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BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 10 2004 019 203

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
19. Mai 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Feuerlein sowie der
Richter Dr. Egerer, Katker und Dr. Wismeth

beschlossen:

Das Patent DE 10 2004 019 203 wird unbeschrankt aufrecht erhalten.

BPatG 152
08.05



Grinde

Auf die am 16. April 2004 eingereichte Patentanmeldung erteilte das Deutsche
Patent- und Markenamt das Patent 10 2004 019 203 mit der Bezeichnung:

,verfahren zur Vergasung von lagerstabiler Biomasse zu Synthesegas®

Veroffentlichungstag der Patenterteilung ist der 22. Dezember 2005.

Das Streitpatent hat 6 Patentanspriiche, dessen einziger unabhéngiger Patentan-

spruch 1 folgenden Wortlaut hat:

1. Verfahren zur Vergasung von lagerstabiler Biomasse zu Synthesegas, umfassend die folgenden Verfah-
rensschritte:
a) Schnellpyrolyse der kohlenstoffhaltigen Einsatzstoffe unter Bildung von Pyrolysekondensat und pordsen Py-
rolysekokspartikeln, wobei die Pyrolysekokspartikel eine offene Porositat oberhalb von 50% aufweisen,
b) Einmischen der Pyrolysekokspartikel in das Pyrolysekondensat zu einer Mischung, wobei die Einmischung
so lange erfolgt, bis in der Mischung die Sedimentationsdichte erreicht oder Gberschritten ist,
c) Einleitung der Mischung in einen auf einem Uberdruck gehaltenen Flugstrom-Druckvergaser sowie
d) Umsetzung der Mischung zu Synthesegas unter einer Sauerstoffatmosphare im Flugstrom-Druckvergaser,
wobei
e) zwischen der Einmischung und der Einleitung eine Lagerung oder ein Transport der Mischung stattfindet
sowie
f) eine Zerkleinerung der Pyrolysekokspartikel mit einer Zerstérung der Porositat und damit einer Verfllissigung
in der Mischung nach der Lagerung oder dem Transport maximal 200 Sekunden vor der Einleitung in den Flug-
strom-Druckvergaser erfolgt.

Gegen die Erteilung des Patents hat die ehemalige Einsprechende, die C...
GmbH in F..., mit  Schriftsatz  vom 17. Marz 2006, eingegan-
gen am 18. Marz 2006, Einspruch erhoben. Sie hat beantragt, das Patent in vol-
lem Umfang zu widerrufen, da der Gegenstand des Patents nach den 88 1 bis 5
PatG nicht patentfahig sei und das Patent ferner die Erfindung nicht so deutlich
und vollstandig offenbare, dass ein Fachmann sie ausfilhren kann (8 21 Abs. 1
Nr.1, 821 Abs. 1 Nr. 2 PatG). Dazu hat sie sich unter anderem auf folgenden
Stand der Technik gestutzt:



(D1) DE 10151 054 Al

(D2) HENRICH, E.; DINJUS, E.; MEIER, D.: Hochwertige Biomassenut-
zung durch Flugstrom-Druckvergasung von Pyrolyseprodukten. In:
13. Internationales Sonnenforum, Berlin 12. - 14. September 2002,
S.1bis9

(D3) FORSCHUNGSZENTRUM KARLSRUHE in der Helmholtz-
Gemeinschaft: Wissenschaftliche Berichte, FZKA 7031, Ergebnis-
bericht tGber Forschung und Entwicklung 2003, Institut fir Techni-
sche Chemie. Karlsruhe, ohne Verdéffentlichungsjahr, 76 Seiten

(D4) DD 246 607 Al

Die damalige Einsprechende hat dazu dargelegt, dass es dem Gegenstand des
Patentanspruchs 1 gegentber den Druckschriften D1, D2 und D3 an Neuheit, zu-
mindest aber an erfinderischer Tatigkeit mangele. Mit Verweis auf unter anderem
die Druckschrift D4 mangele es auch den Gegenstanden der Unteranspriche an
Patentfahigkeit. Die Zumischung von zusatzlichem Pyrolysekondensat gemaf
Unteranspruch 6 widerspreche dem urspringlichen Sicherheitsgedanken, da die-
ses Kondensat in irgendeiner Form gelagert und transportiert werden musse. Die
Verwendung von Wasser und wassriger Losung beinhalte einen sicherheitstechni-
schen Widerspruch, da fur das technische Problem der homogenen Einmischung
kein Losungsweg beschrieben sei. Zudem widerspreche die im Ausfuhrungsbei-
spiel 5 angesprochene Zumischung zu "einem Schlamm mit niedrigem Feststoff-
gehalt und normalen Flussigkeitseigenschaften [...]" der zeitlichen Limitierung von

200 Sekunden in Patentanspruch 1, Merkmal f).

Die Patentinhaberin hat dem Vorbringen der Einsprechenden, wonach das Streit-
patent nicht neu und erfinderisch sei, widersprochen. Der Wissenschaftliche Be-
richt D3 sei zudem erst nach dem 16. April 2004 veroffentlicht, also nach dem
Anmeldetag des Streitpatents, und stelle keinen zu berticksichtigenden Stand der
Technik dar. Er sei zudem erst am 9. Juni zum Binden in Auftrag gegeben worden

und erst am 29. Juni 2004 von der hauseigenen Hauptabteilung Bibliothek und



Medien erfasst worden, so dass eine Veroffentlichung nicht vor diesem Zeitpunkt
erfolgt sei.

Die Patentinhaberin stellt den Antrag,

das Patent unbeschrankt aufrecht zu erhalten.

Mit Schriftsatz vom 7. Februar 2014 hat die frihere Einsprechende ihren Ein-

spruch zurickgenommen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

1. Das Bundespatentgericht bleibt auch nach Wegfall des § 147 Abs. 3 PatG
fur die Entscheidung uUber die Einspriiche zusténdig, die in der Zeit vom
1. Januar 2002 bis zum 30. Juni 2006 eingelegt worden sind (BGH, GRUR 2007,
859 - Informationsibermittiungsverfahren | und BGH, GRUR 2007, 862 - Informa-
tionstbermittlungsverfahren Il, BGH, GRUR 2009, 184 - Ventilsteuerung).

2.a) Der rechtzeitig und formgerecht eingelegte Einspruch ist zulédssig, denn es
sind im Hinblick auf den druckschriftlich belegten Stand der Technik innerhalb der
Einspruchsfrist die die Widerrufsgrinde der mangelnden Patentfahigkeit nach § 21
Abs. 1 PatG rechtfertigenden Tatsachen im Einzelnen dargelegt worden, so dass
der Patentinhaber und der Senat daraus abschlieRende Folgerungen fur das Vor-
liegen oder Nichtvorliegen der geltend gemachten Widerrufsgriinde ohne eigene
Ermittlungen ziehen kénnen (8 59 Abs. 1 PatG).



b) Nach Ricknahme des Einspruchs (vgl. Schriftsatz vom 7. Februar 2014) ist
die Einsprechende nicht mehr Verfahrensbeteiligte, so dass das Einspruchsver-

fahren von Amts wegen fortgesetzt wird (8 61 Abs. 1, Satz 2 PatG).

3. Dem Antrag der Patentinhaberin das Patent unbeschrankt aufrecht zu
erhalten ist stattzugeben, da aus keiner der im Verfahren befindlichen Schriften
eine Einmischung von Pyrolysekokspartikeln in ein Pyrolysekondensat bis die Se-
dimentationsdichte erreicht oder Uberschritten ist, mit einer anschlie3enden Zer-
kleinerung der Pyrolysekokspartikel und damit einer Verflissigung der Mischung
bekannt sind oder diese Ma3nahmen dem Fachmann nahe gelegt sind.

4. Der zustandige Fachmann ist hier ein Diplomchemiker der Fachrichtung
Technische Chemie, der mit der Entwicklung von Verfahren zur Erzeugung von
synthetischen Treibstoffen und chemischen Grundstoffen aus Biomasse und auch

anderen kohlenstoffhaltigen Einsatzstoffen vertraut ist.

5. Das Patent betrifft ein Verfahren zur Vergasung von lagerstabiler Biomasse
zu Synthesegas.

Fur Energietrager ist es von Vorteil, wenn sie moglichst in fluider (flissiger oder
gasformiger) Form vorliegen. Hierzu wird entsprechend der Druckschrift D1 Bio-
masse einer Schnellpyrolyse unterworfen, wodurch Bio6l und Pyrolysekoks ent-
stehen, welche in ihrer Mischung als Olschlamm (Slurry) in einem Flugstrom-

Druckvergaser in Rohsynthesegas uberfiihrt werden.

Nachteilig an diesem Verfahren ist, dass der Olschlamm haufig nicht stabil und
lagerfahig ist und so zur Entmischung neigt. Dabei setzen sich Pyrolysekoksan-
teile ab und der Biootlanteil entmischt sich in eine wasserige und eine organische
Phase. Erhohte wassrige Anteile im Olschlamm fiihren aber zu einem niedrigen
Brennwert dieser Phase. In der Folge stellt sich im Flugstrom-Druckvergaser ein

Sauerstoffuiberschuss ein, der durch Vermischung mit zuvor erzeugtem Synthese-



gas (Biogas) zu einer Explosion fihren kann. Eine Biomassenutzung im grof3en

Stil ist in der Folge eingeschréankt, weil entweder die Pyrolyse maoglichst direkt

beim Erzeuger der Biomasse erfolgen sollte oder Olschlamme aus saisonal anfal-

lender Biomasse nur begrenzte Zeit lagerfahig sind.

5.1 Vor diesem technischen Hintergrund bezeichnet es die Patentschrift in Ab-

satz [0011] als zu l6sendes technische Problem, ein Verfahren zur Vergasung von

lagerungsstabiler Biomasse ohne die vorgenannten Nachteile und Einschrankun-

gen anzugeben.

Zur Losung dieser Aufgabe begehrt Patentanspruch 1 des Patents Schutz fir ein

2.1

3.1

5.1

Verfahren zur Vergasung von lagerstabiler Biomasse zu

Synthesegas, umfassend die folgenden Verfahrensschritte:

Schnellpyrolyse der kohlenstoffhaltigen Einsatzstoffe unter Bildung
von Pyrolysekondensat und pordsen Pyrolysekokspartikeln,
wobei die Pyrolysekokspartikel eine offene Porositat oberhalb von

50% aufweisen;

Einmischen der Pyrolysekokspartikel in das Pyrolysekondensat zu
einer Mischung,
wobei die Einmischung so lange erfolgt, bis in der Mischung die

Sedimentationsdichte erreicht oder Uberschritten ist;

Lagerung oder ein Transport der Mischung;

Zerkleinerung der Pyrolysekokspartikel nach der Lagerung oder
dem Transport
mit einer Zerstorung der Porositat und damit einer Verfllissigung in

der Mischung



5.2 maximal 200 Sekunden vor der nachfolgenden Einleitung in einen
Flugstrom-Druckvergaser;

6 Einleitung der Mischung in einen auf einem Uberdruck gehaltenen

Flugstrom-Druckvergaser;

7 Umsetzung der Mischung zu Synthesegas unter einer

Sauerstoffatmosphare im Flugstrom-Druckvergaser.

5.2 Gegen die Zulassigkeit der Patentanspriiche 1 bis 6 in der erteilten Fas-
sung bestehen keine Bedenken, denn sie finden ihre Offenbarung in den am An-
meldetag eingereichten Unterlagen. Der Patentanspruch 1 basiert auf dem ur-
sprunglichen Patentanspruch 1 in Verbindung mit dem urspringlichen Patentan-
spruch 2 sowie der urspriinglichen Beschreibung Seite 6, Absatz 4 und Seite 8,
Absatz 4. Die Unteranspriche 2 bis 6 finden ihre Stitze in den urspriinglichen

Patentansprtichen 3 bis 7.

5.3 Das Merkmal 3.1 zur Einmischung, bis die Sedimentationsdichte erreicht
oder Uberschritten ist, erfordert eine Erlauterung. Die Patentinhaberin definiert die
Sedimentationsdichte als den Punkt, bei der die Feststoffkonzentration einer Sus-
pension so hoch ist, dass sich die Feststoffpartikel in einer Mischung nicht auf-
grund des Erdgravitationsfeldes nach unten absetzen (vgl. Streitpatent: [0024]).

5.4 Bei der Bewertung der erfinderischen Tétigkeit ist von dem zugrunde
liegenden technischen Problem auszugehen und zu prufen, ob der Fachmann
Anlass dazu hatte, die fraglichen Druckschriften in Betracht zu ziehen, und ob
diese ihm Hinweise oder Anregungen zur L6sung des Problems bzw. der Aufgabe

geben kdnnen.

a) Die ebenfalls von der Patentinhaberin stammende Offenlegungsschrift D1

beschreibt wie auch das Streitpatent die Erzeugung von Rohsynthesegas aus Bi-



omasse im Flugstromvergaser unter erhdhtem Druck in Sauerstoffatmosphére
(D1: [0002], [0026] /I Merkmale 1, 7). Hierzu wird zunachst Biomasse in einem
Schnellpyrolyseverfahren zu Schwelgas, Biodl (entsprechend dem Pyrolysekon-
densat vom Merkmal 2) und Pyrolysekoks umgesetzt (D1: [0004], [0024] // Merk-
mal 2). Von besonderem Vorteil ist es dabei, den Pyrolysekoks und das Biodl zu
einem Olschlamm zu vermischen, da dann auf Reinigungsschritte oder auf chemi-
sche Aufbereitungsverfahren fur das Biodl verzichtet werden kann (D1: [0019]).
Dabei wird der Pyrolysekoks vor der Herstellung der Koksaufschlammung fein
vermahlen (D1: [0024], Z. 8-10). Es entsteht folglich eine Mischung entsprechend
Merkmal 3 von Patentanspruch 1 des Streitpatents, welche sich zudem einfacher
transportieren und lagern sowie flexibler nutzen lasst als staubférmige Pyrolyse-
kohle (D1: [0020] // Merkmal 4). Der Olschlamm wird anschlieRend in den Flug-
stromvergaser gefordert, welcher beispielsweise bei etwas tber 50 bar betrieben
werden kann (D1: [0026] // Merkmal 6).

Der Pyrolysekoks der D1 entsteht — wie im Streitpatent — mittels Schnellpyrolyse
von Biomasse bei etwa 500 °C (vgl. D1: [0023], [0024] mit Streitpatent: [0021],
[0028]). Da mit gleichen Mal3Bnhahmen eine gleiche Wirkung erzielt wird, weist folg-
lich auch der Pyrolysekoks der D1 eine Porositat auf, welche oberhalb von 50 %

entsprechend Merkmal 2.1 liegt.

Wenn auch in der D1 ein Olschlamm aus Biodl und Pyrolysekoks erzeugt wird, so
erfolgt keine explizite Angabe, dass der Pyrolysekoks dem Biodl solange zugege-
ben werden soll, bis die Sedimentationsdichte erreicht oder tberschritten wird.
Entsprechend der D1 bilden sich bei der Schnellpyrolyse 40 bis 80 Gew.-% Biodl
und 10 bis 30 Gew-% Pyrolysekoks, was unter der Annahme, dass der gesamte
entstehende Pyrolysekoks dem Biodl beigemischt wird, einem Anteil zwischen
etwa 11 und 43 Gew.-% Pyrolysekoks im Bio6l entspricht. Zwar féllt damit der dem
Fachmann zumindest naheliegende Mischungsbereich von Bio6l und Pyrolyse-
koks in den Bereich der streitpatentgeméf3en Sedimentationsdichte von 20 bis

35 Gew.-% Feststoffanteil (Pyrolysekoksanteil; vgl. Streitpatent [0024]), jedoch ist



damit die streitpatentgeméali3e Lehre, zwingend die Sedimentationsdichte zu errei-
chen oder zu Uberschreiten (Merkmal 3.1), zumindest nicht unmittelbar der D1 zu

entnehmen.

Insbesondere wird aber die Merkmalgruppe 5 durch die D1 nicht vorweggenom-
men oder nahegelegt. Zwar wird in der D1 fein vermahlener Pyrolysekoks dem
Bio6l zur Herstellung einer Koksaufschlammung zugegeben (D1: [0024]), jedoch
erfolgt keine Zerkleinerung der in das Biodl eingemischten Pyrolysekokspartikel
nach einer Lagerung oder einem Transport (vgl. Streitpatent: [0020] und Bei-
spiel 8, [0040]). Daher ist der Gegenstand von Patentanspruch 1 nach Streitpatent

gegenuber der D1 neu und beruht auch auf einer erfinderischen Téatigkeit.

b) Die Druckschrift D2 stellt einen ebenfalls von den Erfindern vorgestellten
Forschungsbericht aus dem Jahr 2002 dar, entsprechend dessen Lehre Biomasse
mittels Schnellpyrolyse zu einem pump- und lagerbaren Brei aus Pyrolysedl und
Pyrolysekoks verarbeitet wird, welcher zu einer zentralen Gro3anlage transportiert
und dort in einem Flugstrom-Druckvergaser zu einem teerfreien Synthesegas um-

gesetzt wird (D2: S. 1, Zusammenfassung // Merkmale 1, 2, 3, 4, 6, 7).

Die Pyrolysekokse der D2 weisen eine Porositat von 50 bis 80 % auf (D2: S. 7,
Z. 1-3 / Merkmal 2.1) und kdnnen bis zu einem Gewichtsanteil von 33 % im Pyro-
lysedl zu einer noch bei Zimmertemperatur pumpbaren, lagerstabilen Suspension
aufgeschlammt werden (D2: S. 7, Z. 7-8). Damit kann die streitpatentgemalfie Se-
dimentationsdichte zwar zufallig erreicht (oder Uberschritten) werden, eine zielge-
richtete Einstellung derselben (Merkmal 3.1) mit anschliel3ender Zerkleinerung der
Pyrolysekokspartikel und Verflissigung der Mischung (Merkmale 5, 5.1 und 5.2)
wird in der D2 weder gelehrt, noch ist diese Lehre dem Fachmann daraus nahe-

gelegt worden.

C) Der wissenschatftliche Bericht D3 des Forschungszentrum Karlsruhe ist be-

zuglich der Beurteilung der Neuheit und erfinderischen Tatigkeit des streitpatent-



-10 -

gemalen Verfahrens unbeachtlich, da er gemafR der durch die Einsprechende
nicht wiederlegten Aussagen der Patentinhaberin (vgl. Schriftsatz vom
23. November 2007) erst nach dem 29. Juni 2004 von der hauseigenen Hauptab-
teilung Bibliothek und Medien erfasst worden ist, also deutlich nach dem
16. April 2004, dem Anmeldetag des Streitpatents. Da es sich um einen Ergebnis-
bericht Uber die im Jahr 2003 erfolgte Forschung und Entwicklung des For-
schungszentrums Karlsruhe handelt, ist es glaubwiirdig, dass solche Berichte erst
zu Mitte des darauffolgenden Jahres erscheinen kénnen, so dass der Senat kei-

nen begrindeten Anlass sieht, an den Aussagen der Patentinhaberin zu zweifeln.

DarlUber hinaus werden zwar auf S. 5 der D3 die Slurryherstellung aus Pyrolyse-
kondensaten und Kokspulver beschrieben, wobei Slurries mit einer hohen Koks-
beladung im Bereich der Sedimentationsdichte als vorteilhaft in Lagerung und
Handhabung beschrieben werden, dennoch wird eine nachfolgende Zerkleinerung
der Pyrolysekokspartikel nach der Lagerung oder dem Transport entsprechend
Merkmalsgruppe 5 nicht offenbart oder nahegelegt, so dass auch aus diesem
Grund die Lehre der D3, selbst wenn sie vorveroffentlicht wére, die Neuheit oder
erfinderische Téatigkeit des Gegenstands von Patentanspruch 1 nach Streitpatent

nicht in Frage stellen kdnnte.

d) Die D4 beschreibt ein Verfahren zur Herstellung von pulverférmigen oder
flissigen Mischungen aus Kohlenstaub und Flissigprodukten (wie Teeren oder
Olen) um Einsatzprodukte firr die Verbrennung oder Vergasung zu erhalten (D4:
Patentanspruch 1). Es wird jedoch insbesondere weder die Vergasung von Bio-
masse mittels Schnellpyrolyse noch die Einmischung bis zur Sedimentationsdichte
oder eine anschlieRende Verflissigung der Mischung entsprechen der Merkmals-

gruppen 2, 3 oder 5 gelehrt.

6. Dem Einwand der mangelnden Ausfihrbarkeit und Widerspruchlichkeit in
Bezug auf den Unteranspruch 6 vermag sich der Senat nicht anzuschliel3en. Zwar

mag es fur einzelne in einem Flugstrom-Druckvergaser konkret eingesetzte Mi-
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schungen (Olschlamme) in Bezug auf Sicherheitsaspekte nachteilig sein, diese mit
zusatzlichem Pyrolysekondensat, wassrigen Losungen oder Wasser zu vermi-
schen. Dies stellt jedoch nicht die grundséatzliche Ausfihrbarkeit des Verfahrens
im Sinne von § 34 Abs. 3 Nr. 4 PatG in Frage. Auch ist aus Sicht des Senats eine
Zumischung dieser Bestandteile maximal 200 Sekunden vor Einleitung in den
Flugstrom-Druckvergaser grundsatzlich technisch mdglich, z. B. indem unmittelbar
vor Einleitung in den Vergaser der Olschlamm mit dem Pyrolysekondensat, der
wassrigen Losungen oder dem Wasser in einer Mischkammer vermischt wird (vgl.
hierzu auch D2: S. 7, Abb. 5), so dass auch dieser Einwand den Senat nicht von
der mangelnden Patentfahigkeit der erteilten Patentanspruchsfassung tiberzeugen

kann.

7. Der entscheidende Unterschied des Streitpatents zu dem im Verfahren
befindlichen Stand der Technik liegt damit in der Verfliissigung der streitpatentge-
mafen Mischung durch Zerkleinerung der in das Biodl eingemischten Pyrolyse-
kokspartikel nach einer Lagerung oder einem Transport unmittelbar vor einer Ein-
leitung der Mischung in einen Flugstrom-Druckvergaser. Nach alledem kdénnen die
Druckschriften D1 bis D4 alleine weder die Neuheit noch in ihrer Zusammenschau
die erfinderische Téatigkeit des Verfahrens von Patentanspruch 1 nach Streitpatent
in Frage stellen. Das gleiche gilt fir die auf den Patentanspruch 1 riickbezogenen
Unteranspriche 2 bis 6, die jeweils weitere, Uber Selbstverstandlichkeiten hinaus-
gehende Ausfuhrungsformen betreffen. Das Patent ist folglich in der erteilten Fas-

sung unbeschrankt aufrecht zu erhalten.

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

zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerigt wird, dass
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1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmallig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausubung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. 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 ausdriicklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mundlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften tber 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, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim

Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollméchtigten schriftlich

einzulegen.

Feuerlein Egerer Katker Wismeth

pro



