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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 102 14 067.7-53

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 8. Dezember 2005 unter Mitwirkung des Vorsit-
zenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Fritsch sowie der Richter Dipl.-Ing. Prasch, der
Richterin Eder und des Richters Dipl.-Ing. Baumgardt

BPatG 154
08.05



beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Pru-
fungsstelle fur Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Marken-
amts vom 4. August 2003 aufgehoben und die Sache zur weiteren
Prufung und Entscheidung an das Deutsche Patent- und Marken-

amt zurtickverwiesen.

Griunde

Die vorliegende Patentanmeldung ist beim Deutschen Patent- und Markenamt in

englischer Sprache angemeldet worden unter der Bezeichnung:

"On-chip high speed data interface", Ubersetzt als "Hochgeschwin-

digkeitsdatenschnittstelle auf einem Chip".

Sie wurde von der Prufungsstelle fur Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und
Markenamts durch Beschluss vom 4. August 2003 mit der Begrindung zurtckge-
wiesen, dass sich der Merkmalsumfang des Patentanspruchs 1 nicht auf erfinderi-
sche Weise vom bekannten Stand der Technik unterscheide. Dasselbe gelte fir

die nebengeordneten Anspruche 26 und 39.

Gegen diesen Beschluss wendet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie ver-
folgt die Anmeldung auf der Grundlage der in der mundlichen Verhandlung Uber-

reichten Patentanspriche 1 bis 43 weiter.



Der geltende Anspruch 1, hier mit einer denkbaren Gliederung versehen, lautet:

"Integrierter Schaltkreischip,

a) umfassend eine erste und eine zweite Schaltungseinheit (300,
330, 1100, 1130), wobei:

b) die erste und zweite Schaltungseinheit Anforderungen an die
jeweils andere erste bzw. zweite Schaltungseinheit senden

konnen;

c) die erste und zweite Schaltungseinheit eine Antwort zurtick-
senden kénnen, wenn sie eine Anforderung empfangen, die

eine Antwort erfordert;

d) die erste Schaltungseinheit Daten bezuglich einer zu senden-

den Anforderung speichern kann; und

e) die zweite Schaltungseinheit keine Daten bezuglich einer

empfangenen Anforderung speichern kann,

f) wobei die Daten bezuglich einer Anforderung Anforderungsda-

ten enthalten, die die Anforderung bilden,

g) wobei die zweite Schaltungseinheit mit der ersten Schaltungs-
einheit verbunden ist, um ein Steuersignal an die erste Schal-
tungseinheit zu liefern, und wobei die erste Schaltungseinheit
eingerichtet ist zum Verzogern des Sendens weiterer Anforde-
rungsdaten, wenn das Steuersignal anzeigt, dass die zweite
Schaltungseinheit nicht bereit zum Empfangen weiterer Anfor-

derungsdaten ist, und



h) wobei die zweite Schaltungseinheit mit der ersten Schaltungs-
einheit verbunden ist, um ein Flush-Signal an die erste Schal-
tungseinheit zu liefern, und wobei die erste Schaltungseinheit
eingerichtet ist zum Ldschen ausstehender Anforderungsda-
ten, wenn das Steuersignal anzeigt, dass die zweite Schal-
tungseinheit nicht bereit zum Empfangen weiterer Anforde-
rungsdaten ist, und wenn das Flush-Signal anzeigt, dass die

ausstehenden Anforderungsdaten zu I6schen sind."

Der formal nebengeordnete, jedoch rickbezogene Patentanspruch 23 lautet:

"Southbridgebauelement, umfassend einen integrierten Schalt-

kreischip nach einem der Ansprtche 1 bis 22."

Der nebengeordnete Patentanspruch 24, hier ebenfalls mit einer Gliederung ver-

sehen, lautet:

a) "Verfahren zum Betreiben eines integrierten Schaltkreischips,
der eine erste und eine zweite Schaltungseinheit umfasst, um-

fassend:

b) Senden (400 — 455, 1200 — 1265) von Anforderungen von der
ersten oder zweiten Schaltungseinheit zu der jeweils anderen

ersten bzw. zweiten Schaltungseinheit; und

c) Senden (800 — 845, 1600 — 1650) einer Antwort von der je-
weils anderen ersten bzw. zweiten Schaltungseinheit zurtck
zu der ersten bzw. zweiten Schaltungseinheit, wenn die Anfor-

derung eine Antwort erfordert;



wobei das Verfahren weiterhin umfasst:

d)

Betreiben der ersten Schaltungseinheit, um Daten bezlglich
einer Anforderung speichern, die von der ersten Schaltungs-

einheit zu senden ist; und

Betreiben der zweiten Schaltungseinheit, um keine Daten be-
zuglich einer von der zweiten Schaltungseinheit zu empfange-

nen Anforderung zu speichern,

wobei die Daten bezuglich einer Anforderung Anforderungsda-

ten enthalten, die die Anforderung bilden,

wobei das Verfahren weiterhin umfasst:

g)

Bereitstellen eines Steuersignals von der zweiten Schaltungs-
einheit fUr die erste Schaltungseinheit; und Betreiben der ers-
ten Schaltungseinheit, um das Senden weiterer Anforderungs-
daten zu verzogern, wenn das Steuersignal anzeigt, dass die
zweite Schaltungseinheit nicht bereit zum Empfangen weiterer

Anforderungsdaten ist, und

wobei das Verfahren weiterhin umfasst:

h)

Bereitstellen eines Flush-Signals von der zweiten Schaltungs-
einheit fUr die erste Schaltungseinheit; und Betreiben der ers-
ten Schaltungseinheit, um ausstehende Anforderungsdaten zu
I6schen, wenn das Steuersignal anzeigt, dass die zweite
Schaltungseinheit nicht bereit zum Empfangen weiterer Anfor-
derungsdaten ist, und wenn das Flush-Signal anzeigt, dass

die ausstehenden Anforderungsdaten zu I6schen sind."



Wegen der Ubrigen Patentanspriiche wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die Anmelderin tragt zur Begrindung ihrer Beschwerde vor, dass mit dem nun-
mehr beanspruchten integrierten Schaltkreischip, dem darauf basierenden South-
bridgebauelement und dem Verfahren nach Anspruch 24 die Leistung von On-
Chip-Schnittstellen erhoht werde. Die nunmehr beanspruchten, durch neu aufge-
nommene Merkmale eingeschrankten Gegenstande seien fur den Fachmann nicht

mehr nahe liegend.

Die Anmelderin stellte den Antrag,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das nachgesuchte

Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

Patentanspriiche 1 — 43, Uberreicht in der mundlichen Verhand-
lung, Beschreibung S. 2, 4 und 16, Uberreicht in der mindlichen
Verhandlung, S. 4a, 4b, eingegangen am 3. Juli 2003, S. 1, 3, 5-
15, 17-20, eingegangen am 18. Juni 2002, sowie 12 Blatt Zeich-
nungen mit 20 Figuren, eingegangen am 18. Juni 2002.

Die in rechter Frist und Form erhobene Beschwerde ist auch im Ubrigen zuldssig.
Sie konnte jedoch nur zur Zurickverweisung der Sache zur weiteren Prufung an
das Deutsche Patent- und Markenamt fihren (§ 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG).

1. Die in der mundlichen Verhandlung vorgelegten nebengeordneten Anspruche 1,
23 und 24 unterscheiden sich von der urspringlich eingereichten Fassung dieser

Anspriche durch zusatzliche Merkmale aus Unteranspruchen.



So ist der neue Hauptanspruch eine Zusammenfassung der ursprunglichen An-
spruche 1, 2, 4 und 6. Der neue Anspruch 23 entspricht dem urspruanglichen An-
spruch 26 und dessen Unteransprichen. Der neue Anspruch 24 ist aus den ur-

sprunglichen Ansprtichen 39, 40, 41 und 43 zusammengesetzt.

Die Fassung der drei nebengeordneten Anspruche ist daher zulassig.

2. Die Neuheit und erfinderische Tatigkeit des Schaltkreischips nach dem gelten-
den Anspruch 1 und des Verfahrens nach dem geltenden Anspruch 24 sind durch
die im bisherigen Verfahren genannten Druckschriften nicht in Frage gestellt. An-
spruch 23 wurde gdfls. allein durch seine Ruckbeziehung auf Anspruch 1 getragen

und wird daher im Folgenden nicht weiter behandelt.

Im Prifungsverfahren wurden zitiert:

D1) US 6 266 715 B1

D2) US 5007012 A

D3) HyperTransport TM I/O Link Specification Rev. 1.03, Hyper-
Transport Technology Consortium, S. 17, 18, 20, 21, 23-66,
115.

Der Senat hat noch die folgenden, teilweise aus der Recherche zu einer US-Nach-

anmeldung bekannt gewordenen Druckschriften eingefuhrt:

D4) US6 151651 A
D5) US 5764933 A
D6) US 6 353 867 B1.

2.1. Von diesen allen kommt Druckschrift D6) dem beanspruchten Schaltkreischip
und dem Verfahren nach Anspruch 24 am nachsten, da sie als einzige On-Chip-

Schnittstellen beschreibit.



In Ubereinstimmung mit den Merkmalen a) bis d) des Anspruchs 1 ist aus dieser
Druckschrift ein integrierter Schaltkreischip bekannt, bei dem Schnittstellen zwi-
schen virtuellen Baugruppen (VCs) auf dem Chip vorgesehen sind, siehe Spalte 1,
Zeile 13 — 31. Dafur werden standardisierte Interface-Baugruppen (Sls) vorge-
schlagen, die gemal Figur 10 / 11 flr einen Sende- und Empfangsbetrieb als
Master oder Slave ausgelegt sind. GemaR Spalte 4, Zeile 23 — 32, kann eine erste
Schaltungseinheit (Master) an eine zweite Schaltungseinheit (Slave) beispielswei-
se eine Leseanforderung senden, woraufhin die zweite Schaltungseinheit eine ent-
sprechende Antwort zurlcksendet. Gemal Figur 11 sind Zwischenspeicher
(FIFOs 106, 118, 132, 136) fur die Daten vorgesehen.

Daruber hinaus ist noch Spalte 6, Zeile 56 — 59, entnehmbar, dass eine Zwischen-
speicherung von Daten im Slave nicht unbedingt nétig ist. Dies wird aufgegriffen in
Spalte 10, Zeile 33 — 39, wonach ganz konkret die Lese- (Empfangs-) FIFOs118,
132 weggelassen werden konnen. Damit ist ein Aspekt von Merkmal €) — dass
namlich in der zweiten Schaltungseinheit (Slave) keine empfangenen Anforde-
rungsdaten gespeichert werden kénnen — vorweggenommen. Der Spalte 10, Zei-
le 40 — 46, kann der Fachmann noch die Anregung entnehmen, ggfls. auch den
Speicher fur die zu sendenden Daten (Antwortdaten) in der zweiten Schaltungs-

einheit (Slave) wegzulassen ( = zweiter Aspekt von Merkmal e)).

Zu Merkmal f) hat die Anmelderin in der mundlichen Verhandlung erlautert, durch
"Daten bezuglich einer Anforderung" solle lediglich ein Bezug auf die "Daten" ge-
mafR Merkmal d) und Merkmal e) hergestellt werden. Somit kommt hier zum Aus-
druck, dass die Datenworte, die insgesamt die Anforderung nach Merkmal b) bil-
den, in der ersten Schaltungseinheit gespeichert und in der zweiten Schaltungs-
einheit nicht gespeichert werden konnen. Allerdings soll nach der Erlauterung der
Anmelderin der Begriff "Daten bezlglich einer Anforderung" nicht nur diese Anfor-
derungsdaten, sondern auch die Antwortdaten gemal} geltendem Unteranspruch 5

umfassen.



Nach dem Verstandnis des Senats ist Merkmal f) bei dieser Auslegung bereits in
den Merkmalen b), d) und e) enthalten, ihm kommt daher keine eigene Bedeutung

ZU.

Somit sind die Merkmale a) bis f) des neuen Anspruchs 1 durch Druckschrift D6)
zumindest nahe gelegt. Das Entsprechende gilt fir die Merkmale a) bis f) des ne-

bengeordneten Anspruchs 24.

2.2. Jedoch lassen sich die neu hinzugekommenen Merkmale g) und h) aus dem
vorliegenden Stand der Technik nicht zweifelsfrei herauslesen. Merkmal g) betrifft
ein Verzogerungs-Steuersignal, mit dem der Empfanger anzeigen kann, dass er
nicht bereit zum Empfangen von Anforderungsdaten ist, woraufhin der Sender zu-
nachst keine weiteren Daten sendet. Dabei dirfte es sich um eine Art "READY"-
oder "BUSY"-Signal handeln, wie es in der Datenubertragung allgemein bekannt,
aber den vorliegenden Druckschriften im Zusammenhang mit dem Verzicht auf ei-
nen Empfangsdatenspeicher (Teilaspekt des Merkmals €) nicht enthehmbar ist.
Merkmal h) betrifft ein zusatzliches "Flush"-Signal, mit dem der Empfanger eine
Anforderung im Sender I6schen kann. Ein solches Signal ist zwar grundsatzlich
aus Druckschrift D5) (vgl. Spalte 6, Zeile 17 ff.) vorbekannt, jedoch nicht in logi-

scher Verknupfung mit dem Verzdgerungs-Steuersignal nach Merkmal g).

Auch die Ubrigen im Verfahren befindlichen Druckschriften geben hierzu keine An-
regungen. Es ist daher anzuerkennen, dass der Schaltkreischip nach Anspruch 1
und das Verfahren nach Anspruch 24 durch den vorliegenden Stand der Technik

nicht nahe gelegt sind.

3. Die Anmelderin hat sonach mit der geltenden Fassung ihres Patentbegehrens
den zur Zuruckweisung der Anmeldung fuhrenden Mangel beseitigt. Weil aber im
Laufe des Beschwerdeverfahrens das Patentbegehren um wesentliche Merkmale

erganzt wurde, ist davon auszugehen, dass das Deutsche Patent- und Markenamt
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uber die Patentfahigkeit der geltenden Anspriiche noch nicht abschlieRend befun-
den hat.

Die Sache war daher nach § 79 Abs. 3 PatG zur weiteren Prifung und Entschei-

dung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurlickzuverweisen.

Neben der Prufung auf Patentfahigkeit wird die Prufungsstelle auch noch die For-
mulierung der geltenden Anspriche zu Uberprifen haben, insbesondere ob das
Merkmal f) gestrichen werden kann, und ob das als wesentlich angesehene Merk-
mal, dass eine "On-Chip-Schnittstelle" beansprucht wird, durch die gewahlte For-
mulierung "Integrierter Schaltkreischip, umfassend ..." hinreichend deutlich zum

Ausdruck kommt.

Dr. Fritsch Prasch Eder Baumgardt
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