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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Iv.

Die Beschwerde der Anmelderin richtet sich gegen die

Entscheidung der Prifungsabteilung, die europaische

Patentanmeldung Nr. 06 777 650 zurilickzuweisen

- wegen unzulassiger Erweiterung tber den Inhalt der
Anmeldung in der eingereichten Fassung (Artikel
123 (2) EPU) und mangelnder erfinderischer T&atigkeit
(Artikel 52 (1) EPU und Artikel 56 EPU 1973) in
Bezug auf den damaligen Hauptantrag und die
damaligen Hilfsantrdge 1 bis 5 und

- weil die damaligen Hilfsantrdge 6 bis 8 unter Regel
137(3) EPU nicht in das Prufungsverfahren

zugelassen wurden.

Es wird auf folgendes Dokument Bezug genommen:

D7: US 2005/0048958 Al

In der mindlichen Verhandlung vor der Kammer beantragte
die Beschwerdefiihrerin (Anmelderin) die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Erteilung eines
Patents im Umfang des Hauptantrages, hilfsweise im
Umfang eines der Hilfsantrage 1 bis 4, alle eingereicht

mit der Beschwerdebegriindung.

Der Wortlaut des jeweiligen unabhangigen Anspruchs 1
des Hauptantrags und der Hilfsantrdge 1 bis 4 lautet
wie folgt:

Hauptantrag:
"l. Verfahren zum Ubertragen einer PIM—Adresse (EMAILI,

EMAIL2, EMAIL3) in ein elektronisches Formular einer
PIM—Anwendung (PIMA 1, PIMA 2, PIMA 3) eines PIM-
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Systems, bei dem eine Kommunikationsverbindung (RUF,
CONF) als eine Konferenz zwischen einer ersten
Endeinrichtung (EGl) eines ersten Teilnehmers und einer
zweiten Endeinrichtung (EG2) eines zweiten Teilnehmers
und mindestens einer weiteren Endeinrichtung (EG3)
eines weiteren Teilnehmers iUber eine Vermittlungsanlage
(PBX) in einem Kommunikationssystem (PBX, ...) besteht,
wobei ein mit einer PIM—Adresse (EMAIL1l, EMAILZ,
EMATIL3) zu fiullendes Formularfeld fir einen Teilnehmer
der Kommunikationsverbindung automatisch eingetragen
wird, wobei

a) infolge einer Benutzereingabe (M) des ersten

Teilnehmers,

i) eine die zweite Endeinrichtung (EG2) im
Rahmen der Kommunikationsverbindung (RUF,
CONF) identifizierende
Kommunikationssystem-Adresse (RUFNOZ2) und
eine die weitere Endeinrichtung (EG3)
identifizierende weitere
Kommunikationssystem—Adresse (RUFNO3)
erfasst wird,
wobei zum Erfassen der
Kommunikationssystem-Adressen (RUFNOZ,
RUFNO3) eine CTI-Meldung (CTIM) von der
Vermittlungsanlage (PBX) an eine CTI-
Applikation (CTIA) iUbermittelt wird, welche
die Rufnummern (RUFNO1l, RUFNO2, RUFNO3)
umfasst,

ii) die erfasste Kommunikationssystem-Adresse
(RUFNO2) und die weitere
Kommunikationssystem—Adresse (RUFNO3)
in eine den zweiten Teilnehmer
identifizierende PIM—Adresse (EMAIL2) und
in eine den weiteren Teilnehmer

identifizierende weitere PIM—Adresse
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(EMATL3) fur das PIM—System umgesetzt
werden,

iii) die PIM-Adressen (EMAIL1, EMAILZ2, EMAIL3)
zur PIM-Anwendung (PIMA 1) des ersten
Teilnehmers Ubermittelt (I, F) werden, und

iv) die {ibermittelten PIM-Adressen (EMAILZ,
EMAIL3) in ein Feld des elektronischen
Formulars der PIM-Anwendung (PIMA 1)
eingetragen werden,

b) die eingetragenen PIM-Adressen (EMAIL2, EMAIL3) als
Ziel-Adressen zur elektronischen Ubermittlung eines
Inhalts des elektronischen Formulars verwendet
werden, und

c) das elektronische Formular weitere Eingabefelder
aufweist, um weitere Informationen fir eine
zuklinftige Besprechung eingeben zu konnen, und
weiterhin einen Bedienknopf , Abschicken™ besitzt,
um die Bearbeitung des Formulars zu beenden und als
Besprechungsanfrage an die den zweiten Teilnehmer
identifizierende PIM-Adresse (EMAIL2) und an die
den weiteren Teilnehmer identifizierende weitere
PIM-Adresse (EMAIL3) zu schicken."

1. Hilfsantrag:

Anspruch 1 des 1. Hilfsantrags unterscheidet sich wvon
Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, dass das letzte
Merkmal des ersten Teils des Anspruchs wie folgt lautet
(Unterschied von der Kammer durch Unterstreichen

hervorgehoben) :

"wobel ein mit einer durch eine E-Mail-Adresse
gebildete PIM—Adresse (EMAIL1l, EMAIL2, EMAIL3) zu

fillendes Formularfeld fir einen Teilnehmer der

Kommunikationsverbindung automatisch eingetragen wird,"



- 4 - T 0102/15

2. Hilfsantrag

Anspruch 1 des 2. Hilfsantrags unterscheidet sich wvon
Anspruch 1 des 1. Hilfsantrags dadurch, dass

der Ausdruck "Kommunikationsverbindung" im ersten Teil
des Anspruchs (zweimal) und im Merkmal i) durch den
Ausdruck "Sprach-Kommunikationsverbindung" ersetzt ist,
das erste Vorkommen dieses Ausdrucks von dem Ausdruck
"mit mindestens drei Teilnehmern" gefolgt wird,

das Bindewort "und" am Ende des Merkmals b) gestrichen
ist und die folgenden Merkmale im Anschluss an das

Merkmal c¢) hinzugefigt sind:

"und

d) beim Abschicken des, mit einem Zeitraum
ausgefilllten Besprechungsanfrageformular einen
Konferenzserver des Kommunikationssystems dazu zu
veranlassen, die Kommunikationssystem—Adresse
(RUFNO1) des ersten Teilnehmers, die
Kommunikationssystem—Adresse des zweiten
Teilnehmers (RUFNOZ2) und die Kommunikationssystem—
Adresse (RUFNO3) des weiteren Teilnehmers fir eine
Konferenzschaltung im angegebenen Zeitraum zu
reservieren und/oder den ersten Teilnehmer, den
zweiten Teilnehmer und den weiteren Teilnehmer zum
Beginn des Zeitraums anzurufen, wozu die CTI-
Applikation (CTIA) neben den PIM—Adressen auch die
Kommunikationssystem—Adressen der Teilnehmer Uber
einen der Proxy—Anwendungen (T 1, T 2) an die
jeweilige PIM-Anwendung (PIMA 1, PIMA 2, PIMA 3)
dbermittelt wird, und

e) wobei das PIM—System oder der Konferenzserver eine
Bestatigungs-E-Mail an die Teilnehmer der
zukiinftigen Konferenzschaltung tbermittelt,
beispielsweise mit Angabe von Zugangsdaten zur

Konferenz des Konferenzservers."
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3. und 4. Hilfsantrag

Anspruch 1 des 3. bzw. 4. Hilfsantrags unterscheidet
sich von Anspruch 1 des 2. Hilfsantrags dadurch, dass
der Ausdruck "Sprach-Kommunikationsverbindung" im
ersten Teil des Anspruchs (zweimal) und im Merkmal i)
durch den Ausdruck "Telefon-Kommunikationsverbindung"
bzw. "Video-Kommunikationsverbindung" ersetzt ist und
das Bindewort "und" am Ende des Merkmals b) hinzugefigt

ist.

V. Die Beschwerdefiihrerin hat im Wesentlichen Folgendes

vorgetragen:
(a) Haupt- und 1. Hilfsantrag - erfinderische Tatigkeit

Der Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags und des
1. Hilfsantrags habe gegeniiber dem in Dokument D7
offenbarten Verfahren den Vorteil, dass beliebige
Endgerate einsetzbar seien, und weise gegeniiber diesem

Dokument eine erfinderische Tatigkeit auf.

(b) 2. bis 4. Hilfsantrag - Zulassung

Die Hilfsantrage 2 bis 4 basierten auf den der
angefochtenen Entscheidung zugrunde liegenden
Hilfsantrdgen 6 bis 8, welche die Prifungsabteilung in

das Verfahren hatte zulassen miissen. Diese Antrage

seien daher in das Verfahren zuzulassen.

Entscheidungsgrinde

1. Haupt- und 1. Hilfsantrag - erfinderische Tatigkeit
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Nachstliegender Stand der Technik

Dokument D7 offenbart einen Gegenstand, der zum
gleichen Zweck entwickelt wurde wie die beanspruchte
Erfindung, namlich zu einem Verfahren der integrierten
Sprach- und Datenkommunikation, welches insbesondere
die Ubertragung einer PIM-Adresse ("PIM" als Akronym
fir "Personal Information Management") in ein
elektronisches Formular einer PIM-Anwendung erlaubt
(siehe Punkt 1.2 unten). Ferner hat Dokument D7 die
wichtigsten technischen Merkmale mit der beanspruchten
Erfindung gemein (ibid.) und wird daher als der

nachstliegende Stand der Technik angesehen.

Unterschiedsmerkmale

Dokument D7 offenbart (siehe Absatze [0002], [0035],
[0037], [0040], [0047], [0060], [0061], [0O0O66], [0069]
und [0098]-[0105]; Abbildungen 1, 2c, 10 und 11)
verschiedene Verfahren zur Integration von Sprach- und
Datenkommunikation in einem einzigen mobilen
Kommunikationsgerat 100. Ein Datenverbindungsprogramm
125, welches beispielsweise auf einem Computer 120
eines Host-Systems 160 lauft, ist mit einem mobilen
Kommunikationsgerat 100 iber ein
Datenltbertragungsnetzwerk 145 verbunden, welches zur
Datenlibertragung fir Mitteilungen, E-Mails,
Sprachnachrichten, Adressbucheintrdge, Intranetdaten
etc. verwendet wird. Der Computer 120 ist iber ein
unternehmensinternes lokales Netzwerk 210 mit anderen
Computern und mit einem Telefonvermittlungssystem PABX
verbunden. Uberdies ist das mobile Kommunikationsgerat
100 mit einem Sprachiibertragungsnetzwerk 150 zur
Ubertragung von Telefongesprdchen verbunden. Letztere
kénnen jedoch auch idber das Dateniibertragungsnetzwerk

145 Ubertragen werden ("Voice over IP").
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Das mobile Kommunikationsgerat 100 enthalt ein PIM-
Modul, in welchem die Funktionalitdten eines
Datenkommunikationsmoduls 24B integriert sein konnen,
die insbesondere das Senden und Empfangen von E-Mail-
Nachrichten mittels einer E-Mail-Anwendung ermdglichen.
Mit Bezug auf Abbildungen 10 und 11 wird die
automatische Erstellung einer E-Mail-Nachricht bei
einem Sprachanruf beschrieben. Auf dem mobilen
Kommunikationsgerat 100 werden Daten iber die
Identifikation des Anrufers CID ("caller ID") empfangen
und damit die auf dem Gerédt 100 gespeicherte Datenbank
nach einem entsprechenden Eintrag durchsucht und eine
E-Mail-Nachricht an diesen Anrufer erstellt. Die
Nachricht wird entweder automatisch gem&R gespeicherter
Voreinstellungen oder nach entsprechender Auswahl durch
den Nutzer in einem Menu des mobilen
Kommunikationsgerates 100 erzeugt und kann vor dem

Absenden vom Nutzer wie gewlnscht gedandert werden.

Dokument D7 offenbart somit, unter Verwendung des
Wortlauts von Anspruch 1 des Hauptantrags, ein
Verfahren zum Ubertragen einer PIM—Adresse (E-Mail
Adresse des Anrufers) in ein elektronisches Formular
(E-Mail-Nachricht) einer PIM—Anwendung (E-Mail-
Anwendung) eines PIM-Systems (PIM-Modul), bei dem eine
Kommunikationsverbindung (Sprachanrufsverbindung)
zwischen einer ersten Endeinrichtung (mobile
Kommunikationsgerat 100) eines ersten Teilnehmers
(Nutzer des mobilen Kommunikationsgerédtes 100) und
einer zweiten Endeinrichtung (Endgerat des Anrufers)
eines zweiten Teilnehmers (Anrufer) aufgebaut wird,
wobei ein mit einer PIM—Adresse (E-Mail-Adresse) zu
fillendes Formularfeld fir einen Teilnehmer der

Kommunikationsverbindung (Nutzer des mobilen
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Kommunikationsgerates 100) automatisch eingetragen

wird, wobei

a)'

infolge einer Benutzereingabe (nach Auswahl in

einem Menu des mobilen Kommunikationsgeradates 100)

des ersten Teilnehmers,

i) ! eine die zweite Endeinrichtung (Endgerat
des Anrufers) im Rahmen der
Kommunikationsverbindung
(Sprachanrufsverbindung) identifizierende
Kommunikationssystem-Adresse (CID) erfasst
wird,

ii)’?’ die erfasste Kommunikationssystem-Adresse
(CID) in eine den zweiten Teilnehmer
identifizierende PIM—Adresse (E-Mail-
Adresse) flur das PIM—System umgesetzt
werden,

iii) ! die PIM-Adresse (E-Mail-Adresse) zur PIM-
Anwendung (E-Mail-Anwendung) des ersten
Teilnehmers Ubermittelt wird, und

iv) ' die Ubermittelten PIM-Adresse (E-Mail-
Adresse) 1in ein Feld des elektronischen
Formulars (E-Mail-Nachricht) der PIM-
Anwendung (E-Mail-Anwendung) eingetragen
wird,

die eingetragene PIM-Adresse (E-Mail-Adresse) als

Ziel-Adressen zur elektronischen Ubermittlung eines

Inhalts des elektronischen Formulars (E-Mail-

Nachricht) verwendet wird, und

das elektronische Formular weitere Eingabefelder

aufweist, um weitere Informationen (Text der E-

Mail-Nachricht) fir eine zukiinftige Besprechung

eingeben zu koénnen, und weiterhin einen Bedienknopf

sAbschicken™ besitzt (implizit offenbart, - um die

E-Mail-Nachricht zu wverschicken), um die

Bearbeitung des Formulars zu beenden.
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Dies wurde von der Beschwerdefihrerin nicht bestritten.

Nach Ansicht der Beschwerdefilhrerin gehe aus dem
Dokument D7 nicht hervor, dass es sich bei der
automatisch generierten E-Mail-Nachricht um eine

Besprechungsanfrage handle (Teilmerkmal des Merkmals

c)) .

Die Kammer ist jedoch der Meinung, dass dieses
Teilmerkmal den Inhalt des elektronischen Formulars
betrifft und dessen technischer Gehalt lediglich in
einem Attribut der Eingabefelder des elektronischen
Formulars besteht, welche namlich so ausgelegt sein
missen, dass das Formular als Besprechungsanfrage
ausgeformt sein kann. Dies ist bei der im Dokument D7
offenbarten E-Mail-Nachricht zweifellos der Fall, da
der Nutzer in den Text der Nachricht eine solche
Anfrage einfligen kann. Das die Besprechungsanfrage
betreffende Teilmerkmal des Merkmals c) ist somit im
Dokument D7 offenbart.

Der Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags

unterscheidet sich von dem aus D7 bekannten Verfahren

dadurch, dass

A) die Kommunikationsverbindung als Konferenz mit
einem weiteren Teilnehmer und entsprechender
Endeinrichtung besteht (siehe erster Teil wvon
Anspruch 1 des Hauptantrags), eine die weitere
Endeinrichtung identifizierende weitere
Kommunikationssystem-Adresse erfasst wird (siehe
Merkmal 1)) und in eine den weiteren Teilnehmer
identifizierende weitere PIM—Adresse umgesetzt wird
(siehe Merkmal ii)), wobei PIM-Adressen (Plural)
zur PIM-Anwendung des ersten Teilnehmers

Ubermittelt, in ein Feld des elektronischen
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Formulars eingetragen und als Zieladressen
verwendet werden (siehe Merkmale iii), iv) und b)),
B) die Kommunikationsverbindung idber eine
Vermittlungsanlage geschaltet ist (siehe erster
Teil von Anspruch 1 des Hauptantrags), wobei zum
Erfassen der Kommunikationssystem-Adressen eine
CTI-Meldung von der Vermittlungsanlage an eine CTI-
Applikation tUbermittelt wird, welche die Rufnummern

umfasst (siehe Merkmal i)).

Objektive technische Aufgabe

Die Beschwerdefilhrerin machte geltend, dass die Wirkung
der Unterschiedsmerkmale darin bestehe, dass in dem
beanspruchten Verfahren beliebige Endgerate einsetzbar

seien.

Nach Ansicht der Kammer betrifft Merkmalsgruppe A) die
Art der Kommunikationsverbindung, welche namlich in
einer Konferenz besteht, aber nicht die in dieser
Verbindung verwendeten Endgeradate. Die Wirkung dieser
Merkmalsgruppe besteht in einer Erweiterung der

Kommunikationsméglichkeiten.

In Bezug auf Merkmalsgruppe B) ist zunachst
festzustellen, dass das mit Bezug auf das
Ausfihrungsbeispiel in Abbildungen 10 und 11 des
Dokuments D7 beschriebene Telefongesprédch von einem
externen Gesprachsteilnehmer initiiert wurde, der sich
auBerhalb der Firewall 162 des Unternehmens befindet
und Uber das Sprachiibertragungsnetzwerk 150 mit dem
mobilen Kommunikationsgerat 100 verbunden ist (siehe
Abbildung 10). AuRerdem werden - wie oben unter Punkt
1.2.1 beschrieben - die Daten iUber die Identifikation
des Anrufers CID auf dem mobilen Kommunikationsgerat

100 empfangen und das dort gespeicherte Adressbuch
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durchsucht, um die entsprechende E-Mail-Adresse zu

bestimmen.

Demgegeniiber stellt die gemaR Merkmalsgruppe B)
beanspruchte Schaltung der Kommunikationsverbindung
iber eine Vermittlungsanlage lediglich eine Alternative
dar. Dadurch kénnen insbesondere Gesprache mit Kollegen

im selben Unternehmen gefithrt werden.

Dass die erfassten Kommunikationssystem-Adressen mit
Hilfe der CTI-Applikation in PIM—Adressen umgesetzt
werden, 1ist im Anspruch 1 des Hauptanspruchs nicht
beansprucht. Aber selbst wenn davon ausgegangen wird,
dass die gemahl Merkmalsgruppe B) beanspruchte Erfassung
der Kommunikationssystem-Adressen mittels CTI-
Applikation eine solche Umsetzung impliziert, bedeutet
dies nach Ansicht der Kammer nicht zwangslaufig, dass
beliebige Endgerate einsetzbar sind. Die lokale
Umsetzung der Kommunikationssystem-Adressen in PIM—
Adressen auf dem Endgerat ist namlich laut Anspruch
nicht ausgeschlossen und konnte parallel oder
alternativ (z. B. abhdngig von der Art der Verbindung)
zU einer zentralen Umsetzung vollzogen werden. AuRerdem
ist es nicht ausgeschlossen, dass das Endgerat weitere
beanspruchte Funktionen ausfiithrt, insbesondere
diejenigen, welche das Ausfiillen und Abschicken des
elektronischen Formulars der PIM-Anwendung betreffen
und nicht von Endgerdten mit beschrankten

Funktionsmdglichkeiten ausgefiihrt werden konnten.

Dass beliebige Endgeradte einsetzbar sind, kann somit
auch nicht als Wirkung der gemaB Merkmalsgruppe B)
beanspruchten Erfassung der Kommunikationssystem-
Adressen mittels CTI-Applikation angesehen werden.

Vielmehr ist nach Ansicht der Kammer auch deren Wirkung
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lediglich eine Alternative zu dem aus Dokument D7

bekannten Verfahren.

Daher wird die objektive technische Aufgabe darin
gesehen, ein alternatives Verfahren bereitzustellen,
welches eine Erweiterung der

Kommunikationsmdglichkeiten erlaubt.

Naheliegen

In dem in Dokument D7 offenbarten kombinierten Sprach-
und Kommunikationssystem sind Telefongesprache mit
Mitarbeitern des Unternehmens iUber unternehmensinterne
Telefongerate ebenfalls vorgesehen. Solche Gesprache
werden {ber ein Telefonvermittlungssystem PABX geleitet
(siehe Abbildung 1). Uberdies werden im Dokument D7
verschiedene Ausfihrungsbeispiele beschrieben, welche
Telefonkonferenzen mit mehreren Teilnehmern betreffen.
Beispielsweise wird mit Bezug auf die Abbildungen 6 bis
8 die Initiierung einer Telefonkonferenz nach Empfang
einer E-Mail-Nachricht, eines Kalendereintrags bzw.

einer Erledigungsliste beschrieben.

Gesprachsprotokolle und an die Gesprachspartner
gerichtete E-Mail-Nachrichten sind auch bei Gespréachen
mit Mitarbeitern des Unternehmens und bei
Telefonkonferenzen sinnvoll, bei letzteren ganz
besonders, da sie komplexer sind, oft gut dokumentiert
werden missen und weitere Schritte nach sich ziehen. Es
ware daher fir den Fachmann naheliegend, diese
Mbéglichkeiten des Ausfiihrungsbeispiels von Abbildungen
10 und 11 zur Erweiterung der
Kommunikationsmoglichkeiten auch bei Gesprachen mit
Mitarbeitern des Unternehmens und bei
Telefonkonferenzen bereitzustellen. Die technische

Implementierung stellt fir den Fachmann keinerlei
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Schwierigkeiten dar, da die erstellte E-Mail-Nachricht
lediglich an alle Teilnehmer der Telefonkonferenz

adressiert werden muss.

Das mobile Kommunikationsgerat 100 kann zum
Datenaustausch Uber eine Halterung 110 am Computer 120
angeschlossen werden. Dabei kdnnen PIM-Daten,
insbesondere Adressbucheintrage, zwischen dem mobilen
Kommunikationsgerat 100 und dem Computer 120
ausgetauscht und synchronisiert werden, so dass
zwischen den beiden Geraten ein gespiegeltes System
entsteht (Dokument D7, Absatze [0035] und [0070]). Es
kann also als im Dokument D7 offenbart angesehen
werden, dass auch auf dem Computer 120 eine
Adressbuchdatenbank mit E-Mail-Adressen und
Telefonnummern umfassenden Eintrdagen gespeichert ist,
welche der auf dem mobilen Kommunikationsgerat 100
gespeicherten Datenbank entspricht. Somit la&ge es filir
den Fachmann nahe, dass alternativ zu der lokalen
Datenbankabfrage auf dem Kommunikationsgerat 100, eine
der Rufnummer eines Gesprachsteilnehmers entsprechende
E-Mail-Adresse durch eine Suche in dieser zentral
gespeicherten Adressbuchdatenbank ermittelt wird. Dies
bietet sich insbesondere bei Telefonverbindungen mit
unternehmensinternen Endgerdaten an, da sie iber das
Telefonvermittlungssystem PABX geschaltet werden,
welches wie der Computer 120 mit dem lokalen Netzwerk
210 verbunden ist. Dazu wlrde der Fachmann die
Vermittlungsanlage so einrichten, dass sie nach
Erfassung der Rufnummer des unternehmensinternen
Endgerats lber das Netzwerk 210 eine entsprechende
Anfrage an die auf dem Computer 120 gespeicherte
Adressbuchdatenbank sendet, um anschlieBend die
erhaltene Antwort an das mobile Kommunikationsgerat 100

weiterzuleiten.
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Somit ist es fiir den Fachmann naheliegend, zur Losung
der gestellten Aufgabe die beanspruchten Merkmale A)
und B) zu verwenden. Der Gegenstand von Anspruch 1 des
Hauptantrags weist daher keine erfinderische Tatigkeit
auf (Artikel 52 (1) EPU und Artikel 56 EPU 1973).

Anspruch 1 des 1. Hilfsantrags unterscheidet sich wvon
Anspruch 1 des Hauptantrags lediglich dadurch, dass die
PIM-Adresse durch eine E-Mail-Adresse gebildet ist.
Dies ist, wie oben unter Punkten 1.2.1 und 1.2.2
ausgefihrt, im Dokument D7 bereits offenbart. Somit
weist der Gegenstand von Anspruch 1 des 1. Hilfsantrags
aus den oben genannten Grinden ebenfalls keine
erfinderische Tatigkeit auf (Artikel 52 (1) EPU und
Artikel 56 EPU 1973).

2. bis 4. Hilfsantrag - Zulassung

Die Hilfsantrage 2 bis 4 basieren im Wesentlichen auf
den der Entscheidung zugrunde liegenden Hilfsantrdgen 6
bis 8 (siehe Punkte 2.1 bis 2.5 der

Beschwerdebegrindung) .

Diese Antrage waren von der Priifungsabteilung unter
Regel 137(3) EPU nicht in das Verfahren zugelassen
worden, da sie prima facie nicht die Einwd@nde bzgl.
mangelnder erfinderischer Tatigkeit und Erweiterung
iber den Inhalt der urspriinglichen Anmeldungsunterlagen

ausraumten (siehe Punkt 8 der Entscheidungsgriinde) .

Die Beschwerdefiihrerin ist der Ansicht, dass die
Prifungsabteilung die damaligen Hilfsantrdge 6 bis 8 in

das Verfahren hatte zulassen miissen.

Insbesondere hédtte die Priufungsabteilung die in den

Priifungsrichtlinien, Kapitel H-II, 2.7.2 (Auflage wvom
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September 2013), aufgestellten Regeln zur Zulassung von
verspatet eingereichten Antrdgen nicht beachtet (siehe

Punkt 3 der Beschwerdebegriindung) .

Die Kammer stellt zundchst fest, dass im vorliegenden
Fall die Beschwerdebegriindung vor dem Inkrafttreten am
1. Januar 2020 der revidierten Fassung der
Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK 2020)
eingereicht wurde und somit Artikel 12 (4) der vor dem
Inkrafttreten geltenden Fassung der Verfahrensordnung
der Beschwerdekammern (VOBK 2007) anzuwenden ist (siehe
Artikel 24 (1) und 25(2) VOBK 2020).

Gemal Artikel 12(4) VOBK 2007 ist die Kammer dazu
befugt, Antrage nicht in das Verfahren zuzulassen,
welche im erstinstanzlichen Verfahren nicht zugelassen

worden sind.

Im vorliegenden Fall entsprechen die Hilfsantrage 2 bis
4 im Wesentlichen den der Entscheidung zugrunde
liegenden Hilfsantrdgen 6 bis 8, von denen sie sich
lediglich durch relativ geringfigige Anderungen zur
Behebung von Einwidnden unter Artikel 123(2) EPU
unterscheiden. Insbesondere weisen sie dieselben
zusatzlichen Merkmale zur geltend gemachten Begriindung
der erfinderischen Tatigkeit auf, namlich die Merkmale
d) und e) und das die Sprach-, Telefon-, bzw. Video-
Kommunikationsverbindung betreffende Merkmal. Die oben
genannte Befugnis unter Artikel 12(4) VOBK 2007
erstreckt sich daher nach Ansicht der Kammer auf die

Hilfsantrédge 2 bis 4.

Die der Entscheidung zugrunde liegenden Hilfsantrage 6
bis 8 wurden (als "Hilfsantrdge 4, 5 und 6" bezeichnet)
von der Beschwerdefiihrerin (damaligen Anmelderin) am

Vortag (15. Juli 2014) der mindlichen Verhandlung vor
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der Prifungsabteilung per Telefax eingereicht, d. h.
nach dem in der Ladung zur miindlichen Verhandlung unter
Regel 116 EPU festgesetzten Zeitpunkt (16. Juni 2014),
bis zu dem Schriftsatze und/oder Unterlagen eingereicht
werden konnen (siehe Entscheidung, Punkte 19-21 von
Sachverhalt und Antragen; Niederschrift der miindlichen
Verhandlung, Punkt 2; Ladung vom 20. Marz 2014,

vorletzter Absatz).

Fiir einen solchen Fall wird in dem von der
Beschwerdefiihrerin zitierten Abschnitt H-II, 2.7.2 der
Richtlinien fiir die Prifung im EPA in der damals
giltigen Fassung vom September 2013 ausgefiihrt, dass
die Ausiibung des Ermessens unter Regel 116(2) EPU und
Regel 137(3) EPU beziiglich der Zulassung der verspatet
eingereichten Antrdge dem Grundsatz der "eindeutigen
Gewadhrbarkeit" unterliegt: nicht "eindeutig gewahrbare"
Antrage sollten nicht in das Verfahren zugelassen
werden. Die Prifung ob die von der Beschwerdefiithrerin
angefihrten drei speziellen Kriterien (eindeutige
Gewadhrbarkeit beziiglich der Erfordernisse gemaB Artikel
84 und 123 (2) EPU, Regel 137(5) und ggf. 139 EPU;
Konvergenz des beanspruchten Gegenstandes; Neuheit des
beanspruchten Gegenstandes) erfiillt sind, stellt dabei
lediglich einen zweiten Schritt dar, welcher im
Anschluss an einen ersten Schritt auszufiihren ist, bei
dem zu prifen ist, ob der beanspruchte Gegenstand
"eindeutig nicht gewd&hrbar" ist (siehe Richtlinien fir
die Prifung im EPA, Fassung vom September 2013, H-ITI,
2.7.2, Absatz 4).

Die Begriindung der Priifungsabteilung, dass die
damaligen Hilfsantrdge 6 bis 8 nicht in das Verfahren
zugelassen wirden, da sie prima facie nicht die
Einwande bzgl. mangelnder erfinderischer Tatigkeit und

Erweiterung iUber den Inhalt der urspringlichen
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Anmeldungsunterlagen ausraumten, ist Ausdruck dafir,
dass die Prifungsabteilung den in den Richtlinien
genannten Vorgaben folgte und zu dem Schluss kam, dass
diese Antrage bereits an der genannten ersten Hiurde der

Zulassigkeitspriifung scheiterten.

Der Vollstandigkeit halber ist zu bemerken, dass in der
aktuellen Fassung der Prifungsrichtlinien in Bezug auf
die Zulassung verspatet eingereichter Antrage nur noch
der Grundsatz der "eindeutigen Gewdhrbarkeit" mitsamt
einigen Beispielen genannt wird. Die wvon der
Beschwerdefihrerin angefithrten drei speziellen
Kriterien werden jedoch nicht mehr erwdahnt (Richtlinien
fir die Priufung im EPA, Fassung vom November 2019, H-
I, 2.7.1).

Die Kammer ist somit der Ansicht, dass die
Prifungsabteilung ihr Ermessen unter Regel 137 (3) EPU
nach MaRgabe der richtigen Kriterien, namlich unter
Beriicksichtigung des Grundsatzes der "eindeutigen
Gewahrbarkeit" und auBerdem in angemessener Weise

ausgeubt hat.

Die Kammer sieht auch keinen Grund, ihr eigenes
Ermessen unter Artikel 12 (4) VOBK 2007 anders

auszuiben.

Die Hilfsantrage 2 bis 4 werden daher nicht in das
Verfahren zugelassen (Artikel 12 (4) VOBK 2007).

Schlussfolgerung

Da die Anmeldungsunterlagen gemaB Hauptantrag und 1.
Hilfsantrag und die Erfindung, die sie zum Gegenstand
haben, den Erfordernissen des EPU bezliglich

erfinderischer Tatigkeit nicht genligen und die
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Hilfsantrdge 2 bis 4 nicht in das Verfahren zugelassen
ist die Entscheidung der Prifungsabteilung, die
zUu bestatigen und die
(Artikel 97 (2) EPU und

werden,
Anmeldung zurickzuweisen,
Beschwerde zurickzuweisen

Artikel 111(1) EPU 1973).

Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurlickgewiesen.
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S. Sanchez Chiquero G. Eliasson

Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



