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BESCHLUSS
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betreffend das Patent 42 07 615
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hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 2. Marz 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dipl.-Phys. Grimm, der Richter Dipl.-Ing. Bertl, Dipl.-Ing. Prasch sowie
der Richterin Puschel

beschlossen:

Die Beschwerde der Patentinhaberin wird zurtickgewiesen.

Grinde

Gegen die Erteilung des vorliegenden Patents 42 07 615 mit der Bezeichnung

"Vorrichtung und Verfahren zur automatischen Einstellung der

Aufnahmegeschwindigkeit eines Videokasettenrecorders"
wurden zwei Einspriuche erhoben.
Die Patentabteilung 53 des Deutschen Patent- und Markenamts hat das Patent

nach Prufung der Einspruche durch Beschlu® vom 20. November 1998 mit der

Begrundung widerrufen, dal® es ausgehend vom Stand der Technik keines erfin-



derischen Zutuns bedurft habe, um zum Gegenstand des erteilten Patentan-

spruchs 1 zu gelangen.

Gegen diesen Beschlul® wendet sich die Beschwerde der Patentinhaberin.

Im Laufe des Beschwerdeverfahrens hat die G... AG mitgeteilt, dal} ein Teil-
geschaftsubergang von der urspringlichen Einsprechenden 1, der G...

GmbH & Co. KG auf die

G... AG stattgefunden habe und sich folglich ein Wechsel der Einspre-

chenden vollzogen habe. Nach dem hierzu in Kopie Uberreichten Auszug aus dem
Grundvertrag vom 22. September 1997 hat die G... AG mit Stichtag vom

1. September 1997 von der G...

GmbH & Co. KG ua samtliche in der Patent-,

Forschungs- und Entwicklungsabteilung beschaftigten Mitarbeiter, das bewegliche
Anlagevermogen, alle Patente und sonstigen gewerblichen Schutzrechte sowie
alle Rechte und Verpflichtungen aus Lizenz-, Leasing- und vergleichbaren
Vertragen Ubernommen; gemal 8.1.9) des Vertrages tragt die G...

GmbH & Co. KG dafur Sorge,

dald die G... AG in samtliche anhangige Einspruchsverfahren der KG beim
deutschen und europaischen Patentamt gegen Kostenerstattung eintreten kann.
Die urspringliche Einsprechende 1, die G...

GmbH & Co. KG, ist mit dem Wechsel

einverstanden gewesen. Die Patentinhaberin hat dazu keine Stellungnahme

abgegeben.

Die Patentinhaberin verfolgt das Patent in beschranktem Umfang weiter mit den

Patentansprichen 1 bis 5, eingegangen am 26. Februar 1999.



Der geltende Patentanspruch 1 lautet:

"Vorrichtung zum automatischen Einstellen der Aufnahmegeschwin-

digkeit eines Videokassettenrekorders, umfassend:

einen Spulenrotationssensor (10) zur Erfassung der Zustande einer
Aufwickelspule und einer Abwickelspule fur ein Aufnahmemedium
und zur Erzeugung eines, diese Zustande reprasentierendes Aus-

gangssignals,

eine Dateneingabeeinrichtung (5) zum Empfang von Eingabedaten

und zum Einstellen eines Aufnahmegeschwindigkeitsmodus,

eine Speichereinrichtung (35) zum Speichern der Eingabedaten von

der Dateneingabeeinrichtung (5),

einen systemsteuernden Mikrocomputer (90) zur Bestimmung, ob ein
programmierter oder nicht-programmierter Aufnahmemodus ein-
gestellt ist, wobei der Mikrocomputer bei einer programmierten Auf-
nahme
- die verfugbare Aufnahmezeit auf dem Aufnahmeme-
dium unter Berucksichtigung des Ausgangssignals des
Spulenrotationssensors berechnet,
- die Dauer eines aufzunehmenden Programms aus
den durch die Eingabedaten bestimmten Anfangs- und
Endzeitdaten bestimmt, und
- ein Steuersignal fur den Aufnahmegeschwindig-
keitsmodus des Rekorders durch Vergleichen der ver-
fugbaren Aufnahmezeit mit der Dauer des aufzuneh-

menden Programms erzeugt,



eine Steuereinrichtung (40) zum Steuern einer Antriebseinrichtung
(45, 50) fur wenigstens die Aufwickelspule in Ubereinstimmung mit

dem Steuersignal fir den Aufnahmegeschwindigkeitsmodus,

dadurch gekennzeichnet,

dald die Vorrichtung einen Datenprozessor (100) umfaf3t, zum
Empfang und Dekodieren von Rundfunkibertragungsprogramm-
daten und zum Erzeugen von aus diesen abgeleiteten Anfangs-
und Endzeitdaten fur das aufzunehmende Programm, wobei die

Speichereinrichtung (35) diese Daten abspeichert;

dall der systemsteuernde Mikrocomputer (90) bei einer nicht-pro-
grammierten Aufnahme
- die aus den Ubertragungs-Programmdaten abgelei-
teten und gespeicherten Anfangs- und Endzeitdaten
ausliest, um daraus die Dauer des aufzunehmenden
Programms zu berechnen, und
- die berechnete Dauer mit der verfugbaren Aufnah-
mezeit vergleicht, um aus dem Ergebnis dieses Ver-
gleichs das Steuersignal fur den Aufnahmegeschwin-

digkeitsmodus zu erzeugen,

und dald die Vorrichtung eine Alarmeinrichtung (85) umfal3t zum
Erzeugen und zum Anzeigen eines Warnsignals wahrend der Auf-
nahme unter Steuerung des systemsteuernden Mikrocompu-
ters (90), wenn die verbleibende Bandlange trotz Aufnahme des
Programms mit einem Aufhnahmegeschwindigkeitsmodus mit nied-

rigster Geschwindigkeit zu kurz ist."



Die Patentinhaberin vertritt die Auffassung, dal} die Vorrichtung zum automati-
schen Einstellen der Aufnahmegeschwindigkeit eines Videokassetten-rekorders
durch den Stand der Technik nicht nahegelegt sei. Keine der entgegengehaltenen
Druckschriften gebe einen Hinweis darauf, im nichtprogrammierten Aufnahmemo-
dus die Ubertragungs-Programmdaten auszuwerten, um die Aufnahmegeschwin-
digkeit so zu steuern, dal® die Ubertragene Sendung moglichst vollstandig

aufgezeichnet wird.

Die Patentinhaberin beantragt,

den angefochtenen Beschluld aufzuheben

und das Patent 42 07 615 in beschranktem Umfang mit folgenden
Unterlagen aufrechtzuerhalten:

Patentanspruiche 1 bis 5, eingegangen am 26. Februar 1999,
Beschreibung Spalten 1 und 2, eingegangen am 26. Februar 1999
und im ubrigen gemal Patentschrift DE 42 07 615 C2,

Figuren 1 bis 3 gemaR Patentschrift.

Die Einsprechenden 1 und 2 beantragen jeweils,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Die Einsprechende 1, die, wie angekundigt, an der mundlichen Verhandlung nicht
teilgenommen hat, vertritt die Auffassung, da® die Gegenstande der Patentan-

spruche durch die vorliegenden Druckschriften nahegelegt seien.

Die Einsprechende 2 begrindet ihren Antrag damit, dal® aus dem Abstract der
JP 61-71440A die Steuerung der Aufnahmegeschwindigkeit in Abhangigkeit von
der Dauer der Sendung und der verfugbaren Aufnahmezeit auf dem Aufnahme-
medium bekannt sei und die Bedienungsanleitung "DIGlcontrol VR 3946 Ste-

reo VPS" eine solche Steuerung auch bei nicht-programmierten Aufnahmen na-



helege, dh bei Aufnahmen, deren Aufzeichnung vom Benutzer wahrend der lau-

fenden Sendung veranlaf3t wird.

Die in rechter Frist und Form erhobene Beschwerde ist zulassig.

Hinsichtlich der Einsprechenden 1 ist daruber hinaus von einem zulassigerweise
erfolgten Ubergang der Einsprechendenstellung von der G...
GmbH & Co. KG auf die G... AG

auszugehen.

Die Einsprechendenstellung ist zwar kein subjektives Recht, das frei Ubertragbar
ware, sondern lediglich eine verfahrensrechtliche Position. Es ist jedoch allgemein
anerkannt, dal} diese Verfahrensstellung unter bestimmten Voraussetzungen (mit-
) Ubergeht, so im Erbfall und bei jeder anderen Gesamtrechtsnachfolge wie zB bei
der Verschmelzung juristischer Personen, desweiteren bei Rechtsnachfolge in ein
geschlossenes Sondervermégen wie etwa bei der vollstadndigen Ubernahme eines
Handelsgeschafts, dem Erwerb samtlicher Anteile einer Gesellschaft oder der
Ubernahme eines Unternehmens durch ein anderes Unternehmen (vgl Schulte,
PatG, 5. Aufl, § 59 Rdn 101; Benkard, PatG, 9. Aufl, § 59 Rdn 53; Busse, PatG,
§ 59 Rdn 135, 136, jeweils mwN). Der BGH hat dariiber hinaus den Ubergang der
Einsprechendenstellung auch bei einer Eingliederung der ursprunglich
einsprechenden Aktiengesellschaft in eine Hauptgesellschaft gemall § 319 AktG
fur zulassig erachtet, wobei nach der dortigen Vertragsgestaltung die gesamte
geschaftliche Aktivitat, in deren Interesse der Einspruch eingelegt worden ist,
nunmehr von der Hauptgesellschaft selbst ausgelibt worden ist, mit der Folge, dal}
der eingegliederten Gesellschaft weitgehend auch die personellen und sachlichen
Moglichkeiten zur Weiterverfolgung des Einspruchs genommen worden sind;

desweiteren ist die eingegliederte Gesellschaft mit der Weiterverfolgung des



Einspruchs durch die Hauptgesellschaft einverstanden gewesen, "wahrend es der
Patentsucherin gleichgultig sein kann, ... welche der beiden Gesellschaften ihr als
Einsprechende gegenubersteht" (BGH BIPMZ 1968, 327, 329 - Gelenkkupplung).

Vorliegend ist mit dem Teilgeschaftsibergang ein vergleichbar gelagerter Fall
gegeben. Denn es ist der Teil des Geschaftsbetriebs der Tochtergesellschaft auf
die Muttergesellschaft Ubertragen worden, in dessen Interessensphare - es han-
delt sich bei dem Teilgeschaftsbereich um die Patent-, Forschungs- und
Entwicklungsabteilung - der Einspruch sichtlich fallt, und der urspriinglichen Ein-
sprechenden sind aufgrund der Ubernahme auch der entsprechenden Mitarbeiter
dieser Abteilungen durch die Muttergesellschaft weithin auch die personellen
Mdglichkeiten zur Weiterverfolgung des Einspruchs entzogen. Die abgebende
Tochtergesellschaft hat sich aulserdem vertraglich verpflichtet, flr einen Eintritt der
ubernehmenden Muttergesellschaft in laufende Einspruchsverfahren Sorge zu
tragen. Entsprechend den Ausfuhrungen in der BGH-Entscheidung
"Gelenkkupplung" (aaO) ist auch im vorliegenden Fall kein Grund zu erkennen,
der es rechtfertigen konnte, den von beiden Gesellschaften gewollten und die
Patentinhaberin - die sich hier konkret auch nicht gegen den Wechsel gewandt hat
- nicht zusatzlich belastenden Eintritt der Muttergesellschaft in die Einspre-
chendenstellung der Tochtergesellschaft nicht zuzulassen (vgl auch die Entschei-
dungen des Bundespatentgerichts 7 W (pat) 61/96 vom 11. Marz 1998, referiert
bei Anders, GRUR 1999, 443, 453, LS in juris; 15 W (pat) 24/98 vom
20. Dezember 1999, referiert bei Anders, GRUR 2000, 257, 265, Orientierungs-
satz in juris; 10 W (pat) 77/99 vom 17. Februar 2000, zur Veroéffentlichung vorge-
sehen, LS in juris, bei denen jeweils bei Ubergang von Betriebsteilen oder abge-
grenzten bzw Teil-Geschaftsbereichen der Ubergang der Einsprechendenstellung
fur zulassig angesehen worden ist). Die G... AG ist daher zu Recht in die Ein-

sprechendenstellung eingetreten.



Die Beschwerde der Patentinhaberin hat in der Sache keinen Erfolg, da die Vor-
richtung nach dem Patentanspruch 1 nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit be-

ruht und sonach keine patentfahige Efindung gemaf den §§ 1, 4 PatG vorliegt.

Eine Vorrichtung zum automatischen Einstellen der Aufnahmegeschwindigkeit
eines Videokassettenrekorders (Magnetic Recording and Reproducing Device) mit
den Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruchs 1 ist im Abstract der JP 61-71440
A beschrieben.

Bei der dort beschriebenen Vorrichtung werden die Zustande der Aufwickelspule
(winding reel pulse) und der Abwickelspule (supply reel pulse) des Rekorders er-
falt und einem Mikrocomputer (Controller) zugefuhrt. Weiterhin werden diesem
Mikrocomputer die erforderlichen Eingabedaten (Timer Reservation Signal) - min-
destens Anfangszeit, Endzeit und Programmnummer der gewilnschten Pro-
grammaufzeichnung - und der vom Benutzer eingestellte Aufnahme-geschwindig-
keitsmodus (recording speed signal) zugefuhrt. Der Fachmann, ein auf dem Ge-
biet der Unterhaltungselektronik tatiger Elektroingenieur, wird dabei davon aus-
gehen, dal die Auswertung der eingegebenen Parameter deren Speicherung er-
fordert, da andernfalls eine Auswertung durch den Mikrocomputer nicht moglich
ist. Aus den Zustanden der Aufwickel- und der Abwickelspule berechnet der Mi-
krocomputer die verfugbare Aufnahmezeit (tape residual time) beim eingestellten
Aufnahmegeschwindigkeitsmodus und vergleicht sie mit der aus der Anfangszeit
und Endzeit des aufzunehmenden Programms ermittelten Dauer (recording set
time). Ergibt dieser Vergleich, dal} die verfugbare Aufnahmezeit beim eingestellten
Aufnahmegeschwindigkeitsmodus nicht ausreicht, um die Aufnahme vollstandig
auf der eingelegten Videokassette aufzuzeichnen, veranlalt der Mikrocomputer
Uber ein Steuersignal (signal 19) automatisch eine Anderung des Aufnah-
megeschwindigkeitsmodus, dh einen Modus mit niedrigerer Aufnahmegeschwin-
digkeit.

Dem Abstract der JP 61-71440 A entnimmt der Fachmann sonach die Lehre, bei

einem Videorekorder den Aufnahmegeschwindigkeitsmodus so zu steuern, daf
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die gewlinschte Aufnahme mdglichst vollstandig auf der eingelegten Videokas-
sette aufgezeichnet werden kann.

Einen Hinweis auf die im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 genannte Pro-
grammierung von Aufnahmen, bei denen die Anfangs- und Endzeitdaten nicht
eingegeben, sondern durch vom Rundfunk Ubertragene Programmdaten bestimmt
werden, und die demzufolge einen Datenprozessor zur Dekodierung von Rund-
funkUbertragungsprogrammdaten erfordern oder die Erzeugung eines Warnsi-

gnals, enthalt dieser Abstract aber nicht.

Was das im Anspruch 1 genannte Merkmal des Datenprozessors zur Dekodierung
der RundfunklUbertragungsprogrammdaten anbelangt, so geht der Fachmann
davon aus, dal} es bereits zum Prioritatszeitpunkt Ublich war, Videorekorder mit
solchen Datenprozessoren auszustatten, um die Programmierung von Aufnahmen
einfacher zu gestalten. Eine solche Ausgestaltung ist auch der Bedie-
nungsanleitung des Videorekorders "DIGlcontrol VR 3946 Stereo VPS" der
Firma ITT entnehmbar.

Diese Bedienungsanleitung tragt zwar kein Veroffentlichungsdatum. Die Einspre-
chende 2 hat jedoch Ablichtungen von Rechnungen eingereicht, aus denen her-
vorgeht, dal3 der Videorekorder 1986, also mehrere Jahre vor dem Prioritatstag
des vorliegenden Patents, an Handler ausgeliefert wurde. Da Videorekorder re-
gelmafig mit Bedienungsanleitungen ausgeliefert werden, ist davon auszugehen,
dall diese Bedienungsanleitung offentlich zuganglich war und sonach dem rele-
vanten Stand der Technik zuzurechnen ist. Einwande hinsichtlich der Vorverof-
fentlichung dieser Druckschrift hat auch die Patentinhaberin nicht erhoben.

In dieser Bedienungsanleitung ist ein Videorekorder beschrieben, der mit der
Sendung ubertragene Rundfunkiibertragungsprogrammdaten (VPS-Informationen)
empfangen, dekodieren und zur Steuerung einer Aufnahme des Videorekorders
verwenden kann und zwar sowohl bei programmierten Aufnahmen (Aufnahmen
mit der Schaltuhr, vgl S 10), als auch bei nicht-programmierten Aufnahmen
(Sofort-Aufnahmen, vgl Seite 9 und Seite "Die VPS-Information"). Dabei kann
auch bei nicht-programmierten Aufnahmen die Eingabe der Endzeit und ggf der
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Anfangszeit  alternativ.  per Hand oder durch die Ubertragenen

Rundfunkubertragungsprogrammdaten erfolgen (vgl S 9, Nr. 3 u 4).

Soll ein solcher, zur einfacheren Programmierung mit einem Datenprozessor aus-
gestatteter Videorekorder mit einer Vorrichtung zum automatischen Einstellen der
Aufnahmegeschwindigkeit nach dem Abstract der JP 61-71440 A versehen wer-
den, so liegt es fur den Fachmann nahe, die beiden Alternativen beizubehalten
und fallweise entweder die von Hand eingegebenen Zeitdaten oder die mit den
Rundfunkibertragungsprogrammdaten Ubertragenen Anfangs- und Endzeiten des
aufzunehmenden Programms zu verwenden und in bekannter Weise zur Bestim-

mung des Aufnahmegeschwindigkeitsmodus auszuwerten.

Was schlieldlich das Merkmal der Alarmeinrichtung anbelangt, die ein Warnsignal
wahrend der Aufnahme anzeigt, wenn die verbleibende Bandlange zu kurz ist, so
ist eine solche Anzeige durch die Ausfuhrungen auf S 12 der Bedienungsanleitung
nahegelegt. Dort ist ausgefuhrt, da® dann, wenn die Schaltuhrprogrammierungen
die durch die Kassettenkapazitat vorgegebene Zeitspanne uUberschreiten, mithin
eine Aufzeichnung nur unvollstandig erfolgen kann, ein Warnhinweis ua in Form
einer blinkenden "0" an den Benutzer ausgegeben wird. Dabei konnte der
Fachmann ohne weiteres erkennen, dal} ein solcher Warnhinweis auch wahrend
der Aufnahme erfolgen konnte, um dem Bediener den falligen Kassettenwechsel

zu signalisieren.

Die Vorrichtung nach dem Anspruch 1 ist sonach aus dem Stand der Technik na-
hegelegt und daher nicht patentfahig, so da dem Antrag der Patentinhaberin auf
eine beschrankte Aufrechterhaltung nicht gefolgt werden konnte.

Die Beschwerde der Patentinhaberin gegen den Beschlul} der Patentabteilung 53

des Deutschen Patent- und Markenamts war sonach zurtickzuweisen.

Grimm Bertl Prasch Pischel
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