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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITT.

Iv.

Zweil Einspriiche wurden gegen das europaische Patent Nr.
1686767 in seiner Gesamtheit gestiitzt auf den
Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) EPU in Verbindung
mit Artikel 54 (1), (2) und 56 EPU eingelegt.

Mit Schreiben vom 16. Juni 2009 wurde einer der
Einspriiche (ABB AG) zurickgenommen. Dieser Einspruch,
der sich unter anderem auf eine behauptete offenkundige
Vorbenutzung stitzte, wurde von der Einspruchsabteilung

nicht mehr weiterverfolgt.

Im weiteren Verlauf des Einspruchsverfahrens wurde ein
neuer Einspruchsgrund gemidB Artikel 100 c) EPU geltend
gemacht. Die Einspruchsabteilung hat diesen neuen
Einspruchsgrund von Amts wegen gepriift und ist zu dem
Ergebnis gekommen, dass der Gegenstand des Patents
nicht idber den Inhalt der Anmeldung in der urspringlich

eingereichten Fassung hinausgeht.

Im Hinblick auf den Einspruchsgrund nach Artikel 100 a)
EPU kam die Einspruchsabteilung zu dem Ergebnis, dass
der Gegenstand des Patents neu sei und im Hinblick auf
eine kombinatorische Betrachtung der Dokumente F1 - F3
auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhe. Folglich
wurde der verbliebene Einspruch im Rahmen einer

mindlichen Verhandlung am 16. Marz 2010 zurickgewiesen.

Die der Einsprechenden zugesandte Entscheidung (EPA
Form 2330) tragt das Datum des 7. April 2010 und wurde
dort am 19. April 2010 empfangen, wahrend die der
Patentinhaberin UtUbermittelte Entscheidung den 14. April
2010 als Datum tragt und dort am 21. April 2010 in

Empfang genommen wurde.



VI.
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VIIT.
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Gegen diese Entscheidung legte die Beschwerdefiihrerin
(Einsprechende E1) mit Schreiben vom 4. Juni 2010
Beschwerde ein. Es wurde beantragt, die angefochtene
Entscheidung vom 7. April 2010 aufzuheben und das
Patent zu widerrufen. Hilfsweise wurde eine mindliche

Verhandlung beantragt.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte mit
Schriftsatz vom 4. August 2010 die Beschwerde als
unzulédssig zu verwerfen. Dieser Antrag wurde damit
begrindet, dass aus der Beschwerdeschrift entgegen den
Erfordernissen der Regel 99 (1) a) EPU weder der Name
noch die Anschrift des Beschwerdefiihrers zu entnehmen
sei und dass sich die Beschwerde entgegen den
Erfordernissen der Regel 99 (1) b) EPU nicht auf die
korrekte Entscheidung bezdge, da das angegebene Datum
(der 7. April 2010) nicht das Datum der Entscheidung
sei und nicht die beiden angegebenen Einsprechenden
betradfe. Hilfsweise wurde eine mindliche Verhandlung

beantragt.

In einer diesbeziiglichen Mitteilung vom 3. September
2010 wurde die Beschwerdefiihrerin aufgefordert, den
fehlenden Namen und die fehlende Anschrift des
Beschwerdefilthrers innerhalb einer Frist nachzureichen.
In einer weiteren Mitteilung gleichen Datums der
seinerzeit zustandigen Beschwerdekammer wurde von einer
prima facie Zuldssigkeit der Beschwerde ausgegangen und
davon abgesehen, das Verfahren vorab auf die Frage der

Zuladssigkeit zu beschranken.

In einem Schreiben vom 3. September 2010 nahm die
Beschwerdefithrerin zur Frage der Zulassigkeit der
Beschwerde Stellung und reichte mit Schreiben vom 5.
Oktober 2010 eine um den Namen und die Anschrift der

Beschwerdefiihrerin erganzte Beschwerdeschrift ein.
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In der Beschwerdebegrindung vom 11. August 2010 machte
die Beschwerdefiihrerin Ausfihrungen zu den
Einspruchsgriinden nach Artikel 100 a) und 100 c¢) EPU

und fiuhrte die Dokumente

F5: M. Popp, K. Weber: "Der Schnelleinstieg in
PROFINET", Profibus Nutzerorganisation e.V.,
Karlsruhe 2004

und

F6: Suchergebnisliste nach "advant controller 31
systembeschreibung systemtechnik Serie 90" im ARB
Download-Portal

ein.

In ihrer Erwiderung auf die Beschwerdebegriindung
beantragte die Beschwerdegegnerin festzustellen, dass
der Einspruchsgrund der unzuldssigen Erweiterung nicht
Gegenstand des Beschwerdeverfahrens sei. Ferner wurde
beantragt, die Entgegenhaltung F5 wegen mangelnder
Relevanz nicht in das Verfahren zuzulassen. Des
weiteren wurde auf die Einspruchsgriinde nach Artikel
100 a) und c) EPU eingegangen und beantragt, die

Beschwerde als unbegriindet zuriickzuweisen.

Weitere Ausfiihrungen zur Sache erfolgten in Eingaben
vom 20. Januar 2012 und 16. Oktober 2012 (Beschwerde-
fiihrerin) und vom 23. Juli 2012 (Beschwerdegegnerin).
Von der Beschwerdefilthrerin wurde die weitere

Druckschrift

F7: WAGO I/O-System 750, Modulares I/0-System Device
Net, Version 26.03.2002
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eingefiihrt, deren Nicht-Zulassung von der Beschwerde-

gegnerin beantragt wurde.

Die Kammer hat die Parteien am 11. Juni 2013 zur
mindlichen Verhandlung geladen. In einem beigefiigten
Ladungsbescheid hat sie zur Sache vorlaufig Stellung

genommen.

Im Laufe der miindlichen Verhandlung am 19. November
2013 bestatigten die Parteien ihre vorher gestellten
Antrdge, also die Aufhebung der Entscheidung und den
Widerruf des Patents als Antrag der Beschwerdefiihrerin
und die Verwerfung der Beschwerde als unzulassig bzw.
ihre Zurickweisung als unbegriindet als Antrag der
Beschwerdegegnerin. Am Ende der miindlichen Verhandlung

verkiindete der Vorsitzende die Entscheidung der Kammer.

Anspruch 1 des Streitpatents lautet wie folgt:

"Profinet kompatibles Gerat mit wenigstens einem
Adresswahlschalter, ausgebildet, die Vorgabe eines
Stationsidentifikators, welcher vor einer Zuordnung
physikalischer und logischer Netzwerk-Adressen jedem
Profinet-I0 Netzwerkteilnehmer als symbolischer Name
zur Identifizierung im Netzwerk zur anschlieBenden
eindeutigen Adressierung vergeben wird, aus einer
jeweiligen Einstellung des Adresswahlschalters in
Kombination mit einem zweiten, dem Gerat fest
vorgegebenen und einem spezifischen, das Gerat
umfassenden Gerategruppe zugeordneten Identifikator zur
Vergabe von wenigstens einer auf dem
Stationsidentifikator basierten Netzwerk—

Teilnehmergerateadresse zu bewirken."
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Entscheidungsgriunde

1. Zuldssigkeit der Beschwerde

1.1 GemidR Regel 99 (1) a) EPU ist der Name und die
Anschrift des Beschwerdefihrers in der
Beschwerdeschrift anzugeben. Die entsprechenden Angaben
waren im vorliegenden Fall nicht vollstandig. Dieser
Mangel wurde jedoch nach Aufforderung durch die Kammer
gemdR Regel 101 (2) EPU fristgerecht behoben.

1.2 GemidR Regel 99 (1) b) EPU muss die angefochtene
Entscheidung in der Beschwerdeschrift angegeben werden.
In der Beschwerdeschrift wird auf den Einspruch gegen
das Europadische Patent mit der Nummer 1 686 767 Bezug
genommen. Ferner wird beantragt, die Entscheidung vom
7. April 2010 aufzuheben.

Die Kammer stellt hierzu fest, dass in dem vorliegenden
Fall allein die Angabe der Patentnummer die
angefochtene Entscheidung unmissverstandlich
bezeichnet, da es nur eine einzige, mit der Beschwerde
anfechtbare Entscheidung fiir dieses Patent gibt. Ferner
ist es lblich, das Datum, das die Entscheidung tragt,
anzugeben. Ublicherweise benutzt man Formulierungen wie
"zugestellt am". Die verwendete Formulierung
"Entscheidung vom ..." ist nicht korrekt, da die
Entscheidung selbst wahrend der miindlichen Verhandlung
erging. Im vorliegenden Fall ergeben sich hieraus
jedoch allein schon aus den erwdahnten Grinden keine
Zweifel. AuBerdem wurde die Entscheidung ausweislich
der o6ffentlichen Akte der Einsprechenden am 7. April
2010 zugestellt. Somit verweist sie erkennbar auf
dieses Zustellungsdatum. Dass der Patentinhaberin die
Entscheidung an einem anderen Tag zugestellt worden

ist, ist der Einsprechenden nicht anzulasten.
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Weiterhin ist die verbliebene Einsprechende (WAGO
Verwaltungsgesellschaft mbH) die einzige durch die
Entscheidung der Einspruchsabteilung beschwerte Partei,
so dass die Beschwerde eindeutig dieser Partei

zugeordnet werden konnte.

Aus diesen Grinden ist die Beschwerde zulédssig.

Einspruchsgrund nach Artikel 100 a)

Interpretation des Anspruchs 1

Anspruch 1 ist in sich nicht schlissig. Der verwendete
Wortlaut "in Kombination mit einem zweiten, dem Gerat
fest vorgegebenen und einem spezifischen, das Gerat
umfassenden Gerategruppe zugeordneten

Indikator" (Hervorhebung durch die Kammer) ergibt
keinen Sinn. Daher zieht die Kammer gemal standiger
Rechtsprechung die Beschreibung und die anderen
Anspriiche zur Interpretation des Anspruchs 1 heran. Aus
der Beschreibung und den nebengeordneten Ansprichen 3
und 5 ergibt sich, dass dieser Wortlaut als "in
Kombination mit einem ... und einer spezifischen, das
Gerat umfassenden Gerategruppe zugeordneten

Indikator" (Hervorhebung durch die Kammer) zu verstehen
ist, so wie auch die Beschwerdegegnerin den Anspruch
verstanden wissen will. Davon wird im Folgenden

ausgegangen.

Zu berlicksichtigender Stand der Technik

Die Beschwerdefiihrerin hat mit der Beschwerdebegrindung

die weitere Druckschrift F5 eingereicht.

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine

Zusammenfassung des technischen Wissens, das der
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Fachmann im Bereich des Profinets besitzt (siehe
Titel). Die Kammer sieht daher keinen Grund, dieses
Dokument vom Verfahren auszuschlieBen (Artikel 12 (4)
VOBK) .

Die Kammer geht von F5 als dem nachstliegendem Stand
der Technik aus. Dieses Dokument beschreibt in den
Kapiteln 8.14.1 und 8.14.2 (Seiten 81 und 82) den
Aufbau eines Bussystems mit Profinet IO-Feldgerédten.
Insbesondere wird auf Seite 81 die Adresszuweisung flr
Profinet I0O-Feldgerate beschrieben, die im wesentlichen
der in den Paragraphen [0006]-[0008] des Streitpatents

beschriebenen Zuweisung entspricht.

Die Adresszuweisung erfolgt flir ein Profinet
kompatibles Gerat und basiert auf einem Geradtenamen
(auch logischer Name), der dem beanspruchten
Stationsidentifikator entspricht, welcher vor einer
Zuordnung physikalischer und logischer Netzwerk-
Adressen jedem Profinet-I0O Netzwerkteilnehmer als
symbolischer Name zur Identifizierung im Netzwerk zur
anschlieRenden eindeutigen Adressierung vergeben wird,
wobeil die Netzwerk-Teilnehmergerdteadresse auf dem
Gerdtenamen (also dem Stationsidentifikator) basiert
(ibidem) .

GemaBl F5 wird der Geréadtename (der Stationsidentifi-
kator) dem Gerat als Gerdtename zugewiesen (siehe
ibidem), wobei der Gerédtename online in das jeweilige
Feldgerat geschrieben wird oder das Einschreiben in
unbestimmter Weise in einem friheren Schritt erfolgt
(Seite 82, Zeilen 1 bis 2). Der Geradtename sollte sich
an der Funktionalitat oder dem Einbauort des Gerates
orientieren (Seite 81, zweiter Punkt in der Liste) und
umfasst in dem gezeigten Beispiel (Seite 81, untere

Tabelle) zweil Teile, wobel der erste Teil einer
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Gerategruppe ("Presse", "SchweiBen") zugeordnet ist und
durch die Funktionalitat der Gerdtegruppe dieser fest
vorgegeben ist. Der zweite Teil des Geratenamens weist
auf eine durchlaufende Nummer ("01") innerhalb dieser

Gerdtegruppe hin.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich somit
von dem aus F5 bekannten Stand der Technik durch das

Vorhandensein eines Adresswahlschalters zum Einstellen
desjenigen Teils des Stationsidentifikators, der nicht

durch die Gerategruppe bestimmt wird.

Dieses Merkmal 16st die Aufgabe, den Austausch eines
Feldgerats im Reparaturfall einfach durchfithren zu

konnen (Paragraph [0013] des Streitpatents).

Diese Aufgabe ist eine im Betrieb mit Feldgeradten
ubliche Aufgabe. Thre Formulierung kann keine

erfinderische Tatigkeit begriinden.

Die aus dem Stand der Technik bekannten Verfahren der
Konfiguration von Geraten beim Gerdteaustausch, die
darin bestehen, den Stationsidentifikator softwaremalig
zu Ubertragen (F5, Seite 82, Zeilen 1 und 2 und
Paragraph [0008] des Streitpatents) oder dazu ein
wechselbares Speichermedium zu verwenden (Paragraph
[0015] des Streitpatents) weisen die in den Paragraphen
[0013] bis [0016] des Streitpatents erwadhnten Nachteile

auf.

Dem Fachmann ist dariber hinaus allgemein bekannt, dass
Gerateadressen mittels Adresswahlschalter eingestellt
werden konnen. Dies wurde von der Beschwerdegegnerin

nicht bestritten.
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Die Einstellung der Gerdteadresse mittels
Adresswahlschalter ist ein technisch einfaches und
sicheres Verfahren, um eine Gerdteadresse insbesondere
beim Gerdteaustausch in einer industriellen Umgebung
konfigurieren zu konnen. Daher wiirde der von F5
ausgehende Fachmann zur L&sung der obigen Aufgabe die
Moglichkeit in Betracht ziehen, die Gerateadresse
mittels eines Adresswahlschalters einzustellen. Jedoch
wlirde der Fachmann die Einstellung der Geradteadresse
mittels Adresswahlschalter auf einen Teil des
Geratenamens beschranken. Zum einen umfassen
Geratenamen fir Profinet kompatible Feldgerate, wie sie
in der unteren Tabelle auf Seite 81 von F5 gezeigt
sind, mehrere Bytes. Eine Einstellung des vollstandigen
Namens durch einen Adresswahlschalter ist daher nicht
praktikabel. Da ein Teil des Namens gemal F5 in
sinnvoller Weise durch die Funktionalitat des Gerats
fest vorgegeben ist, war es fir den Fachmann
naheliegend, diesen vorgegebenen Teil des Geradtenamens
in einem friheren Schritt (siehe z.B. F5, Seite 82,
Zeilen 1 und 2) in das Feldgerat einzuschreiben und nur
den Teil des Geradtenamens, der die laufende Nummer
angibt, mittels eines Wahlschalters einzustellen, um
die mihsame manuelle Eingabe des umfangreichen, mit der
Funktionalitat verbundenen Teils des Gerdtenamens zu
vermeiden. Zum anderen ist der fest vorgegebene, mit
der Funktionalitat des Feldgerats verbundene Teil des
Gerdtenamens derselbe flir alle Geradte dieses Typs.
Daher ware es fir den Fachmann naheliegend gewesen, die
Eingabe dieses Teil des Geradtenamens zu automatisieren,
um seine wiederholte manuelle Eingabe mittels
Adresswahlschalter flir alle Gerate dieses Typs zu
vermeiden und nur eine Eingabe der laufenden Nummer des
Geratenamens mittels Adresswahlschalter vorzusehen.
Somit wiirde der von F5 ausgehende Fachmann unter

Verwendung seines allgemeinen fachmannischen Wissens
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ohne erfinderisches Zutun zum Gegenstand des Anspruchs

1 gelangen.

Der Umstand, dass ein Gerat gemaB Anspruch 1 gegeniiber
einem aus dem Stand der Technik bekannten Gerat durch
das Vorhandensein eines zusatzlichen
Adresswahlschalters komplizierter und teurer wird als
ein Gerat nach dem Stand der Technik ist ein fir den
Fachmann erkennbarer Zielkonflikt, den er unter
Abwagung der oben erwdhnten Vorteile (siehe Punkt 2.8)
1l6sen muss, der ihn aber nicht davon abhalten wlirde,
die Ausstattung mit einem zusdtzlichen Adresswahl-

schalter in Betracht zu ziehen.

Folglich erfillt der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht
die Erfordernisse des Artikels 52 (1) EPU in Verbindung
mit Artikel 56 EPU. Somit steht der Einspruchsgrund
nach Artikel 100 a) EPU der Aufrechterhaltung des
Streitpatents entgegen.



T 1356/10

Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

Das Patent wird widerrufen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:
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Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



