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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 42 44 955.3-53

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 27. Juni 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dipl.-Phys. Grimm, der Richterin Dr. Franz und der Richter Dipl.-Ing. Bertl
und Dipl.-Ing. Prasch
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beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin gegen den Beschlull der Pri-
fungsstelle fur Klasse G 11 B des Deutschen Patentamts wird zu-

ruckgewiesen.

Grinde

Die Anmelderin meldete am 30. Juni 1992 unter Inanspruchnahme der inneren
Prioritat der Voranmeldung P 41 21 693.8 vom 1. Juli 1991 einen "Axial kompak-
ten Direktantrieb flr eine Plattenspeichernabe" zum Patent an. Diese Anmeldung
erhielt vom Deutschen Patentamt das Aktenzeichen P 42 21 429.7-53 (Stamman-
meldung). In dieser Stammanmeldung erklarte die Anmelderin im Verfahren vor
der Prifungsstelle des Deutschen Patentamts mit Schriftsatz, eingegangen am
28. Februar 1997 gemal § 39 PatG werde die Hartplattenspeicheranordnung, wie
sie mit dem beigefugten Patentanspruch gekennzeichnet sei, zum Gegenstand
einer Teilungsanmeldung gemacht, welcher sich die bisherigen Unteranspriche
der Stammanmeldung ebenfalls anschlieBen, wobei das Wort Plat-

tenspeicherantrieb jeweils durch das Wort Plattenspeichergerat ersetzt werde.

Der mit der Teilungserklarung eingereichte Patentanspruch 1 hat folgenden
Wortlaut:

"Plattenspeichergerat insbesondere flir sogenannte Festplatten,
welche in einem den Datenspeicher-Bereich (Reinraum) um-
schlieRenden Gehause des Plattenspeichers laufen, wobei ein zu
den Platten koaxialer Motor mit einem Stator und einem Rotor,
und eine Lagerung (10, 12; 18, 19) sowie eine zur Rotorachse

koaxialen Nabe (5,7) vorgesehen sind, auf deren Aufienflache und



Uber einem radial vorkragenden Absatz (14) eine oder mehrere
Festplatten gehalten sind, wobei die Nabe (5,7) im Bereich ihres
radial dulleren Randes drehbar derart gelagert ist, da® alle
Elemente der Lagerung (10, 12; 18, 19) radial aul3erhalb des

Motors liegen und diesen umgeben."

Auf die Teilungserklarung hin wurde vom Deutschen Patentamt eine Trennakte mit
dem Aktenzeichen P 42 44 955.3-53 angelegt.
Innerhalb der Frist nach § 39 PatG reichte die Anmelderin neue Unterlagen ein

und entrichtete die Gebuhren fur die Teilungsanmeldung.

Die Prufungsstelle fur Klasse G 11 B des Deutschen Patentamts hat die Anmel-
dung durch Beschlul® vom 16. Oktober 1998 mit der Begriindung zurtuckgewiesen,
dall die Erklarung vom 28. Februar 1997 nicht zu einer wirksamen Teilung der
Anmeldung gefihrt habe, weil der gesamte Inhalt der Stammanmeldung abge-

trennt werden sollte.

Gegen diesen Beschlul® wendet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie vertritt
die Ansicht, dal} in den urspringlichen Unterlagen der Stammanmeldung nicht nur
die Merkmale eines Plattenspeicherantriebs, sondern auch die Merkmale eines
Plattenspeichergerats ausreichend offenbart seien, so dal die Teilungserklarung
zu einer wirksamen Teilung der Stammanmeldung gefuhrt habe.

Am 14. Januar 1999 wurde der Anmelderin auf die Stammanmeldung ein Patent

erteilt. Einspruch wurde nicht eingelegt.

In der mundlichen Verhandlung hat die Anmelderin neue Anspriuche 1 als Hilfs-

antrage 1 und 2 Uberreicht.

Der Patentanspruch 1 nach dem Hauptantrag lautet:



"Plattenspeichergerat mit mindestens einer Festplatte, welche in
einem den Datenspeicherbereich umschliellenden Gehause an-
geordnet ist, mit einem Motor, bestehend aus einem Stator, einem
Rotor, einer Lagerung (10, 12; 18, 19) und einer mit dem Rotor
koaxial verbundenen Nabe (5, 7) auf deren Aulienflache und an
einem radial vorkragenden Absatz die Festplatte befestigt ist,
dadurch gekennzeichnet, dal® die Nabe (5, 7) im Bereich ihres
radial auBeren Randes drehbar derart gelagert ist, da® alle
Elemente der Lagerung (10, 12; 18, 19) radial aulRerhalb des
Motors liegen und diesen umgeben."

Der Patentanspruch 1 nach dem Hilfsantrag 1 lautet:

"Plattenspeichergerat mit mindestens einer Festplatte, mit einem
Motor, bestehend aus einem Stator, einem Rotor, einer Lage-
rung (10, 12; 18, 19) und einer mit dem Rotor koaxial verbunde-
nen Nabe (5, 7), auf deren AulRenflache und an einem radial vor-
kragenden Absatz die Festplatte in einem Datenspeicherbereich
angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dal die
Nabe (5, 7) im Bereich ihres radial duf3eren Randes drehbar derart
gelagert ist, dal} alle Elemente der Lagerung (10, 12; 18, 19) radial

aullerhalb des Motors liegen und diesen umgeben."

Der Patentanspruch 1 nach dem Hilfsantrag 2 lautet:

"Plattenspeicheranordnung mit mindestens einer Festplatte, mit
einem Motor, bestehend aus einem Stator, einem Rotor, einer La-
gerung (10, 12; 18, 19) und einer mit dem Rotor koaxial verbun-
denen Nabe (5, 7), auf deren AulRenflache und an einem radial
vorkragenden Absatz die Festplatte in einem Datenspeicherbe-

reich angeordnetist, dadurch gekennzeichnet,dal



die Nabe (5, 7) im Bereich ihres radial auReren Randes drehbar
derart gelagert ist, dal3 alle Elemente der Lagerung (10, 12; 18,

19) radial aulderhalb des Motors liegen und diesen umgeben."

Die Anmelderin stellt den Antrag,

den angefochtenen Beschlul® aufzuheben und das Patent mit den
am 27. Mai 1997 eingegangenen Unterlagen,

hilfsweise mit Patentanspruch 1 gemaR Hilfsantrag 1, Gberreicht in
der mundlichen Verhandlung, und noch anzupassenden Un-
terlagen (Unteranspruche, Beschreibung, Zeichnungen),

weiter hilfsweise mit Patentanspruch 1 gemag Hilfsantrag 2, Gber-
reicht in der mundlichen Verhandlung, und noch anzupassenden
Unterlagen (Unteranspriche, Beschreibung, Zeichnungen) zu er-

teilen.

Die in rechter Frist und Form erhobene Beschwerde ist zulassig. Ihr bleibt jedoch
der Erfolg versagt, da mit der Teilungserklarung keine wirksame Teilung der

Stammanmeldung erfolgt ist.

Die Anmelderin hat zwar die formalen Voraussetzungen fur die von ihr ange-
strebte Teilung der Anmeldung erflllt. Die Teilung wurde schriftlich erklart, Un-
terlagen fur die Teilungsanmeldung eingereicht und die Gebuhren innerhalb der

gesetzlichen Frist entrichtet.

Die Anmelderin hat mit ihrer Erklarung jedoch keine Teilung des Gegenstandes
der Anmeldung vorgenommen. Nach standiger Rechtsprechung des BGH setzt

die Teilung nach den §§ 39 und 60 PatG eine Aufspaltung der Anmeldung bzw



des Patents in mindestens zwei Teile voraus (vgl BGH GRUR 1996, 753
"Informationssignal”, GRUR 1998, 458 "Textdatenwiedergabe", insb Leitsatze).

Gegenstand der Stammanmeldung P 42 21 429.7-53 war ein "Axial kompakter
Direktantrieb fir eine Plattenspeichernabe". Auch die dort urspringlich einge-
reichten Anspriche samt Beschreibung beziehen sich auf Einzelheiten eines

Plattenspeicherantriebs.

Unter einem Plattenspeicherantrieb versteht der Fachmann alle Teile, die dem
Antrieb der Speicherplatte(n) dienen. Im vorliegenden Fall umfal3t der Antrieb den
mindestens aus Stator und Rotor bestehenden Motor, die zugehdrigen Lagerteile
und die Teile, mit denen die Antriebskraft des Motors auf die Speicherplatten (zT
auch Felsplatten genannt) Ubertragen wird, insbesondere die Nabe. Auch die ur-
sprungliche Beschreibung befaldt sich lediglich mit dem Antrieb der Speicherplat-

ten.

Von dieser auf einen Plattenspeicherantrieb gerichteten Anmeldung soll nach der
Teilungserklarung der Anmelderin ein Plattenspeichergerat abgetrennt werden,
wie sich aus dem Anspruchswortlaut ergibt, der mit der Teilungserklarung zur

Kennzeichnung des Gegenstandes eingereicht worden ist.

Unter einem Plattenspeichergerat versteht der Fachmann den kompletten Plat-
tenspeicher, der neben dem Antrieb der Speicherplatten auch die Speicherplatten
selbst, die zum Aufzeichnen bzw zur Wiedergabe der Informationen erforderlichen
Schreib- und Lesekopfe, deren mechanische Positionssteuerung, die An-
steuerelektronik und schliel3lich auch ein Gehause umfaft, in dem diese Gerate-
bestandteile untergebracht sind.

Die Ausbildung eines solchen Plattenspeichergerates war jedoch nicht Gegen-
stand der ursprunglichen Unterlagen der Stammanmeldung und konnte daher

auch nicht aus dieser abgetrennt werden.



Hiergegen fuhrt die Anmelderin an, dald in den urspringlichen Unterlagen der
Stammanmeldung auch Merkmale eines Plattenspeichergerates offenbart seien.
Im einzelnen verweist sie hierzu auf mehrere Stellen in der urspringlichen Be-
schreibung der Stammanmeldung.

Auf S 1, Abs 1 dieser Beschreibung wird zwar auf die zunehmende Kleinheit der
Speicherplatten eingegangen, mithin auf einen Teil eines Plattenspeichergerates,
jedoch nur insoweit, als sich daraus Genauigkeitsanforderungen und Qualitats-
anforderungen flr den Antrieb ergeben.

Auf Seite 2, Abs 3 und 6, Seite 3, Abs 2 und Seite 4, Abs 2 dieser Beschreibung
wird die Ausbildung der Plattenspeichernabe als rotierender Topf mit Aullenlau-
ferpermanentmagneten und sehr genauen Aufnahmeflachen fur die Speicher-
platten erlautert. Da die Nabe jedoch als Teil des Plattenspeicherantriebs anzu-
sehen ist, ohne die eine Ubertragung der Antriebskraft des Motors auf die Spei-
cherplatte nicht moglich ist, kann hierin ebenfalls kein Hinweis auf die Ausbildung

eines Plattenspeichergerates gesehen werden.

Auf Seite 5A iVm Fig 7 der urspringlichen Beschreibung der Stammanmeldung
schliel3lich wird auf die Ausbildung des Kugellagers des Motors als integriertes
Kugellager eingegangen. Bei dieser Ausfuhrungsform kann der Kugellagerkafig
gleichzeitig als Dichtelement dienen, mit dem Abriebpartikel aus dem Bereich der
Lagerung vom Bereich des Datenspeichers ferngehalten werden sollen, ggf un-
terstltzt durch eine aus Zuluft- und Abluftéffnung in der Bodenplatte des Motors
bestehende Ventilationseinrichtung. Die Lagerung und Liftung des Motors stellen
ebenfalls Teile des Antriebs des Plattenspeichers dar.

Sonach beziehen sich die von der Anmelderin genannten Stellen der Beschrei-
bung samtlich auf die Ausbildung von Bestandteilen des Plattenspeicherantriebs,
ohne auf die Ausbildung von anderen Einheiten eines Plattenspeichergerates

einzugehen.

Die Erklarung der Anmelderin, ein Plattenspeichergerat gemal Patentanspruch 1

nach der Teilungserklarung von dem in der Stammanmeldung beschriebenen



Plattenspeicherantrieb abtrennen zu wollen, bewirkte deshalb keine Aufspaltung
des Gegenstandes der Stammanmeldung. Denn das Plattenspeichergerat, das
von der Stammanmeldung abgetrennt werden sollte, war nicht Bestandteil der
Stammanmeldung. Aus diesem Grunde geht auch das von der Anmelderin vorge-
brachte Argument fehl, dal® eine unzulassige Erweiterung im abgetrennten Teil der
Anmeldung nicht zur Unwirksamkeit der Teilungserklarung fuhre. Im vorliegenden
Fall erschopft sich der von der Teilungserklarung erfal3te Gegenstand, wie zuvor
naher ausgefuhrt, in einer unzuldssigen Erweiterung, so daf® vom Gegenstand der
Stammanmeldung nichts  abgetrennt wurde (BGH GRUR99, 41f
"Rutschkupplung"). Der Gegenstand der Stammanmeldung blieb nach der Tei-
lungserklarung der Anmelderin unverandert erhalten, es liegt daher keine wirk-

same Teilung der Stammanmeldung vor.
Der Hauptantrag bzw. die Hilfsantrage 1 und 2 sind als mogliche Anspruche fur
das Prufungsverfahren anzusehen. Da, wie dargelegt, eine Teilungsanmeldung

nicht entstanden ist, war in das Priufungsverfahren nicht einzutreten. Die Be-

schwerde war daher zurickzuweisen.

Grimm Dr. Franz Bertl Prasch
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