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Sachverhalt und Antrage

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung, zur Post gegeben am 21. April 2010,
mit der das Europaische Patent EP 1 529 375 auf Grund

mangelnder Offenbarung widerrufen wurde.

1. Die Beschwerdeschrift der Beschwerdefihrerin
(Patentinhaberin) ging am 10. Mai 2010 ein. Die
Beschwerdegebuhr wurde am selben Tag entrichtet. Die
Beschwerdebegriundung wurde am 24. August 2010
eingereicht. Es wurde beantragt, die Entscheidung der
Einspruchsabteilung aufzuheben und den Widerruf des

Patents riuckgangig zu machen.

I11. Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) argumentierte mit
Schriftsatz vom 29. Dezember 2010, dass der Gegenstand
der unabhangigen Anspriche nicht ausfuhrbar sei und die
Erfordernisse der Artikel 84 und 123(3) EPU nicht
erfullt seien. Weiter wurde beantragt, die Akte zur
Prufung auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit
zuriuckzuverweisen, sollte der Gegenstand der
unabhangigen Anspriche als ausfihrbar angesehen werden.

Hilfsweise wurde eine mindliche Verhandlung beantragt.

1v. Mit einem Bescheid vom 27. Juni 2011 wurden die Parteien
zur mundlichen Verhandlung am 12. Oktober 2011 geladen.
In einem Anhang zur Ladung zur mundlichen Verhandlung
brachte die Kammer ihre vorlaufige Meinung zum Ausdruck.
Die Kammer gab eine vorlaufige Einschatzung zur
Offenbarung und zu moéglichen Problemen mit Artikel 123(3)
EPU und zu den in der anberaumten mindlichen Verhandlung
diesbezuglich zu diskutierenden Fragen. Fur den Fall,
dass die Ausfuhrbarkeit anerkannt wirde, wurde
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mitgeteilt, dass die Kammer beabsichtige, den Fall dann
an die Einspruchsabteilung zurickzuverweisen zwecks

Prufung auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit.

Mit einer Eingabe vom 5. September 2011 uUberreichte die
Beschwerdefiuhrerin folgende Unterlagen zum Nachweis des
allgemeinen Fachwissens im Hinblick auf die Offenbarung
der Erfindung des Streitpatents:

StL1l: GSM-Spezifikation 09.02 (Mobile Application Part
(MAP) Specification: Release 1996),

StL2 (von der Beschwerdefihrerin teilweise auch als StL3
bezeichnet) : GSM-Spezifikation 03.01 (network functions:
Release 1998),

StL3 (von der Beschwerdefihrerin teilweise auch als StL2
bezeichnet) : GSM-Spezifikation 02.09 (security aspects:
Release 1997),

StL4: GSM-Spezifikation 03.20 (security related network
functions: Release 1999; neu ETS 300 534),

StL5: GSM-Spezifikation 04.08 (Release 1998),

StL6: GSM-Spezifikation 05.02 (Release 1996),

StL7: Garg, Vijay K. et al.: "Principles & Applications
of GSM"™ (Prentice Hall Communications Engineering and
Emerging Technologies Series, 1997, S. xx und 71-90 und
StL8: Heine, Gunnar: "GSM Networks: Protocols,
Terminology, and Implementation' (Artech House
Publishers, 1998), S. 153-165 und 228-233.

Daruber hinaus wurden weitere Argumente fUr eine
ausreichende Offenbarung der beanspruchten Lehre des
Streitpatents vorgebracht.

Mit Schreiben vom 14. September 2011 teilte die

Beschwerdegegnerin (Einsprechende) mit, dass sie nicht
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an der mundlichen Verhandlung teilzunehmen beabsichtige.
Vielmehr wurde beantragt, eine Entscheidung gemal
Aktenlage zu treffen.

VII. Am 12. Oktober 2011 fand eine mindliche Verhandlung
statt, ber der lediglich die Beschwerdefiuhrerin
(Patentinhaberin) vertreten war und In deren Verlauf die
Beschwerdefuhrerin alle bestehenden Antrage durch einen
neuen Antrag mit den unabhangigen Patentansprichen 1

und 8 ersetzte.

VI11. Der unabhangige Anspruch 1 dieses Antrags lautet wie
folgt:

"1. Computergestutztes Verfahren zur Leistungserfassung
und -verrechnung bei Roaming eines mobilen IP-Node (20)
in heterogenen WLANs, wobei der mobile IP-Node (20) uUber
eine drahtlose Schnittstelle innerhalb einer Basic
Service Area eines WLANs auf einen Access Point (21/22)
eines WLAN zugreift, wobei die Basic Service Area des
WLAN ein oder mehrere einem Access Server (23/1001)
zugeordnete Access Points (21/22) umfasst, bei welchem
der mobile IP-Node (20) auf einen Request des Access
Servers (23/1001) eine auf einer SIM-Karte (201) des
mobilen IP-Nodes (20) gespeicherte IMSI an den Access
Server (23/1001) ubermittelt und die IMSI des IP-Nodes
(20) 1n eilner Datenbank (31) eines SIM-RADIUS-Moduls (30)
gespeichert wird, dadurch gekennzeichnet,

dass basierend auf der IMSI mittels von iIn einer SIM-
Benutzerdatenbank (34) abgespeicherten Informationen der
logische IP-Datenkanal des WLAN zu entsprechenden GSM-
Daten fur Signal- und Datenkandle eines GSM-Netzwerkes
benutzerspezifsch erganzt wird, wobei mittels eines SIM-
Gateway-Moduls (32) zur Durchfihrung der
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Authentifizierung des IP-Nodes (20) basierend auf den
GSM-Daten die notwendigen SS7/MAP-Funktionen generiert
werden und wobei das SIM-RADIUS-Modul (30) mittels SIM-
Benutzerdatenbank (34) und SIM-Gateway-Moduls [sic](32)
die Authentifizierung des mobilen IP-Nodes basierend auf
der IMSI1 der SIM-Karte (201) des mobilen Nodes (20) bei
einem HLR (37) eines GSM-Netzwerkes durchfuhrt;

dass ein Billing-Modul (1003) mittels eines Billing-
Gateway-Interfaces (1031) auf den Access Server (23/1001)
zugreift, wobei erste Call Detail Records des mobilen
IP-Nodes (20) vom Access Server (23/1001) auf das
Billing-Modul (1003) Ubertragen werden (1011) und wobei
das Billing Gateway Interface (1031) eine zugeordnete
Billing-Management-Datenbank (1032) mit dem
Konfigurationsprofil jedes Access Servers (23/1001)
umfasst,

dass zweite Call Detail Records des mobilen IP-Nodes (20)
an ein Proxy-Modul (1002) uUbermittelt werden (1010),
welches Proxy-Modul (1002) mindestens ldentitdt des
mobilen IP-Nodes (20) und/oder Zeitdauer und/oder
Anbieter der beanspruchten Leistung erfasst und an das
Billing-Modul (1003) weitergibt (1012), und

dass das Billing-Modul (1003) entsprechend der
beanspruchten Leistung basierend auf den Daten des
Proxy-Modul [sic](1002) und den ersten Call Detail
Records (1011) TAP-Files (1014) erzeugt und diese
zusammen mit Fakturierungsanweisungen (1013) an ein
Clearing-Modul (1004) Ubermittelt, wobei die
Fakturierungsanweisungen (1013) mindestens
benutzerspezifische und/oder dienstanbieterspezifische
Verrechnungsdaten umfassen, und wobei das Clearing-Modul
(1004) die beanspruchte Leistung des Benutzers (1008)
einem Anbieter (1008) eilnes Festnetzes (1007) verrechnet
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(1016) und/oder die TAP-Files (1017) zur Verrechnung an
einen GSM (1005) Dienstanbieter (1006) uUbermittelt.™

Der unabhangige Anspruch 8 ist auf ein
korrespondierendes System gerichtet und lautet wie folgt:

"8. System zur Leistungserfassung und -verrechnung beim
Roaming eines mobilen IP-Nodes (20) in heterogenen WLANs,
welches System mindestens ein WLAN mit jeweils einer
Basic Service Area umfasst, welche Basic Service Area
eines WLANs einen oder mehrere einem Access Server
(23/1001) zugeordnete Access Points (21/22) umfasst,
welche Access Points (21/22) eine drahtlose
Schnittstelle (211) zum Kommunizieren mit mobilen IP-
Nodes (20) umfassen und welche mobilen I1P-Nodes (20)
eine SIM-Karte (201) zum Speichern einer IMSI umfassen,
dadurch gekennzeichnet,

dass der Access Server (23/1001) ein SIM-Radius Modul
(30) eine SIM-Benutzerdatenbank (34) und ein SIM-
Gateway-Modul (32) zur benutzerspezifischen Erganzung
des logischen IP-Datenkanals des WLAN zu entsprechenden
GSM-Daten fur Signal- und Datenkanale eines GSM-
Netzwerkes umfasst, wobei zur Durchfihrung der
Authentifizierung des IP-Nodes (20) mittels eines SIM-
Gateway-Moduls (32) die notwendigen SS7/MAP-Funktionen
basierend auf den GSM-Daten generierbar sind und wobei
die Authentifizierung und/oder Service Autorisierung des
mobilen IP-Nodes (20) mittels des SIM-RADIUS-Modul
[sic](30), der SIM-Benutzerdatenbank (34) und des SIM-
Gateway-Moduls (32) basierend auf der IMSI der SIM-Karte
(201) des mobilen Nodes (20) beir einem HLR (37) eines
GSM-Netzwerkes durchfihrbar 1ist,

dass der Access Server (23/1001) ein Billing-Modul (1003)
mit einem Billing Gateway Interfaces [sic] (1031) fur
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den Zugriff auf Access Server (23/1001) umfasst, wobei
erste Call Detail Records des mobilen IP-Nodes (20) vom
Access

Server auf das Billing-Modul (1003) Ubertragbar sind
(1011) und wobei das Billing Gateway Interface (1031)
eine zugeordnete BillingManagement-Datenbank [sic] (1032)
mit den Konfigurationen der einzelnen Access Server
(23/1001) umfasst,

dass mittels eines Proxy-Moduls (1002) zweite Call
Detail Records des mobilen IP-Nodes (20) vom Access
Server (1001) downloadbar sind (1010), wobeil mit dem
Proxy-Modul (1002) mindestens ldentitat des mobilen IP-
Nodes (20), Zeitdauer und Anbieter der beanspruchten
Leistung erfassbar sind und an das Billing-Modul (1003)
weitergebbar sind (1012),

dass mittels dem Billing-Modul (1003) der beanspruchten
Leistung entsprechende TAP-Files (1014) erzeugbar sind
und diese zusammen mit Fakturierungsanweisungen (1013)
an ein Clearing-Modul (1004) uUbermittelbar sind, wobei
die Fakturierungsanweisungen (1013) mindestens
benutzerspezifische und/oder dienstanbieterspezifische

Verrechnungsdaten umfassen."

I1X. Die Beschwerdefuhrerin (Patentinhaberin) beantragte die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die
Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage der
Patentanspriche 1-14, Patentanspriche 1 und 8
eingereicht als Hauptantrag wahrend der mindlichen
Verhandlung vor der Kammer, Patentanspruche 2-7 und 9-14
Iin der erteilten Fassung.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte
schriftlich die Zurickweisung der Beschwerde, hilfsweise
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die Zuruckverweisung an die erste Instanz zur weiteren

Entscheidung.

Am Ende der mundlichen Verhandlung verkindete die
Vorsitzende die Entscheidung der Kammer.
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Entscheidungsgrinde

1.

2.1

2.2

C5967.D

Zulassigkeit der Beschwerde

Die Beschwerdeschrift und die Beschwerdebegrindung
wurden wirksam und fristgerecht eingereicht. Die
Beschwerdegebuhr wurde ebenfalls fristgerecht entrichtet
(siehe Sachverhalt und Antrage, Punkt 11). Die
Beschwerde ist daher zulassig.

Erweiterung des Schutzbereichs (Artikel 123(3) EPU)

In den erteilten unabhangigen Ansprichen ist das
hinsichtlich der Ausfihrbarkeit problematische
Teilmerkmal verblieben, obwohl dieses laut BF gar nicht
erforderlich ware (vgl. den die Seiten 1 und 2
verbindenden Absatz in der Beschwerdebegrindung). Dieses
erste Teilmerkmal des kennzeichnenden Teils von

Anspruch 1 wie erteilt lautet:

"dass ein SIM-Radius-Modul (30) mittels einer SIM-
Benutzerdatenbank (34) und einem SIM-Gateway-Modul (32)
den logischen IP-Datenkanal des WLAN zu entsprechenden
GSM-Daten fur Signal- und Datenkanale eines GSM-
Netzwerkes benutzerspezifisch erganzt, wobei die
Authentifizierung und/oder Service Autorisierung des
mobilen IP-Nodes (20) basierend auf der IMSI der SIM-
Karte (201) des mobilen Nodes (20) bei einem HLR (37)
und/oder VLR (37) eines GSM-Netzwerkes durchgefihrt

wird"

Aus Sicht der Kammer leistet dieses Teilmerkmal einen
technischen Beitrag zur beanspruchten Leistungserfassung

und - verrechnung, weil eilne authentisierte und
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autorisierte Verbindung zwischen einem IP Knoten und dem
GSM Netz fur den abzurechnenden Roaming Zugriff
erforderlich i1st. Insbesondere ist eine "Ergédnzung" der
IP Daten zur Umwandlung in den Signalkanal des GSM
Netzes im Hinblick auf die ldentitédt und Zeitdauer der
Verbindung von Bedeutung.

Gegenuber dem vergleichbaren Teilmerkmal des erteilten
Anspruchs 1 wurden in dem nunmehr geltenden Anspruch 1
lediglich weitere technische Details hinzugefigt,
weshalb der Schutzbereich nicht erweitert wurde. Die
Anforderungen des Artikels 123(3) EPU sind somit erfullt.

Das gleiche gilt fiur den nebengeordneten Anspruch 8 mit
dessen korrespondierendem ersten Teilmerkmal des

kennzeichnenden Teils.

Ausfihrbarkeit (Artikel 100b mit Artikel 83 EPU)

Die Eilnspruchsabteilung gelangte zu ithrer negativen
Entscheidung bezuglich der Offenbarung von Anspruch 1
basierend auf dem Einwand, dass die GSM Triplets nur vom
HLR/VLR angefordert werden konnten, wenn vom WLAN aus
der Signalisierungskanal zum HLR/VLR bereits bestehe. Es
seil daher fur den Fachmann nicht ausreichend offenbart,
wie das SIM-Radius-Modul funktioniere und wie die
GSM-Triplets vom HLR/VLR abzuholen seien.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) machte sich diese
Auffassung zu eigen und argumentierte im wesentlichen
auf der Grundlage eines Gutachtens zur Rechtsgultigkeit
eines parallelen Schweizer Patents (vorgelegt mit
Schreiben vom 11. Februar 2009) gegen die Ausfuhrbarkeit

der beanspruchten Erfindung des Streitpatents. Im
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genannten Gutachten wurde insbesondere auf die
Ausfuhrungen ab Seite 6 verwiesen. Dem Gutachten sei
insbesondere zu entnehmen, dass die GSM Triplets nur vom
HLR/VLR angefordert werden konnen, wenn vom WLAN aus der
Signalisierungskanal zum HLR/VLR bereits besteht (vgl.
Seite 7, vorletzter Absatz zu Merkmal M6 ''vorerst noch
gar nicht zugreifbar'). Weder die Beschreibung des
Streitpatents (vgl. vor allem Spalte 13, Zeilen 27

bis 32), noch die Argumente der Beschwerdefihrerin
lieferten nahere Aufschlisse dariber, wie genau ein
SIM-Radius-Modul und ein SIM-Gateway-Modul aufgebaut
seien, geschweige denn wie diese funktionierten. Auch
bleibe offen, welcher Art die "in einer SIM-
Benutzerdatenbank (34) abgespeicherten Informationen
seien, mit deren Hilfe die beanspruchte
benutzerspezifische Erganzung erfolgen solle. Es wirden
zwar zahlreiche Passagen der Beschreibung zitiert und
allgemeine Hintergrundinformationen gegeben, jedoch
bleibe die Frage unbeantwortet, weshalb der Fachmann
aufgrund seines Fachwissens in der Lage gewesen ware,
das fragliche Teilmerkmal zu realisieren. Insbesondere
bleibe unklar, was genau unter den "entsprechenden GSM-
Daten™ gemdl} dem oben zitierten Teilmerkmal zu verstehen

sei.

3.3 Die Beschwerdefuhrerin argumentierte im wesentlichen,
dass die beanspruchte Erganzung benutzerspezifisch sei,
weil die IMSI selbst immer eine benutzerspezifische
Information sei, und diese IMSI mit den notwendigen
MAP/SS7-Funktionen fir den Ubergang in das GSM-Netzwerk
durch ein SIM-RADIUS-Modul und ein SIM-Gateway Modul
erganzt wirde. Alleine aus dem Hinweis auf die

Verwendung des SS7/MAP-Protokolls ergebe sich fur den
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Fachmann zwingend, dass auf der Grundlage des Global
Title GT auf den HLR zugegriffen werde.

Bei einem Roaming-Abkommen (hier zwischen dem WLAN- und
dem GSM-Provider) erfolge grundsatzlich eine
Ubermittlung der zugrunde liegenden Global Titles GT
(hier an den WLAN-Provider). Daher seien die GT der von
dem Roaming-Abkommen eingeschlossenen GSM-Teilnehmer
WLAN-seitig bekannt. Die Global Titles GT seien fir den
Fachmann erkennbar die in der SIM-Benutzerdatenbank
abgespeicherten benutzerspezifischen Informationen.
Anhand der benutzerspezifischen IMSI des Teilnehmers im
WLAN erfolge die Zuordnung des jeweiligen GT anhand
dessen das SIM-RADIUS-Modul dann WLAN-seitig die
entsprechenden VLR-Funktionen zum Zugriff mittels
SS7/MAP auf den "entsprechenden'™ HLR (mit Verweis auf
Spalte 17, Zeilen 49 bis 53 des Streitpatents), also den
der IMSI und dem Global Title GT zugeordneten HLR
vornehme und daruber die Authentifizierung erfolge. Das
SIM-Gateway-Modul sei hierbeil nichts anderes als eine
auf dem Markt erhaltliche Standardkomponente zur
Umsetzung des WLAN-Protokolls auf das GSM-Protokoll.
Demnach sei fur den Fachmann anhand der Informationen
der Beschreibung des Streitpatents interpretiert im
Lichte des allgemeinen Fachwissens ohne weilteres
erkennbar, dass der logische IP-Datenkanal auf Seiten
des WLAN mittels des iIn der SIM-Benutzerdatenbank
gespeicherten Global Title GT zu GSM-Daten fur Signal-
und Datenkanale des GSM-Netzwerks benutzerspezifisch

erganzt werde.

Die Kammer folgt dieser Argumentation der
Beschwerdefuhrerin (welche zusatzlich durch die
eingefihrten Literaturstellen StL1 bis StL8 gestitzt
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wird, vgl. z.B. StL1, Seite 41, Abschnitt 4.1.3.3.2 und
Seite 43, Abschnitt 4.1.3.7; StL7, Seite 80), dass der
Fachmann anhand seines diesbeziglichen allgemeinen
Fachwissens der Beschreibung des Streitpatents (vgl. die
Absatze [16], [25] und [26] mit Verweisen auf StL1 und
StL4, insbesondere Spalte 16, Zeilen 18 bis 48)
entnehmen konnte, wie er unter Verwendung des SS7/MAP-
Protokolls den paketorientierten IP-Datenstrom mit
In-Band-Signalisierung umwandeln muss, um diesen zu
entsprechenden verbindungsorientierten GSM-Daten fir den
separaten bzw. Out-of-Band Signalkanal neben den
Datenkanédlen eines GSM-Netzwerkes benutzerspezifisch zu
erganzen. Alleine aus der GSM-Spezifikation ergibt sich
bereits, wie GSM Triplets vom einer IMSI zugehdrigen HLR

angefordert werden kodnnen.

Die Kammer sieht aus diesen Grinden den Gegenstand des

unabhangigen Anspruchs 1 als vollstandig offenbart an.

Der Gegenstand des unabhangigen Systemanspruchs 8 weist
korrespondierende Teilmerkmale auf und ist daher
hinsichtlich der Ausfihrbarkeit genauso zu sehen wie der
Anspruch 1.

Die Kammer hat bereits mit der Ladung zur mindlichen
Verhandlung mitgeteilt, dass sie beabsichtige bei
Anerkennung der Ausfihrbarkeit des Streitpatents, den
Fall an die Einspruchsabteilung zurickzuverweisen
(Artikel 111(1) EPU) zwecks Prufung auf Neuheit und
erfinderische Tatigkeit (Artikel 52(1) mit 54 und 56
EPU). Dies wurde von der Beschwerdegegnerin
(Einsprechende) auch explizit beantragt (siehe Schreiben
vom 29. Dezember 2010, Seite 5, letzter Absatz).
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Entscheitdungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur weiteren
Entscheidung zuriuckverwiesen auf der Grundlage der
Patentanspriche 1-14, Patentanspriche 1 und 8
eingereicht als Hauptantrag wahrend der mindlichen
Verhandlung vor der Kammer, Patentanspriche 2-7 und 9-14

in der erteilten Fassung.

Die Geschaftsstellenbeamtin Die Vorsitzende

K. Gotz A. Ritzka
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