BESCHWERDEKAMMERN BOARDS OF APPEAL OF CHAMBRES DE RECOURS
DES EUROPAISCHEN THE EUROPEAN PATENT DE L'OFFICE EUROPEEN
PATENTAMTS OFFICE DES BREVETS

Interner Verteilerschliissel:

(A) [ -1 Veroffentlichung im ABIL.
(B) [ -] An Vorsitzende und Mitglieder
(C) [ -] An Vorsitzende
(D) [ X ] Keine Verteilung
Datenblatt zur Entscheidung

vom 5. Juni 2023
Beschwerde-Aktenzeichen: T 0780/20 - 3.5.03
Anmeldenummer: 15184517.9
Verdffentlichungsnummer: 3141970
IPC: G05B19/042
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Dezentrale Peripherie

Patentinhaberin:
Siemens Aktiengesellschaft

Einsprechende:
Festo SE & Co. KG

Stichwort:
Simulierte Prozesseingangswerte/SIEMENS

Relevante Rechtsnormen:
EPU Art. 54(3), 83, 111(1l), 123(2)
VOBK 2020 Art. 11, 15(8)

Dieses Datenblatt ist nicht Teil der Entscheidun:

EPA Form 3030 Es kann jederzeit und ohne Bekanntmachung gedndert werde



Schlagwort:

Neuheit gegeniiber Art. 54 (3)-Dokument - (Jja): keine
unmittelbare und eindeutige Offenbarung

Zurickverweisung an die Einspruchsabteilung - (ja): Neuheit

und erfinderische Tatigkeit nicht vollumfanglich geprift

Zitierte Entscheidungen:
T 1924/19, T 1924/20

Dieses Datenblatt ist nicht Teil der Entscheidun:

EPA Form 3030 Es kann jederzeit und ohne Bekanntmachung gedndert werde



m——e BeSChwe rdekam mern Boards of Appeal of the

European Patent Office

:I:;ﬂzn:t Richard-Reitzner-Allee 8
u
0))) |=sue Boards of Appeal 85540 Haar
affi &
des brevets Tel. +49 (0)89 2399-0

Chambres de recours Fax +49 (0)89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0780/20 - 3.5.03

ENTSCHETIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.5.03
vom 5. Juni 2023

Beschwerdefihrerin: Siemens Aktiengesellschaft
Werner-von-Siemens-Strabe 1
 nh .
(Patentinhaberin) 80333 Minchen (DE)
Vertreter: Siemens Patent Attorneys
Postfach 22 16 34
80506 Minchen (DE)

Beschwerdegegnerin: Festo SE & Co. KG
(Einsprechende) Ruiter Str. 82
73734 Esslingen am Neckar (DE)
Vertreter: Patentanwdlte Magenbauer & Kollegen
Partnerschaft mbB
Plochinger StraRe 109
73730 Esslingen (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europdischen Patentamts, die am 14. Februar
2020 zur Post gegeben wurde und mit der das
europadische Patent Nr. 3141970 aufgrund des
Artikels 101 (3) (b) EPU widerrufen worden
ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender K. Bengi-Akylurek
Mitglieder: K. Peirs
F. Bostedt



-1 - T 0780/20

Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung, das Patent zu widerrufen

(Artikel 101 (2) EPU). Die Einspruchsabteilung war der
Ansicht, dass der Gegenstand von Anspruch 1 wie erteilt
gegenliber folgender Druckschrift nicht neu sei

(Artikel 54 (3) EPU):

D8: EP 2 985 663 Al.

Am 5. Juni 2023 fand eine miindliche Verhandlung vor der

Kammer statt.

Die Beschwerdefiihrerin (Patentinhaberin) beantragte,
die angefochtene Entscheidung aufzuheben und den

Einspruch zurlckzuweisen.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte, die

Beschwerde zurickzuweisen.

Anspruch 1 des Hauptantrags, d. h. Anspruch 1 wie
erteilt, lautet wie folgt (Merkmalsgliederung der

Kammer) :
a) "Dezentrale Peripherie mit
b) - Prozesseingabe- und Prozessausgabe-Modulen (1l6a,

16b), welche in einer Prozesssteuerungs-
Betriebsart mit an diesen Modulen (l6a, 16b)
angeschlossenen Feldgerdten interagieren, und
c) - einem Interface-Modul (15), in welchem
ein Prozessabbild (20) hinterlegt ist,
d) wobei in der Prozesssteuerungs-Betriebsart die
Prozesseingabe-Module (16a) Prozesseingangswerte

zur Verarbeitung mittels eines mit der dezentralen
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Peripherie (14) verbundenen
Automatisierungsgerates (2, 3) in das
Prozessabbild (20) einschreiben und

e) das Automatisierungsgerat (2, 3)
Prozessausgangswerte zur Verarbeitung mittels der
Prozessausgabe-Module (16b) in das
Prozessabbild (20) einschreibt,

) dadurch gekennzeichnet, dass das
Interface-Modul (15) einen programmierbaren
Baustein (17) aufweist, welcher dazu ausgebildet
ist, in einer Simulations-Betriebsart

g) - den Zugriff der Prozesseingabe- und
Prozessausgabe-Module (16a, 16b) auf das
Prozessabbild (20) zu blockieren, und

h) Prozessausgangswerte des
Automatisierungsgerates (2, 3) aus dem
Prozessabbild (20) auszulesen, simulierte
Prozesseingangswerte zu berechnen und die
simulierten Prozesseingangswerte in das

Prozessabbild (20) einzuschreiben".

Entscheidungsgrunde
1. Einspruchsgriinde nach Artikel 100 b) und c) EPU

1.1 Die Kammer ist mit den Grinden 3 und 4 der
angefochtenen Entscheidung einverstanden (vgl.
Artikel 15 (8) VOBK 2020). Die Beschwerdegegnerin hat

hierzu keine entsprechenden Gegenargumente vorgebracht.

1.2 Die Einspruchsgriinde nach Artikel 100 b) und c) EPU
stehen demnach der Aufrechterhaltung des Streitpatents

nicht entgegen.
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Anspruch 1 wie erteilt: Auslegung

Im ersten Satz der Grinde 5.1.3 der angefochtenen
Entscheidung wird der Begriff "dezentrale Peripherie"
des Merkmals a) von der Einspruchsabteilung wie folgt

ausgelegt:

"Zusammenfassend kann die beanspruchte dezentrale
Peripherie als eine Vorrichtung charakterisiert
werden, die eine Schnittstelle zur Kommunikation
mit Feldgerdten und eine Schnittstelle zur
Kommunikation mit einem ilibergeordnete[n]
Automatisierungsgerdt aufweist, da diese Merkmale
sich aus den obigen Passagen als wesentlich fiir die

Funktion einer dezentralen Peripherie erweisen."

Die Kammer ist mit dieser Auslegung einverstanden.

Dariiber hinaus vertritt die Einspruchsabteilung in den
Grinden 5.3.2 der angefochtenen Entscheidung mit Bezug
auf das Merkmal "1.5" korrekterweise die Auffassung,
dass der Begriff "Modul" breit auslegbar ist.
Allerdings sollte es sich dabei aus Sicht der Kammer um
eine eigenstandige und an sich austauschbare Einheit
handeln. Entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin
kann eine solche Einheit nicht nur als "korperliche[n]
Modularitat", sondern auch als funktionale Einheit
ausgefiihrt werden. So ist es bei einem
Programmierungsvorgang durchaus iblich, den
entsprechenden Computercode nicht monolithisch zu
gestalten, sondern in kleine Komponenten, d. h.
"Module", zu unterteilen, wobei jedes Modul im Sinne
einer modularen Programmierweise einem eigenen
Aufgabenbereich zugeordnet ist und entsprechend als

Einheit ausgetauscht werden kann.
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Des Weiteren unterstitzt die Kammer die von der
Beschwerdegegnerin vorgenommene Auslegung, wonach das
"Interface-Modul" gemdal Merkmal e) dazu ausgebildet
sein muss, "dem Automatisierungsgerat einen
Einschreibevorgang in das Prozessabbild zu erméglichen,
um Prozessausgangswerte einzuschreiben, die von den

Prozessausgabe-Modulen verarbeitet werden konnen".

Anspruch 1 wie erteilt - Artikel 100 a) EPU - Neuheit
gegentliber D8

In den Grinden 5.3.2 der angefochtenen Entscheidung
wurden beziglich des dort mit "1.8" bezeichneten
Merkmals (d. h. Merkmal e) laut Nummerierung der
Kammer), Zeilen 38 bis 50 der Spalte 8 in Dokument D8
herangezogen. Zunachst hadlt die Kammer dazu fest, dass
in D8 ein fur den fachkundigen Leser eindeutiger und
unmittelbarer Hinweis fehlt, um das "Interface-Modul"
von Merkmal c¢) im Sinne von Punkt 2.2 oben mit einer
willkirlichen Auswahl von Bausteinen aus der in Figur 2
von D8 dargestellten Steuerung 30 ("dezentrale
Peripherie" in der Anspruchsterminologie)
gleichzusetzen. Danach kann die Kammer weder der von
der Einspruchsabteilung in Grinden 5.3.2 der
angefochtenen Entscheidung beziglich "1.5"
vorgenommenen Gruppierung der Bldcke 33, 34 und 37 bis
39 noch der von der Beschwerdegegnerin in der
mindlichen Verhandlung vor der Kammer geltend gemachten

Kombination aus den Blocken 33, 34 und 37 zustimmen.

Auch wenn es einen solchen eindeutigen und
unmittelbaren Hinweis gadbe, kann die Kammer nicht
erkennen, dass das anspruchsgemalBe "Interface-Modul"
tatsdchlich dazu ausgebildet ware, einem
Automatisierungsgerat ("Leitsystem 1") einen

Einschreibevorgang in das Prozessabbild 34 zu
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ermdglichen (siehe auch Punkt 2.3 oben). Der Grund
dafiir ist, dass D8 keine Einzelheiten betreffend die
Zugriffsrechte zum Einschreiben in das Prozessabbild 34
offenbart. Insbesondere zeigt D8 nicht, ob dem in
Absatz [0024] von D8 genannten Leitsystem 1 iberhaupt
ein Zugriff auf das Prozessabbild 34 gewdhrt wird, um
dort Prozessausgangswerte einzuschreiben. Vielmehr geht
aus Spalte 8, Zeilen 26 bis 30 von D8 nur hervor, dass
das Automatisierungsprogramm 33 das Prozessabbild 34
"fiihrt". Dies bedeutet wiederum nur, dass im "realen
Betrieb", also im Prozesssteuerungsbetrieb in D8,
samtliche Zugriffe auf das Prozessabbild 34
zwangslaufig lber das Automatisierungsprogramm 33

laufen missen (siehe auch Absatz [0026] in D8).

Umgekehrt lehrt die von der Beschwerdegegnerin in der
mindlichen Verhandlung vor der Kammer herangezogene
Textstelle in Spalte 8, Zeilen 30 bis 43 von D8
lediglich, dass im Simulationsmodus "[a]lternativ oder
zusatzlich" das Simulationsprogramm 37 auf das
Prozessabbild 34 zugreifen kann. Da ein Zugriff von dem
Leitsystem 1 {iber das Automatisierungsprogramm 33
und/oder das Simulationsprogramm 37 auf das
Prozessabbild 34 in D8 nicht eindeutig und unmittelbar
offenbart ist, wird zumindest das Merkmal e) in
Dokument D8 nicht gezeigt. Dies gilt auch unabhangig
davon, ob und wie ein derartiger Zugriff im
Streitpatent selbst offenbart ware. Der "Gegenstand
eines europdischen Patents" nach Artikel 100 a) EPU
wird namlich durch die Anspriiche bestimmt (vgl.

T 1924/20, Griunde 2.7).

Somit ist der Gegenstand vom erteilten Anspruch 1 neu
gegeniiber D8 (Artikel 54 (3) EPU).
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Zurlickverweisung an die Einspruchsabteilung

In der angefochtenen Entscheidung wurde der
Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) EPU lediglich
hinsichtlich Artikel 54 (3) EPU in Bezug auf

Dokument D8 gepriift. Aus den im obigen Punkt 3.1
genannten Grinden kommt die Kammer jedoch zum Schluss,

dass Anspruch 1 wie erteilt gegeniiber D8 neu ist.

Es ist weder der angefochtenen Entscheidung noch der
Niederschrift iUber die miindliche Verhandlung vor der
Einspruchsabteilung zu entnehmen, dass irgendeiner der
von der Einsprechenden in ihrem Einspruchsschriftsatz
geltend gemachten Einspruchsgriinde explizit

zuruckgenommen wurde.

Die Kammer ist des Weiteren der Ansicht, dass es im
vorliegenden Fall nicht angezeigt erscheint, eine
endgiiltige Entscheidung hinsichtlich Artikel 54 und 56
EPU zu treffen. Wie die Kammer fiir den Fall T 1924/19,
Grinde 3.2, in anderer Besetzung bereits festgehalten
hat, stellt dies einen "besonderen Grund" dar, der
dafir spricht, die Angelegenheit an die
Einspruchsabteilung zur weiteren Prifung insbesondere
der Neuheit und der erfinderischen Tatigkeit gegeniiber
anderem, in der Akte befindlichen Stand der Technik
zurlickzuverweisen (Artikel 11 VOBK 2020).

Die Parteien haben gegen eine solche Zurilickverweisung

an die Einspruchsabteilung keine Bedenken geaubert.

Mithin wird die Angelegenheit an die
Einspruchsabteilung zur weiteren Entscheidung nach

Artikel 111 (1) EPU zurilickverwiesen.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung zur

weiteren Entscheidung zuriickverwiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:
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B. Bruckner K. Bengi-Akylirek

Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



