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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

Die Beschwerde der Patentanmelderin richtete sich gegen
die Entscheidung der Prifungsabteilung, die européaische

Patentanmeldung 14 712 613 zurickzuweisen.

Die Beschwerdefiihrerin beantragte die Erteilung eines
Patents auf der Basis eines neuen Satzes von
Ansprichen. Darin wurden nur die von der
Prifungsabteilung als gewdhrbar erachteten Anspriiche

aufrecht erhalten.

Die Riuckzahlung der Beschwerdegebiihr gemal Regel 103
EPU wurde ebenfalls beantragt. Dazu verwies die
Beschwerdefiithrerin in der Beschwerdebegriindung
lediglich auf ihre Ausfihrungen in der Sache. Die
Anberaumung einer mindlichen Verhandlung wurde
beantragt, "sollte die Kammer den Einwendungen und

Antrdgen nicht folgen kdénnen."

Der Beschwerde wurde von der Prifungsabteilung
abgeholfen und die angefochtene Entscheidung
entsprechend aufgehoben. In der Folge wurde ein Patent
auf der Basis des neu iUberreichten Anspruchssatzes
erteilt. Dem Antrag auf Rickzahlung der
Beschwerdegebliihr wurde jedoch nicht stattgegeben. Er

wurde der Beschwerdekammer zur Entscheidung vorgelegt.

In einer Mitteilung der Kammer gemal Artikel 15(1) VOBK
2020 wurde die Beschwerdefiihrerin darauf hingewiesen,
dass wesentliche Verfahrensméngel nicht behauptet
worden und solche auch nicht zu erkennen seien.
Demzufolge erschiene der Antrag auf Riuckzahlung der

Beschwerdegebuhr unbegriundet.
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VI. Die Beschwerdefiihrerin bestatigte ihren Antrag auf
mindliche Verhandlung zur Frage der Rickzahlung der

Beschwerdegebiuhr.

VII. In der Substanz wies die Beschwerdefihrerin auf ihre
Bemithungen hin, "um konstruktiv und zielfithrend mit der
Prifungsabteilung zusammenzuarbeiten." Zu keinem
Zeitpunkt im Laufe der Prifungsverfahren sei sie
unkooperativ gewesen. Unter den vorliegenden Umstanden
habe es keinen Grund gegeben, die Patentanmeldung nach
nur einer Mitteilung gemdB Artikel 94 (3) EPU
zurickzuweisen. In dieser Mitteilung habe die
Prifungsabteilung zudem mitgeteilt, dass sie die
Anspriche 1-9 als gewahrbar erachtete. Die
Beschwerdefiihrerin habe dann im Hinblick auf den von
der Prifungsabteilung erhobenen Einwand Argumente
vorgelegt, was die Einheitlichkeit der zwei Satze von
Ansprichen 1-9 und 10-15 betroffen habe, und habe den
unabhédngigen Anspruch 10 geandert. Daher habe sie
durchaus erwarten kénnen, dass die Prifungsabteilung
noch einmal mit ihr Kontakt aufnehmen wirde, wenn
Bedenken hinsichtlich der Anspriche 10-15 weiter
bestiinden. Auch wenn kein Antrag auf mindliche
Verhandlung gestellt worden sei, sei von ihrer Seite

wenigstens ein informelles Telefongesprach angeregt

worden.
VIII. Zusammenfassend habe die Beschwerdefihrerin "zu keiner
Zeit ... gegen eine vernliinftige Zusammenarbeit in

Verfahrensfragen gehandelt, sondern vielmehr die im
Prufungsverfahren zur Verfiugung stehenden
Verfahrensmittel angewandt, um eine Patenterteilung in
dem flir Sie bendtigten Patentumfang zu erzielen."
Insbesondere miisse "die Anmelderin hierbei, nach
giltiger Rechtsprechung nicht die Einwande der

Priifungsabteilung akzeptieren und/oder den Vorschlagen
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zum Uberwinden der Einwidnde folgen und kann somit auch
gegensatzliche Anderungen und Argumentation

vorbringen."

Auch wahrend der mindlichen Verhandlung vor der Kammer
wies die Beschwerdefilhrerin auf den Ablauf des
Priifungsverfahrens hin, wie sie ihn unter Punkt 1. der
Beschwerdebegriindung ("Hintergrund") zusammengefasst
habe. AubBerdem gelte im vorliegenden Fall die
Verfahrensordnung in ihrer Fassung von 2007. Diese
Fassung biete namlich mehr Spielraum im Hinblick auf
die Moglichkeit, das Vorbringen einer Partei zu andern
oder zu vervollstandigen. Die Beschwerdefiihrerin hatte
dementsprechend durchaus die Moglichkeit, nach
Einreichung der Beschwerdebegriindung ihre Argumente zu
vervollstdndigen. Dies hédtte sie in ihrer Stellungnahme
auf die Mitteilung der Kammer getan, indem sie explizit
auf die Existenz eines wesentlichen Verfahrensmangels
hingewiesen und dies auch vollstandig substantiiert
habe.

Letztlich beantragte die Beschwerdefihrerin in der
miindlichen Verhandlung, folgende Fragen der GroBen
Beschwerdekammer vorzulegen [Hervorhebungen durch die

Beschwerdefiihrerin]:

"a) Was ist eine ernsthafte Erwiderung in Sinne von

T0802/97 auf einen ersten Priifungsbescheid, damit die
Prifungsabteilung eine Patentanmeldung nicht

unmittelbar zurickweisen kann?

b) Stellt eine Zurilickweisung einer Patentanmeldung
auf der Grundlage einer ernsthaften Erwiderung auf
einen ersten Prifungsbescheid einen wesentlichen

Verfahrensmangel im Sinne von Regel 103 (1)a EPU dar?
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c) Stellt das Fehlen der rechtlichen Wirdigung und
Einordung eines Tatsachenvortrags in der Begriindung
einer Beschwerde, den Tatbestand einer fehlenden

Substantiierung dar?"

Entscheidungsgriunde
Antrag auf Riickzahlung der Beschwerdegeblhr

1. Die Beschwerdebegriindung enthdalt eine Einfihrung, in
der unter den Punkten I. bis IV. die mit der
Beschwerdeschrift gestellten Antrage im Wesentlichen
wortwortlich wiederholt werden. Unter Punkt III. wird
dabei die "Riickerstattung" der "Kosten der Beschwerde
gemaB Regel 103 EPU" beantragt.

2. In einem anschlieBenden, als "1. Hintergrund"
bezeichneten Teil wird der Ablauf des

Priifungsverfahrens geschildert.

3. Es wird ausgefithrt, dass das EPA als mit der
internationalen vorlaufigen Priifung beauftragte Behorde
die Gegenstadnde der Anspriichen 1 - 9 fir gewahrbar
erachtet und Einwande nur gegen die Anspriiche 10 - 15
erhoben habe. Nach dem Eintritt in die europaische
Phase habe die Beschwerdefihrerin sowohl das
Recherchenergebnis des parallel laufenden deutschen
Verfahrens flir die Prioritatsanmeldung eingereicht als
auch eine ausfihrliche Erwiderung zu den Einwendungen
beziiglich der Anspriichen 10 - 15. Im Anschluss habe die

Priifungsabteilung die Anmeldung zurickgewiesen.
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Es folgen in der Beschwerdebegriindung vier weitere
Teile 2. bis 5., die sich mit den jeweiligen Antragen
I. bis IV. befassen. Teile 2. und 3. enthalten dabei
Ausfihrungen zur Patentierbarkeit des beanspruchten

Gegenstandes.

Der mit "4. Rickerstattung der Beschwerdegebiihren -
Punkt III" bezeichnete 4. Teil besteht aus einem

einzigen Satz. Er lautet:

"Entsprechend den vorstehenden Ausfiihrungen
ist der Beschwerde abzuhelfen und die

Beschwerdegebiihr ist zurilick zu zahlen."

Wesentliche Verfahrensmédngel wurden in der
Beschwerdebegriindung nicht behauptet. Nur der Verweis
auf Regel 103 EPU im Beschwerdeantrag mag allenfalls
darauf hindeuten, dass die Beschwerdefihrerin von der
Existenz eines wesentlichen Verfahrensmangels ausgeht.
Woraus dieser Mangel bestehen sollte, ist der
Beschwerdebegriindung weder explizit noch implizit zu

entnehmen.

Eine gesetzmabig ausgefithrte, d.h. hinreichend
substantiierte Verfahrensrige (zur Geltendmachung eines
Verfahrensmangels) mit der Beschwerde liegt daher nicht
vor. Die Beschwerde genligt nicht den Anforderungen an
jenen Minimalinhalt einer solchen Rige, der notwendig

ware, um sie inhaltlich behandeln zu konnen.

Dazu ware es zumindest erforderlich gewesen, die flr
die behauptete Rechtsfolge (Rickzahlung der
Beschwerdegebliihr wegen eines wesentlichen
Verfahrensmangels) relevanten Tatsachen zumindest so
hinreichend deutlich anzufiithren, dass sich daraus diese

Rechtsfolge ableiten lieBle. Das ist hier nicht der Fall



10.

11.

12.

- 6 - T 1913/19

(vgl. dazu Rechtsprechung der Beschwerdekammern
9. Aufl. 2019 V.A.2.6.3 und V.A.2.6.7.c), insb.

T 1020/13 zur Substantiierung einer Verfahrensriige) .

Der bloBe Verweis in der Beschwerdebegriindung unter
Punkt 4. auf die Ausfiihrungen in der Sache reicht dazu
jedenfalls nicht hin, weil nicht einmal mit dessen
Hilfe (ansatzweise) erkannt werden kann, worin die

Beschwerdefiihrerin einen Verfahrensmangel erblickt.

Erst in der Stellungnahme auf die Mitteilung der Kammer
wurden Argumente geliefert, die auf einen solchen
Mangel hinweisen konnten. Die fehlende Substantiierung
der Verfahrensriige mit der Beschwerde lasst sich damit

freilich nicht mehr beheben.

Zzum Hinweis der Beschwerdefiihrerin, wonach die
Verfahrensordnung in der zum Zeitpunkt der Einreichung
der Beschwerdebegriindung giltigen Fassung (VOBK 2007)
anzuwenden sei, ist zu bemerken, dass diese Auffassung
den Ubergangsbestimmungen der seit 1. Januar 2020
giltigen Fassung der Verfahrensordnung fiir die

Beschwerdekammer (VOBK 2020) widerspricht.

Die revidierte Fassung der Verfahrensordnung ist
vorbehaltlich der Absatze (2) und (3) des Artikels 25
VOBK 2020 auf alle Beschwerden anzuwenden, die am Tag
des Inkrafttretens anhangig sind (Artikel 25 (1) VOBK
2020) . Artikel 12 (3) VOBK 2020 in der seit

1. Januar 2020 gliltigen Fassung findet somit hier

Anwendung. Er lautet:

Die Beschwerdebegriindung und die Erwiderung
miissen das vollstdndige
Beschwerdevorbringen eines Beteiligten

enthalten. Dementsprechend miissen sie
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deutlich und knapp angeben, aus welchen
Griinden beantragt wird, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben, abzuidndern oder zu
bestédtigen,; sie sollen ausdriicklich alle
geltend gemachten Antrdge, Tatsachen,
Einwdnde, Argumente und Beweismittel im

Einzelnen anfiihren [...].

Im vorliegenden Fall erschopft sich die
Beschwerdebegriindung - wie gezeigt - in dem Antrag,
"die Kosten der Beschwerde gemal Regel 103 zu

erstatten".

Alles in allem lasst sich aus der Beschwerdebegriindung
nicht ableiten, welcher genaue Sachverhalt der
Beschwerdefiihrerin vorschwebt, und aus welcher
Uberlegung dieser einen Verfahrensmangel darstellen
sollte. Daher entspricht die Beschwerdebegriindung auch
nicht den Anforderungen des Artikels 12(3) VOBK 2020.

Die Anwendung der Verfahrensordnung in der seit

1. Januar 2020 gliltigen Fassung gereicht der
Beschwerdefihrerin im Ubrigen auch nicht zum Nachteil,
da Artikel 12(3) VOBK 2020, was die Anforderungen an
die Beschwerdebegriindung betrifft, identisch mit
Artikel 12(2) VOBK 2007 ist.

Vor allem aber scheint die Beschwerdefilhrerin einem
grundsatzlichen Missverstandnis iber die Funktion und
den Anwendungsbereich der Artikel 12 f. VOBK 2020 zu
unterliegen: Diese Bestimmungen dienen vor allem dazu,
Sachverhaltsdnderungen oder sich aufgrund des
Verfahrens ergebenden Anderungen des
Beschwerdegegenstandes in engen Grenzen angemessen
Rechnung zu tragen, nicht aber das Nachreichen

essentieller Elemente der Beschwerde, die innerhalb der
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Beschwerdefrist vorliegen missen. Sie erstrecken sich
insbesondere nicht auf die fehlende Begrindung eines

Antrags in der Beschwerde (-begrindung) .

Riuickzahlung der Beschwerdegebihr von Amts wegen?

17.

18.

19.

20.

Auch wenn ein wesentlicher Verfahrensmangel nicht
substantiiert behauptet wurde, hatte eine Rickzahlung
der Beschwerdegebiihr trotzdem stattzufinden, wenn ein
von Amts wegen wahrzunehmender schwerwiegender

Verfahrensmangel vorlage.

Dieser konnte etwa darin liegen, dass aus dem von der
Beschwerdefiithrerin geschilderten Verfahrensgang ihr
rechtliches Gehor oder der Grundsatz des
Vertrauensschutzes verletzt worden oder die Begriindung
der angefochtenen Entscheidung so mangelhaft wadre, dass

ein Nichtigkeitsgrund vorlage.

In ihrer Stellungnahme auf die Mitteilung der Kammer
und wahrend der mindlichen Verhandlung vor der Kammer
wurde seitens der Beschwerdefiihrerin wiederholt auf
ihre Bemiihungen hingewiesen, kooperativ mit der
Prifungsabteilung zusammengearbeitet zu haben, wie
nicht zuletzt auch die Einreichung von geanderten
Anspriichen und die entsprechenden Ausfihrungen in der
Stellungnahme bewiesen. Die Zurlickweisung der Anmeldung
nach einem einzigen "Bescheid" sei dementsprechend
iberraschend gewesen und stelle im Hinblick auf ihre
angekiindigte Bereitschaft, weitere Punkte telefonisch
zU besprechen, einen Verstol gegen das rechtliche Gehér

dar.

In der Substanz habe sie nach der Mitteilung der

Prifungsabteilung (beinhaltend das Protokoll einer
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telefonischen Riicksprache mit ihr) einen neuen Satz von
Anspriichen eingereicht und wesentliche Anderungen in
Anspruch 10 vorgenommen. Im Hinblick auf diese
Anderungen seien die in der ersten Mitteilung gegen die
zwel Satze von Anspriichen 1-9 und 10-15 erhobenen
Einwdnde iberwunden worden. Sie habe auch in ihrer
Antwort darauf ausfithrlich argumentiert, was den
Einwand fehlender Einheitlichkeit betreffe: der
Gegenstand der unabhdngigen Anspriiche 1 und 10 sei
einheitlich, da die erfinderische Idee in einem
Zusammenwirken der Schlauchklemme (mit Klemmelement)
und des entsprechend angepassten Schlauchabschnitts

liege.

Insbesondere sei auch der als nicht gewdhrbar erachtete
unabhédngige Anspruch 10 zum abhadngigen Anspruch des als
gewadhrbar erachteten Hauptanspruchs neu formuliert
worden. Im vorliegenden Fall habe es keinen Grund fir
die Prifungsabteilung gegeben, nach nur einer
Mitteilung gemdB Artikel 94 (3) EPU die Anmeldung
zurlickzuweisen, wie dies auch schon mehrmals von den
Beschwerdekammern bestdtigt worden sei. Dazu wurde
insbesondere auf die Entscheidungen T 640/91
"Prufungsverfahren", ABl1 EPA 1994, 918 und T 802/97

hingewiesen.

Ein VerstoB gegen das rechtliche Gehdr ist darin nicht

zu erblicken.

Die Patentanmeldung wurde urspriinglich als PCT-
Anmeldung eingereicht. Das Europdische Patentamt
fungierte dabei als internationale Recherchenbehdrde
und auch als mit der internationalen Prifung

beauftragte Behorde.
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Nach dem Eintritt in die europdische Phase wurde die
Prifungsabteilung fir die Anmeldung zustandig. In einer
Mitteilung nach Regel 161 (1) EPU wurde der Anmelderin
die Mobglichkeit gegeben, die in der internationalen
Phase festgestellten Mangel zu beseitigen, sowie die
Anmeldeunterlagen zu andern und zu den Argumenten
Stellung zu nehmen. Die festgestellten Mangel betrafen
die in der internationalen Phase eingereichten

Anspriche 10 - 15.

Die Anmelderin wurde von der Priifungsabteilung auch
aufgefordert, die Recherchenergebnisse filir die
Prioritédtsanmeldung einzureichen. Die vorhandenen
Anspriche wurden sodann telefonisch erdrtert. Das
Protokoll der telefonischen Ricksprache wurde ihr in
Anlage zu einer Mitteilung gemdBR Artikel 94 (3) EPU
ibermittelt.

Der vorliegende Fall unterscheidet sich daher schon in
dieser Hinsicht von den den Entscheidungen T 640/91 und
T 802/97 zugrundeliegenden Fadllen, bei denen die
Anmeldungen nach einer einzigen Mitteilung des

Europédischen Patentamts zurilickgewiesen wurden.

Darliber hinaus - und im Gegensatz zur Auffassung der
Beschwerdefiithrerin - wurde von der Prifungsabteilung
kein Einwand fehlender Einheitlichkeit erhoben, sondern
nur die Mehrzahl unabhangiger Anspriche in einer
Geradtekategorie bemangelt. Es wurde explizit auf die
Anforderungen des Artikels 84 EPU und der Regel 43 (2)
EPU und darauf hingewiesen, dass der Anspruchssatz
nicht unter eine der in Regel 43(2) EPU definierten
Ausnahmen falle, da der im Anspruch 10 definierten
Schlauchabschnitt Teil der im Anspruch 1 definierten

Vorrichtung zur Regulation eines Volumenstroms sei.
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Aus der Entscheidung tber die Zurickweisung der
Anmeldung ergibt sich zudem, dass die Prifungsabteilung
von der Argumentation der Beschwerdefilhrerin im
Hinblick auf die Einheitlichkeit der in den Anspriichen
1 und 10 definierten Gegenstédnde und im Hinblick auf
die Konsequenzen des neu eingefiihrten Rickbezugs in
Anspruch 10 auf Anspruch 1 nicht iberzeugt war. Unter
Punkt 9.2 wird ausfihrlich begriindet, warum der
Gegenstand des Anspruchs 10 einen eigenstandigen
Schlauchabschnitt definiere, der lediglich zur
Verwendung in einer Vorrichtung nach Anspruch 1
geeignet sein miisse, der jedoch auch ohne diese

Vorrichtung genutzt werden konne.

Aus dem Ablauf des Verfahrens vor der Prifungsabteilung
ist ersichtlich, dass die Beschwerdefihrerin sich zu
dem erhobenen Einwand duBern konnte. Dies hat sie auch
getan, auch wenn sie sich jedoch mit der Substanz des
Einwands nicht direkt auseinandersetzte. Die
Priifungsabteilung ist in ihrer Entscheidung auch auf

diese Argumente eingegangen.

Aus dem Gebot des rechtlichen Gehors ergab sich unter
den vorliegenden Umstanden keine Verpflichtung fir die
Priifungsabteilung, vor der Entscheidung ihre Argumente
im Einzelnen zu wiederholen oder die Anmelderin zu
informieren, warum deren Gegenargumente als nicht

Uiberzeugend erachtet wurden.

Eine solche Verpflichtung ergab sich umso weniger, als
in der Antwort auf die Mitteilung der Prifungsabteilung
keine Argumente geliefert wurden, die den eigentlichen
Einwand unter Artikel 84 und Regel 43(2) EPU betrafen.
Aus den Ausfiihrungen zur Einheitlichkeit ist auch nicht

zu ersehen, dass diese als Begrindung fiir eine Mehrzahl
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von unabhangigen Anspriichen in einer Kategorie dienen

konnte.

Ein VerstoB gegen das rechtliche Gehdér liegt daher

nicht wvor.

Zu keinem Zeitpunkt des Prufungsverfahrens wurde
seitens der Prifungsabteilung die
Kooperationsbereitschaft der Anmelderin bemdngelt. Der
angefochtenen Entscheidung ist auch nicht zu entnehmen,
dass dies eine Rolle gespielt hatte. Auch aus diesem
Grund ist der vorliegende Fall von T 640/91
grundsatzlich zu unterscheiden, in dem die
Zurlickweisungsentscheidung ausschlieBlich damit
begrindet worden war, dass der Anmelder einen "Mangel
an Kooperationsbereitschaft und gutem Willen" an den

Tag gelegt habe.

Eine Verletzung des Grundsatzes des Vertrauensschutzes

ist ebenfalls nicht zu erkennen.

In beiden von der Beschwerdefilhrerin in diesem
Zusammenhang zitierten Fallen T 640/91 und T 802/97
wurde ausgefihrt, dass eine Zurickweisung nach einer
einzigen Mitteilung einen VerstoB gegen Artikel 96 (2)
EPU 1973 (nunmehr: Artikel 94 (3) EPU 2000) darstellen

kann.

Nach T 640/91 begriinde eine Zuriickweisung nach einer
einzigen Mitteilung keinen VerstoR gegen das EPU, wenn
diese nur auf Grinde gestiitzt worden sei, zu denen sich

der Anmelder auBern konnte.

Nach T 802/97 sei die sofortige Zuriickweisung als
rechtswidrig anzusehen, nicht nur weil davor nur eine

einzige Mitteilung ergangen sei, sondern weil diese
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Mitteilung auch den Eindruck vermittelt habe, dass die
Anmelderin sich nur mit Einwidnden unter Artikel 84 EPU
auseinandersetzen miusse.

Aus der Begriindung zu T 802/97 geht zudem hervor, dass
die Kammer sich auf die zum damaligen Zeitpunkt
giltigen Richtlinien bezog (Richtlinien fir die
Prifung, Juli 1999), wonach eine Zurickweisung nach
einer einzigen Mitteilung nur berechtigt ist unter
Artikel 94 (3) EPU, wenn der Anmelder sich nicht
ernsthaft bemiiht hat, auf die erhobenen Einwande
einzugehen (vgl. Punkt 2). Wenn der Anmelder jedoch
einen ernstzunehmenden Versuch gemacht hat, sich mit
den Einwanden des Prifers auseinanderzusetzen, wurde
dem Prifer empfohlen, den Anmelder zuvor warnend darauf
hinzuweisen, z.B. durch einen Anruf oder eine kurze
weiteren Mitteilung (Richtlinien fir die Prifung, C.VI,
§ 4.3, Juli 1999).

In ihrer Fassung von 2003 wurde die der Entscheidung

T 802/97 zugrundeliegende Passage der Richtlinien in
ihrer Substanz gedndert. Im Gegensatz zu den friheren
Anweisungen an die Priufer wurde fortan folgendes
empfohlen: "Ergibt die erneute Prifung, dass trotz der
Stellungnahme des Anmelders weiterhin Einwéande
bestehen, und wurde der Anmelder dazu gehort (Art. 113
(1)), stitzt sich also die Entscheidung ausschlieBlich
auf Grinde, zu denen der Anmelder sich adubBern konnte,
so 1st die Anmeldung zurickzuweisen (T 201/98, nicht im
ABI. verdffentlicht)" (vgl. Richtlinien zur Prifung, C-
VI, 4.3, Dezember 2003).

Dies entspricht auch in der Substanz den Bestimmungen
der der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegenden
Richtlinien, die in der Fassung von November 2019
lauten: "Ergibt die Prifung der Erwiderung des

Anmelders, dass trotz seiner Stellungnahme weiterhin
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Einwdnde bestehen, und ist im Verlauf des
Prifungsverfahrens mindestens eine Mitteilung ergangen
(siehe C-III, 4 und E-IX, 4.1) und wurde der Anmelder
dazu gehdért (Art. 113(1)), stitzt sich also die
Entscheidung ausschlieBlich auf Grinde, zu denen der
Anmelder sich auBern konnte, erwagt der Prifer, den
ibrigen Mitgliedern der Prifungsabteilung die
Zurlickweisung der Anmeldung zu empfehlen (siehe

T 201/98)."

Im Ubrigen hatte die Priifungsabteilung in dem T 802/97
zugrundeliegenden Fall in ihrer einzigen Mitteilung der
dortigen Anmelderin den Eindruck vermittelt, dass
aktuell nur Klarheitsprobleme bestiinden und
insbesondere eine Neuheitspriifung erst zu einem
spateren Zeitpunkt stattfinden wlirde; darauf hatte die
Anmelderin mit einem geanderten Anspruchssatz reagiert,
worauf die Anmeldung unvermittelt wegen mangelnder
Neuheit zuriickgewiesen wurde. Unter diesen besonderen
Umstanden sei die unmittelbare Entscheidung anstelle
einer weiteren Mitteilung als VerstoR gegen Treu und

Glauben zu werten.

Aus den von der Beschwerdefiihrerin zitierten
Entscheidungen lasst sich somit kein allgemeines
Prinzip im Sinne eines (absoluten) Rechts einer
Anmelderin auf mehr als eine Mitteilung ableiten, gegen
das die Prifungsabteilung hier wider Treu und Glauben

verstolen hatte.

Der Hinweis der Beschwerdefilhrerin in diesem
Zusammenhang, sie habe wenigstens ein informelles
Telefongesprédch angeregt, dem aber keine Folge
geleistet worden sei, geht ebenfalls ins Leere. Dies
stellt letztlich hdéchstens ein fehlendes Entgegenkommen

dar, aber keinen Verfahrensmangel, geschweige denn
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einen wesentlichen Verfahrensmangel von der Qualitat
eines von Amts wegen wahrzunehmenden
Nichtigkeitsgrundes.

SchlieRBlich ist mit Hinblick auf die obengenannten
Ausfiihrungen auch aus der Begriindung der Entscheidung
kein Widerspruch oder Mangel erkennbar, der einen zur
Nichtigkeit fihrenden Verfahrensmangel begriinden wiirde.
Die fiir die Zurickweisung maBRgeblichen Einwande stiitzen
sich auf die in der von der Prifungsabteilung
verfassten Mitteilung vorgetragenen Einwadnde und werden

verstandlich und vollstandig dargelegt.

Der Antrag auf Rickzahlung der Beschwerdegebihr ist
sohin nicht begrindet. Ein wesentlicher
Verfahrensmangel, der vom Amts wegen wahrzunehmen ware
und eine solche Rickzahlung rechtfertigen wirde, liegt

ebenfalls nicht vor.

Fragen an die GroBe Beschwerdekammer

46.

Die Beschwerdefiihrerin stellt zunadchst den Antrag,
folgende Rechtsfragen der GroBen Beschwerdekammer

vorzulegen:

"a) Was ist eine ernsthafte Erwiderung in

Sinne von T 802/97 auf einen ersten
Priifungsbescheid, damit die
Priifungsabteilung eine Patentanmeldung

nicht unmittelbar zurlickweisen kann?"

"b. Stellt eine Zurlickweisung einer
Patentanmeldung auf der Grundlage einer
ernsthaften Erwiderung auf einen ersten

Priifungsbescheid einen wesentlichen
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Verfahrensmangel im Sinne von Regel 103
(1)a EPU dar?"

Dem Antrag auf Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr kann -
wie gezeigt - schon deshalb nicht entsprochen werden,
weil er nicht begrindet wurde. Ein von Amts wegen
wahrzunehmender Verfahrensmangel (Nichtigkeitsgrund),
der die Rickzahlung rechtfertigen konnte, ist ebenfalls
nicht zu erkennen. Die Entscheidung T 802/97, worauf
sich die Beschwerdefihrerin bezieht, erging auf der
Grundlage von Richtlinien, die zur Zeit der
angefochtenen Entscheidung nicht mehr galten, und
beruht auf einem nicht vergleichbaren Sachverhalt. Ihre
Lehre ist dementsprechend fir den vorliegenden Fall

ohne Relevanz.

Unabhédngig davon, ob Frage (a) eine ilber den
vorliegenden Fall hinausgehende allgemeine Bedeutung
hatte, stellt sie sich im vorliegenden Fall sohin

nicht.

Schon aus dem Grund kommt eine Vorlage an die Grofe

Beschwerdekammer nicht in Betracht.

Die obigen Ausfihrungen zu Frage a) gelten
uneingeschréankt auch fir Frage b). Auch deren Vorlage
an die GroRe Beschwerdekammer kommt damit nicht in
Betracht.

Die Beschwerdefihrerin stellt letztlich auch den
Antrag, folgende Rechtsfrage an die GroBe

Beschwerdekammer vorzulegen:

"c. Stellt das Fehlen der rechtlichen
Wiirdigung und Einordung eines

Tatsachenvortrags in der Begrindung einer
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Beschwerde, den Tatbestand einer fehlenden

Substantiierung dar?"

Die Kammer hat sich mit der gestellten Frage eingehend
auseinandergesetzt und sie im Rahmen des vorliegenden
Falls positiv beantwortet. Sie befindet sich damit im
Einklang mit der Rechtsprechung der Beschwerdekammern
und mit allgemein anerkannten Rechtsgrundsatzen, wie
sie in Artikel 12 (1) VOBK 2020 zum Ausdruck gebracht
wurden. Daher besteht auch insoweit kein Einlass fir
eine Befassung der Grolen Beschwerdekammer zur

Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung.

Die Vorlage dieser Frage an die Grobe Beschwerdekammer

scheidet dementsprechend ebenfalls aus.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Griunden wird entschieden:

1. Der Antrag auf Vorlage an die GroBe

Beschwerdekammer wird zuriickgewiesen.

2. Der Antrag auf Ruckzahlung der Beschwerdegebiuhr

wird zuriickgewiesen.
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