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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2006 039 168.3-16

hat der 8. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 28. Juli 2016 durch den Vorsitzenden Richter
Dipl.-Phys. Dr. phil. nat. Zehendner sowie die Richter Dr. agr. Huber, Reker und
Dipl.-Ing. Brunn

BPatG 154
05.11



beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurickgewiesen.

Grinde

Die Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen 10 2006 039 168.3 wurde am
21. August 2006 unter Inanspruchnahme der Prioritat US 11/207,534 mit der Be-
zeichnung "Fahrzeugsitz-Rahmenstruktur und Verfahren zum Herstellen dersel-
ben® durch die L... S... in M..., US beim Deutschen Patent-

und Markenamt angemeldet.

Im Prifungsverfahren wurden die Druckschriften

D1  DE 10 2004 007 921 Al
D2 GB2296476 A

D3 US 5547 259 A

D4 DE3878365T2

D5 DE 197 46 234 Al

D6 US 6561540 B1 und
D7 US 5626396 A

berucksichtigt.

Die Prufungsstelle fur Klasse B60N hat nach zwei Prifungsbescheiden und einer

am 22. November 2011 durchgefuhrten Anhérung die Anmeldung durch den Be-

schluss vom 3. Januar 2012, zugestellt am 9. Januar 2012, zurlickgewiesen, da



aus der D3 ein Verfahren mit allen Verfahrensmerkmalen nach Patentanspruch 1
bekannt sei.

Gegen den Beschluss hat die Anmelderin am 27. Januar 2012 Beschwerde ein-
gelegt, da der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 angesichts der im Verfah-
ren befindlichen Entgegenhaltungen D1 bis D7 neu sei und auf einer erfinderi-

schen Tatigkeit beruhe.

Die Anmelderin beantragt:

den angefochtenen Beschluss der Prifungsstelle fir Klasse B60N
des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. Januar 2012 auf-
zuheben und das Patent mit den Anspriichen 1 — 6 in der Fassung
vom 4. Mai 2011 und im Ubrigen mit noch anzupassenden Unter-

lagen zu erteilen.

Der geltende Patentanspruch 1 vom 4. Mai 2011 lautet mit einer Gliederung ent-
sprechend dem Schriftsatz der Anmelderin, wobei Anderungen gegeniiber dem

ursprunglichen Patentanspruch 1 fett markiert sind:

1. Verfahren zum Herstellen eines Fahrzeug-Sitzlehnenrah-
mens (12), das folgende Schritte umfasst:

(@) Vorsehen eines Paars von seitlichen Lehnenrahmentei-
len (24),

(b) Vorsehen eines ersten oberen Lehnenrahmenteils (26) mit
einer oberen Flache, die ein erstes Profil definiert, das fur
die Aufnahme eines geeigneten Kopfstitzensystems (60)
ausgebildet ist,

(c) Vorsehen eines zweiten oberen Lehnenrahmenteils (126) mit
einer oberen Flache, die ein zweites Profil definiert, wobei

sich das zweite Profil von dem ersten Profil in der Hohe un-



terscheidet und fur die Aufnahme eines geeigneten Kopf-
stltzensystems (60) ausgebildet ist,

(d) Bestimmen eines gewiinschten, die Hohe eines Fahrzeug-
Sitzlehnenrahmens (12) definierenden Profils fir einen
Fahrzeug-Sitzlehnenrahmen (12),

(e) Wahlen des ersten oder zweiten oberen Lehnenrah-
menteils (26, 126) fur die Befestigung an dem Paar von seit-
lichen Lehnenrahmenteilen (24) in Ubereinstimmung mit dem
in Schritt (d) bestimmten gewinschten Profil fur den Fahr-
zeug-Sitzlehnenrahmen (12, 112), und

(f) Befestigen des ausgewaéhlten ersten oder zweiten oberen
Lehnenrahmenteils (26, 126) an dem Paar von seitlichen

Lehnenrahmenteilen (24).

Wegen der Unteranspriche 2 bis 6 und der weiteren Einzelheiten wird auf die

Akte verwiesen.

1. Die Beschwerde der Anmelderin ist frist- und formgerecht eingereicht und

auch im Ubrigen zulassig. In der Sache ist sie jedoch unbegriindet.

Der Gegenstand der Anmeldung betrifft ein Verfahren zum Herstellen eines Fahr-

zeug-Sitzlehnenrahmens.

Entsprechend Absatz [0001] der Streitanmeldung werden fir gewoéhnlich Fahr-
zeugsitze, die hinsichtlich der Grol3e, der Form, des Stils und der Funktion fir jede
einzelne Fahrzeugplattform variieren, mit einer einzigartigen Rahmenstruktur far
jede einzelne Fahrzeugplattform hergestellt. Dabei kdnnten einzelne Teile der
Sitzrahmenstruktur gewoéhnlich nicht zwischen verschiedenen Sitzmodellen aus-

getauscht werden.



Mit dem Anmeldegegenstand soll ein Verfahren zum Herstellen eines Fahrzeug-
Sitzlehnenrahmens bereitgestellt werden, bei dem durch Auswahl verschiedener
oberer Lehnenrahmenteile Fahrzeug-Sitzlehnenrahmen mit unterschiedlichen Ho-

hen gefertigt werden kénnen (Absatz [0002].

Als zustandiger Fachmann ist ein Diplomingenieur der Fachrichtung Maschinen-
bau mit zumindest Fachhochschulabschluss und besonderen Kenntnissen und
Erfahrungen auf dem Gebiet der Entwicklung und Fertigung von Fahrzeugsitzen

zu sehen.

Die Anspruch 1 bedarf einer Auslegung:

Die Merkmale a) bis c) beschreiben die Bereitstellung einzelner Komponenten fir
den zu fertigenden Sitzlehnenrahmen, wobei nach Merkmal a) Standard-Seiten-
rahmenteile und nach den Merkmalen b) und c) zwei alternative obere Lehnen-
rahmenteile vorgesehen werden. Die oberen Lehnenrahmenteile weisen dabei je-
weils eine obere Flache, die ein erstes/zweites Profil definiert, auf, wobei sich die

definierten Profile in inrer Hohe voneinander unterscheiden.

Die ,HO6he" der Profile wird in der Streitanmeldung nicht konkret definiert. Nach
Absatz [0027] weist der Sitzlehnenrahmen 12 allgemein ,eine hohere Hohe auf als
der Sitzlehnenrahmen 112, weil der erste obere Lehnenrahmenteil26 um die
Hohe h; beabstandet ist”. Nach Absatz [0022] ist die ,,obere Fldche 41 des oberen
Lehnenrahmenteiles 26 mit ungeféahr der Hohe h; von den oberen Enden 73 der

seitlichen Lehnenrahmenteile 24 beabstandet”.

Unter Berlicksichtigung der Figuren 2, 3, 8 und 9 unterscheiden sich die beiden
oberen Lehnenrahmenteile 26 und 126 daher nur in ihrer Hohe, die aus dem Ho6-
hensprung h; der schragen Flachen 53 und 55 des oberen Lehnenrahmenteils 26
resultiert. Da entsprechend Absatz [0023] das obere Profil des oberen Lehnen-

rahmenteils 26 nur durch die obere Flache 41, die erhobene Flache 43, die seitli-



chen oberen Flachen 52 und 54 und die schragen Flachen 53 und 55 definiert
wird, tragen nur die oberen, horizontalen Flachen der oberen Lehnenrah-
menteile 26 und 126 zur Definition des ersten bzw. zweiten Profils nach den
Merkmal b) und c) bei.

Daher fallen alle moglichen oberen Lehnenrahmenteile unter die Merkmale c)
und d), die sich zumindest in ihrer vertikalen Erstreckung bzw. Héhe voneinander
unterscheiden, unabhéngig von ihrer sonstigen Gestaltung oder Form, wie z. B.

den Profilquerschnitt usw..

Die Merkmale d) und e) beschreiben nur die Auswahl eines der beiden alternati-
ven oberen Lehnenrahmenteile in Anhangigkeit der gewlnschten Hohe des zu

fertigenden Sitzlehnenrahmens.

Nach Merkmal f) werden die beiden Standard-Seitenrahmenteile und das ausge-

wahlte obere Lehnenrahmenteil miteinander verbunden.

2. Nach der im Zuriickweisungsbeschluss geauf3erten Auffassung der Prifungs-
stelle stellen die Merkmale b), ¢) und d) keine verfahrensspezifische, sondern eine
gegenstandliche Ausbildung des oberen Lehnenrahmenteils, also lediglich eine
Eigenschaft oder einen Zustand des verwendeten Lehnenrahmenteils dar, aus der
keine Einschréankung des Herstellverfahrens resultiert. Durch das Formulieren ei-
nes Merkmals als Eigenschaft des in einem Herstellungsverfahren verwendeten
Halbzeugs oder des mit einem Herstellungsverfahren herzustellenden Erzeugnis-
ses sei keine Einschrankung des beanspruchten Verfahrens verbunden, wodurch

die Merkmale b), ¢) und d) fur die Beurteilung der Neuheit unbeachtlich waren.

Dieser Auffassung der Prufungsstelle kann nicht gefolgt werden.

Es gibt keine Bestimmungen, wonach bei der Beurteilung der Patentfahigkeit ei-

nes Verfahrensanspruches nur solche Merkmale zu bertcksichtigen wéaren, die als



direkte Einwirkung auf ein Substrat anzusehen sind. Vielmehr gehéren zu jedem
Verfahrensanspruch alle zur Durchfihrung des Verfahrens zu verwendenden Ma-
schinen und Vorrichtungen sowie die erforderlichen Randbedingungen und Para-
meter. Dazu zahlen auch die von der Prifungsstelle beanstandeten Merkmale, die
die gegenstandliche Ausbildung der fur das Herstellungsverfahren bendtigten
Ausgangsprodukte sowie deren Auswahl bestimmen. Diese sagen dem Fachmann
namlich einerseits, welche Ausgangsprofile er zu verwenden hat, und anderer-
seits, nach welchen Kriterien welches der alternativen Ausgangsprodukte fir den
Herstellprozess auszuwéhlen ist. In welche sprachliche Fassung entsprechende
Merkmale eines Patentanspruchs eingekleidet sind, entscheidet nicht dartber, in
welche Patentkategorie (Verfahren oder Vorrichtung) sie einzuordnen sind. Mal3-
gebend ist allein die dem Fachmann erteilte Lehre zum technischen Handeln
(11 W (pat) 25/94 - Verfahrensanspriiche).

Entsprechend BGH X ZB 26/84 - Borhaltige Stahle ist fur die Einordnung einer Er-
findung in die Kategorie eines Sach- oder eines Verfahrenspatents in erster Linie
der nach objektiven Gesichtspunkten zu beurteilende Inhalt der Erfindung maf3ge-
bend, wie er sich nach dem sachlichen Offenbarungsgehalt der Anmeldungsun-
terlagen darstellt. Stehen dem Anmelder nach Art und Umfang der offenbarten
technischen Lehre verschiedene Mdglichkeiten offen, so kann er die Kategorie, die
er wunscht, festlegen. Bei Herstellungsverfahren besteht die Lehre zum techni-
schen Handeln in der Beschreibung der beiden eigentlichen Verfahrensmaf3nah-
men, namlich der Wahl der Ausgangsstoffe und der Art der Einwirkung auf diese
Stoffe. Die Notwendigkeit, in einem Verfahrensanspruch u.a. die Ausgangsstoffe
und das durch dieses Verfahren zu erlangende Enderzeugnis zu kennzeichnen,
fuhrt also zwangslaufig dazu, dass in den Patentanspruch Erzeugnismerkmale

aufgenommen werden missen.

Dementsprechend mussen bei der Beurteilung der Patentfahigkeit von Verfahren-

sansprichen darin enthaltene Erzeugnis- bzw. Vorrichtungsmerkmale beriicksich-



tigt werden, da sie ebenso wie die Verfahrensmerkmale zur offenbarten techni-
schen Lehre gehoren.

3. Ob der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 im Gegensatz zur
Auffassung der Prufungsstelle gegenuber dem Stand der Technik neu ist, kann
dahingestellt bleiben, da sich die technische Lehre fir den Fachmann in nahelie-
gender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, § 4 PatG und der geltende Pa-

tentanspruch 1 jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit beruht.

Das aus der D3 bekannte Herstellverfahren fur einen Fahrzeugsitz kommt dem
Gegenstand des Patentanspruchs 1 am néchsten, da es ebenfalls ein Verfahren
zur Herstellung einer Rahmenstruktur aus Rahmenteilen beschreibt, die eine An-
passung des zu fertigenden Rahmens an verschiedene Mal3e, hier die Breite des
kiinftigen Fahrzeugsitzes, mittels modularer Komponenten ermdglicht.

Die D3 offenbart einen modularen Fahrzeugsitzrahmen sowie dessen Herstellung.
Modulare Komponenten erméglichen die Herstellung einer Vielzahl von Sitzrah-
men. Der Sitzlehnenrahmen besteht aus einem Paar von Seitenrahmenelemen-
ten 20, 22, die jeweils in einen Quertrager 20b, 22b tbergehen. Die beiden Quer-
trager sind so gestaltet, dass sie ineinander eingreifen und so ,verschachtelt” wer-
den koénnen (,..nestingly interfit with one another..“). Entsprechend der ge-
winschten Breite des Fahrzeugsitzrahmens wird der Grad der Verschachtelung
der Quertrager gewahlt (Figur 3, Abstract, Spalte 3, Z. 46 bis 56). Die oberen
Rahmenelemente 26 werden dagegen entsprechend der jeweils gewilinschten
Breite des Fahrzeugsitzrahmens mit herkémmlicher Rohrbiegetechnik hergestellt,
so dass entsprechend der D3 obere Rahmenelemente verschiedener Breite zur
Verfigung stehen mussen (Figur 2, Spalte 4, Z. 39 bis 46 und 56 bis 60).

Die D3 zeigt daher zumindest nicht das Merkmal d), wonach ein gewlnschtes, die
Hohe eines Fahrzeug-Sitzlehnenrahmens definierenden Profils fur einen Fahr-

zeug-Sitzlehnenrahmen bestimmt wird.



Als nachteilig ist bei dem Herstellverfahren nach der D3 anzusehen, dass nur eine
Anpassung der Sitzrahmen an deren gewinschte Breite vorgesehen ist. Der
Fachmann, der immer den wirtschaftlichen Erfolg seines Produkts und damit die
weitere Optimierung des Herstellverfahrens zur Kostenreduzierung im Blick hat,
bemuht sich selbstverstandlich darum, die Flexibilitat des Herstellverfahrens da-
hingehend zu verbessern, dass die nach diesem Verfahren hergestellten Fahr-
zeugsitzlehnenrahmen mdoglichst breit einsetzbar sind. Da sich Fahrzeugsitze
nicht nur in ihrer Breite, sondern auch in ihrer Hohe unterscheiden, sucht der
Fachmann nach Losungen, mit denen er die Herstellung der Rahmen nicht nur an
eine gewulnschte Sitzbreite, sondern auch an die Sitzlange oder die Sitzhohe, hier

ggf. auch an eine gewiinschte Lehnenhthe anpassen kann.

Die D3 selbst gibt dem Fachmann dabei den Hinweis auf zwei mdgliche Vorge-
hensweisen: Der vordere Quertrager ist so gestaltet, dass jeweils ein Element des
Quertragers fest mit einem der Seitenrahmenelemente verbunden ist und die bei-
den Quertragerelemente 20b, 22b teleskopartig ineinandergreifen und nach Ein-
stellung der gewlnschten Rahmenbreite fest miteinander verbunden werden (Fi-
gur 3, Abstract, Spalte 3, Z. 46 bis 56). Fiur das obere Rahmenelement 26 hinge-
gen werden verschiedene obere Rahmenelemente mit unterschiedlicher Breite
gefertigt, die fur die Herstellung der Sitzrahmen bereitgehalten und entsprechend
der gewlnschten Sitzbreite eingesetzt werden (Figur 2, Spalte 4, Z. 39 bis 46 und
56 bis 60).

Will der Fachmann diese Vorgehensweise auf die Fertigung eines Sitzrahmens mit
gewunschter Hohe tbertragen, erhalt er aus der D3 die Anregung zu zwei alterna-
tiven Mdglichkeiten. Einerseits konnte der Fachmann analog zur Gestaltung des
Quertragers das obere Rahmenelement 26 U-formig gestalten und dessen senk-
rechte Holme teleskopartig in die Holme der Quertrager eingreifen lassen. Da die
Holme der Seitenrahmenelemente im oberen Bereich allerdings nicht parallel,

sondern nach innen geneigt verlaufen, musste fir ein teleskopartiges Ineinander-
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greifen vom oberem Rahmenelement und den Seitenrahmenelementen auch noch

die Konstruktion der Seitenrahmenelemente geandert werden.

Daher drangt sich dem Fachmann ausgehend von der D3 die Lésung auf, ver-
schiedene obere Rahmenelemente zu fertigen und bereitzustellen, die mit ihren
Abmalden, konkret ihrer Hohe, an die jeweilige gewtinschte Hohe des Fahrzeug-

Sitzlehnenrahmens angepasst sind.

Nach Auffassung der Anmelderin wirde die Lehre der D3 den Fachmann eher von
der erfinderischen Lésung wegfuihren. Bei der Lehre der D3 wirde die Lange der-
jenigen Rahmenteile (hier der oberen Rahmenelemente) an die verschiedenen
gewahlten Sitzbreiten angepasst, deren Langserstreckung in Richtung der flexib-
len Breite des Sitzes liegt. Bei Ubertragung dieses Prinzip auf ein Verfahren, mit
dem Sitzlehnenrahmen mit verschiedenen Hohen gefertigt werden sollen, wirde
der Fachmann dann nicht wie beim Gegenstand des Patentanspruchs 1 die obe-
ren Lehnenrahmenteile, sondern mit den seitlichen Lehnenrahmenteilen die Rah-
menteile in verschiedenen Langen fertigen, die an die verschiedenen gewahlten
Hohen des Lehnenrahmens angepasst sind, da deren Langserstreckung in Rich-

tung der flexiblen Héhe des Sitzlehnenrahmens liegt.

Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Die prinzipielle Lehre der D3 liegt
darin, bei der Fertigung eines Lehnenrahmens nach dem Baukastenprinzip moég-
lichst nur ein Lehnenrahmenteil an ein variables Sitzmald angepasst zu fertigen,
indem das Mal3 bzw. die Erstreckung dieses Lehnenrahmenteils in der Richtung
variabel gestaltet wird, welche mit der variablen Erstreckung des Sitzes zusam-
menfallt. Dies muss aber nicht zwingend immer die Erstreckung dieses Rah-
menteils in seiner Langsrichtung sein, insbesondere dann nicht, wenn diese Mal3-

nahme zu einem erhdhten Herstellungsaufwand fihren wtrde.

Entsprechend den Ausfihrungen der Anmelderin ware es fur den Fachmann aus-

gehend von der D3 naheliegend, beide seitlichen Lehnenrahmenteile nicht mehr
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als Standardteil zu fertigen, sondern jeweils mit ihrer Lange an die Hohe des ge-
winschten Lehnenrahmens angepasste seitliche Lehnenrahmenteile zu fertigen
und bereitzustellen. Dass diese MalRnahme den Herstellungsaufwand erhdhen
wurde, ist fur den Fachmann jedoch sofort ersichtlich, wodurch diese Losung fir
den Fachmann nicht naheliegend sein kann. Dem Fachmann dréngt sich vielmehr
die Losung auf, analog zu D3 nur das obere Lehnenrahmenteil als Einzelstiick an
die variablen Hohen des Sitzlehnenrahmens anzupassen, indem er dazu das
obere Lehnenrahmenteil nicht wie in der D3 in seiner Lange, sondern in seinen
Querabmalien variabel gestaltet. Diese Losung ist ausgehend von der D3 dartber
hinaus besonders naheliegend, da bei der Fertigung des oberen Lehnenrah-
menteils mit der herkdbmmlichen Rohrbiegetechnik eine solche fertigungstechni-

sche Anpassung besonders unproblematisch ist.

In der Ubertragung der aus der D3 bekannten technischen MaRnahme, verschie-
dene obere Rahmenelemente mit unterschiedlicher Breite zu fertigen, fur die Her-
stellung der Sitzrahmen bereitzuhalten und entsprechend der gewiinschten Sitz-
breite einzusetzen, auf ein an die gewunschte Hohe eines Sitzlehnenrahmens an-
gepasstes Herstellungsverfahren kann daher keine erfinderische Tatigkeit, son-
dern nur eine dem Fachmann im Rahmen seines Fachwissens und Fachkdénnens
mdogliche Modifikation gesehen werden, ohne dass dieser hétte erfinderisch tatig

werden mussen.
Somit gelangt der Fachmann ausgehend von dem genannten Stand der Technik
nach der D3 unter Berlcksichtigung seines Fachwissens und Fachkdnnens in na-

heliegender Weise zum Gegenstand des Patentanspruchs 1.

Die Beschwerde war daher zuriickzuweisen.
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Rechtsmittelbelehrung

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

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

das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmafiig 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,
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 mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften tiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,
oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstral3e 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen
beim einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmach-
tigten schriftlich einzulegen.

Dr. Zehendner Reker Dr. Huber Brunn

Pr



