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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 198 33 894.5-43

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mindliche Verhandlung vom 15. Januar 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzen-

den Richters Dr. Feuerlein und der Richter Dr. Egerer, Katker und Dr. Wismeth

BPatG 154
05.11



beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Am 28. Juli 1998 wurde beim Deutschen Patent- und Markenamt die Patentan-

meldung mit der Bezeichnung

Wassermischbares Kuhlschmierstoff-Konzentrat®

eingereicht, welche am 3. Februar 2000 in Form der DE 198 33 894 Al offenge-

legt wurde.

Die Anmeldung umfasst 9 Patentanspriche, von denen die unabhangigen Pa-

tentanspriche 1, 8 und 9 lauten:

1. Wassermischbares Kiihlschmierstoff-Konzentrat, das
natiirliche oder synthetische Mineraldle, Emulgatoren,
Korrosionschutzadditive, Ldsungsvermittler, Konservierungs-
stoffe, Metallinhibitoren und andere iibliche Additive enthilt,
dadurch gekennzeichnet, daB es nach Verdiinnung zu einer 2 bis
25 Gew.-%igen widssrigen L&sung einen pH-Wert unter 7,7,
vorzugsweise zwischen 7,0 und 7,5 aufweist.

8. Wassergemischter Kiihlschmierstoff, dadurch gekenn-
zeichnet, daB er das Kiihlstoff-Konzentrat der Anspriiche 1 bis
7 in einer Menge von 2 bis 25 Gew.-% enthdlt und einen pH-Wert
zwischen 7,0 und 7,7 aufweist.



9. Verwendung des wassergemischten Kilhlschmierstoffes wvon
Anspruch 8 in Form einer widssrigen L&sung oder als Emulsion
fiir die spanende und spanlose Metallbearbeitung.

Im Prifungsverfahren ermittelte die Prufungsstelle fur Klasse C 10 M des Deut-

schen Patent- und Markenamts folgenden Stand der Technik:

(D1) US4654155A

(D2) DE 4138089 Al

(D3) DE 4229848 Al

(D4) US 4176076 A

(D5) FALBE, Jurgen; REGITZ, Manfred [Hrsg.]: Rompp Chemie
Lexikon, Band 2, Cm-G. 9., erw. u. neubearb. Aufl. Stutt-
gart [u.a.]: Georg Thieme Verlag, 1990, Eintrag ,Ethercar-
bonsauren®, S. 1248. - ISBN 3-13-734709-2

(D6) HEUSCH, Rudolf: Emulsionen. In: Ullmanns Encyclopéadie
der technischen Chemie. Band 10: Dentalchemie bis Erd-
Olverarbeitung. 4., neubearbeitete und erweiterte Auflage.
Weinheim: Verlag Chemie, 1975, Kapitel 3, ,Emulgatoren
und Emulgierhilfsmittel”, S. 455-462. - ISBN 3-527-20010-
3

(D8)  FALBE, Jurgen; REGITZ, Manfred [Hrsg.]: Rbmpp Chemie
Lexikon, Band 2, Cm-G. 9., erw. u. neubearb. Aufl. Stutt-
gart [u.a.]: Georg Thieme Verlag, 1990, Eintrag ,Fettsau-
realkanolamide®, S. 1342-1343. - ISBN 3-13-734709-2

(D9) FALBE, Jurgen; REGITZ, Manfred [Hrsg.]: Rémpp Chemie
Lexikon, Band 2, Cm-G. 9., erw. u. neubearb. Aufl. Stutt-
gart [u.a.]: Georg Thieme Verlag, 1990, Eintrag ,Emulga-
toren®, S. 1156-1158. - ISBN 3-13-734709-2



Mit im Anschluss an die Anhérung vom 10. Februar 2010 verkindeten Beschluss
wies die Prufungsstelle die Patentanmeldung zurlck. In der Begriundung fihrt sie
aus, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 vom 10. Februar 2010 nach Haupt-
antrag sei nicht neu gegentber der D2 (DE 41 38 089 Al).

Der Gegenstand von Patentanspruch 1 vom 10. Februar 2010 nach Hilfsantrag 1
sei zwar neu, beruhe aber nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit gegeniber der

D2 in Verbindung mit dem durch die D8 und D9 belegtem Fachwissen.

Gegen diesen Beschluss, welcher der Anmelderin am 1. M&rz 2010 zugestellt
wurde, richtet sich die Beschwerde mit Schriftsatz vom 12. Marz 2010, eingegan-

gen mittels Telefax am selben Tag.

In einem Hinweis des Senats vom 2. Dezember 2014 sind der Anmelderin Beden-
ken beziglich der urspringlichen Offenbarung von Merkmalen der zu diesem
Zeitpunkt geltenden Patentanspruchsfassung mitgeteilt worden. Auch ist sie da-
rauf hingewiesen worden, dass nach vorlaufiger Auffassung des Senats die der
Zuruckweisung zugrunde liegende Patentanspruchsfassung in Bezug auf die Ge-
genstande der unabhangigen Patentanspriche der Haupt- und Hilfsantrage ge-
genuber der D2 nicht neu sein durfte, zumindest aber nicht auf einer erfinderi-
schen Tatigkeit beruhe. Fettsaurealkanolamide — auch in ihrer ethoxylierten Form
— stellten als Korrosionsinhibitoren oder Emulgatoren in Schmiermitteln aber auch
in Kdhlschmiermitteln fachtbliche Verbindungen dar. Dabei hat der Senat noch

auf folgende Druckschriften verweisen:

(D10) BRANS, Dieter, [et al.]: Kuihlschmierstoffe. Theorie fur die
Praxis. Rhenus Wilhelm Reiners GmbH & Co, Ménchen-
gladbach, 1997, S. 12-17 — Firmenschrift

(D11) KLAMANN, Dieter: Lubricants and Related Products. In:
ELVERS, Barbara; HAWKINS, Stephen; SCHULZ, Galil



[Hrsg.]: Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry.
Volime A 15: Isotopes, Natural to Magnesium Com-
pounds. 5., completely rev. ed. Weinheim [u.a.]: VCH,
1990, S. 423-518. - ISBN 3-527-20115-7

In der mindlichen Verhandlung hat der Senat ergdnzend darauf hingewiesen,
dass die geltenden Patentanspriche 1 nach Haupt- und Hilfsantragen 1 bis 3 im
Hinblick auf die bereits im ersten Prifungsbescheid genannte Druckschrift D2
nicht neu seien. Gemal der D2 entstiinden durch die Umsetzung (und Neutralisie-
rung) von uberschussigem Alkanolamin der Formel (II), welches Hydroxyalkyl-
oxyalkylengruppen aufweise (D2: S. 2, Z. 68 bis S. 3, Z. 5), mit geséttigten oder
ungesattigten Fettsauren (D2: S. 3, Z. 19-33) ethoxylierte oder propoxylierte Fett-
saurealkanolamide. Diese Nebenprodukte forderten den Verwendungszweck als
Kuhlschmierstoff (vgl. D2, S. 3, Z. 13-17). Damit nehme die D2 weiterhin den Ge-
genstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag und den Hilfsantrdgen vor-
weg. Die mit der Anmeldung beanspruchten Stoffgruppen seien allesamt in der D2
als Bestandteile von Kuhlschmierstoffen offenbart, einschlie3lich der Freiheit der
Kombination von Borsdure oder Borsaurederivaten (vgl. D2, S. 2, Z. 23- 25).

Die Kombination fachiiblicher Bestandteile zu einem Kihlschmierstoff beruhe nicht
auf erfinderischer Tatigkeit. Insbesondere begriinde eine beliebige Auswahl eines
engeren Bereichs aus einem urspriinglich als gleichwirkend offenbarten gréRReren
Bereich nach den Grundsatzen der Entscheidung BGH — blasenfreie Gummibahn |
keine erfinderische Tatigkeit. In den urspringlichen Unterlagen der Anmeldung
stiinden Stoffgruppen mit einer Vielzahl von Mitgliedern gleichberechtigt nebenei-
nander. Nunmehr wirden bestimmte Mitglieder dieser Stoffgruppen konkretisiert,
die in dieser Kombination nicht als erfindungswesentlich offenbart seien. Somit
durfte diese Auswahl die erfinderische Leistung nicht begriinden, weil sie eine
nach Belieben getroffene Auswahl eines engeren Bereichs aus einem grol3eren

Bereich darstelle.



Mit Schriftsatz vom 8. Januar 2015 hat der Vertreter der Anmelderin einen neuen

Hauptantrag und drei neue Hilfsantrage eingereicht, welche die bisherigen Haupt-

und Hilfsantrage ersetzen. In der mundlichen Verhandlung vom 15. Januar 2015

hat der Vertreter der Anmelderin die Hilfsantrage 4 und 5 hinzugefugt.

Die geltenden unabh&ngigen Patentanspriche 1, 8, 9 und 10 sowie die Unteran-

spruche 2 und 3 nach Hauptantrag lauten:

(a)

(b)

()

Wassermischbares Kithlschmierstoff-Konzentrat, das natiirliche oder synthetische Mine-
ral6le, Emulgatoren, Korrosionsschutzadditive, Lésungsvermittler, Konservierungsstoffe,
Metallinhibitoren und andere tibliche Additive enthilt, dadurch gekennzeichnet, dass das
Konzentrat nach Verdiinnung zu einer 2 bis 25 Gew.-%igen wiissrigen Losung einen pH-
Wert zwischen 7,0 und weniger als 7,7 aufweist, wobei das Konzentrat

ein oder mehrere Korrosionsschutzadditive ausgew#hlt aus der Gruppe:

ethoxylierte Fettsdurealkanolamide und propoxylierte Fettsdurealkanolamide enthilt;

als Konservierungsstoffe 3-Jod-2-propinylbutylcarbamat, Isothiazolinonderivate,
Guanidinderivate, Imidazolderivate und/oder aromatische Carbonsiuren und deren Deri-
vate enthilt; und

ein oder mehrere Emulgatoren ausgewihlt aus der Gruppe

der Alkalisalze gesittigter oder ungesittigter Carbonsiuren, Alkalisalze von Sulfonaten
und Sulfonsduren, Salze von Phosphorsdureestern, Fettalkoholethoxylate,
Fettalkoholpropoxylate , Zuckerester, Neopentylglykolester und Trimethylolpropanester.

Kiihlschmierstoff-Konzentrat nach Anspruch 1 enthaltend zusitzlich Umsetzungsprodukte
von Borsdure mit priméren oder tertidren Alkanolaminen, ggf. zusammen mit Imiden,

Phosphorsédureestern, Triazolenoder Thiadizolen.

Kiihlschmierstoff-Konzentrat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Kon-
zentration an Korrosionsschutzadditiven (a) 5 bis 25 Gew.-% bzw. fiir borsiurefreie For-
mulierungen 2 bis 15 Gew.% betrigt.



10.

Kiihlschmierstoff-Zusammensetzung, die natiirliche oder synthetische Mineralsle, Emul-
gatoren, Korrosionsschutzadditive, Losungsvermittler, Konservierungsstoffe, Metallinhi-
bitoren und andere iibliche Additive enthilt, dadurch gekennzeichnet, dass die Zusammen-
setzung einen pH-Wert zwischen 7,0 und weniger als 7,7 aufweist und das Kiihlschmier-
stoff-Konzentrat nach Anspruch 1 bis 7 in einer Menge von 2 bis 25 Gew.-% enthilt.

Verwendung des wassergemischten Kithlschmierstoff-Konzentrates nach einem der An-
spriiche 1 bis 7 zur Herstellung einer Kithlschmierstofflosung, dadurch gekennzeichnet,
dass das Kiihlschmierstoff-Konzentrat mit Wasser zu einer 2 bis 25 gewichtsprozentigen
Losung verdiinnt und der pH-Wert der Losung auf einen Wert zwischen 7 und weniger als
7,7 eingestellt ist.

Verwendung der Kiihlschmierstoff-Zusammensetzung nach Anspruch 8 in Form einer wiissri-
gen Losung oder als Emulsion fiir die spanende und spanlose Metallverarbeitung.

Der geltende Patentanspruch 1 sowie der Unteranspruch 2 nach Hilfsantrag 1

lauten:

(a)

(b)

(c)

Wassermischbares borfreies Kiihlschmierstoff-Konzentrat, das natiirliche oder syntheti-
sche Mineraldle, Emulgatoren, Korrosionsschutzadditive, Losungsvermittler, Konservie-
rungsstoffe, Metallinhibitoren und andere iibliche Additive enthilt, dadurch gekennzeich-
net, dass das Konzentrat nach Verdiinnung zu einer 2 bis 25 Gew.-%igen wiissrigen L§-
sung einen pH-Wert zwischen 7,0 und weniger als 7,7 aufweist, wobei das Konzentrat
ein oder mehrere Korrosionsschutzadditive ausgewiihlt aus der Gruppe:

ethoxylierte Fettsdurealkanolamide und propoxylierte Fettsdurealkanolamide enthélt;

als Konservierungsstoffe 3-Jod-2-propinylbutylcarbamat, Isothiazolinonderivate,
Guanidinderivate, Imidazolderivate und/oder aromatische Carbonsiuren und deren Deri-
vate enthélt; und

ein oder mehrere Emulgatoren ausgewihlt aus der Gruppe

der Alkalisalze gesittigter oder ungesittigter Carbonsiduren, Alkalisalze von Sulfonaten
und Sulfonsduren, Salze von Phosphorsédureestern, Fettalkoholethoxylate,
Fettalkoholpropoxylate , Zuckerester, Neopentylglykolester und Trimethylolpropanester
enthilt.



2. Kiihlschmierstoff-Konzentrat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Kon-

zentration an Korrosionsschutzadditiven (a) 2 bis 15 Gew.% betriigt.

Die unabhangigen Patentanspriiche 7, 8 und 9 sind in ihrem Wortlaut unter An-
passung der Bezilge identisch mit den Patentansprichen 8, 9 und 10 nach Haupt-

antrag.

Der geltende Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 fugt dem Wortlaut des Pa-

tentanspruchs 1 nach Hauptantrag das Merkmal (d) hinzu:

1. Wassermischbares Kiihischmierstoff-Konzentrat, das natiirliche oder synthetische Mine-

ral6le, Emulgatoren, Korrosionsschutzadditive, Losungsvermittler, Konservierungsstoffe,

Metallinhibitoren und andere tibliche Additive enthélt, dadurch gekennzeichnet, dass das

Konzentrat nach Verdiinnung zu einer 2 bis 25 Gew.-%igen wissrigen Losung einen pH-

Wert zwischen 7,0 und weniger als 7,7 aufweist, wobei das Konzentrat
(a) ein oder mehrere Korrosionsschutzadditive ausgewihlt aus der Gruppe:
ethoxylierte Fettsdurealkanolamide und propoxylierte Fettsdurealkanolamide enthilt;

(b) als Konservierungsstoffe 3-Jod-2-propinylbutylcarbamat, [sothiazolinonderivate,

Guanidinderivate, Imidazolderivate und/oder aromatische Carbonséduren und deren Deri-

vate enthilt;

(¢) ein oder mehrere Emulgatoren ausgewihlt aus der Gruppe

der Alkalisalze gesittigter oder ungesittigter Carbonsiuren, Alkalisalze von Sulfonaten

und Sulfonsduren, Salze von Phosphorsédureestern, Fettalkoholethoxylate,

Fettalkoholpropoxylate , Zuckerester, Neopentylglykolester und Trimethylolpropanester

enthélt; und
(d) als Losungsvermittler Wasser, Glykole wie Ethylenglykol, Butyltriglykol und/oder

geradkettige oder verzweigte Fettalkohole mit 16 bis 24 Kohlenstoffatomen in Mengen

von 5 bis 50 Gew.-% bezogen auf das Konzentrat enthilt.

Die unabhangigen Patentanspriiche 8, 9 und 10 sind in ihrem Wortlaut identisch

mit den Patentansprtichen 8, 9 und 10 nach Hauptantrag.



Der geltende Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 3 figt dem Wortlaut des Pa-

tentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 das Merkmal (d) von Hilfsantrag 2 hinzu:

(a)

(b)

(c)

(d)

Wassermischbares borfreies Kithlschmierstoff-Konzentrat, das natiirliche oder syntheti-
sche Mineraldle, Emulgatoren, Korrosionsschutzadditive, Losungsvermittler, Konservie-
rungsstoffe, Metallinhibitoren und andere tibliche Additive enthélt, dadurch gekennzeich-
net, dass das Konzentrat nach Verdiinnung zu einer 2 bis 25 Gew.-%igen wissrigen Lo-
sung einen pH-Wert zwischen 7,0 und weniger als 7,7 aufweist, wobei das Konzentrat
ein oder mehrere Korrosionsschutzadditive ausgewihlt aus der Gruppe:

ethoxylierte Fettsdurealkanolamide und propoxylierte Fettsdurealkanolamide enthilt;
als Konservierungsstoffe 3-Jod-2-propinylbutylcarbamat, Isothiazolinonderivate,
Guanidinderivate, Imidazolderivate und/oder aromatische Carbonsduren und deren Deri-
vate enthilt;

ein oder mehrere Emulgatoren ausgewihlt aus der Gruppe

der Alkalisalze gesittigter oder ungesittigter Carbonsduren, Alkalisalze von Sulfonaten
und Sulfonsduren, Salze von Phosphorsdureestern, Fettalkoholethoxylate,
Fettalkoholpropoxylate , Zuckerester, Neopentylglykolester und Trimethylolpropanester
enthélt; und

als Losungsvermittler Wasser, Glykole wie Ethylenglykol, Butyltriglykol und/oder
geradkettige oder verzweigte Fettalkohole mit 16 bis 24 Kohlenstoffatomen in Mengen
von 5 bis 50 Gew.-% bezogen auf das Konzentrat enthélt.

Die unabhangigen Patentanspriche 7, 8 und 9 sind in ihrem Wortlaut unter An-
passung der Bezilge identisch mit den Patentanspriichen 8, 9 und 10 nach Haupt-

antrag.

Der geltende Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 4 fugt dem Wortlaut des Pa-
tentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 das Merkmal von Patentanspruch 2 nach

Hilfsantrag 1 hinzu:



(a)

(b)

(©)

e
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Wassermischbares botfreies Kithlschmierstoff-Konzentrat, das natiirliche oder syntheti-
sche Mineraléle, Emulgatoren, Korrosionsschutzadditive, Lésungsvermittler, Konservie-
rungsstoffe, Metallinhibitoren und andere iibliche Additive enthilt, dadurch gekennzeich-
net, dass das Konzentrat nach Verdiinnung zu einer 2 bis 25 Gew.-%igen wiéssrigen Lo-
sung einen pH-Wert zwischen 7,0 und weniger als 7,7 aufweist, wobei das Konzentrat
ein oder mehrere Korrosionsschutzadditive ausgewihlt aus der Gruppe:

ethoxylierte Fettsdurealkanolamide und propoxylierte Fettsdurealkanolamide enthélt;

als Konservierungsstoffe 3-Jod-2-propinylbutylcarbamat, Isothiazolinonderivate,
Guanidinderivate, Imidazolderivate und/oder aromatische Carbonsiuren und deren Deri-

vate enthilt; und
ein oder mehrere Emulgatoren ausgewihlt aus der Gruppe

der Alkalisalze gesittigter oder ungesittigter Carbonséuren, Alkalisalze von Sulfonaten
und Sulfonsduren, Salze von Phosphorséureestern, Fettalkoholethoxylate,
Fettalkoholpropoxylate , Zuckerester, Neopentylglykolester und Trimethylolpropanester

enthéilt/ Wo S ?/\‘

Der geltende Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 5 fugt dem Wortlaut des Pa-
tentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 das Merkmal von Patentanspruch 2 nach

Hilfsantrag 1 hinzu:

(a)

(b)

Wassermischbares borfreies Kiihlschmierstoff-Konzentrat, das natiirliche oder syntheti-
sche Mineraldle, Emulgatoren, Korrosionsschutzadditive, Losungsvermittler, Konservie-
rungsstoffe, Metallinhibitoren und andere iibliche Additive enthalt, dadurch gekennzeich-
net, dass das Konzentrat nach Verdiinnung zu einer 2 bis 25 Gew.-%igen wissrigen L&-
sung einen pH-Wert zwischen 7,0 und weniger als 7,7 aufweist, wobei das Konzentrat
ein oder mehrere Korrosionsschutzadditive ausgewdhlt aus der Gruppe:

ethoxylierte Fettsdurealkanolamide und propoxylierte Fettsdurealkanolamide enthilt;
als Konservierungsstoffe 3-Jod-2-propinylbutylcarbamat, Isothiazolinonderivate,
Guanidinderivate, Imidazolderivate und/oder aromatische Carbonsduren und deren Deri-

vate enthilt;
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(c) ein oder mehrere Emulgatoren ausgewihlt aus der Gruppe

der Alkalisalze geséttigter oder ungeséttigter Carbonséduren, Alkalisalze von Sulfonaten

und Sulfonsduren, Salze von Phosphorsiureestern, Fettalkoholethoxylate,

Fettalkoholpropoxylate , Zuckerester, Neopentylglykolester und Trimethylolpropanester

enthilt; und

(d) als Losungsvermittler Wasser, Glykole wie Ethylenglykol, Butyltriglykol und/oder
'+ geradkettige oder verzweigte Fettalkohole mit 16 bis 24 Kohlenstoffatomen in Mengen

von 5 bis 50 Gew.-% bezogen auf das Konzentrat enthéilt[

wobe!

zentration an Korrosionsschutzadditiven (a) 2 bis 15 Gew.% betrigt.

Die unabhangigen Patentanspriiche 6, 7 und 8 der Hilfsantrage 4 und 5 sind in

ihrem Wortlaut unter Anpassung der Bezlige identisch mit den Patentanspru-

chen 8, 9 und 10 nach Hauptantrag.

Die Anmelderin verweist zur Begrindung ihrer Beschwerde auf folgende Ver-

gleichsversuche bzw. Druckschriften:

(D7)

(D13)

(E19)

(E23)

FUCHS DEA SCHMIERSTOFFE GMBH & CO KG, Pro-
ductmanagement 1: Elektrochemischer Vergleichstest ei-
nes pH neutralen KSS pH 7,5 (ECOCOOL SCIP) gegen
einen konventionellen KSS pH 9,2. Ohne Ort, ohne Da-
tum. 1 Seite

lodocarb. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopadie. Bearbei-
tungsstand: unbekannt. URL: unbekannt [abgerufen unbe-
kannt]. 3 Seiten

Patentversuchsmatrix aus E1 gegen FES. Ohne Ort, ohne
Datum. 1 Seite

THOR SPECIALITIES (UK) LIMITED, Personal Care
Technical Service: An assessment of the cytotoxic poten-
tial of nine metalworking fluids by the 3T3 NRU assay.

. i ! die Kon-
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TECHNICAL SERVICE REPORT NO. C/06/50. Wincham,
Cheshire, 25. Juli 2006. 8 Seiten

(E24) Identification list IVT Test samples / THOR UK / (MFA
48033). An assessment of the cytotoxic potential of nine
metalworking fluids by the 3T3 NRU assay. TECHNICAL
SERVICE REPORT NO. C/06/50. Ohne Ort, ohne Datum.
4 Seiten

(E25) Untersuchung zur Korrosionsschutzwirkung. Ohne Ort,
ohne Datum. 1 Seite

(E26) Neue Kuhlschmierstoffemulsionen mit besserer
Hautvertraglichkeit. In: GESUND + SICHER, 2001, Heft 9,
S. 286-287

(E28) Vergleichsversuche. Ohne Ort, ohne Datum. 5 Seiten

Zur Begriundung ihrer Beschwerde flhrt die Anmelderin schriftsatzlich sowie in der
mindlichen Verhandlung aus, es sei bekannt, dass alkalische Substanzen den
Saureschutzmantel der Haut angreifen. Trotzdem seien Kihlschmierstoffe, die
pH-neutral eingestellt sind, quasi unbekannt. Dies liege an den Nachteilen, wie sie
durch einen niedrigen pH-Wert verursacht seien: schlechtere Ldslichkeit, Disper-
gier- bzw. Emuigierbarkeit der Wirkstoffe, haufig korrosionsférdernd und geringere
Lagerstabilitat sowie Anfalligkeit gegentiber Keimen. Einige Druckschriften ent-
hielten daher ausdricklich den Hinweis, einen hohen pH-Wert einzustellen. Es sei
daher fir den Fachmann nicht nahe gelegen, Kihlschmierstoffe im neutralen Be-

reich um pH 7 in Erwagung zu ziehen.

Die E23 zeige Versuche zur Zelltoxizitat von Kuhlschmierstoffen. Erfindungsge-
maRe Kihlschmiermittel mit niedrigerem pH-Wert wiesen dabei generell eine ge-
ringere Zelltoxizitat als die Kihlschmiermittel mit einem hoheren pH-Wert auf. Die
E25 zeige Untersuchungen zu Korrosionsschutzeigenschaften der patentgemali3en
Zusammensetzungen bzw. Kihlschmiermittel. Die vorgelegten Versuchsberichte

E19, E23 bis E25 belegten eindrucksvoll die Uberlegenheit der erfindungsgema-
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Ren Kombination von Wirkstoffen relativ zu den Einzelkomponenten der Mischung,
wie gute Hautvertraglichkeit und die bessere Korrosionsschutzeigenschaften. Ob-
wohl dem Fachmann die Komponenten, die in den Listen a) und b) aufgefihrt
werden, einzeln bekannt seien (wie unzahlige weitere Wirkstoffe auch), so habe
nicht erwartet werden kénnen, dass die erfindungsgemafRe Kombination bessere
Eigenschaften bei einem im Wesentlichen neutralen pH-Wert ergebe. Die Fach-
welt sei zudem bisher davon ausgegangen, dass Kihlschmiermittel mit neutralen
pH-Werten nicht stabil, zumindest aber schlechtere Gebrauchseigenschaften auf-
wiesen, weil diese die Korrosion an Maschinen und Werkzeugen der Metallbear-
beitung beginstigten. Fur ubliche Kidhlschmierstoffe werde vorausgesetzt, dass
der pH-Wert der Kuhlschmierstoffe auch deshalb erhéht sei, um die hohe Keim-

belastung bei Lagerung zu verringern.

Erganzend wird angefuhrt, dass der Begriff Fettsdurealkanolamid nicht jedes Deri-
vat davon, insbesondere nicht deren Alkoxylate, nahe lege. Die erfinderische Ta-
tigkeit sei auch deshalb gegeben, weil sich Alkoxylat anders verhalte. Das Alko-
xylat ermdgliche gegeniber dem normalen Fettsaurealkanolamid bessere Korro-
sionsbestandigkeit der Gesamtzusammensetzung sowie besseren Hautschutz

durch geringere Zelltoxizitat.

Die Anmelderin bezweifelt, dass die D2, S. 2, Z. 64 bis S. 3, Z. 5 eine Ethoxylie-
rung oder Propoxylierung offenbare. Beansprucht seien dagegen in der Streitan-
meldung Verbindungen mit einem Akloxylierungsgrad gro3er als 1, deren Lange
statistisch verteilt sei. Demgegenuber offenbare D2 nur definierte Verbindungen,
die nach der anmmeldegemafien Alkoxylierungsreaktion nicht erhalten werde
konnten. Die beanspruchten ethoxylierten Fettsaurealkanolamide kénnten nur bei
einer sehr abstrakten Sichtweise aus der D2 hergeleitet werden. Dort sei im Rah-
men der Biozidherstellung nur ein Nebenprodukt beschrieben, das (aus wirtschaft-
lich-technischen Griinden) nicht abgetrennt werde und das nicht stére und forder-
lich sein kénne. Ein Korrosionsschutzmittel fur Kihlschmierstoffe gemal Pa-

tentanspruch 1 sei in D2 jedenfalls nicht offenbart.
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Die Anmelderin meint, dass gerade der in der D2 enthaltene Hinweis auf die
,Formel I“ nicht daflr spreche, dass die D2 auch alkoxylierte Fettsaurealka-
nolamide offenbare. Insbesondere zeige die D2 nicht den Unterschied zwischen
Fettsaurealkanolamid und alkoxyliertem Fettsdurealkanolamid, bei dem man ge-
maf der Anmeldung zusatzlich einen Emulgator einsetzen musse. Zwar sehe die
D2 auch Borsaurefreiheit vor, bei den Hilfsantragen zur Streitanmeldung sei die
Borsaurefreiheit dem entsprechend ausgewahlt, was in der Beschreibung als be-
sonders bevorzugt herausgestellt sei. Die Hilfsantrdge 5 und 6 heben daher die

Mengenangabe 2 bis 15 Gew.-% der Komponente (a) hervor.

Es liege auch keine beliebige Auswahl mit den geltenden Patentanspruchsfassun-
gen vor. Hierbei wird insbesondere auf die in der Anmeldung genannten Beispiele
verwiesen, in denen die wesentlichen Bestandteile herausgearbeitet seien, sowie
auf die Beschreibung (vgl. Offenlegungsschrift, S. 2 Z. 64 f.). Dort sei der Fokus
besonders auf ethoxylierte und/oder propoxylierte Fettsaurealkanolamide als Kor-
rosionsschutzmittel gerichtet. Die D2 gebe auf jeden Fall keinen Hinweis auf die

Kombination eines alkoxylierten Fettsdurealkanoamids mit einem Emulgator.

Der Vertreter der Anmelderin hat in der mindlichen Verhandlung vom

15. Januar 2015 den Antrag gestellt,

den angefochtenen Beschluss der Prifungsstelle fir Klasse C10M
vom 10. Februar 2010 aufzuheben und das Patent mit folgenden

Unterlagen zu erteilen:
Patentanspriche 1  bis 10 gemall Hauptantrag vom
8. Januar 2015, Beschreibung, Seiten 2 bis 4 gemal’ der Offenle-

gungsschrift,

hilfsweise das Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:
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Patentanspriiche 1 bis 9 gemal Hilfsantrag 1 vom 8. Januar 2015,

im Ubrigen wie zum Hauptantrag;

weiter hilfsweise mit
Patentansprichen1  bis 10 gemafll Hilfsantrag2 vom

8. Januar 2015, im Ubrigen wie zum Hauptantrag;

weiter hilfsweise mit
Patentansprichen1l bis 9 gem&R Hilfsantrag3 vom

8. Januar 2015, im Ubrigen wie zum Hauptantrag;

weiter hilfsweise mit
Patentanspruchen 1 bis 8 gemal Hilfsantrag 4, eingereicht in der
miindlichen Verhandlung, im Ubrigen wie zum Hauptantrag;

weiter hilfsweise mit
Patentansprichen 1 bis 8 gemal Hilfsantrag 5 eingereicht in der

miindlichen Verhandlung, im Ubrigen wie zum Hauptantrag.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.
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1. Die Beschwerde der Anmelderin ist frist- und formgerecht eingelegt worden
und zuldssig (PatG § 73). Sie hat keinen Erfolg, da der Patentgegenstand in den
Fassungen des Hauptantrags und der Hilfsantrage 1 bis 5 nicht neu ist oder nicht
auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht.

2. Als Fachmann ist ein diplomierter Chemiker zu sehen, welcher mehrjahrige
Erfahrung in der Entwicklung von Schmierstoffen, insbesondere Kihlschmierstof-
fen fur Maschinenteile besitzt.

Merkmalsanalyse

3. Die folgende Merkmalsanalyse strukturiert und gliedert die Merkmale der
unabhangigen Patentanspriiche des Hauptantrags und der Hilfsantrage. Wenn
nicht anders angegeben, sind die Anderungen zum Hauptantrag kursiv hervorge-
hoben. Die hochgestellten Ziffern geben die Nummer des jeweiligen Hilfsantrags
an, ab dem eine Anderung erstmals in die Patentanspriiche aufgenommen wird.

Die insgesamt geanderten Merkmale sind unterstrichen.

a) Der Patentanspruch 1 (Erzeugnis A) nach Hauptantrag vom gliedert sich in

die folgenden Merkmale.

Al Wassermischbares Kihlschmierstoff-Konzentrat,

Al.l das natirliche oder synthetische Mineraldle, Emulgato-
ren, Korrosionsschutzadditive, Lésungsvermittler, Kon-
servierungsstoffe, Metallinhibitoren und andere tbliche
Additive enthalt;

A2 das Konzentrat weist



A2.1

A2.2

A3

A3.1

A3.1.1
A3.1.2

A3.2

A3.2.1
A3.2.2
A3.2.3
A3.2.4
A3.2.5

A3.3

A3.3.1

A3.3.2
A3.3.3
A3.3.4
A3.3.5
A3.3.6
A3.3.7
A3.3.8
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nach Verdinnung zu einer 2 bis 25 Gew.-%igen wassri-
gen Losung

einen pH- Wert zwischen 7,0 und weniger als 7,7 auf;

das Konzentrat enthalt:

(@) als Korrosionsschutzadditive ein oder mehrere
Mitglieder ausgewahlt aus der Gruppe:

ethoxylierte Fettsaurealkanolamide,

und propoxylierte Fettsaurealkanolamide;

(b) als Konservierungsstoffe:
3-Jod-2-propinylbutylcarbamat,

Isothiazolinonderivate,

Guanidinderivate,

Imidazolderivate,

und/oder aromatische Carbonséuren und deren Deri-

vate;

(c) als Emulgatoren ein oder mehrere Mitglieder ausge-
wahlt aus der Gruppe:

Alkalisalze gesattigter oder ungesattigter Carbonsau-
ren,

Alkalisalze von Sulfonaten und Sulfonsauren,

Salze von Phosphorsaureestern,

Fettalkoholethoxylate,

Fettalkoholpropoxylate,

Zuckerester,

Neopentylglykolester

und Trimethylolpropanester;



b) Der Patentanspruch 8 (Erzeugnis B) nach Hauptantrag ist auf das Erzeug-
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nis A bezogen und beschreibt die verdinnte Kiihlschmierstoff-Zusammensetzung.

Bl
B1l.1

B2
B2.1

B2.2

C) Der Patentanspruch 9 (Verwendung C) nach Hauptantrag ist auf das

Kihlschmierstoff-Zusammensetzung,

die naturliche oder synthetische Mineral6le, Emulgato-
ren, Korrosionsschutzadditive, Lésungsvermittler, Kon-
servierungsstoffe, Metallinhibitoren und andere Ubliche
Additive enthalt;

die Zusammensetzung

enthalt das Kuhlschmierstoff Konzentrat nach Patentan-
spruch 1 bis 7 in einer Menge von 2 bis 25 Gew.-%

und weist einen pH-Wert zwischen 7,0 und weniger als
7,7 auf.

Erzeugnis A bezogen und beschreibt die Verwendung des Kuhlschmierstoff-Kon-

zentrats zur Herstellung einer Kiihischmierstofflosung.

C1

C2
c21

C2.2

Verwendung des wassergemischten Kuhlschmierstoff-
Konzentrates nach einem der Patentanspriche 1 bis 7

zur Herstellung einer Kiuhlschmierstofflosung,

wobei das Kuhlschmierstoff-Konzentrat

mit Wasser zu einer 2 bis 25 gewichtsprozentigen L6-
sung verdinnt

und der pH-Wert der Losung auf einen Wert zwischen 7

und weniger als 7,7 eingestellt ist.
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d) Der Patentanspruch 10 (Verwendung D) nach Hauptantrag ist auf das Er-

zeugnis B bezogen und beschreibt die Verwendung der Kuhlschmierstoff-Zusam-

mensetzung fur die spanende und spanlose Metallverarbeitung.
D1 Verwendung der Kuhlschmierstoff-Zusammensetzung
nach Patentanspruch 8 fur die spanende und spanlose
Metallverarbeitung,

D2 in Form einer wassrigen Losung oder als Emulsion.

e) Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 unterscheidet sich vom Hauptan-

trag lediglich in Merkmalsgruppe Al, welche zusétzlich das Merkmal A1.2* auf-

weist.

Al Wassermischbares Kuhlschmierstoff-Konzentrat,

Al.1l das natirliche oder synthetische Mineral6le, Emulgato-
ren, Korrosionsschutzadditive, Lésungsvermittler, Kon-
servierungsstoffe, Metallinhibitoren und andere ubliche
Additive enthalt,

A1.2! und borfrei ist;

Die nebengeordneten Patentanspriiche zum Erzeugnis B und zu den Verwendun-
gen C und D entsprechen sprachlich den jeweiligen Patentanspriichen des Haupt-

antrags mit angepassten Beziigen. Dies gilt durchgehend fur alle Hilfsantrage.

f) Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 unterscheidet sich vom Hauptan-

trag durch die zusatzliche Merkmalsgruppe A3.4.

A3.47 (c) als Lésungsvermittler:
A3.4.1> Wasser,
A3.4.2° Glykole,
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A3.4.2.1% wie Ethylenglykol, Butyltriglykol,
A3.4.3° und/oder geradkettige oder verzweigte Fettalkohole mit
16 bis 24 Kohlenstoffatomen,

A3.4.4> in Mengen von 5 bis 50 Gew.-% bezogen auf das Kon-

zentrat;

g) Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 3 kombiniert alle Merkmale von

Hilfsantrag 1 und Hilfsantrag 2.

h) Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 4 bzw. 5 figt zum Patentanspruch 1

nach Hilfsantrag 1 bzw. 3 das Merkmal A3.1.3*° in Merkmalsgruppe A3.1 hinzu.

A3.1 (a) als Korrosionsschutzadditive ein oder mehrere
Mitglieder ausgewahlt aus der Gruppe:

A3.1.1  ethoxylierte Fettsdurealkanolamide,

A3.1.2 und propoxylierte Fettsaurealkanolamide;

A3.1.3*° wobei die Konzentration an Korrosionsschutzadditiven
(a) 2 bis 15 Gew.% betragt;

Zur Zulassigkeit der Anderungen

4.a) Der Senat sieht die Merkmale A3.1.1 und A3.1.2 als urspringlich offenbart
an. Ethoxylierte Fettsdurealkanolamide oder propoxylierte Fettsdurealkanolamide
werden in den Beispielen sowohl mit (Beispiel 2) als auch ohne Borséaureverbin-
dung (Beispiele 3 und 4) offenbart. Auch wenn nach S. 4, Z. 26-27 nur ethoxylierte
und/oder propoxylierte Fettsaurealkanolamide als borsaurefreie Formulierungen
genannt sind erkennt der Senat in Verbindung mit S. 4, Z. 2-3 und Z. 26-27 der
ursprunglichen Beschreibung die Verallgemeinerung aus den Beispielen heraus
auf borséurehaltige Zusammensetzungen als zulassig an, (vgl. hierzu auch BGH,
Urteil vom 30. August 2011 — X ZR 12/10, Rdn. 30; BGH, Beschluss vom
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11. September 2001 — X ZB 18/00, GRUR 2002, 49-52, Leitsatz — Drehmomen-
tubertragungseinrichtung; BGH, Urteil vom 11. Februar 2014 — X ZR 107/12,
GRUR 2014, 542-545, Leitsatz — Kommunikationskanal). Ebenso ist die Ethoxylie-
rung oder Propoxylierung im urspringlichen Patentanspruch 4 sowohl auf die da-

rin genannten Fettsduren und Fettsdurealkanolamide zu beziehen.

b) Die geltenden Anspruchsfassungen enthalten Anderungen gegeniber der
urspriinglichen Offenbarung. Diese Anderungen betreffen

¢ in Merkmal B1 den Begriff ,Klhlschmierstoff-Zusammensetzung®, welcher
ursprunglich nicht verwendet wird. Der Senat versteht darunter den ur-
sprunglich offenbarten ,wassergemischten Kuhlschmierstoff‘ (vgl. z.B. S. 6,
Z.28bis S. 7, Z. 2).

e in Merkmal C1 den Begriff ,wassergemischtes Kuhlschmierstoff-Konzent-
rat’, da das Kuhlschmierstoff-Konzentrat urspriinglich immer als ,wasser-
mischbar” bezeichnet wird (vgl. auch Beschreibung, S. 1, Z. 16-26).

e in Merkmal A1.2" den Begriff ,borfrei*, welcher ausschlieRlich als

,borsaurefrei“ ursprungsoffenbart ist.

Die Anderungen haben aber fur die vorliegende Entscheidung des Senats keine
Rolle gespielt, da sie auf Hinweis des Senats ohne weiteres hatten beseitigt wer-

den kénnen.

Auslegung und Erlduterung verschiedener Begriffe

5.a) Von den mit Merkmal A1.1 genannten Bestandteilen des wassermischba-
ren Kuhlschmierstoff-Konzentrats werden mit Merkmalsgruppe A3 konkrete Ver-
treter der Korrosionsschutzadditive, Konservierungsstoffe, Emulgatoren und L6-
sungsvermittler genannt. Einzelne Vertreter aus den in der Merkmalsgruppe A3
nicht genannten Stoff- und Funktionsbestandteilen sind in der Beschreibung auf-
gefuhrt (vgl. S. 3, Z. 12-19; S. 6, Z. 28 bis S. 7, Z. 3). Worum es sich aber bei Me-
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tallinhibitoren und weiteren anderen ubliche Additiven handeln soll, bleibt auch
mittels der Beschreibung offen. Dies fuhrt im Einklang mit der Beschreibung zu der
Auslegung, dass zumindest die Metallinhibitoren und die ,anderen Ubliche Addi-
tive“ fakultative Merkmale darstellen, zumal ebenfalls véllig offen bleibt, was im

Sinne der Anmeldung ,ublich® ist.

b) Der Begriff ,wassermischbar® ist sehr weit auszulegen und bezeichnet im
Endzustand ,wassergemischte” Kihlschmierstoffe zumindest sowohl in der Form
von Ldsungen (fest/flissig) und Mischungen (flissig/flussig) als auch in der Form
von Emulsionen (Phasen flussig/flissig) (vgl. urspringliche Beschreibung S. 1,
Z.23-34und S. 6,Z.32bis S. 7, Z. 3).

c) Das Merkmal A2.1 gibt die Verdiinnung des Konzentrats an. Da aber das
Konzentrat selbst auch Wasser enthalten kann (vgl. Merkmal A3.4.1% und ur-
sprungliche Beschreibung: Beispiele 1, 3a, 3b und 4), wird damit die Zusammen-
setzung des Kuhlschmierstoff-Konzentrats bezliglich des Wassergehalts nicht
naher spezifiziert. Der Senat sieht daher als gegeben an, dass bei allen Kihl-
schmierstoffzusammensetzungen des Standes der Technik, bei der Bereitstellung
von gebrauchsfertigen Zusammensetzungen, von bereits wasserhaltigen Kihl-
schmierstoff-Konzentraten auszugehen ist, wodurch Merkmal A2.1 durch jede
Kihlschmierstoffzusammensetzung zwangslaufig und unabhangig vom Wasser-
gehalt erflllt ist und den Patentanspruch deshalb nicht vom Stand der Technik
abgrenzen kann (vgl. auch z. B. D2: S. 8, Z. 20-22 // D3: S. 4, Z. 40-42).

6. Fettsaurealkanolamide sind eine Gruppe nichtionischer, N-alkylierter
Fettsdureamide mit folgender allgemeiner Formel (vgl. D8):

R2
R'—CO—N—(CH2}n—OH
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Durch Ethoxylierung werden eine oder mehrere -CH,-CH»-O- Gruppen in Verbin-
dung mit einem aciden Wasserstoffatom mit Hilfe von Ethylenoxid an die Hydoxyl-
Gruppe addiert (vgl. z.B. FALBE, Jirgen; REGITZ, Manfred [Hrsg.]: Rémpp Che-
mie Lexikon. Paperback-Ausg., Band 2, Cm-G. 9., erw. u. neubearb. Aufl. Stuttgart
[u.a.]: Georg Thieme Verlag, 1995, Eintrag ,Ethoxylierung®, S. 1252. - ISBN 3-13-
102759-2). Mit anderen Worten weist die obige allgemeine Formel an der Hydro-
xyl-Gruppe der -(CH,),- Alkylkette des Alkanolrestes im Falle der Ethoxylierung
eine oder mehrere -CH,-CH,-O- Gruppe(n) und im Falle der Propoxylierung eine
oder mehrere -CH,-CH;(CH3)-O- oder -CH;(CH3)-CH»-O- Gruppe(n) auf. Der Rest
R! bezeichnet den Alkylrest einer Fettsaure.

Zur Patentfahigkeit der Gegenstande der Patentanspriche

7. Laut Streitanmeldung sind die Hauptaufgaben wassergemischter Kuhl-
schmierstoffe das Kuhlen, das Schmieren und der Abtransport des durch die Fer-
tigungsoperationen bei der Metallbearbeitung entstandenen Materialabtrags weg
von Werkstiuck und Werkzeug. Eine der sekundaren Aufgaben ist daneben das
Sauberhalten der Systeme und der Korrosionsschutz der Maschinenteile. Die Ubli-
cherweise verwendeten wassergemischten Kihlschmierstoffe wiesen je nach Ein-
satzkonzentration und Kuhlschmierstofftyp einen pH-Wert zwischen 8,2 und 9,4
auf, der nur ausnahmsweise auch noch hoéher liegen kdnne. Nachteilig sei dabei,
dass ein hoher pH-Wert die Hautvertraglichkeit des Kuhlschmierstoffes senkt, weil
der Saureschutzmantel der Haut dadurch zerstort wird und bei langeren Einwir-
kungszeiten Hautprobleme beim Bediener der Metallverarbeitungsmaschine durch
direkten Kontakt mit dem wassergemischten Kihlschmierstoff auftreten kdnnen.
Eine Absenkung des pH-Wertes von wassergemischten Kihlschmierstoffen bis
zum Neutralpunkt hin habe sich bisher als unmdglich erwiesen, weil dann den ho-
hen Anforderungen an die Rostschutzwirkung von wassergemischten Kuhl-
schmierstoffen nicht mehr gentgt werden kénne (urspringliche Beschreibung:
S.1,Z.28bis S. 2, Z.31).
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Davon ausgehend liegt die Aufgabe darin, einen wassergemischten Kuhlschmier-
stoff zur Verfigung zu stellen, dessen pH-Wert mdglichst nahe am Neutralpunkt
liegt und trotzdem nicht zur Rostbildung bei Metallteilen fihrt, die mit einer wassri-
gen Losung des Kihischmierstoffes bearbeitet worden sind (urspringliche Be-
schreibung: S. 2, Z. 33 bis S. 3, Z. 2). Diese sollen folglich moglichst hautvertrag-

lich sein.

Zur Neuheit

8. Die Gegenstéande der unabhéngigen Patentanspriche nach Haupt- und

Hilfsantragen sind nicht neu gegentiber dem Kihlschmierstoff der D2.

a) Die Druckschrift D2 beschreibt 1,3,5-Triazin-2,4,6-tris-alkylaminocarbonsau-

reaminoester der allgemeinen Formel (1)

R'—0—CO—(CH,, -NH NH—(CH;),—CO—O0—R'’

N
Y W)

N« N

NH—(CH,),—CO—O0— R!

welche als biozide Mittel (D2: S. 2, Z. 3-4 i. V. m. Z. 29-39) insbesondere in wass-
rigen Kuhlschmierstoffen verwendet werden (D2: S. 5, Z. 28 // Merkmal Al, A2,
A3). Der Rest R! ist dabei der Rest eines Alkanolamins der allgemeinen For-
mel (I1)

(R?N (I
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worin mindestens eine der Gruppen R? a) eine Hydroxyalkylgruppe mit 2 bis 4
Kohlenstoffatomen oder b) eine Hydroxyalkyl-oxyalkylengruppe mit 4 bis 6 Koh-
lenstoffatomen oder c) eine Dihydroxyalkylgruppe mit 3 bis 6 Kohlenstoffatomen
ist (D2: S. 2, Z. 45-54) und die Ubrigen Gruppen R? ein Wasserstoffatom bedeu-
ten. Als typische Beispiele fur die Hydroxyalkyl-oxyalkylengruppe mit 2 bis 4 Koh-
lenstoffatomen sind Hydroxyethyl-oxyethylen-, Hydroxypropyl-oxyethylen-, Hydro-
xyethyl-diethylenoxy-, Hydroxyethyl-oxypropylen- und Hydroxypropyl-oxypropy-
lengruppen genannt (D2: S. 2, Z. 67-S. 3, Z. 2), so dass die Formel (Il) in diesen
Fallen ethoxylierte oder propoxylierte Alkanolamine bezeichnet. Bevorzugt handelt
es sich bei den Alkanolaminen der Formel (II) um priméare Alkanolamine oder Ge-
mische aus primaren und sekundaren Alkanolaminen (D2: S. 3, Z. 59-60). Da der
Index n in der Formel (I) im Bereich von 4 bis 11 sein kann (vgl. D2: S. 2, Z. 42),
fallen auch Fettsduren unter diesen -(CHy),- Rest, so dass im Ergebnis Fettséure-
alkanolamid-Derivate des 2,4,6-Triamino-1,3,5-Triazins entstehen.

Die Verbindungen der Formel (I) werden hergestellt, indem 1,3,5-Triazin-2,4,6-tris-

alkylaminocarbonsauren der allgemeinen Formel (l11)

1,3,5-Triazin-24,6-trisl —NH —(CH2), —COOH]  (III)

mit Alkanolaminen der Formel (II) umgesetzt werden (D2: S. 3, Z. 6-12). Bei der
Umsetzung von primare oder sekundare Aminogruppen aufweisenden Alkanola-
minen mit Carbonséuren entstehen sowohl Amide als auch Ester, die miteinander
im Gleichgewicht stehen (D2: S. 2, Z. 57-65). Mit Formel (l) ist nur der Aminoester
dargestellt. Explizit wird hierzu in der D2 ausgeflihrt, dass ,[e]s [...] fur den Fach-
mann aber ohne weiteres ersichtlich [ist], dass unter die so definierten 1,3,5-Tra-
zin-2,4,6-tris-alkylcarbonsaurederivate auch die entsprechenden Alkanolamide
fallen* (D2: S. 2, Z. 61-65).

Entgegen der Ansicht des Vertreters der Anmelderin fallen daher diese aus der D2
bekannten substituierten Fettsdurealkanolamide bereits unter die Gruppe von
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Verbindungen der Merkmale A3.1.1 und A3.1.2, auch wenn sie einen substituier-
ten Triazinyl-Rest aufweisen. Sofern der Vertreter der Anmelderin meint, dass mit
dem ethoxylierten oder propoxylierten Fettsaurealkanolamid in der Streitanmel-
dung zwingend und ausschlief3lich eine Oligomerenverteilung von Ethoxy- oder
Propoxygruppen im Alkanolrest beschrieben ist, kann sich der Senat dem nicht
anschlieBen. Da in der Beschreibung der Streitanmeldung keine konkrete Propo-
xylierung- oder Ethoxylierungs-Reaktion beschrieben ist, welche ausschlief3lich
auf eine bestimmte Oligomerenverteilung schlielen lassen kénnte, besteht fir den
Fachmann keine Veranlassung, die Begriffe Ethoxylierung und Propoxylierung
ausschlief3lich auf ein Product-by-Process-Merkmal aus einer Reaktion von Ethyl-
enoxid oder Propylenoxid mit einer konkreten Oligomerenverteilung beschrankt zu
verstehen. Damit sind jedoch (definierte) Oxyethylen- und Oxypropylengruppen,
wie sie in der D2 beschrieben sind (D2: S. 2, Z. 66 bis S. 3, Z. 5), als ethoxylierte
und propoxylierte Gruppen im Sinne der Streitanmeldung zu verstehen. Selbst
wenn man aber der Interpretation des Vertreters der Anmelderin folgen wirde,
werden Oxyalkylengruppen Ublicherweise mittels epoxygruppenhaltigen Reaktan-
den in eine Hydroxyalkylverbindung eingebracht, so dass Oligomerenverteilungen
im Sinne des vorliegenden Anmeldungsgegenstandes zwangslaufig entstehen

kdnnen.

b) Ethoxylierte oder propoxylierte Fettsaurealkanolamide werden in der D2
aber auch noch aufgrund einer zweiten Reaktion beschrieben, welche im Folgen-
den erlautert wird. Die Umsetzung von Verbindungen der Formel (Ill) erfolgt be-
vorzugt mit einem Uberschuss an Alkanolaminen der Formel () (D2: S. 3, Z.18-
19), bevorzugt pro Mol Carbonsaure der Formel (Ill) 10 bis 50 Mol Alkanolamine
(D2: S. 3, Z. 61-62). Uberschussiges Alkanolamin wird zur Einstellung eines pH-
Werts von 4,5 bis 9,5 neutralisiert, indem dieses bevorzugt mit Fettsduren mit 12
bis 22 Kohlenstoffatomen umgesetzt wird (D2: S. 2, Z.19-33i.V.m. S. 3, Z. 65
bis S. 4, Z. 3). Dabei entstehen biozide Gemische, welche folglich neben dem
Carbonsaureaminoester bzw. dem Carbonsdureamid der Formel (I) mit Triazin-

grundkorper auch Fettsaurealkanolaminoester bzw. Fettsaurealkanolamide (wenn
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R? der Formel (I1) eine Hydroxyalkylgruppe ist) oder ethoxylierte bzw. propoxylierte
Fettsaurealkanolamide (Merkmale A3.1.1, A3.1.2 // wenn R? der Formel (ll) eine
Hydroxyalkyl-oxyalkylengruppe ist) als solche enthélt (D2: S. 3, Z. 51-53 i. V. m.
S. 3, Z.65 bhis S. 4, Z. 3), neben ggf. entstehenden entsprechenden Alkanolam-
moniumsalzen (D2: S. 4, Z. 35-48, insbesondere Z. 46-48). Da bevorzugt alle Um-
setzungen so erfolgen, dass man das Reaktionsgemisch durchgehend flissig hélt,
was mit einem groRen Uberschuss an Alkanolaminen erreicht wird (D2: S. 4,
Z. 40-41), stellen letztere nach ihrer Neutralisierung zu Alkanolamiden nicht nur
Nebenprodukte der Reaktion der D2 dar, wie vom Vertreter der Anmelderin vor-

getragen wurde.

Der angestrebte Verwendungszweck (Einsatz als Kihlschmiersstoff zur Metallbe-
arbeitung, D2: S. 5, Z. 28-30) wird durch diese Umsetzungsprodukte nicht gestort,
sondern unter Umstanden sogar gefordert (D2: S. 3, Z. 14-17). Dies wiederum
vermag den Fachmann angesichtes der entstehenden Fettsaurealkanolamide ggf.
in ihrer ethoxylierten oder propoxylierten Form auch nicht zu verwundern, denn
diese Produkte sind dem Fachmann allgemein als Korrosionsinhibitoren bekannt
(D11: S. 452, re. Sp., Abs. 2), insbesondere in ihrer ethoxylierten Form mit guter
emulgierender Wirkung (D11: S. 453, li. Sp., Abs. 4). Daneben werden Fettsaure-
alkanolamide auch in der D2 explizit als Korrosionsinhibitoren (D2: S. 5, Z. 45)

oder Emulgatoren (D2: S. 5, Z. 58) genannt.

C) Die Verbindungen der Formel (I) werden insbesondere in Kihlschmierstof-
fen zur Metallbearbeitung (D2: S. 5, Z. 28-30 // Merkmale D1, D2) verwendet, wel-
che Mineralble (D2: S. 5, Z. 28-35 // Merkmal A1.1) und weitere Additive enthalten
(D2: S. 5, Z. 39-41). Als bevorzugter pH-Wert wird hier der Bereich von 7,5 bis 9,5
eingestellt (D2: S. 5, Z. 26-27 // Merkmale A2.1, A2.2, B2.2, C2.2).

Ein typischer Kuhlschmierstoff im Sinne der D2 enthalt a) Aminoester der allge-

meinen Formel (1), b) Fungizide, c) Wasser, d) gegebenenfalls Mineraldl, e) gege-
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benenfalls Emulgatoren und/oder weitere Hilfsstoffe, f) gegebenenfalls Korrosi-
onsinhibitoren (D2: S. 6, Z. 9-16).

Als Fungizide (Konservierungsstoffe) nennt die D2 unter anderem 1,2-Benzisothi-
azolin-3-on und dessen Derivate sowie 2-Methyl- und 2-Octyl-4-isothiazolin-3-on
(D2: S. 5, Z.4-5 /I Merkmal A3.2.4), welche durch einen synergistischen Effekt die
Wirkung des Aminoesters der Formel (I) noch verstarken (D2: S. 4, Z. 67 bis S. 5,
Z. 1). Zudem kann die Verbindung der Formel (I) aufgrund des aromatischen Tria-
zinringes auch als Derivat einer aromatischen Carbonséure im Sinne von Merk-
mal A3.2.5 verstanden werden. Zwar werden als Korrosionsinhibitoren unter ande-
rem Benzoesaure und p-tert.-Butylbenzoesaure genannt (D2: S. 5, Z. 42-43), wel-

che aber dennoch aromatische Carbonsauren im Sinne von Merkmal A3.2.5 sind.

Als Emulgatoren werden unter anderem Natrium-Petroleumsulfonate oder Fett-
saureseifen genannt (D2: S. 5, Z. 58 // Merkmale A3.3.2, A3.3.1).

Die Konzentrate der D2 werden zur Herstellung eines Kihlschmierstoffes mit
Wasser im Verhaltnis 1 : 20 bis 1 : 80 vermischt (D2: S. 8, Z. 20-22i.V.m. Z. 25 //
Merkmale Al, A2, A3, B1, B2, C1, C2, C2.1), was einer Verdinnung zu einer 1,25
bis 5 Gew.-%igen Ldsung entspricht und damit mit dem Bereich der Merkmale
A2.1, B2.1 und C2.2 uberlappt, von dem abgesehen, dass die Konzentrationsan-
gabe zur Abgrenzung aus Sicht des Senats nicht geeignet ist (vgl. Abschnitt 11.5.c

dieses Beschlusses).

Die Konzentration an Verbindungen der Formel (I) in einem aus dem Konzentrat
hergestelltem wasserhaltigen System betragt 0,05 bis 0,40 Gew. % was mit der
oben genannten Verdlinnung einer Konzentration zwischen 1 und 32 Gew.-% im
Konzentrat entspricht. Das Umsetzungsprodukt von Uberschiissigem Alkanolamin
liegt damit im gleichen Bereich, unter der Annahme, dass Alkanolamin im Uber-

schuss eingesetzt wird, aber neben den Amiden auch Ester entstehen kdnnen.
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Jedenfalls fallt oder tberlappt im Ergebnis der sich aus der D2 ergebende Kon-

zentrationsbereich mit demjenigen von Merkmal A3.1.3°.

Als Lésungsmittel wird in den Gemischen der D2 Wasser verwendet (D2: S. 6,
Z.13i. V. m Beispielen 13 bis 21 // Merkmal A3.4.1%). Die Beispiele 13 bis 21 der
D2 beziehen sich jeweils auf Konzentrate von Kihlschmierstoffen (vgl. D2: S. 11,
Z. 28-30). In den Konzentraten der Beispiele 13 bis 21 ist Wasser in einer Kon-
zentration zwischen 8 und 14 Gew.-% vorhanden, was im Bereich von Merk-
mal A3.4.4% liegt. Zudem werden geradkettige oder verzweigte Fettalkohole mit 12
bis 18 Kohlenstoffatomen in einem vorteilhaften Kihlschmierstoff empfohlen (D2:
S.6, Z.21i. V. m. Z. 33 // Merkmal A3.4.3%), welche gemaR der Beispiele 13 bis
18 sowie 20 und 21 im Bereich von 1 bis 8 Gew.-% eingesetzt werden, was

ebenfalls in den Bereich von Merkmal A3.4.42 fallt.

Weiter sind gemal der D2 explizit wassrige Systeme erwtiinscht, welche aus ver-
schiedenen Grinden frei sind von halogenhaltigen Verbindungen, Borsaure und
Borsaurederivaten sowie Formaldehyd und dessen Derivaten (D2: S. 2, Z. 22-25).
Dementsprechend weist auch keines der in der D2 genannten erfindungsgemal3en
Beispiele eine borséurehaltige Verbindung auf, so dass auch Merkmal A1.2* durch
die D2 erfullt ist.

Auch werden den Kihlschmierstoffen der D2 Mineraldl und weitere mit Merkmal
Al.1 bzw. B1.1 genannte Additive zugesetzt werden (D2: S. 5, Z. 28 bis S. 6,
Z. 8), wobei die Eigenschaftsangaben der Merkmale A3.1, A3.2, A3.3 und A3.4°
als erfillt anzusehen sind, sofern eine darunter fallende Verbindung dem Kihl-

schmierstoff zugesetzt ist, unabhangig von ihrer Wirkungsangabe.

d) Zusammenfassend ist der Druckschrift D2 ein typischer Kiuhlschmierstoff zu
entnehmen (vgl. D2: S. 6, Z. 9-16), welcher die Merkmale Al, Al.1, A2, A2.1,
A2.2, A3, A3.1, A3.1.1, A3.1.2, A3.2, A3.2.4, A3.2.5, A3.3, A3.3.1, A3.3.2 sowie
B1l, B1.1, B2, B2.1, B2.2, C1, C2, C2.2, C2.1, D1, D2 aufweist. Der Gegenstand
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der Patentansprtiche 1, 8, 9 und 10 nach Hauptantrag ist somit nicht neu gegen-
Uber der D2.

e) Da damit auch — wie unter Abschnitt c) gezeigt — die Merkmale A1.2%,
A3.4%, A3.4.1%, A3.4.3%, A3.4.4% und A3.1.3"" allesamt aus der D2 bekannt sind,
sind auch die Gegenstande aller unabhangigen Patentanspriiche der Hilfsantrage
1 bis 5 nicht neu gegentiber der D2.

Zur erfinderischen Tatigkeit

9. Selbst wenn man die Neuheit der anmeldungsgemafl3en Kombination
fachiblicher Bestandteile zu einem Kuhlschmierstoff anerkennen wirde, beruht
eine solche Kombination nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

a) Entsprechend der urspriinglichen Anmeldung liegt die Erfindung darin, dass
zur LOsung der Aufgabe ein pH-Wert unter 7,7 eingestellt wird (Beschreibung:
S. 3, Z. 4-10). Als Inhaltsstoffe der erfindungsgemafen Kuhlschmierstoffkonzent-
rate werden anschlieRend neben Grundélen Emulgatoren genannt, die den 8 ver-
schiedenen Verbindungsklassen der Merkmalsgruppe A3.3 angehdren koénnen
(Beschreibung: S. 3, Z. 21-32). Als Korrosionsschutzmittel kdnnen gleichberechtigt
neben ethoxylierten oder propoxylierten Fettsdurealkanolamiden (Merkmals-
gruppe A3.1) auch zum Beispiel Umsetzungsprodukte von Borsaure mit priméren
oder tertidren Alkanolaminen, ethoxylierten oder propoxylierten Sduren sowie (ggf.
ethoxylierte) Fettsauren (Ethercarbonsauren) verwendet werden. Auch als Kon-
servierungsstoffe oder Losungsvermittler wird jeweils eine Vielzahl von Verbin-
dungsklassen genannt. Alle diese Verbindungen kdnnen urspriinglich beliebig

kombiniert werden, um die Aufgabe zu l6sen.

Insbesondere stehen in den urspringlichen Unterlagen als Korrosionsschutzaddi-

tive Stoffgruppen mit einer Vielzahl von Mitgliedern gleichberechtigt nebeneinan-
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der. Nunmehr werden mit Merkmalsgruppe A3.1 bestimmte Mitglieder dieser
Stoffgruppen konkretisiert (ausschliel3lich ethoxylierte oder propoxylierte Fettsau-
realkanolamide), die in dieser Auswahl und Kombination nicht als erfindungswe-
sentlich offenbart sind. Somit kann diese Auswahl die erfinderische Leistung nicht
begrinden, weil sie eine nach Belieben getroffene Auswahl eines engeren Be-
reichs aus einem grol3eren darstellt. Daher ist auch dem Fachmann ausgehend

von der D2 dieselbe Auswahl zuzugestehen, weshalb er in nicht erfinderischer

Weise ausgehend von der objektiven Aufgabe der Bereitstellung eines in der D2
als typisch bezeichneten Kuhlschmierstoffes zu Losungen gelangt, welche auch
mit den Gegenstanden der unabhangigen Patentanspriiche nach Haupt- und

Hilfsantragen unter Schutz gestellt werden sollen.

An der Beurteilung mangelnder Patentfahigkeit andert sich auch nichts, wenn man
die in der D2 getroffene Auswahl von Verbindungen als eine (beliebige) Auswahl
aus Mitgliedern von Verbindungsklassen auffassen wirde. Die gleiche beliebige
Auswahl trifft auch auf die nunmehr beanspruchten Gegenstande der Streitanmel-
dung zu, wo aus drei bzw. vier verschiedenen Stoffgruppen von urspringlich of-
fenbarten Verbindungsklassen (Merkmale A3.1, A3.2, A3.3, A3.4%) eine Auswahl
erfolgt. Sie stellt vielmehr eine beliebige Auswahl eines engeren Bereichs aus ei-
nem urspringlich in der Streitanmeldung als gleichwirkend offenbarten gréf3eren
Bereich dar, was nach den Grundsatzen der Entscheidung BGH ,blasenfreie
Gummibahn I“ keine erfinderische Tatigkeit begrinden kann (BGH, Urteil vom
24. September 2003 — X ZR 7/00, GRUR 2004, 47-50, Leitsatz 3 — blasenfreie
Gummibahn I; vgl. hierzu auch BGH, Urteil vom 22. Mai 2007 — X ZR 56/03,
BPatGE 2008, 292-293 — Leitsatz 2, Rdn. 25).

b) Sofern die Anmelderin auf die besonderen Eigenschaften der (ggf.
ethoxylierten oder propoxylierten) Fettsaurealkanolamide verweist, kann auch dies
nicht tberzeugen, da speziell diese Verbindungen bereits in der D2 im Fokus ste-
hen. Auch die Einstellung eines mdglichst neutralen pH-Wertes entsprechend

Merkmal A2.2 wird bereits in der D2 angeregt, indem tberschissiges Alkanolamin
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neutralisiert wird (D2: S. 3, Z. 15-17) und insgesamt der pH-Wert fur das Kuhl-
schmiermittel im Bereich 7,5 bis 9,5 eingestellt wird (D2: S. 5, Z. 26-27). Damit
liegt bereits ausgehend von der D2 in der Auswahl des pH-Wert Bereiches keine

erfinderische Tatigkeit.

Daran andern auch die vorgelegten Vergleichsversuche E19 und E23 bis E25 so-
wie E28 nichts, da sie lediglich einzelne Kombinationen von Verbindungen nach-
traglich als mdoglicherweise besonders wirkungsvoll belegen kénnen. Aus den
Vergleichsversuchen geht auch nicht hervor, dass der behauptete Effekt alleine
auf die Ethoxylierung zurtickzufihren ist. Diese kbénnen daher die erfinderische
Tatigkeit des vorliegenden Patentanspruchs nicht stitzen. Entgegen der Auffas-
sung des Vertreters der Anmelderin standen auch ethoxylierte Fettsaurealka-
nolamide nicht im Fokus der Streitanmeldung, schon gar nicht in einer Kombina-
tion mit Emulgatoren. Zwar mag ein Fachmann die Beispiele des Streitpatents als
Ausgangspunkt wahlen, jedoch konnte er zum Anmeldungszeitpunkt daraus nicht
ableiten, dass alleine der Ethoxylierungsgrad — oder die Kombination mit Emulga-
toren — fur die von dem Vertreter der Anmelderin behaupteten positiven Eigen-
schaften des Kuhlschmierstoffes (gute Hautvertraglichkeit bei gutem Korrosions-
schutz trotz pH-Wert im neutralen Bereich) — verantwortlich ist. Die Beispiele der
Streitanmeldung kombinieren vielmehr eine Vielzahl von Verbindungen mit unter-
schiedlichem chemischen Aufbau, welche zudem in verschiedene Verbindungs-
klassen fallen konnen, so dass deren jeweilige Wirkung (z. B. ob als Korrosionsin-
hibitor oder Emulgator) nicht eindeutig zugeordnet werden kann. Eine eindeutige
Tendenz oder Zielrichtung auf alkoxylierte Fettsaurealkanolamide (ggf. borsaure-
frei und in Kombination mit einem Emulgator) konnte der Fachmann aus diesen

Beispielen nicht ableiten.

C) Naheliegend war es auch, ausgehend von der D2 Kuihlschmierstoffe im
Unterschied zu Kosmetika nicht aufzureinigen (vgl. D2: S. 5, Z.23-27), da an
Kihlschmierstoffe geringere Reinheitsanforderungen gestellt werden als an Kos-

metika. Damit waren in Kuhlschmierstoffen der D2 zwingend (ggf. ethoxylierte
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oder propoxylierte) Fettsaurealkanolamide vorhanden (Merkmalsgruppe A3.1). Ein
Fachmann, der ausgehend von der im Streitpatent genannten Aufgabe (vgl. Ab-

schnitt 11.7 dieses Beschlusses) dem Kihlschmierstoff eine mdglichst hohe Haut-
vertraglichkeit geben mochte, wird zudem einen Kompromiss zwischen den in
Kosmetika verwendetem pH-Wert von 4,5 bis 7,0 (D2: S. 5, Z. 25-26) und dem fir
Kuhlschmierstoff empfohlenen pH-Wert von 4,5 bis 9,5 (D2: S. 5, Z. 25-27) su-
chen, also mdglichst im neutralen pH-Wert Bereich bleiben. Da auch gemal
Streitanmeldung die Auswahl der Ubrigen Verbindungen der Merkmalsgruppen
A3.2, A3.3 und A3.4% im Belieben des Fachmanns liegt (vgl. Abschnitt 11.9.a die-
ses Beschlusses) und zudem Verbindungen dieser Auswahl in der D2 empfohlen
werden (vgl. Abschnitt 11.8 dieses Beschlusses), gelangt der Fachmann in nahe-
liegender Weise zu Formulierungen von Kihlschmierstoffen mit allen Merkmalen

der unabhangigen Patentanspriiche nach Haupt- und Hilfsantragen.

Auf die echten Unteranspriche der jeweiligen Antrage brauchte bei dieser Sach-
lage nicht gesondert eingegangen zu werden; sie teilen das Schicksal des jeweili-
gen unabhangigen Patentanspruchs, auf den sie rickbezogen sind, da die Anmel-
derin die Erteilung eines Patents erkennbar nur im Umfang der vorliegenden Pa-
tentanspruchsatze begehrt hat (vgl. BGH, Beschluss vom 27.Juni 2007 -
X ZB 6/05, GRUR 2007, 862-865 — Informationsubermittlungsverfahren II; Fortflh-
rung von BGH, Beschluss vom 26. September 1996 — X ZB 18/95, GRUR 1997,
120-122 — Elektrisches Speicherheizgerat).
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V.

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

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmafig 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 mindlichen 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 Bevollmachtigten schriftlich
einzulegen.

Feuerlein Egerer Katker Wismeth
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