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ENTSCHEIDUNG
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Beschwerdefihrer: Swisscom Mobile AG
Schwarztorstrasse 61
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 7. Februar
2007 zur Post gegeben wurde und mit der die
europdische Patentanmeldung Nr. 03100432.8
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

C3637.D

Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der
Prufungsabteilung, die Anmeldung Nr. 03 100 432 wegen
fehlender erfinderischer Tatigkeit zurickzuweisen.

Die Beschwerdefuhrerin (Anmelderin) hat schriftlich
beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und
ein Patent zu erteilen auf der Grundlage folgender
Unterlagen:

Hauptantrag:

Anspriche 1-3 und 8-12 eingereicht in der mundlichen
Verhandlung vor der Priufungsabteilung am 12. Dezember
2006;

Anspriche 4-7 und 13-30 eingereicht mit Schreiben vom
10. November 2006;

Erster Hilfsantrag:

Anspriche 1-29 eingereicht mit Schreiben vom
10. November 2006;

Zweiter Hilfsantrag:

Anspriche 1-29 eingereicht in der mundlichen
Verhandlung vor der Priufungsabteilung am 12. Dezember
2006.

Die Ladung zu der von der Beschwerdefiuhrerin beantragten
mundlichen Verhandlung war von einer Darlegung der
vorlaufigen Meinung der Kammer begleitet, wonach der
Gegenstand des Anspruchs 1 gemald dem Hauptantrag und dem
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ersten und zweiten Hilfsantrag nicht auf einer

erfinderischen Tatigkeit zu beruhen schien.

Die Beschwerdefuhrerin zog daraufhin ihren Antrag auf
mundliche Verhandlung zurick und kindigte 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.

Die mundliche Verhandlung vor der Kammer fand in

Abwesenheit der Beschwerdefihrerin statt.

Anspruch 1 des Hauptantrags lautet:

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

wobei der Mobilteilnehmer Uber ein Mobilgerat (1) mit
einem tragbaren personlichen ldentifizierungsmodul (10)
verfigt, das zur ldentifizierung In einem Mobilfunknetz
bestimmt ist,

wobei Zahlungstransaktionen uUber mindestens einen
Zahlungsdienst erfolgen,

dadurch gekennzeichnet, dass der Zahlungsdienst, der fur
eine bestimmte Zahlungstransaktion verwendet wird, in
Abh&ngigkeit von vorbestimmten Parametern von einem
Geldkontenbestimmungsmodul (310), das in einer
Zahlungsplattform (31) in der Infrastruktur (3) des
Mobilfunknetzes vorgesehen ist, automatisch entschieden

wird."

Der unabhangige Anspruch 8 des Hauptantrags ist auf ein
Zahlungssystem gerichtet.
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VII. Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags besteht aus dem
Oberbegriff des Anspruchs 1 des Hauptantrags und dem
folgenden kennzeichnenden Teil:

"dadurch gekennzeichnet, dass der Zahlungsdienst, der
fur eine bestimmte Zahlungstransaktion verwendet wird,
in Abhangigkeit von vorbestimmten Parametern von einem
Geldkontenbestimmungsmodul (310), das in einer
Zahlungsplattform (31) in der Infrastruktur (3) des
Mobi I funknetzes vorgesehen ist, automatisch bestimmt
wird, wobei

das benannte ldentifizierungsmodul (10) an mehrere
Geldkonten (100) eines oder mehrerer
Zahlungsdienstanbieter (4) gebunden ist,

der benannte Anbieter (2) an mehrere Geldkonten (200)
eines oder mehrerer Zahlungsdienstanbieter (4) gebunden
ist,

und in welchem das benannte Geldkontenbestimmungsmodul
(310) das Paar von Geldkonten (100, 200), das fur eine

Zahlungstransaktion verwendet wird, bestimmt.™

Der unabhangige Anspruch 7 des ersten Hilfsantrags ist
auf ein Zahlungssystem gerichtet.

VII1. Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags besteht aus dem
Oberbegriff des Anspruch 1 des Hauptantrags und dem
folgenden kennzeichnenden Teil:

"dadurch gekennzeichnet, dass der Zahlungsdienst, der
fur eine bestimmte Zahlungstransaktion verwendet wird,
in Abhangigkeit von vorbestimmten Parametern von einem
Geldkontenbestimmungsmodul (310), das iIn einer
Zahlungsplattform (31) in der Infrastruktur (3) des

Mobi I funknetzes vorgesehen ist, automatisch bestimmt
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wird, in welchem mindestens der folgende benannte
Parameter von dem Geldkontenbestimmungsmodul (310)
bericksichtigt wird:

- Standort des Mobilteilnehmers."

Der unabhangige Anspruch 7 des zweiten Hilfsantrags ist
auf ein Zahlungssystem gerichtet.

Es wird auf die folgenden Dokumente Bezug genommen:

D1: WO 00 42581 A

D3: WO 98 47116 A

Die Beschwerdefuhrerin hat im Wesentlichen Folgendes

geltend gemacht:

In DI sei kein Hinweis zu finden, das Verfahren zu
automatisieren und eine Entscheidung in der
Infrastruktur des Mobilfunknetzes zu treffen. Vielmehr
sei immer eine manuelle Auswahl durch den Benutzer

notwendig.

Auch die zusatzlichen Merkmale beider Hilfsantrage seien
nicht durch den genannten Stand der Technik nahegelegt.
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Entscheidungsgrinde

1.

2.1.1
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Die Beschwerde ist zulassig.

Hauptantrag

Neuheit

Dokument D1

Dokument D1 zeigt ein Zahlungsverfahren zwischen einem
Mobilteilnehmer (2) und einem Anbieter (3), wobei der
Mobilteilnehmer Uber ein tragbares personliches
Identifizierungsmodul (z.B. SIM-Modul) verfiugt, das zur
Identifizierung in einem Mobilfunknetz bestimmt ist, und
wobei Zahlungstransaktionen uUber mindestens einen
Zahlungsdienst erfolgen (Seite 5, Zeile 7 bis Seite 9,
Zeile 17).

In D1 wird ggf. eine Auswahl von Zahlungsdiensten, die
fir eine bestimmte Zahlungstransaktion verwendet werden
kénnen, in Abhangigkeit von vorbestimmten Parametern von
einem Bestimmungsmodul in der Netzwerkanwendung, d.h. in
einer Zahlungsplattform in der Infrastruktur des

Mobi I funknetzes, bestimmt. Der Mobilteilnehmer wahlt
einen Zahlungsdienst aus den angebotenen Alternativen.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich von D1
dadurch, dass der Zahlungsdienst vom Bestimmungsmodul
automatisch "entschieden™ wird.

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

Wie der Figur 2a aus D1 zu entnehmen ist, sind ggf. fur
bestimmte Kunden (vgl. "Customer A2") keine Alternativen
verfiugbar, so dass in solchen Fallen offenbar
zwangslaufig der Zahlungsdienst In der Netzwerkanwendung
entschieden wird.

Aber auch sonst ist es fur einen Fachmann naheliegend,
zur Steigerung der Effizienz, die Auswahl anhand
vorbestimmter Parameter aus D1 weiter zu automatisieren,
so dass der Zahlungsdienst in der Netzwerkanwendung

entschieden wird.

Dabel bietet es sich unmittelbar an, dies vom
Bestimmungsmodul in der Netzwerkanwendung entscheiden zu

lassen.

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 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.
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Erster Hilfsantrag

Der Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags enthalt gegenuber
dem Anspruch 1 des Hauptantrags im Wesentlichen die
zusatzlichen Merkmale, dass

- das benannte ldentifizierungsmodul an mehrere
Geldkonten eines oder mehrerer Zahlungsdienstanbieter
gebunden ist,

- der benannte Anbieter an mehrere Geldkonten eines oder
mehrerer Zahlungsdienstanbieter gebunden ist, und

- das benannte Geldkontenbestimmungsmodul das Paar von
Geldkonten, das fur eine Zahlungstransaktion verwendet

wird, bestimmt.

Erfinderische Tatigkeit

Diese zusatzlichen Merkmale des Anspruchs 1 gemald dem
ersten Hilfsantrag sind aus D1 bekannt, da jedes
Mobilteilnehmerkonto ein Dienstanbieterkonto beim
gleichen Zahlungsdienst erfordert und somit von der
Netzwerkanwendung tatséchlich ein Kontopaar fur die
Zahlungstransaktion bestimmt wird.

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

Ausftihrungen keine Argumente vorgebracht.

Damit ergibt sich auch der Gegenstand des Anspruchs 1
gemall dem ersten Hilfsantrag fur den Fachmann in
naheliegender Weise aus dem Stand der Technik und beruht
folglich nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit
(Artikel 56 EPU 1973).
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Der erste Hilfsantrag ist somit ebenfalls nicht
gewdhrbar.

Zweiter Hilfsantrag

Der Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags enthalt
gegenuber dem Anspruch 1 des Hauptantrags im
Wesentlichen die Erganzung, dass mindestens der folgende
benannte Parameter von dem Geldkontenbestimmungsmodul
bericksichtigt wird:

- Standort des Mobilteilnehmers.

Erfinderische Tatigkeit

Dieses zusatzliche Merkmal stellt eine fiur den Fachmann
naheliegende Abwandlung der Lehre des Dokuments D1 dar.
GemalR D1 werden z.B. Betrag, Datum und Produkt als
Parameter fiur die Bestimmung des Zahlungsdienstes
herangezogen (Seite 8, Zeilen 8 bis 23; Figur 2b). Das
Heranziehen des Standortes des Mobilteilnehmers ist
naheliegend, da es sofort einsichtig ist, dass z.B.
bestimmte Produkte (Kraftstoff, Bahnfahrkarte usw.) sich
mit dem Standort korrelieren lassen und somit eine
Bestimmung nach dem Produkt, wie in D1 vorgeschlagen,
ermoglicht wird, oder aber auch, dass generell der
Standort ein sinnvolles Bestimmungskriterium darstellt.
Im Ubrigen ist grundsatzlich die Standortbestimmung im
Mobilfunknetz fur Zahlungszwecke aus dem Dokument D3
bekannt (Seite 19, Zeile 23 bis Seite 24, Zeile 15).

Auch zum zweiten Hilfsantrag wurden von der
Beschwerdefuhrerin zu den vorstehenden, im Wesentlichen

mit der mit der Ladung zur mundlichen Verhandlung
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dargelegten vorlaufigen Meinung der Kammer

ubereinstimmenden Ausfuhrungen keine Argumente

vorgebracht.

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

Auch der zweite Hilfsantrag ist somit nicht gewahrbar.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurickgewiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

M. Patin G. Eliasson
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