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In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2013 020 967.6

hat der 18. Senat (Techn. Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung vom 4. Juli2018 durch die Vorsitzende Richterin
Dipl.-Ing. Wickborn sowie die Richter Kruppa, Dipl.-Phys. Dr. Schwengelbeck und
Dipl.-Ing. Altvater

ECLI:DE:BPatG:2018:040717B18Wpat8.15.0



beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Pri-
fungsstelle fir Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Marken-
amts vom 7. April 2015 aufgehoben und die Sache wird an das

Deutsche Patent- und Markenamt zurtickverwiesen.

Grinde

Die am 11. Dezember 2013 beim Deutschen Patent- und Markenamt unter
Inanspruchnahme einer US-amerikanischen Prioritdt vom 19. Dezember 2012
(US 13/720 745) eingereichte Patentanmeldung 10 2013 020 967.6 mit der
Bezeichnung

»rechnik zur Ausfihrung von Speicherzugriffsoperationen tber eine

Textur-Hardware*

ist durch die Prifungsstelle fur Klasse GO6F mit einem am 7. April 2015 signierten
Beschluss zuriickgewiesen worden. Die Zurlckweisung ist damit begrindet
worden, dass die Gegenstande der jeweiligen Anspriche 1 nach Hauptantrag
bzw. Hilfsantrdgen 1 und 2 nicht so deutlich und vollstandig offenbart seien, dass
ein Fachmann sie ausfiihren kénne, sowie dass der Gegenstand des Anspruchs 1
nach Hilfsantrag 3 nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit gegeniiber dem Stand

der Technik gemal3

D1: US 2007 /0091 089 Al

beruhe.



Im Prafungsverfahren ist zudem folgender Stand der Technik genannt worden:

D2: GPU Gems 2: Chapter 32. Taking the Plunge into GPU
Computing.
</http://http.developer.nvidia.com/GPUGems2/gpugems2_chap
ter32.html> In:  <web.archive.org> mit Datum vom
25. April 2009.

Die Beschwerde der Anmelderin richtet sich gegen den vorstehend genannten

Beschluss.

Mit Ladungszusatz vom 23. Mérz 2018 hat der Senat auf folgende Druckschrift als

maoglicherweise relevanten Stand der Technik hingewiesen:

D3: US 7002591 B1.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Prifungsstelle fir Klasse G 06 F des Deut-
schen Patent- und Markenamts vom 7. April 2015 aufzuheben und
das Patent auf der Grundlage der folgenden Unterlagen zu ertei-

len:

- Patentanspriiche 1 bis 9, eingereicht in der mindlichen Ver-
handlung,

- Beschreibung Seitenl bis 43, eingegangen am
9. Mérz 2014,

- Figurenl, 2, 3A-C, 4, 7 und 8, eingegangen am
9. Méarz 2014, Figuren5 und 6, eingegangen am
23. Marz 2015.



Anspruch 1 lautet unter senatsseitiger Hinzufiigung einer Merkmalsgliederung

(Anderungen gegeniiber dem urspriinglich eingereichten Anspruch 1 hervorgeho-

ben):

M1

M2

M3

M4

M5

M6

-EIn computerimplementiertes Verfahren zur Ausfihrung einer

Datenzugriffsoperation, wobei das Verfahren umfasst:
Empfangen einer ersten Speicherzugriffsanforderung;
Ermitteln, dass die erste Speicherzugriffsanforderung eine Zu-

griffsoperation fiur allgemeine Daten reprasentiert, die nicht

speziell mit Texturdaten verknipft sind;

Konfigurieren einer Textur-Verarbeitungs-Pipeline, um Zu-
griffsoperationen fir allgemeine Daten anstelle von Zu-

griffsoperationen fir Texturdaten auszufihren,

wobei das Konfigurieren der Textur-Verarbeitungs-Pipeline

umfasst: Konfigurieren einer Textur-orientierten

Verarbeitungseinheit innerhalb der Textur-Verarbeitungs-

Pipeline, um die erste Speicherzugriffsanforderung an eine

nachfolgende Verarbeitungseinheit in der Textur-

Verarbeitungs-Pipeline weiterzuleiten, ohne Textur-bezogene

Operationen mit der ersten Speicherzugriffsanforderung

auszufuhren; und

Ausfuhren der Zugriffsoperation fur allgemeine Daten durch
Abrufen eines Teils von allgemeinen Daten aus einer Stelle,

die aus der ersten Speicherzugriffsanforderung abgeleitet ist.”



Der nebengeordnete Anspruch 8 lautet:

N1

N2

N3

N4

N5

N6

.Eine Recheneinrichtung, die ausgebildet ist, eine Datenzu-

griffsoperation auszufihren, mit:

einer Verarbeitungseinheit, die ausgebildet ist, um:

eine erste Speicherzugriffsanforderung zu empfangen;

zu ermitteln, dass die erste Speicherzugriffsanforderung eine

Zugriffsoperation fur allgemeine Daten représentiert, die nicht

speziell mit Texturdaten verknipft sind;

eine Textur-Verarbeitungs-Pipeline zur Ausfihrung von Zu-
griffsoperationen fir allgemeine Daten anstelle von Zu-

griffsoperationen fur Texturdaten zu konfigurieren,

wobei das Konfigurieren der Textur-Verarbeitungs-Pipeline

umfasst: Konfigurieren einer Textur-orientierten

Verarbeitungseinheit innerhalb der Textur-Verarbeitungs-

Pipeline, um die erste Speicherzugriffsanforderung an eine

nachfolgende Verarbeitungseinheit in der Textur-

Verarbeitungs-Pipeline weiterzuleiten, ohne Textur-bezogene

Operationen mit der ersten Speicherzugriffsanforderung

auszufuhren; und

die Zugriffsoperation fir allgemeine Daten auszufihren, indem
ein Teil von allgemeinen Daten aus einer Stelle abgerufen
wird, die aus der ersten Speicherzugriffsanforderung abgelei-
tet ist.”



Wegen des Wortlauts der Unteranspriche 2 bis 7 und 9 wird auf den Akteninhalt

verwiesen.

Die Beschwerdefuihrerin vertritt die Auffassung, dass die Ausfuhrbarkeit der bean-
spruchten Gegenstande fur den Fachmann gegeben ist und dass die geltenden

Anspriche zulassig und patentfahig sind.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Akte verwiesen.

Die zulassige Beschwerde fihrt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses
der Prifungsstelle fur Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Markenamts und
zur Zuruckverweisung in der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt ge-
maR 8 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 3 PatG.

1. Die Patentanmeldung betrifft gemald Absatz 0001 der geltenden Beschreibung
Speicherzugriffsoperationen und eine Technik zur Ausfiihrung von Speicher-
zugriffsoperationen uber eine Textur-Hardware. Eine konventionelle grafische
Verarbeitungseinheit (GPU) enthalte eine Textur-Verarbeitungshardware, die
ausgebildet sei, eine Vielzahl von Textur-bezogenen Operationen auszufihren,
wozu Textur-Ladeoperationen und Textur-Cache-Operationen gehdrten. Ein
Entwickler eines Grafikprogramms kénne Schattierungsprogramme erzeugen,
die von dieser Textur-Verarbeitungshardware Gebrauch machen, um eine
zweidimensionale graphische Szene zu erzeugen (vgl. Abs. 0002 der gelten-
den Beschreibung). In jungerer Zeit hatten Entwickler von Programmen damit
begonnen, Schattierungsprogramme zu erzeugen, die willkiirliche Operationen
ausfuhrten, welche eine Grafik betreffen wirden, wobei die Parallelverarbei-
tungs-Architektur der GPU vorteilhaft genutzt wiirde. Jedoch missten diese

Speicherzugriffsoperationen unter Beriicksichtigung der Architektur der Textur-



Verarbeitungshardware sehr sorgféltig gestaltet werden, um Textur-Verarbei-
tungsoperationen nachzubilden. Beispielsweise lese eine typische Textur-Zu-
griffsoperation zweidimensionale (2D) Texturdaten aus einem Speicher auf der
Grundlage von 2D-Koordinaten und Dimensionen aus, die mit der Textur ver-
knupft seien. Um ein Schattierungsprogramm zu erzeugen, das in der Lage
sei, Nicht-Texturdaten zu laden, misse ein Programmentwickler explizit alle
Datenelemente so deklarieren, dass diese 2D-Koordinaten und Abmessungen
besitzen, die eine 2D-Datenstruktur ahnlich zu einer Textur wiedergaben (vgl.
Abs. 0003 der geltenden Beschreibung). Die oben genannte Vorgehensweise
sei problematisch dahingehend, dass eine Erzeugung eines Schattierungspro-
gramms, das beliebige Berechnungen ausfiihre, eine extensive Kenntnis der
Textur-Verarbeitungsoperationen benétige und viele Programmentwickler, die
die Parallelverarbeitungsarchitektur der GPUs vorteilhaft ausnutzen wollten,
keine derartige Kenntnis héatten. Diese Anforderungen stellten eine betrachtli-
che Hurde fur viele Programmentwickler dar (vgl. Abs. 0004 der geltenden Be-
schreibung). Eine Losung fir dieses Problem bestehe darin, einen separaten
Datenpfad fur allgemeine Speicherzugriffsoperationen zusatzlich zu der beste-
henden Textur-Verarbeitungshardware zu schaffen. Mit dieser Vorgehens-
weise kdnnten Programmentwickler, die Verarbeitungsoperationen mit beliebi-
gen Nicht-Texturdaten ausfihren wollten, einfach Programme schreiben, die
vollstandig auf diesem separaten Pfad beruhen. Jedoch sei diese Vorgehens-
weise problematisch, da konventionelle GPUs nicht den erforderlichen Platz
hatten, um weitere Datenpfade zu integrieren. Eine VergréRerung der GPU sei

dagegen kostenaufwandig (vgl. Abs. 0005 der geltenden Beschreibung).

Als Aufgabe wird dazu sinngemal3 aufgefthrt, eine effizientere Technik zur
Ausfuhrung allgemeiner Datenzugriffsoperationen tber eine Textur-Verarbei-

tungshardware zu schaffen (vgl. Absatz 0006 der geltenden Beschreibung).

Der zustandige Fachmann ist vorliegend ein Diplom-Ingenieur der Fachrich-

tung Elektrotechnik mit Schwerpunkt Informationstechnik, der tGber eine mehr-



jahrige Erfahrung auf dem Gebiet der Entwicklung von Hard- und Software fur
Computergrafikverarbeitung verfugt.

Zur Losung der Aufgabe sind gemald den unabhéngigen Anspriichen 1 und 8
ein Verfahren, welches auf einem Computer bzw. einer Rechnereinrichtung
implementiert ist (computerimplementiertes Verfahren), sowie eine Rechner-
einrichtung zur Ausfuohrung einer Datenzugriffsoperation vorgesehen, bei der
eine erste Speicherzugriffsanforderung empfangen bzw. ermittelt wird, die eine
Zugriffsoperation fur allgemeine — nicht speziell mit Texturdaten verknupfte —
Daten reprasentiert (vgl. Merkmale M1 bis M3 bzw. N1 bis N3). Unter Textur-
daten versteht der Fachmann Daten, die dazu dienen, ein computergeneriertes
Bild detailreicher und realistischer erscheinen lassen. Gemafl Merkmal M4
bzw. Merkmal N4 soll eine Textur-Verarbeitungs-Pipeline konfiguriert werden,
um Zugriffsoperationen fur allgemeine Daten anstelle von Zugriffsoperationen
fur Texturdaten auszufihren. Des Weiteren ist das Konfigurieren einer Textur-
orientierten Verarbeitungseinheit innerhalb der Textur-Verarbeitungs-Pipeline
vorgesehen, um die erste Speicherzugriffsanforderung an eine nachfolgende
Verarbeitungseinheit in der Textur-Verarbeitungs-Pipeline weiterzuleiten, ohne
Textur-bezogene Operationen mit der ersten Speicherzugriffsanforderung
auszufuhren (vgl. Merkmal M5 bzw. Merkmal N5). Die Zugriffsoperation fur all-
gemeine Daten wird ausgefuhrt, indem ein Teil von allgemeinen Daten aus ei-
ner Stelle, die aus der ersten Speicherzugriffsanforderung abgeleitet ist, abge-

rufen wird (vgl. Merkmal M6 bzw. Merkmal N6).

. Die geltenden Anspriche und Beschreibungsunterlagen mitsamt Figuren sind
zulassig (8 38 PatG).

Der geltende Verfahrensanspruch 1 beinhaltet die Merkmale der urspringli-
chen Anspriche 1 und 7 (vgl. Merkmale M1 bis M6) unter Prazisierung des
Merkmals M3 im Rahmen der urspringlich in englischer Sprache eingereichten

Beschreibung (vgl. Abs. 0076, erster Satz). Der geltende nebengeordnete Vor-



richtungsanspruch 8 beinhaltet die Merkmale des ursprtinglichen Anspruchs 9
im Gesamtzusammenhang mit den Merkmalen der urspringlichen Anspriche
1 und 7 (vgl. Merkmale N1 bis N6) unter Prézisierung des Merkmals N3 im
Rahmen der urspringlichen Beschreibung (vgl. Abs. 0076 im Zusammenhang
mit Fig. 1 und 5 bis 7 sowie Abs. 0007, 0008 und Abs. 0067 bis 0076). Die
geltenden Unteranspriche 2 bis 7 und 9 beinhalten die Merkmale der ur-
sprunglichen Anspriiche 2 bis 6, 8 und 10, die im Gesamtzusammenhang auch
in den Absatzen 0069, 0070, 0074, 0075, 0080 und 0083 der ursprunglichen
Beschreibung offenbart sind.

Die geltende Beschreibung sowie die geltenden Figuren entsprechen inhaltlich
der urspringlich in englischer Sprache eingereichten Beschreibung mitsamt
den urspriinglichen Figuren; die Anderungen in den Figuren 5 und 6 basieren
auf den Absatzen 0080 und 0083 dieser ursprunglichen Beschreibung.

. Das Verfahren gemaf3 Anspruch 1 ist ausfuhrbar; dies gilt ebenso in Bezug auf
die Gegenstande der weiteren Anspriche der vorliegenden Anmeldung
(8 34 Abs. 4 PatG).

Unter dem im Anspruch 1 aufgefihrten computerimplementierten Verfahren
versteht der Fachmann ein Verfahren, welches auf einem Computer bzw. einer
Rechnereinrichtung implementiert ist bzw. darauf durchgeftihrt wird. Das in der
zugehdrigen Beschreibung aufgefuhrte — zweifellos technische — Ausfihrungs-
beispiel, welches auf einer Hardware zur Texturverarbeitung beruht, ist diesbe-
zuglich far den Fachmann hinreichend deutlich und vollstandig beschrieben
(vgl. geltende Beschreibung, u. a. Abs. 0067 ff. i. V. m. Fig. 5). Die in der An-
meldung enthaltenen Angaben vermitteln dem Fachmann dabei so viel an
technischer Information, dass er mit seinem Fachwissen in der Lage ist, die
Erfindung bzw. das zweifellos technische Verfahren gemanR Anspruch 1 erfolg-
reich auszufihren (vgl. BGH, Urteil vom 13. Juli 2010, Xa ZR 126/07, Leitsatz

— Klammernahtgerat). Dies gilt in gleicher Weise in Bezug auf den geltenden
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Vorrichtungsanspruch 8 sowie die geltenden Unteranspriche, deren Gegen-
stande ebenfalls ausfuhrbar offenbart sind.

. Der zweifellos technische Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 ist neu
gegeniber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik gemafd den
Druckschriften D1 bis D3 (§ 3 PatG).

Druckschrift D3, die als nachstliegender im Verfahren befindlicher Stand der
Technik anzusehen ist, beschreibt ein Verfahren zur Ausfihrung einer Daten-
zugriffsoperation in einem Computergrafik-System mit einer Textur-Verarbei-
tungs-Pipeline (texturing pipeline arrangement) fur die Darstellung von 2D- und
3D-Grafiken (vgl. Abstract / Merkmal M1). Das Verfahren beinhaltet das
Empfangen von Speicherzugriffsanforderungen bezuglich Daten fiir eine Tex-
tur-Verarbeitungs-Pipeline (texturing pipeline) eines Grafik-Prozessors (vgl.
Fig. 4 und Fig. 5 sowie Sp. 8, Z. 62, bis Sp. 9 Z. 43 und Fig. 10A-D mitsamt
zugh. Text in Sp. 14, Z. 20-42 / Merkmal M2). Vor einer Verarbeitung von
Texturkoordinaten wird ermittelt, ob eine Speicherzugriffsanforderung indirekte
Texturdaten (retrieved indirect texture lookup data) betrifft, welche — im Ge-
gensatz zu Merkmal M3 — lediglich Daten reprasentieren, die speziell mit den
zugehdrigen Texturdaten verknupft sind (vgl. Fig. 10A und Fig. 10B-D sowie
Sp. 14, Z. 26-42 und Sp. 15, Z. 61, bis Sp. 16, Z. 2). Die in Figur 5 und den Fi-
guren 10A bis 10D dargestellte Textur-Verarbeitungs-Pipeline (texturing pipe-
line) weist eine Schleife auf (vgl. u. a. Fig. 5: loop 500d), die fur die indirekten
Texturdaten vorgesehen ist — nicht jedoch fur allgemeine Daten, die nicht spe-
ziell mit Texturdaten verknUpft sind. Dabei ist die Textur-Verarbeitungs-Pipeline
im Hinblick auf Merkmal M4 auch nur so konfiguriert, dass Zugriffsoperationen
fur die vorstehend genannten indirekten Texturdaten anstelle von Zugriffsope-
rationen bezuglich direkter Texturdaten (texture data lookup retrieval / direct
texture coordinates) ausgefihrt werden (vgl. Fig. 5 und Sp. 10, Z. 17-27 sowie
Fig. 10A-D und die Zitatstellen a. a. O.). Im Hinblick auf eine nachfolgende

Verarbeitungseinheit, wie sie in Merkmal M5 genannt wird, ist auch nur be-
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kannt, dass eine Textur-orientierte Verarbeitungseinheit innerhalb der Textur-
Verarbeitungs-Pipeline so konfiguriert wird, dass Daten, die mit den
Texturdaten verknipft sind (indirect texture data), an eine nachfolgende
Verarbeitungseinheit (indirect texture data processing / processing circuitry [...]
500c) in der Textur-Verarbeitungs-Pipeline weitergeleitet werden (vgl. Fig. 4, 5
und 11 sowie Sp. 10, Z. 32-39, Sp. 15, Z. 61 bis Sp. 16, Z. 31 und Sp. 25,
Z. 25 ff: sowie Fig. 7B und Fig. 10A-D). Wie vorstehend beziglich Merkmal M3
ausgefuhrt, handelt es sich bei den indirekten Texturdaten gerade nicht um
allgemeine Daten, die keine spezielle Verknipfung mit den Texturdaten
aufweisen (Merkmal M5 fehlt). Dies gilt auch in Bezug auf das in Merkmal M6
aufgefuhrte Ausfuhren einer Zugriffsoperation fur allgemeine Daten durch Ab-
rufen eines Teils von allgemeinen Daten — eine solche MalRnahme bezlglich
allgemeiner Daten, die nicht mit Texturdaten verknipft sind, ist Druckschrift D3
nicht entnehmbar.

Dies gilt in gleicher Weise in Bezug auf die Recheneinrichtung gemal dem ne-
bengeordneten Anspruch 9, dessen Merkmale N1 bis N6 den Merkmalen des
Anspruchs 1 entsprechen (vgl. insbesondere die Ausfiihrungen zu den Merk-

malen M3 bis M6, die den Merkmalen N3 bis N6 des Anspruch 9 entsprechen).

Das Verfahren gemald Anspruch 1 sowie die Rechnereinrichtung gemafd An-
spruch 8 sind damit neu gegenuber dem Stand der Technik gemafd Druck-
schrift D3.

Druckschrift D1 beschreibt im Hinblick auf die Merkmale M1 bis M3 ein com-
puterimplementiertes Verfahren zur Ausfuhrung einer Datenzugriffsoperation
auf Befehle, Daten und Texturen in einem Computer-Grafik-System (vgl. u. a.
Fig. 2, Abs. 0029 und Abs. 0041: [...] fetching of instructions / constants / data /
texture). In Figur 2 wird der Ablauf einer Grafik-Prozessor-Pipeline dargestellt,
wobei die Pipeline bzw. die Abarbeitung von Bildverarbeitungsschritten in ein-

zelnen Grafik-Prozessor-Einrichtungen (vgl. Bezugszeichen 52 bis 62) darge-
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stellt ist (vgl. Abs. 0029: pipelined graphics processor). Von einer ersten Kom-
ponente (input assembler 52) sowie weiteren Komponenten der Pipeline des
Grafik-Prozessors werden dabei ausschlie3lich Daten angefordert, die mit
Texturdaten (TEXTURE / texture data) verknipft sind (vgl. Fig.2 sowie
Abs. 0029 und Abs. 0041). Im Vergleich zum Verfahren geméaf Anspruch 1 ist
Druckschrift D1 auch kein Konfigurieren der Textur-Verarbeitungs-Pipeline zu
entnehmen, um Zugriffsoperationen fir allgemeine Daten — die nicht speziell
mit Texturdaten verknipft sind — anstelle von Zugriffsoperationen fir Textur-
daten auszufuhren, wie es in Merkmal M4 aufgefihrt wird (Merkmal M4 fehlt).
Ein Konfigurieren einer Textur-basierten Verarbeitungseinheit innerhalb einer
Textur-Verarbeitungspipeline ohne Textur-bezogene Operationen entspre-
chend Merkmal M5 ist Druckschrift D1 ebenfalls nicht zu entnehmen. Auch das
Ausfuhren einer Zugriffsoperation fur allgemeine Daten, die nicht speziell mit
Texturdaten verknupft sind, durch das Abrufen eines Teils von allgemeinen
Daten aus einer Stelle, die aus der ersten Speicherzugriffsanforderung abge-
leitet ist, kann Druckschrift D1 nicht entnhommen werden (vgl. insbesondere
Fig. 2 und zugeh. Text sowie Fig. 3 und Abs. 31 bis 33 und 36 / Merkmal M6
fehlt).

Dies gilt wiederum in gleicher Weise in Bezug auf die Recheneinrichtung ge-
malk dem nebengeordneten Anspruch 9, dessen Merkmale N1 bis N6 den
Merkmalen des Anspruchs 1 entsprechen (vgl. vorstehende Ausfuhrungen).

Das Verfahren gemald Anspruch 1 sowie die Rechnereinrichtung gemaR An-
spruch 8 sind damit auch neu gegenuber dem Stand der Technik gemaf
Druckschrift D1.

In Druckschrift D2 wird hinsichtlich der Merkmale M1 und M2 ein computerim-
plementiertes Verfahren zur Ausfiihrung von Datenzugriffsoperationen im Zu-
sammenhang mit einer Grafik-Prozessoreinheit (GPU) beschrieben, wobei die

beschriebenen Datenzugriffsoperationen nur das Empfangen von Speicherzu-



-13 -

griffsanforderungen fur Texturdaten (texture data / texels) beinhalten (vgl. u. a.
Einleitung zu Kapitel 32 und Abschnitt 32.1.1, vorle. Abs.). Zwar gibt Druck-
schrift D2 Hinweise auf ein Verarbeiten allgemeiner Daten mit einer GPU (vgl.
Abschnitte 32.1, einleit. Abs., und 32.1.1, le. Abs.). Druckschrift D2 ist dabei
jedoch weder das Ermitteln einer Speicherzugriffsanforderung fir allgemeine
Daten zu entnehmen, die nicht speziell mit den Texturdaten verknupft sind,
noch das Konfigurieren einer Textur-Verarbeitungs-Pipeline, um anstelle von
Zugriffsoperationen flr Texturdaten jeweils Zugriffsoperationen fur solche all-
gemeine Daten auszufiuihren (Merkmale M3 und M4 fehlen). Auch das Konfigu-
rieren einer Textur-basierten Verarbeitungseinheit innerhalb einer Textur-Ver-
arbeitungspipeline ohne Textur-bezogene Operationen ist Druckschrift D2 nicht
zu entnehmen (Merkmal M5 fehlt). Das Ausfiihren einer Zugriffsoperation fur
allgemeine und nicht speziell mit den Texturdaten verknipfte Daten durch das
Abrufen eines Teils von allgemeinen Daten aus einer Stelle, die aus der ersten
Speicherzugriffsanforderung abgeleitet ist, ist Druckschrift D2 ebenfalls nicht
zu entnehmen (vgl. Kapitel 32, Abschnitte 32.1.1 und 32.1.2 / Merkmal M6
fehlt).

Die vorstehenden Ausfuihrungen zu den Merkmalen M1 bis M6 des Verfahrens
gemalR Anspruch 1 gelten in gleicher Weise in Bezug auf die Recheneinrich-
tung gemal dem nebengeordneten Anspruch 9, dessen Merkmale N1 bis N6
den Merkmalen des Anspruchs 1 entsprechen (vgl. insbesondere die Ausfih-
rungen zu den fehlenden Merkmalen M4 bis M6, die den Merkmalen N4 bis N6

des Anspruchs 9 inhaltlich entsprechen).

Das Verfahren gemald Anspruch 1 sowie die Rechnereinrichtung gemafd An-
spruch 8 sind damit auch neu gegentber dem Stand der Technik gemaf
Druckschrift D2.

Keine der im Verfahren befindlichen Druckschriften D1 bis D3 beschreibt damit

ein Verfahren mit samtlichen Merkmalen des geltenden Anspruchs 1 bzw. eine
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Rechnereinrichtung mit samtlichen Merkmalen des nebengeordneten An-
spruchs 8. Dies gilt insbesondere in Bezug auf die Merkmale M4 bis M6 im Zu-
sammenhang mit Merkmal M3 bzw. die Merkmale N4 bis N6 im Zusammen-
hang mit Merkmal N3 beziglich allgemeiner Daten, die nicht speziell mit Tex-
turdaten verknipft sind, sowie das Konfigurieren der Textur-orientierten Verar-

beitungseinheit ohne Textur-bezogene Operationen.

. Die Gegenstande der geltenden nebengeordneten Anspriche 1 und 8 beruhen
auch auf einer erfinderischen Téatigkeit gegeniiber dem bislang im Verfahren
befindlichen Stand der Technik (8 4 PatG).

Wie vorstehend ausgefihrt, kann der Fachmann dem Stand der Technik ge-
mafl den im Verfahren befindlichen Druckschriften D1 bis D3 insbesondere
keinen Hinweis auf die Merkmale M4 bis M6 des Anspruchs 1 im Zusammen-
hang mit Merkmal M3 beztglich allgemeiner Daten, die nicht speziell mit Tex-
turdaten verknipft sind, entnehmen. Auch eine Zusammenschau der Lehren
der Druckschriften D1 bis D3 fuhrt damit nicht zu dem Gegenstand des An-
spruchs 1 mit sdmtlichen Merkmalen M3 bis M6, da diese dem im Verfahren
befindlichen Stand der Technik nicht entnehmbar sind. Ein solcher Anspruchs-
gegenstand ist dem Fachmann auch unter Einbeziehung seines Fachwissens

nicht nahegelegt.

Eine Zusammenschau der Lehren der Druckschriften D1 bis D3 fuhrt damit
auch nicht zum Gegenstand des Anspruchs 8 mit samtlichen Merkmalen N3
bis N6, da diese — in gleicher Weise wie die vorstehend genannten Merkmale
M3 bis M6 des Anspruchs 1 — dem im Verfahren befindlichen Stand der Tech-
nik nicht entnehmbar sind. Auch die im Anspruch 8 aufgefiihrte Rechnerein-
richtung ist dem Fachmann unter Einbeziehung seines Fachwissens nicht na-

hegelegt.
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6. Der Senat hat nach 879 Abs.3 Satzl Nr. 1 PatG davon abgesehen,
antragsgemal in der Sache selbst zu entscheiden und das Patent zu erteilen,
da in Bezug auf die geltenden Anspriiche 1 und 8 bislang keine Sachentschei-
dung des Deutschen Patent- und Markenamts vorliegt. Eine solche fehlende
Sachentscheidung liegt unter anderem vor, wenn das Patentbegehren in zu-
lassiger Weise so geandert wurde, dass es nunmehr an einer Sachentschei-
dung des DPMA fehlt (vgl. Schulte/Pischel, PatG, 10. Auflage, § 79, Rdn. 20,
21 Nr. 2 und 5).

Das vorliegende Patentbegehren gentigt den formalen Anforderungen der
88 34 und 38 PatG und erflllt damit die Voraussetzungen fur die Prufung der
Patentfahigkeit gem&nR 88 1 bis 5 PatG. Eine solche Prifung ist bislang nicht
in Bezug auf die geltenden Anspriche 1 und 8 erfolgt, so dass es an einer
Sachentscheidung des DPMA fehlt.

Ein Zurickverweisungsgrund ergibt sich aus dem Vorliegen neuer Tatsachen
(8 79 Abs. 3 Nr. 3 PatG), da das Patentbegehren auf Basis von Unteranspri-
chen und der Beschreibung prazisiert wurde. Ausweislich der Amtsakte ist im
bisherigen Prufungsverfahren keine Recherche des relevanten Standes der
Technik zu den Unteranspriichen sowie zu Merkmalen aus der Beschreibung
und somit zum Gegenstand des geltenden Patentbegehrens erfolgt. Es kann
daher nicht ausgeschlossen werden, dass insbesondere unter dem Gesichts-
punkt der 88 3 und 4 PatG ein einer Patenterteilung mdoglicherweise entge-
genstehender Stand der Technik existiert. Zu deren Ermittlung sind in erster
Linie die Prufungsstellen des Deutschen Patent- und Markenamts berufen,
welche hierzu tUber geeignete Recherchemittel und Fachkenntnisse verfligen
(Schulte a. a. O., Rdn. 16, 26).

Da bislang eine Sachentscheidung des DPMA nicht erfolgt ist, ein auf Basis
der Beschreibung neu formuliertes Patentbegehren vorliegt und eine sachge-

rechte Entscheidung nur aufgrund einer vollstindigen Recherche des rele-
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vanten Standes der Technik ergehen kann, war die Sache — auch um der An-
melderin keine Tatsacheninstanz zu nehmen — zur weiteren Prifung und Ent-
scheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurlickzuverweisen (8 79
Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 3 PatG).

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht der am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht

zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gertugt wird, dass

1. das beschlie3ende Gericht nicht vorschriftsmaliig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fuhrung des Verfahrens ausdricklich oder
stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mundlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften tber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.
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Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des
Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch
einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmachtigten

schriftlich einzulegen.

Wickborn Kruppa Dr. Schwengelbeck Altvater
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