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Aktenzeichen: T 0344/11 - 3.5.03

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.5.03
vom 27. Oktober 2011

Beschwerdefihrer: Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140
D-53113 Bonn (DB)

Vertreter: Maiwald Patentanwalts GmbH
Benrather Strasse 15
D-40213 Dusseldorf (DB)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Priufungsabteilung des
Europdischen Patentamts, die am 26. August
2010 zur Post gegeben wurde und mit der die
europaische Patentanmeldung Nr. 06018751.5
aufgrund des Artikels 97 (2) EPU
zurickgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:
Vorsitzender: F. van der Voort

Mitglieder: B. Noll
R. Menapace
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Sachverhalt und Antrage

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der
Prifungsabteilung uUber die Zurickweisung der
europaischen Anmeldung Nr. 06018751.5 gemaf
Artikel 97 (2) EPU.

1. Die Entscheidung Uber die Zurickweisung erging gemafll dem
Antrag der Anmelderin nach Lage der Akte. In der
Entscheidung wurde auf Mitteilungen der Priufungs-
abteirlung vom 8. April 2010 und 31. Juli 2009 verwiesen.

I11. Die Beschwerdefuhrerin beantragte in der Beschwerde-
schrift, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und
ein Patent zu erteilen. Hilfsweise wurde die Anberaumung

einer mundlichen Verhandlung beantragt.

In der Beschwerdebegrindung wurde beantragt, ein Patent
auf der Grundlage der am 26. Januar 2010 (Hauptantrag)
oder am 18. April 2008 (Hilfsantrag) eingegangenen
Anspruchssatze zu erteilen. Beide Anspruchssatze wurden

erneut mit der Beschwerdebegrindung eingereicht.

1v. Die Kammer nahm in einer mit der Ladung zur mindlichen
Verhandlung einhergehenden Mitteilung zur Sache
vorlaufig Stellung, insbesondere zu Einwéanden unter
Artikel 123 (2) EPU.

V. Mit einem am 27. September 2011 eingegangenen Schreiben
nahm die Beschwerdefihrerin den Hilfsantrag zuruck.

VI. Im Laufe der mundlichen Verhandlung am 27. Oktober 2011
reichte die Beschwerdefihrerin gednderte Anspriche 1
bis 6 ein, welche die bisherigen Anspriche des einzigen
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Antrags ersetzten. Es wurde beantragt, die
Zuruckweisungsentscheidung aufzuheben und die
Angelegenheit an die Priufungsabteilung zur weiteren
Priufung auf Grundlage der in der mundlichen Verhandlung
vor der Beschwerdekammer Uberreichten Anspriche 1 bis 6

zuriuckzuverweisen.

Anspruch 1 lautet:

"Verfahren zur Ubertragung von Daten in einem
Telekommunikationssystem mit einem Multimediaserver (30)
fir eine Unterstitzung von Sprachanrufen mit Rich-Call-
Multimediafunktionen, wobei Uber den Multimediaserver
(30) zumindest zwei Kommunikationsendgerate miteinander
verbunden werden, und zumindest das
Kommunikationsendgerat eines anrufenden Teilnehmers A
multimediafahig ist, und wobei der Multimediaserver (30)
den multimedialen Anruf einleitet und dem
Kommunikationsendgerat eines angerufenen Teilnehmers B,
welches keine mobiltelefonseitige Client Software (MCS)
zum Aufbau von Rich-Call-Verbindungen aufweist, den
multimedialen Anruf signalisiert,

gekennzeichnet durch die folgenden Verfahrensschritte:

- Aufbau einer Verbindung durch den Multimediaserver (30)
mit dem Kommunikationsendgerat des angerufenen
Teilnehmers B durch eine Signalisierung, wobei die
Signalisierung des Aufbaus der Verbindung mit einem
Standardsignal ausgefuhrt wird,

- Meldung durch das Kommunikationsendgerat des
angerufenen Teilnehmers B an den Multimediaserver, dass
das angerufene Kommunikationsendgerdt keine oder nur

eine verminderte Multimediafahigkeit aufweist, wobei die



_3 - T 0344/11

Meldung mittels Textbenachrichtigung erfolgt,

- Erkennung durch den Multimediaserver (30), dass das
Kommunikationsendgerat des Teilnehmers B nicht oder
vermindert multimediafahig ist,

- Anpassung des Umfangs der Rich-Call-
Multimediafunktionen an den moglichen Funktionsumfang
des Kommunikationsendgerdtes des Teilnehmers B durch den

Multimediaserver (30),

- Anwendung einer zumindest eingeschrankten

Unterstiutzung von Sprachanrufen mit Multimediafunktionen,

- SMS-Benachrichtigung an das Kommunikationsendgerat des
angerufenen Teilnehmers B, in welcher dem Nicht-Rich-
Call-Teilnehmer B Informationen oder Links uber Rich-

Call mitgeteilt werden, und

- Bereitstellen multimedialer Funktionen durch eine
Downloadplattform des Multimediaservers (30), indem eine
mobiltelefonseitige Client-Software (MCS) auf zumindest
ein Kommunikationsendgerdt als Download zur Verfugung
gestellt wird, um diese fir das Kommunikationsendgeréat

zu betreiben."

Die Anspriche 2 bis 6 sind von Anspruch 1 abhangig.

VII. Am Ende der mundlichen Verhandlung wurde die
Entscheidung der Kammer verkindet.

C6008.D



-4 - T 0344/11

Entscheidungsgrinde

1. In den Mitteilungen der Prufungsabteilung vom 8. April
2010 und 31. Juli 2009 wurde eingewendet, dass durch die
in den Ansprichen vorgenommenen Anderungen der
Gegenstand uber den Inhalt der Anmeldung iIn der
urspriunglich eingereichten Fassung hinausgeht
(Artikel 123 (2) EPU). Dieser Mangel war der einzige

Grund fur die Zuruckweisung der Anmeldung.

2. Grundlage der Anderungen (Artikel 123 (2) EPU)

Der Anspruch 1 beruht auf dem urspringlichen Anspruch 1,
wobei das Kommunikationsendgerat des angerufenen
Teilnehmers B dahingehend spezifiziert wurde, dass es
"keine mobiltelefonseitige Client-Software (MCS) zum
Aufbau von Rich-Call-Verbindungen aufweist” (Absatze
[0005] und [0024] der veroffentlichten Anmeldung). Das
von der Kammer als unklar angesehene Attribut "nicht
oder vermindert multimediafahig™ wurde aus dem
Anspruchswortlaut gestrichen. Desweilteren wurde
klargestellt, dass die Multimediafunktionen Rich-Call-
Multimediafunktionen sind (Absatze [0002] und [0024]).
Das vorletzte Merkmal des Anspruchs 1 beruht auf der
Offenbarung des Absatzes [0024], das letzte Merkmal auf
der des Absatzes [0018].

Die Anspriche 2 bis 6 entsprechen bis auf sprachliche
Anpassungen den ursprunglichen Ansprichen 2 bis 4, 6

und 7.

Die Anspriche erfullen daher das Erfordernis des
Artikels 123 (2) EPU.

C6008.D



C6008.D

-5 - T 0344/11

Zuruckverweisung

Da die Grunde fur die Zuriuckweisung der Anmeldung auf
die gednderten Anspriche nicht mehr zutreffen, i1st die
angefochtene Entscheidung aufzuheben.

Die Kammer macht von ihrem Ermessen gemald
Artikel 111 (1) EPU Gebrauch und verweist die
Angelegenheit zur weiteren Prufung an die Erstinstanz

zurick.

Im Zusammenhang mit der weiteren Prufung weist die
Kammer darauf hin, dass der vorliegende Anspruch 1 nicht
gegen das Erfordernis der Regel 137 (5) EPU zu verstoRen
scheint, weil die durch die Anderungen des Anspruchs 1
definierten zusatzlichen Merkmale den Gegenstand des
ursprunglichen Anspruchs 1 lediglich weiter einschranken.
Da diese zusatzlichen Merkmale jedoch nicht in den
ursprunglichen Ansprichen enthalten sind, koénnte eine
zusatzliche Recherche erforderlich sein (Richtlinien fur
die Sachprufung im EPA, C-VI, 5.2 11)).
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Entscheidungsftormel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die Prufungsabteilung
zurickverwiesen zur weiteren Prufung auf Grundlage der
in der mundlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer
Uberreichten Anspruche 1 bis 6.

Die Geschaftsstellenbeamtin Der Vorsitzende

G. Rauh F. van der Voort

C6008.D



