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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Iv.

Die Einspruchsabteilung hat entschieden, dass unter
Berlicksichtigung der von der Patentinhaberin im
Einspruchsverfahren vorgenommenen Anderungen gem&B dem
Hauptantrag das Patent und die Erfindung, die es zum
Gegenstand hat, den Erfordernissen des Ubereinkommens

genugen.

Beide Einsprechenden (Beschwerdefiihrerinnen I und II)
haben gegen diese Entscheidung Beschwerde eingelegt.
Beide beantragen jeweils, die angefochtene Entscheidung

aufzuheben und das Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) beantragt, die
Beschwerde zurlckzuweisen, d.h. das Patent auf Basis
der Anspriiche des Hauptantrags, wie in der miindlichen
Verhandlung vor der Einspruchsabteilung am 13. Mai 2022
eingereicht aufrechtzuerhalten. Hilfsweise beantragte
sie, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das
Patent in geadnderter Fassung auf der Basis der
Anspriche gemaB einem der Hilfsantragen 1 bis 8§,
eingereicht im vorinstanzlichen Einspruchsverfahren mit
Schreiben vom 10. Marz 2022, oder 9 bis 18, eingereicht

mit der Beschwerdeerwiderung, aufrechtzuerhalten.

In einer Mitteilung gemal Artikel 15 (1) VOBK teilte
die Kammer den Beteiligten ihre vorlaufige Einschatzung
zu Punkten mit, die fiir die zu treffende Entscheidung

voraussichtlich von besonderer Bedeutung sein werden.

Am 2. April 2025 fand die miindliche Verhandlung vor der

Kammer statt.



VI.

VII.
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Die Schlussantrdage der Beteiligten lauten wie oben

unter II. und III. angegeben.

In dieser Entscheidung wird auf folgende Dokumente

verwiesen:

D1 DE 20 2014 003 243 Ul

D14 IP.com Number: IPCOM000243937D Electronic
Publication Date: October 29, 2015, ABB Technology
AG

D16 F. Rothemeyer, F. Sommer: "Kautschuktechnologie
Werkstoffe - Verarbeitung - Produkte", 3. Auflage
10/2013, Seiten 151 -165, Carl Hanser Verlag, ISBN
978-3-446-43776-0

Entscheidungsgrinde

Hauptantrag - Anderungen - Artikel 123(2) EPU

Anspruch 1 der der Entscheidung Grunde liegenden

Anspruchsfassung lautet wie folgt:

1. Vorrichtung (2) zur Erzeugung, Ubertragung,
Verteilung und/oder Verwendung von elektrischer
Energie, wobei im Innern der Vorrichtung (2) mindestens
ein Isolationsraum (6) ausgebildet wird, in welchem
eine stromfiihrende Komponente (8) angeordnet ist und
welcher ein die stromfiihrende Komponente (8) umgebendes
dielektrisches Isolationsmedium (10) enthdlt, wobel das

Isolationsmedium (10)

a) mindestens eine Organofluorverbindung ausgewdhlt
aus der Gruppe bestehend aus Fluorketonen,

Fluornitrilens und Mischungen davon und
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b) ein Trdgergas umfassend mindestens eine Komponente
ausgewdhlt aus der Gruppe bestehend aus Luft, einer
Luftkomponente, CO,, oder einer Mischung dieser

Komponenten enthdlt,

und die Vorrichtung (2) mindestens eine Gasdichtung
(20) zur Abdichtung des mindestens einen
Isolationsraums (6) von einem weiteren Raum (18, 181)
umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass die Gasdichtung
(20) Butyl-Kautschuk als Dichtungsmaterial enthdlt und
insbesondere dass die Gasdichtung (20) aus Butyl-

Kautschuk als Dichtungsmaterial besteht."

Anspruch 14 der der Entscheidung zu Grunde liegenden

Anspruchsfassung wurde gegeniiber den urspringlich
eingereichten Anspruchsfassung neu hinzugefigt und

lautet wie folgt:

"14. Verwendung einer Komponente in einer Vorrichtung

nach einem der vorhergehenden Anspriiche."

Die Einspruchsabteilung argumentiert in der
angefochtenen Entscheidung, dass der urspringlich
eingereichten Anspruch 1 die nun in Anspruch 14
beanspruchte Verwendung einer Komponenten in einer
Vorrichtung durch die Bezugnahme auf eine Komponente
der beanspruchten Vorrichtung offensichtliche
impliziere. Der Gegenstand des Anspruchs 14 fande somit
eine deutliche Offenbarung in der Anmeldung wie

urspringlich eingereicht.

Die Einsprechenden machen in Bezug auf Anspruchs 14
eine unzulassige Erweiterung hinsichtlich des Merkmals

der "Verwendung einer Komponente' geltend.
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Sie argumentieren, dass der Wechsel von einem
Vorrichtungsanspruch zu einem Verwendungsanspruch fur
die Offentlichkeit tberraschend sei. Zudem ware im
urspringlich eingereichten Anspruch 1 lediglich wvon
einer "Komponente einer solchen Vorrichtung" die Rede
ohne eine Verwendung anzudeuten. In der miindlichen
Verhandlung hatten die Einsprechenden weiter
argumentiert, dass die Verwendung jedweder Komponente

daher nicht offenbart sei.

Die Patentinhaberin argumentiert, dass flr den Fachmann
aus dem Anspruch 1 wie urspringlich eingereicht klar
sei, dass ein Komponente einer Vorrichtung tatsdchlich
auch in der Vorrichtung verwendet werde, unabhédngig
davon, ob das Wort "Verwendung" ausdriicklich erwahnt
werde oder nicht. Anspruch 1 wie urspringlich
eingereicht sei sowohl auf eine "Vorrichtung" als auch
eine "Komponente einer solchen Vorrichtung" gerichtet.
Damit sei die Komponente notwendigerweise ein Teil der
Vorrichtung, was auch die im Anspruch 14 beanspruchte
"Verwendung einer Komponente in einer Vorrichtung"

impliziere.

Die Kammer ist von der Argumentation der
Einspruchsabteilung und der Patentinhaberin nicht
Uberzeugt und stimmt aus folgenden Grinden den

Einsprechenden zu.

Anspruch 1 wie urspringlich eingereicht offenbart eine
"Vorrichtung (2) zur Erzeugung, Ubertragung, Verteilung
und/oder Verwendung von elektrischer Energie"” sowie
eine "Komponente einer solchen Vorrichtung (2)'", wobei
im weiteren Verlauf des Anspruchs die Eigenschaften der

Vorrichtung definiert werden.
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Anspruch 14 ist gerichtet auf eine "Verwendung einer
Komponente in einer Vorrichtung nach einem der

vorhergehenden Ansprlche"”.

Durch die Riuckbeziehung werden zwar weitere Merkmale
der Vorrichtung (Isolationsraum, stromfithrende
Komponente, dielektrisches Isolationsmedium, ...)
definiert, der Anspruch macht jedoch keine weiteren

Angaben zur Art oder den Eigenschaften der Komponente.

Die Kammer ist der Meinung, dass die Anmeldung in der
urspringliche eingereichten Fassung nicht die
Verwendung einer vOllig undefinierten Komponente in
einer Vorrichtung gemal einem der Anspriche 1 bis 13

gemall Hauptantrag offenbart.

Damit erfillt Anspruch 14 nicht die Erfordernisse des
Artikels 123(2) EPU.

Hilfsantrdge 1 bis 8

Die Anspruchsfassungen der Hilfsantrage 1 bis 8
enthalten ebenfalls den oben unter Punkt 1.
diskutierten Anspruch gerichtet auf die "Verwendung
einer Komponente in einer Vorrichtung nach einem der

vorhergehenden Anspriche."

Aus den gleichen Grinden wie oben diskutiert erfillen
daher die Hilfsantrage 1 bis 8 ebenfalls nicht die
Erfordernisse des Artikels 123(2) EPU.
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Hilfsantrag 9
Die Anspriche gemal Hilfsantrag 9 wurden von der
Patentinhaberin erstmals mit der Beschwerdeerwiderung

eingereicht.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 9 1ist inhaltlich identisch

mit Anspruch 1 der der Entscheidung zu Grunde liegenden

Anspruchsfassung.

Im Vergleich zum Hauptantrag wurde in der
Anspruchsfassung gemall Hilfsantrag 9 der

Verwendungsanspruch 14 gestrichen.

Zulassung - Artikel 12 VOBK

Die Patentinhaberin beantragt den Hilfsantrag 9 gemal
Artikel 12 (4) VOBK ins Verfahren zuzulassen, da er
offensichtlich den von den Einsprechenden geltend
gemachten Einwand unter Artikel 123 (2) EPU behebt.

Die Einsprechenden beantragen den Hilfsantrag 9 gemalB
Artikel 12 (6), 2. Satz VOBK nicht ins Verfahren

zuzulassen.

Sie argumentieren, dass der durch die Anderungen
behobene Einwand unter Artikel 123 (2) EPU bereits im
Einspruchsverfahren vorgebracht worden sei und dass die
Patentinhaberin daher ausreichend Zeit gehabt hatte,
diesem Einwand bereits im vorinstanzlichen
Einspruchsverfahren mit entsprechenden Anderungen zu

begegnen.

Die Kammer ist von den Argumenten der Einsprechenden
nicht idberzeugt und stimmt der Argumentation der

Patentinhaberin zu.
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Nach Artikel 12 (4) VOBK hat die Kammer ein Ermessen,

geanderte Anspruche zuzulassen.

Bei der Ausibung ihres Ermessens berlicksichtigt die
Kammer, dass die Streichung des Verwendungsanspruch 14
offensichtlich dazu geeignet ist, den Einwand unter
Artikel 123(2) EPU zu beheben. Diese Anderung ist zudem
weder komplex noch fihrt sie beziiglich des unabhdngigen
Anspruch 1 zu einer Diskussion, die Uber den
rechtlichen oder faktischen Rahmen der angefochtenen

Entscheidung hinausgeht.

Die Kammer léadsst daher in Ausibung ihres Ermessen nach
Artikel 12 (4) VOBK den Hilfsantrag 9 in das Verfahren

zU.

Neuheit gegeniiber Dokument D1 - Artikel 54 EPU

Das Dokument D1 offenbart (siehe Zusammenfassung und
Anspruch 1) eine Vorrichtung zur Erzeugung,
Ubertragung, Verteilung und/oder Verwendung von
elektrischer Energie offenbart, wobei im Innern der
Vorrichtung mindestens ein Isolationsraum ausgebildet
wird, in welchem eine stromfiihrende Komponente
angeordnet ist und welcher ein die stromfihrende
Komponente umgebendes dielektrisches Isolationsmedium
enthalt.

Dokument D1 offenbart ebenfalls, dass das
Isolationsmedium ein Fluorketon sein kann (siehe
Zusammenfassung, Absatze [0009], [0035] und Anspruch 1)
und ein Tragergas umfassend mindestens eine Komponente
ausgewahlt aus der Gruppe bestehend aus Luft, einer
Luftkomponente, CO2, oder einer Mischung dieser
Komponenten enthdlt (siehe Absatze [0035] und [0048]).
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Zudem offenbart Dokument D1, dass die Vorrichtung eine
Gasdichtung zur Abdichtung des mindestens einen
Isolationsraums von einem weiteren Raum umfasst, wobeil
die Gasdichtung Butyl-Kautschuk als Dichtungsmaterial
enthalten kann (siehe Absatz [0008] auf Seite 5, linke
Spalte, letzter Absatz).

Es ist unstrittig, dass das Dokument D1 die oben
genannten Merkmale einzeln offenbart. Die von den
Beteiligten diskutierte entscheidende Frage ist, ob das
Dokument D1 die Kombination der beiden Materialien
Fluorketon und Butylkautschuk offenbart.

Die Einspruchsabteilung kam in der angefochtenen
Entscheidung zu dem Schluss, dass das Dokument keine
deutliche Offenbarung der Kombination der beiden
Materialien biete und daher dem Gegenstand des

Anspruchs 1 nicht neuheitsschadlich entgegenstehe.

Die Patentinhaberin argumentiert, dass das Dokument D1
eine Liste mit 13 verschiedenen Elastomeren offenbare,
die als Dichtung geeignet seien (Absatz [0008], Seite
5, linke Spalte, letzter Absatz bis rechte Spalte,

erster Absatz). Der beanspruchte Butyl-Kautschuk wirde

jedoch nicht als besonders bevorzugt hervorgehoben.

Beziiglich des Isolationsmediums offenbare Dokument D1
(siehe Absatze [0009] und (0010)) ebenfalls eine Liste,
diesmal mit vier mdéglichen Organofluorverbindungen
(Fluorather, Fluoramine, Fluorketone und Fluorolefine)
sowie Mischungen davon.

Von diesen zumindest vier Moglichkeiten wirde jedoch in
der Beschreibung (siehe Absatze [0013] und [0021])
Fluorather, und eben nicht Fluorketone, als "besonders

bevorzugt" bzw. als "am meisten bevorzugt"
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herausgestellt und anhand der damit einhergehenden
vorteilhaften Materialeigenschaften auch begriindet.

Im Gegensatz dazu wirden die Fluorketone zwar als
Alternative offenbart (siehe Absatz [0022]), nicht
jedoch als besonders bevorzugte Alternative.

Die Beschreibung (siehe Absatz [0030]) offenbare
lediglich ein "besonders bevorzugtes" spezielles
Fluorketon, namlich ein C5-Fluorketon. Diese besondere
Auswahl sei jedoch der grundsatzlichen Bevorzugung der
Fluorather gegeniiber den Fluorketonen hierarchisch
untergeordnet.

Der Fachmann wlirde dem Dokument D1 daher nicht die
allgemeine Lehre entnehmen, dass Fluorketone gegeniiber

Fluorathern als Isolationsmedium bevorzugt seien.

Unter Verweis auf die Rechtsprechung zur Auswahl aus
zwel Listen und insbesondere die Entscheidung T 686/99
argumentiert die Patentinhaberin, dass Dokument D1
keine deutliche Offenbarung der Kombination wvon Butyl-
Kautschuk als Dichtungsmaterial einerseits und
Fluorketonen als Bestandteil des Isolationsmedium

andererseits biete.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei daher neu gegeniiber
dem Dokument D1.

Die Kammer ist von der Argumentation der
Einspruchsabteilung und der Patentinhaberin nicht
iberzeugt und stimmt der Argumentation der

Einsprechenden zu.

Das Dokument D1 offenbart anfangs (siehe Absatze [0009]
und [0010]) die allgemeinen Formen von Fluorathern und
Fluorketonen, neben zwei weiteren Organo-
fluorverbindungen, als Alternativen fir das

Isolationsmedium.
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Im Anschluss daran (siehe Absatze [0013] und [0021])
wird ein spezieller Fluorather, namlich
Hydrofluormonoather, als "besonders bevorzugt" bzw. am
"meisten bevorzugt" beschrieben und dessen Wahl mit

seinen vorteilhaften Eigenschaften begrindet.

Im direkten Anschluss an diese Offenbarung lehrt
Dokument D1 (siehe Absatz [0022]): "alternativ zu dem
Hydrofluormonodther kann das Isolationsmedium ein

Fluorketon sein".

Bereits hier ist das Fluorketon nicht mehr ein Element
einer listenartigen Aufzahlung, sondern wird explizit

als eine Alternative beschrieben.

Im darauffolgenden Beschreibungsteil (siehe Absatze
[0023] bis [0043]) beschreibt das Dokument D1
ausfihrlich verschiedene spezielle Fluorketone und hebt
dabei die Fluorketone "C5-Keton'" und "Cé6-Keton'" als
besonders bevorzugt hinsichtlich einer Verwendung in
Hochspannungsisolationsanwendungen hervor. Diese
Bevorzugung wird mit deren besonderen Eigenschaften
begriindet (siehe Absatze [0030] und [0043]), die
deutlich machen, dass die genannten Fluorketone
besonders geeignet sind, die in Dokument D1 gestellte
Aufgabe zu l1ldsen, d.h. ein Isolationsmedium zu finden,
das '"einen geringen GWP (Global Warming Potential)-Wert
aufweist, das aber gleichzeitig im Vergleich zu den
bekannten Isolationsmedien &hnlich gute oder sogar
verbesserte Isolationseigenschaften aufweist"” (siehe
Absatz [0002]).

Von den vier in Absatz [0009] gelisteten mdgliche
Organofluorverbindungen werden also die Fluorketone

explizit als Alternative zu den Fluorathern genannt.
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Der Fachmann lernt damit aus Dokument D1 unmittelbar
und eindeutig, dass sowohl Fluorather als auch
Fluorketone als Isolationsmedium besonders geeignet

sind.

Zudem werden sowohl spezielle Fluorather als auch
spezielle Fluorketone als besonders bevorzugt
hervorgehoben. Der Fachmann wirde diese Offenbarung
nicht ignorieren, sondern daraus ebenfalls lernen, dass
Fluorketone vorteilhaft als Isolationsmedium in
Vorrichtungen zur Erzeugung, Ubertragung, Verteilung
oder Verwendung elektrischer Energie eingesetzt werden

konnen.

Die Kammer ist daher der Meinung, dass die
Rechtsprechung betreffend die Auswahl aus zwei Listen
hier nicht zur Anwendung kommt, da Fluorketone als
Isolationsmedium nicht als ein beliebiges Element aus
einer Liste von gleichwertigen Elementen aufgezahlt
werden, sondern explizit als Alternative zu "am meisten
bevorzugten" Verbindungen genannt werden und im Rahmen
von ausfihrlichen und explizit als vorteilhaft

beschriebenen Ausfilhrungsbeispielen offenbart sind.

Als Material fir die Gasdichtung offenbart das Dokument
13 verschiedene Materialien, darunter auch den
beanspruchte Butylkautschuk. Die Auswahl eines Elements
aus einer Liste mit gleichwertigen Elementen kann

jedoch keine Neuheit verleihen.

Damit ist der Gegenstand des Anspruchs 1 des

Hauptantrags nicht neu gegeniber DI.
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Hilfsantrag 10

Anspruch 1 des Hilfsantrags 10 wurde gegeniber Anspruch
1 des Hilfsantrags 9 im Merkmal a) wie folgt geandert

(Anderungen durch die Kammer gekennzeichnet) :

"a) mindestens eine Organofluorverbindung ausgewdhlt
aus der Gruppe bestehend aus Fluorketonen,

Fluornitrilen, und Mischungen davon, wobel das

Fluorketon genau 5 Kohlenstoffatome aufweist, und"

Neuheit gegeniiber Dokument D1 - Artikel 54 EPU

Das Dokument D1 (siehe Absatz [0030]) offenbart ein
Fluorketon, dass genau 5 Kohlenstoffatome aufweist
("C5-Keton'"), als "besonders bevorzugt hinsichtlich
einer Verwendung in Hoch- und

Mittelspannungsisolationsanwendungen".

Ungeachtet der Frage der Zulassung dieses Hilfsantrags,
ist die Kammer daher, aus den gleichen wie oben filr
Anspruch 1 des Hilfsantrags 9 genannten Grinden, der
Meinung, dass die im Anspruch 1 des Hilfsantrags 10
beanspruchte Vorrichtung nicht neu ist gegenliber dem
Dokument DI1.

Hilfsantrag 11

Anspruch 1 des Hilfsantrags 11 wurde gegeniber Anspruch
1 des Hilfsantrags 9 wie folgt geadndert (Anderungen

durch die Kammer gekennzeichnet):

"Vorrichtung (2) zur Erzeugung, Ubertragung-—und/oder

Verteilung wrdteder—Yerwendung—von elektrischer

Energie, ..."
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Neuheit gegeniiber Dokument D1 - Artikel 54 EPU

Im Vergleich zu Anspruch 1 des Hilfsantrags 9 wurde im
Anspruch 1 des Hilfsantrags 11 lediglich die
Alternative "Vorrichtung zur Verwendung elektrischer

Energie" gestrichen.

Ungeachtet der Frage der Zulassung dieses Hilfsantrags
ist die Kammer, aus den gleichen wie oben fir Anspruch
1 des Hilfsantrags 9 genannten Grinden, der Meinung,
dass die im Anspruch 1 des Hilfsantrags 11 beanspruchte

Vorrichtung nicht neu ist gegeniiber dem Dokument DI1.

Hilfsantrag 12

Anspruch 1 des Hilfsantrags 12 wurde gegenliber Anspruch
1 des Hilfsantrags 9 im Merkmal a) wie folgt geandert

(Anderungen durch die Kammer gekennzeichnet) :

"a) mindestens eine Organofluorverbindung ausgewdhlt
aus der Gruppe bestehend aus Fluerketornens

Fluornitrilen und Mischungen davon und"

Zulassung - Artikel 12 VOBK

Der Hilfsantrag 12 wurde von der Patentinhaberin

erstmals mit ihrer Beschwerdeerwiderung eingereicht.

Die Patentinhaberin beantragt den Hilfsantrag 12
zuzulassen, da, mit Ausnahme der Streichung des
Verwendungsanspruchs, die darin gemachten Anderungen
identisch mit den Anderungen eines im Verfahren vor der

Einspruchsabteilung rechtzeitig eingereichten
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Hilfsantrag seien (siehe Hilfsantrag 1 vom
22. April 2021).

Die Einsprechenden argumentierten, dass die Anderungen
im Hilfsantrag 12 nicht konvergent mit den Anderungen
der hoherrangigen Hilfsantrage seien und beantragte den
Hilfsantrag 12 deshalb nicht in das Verfahren

zuzulassen.

Die Kammer ist von den Argumenten der Einsprechenden
nicht idberzeugt und stimmt dem Vortrag der

Patentinhaberin zu.

Nach Artikel 12 (4) VOBK hat die Kammer ein Ermessen,

geanderte Anspruche zuzulassen.

Wie oben bei der Zulassung des Hilfsantrags 9
diskutiert, ist die Kammer der Meinung, dass die
Streichung des Verwendungsanspruchs offensichtlich dazu
geeignet ist, den Einwand unter Artikel 123(2) EPU zu
beheben. Die dariber hinausgehenden Anderung waren
bereits Teil des im Einspruchsverfahren am

22. April 2021 eingereichten Hilfsantrags 1, die damit
in zuldssiger Weise vorgebracht und aufrechterhalten

wurden.

Die Kammer léadsst daher in Ausibung ihres Ermessen nach
Artikel 12 (4) VOBK den Hilfsantrag 12 in das Verfahren

zZu.
Neuheit gegeniiber Dokument D14 - Artikel 54 EPU
Die Einsprechenden argumentieren, dass das der

Gegenstand des Anspruchs 1 nicht neu gegeniber der

Offenbarung des Dokument D14 sei.
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Die Patentinhaberin argumentiert, dass dieser Einwand
nicht Teil des urspringlichen Beschwerdevorbringens der
Einsprechenden gewesen sei, sondern erstmalig in der
mundlichen Verhandlung vor der Kammer vorgebracht und
substantiiert worden sei. Der Einwand sei daher gemal
Artikel 13(2) VOBK nicht zu bericksichtigen

Zum Einwand der mangelnden Neuheit selbst argumentiert
die Patentinhaberin analog zu ihrer Argumentation zur
Neuheit des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 9 gegeniiber
Dokument Dl:

Das Dokument D14 offenbare zwar Fluornitrile als
Isolationsmedium und auch Butylkautschuk als Material
fiir die Gasdichtung, die beanspruchte spezielle
Kombination dieser beiden Materialien basiere jedoch

auf der Auswahl aus zwei Listen und sei daher neu.

Zudem enthalte das Dokument D14 keinerlei Hinweis auf
die Verwendung von Fluornitrilen anstelle der anderen
genannten Organofluorverbindungen. Im Dokument D14
wlirden allenfalls die Fluorather und die Fluorketone
gegeniber den Fluornitrilen hervorgehoben, so dass der
Fachmann diesen Hinweis ignorieren misste um
Fluornitril als Material fir das Isolationsmedium

auszuwahlen.

Der Gegenstand von Anspruch 1 des Hilfsantrags 12 sei

daher neu gegenuber dem Dokument D14.

Die Kammer ist von den Argumenten der Patentinhaberin

aus folgenden Grinden nicht iUberzeugt.

Bezlglich der Zulassigkeit des Neuheitseinwands
basierend auf Dokument D14 (von der Einsprechenden 2

urspringlich als D2 bezeichnet) stellt die Kammer fest,
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dass die Einsprechenden diesen Einwand, und
insbesondere das Argument, dass das Dokument D14 auch
Fluornitrile offenbart, sowohl im vorinstanzlichen
Einspruchsverfahren (siehe Einspruchsschrift der
Einsprechenden 2 vom 17. November 2020, Seite 10, 3.
Absatz und Eingabe der Einsprechenden 1 vom

22. Juli 2021, Punkt 2.2.1) als auch im
Beschwerdeverfahren (siehe Beschwerdebegriindung der
Einsprechenden 2 vom 27. Oktober 2022, Seite 10, Punkt
D.3: "Mangelnde Neuheit gegeniiber D14") vorgetragen und
begriindet haben. Der Einwand ist deshalb keine Anderung
des Beschwerdevorbringens im Sinne von Artikel 13 (2)
VOBK sondern nach Artikel 12 (2) und (3) Teil des

Beschwerdevorbringens der Einsprechenden 1 und 2.

Zzum Neuheitseinwand selbst stellt die Kammer fest, dass
das Dokument D14 (siehe Anspruch 1) eine Vorrichtung
mit einer stromfihrenden Komponente in einem
Isolationsraum offenbart, wobei das Isolationsmedium
eine Organofluorverbindung umfasst, die aus der Gruppe
Fluorather, Fluoramine, Fluorketone, Fluorolefine,

Fluornitrile sowie Mischungen daraus ausgewahlt wird.

Ebenso offenbart das Dokument D14 die Verwendung eines
Tragergases bestehend aus Luft, einer Luftkomponente,
CO» oder Mischungen daraus (siehe Seite 29, Zeilen 17
bis 25) sowie die Verwendung von Butylkautschuk in der

Gasdichtung (siehe Seite 12, zweiter Absatz).

Analog zur Diskussion der Neuheit des Anspruchs 1 des
Hilfsantrags 9 gegeniiber Dokument D1 (siehe oben) ist
auch hier wieder die entscheidende Frage, ob das
Dokument D14 die Kombination der beiden Materialien

Fluornitril und Butylkautschuk offenbart.
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Die Kammer stimmt diesbeziiglich der Argumentation der
Einsprechenden zu: Das Dokument D14 (siehe z.B.
Anspruch 1) offenbart Fluornitrile als eine von
mehreren méglichen Alternativen fir die in dem

Isolationsmedium verwendete Organofluorverbindung.

Auch die Beschreibung (siehe Seite 2, letzter Absatz
und Seite 16, Zeilen 15 bis 22) enthalt diese
Offenbarung, wobei dort zudem verschiedene spezielle
Organofluorverbindungen (Hydrofluormonoather,
Perfluorketone, Hydrofluorolefine und Perfluornitrile)
hervorgehoben werden. Zu jeder dieser hervorgehobenen
Substanzen gibt die Beschreibung im weiteren Verlauf

explizit Ausfihrungsbeispiele an.

Das vom Einsprechenden 2 in der Verhandlung
angesprochene Ausfihrungsbeispiel mit Fluornitrilen
(siehe Seite 29, Zeilen 3 bis 15) hebt dabei als
besonders bevorzugt Perfluoroisobutyronitril

((CF3) 2,CFCN) und Perfluoro-2-methoxypropannitril
(CF3CF (OCF3)CN) hervor.

Von den im allgemeinen Teil als gleichwertig gelisteten
Organofluorverbindungen werden also in Dokument D14
spezielle Fluornitrile als besonders bevorzugt
hervorgehoben, wobei diese Verbindungen exakt den im
Patent (siehe abhangiger Anspruch 9 des Hilfsantrags 12
und Absatz [0052] der Patentschrift) als vorteilhaft

bezeichneten Verbindungen entsprechen.

Nach Meinung der Kammer wiirde der Fachmann die explizit
und als besonders bevorzugt beschriebenen
Ausfiihrungsbeispiele nicht ignorieren sondern dem
Dokument D14 die unmittelbare und eindeutige
Offenbarung entnehmen, dass sich Fluornitrile

vorteilhaft als Isolationsmedium einsetzen lassen. Da
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damit Fluornitrile nicht als ein beliebiges Element aus
einer Liste von gleichwertigen Elementen aufgezahlt
werden, kommt die Rechtsprechung betreffend die Auswahl

aus zwel Listen hier nicht zur Anwendung.

Dokument D14 offenbart als Material fir die Gasdichtung
13 verschiedene Materialien, darunter auch den
beanspruchte Butylkautschuk. Die Auswahl eines Elements
aus einer Liste mit gleichwertigen Elementen kann dem
beanspruchten Gegenstand jedoch keine Neuheit zu

verleihen.

Damit ist der Gegenstand des Anspruchs 1 des

Hilfsantrags 12 nicht neu gegeniiber Dokument D14.

Hilfsantrag 13

Anspruch 1 des Hilfsantrags 13 umfasst die Anderungen
der Hilfsantrdge 11 und 12, d.h. im Vergleich zum
soeben diskutierten Hilfsantrag 12 wurde im Anspruch 1
des Hilfsantrags 13 lediglich die Alternative

"Vorrichtung zur Verwendung elektrischer Energie"

gestrichen.

Ungeachtet der Frage der Zulassung dieses Hilfsantrags
ist die Kammer, aus den gleichen wie oben fir Anspruch
1 des Hilfsantrags 12 genannten Grinden, der Meinung,
dass die im Anspruch 1 des Hilfsantrags 13 beanspruchte

Vorrichtung nicht neu ist gegenitber dem Dokument D14.
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Hilfsantrag 14

Anspruch 1 des Hilfsantrags 14 wurde gegenliber Anspruch
1 des Hilfsantrags 9 wie folgt geadndert (Anderungen

durch die Kammer gekennzeichnet):

"]. Vorrichtung (2) zur Erzeugung, Ubertragung,
Verteilung und/oder Verwendung von elektrischer
Energie, wobeli im Innern der Vorrichtung (2) mindestens
ein Isolationsraum (6) ausgebildet wird, in welchem
eine stromfiihrende Komponente (8) angeordnet ist und
welcher ein die stromfiihrende Komponente (8) umgebendes
dielektrisches Isolationsmedium (10) enthdlt, wobei das

Isolationsmedium (10)

a) mindestens eine Organofluorverbindung ausgewdhlt aus
der Gruppe bestehend aus Fluorketonen, Fluornitrilen

und Mischungen davon und

b) ein Trdgergas umfassend mindestens eine Komponente
ausgewdhlt aus der Gruppe bestehend aus Luft,- einer
Luftkomponente, C0O2, oder einer Mischung dieser

Komponenten enthdlt,

und die Vorrichtung (2) mindestens eine Gasdichtung
(20) zur Abdichtung des mindestens einen
Isolationsraums (6) von einem weiteren Raum (18, 181)
umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass die Gasdichtung
(20) Butyl-Kautschuk als Dichtungsmaterial enthdlt und
insbesondere dass die Gasdichtung (20) aus Butyl-

Kautschuk als Dichtungsmaterial besteht, wobei der

Butyl-Kautschuk ein lUber Vulkanisierung mittels eines

auf einem Harz basierenden Vulkanisierungssystems

erhdltlicher Butylkautschuk ist."
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Zulassung

Der Hilfsantrag 14 wurde von der Patentinhaberin

erstmals mit ihrer Beschwerdeerwiderung eingereicht.

Die Patentinhaberin beantragt den Hilfsantrag 14
zuzulassen, da, mit Ausnahme der Streichung des
Verwendungsanspruchs, die darin gemachten Anderungen
identisch mit den Anderungen eines im Verfahren vor der
Einspruchsabteilung rechtzeitig eingereichten
Hilfsantrag seien (siehe Hilfsantrag 2 vom

22. April 2021).

Die Einsprechenden argumentieren, dass die Anderungen
im Hilfsantrag 14 nicht konvergent mit den Anderungen
der hoherrangigen Hilfsantrage seien und beantragen den

Hilfsantrag deshalb nicht in das Verfahren zuzulassen.

Die Kammer ist von den Argumenten der Einsprechenden
nicht idberzeugt und stimmt dem Vortrag der

Patentinhaberin zu.

Nach Artikel 12 (4) VOBK hat die Kammer ein Ermessen,

geanderte Anspruche zuzulassen.

Wie oben bei der Zulassung des Hilfsantrags 9
diskutiert, ist die Kammer der Meinung, dass die
Streichung des Verwendungsanspruchs offensichtlich dazu
geeignet ist, den Einwand unter Artikel 123(2) EPU zu
beheben. Die dartber hinausgehenden Anderung waren
bereits Teil des im Einspruchsverfahren am

22. April 2021 eingereichten Hilfsantrags 2, die damit
in zuldssiger Weise vorgebracht und aufrechterhalten

wurden.
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Die Kammer lédsst daher in Ausibung ihres Ermessen nach
Artikel 12 (4) VOBK den Hilfsantrag 14 in das Verfahren

zU.

Neuheit gegeniiber Dokument D1

Anspruch 1 des Hilfsantrags 14 unterscheidet sich wvon
Anspruch 1 des Hilfsantrags 9 durch das zusdtzliche
Merkmal , wobei der Butyl-Kautschuk ein lber
Vulkanisierung mittels eines auf einem Harz basierenden
Vulkanisierungssystems erhdltlicher Butyl-Kautschuk

ist".

Die Patentinhaberin argumentiert unter Verweis auf die
Prifungsrichtlinien zu "Product-by-Process"-Anspriichen
(siehe F-IV.4.12), dass unabhédngig davon, ob der
Begriff "erhaltlich", "erhalten", "direkt erhalten"
oder eine gleichwertige Formulierung verwendet werde,
Anspriche mit diesen Formulierungen immer auf das
Erzeugnis als solches gerichtet seien. Der in

Anspruch 1 definierte Butylkautschuk sei daher der
gleiche, unabhangig davon, ob er durch die in Anspruch
1 definierte Vulkanisierung erhalten werde oder

erhaltlich sei.

Da das Dokument D1 nicht offenbare, dass der Butyl-
Kautschuk iber Vulkanisierung mittels eines auf einem
Harz basierenden Vulkanisierungssystems erhaltlich sei,
sel der Gegenstand des Anspruchs 1 neu gegeniiber dem
Dokument D1.

Die Kammer ist von dieser Argumentation nicht tberzeugt

und stimmt der Einsprechenden 1 zu.

Durch die Formulierung "erhdltlich" lasst der Wortlaut

des Anspruchs 1 offen, ob der Butylkautschuk
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tatsachlich mittels eines auf einem Harz basierenden

Vulkanisierungssystems erhalten wurde.

Da Butylkautschuck grundsatzlich idber ein Harz-
basiertes Vulkanisierungssystems erhaltlich ist, ist
der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 14, aus
den gleichen Grinden wie oben fir Hilfsantrag 9

diskutiert, nicht neu gegeniiber dem Dokument DI1.

Hilfsantrage 15, 16 und 17

Anspruch 1 der Hilfsantrage 15, 16 und 17 unterscheidet
sich von Anspruch 1 der Hilfsantrags 11, 12 und 13
durch das zusatzliche Merkmal ,wobei der Butyl-
Kautschuk ein iliber Vulkanisierung mittels eines auf
einem Harz basierenden Vulkanisierungssystems

erhdltlicher Butyl-Kautschuk ist".

Wie oben fir Hilfsantrag 14 diskutiert, ist die Kammer
der Meinung, dass das neu hinzugekommene Merkmal nicht

einschrankend ist.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 15 ist
daher, aus den gleichen Grinden wie oben filr
Hilfsantrag 11 diskutiert, nicht neu gegenliber dem
Dokument DI1.

Ebenso ist der Gegenstand der Anspriche 1 der
Hilfsantrdage 16 und 17, aus den gleichen Griunden wie
oben flr die Hilfsantrage 12 und 13 diskutierten

Grinden, nicht neu gegeniiber dem Dokument D14.
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Hilfsantrag 18

Anspruch 1 des Hilfsantrags 18 wurde gegenliber Anspruch
1 des Hilfsantrags 14 wie folgt gedndert (Anderungen

durch die Kammer gekennzeichnet):

"]. Vorrichtung (2) zur Erzeugung, Ubertragung,
Verteilung und/oder Verwendung von elektrischer
Energie, wobeli im Innern der Vorrichtung (2) mindestens
ein Isolationsraum (6) ausgebildet wird, in welchem
eine stromfiihrende Komponente (8) angeordnet ist und
welcher ein die stromfiihrende Komponente (8) umgebendes
dielektrisches Isolationsmedium (10) enthdlt, wobei das

Isolationsmedium (10)

a) mindestens eine Organofluorverbindung ausgewdhlt aus
der Gruppe bestehend aus Fluorketonen, Fluornitrilen

und Mischungen davon und

b) ein Trdgergas umfassend mindestens eine Komponente
ausgewdhlt aus der Gruppe bestehend aus Luft,- einer
Luftkomponente, C0O2, oder einer Mischung dieser

Komponenten enthdlt,

und die Vorrichtung (2) mindestens eine Gasdichtung
(20) zur Abdichtung des mindestens einen
Isolationsraums (6) von einem weiteren Raum (18, 181)
umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass die Gasdichtung
(20) Butyl-Kautschuk als Dichtungsmaterial enthdlt und
insbesondere dass die Gasdichtung (20) aus Butyl-
Kautschuk als Dichtungsmaterial besteht, wobei der
Butyl-Kautschuk ein lUber Vulkanisierung mittels eines
auf einem Harz basierenden Vulkanisierungssystems
erhaltener erhidltlieher—Butylkautschuk ist."
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Zulassung - Artikel 12 (4) VOBK

Der Hilfsantrag 18 wurde von der Patentinhaberin

erstmals mit ihrer Beschwerdeerwiderung eingereicht.

Die Patentinhaberin beantragt den Hilfsantrag 18
zuzulassen, da die darin gegenliber dem bisherigen
Hilfsantrag 14 gemachte Anderung eine direkte Reaktion
auf das erstmalig im Beschwerdeverfahren vorgebrachte
Argument sei, dass die Formulierung "erhaltlich" nicht
einschrankend sei (siehe Beschwerdebegriindung der
Einsprechenden 1 vom 18. Oktober 2022, Punkt 2.3).

Die Einsprechenden argumentieren, dass die Anderungen
im Hilfsantrag 18 nicht konvergent mit den Anderungen
der hoherrangigen Hilfsantrage seien und beantragen den

Hilfsantrag deshalb nicht in das Verfahren zuzulassen.

Die Kammer ist von den Argumenten der Einsprechenden
nicht idberzeugt und stimmt dem Vortrag der

Patentinhaberin zu.

Nach Artikel 12 (4) VOBK hat die Kammer ein Ermessen,

geanderte Anspruche zuzulassen.

Wie oben bei der Zulassung des Hilfsantrags 14
diskutiert, ist die Kammer der Meinung, dass das
hinzugefiigte Merkmal beziglich der Vulkanisierung
bereits Teil des im Einspruchsverfahren am

22. April 2021 rechtzeitig eingereichten Hilfsantrags 2
war und wurde daher in zulassiger Weise vorgebracht und
aufrechterhalten. Zudem ist die Streichung des
Verwendungsanspruchs offensichtlich dazu geeignet, den
Einwand unter Artikel 123(2) EPU zu beheben.
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Die dariber hinausgehende Anderung ("erhalten" statt
"erhaltlich") in Anspruch 1 des Hilfsantrags 18 ist
eine direkte Reaktion auf einen erstmalig im
Beschwerdeverfahren vorgebrachten Einwand, die mit der
Beschwerdeerwiderung zum frihest moglichen Zeitpunkt

eingereicht wurde.

Die Kammer lédsst daher in Ausibung ihres Ermessen nach
Artikel 12 (4) VOBK den Hilfsantrag 18 in das Verfahren

zU.

Erfinderische Tatigkeit gegeniber Dokument D1 als
nachstliegendem Stand der Technik in Kombination mit
Dokument D16 - Artikel 56 EPU

Die Patentinhaberin argumentiert, dass
das Dokument D1 nicht offenbare, dass der
Butylkautschuk durch Vulkanisation mittels eines

Vulkanisationssystems auf Harzbasis gewonnen wird.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 18 sei

daher neu gegenuber dem Dokument DI1.

Die Beschreibung des Patents (siehe Absatz [0059])
zeige, dass mit einem Butylkautschuk, wie er jetzt in
Anspruch 1 des Hilfsantrags 18 spezifiziert sei, eine
erhohte Kohlenstoff-Kohlenstoff-Vernetzung erreicht
werden koénne. Durch die erhdhte Kohlenstoff-
Kohlenstoff-Vernetzung (d.h. eine hdhere
Vernetzungsdichte) koénne ein reduzierter

Gaspermeationskoeffizient erreicht werden.

Der technische Effekt dieses Unterscheidungsmerkmals

seil daher eine Erhdhung der Gasundurchlassigkeit.
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Das zu losende technische Problem sei somit eine
Vorrichtung mit einem alternativen (Nicht-SF6-)
Isoliermedium bereitzustellen, bei der das
Isoliermedium idber einen langen Zeitraum voll
funktionsfahig ist und die nur eine relativ seltene
Wartung der Vorrichtung erfordert, selbst bei einem

sehr hohen Druck des Mediums.

Dieses Ziel werde insbesondere auch dann erreicht, wenn
sehr hohe Anforderungen an die Gasdichtung gestellt
werden. Insbesondere werde es iUber einen ausreichend
langen Zeitraum erreicht, wenn Dricke von mehr als 10
bar zur Erzielung einer hohen Gasdichte und letztlich

einer hohen dielektrischen Isolation angewendet werden.

Dokument D16 offenbare zwar Butylkautschuk-Systeme auf
Harzbasis, der Fachmann wirde aber, ausgehend vom
nachstliegenden Stand der Technik gemal Dokument DI,

das Dokument D16 nicht heranziehen.

Selbst wenn er Dokument D16 heranziehen wiirde, wlirde er
aus der Vielzahl der in D16 angegebenen Systeme kein

System auf Harzbasis auswahlen.

Der Gegenstand von Anspruch 1 des Hilfsantrags 18 sei
daher erfinderisch gegeniber der Kombination der
Dokumente D1 und Dl6.

Die Kammer ist von der Argumentation der
Patentinhaberin nicht idberzeugt und stimmt aus

folgenden Grinden den Einsprechenden zu:

Das Patent (siehe Absatz [0059]) offenbart beziiglich
eines iUber Vulkanisierung mittels eines auf einem Harz
basierenden Vulkanisierungssystems erhaltenen

Butylkautschuks, dass "dadurch eine erhdhte
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Kohlenstoff-Kohlenstoff-Vernetzung erreicht werden

kann".

Die Gasundurchlédssigkeit von Butylkautschuks wird im
Patent (siehe Tabelle 1: "Gaspermeabilitdtsrate'" und
Absatze [0070] und [0071]) zwar diskutiert, nicht
jedoch im Zusammenhang mit der auf Harz basierten
Vulkanisierung. Der von der Patentinhaberin geltend
gemachte Effekt, eine Erhohung der
Gasundurchlassigkeit, ist daher im Zusammenhang mit der

Vulkanisierung basierend auf Harz nicht erwahnt.

Die Kammer stimmt daher der von den Einsprechenden
formulierten objektiven technischen Aufgabe zu, die
darin liegt, eine erhdhte Vernetzung des

Butylkautschuks zu erreichen.

Das Dokument D16, ein Lehrbuch fir
Kautschuktechnologie beschreibt ganz allgemein diese
Werkstoffe und deren Verarbeitung, wobei das Kapitel
2.8 Butylkautschuk betrifft. Der Fachmann wird daher,
auf der Suche nach einer Moglichkeit, die Vernetzung
des Butylkautschuks zu erhodhen, das Dokument D16

konsultieren.

Dokument D16 lehrt (siehe Kapitel 2.8.1.4.4:
"Vernetzung'), dass Butylkautschuk mit Phenolharzen
vernetzt werden kann. Dabei wird in dem Absatz "Harz-
Vernetzung"”" (siehe Seite 157) offenbart, dass die
Vernetzung von Butylkautschuk mit Phenol-Formaldehyd

Harzen die gréBte Bedeutung hat.

Selbst wenn man, wie von der Patentinhaberin
argumentiert, als technischen Effekt eine Erhdhung der
Gasundurchlédssigkeit annimmt, dann offenbart das

Dokument D16 (siehe Kapitel 2.8.1.5: "Eigenschaften der
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Vulkanisate und Anwendung"), dass eine der
herausragenden Eigenschaften von vulkanisiertem
Butylkautschuk die niedrige Gasdurchléassigkeit ist
(siehe Kapitel 2.8.1.5.3 Gasdurchléassigkeit).

Der Fachmann erhdlt also aus Dokument D16 den
expliziten Hinweis, das vulkanisierter Butylkautschuk
sowohl eine erhdhte Vernetzung als auch eine
verbesserte Gasundurchléadssigkeit aufweist. Zudem lehrt
Dokument D16, dass Butyl-Kautschuk mittels Harzen

vulkanisiert werden kann.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 18
beruht daher, ausgehend von Dokument D1 als
nachstliegendem Stand der Technik in Kombination mit
dem Dokument D16, nicht auf einer erfinderischen
Tatigkeit im Sinne von Artikel 56 EPU.

Die Kammer ist damit der Auffassung, dass unter
Beriicksichtigung der von der Patentinhaberin im
vorinstanzlichen Einspruchs- bzw. Beschwerdeverfahren
vorgenommenen Anderungen das europdische Patent und die
Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den
Erfordernissen dieses Ubereinkommens nicht geniigen

(Artikel 101 (3) b) EPU).
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

Das Patent wird widerrufen.
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