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Sachverhalt und Antrage
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Das Européische Patentémt hat, in seiner Funktion als
Internationale Rechercﬂenbehérde (IRB), mit Mitteilung
vom 4. Juli 2000, den Anmelder der Internationalen
Anmeldung PCT/DE 00/00470 zur Zahlung einer zusdtzlichen
Recherchengebﬁhf, gemafs Artikel 17 (3) a) und

Regel 40.1 PCT, aufgef?rdert. '

Die IRB hat in der Aufforderung festgestellt, daf die
internationale Anmelduﬁg zwel Erfindungen enthilt,
nédmlich:

1. Anspriche 1 und 2: Substratpldttchen aus Langasit fiir

Oberfl&chenwellen, Pnd

2. Anspruch 3: Substratplattchen aus Langatat fir
Oberfléchenwellen.

|

Die Aufforderung wurde im wesentlichen wie folgt

begriindet:

Der néchstliegende Stand der Technik besteht aus dem
Dokument D: EP-A-874 455, welches alle Merkmale des
Oberbegriffs des Anspruchs 1 offenbart. Das besondere

 technische Merkmal des |Anspruchs 1 ist der beanspruchte

Bereich der Euler-Winkel. Die besonderen technischen
Merkmale des Anspruchs 3 sind die Auswahl eines
Substratplattchens aus Langatat und die beanspruchten
Bereiche der Euler—Win%el. Die erwdhnten, besonderen
technischen Merkmale entsprechen sich nicht: es handelt
sich um verschiedene Séhnitte von zwei verschiedenen

Kristallen. Durch diese Schnitte werden in der Anmeldung

~und in Dokument D dieselben Probleme geldst. Zwischen

den beiden Anspriichen besteht deshalb kein technischer
Zusammenhang im Sinne von Regel 13 PCT.

i
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Mit Brief vom 25. Juli 2000 hat der Anmelder die ‘
zusdtzliche Recherchengeblhr unter Widerspruch gemaf
Regel 40.2 c¢) PCT entrichtet. Der Widerspruch enth&dlt im
wesentlichen folgende Begriindung:

Aufgabe der Erfindung ist es) bei anisotropen Kristallen
jeweils unter Berlcksichtigung der OFW-Ausbreitungs-
geschwindigkeit und des Kopplungsfaktors, Kristall-
schnitte eines Substratplattchens zu finden, um gezielte
Vorteile zu erreichen. Das Arbeitsprinzip ist nicht
Stand der Technik und deshalb muf3 die Gesamtheit der
Realisierung des erfindungsgemdfien Arbeitsprinzips als
eine einzige Erfindung betrachtet werden, da eine flr
jedweden entsprechenden Kristall glltige Ldsung nicht

angegeben werden kann.

Mit Schreiben vom 18. Oktober 2000 wurde, nach
Uberprifung der Aufforderung zur Zahlung zusatzlicher
Recherchengeblihren gemdf Regel 40.2 e) PCT, der
Anmelder aufgefordert, die Widerspruchsgebihr zu
entrichten, da die Aufforderung gerechtfertigt gewesen
gsei. Derxr ﬁberprﬁfungsausschuﬁ kam zu dem Ergebnis, daf3
die Auswahl eines Kristallschnitts unter Berlck-
sichtigung zweier anisotroper Aspekte schon aus D
bekannt sei. Die vom'Anmelder'benannten Aspekte, namlich
die OFW-Ausbreitungsgeschwindigkeit und der Kopplungs-

faktor, wtrden auch in Dokument D berlUcksichtigt.

Mit Brief vom 24. Oktober 2000 hat der Anmelder die
Widerspruchsgeblhr entrichtet und die Rlickzahlung aller
zusédtzlich entrichteten Geblihren beantragt. Er begrindet
den Antrag mit dem zusdtzlichen Argument, daf die
Erfindung von einer dreiteiligen Aufgabe ausgehe,
namlich Kristallschnitte mit geringer OFW-Ausbreitungs-
geschwindigkeit, hohem Kopplungsfaktor und geringem
Beam-Steering-Winkel zu finden. Diese Aufgabe sei in der
angezogenen Entgegenhaltung D nicht einmal ansatzweise

erwahnt.
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Die unabhdngigen Ansprliche 1 und 3 lauten wie folgt:

"1. Substratplattchen (10) aus Langasit mit einem
Kristallschnitt (A, n, ©) mit hohem Kopplungsfaktor und
niedriger Oberfléchenwellen-Ausbreitungsgeschwindigkeit,
zu verwenden fiir ein elektronisches Oberfldchenwellen-
Bauelement mit einer orientierten (x,, x,, x,) Substrat-
Oberflache (11) fuir die Oberflichenwellenstruktur (12)
mit in der Richtung x, vorgesehener Oberflichenwellen-
Ausbreitung, |
dadurch gekennzeichnet, )

daf diese Oberflédche (11) durch Euler-Winkel A im
Bereich von 10° bis 14°, p im Bereich von 130° big 150°

und © im Bereich von 160° bis 175° definiert ist."

"3, Substratplattchen (10) aus Langatat mit einem
Kristallschnitt (A, 1, 6) mit hohem Kopplungsfaktor und
niedriger Oberflé&chenwellen-Ausbreitungsgeschwindigkeit,
zu verwenden fir ein elektronisches Oberflichenwellen-
Bauelement mit einer orientierten (x,, x,, x,) Substrat-
Oberfléché (11) fir die Oberflé&chenwellenstruktur (12)
mit in der Richtung X, vorgesehener Oberflachenwellen-
Ausbreitung,
dadurch gekennzeichnet,
daR diese Oberflache (11) definiert ist durch eine
Kombination (,, 1,, 6,) von Euler-Winkel wie folgt:

0° +5°, 80° big 110°, 0° +5°)

20° bis 80°, 32,5° 45¢°)

30° £5°, 60° 15°, 0° #5°)
10° +5°, 25° bis 45°, 26° 15°)
20° +5°, 30° bis 70°, 17° %5°)."

(
(0
(0° bis 20°, 130° bis 150°, 155° bis 180°)
(
(
(
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Entscheidungsgrinde
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GemaR Artikel 154 (3) EPU sind die Beschwerdekammern fir
die Entscheidung Uber den Widerspruch des Anmelders

zustandig.

Der Widerspruch erfiillt die formalen Erfordernisse der
Regel 40.2 ¢) und e)PCT und ist deshalb zuléssig.

Nach Regel 13.1 und 13.2 PCT ist das Erfordernis der
Einheitlichkeit der Erfindung nur dann erfﬁlit, wenn
zwischen den beanspruchten Erfindungen ein technischer
Zusammenhang besteht, der in einem oder mehreren '
gleichen oder entsprechenden besonderen technischen
Merkmalen zum Ausdruck kommt. Unter dem Begriff
"besondere technische Merkmale" sind diejenigen
technischen Merkmale zu verstehen, die einen Beitrag
jeder beanspruchten Erfindung als Ganzes zum Stand der
Technik bestimmen. Die Erfindungen missen weiterhin so
zusammenhéngen, daf sie eine einzige allgemeine

erfinderische Idee verwirklichen.

Die Prufung, ob dieser Tatbestand érfﬁllt ist, erfordert
eine inhaltliche Beweftung der beanspruchten Gegenstéande
unﬁer BerlUcksichtigung von Aufgabe und Ldésung gegenuber
dem Stand der Technik (vgl. W 11/89, ABl. 1993, 225 und
W 6/97) . Die Voraussetzung der Einheitlichkeit der
Erfindung kann auch in F&llen als erfillt gelten, in
denen die erfinderische Tatigkeit in der Hauptsache auf
der Entdeckung einer unbekannten Aufgabe beruht. Wenn
die gemeinsame Aufgabe aber selbst schon bekannt oder
als allgemein winschenswert oder naheliegend erkennbar
war, kann die gemeinsame erfinderische Idee nicht in der
Formulierung der Aufgabe vorliegen (vgl. W 6/90, ABI.
1991, 438, Punkt 3.4).

- YQ}‘ A
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Die Priufung des Widerspruchs des Anmelders gegen die
festgestellte mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung

"a posteriori" ergibt folgendes:

Die IRB hat als ndchsten Stand der Technik Dokument D
genannt. Dieses Dokument offenbart ein Substratpléttcheh
aus Langasit mit einem Kristallschnitt mit hohem
Kopplungsfaktor und niedriger OFW-Ausbreitungs-
geschwindigkeit, welches flr ein elektronisches OFW-
Bauelement verwendet wird. Dieses Bauelement weist eine
orientierte Substrat-Oberflache flir die OFW-struktur
auf, mit in einer Richtung vorgesehener OFW-Ausbreitung
(vgl. D, Zusammenfassung; Seite 2, Zeile 48 bis Seite 3,
Zeile 21; Seite 6, Zeile 48 bis 54; Anspriiche und

Figur 1). Alle Merkmale des Oberbegriffs des Anspruchs 1
sind somit aus D bekannt. Der Offenbarungsgehalt von D

wurde vom Anmelder nicht bestritten.

Ein Vergleich des Gegenstands der Anspriche 1 und 3 mit
dem relevanten Stand der Technik ergibt die jeweils
besonderen technischen Merkmale jeder Erfindung

(Regel 13.2 PCT). |

Das besondere technische ‘Merkmal des Anspruchs 1 ist
unter Berlcksichtigung von Dokument D eine Kristall-
oberflache, welche durch Euler-Winkel im Bereich von
(10° bis 14°, 130° bis 150 °, 160° bis 175°) definiert

ist.

Das besondere technische Merkmal des Anspruchs 3 ist,
unter Berlcksichtigung von Dokument D ein Substrat-
plattchen aus Langatat mit einer Kristalloberfléche,
welche durch Euler-Winkel in sechs verschiedenen

Bereichen definiert ist.
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Die besonderen technischen Merkmale der Gegenstande der
Anspriche 1 und 3 sind sich nlcht gleich: die Wlnkel—
bereiche beider Ansprlche s1nd verschieden.

Die besonderen techniéchen Merkmale kdénnen als
"entsprechend" angesehen werden, wenn sie untereinander
austauschbar oder sie mit derselben technischen Wirkung
verbunden sind. Hierflir wird der Inhalt der Beschreibung
bericksichtigt, so daff mit deren Hilfe die den Merkmalen
der Patentanspriiche zuzuschreibende Wirkung festgestellt
werden kann. Auf Grundlage einer solchen Priifung kann
dann entschieden werden, ob einander entsprechende
besondere technische Merkmale vorliegen oder nicht
(Regel 13.2 PCT).

Im vorliegenden Fall ergibt sich, daff die beanspruchten
Winkelbereiche nicht austauschbar sind, da sie jeweils
an ein bestimmtes Substrat angepafft sind (vgl. Brief des
Anmelders vom 25. Juli 2000).

Es bleibt zu untersuchen, ob beide Winkelbereiche
diesélbe Wirkung hervorrufen. Unter Berlcksichtigung der
Beschreibung (vgl. Seite 2, Zeilen 18 bis 27; Seite 3,
Zeilen 1 bis 5; Seite 5, Zeile 12 bis Seite 8, ,Zeile 26)
besteht die mit den besonderen technischen Merkmalen
verbundene Wirkung aus drei Teil-Aspekten, namlich das

Erreichen:

i) einer geringen Ausbreitungsgeschwindigkeit der

Oberflachenwellen,
ii) eines hohen Kopplungsfaktors und

iii) eines geringen Beam-Steering-Winkels.
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Die Kammer stimmt der Aufgabenstellung der Erfindung zu, 
die der Anmelder in seinem Schreiben vom

24. Oktober 2000, dargestellt hat. Diese Aufgaben-
stellung stimmt mit der technischen Wirkung der

beanspruchten Kristallschnitte Uberein.

Da die jeweils beanspruchten Winkelbereiche die
erwinschte Wirkung nur im Zusammenspiel mit dem
dazugehdérenden Substratmaterial erzeugen, ist die Kammer
der Auffassung, daf zwischen den Erfindungen der
Anspriiche 1 und 3 kein technischer Zusammenhang besteht,
der durch entsprechende besondere technische Merkmale
zum Ausdruck kommt (Regel 13.2 PCT), da beide
Winkelbereiche nicht als "entsprechend" angesehen werden

kdnnen.

Somit sind die Erfordernisse der Regel 13.2 PCT nicht
erfiillt. Die besonderen technischen Merkmale sind weder

gleich noch entsprechend.

Der Anmelder hat in seinem Brief vom 25. Juli 2000
darauf hingewiesen, daf das erfinderische Arbeitsprinzip
fir Kristalle aus Langasit und Langatat anwendbar sei,
wobei fiir beide Kristalle unterschiedliche Winkel-
bereiche gefunden wiirden. Er geht davon aus, daR die
Realisierung dieses Arbeitsprinzips den gemeinsamen
erfinderischen Gedanken darstelle. Unter diesem
Gesichtspunkt waren die besonderen technischen Merkmale
als "entsprechend" anzusehen, da sie dasseibe

Arbeitsprinzip verwirklichten.

Die Kammer ist der Auffassung, daf das Arbeitsprinzip
der Erfindung als das Finden von Kristallschnitten
angesehen werden kann, die die unter Punkt 5.4.2

dargestellte Wirkung erzielen.
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Es ist deshalb zu prufen, ob die zu erzielende Wirkung

oder, in diesem Sinn, die Stellung der oben genannten
dreiteiligen Aufgabe eine erfinderische Tatigkeit, gemaf
Regel 13.1 PCT, beinhaltet oder nicht (vgl. Punkt 4).

Wie schon von der IRB festgestellt wurde, werden die
Teil-Aufgaben i) und ii)_aﬁch in Dokument Dvals'die zu
l6senden Aufgaben erwédhnt (vgl. D, Seite 2, Zeilen 17
bis 20; Seite 3, Zeile 51 bis Seite 4, Zeile 3). Somit
ist die Stellung dieser Teil-Aufgaben nicht neu und kann

deshalb keine gemeinsame erfinderische Idee darstellen.

Dokument D enthalt keihe Angaben Uber Teil-Aufgabe iii).
Der Beam-Steering-Winkel ist der Winkel zwischen der
Richtung des Energieflusses der Welle und der Richtung
des Wellenvektors. Die Kammer ist der Auffassung, daR es
sowohl fir die in der Anmeldung wie auch die in
Dokument D vorgesehene Anwendung als OFW-Bauelément mit
einer spezifizierten OFW-Ausbreitungsrichtung f4r den
Fachmann naheliegend war, diesen Winkel so nahe wie
mdéglich an Null zu halten, um einen gut gerichteten
Energiefluf zu gewdhrleisten. Es ist ein wesentliches
Merkmal dieser Baueleménte, daR der Energiefluf? von der
einen zu der anderen Elektrodenstruktur verlauft. Dies
ist in der Anmeldung in Fig. 1 (Wandlerstruktur (112)
und Reflektorstruktur (212)) dargestellt und entspricht

dem in Dokument D verwendeten Aufbau (vgl. Dokument D,

‘Seite 6, Zeilen 48 bis 50 und Fig. 3). Die Stellung

dieser zus&dtzlichen Teil-Aufgabe kann deshalb nicht als
erfinderisch angesehen werden, da sie von dem Fachmann

als selbstversté&ndlich in Dokument D mitgelesen wixrd.

Aus diesen Grinden kann auch die gestellte dreiteilige
Aubgabe nicht als die in Regel 13.1 PCT geforderte

gemeinsame erfinderische Idee angesehen werden.

e W E
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6. Es besteht somit kein technischer Zusammenhang zwischen
den Gegenstanden der AnsprlUche 1 und 3, der nach
Berticksichtigung des Standes der Technik durch gleiche
oder entsprechende besondere technische Merkmale zum
Ausdruck kommt. Nach Auffassung der Kammer sind deshalb
die GegenSténde der Anspriche 1 und 3 "a posteriori"
nicht durch einen gemeinsamén erfinderischen Gedanken
verbunden. Es liegen zwei Gegenstinde vor, von denen
jeder eine unterschiedliche Lé&sung der gestellten
Aufgabe darstellt.

Die Aufforderung der IRB zur Zahlung einer zusitzlichen

Recherchengebihr ist somit zu Recht ergangen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griunden wird entschieden:

Der Widerspruch gemdf Regel 40.2 c) PCT wird zurlickgewiesen.

Der Geschiftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

L. Martinuzzi ' R. Shukla

/ 33/
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