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Sachverhalt und Antréage

Di e européi sche Patentannel dung Nr. 03 730 060. 5,
veroffentlicht am 27. Novenber 2003 unter der

i nternational en Veroffentlichungsnunmer WO Al- 03/ 098015,
wurde mt der am 10. Juni 2008 zur Post gegebenen

Ent schei dung von der Prifungsabteil ung zurickgew esen

Anspruch 1 des zurickgew esenen Antrags | autet:

"Ver fahren zum Kihl en ei nes Ver brennungsnotors, der
teil wei se oder vol |l standi g aus Magnesi um oder ei ner
Magnesi uml egi erung konstruiert ist, wobei man in ei nem
mt dem Ver brennungsnotor in therm schem Kont akt

st ehenden Kuhl krei sl auf ei ne Kuhl fl Ussigkeit zirkulieren
| &sst, die nichtionische Korrosionsinhibitoren unfasst,
wobei man al s Kuhl fl dssigkeit eine wassrige

Kihl m ttel zusammenset zung verwendet, die 10 bis 90 Gew. -
% ei nes Kihl mttel konzentrats auf der Basis von

Al kyl engl ykol en oder deren Derivaten oder von dycerin
unfasst, wobei das Kuhlmttel konzentrat 0,05 bis 10

Gew. - % bezogen auf di e Gesantnmenge des Konzentrats,

ei nes oder nehrerer Carbonsaurean de und/ oder

Sul f onsaur eam de enthalt, und man di e Kuhl fl Ussi gkeit

zum ndest intermttierend entionisiert."

Der zusat zli che unabhangi ge Anspruch 5 betrifft eine

fl Ussi gkei t sgekuhl te Brennkraftmaschine mt wenigstens
ei nem Ver brennungsnotor, der wie in Anspruch 1 definiert
konstruiert ist und ei nen denent sprechenden

Kiahl kr ei sl auf enthalt.
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Zur Begrundung fuahrte die Prifungsabteilung an, dass der
j ewei | i ge CGegenstand der unabhangi gen Anspriche 1 und 5
ni cht auf erfinderischer Tatigkeit beruhe

(Artikel 56 EPU 1973). Die objektive Aufgabe, ein
Ver f ahren zum Kuhl en ei nes Ver brennungsnot ors
bereitzustellen, welches fir Leichtnetall- und

i nsbesonder e Magnesi um oder Magnesi uni egi er ungen

geei gnet ist, sei durch die Lehre der

D3 WO A- 02/ 08354 in Konbination mt entweder
D1 GB- A-1168480 oder mt
D2 JP- A- 06093856 (Patent abstracts of Japan)

nahegel egt. Dem Fachmann sei es ohne weiteres gel aufig,
wassrige Lésungen mt |onenaustauschern zu behandel n um

di e korrodi erende Wrkung zu verm ndern.

CGegen di ese Entscheidung hat di e Beschwerdef hrerin
(Annel derin) am 20. August 2008 Beschwer de ei ngel egt und

di e Beschwer degebuhr bezahlt.

I n der Beschwer debegr indung, wel che am 20. Okt ober 2008
ei ngerei cht wurde, hat die Beschwerdefihrerin erlautert,
war um der Gegenstand der Anspriche 1 und 5 des

Haupt antrags nach i hrer Auffassung erfinderisch sei.

| nsbesondere erachtete sie es als nicht naheliegend, die
in D1 bzw. D2 verwendet en |onenaustauscher in Verbindung

mt den Kuhlfl tssigkeiten der D3 zu verwenden.

Di e Beschwerdekamer hat in ihrer Mtteilung vom
9. April 2009 darauf hingew esen, dass die von der
Beschwer def Ghrerin vorgebrachten Vorteil e des

er fi ndungsgenmifRen Verfahrens lediglich fir einen
Pruf kor per, wel cher aus Magnesi um AZ91HP best eht,
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gezei gt wurden, wahrend di e unabhangi gen Pat ent anspr iche
ni cht auf eine derartige Legierung beschrankt seien und
daher die der Annel dung zugrundel i egende Auf gabe nicht

i m gesant en beanspruchten Bereich gel 6st zu sein scheine.
Ferner benerkte sie, dass nornal erwei se der Kuhlfl dssig-
keit fdr Verbrennungsnotoren i nmer Korrosionsinhibitoren
zugef gt wirden, was auch aus D1 (S. 1, Z 18 - 21)
ersichtlich sei

Daraufhin reichte die Beschwerdefihrerin mt Schreiben
vom 14. August 2009 einen Hlfsantrag mt geanderten
Anspr idchen ein.

Am 16. Septenber 2009 fand ei ne mindliche Verhandl ung
statt, in der die Beschwerdefihrerin beantragte, die
angef ocht ene Ent schei dung auf zuheben und ei n Patent auf
der Grundl age des Hauptantrags, eingereicht am

8. Mai 2008, oder des eingereichten Hilfsantrags zu

erteil en.

Anspruch 1 und 4 des Hilfsantrags 1 entsprechen den
Ansprichen 1 und 5 des Hauptantrags, enthalten jedoch
abschl i eRend das fol gende zusatzliche Merknal

" i ndem man ein flissiges Entionisierungsmttel in
ei ner Kont aktzelle auf die Kuhlfl Gssigkeit einw rken
| &sst."” (Anspruch 1) bzw.:

" wobei di e Entionisierungseinrichtung (28) als
Kont akt zel | e ausgebil det ist, in der ein flUssiges
Entionisierungsmttel auf die Kuhlfl Gssigkeit einwrken

kann." (Anspruch 4)
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Di e Argunente der Beschwerdef Ghrerin zur Statzung ihrer
Antrage | assen sich imWsentlichen we folgt

zusamenf assen:

D3 of fenbare den nachst kormenden Stand der Techni k. Sie
werde in der Beschrei bung der Patentannel dung bereits
gewlrdi gt, da sie ein Kihlmttel konzentrat offenbare,

wel ches auf der Basis von Al kyl engl ykol en oder deren
Derivaten oder von dycerin beruhe, die 10 bis 90 Gew. %
der wassrigen Kuhlmttel zusamenset zung ausmachen wirden
Es sei daraus bekannt, dass derartige Zusammenset zungen
ei ne effektive Inhibierung der Korrosion bei Magnesium
und Magnesi unl egi erungen bew rkten und daher zur Kihl ung
von Ver brennungsnot oren geei gnet seien. Aus D3 sei es

j edoch nicht bekannt, die zirkulierende Kuhlfl Gssigkei't
zum ndest intermttierend zu entionisieren. Der
vorliegenden Erfindung |iege daher das technische
Probl em zugrunde, den sehr guten Korrosionsschutz bei

Verwendung des Kihlmttels aus D3 weiter zu verbessern.

Der Fachmann wirde ausgehend von D3 weder auf die Lehre
der D1 noch auf die der D2 zurickgreifen, obwohl beide
i m Kihl krei sl auf eine Entionisierung of fenbarten. D1
wei se nam ich explizit darauf hin, dass bei wassrigen
Kuhl f 1 Gssi gkei t en kei ne Korrosi onsi nhi bitoren anwesend
sein sollten. Insbesondere D1 rate explizit vom Ei nsatz
von Korrosionsinhi bitoren bei Kuhlmttel zusamen-

set zungen, wel che sowohl Wasser wi e auch d ykole

ent hal ten wirden, ab. Somt handele es sich beim
Gegenst and des Anspruchs 1 um das Uberw nden ei nes
Vorurteils, wozu der Fachmann kei nen Anl ass hatte. D2
erwahne weder die Art der Kuhlfl ussigkeit noch die An-
oder Abwesenheit von Korrosionsinhi bitoren. Daher kénne
auch di eses Dokunment dem Fachmann kei nen H nweis auf die
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Ver wendung von | onenaust auschern bei wassrigen

Kuhl f 1 Gssi gkei ten geben. Auch die - in der
Streitannmel dung di skutierte - WO A-00/ 17951 betreffe nur
reine @ ykol/Wasser- M schungen als Kihimttel, welche

kei ne Additive oder I|nhibitoren enthielten.

Tabell e 1 der Patentannel dung zei ge jedoch, dass mt dem
erfindungsgenmafllen Verfahren und der erfindungsgemalRen
Vorrichtung i nsbesondere bei Pruf kdrpern, wel che
Magnesi um oder ei ne Magnesi unl egi erung ent hi el t en,
Uberraschend gute Ergebnisse in Bezug auf

Kor r osi onsver m nderung erzielt werden wirden.

Der CGegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1 ziele
auf die Verwendung fl ussiger Entionisierungsmttel in
ei ner Kontaktzelle. Es sei nicht vorhersehbar gewesen,
dass ein derartiges Verfahren von Vorteil sei.

Ent schei dungsgr tinde

2.1

Di e Beschwerde ist zul assig.

Haupt antr ag

Ander ungen

Die Frage, ob die Anspriche 1 bis 9 die Erfordernisse

der Artikel 84 EPU 1973 und 123(2) EPU erfillen, kann
dahi nstehen, da die Kammer, w e im Fol genden dargestellt,
kei ne erfinderische Tatigkeit im Gegenstand des

Anspruchs 1 sieht.
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Erfinderi sche Tatigkeit

Das in D3 offenbarte Verfahren stellt einen geeigneten
nachstli egenden Stand der Techni k dar. Es unterschei det
sich vomin Anspruch 1 der vorliegenden Annel dung
beanspruchten Verfahren dadurch, dass die

Kuhl f 1 Gssi gkeit nicht zum ndest intermttierend

entionisiert wrd.

Der vorliegenden Erfindung |iegt daher das technische
Probl em zugrunde, den sehr guten Korrosionsschutz bei
Ver wendung des Kihlmttels aus D3 weiter zu verbessern.
Di ese Aufgabe wird in der vorliegenden Annel dung dadurch
gel 6st, dass das Kuhlmttel wahrend des Verfahrens

zum ndest intermttierend entionisiert wrd.

Ein mt obiger Aufgabenstellung konfrontierter Fachmann
wi rd zuerst die bekannten Mglichkeiten des

Korrosi onsschutzes in Betracht ziehen. Dazu ist das

ei nschl agi ge Fachwi ssen vorauszusetzen, wel ches

bei nhal tet, dass Korrosion bei Verwendung der in D3
verwendet en Lésungsmttel insbesondere durch die
wassrigen Losungsnittel anteil e durch darin entstehende
Abbaupr odukt e der d ykole (Sauren) als auch durch

i oni sche Verunreini gungen verursacht werden kann und
dass di ese Abbauprodukte und Verunreini gungen durch die
t herm sche Bel astung i m Laufe des Verfahrens zunehnend
auftreten. Die ionischen Verunreinigungen entstehen

i nsbesondere durch das Ldsen von Bestandteil en oder

Ver unr ei ni gungen aus den Qberfl d&chen der beteiligten
Bauteil e, Di chtungen und Leitungen. Zur LOsung der oben
formulierten Aufgabe ist daher das Entfernen der im
Lauf e des Verfahrens entstehenden korrosiven
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Bestandtei |l e oder Verunreinigungen (lonen und Sauren)

aus den wassrigen Anteilen des Kuhlmttels anzustreben.

Dazu kdénnen zunachst di e diesbezlglich bekannten
Ver f ahren bezuglich i hrer Verwendbarkeit Uuberprift
werden. Di e Zugabe weiterer Korrosionsinhibitoren wéare
ni cht zielfuhrend, da ja auch deren Abbauprodukte

w ederum Tei |l des Probl ens werden und nicht zur Losung
bei tragen wirden. Der Fachmann kennt bereits Verfahren,
wel che in | aufenden Verfahren zur Entfernung von

El ekt rol yten aus wassri gen Losungen ei ngesetzt werden.
Derartige Verfahren sind beispielswise in D1, D2 oder
in WD 00/ 17951 of fenbart.

Di e Beschwerdefihrerin vertrat nun di e Meinung der
Fachmann wirde di ese Verfahren nicht in Betracht ziehen,
da in der Kuhlfl dssigkeit der D3 keine ionischen

Ver bi ndungen vor handen sei en. Er wirde daher zum ei nen

| onenaust auscher fur dberfl Ussig halten und zum anderen
aus den in D1 und D2 vorhandenen Informationen schliel3en,
dass | onenaust auscher fur Wasser/d ykol - M schungen ni cht
zwecknali g sei en. Ebenso betrafe die in der Annel dung
zitierte WO- A-00/ 17951 nur reine G ykol /Wasser -

M schungen als Kuhlmttel, welche keine Additive oder

| nhi bi toren enthielten.

Di ese Betrachtungswei se geht jedoch nur von den

Kuhl f 1 Gssi gkeiten im Origi nal zustand aus. Bei Anwendung
des Verfahrens liegen i mLaufe des Betriebs jedoch keine
rei nen Wasser/ d ykol - M schungen nehr vor. Der Fachmann,
der eine Optimerung des aus D3 bekannten Verfahrens
anstrebt, ndchte die Lebensdauer der Kuhlfl Gssigkeiten
ver| &ngern, und daher die Korrosion, welche im

wesentlichen - wie unter Punkt 2.2.3 dargestellt - durch
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die imLaufe der Anwendung des Verfahrens zunehnend
auftretenden ioni schen Abbaupr odukte und
Ver unr ei ni gungen ent steht, verhindern oder zum ndest

ver m ndern

D1 of fenbart di esbeziglich den Einsatz von

| onenaust auscher harzen, um all e korrosiven El ektrol yte,
di e sich wahrend des Verfahrens bilden, zu entfernen
(S. 1, Z 51 - 53; S. 2, Z 55 - S 3, Z 4).

| nsbesondere wei st D1 darauf hin, dass derartige

| onenaust auscher auch in Verbindung mt Kihlmtteln

ei ngeset zt werden koénnten, wel che aus d ykol en oder
anderen nicht-ionischen Fl Ussi gkeiten bestehen (S. 2,

Z. 59 - 65) und dass dadurch di e Abbauprodukte der

d ykol e sowi e ionische, korrosive Inhaltsstoffe entfernt
wirden (S. 2 Z. 65 - 69). In Bezug auf wassrige d ykol -
Loésungen gi bt D1 zudem den Hi nwei s, dass bei derartigen
Losungen, wel che "normal e" (= ionische)

Kor r osi onsi nhi bi toren ent halten, Vorsicht geboten sei,
da di ese di e |onenaustauscherharze in kurzer Zeit
sattigen wirden (D1, Z. 70 - 74). Der Fachmann erhalt
konkret di e Anwei sung kei ne nornmal en (= ionischen)
Kor r osi onsi nhi bitoren in wassrigen Lésungen in
Ver bi ndung mt |onenaustauscherharzen zu verwenden, was
eigentlich als sel bstverstandlich aus dem Fachw ssen
vorauszuset zen ist. I m Unkehrschluss wird der Fachmann
dadurch darauf hi ngew esen, dass in Abwesenheit von

i oni schen Korrosi onsi nhi bitoren | onenaustauscher sehr
wohl zur Entfernung der korrosiven El ektrolyte

ei ngeset zt werden kénnen. Dies trifft somt auf die

beanspruchte Kuhl mttel zusamenset zung zu.
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2.2.8 Aus diesen Uberl egungen heraus erkennt der Fachmann die
Vorteil e des Vorschlags der D1, einen |Ionenaustauscher
i m Kihl m ttel krei sl auf vorzusehen. Daher wirde der
Fachmann ein Verfahren, welches zusatzlich eine
| onenaust auscher-Einheit enthalt, bei einemKihlmttel
auf Wasser/d ykol -Basi s, welches lediglich nicht-
ioni sche Inhibitoren enthalt zum ndest testen. Er wirde
dies auch tun, da in diesem Fall i m Anfangsstadi um des
Verfahrens eine Sattigung des |onenaustauschers nicht zu
erwarten i st und somt eine L6sung des Probl ens
zum ndest erhofft werden konnte.

2.2.9 Auch Beispiel 2 der WO 00/17951 zeigt, dass bei einem
Kihl mttel auf Wasser/Et hyl engl ykol - Basi s, wel ches
zusat zli ch konventionelle Inhibitoren enthalt, nach
ei nem Aust ausch der gesattigten urspringlichen
| onenaust auscher - Ei nheit, ein weiterer Austausch erst
nach 60 Betriebstagen nétig wurde und in der
ZW schenzeit eine Leitfahigkeit von weniger als 5 uS /cm
aufrecht erhalten wurde. Auch daraus kann der Fachmann
schl i elen, dass in Abwesenheit konventioneller
| nhi bi toren durch di e Verwendung ei nes | onenaust auschers
korrosive El ektrol yte wahrend des Verfahrens entfernt

wer den konnen.

2.2.10Ausgehend von dem Verfahren wie in D3 offenbart, |iegt
es daher nahe, die Kiuhlfllssigkeit zu entionisieren. D e
Mogl i chkeit dies kontinuierlich oder intermttierend
durchzuf hren, ist imEi nzelfall - in Abhangi gkeit von
den auftretenden Betriebstenperaturen des speziellen
Ver f ahrens und von der speziellen
Kihl m ttel zusammenset zung - zu Uberprifen. Diesbezlglich
wer den kei ne weiteren Anhal tspunkte in der O fenbarung
der Streitannel dung gegeben; es ist somt auch vom
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Beschwer def Gihrer vorausgesetzt, dass der fur derartige

Anl agen zust andi ge Fachmann di ese Kennt ni sse besitzt.

2.2.111mvorliegenden Fall ist die Erwartung ei ner Lésung der

Auf gabe inplizit in der D1 durch den H nweis begrindet,
dass bei 1onenaustauschern keine ionischen |nhibitoren
verwendet werden sollten. Da die Kiuhlmttel zusammen-
setzung keine derartigen Inhibitoren beinhaltet, ist

di ese Bedingung erfullt.

2.2.12Aus den oben dargel egten G inden komt di e Kammer zu dem

3.2

3. 2.

1

Schl uss, dass der Cegenstand des Anspruchs 1 in
nahel i egender Wi se aus dem Stand der Techni k herl eitbar
ist und somt nicht auf erfinderischer Tatigkeit beruht
(Artikel 56 EPU 1973).

Hi | f santrag

Ander ungen

Ebenso wi e fur den Hauptantrag, spielt auch hier die
Frage, ob die Anspriche 1 bis 7 die Erfordernisse der
Artikel 84 EPU 1973 und 123(2) EPU erfillen, keine Rolle,
da die Kammer, wie imfol genden dargestellt, keine
erfinderische Tatigkeit i m Gegenstand des Anspruchs 1

erkennt .

Erfinderische Tatigkeit

Das in D3 offenbarte Verfahren stellt w ederum den
geei gnet en nachstli egenden Stand der Techni k dar. Es
unt erschei det sich vomin Anspruch 1 der vorliegenden
Annel dung beanspruchten Verfahren dadurch, dass die
Kuhl f | Gssi gkeit nicht zum ndest intermttierend
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entionisiert wird, indemman ein fl Ussiges
Entionisierungsmttel in einer Kontaktzelle auf die
Kuhl f | Gssi gkeit einw rken | &sst.

Da - w e oben fiur den Gegenstand des Anspruchs 1 des
Haupt antrags dargestellt - keine erfinderische Tatigkeit
aus dem Merkmal , dass di e Kuhlfl tssigkeit zum ndest
intermttierend entionisiert werden soll, begrindet

wer den kann, bleibt die Frage zu klaren, ob die
Spezifizierung des Entionisierungsverfahrens dies
bew r ken kann. Der Cegenstand des Anspruchs 1 bezi eht

si ch nunnehr auf die Entionisierung mttels eines

fl Ussigen Entionisierungsmttels in einer Kontaktzelle.

Dem Fachmann st ehen zur Entioni sierung aus dem Stand der
Techni k i m Wesent|ichen drei Methoden zur Verf igung:

a) |onenaustauscher;

b) el ektrochem sche Entfernung der Elektrolyte (I1onen);
c) flussige Entionisierungsmttel.

d) Aus diesen drei Mglichkeiten kann der Fachmann
auswahl en, wel che Techni k i m gegebenen Fall am

vorteil haftesten ist. Es handelt sich umdrei nehr oder
weni ger gleichwertige Alternativen. Die in Anspruch 1
gewahlte Alternative ist nicht gezielt ausgewahlt, weil
sie Vorteil e gegeniber den anderen Mglichkeiten bieten
wirde. Ganz im Gegenteil: sie ist in der Beschreibung
der vorliegenden Annel dung als an sich bekannte,

gl eichwertige Alternative dargestellt (S. 6,

Z. 21 bis S. 7, Z 10).

Da fur die in Anspruch 1 ausgewéhlte Entioni sierungs-
met hode kei n besonderer Effekt gezei gt wurde, der Uber
den fir das einzige Ausfihrungsbei spiel - welches einen
spezi el l en | onenaustauscher (AMBERJET® UP 6040 RESI N
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Rohm & Haas) verwendet - gezeigten Effekt hinausgeht,
und gemalR der Beschrei bung der vorliegenden Annel dung

di es auch nicht zu erwarten ist, kann der Fachmann jede
geei gnet e Enti oni si erungsnet hode verwenden und fir den
speziellen Fall (KOhlmttelzusammenset zung, Material der
jeweiligen Bauteile, Tenperaturen des Verfahrens)
optimeren. D ese Kenntnisse sind i hmnach dem

Ver st andni s der Annel dung auch zuzunuten, da kei ne
spezi el | en Anwei sungen in dieser Hinsicht vorliegen.

3.2.5 Daher beruht weder das Verfahren nach Anspruch 1 noch
di e entsprechende Vorrichtung gemal3 Anspruch 4 auf einer

erfinderischen Tatigkeit. Die Erfordernisse des Artikels
56 EPU 1973 sind daher nicht erfullt.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen Griunden wi rd ent schi eden:

Di e Beschwerde wird zurickgew esen

Di e Geschaftsstell enbeanti n: Der Vorsitzende:

A. Counillon W Sekr et ar uk



