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Beslut
Patent- och registreringsverket (PRV) avslir hiirmed SmartTrust AB:s

inviindning mot ovan angivet patent. Patentet giller dérfor fortfarande.

Skail till beslutet
Beslutet avser patentkraven som inkom till PRV den 2003-06-16 och som
utgdr kravuppsiittning i det beviljade patentet SE 524 794,

SmartTrust AB inviinde 2005-06-30 mot det meddelade patentet.
(iillande kravuppsittning bifogas detta beslut.

Uppfinningens bakgrund
Uppfinningen avser ett firfarande fr aulomatisk hantering av tjéinster i ett
tradldst kommunikationsnitverk.

Nir en abonnent byter terminal men behaller abonnemang kriivs det oftast
manuell konfigurering av tjéinster for att dessa ska passa en viss typ av
terminal. Detta kan upplevas som komplicerat for minga anviindare och anses
vara en bidragande orsak till att vissa tjidnster sillan eller aldrig utnyttjas.

Syftet med uppfinningen #r att minska eller eliminera behovet av manuell
konfigurering av tjénster for att dessa ska passa en viss typ av terminal.

Uppfinningen enligt patentkrav 1 i ansdkan omfattar:
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Ett forfarande for automatisk hantering av terminalberoende information i ett
tradldst kommunikationsnidtverk, vilket forfarande inncfattar stegen:

»  att detektera unik identitet for terminal som en abonnent for tillfillet
anvinder (steg 1)

¢ att mappa om unik identitet till karakteristik, inkluderande typ av
terminal (steg 2)

®  att anpassa egenskapsinformation for tjdnster till den detekterade typen
av terminal (steg 3) och

*  att presentera den anpassade egenskapsinformationen pd niimnda
terminal

Anford teknik av invindaren
Under handliggningen och skriftvixling i invindningsédrendet har foljande
skrifter anforts:

Bilaga 1: WAP-248-UAPROF-20011020-a, Version 20 October 2001
Bilaga 2: WAP-250-PushArchOverview-20010703-a, Version 03 July 2001
Bilaga 3: WAP-196-ClientID-20010409-a, 09 April 2001

Bilaga 4: WAP-184-PROVBOOT-20010314-a

Bilaga 5: SyncML Device Management Bootstrap version 1.1 2002-02-15
Bilaga 6: Nokia Press Release (10.12.2001)

D1: WO 00/67501 Al

D2: EP 0805609 A2

D3: US 2001/0046856 Al

D4: WO 00/22861

D5: DE 10031896

D6: US 6091928

D7: US 6128503

D8: WO 01/33781

D9: EP 0685972

D10: EP 1051054

Bilagorna 1-5 innefattar SyncMIL.- och WAP forum specifikationer vilka dr
skrifter som beskriver olika arbeten i standardiseringskommittéer,

Bilaga 6 avser en press release som anger att en ny Nokia Terminal
Management Server har lanserats som erbjuder abonnenter automatisk
konfigurering av deras mobiltelefoner.

Dokument D1 beskriver en metod och eft system for lagring och informering
av minst en egenskap pa en tradlos kommunikationsapparat till ett mobilt
kommunikationsnitverk. Ett problem som D1 l6ser &r att det mobila
kommunikationsnitverket inte kinner till alla egenskaper hos
kommunikationsapparater som det ska koppla upp. Dirfor férsoker det mobila
kommunikationsnitverket koppla ett samtal till en mottagande
kommunikationsapparat dven fast apparaten inte klarar av att hantera samtalet
(se sida 5 rad 6-10). Ett annat problem som D1 léser 4r att servrar som
erbjuder multimediatjinster (service providers) inte kénner till alla egenskaper
hos den mottagande kommunikationsapparaten (se sida 5 rad 14-16). Om data
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inda overfors leder det till i ondan anviinda niitverksresurser dvs bortkastad
kapacitet i kommunikationsniitverket (se sida 5 rad 29-33). Problemen lises
enligt D1 genom att parameterdata som representerar minst en egenskap hos
den tridlsa kommunikationsapparaten lagras i nimnda tridlésa
kommunikationsapparat och sdnds till det mobila kommunikationsnitverket
(se sida 7 rad 4-8 och krav 1). Séndningen av parameterdata sker i samband
med registreringen av apparaten i nitverket, innan ett samtal kopplats upp eller
i samband vid handover (se krav 2, 3 och 5).

Dokument D2 beskriver en metod och ett system fér spirning av dndringar i
identitetskoden i ett mobilt kommunikationsniitverk, frémst sparning av
indringar i abonnenters identitetskoder i mobila radiosystem. Varje anviindare
tilldelas en unik identitetskod som identifierar anvindaren fér niitverket.
Problemet med det 4r att anvindarens aktivitet 14t kan dvervakas genom att
avlyssna niitverkets radiotrafik. Dirfor tilldelas temporira identitetskoder till
anvindare av den fixerade niitverksdelen som sedan anviinds pd samma sitt
som den operativa identitetskoden gjorde (se kolumn 1 rad 26-38). Syftet med
D2 &r att etablera ett alternativt sétt att spara den temporira identitetskoden,
anvindaridentiteten, utan att behdva betunga existerande infrastruktur (se
sammanfattningen).

Dokument D3 avser en metod och ett system for att utfira Mobile Application
Part (MAP) screening processer av signal system 7 (S57) meddelanden.

Samtliga skrilter har beaktats men dokument D1-D2 samt Bilagorna 1-5 anses
som mest relevanta for beddmningen.

Dokument D3-D10 anger endast teknikens stdndpunkt.
Parternas argument

Forsta invindningsskrivelsen
Inviindaren hiivdar i sin férsta invindningsskrivelse (2005-06-30) att

uppfinningen enligt patentkrav 1 inte skiljer sig viisentligen mot de
kombinerade Bilagorna 1-6. Patentkravet 1 innehiller olika steg som
invindaren anser innefattas av specifikationerna fran WAP Forum och
SyncML Organization (Bilagorna 1-5):

Steg 1- att detektera unik identitet som abonnent for tillfilllet anvinder
Inviindaren hiinvisar till Bilaga 5 stycke 4.2.2 som beskriver att problemet med
att informera servern identiteten, adressen eller telefonnumret till apparaten
kan uppnis pd flera sitt, bl a av néitverket forsta gangen apparaten ansluts tilt
niitverket. En trigger kan siindas frin kiirnnéitverket (ill servern med apparatens
nummer.

Patenthavaren svarar alt det inte stir explicit att terminalidentiteten Sverfors.
Diiremot anges det att telefonnumret kan Sverforas. Dirfér visar inte Bilaga 3
alt steg 1 i patentkrav 1 #r tidigare kiint.

Steg 2 — att mappa om unik identitet till karakteristik, inkluderande typ av
terminal

Invéindaren hiinvisar till Bilaga 5 stycke 5 som beskriver att Bootstrap profiles
anvinds for att definiera hur olika typer av apparater kan konfigurcras. Bilaga
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3 stycke 5 anger att en klient ID identifierar en apparat, WAP klient, genom att
anviinda identifierare som MIN (Mobile Identification Number). Bilaga 1
stycke 7.2 visar att Hardware Platform beskriver hdrdvarukarakteristik for
apparaten, vitket inkluderar typ av apparat och modell nummer.

Patenthavaren svarar att en viisentlig skillnad med 16sningen enligt
uppfinningen och det som anges i Bilaga 5, Bilaga 3 och Bilaga 1 4r att med
uppfinningen kan man anpassa terminal beroende information utan att etablera
en explicit kontakt. LOosningarna enligt Bilaga 5, Bilaga 3 och Bilaga 1 kréver
samtliga att en kontakt etableras foor att kunna anpassa terminalberoende
information. Alltsd innefattas inte steg 2 i patentkrav 1 av de angivna
dokumenten.

Steg 3 — att anpassa egenskapsinformation for den detekterade typen av
terminal; och

— att presenterq den anpassade egenskapsinformationen pd niimnda
terminal

Inviindaren anser att det 4r tidigare kint att anpassa information beroende pa
terminaltyp och hiinvisar till Bilaga 1 stycke 1 som beskriver att User Agent
Profile specifikationen tar tillvara pé terminalegenskaper/méjligheter och
preference information. Dir ingér mjukvaru- och hirdvaruegenskaper i
terminalen samt information om nitverket som terminalen #r kopplad till. User
Agent Profile innehaller information som anvénds for formatering av
innehéllet.

Inviindaren anser &ven att konfigurationsdata inte endast dr terminalbercende
utan dessutom anviindarberoende och hénvisar till Bilaga 4 stycke 7.1.5. Dar
beskrivs att all konfigurationsdata ir bundet till en specifik SIM-identitet, t ex
IMSL Om eft nytt SIM kort siitts i borde den ursprungliga konfigurationen
héllas privat. Terminalen kan lagra flera konfigurationer som 4r bundna till ett
givet IMSL.

Patenthavaren svarar att angfende Bilaga 1 stycke 1 sd giller samma argument
som for steg 2 dvs att med 1osningen enligt uppfinningen kan terminalberoende
information anpassas utan att etablera en explicit kontakt. Vad giller Bilaga 4
sd anger dokumentet bara en standard, som &ven innefattar rekommendationer.
Avseende steget " att presentera den anpassade egenskapsinformationen pa
nimnda terminal” papekar patenthavaren att invindaren inte har hiinvisat till
nagot dokument och det &r inte tidigare kiint frin ndgon av Bilagorna 1-5.

Inviindaren anser ocks att genom Bilaga 6 r uppfinningen uppenbar for en
fackman i branschen som {Orstér teknologin.

Patenthavaren svarar att Bilaga 6 inte anger en fullstindig 16sning pa det
problem som léses med den foreliggande uppfinningen enligt patentkrav 1.

Andra invindningsskrivelsen
Inviindaren har i en andra inviindningsskrivelse (2007-11-26) anfort att -

uppfinningen enligt patentkrav 1 saknar uppfinningsh&jd mot dokument D1 i
kombination med D2. Invindaren hivdar att D1 presenterar forfaranden fullt
motsvarande anpassning och presentering och att frén D1 inser fackmannen att
ommappning ir nddvindigt. Fackmannen skulle med kéinnedom om D2
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implementera metoder ekvivalenta med detektering och finna
IMSITMSEIMEI korrespondenser for implementering av ommappning.
Invindaren anser alltsé att genom implementering av metoden enligt D1 med
hjilp av medlen som ges av D2 skulle fackmannen komma fram till en l5sning
i vilken ingér procedurer ekvivalenta med detektering, ommappning,
adaptering och presentering.

Patenthavaren svarar att D] inte presenterar nigon 18sning som liknar det
forfarande som beskrivs i patentkrav 1 i det beviljade patentet SE 524 794 och
att kombinera D1 och D2 ger, varken explicit eller implicit, upphov till ett
forfarande enligt patentkrav 1.

PRYV:s motivering till beslutet

Nvhet
Inget av de dokument, som framkommit i drendet visar en l&sning beskriven

som i patentrav 1. Alltsd har uppfinningen enligt patentkrav 1 nyhet.

Uppfinningshjd
De av invindaren anftrda Bilagorna 1-5 har av invéindaren kombinerats {or att

16rsdka visa att de olika stegen i patentkrav 1 &r tidigare kiinda och att dirmed
hela patentkrav 1 saknar uppfinningshéjd. PRV anser att Bilagorna 1-3, som
beskriver SyncML- och WAP forum specifikationer, inte kan betraktas som ett
enda dokument och att det inte kan anses nérliggande for fackmanmen att
kombinera si manga dokument mot elt enda patentkrav. Dessutom har
inviindaren inte lyckats visa att alla stegen i patentkrav 1 4r kiinda genom
Bilagorna 1-5 utan endast lyckats visa att det bakomliggande problemet var
kint.

Vidare s3 anser invindaren att dokument D1 i kombination med D2 visar att
patentkrav 1 saknar uppfinningshijd. Fran D1, som beskriver att parameterdata
som representerar egenskaper hos en mobil terminal lagras i terminalen och
séinds till det mobila nétverket i samband med registrering av terminalen eller
vid handover, framgér det att samma problem som i det godkéinda patentet har
identifierats men inte samma l3sning. D2 beskriver frimst spirning av
dndringar i abonnenters identitetskoder i mobila radiosystem. Det skulle inte
vara nirliggande for en fackman att kombinera det som &r kiint i D1 och D2 for
att uppna ett forfarande for automatisk hantering av terminalberoende
information i ett tradlost kommunikationsnitverk som beskrivs i patentkrav 1.
Patentkrav 1 har déirfér uppfinningshéijd.

Bilaga 6 beskriver att abonnenter erbjuds automatisk konfigurering av deras
mobiltelefoner men visar ingen fullsténdig 16sning av problemet sasom
beskrivet i patentkray 1.

BDokument D3-D10 anger teknikens stdndpunkt och bemdts inte ytterligare.

Sammanfattningsvis s har invéindaren kunnat visa att det bakomliggande
problemet var kiint innan patentansdkan limnades in, men inte lyckats visa att
l6sningen var tidigare kiind.

Salunda har patentkrav 1 och 9 (datorprogramprodukt f6r utforande av stegen
enligt patentkrav 1) nyhet, uppfinningshdjd och &r industricllt tillimpbara.
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Patentet uppriitthills diirfér i enlighet med de beviljade patentkraven.

Beslutande

Rune Bengtsson

Patentexpert Foredragande
Christian Wall
Patentingenjor

Hur man jverklagar PRV:s beslut

Detta beslut kan dverklagas till Patentbesviirsritten. Om ni vill fverklaga
beslutet ska ni gra det skriftligen. Tala om i brevet vilket beslul ni Sverklagar
och vilken #indring i beslutet ni vill ha. Overklagandet ska ha kommit in till
PRV inom tvd ménader fran beslutsdagen, annars kan overklagandet inte
provas. PRV skickar dverklagandet vidare till Patentbesvirsritten for
provning, om PRV inte 4ndrar beslutet p3 det sitt ni har begirt. Overklagandet
ges in till;

Patentbesvirsriitten

Patent- och registreringsverket

Box 5055

102 42 Stockholm
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