Die Beschwerdegebihr wird zuriickgezahlt.
Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:
werdeks
\Y aischen /77
Q)Q,; @xw h Pa[%’;;&@
» N
Qe EX.:)
)N
o = m
o5 S =
e 5 &
% S o
0 % Y
&0 % A
&-./q llal%'l op aa\.\\%.a§b
eyg +\

U. Bultmann R. Lord

Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



