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Aktenzeichen: T 0970/07 - 3.4.03

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.4.03
vom 20. Mai 2010

Beschwerdefihrer: Swisscom AG
Alte Tiefenaustrasse 6
CH-3050 Bern (CH)

Vertreter: P&TS
Patents & Technology Surveys SA
Terreaux 7
P.O. Box 2848
CH-2001 Neuchéatel (CH)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prifungsabteilung des
Europaischen Patentamts, die am 20. Februar
2007 zur Post gegeben wurde und mit der die
europdische Patentanmeldung Nr. 03100434.4
aufgrund des Artikels 97 (1) EPU 1973
zurilckgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:
Vorsitzender: G. Eliasson

Mitglieder: R. Q. Bekkering
T. Bokor
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Sachverhalt und Antrage

V.
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Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der
Prufungsabteilung, die Anmeldung Nr. 03 100 434 wegen
fehlender erfinderischer Tatigkeit zurickzuweisen.

Die Beschwerdefuhrerin (Anmelderin) hat schriftlich
beantragt, die angefochtene Entscheirdung aufzuheben und
ein Patent

auf der Grundlage der Anspriche 1 bis 29 des
Hauptantrags, oder

auf der Grundlage der Anspriche 1 bis 27 des ersten
Hilfsantrags, oder

auf der Grundlage der Anspriche 1 bis 24 des zweiten
Hilfsantrags oder

auf der Grundlage der Anspriche 1 bis 29 des dritten
Hilfsantrags,

alle eingereicht mit Schreiben vom 13. November 2006, zu

erteilen.

Die Ladung zu der von der Beschwerdefihrerin beantragten
mundlichen Verhandlung war von einer Darlegung der
vorlaufigen Meinung der Kammer begleitet, wonach der
Gegenstand des Anspruchs 1 gemall dem Hauptantrag und dem
ersten bis dritten Hilfsantrag nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit zu beruhen schien.

Die Beschwerdefuhrerin zog daraufhin thren Antrag auf
mundliche Verhandlung zurick und kiundigte an, nicht an
der mundlichen Verhandlung teilnehmen zu werden. Es
wurde von der Beschwerdefuhrerin keine Stellungnahme zu
der mit der Ladung vorgelegten vorlaufigen Meinung der
Kammer abgegeben.
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Die mundliche Verhandlung vor der Kammer fand in

Abwesenheit der Beschwerdefihrerin statt.

Anspruch 1 des Hauptantrags lautet:

"Zahlungsverfahren zwischen einem Mobilteilnehmer (1)
und einem Anbieter (2),

wobei der Mobilteilnehmer Uber ein erstes tragbares
personliches ldentifizierungsmodul (10) verfugt, das zur
Identifizierung in einem Mobilfunknetz bestimmt ist,
wobeil an das benannte ldentifizierungsmodul (10)
mindestens ein erstes Geldkonto (100) gebunden ist,
wobei die Benutzung mindestens eines benannten
Geldkontos (100) eingeschrankt ist,

dadurch gekennzeichnet, dass eine Datenbank (3110) mit
einer Liste von angegliederten ldentifizierungsmodulen
in einem Modul (311) in der Infrastruktur (3) des
Mobilfunknetzes vorgesehen ist,

wobei das benannte Modul (311) eingesetzt wird, damit
eine Zahlungstransaktion, fur die die
Benutzungseinschrankung eines ersten Geldkontos nicht
ausreicht, mittels eines zweiten Geldkontos erfolgt, das
an ein zweites ldentifizierungsmodul gebunden ist, wobei
das benannte zweite ldentifizierungsmodul mit dem ersten

Identiftizierungsmodul angegliedert ist."

Der unabhangige Anspruch 29 des Hauptantrags ist auf ein
Zahlungssystem gerichtet.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 lautet:

"Zahlungsverfahren zwischen einem Mobilteilnehmer (1)
und einem Anbieter (2),
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wobei der Mobilteilnehmer Uber ein erstes tragbares
personliches ldentifizierungsmodul (10) verfugt, das zur
Identifizierung in einem Mobilfunknetz bestimmt ist,
wobeil an das benannte ldentifizierungsmodul (10)
mindestens ein Geldkonto (100) gebunden ist,

wober die Benutzung mindestens eines benannten
Geldkontos (100) eingeschrankt ist,

dadurch gekennzeichnet, dass in einer zentralen
Zahlungsplattform (31), die in der Infrastruktur (3) des
Mobilfunknetzes angeordnet ist, eine Zahlungstransaktion,
fur die die Benutzungseinschrankung nicht ausreicht,
mittels eines zweiten angegliederten Geldkontos, das an
mindestens ein zweites ldentifizierungsmodul gebunden
ist, erfolgt, in welchem die benannte
Benutzungseinschrankung eine Ausgabenlimite ist und in
welchem eine Liste von je zweil Korrespondierenden
Identifizierungsmodulen in einer zentralen Datenbank
(3110) abgelegt ist, wobei die Zahlungstransaktion
mittels des jeweils zweiten ldentifizierungsmoduls
geschieht, wenn das Geldkonto des ersten
Identiftizierungsmoduls wegen der Benutzungseinschrankung
eingeschrankt ist,

wober folgende Schritten durchgefuhrt werden, bevor die
Zahlungstransaktion erfolgt:

Automatische Vorbereitung einer
Uberschreitungsanfragemeldung anhand eines
Softwaremoduls,

Sendung der Uberschreitungsanfragemeldung an den Inhaber
des benannten zweiten Geldkontos,

Bewilligung der benannten Uberschreitungsanfragemeldung
durch den Inhaber des benannten zweiten Geldkontos."

Der unabhangige Anspruch 27 des Hilfsantrags 1 ist auf

ein Zahlungssystem gerichtet.
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Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 entspricht dem Anspruch 1
des Hilfsantrags 1, wobeir jedoch der letzte Teil durch
Folgendes ersetzt wurde:

"wobeil folgende Schritten durchgefihrt werden, bevor die
Zahlungstransaktion erfolgt:

Sendung einer Ausgabenlimite-
Uberschreitungsanfragemeldung an den Inhaber des
benannten zweiten Geldkontos Uber SMS oder USSD,
Bewilligung der benannten Uberschreitungsanfragemeldung
durch den Inhaber des benannten zweiten Geldkontos, in
welchem die benannte Uberschreitungsanfragemeldung durch
Beantwortung der benannten SMS oder USSD oder Uber ein

IVR akzeptiert wird."

Der unabhangige Anspruch 24 des Hilfsantrags 2 ist auf

ein Zahlungssystem gerichtet.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 entspricht dem Anspruch 1
des Hauptantrags, jedoch mit folgender Ergadnzung am Ende
des Anspruchs:

"wobeil die benannte Datenbank (3110) Kriterien enthalt,
die fur jedes Glied zwischen angegliederten
Identiftizierungsmodulen definieren, wie

Benutzungseinschrankungen Uberschritten werden durfen.'

Der unabhangige Anspruch 29 des Hilfsantrags 3 ist auf
ein Zahlungssystem gerichtet.
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Es wird auf die folgenden Dokumente Bezug genommen:

D1: US 2002 0025028 A

D3: US 5 914 472 A

Die Beschwerdefuhrerin hat im Wesentlichen Folgendes
geltend gemacht:

Die Priufungsabteilung halte nur fest, dass fast alle
Merkmale nicht technisch seien und damit nicht zu einer
erfinderischen Tatigkeit beitragen konnten. Dies werde
grundsatzlich von der Beschwerdefihrerin bestritten. Die
in der angefochtenen Entscheidung unter den Punkten
2.1.1, 2.2.1, 2.3.2 und 2.4.1 genannten Merkmale seien
ebenfalls technisch und missten zur erfinderischen
Tatigkeit herangezogen werden. Sofern dies geschehe, sei
der Einwand der mangelnden erfinderischen Tatigkeit

nicht Uberzeugend.

In Dokument D1 existiere kein Hinweis auf eine
AusfTihrungsform, in der die Kosten des Anrufers durch
ein anderes Konto als sein eigenes gedeckt wiurden (z.B.
die Belastung des Geldkontos des Angerufenen). Es gebe
auch weder einen Hinweis auf ein Modul iIn der
Infrastruktur des Mobilfunknetzes, noch auf eine
Datenbank mit einer Liste von angegliederten
Mobilteilnehmern im Modul.
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Entscheidungsgrinde
1. Die Beschwerde ist zulassig.
2. Hauptantrag

2.1 Neuheit

2.1.1 Dokument D1

Dokument D1 zeigt ein Zahlungsverfahren fir
Telefonatkosten zwischen einem Teilnehmer und einem
Telefondienstanbieter. Der Teilnehmer ist an ein
Prepaid-Konto gebunden. Wenn die Mittel des Prepaid-
Kontos fur die Bezahlung eines ausgehenden Telefonats
nicht ausreichen, ist z.B. ein "sponsored call'™ moglich
(vgl. Absatz [0051]). Hierbeil werden die
Telefonatskosten von einer vorbestimmten dritten Partei
ubernommen (vgl. Absatz [0040]).

Damit enthalt D1, entgegen der Auffassung der
Beschwerdefihrerin, bereits einen Hinweis darauf, dass
die Kosten des Anrufers durch ein anderes Konto als sein

eigenes gedeckt werden konnen.

2.1.2 Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich
dennoch von D1 dadurch, dass das vorstehende bekannte
Zahlungsverfahren in einem Mobilfunksystem umgesetzt ist,
unter Verwendung von personlichen
Identiftizierungsmodulen fur den Teilnehmer als auch fur
die dritte Partei, mit jeweils zugehdrigem Geldkonto.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu gegenuber
dem Dokument D1 (Artikel 54(1) und (2) EPU 1973).

C3605.D
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2.2 Erfinderische Tatigkeit

Beim Zahlungsverfahren gemédfl} Anspruch 1 des Hauptantrags
handelt es sich um eine fur den Fachmann naheliegende
Implementierung des aus D1 bekannten Zahlungsverfahrens
in einem ublichen Mobilfunksystem.

Weiter wird gemaR Anspruch 1 fur die Ubernahme der
Zahlung durch die dritte Partei eine Datenbank mit einer
Liste von angegliederten ldentifizierungsmodulen in
einem Modul in der Infrastruktur des Mobilfunknetzes

verlangt.

Auch hierbei handelt es sich um eine fiur den Fachmann
naheliegende Umsetzung, die in einem Mobilfunksystem die
automatisierte Ubernahme der Zahlung durch die

vorbestimmte dritte Partei gewahrleistet.

Es wurden von der Beschwerdefihrerin zu den vorstehenden,
im Wesentlichen mit der mit der Ladung zur mindlichen
Verhandlung dargelegten vorlaufigen Meinung der Kammer
ubereinstimmenden Ausfuhrungen keine weilteren Argumente

vorgebracht.

Damit ergibt sich der Gegenstand des Anspruchs 1 gemaf
dem Hauptantrag fur den Fachmann in naheliegender Weise
aus dem Stand der Technik und beruht folglich nicht auf

einer erfinderischen Tatigkeit (Artikel 56 EPU 1973).

Der Hauptantrag ist somit nicht gewadhrbar.

C3605.D



C3605.D

-8 - T 0970707

Hilfsantrag 1

Erfinderische Tatigkeit

Die Erganzung in Anspruch 1, dass mittels einer Anfrage
eine Bewilligung vom Inhaber des zweiten Geldkontos
eingeholt wird, ist eine fur den Fachmann naheliegende
MaBnahme, da grundsatzlich das Einholen einer
Bewilligung vor dem Belasten einer dritten Partei Ublich

ist.

Auch zum Hilfsantrag 1 wurden von der Beschwerdefihrerin
zu den vorstehenden, im Wesentlichen mit der mit der
Ladung zur mundlichen Verhandlung dargelegten
vorlaufigen Meinung der Kammer Ubereinstimmenden

Ausfihrungen keine Argumente vorgebracht.

Damit ergibt sich der Gegenstand des Anspruchs 1 gemafd
dem Hilfsantrag 1 fur den Fachmann in naheliegender
Weise aus dem Stand der Technik und beruht folglich
nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit (Artikel 56 EPU
1973).

Der Hilfsantrag 1 ist somit ebenfalls nicht gewdhrbar.
Hilfsantrag 2

Erfinderische Tatigkeit

Auch die Erganzung in Anspruch 1, dass ubliche Diensten,
wie etwa SMS usw., fur die Einholung der Bewilligung

verwendet werden, ist eine fur den Fachmann naheliegende

MalRnahme.
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Auch zum Hilfsantrag 2 wurden von der Beschwerdefihrerin
zu den vorstehenden, Im Wesentlichen mit der mit der
Ladung zur mundlichen Verhandlung dargelegten
vorlaufigen Meinung der Kammer Ubereinstimmenden

Ausfuhrungen keine Argumente vorgebracht.

Damit ergibt sich auch der Gegenstand des Anspruchs 1
gemall dem Hilfsantrag 2 fir den Fachmann in
naheliegender Weise aus dem Stand der Technik und beruht
folglich nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit
(Artikel 56 EPU 1973).

Auch der Hilfsantrag 2 ist somit nicht gewahrbar.

Hilfsantrag 3

Erfinderische Tatigkeit

Der Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 weist gegentiber dem

Anspruch 1 des Hauptantrags folgende Ergénzung auf:

"wobeil die benannte Datenbank (3110) Kriterien enthalt,
die fur jedes Glied zwischen angegliederten
Identiftizierungsmodulen definieren, wie

Benutzungseinschrankungen Uberschritten werden durfen.™

Auch 1n dem Anlegen von Kriterien, wie
Benutzungseinschrankungen Uberschritten werden durfen,
iIst, insofern dies nicht rein als Mallnahme aus dem
Bereich der Geschaftsmethoden zu sehen ist und somit bei
der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit nicht
beriucksichtigt wird, keine erfinderische Tatigkeit
erkennbar. So ist es beispielsweise aus Dokument D3

bereits bekannt, Kriterien iIn einer Datenbank abzulegen,
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nach welchen z_B. Ausgabenlimits eines ersten
Teilnehmers eines Bezahlsystems, ggf. nach Bewilligung
durch den angegliederten zweiten Teilnehmer, erhoht
werden durfen (vgl. D3, Spalte 2, Zeile 33 bis Spalte 3,
Zeile 42).

Auch zum Hilfsantrag 3 wurden von der Beschwerdefihrerin
zu den vorstehenden, im Wesentlichen mit der mit der
Ladung zur mundlichen Verhandlung dargelegten
vorlaufigen Meinung der Kammer Ubereinstimmenden

Ausfiuhrungen keine weiteren Argumente vorgebracht.

Damit ergibt sich auch der Gegenstand des Anspruchs 1
gemall dem Hilfsantrag 3 fir den Fachmann in
naheliegender Weise aus dem Stand der Technik und beruht
folglich nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit

(Artikel 56 EPU 1973).

Der Hilfsantrag 3 ist somit ebenfalls nicht gewahrbar.

Entscheidungsftormel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurilckgewiesen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

S. Sanchez Chiquero G. Eliasson
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