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Sachverhalt und Antréage
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D e Beschwerdegegnerin ist |Inhaberin des européischen
Patents 0 586 715.

Di e Beschwerdefdhrerin hat gegen das Patent Ei nspruch
ei ngel egt. Der Einspruch war auf Artikel 100 a) und b)
EPU gestiit zt. Vi er Entgegenhal tungen wurden angef ihrt,
i nsbesonder e

El: DE-A-36 03 751.

Mt Entschei dung vom 22. Juli 1998 wurde der Ei nspruch
zur ickgew esen. Die Einspruchsabteilung befand, dal

ni cht ei nmal ei ne Zusanmenschau der genannten Schriften
i n nahel i egender Wi se zur beanspruchten Erfindung
fihre. Auch der Ei nwand der nmangel nden O f enbarung

wur de al s unbegr indet zurickgew esen

In ihrer am 1. Dezenber 1998 ei ngegangenen Beschwer de-
begr indung ging di e Ei nsprechende auf die Ausfihrungen
der Ei nspruchsabteilung nicht ein. D e Beschwerde wrde
vi el mehr auf die Industrienorm"lEEE Std 1149. 1- 1990
(I'ncludes I EEE Std 1149. 1a-1993)" aus dem Jahr 1993
gest it zt . Der Beschwerdebegr indung waren 14 Seiten

di eser Norm bei gefigt. Es wurde argunentiert, dalR die
neue Entgegenhal tung in Verbindung mt El1 die Erfindung
nahel ege. Cbwohl die Norm nicht vorveroffentlicht sei
(Annel detag des Streitpatents ist der 5. August 1992),
kénne davon ausgegangen werden, dalR sie mt der schon
1990 ver abschi edet en Norm

E6: IEEE Std. 1149.1-1990: "IEEE Standard Test Access
Port and Boundary-Scan Architecture”
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i dentisch sei, abgesehen von eini gen besonders
mar ki erten Textstellen. Unletzte Zweifel auszurdaunen,
wirde di e Beschwerdefidhrerin die vorveroffentlichte
Norm E6 nachrei chen

In ihrer am 20. Januar 1999 ei ngegangenen Antwort auf
di e Beschwer debegrindung vertrat di e Beschwerdegegnerin
di e Ansicht, dalR auch unter Bericksichtigung der neuen
Ent gegenhal tung di e Erfindung nach den Patentansprichen
1 und 10 auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhe.

G eichzeitig wurden vier Hilfsantrage eingereicht. Mt
H nwei s auf nogliche Patentverl etzungshandl ungen wurde
um ei ne beschl euni gte Prifung gebeten.

Di e Beschwerdekamrer erlield am11. Mirz 1999 einen

Zw schenbeschei d. Nach der vorl aufi gen Meinung der
Kanmer sei das neue Dokunent als nachstliegender Stand
der Techni k anzusehen, was fir seine Zulassung zum
Ver f ahren spreche.

Di e Beschwerdegegnerin teilte mt Schrei ben vom

25. Marz 1999 mt, dal sie eine abschliel3ende

Ent schei dung durch di e Kammer einer Zurickverwei sung an
di e Ei nspruchsabteil ung vorzi ehe.

Mt Schreiben vom9. Juli 1999 beantragte die
Beschwer def Uhrerin eine Fristverl angerung von zwei
Monat en zur AuRerung auf den Bescheid. Sie regte ferner
an, die Kamrer ndge i m Zuge des Antshilfeverfahrens

ei ne Kopi e des Dokunments E6 bei m USPTO besorgen. M t

H nwei s auf das Ersuchen der Beschwerdegegnerin auf
beschl euni gte Prifung bzw. auf das Prinzip der
Unparteilichkeit, wes die Kammer bei de Antré&ge ab.
Darauf hin | ehnte di e BeschwerdefUhrerin die Mtglieder
der Kamrer wegen Besorgni s der Befangenheit ab.
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Mt Schrei ben vom 28. Novenber 1999 teilte die
Beschwerdef threrin mt, dall eine Kopie der Schrift E6
gef unden worden sei und nachgereicht werden koénne.

Am 9. Dezenber 1999 wies die Kanmer in einer anderen
Beset zung den Antrag auf Abl ehnung der urspringlichen
M tglieder zurick

Mt Schrei ben vom 14. Juli 2000 |ud die Kanmer, w eder
in ihrer urspringlichen Besetzung, die Parteien zu

ei ner fidr den 12. Oktober 2000 angesetzten mindl i chen
Ver handl ung. In der Anlage zur Ladung wurde dar auf

hi ngew esen, dalR di e Kanmer noch kei ne Kopie der
Schrift E6 erhalten habe.

Am 22. Septenber 2000 teilte die Beschwerdefthrerin der
Kamrer per Telefax mt, dald i hren Aufzei chnungen nach
drei Kopi en der besagten Industrienorm zusamen mt dem
Schrei ben vom 28. Novenber 1999 abgeschi ckt worden

sei en.

Nach Ricksprache mt dem Berichterstatter wurde das
Dokunment E6 am 27. Septenber 2000 nachgereicht.

Ei ne mindl i che Ver handl ung vor der Beschwer dekamrer
fand am 12. Oktober 2000 statt. D e Beschwerdegegnerin
rei chte einen neuen Hauptantrag ein, der aus

29 Anspriuchen und ei ner gednderten Beschrei bungsseite
best and. Der neue Hauptantrag entsprach i mwesentlichen
dem friheren H | fsantrag 2, eingereicht am 20. Januar
1999. Die fruheren Hlfsantrage 3 und 4 wurden weiter
aufrecht er hal ten

Pat ent anspruch 1 gemal3 Hauptantrag | autete (ohne
Bezugszei chen):
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| nf or mat i onsiibertragungsverfahren zur Ubertragung
digitaler Informationen zwi schen ei ner Zentral ei nheit
und ei ner Anzahl von der Zentral ei nheit untergeordneten
Baugr uppen ei nes nodul aren Aut omati si erungsger ats,

- wobei die Informationsubertragung uber ein serielles
Bussystem erfol gt, das m ndestens eine Datenleitung zum
Ubertragen der Informationen, eine Taktleitung zur

Vor gabe ei nes genei nsanen Systent aktes und m ndest ens

ei ne Steuerleitung zum Ubertragen von Steuersignal en
auf wei st, wobei zum ndest die Datenleitung durch die
Baugr uppen hi ndurchgef thrt i st,

dadur ch gekennzei chnet,

dall di e Informationen Befehle und Daten unfassen,

- Uber die Datenleitung abwechsel nd Befehl e und Daten
Ubertragen werden,

- bei der Ubertragung von Befehl en di e Baugruppen die
Dat enl ei t ung Uber bricken und ei n Schi eberegi ster zur
Abspei cherung eines uUber die Datenleitung Ubertragenen
Bef ehl s an di e Datenleitung ankoppel n und

- bei der Ubertragung von Daten di e Baugruppen in
Abhangi gkeit vom zul et zt Ubertragenen Befehl entweder
ein Schi eberegister in die Datenleitung einschleifen
oder di e Datenleitung Uberbricken.

Der unabhéngi ge Patentanspruch 10 war auf eine
ent sprechende Baugruppe gerichtet.

XV. Di e Beschwerdefidhrerin machte geltend, dal ausgehend
von E1 der Fachmann E6 herangezogen hatte, umdie
Bef ehl stibertragung Uber den Bus zu beschl euni gen. E6
sei dem Fachmann bekannt, da eine Industrienorm

2875.D Y A
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Fachw ssen darstelle und jeder Elektrotechni ker etwas
von Schal tungstestverfahren verstehen nisse.

Di e Beschwerdegegnerin bestritt, dall ein Fachmann auf
dem Cebi et der Automati sierungstechnik mt der in E6
beschri ebenen Art von Testverfahren vertraut sei. Dazu
komme, dal} di e Befehl siibertragung nach E6 der Erfindung
ohnehi n nicht entspreche. Sollte di e Beschwerdekanmmer
anderer Ansicht sein, ware eine Zurickverwei sung an die
Ei nspruchsabt ei | ung angebracht, da E6 verspatet

vor gebracht worden sei

Di e Beschwerdefidhrerin beantragte di e Auf hebung der
angef ocht enen Ent schei dung und den Wderruf des
Pat ent s.

Di e Beschwerdegegnerin beantragte, das Patent gemal3 dem
i n der nundlichen Verhandl ung am 12. Okt ober 2000

ei ngerei chten Haupt antrag aufrechtzuerhalten,

hi | f swei se gemal3 ei nem der am 20. Januar 1999

ei ngereichten H I fsantrage 3 und 4, und weiterhin, dafl
di e Beschwer dekanmer durchentschei de, sol ange der
Bestand des Patents nicht gefahrdet ware.

Ent schei dungsgr inde

2875.D

Di e Ent schei dung der Ei nspruchsabteilung beschafti gt

si ch hauptsachlich mt den Fragen der Ausfihrbarkeit und
der erfinderischen Tatigkeit imHi nblick auf die in der
Ei nspruchsbegr indung angegebenen Ent gegenhal tungen. D e
Beschwer def Uhrerin hat diese Argunentation nicht in
Frage gestellt, sondern die neue Schrift E6 genannt, die
nach Ansicht der Beschwerdefihrerin in Verbindung mt E1
zum Erfindungsgegenstand fuhrt. D e Beschwerdegegnerin
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bestreitet nicht nmehr die Rel evanz di eser Entgegen-

hal tung far die Erfindung gemalR den erteilten Ansprichen
und hat von sich aus zur besseren Abgrenzung gegeniber

di esem St and der Techni k Anderungen des Patents
vorgenomen. Bei dieser Sachlage ist E6 eindeutig zu

ber ticksi chtigen. Es stellt sich lediglich die Frage, ob
di e Sache an die Einspruchsabteilung zur weiteren

Pruf ung zur ickverw esen werden sollte.

Nach st andi ger Recht sprechung der Beschwerdekanmern w rd
ei ne Sache normal erwei se zuridckverw esen, wenn eine

rel evante Druckschrift erstrmalig im Ei nspruchs-

beschwer deverfahren genannt wird. Imvorliegenden Fal
verzichtet die Kanmer jedoch auf eine Zurickverwei sung,
da es gute Gunde fiur eine abschlielBende Entschei dung

gi bt. Di e Beschwerdefthrerin hat in der nundlichen

Ver handl ung vor der Kanmmer den Winsch geé&ufRert, die
Kanmer ndge di e Sache sel bst entschei den, und auch die
Beschwer degegnerin hat imschriftlichen Verfahren di esen
Weg beflirwortet. Gerade imHinblick auf die von der
Beschwer degegnerin damal s gel tend gemacht e Patent -

verl et zungsgef ahr erscheint ein nbglichst schneller
Abschl u3 des Verfahrens i m Europdi schen Patentant und
somt eine direkte Entschei dung durch die Kammer als
zweckmalli g.

GemalR dem endgil tigen Antrag der Beschwer degegnerin
sollte auf eine Zurickverwei sung nur dann verzichtet

wer den, wenn nach Ansicht der Kammer der Bestand des
Patents nicht gefahrdet ist. Einem Antrag in dieser Form
kann di e Kanmer jedoch nicht stattgeben, denn eine

Zur uckver wei sung kanme dann ei ner Vorabent schei dung

gl eich. Die Folge ware sowohl eine Verzdgerung des
Verfahrens als auch ein Instanzverlust. |Imdbrigen ist
es allein Sache der Kamrer zu entscheiden, ob eine
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Angel egenheit zurickverw esen wird oder nicht. Dieser
Er messensspi el raum der Kammer kann nicht durch Antrége
geschnél ert werden. Eine Partei kann |ediglich anregen,
dall di e Kammer ihr Ernmessen in einer bestinmten Wise
ausubt .

Erfinderische Tatigkeit

Die Erfindung betrifft ein Informationsibertragungs-
verfahren (Patentanspruch 1) bzw. eine entsprechende
Baugr uppe (Patentanspruch 10). Daten und Befehl e werden
zwi schen einer Zentral ei nheit und untergeordneten

Baugr uppen uber einen seriellen Bus Ubertragen. Wenn die
Zentral ei nheit einen Befehl ausgibt, reagiert jede
Baugruppe mt zwei MaBBnahnmen. Erstens wird die

Dat enl ei t ung uber brickt (kurzgeschl ossen), so dal3 der
Bef ehl gl eichzeitig allen Baugruppen zur Verfigung
steht. Zweitens wird ein Register an die Leitung
angekoppel t, in das der Befehl geschrieben wrd.

(" Angekoppel t" bedeutet in di esem Zusanmenhang, dal3 das
Regi ster wi e eine "Sackgasse" parallel zur Leitung
angeschl ossen wird, ohne in diese eingeschleift zu
werden.) In dieser Wise konnen all e Baugruppen ohne
Lauf zei t ver zoger ungen den Befehl speichern

Es ist unstrittig, dalR die Merknmal e des Oberbegriffs des
Pat ent anspruchs 1 aus E1 bekannt sind.

Di e Beschwerdefidhrerin vertritt die Meinung, dal3 der
Fachmann E6 herangezogen hatte, umeine effizientere
| nf or mat i onsubertragung zu ernbgli chen.

D e Beschwerdegegnerin ist ihrerseits der Ansicht, dal
erstens E6 als gebietsfrend mt E1 nicht konbiniert
wer den kdnne und dall zweitens auch ei ne Zusamrenschau
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der beiden Schriften nicht zur Erfindung fihren wirde.

E1l beschrei bt ein Bussystem fir Automatisierungsanl agen,
E6 einen Testbus fur el ektronische Bauteile

(i nsbesondere Chips auf einer Platine). Es ist wohl in
der Tat fraglich, ob ein Fachmann ausgehend von El auf
E6 stofRen wirde, da in E6 das Testverfahren im
Vordergrund steht und der Datenbus |ediglich einen Tei
der Testausristung darstellt. Es braucht jedoch nicht
ent schi eden zu werden, ob di e Konbination nahel i egend
war, denn nach Ansicht der Kanmer beruht die Erfindung
auch unter Bericksichtigung von E6 auf einer
erfinderischen Tatigkeit.

Die G inde fir diese Meinung sollen jetzt dargetan
wer den.

Nach der Lehre der Erfindung wird bei der Ubertragung
von Befehlen di e Datenleitung Uberbrickt und ein

Schi eber egi ster zur Abspei cherung ei nes Uber die

Dat enl ei tung uUbertragenen Befehls an di e Datenleitung
angekoppel t. Aufgrund der Uberbrickung gel angt der

Bef ehl gl eichzeitig an alle Baugruppen und wird parall el
i n di e angekoppel ten Schi eberegi ster eingeschrieben. D e
Bef ehl stibertragung geschi eht somt auf einen Schl ag.

E6 beschrei bt ein Testverfahren, das eine Uberpriifung
der Funktionen von | C Bausteinen direkt auf der
Leiterplatine erndglicht. Testzellen sind vorgesehen,
die seriell mteinander verbunden sind und Testdaten von
ei nem Test ei ngang zu ei nem Testausgang | eiten. Jede
Zel l e verfugt Uber verschi edene Testdatenregister, die
wahl bar in die Datenleitung eingeschleift werden kdnnen
(Fig. 8-1). Ein spezielles Register ("bypass register")
di ent der Uberbrickung der Datenleitung (von einer
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vor handenen Verzodgerung von 1 Bit wird hier abgesehen).
Das Bypassregister wird in denjeni gen Baugruppen

ei ngeschaltet, die nicht angesprochen sind. Nur die zu

t est enden Baugruppen schleifen ein Testdatenregister ein
(i nsbesondere das "boundary-scan register"). Der

Gesant Ubertragungsweg ver kirzt sich entsprechend.

Neben Testdaten werden in E6 auch Befehl e ubertragen.

Di ese werden in jeder Zelle in ei nem besonderen

Schi eberegister ("instruction register") abgespeichert.

Di eses Schi eberegister wird jedoch nicht an die

Dat enl ei t ung angekoppelt, sondern in diese eingeschleift
(s. Fig. 4-1). Das Bypassregister wird bei Befehl suber-

tragungen al so nicht verwendet. Das bedeutet, dal} jeder

Bef ehl durch die Register santlicher Baugruppen wandern
mu3. Di e Befehl stibertragung ni mmt entsprechend viel Zeit
in Anspruch

Ausgehend von El1 sieht die Beschwerdefihrerin die

t echni sche Auf gabe darin, die Befehlsibertragung zu
beschl euni gen. E6 wei se den Weg zu diesem Ziel. Nach
Ansi cht der Beschwerdefihrerin ist es offensichtlich,
dalR nicht nur die Testdatenregi ster, sondern auch das
Bef ehl sregi ster mt dem Bypassregi ster zusamen
verwendet werden konnte. Di e Befehle wirden durch die
Bypassregi ster gefuhrt werden und somt di e Baugruppen
praktisch gleichzeitig erreichen. Di e Befehlsregister
wirden | ediglich der Speicherung der Befehle dienen und
brauchten deshal b nicht nmehr in die Datenleitung

ei ngeschl ei ft zu werden, sondern koénnten angekoppel t
sein. Es ergebe sich auf naheliegende Wise die

Er fi ndung.

D e Kammer kann sich di eser Meinung nicht anschli el3en.
In E6 bewi rkt das Bypassregister eine Verkirzung des
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Test busses: Die Testdatenregister in nicht
angesprochenen Zell en werden zwar (praktisch)

kurzgeschl ossen, aber die Testdatenregister in den
dbrigen Zellen bl ei ben eingeschleift. Es ist also nicht
vorgesehen, alle Testdatenregi ster zu Uberbricken. Dies
hatte auch keinen Sinn gehabt, weil ein Testvorgang
weni gstens eine Zelle betreffen nuf.

Da auch Befehl e aus Daten bestehen, wire der Fachmann
nogl i cherwei se darauf gekommen, dalR Befehle auf die

gl eiche Weise wi e Testdaten Ubertragen werden konnten:
Ein Befehl, der nur an einige Testzellen adressiert ist,
konnte mttels der Uberbriickungstechni k unverzdégert
durch die unbeteiligten Zellen geleitet werden. D e
Uber t ragungsdauer wirde sich verkiirzen. Jedoch wéren
auch bei di eser hypotheti schen Anordnung die
angesprochenen Befehl sregister in Serie geschaltet. Es
fehlt noch die Idee, die Befehlsregister ganz aus der
Lei tung herauszunehnen und sie lediglich an die Leitung
anzukoppel n.

Es ist aus dem verfigbaren Stand der Techni k nicht
ersichtlich, warum der Fachmann di esen |etzten Schritt
vorgenomen hatte. D e Beschwerdefdhrerin hat auf die
Ahnl i chkeiten der Erfindung nmit herkénmichen Parallel -
Bussen hi ngewi esen. Es ist jedoch schwer nachvoll -

zi ehbar, warum der Fachmann den seriellen Bus gemal3 E6
mt einemparallelen Bus in Verbindung gebracht hatte.

Di e Erfindung kdnnte durchaus gerade darin |iegen,
Vorteile eines seriellen und eines parallelen Bussystens
Zu ver ei nen.

Bezuglich E6 hat di e Beschwerdef Uhrerin ferner
argunentiert, dall Testdaten, die dem Bypassregister
zugef ihrt werden, zwangsl aufig auch an die anderen, mt
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dem Bypassregi ster parallel geschalteten Register
gel angen. Insofern seien diese Register wie bei der
Erfi ndung an den Testbus angekoppelt.

D eses Argunent ist jedoch nicht Uberzeugend. In E6 ist
nur das Einschrei ben der Daten in das Bypassregi ster
(Uber briickung der Zelle) beabsichtigt. Gelangen die

Dat en auch in andere Register, ist dies aus Sicht der E6
eher ein Fehler. Es hatte deshal b erfinderischer

Tati gkeit bedurft, aus di esem Urstand - der ohne
Kenntni s der vorliegenden Erfindung wohl unbeacht et
gebl i eben wiare - einen Vorteil zu ziehen.

D e Kammer kommt daher zu dem Schl uf3, dafl die Erfindung
gemall Patentanspruch 1 auf einer erfinderischen
Tati gkeit beruht.

Der unabhéngi ge Patentanspruch 10 ist aus den gl eichen
G inden gewahr bar .

Di e Anderungen der abhangi gen Anspriiche und der
Beschrei bung (zu denen sich di e Beschwerdef hrerin hat
aufBern koénnen) sind nicht zu beanstanden.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

2875.D

D e angefochtene Ent schei dung wi rd auf gehoben.

D e Angel egenheit wrd an die erste Instanz mt der
Auf | age zurickverw esen, das Patent genmdl? demin der
nundl i chen Ver handl ung am 12. Cktober 2000 ei ngereichten
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Haupt antrag aufrecht zuer hal t en.

Di e Geschaftsstell enbeanti n: Der Vorsitzende:

M Ki ehl P. K J. van den Berg

2875.D



