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hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 30. November 2000 unter Mitwirkung des Vorsit-
zenden Richters Dipl.-Phys. Grimm, sowie der Richter Dipl.-Ing.Bertl, Dipl.-Ing.

Prasch und der Richterin Puschel
beschlossen:
Auf die Beschwerde der Einsprechenden wird der Beschlul® der

Patentabteilung 53 des Deutschen Patent- und Markenamts vom
27. Juli 1999 aufgehoben und das Patent 35 25 406 widerrufen.

Griinde

Gegen die Erteilung des Patents 35 25 406 mit der Bezeichnung

"Disketten-Kassette"

wurde ein Einspruch erhoben.

Die Patentabteilung 53 des Deutschen Patent- und Markenamts hat das Patent
nach Prifung des Einspruchs mit Beschlul3 vom 27. Juli 1999 beschrankt auf-
rechterhalten mit der Begrindung, dall der Gegenstand des am
29. Dezember 1997 eingegangenen Patentanspruchs 1 auf erfinderischer Tatig-

keit beruhe.



Gegen diesen Beschlul® wendet sich die Beschwerde der Einsprechenden.

Die Patentinhaberin verfolgt das Patent weiter auf der Grundlage der am
29. Dezember 1997 eingegangenen Patentanspriche 1 bis 3 (Hauptantrag),
hilfsweise auf der Grundlage der in der mundlichen Verhandlung Uberreichten

Patentanspruche 1 und 2 (Hilfsantrag).

Der Patentanspruch 1 gemafly dem Hauptantrag lautet:

"Disketten-Kassette mit einem harten Gehause und einer darin
drehbar angeordneten magnetischen Diskette (16), deren Nabe
(50) eine zentrale Offnung (56) aufweist, in die ein durch ein
Stutzbauteil (36) hindurchgehender Antriebsstift (28) eingreifen
kann, dadurch gekennzeichnet, da® die Nabe (50) eine kreisfor-
mige Vertiefung (52) hat, deren untere, mit dem Stutzbauteil kon-
taktierbare Kontaktoberflache von ihrem auf3eren peripheren Be-
reich (58) zur zentralen Offnung (56) der Nabe (50) geringfligig
ansteigt und so ausgebildet ist, dal® der aulRere periphere Bereich
(58) der Nabe (50) tiefer liegt als der Kontaktbereich der Nabe (50)
bezlglich des Stutzbauteils (36)."

Die Patentanspriiche nach dem Hilfsantrag unterscheiden sich von den Patentan-
spruchen nach dem Hauptantrag nur durch eine Streichung des Anspruchs 2 ge-

maf Hauptantrag.

Die Einsprechende flhrt aus, da® die mit dem Patentanspruch 1 vorgeschlagene
Ausgestaltung der Nabe einer Disketten-Kassette mit einer geringen kreisformigen
Vertiefung naheliegend gewesen sei. Denn ein Fachmann wisse, dal3 ein ro-
tierender Korper nur dann vernlnftig gelagert sei, wenn die Abstltzung des Kor-
pers radial gesehen mdoglichst weit aulen erfolge. Die im Anspruch angegebene

Vertiefung der Nabe habe nur den Zweck, die Auflage auf dem Stutzbauteil mog-



lichst weit nach aul’en zu verschieben. Eine Anregung in dieser Hinsicht kénne
der Fachmann auch dem Gebrauchsmuster JP 57-180884 entnehmen. Dort sei in
den Figuren 4 und 5 eine Nabe einer Disketten-Kassette dargestellt, die einen
tiefer liegenden peripheren Bereich aufweise.

In Hinsicht auf den Anspruch 2 nach Hauptantrag vertritt die Einsprechende die
Auffassung, dal} die Ausbildung des Antriebsstiftes nicht Gegenstand des erteilten
Patents gewesen sei und dieser Anspruch daher den Schutzbereich des Patents

unzulassig erweitere.

Die Einsprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluly aufzuheben
und das Patent 35 25 406 zu widerrufen.

Die Patentinhaberin stellt den Antrag,

die Beschwerde zurlckzuweisen und das Patent 35 25 406 mit
den dem angefochtenen Beschlul® zugrundeliegenden Unterlagen
aufrechtzuerhalten, hilfsweise wird Aufrechterhaltung beantragt
mit den in der mundlichen Verhandlung Uberreichten Patentan-

spruchen 1 und 2, tbrige Unterlagen wie Hauptantrag.

Sie vertritt die Auffassung, dal® die von ihr vorgeschlagene Ausgestaltung der
Disketten-Nabe kein Vorbild im Stand der Technik habe. Bis zum Anmeldetag
seien die fur die Naben verwendeten Tiefziehprodukte mehr oder weniger prazise
geformt gewesen. Daher seien im Betrieb zufallsmaRig geringe oder gréliere ver-
tikale Oszillationen aufgetreten. Erst ihre Untersuchungen, deren Ergebnisse in
Figur 7 dargestellt seien, hatten dazu gefuhrt, die Nabe vertieft auszubilden. Das
Gebrauchsmuster befasse sich lediglich mit der Befestigung der Diskette in der
Nabe; eine zielgerichtete Ausbildung in der im Anspruch 1 angegebenen Weise

sei keinesfalls entnehmbar.



In Hinblick auf die Einwendungen zum Patentanspruch 2 nach Hauptantrag ver-
weist sie auf die entsprechende Offenbarung auf Seite 2, Zeile 34/35 der Patent-

schrift.

Die in rechter Frist und Form erhobene Beschwerde ist zulassig.

Sie hat auch Erfolg, denn der Gegenstand des Patentanspruchs 1 beruht nicht auf
erfinderischer Tatigkeit (§ 4 PatG). Der Gegenstand des Patentanspruchs 2 nach
Hauptantrag ist unzulassig, denn er erweitert den Schutzbereich des erteilten
Patents (§ 22 Abs 1 PatG).

1. Die nach Hauptantrag und Hilfsantrag gleichlautende Fassung des Paten-
tanspruchs 1 ist zulassig.

Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 ist eine Disketten-Kassette mit einem
harten Gehause, in das eine magnetische Diskette mit einer Nabe drehbar
aufgenommen ist. Die untere Oberflache der Nabe soll dabei in der Weise vertieft
ausgestaltet sein, dal® sie von ihrem aulderen, peripheren Bereich zur zentralen
Offnung hin geringfiigig ansteigt. Damit soll eine stabile Unterstiitzung der Nabe
gewahrleistet sein und vertikale Oszillationen der Nabe wahrend der Rotation ver-
ringert werden (vgl Seite 2, Zeilen 53 - 55 der Patentschrift).

Der Patentanspruch 1, mit dem die Patentinhaberin ihr Patent nunmehr weiter-
verfolgt, ist zwar in seinem Wortlaut gegentber der erteilten Fassung geandert,
bezeichnet jedoch im wesentlichen dieselbe Ausbildung der Nabe der Disketten-
Kassette. Der Einwand der Einsprechenden, dal} der Schutzumfang des gelten-
den Patentanspruchs 1 gegenuber der erteilten Fassung erweitert ist, da hier das
Eingreifen des Antriebsstiftes optional erfolgt, wahrend es nach der erteilten Fas-
sung als obligatorisch anzusehen ist, vermag nicht zu greifen. Denn der auf dem
Gebiet der Computertechnik tatige Konstrukteur ging stets davon aus, dal} es sich

bei Disketten-Kassetten um einen wechselbaren Datentrager handelt, dessen



Nabe nur bei Einfihren der Kassette in ein Laufwerk mit dessen Antriebsstift in

Kontakt gelangt.

2. Der Patentanspruch 2 nach dem Hauptantrag ist auf die Ausgestaltung des
Antriebsstiftes gerichtet, der so lang sein soll, dal} er bis zu der oberen Gehause-
halfte der Disketten-Kassette reicht. Die Patentinhaberin vertritt die Auffassung,
dall diese Anspruchsfassung zulassig ist, weil ein entsprechender Sachverhalt
aus Seite 2, Zeile 34/35 des erteilten Patents hervorgeht.

Die Fassung des Patentanspruchs 2 nach Hauptantrag ist unzulassig, denn eine
solche Ausbildung des Antriebsstiftes war nicht Gegenstand des erteilten Patents,
das sich mit der Ausbildung der Nabe befaldte. Der Schutzumfang des erteilten
Patents wird durch den Inhalt der erteilten Patentanspriche bestimmt (§ 14 PatG).
Gegenstand der erteilten Anspriche war allein die Ausbildung der Nabe und nicht
die des Antriebsstiftes. Nachdem aus dem fur das Patentnichtigkeitsverfahren
geltenden § 22 Abs 1, letzter Halbsatz folgt, da® eine Erweiterung des Schutzbe-
reichs des Patents auch schon im Einspruchsverfahren unzulassig ist (vgl BGH
BIPMZ 90, 325 — SpleiRkammer), ist der auf die Ausbildung des Antriebsstiftes
gerichtete Anspruch unzulassig.

3. Hinsichtlich der Fassung des Anspruchs 3 nach Hauptantrag bzw des An-
spruchs 2 nach Hilfsantrag hat die Einsprechende keine Bedenken geltend ge-
macht. Die Fassung dieser Anspruche ist auch zulassig, denn sie stimmt mit der

des erteilten Anspruchs 3 Uberein.

4. Die Disketten-Kassette nach dem Patentanspruch 1 gemald dem Hauptan-
trag und dem gleichlautenden Hilfsantrag beruht jedoch nicht auf erfinderischer
Tatigkeit.

Disketten-Kassetten sind wechselbare magnetische Datentrager, deren Anwen-
dung bereits vor dem Perioritatszeitpunkt in der Computertechnik weit verbreitet
war. Wie in der GB 2 108 309 A dargestellt und im Oberbegriff des Anspruchs 1
angegeben, bestehen sie aus einem harten Gehause und einer darin drehbar an-



geordneten magnetischen Diskette (magnetic disk) mit einer Nabe (flange). Zum
Lesen oder Aufzeichnen von Daten wird die Disketten-Kassette so in ein Laufwerk
(disk recorder) eingefiihrt, dak ein Antriebsstift (motor shaft) in die zentrale Off-
nung der Nabe (motorshaft hole) eingreift, die Nabe auf einem planen Stutzbauteil
des Motors (motor) aufliegt und in Drehung versetzt wird (vgl Figur 1 und 4 mit
Begleittext der GB 2 108 309 A). Zum Aufzeichnen oder Lesen von Daten wird ein
magnetischer Kopf in Kontakt zu der sich drehenden magnetischen Diskette ge-
bracht (vgl Seite 1, Zeile 56 - 61).

In Hinblick auf eine geringe kreisférmige Vertiefung der Nabe findet sich in der
GB 2 108 309 A jedoch kein Hinweis.

Eine solche Vertiefung der Nabe ist dem Fachmann, einem auf dem Gebiet der
Computertechnik tatigen Konstrukteur mit mehrjahriger Berufserfahrung, aus den
ihm zu unterstellenden Grundlagenkenntnissen in der Mechanik und der Ferti-

gungstechnik nahegelegt.

Dieser Fachmann wird davon ausgehen, dal} ein Aufzeichnen oder Lesen des
Datentragers bei den uUblichen hohen Aufzeichnungsdichten nur gelingen kann,
wenn der Datentrager in Bezug auf den Magnetkopf moglichst geringe vertikale
Oszillationen ausfuhrt und eine stabile Unterstlitzung der auf dem planen Stitz-
bauteil aufliegenden Nabe gewahrleistet ist. Daher wird er versuchen, unbedingt
eine stabile Auflage des Datentragers auf dem Stitzbauteil sicherzustellen (vgl
Aufgabenstellung Seite 2, Zeile 53 - 55 der Patentschrift).

Dabei ist dem Fachmann bekannt, dal} Teile, vor allem wenn es sich um billige, dh
einfach zu fertigende Massenartikel handelt, nur mit Toleranzen gefertigt werden
kénnen, und daher davon ausgehen, dal® der Nabenboden nach dem Ferti-
gungsprozeld eben nicht plan, sondern geringflgig vertieft oder erhoht ausfallt.
Eine Erhdhung des Nabenbodens hat aber die fur den Fachmann ohne weiteres
absehbare Folge, dal} eine stabile Auflage der Diskettennabe auf dem planen
Stutzbauteil nicht gewahrleistet ist. Es lag daher flir den Fachmann nahe, den

Nabenboden in einem solchen Malde vertieft auszubilden, daf} auch unter An-



nahme ungunstiger Fertigungstoleranzen stets noch eine stabile Auflage der Nabe
auf dem planen Stutzbauteil gewahrleistet war.

Die Patentinhaberin wendet hiergegen ein, dal} der von ihr gefundene Effekt fur
den Fachmann nicht vorhersehbar war. Andererseits tritt sie der Ansicht bei, daf
Tiefziehprodukte, wie die Nabe der Disketten-Kassette, nur mit gréReren oder
kleineren Toleranzen zu fertigen sind. Nachdem auch nach ihren Angaben davon
auszugehen ist, dal® Fertigungstoleranzen uUblicherweise auftreten, ist es als na-
heliegend anzusehen, dall ein Konstrukteur mit Berufserfahrung deren Auswir-

kungen bei der Konstruktion mit bertcksichtigt.
Es bedurfte sonach keiner erfinderischen Tatigkeit, die Nabe einer Disketten-

Kassette vertieft auszubilden wie im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 an-

gegeben.

Daher war weder dem Hauptantrag noch dem Hilfsantrag der Patentinhaberin zu

folgen und das Patent zu widerrufen.

Grimm Bertl Prasch Puschel
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