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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2009 047 200.2-53

hat der 18. Senat (Techn. Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
11. Januar 2017 durch die Vorsitzende Richterin Dipl.-Ing. Wickborn sowie die
Richter Kruppa, Dipl.-Phys. Dr. Schwengelbeck und Dipl.-Ing. Altvater

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

BPatG 152
08.05



Grinde

Die am 26. November 2009 beim Deutschen Patent- und Markenamt unter
Inanspruchnahme einer US-amerikanischen Prioritat vom 3. Dezember 2008
(US 12/327 790) eingereichte Patentanmeldung 10 2009 047 200.2 mit der Be-

zeichnung

»Ein Komprimierungs-Zustandsbit-Zwischenspeicher und Zusatzspeicher*

wurde durch die Prifungsstelle fur Klasse G06 F mit in der Anhdrung verkiindetem
Beschluss vom 20. September 2012 zurlickgewiesen. Zur Begriindung der Zu-
rickweisung wurde ausgefuhrt, dass sich die Gegenstande der jeweiligen An-
spruche 1 nach Hauptantrag und Hilfsantrdgen 1 bis 3 in naheliegender Weise aus

dem Stand der Technik gemaf Druckschrift

US 6 795 897 B2

ergeben wirden.

Gegen diesen Beschluss ist die Beschwerde der Anmelderin gerichtet.

Mit Schriftsatz vom 19. August 2013, eingegangen am 20. August 2013, verteidigt
die Anmelderin ihre Patentanmeldung mit neuen Anspruchssatzen nach Hauptan-
trag und Hilfsantragen 1 bis 3. Sie fuhrt sinngemal3 aus, dass die jeweiligen neuen

Anspruchsgegenstande urspringlich offenbart und patentfahig seien.

Die Anmelderin beantragt mit Eingabe vom 19. August 2013 sinngemal3, den Zu-
rickweisungsbeschluss aufzuheben und ein Patent gemaR Hauptantrag bzw. ge-

malf} Hilfsantragen 1 bis 3 zu erteilen.



Als Hauptantrag wird die Erteilung eines Patentes basierend auf den neuen An-
sprichen 1 bis 11, welche mit der Eingabe vom 19. August 2013 eingereicht sind,
den urspringlichen Beschreibungsseiten und den urspriinglichen Figuren bean-

tragt.

Als Hilfsantrag 1 wird die Erteilung eines Patentes basierend auf einem unabhan-
gigen Anspruch, welcher die Merkmale der neuen Anspriiche 1 und 2 umfasst,
welche mit der Eingabe vom 19. August 2013 eingereicht sind, den ubrigen An-
sprichen 3 bis 11, welche mit dieser Eingabe eingereicht sind, und den ubrigen
Dokumenten, wie fir den Hauptantrag definiert, beantragt.

Als Hilfsantrag 2 wird die Erteilung eines Patentes basierend auf einem unabhan-
gigen Anspruch, welcher die Merkmale der neuen Anspriche 1, 2, 3 und 4 um-
fasst, welche mit der Eingabe vom 19. August 2013 eingereicht sind, den ubrigen
Ansprichen 5 bis 11, welche mit dieser Eingabe eingereicht sind, und den tbrigen

Dokumenten, wie fir den Hauptantrag definiert, beantragt.

Als Hilfsantrag 3 wird die Erteilung eines Patentes basierend auf einem unabhan-
gigen Anspruch, welcher die Merkmale der neuen Anspriche 1, 2, 3, 4 und 5 um-
fasst, welche mit der Eingabe vom 19. August 2013 eingereicht sind, den tbrigen
Ansprichen 6 bis 11, welche mit dieser Eingabe eingereicht sind, und den tbrigen
Dokumenten, wie fir den Hauptantrag definiert, beantragt.

Mit Schriftsatz vom 9. Mai 2016 hat die Anmelderin um Entscheidung nach Ak-

tenlage gebeten.

Zuletzt mit Schreiben vom 18. Oktober 2016 ist die Anmelderin darauf hingewie-
sen worden, dass die Gegenstdnde der jeweiligen Anspriiche 1 nach Haupt- und

Hilfsantragen 1 bis 3 mdglicherweise unzuléassige Erweiterungen aufweisen.



Anspruch 1 nach Hauptantrag lautet:

15 Mehrzahl von intermedidaren Zwischenspeichern, die mit einem oder
mehreren Clients gekoppelt sind, wobei jeder intermediare Zwischenspeicher
aufweist:

einen Komprimierungs-Zustandsbit-Zwischenspeicher, der konfiguriert ist,
um Komprimierungsinformation fiir Blocke von Speicher, die innerhalb eines
entsprechenden Teils einer Mehrzahl von Teilen von externem Speicher
gespeichert sind, zwischenzuspeichern; und

eine Daten-Zwischenspeicher-Einheit, die konfiguriert ist, um, in Antwort
auf ein Cache-Verfehlen in einer Daten-Cache-Einheit, das eine erste
Speicherzugriffsanfrage empfangen von einem Client einbezieht, komprimierte
Daten von dem entsprechenden Teil der Mehrzahl von Teilen von dem externen
Speicher basierend auf Komprimierungsinformation, die mit der ersten
Speicherzugriffsanfrage assoziiert ist und entweder in dem Komprimierungs-
Zustandsbit-Zwischenspeicher oder einer Datenstruktur, welche in dem
entsprechenden Teil der Mehrzahl von Teilen von dem externen Speicher
angesiedelt ist, gespeichert ist, anzufordern, wobei die
Komprimierungsinformation die Zahl von Bits anzeigt, die die komprimierten
Daten aufweisen und wobei die komprimierten Daten einen reduzierten Satz von
Daten zur Darstellung der angeforderten Daten aufweisen,

wobei jeder intermedidre Zwischenspeicher mit einem oder mehreren
Clients iiber eine Speicher-Kreuzschiene und mit dem entsprechenden Teil der
Mehrzahl von Teilen von dem externen Speicher gekoppelt ist,

wobei jeder intermedidre Zwischenspeicher konfiguriert ist, zumindest auf
die Datenstruktur zuzugreifen, welche Komprimierungsinformation fiir den
entsprechenden Teil der Mehrzahl von Teilen von dem externen Speicher
speichert und welche in dem entsprechenden Teil der Mehrzahl von Teilen von

dem externen Speicher angesiedelt ist.



Die Anspriche 2 bis 5, welche mit der Eingabe vom 19. August 2013 eingereicht
worden sind, lauten:

2. Mehrzahl von intermedidren Zwischenspeichern gemald Anspruch 1,
wobei, wenn Komprimierungsinformation, die mit der ersten

Speicherzugriffsanfrage assoziiert ist, momentan nicht in dem Komprimierungs-
Zustandsbit-Zwischenspeicher gespeichert ist, ein Komprimierungs-Zustandsbit-
Zwischenspeicher-Verfehlen erzeugt wird und in Antwort darauf der
Komprimierungs-Zustandsbit-Zwischenspeicher eine Speicherzugriffsanfrage auf
die Datenstruktur innerhalb des externen Speichers erzeugt, um eine
Zwischenspeicherreihe wieder herzustellen, die die angefragte

Komprimierungsinformation aufweist.

3. Mehrzahl von intermedidren Zwischenspeichern nach Anspruch 1 oder 2,
wobei der Komprimierungs-Zustandsbit-Zwischenspeicher konfiguriert ist, um von
einer Speichermanagement-Einheit eine Tag-Reihe zu empfangen, die mit der
ersten Speicherzugriffsanfrage assoziiert ist, und um einen Zwischenspeicher-Tag
von der Tag-Reihe abzuleiten.

4. Mehrzahl von intermedidren Zwischenspeichern nach Anspruch 3, wobei
der Komprimierungs-Zustandsbit-Zwischenspeicher konfiguriert ist, um basierend
auf dem Zwischenspeicher-Tag zu bestimmen, ob die
Komprimierungsinformation, die mit der ersten Speicherzugriffsanfrage assoziiert
ist, gegenwartig innerhalb des Komprimierungs-Zustandsbit-Zwischenspeichers
oder der Datenstruktur gespeichert ist.

5. Mehrzahl von intermediaren Zwischenspeichern nach einem der Anspriche
1 bis 4, wobei der Komprimierungs-Zustandsbit-Zwischenspeicher konfiguriert ist,
um eine Adresse innerhalb der Datenstruktur zu berechnen, von wo die
Komprimierungsinformation, die mit der ersten Speicherzugriffsanfrage assoziiert
ist, durch Addieren eines Versatzes zu einem Index, der von der Tag-Reihe
abaeleitet ist, wiedererlanat werden kann.

Wegen den Unteranspriichen 6 bis 11 nach Hauptantrag wird auf die Akte verwie-
sen.



Wegen der weiteren Einzelheiten wird ebenfalls auf die Akte verwiesen.

Die zulassige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Denn die Gegenstande
der jeweiligen Anspriiche 1 gemalRR Hauptantrag bzw. den Hilfsantragen 1 bis 3
wurden gegenuber dem Inhalt der Anmeldung in der urspringlichen Fassung un-
zulassig erweitert (8 38 Satz 1 PatG). Die Frage der Patentfahigkeit der Anspru-
che nach Hauptantrag und Hilfsantragen im Hinblick auf die 88 1 bis 5 PatG kann

somit dahinstehen.

1. Die vorliegende Anmeldung betrifft gemald der geltenden Beschreibungs-
einleitung Speichersysteme bzw. einen Komprimierungs-Zustandsbit-Zwischen-
speicher (Cache) und Zusatzspeicher (vgl. deutsche Ubersetzung der Anmeldeun-
terlagen vom 26. Februar 2010, S. 1 Z. 13-15).

Der Anmeldung liegt gemald Beschreibungseinleitung die Aufgabe zugrunde, ein
Datenverarbeitungssystem in die Lage zu versetzen, grol3e Mengen von ange-
hangten Speicher zu unterstiitzen, ohne Die-Flachen-Kosten zu erleiden, die mit
dem Speichern grofRer Zahlen von direkt abgebildeten On-Chip-Komprimierungs-
Zustandsbits verbunden sind (vgl. S. 4 erster Abs.).

Als zustandiger Fachmann ist vorliegend ein Diplom-Ingenieur der Fachrichtung
Elektrotechnik mit Schwerpunkt Informationstechnik anzusehen, der Giber mehrjah-
rige Erfahrung auf dem Gebiet der Entwicklung von Speichersystemen mit Cache-

Speichern aufweist.

Die Aufgabe soll gelost werden durch die Merkmale der jeweiligen unabhangigen
Anspruche nach Hauptantrag bzw. nach Hilfsantradgen 1 bis 3.



Anspruch 1 nach Hauptantrag lautet unter Hinzuflgung einer senatsseitigen

Merkmalsgliederung und Kennzeichnung von Anderungen gegeniiber dem ur-

sprunglichen Anspruch 1 wie folgt:

M1

M2

M3

M4

Ein Mehrzahl von intermediarenr Zwischenspeichern, dieer mit einem

oder mehreren Clients und-eirem—externen—Speicher gekoppelt ist
sind, uﬂd—kennguneﬂ—lst—um—aui—zurmndest—eme—Datenebeﬁﬂaehe

sthe-derwobei jeder intermedidre Zwischenspeicher aufweist:

einen Komprimierungs-Zustandsbit-Zwischenspeicher, der konfigu-
riert ist, um Komprimierungsinformationen fir Blocke von Speicher,

die innerhalb eines entsprechenden Teils einer Mehrzahl von Teilen

des von externemn—Speichers gespeichert sind, zwischenzuspei-
chern; und
eine Daten-Zwischenspeicher-Einheit, die konfiguriert ist, um, in Ant-

wort auf ein Cache-Verfehlen in einer Daten-Cache-Einheit, das eine

erste Speicherzugriffsanfrage empfangen von einem Client einbe-

zieht, komprimierte Daten von dem entsprechenden Teil der Mehr-

zahl von Teilen von dem externen Speicher basierend auf Kompri-

mierungsinformationen, die mit der ersten Speicherzugriffsanfrage
assoziiert sinrd ist und entweder in dem Komprimierungs-Zustandsbit-

Zwischenspeicher oder einer der Datenstruktur, welche in dem ent-

sprechenden Teil der Mehrzahl von Teilen von dem externen Spei-

cher _angesiedelt ist, gespeichert sind ist, anzufordern, wobei die

Komprimierungsinformation die Zahl von Bits anzeiqgt, die die kom-

primierten Daten aufweisen und wobei die komprimierten Daten ei-

nen reduzierten Satz von Daten zur Darstellung der angeforderten
Daten aufweisen,

wobei jeder intermedidre Zwischenspeicher mit einem oder mehreren

Clients Uber eine Speicher-Kreuzschiene und mit dem entsprechen-




den Teil der Mehrzahl von Teilen von dem externen Speicher gekop-

pelt ist,
M5  wobei jeder intermediare Zwischenspeicher konfiguriert ist, zumin-

dest auf die Datenstruktur zuzugreifen, welche Komprimierungsin-

formation fiir den entsprechenden Teil der Mehrzahl von Teilen von

dem externen Speicher speichert und welche in dem entsprechen-

den Teil der Mehrzahl von Teilen von dem externen Speicher ange-

siedelt ist.

Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 weist die Merkmale des Anspruchs 1 nach Haupt-
antrag auf unter Hinzufigung der Merkmale des Anspruchs 2 aus der Eingabe von
19. August 2013.

Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 weist ebenfalls die Merkmale des Anspruchs 1
nach Hauptantrag auf unter Ergdnzung der Merkmale der Anspriiche 2 bis 4 aus
der Eingabe von 19. August 2013.

Anspruch 1 nach Hilfsantrag 3 weist ebenso die Merkmale des Anspruchs 1
nach Hauptantrag auf sowie zuséatzlich die Merkmale der Anspriiche 2 bis 5 aus
der Eingabe von 19. August 2013.

2. Die Anspriche 1 nach Hauptantrag und nach Hilfsantrdgen 1 bis 3 bein-
halten jeweils Anderungen gegeniiber dem Inhalt der Anmeldung in der urspriing-
lichen Fassung, die den Gegenstand der Anmeldung unzuléssig erweitern (8 38
Satz 1 PatG).

a) Zum Hauptantrag

Im Anspruch 1 nach Hauptantrag ist eine ,Daten-Zwischenspeicher-Einheit* auf-
gefuhrt, ,[...] die konfiguriert ist, um, in Antwort auf ein Cache-Verfehlen in einer

Daten-Cache-Einheit, das eine erste Speicherzugriffsanfrage empfangen von

einem Client einbezieht, komprimierte Daten [...] anzufordern® (vgl. Merkmal M3;



Anderungen gegeniiber dem Merkmal des urspriinglichen Anspruchs 1 hervorge-
hoben). Dies bedeutet fir den Fachmann, dass beim geltenden Anspruchsgegen-
stand im Unterschied zum urspriinglichen Anspruchssatz zwischen zwei verschie-
denen Daten-Einheiten unterschieden wird — namlich einer ,Daten-Zwischenspei-
cher-Einheit” und ,einer Daten-Cache-Einheit, die nunmehr im Anspruch 1 im Zu-
sammenhang mit einem Cache-Verfehlen aufgefiihrt werden. Ausweislich der ur-
sprunglichen Beschreibung ist dazu lediglich ein Daten-Zwischenspeicher (,L2
data cache 428“) als Daten-Zwischenspeichereinheit vorgesehen (vgl. u. a. Fig. 4
und Abs. [0051] der urspriinglichen englischsprachigen Beschreibung bzw. S. 23
zweiter Abs. der nachgereichten deutschen Ubersetzung der Beschreibung). Ein
Cache-Verfehlen in einer anderen Einheit als der vorstehend genannten Daten-
Zwischenspeicher-Einheit im Zusammenhang mit einer Speicherzugriffsanfrage,
wie es nunmehr in Merkmal M3 durch Nennung einer anderen Einheit respektive
,einer Daten-Cache-Einheit* aufgefuhrt wird, kann der Fachmann den ursprtinglich
eingereichten Beschreibungsunterlagen ebenso wenig entnehmen wie dem ur-
spriinglich eingereichten Anspruchssatz. Die inhaltlichen Anderungen im Merkmal
M3 des Anspruchs 1 nach Hauptantrag beinhalten daher eine unzulédssige Erwei-
terung der Anmeldung.

b) Zu den Hilfsantragen 1 bis 3

Die jeweiligen Anspriche 1 gemald Hilfsantrdgen 1 bis 3, die ebenfalls das
Merkmal M3 des Anspruchs 1 nach Hauptantrag beinhalten, weisen mit diesem
Merkmal in gleicher Weise unzulassige Erweiterungen auf (vgl. die vorstehenden

Ausfihrungen zum Hauptantrag, die hier in gleicher Weise gelten).

3. Es kann dahingestellt bleiben, ob des Weiteren auch die neu formulierten
Merkmale M4 und M5 sowie die gednderten Merkmale M1 und M2 der jeweiligen
Anspriiche 1 nach Hauptantrag bzw. Hilfsantrdgen 1 bis 3 urspriinglich offenbart

sind.
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4.  Mit den nicht zulassigen Ansprichen 1 nach Haupt- und Hilfsantragen 1 bis 3
sind auch die weiteren Anspriche der Haupt- und Hilfsantrage nicht schutzfahig,
da auf diese Anspriche kein eigenstandiges Schutzbegehren gerichtet war (BGH,
Beschluss vom 27. Juni 2007 — X ZB 6/05; GRUR 2007, 862 Abschnitt Il 3. a) aa)

— Informationsuibermittlungsverfahren I1).

5. Beidieser Sachlage war die Beschwerde zurtickzuweisen.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht
zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn geriigt wird, dass

1. das beschlieBende Gericht nicht vorschriftsmaRig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausibung
des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorg-

nis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertre-
ten war, sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdricklich oder

stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mundlichen Verhandlung ergangen ist,
bei der die Vorschriften Uber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt

worden sind, oder

0. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.
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Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim

Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollméchtigten schriftlich

einzulegen.

Wickborn Kruppa Dr. Schwengelbeck Dipl.-Ing. Altvater

Hu



