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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

Das europaische Patent EP 1 902 155 Bl ("das Patent")
betrifft Korper mit einer Ti{_jAl N-Hartstoffschicht und

ein Verfahren zu deren Herstellung.

In einem Einspruch gegen das Patent wurden als
Einspruchsgriinde unzulédssige Erweiterung des
Gegenstands der Anmeldung (Artikel 100 c) EPU),
unzureichende Offenbarung (Artikel 100 b) EPU) sowie
mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische Tatigkeit

(Artikel 100 a) EPU) geltend gemacht.

Die Einspruchsabteilung kam zu dem Schluss, dass die
Erfindung gemal Anspruch 1 und 4 des wahrend der
mindlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung
eingereichten einzigen Antrags (im Folgenden: MV-
Hauptantrag) unzureichend offenbart sei, und dass der
Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPU der
Aufrechterhaltung des Patents entgegenstehe.

Sie hat daher entschieden, das Patent zu widerrufen.

Gegen diese Entscheidung hat die Patentinhaberin ("die

Beschwerdefiithrerin") Beschwerde eingelegt.

Stand der Technik

Die folgenden Dokumente, die bereits im Rahmen des
Einspruchsverfahrens zitiert wurden, sind fir diese

Entscheidung relevant:

D9: I. Endler et al.: "Novel aluminum-rich Tij-xAlxN

coatings by LPCVD", Surf. Coat. Technol. 203



VI.

VII.
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(2008), Seiten 530-533

D10: Fraunhofer "advancer" Newsletter 3/2012

D15: R. Cremer et al.,"Determination of the cubic to
hexagonal structure transition in the metastable
system TiN-AIN", J. Anal. Chem., (1998) 361,
Seiten 642-645

D25: 1I. Endler et al.: "Aluminium-rich Tij-xAlxN
Coatings by CVD", Proc. Euro PM2006,
Seiten 219-224

D26: JCPDS Card WC 00-051-0939, Hexagonal, P-6bm2

D27: JCPDS Card AIN 00-025-1133, Hexagonal, P63mc

Annex 1: Vergleich der Figuren 1 und 2 des Patents mit
JCPDS cards

Annex 2: Vergleich von XRD Diffraktogrammen von D25,
D26, D27 und Figur 1 des Patents

Die Dokumente D9, D10, D25 - D27 haben samtlich ein
Verdffentlichungsdatum nach dem Anmeldetag und werden

gutachterlich verwendet.

In der als Anlage zur Ladung zur miindlichen Verhandlung
beigefliigten Mitteilung gemal Artikel 15(1) VOBK 2020
teilte die Kammer den Beteiligten ihre vorlaufige
Einschatzung des der Beschwerde zugrundeliegenden
Sachverhalts mit. Insbesondere wies sie darauf hin,
dass die Beschwerdefilhrerin bislang keine Beweismittel
vorgelegt habe, die ihre Argumente zur Ausfihrbarkeit
stiitzten und die geeignet seien, die Aussagen des
Erfinders Dr. Endler wahrend der mindlichen Verhandlung

vor der Einspruchsabteilung zu entkraften.

Mit Schreiben vom 30. Mai 2022 reichte die
Beschwerdefiihrerin ein:

- MV-Hauptantrag und Hilfsantrage la und 7

- D32: Erkladrung von Dr. Ingolf Endler inklusive
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Anlage 1: Zanatta et al.: "Optoelectronic and
structural characteristics of Er-doped
amorphous AIN films", J. Appl. Phys. 98
(2005) 093514, Seiten 1-8

Anlage 2: Jacob et al.: "Vegard's law: a
fundamental relation or an
approximation?", Int. J. Mat. Res. 98
(2007), Seiten 776-779

Anlage 3: Endler et al.: "Powder Diffraction Data
of Aluminum-Rich FCC-Ti{_, Al N Prepared
by CVD", Coatings 2021, 11, Seiten 683ff

- D33: Gutachten von Prof. Dr. Breidenstein zur
Abbildung 1 in DE 10 2005 032 860 B4, der dem

Patent entsprechenden deutschen Patentschrift.

VIIT. Mit Schreiben vom 21. Juni 2022 nahm die Einsprechende
("Beschwerdegegnerin") ihren Einspruch zuriick.

IX. Eine miindliche Verhandlung fand am 30. Juni 2022 statt.

X. Antrage

Am Schluss der miindlichen Verhandlung vor der Kammer

bestand folgende Antragslage:

Die Beschwerdefiihrerin beantragte, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und die Angelegenheit auf
Grundlage des MV-Hauptantrags oder eines der
Hilfsantrdage la und 7, jeweils eingereicht mit
Schreiben vom 30. Mai 2022, oder alternativ auf
Grundlage eines der Hilfsantrdge 3 und 6, Jjeweils
eingereicht mit der Beschwerdebegriindung, an die
Einspruchsabteilung zurlickzuverweisen. Zur Reihenfolge
der Hilfsantradge wird auf das Protokoll zur mindlichen

Verhandlung verwiesen.
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Anspruche

Anspruch 1 gemal MV-Hauptantrag entspricht dem von der
Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung

bericksichtigten Anspruch 1, der lautet:

"Hartstoffbeschichtete Korper mit einem ein- oder
mehrlagigen Schichtsystem, das mindestens eine mittels
CVD ohne Plasmaanregung erzeugte Tij_, Al N-
Hartstoffschicht enthalt, wobei die Ti{_ Al N-
Hartstoffschicht als einphasige Schicht in der
kubischen NaCl-Struktur mit einem
Stochiometriekoeffizienten x > 0,75 bis x = 0,93 und
einer Gitterkonstante afecc zwischen 0,412 nm und 0,405
nm vorliegt,

und wobei der Chlorgehalt der Tij_jAliN-Hartstoffschicht
im Bereich von 0,05 bis 0,9 At.% liegt und wobei der
Hartewert der Tij_yAl N-Hartstoffschicht(en) im Bereich
von 2500 HV bis 3800 HV liegt."

Der unabhangige Anspruch 4 gemal MV-Hauptantrag lautet
wie folgt:

"Verfahren zur Herstellung hartstoffbeschichteter
Kbrper mit einem ein- oder mehrlagigen Schichtsystem,
das mindestens eine Tij_y Al N-Hartstoffschicht enthalt,
nach wenigstens einem der Anspriche 1-3, dadurch
gekennzeichnet, dass die Korper in einem Reaktor bei
Temperaturen im Bereich von 700 °C bis 900 °C mittels
CVD ohne Plasmaanregung beschichtet werden, wobeili als
Precursoren Titanhalogenide, Aluminiumhalogenide und
reaktive Stickstoffverbindungen Verwendung finden, die
im Reaktor unmittelbar vor der Abscheidungszone bei

erhohter Temperatur gemischt werden.
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Die weiteren Hilfsantrdage 3, la, 6 und 7 sind fir

diese Entscheidung unerheblich.

Das schriftsatzliche und miindliche Vorbringen der

Beschwerdefiithrerin lasst sich wie folgt zusammenfassen:

a) Zulassung des MV-Hauptantrags

Der MV-Hauptantrag entspreche dem der angefochtenen
Entscheidung der Einspruchsabteilung zugrundeliegenden

Hauptantrag.

Im Vergleich zu dem mit der Beschwerdebegriindung
eingereichten Hauptantrag sei in MV-Hauptantrag
lediglich eine alternative Ausfihrungsform in

Anspruch 1 gestrichen worden, die auch nicht Gegenstand
der angefochtenen Entscheidung gewesen sei.

Die Frage der ausreichenden Offenbarung werde von der
Streichung der alternativen Ausfihrungsform in

Anspruch 1 nicht berihrt.

Das Einreichen des MV-Hauptantrags stelle somit keine
Anderung des Vorbringens in Bezug auf die
Ausfiihrbarkeit dar, werfe keine weiteren
Diskussionspunkte auf und fithre zu keiner Anderung der
durch die Beschwerdekammer zu entscheidenden
Rechtsfragen. Das Verfahren werde durch die Zulassung

des MV-Hauptantrags nicht belastet oder gar verzdgert.

b) Zulassung der Beweismittel D32 und D33 sowie ihrer

Anlagen

Der Vortrag der Beschwerdefithrerin zur Ausfihrbarkeit
der Erfindung sei also solcher nicht neu und auch die
Einreichung der Beweismittel mit Schreiben vom

30. Mai 2022 sei lediglich eine nahere Ausfihrung der
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bereits mit der Beschwerdebegriindung vorgebrachten
Argumentationslinie. Die Beschwerdefiihrerin habe die
Ausfiihrungen der Kammer in der Mitteilung nach

Artikel 15 (1) VOBK 2020 zu bislang noch nicht
vorgelegten Beweismitteln zudem als Aufforderung
verstanden, solche Beweismittel vorzulegen. Dies sei
mit den neu eingereichten Beweismittel D32 und D33 samt
Anlagen erfolgt. D32 und D33 seien auch dazu geeignet,
den Einwand mangelnder Ausfihrbarkeit zu entkraften.
Verfahrensdkonomische Uberlegungen stiinden ihrer
Zulassung nicht entgegen und auch die
Beschwerdegegnerin habe sich nicht gegen die Zulassung

dieser Beweismittel ausgesprochen.

c) Ausfihrbarkeit

- Argumente zur Ausbildung einer einphasigen Schicht

gemal Anspruch 1 beruhend auf D26 und D27

Die bloBe Behauptung, das Rontgendiffraktogramm in
Abbildung 1 des Patents zeige Peaks fiir eine AIN Phase
mit Wurzit-Struktur sei unter fachma@nnischer Wirdigung
der Abbildung nicht haltbar und sei auch nicht durch
adaquate experimentelle Beweise gestiitzt. Zudem lieRen
die weiteren in D32 beschriebenen experimentellen
Untersuchungen keine Zweifel daran, dass in Beispiel 1
des Patents eine rein einphasige Tii-xAlyxN-Schicht mit
NaCl-Struktur erhalten worden sei. Die in Bezug auf D26
und D27 erhobenen Einwdnde seien daher nicht

uberzeugend.

- Argumente zur Ausbildung einer einphasigen Schicht
gemal Anspruch 1 beruhend auf Aussagen von Dr.
Endler
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Die Begriindung der angefochtenen Entscheidung stitze
sich nicht auf durch Fakten erhartbare berechtigte
Zweifel. Vielmehr beruhe die angefochtene Entscheidung
lediglich auf offensichtlich missverstandenen Aussagen
seitens des Erfinders Herrn Dr. Endler wahrend der

miindlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung.

Dr. Endler stelle in der als D32 eingereichten
Erklédrung klar, dass die in der Entscheidung der
Einspruchsabteilung und der Niederschrift zur
mindlichen Verhandlung wiedergegebenen Aussagen in
Bezug auf die Beispiele von D9 im falschen Zusammenhang
interpretiert und offensichtlich missverstandenen
worden seien. Diese sei unmittelbar daran erkennbar,
dass die der angefochtenen Entscheidung
zugrundeliegende Interpretation seiner Aussage im
Widerspruch zu der Lehre der von ihm selbst

publizierten D9 stehe.

Gestltzt werde diese Richtigstellung zudem durch das
Gutachten von Prof. Dr. Breidenstein (D33) und die in

D32 beschriebenen experimentellen Belege.

- Argumente zur Ausbildung einer einphasigen Schicht

gemal Anspruch 1 beruhend auf D10

Bei D10 handele es sich um eine wissenschaftliche
Veroffentlichung, in der absolute Aussagen stets
vermieden wirden. Die Offenbarung in D10 sei

dementsprechend zu interpretieren.

- Argumente zur Ausbildung einer einphasigen Schicht
gemal Anspruch 1 beruhend auf Aussagen zur

Bestimmung des Stdchiometrieverhaltnisses x
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Das Stochiometrieverhdaltnis x ("Anteil x") wvon Ti zu Al
sei fir Beispiel 1 des Patents mittels
wellenlangendispersiver Rontgenspektroskopie (WDX)
bestimmt worden, entsprechend der wissenschaftlich

korrekten Bestimmungsmethode.

Die in der angefochtenen Entscheidung zitierte
Vegard'sche Regel koénne dagegen lediglich zu einer
Abschatzung des Anteils x dienen, siehe D15 und Anlagen
2 und 3 von D32. Eine Gleichsetzung der Ergebnisse aus
einer Berechnung mittels Vegard'scher Regel und der
experimentellen Bestimmung gemdB Beispiel 1 des Patents
verbiete sich daher und sei auch nie wvon der

Beschwerdefihrerin als agquivalent bezeichnet worden.

Laut Niederschrift der mindlichen Verhandlung habe Dr.
Endler auf die Frage, ob die unsymmetrische Basislinie
im Rontgendiffraktogramm in Abbildung 1 des Patents
einen Hinweis fir amorphe Phase darstelle, explizit
erwidert, dass keine weiteren Phasen identifiziert

worden seien.

Aus der Aussage von Dr. Endler kdénne daher nicht
geschlossen werden, dass Abbildung 1 des Patents einen
fiir amorphe Schichtenbestandteile typischen, steilen
Anstieg der Basislinie des Rontgendiffraktogramms
zeige. Auch das Gutachten D33 belege, dass Abbildung 1
des Patents keinen Hinweils darauf gebe, dass es sich
bei der gemal Beispiel 1 des Patents erhaltenen

Hartstoffschicht um eine einphasige Schicht handele.

Zwar koénne aus dem Kurvenverlauf gemaR Abbildung 1 aus
rein wissenschaftlicher Sicht nicht absolut
ausgeschlossen werden, dass amorphe Anteile in der Tiq_
<Al N-Schicht des Beispiels 1 des Patents vorlagen.

Allerdings gebe es weder aus wissenschaftlicher Sicht
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noch in Hinblick auf die Aussagen von Dr. Endler einen
Hinweis darauf. Vielmehr sei das Gegenteil der Fall,
wie die Ausfithrungen in D33 und die weiteren in D32
beschriebenen experimentellen Untersuchungen

detailliert belegten.

- Argumente zur Ausfihrbarkeit des Verfahrens geméal

Anspruch 4 {ber die ganze Anspruchsbreite

Weder das Patent, noch eine der Schriften D9 oder D10
oder die Aussagen von Dr. Endler lieRen Zweifel daran
aufkommen, dass das Patent in Beispiel 1 zeige, wie
eine einphasige Tij_xAl,N-Schicht bei 800 °C hergestellt
werden kénne. Dies werde zudem durch die weiteren
experimentellen Belege erneut bestatigt, die mit

Schreiben vom 30. Mai 2022 eingereicht worden seien.

Darliber hinaus zeigten die nachverdffentlichten Daten
der D9, dass mit einem AlCls / TiCly Verhé&ltnis wvon 1,7
bei 800 °C und bei 850 °C erfolgreich eine rein

einphasige fcc-Ti;_yAl,N-Schicht erhalten werden konne.

Dr. Endler bestdtige in D32, dass die Lehre in D9
gerade keine Zweifel an der Nacharbeitbarkeit der
Erfindung des Patents aufwerfe. Vielmehr belege D9,
dass es bei verschiedenen Temperaturen moglich gewesen
sei, eine einphasige fcc-Ti1-xAlxkN-Schicht zu erzeugen.
Es sei zwar laut D9 bei einem AlCly / TiCl, Verhaltnis
von 5,1 nur bei 800 °C gelungen, eine einphasige fcc-
Ti1_xAlyN-Schicht zu erzeugen. Daraus konne allerdings
keinesfalls geschlossen werden, dass es grundsatzlich
unmdéglich sei, auch bei anderen Temperaturen eine
einphasige fcc-Tiq{_ Al,N-Schicht abzuscheiden, da dies

der iUbrigen Lehre in D9 widerspreche.
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Entscheidungsgrunde

1. Anwendbare Verfahrensordnung

Im vorliegenden Fall wurde die Beschwerdebegriindung und
die Erwiderung darauf vor dem 1. Januar 2020
eingereicht. Vorbehaltlich der Ubergangsbestimmungen
ist die am 1. Januar 2020 in Kraft getretene
Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK 2020)
daher auch auf dieses Beschwerdeverfahren anwendbar,
siehe Artikel 25 VOBK 2020.

2. MV-Hauptantrag - Zulassung in das Verfahren

2.1 Mit Schreiben vom 30. Mai 2022 und damit nach
Zustellung der Ladung zur mindlichen Verhandlung

reichte die Beschwerdefiihrerin den MV-Hauptantrag ein.

2.2 GemaB Artikel 13(2) VOBK 2020 bleiben Anderungen des
Beschwerdevorbringens eines Beteiligten nach Zustellung
der Ladung zur mindlichen Verhandlung grundsatzlich
unberiicksichtigt, es sei denn, der betreffende
Beteiligte hat stichhaltige Griinde dafiir aufgezeigt,

dass auBergewbhnliche Umstédnde vorliegen.

Derartige auBergewdhnliche Umstande liegen im

vorliegenden Fall vor.

2.3 Der MV-Hauptantrag beruht auf dem mit der
Beschwerdebegriindung eingereichten Hauptantrag, in
Vergleich zu dem lediglich der in der Mitteilung nach
Artikel 15(1) VOBK 2020 als unzulédssig hinzugefiigt

identifizierte alternative Gegenstand
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(Ausfihrungsformen mit mehrphasigen Hartstoffschichten)

gestrichen wurde.

Das Verfahren wird durch die Zulassung des MV-
Hauptantrags, der exakt dem in der angefochtenen
Entscheidung diskutierten Hauptantrag entspricht, nicht
belastet oder gar verzogert. Vielmehr wird der
Streitstoff im Vergleich zu dem mit der
Beschwerdebegriindung eingereichten Hauptantrag im Sinne
der Verfahrensokonomie reduziert, da eine Diskussion
der Zulassigkeit von Anspruchssatzen, bei denen
alternative Merkmale (Ausfiihrungsformen von
mehrphasigen Hartstoffschichten) in den

Anspruchswortlaut wiederaufgenommen wurden, entfallt.

Durch die Streichung der Ausfihrungsformen von
mehrphasigen Hartstoffschichten in Anspruch 1 werden im
Vergleich zu dem mit der Beschwerdebegriindung
urspringlich eingereichten Hauptantrag und dem
Vorbringen der Verfahrensbeteiligten auch keine neuen
Fragen aufgeworfen. Die Diskussion des MV-Hauptantrags
entspricht vielmehr dem vorrangigen Ziel des
Beschwerdeverfahrens, die angefochtene Entscheidung

gerichtlich zu lberprifen.

In Ausiibung ihres Ermessens (siehe T 172/17, Nr. 5.4
der Grinde) bericksichtigt die Kammer den MV-
Hauptantrag daher in Anwendung von Artikel 13 (2) VOBK
2020.

Zulassung der Beweismittel D32 und D33

Das Schreiben der Beschwerdefithrerin vom 30. Mai 2022
stellt in weiten Teilen eine bloBe Verfeinerung ihrer
bereits mit der Beschwerdebegriindung vorgebrachten

Argumentationslinie in Bezug auf die Ausfiihrbarkeit der
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Erfindung dar. Die mit diesem Schreiben neu

eingereichten Beweismittel D32 und D33 samt Anlagen

bewirken zwar eine Anderung des Beschwerdevorbringens
im Sinne des Artikels 13 (2) VOBK 2020 (siehe J 14/19,

Nr.

1.4 der Grinde), werden von der Kammer jedoch als

angemessene Reaktion der Beschwerdefithrerin auf die in
der Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK 2020 enthaltene

indirekte Aufforderung, weitere Beweismittel zur

Ausfihrbarkeit vorzulegen, angesehen. D32 und D33 sind

offensichtlich dazu geeignet, den Einwand mangelnder

Ausfihrbarkeit zu entkraften. Zudem stehen

verfahrensdkonomische Uberlegungen ihrer Zulassung

ebenso wenig entgegen wie berechtigte Interessen

anderer Verfahrensbeteiligter, da die

Beschwerdegegnerin ihren Einspruch im

Beschwerdeverfahren zuruckgenommen hat. In Ausibung

ihres Ermessens (siehe T 172/17, Nr. 5.4 der Grunde)

bericksichtigt die Kammer D32 und D33 samt Anlagen

daher im Beschwerdeverfahren.

Artikel 100 b) EPU - Hauptantrag

Gegenstand des Beschwerdeverfahrens

Der Widerruf des Patents beruht auf der Ansicht der

Einspruchsabteilung, wonach das Patent nicht

ausreichend offenbare,

wie eine rein einphasige Tij;_, Al N-Hartstoffschicht
gemal Anspruch 1 hergestellt werden kann, siehe
Punkt II.1.3.5 bis II.1.4 der Entscheidungsgriinde,
wie mittels eines Herstellungsverfahrens nach
Anspruch 4 eine einphasige Tij_yAl,N-
Hartstoffschicht lber den ganzen beanspruchten
Temperaturbereich erzielt werden kann (siehe Punkt

IT1.1.2.2 der Entscheidungsgriinde) .
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Die Einspruchsabteilung kam weiter zu dem Schluss, dass
die iUbrigen im Einspruch vorgebrachten Einwdnde zur
Ausfilthrbarkeit nicht tberzeugen. Diese weiteren
Einwdnde in Bezug auf die Vickers-Hartwerte und die
Bestimmung des Stodchiometriekoeffizienten x auf eine
reproduzierbare Art und Weise wurden von der
Beschwerdegegnerin im Rahmen des Beschwerdeverfahrens

nicht weiterverfolgt.

Hartstoffbeschichteter Kdrper mit einphasiger Schicht

nach Anspruch 1 gemal MV-Hauptantrag

Beispiel 1 des Patents beschreibt die Herstellung einer
einphasigen Tij_xAl N-Hartstoffschicht mit einer
kubischen NaCl-Struktur (fcc-Tij_,Al.,N) bei 800°C.

Die von der Einspruchsabteilung identifizierten Zweifel
an der Ausfiihrbarkeit dieses Beispiels beruhen auf
einer Interpretation des in Abbildung 1 des Patents
dargestellten Rontgendiffraktogramms einer Tiq_y Al N-
Hartstoffschicht nach Beispiel 1 und einer vom Erfinder
des Patents, Herrn Dr. Endler, diesbeziiglich
getroffenen Aussage wahrend der miindlichen Verhandlung

vor der Einspruchsabteilung.

Beide Einwande sind nicht iberzeugend.

Dr. Endler bestdtigte nach einer Frage der
Einspruchsabteilung, dass die schrdge Basislinie am
Anfang des Rontgendiffraktogramms der Abbildung 1
entsprechend Beispiel 1 des Patents auf eine amorphe
Phase deuten kdénne und aufgrund des
Rontgendiffraktogramms eine amorphe Phase aus rein
wissenschaftlicher Sicht nicht ausgeschlossen werden

konne.
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Allerdings wies Dr. Endler wahrend der Verhandlung auch
explizit darauf hin, dass in Beispiel 1 keine amorphe
Phase nachgewiesen wurde, siehe den letzten Satz des
die Seiten 2 und 3 Ulberbriickenden Absatzes der
Niederschrift iUber die miindliche Verhandlung vor der
Einspruchsabteilung. Dies wird auch in Beispiel 1
selbst, s. Absatz [0023] des Patents, explizit
festgestellt, wonach bei der rdontgenographischer
Dinnschichtanalyse "nur die kubische Tii-xAlxN-Phase" in

der Probe wvon Beispiel 1 gefunden wurde.

Die Kammer ist der Ansicht, dass aus der bloBen
Mb6glichkeit, dass ein Anstieg der Basislinie in einem
Rontgendiffraktogramm unter anderem auch rein
theoretisch mit dem Vorliegen einer weiteren amorphen
Phase erklart werden kodnnte, im Umkehrschluss nicht
ohne weitere Nachweise gefolgert werden kann, dass
entgegen der {brigen Lehre des Beispiels 1 zwingend
eine amorphe Phase vorliegen muss. Es fehlt daher ein
nachpriifbarer Beleg, dass die gemal Beispiel 1
hergestellte Schicht nicht "einphasig" im Sinne des

Patents ist.

Diese Ansicht der Kammer wird auch durch das Gutachten
von Herrn Prof. Breidenstein D33 gestiitzt, wonach ein
Anstieg der Basislinie in einem Rontgendiffraktogramm
nicht zwingend aus dem Vorhandensein einer amorphen
Phase resultiert, sondern beispielsweise auch durch den
Versuchsaufbau bei der Messung hervorgerufen werden
kann. Der Einsatz unterschiedlicher Messapparaturen
konnte daher auch den Unterschied in der Form der
Basislinie in den Rontgendiffraktogrammen gemal Patent
und den nachverdffentlichten Dokumenten D9 (Figur 1),
D10 (Abbildung auf Seite 2, linke untere Ecke) und D25

(Figur 1) erklaren.
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In D32 bestatigt Dr. Endler zudem, dass bis heute keine
weitere Phase in Rlckstellproben des Beispiels 1 des

Patents nachgewiesen werden konnte.

Die Angaben in Beispiel 1 des Patents und die
diesbeziiglichen Erkldrungen von Dr. Endler im Rahmen
der mindlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung
lassen daher keine begriindeten Zweifel daran aufkommen,
dass es sich bei der in Beispiel 1 des Patents
hergestellten Schicht um eine einphasige Ti;_zAl,N-

Hartstoffschicht gemdB Anspruch 1 handelt.

Auch die weiteren experimentellen Daten in der
nachverdoffentlichten Druckschrift D10, die den
Gegenstand des Patents betreffen und vom Erfinder des
Patents, Dr. Endler, als Co-Autor verdffentlicht
wurden, zeigen eine monokristalline fcc-Tij-xAlxN-
Schicht und geben keine Hinweise auf eine amorphe

Phase.

D10 offenbart eine Ti{_jyAlyN-Hartstoffschicht mit einer
kubischen NaCl-Struktur, siehe Seite 2, linke Spalte,
letzter Absatz flur hartstoffbeschichtete Korper. Das in
der Abbildung auf Seite 2, linke Seite unten in D10
wiedergegebene Rontgendiffraktogramm entspricht dem der
Abbildung 1 des Patents und zeigt die Ergebnisse einer
Messung einer Probe, die fast ausschlieBlich aus
Ti1_xAlyN besteht ("almost solely consisting of cubic
phase fcc-Ti1_4yAl4N"), siehe Seite 2, linke Spalte,

letzter Absatz, erster Satz.

Die Formulierung "almost solely”™ in D10 ist in dem rein
wissenschaftlichem Kontext der Publikationszielgruppe
zu verstehen, in dem absolute Aussagen vermieden
werden. D10 offenbart zumindest gerade nicht, dass die

Probe amorphe Phasen aufweist oder irgendwelche anderen
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Phasen. D10 als solches streut daher keine Zweifel
daran, dass in Beispiel 1 des Patents eine einphasige
fcc-Tij_AlyN-Schicht erhalten wird.

Um berechtigte Zweifel an dem Vorliegen einer
einphasigen Schicht streuen zu kdonnen, héatte das
Vorliegen einer weiteren Phase anhand geeigneter
weiterer Versuche, beispielsweise durch
Transmissionselektronenmikroskopie (TEM) und Raman-
Spektroskopie belegt werden missen, siehe
Rechtsprechung, Kapitel II.C.9. Ein derartiger
experimenteller Nachweis wurde von der
Beschwerdegegnerin bis zur Riicknahme ihres Einspruchs

allerdings nicht erbracht.

Das weitere von der Einspruchsabteilung herangezogene
Indiz, namlich die vermeintliche Diskrepanz bei der
Bestimmung des Stdchiometriekoeffizienten x ("Anteil

x"), stellt diese Ansicht ebenfalls nicht in Frage.

GemaB Anspruch 1 soll eine Tij{_4AlyN-Schicht als
einphasige Schicht in der kubischen NaCl-Struktur mit
x > 0,75 bis x = 0,93 vorliegen. Die Bestimmung des
Anteils x erfolgt gemal Beispiel 1 durch Messung des
Verhadltnisses von Ti zu Al mittels

wellenlangendispersiver Rontgenspektroskopie (WDX) .

Laut der angefochtenen Entscheidung kdénne aus den
unterschiedlichen Werten fiir den Anteil x, der entweder
mittels WDX-Messung gemaB Beispiel 1 oder aber auch
anhand einer einfachen Berechnung gemal der
Vegard'schen Regel ermittelt werden konne, auf die
Anwesenheit einer amorphen Phase geschlossen werden,
siehe Punkt II.1.3.5 der Entscheidung.

Dieses Argument iliberzeugt nicht.
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Im Einspruchsverfahren hatte die Beschwerdefilthrerin in
der Erwiderung auf den Einspruch in Punkt 6 auf Seite 5
zwar dargelegt, dass bei einer mehrphasigen Schicht die
Stochiometrie der kubischen Phase mittels der

Vegard'schen Regel abgeschatzt werden konne.

Aus der Ansicht, dass die Vegard'sche Regel gemal der
Beschwerdefiithrerin zu einer Abschdtzung des Anteils x
bei mehrphasigen Schichten dienen kann, ist aber nicht
unmittelbar ableitbar, dass die mittels WDX-Messung
gemessenen und nach Vegard'scher Regel lediglich
abgeschatzten Werte fir den Anteil x identisch sein

mussen.

Eine derartige Gleichsetzung der Bestimmungsmethoden
fiir den Anteil x findet sich auch nicht im Patent und
ist dem Fachmann auch nicht aus dem allgemeinen

Fachwissen bekannt.

Vielmehr ist es wie von der Beschwerdefilthrerin wéahrend
der mindlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung
vorgebracht (siehe Punkt 6, letzter Absatz der
Niederschrift iber die miindliche Verhandlung) bekannt,
dass die Vegard'schen Regel zwar gegebenenfalls zu
einer Abschédtzung dienen, aber mit einer konkreten
Messung nicht gleichgesetzt werden kann. Dies wird
beispielsweise durch D15 (siehe Zusammenfassung)
bestatigt, wonach die Abschédtzung mittels Vegard'scher
Regel nur unter bestimmten Abscheidungsbedingungen
akkurate Ergebnisse liefert. Ferner wird dies auch wvon
Dr. Endler in D32 (siehe Absatz 31 und den
entsprechenden experimentellen Befund in Anlage 3,
Figur 4) sowie von dem als Anlage 2 von D32

eingereichten Ubersichtsartikel bestatigt.



L2,

- 18 - T 0267/19

Die Einspruchsabteilung liegt daher zwar mit der
allgemeinen Annahme richtig, dass bei Anwesenheit
amorpher Schichten groRere Unterschiede vorliegen
zwischen den aus WDX-Messungen berechneten Werten und
den anhand der Vegard'schen Regeln abgeschatzten
Werten. Aus der in Bezug auf Beispiel 1 des Patents
festgestellten Diskrepanz von 10 % fir den x Anteil zu
schlieBen, dass in Beispiel 1 des Patents zwingend eine
amorphe Schicht vorliegen muss, ist jedoch nicht

gerechtfertigt.

In der Beschwerdeerwiderung vertrat die
Beschwerdegegnerin unter Bezugnahme auf D26 und D27
sowie Annex 1 und 2 die Ansicht, dass das
Rontgendiffraktogramm der Tii-xAlyN-Schicht geméf
Abbildung 1 des Patents keine Hinweise auf
Wolframcarbid (WC) als Substrat zeige, sondern dass es
vielmehr Hinweise auf AIN in hexagonaler Phase (Wurzit-

Struktur) gebe.

Allerdings sind die unter Bezug auf Abbildung 1 des
Patents vorgebrachten Zweifel an der Einphasigkeit der
Tii_xAlyN-Hartstoffschicht gemdl Beispiel 1 nicht durch

nachprifbare Fakten begrindet.

Die Abbildungen 1 und 2 des Patents zeigen
Rontgendiffraktogramme, die unter gleichen Bedingungen
aufgenommen wurden. Obwohl Abbildung 2 des Patents im
Falle einer mehrphasigen Tij;_j AlyN-Hartstoffschicht bei
2-Theta-Winkeln von 49.8° und 59.3° Signale fiir eine
hexagonale AIN Phase (Wurzit-Struktur) aufweist (mit h
gekennzeichnet, siehe Absatz [0027] des Patents),
fehlen diese Signale im Réntgendiffraktogramm von
Abbildung 1. Das Argument der Beschwerdegegnerin ist
daher nicht schlissig, da nicht erklart wurde, warum

Abbildung 1 (Rontgendiffraktogramm der beanspruchten
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einphasigen Tij_yxAlyN-Hartstoffschicht) trotz des
Fehlens der charakteristischen Signale bei 2-Theta-
Winkeln von 49.8° und 59.3°eine hexagonalen AIN Phase

belegen sollte.

Ferner wird durch die weiteren in D32 beschriebenen
Untersuchungen an Rilickstellproben des im Patent
beschriebenen Beispiels 1 mittels
Transmissionselektronenmikroskopie und Raman-
Spektroskopie eindeutig experimentell bestatigt, dass
die Tii{-xAlyN-Hartstoffschicht gemal Beispiel 1

einphasig vorliegt.

Dieser Einwand uUberzeugt daher nicht.

Ein Fachmann ist daher unter Bericksichtung der Lehre
des Patents in der Lage, einen beschichteten Korper mit
einer einphasigen Tij_AlyN-Schicht nach Anspruch 1 ohne
unzumutbaren Aufwand herzustellen, zumal das Patent dem
Fachmann in Beispiel 1 mindestens einen Weg zur
Ausfiihrung der Erfindung offenbart, siehe
Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 9. Auflage, 2019,
Kapitel II.C.5.2.

Verfahren nach Anspruch 4 gemall MV-Hauptantrag

Anspruch 4 definiert ein Herstellungsverfahren, mit dem
eine Tiq{_ Al N-Schicht als einphasige Schicht in der
kubischen NaCl-Struktur (fcc-Tij_4Al,N-Schicht) bei
Temperaturen im Bereich von 700 °C bis 900 °C mittels

CVD abgeschieden werden soll.

D9 beschreibt in Analogie zum Patent Verfahren zur
Herstellung einer fcc-Tii1-xAlxN-Schicht mit
unterschiedlichen Verhdltnissen fir die Precursoren

AlCls und TiCly in einem Temperaturbereich von 800 °C
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bis 900 °C (siehe D9, Seite 531, letzter Absatz der
linken Spalte sowie und Tabelle 1).

D9 zeigt, dass mit einem Verhdltnis Al1Cl3/TiCly = 1.7
bei jeweils 800 °C und 850 °C eine rein einphasige fcc-
Tij_xAlyN-Schicht hergestellt wurde, siehe Figur 1 und
Seite 531, rechte Spalte, Zeilen 3 bis 5. Zudem
offenbart D9 in den folgenden Zeilen 8 bis 11, dass
ahnliche Ergebnisse mit einem Verhaltnis Al1C1l3/TiClg =

5.1 erzielt werden kdnnen.

Die Offenbarung in D9 steht daher der Interpretation
der Einspruchsabteilung entgegen, wonach gemal D9 die
Ausbildung einer einphasigen fcc-Tij_gAl N-Schicht
ausschlieBlich bei einer Temperatur von 800 °C erzielt

werden konne.

Vielmehr bestatigt D9 im Wesentlichen, dass es unter
Verwendung des in Beispiel 1 des Patents beschriebenen
Verfahrens moglich ist, mit den iblichen Precursoren
AlClsy und TiCly in dem in Anspruch 4 angegebenen
Temperaturbereich, namlich bei 800°C und 850°C, eine

einphasige fcc-Tiq{_4AlyN-Schicht herzustellen.

D9 offenbart zwar weiterhin im ersten Absatz, Zeile 7
und 8 auf Seite 531: "at 900°C the fcc Tij-xAlgN phase
disappears". Diese Aussage wurde wahrend der miindlichen
Verhandlung vor der Einspruchsabteilung von dem
Erfinder des Patents und dem Co-Autor von D9, Herrn Dr.
Endler, bestatigt.

Aus der von Dr. Endler bestatigten Erkenntnis der D9,
wonach es mit einem Precursorenverhdltnis AlCl3/TiCl, =
1.7 bei 900°C nicht mehr mdéglich ist, eine einphasige
fcc-Ti;_AlyN-Schicht abzuscheiden, kann allerdings

nicht im Umkehrschluss gefolgert werden, dass es fir
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einen Fachmann nicht mdéglich sei, unter Verwendung von
anderen Reaktionsbedingungen gemal den Angaben in den
Absatzen [0014] bis [0019] des Patents auch bei 900°C

eine derartige Schicht herzustellen.

Die in der angefochtenen Entscheidung in Punkt II.1.2.2
getroffene Ansicht entbehrt ferner eines durch

nachprifbare Fakten erhdrteten Belegs.

Zwar hat Dr. Endler soweit auch von der
Beschwerdefiithrerin unbestritten im Rahmen der
mindlichen Verhandlung dargelegt, "dass es bei den
Versuchen von D9 (Dr. Endler war einer der Autoren von
D9) nur bei 800 °C gelungen ist, eine einphasige Ti;_

<Al,N-Schicht zu erzeugen."

Diese Aussage entspricht in seiner in der angefochtenen
Entscheidung in Punkt II.1.2.2 wiedergegebenen
Allgemeinheit aber gerade nicht der Lehre von D9, so
dass Zweifel bestehen, ob diese Aussage so in ihrer
Allgemeinheit in Bezug auf alle in D9 beschriebenen
Versuche zu verstehen war, siehe D9, Seite 531, rechte
Spalte, Zeilen 3 bis 5.

Unter Beriicksichtigung der gesamten Lehre in Punkt 3.1
von D9 muss vielmehr davon ausgegangen werden, dass
sich die Aussage von Dr. Endler nur auf die Versuche
fir ein Verhdltnis AlClsy / TiCly von 5,1 bezog.
SchlieRlich offenbart D9 nur fir diese Versuchsreihe
mit einem Verhdltnis von AlCly / TiClg von 5,1, dass es
lediglich bei 800 °C gelungen sei, eine fcc-Tij_xAl.N-
Schicht abzuscheiden, siehe D9, Seite 531, rechte
Spalte, Zeilen 9 bis 11. Diese Interpretation der in
der angefochtenen Entscheidung wiedergegebenen Aussage
von Dr. Endler wird auch in Absatz 18 der D32
bestatigt.
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Weder aus der Lehre in Absatz 3.1 von D9 noch aus der
in diesem Zusammenhang zu interpretierenden Aussage von
Dr. Endler ergibt sich daher ein schliissiger und durch
nachprifbare Fakten erhédrtbarer Nachweis dafiir, dass
das in Anspruch 4 des Patents definierte Verfahren
unter Bericksichtigung des allgemeinen Fachwissens
nicht in seiner kompletten Breite, insbesondere im
kompletten in Anspruch 4 definierten Temperaturbereich

ausfihrbar ware.

Die Kammer kommt somit zu dem Schluss, dass das Patent
die Erfindung so deutlich und vollstandig offenbart,

dass ein Fachmann sie ausfiihren kann.

Zurlickverweisung

Eine Beurteilung der Neuheit und erfinderischen
Tatigkeit ist, soweit ersichtlich, im Rahmen des
Einspruchsverfahrens nicht erfolgt. Diese

Einspruchsgrinde sind auch nicht Gegenstand der

angefochtenen Entscheidung.

Ferner wurde wahrend des Beschwerdeverfahrens der
Einspruch von der Beschwerdegegnerin zuriickgenommen.
Eine Prifung des Einspruchs von Amts wegen ist nicht
Gegenstand des Beschwerdeverfahrens, das im
Wesentlichen der Uberpriifung einer angefochtenen

Entscheidung dient, siehe Artikel 12(2) VOBK 2020.

Es liegen daher auBergewdhnliche Umstadnde im Sinne von
Artikel 11 VOBK 2020, die eine Zurickverweisung der
Angelegenheit an die Einspruchsabteilung rechtfertigen
(Artikel 111 (1) EPU).



T 0267/19

Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird zur weiteren Entscheidung an die

Einspruchsabteilung zurlickverwiesen.
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Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



