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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 10 2007 012 112

BPatG 154
05.11



hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
12. November 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Feuerlein so-

wie der Richter Heimen, Dr. Wismeth und Dr. Freudenreich

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Einsprechenden wird der Beschluss der
Patentabteilung 1.24 des Deutschen Patent- und Markenamts vom
12. Juni 2012 aufgehoben und das Patent DE 10 2007 012 112

widerrufen.

Grinde

Am 13. Mérz 2007 ist beim Deutschen Patent- und Markenamt die Patentanmel-
dung 10 2007 012 112.3 eingereicht worden, auf die am 3. Januar 2008 die Pri-
fungsstelle fur Klasse C 10 B das Patent mit der Bezeichnung

,vorrichtung und Verfahren zur hydrothermalen Karbonisierung von Biomasse*

erteilt hat. Der Veréffentlichungstag der Patenterteilung in  Form der
DE 10 2007 012 112 B3 ist der 29. Mai 2008.

Das Streitpatent umfasst 33 Patentanspriiche von denen die unabhéngigen Pa-

tentanspriche 1 und 20 wie folgt lauten:



1. Vorrichtung zur hydrothermalen Karbonisie-
rung von biologischem Material, aufweisend:
einen Druckreaktor (1) mit einem Einlass (4) und ei-
nem Auslass (5);
Mess- und Steuerungseinrichtungen; und
mindestens einer Nachverarbeitungseinrichtung
(10);
dadurch gekennzeichnet, dass der Druckreaktor
(1) am Ein- und/oder Auslass Mittel aufweist, um in
vargegebenen Abstanden Ausgangsprodukte in den
Druckreaktor einzubringen und diese dem Karboni-
sierungsprozess zuzufuhren und/oder um Endpro-
dukte aus dem Druckreaktor zu enthehmen, wobei
die Bedingungen flir einen Karbonisierungsprozess
im Inneren des Druckreaktors (1) im wesentlichen er-
halten bleiben, und der Druckreaktor (1) mit mindes-
tens einer Fordereinrichtung oder einem Fardermittel
ausgestattet ist, um Ausgangsprodukte wahrend ei-
ner Verdnderung lber Zwischenprodukte zu Endpro-
dukten durch das Innere des Druckreaktors zu bewe-
gen und/oder ein Anhaften von Zwischenprodukten
an der Reaktorwandung zu verhindern.

20. Verfahren zur hydrothermalen Karbonisie-
rung von biologischem Material, bei welchem ein
Druckreaktor (1) wahrend eines laufenden Karboni-
sierungsprozesses kontinuierlich oder quasikontinu-
ierlich mit Ausgangsprodukten gespeist wird und
Endprodukte entnommen werden, wobei:
die Ausgangsprodukte Uber einen Einlass (4) derart
in den Druckreaktor (1) eingebracht werden, und
die Endprodukte (ber einen Auslass (5) derart aus
dem Druckreaktor (1) enthommen werden,
dass sich die Reaktorinnentemperatur und der Reak-
torinnendruck nur in solchen Grenzen andern, dass
die Bedingungen fir einen Karbonisierungsprozess
im Inneren des Druckreaktors (1) im Wesentlichen er-
halten bleiben, und wobei eine Férdereinrichtung
oder ein Férdermittel Ausgangsprodukte wahrend
der Veranderung tber Zwischenprodukte zu Endpro-
dukten durch das Innere des Druckreaktors bewegt
und/oder ein Anhaften von Zwischenprodukten ver-
hindert.



Gegen das Patent haben

die Einsprechende 1, Lurgi GmbH, mit Schriftsatz vom 22. August 2008,
eingegangen mittels Telefax am selben Tag,

der Einsprechende 2, Dr. Harald Wetzel, mit Schriftsatz vom
25. August 2008, eingegangen mittels Telefax am selben Tag, und

der Einsprechende 3, Tobias Wittmann, mit Schriftsatz vom

29. August 2008, eingegangen mittels Telefax am selben Tag.

ihre Einspriche gerichtet und den vollstandigen Widerruf des Patents beantragt.

Zur Begriundung haben die Einsprechenden geltend gemacht, dass der Gegen-

stand des Patents nicht patentfahig sei im Sinne der 88 3 und 4 PatG und daher

gemal § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG zu widerrufen sei. Der Einsprechende 2 hat zudem

geltend gemacht, dass das Patent die Erfindung nicht so deutlich und vollstandig

offenbare, dass ein Fachmann sie ausfihren kénne (8 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG).

Mit in der Anhérung vom 12. Juni 2012 verkiindeten Beschluss ist das Patent be-

schrankt aufrechterhalten worden.

Das Patent ist in beschranktem Umfang aufrechterhalten worden, mit

Patentanspriichen 1 bis 31 vom 13. Juni 2012 (mit redaktioneller Anderung
in Patentanspruch 4),

Zeichnungen 1 bis 3 vom 13. Marz 2007,

Seiten 1, 4, 6, und 9 vom 13. Méarz 2007,

Seiten 2, 2a, 2b und 5 vom 23. November 2007 (mit redaktioneller Ande-
rung auf S. 2),

Seiten 3, 7 und 8 vom 13. Juni 2012.

Die unabhangigen Patentanspriche 1 und 18 der aufrechterhaltenen Fassung

lauten:



18.

Vorrichtung zur hydrothermalen Karbonisierung von biologischem Material,
aufweisend:

einen Druckreaktor (1) mit einem Einlass (4) und einem Auslass (5);
Mess- und Steuerungseinrichtungen; und

mindestens einer Nachverarbeitungseinrichtung (10);
wobei

der Druckreaktor (1) am Ein- und/oder Auslass Mittel aufweist, um in vorgegebenen
Abstianden Ausgangsprodukte in den Druckreaktor einzubringen und diese dem
Karbonisierungsprozess zuzufiihren und/oder um Endprodukte aus dem Druckreaktor zu
entnehmen,

wobei die Bedingungen fiir einen Karbonisierungsprozess im Inneren des Druckreaktors
(1) im wesentlichen erhalten bleiben, und

der Druckreaktor (1) im wesentlichen vertikal angeordnet ist und im Innern des
Druckreaktors (1) mindestens eine sich vom Einlass (4) zum Auslass (5) erstreckende
Fordereinrichtung angeordnet ist, um Ausgangsprodukte wéhrend einer Verdnderung
iber Zwischenprodukte zu Endprodukten durch das Innere des Druckreaktors vom
Einlass (4) zum Auslass (5) zu bewegen und/oder ein Anhaften von Zwischenprodukten
an der Reaktorwandung zu verhindern.

‘Verfahren zur hydrothermalen Karbonisierung von biologischem Material, bei welchem

ein Druckreaktor (1) withrend eines laufenden Karbonisierungsprozesses kontinuierlich
oder quasikontinuierlich mit Ausgangsprodukten gespeist wird und Endprodukte
entnommen werden kénnen, wobei:

die Ausgangsprodukte tiber einen Einlass (4) derart in den Druckreaktor (1) eingebracht
werden, und die Endprodukte {iber einen Auslass (5) derart aus dem Druckreaktor (1)
entnommen werden, dass sich die Reaktorinnentemperatur und der Reaktorinnendruck
nur in solchen Grenzen dndern, dass die Bedingungen flir einen Karbonisierungsprozess
im Inneren des Druckreaktors (1) im Wesentlichen erhalten bleiben,

der Druckreaktor (1) in einer im wesentlichen vertikalen Anordnung betrieben wird,
und

eine im Innern des Druckreaktors (1) angeordnete sich vom Einlass (4) zum Auslass (5)
erstreckende Fordereinrichtung Ausgangsprodukte wihrend der Verdnderung iiber
Zwischenprodukte zu Endprodukten durch das Innere des Druckreaktors (1) vom
Einlass (4) zum Auslass (5) bewegt und/oder ein Anhaften von Zwischenprodukten
verhindert. -



Zur der Beurteilung der Patentfahigkeit wurde folgender Stand der Technik im Ein-

spruchsverfahren vorgelegt:

(D1) ROTHLEIN, B.: Zauberkohle aus dem Dampfkochtopf.
In: Max Planck Forschung, 2/2006, S. 20-25

(D2) JP 10-151339 A (mit computergenerierter Ubersetzung)

(D2a) computergenerierte Ubersetzung der D2

(D3) WO 2008/095589 A1l (altere Anmeldung; Prioritat basie-
rend auf DE 10 2007 007 774.4 vom 8. Februar 2007)

(D3a) DE 102007 007 774.4

(D4) WO 91/03530 Al

(D5) DE 2659632 Al

(D6) DD 257 349 A3

(D7) DE 69830843712

(D8) BEITZ, W.; GROTE, K.-H. (Hrsg.): DUBBEL. Taschen-
buch fir den Maschinenbau. 20. Aufl., Berlin: 2001,
S. U43-U58 — ISBN 3-540-67777-1

(D9) DE 196 14 689 Al

(D10) HELMICH, U.: Exotherme Reaktionen. Freie Reaktions-
energie. 28. Februar 1998, nachbearbeitet am 26. Sep-
tember 1998. URL: unbekannt [abgerufen unbekannt],
2 Seiten

(D11) DD 288 318 A5

(D12) WO 2005/005040 A1

(D13) DE 1902649 A

(D14) WO 02/27251 Al

(D15) US 3992784 A

(D16) KRUSE, A.; GAWLIK, A.: Biomass Conversion in Water
at 330-410 °C and 30-50 MPa. Identification of Key

Compounds for Indicating Different Chemical Reaction



(D17)

(D18)

(D19)
(D20)
(D21)

Die Druckschriften D1 und D2 wurden bereits im Prifungsverfahren ermittelt.

In der Begrindung des Beschlusses zur beschrankten Aufrechterhaltung fuhrt die
Patentabteilung aus, die Verfahrensbeteiligten seien sich einig gewesen, dass nur
die Druckschriften D3, D4 und D9 fir die Beurteilung von Neuheit und erfinderi-

scher Tatigkeit zu berlcksichtigen seien. Die anderen im Verfahren befindlichen

Pathways. In: Ind. Eng. Chem. Res., 2003, Vol. 42,
No. 2, S. 267-279

TITIRICI, Maria-Magdalena; THOMAS, Arne;
ANTONIETTI, Markus: Back in the black: hydrothermal
carbonization of plant material as an efficient chemical
process to treat the CO, problem? In: New J. Chem.,
2007, Vol. 31, S. 787-789

RUYTER, Herman P.: Coalification model. In: Fuel,
1982, Vol. 61, S. 1182-1187

WO 99/20717 Al

US 5354 345 A

WO 2008/081407 A2 (altere Anmeldung, Prioritat basie-
rend u.a. auf DE 10 2006 062 504.8 vom 28. Dezem-
ber 2006);

Druckschriften l&agen ferner.

Die zu l6sende Aufgabe des Streitpatents bestehe nach Absatz [0006] der Patent-
schrift darin, eine Anlage und ein Verfahren bereit zu stellen, welche einen konti-
nuierlichen oder quasikontinuierlichen Ablauf ermdglichten. Insbesondere solle
erreicht werden, dass Ausgangsprodukte zugefihrt und die Endprodukte entnom-

men werden kénnten, ohne dass der Karbonisierungsprozess vollstandig unter-

brochen werden miisse.



Die Patentabteilung fuhrt zur Begriindung ihrer Entscheidung im Wesentlichen
aus, dass die Gegenstande der unabhangigen Patentanspriche gemaR aufrecht-
erhaltenem Patent neu seien gegentber den Druckschriften D3 und D4. So offen-
barten die D3 und D4 nicht, dass der Reaktor in einer im Wesentlichen vertikalen
Anordnung betrieben werde. In der D4 werde zudem nicht offenbart, dass im In-
nern des Druckreaktors mindestens eine sich vom Einlass zum Auslass erstre-

ckende Fordereinrichtung angeordnet ist.

In der Druckschrift D9 seien bereits die Merkmale des Streitpatents nicht verwirk-
licht, wonach es sich um einen Druckreaktor mit einem Einlass und einem Auslass
handle bzw. wonach der Druckreaktor in dem Verfahren kontinuierlich oder quasi-
kontinuierlich betrieben werde. Die D9 sei daher gattungsfremd und nicht zu be-

rucksichtigen.

In keiner der Druckschriften D3 oder D4 werde der Fachmann angeregt, den Re-
aktor im Wesentlichen vertikal anzuordnen bzw. eine streitpatentgemalfe Foérder-
einrichtung zu verwenden. Da die D3 wegen des Zeitrangs ausschliel3lich zur
Neuheit zu beachten sei, unterbleibe eine gemeinsame Betrachtung der D3 und
D4, so dass der Fachmann auch nicht die Licke in der Offenbarung schlie3en

kénne, ohne selbst erfinderisch tatig zu werden.

Gegen diesen Beschluss, welcher dem Einsprechenden 2 (im Rubrum und im
Folgenden Einsprechender genannt) am 14. Dezember 2012 zugestellt wurde,
richtet sich die Beschwerde mit Schriftsatz vom 14. Januar 2012, eingegangen

mittels Telefax am selben Tag.

Zur Begrundung seiner Beschwerde verweist er auf die bereits im Prifungsverfah-
ren und Einspruchsverfahren vorgelegten Druckschriften und legt zuséatzlich fol-

gende Druckschriften vor:



(D22) JP 2006-326499 A

(D22a) computergenerierte Ubersetzung der D22

(D23) DE 199 10562 A1

(D24) DE 20 2005 018 508 U1

(D25) WO 01/26804 Al

(D26) US 4007 016 A

(D27) US 6357577 B1

(D28) DE 29 05 665 Al

(D29) JP 2004-10246 A

(D29a) computergenerierte Ubersetzung der D29

(D30) Eingabe der Patentinhaberin zum parallelen Verfahren
am Europaischen Patentamt vom 1. Oktober 2012,
10 Seiten

Aus Sicht des Einsprechenden sei der Fachmann ein Experte auf dem Gebiet der
Verfahrenstechnik, insbesondere der mechanischen, thermischen, chemischen
und biologischen Verfahrenstechnik. Zu seinem Fachwissen gehdrten insbeson-
dere auch der Aufbau und der Betrieb von Anlagen und Reaktoren zur Ausfuhrung
der unterschiedlichen Verfahren. Der Fachmann habe daher besondere Expertise

auf dem Gebiet der unterschiedlichen Reaktortypen und Reaktorarten.

Der Einsprechende fuhrt aus, dass die Druckschrift D3a neuheitsschadlich gegen-
Uber dem Gegenstand des aufrechterhaltenen Patentanspruchs 1 sei. Er beruhe
auch nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit gegenuber den Druckschriften D22
(D22a) und D6 bzw. D24. Gleiches gelte fur das Verfahren gemanR aufrechterhal-
tenem Patentanspruch 18.

Zudem sei der Gegenstand des Patentanspruchs 18 unzulassig erweitert, da nicht
ursprunglich offenbart sei, dass ,der Druckreaktor in einer im wesentlichen verti-

kalen Anordnung betrieben wird"“.
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Der Einsprechende stellt den Antrag,

den Beschluss der Patentabteilung 1.24 des Deutschen Patent-
und Markenamtes vom 12. Juni 2012 aufzuheben und das Patent
DE 10 2007 012 112 zu widerrufen

Die Patentinhaberin stellt den Antrag,

die Beschwerde zuriickzuweisen,

hilfsweise

1. das Patent mit den Anspriuchen 1 — 31 gemaf} Hilfsantrag 1,
eingereicht in der miindlichen Verhandlung, im Ubrigen wie

beschrankt aufrechterhalten, aufrecht zu erhalten;

2. das Patent mit den Anspriichen 1 — 31 gema&R Hilfsantrag 2,
eingereicht in der miindlichen Verhandlung, im Ubrigen wie

beschrankt aufrechterhalten, aufrecht zu erhalten.

In der mundlichen Verhandlung hat die Patentinhaberin Hilfsantrage 1 und 2 vor-

gelegt, deren unabhangige Patentanspriiche 1 und 18 wie folgt lauten.

Hilfsantrag 1

1.  Vorrichtung zur hydrothermalen Karbonisierung von biologischem Material,
aufweisend:

einen Druckreaktor (1) mit einem Einlass (4) und einem Auslass (5);
Mess- und Steuerungseinrichtungen; und
mindestens einer Nachverarbeitungseinrichtung (10);

wobei



18.

11 -

der Druckreaktor (1) am Ein- und/oder Auslass Mittel aufweist, um in vorgegebenen
Abstinden Ausgangsprodukte in den Druckreaktor einzubringen und diese dem
Karbonisierungsprozess zuzufiihren und/oder um Endprodukte aus dem Druckreaktor zu
entnehmen,

wobei die Bedingungen fiir einen Karbonisierungsprozess im Inneren des Druckreaktors
(1) im wesentlichen erhalten bleiben,

im Innern des Druckreaktors (1) mindestens eine sich vom Einlass (4) zum Auslass (5)
erstreckende Fordereinrichtung angeordnet ist, um Ausgangsprodukte wiahrend einer
Verdnderung tiber Zwischenprodukte zu Endprodukten durch das Innere des
Druckreaktors vom Einlass (4) zum Auslass (5) zu bewegen und/oder ein Anhaften von
Zwischenprodukten an der Reaktorwandung zu verhindern, und

2o Airtlags (5) hun b fallimd
der Druckreaktor (1) im wesentlichen vertikal/ angeordnet ist, um die Bewegung der
Zwischenprodukte im Inneren des Druckreaktors (1) zu unterstiitzen.

Verfahren zur hydrothermalen Karbonisierung von biologischem Material, bei welchem
ein Druckreaktor (1) wihrend eines laufenden Karbonisierungsprozesses kontinuierlich
oder quasikontinuierlich mit Ausgangsprodukten gespeist wird und Endprodukte
entnommen werden kénnen, wobei:

die Ausgangsprodukte iiber einen Einlass (4) derart in den Druckreaktor (1) eingebracht
werden, und die Endprodukte iiber einen Auslass (5) derart aus dem Druckreaktor (1)
entnommen werden, dass sich die Reaktorinnentemperatur und der Reaktorinnendruck
nur in solchen Grenzen dndern, dass die Bedingungen fiir einen Karbonisierungsprozess
im Inneren des Druckreaktors (1) im Wesentlichen erhalten bleiben,

eine im Innern des Druckreaktors (1) angeordnete, sich vom Einlass (4) zum Auslass (5)
erstreckende Fordereinrichtung Ausgangsprodukte wihrend der Verdnderung iiber
Zwischenprodukte zu Endprodukten durch das Innere des Druckreaktors (1) vom
Einlass (4) zum Auslass (5) bewegt und/oder ein Anhaften von Zwischenprodukten

verhindert, und

2um Adon) (5) b abfal fpclin

der Druckreaktor (1) in einer im wesentlichen venikalerl('Anordnung betrieben wird,
um die Bewegung der Zwischenprodukte im Inneren des Druckreaktors (1) zu
unterstiitzen.

Hilfsantrag 2

I

Vorrichtung zur hydrothermalen Karbonisierung von biologischem Material,
aufweisend:
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einen Druckreaktor (1) mit einem Einlass (4) und einem Auslass (5);

Mess- und  Steuerungseinrichtungen, __dic mindestens cines
Fiillstandsmesseinrichtung (7) und/oder mindestens cine pli-Wer-Messeinrichtung (6)
umlassen:s- und

mindestens ciner Nachverarbeitungseinrichtung (10);

wobei

der Druckreaktor (1) am Ein- und/oder Auslass Mittel aufweist, um in vorgegebenen
Abstinden Ausgangsprodukte in den Druckreaktor einzubringen und diese dem
Karbonisierungsprozess zuzufiihren und/oder um Endprodukte aus dem Druckreaktor zu
entnehmen,

wobei die Bedingungen fiir einen Karbonisierungsprozess im Inneren des Druckreaktors
(1) im wesentlichen erhalten bleiben,-und

der—DProckreaktor {H—im—wesentichen—vertikal-apgeordnet-ist—und-im Innern des
Druckreaktors (1) mindestens eine sich vom Einlass (4) zum Auslass (5) erstreckende
Fordereinrichtung angeordnet ist, um Ausgangsprodukte wihrend einer Verdnderung
tiber Zwischenprodukte zu Endprodukten durch das Innere des Druckreaktors vom
Einlass (4) zum Auslass (5) zu bewegen und/oder ein Anhaften von Zwischenprodukten

an der Reaktorwandung zu verhindern, und - 5
20 hssdary (5) hin a‘y{t\uﬂhvl

der Druckreakior (1) im wesentlichen vggl_ik:zl!‘.um.cord_n_g ist, um_die Bewepung der
Zxwvischenprodukie im Inneren des Druckreaktors (1) zu unterstiitzen.

18. Verfahren zur hydrothermalen Karbonisierung von biologischem Material, bei welchem
ein Druckreaktor (1) wihrend eines laufenden Karbonisierungsprozesses kontinuierlich
oder quasikontinuierlich mit Ausgangsprodukten gespeist wird und Endprodukte
entnommen werden kénnen, wobei:

ein Reaktorflilistand und/oder ein pH-Werl des Reaktorinhalls eemessen wird/vwerden.

die Ausgangsprodukte iiber einen Einlass (4) derart in den Druckreaktor (1) eingebracht
werden, und die Endprodukte iiber einen Auslass (5) derart aus dem Druckreaktor (1)
entnommen werden, dass sich die Reaktorinnentemperatur und der Reaktorinnendruck
nur in solchen Grenzen #ndern, dass die Bedingungen fiir einen Karbonisierungsprozess
im Inneren des Druckreaktors (1) im Wesentlichen erhalten bleiben,

der—Biruekreaktor—Hinemer—tmwosentlichen—vestkalen -Anoainune betriehen—ndrd:

und

———eine im Innern des Druckreaktors (1) angeordnete, sich vom Einlass (4) zum Auslass (5)
erstreckende Férdereinrichtung Ausgangsprodukte wihrend der Verdinderung iiber
Zwischenprodukte zu Endprodukten durch das Innere des Druckreaktors (1) vom
Einlass (4) zum Auslass (5) bewegt und/oder ein Anhaften von Zwischenprodukten
verhindert. und-

2w Al (5] h ahfellinds,,

__der_ Druckreaktor (1) in einer im wesentlichen vertikalen| Anordnung betrichen wird,
um _die Beweeung der Zwischenprodukie im _Inneren des Druckreaktors (1) zu
unterstiitzen,

Die Patentinhaberin sieht den zustandigen Fachmann als einen in der Grundla-
genforschung tatigen Wissenschatftler, keinesfalls jedoch als einen Ingenieur der
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Verfahrenstechnik. Bei der hydrothermalen Karbonisierung handle es sich namlich
zum Zeitpunkt der Anmeldung des Streitpatents um ein neues Gebiet und um ei-
nen eigenen Prozess, welcher nicht mit einer herkdmmlichen Behandlung von Bi-
omasse vergleichbar sei. Entscheidend sei fur die vorliegende Erfindung, dass
eine vertikale Anordnung des Reaktors den von oben nach unten laufenden Mate-
rialstrom schwerkraftgetrieben in Verbindung mit einer Férderschnecke unter-
stutze. Diese Kombination werde in keiner der Druckschriften offenbart oder na-

hegelegt.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

1. Die Beschwerde des Einsprechenden ist frist- und formgerecht eingelegt
worden und auch im Ubrigen zulassig (8§ 73 PatG). Die Beschwerde hat auch Er-
folg, da der Gegenstand des Streitpatents in den verteidigten Fassungen, sofern
er Uberhaupt neu ist, zumindest nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht.

Zudem ist auch die Voraussetzung fir die Uberpriifung des Patents im vorliegen-
den Einspruchsbeschwerdeverfahren erfullt, denn der vorangegangene Einspruch
ist frist- und formgerecht eingelegt und mit Griinden versehen, wobei die Einspre-
chenden in ihren Einspruchsschriftsatzen auch die fur die Beurteilung der be-
haupteten Widerrufsgriinde malfigeblichen tatsachlichen Umstdnde im Einzelnen
so dargelegt haben, dass Patentamt und Patentinhaber ohne eigene Ermittlungen
daraus abschlieRende Folgerungen fur das Vorliegen oder Nichtvorliegen eines

Widerrufsgrundes ziehen konnten.

2. Das Streitpatent betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zur
hydrothermalen Karbonisierung (HTC) von biologischem Material bzw. Biomasse

(Streitpatent: [0001]). Nach den Angaben des Streitpatents ist hierzu aus dem
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Stand der Technik ein vom Max-Planck-Institut fur Kolloid- und Grenzflachenfor-
schung in Potsdam beschriebenes Verfahren zur Kohleherstellung aus beliebigen
Formen von Biomasse bekannt (vgl. D1). Dabei wird in einem schnell ablaufenden
Karbonisierungsprozess die Biomasse zusammen mit Wasser und einem Kataly-
sator als Ausgangsprodukte unter der Einwirkung von Druck in einem sauren Mi-
lieu unter Abspaltung von Wasser zu Kohle umgesetzt (Streitpatent: [0003] // D1).
Fur groRere Anlagen ist jedoch das bekannte Verfahren mit dem Aufheizen der
Anlage am Beginn und das Abklihlen am Ende zu energieaufwandig (Streitpatent:
[0004]).

Davon ausgehend bezeichnet es das Streitpatent als zu lésendes technisches

Problem, eine Anlage und ein Verfahren bereit zu stellen, welche einen kontinuier-
lichen oder quasikontinuierlichen Ablauf ermdglichen. Insbesondere soll erreicht
werden, dass Ausgangsprodukte zugefuhrt und die Endprodukte entnommen wer-
den kénnen, ohne dass der Karbonisierungsprozess vollstandig unterbrochen

werden muss.

3. Diese Aufgabe wird gemaRl Patentanspruch 1 nach Hauptantrag gelost

durch eine Vorrichtung mit folgenden Merkmalen:

1 Vorrichtung zur hydrothermalen Karbonisierung von biologi-

schem Material, aufweisend:

1.1 einen Druckreaktor mit einem Einlass und einem Auslass,

111 ()  wobei der Druckreaktor am Ein- und/oder Auslass Mittel
aufweist, um in vorgegebenen Abstdnden Ausgangs-
produkte in den Druckreaktor einzubringen und diese
dem Karbonisierungsprozess zuzufiilhren und/oder um

Endprodukte aus dem Druckreaktor zu entnehmen,



1.1.2
1.1.3

1.2

1.3
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(I wobei die Bedingungen fur einen Karbonisierungspro-
zess im Inneren des Druckreaktors im Wesentlichen er-
halten bleiben,

der Druckreaktor im Wesentlichen vertikal angeordnet ist

() und im Inneren des Druckreaktors mindestens eine For-
dereinrichtung angeordnet ist,

(I sich vom Einlass zum Auslass erstreckend,

(1) um Ausgangsprodukte durch das Innere des Druck-
reaktors vom Einlass zum Auslass zu bewegen

(IV) und/ oder ein Anhaften von Zwischenprodukten an der
Reaktorwandung zu verhindern,

(V) wahrend einer Veranderung [der Ausgangsprodukte]

uber Zwischenprodukte zu Endprodukten;

Mess- und Steuerungseinrichtungen;

und mindestens einer Nachverarbeitungseinrichtung.

Weiter wird die Aufgabe gel6st durch ein Verfahren gemafll nebengeordnetem

Patentanspruch 18 nach Hauptantrag mit folgenden Merkmalen:

2.1

2.1.1

Verfahren zur hydrothermalen Karbonisierung von biologi-

schem Material,

bei welchem ein Druckreaktor wahrend eines laufenden
Karbonisierungsprozesses kontinuierlich oder quasikontinu-
lerlich mit Ausgangsprodukten gespeist wird und Endpro-

dukte entnommen werden koénnen, wobei

die Ausgangsprodukte Uber einen Einlass derart in den

Druckreaktor eingebracht werden, und die Endprodukte Uber



-16 -

einen Auslass derart aus dem Druckreaktor entnommen
werden, dass sich die Reaktorinnentemperatur und der Re-
aktorinnendruck nur in solchen Grenzen &ndern, dass die
Bedingungen fir einen Karbonisierungsprozess im Inneren
des Druckreaktors im Wesentlichen erhalten bleiben,
2.1.2 der Druckreaktor in einer im Wesentlichen vertikalen Anord-
nung betrieben wird,
2.1.3 () und eine im Inneren des Druckreaktors angeordnete
Fordereinrichtung,
(i)  sich vom Einlass zum Auslass erstreckend,
(1) Ausgangsprodukte durch das Innere des Druckreaktors
vom Einlass zum Auslass bewegt
(IV) und/ oder ein Anhaften von Zwischenprodukten verhin-
dert,
(V) wahrend der Veranderung [der Ausgangsprodukte] Uber

Zwischenprodukte zu Endprodukten.

4. Die gemald Hilfsantragen 1 und 2 verteidigten Fassungen der unabhangi-

gen Patentanspriiche enthalten Anderungen bzw. Erganzungen gegeniiber dem
Hauptantrag, welche im Folgenden kursiv gesetzt sind. Mit der hochgestellten Zif-
fer wird angegeben, ab welchem Hilfsantrag das Merkmal in die Fassung des Pa-

tentanspruchs aufgenommen ist.

Nach Hilfsantrag 1 wird Patentanspruch 1 mit Merkmal 1.1.2' und Patentan-

spruch 18 mit Merkmal 2.1.2" wie folgt abgeandert:

1.1.2% der Druckreaktor im Wesentlichen vertikal zum Auslass hin
abfallend angeordnet ist, um die Bewegung der Zwischen-

produkte im Inneren des Druckreaktors zu unterstitzen,



2.1.2%
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der Druckreaktor in einer im Wesentlichen vertikalen zum
Auslass hin abfallenden Anordnung betrieben wird, um die
Bewegung der Zwischenprodukte im Inneren des Druckre-

aktors zu unterstitzen,

Nach Hilfsantrag 2 wird Patentanspruch 1 um Merkmal 1.2.1° und Patentan-

spruch 18 um Merkmal 2.2 zusétzlich zu den Anderungen von Hilfsantrag 1 wie

folgt erganzt:

1.2 Mess- und Steuerungseinrichtungen,
217 die mindestens eine Fullstandsmesseinrichtung und/oder
mindestens eine pH-Wert-Messeinrichtung umfassen;
2.1.4° ein Reaktorflllstand und / oder ein pH-Wert des Reaktorin-
halts gemessen wird / werden.
5. Der zustandige Fachmann ist ein Chemiker der Fachrichtung technische

Chemie oder ein Ingenieur der Verfahrenstechnik, der tiber mehrjahrige Berufser-

fahrung in der Konzipierung und dem Betrieb von Anlagen und Reaktoren verfugt,

insbesondere solchen, welche unter Druck betrieben werden, und regelméafiig mit

der Umsetzung von Laborverfahren aus der wissenschaftlichen Forschung in den

technischen Mafl3stab vertraut ist.

Die Patentinhaberin meint demgegenuber, nicht der in der Konzipierung und dem

Betrieb von Anlagen und Reaktoren erfahrene Ingenieur oder Chemiker sei der

mal3gebliche Durchschnittsfachmann, sondern der aus der Grundlagenforschung

stammende Wissenschaftler, da es sich bei dem Prozess der hydrothermalen

Karbonisierung von Biomasse (HTC) um einen eigenen, ganzlich neuen Prozess

handle.
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Dieser Auffassung vermag der Senat nicht zu folgen. Der Fachmann ist dahinge-
hend zu bestimmen, auf welchem technischen Gebiet die Erfindung liegt, so dass
der maRR3gebliche Fachmann derjenige ist, dem ublicherweise die Lésung der ge-
stellten Aufgabe Ubertragen wird (BGH, Urteil vom 15. September 1977 —
X ZR 60/75, BPatGE 20, 294 — Bodrsenbigel; Schulte, PatG, 9. Auflage, §4
Rdn. 37f.). Die Lehre des Streitpatents geht von dem bekannten HTC-Verfahren
aus, Ubernimmt dieses unverandert und sucht nach einer Mdéglichkeit, dieses be-
kannte Verfahren kontinuierlich oder quasikontinuierlich durchzufuhren. Diese
Aufgabe wird aber nicht von einem aus der Grundlagenforschung stammenden
Wissenschaftler, sondern von dem vorgenannten erfahrenen Ingenieur oder Che-
miker gelost. Gegebenenfalls bestimmt der Wissenschaftler in einem Team die
Anforderungen, welche von dem vorgenannten Fachmann zu lésen sind (BGH,
Urteil vom 18. Juni 2009 — Xa ZR 138/05, BPatGE 51, 291-292 — Fischbissanzei-
ger; BGH, Urteil vom 6. Marz 2012 — X ZR 78/09, BPatGE 52, 306 — Pfeffersack-

chen).

6. Mogliche Abweichungen einzelner Teilmerkmale des Hauptantrags und der
Hilfsantrage von der urspringlichen Offenbarung brauchten in der mindlichen
Verhandlung nicht weiter erértert zu werden, da diese auf Hinweis des Senats
ohne Weiteres hatten beseitigt werden kénnen und fur die vorliegende Entschei-

dung des Senats keine Rolle gespielt haben.

a) Die geltenden Patentanspriche 1 bzw. 18 ergeben sich aus dem Patent-
anspruch 1 (Merkmale 1, 1.1, 1.1.1, 1.2, 1.3) bzw. dem Patentanspruch 20
(Merkmale 2, 2.1, 2.1.1) vom Anmeldetag mit den urspringlichen Patentanspru-
chen 9 (Teilmerkmale 1.1.3(1), 1.1.3(Ill) bzw. 2.1.3(1), 2.1.3(1l1)) und 27 (Teilmerk-
male 1.1.3(V), 2.1.3(V)) sowie 15i.V.m. S. 7, Z. 10-12 (Teilmerkmale 1.1.3(1V),
2.1.3(1V)) der urspriinglichen Beschreibung (vgl. auch erteilte Patentansprtiche 1
und 18). Die Fordereinrichtung gemall Merkmal 1.1.3 bzw. 2.1.3 ist urspringlich
dergestalt offenbart, dass sie der Forderung dient und das Anhaften von Zwi-

schenprodukten an der Reaktorwandung verhindert (vgl. urspringliche Beschrei-
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bung: S. 7, Z. 10-12). Die Konjunktion ,oder” in dem Sinn, dass die Fordereinrich-
tung nur das Anhaften verhindert, ist so nicht urspringlich offenbart (vgl. ur-

sprunglichen Patentanspruch 15; dort ,RUhreinrichtung®).

b) Das Teilmerkmal 1.1.3(1l) bzw. 2.1.3(ll), wonach sich die Fordereinrichtung
vom Einlass zum Auslass ,erstreckt”, ist gemal urspringlicher Offenbarung zu-
mindest zu hinterfragen. Gemal ursprunglicher Offenbarung S. 3, Z. 8-13, befin-
det sich im Druckreaktor eine ,Fordereinrichtung um einen Reaktorinhalt vom
Einlass zum Auslass zu bewegen“ (vgl. weiteres Teilmerkmal 1.1.3(lll) bzw.
2.1.3(ll)). Ein ,Erstrecken” dieser Fordereinrichtung ist allenfalls der Fig. 4 zu ent-
nehmen i. V. m. der urspringlichen Beschreibung, S. 7, Z. 20-22, wonach sich ein
Schneckenforderer aber auch nur auf einem Teilabschnitt zwischen Einlass und
Auslass befinden kann. Im Ubrigen war es gemaR urspriinglicher Anmeldung
maoglich, ,dass sich der Reaktorinhalt durch Schwerkraft [...] bewegt” oder ,dass
der Reaktorinhalt durch die Ausgangsprodukte, die am Einlass eingebracht wer-
den, und die Enthahme der Endprodukte am Auslass [...] bewegt wird“ (urspriing-
liche Beschreibung S. 3, Z. 8-13), so dass das Teilmerkmal 1.1.3(ll) bzw. 2.1.3(ll)
auch keine bevorzugte Ausgestaltung darstellt.

C) Das Merkmal 1.1.2 gemald beschrankt aufrechterhaltener Fassung ergibt
sich grundsatzlich aus dem urspringlichen Patentanspruch 12 (,in einer im we-

sentlichen vertikalen Anordnung betrieben wird“) bzw. aus dem erteilten Patentan-

spruch 12 (,in einer im wesentlichen vertikalen Anordnung betreibbar ist*). Aus

Sicht des Senats kam es mit der Anderung von ,betrieben wird“ (d.h. der Druckre-
aktor kann z.B. zum Beschicken horizontal angeordnet sein und wird im Betrieb
vertikal gestellt) zu ,betreibbar ist* (d. h. der Druckreaktor kann vertikal betrieben
werden, muss es aber nicht) zu einer unzulassigen Erweiterung. Mit der Formulie-
rung ,vertikal angeordnet” ist diese Erweiterung in den geltenden Patentanspri-

chen wieder riickgangig gemacht.



-20 -

Sinngemales gilt fur das Merkmal 2.1.2. Entgegen der Darstellung des Einspre-
chenden ist die geltende Formulierung ,betrieben wird“ gerade keine unzulassige
Erweiterung, sondern eine Einschrankung und Ruckkehr zur urspringlichen Of-

fenbarung.

Vergleichbare Anderungen der urspriinglichen Offenbarung von einer ,Handlung®
zu einer ,Absichtserklarung“ im erteilten bzw. beschrankt aufrechterhaltenen Pa-
tent finden sich in den Unteranspriichen 2, 3, 4, 8, 11, 15, 16 und 17 gemal} dem
geltenden Hauptantrag und der Hilfsantrage.

d) Der Unteranspruch 13 bzw. 26 nach Hauptantrag und Hilfsantragen (erteil-
ter Patentanspruch 15 bzw. 28) leitet sich ab vom urspringlichen Patentan-
spruch 15 bzw. 28 i. V. m. S. 7, Z. 10-12 der urspringlichen Beschreibung. Der
Unteranspruch 27 (erteilter Patentanspruch 29) leitet sich ab vom urspringlichen
Patentanspruch 28. Der Unteranspruch 28 leitet sich ab von S. 7, Z. 10-12 der

ursprunglichen Beschreibung.

e)  Die Erganzungen in den Merkmalen 1.1.2* und 2.1.2* sind der S. 8, Z. 15-
18 der urspringlichen Beschreibung bzw. Absatz [0030] des Streitpatents ent-
nommen. Die Merkmale 1.2.1% und 2.1.4° gehen auf den Patentanspruch 8 der

ursprunglich eingereichten Fassung bzw. des Streitpatents zurick.

7. Folgende Merkmale bedtrfen einer naheren Auslegung ihres Sinngehalts.

a) Eine ,quasikontinuierliche Verfahrensweise gemaly Merkmal 2.1 bedeutet,
dass dem Druckreaktor in ,vorgegebenen Abstanden® Ausgangsprodukte zugege-
ben und/oder Endprodukte entnommen werden (Merkmal 1.1.1(l)), wobei die Be-
dingungen fur den Karbonisierungprozess im Innern des Druckreaktors im We-
sentlichen erhalten bleiben (Merkmale 1.1.1(ll), 2.1.1). Die zeitlichen Abstande der
Zugabe bzw. Entnahme sind (lediglich) vorzugsweise regelmalig (Streitpatent:

[0010]). Mit anderen Worten wird damit der Wunsch des Fachmanns geaul3ert, ein
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Verfahren moglichst ununterbrochen zu betreiben, ohne durch Beschickung oder
Entnahme die Verfahrensbedingungen nachteilig zu verandern. Mittel zur Errei-

chung dieses Zieles werden damit nicht genannt.

b) Die ,im Wesentlichen vertikale Anordnung“ gemafl Merkmal 1.1.2 bzw.
2.1.2 wird in der geltenden antragsgemalfien, von der Patentabteilung beschrankt
aufrecht erhaltenen Beschreibung als eine Anordnung mit einem Neigungswinkel
von ungefahr 90° beschrieben (Beschreibung vom 13. Juni 2012: S. 8, Abs. 2).
Gemal urspringlicher Unterlagen und Streitpatent dient eine geneigte Aufstellung
zwischen ungefahr 2° und ungefahr 90° der Unterstiitzung der Bewegung der Zwi-
schenprodukte im Inneren des Reaktors (Streitpatent: [0030]). Bevorzugt waren
ungefahr 5°. Ein besonderer technischer Effekt, welcher einen Neigungswinkel
von 90° und damit eine vertikale Aufstellung in diesem engen Sinne begrindet,
wird nicht genannt. Damit sieht der Senat eine funktionale Auslegung der Merk-
male 1.1.2 und. 2.1.2 als gerechtfertigt an, so dass eine vertikale Aufstellung im
Sinne des Streitpatents bereits dann erflllt ist, wenn zwischen Einlass und Aus-

lass eine schwerkraftgetriebene Abwartsbewegung erfolgen kann.

8. Es kann dahingestellt bleiben, ob die Gegenstande der Patentanspriche 1
und 18 nach Hauptantrag bereits nicht mehr neu (8 3 PatG) sind gegenuber der
Prioritatsschrift D3a. Die D3a gilt gemafd § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 PatG als
Stand der Technik mit &lterem Zeitrang und ist daher fur die Beurteilung der Neu-
heit zu bertcksichtigen, unabhangig davon, ob diese Schrift nur durch Aktenein-
sicht in die PCT-Anmeldung der Druckschrift D3 zugénglich war, wie der Vertreter

der Patentinhaberin eingewandt hat.

Dabei spricht einiges fir die Ansicht des Einsprechenden, dass in der D3a neben
allen Merkmalen der Patentanspriche 1 und 18 auch die Merkmale 1.1.2 und
2.1.2 einer im Wesentlichen vertikalen Anordnung des Druckreaktors als fir den

Fachmann unmittelbar zur Erfindung gehorig beschrieben sind.



-22 -

Die D3a baut wie das Streitpatent auf der D1 auf und beschreibt ein Rohr im Sinne
einer Kaskade von Druckbehéltern (D3a: S. 3, Schutzanspruch 1), durch welches
Biomasse mit einer langsam laufenden Schneckenwendel transportiert wird (D3a:
S. 5, Schutzanspruch 6), welche sich biundig an den Reaktormantel anpasst und
sich gemal} Bild 9 der D3a vom Einlass zum Auslass erstreckt. Die Rohre sollen
dabei so angeordnet sein, dass die leichtere Biomasse / Kohle immer entgegen
dem Auftrieb — also von oben nach unten — transportiert wird, wobei ggf. Blenden
als Ruckfluss-Auftriebssperre eingesetzt werden (D3a: S. 14, Bild 8). Gemal
Bild 8 ist die Anordnung der Rohre dabei so, dass die Biomasse tiber méandernde
Rohrabschnitte von oben nach unten transportiert wird, was einer im Wesentlichen
vertikalen Anordnung des Druckreaktors im Sinne der vom Senat vorgenommenen
Auslegung der Merkmale 1.1.2 und 2.1.2 entspricht. Es versteht sich von selbst,
dass eine solche Anordnung dann in den jeweiligen Abschnitten mehrere Schne-
ckenwendeln enthalt, welche von einem Fachmann in Kombination der Bilder 8
und 9 der D3a mitgelesen werden. Denn die D3a beschreibt die Elemente einer
einzigen Anlage und es handelt sich bei den Schutzanspriichen 5 und 6, welche
die Bilder 8 und 9 ausfuhren, nicht um alternative Ausfihrungsformen, sondern um
mogliche Ausgestaltungen einer einzigen Anlage. Dagegen spricht auch nicht,
dass eine abschnittsweise Anordnung mehrerer Schneckenwendeln mit einem
konstruktiven Aufwand verbunden sein mag, wie der Vertreter der Patentinhaberin
geltend gemacht hat, da die konkrete konstruktive Ausgestaltung der Férderein-
richtung ebenso wenig Gegenstand des Streitpatents wie der D3a ist.

Die D3a zeigt dartiber hinaus einen Druckreaktor, welcher vertikal mit einem Nei-
gungswinkel von etwa 90° angeordnet ist (D3a: S. 7, rechte Abb.). Ein Fachmann
hatte die mit Schutzanspruch 6 allgemein fir den Transport der Biomasse be-
schriebene Schneckenwendel auch als eine zur Erfindung gehérende Ausgestal-

tung fur diese vertikale Anordnung des Rohrreaktors gelesen.

9. Fur die Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit sind insbesondere die

Druckschriften D1, D4 und D6 relevant, deren Lehre im Folgenden dargelegt wird.
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a) Die Druckschrift D1 beschreibt das im Streitpatent bereits als Ausgang zu-

grunde gelegte Verfahren der hydrothermalen Karbonisierung von Biomasse. Da-
bei wird Biomasse, auch wenn sie nass ist, vollstandig in Kohlenstoff und Wasser
umgewandelt (D1: S. 23, mittlere Sp., Satz 1 // Merkmale 1, 2). Hierzu werden in
ein Druckgefal? wenig Katalysator und Biomasse zusammen mit Wasser gegeben
(D1: S. 22, mittlere Sp., letzter Satz // Merkmale 1.1, 1.1.1(1)).

Im Druckgefall der D1 erfolgt eine Umwandlung der Biomasse Uber Zwischenstu-
fen in Kohle (D1: S. 25, linke Sp., Abs. 2 /[ Merkmale 1.1.3(V), 2.1.3(V)) bei er-
hohtem Druck und Temperatur (D1: S. 22, mittlere Sp., letzter Satz). Die Kohle
fallt dabei als Kohlenstoff-Slurry an (vgl. auch D1: S. 24, Graphik unten), welcher
fur den Fachmann unmittelbar ersichtlich nachbehandelt, z.B. filtriert und getrock-
net, wird (D1: S. 23, Abbildungen mit Text // Merkmal 1.3). Der Kohlenstoff-Slurry
kann auch zu Synthesegas weiter umgesetzt werden (D1: S. 24, rechte Sp.,
Abs. 2). Es kénnen auch ,Zwischenstufen der Biomasse vor ihrer vollstandigen
Umsetzung zu Kohlenstoff, wie Humus oder Ole, isoliert und weiter verarbeitet
werden (D1: S. 24, Abb. unten i. V. m. S. 25, linke Sp., Abs. 2 und 3). Auch in der
D1 ist bereits eine Messeinrichtung vorhanden, wie der Fachmann in der rechten
Abb. auf Seite 22 der D1 erkennt (Merkmal 1.2) und welche auch empfehlenswert
ist (vgl. D1: S. 23, rechte Sp., Abs. 2, Satz 5).

Damit sind bereits aus der D1 alle Merkmale 1, 1.1, 1.1.1(l), 1.1.3(V), 1.2, 1.3, 2,
2.1, 2.1.3(V) bekannt. Es fehlen die Merkmale 1.1.2, 1.1.3(,IL1II,V), 2.1, 2.1.1,

2.1.3(,11,111,1V).

b) Die Druckschrift D4 handelt von der Behandlung kohlenstoffhaltiger Fest-

stoffe wie niedrig inkohlter (minderwertiger) Kohle oder Biomasse, um deren
Heizwert zu erhdéhen, den Feuchtigkeitsgehalt zu reduzieren und die Handhabung
zu verbessern (D4: S. 1, Z. 7-13). Hierzu verwendet die D4 den thermochemi-
schen Prozess der hydrothermalen Reformierung (D4: S. 8, Z. 5-10 // Merkmale 1,
2), bei dem in einem Reaktor, bei Spitzentemperaturen zwischen 230 °C und
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330 °C und einem Betriebsdruck zwischen etwa 20 und 156 atm (D4: S. 23, Z. 30
bis S. 24, Z. 4), der abwartsstromende Feststoff angereichert wird, wéhrend eine
Prozessfllssigkeit entgegen stromt (D4: S. 10, Z. 9-14; S. 24, Z. 10-26 // Merk-
mal 1.1). Die Prozessflussigkeit ist typischer Weise und bevorzugt Wasser (D4:
S.23,Z.35his S.24,Z.1; S. 28, Z. 25-26).

Der Druckreaktor wird im Wesentlichen kontinuierlich beschickt (D4: S. 14, Z. 6-
17) und die Produkte werden entnommen (D4: S. 16, Z. 1-6), wobei Druck (D4:
S.14, Z. 18 bis S. 15, Z. 2; S. 42, Z. 18-27) und Temperatur (D4: S. 12, Z. 26 bis
S. 13, Z. 5) im Reaktorinneren im Wesentlichen erhalten bleiben (Merkmale 1.1.1,
2.1, 2.1.1). Zu- und Abfuhr der Feststoffe geschieht beispielsweise tUber Bunker-
schleusen (D4: z.B. S. 42ff). Im Reaktor verandert sich der eingesetzte Feststoff
zwangslaufig tber Zwischenprodukte zu einem Endprodukt, wobei in der D4 eine
reformierte Struktur der Endprodukte mit geringer Wasseraufnahmekapazitat her-
vorgehoben wird (D4: S. 21, Z. 1-4 // Merkmale 1.1.3(V), 2.1.3(V)).

Bei einer Anlage wie z. B. der mit Figur 4 beschriebenen sind zwangslaufig Mess-
und Steuerungseinrichtungen erforderlich, welche daher vom Fachmann in der mit
Merkmal 1.2 genannten Allgemeinheit mitgelesen werden. Dariber hinaus wird in
der D4 expressis verbis beschrieben, dass die Prozessflissigkeit auch zur Tempe-
raturkontrolle eingesetzt wird (D4: S.52, Z. 4-16) oder zuséatzlich eine zweite
Quelle fur thermische Energie vorgesehen ist, was ebenfalls Mess- und Steuerein-
richtungen erfordert (D4: S. 52, Z. 27 bis S. 53, Z. 37, insbesondere S. 53, Z. 30-
31).

In einer bevorzugten Ausfihrungsform wird im Inneren des Druckreaktors ein
Schneckenforderer verwendet (D4: S. 16, Z. 21-23; Fig. 6, Bz. 210; Fig 7, Bz. 310;
Fig. 8, Bz. 410 // Merkmale 1.1.3(l), 2.1.3(l)), welcher den im Wesentlichen vertikal
angeordneten Druckreaktor (D4: Fig. 6, 7, 8 // Merkmale 1.1.2, 2.1.2) entleert.
Damit werden zwangslaufig Ausgangsprodukte durch das Innere des Druckreak-

tors vom Einlass zum Auslass bewegt und ein Anhaften von Zwischenprodukten
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an der Reaktorwand verhindert (Merkmale 1.1.3(lll,1V), 2.1.3(lll,IV)). Der Reaktor
wird dabei von oben beschickt und die Produkte unten entnommen, so dass auch
die Merkmale 1.1.2* und 2.1.2* in der D4 beschrieben sind (D4: S. 28, Z. 18-21;
Fig. 5, Bz. 120 und 54 i. V. m. S. 43, Z. 13-14 und S. 28, Z. 29-30). Die gezeigten
Schneckenforderer der D4 erstrecken sich jedoch nicht vom Einlass zum Auslass.

Wie in den Figuren 9A und 9B der D4 dargestellt, wird das Produkt der hydrother-
malen Reformierung auch einer Nachbehandlung unterzogen, z. B. einem Aussie-
ben (screening) (D4: S. 71, Z. 14ff), mit nachfolgender Zentrifugaltrocknung (D4:
S. 72, Z. 5ff) oder Ol-Agglomerierung (D4: S. 73, Z. 1ff). Mithin ist auch mindes-

tens eine Nachverarbeitungseinrichtung im Sinne von Merkmal 1.3 beschrieben.
Die D4 beschreibt daher bereits alle Merkmale 1, 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.2%
1.1.3(1LI,IV,V), 1.2, 1.3, 2, 2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.2%, 2.1.3(L,lILIV,V). Lediglich die

Merkmale 1.1.3(ll) und 2.1.3(ll) sind nicht genannt.

C) Die Druckschrift D6 beschreibt einen kontinuierlich arbeitenden Druckreak-

tor, in den heterogen zusammengesetzte Feststoffe zum Extrahieren polymerer
Anteile ein- und ausgetragen werden, wobei die im Behandlungsraum herrschen-
den Temperaturen und Driicke aufrecht erhalten bleiben (D6: S. 2, Abschnitt ,Ziel
der Erfindung®; Abschnitt ,Darlegung des Wesens der Erfindung®, Satz 1 // Merk-
male 1.1, 1.1.1, 2.1, 2.1.1).

Die Vorrichtung der D6 soll dabei eine Vorrichtung zur kontinuierlichen Fest-FlUs-
sig-Behandlung cellulosehaltiger, pflanzlicher Biosubstanzen verbessern, wobei
von einem Druckreaktor ausgegangen wird, in welchen mittels einer abdichtenden
stopfenbildenden Schnecke Feststoffe in horizontaler Richtung eingebracht wer-
den, welche anschlieRend eine Ablenkung nach unten um 90° erfahren, um mittels
einer weiteren horizontal liegenden Schnecke ausgetragen zu werden (D6: S. 1,
Abschnitt ,Charakteristik der bekannten technischen Lésungen®, Satz 1). Bereits

damit wird in der D6 eine Vorrichtung beschrieben, welche in einem im Wesentli-
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chen vertikal angeordneten Reaktor, einen Feststoff vom Einlass oben zum Aus-
lass unten bewegt, so dass die Merkmale 1.1.2 bzw. 1.1.2* und 2.1.2 bzw. 2.1.2*

in der D6 beschrieben sind.

Sofern die Patentinhaberin meint, dass damit ausschlief3lich fir den in der D6 be-
schriebenen Stand der Technik eine vertikale Anordnung beschrieben sei, wohin-
gegen der in Fig. 1 der D6 gezeigte Druckreaktor horizontal angeordnet sei, kann
der Senat dem nicht beitreten. Zwar zeigt das Ausfiihrungsbeispiel mit Fig. 1 ein
horizontal gelagertes Gehause 4 (D6: Fig. 1 i. V. m. S. 3, Abschnitt ,Ausfuhrungs-
beispiel“, Satz 3), jedoch wird an keiner Stelle der D6 eine horizontale Anordnung
als ausschliel3liche erfindungsgemalle oder bevorzugte Lésung genannt. Daher
gehort sowohl die vertikale als auch die horizontale Anordnung eines Druckreak-
tors zur beschriebenen Erfindung der D6. Auch nicht durchgreifen kann die Be-
hauptung der Patentinhaberin, dass der in der D6 beschriebene Reaktor nicht
dicht sei, da Dichtungsschnecken fir das streitpatentgemalie flieR3fahige Gemisch
aus Wasser und Feststoff nicht zur Abdichtung geeignet seien. Die D6 beschreibt

expressis Verbis einen Druckreaktor, welcher Feststoffe mit einem flissigen Be-

handlungsmedium bearbeitet (D6: S. 2, Abschnitt ,Darlegung des Wesens der Er-

findung®, Satz 1), was voraussetzt, dass der Reaktor druckdicht ist.

Um in dem Druckreaktor der D6 unter anderem ein Anstauen bzw. eine Bricken-
bildung der eingetragenen Feststoffe verbunden mit undefinierten Verweilzeiten im
Behandlungsraum zu vermeiden (D6: S. 2, Abschnitt ,Ziel der Erfindung®), wird
eine Transportschnecke eingesetzt. Durch diese wird der Feststoff in einer defi-
nierten Zeit durch den Behandlungsraum zur Austragschnecke transportiert und
dabei mit einem heifl3en flissigen Behandlungsmedium, das zweckmaéaRigerweise
im Gegenstrom durch den Reaktor gefuhrt wird, kontaktiert (D6: S. 2, vorletzter
Satz // Merkmale 1.1.3(l,1I1,1IV,V), 1.1.3(L,1II,IV,V)). Die Foérderschnecke ist dabei
derart ausgebildet, dass sie sich vom Einlass zum Auslass erstreckt (D6: Fig. 1 //
Merkmal 1.1.3(1l), 2.1.3(Il)).
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Damit sind die Merkmale 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.2% 1.1.3, 2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.2%,
2.1.3 aus der D6 bekannt.

Die Vorrichtung der D6 dient nicht der Karbonisierung von Biomasse (Merkmale 1,
2). Daraus kann aber nicht, wie von der Patentinhaberin angenommen, abgeleitet
werden, dass die D6 gattungsfremd ist. Denn in das dem hier zustandigen Fach-
mann fur die Lésung der Aufgabe zuzurechnende technische Gebiet, fallt jegliche
Druckschrift, welche sich mit der Losung der gestellten Aufgabe beschaftigt, ndm-
lich eine Anlage fur einen unter Druck kontinuierlich ablaufenden Prozess zu be-

schreiben, was bei der Druckschrift D6 der Fall ist.

10. Eine Erfindung beruht dann auf erfinderischer Tatigkeit, wenn sie sich fur
den Fachmann auf dem jeweiligen technischen Gebiet aus dem Stand der Technik
nicht in naheliegender Weise ergibt und somit das Konnen des Durchschnitts-
fachmanns Uberragt (8 4 PatG). Die Gegenstande der unabhangigen Patentan-
spruche nach Hauptantrag und Hilfsantrag 1 beruhen gegeniber der Lehre der
Druckschriften D1 oder D4 in Verbindung mit der Druckschrift D6 nicht auf einer

erfinderischen Tatigkeit.

a) Die Aufgabe einer Erfindung ist vor dem Hintergrund dessen zu bewerten,

was die Erfindung leistet, im vorliegenden Fall, ob der Fachmann angeregt war,

e die aus der D1 bekannte Vorrichtung oder das Verfahren so auszugestal-
ten, dass ein kontinuierlicher Ablauf moéglich ist,
e die aus der D4 bekannte Vorrichtung mit einer Fordereinrichtung zu verse-

hen, welche sich vom Einlass zum Auslass erstreckt,

und ob die streitpatentgemald beanspruchte Vorrichtung oder das beanspruchte
Verfahren Ausgestaltungen aufweisen, die aus dem Stand der Technik nicht na-

hegelegt waren.
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b) Der Fachmann, der ausgehend von der im Labormaflstab vorgestellten
hydrothermalen Karbonisierung von Biomasse gemaf der Druckschrift D1 vor die

Aufgabe gestellt ist, eine Anlage und ein Verfahren bereit zu stellen, welche einen
kontinuierlichen oder quasikontinuierlichen Ablauf erméglichen, wird diese insbe-
sondere so zu gestalten haben, dass Ausgangsprodukte zugeftihrt und die End-
produkte entnommen werden konnen, ohne dass der Karbonisierungsprozess

vollstandig unterbrochen werden muss.

Wie eine solche Anlage baulich ausgestaltet wird, entnimmt der Fachmann bei-
spielsweise der Druckschrift D6, die ihm einen kontinuierlich arbeitenden Druckre-
aktor zur Behandlung heterogen zusammengesetzter ein- oder mehrkomponenti-
ger Feststoffe mit einem flissigen Behandlungsmedium an die Hand gibt, ohne

diesen auf eine einzige Anwendungsform festzulegen.

Die fur den Fachmann naheliegende Anwendung des Druckreaktors gemaf der
D6 auf die Lehre der D1 fuhrt bereits dazu, dass der Druckreaktor vertikal gemaf
Merkmal 1.1.2 bzw. 2.1.2 angeordnet und im vorliegenden Fall damit eine zum
Auslass hin abfallende Bewegung der Zwischenprodukte erlaubt (Merkmale 1.1.2*
bzw. 2.1.2%). Die Anordnung des Druckreaktors abweichend von der Horizontalen,
bedurfte entgegen den Ausfihrungen der Patentinhaberin jedenfalls keiner erfin-
derischen Tatigkeit, da die D6 von einer vertikalen Aufstellung ausgeht und es
zum allgemeinen Fachwissen gehdrt, dass durch ein Gefélle — streitpatentgemaf
ursprunglich 2° bis 90°, bevorzugt 5° — die Bewegung einer Masse schwerkraftge-
trieben unterstitzt wird. Daher beruhen die Gegenstdnde der Patentanspriiche 1
und 18 nach Hauptantrag und Hilfsantrag 1 gegentber der D1 in Verbindung mit
D6 ebenfalls nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

C) Zum gleichen Ergebnis mangelnder erfinderischer Tatigkeit der Gegen-
stande der unabhéngigen Patentanspriche nach Hauptantrag und Hilfsantrag 1
gelangt der Fachmann auch ausgehend von der Druckschrift D4 in Verbindung mit
der D6.
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Die D4 beschreibt bereits eine gattungsgemafe Vorrichtung bzw. ein gattungs-
gemalies Verfahren. Lediglich eine Fordereinrichtung gemaflR Merkmal 1.1.3(11)
bzw. 2.1.3(ll) ist nicht genannt, da die Férderschnecken der D4 zum Entleeren des
Druckreaktors dienen (vgl. D4: Fig. 6, 7, 8) und sich nicht vom Einlass zum Aus-
lass erstrecken, sofern diese Merkmale dahingehend auszulegen sind, dass die
Fordereinrichtung im Bereich des Einlasses beginnt und im Bereich des Auslasses

endet.

Ausgehend von der D4 ist der Fachmann vor die objektive Aufgabe gestellt, den

Materialfluss durch den Reaktor und damit den Reaktionsfortschritt mdglichst
gleichmafdig und kontinuierlich ablaufen zu lassen, was eine nicht nur durch Zu-

gabe und Entnahme gesteuerte Bewegung durch das Druckgefal3 bedingt.

Zur Loésung dieser Aufgabe greift der Fachmann ohne Weiteres auf ihm bekannte
Fordermittel wie Forderschnecken zurlick, wie sie beispielsweise — neben einer
Reihe anderer im Verfahren befindlicher Druckschriften (D9, D24, D25) — in der
Druckschrift D6 beschrieben sind. Die D6 vermittelt dem Fachmann explizit die
Lehre, mittels einer im Druckreaktor vom Einlass zum Auslass angeordneten For-
derschnecke das Anstauen von Feststoffen und undefinierte Verweilzeiten zu
vermeiden. Die Gegenstande der Patentanspriche 1 und 18 nach Hauptantrag
und Hilfsantrag 1 beruhen daher auch gegeniber der D4 in Verbindung mit der
Druckschrift D6 nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Vor diesem Hintergrund kann dahinstehen, inwiefern das Merkmal 1.1.3(ll) bzw.
2.1.3(ll), wonach sich die Fordereinrichtung vom Einlass bis zum Auslass er-
streckt, Uberhaupt geeignet ist, die erfinderische Tatigkeit zu begriinden. Denn
gemal Streitpatent sind auch solche Ausflihrungsformen in gleicher Weise erfin-
dungsgemal, welche den Schneckenférderer nur in einem Teilabschnitt aufwei-
sen (Streitpatent: [0027]). Daher spricht einiges dafur, dass die Gegenstande der
geltenden Patentanspriiche 1 und 18 nach Hauptantrag und Hilfsantrag 1 bereits

ausgehend von der D4 in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen nicht auf
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einer erfinderischen Tatigkeit beruhen, denn die MalBhahme geméafR Merk-
mal 1.1.3(l) bzw. 2.1.3(ll) liegt nach Streitpatent noch im Belieben des Fach-
manns. Im Ubrigen war es gemaR urspriinglicher Offenbarung denkbar, dass sich
der Reaktorinhalt durch Schwerkraft bewegt oder schlicht durch die Einbringung
von Material am Einlass und dessen Entnahme am Auslass bewegt wird (ur-
sprungliche Beschreibung S. 3, Z. 8-13). Zudem stellen Forderschnecken fir den
Fachmann einschlagig bekannte MaRnahmen dar, um eine gleichmaRige und

kontinuierliche Verfahrensfihrung zu erreichen (vgl. z. B. auch D9, D24, D25).

11. Auch die Gegenstande der Patentanspriche 1 und 18 nach Hilfsantrag 2
beruhen nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit, da ein Fachmann die Messein-
richtungen der Merkmale 1.2.1°> und 2.1.4% ohne erfinderisches Zutun in einer

streitpatentgemalien Vorrichtung oder einem Verfahren verwendet.

Die hydrothermale Karbonisierung von Biomasse folgt einer komplexen Chemie,
bei welcher aus den eingesetzten Cellulosen, Hemicellulosen und Lignin Uber
Zwischenprodukte Kohlenstoff entsteht (vgl. D16: S. 267, linke Sp., Abs. 3). So
entsteht auch je nach Fortschritt der Reaktion eine Vielfalt organischer S&uren
(vgl.: D16: S. 271, rechte Sp., letzter Abs.). Den Verlauf der Reaktion mittels pH-
Wert-Messung zu Uberwachen, war fur den Fachmann schon aus diesem Grund
nahegelegt. Dartiber hinaus wird das in der D1 beschriebenen Verfahren in einem
sauren Milieu durchgefuhrt (vgl. Streitpatent: [0003]), weshalb der Fachmann pH-

Wert-Messeinrichtungen gemafR Teilmerkmal 1.2.1? bzw. 2.1.4% vorgesehen hatte.

Auch die Verwendung von Fullstandsmesseinrichtungen gemal? dem weiteren
Teilmerkmal 1.2.1% bzw. 2.1.4% stellt eine fachiibliche MaRnahme dar, welche die
erfinderische Tatigkeit nicht begrinden kann. Schon aus Sicherheitsgriinden wird
sich der Fachmann bei den vorliegenden hydrothermalen Karbonisierung unter
hohem Druck und hoher Temperatur veranlasst sehen, eine derartige Mess- und

Steuerungseinrichtung vorzusehen (vgl. z. B. D7: [0113], [0121]; Fullstandsan-
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zeige-Ablaufsteuerung mit Alarm bei einer Uberkritischen Reaktionsvorrichtung
und einem -verfahren fur hydrothermische Reaktionen).

12.  Die nur im Einspruchsverfahren vorgebrachten Bedenken der Einsprechen-
den bezuglich der Ausfuhrbarkeit der mit den Unteransprichen 4 und 22 des
Streitpatents unter Schutz zu stellenden Lehre, welche nicht mehr weiterverfolgt
wurden, teilt der Senat nicht. Im Ubrigen waren die Argumente der Einsprechen-
den hinsichtlich der mangelnden Offenbarung im Einspruchsverfahren mehr auf
die als ,unklar® bezeichnete Breite der Anspruchsformulierung und die damit ver-
bundene gebotene breite Auslegung gerichtet als auf eine vermeintliche man-
gelnde Offenbarung. Weitere Ausfihrungen hierzu waren bei der vorliegenden

Sachlage mangelnder erfinderischer Tatigkeit nicht erforderlich.

13. Auf die Unteranspriche der jeweiligen Antrdge brauchte bei dieser Sach-
lage nicht gesondert eingegangen zu werden; sie teilen das Schicksal des jeweili-
gen Patentanspruchs 1, auf den sie riickbezogen sind (vgl. BGH, Beschluss vom
27. Juni 2007 — X ZB 6/05, BPatGE 49, 294 — Informationsibermittlungsverfah-
ren Il; Fortfihrung von BGH, Beschluss vom 26. September 1996 — X ZB 18/95 —,
BPatGE 37, 282 — Elektrisches Speicherheizgerat).

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 geriigt wird, dass

1. das beschlieRende Gericht nicht vorschriftsmaRig 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,
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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 Grinden versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstral3e 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen
beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmachtigten schrift-
lich einzulegen.

Feuerlein Heimen Wismeth Freudenreich
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