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YRKANDEN

Invindaren har i Patentbesvéarsratten vidhallit sitt yrkande att pa-
tentet ska upphévas.

Patenthavaren har 1 Patentbesvarsriatten yrkat att patentet ska
uppratthallas med patentkrav 1-11 ingivna den 23 mars 2009.

REDOGORELSE FOR SAKEN

Obducat AB har inviant mot patentet nr 0102144-3, som innehas av
Replisaurus Technologies AB, och yrkat att det ska upphévas. Ge-
nom det 6verklagade beslutet upprattholl Patentverket patentet 1
dndrad lydelse. Patentverket fann 1 sitt beslut att uppfinningen var
ny, hade teknisk effekt samt hade uppfinningshdjd i forhallande till
anford kénd teknik. Patentkraven ansags dven ha motsvarighet 1
grundhandlingarna och ha tillrackligt stod 1 beskrivningen for att

en fackman skulle kunna utéva uppfinningen.

Invandaren har 6verklagat Patentverkets beslut och efter det att
patenthavaren bemott 6verklagandet har Patentbesvarsratten i f6-
reldggande av den 25 februari 2009 berett denne majlighet att yttra
sig over dels fragan om nyhet for uppfinningen enligt patentkrav 12
dels fragan om uppfinningshojd fér uppfinningen enligt patentkrav
13 och 14.

Patenthavaren lamnade den 23 mars 2009 till Patentbesvarsratten
in en ny kravuppséttning varvid krav 12-14 avseende masterelek-
trod och apparat utgatt och nyinlamnade patentkrav 1-11 helt 6ver-
ensstimde med patentkraven 1-11 i1 patentet 1 dess av Patentverket
uppratthallna lydelse.

Invandaren har darefter vidhallit sin instéllning savitt avser pa-

tentkraven 1-11.



Uppfinningen

Av patentets beskrivning framgar bl.a. féljande om uppfinningens
bakgrund och d&ndamal. Uppfinningen avser en metod, en master-
elektrod och en apparat for produktion av mikro- och nanostruktu-
rer 1 elektriskt ledande material. Metoden bygger pa elektrokemisk
etsning eller platering och en ny princip ddr monsterdefinition och
motelektrod 1 en elektrokemisk etscell integreras till en enhet. Ge-
nom att vid etsning flytta monsterdefinitionen fran anod till katod 1
en elektrokemisk etscell kan litografisteget elimineras. En master-
struktur 1 motelektroden replikeras direkt 1 substratet med hjalp av
elektrokemisk etsning i de lokala celler som uppstar da motelektrod
och substrat pressas mot varandra. Genom att sdnka ned substrat
och masterelektrod i en etslosning och pressa masterelektroden och
substratet mot varandra definieras monstret och lokala elektroke-
miska celler med extremt kort elektrodavstand skapas. De bada
elektroderna maste inte nédvéandigtvis nedsénkas i etsviatskan, det

riacker med att en tunn etsvéatskefilm appliceras mellan dem.

Det yttre strukturlagret gors i ett isolerande material och skyddar
omraden dar kontakt finns mot etsning. Nar en spanning laggs éver
cellen etsas de omraden som har kontakt med elektrolyten och leda-
re bildas av de omraden som &r isolerade av masterstrukturen.
Elektrodavstandet definieras av tjockleken pa strukturlagret och
tack vare det korta avstandet, minimeras de resistiva forlusterna.
Det korta elektrodavstandet kan medge en vildigt utspadd elektro-
Iyt. Tjockleken pa det isolerande strukturmonstret kan kontrolleras
med god precision. Geometrin 1 cellen 16ser ocksa problemet med
ojamn stromtithet som 1 normala fall leder till 6veretsade ledare
néra stora oetsade omraden. Varje motelektrodsomrade motsvarar
arean pa underliggande omrade som ska etsas och stromtathetsfor-
delningen blir darfér optimal.

En viktig detalj ar att vatgasutveckling inte far ske vid motelektro-
den. Istallet styrs processen sa att katodreaktionen ar elektrodepo-
sition av substratmaterial. Ett renssteg med reverserad cellspéan-
ning kravs darfér mellan varje substrat som etsas. I en platerings-

process ar masterelektroden anod och substratet dar strukturen



byggs upp katod varvid plateringsmaterial forst har deponerats i
masterelektroden.

Den inerta motelektroden kan utgoras av en flexibel metallfolie som
pressas mot underliggande substrat genom att trycksétta den véts-
kebehallare som folien 4r monterad pa. Ti, Pt och Pd &r troliga ma-
terialval for metallfolien.

Exempel pa applikationer déar strukturer i1 ledande material 6nskas
ar PWB (Printed Wiring Boards), PCB (Printed Circuit Boards), in-
terconnects, MEMS (Micro Electro Mechanical Systems), sensorer,
platta bildskdrmar, magnetiska och optiska lagringsmedia samt
mikroelektronik.

Uppfinningen definieras i det sjalvstéandiga patentkravet 1 ingivet
23 mars 2009 pa foljande sétt:

1. Metod for att skapa strukturer, sdsom mikro-
och/eller nanostrukturer i en elektriskt ledande yta hos
ett substrat, kinnetecknad av

att definiera ett ménster med hjilp av en
masterelektrod (1), med en elektrodyta (5) och ett
elektriskt isolerande strukturlager (2) med kaviteter,
genom,;
att sdtta masterelektroden (1) i kontakt med
substratets yta; och
att monstra substratet (3) genom en elektrokemisk
overforingsprocess dar material 16ses upp vid en anod och
deponeras vid en katod, och en elektrolyt (4) anvidnds som
transportmedium; varvid
(a) masterelektrodens elektriskt ledande
elektrodyta (5) 4r anoden, substratets yta ar katoden,
och materialet som 16ses upp ar ett fordeponerat
anodmaterial 1 kaviteterna hos masterelektroden (1),
eller
(b) substratets yta 4r anoden och masterelektrodens
elektriskt ledande elektrodyta (5) ar katoden, dar

elektrodeposition av material sker.



Grunder

Till grund for sitt yrkande har invidndaren anfort att uppfinningen
inte ar sa tydligt beskriven att en fackman kan utéva uppfinningen,
att uppfinningen saknar nyhet och uppfinningshdjd i forhallande till
kéand teknik samt att motsvarighet for bestdmningen "férdeponerat

material” saknas i grundhandlingarna.

I malet har invandaren anfort kédnd teknik mot patentkrav 1 enligt
foljande dokument:

D1: US4 734174
D2: GB 1 098 182
D3: WO 99/45179
D5: GB 1 600 667

Patenthavaren har till grund for sitt yrkande hallit fast vid att upp-
finningen &r sa tydligt beskriven att en fackman ska kunna utéva
uppfinningen, att uppfinningen uppvisar nyhet och uppfinningshdjd
1 forhallande till den kidnda tekniken samt att de ifragasatta be-

stamningarna har motsvarighet 1 grundhandlingarna.

Parternas utveckling av talan

Invindaren har i Patentbesvarsratten anfért 1 huvudsak foljande.
Det patentkrav 1 som ingar 1 den dndrade lydelsen av patentet in-
nefattar tva olika krav, krav 1(a) och 1(b).

Patentkrav 1(a) avser en uppfinning som inte ar sa tydligt beskri-
ven att en fackman med ledning av beskrivningen kan utéva den.
Begreppet anodmaterial forekommer inte 1 grundhandlingen. Pa-
tentkrav 1(a) hanvisar till ett fordeponerat material som ar ospecifi-
cerat 1 sig, och vars karaktéar i1 forhallande till materialet pa maste-
relektrodens ledande yta ar okdnd. Vidare ar det okdnt hur materia-
let fordeponeras pa masterelektroden.

Dessutom angavs redan i grundhandlingarna att det fanns flera pa-

rametrar som behoévde testas, sasom elektrolytsammansattning, pH,



temperatur, m.m. Ingen av dessa parametrar har specificerats 1
grundhandlingarna, varken som punktexempel eller intervaller av
tankbara varden.

Sammantaget maste det konstateras att det saknas nédvandig be-
skrivning for att fackmannen ska kunna utéva uppfinningen sasom
den &r beskriven 1 patentkrav 1(a).

Tillagget 1 patentkrav 1(b) "dar elektrodeposition sker” ar inte att
betrakta som ett sédrdrag som gor patentkravet patenterbart efter-
som det inte anges nagonstans hur detta sker. Det faktum att "elek-
trodeposition av material sker” ar det resultat som ska uppnas, men
patentkravet anger inte nagot sdrdrag som leder till att just detta
resultat uppnas. Patentkrav 1(b) saknar nyhet med hanvisning till
D1.

Grundhandlingen ger inget stod for hur metoden enligt krav 1 ska
realiseras for att det 6nskade resultatet ska uppnaés.

Det saknas nédvandig beskrivning for att fackmannen ska kunna

utova uppfinningen sasom beskriven i1 patentkrav 1(b).

Invandaren anfor vidare att stycket "dar elektrodeposition av mate-
rial sker” ar inte ett metodsteg och kravet beskriver inte vilka me-
todsteg som behover vidtas for att detta "ska ske”. Invandaren anser
ocksa att den beskrivna skillnaden inte beskriver nagot tekniskt
sardrag. De metodsteg som medfor att ovanstidende effekt astad-
kommes finns inte beskrivna 1 patentet. Ut6ver ovanstaende anser
inviandaren att patentet inte tillrdckligt beskriver ett antal para-
metrar. I det fall ratten anser att ovanstidende metodsteg ar uppen-
bara och darmed inte behdéver beskrivas 1 patentet, anser invinda-
ren att detta 1 sig ar ett bevis pa att metodstegen inte tillfor nagot
som paverkar kravets 1(b) patenterbarhet. Invindaren anser darfor
att uppfinningen enligt krav 1(b) inte vasentligen skiljer sig fran an-
forda dokument enligt 2 § PL.



Patenthavaren har i Patentbesvarsratten 1 huvudsak anfort foljan-
de.

Uttrycket “ett fordeponerat anodmaterial” 1 patentkrav 1 anger en-
dast att materialet ar belaget pa anoden. Var uppfattning ar att "ett
fordeponerat anodmaterial” av en fackman tolkas som ett material
som fungerar som anod och som ar fordeponerat. Det ar enligt var
uppfattning helt tydligt fér en fackman. Det torde vara naraliggan-
de for fackmannen att anvinda elektrokemisk deponering for depo-

neringen.

Uppfinningen och beskrivningen i féreliggande patent vander sig till
en fackman pa etsning och platering. Vi anser att beskrivningen
inte behover ange grundlidggande egenskaper for etsning och pléater-
ing, eftersom en fackman givetvis kdnner till detta. Darmed anser vi
att beskrivningen uppfyller kraven pa att ange uppfinningen till-
rackligt tydligt for en fackman ska kunna utéva uppfinningen.

En fackman som ldser beskrivningen till féreliggande uppfinning
inser att uppfinningen fungerar med konventionell etsning och pla-
tering, och saledes med saval neutral saltlésning (se sid. 12, rad 6-7
nerifran) som med en elektrolyt med ett pH pa 2-5.

Kéannetecknet ”...dar elektrodeposition av material sker” anger var
elektrodepositionen sker, ndmligen pa masterelektrodens elektriskt
ledande elektrodyta, som fungerar som katod. Kdnnetecknet i pa-
tentkrav 1 ar tydligt.

Patenthavaren &ar ocksa av uppfattningen att kravet 1 1 sin helhet
uppvisar nyhet 1 forhallande till D1.

Sammanfattningsvis anser patenthavaren att uppfinningen uppvi-
sar saval nyhet som uppfinningshdjd. Vidare anser patenthavaren
att uppfinningen ar tillrackligt tydligt angiven 1 beskrivningen for

att en fackman ska kunna utéva uppfinningen.



DOMSKAL

Fragan om patentet omfattar nagot som inte framgick av ansok-

ningen nir den gjordes.

Invandaren har ifragasatt om uttrycket ”anodmaterial” 1 patentkrav
1 har motsvarighet i grundhandlingarna.

Uttrycket forekommer i sammanséttningen "férdeponerat anodma-
terial" och avser plateringsforfarandet (a). Av den ursprungliga be-
skrivningen framgar bl.a. av de sista tre raderna i forsta stycket pa
sid. 3 att vid plateringsforfarandet enligt uppfinningen ska forst
“plateringsmaterial” ha deponerats 1 masterelektroden vilken fun-
gerar som anod. Vid katoden som i detta forfarande fungerar som
substrat sker plateringen med det fordeponerade materialet. Se
aven beskrivningen av Figur 5 och Figur 6 pa sid. 4 och sid. 5. Av
grundhandlingarna framgar alltsa att material som deponerats pa
anoden ska plateras pa katoden 1 plateringsférfarandet. I det aktu-
ella patentets krav 1 anges att "férdeponerat anodmaterial” 16ses
upp vid en anod och deponeras vid en katod. Fackmannen inser med
ledning av beskrivningen att "férdeponerat anodmaterial” ar mate-
rial som deponerats pa anoden 1 syfte att plateras pa katoden. Pa-
tentbesvarsratten bedomer att uttrycket ’anodmaterial” 1 patent-
kravet visserligen inte har ordagrann 6verensstammelse med vad
som anges 1 den ursprungliga beskrivningen men att fackmannen
som studerar grundhandlingarna dock klart inser att vad som anges
1 det nu gillande patentkravet inte gar utéver vad som kan utldsas
ur nimnda handlingar. F6ljaktligen anser Patentbesvérsratten att
uttrycket "anodmaterial” har motsvarighet 1 grundhandlingarna.

Fragan om beskrivningens tydlighet

En forutsiattning for att ett patent ska kunna uppratthallas ar att
uppfinningen har beskrivits sa tydligt 1 ans6kningen att en fackman

med ledning darav kan utéva uppfinningen.

Invandaren ifragasitter om plateringsforfarandet enligt patentkrav

1 kan utévas av fackmannen eftersom det inte anges vilket material



som fordeponeras pa anoden eller under vilka betingelser sasom
elektrolytsammansattning, pH m.m. som férfarandet ska genomfo-
ras samt att det inte anges hur materialet har fordeponerats pa
masterelektroden.

Invandaren framhaller ocksa att uttrycket "dar elektrodeposition
sker” inte 1 sig utgor ett sdrdrag som anger ett metodsteg vilket be-
skriver hur elektrodeponeringen ska ske. Enligt Patentbesvarsrat-
tens mening anger dock detta uttryck i kombination med vad som
star 1 kravets ingress och speciellt uttrycket 1 krav 1, fjarde stycket
“dar material 16ses upp vid en anod och deponeras vid en katod” ett
etsningsforfarande dar processen styrs sa att det avetsade materia-
let deponeras pa katoden.

Patentbesvarsriatten konstaterar att bade elektrokemiska etsnings-
och plateringsforfaranden ar sedan lang tid val kdnda for fackman-
nen och dessa forfaranden finns val beskrivna 1 facklitteraturen.
Det far darfor anses mojligt for fackmannen att vid plateringsforfa-
randet utan uppfinningsarbete valja lampligt material att deponera
pa anoden liksom att anpassa processbetingelserna till den typ av
material som 6nskas etsas respektive pliateras och att anpassa pro-
cessbetingelserna vid etsningsférfarandet sa att angiven elektrode-
position erhalls.

For en fackman med kunnande inom elektrokemi och med tillgang
till kdnd teknik far det darfor anses vara mojligt att utfora etsnings-

och plateringsforfarandena enligt uppfinningen.

Fragan om nyhet/uppfinningshoijd

Patentkrav 1 omfattar tva alternativa forfaranden, dels ett elektro-
kemiskt plateringsforfarande enligt 1(a), dels ett elektrokemiskt
etsningsforfarande enligt 1(b).

Vid bedémningen av nyhet/uppfinningshojd for platerings-
forfarandet enligt krav 1 far dokument D2 anses ange den
mest niaraliggande teknikens standpunkt.
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Plateringsforfarandet enligt krav 1 skiljer sig fran plateringsforfa-
randet 1 D2 ddrigenom att det material som ska pléateras vid kato-
den ar material vilket dr fordeponerat 1 kaviteter vid anoden hos
masterelektroden. Harigenom erhalles ett konstant avstand mellan
anod och katod vilket ger en jamn stromtéathetsférdelning och kon-
stant jonkoncentration i elektrolyten varvid ojdmn platering und-

viks.

Fackmannen pa omradet far med utgangspunkt i D2 anses sta infor
problemet att undvika att fa ojdmna strukturer da substrat monst-
ras med elektrokemisk platering av elektriskt ledande material.

Fackmannen som ar stalld infér det angivna problemet far inte na-
gon anvisning 1 D2 om att de avsedda effekterna kan uppnas om det
material som deponeras pa katoden vid ett plateringsforfarande ar
fordeponerat 1 kaviteter vid anoden. Plateringsforfarandet enligt

krav 1 far darfor anses uppfylla kraven pa nyhet och uppfinnings-
hao;d.

Vid bedémningen av nyhet/uppfinningshdjd for etsningsforfaran-
det enligt krav 1 far dokument D1 anses ange den mest naralig-
gande teknikens standpunkt.

Av krav 1, fjarde stycket dar det anges "dar material 16ses upp vid
en anod och deponeras vid en katod” framgar att etsningsférfaran-
det enligt krav 1 utfors sa att det vid anoden upplésta materialet
deponeras vid katoden. Vidare anges under (b) att elektrodeposi-
tion av material sker vid katoden.

Det tekniska sdrdrag som utgor skillnaden mot kénd teknik utgors
av att det patenterade etsningsforfarandet styrs sa att det materi-
al som etsas bort vid anoden ska deponeras vid katoden. Darige-
nom skiljer sig etsningsférfarandet fran tekniken i D1.
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Aven om det &r mojligt att det &ven i D1 sker en viss deponering av
avetsat material pa katoden sa finns det inget 1 D1 som skulle kun-
na ge fackmannen ledning till att det skulle vara 6nskvart att
genomfora etsningsférfarandet sa att deponering av det avetsade
materialet ska ske vid katoden. I forfarandet enligt uppfinningen
framgar av beskrivningen att det deponerade materialet avldgsnas i
ett renssteg innan ytterligare etsning kan ske med anviandande av
samma masterelektrod (se sid. 4 sista stycket i1 beskrivningen in-
kommen den 3 februari 2006). I D1 beskrivs ett kontinuerligt forfa-
rande for etsning (se fig.6) varvid flera pa varandra féljande ets-
ningar gors utan nagot renssteg daremellan. Det tyder pa atti D1
ingen deponering sker pa katoden, &tminstone inte 1 nagon storre
omfattning och det ndmns heller inget 1 D1 om att nagon deponering
sker pa katoden.

Da saledes saval platerings- som etsningsférfarandet ar

nytt, har uppfinningen enligt krav 1 nyhet.

Det patenterade etsningsférfarandet enligt krav 1 skiljer sig saledes
fran tekniken i D1 dérigenom att forfarandet genomfors sa att det
fran anoden avetsade materialet deponeras vid katoden.

Darmed erhalls att elektrodavstandet mellan anoden och katoden
ar konstant 6ver hela ytan under hela forfarandet varvid en jam-

nare stromtathetsférdelning erhalls. Detta medfor att 6veretsade

ledare néra stora oetsade omraden undviks samt att en djupare

och noggrannare etsstruktur erhalls.

Fackmannen pa omradet far med utgangspunkt i D1, anses sta infor
problemet att undvika att fa ojdmna strukturer da substrat monst-
ras med elektrokemisk etsning av elektrokemiskt ledande material.
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Fackmannen som ar stalld infér det angivna problemet far inte na-
gon anvisning 1 D1 om att de avsedda effekterna kan uppnas om det

material som avetsas fran anoden deponeras pa katoden.

Etsningsforfarandet enligt patentkrav 1 kan enligt vad som ovan
anforts inte anses vara naraliggande i forhallande till vad som ar
kant genom D1. Da inte heller etsningsforfarandena 1 D3 eller D5
visar pa eller antyder att det skulle vara 6nskvart att elektro-
deponering ska ske vid katoden far etsningsférfarandet enligt pa-
tentkrav 1 anses uppvisa erforderlig uppfinningshdjd.

Saledes finner Patentbesvarsratten att uppfinningen enligt patent-
krav 1 uppfyller kraven pa nyhet och uppfinningshdjd.

Vid denna bedomning ska det 6verklagade beslutet undanréjas och

patentet uppratthallas 1 &ndrad lydelse med patentkraven 1-11 in-
lamnade till Patentbesvarsratten 23 mars 2009.

Rune Nasman Yvonne Siosteen Jeanette Backvall
Referent

Enhalligt



ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formular A)
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