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aufgrund des Artikels 97 (1) EPU
zurickgewiesen worden ist.

H. Felgenhauer



-1 - T 0845/04

Sachverhalt und Antrage

IT.

0434.D

Die Beschwerdefihrerin (Anmelderin) hat gegen die
Entscheidung der Prufungsabteilung Uber die
ZurlUckweisung der europaischen Patentanmeldung

Nr. 99 920 529.7 Beschwerde eingelegt.

Die PrlUfungsabteilung entschied, daff die in den mit
Telefax vom 15. Dezember 2003 eingereichten Anspriichen 1
und 2 vorgenommenen Anderungen nach Artikel 123 (2) EPU
zuldssig sind und daf3 die Ansprlche klar sind. AuRBerdem
wurden die Gegenstande der Anspriche 1 und 2 gegeniber
den Dokumenten des vorliegenden Standes der Technik D1-
D5 als neu erachtet. Den Anspriichen 1 und 2 mangele es
aber an der notwendigen erfinderischen Tatigkeit, da die
gestellte Aufgabe aufgrund der fehlenden Angabe der
Untergrenze der Konzentrationen der verwendeten
Entschichtungsldsung die Aufgabe nicht Uber den gesamten

Bereich geldst wird.

Mit dem Bescheid vom 30. November 2005, der als Anlage
zur Ladung fUr die miindliche Verhandlung vor der Kammer
beigefliigt war, teilte die Kammer ihre vorlaufige Meinung
im Hinblick auf die zu diesem Zeitpunkt geltenden
Ansprliche 1 und 2 mit, die der angefochtenen
Entscheidung PrUfungsabteilung als einziger Antrag
zugrunde lagen. Danach schienen die Verfahren gemafs den
Ansprlichen 1 und 2 die Erfordernisse von Artikel 123 (2)
und 84 EPU nicht zu erfiillen. Die Frage der
erfinderischen Tatigkeit sollte gegenltber D1 als
nachstkommenden Stand der Technik diskutiert werden. Die
Kammer auflerte auRerdem ihre vorlaufige Absicht, die
beantragte RuUckzahlung der Beschwerdegeblhr mangels

wesentlichen Verfahrensfehlers nicht zu gewdhren.
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Am 10. Februar 2006 fand eine mlndliche Verhandlung vor

der Beschwerdekammer statt.

Die Beschwerdefihrerin beantragte, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und ein Patent mit folgenden

Unterlagen zu erteilen:

Beschreibung: Seiten 1 bis 5, wie in der mindlichen

Verhandlung vom 10. Februar 2006 eingereicht, und

Ansprliche: 1 bis 12, wie in der mlndlichen Verhandlung

vom 10. Februar 2006 eingereicht.

Die unabhangigen Ansprlche 1 und 2 gemdf diesem einzigen

Antrag lauten wie folgt:

"1l. Verfahren zum Entschichten von Hartstoffschichten,
ausser aus TiN, von Hartmetallsubstraten, wobeil zwischen
der Hartstoffschicht und dem Hartmetallsubstrat eine
TiN-Zwischenschicht vorhanden ist mit einer Schichtdicke,
die wesentlich geringer ist als diejenige der
Hartstoffschicht, wobei man unabhangig von der
Hartstoffschicht weitestgehend nur die TiN-
Zwischenschicht selektiv durch Poren der
Hartstoffschicht hindurch 16st und dadurch die
Hartstoffschicht entfernt, und weiter hierzu eine
wassrige Lbésung einsetzt, die enthalt:

- Wasserstoffperoxid

- DiNatriumoxalat

- Natriumhydroxid."

"2. Verfahren zum Entschichten von Hartstoffschichten,

ausser aus TiN, von Hartmetallsubstraten, wobeili zwischen
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der Hartstoffschicht und dem Hartmetallsubstrat eine
TiN-Zwischenschicht vorhanden ist mit einer Schichtdicke,
die wesentlich geringer ist als diejenige der
Hartstoffschicht, wobei man unabhangig von der
Hartstoffschicht weitestgehend nur die TiN-
Zwischenschicht selektiv durch Poren der
Hartstoffschicht hindurch 16st und dadurch die
Hartstoffschicht entfernt, und weiter hierzu eine
wassrige Lésung einsetzt, die enthalt:

- Wasserstoffperoxid

- K-Na-Tartrat-tetrahydrat

- Natriumhydroxid."

V. Bei der vorliegenden Entscheidung wurde das Dokument

D1 = DE-A-43 39 502

berlticksichtigt.

VI. Die Beschwerdefihrerin hat in der mindlichen Verhandlung

im Wesentlichen folgendes vorgetragen:

Die Anderungen der Anspriiche 1 und 2 hitten eine Basis
in den Anspriichen 1 und 9 bis 11 in Kombination mit der
Beschreibung, Seite 2, Zeilen 9 bis 13 sowie Seite 3,
Zeilen 10, 11 der Anmeldung in der urspringlich
eingereichten Fassung (= WO-A-99 64 646). Somit seien
die Erfordernisse von Artikel 123 (2) EPU erfuillt. Die
Anspriiche 1 und 2 seien klar und wlrden auch alle
wesentlichen Merkmale enthalten, da die
Konzentrationsbereiche der Lbésungsbestandteile nie als
erfindungswesentlich dargestellt waren (siehe Seite 4,
Zeilen 6 bis 15). Deshalb waren auch die Erfordernisse

von Artikel 84 EPU erfullt.

0434.D
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Die beanspruchten Verfahren der Anspriiche 1 und 2
unterschieden sich vom Verfahren nach D1 im Wesentlichen
dadurch, dass beim Beispiel 2 gemaf D1 KOH verwendet
wird, wobei das Verfahren nach D1 ein universelles
Entfernen von Hartstoffschichten des Typs MeX (mit Me =
Ti, Cr; und X=N, CN, AlN) lehre (siehe D1, Spalte 1,
Zeilen 1 bis 8, Spalte 2, Zeile 19 bis 26). D1 offenbare
im Beispiel 1 die Entfernung einer TiN-Schicht mittels
einer ersten Lbsung, wahrend gemdfs Beispiel 2 eine
andere Losung zum Entfernen der TiN/TiAlN-Duplexschicht
beschrieben wird (siehe Spalte 4, Zeilen 1 bis 52). Die
Verfahren gemadfs den vorliegenden Ansprichen 1 und 2
unterschieden sich von D1 dadurch, dass Lbésungen, die in
erster Linie nur die TiN-Zwischenschicht aufldsen, zum
Entfernen der Hartstoffschicht eingesetzt werden. Zwar
kénnen auch die Schichten gemafs D1 Poren aufweisen,
durch die hindurch eine Schicht aufgeldst werden kann,
doch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Fachmann -
ohne Kenntnis der Erfindung - aufgrund des Beispiels 2
gemaf D1 erkennt, dass die Abldsung der TiN/TiAl1N-
Duplexschicht durch selektives Abldsen erfolgt, minimal.
So macht D1 bezlglich des Dickenverhdltnisses, das aber
bei der Anwendung wesentlich ist - wenn namlich die
Schichtdicke der TiN-Schicht im Vergleich zu jener der
Hartstoffschicht zu grof? ist, kann es zu keiner
selektiven Auflésung der TiN-Schicht im Sinne der
Anmeldung kommen, da dann u.U. die Hartstoffschicht
zuerst aufgeldst sein kdénnte - keinerlei Aussage und
beschreibe lediglich, dass die Beschichtung entfernt
wurde. Dem Fachmann wird somit kein Hinweis gegeben,
dass die Entschichtung selektiv erfolgt. Die Anspriche 1
und 2 ldésen die der Anmeldung zugrunde liegende Aufgabe

unter Berlcksichtigung des funktionalen Merkmals - dem
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selektiven Losen des TiN in Kombination mit einer
geeigneten Zusammensetzung der Losung - Uber ihre
gesamte Breite. Erfinderische Tatigkeit sei somit fir

die Verfahren gemaf den Ansprlchen 1 und 2 gegeben.

Entscheidungsgrinde

0434.D

Zuldssigkeit der Anderungen (Artikel 123 (2) EPU)

Die Anderungen der Anspriiche 1 und 2 haben eine Basis in
den Anspriichen 1 und 9 bis 11 in Kombination mit Seite 2,
Zeilen 9 bis 13 sowie Seite 3, Zeilen 10, 11 der
Beschreibung der Anmeldung in der urspringlich
eingereichten Fassung (= WO-A-99 64 646). Somit sind die
Erfordernisse von Artikel 123 (2) EPU erfiullt.

Die abhangigen Anspriiche 3 bis 11 sind entweder
identisch bzw. basieren auf den Ansprlchen 2 und 4 bis
12 der Anmeldung in der urspringlich eingereichten
Fassung. Der abhangige Anspruch 12 basiert auf Seite 4,
Zeilen 4, 5 der Anmeldung in der urspringlich

eingereichten Fassung.

Somit erflillen die Ansprlche 1 bis 12 die Erfordernisse

von Artikel 123 (2) EPU.

Klarheit (Artikel 84 EPU)

Da gemafs der Anmeldung ein selektives Entfernen der TiN-
Schicht nur in dem in der Beschreibung (vgl. Seite 2,
Zeilen 9 bis 13) angegebenen Rahmen erfolgt, wurde das
das selektive Auflédésen der TiN-Schicht betreffende

Merkmal in den unabhangigen Anspriiche 1 und 2 prazisiert.
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Aufgrund der Formulierung, dass "man unabhangig von der
Hartstoffschicht weitestgehend nur die TiN-
Zwischenschicht selektiv durch Poren der
Hartstoffschicht hindurch 1lést", ergibt sich aus der
nunmehrigen Definition, dass tatsdchlich die TiN-Schicht
schneller aufgelést wird, als die darlber liegende

Hartstoffschicht.

AufRerdem wurde das zusatzliche Merkmal betreffend das
relative Dickenverhdltnis der TiN-Schicht zur
Hartstoffschicht, nach dem "eine TiN-Zwischenschicht
vorhanden ist mit einer Schichtdicke, die wesentlich
geringer ist als diejenige der Hartstoffschicht" in die
Ansprlche 1 und 2 aufgenommen. Durch dieses Merkmal wird
sichergestellt, dass sich bei entsprechend dinnen TiN-
Schichten die TiN-Schicht schneller als die
Hartstoffschicht auflést.

Die Konzentrationsbereiche der Ldsungsbestandteile
Wasserstoffperoxid, DiNatriumoxalat bzw. K-Na-Tartrat-
Tetrahydrat, sowie von Natriumhydroxid sind, wie der
Beschreibung der urspringlich eingereichten Anmeldung
entnommen werden kann, nicht von ausschlaggebender
Bedeutung, solange durch die wassrige Ldsung
weitestgehend nur die TiN-Zwischenschicht selektiv
geldst wird (siehe Seite 4, Zeilen 6 bis 21; und

Anspriche 9 bis 11).

Die Ansprliche 1 und 2 sind nach Ansicht der Kammer klar

im Sinne von Artikel 84 EPU.
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Neuheit (Artikel 54 EPU)

Das einzige Beispiel der Entschichtung wvon
Hartmetallwendeschneidplatten mit einer TiN/TiAl1N-
Duplexschicht gemafs D1 wurde mit einer Ldsung
durchgefihrt, bei der KOH zum Einstellen der Alkalitat
verwendet wurde (siehe Beispiel 2). D1 macht im Ubrigen
keinerlei Aussage bezliglich der Schichtdicken von TiN
bzw. TiAIN dieser Duplexschicht bzw. wie der Vorgang des
Abldsens der Duplexschicht verlauft (siehe Spalte 4,
Zeilen 27 bis 52).

Die Verfahren gemafs den Anspriichen 1 und 2 unterscheiden
sich somit von D1 durch die NaOH enthaltende
Entschichtungsldsung, sowie durch die weiteren Merkmale,
dass die Schichtdicke der TiN-Schicht wesentlich
geringer als die der Hartstoffschicht sein soll und dass
weitestgehend die TiN-Schicht selektiv geldst werden
soll.

Alle anderen Dokumente des Recherchenberichts sind
weniger relevant als D1, da sie nur das Abldsen von

Einzelschichten, wie TiN, von Substraten offenbaren.

Die Verfahren gemafs den Ansprlchen 1 und 2 sind deshalb

neu (Artikel 54 EPU).

Erfinderische T4tigkeit (Artikel 56 EPU)

Nidchster Stand der Technik

Ubereinstimmend mit der angefochtenen Entscheidung wird

Dokument D1 als nadchstkommender Stand der Technik

erachtet, weil es ein Verfahren zum nafRchemischen
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Entschichten von Hartstoffschichten wie TiX (X=N, CN,
AlIN) von Oberflachen kobalt-, nickel- und
wolframhaltiger Substrate, vornehmlich wvon
Hartmetallsubstraten, offenbart (vgl. Zusammenfassung;
Spalte 1, Zeilen 3 bis 8; Ansprlche 1 bis 4). Gemdft D1
werden die genannten Hartstoffschichten TiX entfernt,
ohne gleichzeitig Wolframcarbid aus der
Substratoberflache zu ldsen (siehe Spalte 2, Zeilen 48
bis 67), wobei die Lésung ein Alkalihydroxid in einer
Menge von 0,2-3 mol/1l, Alkalisalze von Mono- bzw.
Dicarbonsdauren sowie Mischungen davon in einer Menge von
bis zu 4 mol/1l, 0,01-0,05 mol/1l eines Halogenides und
ein Netzmittel geldst in ca. 1000 ml einer
Wasserstoffperoxidldésung vorsieht (siehe Spalte 2,

Zeile 68 bis Spalte 3, Zeile 5; Spalte 4, Zeilen 1 bis
67). Die Lbésung kann zusatzlich Inhibitoren (Hydrochinon
und/oder Salicylsaureamid) sowie Salze (von

VIII. Nebengruppe-Elementen) enthalten (siehe Spalte 3,
Zeilen 5 bis 14). Die Salze organischer Sauren sind
effiziente Komplexbildner, die gegenlber EDTA und NTA
bei der Umweltvertraglichkeit deutliche Vorteile haben,
da sie sich oxidativ leicht in
Abwasserbehandlungsanlagen zerstdren lassen (siehe
Spalte 3, Zeilen 15 bis 24). Die Alkalibromide und
Alkalijodide haben sich als wirkungsvolle
Halogenidverbindungen erwiesen (siehe Spalte 3, Zeilen
25 bis 31). Die Zersetzung des Hy;0, in ausschliefflich
Wasser und O, wirkt sich glnstig auf etwaige
Entsorgungskosten aus, da die verbliebene Lbésung in
einer konventionellen Abwasserbehandlungsanlage entsorgt
werden kann (siehe Spalte 3, Zeilen 48 bis 53). GemaR
Beispiel 2 wurde eine TiN/TiAlN-Duplexschicht mit einer
Loésung enthaltend 1,5 mol/1 KOH, 0,2 mol/l K-Na-Tartrat,
0,1 mol/1l Na-Oxalat, 0,05 mol/l KJ, 0,01 mol/1l
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Hydrochinon, 0,01 mol/l Salicylsdureamid, 0,001 mol/1l
Ni-Sulfat und 0,01 mol/l Fluortensid in 100 ml 30 Gew.$%

H,0, entfernt (siehe Beispiel 2).

Aufgabe

Das Verfahren nach Anspruch 1 bzw. Anspruch 2
unterscheidet sich von demjenigen nach D1 dadurch, dass
durch die NaOH enthaltende Entschichtungsldésung, sowie
durch die weiteren Merkmale, dass die Schichtdicke der
TiN-Schicht wesentlich geringer als die der
Hartstoffschicht sein soll und dass weitestgehend die

TiN-Schicht selektiv geldst werden soll.

Ausgehend von D1 wird die Aufgabe darin gesehen, ein
Verfahren zu finden, mit dem Hartstoffschichten, die
selber nicht durch eine TiN-Schicht gebildet sind, mit
einer wesentlich kostenglnstigeren Ldsung bei kurzen
Entschichtungszeiten und niedrigen
Entschichtungstemperaturen entschichtet werden kdbénnen,
wobei die Losung die Hartmetallsubstratoberflache
weniger beeintrachtigt und auch entsorgungsfreundlicher

ist (siehe Anmeldung, Seite 2, Zeilen 1 bis 8).

Lésung der Aufgabe

Die Verfahren gemdfs Anspruch 1 bzw. Anspruch 2 1lést
diese Aufgabe. Aufgrund der Beispiele der Anmeldung geht
die Kammer davon aus, dass diese beiden
Entschichtungsverfahren unter Verwendung von den drei
spezifizierten Komponenten bei kurzen Behandlungszeiten
und niedrigen Temperaturen zur effektiven Entfernung der

Hartstoffschicht fihren (siehe Beispiele 1 und 2).
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Die Lésung dieser Aufgabe gemaf den Ansprlchen 1 und 2
beruht aus den folgenden Grinden auf einer

erfinderischen Tatigkeit.

Dokument D1 lehrt ein universelles Entfernen von
Hartstoffschichten des Typs MeX (mit Me= Ti, Cr; und X=N,
CN, AlN), wobei keine Aussagen Uber den Ldsemechanismus
bzw. die Lb&seraten dieser Hartstoffschichten gemacht
werden (siehe D1, Spalte 1, Zeilen 1 bis 8, Spalte 2,
Zeile 18 bis 26). D1 offenbart im Beispiel 1 die
Entfernung einer TiN-Schicht mittels einer ersten Ldésung,
wahrend gemaff Beispiel 2 eine leicht modifizierte Ldsung
zum Entfernen der TiN/TiAlN-Duplexschicht beschrieben

wird (siehe Beispiele 1 und 2).

Der Fachmann kann daher dem Dokument D1 nicht die Lehre
entnehmen, auf einem Hartmetallsubstrat eine TiN-
Zwischenschicht entsprechender Dicke aufzubringen und
zum Entschichten der auf der TiN-Zwischenschicht
aufgebrachten Hartstoffschicht eine Lbdsung zu verwenden,
mit der weitestgehend die TiN-Zwischenschicht selektiv
durch die Poren der darlber befindlichen

Hartstoffschicht geldst wird.

Zwar weisen auch die Hartstoffschichten gema&f D1 Poren
auf, doch ist zweifelhaft, dass die TiN-Schicht selektiv
geldbst wird. Selbst unter der Annahme, dass eine
selektive Aufldésung der TiN-Schicht erfolgt, ist kein
Hinweis daflir ersichtlich, dass der Fachmann aufgrund
des Beispiels 2 gemdfl D1 dann erkennen wirde, dass die
Abldésung der TiN/TiAlN-Duplexschicht durch selektives

Abldsen erfolgen konnte.
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Der Fachmann wird vielmehr davon ausgehen, dass die
spezifizierten Schichten der Type MeX von den
beschriebenen Ldosungen mit etwa der gleichen Ldsungsrate
bzw. Lb&sungsgeschwindigkeit angegriffen und aufgeldst
werden, da diese gemafs D1 universell entfernt werden
sollen (siehe Spalte 2, Zeilen 19 bis 26). D1 gibt dem
Fachmann somit keinen Hinweis, die Ldsungsbestandteile
so abzustimmen, dass die Entschichtungsldésung das TiN
wesentlich schneller aufldsen soll, als alle anderen

Verbindungen der genannten Type MeX.

Im Ubrigen ist D1 bezliglich des flir eine selektive
Aufldésung wesentlichen Schichtdickenverhdltnisses der
TiN-Schicht zur Hartstoffschicht - wenn nédmlich die
Schichtdicke der TiN-Schicht im Vergleich zu jener der
Hartstoffschicht zu groff ist, kann es zu keiner
selektiven Aufldésung der TiN-Schicht im Sinne der
Anmeldung kommen, da dann u.U. die Hartstoffschicht
zuerst aufgeldst sein kdnnte - ebenfalls keinerlei
Aussage und beschreibt lediglich, dass die Beschichtung

entfernt wurde.

Die anderen Dokumente des Recherchenberichts werden als

weniger relevant als D1 betrachtet.

Daher beruhen die Verfahren der Anspriiche 1 und 2 nach
Ansicht der Kammer auf einer erfinderischen Tatigkeit

(Artikel 56 EPU).

Die abhangigen Ansprliche 3 bis 12 definieren bevorzugte
Ausfihrungsformen der Verfahren gemdfd den Ansprichen 1
bzw. 2 und weisen daher ebenfalls eine erfinderische

Tatigkeit auf.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Griunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz
zurlckverwiesen mit der Anordnung, ein Patent mit
folgenden Unterlagen zu erteilen:

Beschreibung: Seiten 1 bisg 5, wie in der mGndlichen
Verhandlung vom 10. Februar 2006 eingereicht, und
Ansgpriche: 1 bis 12, wie in der mindlichen Verhandlung
vom 10. Februar 2006 eingereicht.

Der Geschaftsstellenbeamte: Die Vorsitzende:

G. ROhn C. Holtz
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