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REDOGORELSE FOR SAKEN OCH FRAMSTALLDA YRKANDEN

Falt Communications AB (Filt) ansokte den 14 oktober 2004 om patent
pa "Anordning vid ett mobiltelefonsystem”.

Uppfinningen

Patentanstkans beskrivning innehaller bl.a. féljande om uppfinningens
bakgrund och &ndamal.

Nar man idag anvinder mobil kommunikation, vad galler savéil 6verforing av tal som
data uppstar problem d& man forflyttar sig geografiskt och ddrmed byter operator. I
synnerhet da landsgrianser passeras. Befintlig roaminglogik mellan operatérer tar
t.ex. normalt ej hansyn till vilka tjanster, tal eller olika datautseende ursprungs-
operatoren har aktiverat. Befintlig roaminglogik mellan operatérer tar heller ingen
héansyn till den geografiska tdckningen. Inte heller tas hdnsyn till olika kostnader for
olika tjanster. Befintlig roaminglogik tar ej hdnsyn till om tjanster fungerar férutom
tal. Generellt ar befintlig roaminglogik framtagen fér talkommunikation och brister
finns dd kommunikationen sker mellan maskin och maskin.

De mobila datatjdnster som erbjuds i dagens mobila datanét hanterar roaming bade i
det nationella nidtet men ocksa roaming internationellt genom att operatoren sluter
avtal med oftast ett flertal operatérer i de 6vriga ldnderna. Nar t.ex GSM lanserades
sé var och ar i stor utstrdckning den enda och det vanligaste anvandningsomradet
tal. I och med att operatérer och telekom leverantorer utékar tjansteutbudet med t.ex
MMS, GPRS, EDGE och UMTS sa 6kade roaming-komplexiteten.

Nar ett abonnemang lamnar sitt ursprungslands operators nit och gar in i ett annat
land sa fungerar den inbyggda roaminglogiken som finns i telefoner och simkort sa
att den soker efter den operatér som ursprungsoperatoren har avtal med och valjer
den operator den kommer i kontakt med. Om en operatér A har avtal med B,C ,D och
E i ett annat land s& 4r det slumpméssigt vilken av operatérerna B,C, D eller E som
abonnemanget kommer att vélja ndr abonnemanget byter land. Om applikationen ar
tal s kommer roaming med stor sannolikhet att fungera. Men om applikationen &r
t.ex MMS, GPRS, Edge eller UMTS si méste den operator som abonnemanget véljer
ha stod for den tekniken.

Problem som identifierats dr att en anvindare av de mobila tjansterna inte kan
kontrollera val av operator for optimering av féljande parametrar:

Problemet 1 &ar att operatér C, D och E har stéd for tekniken men B har ej stod for
tekniken. Om da abonnemanget fran operatoér A roamar till B s kommer ej
applikationen att fungera. Eftersom den befintliga roaminglogiken som finns i
operatorernas niat samt simkort ej tar hdnsyn till stod for olika tekniker s& kommer
abonnemanget att stanna kvar hos operator B.

Problem 2 &r att operatorer har olika prissidttningar pa sina tjinster. Anta att
ursprungsabonnemanget A av en slump roamar till operatér C vilket medfor att
tjansten kommer att fungera men operatérerna D och E ar viasentlig billigare dn C
och ett logiskt val borde vara operator D eller E.

Problem 3 &r att operatorer har av strategiska anledningar olika tdckningsomraden.
Anta att operator D técker 95% av landet, medan operator E tacker endast 50% av
landet. Om dé& kostnaden for tjansten 4r den samma for bada operatérena, ar det
logiska valet av operator givetvis operatér D. Men med den befintliga roaminglogiken
ar det slumpméssigt vilken operator ursprungsabonnemanget véljer. Virtuella



PATENTBESVARSRATTEN Ml nr09-287 3 (7)

operatorer kommer med stor sannolikhet 16sa problemet med att deras abonnemang
enbart kommer att vara tilldtna att roaming till operatérer som har stod for de olika
tekniker vilket 16ser problem 1 men problem 2 och 3 kvarstar.

Antag att virtuella operatorer valjer ut endast en operator i varje land for att komma
runt roamingproblematiken, nackdelen med den l6sningen dr om den utvalda
operatoren tjdnst gar ned sa kommer ej applikationen att fungera.

PRV avslog genom det 6verklagade beslutet ansékan med motiveringen
att uppfinningen enligt patentkraven saknade nyhet resp. uppfinnings-
h6jd med hansyn till kdnd teknik och hédnvisade till foljande dokument.

D1: US 2004192306 A1
Yrkanden

Falt har 1 Patentbesvarsratten i forsta hand yrkat aterforvisning till PRV
och 1 andra hand vidhallit ans6kan med dndrade patentkrav som inkom
den 16 december 2010. Uppfinningen definieras av det sjalvstandiga
patentkravet 1 pa foljande sétt.

Metod som utfor roaming mellan mobiltelefonndtverken kinnetecknad av att:
e  Metoden for roaming ar implementerad lokalt i en mobil enhet (terminal).
. Metoden soker efter tillgdngliga mobiltelefonnatverk
«  Valet av mobiltelefon operator/natverk gors baserat pa ett antal parametrar
innefattande:
o Tillgdngliga tjanster
o Tariffer
o Téackningsomréade
o Prioriteringsparametrar.
*  Metoden innehéller en sjdlvldrande del som kontinuerligt uppdaterar
prioritetsvarden for olika mobiltelefonnétverk baserat pa hur den mobila
terminalen lyckas ansluta till mobiltelefonnétverken.

Grunder

Falt har till grund for sitt yrkande 1 forsta hand anfort att PRV begatt ett
handlaggningsfel och till grund for sitt yrkande 1 andra hand hallit fast
vid att uppfinningen har nyhet och uppfinningshgjd.

Utveckling av talan

Till utveckling av sin talan har Falt 1 Patentbesvarsratten 1 huvudsak
anfort foljande.
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Yrkandet 1 forsta hand

“Efter ett informellt m6te med granskaren med annan indikation &n i
avslagsbeslutet vilket ocksa resulterade 1 en positiv IPR 1 motsvarande
PCT-ansokan erholls ett avslagsbeslut tva och ett halvt ar senare. Det
gavs d4 inte nagon ytterligare maéjlighet att beméta PRV:s senare stand-
punkt. Beslut om avslag skulle inte ha tagits utan ett ytterligare fore-
laggande.”

Yrkandet 1 andra hand

Enligt uppfinningen ar metoden for roaming implementerad lokalt i en
mobil enhet sa att beslut om val av ndtverk kan baseras uteslutande pa
anvandarpreferenser och tas internt 1 den mobila enheten utan sadan
paverkan utifran som kan vara negativ for anviandarnyttan. Metoden
innehaller en sjalvlarande del som kontinuerligt uppdaterar prioritets-
véarden for olika mobiltelefonnétverk. Prioritetsvardena avgors héar av

anvandarpreferenser vilket inte 4r vad som anvisas av D1.

Uppfinningen ar enligt ovan inte féregripen av D1 eller kdnd fran nagot
annat hall. Med beaktande av beskrivningstextens framhallna nytta med
att anviandarpreferenserna avgor prioritetsviardena och med hansyn da
till den snabba varldsomspannande teknikutvecklingen inom omradet for
uppfinningen bér uppfinningen anses ha uppfinningshdéjd.

Till skillnad fran vad som anvisas av uppfinningen ar A&ndamalet med
den av D1 anvisade databasen fér implementering lokalt i en mobil enhet
att astadkomma paverkan utifran vilket framgar av patentkraven. Enligt
D1 ar det centrala en preferensenhet for paverkan av mobila enheter
utifran och 1 detta dokument anvisas en teknisk 16sning for att kunna
hantera "7dumma” telefonenheter som pa grund av platsbrist 1 SIM-kort ej
har plats for prioriteringslistor mellan operatorer for hela varlden. Nar
telefonenheten forsoker logga in mot en operator, sa maste operatéren
kolla med hemmaoperatoren. Via intelligent programvara mellan opera-
torernas system sa later man da hemmaoperatoren ta beslutet om tele-
fonen skall fa koppla upp sig eller ej - far telefonen ett nej maste den
fortsatta att soka operatorer.
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Den anvisade l6sningen ar att lyfta ut beslut fran telefonen till mobil-
néatet 1 de fall telefonen ar utanfér hemmaoperatorens nét. Vidare be-
skrivs mojligheten att kunna programmera om SIM-kortet med lokal
information baserat pa var telefonen for ndrvarande ar néar den forsoker
koppla upp sig. Forsoker den ringa fran Australien, kan den australien-
siska operatoren dra hem en preferenslista fran hemmaoperatoéren och
programmera in i telefonens SIM-kort sa att telefonen darefter kan gora

“ratt” under resten av Australienbesoket.

Tekniken enligt D1 innefattar operatorsval och adaptivitet. Grundfunk-
tionen ar baserad pa operator och hantering 1 natverket. Det ar vidare ett
system som operatérerna bestimmer 6ver, vilket inte nédvandigtvis 6ver-
ensstimmer med de anvindningsbehov som en viss mobil enhet kan ha.
Ett abonnemang kan t e x tillata 3G-férbindelse, men det betyder inte att
en terminalinstallation innefattar en antenn som fungerar fér dessa
frekvenser. Pa samma sitt sa ar det ofta sa att anvandare har generella
abonnemang - dvs operatoren vet inte om kunden ar intresserad av tal-
trafik med option pa data, eller om kunden vill ha datatrafik med option
pa tal eller om kunden méaste ha bada. Vad som anvisas ar alltsa 1 detta
fall en 16sning for att optimera val av operator utifran hemma-operato-

rens premisser. Inte utifran tjanstefunktion.

DOMSKAL

Falt har i forsta hand yrkat att Patentbesvarsratten aterforvisar ansékan
till PRV pa grund av handlaggningsfel. Av PRV:s akt framgéar att 1 de ut-
fardade forelaggandena har samtliga granskade och bedomda patentkrav
ansetts sakna nyhet resp. uppfinningshojd. Att sékanden vid ett infor-
mellt méte med granskaren 1 PRV ansett sig ha fatt en indikation pa en
viss utgang medfor inte att sokanden haft fog for att utga fran att PRV
franfallit de hinder som framforts 1 de féreldgganden som féregatt motet.
Det forhallande att PRV avslog ansokan pa 1 forelaggandena anforda skal
efter det att nya patentkrav ingivits medfér, med hanyn till vad som an-
forts ovan, inte att det forekommit ett sadant fel vid handlaggningen att
ansokan av detta skal skall aterforvisas.
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Patentbesvarsratten provar harefter yrkandet 1 andra hand.

Foreliggande uppfinning avser en "metod som utfér roaming mellan
mobiltelefonnédtverken”. Metoden ar enligt patentkravet 1 implementerad
1 en mobilenhet och innebér att enheten 1 samband med roaming séker
efter tillgdngliga mobiltelefonnédtverk samt valjer ut ett natverk baserat
pa ett antal parametrar, ndrmare bestamt tillgdngliga tjanster, tariffer,
tackningsomrade och prioriteringsparametrar. Vidare innebir metoden
att en sjalvlarande del uppdaterar prioritetsvarden for olika mobiltelefon-
natverk baserat pa hur den mobila enheten tidigare lyckats med anslut-

ningar.

Av den kdnda teknik som framkommit 1 malet far D1 anses vara det
dokument som visar den teknik som kommer uppfinningen enligt patent-

kravet 1 ndrmast.

D1 behandlar i likhet med den aktuella uppfinningen roaming mellan
mobiltelefonnéatverk. I ett utféringsexempel 1 D1 (fig. 3 med tillhérande
textavsnitt 0112-0113) beskrivs en metod dar det till en mobiltelefon kan
overforas en prioriteringslista for val mellan flera tillgdngliga mobiltele-
fonnéatverk. Listan fors 6ver fran en databas i en preferensenhet 1 mobil-
telefonens hemmanétverk och kan baseras pa olika typer av parametrar
som t. ex. tillgdngliga tjanster, tariffer och tackningsomraden. Listan ar
anpassad till det omrade mobiltelefonen befinner sig i och omfattar nét i

detta och mgjligen dven 1 angransande omraden.

I och med att en prioriteringslista laddas ner till de mobila enheterna och
dessa far en uppdaterad version for val av natverk far dessa enheter an-
ses ha en "metod for roaming” implementerad lokalt, i likhet med vad
som anges 1 patentkravet 1.

Vad som anges 1 patentkravet 1 skiljer sig fran vad som framgar i D1 om
ndmnda utforingsform dérigenom att det anges att "metoden innehaller
en sjalvlarande del som kontinuerligt uppdaterar prioritetsviarden for
olika mobiltelefonnédtverk baserat pa hur den mobila terminalen lyckas
ansluta till mobiltelefonnéatverken”.
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Emellertid ar det genom ett utféringsexempel 1 D1 (avsnitt 0094) kdnt att
skapa en "forbjudenlista” som omfattar natverk som mobilenheten forsokt
ansluta till, under paverkan av preferensenheten och databasen, men
vilka anslutningsférsok avbrutits. Denna lista, som lagras i mobilenhet-
ens SIM-kort, kan betecknas som en ”sjalvlarande del” i samband med en
metod for roaming. I och med att denna lista prioriterar vissa nét inne-
héaller den prioritetsvarden for olika néatverk. Detta utféringsexempel har
viss koppling till det tidigare ndmnda (se avsnitt 0095-0098), och det
anges att nimnda prioriteringslista och ”férbjudenlista” finns lagrade pa
SIM-kortet.

Mot bakgrund av det ovanstidende far det anses narliggande for fackman-
nen, som utgaende fran tekniken enligt forstndmnda utféringsexempel i
D1, soker finna en alternativ metod for val av niatverk vid roaming, att
anvinda sig av, en genom D1 kind “férbjudenlista” dven da val av nat
sker med hjilp av prioriteringslistan nir den laddats ner till mobilenhet-
en (se avsnitt 0094-0098) och salunda komma fram till ett resultat som
kan beskrivas pa ett satt som 6verensstimmer med vad som anges 1

patentkravet 1.

Vad som anges 1 patentkravet 1 skiljer sig darfor inte vasentligen fran
den anférda, kdnda tekniken.

Vid angivna forhallanden och da vad sokanden 1 6vrigt anfort inte féran-

leder nagon annan bedémning kan 6verklagandet inte bifallas.

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formular A)

I avgérandet har deltagit patentrattsradet Stefan Svahn, ordférande och
referent samt f. patentrattsraden Sten-Ove Henningsson och Ulf Hallin.
Enhalligt.



