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Gegenst and der Entschei dung:

Zusammenset zung der Kammer
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M tglieder: G Eliasson
C. Holtz

W der spruch genmal3 Regel 68.3 c) des
Vertrages uUber die internationale
Zusammenar beit auf dem Gebi et des

Pat ent wesens gegen di e Aufforderung des
Eur opai schen Patentams (mit der

i nternational en vorl &ufigen Prifung
beauftragte Behtrde) vom 21. Novenber 2000
zur Ei nschrankung der Anspriche oder zur
Zahl ung zusat zl i cher Gebuhren.
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Sachverhalt und Antréage

1766. D

Der vorliegende Wderspruch richtet sich gegen den
Bescheid vom 21. Novenber 2000, in dem das EPA in seiner
Funktion als die mt der internationalen vorlaufigen
Pruf ung beauftragte Behtérde (i mfol genden "I PEA"
genannt) der Annelderin der internationalen

Pat ent annel dung PCT/ DE 00/ 00470 mtgeteilt hat, daB ihre
i nternational e Annel dung dem Erforderni s der

Ei nheitlichkeit der Erfindung nicht genlge, da die

Annel dung zwei Erfindungen betrafe (Regel 13.1, 13.2 und
13.3 PCT). deichzeitig wirde die Annel derin

auf gefordert, die Anspriche einzuschranken oder die

Pr uf ungsgebthr in Hohe von EUR 1533,- fir eine
zusatzliche Erfindung zu zahlen (Artikel 34 (3) a) und
Regel 68.2 PCT). Dieser Bescheid wird i mfol genden "die
Zahl ungsauf f or der ung” genannt.

I n der Zahl ungsaufforderung vom 21. Novenber 2000 hat
die I PEA sich der Feststellung der international en
Recher chenbehtdrde (1 RB) angeschl ossen, dal die

i nternational e Annmel dung zwei Erfindungen betréfe,
nam i ch:

1) Anspriche 1 und 2: Substratpl atchen aus Langasit fur
Qoer fl &chenwel | en, und

2) Anspruch 3: Substratpl attchen aus Langatat fir
Qoer f I &chenwel | en.

Die | PEA hat in ihrer Zahlungsaufforderung auf die

Begr tndung der | RB hi ngewi esen, wie sie in der

Auf f orderung zur Zahl ung zusét zl i cher Recherchengebuhren
nach Artikel 17 (3) a) und Regel 40.1 PCT vom

4. Juli 2000 und in der Mtteilung der Uberprufungs-



- 2 - W 0015/ 01

stell e nach Regel 40.2 e) PCT vom 18. Okt ober 2000
ent hal ten war.

D e Feststellung der mangel nden Ei nheitlichkeit wurde im
wesentlichen w e fol gt begrindet:

a) Der nachstliegende Stand der Techni k bestehe aus dem
Dokunent

D1: EP- A- 874 455,

wel ches alle Merknal e des Oberbegriffs des
Anspruchs 1 of fenbare.

b) Das besondere technische Merkmal des Anspruchs 1 sei
der beanspruchte Bereich der Euler-Wnkel. D e
besonderen techni schen Merkmal e des Anspruchs 3 seien
di e Auswahl ei nes Substratpl & tchens aus Langatat und
di e beanspruchten Berei che der Eul er-W nkel.

c) Die erwdhnten, besonderen techni schen Merkmal e
entspréachen sich nicht: es handle sich um
ver schi edene Schnitte von zwei verschi edenen
Kristallen. Durch diese Schnitte waren in der
Anmel dung und in Dokunment D1 di esel ben Probl ene
gel 6st, d. h. die Auswahl eines Kristallschnitts mt
1) einer niedrigen OFW Ausbreitungsgeschw ndi gkeit
und 2) ei nem hohen Koppl ungsf akt or.

Zw schen den bei den Ansprichen bestehe deshal b kein
t echni scher Zusammenhang i m Si nne von Regel 13 PCT.

I[11. Mt Brief vom 24. Novenber 2000 (im fol genden "die

W der spruchsschrift" genannt) hat die Annelderin die
zusat zl i che Prafungsgebihr unter Wderspruch genafld
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Regel 68.3 c) PCT entrichtet. Unter Bezugnahnme auf die
Briefe der Annelderin an die IRB vom 25. Juli 2000 bzw.
24. Cktober 2000 tragt die Annelderin die fol gende
Argunente vor:

a) We schon imBrief der Annel derin vom
24. Oktober 2000 der | RB dargel egt wrde, ist in der
Annel dung of fenbart (siehe Seite 2, Zeilen 22 bis
27), dal di e Aufgabe der Erfindung darin bestehe,
bevorzugte Kristallschnitte fiar Langasit und Langat at
zu finden mt

1) einer niedrigen OFW Ausbr ei tungsgeschw ndi gkeit,
2) einem hohen Koppl ungsfaktor und
3) einemgeringeren Beam Steering-W nkel .

b) In den Mtteilungen der |IRB wurde hingegen davon
ausgegangen, dal3 die Erfindung nur die Teil auf gaben
1) und 2) gleichzeitig | 6se. Da der vorliegende Stand
der Techni k keinen Hi nweis auf eine Lehre gibt, bei
der gleichzeitig die drei Teilaufgaben 1) bis 3)
gel 6st werden, sei diese Lehre ohne weiteres als
erfinderisch zu betrachten.

Am 16. Januar 2001 bestéatigte die Uberprifungsstelle der
| PEA di e Feststell ung mangel nder Ei nheitlichkeit und
forderte die Annel derin nach Regel 68.3 e) PCT auf, die
W der spruchsgebihr zu entrichten

In i hrer Begrindung stiitzte sich die Uberprifungsstelle
der I PEA nicht nur auf das in der Zahl ungsaufforderung

genannt e Dokunment D1, sondern auch auf die vorher nicht
genannt en Dokumnent e

D3: DE- C- 195 32 602,
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D4: | EEE | nternational Frequency Control Synposium
New York, US, |EEE Bd. Conf. 52, 1998, Seiten 742
bis 747; und

D5: | EEE | nternational Frequency Control Synposium
New York, US, |IEEE Bd. Conf. 52, 1998, Seiten 761
bis 765.

Die Annelderin entrichtete am 2. Februar 2001 die
W der spruchsgebihr gemal3 Regel 68.2 e) PCT.

In dem paral l el |aufenden W derspruchsverfahren genafld
Regel 40.2 c) PCT gegen di e Zahl ungsaufforderung der |IRB
nach Regel 40.1 PCT hat di e Beschwerdekamer 3.4.3 am

9. Marz 2001 in der Entscheidung W22/ 00 den W derspruch
zur ickgew esen

Die Kammer hat in ihrer Entscheidung die G inde in der
Zahl ungsauf f orderung nach Regel 40.1 PCT und in der

Uber priif ung auf deren Richtigkeit nach Regel 40.2 e) PCT
sow e die Argunente der Annelderin in den Briefen vom
25. Juli 2000 und 24. Oktober 2000 bericksichtigt (siehe
Punkte Il und Il oben).

Di e ursprunglich eingereichten, unabhéngi gen Anspriiche 1
und 3 lauten we folgt:

" 1. Substratpl @& tchen (10) aus Langasit mt einem
Kristallschnitt (& W, €) mt hohem Koppl ungsfaktor und
ni edri ger Cberfl &chenwel | en- Ausbrei t ungsgeschw ndi gkei t,
zu verwenden far ein el ektroni sches Ooerfl achenwel | en-
Bauel ement mt einer orientierten (X,;, X, Xz) Substrat-
Qoerfl ache (11) fur die Qoberfl achenwel | enstruktur (12)
mt in der R chtung x, vorgesehener Oberfl &chenwel | en-
Ausbr ei t ung,
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dadur ch gekennzei chnet,

dall di ese berfl ache (11) durch Eul er-Wnkel & im
Bereich von 10° bis 14°, p imBereich von 130° bis 150°
und & im Bereich von 160° bis 175° definiert ist."

" 3. Substrat pl @& tchen (10) aus Langatat mt einem
Kristallschnitt (& W, €) mt hohem Koppl ungsfaktor und
ni edri ger Cberfl &chenwel | en- Ausbrei t ungsgeschw ndi gkei t,
zu verwenden far ein el ektroni sches Oberfl a&chenwel | en-
Bauel ement mt einer orientierten (X,;, X, Xz) Substrat-
Qoerfl ache (11) fur die Qoberfl achenwel | enstruktur (12)
mt in der R chtung x, vorgesehener Oberfl &chenwel | en-
Ausbr ei t ung,

dadur ch gekennzei chnet,

dalR di ese Qberflache (11) definiert ist durch eine

Kombi nati on (&, W, €, von Euler-Wnkeln wie folgt:

(0° £5°, 80° bis 110°, 0° +5°)

(0°, 20° bis 80°, 32,5° 5°)

(0° bis 20°, 130° bis 150°, 155° bis 180°)

(30° +£5°, 60° #5°, 0° +5°)
(10° x5°, 25° bis 45°, 26° 15°)
(20° +5°, 30° bis 70°, 17° +5°)."

Am 5. April 2001 reichte die Annel derin neue Anspriiche 1
bis 3 ein.

Ent schei dungsgr inde
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Der W derspruch genigt den Erforderni ssen der
Regel 68.3, Absatze c) und e) PCT und ist daher
zul &ssi g.

D e Zust andi gkeit der Beschwerdekamern far
Ent schei dungen dber ei nen Wderspruch ergi bt sich aus
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Artikel 155 (3) EPU in Verbindung nmt Regel 68.3 c) PCT.
Danach kann die Priufung des Wderspruchs nur auf der
Grundl age der Unterl agen erfol gen, die bei der

Zahl ungsauf f orderung der | PEA vorlagen (siehe auch

W 3/94, ABI. EPA 1995, 775, die jedoch einen Wderspruch
gegen eine Einladung der IRB nach Artikel 17 (3) und
Regel 40.2 c) PCT betrifft). D e Kanmer kann daher nur
den Wderspruch auf der G undl age der ursprunglich

ei ngerei chten Anspriche Uber pr 0f en.

Schon in der Entschei dung W4/93 (ABlI. EPA 1994, 939)
hat di e Beschwerdekamer entschi eden, dall die in

Regel 68.3 e) PCT geforderte Uberprifung der

Ber echti gung ei ner Zahl ungsaufforderung zur Zahl ung

ei ner zusatzlichen Geblhr ausschlielllich auf der

Grundl age der in der Zahl ungsaufforderung enthaltenen
G inde i mLichte der vom Annel der in seiner

W der spruchsbegr indung vor gebrachten Tat sachen und
Argunent e durchzuf Ghren sei. Dengeméld beschrankte sich
di e Kammer in der obengenannten Entschei dung
ausschliefl3lich auf die in der Zahlungsaufforderung und
i m Wderspruch vorgebrachten Tatsachen und Argunente.
Di e von der |PEA verspatet, d. h. erst i mRahnmen der
Uber pr iif ung nach Regel 68.3 e) PCT vorgebrachten, neuen
Tat sachen und Argunente, wurden daher nicht

ber Gcksi chti gt .

I mvorliegenden Fall hat die Annelderin in ihrer

W der spruchsschrift vom 21. Novenber 2000 argumentiert,
dall die Erfindung von einer dreiteiligen Aufgabe
ausgehe, die darin bestehe, Kristallschnitte zu finden
mt

1) einer niedrigen OFW Ausbrei tungsgeschw ndi gkeit,
2) einem hohen Koppl ungsfaktor und
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3) einem geringeren Beam St eering-W nkel .

I n der Zahl ungsaufforderung ist die | PEA hingegen davon
ausgegangen, dalR die Erfindung nur die Teil auf gaben 1)
und 2) | 6se, wel che auch aus dem Dokunment D1 bekannt
sind. Da in dem Dokunment D1 nicht die dritte Teil auf gabe
3) erwahnt worden ist, und die oben erwahnte dreiteilige
Auf gabenstel | ung tatsachlich eine Gundlage in der
Beschrei bung hat (siehe Seite 2, Zeilen 22 bis 27),
fihrte die Uberpriufungsstelle der |PEA die neuen
Dokunmente D3 bis D5 ein, um eine mangel nde

Ei nheitlichkeit weiter begrinden zu koénnen.

| m Hi nblick auf die oben erwdhnte Rechtsprechung kann
die Kammer imvorliegenden Fall die neuen G inde der
Uber pr iif ungsstel I e ni cht beriicksichtigen, sondern ist
beschréankt, die Richtigkeit der Zahl ungsaufforderung der
| PEA nach Regel 68.1 PCT zu uberprifen unter
ausschl i el3l i cher Berucksichtigung der Argunente der
Annel derin in ihrer Wderspruchsschrift.

Damt stimmen die Tatsachen mt denen der Entschei dung
W 22/ 00 Uberein. In dieser Sache stimte diese Kammer in
ei ner anderen Besetzung der Auffassung der |IRB zu, dal
di e besonderen techni schen Merknal e der Anspriche 1 und
3 im Sinne von Regel 13.2 PCT unter Bericksichtigung von
Dokurment D1 unterschiedlich waren. Die Kammer stimmte
der Auffassung der Annmelderin zu, dalR die Annel dung
zusét zlich zu den beiden in der Zahl ungsaufforderung
erwdhnten Tei | auf gaben 1) und 2) noch di e Teil auf gabe
3), einen nbglichst kleinen Beam Steering-W nkel zu
erzielen, beinhalte. Jedoch stellte sie fest, dal

zwi schen den Erfindungen der Anspriche 1 und 3 kein

t echni scher Zusammenhang best ehe, der durch

ent sprechende besondere techni sche Merkmal e zum Ausdr uck
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komme. Der Gund dafir sei, dalR die beanspruchten

W nkel berei che nicht austauschbar seien, da sie jeweils
an ein bestimtes Substrat angepal3t seien. Somt seien
die Erforderni sse der Regel 13.2 PCT nicht erfillt.

Die Stellung der obengenannten dreiteiligen Aufgabe

wur de von der Kammer in W22/00 als nicht erfinderisch
betrachtet: Oowohl die Teil aufgabe 3) nicht in Dokunent
D1 erwdhnt ist, war die Kanmer jedoch der Auffassung,
dall ein kl ei ner Beam St eering-Wnkel als wesentlich far
di e ei nwandfrei e Funkti on ei nes Oberfl &chenbauel ement s
zu betrachten sei. Deshal b wirde der Fachmann di ese

Tei | auf gabe al s sel bstverstandlich in Dokunent D1
mtlesen (vgl. Ginde, 5.6.2). Daher konne die

Ei nheitlichkeit auch nicht durch ei ne genei nsane,
erfinderi sche Aufgabenstellung begrindet werden

(Regel 13.1 PCT).

5. D e Kammer verwei st aufgrund der Ubereinsti menden
Sachverhalte in der vorliegende Sache auf die
Argunent ati on der Entschei dung W22/00. Es |iegen auch
kei ne zusat zlichen, besonderen Unrstande vor, die es
rechtfertigen wirden, von der Argunentation der
Ent schei dung W 22/ 00 abzuwei chen, da insbesondere kei ne
neuen Argunente der Annel derin zu bericksichtigen sind,
di e zu ei nem abwei chenden Ergebnis fuhren kénnten. Daher
i st die Kammer auch far den vorliegenden Wderspruch zu
der Auffassung gel angt, dalR di e Aufforderung der |PEA
zur Zahlung ei ner zuséatzlichen Prifungsgebihr zu Recht
er gangen i st.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1766. D Y A
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Der W derspruch gemal3 Regel 68.2 c) PCT wird zurickgew esen.

Der Geschéaftsstell enbeant e: Der Vorsitzende:

L. Martinuzzi M Chonent owsKki
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