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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Gegen das erteilte europaische Patent EP 2 825 686 Bl
("das Patent") wurden zwei Einspriche eingelegt. Als
Einspruchsgriinde wurden:

Artikel 100 b) EPU: unzureichende Offenbarung sowie
Artikel 100 a) EPU in Verbindung mit

- Artikel 52 (2) a) EPU: nicht patentierbare Entdeckung
- Artikel 54 EPU: mangelnde Neuheit und

- Artikel 56 EPU: mangelnde erfinderische Tatigkeit
geltend gemacht.

Die Einspruchsabteilung hat unter anderem entschieden,

dass

- die geltend gemachte und durch Zeugenvernehmung
gestlitzte Vorbenutzung bewiesen wurde,

- der Gegenstand von Anspruch 1 wie erteilt nicht neu
gegeniiber der Vorbenutzung ist,

- der Gegenstand von Anspruch 1 jedes der
Hilfsantrage 1, la, 1lb, 2, 2a, 2b jeweils nicht neu
gegeniiber der Vorbenutzung ist,

- der Gegenstand von Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 3
nicht neu ist gegenliber D7 und D8,

- die Anderungen in Anspruch 1 gem&Bl Hilfsantrag 4
und 4a jeweils unklar sind,

- dass das Patent in eingeschrankter Fassung gemal

Hilfsantrag 5 den Erfordernissen des EPU genugt.

Zudem lieB die Einspruchsabteilung unter anderem das im
Einspruchsverfahren verspatet eingereichte Dokument D43

nicht zu.

Gegen diese Zwischenentscheidung legten sowohl die
Patentinhaberin als auch die beiden Einsprechenden

jeweils Beschwerde ein. Nachdem alle
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Verfahrensbeteiligten daher Beschwerdefilthrerinnen sind,
werden sie weiter als Patentinhaberin und

Einsprechende 1 und Einsprechende 2 adressiert.

Beweismittel

a) Die folgenden bereits im Einspruchsverfahren

zitierten Dokumente sind fir diese Entscheidung

wesentlich:
D1: WO 2007/003648 Al
D3: Produktkatalog "Schneidstoff um Jahre voraus"
der Boehlerit GmbH & Co. KG vom September
2011
D4: Rechnung ilber die Lieferung von

Wendeschneidplatten vom 3.01.2012
D5: Abbildung einer Produktverpackung
(Wendeschneidplatten) vom 5.01.2012

D6: TEM- und XRD-Analyseergebnisse von der
Technischen Universitat Bergakademie Freiberg

D7: WO 2012/126031 Al

D8: WO 2012/126030 Al

D9: I. Endler et al., "Aluminium-rich Ti|_;Al:N

Coatings by CVD", EURO PM2006 Congress &
Exhibition, (23-25. Oktober 2006),
Seiten 219-224

D10: I. Endler et al., "Novel Aluminum-Rich
Tij_-xAlyN Coatings by LPCVD",
ICMCTF San Diego, USA (28.04. - 02.05.2008)
D22: R. Pitonak, "The Technology Team High

Performance Coating", Kapfenberg 27.06.2014
D39: AT 510 963 A4 (Prioritadtsanmeldung zu D8)
D43: Erklarung von Dr. Ingolf Endler, 30. Mai 2022
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b) Zeitrang von D7 und D8

D7 und D8 sind von derselben Anmelderin wie das Patent
(D39 ist die Prioritatsanmeldung zu D8), wurden beide
am 15. Marz 2012 eingereicht und am 27. September 2012
verdffentlicht. Unter der unbestrittenen MaBgabe, dass
das Patent die Prioritat vom 14. Marz 2012 zu Recht
beansprucht, bilden diese Dokumente somit Stand der
Technik gemaB Artikel 54 (3) EPU (in Verbindung mit
Artikel 153 (5) EPU).

c) In der Beschwerdebegrindung verwies die

Einsprechende 2 unter anderem zusatzlich auf:

D44: "Fertigungsverfahren 1 Drehen, Frasen,
Bohren", Achte Auflage, 2008, Seiten 139-146

Eine miindliche Verhandlung fand am 20. Mai 2025 in

Anwesenheit aller Vertragsbeteiligten statt.

Antrage

Am Schluss der mindlichen Verhandlung bestand folgende
Antragslage:

Die Patentinhaberin beantragte, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und das Patent wie erteilt
gemall Hauptantrag aufrechtzuerhalten.

Hilfsweise beantragte sie, das Patent in
eingeschréankter Fassung aufrechtzuerhalten auf Basis
eines der Hilfsantrage 1, 1la, 1lb, 2, 2a, 2b, 3, 4, 4a,
5, 6, 6a oder 6b. Die Hilfsantrage 1, la, 1lb, 2, 2a,
2b, 3, 4, 4a, 5, 6 wurden bereits vor der
Einspruchsabteilung eingereicht, wobei diese mit
Ausnahme von Hilfsantrag 6 auch schon der

angefochtenen Entscheidung zugrunde liegen.
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Die Hilfsantrage 6a und 6b wurden wahrend der

muindlichen Verhandlung vor der Kammer eingereicht

(letzterer mit in der Verhandlung eingereichter

geanderter Beschreibung) .

Die Einsprechenden 1 und 2 beantragten, die

angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent zu

widerrufen.

VII. Wortlaut der Anspruche

a) Hauptantrag (Anspriche wie erteilt)

Anspruch 1 inklusive einer in der angefochtenen

Entscheidung verwendeten Merkmalsnummerierung lautet:

Kérper (1),

insbesondere Schneideinsatz,

der zumindest bereichsweise eine Beschichtung
aufweist,

wobel die Beschichtung aus einer oder
mehreren Beschichtungslagen (3, 4, 5)
gebildet ist,

wobel zumindest eine Beschichtungslage (5)
Aluminium, Titan und Stickstoff umfasst oder
aus diesen Elementen gebildet ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Beschichtungslage (5) mit Aluminium,
Titan und Stickstoff mittels eines CVD-
Verfahrens abgeschieden ist und

in dieser Beschichtungslage (5) zumindest
teilweise Lamellen

mit einer Lamellendicke von weniger als

100 nm vorliegen,



- 5 - T 1577/23

1.8 wobeil die Lamellen aufeinanderfolgende
Abschnitte mit unterschiedlichen Phasen

umfassen.

Anspruch 12 inklusive einer in der angefochtenen

Entscheidung verwendeten Merkmalsnummerierung lautet:

12.1 Verfahren zum Beschichten eines Korpers (1),
12.1a insbesondere eines Schneideinsatzes,
12.2 wobei zumindest bereichsweise eine

Beschichtung aufgebracht wird,

12.3 die aus einer oder mehreren
Beschichtungslagen (3, 4, 5) gebildet wird,

12.4 wobei zumindest eine Beschichtungslage (5)
mit Aluminium, Titan und Stickstoff gebildet
wird,
dadurch gekennzeichnet, dass

12.5 die Beschichtungslage (5) mit Aluminium,
Titan und Stickstoff mittels eines CVD-
Verfahrens

12.6 und zumindest teilweise mit einer

lamellenartigen Struktur mit Lamellen

12.7 mit einer Lamellendicke von weniger als
100 nm und
12.8 aufeinanderfolgenden Abschnitten mit

unterschiedlichen Phasen abgeschieden wird.

b) Hilfsantrag 1

Die unabhangigen Anspriiche 1 und 11 entsprechen den
Anspriichen 1 und 12 gemaB Hauptantrag, die Jjeweils um
das folgende Merkmal

gemal Anspruch 4 wie erteilt erganzt wurden:
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"wobeil die Lamellen mit wechselweise ersten
Abschnitten, die tberwiegend oder ausschlieRlich aus
einer kubischen Phase bestehen, und zweiten
Abschnitten, die tberwiegend oder ausschlieRlich aus

einer hexagonalen Phase bestehen, gebildet sind".

c) Hilfsantrag la

Die Anspriche 1-10 des Hilfsantrags la entsprechen den
Ansprichen 1-10 gemal Hilfsantrag 1 (die

Verfahrensanspriche wurden gestrichen).

d) Hilfsantrag 1b

Die Anspriche 1-10 des Hilfsantrags 1lb entsprechen den
Ansprichen 1-10 gemal Hilfsantrag 1 (die
Verfahrensanspriiche wurden gestrichen) wobei in

Merkmal 1.4 die folgende Anderung vorgenommen wurde:

1.4 wobeil zumindest eine Beschichtungslage (5)
aus den Elementen Aluminium, Titan und
Stickstoff uvmfassteder auvsdiesen Elementen
gebildet ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

e) Hilfsantrag 2

Die unabhadngigen Anspriiche 1 und 10 entsprechen den
Ansprichen 1 und 11 gemaB Hilfsantrag 1, die jeweils
um das folgende Merkmal

gemal Anspruch 7 wie erteilt ergénzt wurden:

"wobel die ersten Abschnitte in einem Querschnitt

dinner als die zweiten Abschnitte ausgebildet sind."



-7 - T 1577/23

f) Hilfsantrag 2a

Die Anspriche 1-9 des Hilfsantrags 2a entsprechen den
Ansprichen 1-9 gemaR Hilfsantrag 2 (die

Verfahrensanspriche wurden gestrichen).

g) Hilfsantrag 2b

Die Anspriche 1-9 des Hilfsantrags 2b entsprechen den
Ansprichen 1-9 gema@B Hilfsantrag 2a wobei in Merkmal
1.4 die gleiche Anderung wie in Hilfsantrag 1b

vorgenommen wurde.

h) Hilfsantrag 3

Die Anspriche 1-7 entsprechen den Ansprichen 12-18 wie

erteilt (die Produktanspriiche wurden gestrichen).

i) Hilfsantrag 4

Die Anspriche 1-7 entsprechen den Ansprichen 10-16
gemal Hilfsantrag 2 (die Produktanspriiche wurden

gestrichen).

j) Hilfsantrag 4a

Anspruch 1 beruht auf Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 4,

der um folgende Merkmale erganzt wurde:

"wobeil die zumindest eine Beschichtungslage (5) mit
Aluminium, Titan und Stickstoff bei einem Druck von 20
bis 80 mbar und bei einer Temperatur von 800 °C bis

830 °C abgeschieden wird."
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k) Hilfsantrag 5

Anspruch 1 beruht auf Anspruch 1 gemé&R Hilfsantrag 3,

der um folgende Merkmale erganzt wurde:

"wobeil die zumindest eine Beschichtungslage (5) mit
Aluminium, Titan und Stickstoff bei einem Druck von
20 mbar bis 80 mbar und bei einer Temperatur von

800 °C bis 830 °C abgeschieden wird und wobei die
zumindest eine Beschichtungslage (5) mit Aluminium,
Titan und Stickstoff gleichzeitig auf einer Vielzahl
von Korpern (1) abgeschieden wird und wobei das
Beschichten in einer Anlage erfolgt, in welche die

Korper (1) gleichzeitig eingebracht werden."

1) Hilfsantrag 6

Anspruch 1 beruht auf Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 3,

der um folgendes Merkmal

"wobel die zumindest eine Beschichtungslage (5) mit
Aluminium, Titan und Stickstoff bei einem Druck wvon
20 mbar bis 80 mbar und bei einer Temperatur von 800 °C

bis 830 °C abgeschieden wird"

und folgenden Disclaimer erganzt wurde:

"und wobeil keine weitere Beschichtungslage abgeschieden
wird, die mit Aluminium, Sauerstoff und Stickstoff
sowie optional Kohlenstoff gebildet wird, wobei
Aluminium optional teilweise durch ein anderes Metall

ersetzt ist,

und wobei keine mehrlagige Beschichtung abgeschieden
wird, die zumindest eine Beschichtungslage mit Al Ti;_4N

aufweist, wobei diese Beschichtungslage mit Al,Tij_yN
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auf einer TiCN-Beschichtungslage mit langlichen
Kristallen von TiCN abgeschieden wird, bei der Titan
optional bis zu 40 Mol-% durch Aluminium ersetzt sein

kann."

m) Hilfsantrag 6a

Anspruch 1 beruht auf Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 6,
bei dem die beiden Disclaimer durch den folgenden

Disclaimer ersetzt wurde:

"wobeil keine Beschichtungslage mit Al,Ti{_yxN mit
x =0,85 - 0,98 mit einem Gasfluss HCl-AlCl3 von
2,7-0,9 1/min, TiClyg von 0,3 ml/min, NH3-N, von
0,9-4,5 1/min und Hy; 64 1/min abgeschieden wird."

n) Hilfsantrag 6b

Anspruch 1 beruht auf Anspruch 1 gemaB Hilfsantrag 6a,
wobei im Disclaimer nach Auflistung der einzelnen

Gasfliisse folgendes Merkmal eingeschoben wurde:

"bei einem Druck von 20 mbar bis 40 mbar"

Das fir diese Entscheidung wesentliche schriftsatzliche
und mindliche Vorbringen der Patentinhaberin lasst sich

wie folgt zusammenfassen:

a) Hauptantrag - Neuheit

Eine Fachperson verstehe die Angaben zum Gasfluss von
"HC1-A1Cl3/2,7-0,7" 1/min in Tabelle 1 des Patents auf
Grund der Verwendung eines Gedankenstrichs so, dass
dort fir AlClsz nicht ein Gasflussbereich im Sinne wvon
"AlCl3/2,7 bis 0,7 1/min" angegeben werde. Vielmehr

verstehe eine Fachperson die Angaben in Tabelle 1 des
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Patents als konkrete Einzelwerte der beiden Gase im
Sinne von "HC1/2,7 1/min und Al1Cl3/0,7 1/min".
Entsprechend interpretiere eine Fachperson die Angaben
in Tabelle 1 von D8. Der Aluminiumanteil sei daher
gemdB Patent bewusst auf 0,7 1/min abgesenkt worden.
Folglich werde im Ausfihrungsbeispiel des Patents ein
anderes Verhédltnis von Aluminium zu Titan eingesetzt
als in dem Verfahren nach D8. Daher konne auch nicht
davon ausgegangen werden, dass bei dem in D8
beschriebenen Verfahren zwingend eine Beschichtung

gemall Anspruch 1 erhalten werde.

b) Hilfsantragsgruppen 1 und 2, Hilfsantrag 3 -
Neuheit

Der Gegenstand von Anspruch 1 der Hilfsantragsgruppen 1
und 2 sowie des Hilfsantrags 3 sei aus den fir den

Hauptantrag dargelegten Grinden neu.

c) Hilfsantrdge 4 und 4a - Neuheit

Das Verfahren nach Anspruch 1 der Hilfsantrdge 4 und 4a
werde nicht nur durch die entsprechenden
Verfahrensmerkmale definiert sondern inhdrent auch

durch die Merkmale des herzustellenden Produkts.

d) Hilfsantrag 5 - Zulassung und Neuheit

Der Gegenstand des Hilfsantrags 5 beruhe auf einer
Kombination erteilter Anspriiche. Die
Einspruchsabteilung habe ihr Ermessen bei der Zulassung

dieses Antrags korrekt ausgelibt.

D8 offenbare nicht, wie viele SchneidkOrper in dem
Beschichtungsverfahren des Ausfiihrungsbeispiels der

Tabellen 1 und 2 auf einmal beschichtet werden.
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Das Argument der Einsprechenden, wonach dort zwingend
gleichzeitig eine Vielzahl von Schneidk&rpern in einen
Reaktor eingebracht und beschichtet wirden, beruhe auf

reiner Spekulation.

e) Hilfsantrag 6 - Anderungen

Der Disclaimer in Anspruch 1 beruhe auf dem jeweiligen
Anspruch 1 der Dokumente D7 und D8 und nehme daher nur
den Gegenstand dieser Dokumente aus. Der Disclaimer

erfiille daher die in G 1/03 definierten Bedingungen fir

einen nicht-offenbarten Disclaimer.

f) Hilfsantrag 6a - Zulassung

Die Einreichung von Hilfsantrag 6a stelle eine direkte
Reaktion auf die erstmals wahrend der Verhandlung vor
der Kammer im Detail dargelegte Argumentation dar,
wonach der Disclaimer gemal Anspruch 1 von

Hilfsantrag 6 zu breit formuliert sei, da er einerseits
auch D7 ausschlieBe und zudem nicht auf das
Ausfihrungsbeispiel gemadB Tabelle 1 von D8 gerichtet
sei. Daher lagen auBergewdhnliche Umstande fir die

Zulassung des Hilfsantrags 6a vor.

Der Disclaimer gemal Anspruch 1 von Hilfsantrag 6a sei
auf das Ausfihrungsbeispiel gemal Tabelle 1 wvon D8
gerichtet und damit unter Artikel 123 (2) EPU zulédssig.
Auch in Bezug auf die idbrigen vorgebrachten Einwande
unter Artikel 83, 84, 52 (2) a) EPU sei der Antrag

prima facie gewdhrbar.

g) Hilfsantrag 6a - Anderungen

Die Anderungen in Anspruch 1 stellten einen Disclaimer

in Bezug auf das Ausfihrungsbeispiel gemal Tabelle 1



- 12 - T 1577/23

von D8 dar. Das in dem vom Disclaimer ausgeschlossene
Verfahren werde implizit durch die weiteren

Druckangaben in Anspruch 1 (20 bis 80 mbar) definiert.

h) Hilfsantrag 6b - Zulassung

Hilfsantrag 6b sei aus den fur Hilfsantrag 6a
dargelegten Grunden zuzulassen. Erst wahrend der
mindlichen Verhandlung vor der Kammer habe sich im
Rahmen der detaillierten und vertieften Diskussion des
Wortlauts des Disclaimers in Hinblick auf die
Erfordernisse nach Artikel 123 (2) EPU
herauskristallisiert, dass auch der in Erganzung zum
Ausfihrungsbeispiel in D8 allgemein angegebene
Betriebsdruck (20 bis 40 mbar) im Disclaimer definiert
werden misse, um die Gewahrbarkeit des Disclaimers

herzustellen.

i) Hilfsantrag 6b - Anderungen

Der in Anspruch 1 eingefihrte Disclaimer beruhe auf der
neuheitsschadlichen Offenbarung in D8 und erfille daher
die in G 1/03 definierten Bedingungen fir einen nicht-
offenbarten Disclaimer. Zudem sei ein Disclaimer
angebracht, da es nicht méglich sei, sich durch
positive Merkmale von der Offenbarung in D8

abzugrenzen.

J) Hilfsantrag 6b - Klarheit

Mit Ausnahme des Disclaimers beruhe der Gegenstand von
Anspruch 1 auf einer Kombination erteilter Anspriche.
Eine Diskussion der Klarheit sei gemdaBl G 3/14 daher
nicht statthaft, sowohl hinsichtlich der Klarheit

einzelner Begriffe als auch hinsichtlich der Frage, ob
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alle essentiellen Merkmale in Anspruch 1 definiert

seien.

Auch der Wortlaut des Disclaimers fihre zu keiner
Unklarheit. Dort werde explizit angegeben, bei welchen
konkreten Bedingungen das Verfahren nicht unter den
Anspruch 1 falle. Zwar seien dort mehrere
Gasflussmengen und auch ein Druckbereich genannt. Diese
seien allerdings jeder fir sich klar definiert und auch
in Kombination fir eine Fachperson klar.

Auch die unterschiedlichen Einheiten (ml/min bzw.
1/min) fir die einzelnen Gasfliisse generierten fir eine
Fachperson keine Unklarheit. Einerseits wisse eine
Fachperson, dass TiCl,; bei Raumtemperatur flissig sei.
Andererseits erkenne die Fachperson auch aus der
anschlieRBenden Definition zur Zusammensetzung der
Beschichtung, dass sich die Angabe zum Gasfluss auf

TiCly in flissiger Form beziehen miisse.

Zudem sei die Offenbarung der Gasfliisse auch in D8 in
Bezug auf die Neuheit als eindeutig und klar angesehen
worden, um zu dem Schluss zu kommen, dass damit ein in
Anspruch 1 wie erteilt definiertes Produkt mit der
darin angegebenen Struktur zwingend erhalten werde.
Daher milsse dieser MaBstab an die erforderliche
Klarheit auch in Bezug auf den Wortlaut des Disclaimers

gelten, der exakt der Offenbarung in D8 entspreche.
k) Hilfsantrag 6b - Ausfihrbarkeit

Die Offenbarung in D8 in Bezug auf das
Beschichtungsverfahren weise den gleichen Detailgrad

auf wie das angefochtene Patent.

Wenn D8 die Erfindung fir eine Fachperson ausreichend

genug offenbare, um zu dem Schluss zu gelangen, dass
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damit ein in Anspruch 1 wie erteilt definiertes Produkt
zwingend erhalten werde, dann misse auch das Patent die
Erfindung ausreichend offenbaren. Der MaBstab fur die

Bestimmung, ob die Erfindung ausreichend offenbart sei,
muisse in Bezug auf den Stand der Technik und das Patent

identisch sein.

1) Hilfsantrag 6b - Entdeckung/Nichterfindung

Anspruch 1 betreffe ein technisches Verfahren zur
Herstellung eines beschichteten Koérpers, das durch

technische Merkmale charakterisiert werde.

Mithin falle der Gegenstand von Anspruch 1 nicht unter
das Patentierungsverbot nach Artikel 52 (2) a) EPU.

m) Hilfsantrag 6b - Neuheit

Neuheit idber das Dokument D8 werde durch den Disclaimer
hergestellt. Keines der weiteren Dokumente D1, D9, D10
offenbare ein Beschichtungsverfahren bei dem die
Abscheidung in einem Temperaturbereich von 800 °C bis
830 °C und bei einem Druck von 20 bis 80 mbar erfolge.
Zudem offenbare keines dieser Dokumente eine
Beschichtung mit der in Anspruch 1 definierten

Lamellenstruktur.

n) Hilfsantrag 6b - erfinderische Tatigkeit

Ausgehend von D9 bestehe keine Veranlassung, die
Abscheidung ausgerechnet in einem Temperaturbereich von
800 °C bis 830 °C und bei einem Druck von 20 bis

80 mbar so durchzufihren, dass eine Beschichtung mit
einer Lamellenstruktur gemal Anspruch 1 erhalten werde,
die auf Schneideinsatzen deutlich erhdhte Standzeiten

ermdgliche. D9 ziele vielmehr darauf ab, eine
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Beschichtung mit monophasiger, kubischer Struktur zu

erhalten.

Das entsprechende Vorbringen der Einsprechenden 1 und 2

lésst sich folgendermaBen zusammenfassen:

a) Hauptantrag - Neuheit

D8 offenbare in Tabelle 1 einen Beschichtungsprozess,
der unter den gleichen Bedingungen durchgefiihrt werde,
die auch im Ausfihrungsbeispiel gemal Tabelle 1 des
Patents zum Einsatz gelangten. Eine Fachperson verstehe
die Angaben zum Gasfluss von "HC1-AlClsz/2,7-0,7" 1/min
in Tabelle 1 des Patents als einen Gasflussbereich fiir
HC1-Al1Cl3 im Sinne von "HC1-AlCl3/2,7 bis 0,7 1/min".
Dies werde insbesondere aus der unmittelbar
nachfolgenden Tabelle 2 deutlich, da dort der
Aluminiumanteil in der Beschichtung, die unter den
Bedingungen nach Tabelle 1 hergestellt werde, ebenfalls
als Bereich angegeben werde. D8 offenbare daher den
gleichen Beschichtungsprozess wie das Patent und
folglich miisse bei dem in D8 beschriebenen Verfahren
zwingend ein Korper mit einer Beschichtung gemal

Anspruch 1 erhalten werden.

b) Hilfsantragsgruppen 1 und 2, Hilfsantrag 3 -
Neuheit

Der Gegenstand von Anspruch 1 der Hilfsantragsgruppen 1
und 2 sowie des Hilfsantrags 3 sei aus den fir den
Hauptantrag dargelegten Grinden nicht neu.

c) Hilfsantrédge 4 und 4a - Neuheit

Das Verfahren nach Anspruch 1 der Hilfsantrdage 4 und 4a

entspreche dem in D8 offenbarten Verfahren. Da ein
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identisches Verfahren auch zu identischen Produkten
fiuhre, konne das beanspruchte Verfahren nicht durch die
Eigenschaften des zu erzielenden Produkts wvon der

Offenbarung in D8 abgegrenzt werden.

d) Hilfsantrag 5 - Zulassung und Neuheit

Die Einsprechenden seien durch die Einreichung des
Hilfsantrags 5 wahrend der mundlichen Verhandlung vor
der Einspruchsabteilung Uberrascht worden. Hilfsantrag

5 ware daher nicht zuzulassen gewesen.

D8 ziele explizit darauf ab, Kdrper in einem
groRtechnischen Reaktor zu beschichten. Auch wenn das
Ausfihrungsbeispiel von D8 nicht explizit offenbare,
dass eine Vielzahl von Korpern gleichzeitig beschichtet
werde, so lese dies eine Fachperson aufgrund des auf
Seite 3, Zeilen 16ff offenbarten, mit der Erfindung zu

erzielenden Vorteil inharent in D8 mit.

e) Hilfsantrag 6 - Anderungen

Der Disclaimer in Anspruch 1 nehme mehr aus, als
erforderlich, um sich von D8 abzugrenzen, und sei daher
nicht gewdhrbar. In Bezug auf D7 nehme der Disclaimer
beispielsweise die Anwesenheit einer zweiten AlO(C)N-
Schicht aus, die allerdings nicht fiir den Gegenstand

von Anspruch 1 relevant sei.

f) Hilfsantrag 6a - Zulassung

Die Zulassigkeit des Disclaimers in Hilfsantrag 6 sei
bereits in der Beschwerdeerwiderung der
Einsprechenden 2 in Frage gestellt worden, weil dieser

mehr ausnehme, als erforderlich sei.



- 17 - T 1577/23

Es ladgen daher keine aulBergewdhnlichen Umstande vor,
die die Zulassung des Hilfsantrags 6a rechtfertigen
kénnten, um diesen bereits seit lange bekannten Einwand
zu beheben. Im Ubrigen widre ein entsprechende Antrag

bereits im Einspruchsverfahren einzureichen gewesen.

Zudem sei der Disclaimer gemal Anspruch 1 von
Hilfsantrag 6a prima facie nicht gewadhrbar, da der
beanspruchte Gegenstand prima facie nicht die
Erfordernisse von Artikel 84, 83, 52 (2) a) und

123 (2) EPU erfiille. Der Wortlaut des Disclaimers sei
unklar in Bezug auf die angegebenen Gasfliisse. Zudem
fehlten essentielle Merkmale. Weiterhin umfasse der
Disclaimer nicht die in Tabelle 1 von D7 und D8
angegebenen Temperaturbereiche. Im Ubrigen sei das
beanspruchte Verfahren nicht ausfihrbar, da
beispielsweise nicht angegeben werde, welche Anlagen
verwendet und welche Substrate beschichtet werden
konnten. Zudem falle das beanspruchte Verfahren unter
das Patentierungsverbot nach Artikel 52 (2) a) EPU.

g) Hilfsantrag 6a - Anderungen

Der Disclaimer in Anspruch 1 spiegele nicht die
breiteren Temperaturbereiche in der jeweiligen

Tabelle 1 der Dokumente D7 und D8 wider.

Zusatzlich zu den bei der Zulassungsdiskussion bereits
erwahnten Temperaturbereichen, fehle im Disclaimer der
allgemein in D8 angegebene Druckbereich, bei dem das
Verfahren durchgefihrt werde. Somit nehme der
Disclaimer bezliglich des Druckbereichs weiterhin mehr

aus als gerechtfertigt.
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h) Hilfsantrag 6b - Zulassung

Die Zuléassigkeit des Disclaimers in Hilfsantrag 6 sei
bereits in der Erwiderung auf der Beschwerde von der
Einsprechenden 2 dahingehend in Frage gestellt worden,
dass dieser mehr ausnehme, als erforderlich sei. Auch
seien im Rahmen der miindlichen Verhandlung vor der
Kammer bereits Einwadnde zur Gewahrbarkeit des
Hilfsantrags 6 erhoben worden. Die Patentinhaberin
hatte auf alle diese Einwande schon beim Einreichen des

Hilfsantrags 6a reagieren miussen.

Es ladgen daher keine aulBergewdhnlichen Umstande vor,
die die Zulassung des weiteren Hilfsantrags 6b

rechtfertigen kénnten.

Im Ubrigen konvergiere der Gegenstand von
Hilfsantrag 6b nicht mit dem Gegenstand wvon

Hilfsantrag 6a.

i) Hilfsantrag 6b - Anderungen

Der Disclaimer umfasse nicht die in Tabelle 1 von D7
und D8 jeweils angegebenen Temperaturbereiche. Zudem
sei der Disclaimer nicht gemaB G 1/03 zuldssig, da der
beanspruchte Gegenstand auch durch positive Merkmale
von der Offenbarung in D8 hatte abgegrenzt werden

konnen.

J) Hilfsantrag 6b - Klarheit

In der Definition des Verfahrens nach Anspruch 1
fehlten essentielle Merkmale, um das beanspruchte
Verfahren klar zu charakterisieren und das in

Anspruch 1 genannte Produkt zu erhalten.
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Der Wortlaut des Disclaimers definiere eine Vielzahl
von Parametern, fur die eine Fachperson nicht erkennen
kénne, wie diese zu widhlen seien. Im Ubrigen sei der
Wortlaut des Disclaimers unklar in Bezug auf die
angegebenen Gasflusse aufgrund der Verwendung
unterschiedlicher Einheiten. Zudem mache der Disclaimer
nicht klar, welche Schicht die angegebenen

Verfahrensschritte betrafen.

k) Hilfsantrag 6b - Ausfihrbarkeit

Anspruch 1 definiere keine konkreten
Prozesseinstellungen oder Schichtdicken und sei daher
nicht idber seine gesamte Breite ausfihrbar. Zudem
liefere das Patent keine konkreten Angaben zu
geeigneten Substraten, Zwischenschichten und Reaktoren.
Die Tabellen 1 und 2 des Patents enthielten
widerspriichliche Angaben zum Ti/Al-Verhdltnis aufgrund
der Verwendung unterschiedlicher Einheiten fir den
Gasfluss und vermittelten daher keine nacharbeitbare
Lehre fir eine Fachperson. Das Patent gebe der
Fachperson nicht gentgend Informationen an die Hand, um
ein Produkt mit der in Anspruch 1 genannten

Lamellenstruktur abwechselnder Phasen zu erhalten.

1) Hilfsantrag 6b - Entdeckung/Nichterfindung

Der beanspruchte Gegenstand stelle keine Erfindung,
sondern eine Entdeckung dar, da die lamellare Struktur
inharent schon in D1, D2 und D8 vorhanden gewesen sei.
Die Patentinhaberin habe diese also lediglich entdeckt.

m) Hilfsantrag 6b - Neuheit

D1 offenbare ein Verfahren zum Beschichten, bei dem wie

von D43 durch die TEM-Aufnahme in Figur 2 belegt,
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bereits eine Beschichtungslage von Al Tij_4yN mit der von
Anspruch 1 definierten Lamellenstruktur erhalten werde.
Die in D1 offenbarten Temperatur- und Druckbereiche fir
das Abscheidungsverfahren umfassten die in Anspruch 1

definierten Bereiche.

D9 und D10 offenbarten jeweils ein
Beschichtungsverfahren mit der eine Beschichtungslage
von Al,Ti{_yxN erzielt werde. Die in D9 und D10
offenbarten Druck- und Temperaturbedingungen umfassten

die in Anspruch 1 definierten Bereiche.

n) Hilfsantrag 6b - erfinderische Tatigkeit

D9 offenbare ein Verfahren zum Abscheiden einer TiAIN-
Schicht. Das Patent zeige nicht, dass die mittels des
in Anspruch 1 definierten Verfahrens hergestellten
Korper bessere Eigenschaften aufwiesen als die gemaB DO
hergestellten Korper. Insbesondere sei nicht belegt,
dass ein gemal Anspruch 1 beschichteter Schneideinsatz
eine bessere Standzeit aufweise als ein nach D9

hergestellter Schneideinsatz.

Das Verfahren nach Anspruch 1 stelle daher lediglich
eine Alternative zu dem in D9 beschriebenen Verfahren

dar.

Die Variation von Betriebsparametern und die damit
einhergehende Variation der Struktur der Beschichtung
liege im Rahmen der iblichen Vorgehensweise einer
Fachperson zur Bereitstellung einer einfachen

Alternative.
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Entscheidungsgrunde

1. Hauptantrag - Neuheit

1.1 D8 (siehe das generische Ausfihrungsbeispiel gemal den
Tabellen 1 und 2) offenbart ein Verfahren zur
Herstellung eines hartstoffbeschichteten Koérpers. Die
Beschichtung weist unterschiedliche Phasen auf (siehe
D8, Seite 8, Zeilen 27 bis 29) und hat eine
lamellenartige Struktur mit einer Lamellendicke von
weniger als 25 nm (siehe D8, Seite 10, Zeilen 4 bis 8).
Die Prozessparameter umfassen im Wesentlichen die im
Ausfihrungsbeispiel des Patents vorgeschlagenen

Parameter, vergleiche

Patent, Tabelle 1

Tabelle 1 - Prozessparameter

Temperatur (°C) | Gaszusammensetzung/Gasfluss (I/min} bzw. TiCly und CH;CN (mlfmin}

Beschichtungslage

TiN 880 - 900 TiCl4f2,7, Nol14, Ho17
MT-TIiCN 830- 870 CH4CN/D,5, TiCl,/2,7, No/19, Hal3
AITIN 800 - 830 HCI-AICI42,7-0,7, TICl4 /0,3, NH4-N,/0,9-45, H,/64

und D8, Tabelle 1:

Tabelle 1 — Prozessparameter
Temperatur (°C) Gaszusammensetzung/Gasfluss (I/min)
bzw. TiCl; und CH3;CN (ml/min)

Beschichtungslage

TiN 880 — 900 TiCly/2,7, N2/14, HA/17

MT-TIiCN 750 — 850 CH:CN/0,5, TiCly/2,7, N2/19, Ho/3

AITIiN 750 — 850 HCI-AICI3/2,7-0,9, TiCl4/0,3, NH,-N/0,9-

4,5, H,/64
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Der in der Tabelle 1 von D8 offenbarte breite

Temperaturbereich wird in Anspruch 8 von DS§:

"dass die Beschichtungslage (2) mit Al Tij_4N bei einer

Temperatur von 800 °C bis 830 °C abgeschieden wird"

und auch im konkretisierten Ausfihrungsbeispiel auf

Seite 9, Zeilen 10 bis 11 von DS8:

"wird schlieBlich die Beschichtungslage 2 mit
Al Ti;_-4N aufgebracht, woflir die Temperatur auf etwa

800 °C bis 825 °C gesenkt wird"

weiter eingeschrankt und entspricht dem in Tabelle 1

des Patents angegebenen Temperaturbereich.

Damit offenbart D8 ein Verfahren nach Anspruch 12 gemal
Hauptantrag, bei dem im Wesentlichen die identischen
Prozessparameter eingesetzt werden, mit denen auch
gemal Patent (siehe auch dort Tabelle 1) gearbeitet

werden soll.

Somit muss nach D8 zwangslaufig auch eine Beschichtung
mit der in Anspruch 1 gemaR Hauptantrag definierten

Struktur erhalten werden.

Die Patentinhaberin wendet sich gegen diese Ansicht und
argumentiert, dass die Prozessparameter im Patent
bewusst anders gewahlt worden seien. Sie begriindet
diese Ansicht damit, dass eine Fachperson die Angaben
zum Gasfluss von "HC1-AlCl3/2,7-0,7" 1/min in Tabelle 1
des Patents nicht so verstehe, dass dort ein
Gasflussbereich im Sinne von "2,7 bis 0,7 1/min"
angegeben werde. Vielmehr verstehe eine Fachperson die
Gasflusswerte in Tabelle 1 des Patents aufgrund der

Verwendung eines Gedankenstrichs anstelle eines
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Bindestrichs als Angabe konkreter Einzelwerte der
beiden Gase im Sinne von "HC1/2,7 1/min und AlCls/

0,7 1/min". Der Aluminiumanteil sei daher gemdB Patent
bewusst auf 0,7 1/min abgesenkt worden. Entsprechend
interpretiere eine Fachperson die Angaben in Tabelle 1
von D8. Folglich werde im Ausfiihrungsbeispiel des
Patents aufgrund des unterschiedlichen Gasflusses von
AlCl3 ein anderes Verhaltnis von Aluminium zu Titan
eingesetzt als in D8. Da das in D8 beschriebene
Beschichtungsverfahren daher unter anderen Bedingungen
als im Ausfiihrungsbeispiel des Patents durchgefiithrt
werde, konne nicht zweifelsfrei aus D8 geschlossen
werden, dass in D8 eine Beschichtung mit einer
lamellenartigen Struktur mit Lamellen mit einer
Lamellendicke von weniger als 100 nm und
aufeinanderfolgenden Abschnitten mit unterschiedlichen

Phasen abgeschieden werde.

Dieses Argument iberzeugt die Kammer nicht.

Der in Tabelle 1 des Patents und von D8 angegebene
Gasfluss fir HC1-AlClj stellt aus Sicht der Kammer fir
eine Fachperson im weiteren Kontext des Patents einen

Mengenbereich, im Sinne von "von ... bis ... " dar.

Das Verstandnis der Angaben "HC1-AlCl3/2,7-0,7" 1/min
im Sinne von "2,7 bis 0,7 1/min" deckt sich mit der
iblichen Verwendung eines Strichs zwischen
Mengenangaben. Dies gilt unabhangig davon, ob es sich
dabei um einen Gedanken- oder Bindestrich handelt und
ob dabei die Zahlenwerte durch ein Freizeichen von

diesem Strich getrennt werden.

Selbst wenn eine Fachperson bei isolierter Betrachtung
den Ausdruck "HC1-A1Cl3/2,7-0,7" 1/min in Tabelle 1 des

Patents auch so verstehen konnte, dass damit konkrete
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Einzelwerte fir den Gasfluss fir die beiden Gase HC1
und AlCls im Sinne von "HC1/2,7 1/min" und "AlCl3/0,7
1/min" angegeben werden koénnten, so stiinde diese
vermeintlich ebenso mégliche Auslegung des Ausdrucks in
Tabelle 1 im Widerspruch zu dem weiteren technischen
Zusammenhang, in dem Tabelle 1 im Patent prasentiert

wird.

Tabelle 1 wird in Absatz [0029] zusammen mit Tabelle 2
offenbart. Absatz [0029] verdeutlicht im einleitenden
Satz, dass in den nachfolgenden Tabellen typische
Prozessparameter offenbart sind. Mittels dieser
typischen Parameter sollen gemaR Tabelle 2
Beschichtungslagen abgeschieden werden, deren

Aluminiumgehalt variiert:

Al,Ti;_yN, x = 0,80 - 0,99

Die Angaben in Tabelle 2 des Patents sind nur zu
realisieren, wenn bei einem gemalB Tabelle 1
zweifelsfrei konkret festgelegten TiClg-Gasfluss
("TiCl4/0,3") zumindest der Aluminiumgasfluss variiert

wird.

Die mittels der Definition des Aluminiumanteils x in
Tabelle 2 verdeutlichte moégliche Variabilitat im
Verhdltnis von Ti zu Al in der Beschichtungslage wird
auch durch die Ubrige Lehre des Patents bestatigt,
siehe beispielsweise Absatz [0023] des Patents, wonach
"ein molares Verhdltnis von Aluminium zu Titan kleiner
als 5,0, vorzugsweise kleiner als 4,5, insbesondere 2,5

bis 4,2" bevorzugt ist.

Zudem findet sich im Patent auch keine Offenbarung
dahingehend, dass der Gasfluss von AlClsy konkret auf

0,7 1/min abgesenkt sein muss und die Angabe
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"HC1-AlCls3/2,7-0,7" 1/min in Tabelle 1 des Patents -
trotz des auf Anhieb erkennbaren Widerspruchs zu den
weiteren Angaben in Tabelle 2 - als eine Angabe

konkreter Einzelwerte aufzufassen ist.

Das in Bezug auf die Angaben in Tabelle 1 des Patents
dargelegte Verstandnis des Ausdrucks "HC1-AlCljy/
2,7-0,7" 1/min gilt entsprechend fiir die komplementdren

Angaben in DS8.

HC1-AlCl3 wird in D8 folglich in dem generischen
Ausfilhrungsbeispiel der Tabellen 1 und 2 in einer Menge
von 2,7 bis 0,9 1/min eingesetzt. Dieser Mengenbereich
wird von dem im Patent angegebenen Bereich von 2,7 bis

0,7 1/min eingeschlossen.

Das in D8 beschriebene Verfahren entspricht daher dem

in Anspruch 12 wie erteilt offenbarten Verfahren.

Da die in Anspruch 1 definierte Struktur der
Beschichtungslage (Lamellen mit einer Lamellendicke von
weniger als 100 nm, wobei die Lamellen
aufeinanderfolgende Abschnitte mit unterschiedlichen
Phasen umfassen) soweit unstreitig lediglich wvon der
Verfahrensfihrung abhangt und diese in D8 und im Patent
identisch ist, muss der mittels D8 hergestellte
beschichtete Korper zwingend auch die in Anspruch 1

definierte Struktur aufweisen.

Die Kammer kommt daher in Ubereinstimmung mit der
Begriindung in Punkt II.4.3.4 der angefochtenen
Entscheidung zu dem Schluss, dass der Gegenstand der
Anspriiche 1 und 12 wie erteilt gemal Hauptantrag nicht
neu gegenliber der Offenbarung in D8 ist

(Artikel 54 (3) EPU).
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Der Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) EPU steht einer
Aufrechterhaltung des Patents daher entgegen.

Hilfsantragsgruppen 1 und 2, Hilfsantrag 3 - Neuheit

Die zusatzlichen Merkmale im jeweiligen Anspruch 1 der
Hilfsantragsgruppen 1 und 2 betreffen die
Phasenmorphologie und relativen Dicken der ersten und
zwelten Abschnitte der Lamellen der Al Tiq{_4N-

Beschichtungslage.

Diese weiteren in Anspruch 1 definierten Eigenschaften
werden unstreitig durch das verwendete

Beschichtungsverfahren erzielt.

Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 3 entspricht Anspruch 12

wie erteilt.

Wie oben in Bezug zu den Anspriichen 1 und 12 gemal
Hauptantrag festgestellt, offenbart D8 ein
Beschichtungsverfahren, das unter den gleichen
Bedingungen durchgefiithrt wird, wie das in Tabelle 1 des
Patents beschriebene Verfahren und folglich auch das

gleiche Produkt erzielt.

Somit ist der Gegenstand von Anspruch 1 der
Hilfsantréage 1, la, 1lb, 2, 2a, 2b und 3 nicht neu
gegentiber D8 (Artikel 54 (3) EPU). Angesichts der
fehlenden Neuheit bedarf es keiner weiteren Diskussion
zu der im Verfahren ebenfalls in Frage gestellten

Zulassung der Hilfsantrage 1, la, 1lb, 2, 2a, 2b und 3.

Hilfsantrag 4 - Neuheit

Anspruch 1 gemaB Hilfsantrag 4 ist auf ein Verfahren

gemal Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 gerichtet, wobei
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weitere strukturelle Merkmale des herzustellenden
Erzeugnisses erganzt wurden ("wobei die Lamellen mit
wechselweise ersten Abschnitten, die idberwiegend oder
ausschlieRlich aus einer kubischen Phase bestehen, und
zweiten Abschnitten, die idberwiegend oder
ausschlieRlich aus einer hexagonalen Phase bestehen,
gebildet sind, wobei die ersten Abschnitte in einem
Querschnitt dinner als die zweiten Abschnitte

ausgebildet sind").

Wie oben zum Hauptantrag dargelegt, offenbart D8 im
Ausfihrungsbeispiel der Tabellen 1 und 2 ein Verfahren
zur Herstellung eines hartstoffbeschichteten Kérpers,
bei dem die Prozessparameter im Wesentlichen identisch
mit dem im Ausfihrungsbeispiel des Patents

vorgeschlagenen Prozessparametern sind.

Somit miissen sich zwingend auch bei dem
Beschichtungsverfahren nach D8 implizit Lamellen mit
kubischen und hexagonalen Phasen mit unterschiedlichen
Dicken ausbilden, wie sie in Anspruch 1 definiert

werden.

Der Gegenstand von Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 4 ist
daher nicht neu gegeniiber der Offenbarung von D8
(Artikel 54 (3) EPU). Angesichts der fehlenden Neuheit
bedarf es keiner weiteren Diskussion zu der im
Verfahren ebenfalls in Frage gestellten Zulassung des

Hilfsantrags 4.

Hilfsantrag 4a

In Bezug auf Hilfsantrag 4a gelten im Wesentlichen die

gleichen Uberlegungen wie fiir Hilfsantrag 4.
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Zwar werden in Anspruch 1 Bedingungen fir den
Abscheidungsprozess genannt:
Druckbereich von 20 bis 80 mbar und

Temperaturbereich von 800 °C bis 830 °C.

Allerdings liest die Fachperson die Angaben zu dem
generischen Ausfihrungsbeispiel in Tabelle 1 von D8 im
weiteren Gesamtzusammenhang von D8 mit. Dort offenbart
D8 als alleinige Optionen fiir den Betriebsdruck einen
Druckbereich von 20 bis 40 mbar, siehe Anspruch 10 bzw.
Seite 5, Zeile 7.

Weiterhin offenbart D8 der Fachperson im
konkretisierten Ausfihrungsbeispiel auf Seite 9,
Zeilen 10 bis 11, dass die Abscheidung zur Steigerung
der Harte der Beschichtungslage mit Al Ti;_4N bei einer
Temperatur von 800 °C bis 825 °C durchgefilhrt werden
kann. Eine im Wesentlichen entsprechende

Temperaturangabe offeriert auch Anspruch 8 wvon DS8.

D8 offenbart somit ein Verfahren nach Anspruch 1 von

Hilfsantrag 4a.

Der Gegenstand von Anspruch 1 gemaB Hilfsantrag 4a ist
mithin nicht neu gegeniiber der Offenbarung von D8
(Artikel 54 (3) EPU). Daher eriibrigt sich eine weitere

Diskussion zur Zulassung von Hilfsantrag 4a.

Hilfsantrag 5 - Neuheit

Anspruch 1 erfordert, dass mittels des beanspruchten
Verfahrens eine Beschichtung "gleichzeitig auf einer
Vielzahl von Korpern (1) abgeschieden wird" und das
Beschichten in einer Anlage erfolgt, in welche die

Korper gleichzeitig eingebracht werden.
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Diese Merkmale liest eine Fachperson in D8 nach

Auffassung der Kammer zwangslaufig mit.

Zwar offenbart D8 nicht explizit, ob die in der
allgemeinen Beschreibung und in Tabelle 1 genannten
Prozessparameter flr einen groBtechnischen Reaktor zur
gleichzeitigen Beschichtung einer Vielzahl von Kdrpern
oder fir einen Reaktor im LabormaBstab zur Beschichtung

eines einzelnen Korpers gelten sollen.

Allerdings bericksichtigt eine Fachperson die
Offenbarung von D8 in ihrem technischen
Gesamtzusammenhang. D8 zielt explizit darauf ab,
Schneideinsatze in einem groRtechnischen Reaktor zu
beschichten, siehe Seite 2, Zeile 28 bis Seite 3,

Zeile 3 und insbesondere Seite 3, Zeilen 16 bis 21:

"Ein mit der Erfindung erzielter Vorteil ist darin zu
sehen, dass ein Abscheiden einer Beschichtungslage aus
TiCN mit langlichen Kristallen von TiCN in einem
Temperaturfenster erfolgen kann, das bei einem
groBtechnischen Reaktor unter gleichzeitiger
Abscheidung dieser Beschichtungslage eine Abkihlung auf
eine erforderliche Temperatur fir eine nachfolgende
Abscheidung der Beschichtungslage mit Al,Tij_4N

ermoglicht" (Hervorhebungen durch die Kammer) .

Somit ist fir eine Fachperson direkt und unmittelbar
erkennbar, dass die in D8 offenbarten Prozessparameter
flir einen groBtechnischen Reaktor gelten sollen, bei
dem eine Vielzahl von Korpern in den Reaktor

gleichzeitig eingebracht und beschichtet werden.

Der Gegenstand von Anspruch 1 ist mithin auch nicht neu
gegeniiber der Offenbarung von D8 (Artikel 54 (3) EPU).

Daher erlibrigt sich eine weitere Diskussion der
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Argumente der Einsprechenden zur Zulassung von
Hilfsantrag 5, der bereits der angefochtenen

Entscheidung zugrunde lag.

Hilfsantrag 6 - Anderungen

Der Disclaimer in Anspruch 1 dient zur Abgrenzung
gegenliber dem Gegenstand des jeweiligen Anspruch 1 der
Dokumente D7 und D8 (jeweils Stand der Technik nach
Artikel 54(3) EPU).

Anspruch 1 von D7 und D8 ist jeweils auf einen Korper
gerichtet. Damit ist der Gegenstand von Anspruch 1 der
Dokumente D7 und D8 nicht neuheitsschadlich fur den auf
ein Verfahren gerichteten Gegenstand von Anspruch 1
gemall Hilfsantrag 6 wenn man dessen Wortlaut ohne

Disclaimer betrachtet.

Zudem ist der erste Teil des Disclaimers, der in
Anspruch 1 eingefigt wurde, um diesen von der
Offenbarung in Dokument D7 abzugrenzen, auch allgemein
nicht notwendig, denn D7 offenbart im Gegensatz zu D8
auch in seiner Gesamtheit nicht zwingend die
Kombination der iUbrigen in Anspruch 1 definierten
Prozessparameter. D7 offenbart zwar in Tabelle 1

("750 °C bis 850 °C") und auf Seite 7, Zeile 13

("780 °C bis 840 °C") jeweils einen Temperaturbereich,
der den in Anspruch 1 von Hilfsantrag 6 definierten
Temperaturbereich mit umfasst. Allerdings offenbart D7
nicht direkt und unmittelbar, dass die Abscheidung in
dem engen Temperaturbereich von 800 °C bis 830 °C
erfolgen soll. Folglich kann auch nicht davon
ausgegangen werden, dass mit dem Verfahren nach D7
zwingend eine in Anspruch 1 definierte lamellenartige

Struktur erzielt wird.
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Der Disclaimer erfillt mithin nicht die in G 1/03
(siehe Punkt 2.2 der Entscheidungsformel) definierten
Bedingungen an einen nicht-offenbarten Disclaimer,
wonach dieser nicht mehr ausschlieBen darf als néotig,
um die Neuheit gegeniiber einem Stand der Technik nach
Artikel 54 (3) EPU herzustellen.

Die Anderungen in Anspruch 1 von Hilfsantrag 6 erfiillen
somit nicht die Erfordernisse von Artikel 123 (2) EPU.
Daher eribrigt sich eine weitere Diskussion zur

Zulassung von Hilfsantrag 6.

Hilfsantrag 6a - Zulassung

Hilfsantrag 6a beruht auf Hilfsantrag 6, der bereits im
Einspruchsverfahren eingereicht wurde und der eine
Reaktion auf die Einwdnde fehlender Neuheit gegeniiber
D7 und D8 darstellen soll (siehe Punkt 16.1 der
Niederschrift iUber die mindliche Verhandlung vor der
Einspruchsabteilung). Der Hilfsantrag 6 war also
bereits vor der Einspruchsabteilung in zuldssiger Weise
vorgebracht worden und wurde zudem erneut bereits mit

der Beschwerdebegriindung eingereicht.

Die Einreichung von Hilfsantrag 6a stellt eine direkte
Reaktion auf die erstmals wahrend der Verhandlung vor
der Kammer im Detail dargelegte Argumentation dar,
wonach der Disclaimer gemal Anspruch 1 von

Hilfsantrag 6 zu breit formuliert ist, da er einerseits
aus Sicht der Kammer unnotigerweise auch D7 ausschlieBt
und zudem nicht auf das generische Ausfihrungsbeispiel
von D8 gerichtet ist. Zwar hatte die Einsprechende 2
auf Seite 5 ihrer Erwiderung auf die Beschwerde bereits
allgemein argumentiert, dass der Disclaimer in

Anspruch 1 mehr ausnehme als ndtig. Dies wurde aber im

schriftlichen Verfahren lediglich damit begriindet, dass
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der Disclaimer in Bezug auf D7 die Moglichkeit einer
zweiten AlO(C)N-Schicht ausschlieBe.

Die Kammer stellt somit fest, dass der Einwand im
Rahmen der mindlichen Verhandlung vor der Kammer anders
begriindet wurde als im schriftlichen Verfahren. Im
speziellen Fall einer Diskussion eines Disclaimers hat
eine derartige Anderung der Argumentation auch
unmittelbar Einfluss auf die erforderliche

Formulierungen des Disclaimers.

Eine wahrend der mindlichen Verhandlung vor der Kammer
geanderte Argumentation im Sinne einer "Nachscharfung",
"Vertiefung" bzw. "Konkretisierung" eines Einwands zur
Zuldssigkeit von Anderungen seitens der Einsprechenden
bzw. der Kammer hat daher im vorliegenden Fall der
Formulierung eines Disclaimers zu einem Stand der
Technik nach Artikel 54 (3) EPU zur Folge, dass auch
eine Patentinhaberin ihre Anderungen gegebenenfalls
entsprechend durch weitere "Konkretisierung" anpassen

kann, um auf dieses geadnderte Vorbringen zu reagieren.

Zudem wurde der Hilfsantrag 6, der die Basis fiur die
Einreichung des Hilfsantrags 6a bildet, weder im
Einspruchsverfahren abschlieBend diskutiert noch hatte
die Kammer es auf Grundlage der in ihrer Mitteilung
nach Artikel 15 (1) VOBK den Parteien kommunizierten
vorldufigen Meinung fur erforderlich erachtet, diesen

Hilfsantrag zu diskutieren.

Eine konkrete Veranlassung, weitere Hilfsantradge mit
weiteren Disclaimern bereits im Einspruchsverfahren
oder in einer friheren Phase des Beschwerdeverfahrens
einzureichen, bestand daher fir die Patentinhaberin im

vorliegenden konkreten Fall nicht.
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Daher kam die Kammer zu dem Schluss, dass im
vorliegenden Fall auBergewdhnliche Umstdnde vorliegen,

die eine Zulassung des Hilfsantrags 6a rechtfertigen.

Bei der Ausibung ihres Ermessens zur Zulassung des
Antrags bericksichtigte die Kammer auch die Einwéande
der Einsprechenden, wonach der beanspruchte Gegenstand
prima facie nicht gewadhrbar sei in Hinblick auf die
Erfordernisse der Artikel 123 (2), 83, 84 und

52 (2) a) EPU.

Hinsichtlich der Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPU
argumentierten die Einsprechenden im Rahmen der prima
facie Zulassigkeit des Disclaimers und damit der
Gewdhrbarkeit des Anspruchs unter Artikel 123 (2) EPU,
dass dieser nicht die Temperaturbereiche aus D7 und D8
wiedergebe und daher immer noch mehr ausnehme, als

notig sei.

Dieses Argument ilberzeugt nicht.

Anspruch 1 gemaR Hilfsantrag 6a definiert bereits, dass
die Abscheidung der Beschichtungslage mit Aluminium,
Titan und Stickstoff (TiAlIN) bei einer Temperatur von
800 °C bis 830 °C erfolgt.

Eine Wiederholung dieses Temperaturbereichs im
Disclaimer auf Basis von D8 ist daher redundant und
somit nicht erforderlich, da der in D8 offenbarte
Temperaturbereich im Wesentlichen identisch ist (siehe
Anspruch 8: "800 °C bis 830 °C" bzw. Seite 9, Zeilen 10
bis 11: "800 °C bis 825 °C").

Auch ist eine Angabe der in D7 offenbarten breiteren
Temperaturbereiche (Tabelle 1: "750 °C bis 850 °C";
Seite 7, Zeile 13: "780 °C bis 840 °C") weder in

Hinblick auf die in Anspruch 1 ohnehin enger
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definierten Temperaturbereich ("800 °C bis 830 °C")
technisch sinnvoll, noch tberhaupt erforderlich, da
aufgrund der breiteren Temperaturangabe in D7 nicht
zwingend davon ausgegangen werden kann, dass gemdB D7
eine Beschichtung mit der in Anspruch 1 definierten

lamellaren Struktur erhalten werden kann.

In Bezug auf die weiteren Einwande zur prima facie
Gewahrbarkeit unter Artikel 83, 84 und 52 (2) a) EPU
wird auf die nachfolgenden entsprechenden Ausfiithrungen

zu Hilfsantrag 6b verwiesen.

Die Kammer entschied daher, den Hilfsantrag 6a ins
Verfahren zuzulassen (Artikel 13 (2) VOBK).

Hilfsantrag 6a - Anderungen

Die Anderungen in Anspruch 1 stellen einen Disclaimer
in Bezug auf das generische Ausfihrungsbeispiel gemal
Tabelle 1 von D8 dar. Die Angaben in Tabelle 1 von D8
sind wie in Punkt 4 oben dargelegt im weiteren
Gesamtzusammenhang von D8 zu verstehen. Die fiir den
Gegenstand von Anspruch 1 relevante Offenbarung in D8
ist daher auf ein Verfahren gerichtet, bei dem der
Druck gemal den allgemeinen Angaben in Anspruch 10 bzw.
Seite 5, Zeile 7 bei 20 bis 40 mbar liegt.

Damit nimmt der Disclaimer bei vertiefter Prifung von
Hilfsantrag 6a mehr aus als fir die Erzielung eines

neuen Gegenstands in Bezug auf die Offenbarung von D8
erforderlich ist, entgegen den in G 1/03 festgelegten

Bedingungen (siehe Punkt 2.2 der Entscheidungsformel) .

Die Anderungen in Anspruch 1 von Hilfsantrag 6a
erfiillen daher nicht die Erfordernisse von
Artikel 123 (2) EPU.
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Hilfsantrag 6b - Zulassung

Die Einsprechenden argumentierten, dass der

Hilfsantrag 6b bereits zusammen mit Hilfsantrag 6a
hidtte eingereicht werden missen und im Ubrigen auch
keine auBergewdhnlichen Umstande vorladgen, einen
weiteren Hilfsantrag wahrend der mindlichen Verhandlung

vor der Kammer zuzulassen.

Diese Argumente uberzeugen nicht.

Hilfsantrag 6b stellt eine Reaktion auf die weiteren
Einwande zu dem Disclaimer in Anspruch 1 wvon

Hilfsantrag 6a.

In der mindlichen Verhandlung vor der Kammer
kristallisierte sich erst nach bereits erfolgter
Zulassung des Hilfsantrags 6a unter einer prima facie
Evaluierung erhobenen Einwande wahrend der
nachfolgenden detaillierten und vertieften Diskussion
des Wortlauts des Disclaimers in Hinblick auf die
Erfordernisse nach Artikel 123 (2) EPU heraus, dass
auch die Aufnahme des in Erganzung zum konkretisierten
Ausfiihrungsbeispiel (siehe Anspruch 8: "800 °C bis

830 °C"™ bzw. Seite 9, Zeilen 10 bis 11: "800 °C bis

825 °C") allgemein in D8 angegebenen Betriebsdrucks (20
bis 40 mbar) in den Disclaimer erforderlich sei, um die
Zuladssigkeit des Disclaimers herzustellen so dass
dieser nicht mehr ausnimmt als zur Herstellung der

Neuheit nétig.

Diese fir die Patentinhaberin nicht vorhersehbare
Entwicklung wahrend der mindlichen Verhandlung vor der

Kammer stellt im vorliegenden Fall einen
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auBergewdhnlichen Umstand dar, der eine Zulassung des
Hilfsantrags 6b unter Artikel 13 (2) VOBK rechtfertigt.

Die Einsprechenden argumentierten erganzend, dass der
Gegenstand von Hilfsantrag 6b nicht mit dem Gegenstand

von Hilfsantrag 6a konvergiere.

Dieses Argument ist aus Sicht der Kammer ebenfalls
nicht stichhaltig.

Das im Beschwerdeverfahren oft angewendete
Konvergenzkriterium korreliert mit der Zielsetzung des
Beschwerdeverfahrens, die angefochtene Entscheidung in

verfahrensdkonomischer Weise gerichtlich zu Uberprifen.

Ein nach G 1/03 (siehe Punkt 2.3 der
Entscheidungsformel) zuladssiger Disclaimer &andert fir
die Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit und
Ausfihrbarkeit allerdings nichts. Damit andert sich
durch die Anderung des Wortlauts eines Disclaimers im
vorliegenden Fall auch nichts hinsichtlich des
weiterhin zu diskutierenden Gegenstands in Bezug auf

den Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPU.

Das Konvergenzkriterium spielt folglich in der Regel in
Bezug auf Antrdge keine wesentliche Rolle, die sich
lediglich durch eine Anderung des Wortlauts voneinander
unterscheiden, die durch einen Einwand unter Artikel
123 (2) EPU bei der Formulierung des nicht offenbarten

Disclaimers veranlasst ist.

Die Kammer hat ihr Ermessen mithin dahingehend
ausgelbt, den Hilfsantrag 6b in das Verfahren
zuzulassen (Artikel 13 (2) VOBK).
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Hilfsantrag 6b - Anderungen

Anspruch 1 beruht auf einer Kombination der erteilten
Anspriche 12, 15 und 17, die wiederum den Anspriichen

13, 17 und 19 wie urspringlich eingereicht entsprechen.

Der zusatzlich in Anspruch 1 eingefilthrte Disclaimer
beruht auf der spezifischen neuheitsschadlichen
Offenbarung in D8 und erfiillt daher die in G 1/03
definierten Bedingungen fir einen nicht-offenbarten
Disclaimer. In Bezug auf den Einwand zur fehlenden
Angabe der in D7 und D8 beschriebenen
Temperaturbereiche wird auf die obigen Ausfihrungen zur

Zulassung von Hilfsantrag 6a verwiesen.

Im Ubrigen zeigen die obig diskutieren Hilfsantr&ge 4a
und 5, dass eine Abgrenzung von D8 durch positive
Merkmale auf Grundlage der in der urspringlichen
Anmeldung offenbarten Merkmale nicht ohne weiteres
moéglich ist. Daher erfillt der Disclaimer aus Sicht der
Kammer im vorliegenden Fall auch die weitere Bedingung
gemal G 1/03 (siehe Punkt 3 der Entscheidungsgriinde),
wonach ein Disclaimer nur dann zur Uberwindung eines
Neuheitseinwands unter Artikel 54 (3) EPU zulé&ssig ist,
wenn Neuheit nicht bereits einfacher durch die

Aufnahme positiver Merkmale erzielt werden kann.

Hilfsantrag 6b - Klarheit

Mit Ausnahme des Disclaimers beruht der Gegenstand von
Anspruch 1 unstreitig auf einer Kombination erteilter
Anspriche. Eine Diskussion der Klarheit dieses
Gegenstands ist gemal G 3/14 daher nicht statthaft,
sowohl hinsichtlich der Klarheit einzelner Begriffe als

auch hinsichtlich der Frage, ob alle essentiellen
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Merkmale (als fehlend genannt wurden hier z. B. die

Gasflussmengen) in Anspruch 1 definiert sind.

Auch der Wortlaut des zusatzlich eingefihrten

Disclaimers generiert keine Unklarheit.

Der Disclaimer in Anspruch 1 definiert, unter welchen
konkreten Bedingungen ein Verfahren vom Gegenstand des

Anspruchs 1 ausgenommen ist.

Zwar umfasst der Disclaimer fir die einzelnen
einzusetzenden Gase jewells Gasflussmengen und
weiterhin auch Angaben dazu, welcher Druckbereich fir
das ausgenommene Verfahren gilt. Diese einzelnen
Angaben sind allerdings fur sich klar definiert und
auch in Kombination fir eine Fachperson unmittelbar

verstandlich.

Der Disclaimer spannt daher keinen uniberschaubaren
multiplen Parameterbereich auf, der fir eine Fachperson
unklar ware. Der Disclaimer definiert vielmehr anhand
konkreter Angaben der einzelnen Reaktanten und ihrer
Einsatzmenge (Gasfluss), fir welche spezielle
Kombination von Parametern das Verfahren vom Gegenstand

des Anspruchs 1 ausgeschlossen ist.

Auch schlieRt der Disclaimer nicht den kompletten
Gegenstand von Anspruch 1 aus. Zwar Uberlappt der im
Disclaimer angegebene Gasflussbereich ftir HC1/Al1Clsz zu
einem groBen Teil mit dem im Ausfihrungsbeispiel in
Tabelle 1 des Patents angegebenen Bereich, allerdings
sind die Ubrigen Angaben zum konkreter Gasfluss der

weiteren Gase wie TiClg nur punktuell ausgeschlossen.

Dabei ist inharent auch klar, flir welchen Temperatur-

und Druckbereich der Disclaimer gilt. Anspruch 1
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definiert ja bereits, dass das beanspruchte Verfahren
in einem Temperaturbereich von 800 °C bis 830 °C
durchgeftihrt wird. Dementsprechend gilt der Disclaimer
auch nur fur Verfahren, die in diesem Temperaturbereich
durchgefihrt werden. Hinsichtlich des Druckbereichs
wird dieser vom Disclaimer selbst explizit und

zweifelsfrei genannt.

Auch die im Disclaimer angegebenen unterschiedlichen
Einheiten (ml/min bzw. 1/min) fir die einzelnen
Gasflisse generieren fir eine Fachperson keine
Unklarheit. Einerseits ist einer Fachperson bekannt,
dass TiCly bei Raumtemperatur flissig ist, siehe
Abbildung 4.26 in D44. Auch wenn der Disclaimer in
Ubereinstimmung mit der Offenbarung in D8 explizit den
"Gasfluss" der Reaktanten nennt, erkennt eine
Fachperson aufgrund der Einheit ml/min fiir TiCl,
unmittelbar, dass sich diese Menge auf das zu
verdampfende TiCl,; in flissiger Form beziehen muss.
Andernfalls ware in Kombination mit der angegebenen
Gasflussmenge fir AlClz in 1/min und dem damit
einhergehenden Konzentrationsunterschied zwischen AlClj
und TiCly um einen Faktor 1000 eine entsprechende
Zusammensetzung der Al,Ti{_4N-Schicht mit x = 0,85 -
0,98 gemadR den Angaben in Tabelle 2 von D8 und
entsprechend im Disclaimer von Anspruch 1 gemaB

Hilfsantrag 6b nicht realisierbar.

Die Einsprechenden argumentierten weiterhin, dass

unklar sei, auf welche Schicht der Disclaimer abziele.

Auch dieses Argument ist aus Sicht der Kammer nicht
stichhaltig.

Anspruch 1 von Hilfsantrag 6b definiert ein Verfahren

zur Abscheidung einer TiAlN-Beschichtungslage. Der
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Disclaimer definiert, dass "keine Beschichtungslage"

gemédl den weiteren Angaben "abgeschieden wird".

Diese Formulierung im Disclaimer verdeutlicht, dass das
Verfahren keine Beschichtungslage erzeugt, die gemal
den Bedingungen des Disclaimers abgeschieden wird. Ob
der zu beschichtende Kdrper vor oder nach dem in
Anspruch 1 definierten Verfahren mittels weiterer,
nicht beanspruchter Verfahren zusatzlich beschichtet
wird, ist unerheblich, denn derartige
Verfahrensschritte werden von Anspruch 1 ohnehin nicht
umfasst. Der Disclaimer lasst auch keine Zweifel, dass
das Verfahren nach Anspruch 1 nur auRerhalb des vom

Disclaimer ausgenommenen Bereichs beansprucht ist.

Die Kammer kommt daher zu dem Schluss, dass der
Wortlaut des Disclaimers klar und damit der Anspruch im
Sinne von Artikel 84 EPU "deutlich gefasst" ist.

Hilfsantrag 6b - Ausfihrbarkeit

Gemal Artikel 83 EPU und stdndiger Rechtsprechung der
Beschwerdekammern muss die Patentschrift als ganzes und
nicht der Anspruch 1 als solches eine nacharbeitbare
Lehre fir eine Fachperson im Hinblick auf den
beanspruchten Gegenstand vermitteln (Rechtsprechung der
Beschwerdekammern, 10. Auflage, 2022,

Kapitel II.C.3.1).

Ein Einwand beziglich mangelnder Offenbarung kann zudem
nur dann Aussicht auf Erfolg haben, wenn ernsthafte,
durch nachprifbare Fakten erhédrtbare Zweifel an der
Ausfihrbarkeit glaubhaft gemacht werden konnen
(Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 10. Auflage,
2022, Kapitel II.C.9.). Die bloBe Tatsache, dass ein

Anspruch weit gefasst ist, stellt noch keinen Grund zu
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der Annahme dar, dass das Patent das Erfordernis einer

ausreichenden Offenbarung nicht erfullt.

Die Einsprechenden postulieren zwar, dass

- eine Fachperson nicht in der Lage sei, das
beanspruchte Verfahren uUber den gesamten
beanspruchten Bereich herzustellen, denn ihr
fehlten die dafir erforderlichen konkreten
Parametereinstellung sowie Angaben beziiglich der zu
erzielenden Schichtdicken, der einsetzbaren
Substrate, der moglichen Zwischenschichten sowie
der verwendbaren Reaktortypen und Vorrichtungen zum
Mischen der Reaktionsgase;

- die Tabellen 1 und 2 des Patents widersprichliche
Angaben zum Ti/Al-Verhaltnis machten aufgrund der
Verwendung unterschiedlicher Einheiten fiir den
Gasfluss;

- das Patent keine Anleitung enthalte, um mit
zumutbarem Aufwand eine Beschichtung mit der
gewlinschten lamellenartigen Struktur herzustellen.
Insbesondere offenbare das Patent entgegen den in
T 517/98 entwickelten Prinzipien nicht die daftr
notigen Prozessparameter wie Gasflisse, Temperatur

und Druckbereiche.

Allerdings ist ein Patent mit der Bereitschaft
auszulegen, es zu verstehen, und nicht mit dem Willen,
es misszuverstehen (Rechtsprechung der Beschwerde-
kammern, 10. Auflage, 2022, Kapitel II.A.6.1).

Die Offenbarung der Erfindung richtet sich zudem an
Fachleute auf dem Gebiet von CVD-Beschichtungen. Das
Patent offenbart in den Absatzen [0013] bis [0033] und
in den Tabelle 1 und 2, welche Prozessparameter bei dem
CVD-Beschichtungsverfahren gemadl Anspruch 1 wesentlich

sind und gibt auch dafir Wertebereiche an. Es ist daher
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kein Grund erkennbar, warum eine Fachperson unter
Berlicksichtigung ihrer experimentellen Erfahrung nicht
in der Lage sein sollte, die im Patent beschriebene
Erfindung mit zumutbarem Aufwand nachzuarbeiten und
eine Beschichtungslage mit der gewilinschten
lamellenartigen Struktur und Lamellendicke von weniger
als 100 nm herzustellen, zumal die resultierende
Struktur im TEM verifizierbar ist. Eine Fachperson
weiss auch, mit welchen Reaktoren derartige
Beschichtungen aufgebracht werden konnen. Extreme
gegebenenfalls von den Anspriuchen umfasste
Ausfihrungsformen, beispielsweise mit Lamellen beliebig
geringer Lamellendicke oder auf von vornherein als
ungeeignet erkennbaren Substraten, wlirde eine
Fachperson nicht ernsthaft in Betracht ziehen.
Entsprechende Uberlegungen gelten auch in Bezug auf
mogliche Auslegungen der Offenbarung in den Tabellen 1
und 2 des Patents hinsichtlich der Einheiten der
Gasflussmengen und der daraus vermeintlichen
Widerspriiche im Ti/Al-Verhaltnis, siehe obigen

Punkt 11.3.

Gerade diese Tabellen 1 und 2 des Patents geben daher
der Fachperson die notigen wesentlichen Parameter wie
Gasfllisse, Temperatur und Druckbereiche an die Hand, um
eine Beschichtung mit der in Anspruch 1 definierten
Struktur zu erhalten. Das Patent als Ganzes offenbart
daher die Erfindung in ausreichendem Umfang. Eine
weitere Beschradnkung im Sinne von Punkt 1.3 der
Entscheidungsgriinde von T 517/98 ist daher im
vorliegenden Fall nicht erforderlich, da der Anspruch
keine Ausfihrungsformen umfasst, die nicht als durch
das alleinige in der Patentschrift offenbarte Verfahren

erzielbar beschrieben sind.
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Auch hat keine der Einsprechenden Experimente
durchgefiuhrt bzw. vorgelegt, um anhand
nachvollziehbarer Fakten zu zeigen, dass das Verfahren
gemal Anspruch 1 unter Anwendung der in Tabelle 1

angegebenen Prozessparameter nicht reproduzierbar ist.

Insbesondere wurde nicht durch nachprifbare Fakten
belegt, dass eine Fachperson bei Berticksichtigung ihres
allgemeinen Fachwissens vor Problemen bei der
Nacharbeitung der Erfindung stehe, weil die konkrete
Zusammensetzung und Phasen der Beschichtung oder das
Substrat nicht genauer spezifiziert werden bzw. die
angegebenen Parameterbereiche eine bestimmte Breite
aufweisen oder gar offen definiert werden

("Lamellendicke von weniger als 100 nm").

Die Argumentation der Einsprecheden steht weiterhin im
Widerspruch zu den Ausfihrungen zur Neuheit in Bezug
auf DS8.

D8 weist hinsichtlich des darin beschriebenen
Beschichtungsverfahrens den gleichen Detailgrad wie das

angefochtene Patent auf.

Wenn D8 die Erfindung fir eine Fachperson ausreichend
genug offenbart, um zu dem Schluss zu gelangen, dass
damit ein in Anspruch 1 wie erteilt definiertes Produkt
zwingend erhalten werden muss, dann folgt daraus ebenso
zwingend, dass auch das Patent die Erfindung
ausreichend offenbart. Der MaBstab fir die Bestimmung,
ob eine Erfindung ausreichend offenbart ist, ist
schliefllich in Bezug auf den Stand der Technik und das

Patent identisch.

Daraus folgt zudem auch unmittelbar, dass der in den

Wortlaut von Anspruch 1 eingefihrte Disclaimer fir eine
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Fachperson keine unzumutbaren Probleme mit der

Ausfihrbarkeit hervorrufen kann.

Die Kammer ist daher der Auffassung, dass die Erfindung
gemall Anspruch 1 von einer Fachperson beispielsweise
durch Nacharbeitung des Ausfihrungsbeispiels der
Tabellen 1 und 2 ausfithrbar ist (Artikel 83 EPU).

Hilfsantrag 6b - Entdeckung/Nichterfindung

Die in Artikel 52 (2) a) EPU genannten
Nichterfindungen, und damit auch Entdeckungen, beziehen
sich auf Tatigkeiten, die nicht auf ein unmittelbares
technisches Ergebnis abzielen, sondern vielmehr
abstrakter und geistiger Natur sind. Eine Erfindung
liegt dagegen dann vor, wenn sie technischen Charakter
aufweist oder - anders ausgedriickt - einen technischen
Beitrag zum Stand der Technik leistet. Daher sind auch
nur Entdeckungen "als solche" ausgeschlossen

(Artikel 52 (3) EPU).

Die Einsprechenden 1 und 2 argumentieren, dass der
beanspruchte Gegenstand keine Erfindung, sondern eine
Entdeckung darstelle, d. h. dass die lamellare Struktur
inhdrent schon in D1, D2 und/oder D8 offenbart sei,
dass die Patentinhaberin diese also lediglich entdeckt
habe.

Dieser Einwand Uberzeugt nicht.

Der unabhdngige Anspruch 1 von Hilfsantrag 6b betrifft
ein technisches Verfahren zur Herstellung eines
beschichteten Kdrpers, das durch technische Merkmale

charakterisiert wird.
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Ob im Stand der Technik bekannte Beschichtungsverfahren
ebenfalls zu beschichteten Kérpern fihren, die die
beanspruchte Lamellenstruktur implizit erfillen oder
nicht, betrifft die Frage der Neuheit und ist also
solches kein Indiz dafir, dass es sich bei dem

beanspruchten Gegenstand um eine Entdeckung handelt.

Mithin fallt der Gegenstand von Anspruch 1 nicht unter
das Patentierungsverbot nach Artikel 52 (2) a) EPU.

Hilfsantrag 6b - Neuheit

Keines der Dokumente D1, D9, D10 offenbart ein
Beschichtungsverfahren bei dem die Abscheidung in einem
Temperaturbereich von 800 °C bis 830 °C und bei einem
Druck von 20 bis 80 mbar erfolgt. Zudem offenbart auch
keines der Dokumente D1, D9 oder D10, dass die darin
beschriebenen Verfahren eine Beschichtung mit der in

Anspruch 1 definierten Lamellenstruktur erzielen.

D1

D1 beschreibt in den Beispielen 1 und 2 einen
hartstoffbeschichteten Kdrper mit einem Schichtsystem,
das mindestens eine Tij_yAlyN-Hartstoffschicht enthalt,
und ein Verfahren zu dessen Herstellung. Das in den
Beispielen 1 und 2 von D1 offenbarte Verfahren wird bei
einer Temperatur von 800 °C oder 850 °C und einem Druck
von 1 kPa (100 mbar) durchgefihrt.

Damit unterscheidet sich das in Anspruch 1 definierte
Verfahren schon dadurch von dem in D1 beschriebenen
Verfahren, dass dieses bei einem Druck zwischen 20 und
80 mbar durchgefihrt wird.

Zudem offenbart D1 weder, dass in der abgeschiedenen
Beschichtung eine Lamellenstruktur vorliegt, noch ist

eine Lamellendicke gemaB Anspruch 1 fir die nach dem
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Verfahren der Beispiele 1 und 2 von D1 hergestellte
Beschichtung offenbart. Vielmehr wird in D1 eine
kubische Tij_-yAlyN-Phase (siehe Beispiel 1, durchgefihrt
bei 800 °C) erzielt. Zwar wird gemd&R D1 auch ein
heterogenes Gemisch von Tij_ Al N mit der NaCl-Struktur
und AIN mit der Wurtzitstruktur in Beispiel 2 erhalten.
Allerdings wird dieses Beispiel 2 bei 850 °C und somit
auBerhalb des in Anspruch 1 definierten
Temperaturbereichs durchgefiihrt und belegt im Ubrigen
auch nicht, dass die in Anspruch 1 definierte

Lamellenstruktur erhalten wird.

Auch die Einsprechende 2 bestatigt dies auf Seite 9
ihrer Beschwerdebegriindung ("Therefore, D1 was assumed
not to disclose a lamellar structure, since the

Examples of D1 were obtained in a lab-scale process.")

Unabhédngig davon, ob dieses Verstandnis der expliziten
Offenbarung von D1 lberhaupt durch die isolierte
Betrachtung der Figur 2 von D43 in Frage gestellt
werden kann, andert das nachverdoffentlichte Dokument
D43 nichts an der unmittelbaren Offenbarung von D1 fir
die Fachperson zu dessen Verdffentlichungsdatum, die
flir die Beurteilung der Neuheit im vorliegenden Fall
maBgeblich ist. Im Ubrigen belegt D43, dass das
Verfahren nach D1 ausschlieBlich eine kubische

Al Ti;_-4yN-Phase abscheidet (siehe beispielsweise die
Punkte 1, 11 und 13 von D43 sowie die Abschnitte
betitelt "Herstellung einer einphasigen Al,Tij_y4N-
Schicht" und "Weitere Untersuchungen zur Bestatigung
der monophasigen Schicht"). Eine Interpretation der
TEM-Aufnahme gemal Figur 2 von D43 entgegen der ibrigen
expliziten konsistenten Lehre von D43 ist nicht
geeignet, zweifelsfrei zu belegen, dass in Beispiel 1
von D1 zwingend eine Beschichtung erzielt wird, die

nicht aus der in D1 und und D43 explizit genannten
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einphasigen kubischen Al,Ti;_yN-Phase besteht, sondern
ausgerechnet eine Beschichtung mit einer
lamellenartigen Struktur gemal Anspruch 1. Daher kann
auch die Frage der Zulassung von D43 im

Beschwerdeverfahren dahingestellt bleiben.

D9 und D10

D9 offenbart in Abschnitt 3.1 ein Verfahren, bei dem
eine AlTiN-Beschichtungslage mit NaCl-Struktur bei

800 °C und 850 °C abgeschieden wird. Folgt man der
Argumentation der Einsprechenden 2 um des Argumentes
Willen dahingehend, dass fliir das in D9 eingesetzte
LPCVD-Verfahren (siehe Abschnitt 2 von D9) ein Druck
von < 100 mbar tUblich ist (siehe dazu D10, Figur 1), so
offenbart D9 nichtsdestotrotz nicht den von Anspruch 1
definierten engeren Bereich von 20 bis 80 mbar.

Zudem zielt D9 darauf ab, eine Beschichtung mit
monophasiger fcc-Struktur zu erzielen, siehe Einleitung
der Zusammenfassung (Punkt 4: Summary). Das Argument,
wonach D9 zwingend eine lamellanartige Struktur geméal
Anspruch 1 von Hilfsantrag 6b ausbilde, steht daher im
Widerspruch zur expliziten Zielsetzung und Offenbarung

in D9.

Bei dem Verfahren nach D9 kann zwar in Abhédngigkeit des
Al1Cl3/TiCls-Verhdltnisses bei einer hoéheren Temperatur
von 850 °C zusdtzlich AIN mit der Wurtzitstruktur mit
abgeschieden (A1Cl3/TiCly = 5.1) werden, siehe
Abschnitt 3.1 und Punkt 2 der Zusammenfassung von D9.
Bei niedrigeren Al1Cl3/TiClg-Verhdltnissen (A1Cl3/TiClg =
1.7) bleibt die monophasige Struktur erhalten, siehe
Seite 221, zweiter Satz von D9. Aus der vagen Angabe
einer moglichen Mitabscheidung bei bestimmten
Prozessparametern folgt allerdings nicht, dass sich

zumindest bei dieser hdheren, von dem Verfahren nach
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Anspruch 1 ohnehin nicht umfassten Temperatur von
850 °C, zwingend eine lamellenartige Struktur gemil

Anspruch 1 ausbildet.

D10 offenbart auf Seite 4 in Figur 1 ein Verfahren, bei
dem eine AlTiN-Beschichtungslage in einem
Temperaturbereich von 700 °C bis 900 °C und bei einem
Druck < 100 mbar abgeschieden wird. In Abhédngigkeit des
AlCl3/TiClg-Verhdltnisses wird bei einer Temperatur von
800 °C zusédtzlich zur monophasigen fcc-Srtuktur von
A1TiN auch AIN mit der Wurtzitstruktur abgeschieden
(A1Cl3/TiClg > 5.1) oder nicht (Al1Cls3/TiCly = 1.7 -
5.1), siehe Ergebnisse auf Seite 5 von D10. Die
Offenbarung in D10 entspricht daher im Wesentlichen der

Offenbarung in D9.

Damit unterscheidet sich das in Anspruch 1 definierte
Verfahren schon dadurch, dass das Verfahren bei einem
Druck zwischen 20 und 80 mbar durchgefihrt wird.
Zudem offenbart sowohl D9 als auch D10 jeweils
explizit, dass das Verfahren eine Beschichtung mit
einer anderen Struktur erzielt als von Anspruch 1

gefordert.

Der Gegenstand von Anspruch 1 ist daher neu gegeniiber

der Offenbarung in D9 und DI10.

Die Frage der Zulassung der von der Einsprechenden 2
erstmals im Beschwerdeverfahren vorgebrachten
Neuheitseinwande in Bezug auf D9 und D10 eribrigt sich
daher.

Die Kammer ist daher der Auffassung, dass der

Gegenstand von Anspruch 1 neu ist (Artikel 54 EPU).
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Hilfsantrag 6b - erfinderische Tatigkeit

D9 offenbart in Abschnitt 3.1 ein Verfahren, bei dem
eine AlTiN-Beschichtungslage mit NaCl-Struktur bei
800 °C und 850 °C abgeschieden wird.

Das in Anspruch 1 definierte Verfahren unterscheidet
sich von dem in D9 beschriebenen Verfahren dadurch,
dass das Verfahren bei einem Druck zwischen 20 und

80 mbar so durchgefihrt wird, dass die
Beschichtungslage (5) mit Aluminium, Titan und
Stickstoff zumindest teilweise mit einer
lamellenartigen Struktur mit Lamellen mit einer
Lamellendicke von weniger als 100 nm und
aufeinanderfolgenden Abschnitten mit unterschiedlichen

Phasen abgeschieden wird.

Die mit dem beanspruchten Verfahren hergestellte
Lamellenstruktur ist Merkmal des beanspruchten
Gegenstands und ermdglicht nach Paragraph [0033] des
Streitpatents jedenfalls die Herstellung
verschleiRfester und oxidationsbestandiger Materialien.
Es war nicht streitig, dass diese Eigenschaften auf die

beanspruchte Lamellenstruktur zurickzufihren sind.

Folgt man dem Argument der Einsprechenden um des
Argumentes Willen dahingehend, dass dem Gegenstand von
Anspruch 1 die objektive technische Aufgabe
zugrundeliegt, ein alternatives Verfahren zur
Abscheidung einer AlTiN-Beschichtungslage
bereitzustellen, so ist dieser Gegenstand ausgehend von

D9 nichtsdestotrotz nicht naheliegend.

D9 beschreibt in Abschnitt 3.2. die verbesserten und
vorteilhaften mechanischen Eigenschaften der

beschichteten Korper. Diese Eigenschaften héngen



- 50 - T 1577/23

malgeblich von der Struktur der Beschichtung ab.
Deswegen zielt D9 gerade darauf ab, eine
aluminiumreiche, einphasige Al Ti;_-yN-Beschichtungslage

mit NaCl-Struktur herzustellen (siehe "Abstract").

Ausgehend von D9 besteht keine Veranlassung, die
Abscheidung ausgerechnet in einem Temperaturbereich von
800 °C bis 830 °C und bei einem Druck von 20 bis

80 mbar durch die Wahl geeigneter Gasfliisse so zu
fiihren, dass damit eine Beschichtung mit einer

Lamellenstruktur gem&R Anspruch 1 erhalten wird.

Eine willkiirliche Anderung zur Bereitstellung einer
Alternative wilirde eine Fachperson im vorliegenden Fall
ausgehend von D9 ohne etwaige konkrete Veranlassung
dazu nicht in Erwadgung ziehen, da nicht erwartbar ist,
dass bei einer gednderten Struktur die Beschichtung
weiterhin die in D9 als vorteilhaft beschriebenen

mechanischen Eigenschaften aufweisen wilrde.

Die Kammer ist daher der Auffassung, dass der
Gegenstand von Anspruch 1 nicht naheliegend ist
(Artikel 56 EPU).
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Entscheidungsformel
Aus diesen Grunden wird entschieden:
1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung mit der

Anordnung zurickverwiesen, ein Patent in gedndertem Umfang

mit folgender Fassung aufrechtzuerhalten:

Anspruche:
Nr.: 1 bis 5 des Hilfsantrags 6b
eingereicht wahrend der mindlichen Verhandlung vor der

Beschwerdekammer vom 20. Mai 2025

Beschreibung:

Seiten: 2 bis 5
eingereicht wahrend der mindlichen Verhandlung vor der

Beschwerdekammer am 20. Mai 2025

Zeichnungen:
Figuren: 1 bis 5 der Patentschrift

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:
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