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betreffend das Patent 198 37 460

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mindliche Verhandlung vom 13. Dezember 2010 durch den Vorsitzenden
Richter Dipl.-Phys. Dr. Mayer, die Richterin Werner sowie die Richter

Dipl.-Ing. Gottstein und Dipl.-Ing. Musiol

beschlossen:

Die Beschwerde der Patentinhaberin gegen den Beschluss der
Patentabteilung 55 des Deutschen Patent- und Markenamts vom
27. Juni 2006 wird zuriickgewiesen.

Die Einsprechende tragt die aul3ergerichtlichen Kosten, die der
Patentinhaberin  durch die mduandliche Verhandlung vom
11. Oktober 2010 entstanden sind. Von den weitergehenden Ko-

ten des Verfahrens tragt jede Beteiligte ihre Kosten selbst.

Grinde

Auf die am 19. August 1998 eingereichte Patentanmeldung wurde das Patent
198 37 460 mit der Bezeichnung ,Verfahren zur Echtzeitvergebihrung von Tele-
kommunikationsverbindungen bei Aufenthalt eines Teilnehmers auf3erhalb seines
Heimatnetzes” erteilt. Die Patenterteilung wurde am 29. November 2001 im Pa-

tentblatt veroffentlicht. Das Patent umfasst insgesamt 8 Patentanspriche.

Der erteilte unabhéngige Patentanspruch 1 lautet:



, verfahren zur Echtzeitvergebihrung von Telekommunikations-

verbindungen bei Aufenthalt eines Teilnehmers aul3erhalb seines

Heimatnetzes,

dadurch gekennzeichnet, dass

der Aufbau der Telekommunikationsverbindung und die Echtzeit-

gebuhrenerfassung durch das Heimatnetz (3) erfolgen.”

Bezuglich des Wortlauts der Unteranspriiche 2 bis 8 wird auf die Patentschrift ver-

wiesen.

Gegen das Patent wurde am 26. Februar 2002 Einspruch erhoben, mit dem der

vollstdndige Widerruf des Patents begehrt wurde. Der Einspruch stitzt sich auf
den Widerrufsgrund der fehlenden Patentfahigkeit (§ 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG) und

nennt zur Begriindung die Druckschriften:

D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8

WO 94 /28 689 Al,
WO 93 /01 677 Al,
WO 97 /50 237 A1,
WO 98 /34 425 A2,
WO 97 /19 548 A1,
WO 97 /29 609 A2,
DE 44 12 727 A1,

WO 96 /36 192 Al.

Davon waren im Prifungsverfahren die Druckschriften D1 und D2 in Betracht ge-

zogen worden.

Im Ergebnis des Einspruchsverfahrens hat die Patentabteilung 55 des Deutschen

Patent- und Markenamts das Patent widerrufen. Sie hielt den Einspruch fur zulas-

sig und begrindet.



Hiergegen wendet sich die Patentinhaberin mit ihrer Beschwerde.

Die Patentinhaberin und Beschwerdeflihrerin beantragte wie folgt:

Hauptantrag:

den Beschluss der Patentabteilung 55 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 27.Juni 2006 aufzuheben und das Patent
198 37 460 in der Fassung des Hauptantrages aus dem Schrift-
satz der Patentinhaberin vom 6. Dezember 2010 aufrechtzuerhal-

ten;

hilfsweise (Hilfsantrage 1 bis 3):

das Patent 198 37 460 in den Fassungen der Hilfsantrage 1 bis 3
(in dieser Reihenfolge) aus dem Schriftsatz der Patentinhaberin

vom 6. Dezember 2010 aufrechtzuerhalten;

fur alle vorstehenden Antrage Beschreibung und Zeichnungen
gemal Patentschrift.

Kostenantrag:

der Einsprechenden gemal3 § 80 Abs.1 PatG die Kosten des

Termins vom 11. Oktober 2010 aufzuerlegen.

Die Einsprechende und Beschwerdegegnerin beantragte,

die Beschwerde und den Kostenantrag der Patentinhaberin zu-

ruckzuweisen.



Der geltende Patentanspruch 1 nach Hauptantrag lautet (Aufzahlungszeichen

hinzugefigt) Umstellungen bei den Merkmalen M5 bis M7:

M1 .verfahren zur Echtzeitvergebihrung von Telekommuni-
kationsverbindungen

M2 zwischen einem sich aul3erhalb seines
Heimatmobilfunknetzes (3) im Bereich eines fremden Mo-
bilfunknetzes (2) aufhaltenden Mobilfunkteilnehmer (1)
und einem Teilnehmer (4), wobei zwischen den Betreibern
der Mobilfunknetze (2; 3) ein Roaming-Abkommen be-
steht,
dadurch gekennzeichnet, dass

M3 bei einem eintretenden Verbindungswunsch des
Mobilfunkteilnehmers (1)

M4 dieser zunachst ein Nachrichtentelegramm (6) Uber die
Mobilfunknetze (2; 3) an ein spezielles Netzelement (7) im
Heimatmobilfunknetz (3) sendet,

M5 das Nachrichtentelegramm (6) zumindest die gewlnschte
Zielrufnummer des Teilnehmers (4) und die Identitat des
Mobilfunkteilnehmers (1) enthélt,

M6 das spezielle Netzelement (7) Telekommunikationsverbin-
dungen (8, 9) zum Teilnehmer (4) und zum Mobilfunkteil-
nehmer (1) aufbaut,

M7 letzteres nach  Prufung der im  empfangenen
Nachrichtentelegramm (6) enthaltenen Daten und eines
vorausbezahlten Guthabens des Mobilfunkteilnehmers (1)
geschieht,

M8 der Aufbau der Telekommunikationsverbindung zwischen
dem Mobilfunkteilnehmer (1) und dem Teilnehmer (4) und

die Echtzeitvergebihrung der Telekommunikationsverbin-



dung (8; 9) vom Heimatmobilfunknetz (3) durchgefihrt
werden, wobei

M9 die Verbindungsentgelte direkt vom Heimatmobilfunk-
netz (3) abgerechnet und von dem vorausbezahlten Gut-

haben des Mobilfunkteilnehmers (1) abgebucht werden.”

An den geltenden Patentanspruch 1 nach Hauptantrag schlie3en sich abhangige
Patentansprtiche 2 bis 5 an, beziiglich derer auf den Schriftsatz der Beschwerde-

fuhrerin vom 6. Dezember 2010 verwiesen wird.

Der geltende Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 entspricht dem Patentan-
spruch 1 nach Hauptantrag und ist um folgendes Merkmal M10 (anschliel3end an

Merkmal M9) erganzt (Aufzahlungszeichen hinzugefugt):

M10 ,wobei die Ubertragung von gebiihrenrelevanten
Informationen durch eine Ende-zu-Ende verschlisselte
Nachrichtenubertragung erfolgt, unter Verwendung von
kryptographischen Schlisseln, deren Vergabe in der Kon-

trolle des Heimatnetzbetreibers liegt.”

An den geltenden Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 schliel3en sich abhéngige
Patentanspriiche 2 bis 5 an, beziiglich derer auf den Schriftsatz der Beschwerde-

fuhrerin vom 6. Dezember 2010 verwiesen wird.

Der geltende Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 entspricht im Oberbegriff
(Merkmale M1 und M2) dem Patentanspruch 1 nach Hauptantrag. Das Kennzei-
chen lautet (Aufzahlungszeichen hinzugefigt; vom Hauptantrag abweichende

Merkmale tragen die Nummerierung 2.x):

M3 .bei einem eintretenden Verbindungswunsch des Mobil-

funkteilnehmers (1)



M2.4 dieser ein spezielles Netzelement (7), dem eine bestimmte
Rufnummer zugeordnet ist, im Heimatmobilfunknetz (3)
anwahlt,

M2.5 wobei in einem Dialogverfahren die Rufnummer des ge-
winschten  Gesprachsteilnehmers (4) vom  Netzele-
ment (7) abgefragt und Uber die Tastatur des Endgerats
einzugeben ist,

M6 das spezielle Netzelement (7) Telekommunikationsverbin-
dungen (8, 9) zum Teilnehmer (4) und zum Mobilfunkteil-
nehmer (1) aufbaut,

M2.7 letzteres nach Prufung der eingegebenen Daten und eines
vorausbezahlten Guthabens des Mobilfunkteilnehmers (1)
geschieht,

M8 der Aufbau der Telekommunikationsverbindung zwischen
dem Mobilfunkteilnehmer (1) und dem Teilnehmer (4) und
die Echtzeitvergebihrung der Telekommunikationsverbin-
dung (8; 9) vom Heimatmobilfunknetz (3) durchgefihrt
werden, wobei

M9 die Verbindungsentgelte direkt vom Heimatmobilfunk-
netz (3) abgerechnet und von dem vorausbezahlten Gut-

haben des Mobilfunkteilnehmers (1) abgebucht werden.*

An den geltenden Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 schlie3en sich abhangige
Patentansprtiche 2 bis 4 an, beziiglich derer auf den Schriftsatz der Beschwerde-

fuhrerin vom 6. Dezember 2010 verwiesen wird.

Der geltende Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 3 entspricht dem Patentan-
spruch 1 nach Hilfsantrag 2 und ist um das Merkmal M10 (anschliel3end an Merk-

mal M9) erganzt (Aufzahlungszeichen hinzugefugt):



M10 ,wobei die Ubertragung von gebiihrenrelevanten
Informationen durch eine Ende-zu-Ende verschlisselte
Nachrichtentibertragung erfolgt, unter Verwendung von
kryptographischen Schlisseln, deren Vergabe in der Kon-

trolle des Heimatnetzbetreibers liegt".

An den geltenden Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 3 schlie3en sich abhangige
Patentansprtiche 2 bis 4 an, beziiglich derer auf den Schriftsatz der Beschwerde-

fuhrerin vom 6. Dezember 2010 verwiesen wird.

Aufgabe des Streitpatents ist es, ein Verfahren zur Echtzeitvergebthrung von Te-
lekommunikationsverbindungen bei Aufenthalt eines Teilnehmers aul3erhalb sei-
nes Heimatnetzes vorzuschlagen, welches einfach und kostenginstig zu realisie-
ren ist und ohne oder mit nur geringfiigigen Anderungen an bestehenden Netz-

werkeinrichtungen auskommt (vgl. Streitpatent [0006]).

Die Patentinhaberin und Beschwerdefluhrerin ist der Auffassung, der Gegenstand
des Patentanspruches 1 nach Hauptantrag sei gegeniber dem entgegengehalte-
nen Stand der Technik neu und beruhe auch auf einer erfinderischen Tatigkeit, je-
denfalls gelte dies fur die jeweiligen Patentanspriiche 1 nach den Hilfsantragen 1
bis 3.

Die Einsprechende und Beschwerdegegnerin ist der Ansicht, dass die Gegen-
stande der Patentanspriiche 1 gemafl Hauptantrag und gemald den Hilfsantra-
gen 1 bis 3 jeweils gegenuber dem angegebenen Stand der Technik nicht erfinde-

risch seien.

Der Senat hat im Beschwerdeverfahren mit Schriftsatz vom 13. August 2010 zu-

satzlich die Druckschrift

D9 DE 196 19 521 Al



eingefihrt.

In der ersten mundlichen Verhandlung vom 11. Oktober 2010 stellte sich auf An-
frage des Verfahrensbevollméchtigten der Patentinhaberin heraus, dass sich die
Existenz der Einsprechenden, deren gesellschaftliche Verfasstheit und deren
Firma nicht sicher feststellen lie3en. Aus diesem Grund hat der Vorsitzende des
Senats Termin zur Durchfihrung einer neuen mundlichen Verhandlung fur den
13. Dezember 2010 anberaumt. Zu den naheren Einzelheiten wird Bezug genom-
men und auf das Sitzungsprotokoll vom 11. Oktober 2010 und auf den Schriftsatz
des Verfahrensbevollmachtigten der Einsprechenden vom 12. Oktober 2010 sowie

auf die Anlagen dazu.

In der mindlichen Verhandlung vom 13. Dezember 2010 erklarte die Patentinha-
berin, dass der im Schriftsatz vom 24. Oktober 2006 erhobene Einwand der Ver-

letzung des rechtlichen Gehdrs nicht weiter verfolgt werde.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die zulassige Beschwerde hat keinen Erfolg, da der Gegenstand des Patentan-
spruchs 1 sowohl in der Fassung des Hauptantrags als auch jeweils in den Fas-
sungen der Hilfsantrage 1 bis 3 nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht (8 4
PatG).

1. Als fir die Beurteilung der Lehre der Anmeldung zustandigen Fachmann sieht
der Senat - in Ubereinstimmung mit der Beschwerdefiihrerin - einen Fachhoch-
schul-Ingenieur, der mit den Technologien und Verfahren zum Aufbau von Tele-

kommunikationsverbindungen sowie zugehérigen Abrechnungsfragen vertraut ist.
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2. Zum Hauptantrag

Die Beschwerde konnte bezuglich des Hauptantrages keinen Erfolg haben, weil
der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit
beruht.

In der Druckschrift D6 (WO 9/29 609 A2) ist als Aufgabe angegeben, ,ein
Verfahren ... dahingehend weiterzubilden, dass insbesondere im Falle einer
eingeschréankten Subskription eines Teilnehmers eines Mobilfunknetzes bei Bedarf

eine erweiterte Nutzung des Mobilfunktelefons ermdglicht wird.” (S. 2, Z. 26 -29).

Die D6 fuhrt hierzu aus: ,....insbesondere aber fur Teilnehmer mit eingeschrankter
Subskription, die nicht beliebige Gesprachspartner direkt anrufen kénnen, lasst
sich die erfindungsgemalie Einrichtung auch dadurch vorteilhaft nutzen, dass tber
diese Einrichtung eine Gesprachsverbindung mit einem Gesprachspartner aufge-
baut werden kann, die im Sinne eines telefonischen Rickrufs zustande kommt®
(S. 6, Z. 26 - 31).

Der Druckschrift D6 ist weiter entnehmbar, dass der gewtinschte Gesprachspart-
ner in einem anderen Mobilfunknetz erreichbar sein kann als der initiierende (ru-
fenden) Teilnehmer (S. 6, Z. 31 - 34). Die Beschwerdeflhrerin sieht hierin einen
Hinweis an den Fachmann, die D6 gehe von einem rufenden Teilnehmer aus, der
sich in seinem Heimatnetz aufhalte. Der Senat legt indes die in Bezug genom-
mene Stelle (,... an den gewlnschten Gesprachspartner, der mdglicherweise so-
gar in einem anderen Mobilfunknetz erreichbar ist als der Teilnehmer.”; S. 6, Z. 33
und 34) dergestalt aus, dass hiermit dem Fachmann lediglich mitgeteilt wird, dass
der rufende und der gerufene Teilnehmer sich in demselben oder in verschiede-
nen Netzen aufhalten kénnen. Ob eines der Netze dabei das Heimatnetz des ru-
fenden Teilnehmers darstellt, spielt ersichtlich keine Rolle, die Druckschrift D6
macht jedenfalls keine Einschrankung. Vielmehr wird der Fachmann aufgrund der
Aufgabenstellung der Druckschrift D6 (vgl. wiederum S. 2, Z. 26 -29) durchaus die
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Situation eines Mobilfunkteilnehmers in einem Fremdnetz in den Blick nehmen,
stellt doch der Aufenthalt auRerhalb des Heimatnetzes einen dem Fachmann ge-

laufigen Grund fur eine Subskriptionseinschréankung dar.

Der Fachmann entnimmt daher der Druckschrift D6 ohne weiteres als einen mog-
lichen Anwendungsfall der dortigen Lehre, dass ein Mobilfunkteilnehmer, der sich
aul3erhalb seines Heimatnetzes, also in einem Fremdnetz, befindet und deshalb
(dort) nur Uber eine eingeschrankte Subskription verfugt, eine Servicezentrale ge-
malf3 der D6 (vgl. dort S. 2, Z. 26 - S. 3, Z. 20) nutzt, die in seinem Heimatnetz ar-
beitet.

Damit offenbart die D6 dem Fachmann ein

Mlyw. Verfahren zur EchtzeitVergebihrung von Telekommuni-
kationsverbindungen (S. 3,Z.15-18;S.7,Z.5 - 8)

M2 zwischen einem sich auflerhalb seines Heimatmobil-
funknetzes im Bereich eines fremden Mobilfunknetzes
aufhaltenden Mobilfunkteilnehmer und einem Teilnehmer
(S.6, Z.26 - 34), wobei zwischen den Betreibern der
Mobilfunknetze ein Roaming-Abkommen besteht (dem
Fachmann aufgrund von S. 6, Z. 31 - 34 unmittelbar klar;
sonst konnte der Teilnehmer auch den Datenkanal im
Fremdnetz nicht nutzen),
wobei

M3 bei einem eintretenden Verbindungswunsch des
Mobilfunkteilnehmers (S. 3, Z. 5 - 10)

M4 dieser zunéachst ein Nachrichtentelegramm (SMS) Uber die
Mobilfunknetze an ein spezielles Netzelement (Service-
zentrale) im Heimatmobilfunknetz sendet (S. 3, Z.5 - 10
und S. 6,Z.31-S.7,Z.5i. V. m. Patentanspruch 2),
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M5 das Nachrichtentelegramm zumindest die gewlnschte
Zielrufnummer des Teilnehmers und die Identitdt des Mo-
bilfunkteilnehmers (ergibt sich fir den Fachmann implizit
aus S.3,Z2.10-15und S.6,Z.34-S. 7, Z. 1 und aus der
Eigenschaft einer SMS [ldentitat des Senders enthalten]
enthalt),

M6 das spezielle Netzelement Telekommunikationsverbindun-
gen zum Teilnehmer und zum Mobilfunkteilnehmer auf-
baut (S.3,Z.10-18und S.7,Z.1-5),

M7y, dies nach Prufung der im empfangenen Nachrichtentele-
gramm enthaltenen Daten und—eines—vorausbezahlen
Guthabens-des-Mebilfunkteithehmers geschieht (jedenfalls
die Ubersandten Telefonnummern werden vor ihrer weite-
ren Verwendung zum Verbindungsaufbau in dem Fach-
mann offensichtlicher Weise semantisch tberprtft werden,
z. B. ob ihr Aufbau offensichtlich unrichtig ist),

M8y der Aufbau der Telekommunikationsverbindung zwischen
dem Mobilfunkteilnehmer und dem Teilnehmer und die
EchtzeitVergebihrung der Telekommunikationsverbin-
dung vom Heimatmobilfunknetz durchgefiihrt werden
(S.3,2.10-18;S.7,Z2.1-8i.V.m. S.6, Z. 33 - 34),
wobei

M9y.. die Verbindungsentgelte direkt vom Heimatmobilfunknetz
(namlich der Servicezentrale, vgl. ebenda) abgerechnet
und von dem verausbezahlten Guthaben des Mobilfunk-
teilnehmers abgebucht werden (vgl. S. 3, Z. 15 - 17).

Im Vergleich zur Lehre der D6 besteht der Uberschuss des Gegenstandes nach

Patentanspruch 1 des Hauptantrags lediglich darin, dass
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eine Echtzeitvergebiihrung (M1gest und M8ges) und
eine Prufung bzw. Abbuchung des vorausbezahlten Gut-

habens des Mobilfunkteilnehmers (M7gest und M9gest))

vorgenommen werden.

In der Praxis stellt sich dem Fachmann ausgehend von der Lehre der D6, die auf
Einzelheiten der Vergebihrung nicht weiter eingeht, die Aufgabe, eben diese Ein-
zelheiten der Vergeblihrung auszugestalten und hierbei auf eine finanzielle Absi-
cherung des Netzbetreibers gegen Betrug bzw. Missbrauch hinzuwirken, schon

aus wirtschaftlichen Griinden von selbst.

Der Stand der Technik weist ihn in Form der fur Abrechnungsfragen in Mobilfunk-
netzen einschlagigen Druckschrift D7 (DE 44 12 727 A1) nun speziell auf den
Vorteil der besseren finanziellen Absicherung hin, die durch Einsatz des Vorver-
gebuhrungs-(Prepaid)-Verfahrens nach der Druckschrift D7 gegenuber den Stan-
dardverfahren erzielt werden kann und betont, dass es sich um eine Erganzung zu
Standardverfahren handelt (vgl. D7, Sp. 6, Z. 16 - 20).

Explizit wird hierbei in der Druckschrift D7 ausgefuhrt, dass die Vergebihrung
synchron, folglich die Gebuhrenerfassung und Abbuchung eines vorausbezahlten
Guthabens in Echtzeit erfolgt (vgl. D7, Sp. 6, Z.21 - 24 und PA 8; Merkmale
M1gest, M8grest Und M9gest) UNd vor Gewahrung eines Gesprachswunsches das
vorausbezahlte verfugbare Guthaben des Mobilfunkteilnehmers uberpraft wird
(vgl. D7, Sp.6,Z.34-43und52-59i1.V.m. Sp. 1, Z. 52 -56 und Sp. 2, Z. 8 - 12;
Merkmale M7Rest).

Damit lag fur den Fachmann eine Veranlassung vor, bei der notwendigen Aus-
gestaltung der Vergeblhrung das System gemalf3 der Druckschrift D6 um die be-

kannte Moglichkeit eines sicheren Prepaid-Verfahrens gemaf der Druckschrift D7
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zu erganzen, indem die Servicezentrale gemafld der Druckschrift D6 um die Funk-

tionalitaten eines Debitzentrums (bzw. eine Schnittstelle zu diesem) erweitert wird.

Dieser eine Schritt brachte den Fachmann in tberschaubarere Weise - ohne jedes
Uberraschende Ergebnis - zu einer Losung der Aufgabe und dem Gegenstand des
Patentanspruchs 1 gemalR Hauptantrag. Das Vorgehen des Fachmanns verlasst

den Bereich planmaligen fachmannischen Handelns hierbei nicht.

3. Zum Hilfsantrag 1

Der geltende Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 unterscheidet sich von demje-
nigen des Hauptantrags durch die zusatzliche Merkmalsgruppe M10:

M10 wobei die Ubertragung von gebiihrenrelevanten
Informationen durch eine Ende-zu-Ende verschlisselte
Nachrichtentbertragung erfolgt, unter Verwendung von
kryptographischen Schlisseln, deren Vergabe in der Kon-
trolle des Heimatnetzbetreibers liegt.

Die Merkmale dieser Merkmalsgruppe kdnnen eine erfinderische Tatigkeit nicht
begriinden, da die Verschlisselung von im Mobilfunk tbertragenen Daten unter
Zuhilfenahme von Parametern deren Vergabe in der Kontrolle des Heimatnetz-
betreibers liegt zum Anmeldezeitpunkt im vorliegenden Zusammenhang bekannt
war (vgl. hierzu D7, Sp. 5, Z. 5 - 7 und 19 - 23). Im Ubrigen ergab sich auch zum
Anmeldetag die Notwendigkeit der Verschlisselung von Abrechnungsdaten be-
reits aus Datenschutzgrinden. Fiur die Vergabe der Schlissel die abrechnende
Stelle, die ja die Daten wieder entschlisseln kbnnen muss, vorzusehen, lag dem

Fachmann unmittelbar nahe.
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4. Zum Hilfsantrag 2

Auch der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 beruht nicht auf
einer erfinderischen Tatigkeit.

Die Druckschrift D9 (DE 196 19 521 Al) beschreibt ein Verfahren zum Aufbau von
temporéaren Telekommunikationsverbindungen (vgl. Titel). Mit diesem Verfahren
soll die gebuhrenmé&Rige Richtungsabhangigkeit von Telekommunikationsverbin-
dungen genutzt werden, indem sich ein rufender Teilnehmer automatisch zurtick-
rufen lassen kann (vgl. PA 1 und Sp. 1, Z. 21 - 26).

Soweit die Beschwerdefuhrerin zu bedenken gibt, die Druckschrift D9 gehe stets
von einer Rickruf-Einrichtung im Fremdnetz aus, steht dem der klare Wortlaut der
Druckschrift D9 entgegen (vgl. dort Sp. 5, Z. 7- 20). Zudem erhalt der Fachmann
durch die mit der D9 gelehrte Nutzung einer geblihrenmé&Rigen Richtungsabhan-
gigkeit von Telekommunikationsverbindungen die Anregung, die Rickruf-Einrich-
tung im Heimatnetz eines Mobilfunkteilnehmers zu platzieren, da ihm bekannt ist,
dass ein Mobilfunkteilnehmer fir den Rufaufbau in seinem Heimatnetz Ublicher-

weise die gunstigsten Konditionen findet.

Der Fachmann entnimmt daher der Druckschrift D9 ohne weiteres als einen mog-
lichen Anwendungsfall der dortigen Lehre, dass ein Mobilfunkteilnehmer, der sich
aul3erhalb seines Heimatnetzes befindet, eine Wahl- und Vermittlungseinrichtung
gemal der D9 anruft, die in seinem Heimatnetz arbeitet, so dass er die gunstigen

Heimattarife nutzen kann.

Damit offenbart die D9 dem Fachmann ein

Mlyw Verfahren zur EechtzeitVergebihrung von Telekommuni-

kationsverbindungen (vgl. PA 19 sowie Sp.4, Z.62 -
Sp. 5, Z. 3)
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zwischen einem sich auflerhalb seines Heimatmobil-
funknetzes im Bereich eines fremden Mobilfunknetzes
aufhaltenden Mobilfunkteilnehmer und einem Teilnehmer
(Sp. 1, Z.21 - 39), wobei zwischen den Betreibern der
Mobilfunknetze ein Roaming-Abkommen besteht (dem
Fachmann aufgrund von Sp. 1, Z. 50 - 52 unmittelbar Klar;
sonst konnte keine Anwahl der Wahl- und Vermittlungsein-
richtung stattfinden),
wobei
bei einem eintretenden Verbindungswunsch des Mobil-
funkteilnehmers (vgl. Sp. 1, Z. 33 - 39 und Sp. 5, Z. 24 -
25)
dieser ein spezielles Netzelement (Wéahl- und Vermitt-
lungseinrichtung), dem eine bestimmte Rufnummer zuge-
ordnet ist, im Heimatmobilfunknetz (vgl. Sp. 1, Z. 33 - 39
und Sp. 5, Z. 32 - 33) anwahlt,
wobei in einem Dialogverfahren die Rufnummer des ge-
wlnschten Gesprachsteilnehmers vom Netzelement ab-
gefragt und Uber die Tastatur des Endgerats einzugeben
ist (vgl. Sp. 1, Z. 50 - 65 und Sp. 5, Z. 30 -31),
das spezielle Netzelement Telekommunikationsverbindun-
gen zum Teilnehmer und zum Mobilfunkteilnehmer auf-
baut (vgl. Sp. 1, Z.60 - Sp. 2, Z. 3 sowie Sp. 5, Z.63 -
Sp. 6, Z. 10),
letzteres nach Prifung der eingegebenen Daten (vgl. PA 8
sowie Sp. 1, Z.42 - 62 und Sp. 5, Z. 57 - 62) uhd-eines
| i hal I bilfunkteilnel ,
geschieht,
der Aufbau der Telekommunikationsverbindung zwischen
dem Mobilfunkteilnehmer und dem Teilnehmer und die

EchtzeitVergeblihrung der Telekommunikationsverbin-
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dung vom Heimatmobilfunknetz durchgefihrt werden (vgl.
Sp.5,Z.7-Sp.6,Z.6i.V.m. PA 19 sowie Sp. 4, Z. 62 -
Sp. 5, Z. 3), wobei

M9, die Verbindungsentgelte direkt vom Heimatmobilfunknetz
abgerechnet und von dem vorausbezahlten Guthaben des
Mebilfunkteitnehmers—abgebucht werden (namlich durch
die Wahl- und Vermittlungseinrichtung; vgl. PA 19 sowie
Sp.4,Z2.62-Sp.5,Z. 3).

Im Vergleich zur Lehre der D9 besteht der Uberschuss des Gegenstandes des

Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 lediglich darin, dass

eine Echtzeitvergebihrung (M1gest und M8gest) UNd

eine Prufung bzw. Abbuchung des vorausbezahlten Gut-
habens des Mobilfunkteilnehmers (M2.7grest UNd MOgest))
durchgefuhrt wird.

Wie zum Hilfsantrag 1 ausgefiihrt, werden dem Fachmann diese Merkmale im

vorliegenden Zusammenhang mit der D7 nahegelegt.

5. Zum Hilfsantrag 3

Der geltende Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 3 unterscheidet sich von demje-

nigen des Hilfsantrags 2 durch die zusatzliche Merkmalsgruppe M10:

M10 wobei die Ubertragung von gebiihrenrelevanten Informa-
tionen durch eine Ende-zu-Ende verschlusselte
Nachrichteniibertragung erfolgt, unter Verwendung von
kryptographischen Schlisseln, deren Vergabe in der Kon-

trolle des Heimatnetzbetreibers liegt.
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Die Merkmale dieser Merkmalsgruppe kdnnen jedoch - wie oben zum Hauptantrag
ausgefuhrt - eine erfinderische Tatigkeit im vorliegenden Zusammenhang nicht

stutzen.

6. Hinsichtlich der abhangigen Patentanspriiche ist ein eigenstandiger erfinderi-
scher Gehalt weder geltend gemacht noch sonst ersichtlich. Bei dieser Sachlage
konnte der Senat daher nur Uber die zur Entscheidung gestellten Satze von Pa-
tentansprichen entscheiden und die Beschwerde war aus den dargetanen Grin-

den zuriickzuweisen.

7. Die Auferlegung der Kosten fiir die Durchfiihrung der miindlichen Verhandlung
vom 11. Oktober 2010 zu Lasten der Einsprechenden folgt aus 8§ 80 Abs. 1 PatG.
Grundsatzlich tragt im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht jeder
Beteiligte seine Kosten selbst. Von diesem Grundsatz ist dann abzuweichen,
wenn Billigkeitsgriinde dies erfordern. Ein solcher Fall liegt hier vor. Hier konnten
in der ersten miundlichen Verhandlung vom 11. Oktober 2010 die Existenz der
Einsprechenden und deren Identitat nicht geklart werden, was die Durchfiihrung
einer weiteren mundlichen Verhandlung am 13. Dezember 2010 notwendig ge-
macht hat. Da die rechtzeitige Klarstellung ihrer Existenz, ihrer gesellschaftsrecht-
lichen Verfasstheit und ihrer Firma zu den Obliegenheiten der auslandischen Ein-
sprechenden gehdrte, hat die Einsprechende die eingetretene Verfahrensverzége-
rung zu vertreten. Daher ist es billig, ihr die Kosten aufzuerlegen, die durch die
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Durchfiihrung der  ersten, ergebnislosen mindlichen  Verhandlung
vom11l. Oktober 2010 verursacht worden sind. Im Zivilprozessrecht ist diese

Billigkeitserwagung ausdriicklich im § 95 ZPO festgeschrieben.

Dr. Mayer Werner Gottstein Musiol

Pr



