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Sachverhalt und Antrige

I.

0131.D

Die internationale Anmeldung PCT/DE 99/01610 wurde mit
28 Ansprichen eingereicht. Fir die vorliegende
Entscheidung sind neben dem Vorrichtungsanspruch 1 noch
der Verfahrensanspruch 14 und die davon abhéngigen
Verfahrensanspriiche 15, 16, 18, 25, 27 und 28 von
besonderer Bedeutung. Diese Patentanspriiche haben

folgenden Wortlaut:

"1. Vorrichtung zur Formung eines Elektronenstrahls
(12), bestehend aus

- einem keramischen Kd&rper in monolithischer
Vielschichtaufbauweise (11), der

- mindestens eine Durchtrittséffnung (12) fiir einen
Elektronenstrahl hat und

- mindestens eine Elektrodenkeramiklage (131) aufweist,
bei der mindestens eine Elektrode (141) an der

Durchtrittsdffnung angeordnet ist.™

"i4. Verfahren zur Herstellung einer Vorrichtung nach

einem der Anspriiche 1 bis 12, wobei

a) aus einer einen Binder enthaltenden Keramikgrinfolie
eine Keramiklage gefertigt wird, die mindestens eine
Durchtrittséffnung (12) aufweist,

b) zumindest zwei Keramiklagen unter Verwendung einer
ersten Stapelvorrichtung so gestapelt werden, daR die
Durchtrittséffnungen libereinander angeordnet sind,
und

c) die Keramiklagen unter einachsigem Druck bei der
Sintertemperatur des verwendeten Keramikmaterials zu

dem Korper (11) gesintert werden."

"15. Verfahren nach Anspruch 14, wobei zur Fertigung
einer Keramiklage
a) in einer Keramikgriinfolie mindestens eine

Durchtrittsdéffnung (12) erzeugt wird,
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verwendeten Keramikmaterials liegt." .

= 2 = W 0019/00

mindestens zwel Keramikgrinfolien unter Verwendung
einer zweiten Stapelvorrichtung so gestapelt werden,
daf? die Durchtrittsdéffnungen Ubereinander angeordnet
sind,

die gestapelten Keramikgrlinfolien zu einem Verbund
laminiert werden,

der Verbund bei erhdhter Temperatur vom Binder
befreit wird und

der Verbund bei einer Temperatur zu einer Keramiklage

vorgesintert wird, die unter der Sintertemperatur des

. Verfahren nach einem der Anspriche 14 bis 15,

wobei das Verfahren zur Fertigung der Keramiklage
die Herstellung einer elektrischen
Durchkontaktierung (162) in der Keramiklage
beinhaltet, wobei

in mindestens einer Keramikgrinfolie mindestens eine

Kontaktierungsdéffnung (121) erzeugt wird, die

mit elektrisch leitendem Material befiillt wird."

Verfahren nach einem der Anspriche 14 bis 17,
wobel zur Fertigung einer Elektrodenkeramiklage
nach dem Vorsintern auf einer Oberfldche der
Keramiklage elektrisch leitendes Material

angebracht wird."

Verfahren nach einem der Ansprliche 14 bis 24,
wobei die Oberflache der vorgesinterten

Keramiklage abgeschliffen wird."

Verfahren nach einem der Anspriche 14 bis 26,
wobei die erste und/oder die zweite

Stapelvorrichtung SiC aufweist."

Verfahren nach einem der Ansprltiche 14 bis 27,
wobei Glaslot im Siebdruckverfahren auf der

Oberflache der Vorrichtung angebracht wird."
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Mit Bescheid vom 26. November 1999 informierte das EPA
in seiner Eigenschaft als Internationale Recherchen-
behSrde (IRB) den Anmelder, daR die vorliegende
Anmeldung das Erfordernis der Regel 13.1, 13.2 und 13.3
PCT nicht erfiille, daR eine Teilrecherche flur den
Gegenstand der Anspritiche 1 - 15, 18, 23 und 24 (im
folgenden Gruppe 1) durchgefiihrt worden sei und forderte
den Anmelder gem&f Artikel 17 (3) a) und Regel 40.1 PCT
auf, finf weitere Recherchengeblihren fiir zusatzliche
Erfindungen zu entrichten. Der Bescheid gab folgende
Grinde fir die Feststellung mangelnder Einheitlichkeit

0131.D
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Die Vorrichtung nach Anspruch 1 und das Verfahren nach
Anspruch 14 seien nicht neu gegeniiber US-A-5 661 363 (im
folgenden D1). Die Gruppe 1 betreffe eine Vorrichtung
zur Formung eines Elektronenstrahls, bestehend aus einem
keramischen Koérper in monolithischer Vielschichtaufbau-
weise, und ein Verfahren zur Herstellung der Vorrichtung
mit Vorsintern. Die von Anspruch 14 abhiangigen
Verfahrensanspriiche enthielten die folgenden weiteren
finf (Gruppen von) Erfindungen, die nach Vorwegnahme des
Anspruchs 14 nicht mehr durch eine einzige allgemeine

erfinderische Idee verbunden seien.

Die Anspriiche 16, 17, 21 und 22 betrifen die
Kontaktierung des Keramikkdrpers (im folgenden

Gruppe 2).

Die Anspriiche 18 - 20 und 22 betr&fen Elektrodenlagen
zum Anbringen elektrisch leitenden Materials, um den
Keramikkdérper leitend zu machen (im folgenden Gruppe 3).

Anspruch 27 betreffe ein Herstellungsverfahren fir
Sinterkdérper, bei dem eine SiC aufweisende Stapel-
vorrichtung verwendet werde (im folgenden Gruppe 4).
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Anspruch 28 betreffe das Aufbringen von Glaslot im

Siebdruckverfahren (im folgenden Gruppe 5).

Die Anspriiche 25 und 26 betradfen die Nachbearbeitung der
Keramiklage (im folgenden Gruppe 6).

III. Mit Schreiben vom 22. Dezember 1999 bezahlte der
Anmelder die verlangten zusatzlichen Gebilthren unter
Widerspruch nach Regel 40.2 c) PCT. Dem Widerspruch war
eine Begrindung beigefligt, die wie folgt zusammengefafRt

~.werden kanm: ..o oo
Es sei Aufgabe der Erfindung, eine kapazititsarme
Vorrichtung zur Formung eines Elektronenstrahls und ein
Verfahren zu dessen Herstellung anzugeben. Ein wesent-
licher Bestandteil der Vorrichtung sei ein keramischer
Kdrper in monolithischer Vielschichtbauweise, der tiber
Elektroden bzw. elektrische Kontaktierungen verfiigen
misse, um die Funktionalitdt der Vorrichtung zu gewdhr-
leisten. Die von der IRB genannten verschiedenen Gruppen
trigen allesamt zur Verbesserung der Funktionalitit
dieses keramischen Kdrpers bei. Der Anmeldung liege

daher ein gemeinsamer erfinderischer Gedanke zugrunde.

Iv. Die IRB teilte dem Anmelder in einer Mitteilung vom
29. Mai 2000 mit, da® eine Uberpriifung nach
Regel 40.2 e) PCT ergeben habe, daR die Aufforderung zur
Zahlung zusatzlicher Geblihren berechtigt gewesen sei.
Zur Begrindung gab die Mitteilung die Griinde an, warum
der Gegenstand der Anspriiche 1 - 14 gegeniiber D1 nicht
neu bzw. nicht erfinderisch sei. Daher seien die
Verfahren der von Anspruch 14 abhangigen Anspriiche nicht
mehr durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee
verbunden. Die Einheitlichkeit der verschiedenen
genannten Gruppen sei nicht dadurch gegeben, daR
allesamt die Herstellung des Keramikkdrpers betréfen, da
diese Gruppen vollkommen unterschiedliche Aufgaben

lésten.
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Die Widerspruchsgebithr wurde am 27. Juni 2000

entrichtet.

Der Anmelder beantragt die Rickzahlung der zusiatzlich

gezahlten Recherchengebiihren.

Entscheidungsgriinde

Nach Artikel 154 (3) EPU ist die Beschwerdekammer fiir ..

0131.D

~eine Entscheidung tber den vorliegenden Widerspruch

Der Widerspruch ist zuléssig.

Nach Regel 13.1 und 13.2 PCT ist das Erfordernis der
Einheitlichkeit nur erftllt, wenn zwischen den
Erfindungen, die in einer internationalen Anmeldung
beansprucht werden, ein technischer Zusammenhang
besteht, der in einem oder mehreren gleichen oder
entsprechenden besonderen technischen Merkmalen zum
Ausdruck kommt. Besondere technische Merkmale sind dabei
diejenigen technischen Merkmale, die einen Beitrag jeder
beanspruchten Erfindung als Ganzes zum Stand der Technik

1.

zustandig.
2.
3.

bestimmen.
4.

Eine Prifung, ob dieser Tatbestand erfiillt ist, sollte
daher feststellen, welche besonderen technischen
Merkmale jeder Erfindung (oder Gruppe von Erfindungen)
einen Beitrag zum Stand der Technik bestimmen, und ob
diese Merkmale einen technischen Zusammenhang zum
Ausdruck bringen. Nach Auffassung der Kammer erfordert
die Feststellung, ob gegebenenfalls "entsprechende"”
besondere technische Merkmale vorhanden sind,
normalerweise eine Auseinandersetzung mit den Effekten,
die diese Merkmale gegenfiber dem Stand der Technik
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bewirken. Hierbei kommt der technischen Aufgabe
gegeniiber diesem Stand der Technik, wie sie aus der
Anmeldung verstanden werden kann, besondere Bedeutung
zu. Daher kann die bloRe Aufzadhlung der
unterschiedlichen Gegenstande nach standiger
Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA lediglich
in einfach gelagerten Fallen als ausreichende Begrindung
der Uneinheitlichkeit angesehen werden, wenn aus dieser
Aufzidhlung ohne weiteres das Fehlen eines technischen

Zusammenhangs ersichtlich ist. Ohne ausreichende

Begriindung_ist. jedoch die Aufforderung zur Zahlung.,

zusétzlicher Gebithren nicht rechtswirksam (vgl. W 4/85,
ABl. EPA 1987, 63, Punkt 3; W 11/89, ABl. EPA 1993, 225,
Punkt 4.1; W 11/99, ABl. EPA 2000,186, Punkte 2.7 und

4).

Die Aufforderung der IRB zur Zahlung zusdtzlicher
Geblhren hat im vorliegenden Fall mangelnde Neuheit der
Vorrichtung nach Anspruch 1 und des Verfahrens nach
Anspruch 14 festgestellt. Die dieser Feststellung
zugrundegelegten Tatsachen sind fir die Kammer anhand
der im Teilrecherchenbericht angegebenen Passagen von D1
nachvollziehbar. Da der Anmelder diese Feststellung
nicht ausdrticklich bestritten hat, sieht die Kammer

keine Veranlassung, darauf naher einzugehen.

Zur Begrindung der sich durch die mangelnde Neuheit
ergebenden Uneinheitlichkeit a posteriori hat die IRB in
ihrer Aufforderung zur Zahlung zusédtzlicher Gebilhren die
verschiedenen Erfindungen (Gruppen 1 - 6) der von
Anspruch 14 abhdngigen Verfahrensanspriiche
stichwortartig aufgezahlt. Es ist daher zunachst zu
prifen, ob diese Aufzdhlung unter den gegebenen
Umsténden eine ausreichende Begrindung im Sinne der
Regel 40.1 PCT darstellt.

Die Gruppe 1 soll nach Auffassung der IRB das Vorsintern
betreffen, d. h. besondere technische Merkmale bezliglich



-7 - W 0019/00

der Herstellung der Vorrichtung mit Vorsintern
aufweisen, die einen Beitrag zum Stand der Technik nach
D1 bestimmen. D1 (Spalte 3, Zeilen 20 - 26 und

Spalte 10, Zeilen 32 - 43) offenbart ebenfalls ein
Sintern in mehreren Etappen. Es ist daher nicht ohne
weiteres erkennbar, auf welche besonderen technischen
Merkmale der Anspriliche 1 - 15, 18, 23 und 24 die IRB

hier verweist.

In der Gruppe 2 sieht die IRB offensichtlich besondere

technische Merkmale, die die Kontaktierung des acidin o

" "Keramikkdrpers betreffen. D1 (z. B. Spalte 3

0131.D

PP

Zeilen 16 - 20; Spalte 7, Zeilen 28 - 52; Spalte 10,
Zeilen 32 - 46; Figuren 4 und 12B) erwahnt ebenfalls
eine Kontaktierung des Keramikkdrpers als Ganzes und
eine Beschichtung von Keramiklagen mit elektrisch
leitendem Material (z. B. im Siebdruckverfahren). Die
bloRe Aufzdhlung der Anspriiche 16, 17, 21 und 22, die
zudem verschiedene Aspekte der Kontaktierung betreffen,
lassen daher ohne weitere Angaben keine eindeutige
Festlegung der besonderen technischen Merkmale der

Gruppe 2 erkennen.

Das gilt gleichermaRen fiir die Gruppe 3, die nach
Auffassung der IRB das Leitendmachen von Elektroden-
keramiklagen durch Aufbringen von elektrisch leitendem
Material betrifft. Denn die besonderen technischen
Merkmale der Anspriliche 18 - 20 und 22 sind gegeniber der
aus D1 bekannten Beschichtung (siehe vorangehenden Punkt

6.2) nicht ohne weiteres erkennbar.

Die IRB hat die Verwendung einer Stapelvorrichtung gemiR
Merkmal b) des Anspruchs 14 als bekannt angesehen, da
sie ja mangelnde Neuheit festgestellt hat. Die
Verwendung von SiC in einer Stapelvorrichtung gemaf
Verfahren nach Anspruch 27 (Gruppe 4) hat die IRB somit
offensichtlich als besonderes technisches Merkmal
gegenitiber D1 angesehen, ohne jedoch auf einen
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technischen Zusammenhang z. B. mit dem Vorsintern der
Gruppe 1 einzugehen (siehe Seite 18, Zeilen 6 - 16 der

vorliegenden Anmeldung).

Ahnlich 14Rt der Hinweis der IRB auf das Anbringen von
Glaslot im Siebdruckverfahren gemdf Anspruch 28
(Gruppe 5) offen, ob die IRB einen technischen
Zusammenhang dieses Merkmals z. B. mit dem SinterprozefR
oder mit der Kontaktierung der Elektrodenlagen
bertcksichtigt hat (vgl. Seite 6, Zeilen 1 - 3;

Seite_16,geilen. 22.. 33;. Seite.19,.Zeilen -14:=-18,; . .. .

Figur 3 der vorliegenden Anmeldung).

Bezliglich der Gruppe 6 sieht die IRB offensichtlich in
der Nachbearbeitung der Keramiklage gemaf Anspruch 25
oder 26 ein besonderes technisches Merkmal. Aus diesen
Angaben geht aber nicht hervor, welchen Beitrag die IRB
zum Stand der Technik nach D1 sieht, da D1 anscheinend

ebenfalls eine Nachbearbeitung (D1, Spalte 6, Zeilen
50 - 52: "polished") der Durchtrittsdéffnungen offenbart.

Die stichwortartige Aufzdhlung der verschiedenen
Erfindungen reicht also im vorliegenden Fall nicht aus,
daR der Anmelder die tragenden Erwadgungen flr die
Feststellung der Nichteinheitlichkeit der Anmeldung
nachvollziehen kann. Die Aufforderung der IRB zur
Zahlung zusatzlicher Recherchengebilihren ist daher nicht
rechtswirksam erfolgt, da die Grlinde fir diese

Feststellung gemafs Regel 40.1 PCT nicht ausreichen.

Der Anmelder hat sich unter diesen Umstédnden zu Recht
auf die in der Anmeldung genannte Aufgabe, eine
kapazitatsarme Vorrichtung zu schaffen, berufen. Diese
Aufgabe spielt anscheinend eine zentrale Rolle bei der
gegenuber D1 (siehe z. B. Figuren 12A und 12B) anderen
Anordnung der Elektroden "an der Durchtrittsdffnung"
(Anspruch 1; vgl. insbesondere Figuren 1 - 4 der
vorliegenden Anmeldung). Die mangelhafte Begriindung der
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Aufforderung wird auch dadurch bestidtigt, daR sich die
IRB nicht mit dieser Aufgabe der vorliegenden Anmeldung
(Seite 1, Zeilen 29 - 35 und Seite 2, Zeilen 7 - 9)

auseinandergesetzt hat.

8. Die Stellungnahme der Uberpriifungsstelle des EPA zu
diesem Argument des Anmelders kann an der mangelnden
Begrindung ebenfalls nichts &ndern. Auch die Kammer kann
nicht von Amts wegen priifen, ob ein Einwand mangelnder
Einheitlichkeit aus anderen als den von der IRB

genannten Grunden gerechtfertigt gewesen wéare.
.21 Mangels rechtswirksamer Aufforderung zur Zahlung
zusatzlicher Geblihren ist der Widerspruch in vollem

Umfang begrindet und folglich die Widerspruchsgebiihr
zurlickzuerstatten (Regel 40.1 und 40.2 e) PCT).

Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:
Die zusdtzlich entrichteten Recherchengebiihren und die

Widerspruchsgebihr sind zuriickzuzahlen.

Die Geschéftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende
Momsieo ¥l W&g/
IAAL O~ N\OI L

M. Hoérnell W. J. L. Wheeler



