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und der Richterin Dipl.-Ing. Univ. Peters
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beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Der Beschwerdefuhrer ist Anmelder der am 5. Mai 2017 beim Deutschen Patent-
und Markenamt eingegangenen, dort mit dem Aktenzeichen 10 2017 109 715.5

gefuhrten Patentanmeldung mit der Bezeichnung

»AuUs transportablen Containern gebildete Arbeits- oder Produktionsstatte

sowie Container hierfur".

Mit dem gemald Empfangsbekenntnis am 30. Mai 2018 zugestellten Beschluss vom
25. Mai 2018 hat die Prufungsstelle fur Klasse EO4H des Deutschen Patent- und
Markenamts die Anmeldung wegen mangelnder Patentfahigkeit zuriickgewiesen. In
der Beschlussbegrindung hat sie sinngemaf ausgefuhrt, dass kein gewéahrbares
Patentbegehren vorliege, weil der Gegenstand nach Patentanspruch 1 ausgehend
von der Druckschrift

D1 DE 85 27 354 U1l in Verbindung mit der Druckschrift

D2 DE 10054 468 Al

nicht auf einer erfinderischen Tétigkeit beruhe.

Im Prifungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt sind als weitere
Druckschriften noch die

D3 DE 9014558 U1l

D4 DE 10 2014 014 312 B3

genannt, wobei bereits der Anmelder selbst auf die Druckschrift D3 verwiesen hat.



Gegen den Zurlckweisungsbeschluss hat der Anmelder am 28. Juni 2018 beim
Deutschen Patent- und Markenamt, eingegangen am selben Tag, Beschwerde ein-
gelegt und mit Schriftsatz vom 11. Juli 2018 begriindet.

Mit dem gerichtlichen Zwischenbescheid vom 18. Juni 2020 hat der Senat folgende
im europaischen Parallelverfahren mit der Anmeldenummer 18 170 679.7 ermittel-
ten Druckschriften ins Verfahren eingefthrt:
D5 WO 2016 /007 907 A1,
D6 WO 2016/070173 A1,
D7 WO 2010/ 105 300 A1,
D8 US 5186281 A und
D9  US 2008/0060790 Al.
Ferner hat der Anmelder in der Beschreibungseinleitung die weiteren Druckschriften
D10 DE 199 62 990 C2,
D11 DE 102007 055 033 Al und
D12 DE 102011018 327 Al
selbst genannt.

Der Anmelder hat mit der Eingabe vom 21. Juli 2020 vier Hilfsantrage mit geander-

ten Anspruchsfassungen eingereicht.

In der mindlichen Verhandlung vom 22. Juli 2020 hat der Anmelder und Beschwer-

defuhrer zuletzt beantragt,

den Beschluss der Prifungsstelle fur Klasse E0O4H des Deutschen
Patent- und Markenamts (DPMA) vom 25. Mai 2018 aufzuheben
und das Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:
- mit den Patentansprichen 1 bis 11 gemald Hauptantrag vom
2. Mai 2018,
Beschreibungsseiten 1 bis 8 wie urspringlich eingereicht,



- hilfsweise mit Patentansprichen 1 bis 10 gemafl Hilfsantrag 1
vom 20. Juli 2020,

- weiter hilfsweise mit Patentanspriichen 1 bis 10 gemalR Hilfsan-
trag 1a vom 22. Juli 2020,

- weiter hilfsweise mit Patentansprichen 1 bis 8 gemaf Hilfsan-
trag 2 vom 20. Juli 2020,

- weiter hilfsweise mit Patentansprichen 1 bis 8 gemafd Hilfsan-
trag 2a vom 22. Juli 2020,

- weiter hilfsweise mit Patentansprichen 1 bis 9 gemaf Hilfsan-
trag 4 vom 20. Juli 2020,

jeweils mit noch anzupassenden Beschreibungen,

fur alle Antrage Figuren 1 bis 3 wie urspringlich eingereicht.

Weiter hilfsweise wird die Teilung der Anmeldung erklart.

Hierbei entsprechen die Hilfsantrage 1, 2 und 4 denjenigen, die mit Schriftsatz vom

21. Juli 2020 eingereicht worden sind.

Der Patentanspruch 1 gemal Hauptantrag lautet:

»L. Aus transportablen Containern gebildete Arbeits- oder Pro-
duktionsstatte, dadurch gekennzeichnet, dass an mindestens
einem der transportablen Container (1, 2) eine Codiereinrich-
tung (6) angeordnet ist, wobei die Codiereinrichtung (6) eine mit
elektronischer Datenverarbeitung auslesbare Funktions-Codierung
hinsichtlich der Funktion des Containers (1, 2) aufweist oder mit
einer solchen Funktions-Codierung einrichtbar ist.”



Der Patentanspruch 7 gemal Hauptantrag lautet:

.7. Container fur eine Arbeits- oder Produktionsstatte nach einem
der Anspriiche 1 bis 6, gekennzeichnet durch eine Codiereinrich-
tung (6), wobei die Codiereinrichtung (6) eine mit elektronischer
Datenverarbeitung auslesbare Funktions-Codierung hinsichtlich

der Funktion des Containers (1, 2) aufweist.”

Hieran schliel3en sich rickbezogen die Patentanspriche 2 bis 6 und 8 bis 11 an,
wegen deren Wortlaut auf die Akte verwiesen wird.

Der Patentanspruch 1 gemal Hilfsantrag 1 lautet:

»L. Aus transportablen Containern gebildete Arbeits- oder Pro-
duktionsstétte, wobei die Container Grof3raumcontainer sind,
dadurch gekennzeichnet, dass an mindestens einem der transpor-
tablen Container (1, 2) eine Codiereinrichtung (6) angeordnet ist,
wobei die Codiereinrichtung (6) eine mit elektronischer Datenverar-
beitung auslesbare Funktions-Codierung hinsichtlich der Funktion

des Containers (1, 2) aufweist.”

Der Patentanspruch 1 gemalf Hilfsantrag la lautet:

»L. Aus transportablen Containern gebildete Arbeits- oder Pro-
duktionsstatte, wobei die Container Grof3raumcontainer sind nam-
lich CSC-Container nach der ISO-Norm 668, dadurch gekennzeich-
net, dass an mindestens einem der transportablen Container (1, 2)
eine Codiereinrichtung (6) angeordnet ist, wobei die Codiereinrich-
tung (6) eine mit elektronischer Datenverarbeitung auslesbare
Funktions-Codierung hinsichtlich der Funktion des Containers (1, 2)

aufweist.”



Der Patentanspruch 1 gemalfd Hilfsantrag 2 lautet:

»L. Aus transportablen Containern gebildete Arbeits- oder Pro-
duktionsstétte, wobei die Container Grof3raumcontainer sind,
dadurch gekennzeichnet, dass

a) an mindestens einem der transportablen Container (1, 2) eine
Codiereinrichtung (6) angeordnet ist, wobei die Codiereinrich-
tung (6) eine mit elektronischer Datenverarbeitung auslesbare
Funktions-Codierung hinsichtlich der Funktion des Containers (1, 2)
aufweist, und

b) eine Steuerzentrale (7) vorhanden ist, wobei die Steuerzen-
trale (7) eingerichtet ist, die in der Arbeits- oder Produktionsstatte
eingesetzten Container (1, 2) anhand der Funktions-Codierung zu

erkennen.”

Der Patentanspruch 1 gemal Hilfsantrag 2a lautet:

.L. Aus transportablen Containern gebildete Arbeits- oder Pro-
duktionsstétte, wobei die Container Grof3raumcontainer sind nam-
lich CSC-Container nach der ISO-Norm 668, dadurch gekennzeich-
net, dass

a) an mindestens einem der transportablen Container (1, 2) eine
Codiereinrichtung (6) angeordnet ist, wobei die Codiereinrich-
tung (6) eine mit elektronischer Datenverarbeitung auslesbare
Funktions-Codierung hinsichtlich der Funktion des Containers (1, 2)
aufweist, und

b) eine Steuerzentrale (7) vorhanden ist, wobei die Steuerzen-
trale (7) eingerichtet ist, die in der Arbeits- oder Produktionsstatte
eingesetzten Container (1, 2) anhand der Funktions-Codierung zu

erkennen.”



Der Patentanspruch 1 gemaf Hilfsantrag 4 (ein Hilfsantrag 3 wurde nicht beantragt)

lautet:

»L. Aus transportablen Containern gebildete Arbeits- oder Pro-
duktionsstatte, wobei die Container Grof3raumcontainer sind,
dadurch gekennzeichnet, dass an mindestens einem der transpor-
tablen Container (1, 2) eine Codiereinrichtung (6) angeordnet ist,
wobei die Codiereinrichtung (6) eine mit elektronischer Datenverar-
beitung auslesbare Funktions-Codierung hinsichtlich der Funktion
des Containers (1, 2) aufweist, und die Codiereinrichtung ein Steck-

system umfasst.”

Fur alle Hilfsantrage ist der nebengeordnete Patentanspruch gestrichen worden.

Wegen der sich jeweils anschlielBenden weiteren Patentanspriiche der Hilfsantrage
und deren Wortlaut wird auf das Protokoll Uber die mindliche Verhandlung am

22. Juli 2020 verwiesen.

Die Anmeldung ist zwischenzeitlich mit einhergehender Veréffentlichung der mit der
ursprunglichen Anmeldung inhaltsgleichen Druckschrift DE 10 2017 109 715 Al

(folgend mit ,,O0S* kurzbezeichnet) offengelegt worden.

Zu weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

1. Die statthafte, frist- und formgerecht eingelegte und auch im Ubrigen zulassige
Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Mit den gestellten Antragen liegt kein

gewahrbares Patentbegehren vor.



2. Die Erfindung betrifft eine aus transportablen Containern gebildete Arbeits-
oder Produktionsstatte, vgl. Abs. [0001] der OS.

In der Beschreibungseinleitung wird weiter ausgefuihrt, dass fur den Bau neuer
Arbeits- oder Produktionsstéatten in der Regel viele Voraussetzungen zu erfillen
seien und hohe Investitionskosten anfielen. Bis zum Einsatz der Arbeits- oder Pro-
duktionsstatte konnten aufgrund der fir Planung und Bau notwendigen Zeit mehrere
Jahre vergehen. Eine Ubliche stationare Arbeits- oder Produktionsstatte sei nicht
mobil und somit drtlich gebunden, vgl. Abs. [0002] der OS.

Dagegen lieRen sich Arbeits- oder Produktionsstétten, die modular aus transportab-
len Containern zusammengesetzt seien, innerhalb kirzester Zeit aufbauen oder
verlagern und konnten kurzfristig einsatzbereit sein. Die Container konnten dabei
bereits vor dem Transport mit Werkzeug, Maschinen und/oder sonstigen techni-
schen Gegenstanden ausgeristet sein. Dies sei insbhesondere interessant fur
Unternehmen, die z.B. kurzfristig hohen Produktionsbedarf hatten, aber hohe Inves-
titionen durch Bau einer kompletten Fabrik vermeiden wollten, vgl. Abs. [0003] der
OsS.

Aus der Druckschrift D3 sei ein vorgefertigtes, transportables Raumelement fur die
Errichtung von pharmazeutischen Anlagen bekannt, das Raumelementabschnitte
aufweise, welche vorgefertigt und mit allen Installationen und Innenausbauten ver-
sehen seien. Die D10 offenbare eine transportable Fabrikhalle und ein Verfahren zu
deren Aufstellung. Sie bestehe aus transportablen Transportbehéltern, die auf einer
entsprechend vorbereiteten Flache aufgestellt und zusammengefiigt wirden, wobei
mehrere Transportbehélter eine Fabrikhalle ausbilden kdnnten. Die in den Behal-
tern fest installierten Fabrikationsmaschinen seien mit ihren Versorgungsleitungen
und Anschlissen mit anderen Transportbehéltern leicht kuppelbar, wodurch die
Transportbehélter mit entsprechenden Medien und Stromleitungen verbunden, bzw.
versorgt werden kénnten. Aus der D11 sei eine transportable Produktionsanlage



speziell fur die Herstellung von Polymerbeton bekannt, bei der Module auf verschie-
dene fahrbare Untergestelle/Tieflader aufgeteilt und montiert wirden. Die trans-
portable Produktionsanlage sei auch fir den Betrieb auf fahrbare Untergestelle
angewiesen. Die D12 offenbare eine transportable Fabrik, wobei entlang von Ferti-
gungstischen Transportcontainer angeordnet seien, welche die zum Betrieb der
Anlage erforderlichen Infrastrukturelemente enthielten. Die Container kdnnten her-
kommliche Schiffscontainer sein, die auch per Eisenbahn oder Lkw transportiert und
verladen werden kdnnten. Sie kdnnten verschiedene Einrichtungen fur die Fabrik,
wie ein Lager, ein Labor, Sozialraume oder anderes bilden. Dabei kdnnten auch
Verbindungselemente in den Seiten der einzelnen Transportcontainer vorgesehen
sein, um das Innere benachbarter Container zu verbinden (vgl. Abs. [0004] bis
[0007] der OS).

Der Erfindung liegt das technische Problem zugrunde, eine aus transportablen Con-
tainern gebildete Arbeits- oder Produktionsstatte zur Verfigung zu stellen, welche
fur den Benutzer eine gegentiber dem Stand der Technik zeitsparende und verein-
fachte Installation ermdglicht, vgl. Abs. [0008] der OS.

3. Als den mit der Losung dieses Problems beauftragten Durchschnittsfachmann
legt der Senat seiner Entscheidung einen Bau- oder Maschinenbauingenieur mit
mehreren Jahren Berufserfahrung bei der Planung und Konstruktion von mobilen
Arbeits- oder Produktionsstatten aus transportablen Containern sowie der Einrich-
tung der transportablen Container zugrunde. Dieser Fachmann verfugt durchaus

auch uber Grundkenntnisse in der Logistik.

4.  Zur Erleichterung von Bezugnahmen sind die Merkmale der Gegenstande des
Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag (Ha) und nach den Hilfsantragen 1, 1a, 2, 2a
und 4 (Hil, 1a, 2, 2a, 4) nachstehend in Form einer Merkmalsgliederung wiederge-
geben. Dabei kennzeichnen alle Merkmale ohne hochgestelltes Kiirzel den Gegen-
stand des Patentanspruchs 1 aller Anspruchsfassungen. Die hochgestellte Angabe

bei einem Merkmal gibt den Antrag an, in dem der Gegenstand das entsprechende
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Merkmal aufweist. Die Unterschiede zum Patentanspruch 1 in der eingereichten
Fassung sind durch Unterstreichungen hervorgehoben, wobei der Anspruch 1 des

Hauptantrags dem eingereichten Patentanspruch 1 entspricht.

1 Arbeits- oder Produktionsstatte,

2 aus transportablen Containern gebildet,

2.1Hi1. 1a, 2, 2a, 4 wobei die Container GroRraumcontainer sind,

2.1.1H1a 2a namlich CSC-Container nach der ISO-Norm 668,

dadurch gekennzeichnet, dass

3 an mindestens einem der transportablen Container (1, 2) eine
Codiereinrichtung (6) angeordnet ist,
3.1 wobei die Codiereinrichtung (6) eine mit elektronischer
Datenverarbeitung auslesbare
3.1a Funktions-Codierung hinsichtlich der Funktion des
Containers (1, 2) aufweist

3.1bMa oder mit einer solchen Funktions-Codierung einrichtbar
ist.
4Hi2, 2a .und eine Steuerzentrale (7) vorhanden ist, wobei die

Steuerzentrale (7) eingerichtet ist, die in der Arbeits- oder

Produktionsstétte eingesetzten Container (1, 2) anhand der

Funktions-Codierung zu erkennen.

3.2Hi4 und die Codiereinrichtung ein Stecksystem umfasst.

Der vorstehend definierte Fachmann entnimmt dem Patentanspruch 1 mit Merk-
mal 1 eine Arbeits- oder Produktionsstatte ohne Einschrankung auf eine bestimmte

Einsatzart, die jedoch gemal Merkmal 2 aus transportablen Containern gebildet ist.



-11 -

Aus Abs. [0010] der OS ergibt sich dabei bereits, dass darunter Boden, Seiten-
wéande und Deckelemente aufweisende transportable GroRraumbehalter zu verste-
hen sind. Mit Merkmal 2.1H11. 1. 2, 23, 4 " das fiir alle Hilfsantrage in den Anspruch 1
aufgenommen wurde und die Ausbildung der Container als GroRraumcontainer
explizit herausstellt kann insoweit auch keine weitere Konkretisierung herbeigefihrt
werden. Derartige Container zeichnet aus, dass sie mit Land-, Wasser- und Luft-
fahrzeugen transportiert werden kénnen, so dass ein weltweiter Transport moglich
ist, vgl. erneut Abs. [0010] der OS. AulRerdem kénnen sie mit fir den Einsatzzweck
in der Arbeits- oder Produktionsstétte nutzlichen Elementen bis zur vollstadndigen
Ausriustung bestiickt werden, vgl. Abs. [0011] der OS.

In den Hilfsantragen la und 2a werden die (Grofiraum-)Container mit Merk-
mal 2.1.1H11a 2a weiter dahingehend konkretisiert, dass es sich dabei um CSC-Con-
tainer nach der ISO-Norm 668 handelt. Diese Norm gibt standardisierte Abmessun-
gen fur die ISO-Container mit CSC (also Container Safety Certificate) - Zulassung
mit immer derselben Breite an, was eine modulare Bauweise einer Arbeits- oder
Produktionsstatte aus den Containern beginstigt, vgl. Abs. [0010] und [0012] der
OsS.

Gemald Merkmal 3 ist an mindestens einem der Container eine Codiereinrichtung
angeordnet, die mit Merkmalsgruppe 3.x weiter ausgebildet wird. Mit Merkmals-
gruppe 3.1 werden einschrdnkende Angaben fir die Codiereinrichtung dahinge-
hend gemacht, dass die Codiereinrichtung gemaf Merkmal 3.1 i.V.m. 3.1a eine mit
elektronischer Datenverarbeitung auslesbare Funktions-Codierung hinsichtlich der
Funktion des Containers aufweist. Gemal3 Abs. [0013] der OS ist mit der Funktions-
Codierung der derart gekennzeichnete Container identifizierbar, so dass die
gesamte Arbeits- oder Produktionsstatte komplett eingerichtet werden kann. Wei-
tere Angaben zur Art und Ausbildung der Funktions-Codierung finden sich in der
OS nicht, so dass sie der Fachmann frei wahlen kann. Zwar sind in den Abs. [0018]
und [0019] der OS Ausbildungen fir die Codiereinrichtung angegeben (Chip, Bar-

code, QR-Code, o0.a.), auf diese ist das Merkmal 3.1 jedoch nicht beschrankt. Es
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konnte sich dabei beispielsweise auch um einen Farbcode, eine Beschriftung oder
irgendeine andere Darstellung von Informationen in allen moglichen Formen han-

deln, die mit elektronischer Datenverarbeitung erfasst werden kdnnen.

Fir den Hauptantrag wird mit Merkmal 3.1 i.V.m. 3.1b"2 eine alternative Ausgestal-
tung insoweit angegeben, als die Codiereinrichtung mit einer mit elektronischer
Datenverarbeitung auslesbaren Funktions-Codierung hinsichtlich der Funktion des
Containers einrichtbar ist. Die Codiereinrichtung muss somit diese Funktions-
Codierung nicht tatsachlich aufweisen, sondern nur daflir geeignet sein, sie aufzu-

weisen.

Fur die Hilfsantrage 2 und 2a wird die Arbeits- oder Produktionsstatte um das Merk-
mal 412 22 erganzt, wonach eine Steuerzentrale vorhanden ist, die derart eingerich-
tetist, die in der Arbeits- oder Produktionsstatte eingesetzten Container anhand der
Funktions-Codierung zu erkennen. Gemalf Abs. [0015] der OS kann die Steuerzen-
trale dabei in einem der Container angeordnet oder an einem gesonderten Ort
vorgesehen sein. Sie kann dabei zur Organisation des Auf- oder Abbaus oder zur
Organisation der Funktion der Arbeits- oder Produktionsstéatte dienen, beispielweise

zur Steuerung von einzelnen Elementen, vgl. Abs. [0016] der OS.

Mit Merkmal 3.2H4 wird die Codiereinrichtung in Hilfsantrag 4 weiter dahingehend
definiert, dass sie zuséatzlich, neben den Forderungen der Merkmalsgruppe 3.1, ein
Stecksystem umfasst. Dabei kann die Codierung z.B. durch eine spezielle Vertei-
lung von elektrischen Kontakten in einer Mehrzahl von Steckelementen oder auch
mechanisch bewirkt werden. Beispielhaft sind hier die Verbindungsstecker der
Harting AG & Co. KG genannt, vgl. Abs. [0019] der OS.

5. Hauptantrag
5.1 Der Gegenstand nach Patentanspruch 1 des Hauptantrags mit den Merkma-

len 1, 2 und 3 sowie der Merkmalsgruppe 3.1 in der Ausfiihrung a) und b) entspricht
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dem ursprunglich eingereichten Patentanspruch 1 und ist damit zuldssig. Er ist auch

fur den Fachmann ausfiuhrbar.

5.2 Der zweifelsohne gewerblich anwendbare Gegenstand des Patentan-
spruchs 1 nach Hauptantrag ist jedoch nicht patentfahig, da er nicht neu ist (8 3
PatG). Denn die beiden Ausfuhrungen a) und b) der Arbeits- oder Produktionsstatte

nach Anspruch 1 des Hauptantrags sind der Druckschrift D5 zu entnehmen.

Diese zeigt namlich eine Arbeits- oder Produktionsstatte gemal Merkmal 1, vgl.
Seite 7, Zeilen 4 bis 6 oder Seite 16, Zeilen 5/6, die, wie es Merkmal 2 vorschreibt,
aus transportablen Containern gebildet ist. Die ,modularen Einheiten®, aus denen
die Arbeits- oder Produktionsstatte nach der Druckschrift D5 gebildet wird, werden
aus einem geschweil3ten Aluminiumrahmen mit einer Wandstruktur aus Aluminium
aufgebaut (s. Seite 12, Zeilen 29/30), die gemald Seite 14, Zeile 26 bis Seite 15,
Zeile 2 besonders vorteilhaft transportabel sind (,massively portable®), da sie mit
Land-, Wasser- und Luftfahrzeugen transportiert werden kdnnen. Dort ist auch
angegeben, dass diese Einheiten beispielsweise direkt auf einen Tieflader geladen
und von einem Sattelschlepper gezogen werden kénnen und Gber Aufnahmepunkte
verfugen, Uber die sie angehoben und auf beispielsweise den Tieflader gesetzt
werden kénnen. All dem entnimmt der Fachmann, dass es sich bei diesen modu-
laren Einheiten um Standardcontainer im Sinne von Grol3raum-Containern handelt,

wie sie weltweit fir den Transport von Gutern aller Art eingesetzt werden.

Auf Seite 11, Zeilen 1 bis 7 wird ausgefuhrt, dass jeder Container mit einem end-
gultigen Dokumentationspaket versehen ist, worin beispielsweise samtliche Anga-
ben Uber die Ausstattung und Ausristung des jeweiligen Containers zu finden sind.
Diese Angaben kénnen elektronisch und passwort-geschiitzt Gber eine Anzeigetafel
an dem Container bereitgestellt werden. Daraus ergibt sich fir den Fachmann, dass
zum Betrieb der Anzeigetafel eine Speichereinheit vorhanden sein muss, auf der
die Daten zum Anzeigen auf der Anzeigetafel abgelegt werden, mit der Folge, dass

bei der Arbeits- oder Produktionsstatte nach Druckschrift D5 gemafl Merkmal 3 an
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mindestens einem der transportablen Container eine Codiereinrichtung in Form der
Anzeigetafel mit dazugehdriger Speichereinheit angeordnet ist, wobei die Codier-
einrichtung eine mit elektronischer Datenverarbeitung auslesbare Funktions-Codie-
rung hinsichtlich der Funktion des Containers aufweist, wie es Merkmal 3.1 i.V.m.
3.1a vorschreibt. Denn um das Dokumentationspaket an der Anzeigetafel elektro-
nisch bereitstellen zu kbnnen, muss es in Form einer Funktions-Codierung Uber eine
Datenverarbeitungseinheit, beispielsweise einen angeschlossenen Rechner, auf
die der Anzeigetafel angeschlossenen Speichereinheit aufgespielt werden. Nach
alledem ist die Funktions-Codierung, die Informationen tber die Funktion des Con-
tainers enthalt, mit elektronischer Datenverarbeitung aufspielbar und prinzipiell

auch wieder auslesbar.

Somit ist an dem Container der Arbeits- oder Produktionsstatte nach der Druck-
schrift D5 eine Codiereinrichtung angeordnet, wobei die Codiereinrichtung entspre-
chend Merkmal 3.1 i.V.m. 3.1a eine mit elektronischer Datenverarbeitung ausles-
bare Funktionscodierung hinsichtlich der Funktion des Containers aufweist. Damit
ergibt sich zwangslaufig, dass diese Codiereinrichtung auch mit einer solchen Funk-
tions-Codierung, wie sie Merkmal 3.1 i.V.m. 3.1b"@ vorschreibt, einrichtbar ist.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags ist nach alledem nicht neu und

somit auch nicht patentfahig.

Dem Anmeldervertreter ist zwar dahingehend zuzustimmen, dass sich die Druck-
schrift D5 fur die transportablen Einheiten, aus denen die Arbeits- oder Produktions-
statte gebildet wird, nicht des Begriffs ,Container” bedient. Doch mit den Ausfihrun-
gen auf Seite 12, Zeilen 29/30 und Seite 14, Zeile 26 bis Seite 15, Zeile 2 werden
diese transportablen Module so beschrieben, dass der Fachmann darunter unzwei-
felhaft GroRraumcontainer versteht, wie schon vorstehend ausgefihrt.

Auch dem Argument, dass die Druckschrift D5 keine ,Funktions-Codierung* offen-
bare, kann der Senat nicht beitreten. Wie in der Auslegung unter Abschnitt 4 darge-

legt wurde, kann es sich bei der Funktions-Codierung, die die Codiereinrichtung
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aufweist, um jedwede Art von eindeutig zuordenbaren Informationen handeln, die
mit elektronischer Datenverarbeitung erfasst werden kdnnen. Genau solche sind bei
der Arbeits- oder Produktionsstéatte nach der Druckschrift D5 in Form der auf einer
Speichereinheit abgelegten und auf der Anzeigetafel sichtbar gemachten Dokumen-

tationspakete vorhanden, vgl. erneut vorstehende Ausfiihrungen.

5.3 Einer Beurteilung der weiteren Patentanspriiche gemaf Hauptantrag bedarf
es in der Folge nicht, da mit dem nicht gewéhrbaren Patentanspruch 1 gemaf
Hauptantrag dem Antrag als Ganzes nicht stattgegeben werden kann (vgl. BGH
GRUR 1997, 120ff. — elektrisches Speicherheizgerét).

6. Hilfsantrag 1

6.1 Der Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 1 ist zuldssig. Denn die Streichung
einer von Beginn als alternativ dargestellten Ausgestaltung der Arbeits- oder Pro-
duktionsstatte (Merkmal 3.1b"?) ergibt einen in zulassiger Weise geanderten
Gegenstand.

Der Gegenstand dieses Patentanspruchs ist fur den Fachmann auch ausftihrbar.

6.2 Der zweifellos gewerblich anwendbare Gegenstand des Patentanspruchs 1
nach Hilfsantrag 1 ist jedoch nicht patentfahig, da er nicht neu ist (§ 3 PatG). Die
Druckschrift D5 zeigt namlich bereits eine Arbeits- oder Produktionsstatte mit allen
Merkmalen der Arbeits- oder Produktionsstatte nach Anspruch 1 des Hilfsantrags 1.

Hinsichtlich der vom Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 gleichermalRen umfassten Merk-
male 1, 2 und 3 sowie 3.1i.V.m. 3.1a bzw. der mangelnden Neuheit der diese Merk-
male aufweisenden Arbeits- oder Produktionsstatte wird auf vorstehende Ausfuh-

rungen im Abschnitt 5.2 verwiesen.

Bei dem verbleibenden Merkmal 2.1 12 2. 2ahandelt es sich lediglich um eine Klar-
stellung des Merkmals 2 (vgl. vorstehende Ausfiihrungen) ohne materielle Ande-

rung und ist von daher unbeachtlich.
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6.3 Einer Beurteilung der weiteren Patentanspriche gemaf Hilfsantrag 1 bedarf
es in der Folge nicht.

7. Hilfsantrag la

7.1 Der Patentanspruch 1 des Hilfsantrags la ist zuldssig. Es war bereits
urspriinglich offenbart, dass die Container gemaR der Merkmale 2.1 122,23, 4 yng
2.1.1H11a 2a gysgebildet sind, vgl. erneut Abs. [0010] der OS. Zum Weglassen des
Merkmals 3.1bM2 gilt dasselbe wie bei Hilfsantrag 1 (vgl. dort unter Abschnitt 6.1).
Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Hilfsantrags la ist fir den Fachmann
auch ausfuhrbar.

7.2 Der zweifellos gewerblich anwendbare Gegenstand des Patentanspruchs 1
nach Hilfsantrag 1a ist jedoch nicht patentfahig, da er nicht auf einer erfinderischen
Tatigkeit beruht (8 4 PatG). Der Fachmann kommt namlich ausgehend vom Gegen-
stand der Druckschrift D5 in naheliegender Weise zur Arbeits- oder Produktions-

statte nach Patentanspruch 1 des Hilfsantrags la.

Hinsichtlich der davon gleichermaRen umfassten Merkmale 1, 2, 2.1 1a.2,2a,4 ynd
3 sowie 3.1 i.V.m. 3.1a bzw. der mangelnden Neuheit der diese Merkmale aufwei-
senden Arbeits- oder Produktionsstétte wird zur Vermeidung von Wiederholungen

auf die Ausfihrungen in den Abschnitten 5.2 und 6.2 verwiesen.

In den bereits mehrfach zu den Containern der Arbeits- oder Produktionsstétte nach
Druckschrift D5 genannten Textabschnitten wird ausgefuhrt (vgl. Seite 14, Zeile 26
bis Seite 15, Zeile 2 und Seite 15, 16/17), dass die Container zum Transport auf
dem StralRen-, Eisenbahn-, Luft- oder Seeweg entsprechend der dem Fachmann
dafur hinlanglich bekannten, normierten Standardcontainer ausgebildet sind. Die
auf Seite 15 genannten Abmessungen entsprechen zwar nicht den Abmessungen
der ISO-Norm 668, aber wenn er es fir sinnvoll erachtet, wird der Fachmann ohne
Weiteres fur die Arbeits- oder Produktionsstatte der Druckschrift D5 CSC-Container
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nach der ISO-Norm 668 gemaR Merkmal 2.1.112 22 wahlen, ohne dabei erfinde-
risch tatig zu werden. Denn gehort eine maschinenbautechnische Losung als ein
generelles, fur eine Vielzahl von Anwendungsféllen in Betracht zu ziehendes Mittel
ihrer Art nach zum allgemeinen Fachwissen des angesprochenen Ingenieurs, kann
Veranlassung zu ihrer Heranziehung bereits dann bestehen, wenn sich die Nutzung
ihrer Funktionalitat in dem zu beurteilenden Zusammenhang als objektiv zweckma-
Big darstellt und keine besonderen Umstande feststellbar sind, die eine Anwendung
aus fachlicher Sicht als nicht mdglich, mit Schwierigkeiten verbunden oder sonst

untunlich erscheinen lassen (BGH, GRUR 2014, 647 — Farbversorgungssystem).

7.3 Auch bei diesem Hilfsantrag kann die Schutzfahigkeit der Gbrigen Patentan-

spruche dahinstehen.

8. Hilfsantrag 2

8.1 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 weist neben allen
Merkmalen des Gegenstands des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 das zusatz-
liche Merkmal 42 22 quf, wonach eine Steuerzentrale vorhanden ist, wobei die
Steuerzentrale eingerichtet ist, die in der Arbeits- oder Produktionsstatte eingesetz-
ten Container anhand der Funktions-Codierung zu erkennen. Mit Merkmal 42 22
wurde der urspringliche, direkt auf Anspruch 1 riickbezogene Patentanspruch 3 in
den Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 aufgenommen der auch zulassig ist, siehe
Abschnitt 6.1. Aus alledem ergibt sich, dass ein Gegenstand nach Patentanspruch 1
nach Hilfsantrag 2 auch bereits urspringlich offenbart war.

Der Gegenstand dieses Patentanspruchs ist fir den Fachmann auch ausfuhrbar.

8.2 Der zweifellos gewerblich anwendbare Gegenstand des Patentanspruchs 1
nach Hilfsantrag 2 ist jedoch nicht patentfahig, da er nicht neu ist (§ 3 PatG). Denn
aus der Druckschrift D5 ist eine Arbeits- oder Produktionsstatte bekannt, die alle
Merkmale der Arbeits- oder Produktionsstatte des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 2

aufweist.
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Hinsichtlich der vom Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 gleichermalRen umfassten Merk-
male 1, 2, 2.1 182,234 ynd 3 sowie 3.1 i.V.m. 3.1a bzw. der mangelnden Neuheit
der diese Merkmale aufweisenden Arbeits- oder Produktionsstatte nach Patent-
anspruch 1 des Hilfsantrags 1 wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf die

Ausfihrungen im Abschnitt 6.2 verwiesen.

An mehreren Stellen wird in der Druckschrift D5 ausgefuhrt, dass in der Arbeits-
oder Produktionsstétte eine Steuerzentrale (,comprehensive management system®)
vorhanden ist, die beispielsweise die Uberwachung und Wartung der Einheiten von
auf3en in Bezug zur Strom- und Wasserversorgung, Brandschutz, Sicherheit, Video-
Uberwachung, usw. sicherstellt, vgl. Seite 10, Zeilen 5 bis 7; aber auch Seite 9, Zei-
len 27 bis 30 oder das ,Building Automation System (BAS)" Seite 11, Zeilen 16ff.
Um diese Aufgabe Uberhaupt erfullen zu kénnen, muss in der Steuerzentrale fir
jeden Container dessen Ausstattung und Funktion in der Funktions-Codierung hin-
terlegt sein; die Steuerzentrale muss also jeden Container anhand dessen Doku-
mentationspaket erkennen kénnen. Demnach ist bei der Arbeits- oder Produktions-
statte nach der Druckschrift D5 auch eine Steuerzentrale vorhanden, die eingerich-
tetist, die in der Arbeits- oder Produktionsstétte eingesetzten Container anhand der

Funktions-Codierung zu erkennen, wie es mit Merkmal 411222 yorgeschrieben wird.

8.3 Eine Beurteilung der weiteren Patentanspriiche gemalf? Hilfsantrag 2 ist eben-
falls entbehrlich.

9. Hilfsantrag 2a

9.1 FuUr den Hilfsantrag 2a wurde der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des
Hilfsantrags 2 um das Merkmal 2.1.1"1a 2a erganzt, das auch der Gegenstand des
Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag la aufweist. Zur Zulassigkeit des Patentan-
spruchs 1 nach Hilfsantrag 2a wird deshalb auf die Abschnitte 7.1 und 8.1 verwie-
sen.

Der Gegenstand dieses Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2a ist fir den Fach-

mann auch ausfihrbar.
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9.2 Der zweifellos gewerblich anwendbare Gegenstand des Patentanspruchs 1
nach Hilfsantrag 2a ist jedoch nicht patentfahig, da er nicht auf einer erfinderischen
Tatigkeit beruht (8 4 PatG). Der Fachmann kommt namlich zum Gegenstand nach
Anspruch 1 des Hilfsantrags 2a, ohne dabei erfinderisch tétig geworden zu sein, da
dieser Gegenstand sich in naheliegender Weise aus dem Gegenstand der Druck-
schrift D5 ergibt.

Wie unter Abschnitt 8.2 ausgefuhrt wurde, ist eine Arbeits- oder Produktionsstatte
gemald Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 bzw. sind die Merkmale 1, 2,
2.1H11.1a.2.23,4 ynd 3 sowie 3.1 i.V.m. 3.1a aus der Druckschrift D5 bekannt. Die
weitere Einschrankung der die Container definierenden Merkmalsgruppe 2 mit
Merkmal 2.1.1H112 22 wonach die Container CSC-Container nach der ISO-Norm 668
sind, kann das Beruhen auf einer erfinderischen Tatigkeit des Gegenstands nach
Anspruch 1 des Hilfsantrags 2a nicht begriinden, weil es, wie in Abschnitt 7.2 erlau-
tert, fr den Fachmann nahegelegen hat. Zu den jeweiligen Begrtiindungen wird auf

die genannten Abschnitte 7.2 und 8.2 verwiesen.

9.3 Eine Beurteilung der weiteren Patentanspriiche gemafl Hilfsantrag 2a ist

ebenfalls entbehrlich.

10. Hilfsantrag 4

10.1 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Hilfsantrags 4 weist alle Merk-
male des Gegenstands des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 auf. Dartber
hinaus wird die Codiereinrichtung mit Merkmal 3.2H* weiter dahingehend spezifi-
ziert, dass sie ein Stecksystem umfasst. Damit wurde der urspringliche Patentan-
spruch 10 in den Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 aufgenommen. Auch wenn
sich der Patentanspruch 10 auf den urspriinglichen nebengeordneten Patentan-
spruch 7 riickbezog, der den Container beanspruchte, ist die Aufnahme in den auf
die Arbeits- oder Produktionsstétte gerichteten Patentanspruch 1 zulassig, da der
Container auch dort bereits in Anspruch 1 enthalten war und sich aus Anspruch 7
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keine weiteren einschrdnkenden Vorgaben ergaben. Zur Zulassigkeit des Patentan-
spruchs 1 nach Hilfsantrag 1 wird auf Abschnitt 6.1 verwiesen. Zusammen ergibt
sich, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 4 bereits
ursprunglich offenbart war.

Der Gegenstand dieses Patentanspruchs ist fir den Fachmann auch ausftihrbar.

10.2 Die Patentfahigkeit des zweifellos gewerblich anwendbaren Gegenstands des
Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 4 kann in diesem Fall allerdings schon deshalb
dahingestellt bleiben, weil die Anmeldung mit dem Gegenstand nach Patentan-
spruch 8 des Hilfsantrags 4 unzul&ssig erweitert wird (8 38 PatG). Der Patentan-
spruch 8 ist somit nicht gewahrbar und es kann dem Hilfsantrag 4 als Ganzes nicht
stattgegeben werden, weil dessen Anspruchssatz zumindest einen nicht rechtsbe-
standigen Patentanspruch enthalt (vgl. BGH GRUR 2007, 862 — Informationstber-

mittlungsverfahren II).

In Abs. [0018] der OS wird ausgefluhrt, dass die Codiereinrichtung einen auslesba-
ren Chip und/oder einen optoelektronisch lesbaren Code umfassen kann. Weiter
wird dort angegeben, dass es vorteilhaft sein kann, wenn die Codierung der Codie-
reinrichtung drahtlos auslesbar ist. Diese Ausgestaltungen fanden ihren Nieder-

schlag in den urspriinglichen Patentanspriichen 8 und 9.

Als dazu alternative Ausgestaltung wird in Abs. [0019] der OS angegeben, dass der
erfindungsgemale Container auch so ausgebildet sein kann, dass die Codierein-
richtung ein Stecksystem umfasst, was wiederum auch im urspriinglichen Patentan-
spruch 10 angegeben ist. Dass es sich dabei um eine zu den Angaben in Abs.
[0018], bzw. Anspriichen 8 und 9 der OS alternative Ausgestaltung der Codierein-
richtung handelt, erkennt der Fachmann daran, dass der Abs. [0019] der OS einge-

leitet wird mit den Worten ,Der erfindungsgeméfRe Container kann auch so ausge-

bildet sein, dass ...“.
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Fur den Hilfsantrag 4 wurde nun die Ausgestaltung geman urspringlichem Patent-
anspruch 10 bzw. der Angabe in Abs. [0019] der OS, dass die Codiereinrichtung ein
Stecksystem umfasst, zwingend bei der Arbeits- oder Produktionsstatte nach

Anspruch 1 vorgeschrieben.

Patentanspruch 8 des Hilfsantrags 4 beansprucht dementsprechend jetzt eine
Arbeits- oder Produktionsstatte, die sich u.a. dadurch auszeichnet, dass die an min-
destens einem Container angeordnete Codiereinrichtung ein Stecksystem umfasst
und darUber hinaus, dass die Codiereinrichtung drahtlos auslesbar ist. Ein solcher
Gegenstand, der diese beiden Merkmale gleichzeitig/parallel aufweist, ist den
ursprunglichen Unterlagen jedoch nicht zu entnehmen. Vielmehr offenbaren die
ursprunglichen Unterlagen nur entweder einen Gegenstand, bei dem die Codierein-
richtung (als Chip oder optoelektronisch lesbarer Code) drahtlos auslesbar ist oder
bei dem die Codiereinrichtung ein Stecksystem umfasst. Da der mit Patentan-
spruch 8 beanspruchte Gegenstand den urspriinglichen Unterlagen nicht zu ent-
nehmen war und somit der Gegenstand der Anmeldung dadurch erweitert wird, liegt
beim Hilfsantrag 4 mit diesem Patentanspruch eine unzulassige Erweiterung des
Gegenstands der Anmeldung vor (8 38 PatG).

11. Die Beschwerde war somit insgesamt zuriickzuweisen, da die Gegenstande
nach den Patentansprichen 1 des Hauptantrags sowie der Hilfsantrage 1, 1a, 2 und
2a nicht patentfahig sind und die Anspruchsfassung des Hilfsantrags 4 den unzu-

lassig erweiterten Gegenstand nach Patentanspruch 8 aufweist.
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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 gertugt wird, dass

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmalfiig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Austibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
einem Beteliligten das rechtliche Gehor versagt war,
ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fiihrung des Verfahrens ausdriicklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer miindlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften Uber 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 45a, 76133 Karlsruhe durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollméachtigten schriftlich ein-

zulegen.

Hubert Paetzold Kortge Peters
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