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Sachverhalt und Antrage

1v.

VI.
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Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung, mit der das europaische Patent
Nr. EP 1 150 482 B widerrufen wurde.

In der angefochtenen Entscheidung wird unter anderem auf
die folgende Druckschrift Bezug genommen:

D1 = WO 98747112 A.

Die Eilnspruchsabteilung hat den Widerruf des
Streitpatents damit begrindet, dass der Gegenstand des
Patentanspruchs 1 gegenitber dem in D1 offenbarten Stand

der Technik nicht erfinderisch sei.

Mit der Beschwerdeschrift beantragte die
Beschwerdefiuhrerin (Patentinhaberin) die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des

Patents.

Mit thren Antwortschreiben beantragten die
Beschwerdegegner 11 und 111 (Einsprechende Il und I111),

die Beschwerde zurickzuweisen.

Die Beschwerdekammer hat daraufhin eine Ladung zur
mindlichen Verhandlung erlassen und in einem beigefugten
Bescheid auf Fragen hingewiesen, die sie Tir die zu
treffende Entscheidung als erodrterungsbedirftig ansah.

Darauf hin reichte die Beschwerdefiuhrerin einen
"Hilfsantrag 1" ein und beantragte sinngemall, als
Hilfsantrag, die Aufrechterhaltung des Patents mit den
Anspriuchen 1 bis 7 gemald diesem (einzigen) Hilfsantrag.
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Auch die Beschwerdegegner 11 und 11l reichten je eine
Stellungnahme auf den Bescheid der Kammer ein.

Die mundliche Verhandlung fand am 7. Juli 2009 in
Abwesenheit der Beschwerdegegnerin I (Einsprechende 1),
die sich im Beschwerdeverfahren nicht geaullert hat,
statt. Die anwesenden Parteien hielten 1hre Antrage
aufrecht (s. oben, Punkte 111, 1V und VI). Am Ende der

mindlichen Verhandlung wurde die Entscheidung verkindet.

Anspruch 1 in der erteilten Fassung hat folgenden
Wortlaut:

" Verfahren zur elektronischen Distribution von

virtuellen Mobilfunk-Prepaid-Karten, mit den Schritten:

a) Ubermitteln von kundenspezifischen Daten und eines
gewinschten Aufwerfebetrages [sic] von einer
Basisstation (1, 2) uUber ein Kommunikationsnetzwerk
(3) an eine Zentralstation (4);

b) Automatisches Zuteilen und anschlieRendes Ubermitteln
eines Codes entsprechend dem Ubermittelten
Aufwertebetrag von der Zentralstation (4) an die
Basisstation (1, 2);

c) Ubermitteln des von der Zentralstation (4)
bereitgestellten Codes an einen Mobilfunk-
Netzanbieter bzw. -Provider (6); und

d) d) Freischalten des dem Code entsprechenden
Aufwertebetrages fur die spezifische Basisstation
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(1, 2) durch den Mobilfunk-Netzanbieter bzw. -
Provider (6),

gekennzeichnet durch die elektronische Distribution
virtueller Mobilfunk-Prepaid-Karten unterschiedlicher
Mobi I funk-Netzanbieter bzw. -Provider, wobel beil einer
ersten Kontaktaufnahme einer Basisstation mit der
Zentralstation kundenspezifische Daten gespeichert
werden und dem Kunden eine spezifische Kennziffer
zugeteilt wird, die Zentralstation den Kunden bei nach
der ersten Kontaktaufnahme erfolgenden weiteren
Kontaktaufnahmen anhand der spezifischen Kennziffer

identifiziert."

Der Wortlaut des Anspruchs 1 gemafll Hilfsantrag 1
unterscheidet sich vom Wortlaut des Patentanspruchs 1
dadurch, dass im kennzeichnenden Teil zwischen

"-Provider,"™ und "wobei™ das folgende Merkmal hinzufugt

wurde:

"wobel iIn Schritt a) ferner eine Auswahl eines
gewunschten Mobilfunk-Netzanbieters bzw. -Providers
erfolgt und der ausgewédhlte Anbieter bzw. -Provider der
Zentralstation ubermittelt wird™.
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Entscheidungsgrinde

1. Erfinderische Tatigkeit - Hauptantrag

1.1 Zwischen der Beschwerdefihrerin und den
Beschwerdegegnern 11 und 11l ist es unstrittig, dass
sich der nachstliegende Stand der Technik aus D1 ergibt
und dass die Merkmale des Oberbegriffs des
Patentanspruchs 1 aus D1 bekannt sind.

1.2 D1 offenbart ein Verfahren zur elektronischen

Cl446.D

Distribution von virtuellen Mobilfunk-Prepaid-Karten
(siehe die Zusammenfassung, Figur 1, und Anspruch 9

(""pre-paid cellular airtime')), mit den Schritten:

a) Ubermitteln von kundenspezifischen Daten (Seite 15,
Zeilen 1 bis 6, und Seite 15, Zeile 13, bis Seite 16,
Zeile 5 ('phone number™, "bank PIN", "bank account'™))
und eines gewunschten Aufwertebetrages (Seite 14,
Zeilen 3 und 4, "value recharge'™) von einer
Basisstation (Seite 14, Zeilen 6 bis 9, "cell phone™,
"network device') Uber ein Kommunikationsnetzwerk
(Seite 12, Zeilen 22 und 23, und Figur 1, "network

connection 3") an eine Zentralstation (“switch™);

b) Automatisches Zuteilen und anschlieRendes Ubermitteln
eines Codes (Seite 13, Zeilen 19 bis 21, und Seite 18,
Zeilen 7 bis 12, "prepaid-PIN") entsprechend dem
ubermittelten Aufwertebetrag von der Zentralstation
an die Basisstation;

c) Ubermitteln des von der Zentralstation
bereitgestellten Codes an einen Mobilfunk-
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Netzanbieter bzw. -Provider (Seite 19, Zeilen 6 bis 8,
""telephone company'); und

d) Freischalten des dem Code entsprechenden
Aufwertebetrages fur die spezifische Basisstation
durch den Mobilfunk-Netzanbieter bzw. -Provider
(Seite 13, Zeilen 9 bis 11, und Seite 19, Zeilen 6
bis 8).

1.3 In der mundlichen Verhandlung hat die Beschwerdegegnerin
Il argumentiert, dass dem Dokument D1 daruber hinaus das
zweite Merkmal des kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1
(d.h. "wobei beil einer ersten Kontaktaufnahme einer
Basisstation mit der Zentralstation kundenspezifische
Daten gespeichert werden und dem Kunden eine spezifische
Kennziffer zugeteilt wird, die Zentralstation den Kunden
bei nach der ersten Kontaktaufnahme erfolgenden weiteren
Kontaktaufnahmen anhand der spezifischen Kennziffer
identifiziert™) zu entnehmen sei. Insbesondere aus der
Ausfihrungsform mit einer "pre-registered banking
account relationship', bei der der Kunde ein
personliches ldentifikationsobjekt und einen Zugangscode,
insbesondere die Telefonnummer der Basisstation und ein
Passwort, vorab registriert hat und beil der die
Zentralstation einen Zahlungsantrag an die Bank stellt
(D1, Seite 15, Zeile 13, bis Seite 16, Zeile 2, und
Seite 16, Zeile 18, bis Seite 17, Zeile 1), ginge
implizit hervor, dass die kundenspezifischen Daten bei
der ersten Kontaktaufnahme der Basisstation mit der
Zentralstation gespeichert werden, wobel die spezifische
Kennziffer durch den Zugangscode gebildet werde.

Dem Argument kann die Kammer jedoch nicht folgen, da das

in D1 offenbarte Verfahren auch so verstanden werden

Cl446.D
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kann, dass die "pre-registered banking account
relationship”™ sich auf eine Registrierung einer
Bankverbindung des Kunden unmittelbar beil der Bank
bezieht, wobeil die Bank dem Kunden sowie der
Zentralstation den Zugangscode mitteilt. Demzufolge geht
nach Auffassung der Kammer aus D1 nicht zwingend hervor,
dass die Zentralstation dem Kunden die Kennziffer
zuteilt und dies auBBerdem bei der ersten Kontaktaufnahme

mit der Zentralstation geschieht.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich somit
vom aus D1 bekannten Verfahren durch die folgenden

Merkmale:

el) bei der elektronischen Distribution der virtuellen
Mobi I funk-Prepaid-Karten handelt es sich um Prepaid-
Karten unterschiedlicher Mobilfunk-Netzanbieter bzw. -

Provider,

e2) bei einer ersten Kontaktaufnahme einer Basisstation
mit der Zentralstation werden kundenspezifische Daten
gespeichert und wird dem Kunden eine spezifische
Kennziffer zugeteilt, und

e3) beil nach der ersten Kontaktaufnahme erfolgenden
weiteren Kontaktaufnahmen identifiziert die
Zentralstation den Kunden anhand der spezifischen
Kennziffer.

Nach Auffassung der Kammer liegen, ausgehend von dem aus
D1 bekannten Verfahren, dem Merkmal el) einerseits und
den Merkmalen e2) und e3) andererseits zwei verschiedene,
voneinander unabhangige Teilaufgaben zugrunde:
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Beim Merkmal el) geht es darum, das aus D1 bekannte
Verfahren zur elektronischen Distribution von virtuellen
Mobi I funk-Prepaid-Karten so zu gestalten, dass virtuelle
Mobi I funk-Prepaid-Karten unterschiedlicher Mobilfunk-

Netzanbieter bzw. -Provider distribuiert werden koénnen.

Die Merkmale e2) und e3) zielen dagegen darauf ab, den
Ablauf des Erwerbs von weiteren Prepaid-Karten zu
vereinfachen. Der Kunde braucht dann jeweils nur noch
die Kennziffer und den gewinschten Aufwertebetrag an die
Zentralstation zu Ubermitteln. Damit wird die Aufgabe

geldst, den Bedienungskomfort zu erhdhen.

Diese Uberlegungen wurden von der Beschwerdefihrerin
nicht bestritten.

1.6 Nach Auffassung der Kammer erfordert weder die
Formulierung der oben genannten, den Merkmalen el) bis
e3) zugrunde liegenden Teilaufgaben noch die
vorgeschlagenen Losungen eine erfinderische Tatigkeit

eines Fachmannes:

1.6.1 Es war zum Prioritatsdatum allgemein (auch bei Kunden)
bekannt, dass ein Kaufer iIn einer Verkaufsstelle, z_B.
In einem Supermarkt, eine Auswahl zwischen verschiedenen
Prepaid-Karten unterschiedlicher Netzanbieter hat und
eine Prepaid-Karte unabhé&ngig von einer vertraglichen
Verbindung mit dem Netzanbieter dieser Prepaid-Karte
erwerben kann, wodurch thm ermoéglicht wird, auch fur
Dritte oder fur Mobiltelefone unterschiedlicher
Netzanbieter Prepaid-Karten zu erwerben. Dass letztere
Moglichkeit auch beim elektronischen Verfahren gemafll D1
wunschenswert ist, liegt daher auf der Hand.

Cl446.D
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Die durch das Merkmal el) definierte LOsung umfasst im
Vergleich zu der Formulierung der diesem Merkmal

zugrunde liegenden Aufgabe keine weilteren Merkmale, geht
somit nicht Uber die Formulierung dieser Aufgabe hinaus,
und tragt demzufolge nicht zu einer erfinderischen
Tatigkeit bei. Die Frage, ob das Merkmal el) uUberhaupt
ein technisches Merkmal bildet, kann damit offen bleiben.

Die zweite Teilaufgabe, namlich den Bedienungskomfort zu
erhéhen, erfordert als solche ebenso keine erfinderische
Tatigkeit des Fachmannes, weill sie nicht uUber die fur
den Fachmann gelaufigen Uberlegung, die Bedienung eines
Gerats oder Systems fur den Benutzer so bequem wie

moglich zu gestalten, hinausgeht.

Die Merkmale e2) und e3) entsprechen der zum
Prioritatsdatum ublichen Vorgehensweise, Im Rahmen eines
Kaufes eines Produkts Uber das Internet eine
Neukundenregistrierung beim ersten virtuellen Besuch
vorzunehmen, wobei der Kunde kundenspezifische Daten,
z.B. Name, Adresse, Bankverbindung, usw., dem Anbieter
ubermittelt und wobeil der Anbieter dem Kunden ein
Passwort mitteilt, mit dem der Kunde sich beim n&chsten
Besuch "bequem™ - ohne wiederum seine gesamten
bendtigten Daten eingeben zu missen, was Im Ubrigen auch
die Abwicklung auf seiten des Anbieters/Providers
vereinfacht und das Volumen der zu ubertragenden Daten
erheblich verringert - einloggen kann. Da dies
unabhéngig vom jeweils nachgefragten Produkt und dem
jeweiligen Anbieter gilt, kann in der Anwendung dieser
ganz offensichtlich 1In verschiedener Hinsicht
zweckméafliigen Vorgehensweise auf das aus D1 bekannte

Verfahren zur elektronischen Distribution von virtuellen
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Mobi lfunk-Prepaid-Karten keine erfinderische Leistung

erkannt werden.

Der Fachmann wirde deshalb, vor die oben genannten
Teilaufgaben (s. Punkt 1.5) gestellt, ausgehend von D1
unter Anwendung seines allgemeinen Wissens zum
beanspruchten Gegenstand gelangen, ohne dabei
erfinderisch tatig zu werden. Der Gegenstand des
Patentanspruchs 1 beruht somit nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit (Artikel 52(1) und 56 EPU). Der

Hauptantrag ist demzufolge nicht gewahrbar.

Erfinderische Tatigkeit - Hilfsantrag 1

Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemafll Hilfsantrag 1
unterscheidet sich vom Verfahren gemall Patentanspruch 1
dadurch, dass in Schritt a) ferner eine Auswahl eines
gewinschten Mobilfunk-Netzanbieters bzw. -Providers
erfolgt und der ausgewdhlte Anbieter bzw. -Provider der
Zentralstation Ubermittelt wird (siehe Punkt 1X).

Die Beschwerdefuhrerin hat vorgetragen, dass dieses
Merkmal hinzugefigt wurde, um die durch das Merkmal el)
(siehe oben, Punkt 1.4) implizit definierten technischen

Merkmale deutlicher zum Ausdruck zu bringen.

Im Hinblick auf das oben genannte Verfahren zum Erwerb
einer beliebigen Prepaid-Karte in einer Verkaufstelle
(siehe Punkt 1.6.1) und die Tatsache, dass ein Kunde
bekanntermalen auch beim Kauf eines Produkts uUber das
Internet die Moglichkeit hat, aus verschiedenen
Produkten zu wahlen, lag es fiur den Fachmann nahe, auch
Im Verfahren gemdl dem Patentanspruch 1 dem Kunden eine

Auswahl verschiedener Prepaid-Karten unterschiedlicher
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Netzanbieter anzubieten. Die Frage, ob das Merkmal, dass
eine Auswahl eines gewlnschten Mobilfunk-Netzanbieters
bzw. -Providers erfolgt, Uberhaupt ein technisches
Merkmal und nicht nur eine gedankliche Tatigkeit
definiert, kann dabei offen gelassen werden.

Die Beschwerdefuhrerin hat argumentiert, die
verschiedenen Produkte beim Internetkauf entspréchen
verschiedenen Aufwertebetragen der Prepaid-Karte eines
einzigen Netzanbieters und nicht den Prepaid-Karten

verschiedener Netzanbieter.

Diesem Argument kann jedoch nicht gefolgt werden, da ein
Internetverkaufshaus ublicherweise Produkte
verschiedener Hersteller anbietet, was dem Anbieten von
Prepaid-Karten verschiedener Netzanbieter/Provider
entspricht. Den unterschiedlichen Aufwertebetragen
gegeniuber stehen vielmehr verschiedene Produkte ein und

desselben Herstellers.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemall Hilfsantrag 1
beruht somit nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit
(Artikel 52(1) und 56 EPU). Der Hilfsantrag 1 ist
demzufolge nicht gewahrbar.
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Entscheidungsftormel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurickgewiesen.

T 1429/07

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

D. Magliano R. Menapace
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