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beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluf® des Deut-
schen Patent- und Markenamts - Gebrauchsmusterstelle - vom
1. Februar 2001 aufgehoben.

Das Gebrauchsmuster 200 08 040 wird mit folgenden Unterlagen

eingetragen:

Schutzanspruche 1 bis 28, Beschreibung und Bezeichnung in
der Fassung des ersten Hilfsantrags, eingereicht am 13. Dezem-
ber 2002,

Zeichnungen Blatt 1/10 bis 10/10, eingereicht am 18. Dezem-
ber 2002.

Im Ubrigen werden die Anmeldung und die Beschwerde zuruck-

gewiesen.

Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Grunde

Die Anmelderin hat am 4. Mai 2000 beim Deutschen Patent- und Markenamt fur
eine Erfindung mit der Bezeichnung "Systeme, Computerprogramm-Produkte und
Tarifierungsserversysteme zur variablen Tarifierung von Internetgebuhren in Ab-
hangigkeit von gewahlten Internetangeboten" die Eintragung eines Gebrauchsmu-

sters beantragt. Nach den ursprunglichen Anmeldungsunterlagen soll mit dieser



Erfindung ein einfaches und kostengunstiges Micropayment-System fir Leistun-
gen im elektronischen Handel und fur die Erbringung von Dienstleistungen im In-

ternet geschaffen werden.

Zur Losung dieser Aufgabe wird in den Anmeldungsunterlagen vom 4. Mai 2000
im Schutzanspruch 1 vorgeschlagen, daly Anfragen nach Internetangeboten, die
von einem Benutzer eines Benutzerhosts mittels Wahlverbindung an einen Zu-
gangsserver zum Internet gerichtet werden und die ein kostenpflichtiges Internet-
angebot betreffen, oder Angebote, die unter teilweiser oder vollstandiger Erstat-
tung der Verbindungsgeblhren abgerufen werden konnen, durch den mit einem
speziellen Tarifierungshilfsprogramm ausgerusteten Benutzerhost Gberwacht wer-
den. Wird erkannt, dal} sich eine Anfrage auf ein in diesem Sinne tarifrelevantes
Angebot bezieht, so trennt der Benutzerhost die zwischen ihm und dem jeweiligen
Zugangsserver zum Internet bestehende Telefonverbindung und baut statt dessen
eine neue Verbindung zu einem speziellen Tarifierungssystem auf. Von diesem
wird die Anfrage an den betreffenden Anbieterserver weitergeleitet, wobei die ko-
stenrelevanten Daten der Anfrage protokolliert werden. Durch die Protokollierung
der kostenrelevanten Daten entfallt die Notwendigkeit, eine einmal zum Anbieter-
server weitergeleitete Telefonverbindung - zB im Fall von unterschiedlichen Ange-
botspreisen - wiederholt zu trennen und dann jeweils neu zu knupfen. Erweist sich
wegen der Besonderheiten des Betriebssystems die Trennung einer bestehenden
Telefonverbindung mit Verbindung zum speziellen Tarifierungssystem als zu auf-
wendig oder ist sie aus anderen technischen Grunden nicht realisierbar, so schlagt
die Anmeldung im Schutzanspruch 2 alternativ vor, den Benutzerhost mit einem
Tarifierungshilfsprogramm auszurlsten, das bei Tarifrelevanz lediglich die Umstel-
lung der Internetanfrage Uber das Tarifierungsserversystem an den betreffenden
Anbieterserver veranlal’t, wobei das Tarifierungsserversystem die tarifrelevanten
Daten der Anfrage protokolliert. Die auf die vorhergehenden Schutzanspriche
rickbezogenen Schutzanspriche 3 bis 10 betreffen Varianten dieser beiden
Grundsysteme. Gegenstand der Schutzanspriche 11 bis 20 der urspringlichen

Anmeldung ist das Tarifierungshilfsprogramm, mit dem der Benutzerhost nach den



Schutzanspriichen 1 und 2 ausgerustet sein soll. Die Schutzanspriche 21 bis 28
betreffend das Tarifierungsserversystem, das in den Schutzansprichen 1 und 2

als ein Teil des Tarifierungssystems genannt wird.

In der urspringlichen Anmeldung lauten die Schutzanspriche wie folgt:

1. System zur variablen Tarifierung von Internetgebuhren in
Abhangigkeit von gewahlten Internetangeboten, umfassend
wenigstens einen Benutzerhost und ein Tarifierungsserver-
system, wobei der Benutzerhost mit einem Tarifierungshilfs-
programm ausgerustet ist, welches vom Benutzerhost aus-
zusendende Anfragen nach Internetangeboten auf Tarifrele-
vanz uberwacht und im Fall von Tarifrelevanz eine bisher
bestehende Wahlverbindung des Benutzerhosts zu einem
Zugangsserver zum Internet trennt und eine neue Wahlver-
bindung zum Tarifierungsserversystem aufbaut, wenn die
Wabhlverbindung nicht bereits zum Tarifierungsserversystem
bestanden hat, wonach die Anfrage von dem Tarifierungs-
serversystem zu dem das gewahlte Internetangebot bereit-
stellenden Anbieterserver gelangt, wobei das Tarifierungs-
serversystem so eingerichtet ist, dal} es tarifrelevante Da-
ten der Anfrage protokolliert,
und wobei der Benutzerhost und das Tarifierungsserversy-
stem so eingerichtet sind, dal3 eine Tarifanderung ohne
Trennung der bestehenden Wahlverbindung aufgrund der

Protokollierung der tarifrelevanten Daten mdglich ist.

2. System zur variablen Tarifierung von Internetgebuhren in
Abhangigkeit von gewahlten Internetangeboten, umfassend
wenigstens einen Benutzerhost und ein Tarifierungsserver-

system,



wobei der Benutzerhost mit einem Tarifierungshilfspro-
gramm ausgerustet ist, welches vom Benutzerhost auszu-
sendende Anfragen nach Internetangeboten auf Tarifrele-
vanz Uberwacht und im Fall von Tarifrelevanz Uber das In-
ternet eine Umleitung der Anfrage Uber das Tarifierungsser-
versystem veranlaf3t,

wobei das Tarifierungsserversystem so eingerichtet ist, daf®
die Anfrage von ihm zu dem das gewahlte Internetangebot
bereitstellenden Anbieterserver gelangt, wobei das Tarifie-
rungsserversystem tarifrelevante Daten der Anfrage proto-
kolliert.

System nach Ansprichen 1 und 2, welches wenigstens ei-
nen Benutzerhost gemal Anspruch 1 und wenigstens einen

Benutzerhost gemafl Anspruch 2 aufweist.

System nach einem der Anspriche 1 bis 3, welches minde-
stens einen weiteren Benutzerhost aufweist, der samtliche
Anfragen nach Internetangeboten, das heil3t auch nicht-ta-
rifrelevante Anfragen, Uber das Tarifierungsserversystem

leitet.

System nach einem der Anspriche 1, 3 und 4, welches so
eingerichtet ist, dal} zur Abrechnung die protokollierten Da-
ten der Anfrage mit vom Wahlverbindungs-Carrier geliefer-

ten Verbindungsdaten zusammengefihrt werden.

System nach einem der Anspruche 1 bis 5, bei welchem
das Tarifierungsserversystem so eingerichtet ist, dal3 es im

Fall einer Anfrage an ein zugangsgeschutztes tarifrelevan-



10.

tes Internetangebot diese Anfrage um tarifierungsserversy-

stem-bezogene Zugangsdaten erganzt.

System nach einem der Anspriche 1 bis 6, welches so ein-
gerichtet ist, dal® die Tarifierung vom Tarifierungsserversy-
stem aufgrund einer Beobachtung der durchlaufenden An-
fragen durchgefuhrt wird, ohne dal® der Anbieterserver dem
Tarifierungsserversystem anfragebezogene Tarifierungsda-
ten Ubermittelt und ohne dal® bei den vom Anbieterserver
bereitgestellten Internetangeboten eine Anpassung oder
Modifizierung fur die Tarifierung durch das Tarifierungsser-

versystem erforderlich ist.

System nach einem der Anspruche 1 bis 7, bei welchem die
tarifrelevanten Angebote sowohl kostenpflichtige Angebote
als auch Angebote mit teilweiser oder vollstandiger Erstat-

tung der Verbindungskosten umfassen.

System nach einem der Anspriche 1 bis 8, welches so ein-
gerichtet ist, daR im Fall einer Anderung im Kreis der von
dem System erfaldten tarifrelevanten Angebote, insbeson-
dere im Fall eines Neuzugangs eines tarifrelevanten Ange-
bots, der Benutzerhost diese Anderung selbsttétig auf sei-

ner Benutzeroberflache anzeigt.

System nach einem der Anspriche 1, 3 bis 9, welches so
eingerichtet ist, dald es fur die Abrechnung eine physikali-
sche Wahlverbindung logisch in mehrere virtuelle Wahlver-

bindungen aufteilt.



11.

12.

Computerprogramm-Produkt zum Ablauf mit einem Inter-
net-Browser auf einem Benutzerhost als Teil eines Systems
zur variablen Tarifierung von Internetgeblhren in Abhangig-
keit vom gewahlten Internetangebot, wobei das Computer-
programm-Produkt ein Tarifierungshilfsprogramm umfaf3t,
welches vom Benutzerhost auszusendende Anfragen nach
Internetangeboten auf Tarifrelevanz Uberwacht, und im Fall
von Tarifrelevanz eine zum Internet bestehende Wahlver-
bindung des Benutzerhosts trennt und eine neue Wahlver-
bindung zu einem Tarifierungsserversystem des Systems
zur variablen Tarifierung aufbaut, wenn die Wahlverbindung
nicht bereits zu dem Tarifierungsserversystem bestanden
hat, wobei das Tarifierungshilfsprogramm die zum Tarifie-
rungsserversystem aufgebaute Wahlverbindung nicht
trennt, wenn eine Anfrage nach einem anderen Internetan-
gebot mit einem anderen Tarif auszusenden ist, soweit der
Benutzer nicht ausdricklich einen Befehl flr eine derartige

Trennung gibt.

Computerprogramm-Produkt zum Ablauf mit einem Inter-
net-Browser auf einem Benutzerhost als Teil eins System
zur variablen Tarifierung von Internetgebthren in Abhangig-
keit vom gewahlten Internetangebot, wobei das Computer-
programm-Produkt ein Tarifierungshilfsprogramm umfaft,
welches vom Benutzerhost auszusendende Anfragen nach
Internetangeboten auf Tarifrelevanz tGberwacht, und im Fall
von Tarifrelevanz Uber das Internet eine Umleitung der An-

frage Uber ein Tarifierungsserversystem veranlaft.



13.

14.

15.

16.

17.

Computerprogramm-Produkt zum Ablauf mit einem Inter-
net-Browser auf einem Benutzerhost als Teil eines Systems
zur variablen Tarifierung von Internetgeblhren in Abhangig-
keit vom gewahlten Internetangebot, welches ein Tarifie-
rungshilfsprogramm umfaldt, das wenigstens in zwei Be-
triebsmodi arbeiten kann, und zwar in dem Modus des
Computerprogramm-Produkts gemall Anspruch 11 und in
demjenigen des Computerprogramm-Produkts gemaly An-

spruch 12.

Computerprogramm-Produkt nach Anspruch 12 oder 13,
bei welchem das Tarifierungshilfsprogramm auferdem in
einem Betriebsmodus arbeiten kann, in dem es samtliche
Anfragen nach Internetangeboten, also auch Anfragen nach
nicht-tarifrelevanten Angeboten, Uber das Tarifierungsser-

versystem leitet.

Computerprogramm-Produkt nach Anspruch 13 oder 14,
bei welchem das Tarifierungshilfsprogramm anhand von
Netzwerkeinstellungen des Anwenderhosts erkennt, in wel-

chem Betriebsmodus es operieren soll.

Computerprogramm-Produkt nach einem der Anspriche 12
bis 15, bei welchem das Tarifierungshilfsprogramm den mit
Hilfe eines Browsers durchgefuhrten Internet-Verkehr des
Benutzerhosts uUberwacht, indem es sich als Proxy beim
Browser eintragt oder vom Benutzer als Proxy eingetragen

wird, oder indem es den TCP/IP-Verkehr scannt.

Computerprogramm-Produkt nach einem der Anspriiche 11

bis 15, bei welchem das Tarifierungshilfsprogramm dazu



18.

19.

20.

21.

eingerichtet ist, eine Liste der tarifrelevanten Internetange-
bote zu speichern und die Uberwachung der vom Benutzer-
host zu sendenden Anfragen anhand dieser gespeicherten
Liste durchzuflhren, so dal es fur die Erkennung eines
tarifrelevanten Internetangebots keine hierauf hinweisende

Modifikation der URLs dieses Internetangebots bedarf.

Computerprogramm-Produkt nach Anspruch 17, bei wel-
chem das Tarifierungshilfsprogramm so ausgebildet ist, dal}
die Liste der tarifrelevanten Internetangebote auf einer Be-
nutzeroberflache des Anwenderhosts anzeigbar ist und
durch Auswabhl eines Eintrags der Liste durch den Benutzer
eine Anfrage nach dem entsprechenden Internetangebot

abgesendet wird.

Computerprogramm-Produkt nach einem der Anspriche 17
oder 18, bei welchem das Tarifierungshilfsprogramm die Li-
ste der tarifrelevanten Internetangebote samt hiermit ggf.
verknupften Informationen laufend selbsttatig durch ent-
sprechende Anfragen an das Tarifierungsserversystem ak-

tualisiert.

Computerprogramm-Produkt nach Anspruch 19, bei wel-
chem das Tarifierungshilfsprogramm so eingerichtet ist, dal®
es im Fall einer Anderung im Kreis der gespeicherten tarif-
relevanten Angebote, insbesondere im Fall eines Neuzu-
gangs eines tarifrelevanten Angebots, auf der Benutzer-

oberflache auf diese Anderung hinweist.

Tarifierungsserversystem zur variablen Tarifierung vom In-

ternetgebuhren in Abhangigkeit von gewahlten Internetan-



22.

23.
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geboten, die von einem Benutzerhost gewahlt werden, um-
fassend einen Tarifierungsserversystem und einer Einrich-
tung fur einen Zugang einer Wahlverbindung vom Benutzer-
host,

wobei das Tarifierungsserversystem so eingerichtet ist, dafl®
es bei Anfragen nach Internetangeboten diese an den be-
treffenden Anbieterserver weiterleitet und auf Tarifrelevanz
Uberpruft und tarifrelevante Daten der Anfragen protokol-
liert, ohne dal® das Tarifierungsserversystem anfragebezo-
gene Tarifierungsdaten vom Anbieterserver Ubermittelt be-
kommt, wobei ein Tarifwechsel innerhalb eines Internetan-
gebots oder aufgrund eines Wechsels zu einem anderen In-
ternetangebot unter Aufrechterhaltung der bestehenden

Wahlverbindung moglich ist.

Tarifierungsserversystem zur variablen Tarifierung von In-
ternetgebuhren in Abhangigkeit von gewahlten Internetan-
geboten, welches so eingerichtet ist, dal® es aus dem Inter-
net an es gerichtete Anfragen nach Internetsangeboten je-
weils an den betreffenden Anbieterserver weiterleitet und
auf Tarifrelevanz Uberprift und tarifrelevante Daten der An-
fragen protokolliert, ohne dal} das Tarifierungsserversystem
anfragebezogene Tarifierungsdaten vom Anbieterserver

ubermittelt bekommit.

Tarifierungsserversystem zur variablen Tarifierung von In-
ternetgebuhren in Abhangigkeit von gewahlten Internetan-
geboten welches die Merkmale des Serversystems gemafl
Anspruch 21 und diejenigen des Serversystems gemal} An-

spruch 22 in sich vereinigt.



24.

25.

26.

27.

28.
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Tarifierungsserversystem nach einem der Anspriiche 21
bis 23, welches so eingerichtet ist, dal} zur Abrechnung die
protokollierten Daten der Anfrage mit vom Wahlverbin-
dungs-Carrier gelieferten Verbindungsdaten zusammenge-

fuihrt werden.

Tarifierungsserversystem nach einem der Anspruche 21
bis 24, welches so eingerichtet ist, dal® es im Fall einer An-
frage an ein zugangsgeschutztes tarifrelevantes Internetan-
gebot diese Anfrage um tarifierungsserversystem-bezogene

Zugangsdaten erganzt.

Tarifierungsserversystem nach einem der Anspriiche 21
bis 25, welches so eingerichtet ist, dal} die Tarifierung vom
Tarifierungsserversystem aufgrund einer Beobachtung der
durchlaufenden Anfragen durchgeflhrt wird, ohne dal} den
vom Anbieterserver bereitgestellten Internetangeboten eine
Anpassung oder Modifizierung fur die Tarifierung durch das
Tarifierungsserversystem erforderlich ist.

Tarifierungsserversystem nach einem der Anspriche 21
bis 26, welches dazu eingerichtet ist, dal} die tarifrelevanten
Angebote sowohl kostenpflichtige Angebote als auch Ange-
bote mit teilweiser oder vollstandiger Erstattung der Verbin-

dungskosten umfassen.

Tarifierungsserversystem nach einem der Anspruche 21, 23
bis 27, welches so eingerichtet ist, dal es fur die Abrech-
nung eine physikalische Wahlverbindung logisch in mehrere

virtuelle Wahlverbindungen aufteilt.
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Die Gebrauchsmusterstelle hat die Anmeldung mit der Begriindung beanstandet,
dald die angemeldeten Gegenstande keine technische Erfindung seien und allen-
falls ein Verfahren zur variablen Tarifierung von Internetgebihren darstellten, das
aber gem § 2 Nr 3 GebrMG nicht schutzfahig sei. Daraufhin hat die Anmelderin
hilfsweise die Eintragung mit Unterlagen, die sie am 2. Oktober 2000 eingereicht
hat, beantragt. In den Schutzansprichen nach diesen Unterlagen sind im wesentli-
chen die Begriffe "Benutzer-[usw-]host" und "Computerprogramm-Produkt" durch

den Begriff "Benutzerrechner" ersetzt.

Mit Beschlul® vom 1. Februar 2001 hat die Gebrauchsmusterstelle die Anmeldung
zuruckgewiesen. Zur Begrundung hat sie ausgefuhrt, dal3 es sich bei der Erfin-
dung im Umfang der Schutzanspriiche 1 bis 10 nach dem Haupt- und nach dem
Hilfsantrag um ein Verfahren iSv § 2 Nr 3 GebrMG handele, das als Gebrauchs-

muster nicht geschutzt werden konne.

Gegen diesen Beschlul} richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie meint,
bei der angemeldeten Erfindung handele es sich insgesamt um eine dem Ge-
brauchsmusterschutz zugangliche Vorrichtung.

Im Verlauf des Beschwerdeverfahrens hat die Anmelderin den Eintragungsantrag
mit Unterlagen gemal einem Hauptantrag und gemaf funf Hilfsantragen weiter-
verfolgt Die Schutzanspriche nach dem Hauptantrag (eingereicht am 21. Ju-
ni 2002) lauten:

1. Rechneranlage zur variablen Tarifierung von Internetgebuh-
ren in Abhangigkeit von gewahlten Internetangeboten, um-
fassend wenigstens einen Benutzerrechner und einen Tari-
fierungsserverrechner,
wobei der Benutzerrechner mit einem Tarifierungshilfspro-
gramm so programmiert ist, dald er vom Benutzerrechner
auszusendende Anfragen nach Internetangeboten auf Tarif-

relevanz Uberwacht und im Fall von Tarifrelevanz eine bis-
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her bestehende Wahlverbindung des Benutzerrechners zu
einem Zugangsserver zum Internet trennt und eine neue
Wahlverbindung zum Tarifierungsserverrechner aufbaut,
wenn die Wahlverbindung nicht bereits zum Tarifierungs-
serverrechner bestanden hat,

wobei der Tarifierungsserverrechner so eingerichtet ist, da®
er tarifrelevante Daten der Anfrage protokolliert und die An-
frage zu dem das gewahlte Internetangebot bereitstellen-
den Anbieterserver weiterleitet,

und wobei der Benutzerrechner und der Tarifierungsserver-
rechner so eingerichtet sind, dal eine Tarifanderung ohne
Trennung der bestehenden Wahlverbindung aufgrund der

Protokollierung der tarifrelevanten Daten ermoglicht ist.

Rechneranlage zur variablen Tarifierung von Internetgebuh-
ren in Abhangigkeit von gewahlten Inernetangeboten, um-
fassend wenigstens einen Benutzerrechner und einen Tari-
fierungsserverrechner,

wobei der Benutzerrechner mit einem Tarifierungshilfspro-
gramm so programmiert ist, dald er vom Benutzerrechner
auszusendende Anfragen nach Internetangeboten auf Tarif-
relevanz Uberwacht und im Fall von Tarifrelevanz Uber das
Internet eine Umleitung der Anfrage Uber den Tarifierungs-
serverrechner veranlal3t,

wobei der Tarifierungsserverrechner so eingerichtet ist, dal®
er die Anfrage zu dem das gewahlte Internetangebot bereit-
stellenden Anbieterserver weiterleitet, wobei der Tarifie-
rungsserverrechner tarifrelevante Daten der Anfrage proto-
kolliert.
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Rechneranlage nach Anspruchen 1 und 2, welche wenig-
stens einen Benutzerrechner gemafl® Anspruch 1 und we-
nigstens einen Benutzerrechner gemal Anspruch 2 auf-

weist.

Rechneranlage nach einem der Anspruche 1 bis 3, welche
mindestens einen weiteren Benutzerrechner aufweist, der
so programmiert ist, dal} er samtliche Anfragen nach Inter-
netangeboten, das heil’t auch tarifrelevante Anfragen, Uber

den Tarifierungsserverrechner leitet.

Rechneranlage nach einem der Anspriche 1, 3 und 4, wel-
che so eingerichtet ist, dal® zur Abrechnung die protokollier-
ten Daten der Anfrage mit vom Wahlverbindungs-Carrier

gelieferten Verbindungsdaten zusammengefuhrt werden.

Rechneranlage nach einem der Anspruche 1 bis 5, bei wel-
cher der Tarifierungsserverrechner so eingerichtet ist, daf®
er im Fall einer Anfrage an ein zugangsgeschutztes tarifre-
levantes Internetangebot diese Anfrage um tarifierungsser-

verrechner-bezogene Zugangsdaten erganzt.

Rechneranlage nach einem der Anspruche 1 bis 6, welche
so eingerichtet ist, dal} die Tarifierung vom Tarifierungsser-
verrechner aufgrund einer Beobachtung der durchlaufenden
Anfragen durchgeflihrt wird, ohne dal} der Anbieterserver
zum Tarifierungsserverrechner anfragebezogene Tarifie-
rungsdaten ubermittelt und ohne dal3 bei den vom Anbieter-
server bereitgestellten Internetangeboten eine Anpassung
oder Modifizierung fur die Tarifierung durch den Tarifie-

rungsserverrechner erforderlich ist.



8.

10.

11.
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Rechneranlage nach einem der Anspruche 1 bis 7, bei wel-
cher die tarifrelevanten Angebote sowohl kostenpflichtige
Angebote als auch Angebote mit teilweiser oder vollstandi-

ger Erstattung der Verbindungskosten umfassen.

Rechneranlage nach einem der Anspruche 1 bis 8, welche
so eingerichtet ist, daR im Fall einer Anderung im Kreis der
von der Rechneranlage erfaldten tarifrelevanten Angebote,
insbesondere im Fall eines Neuzugangs eines tarifrelevan-
ten Angebots, der Benutzerrechner diese Anderung selbst-

tatig auf seiner Benutzeroberflache anzeigt.

Rechneranlage nach einem der Anspruche 1, 3 bis 9, wel-
che so eingerichtet ist, dal3 sie fur die Abrechnung eine
physikalische Wahlverbindung logisch in mehrere virtuelle

Wabhlverbindungen aufteilt.

Datentrager mit darauf gespeicherten Daten oder fur die
Ubersendung uber das Internet geeignete, Daten reprasen-
tierende Signalfolge, wobei die Daten ein Tarifierungshilfs-
programm zum Ablauf mit einem Internet-Browser auf ei-
nem Benutzerrechner als Teil einer Rechneranlage zur va-
riablen Tarifierung von Internetgeblhren in Abhangigkeit
vom gewahlten Internetangebot darstellen, wobei das Tari-
fierungshilfsprogramm so ausgebildet ist, da® es beim Ab-
lauf auf dem Benutzerrechner von diesem auszusendende
Anfragen nach Internetangeboten auf Tarifrelevanz Uber-
wacht, und im Fall von Tarifrelevanz eine zum Internet be-
stehende Wahlverbindung des Benutzerrechners trennt und

eine neue Wahlverbindung zu einem Tarifierungsserver-



12.

13.
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rechner der Rechneranlage zur variablen Tarifierung auf-
baut, wenn die Wahlverbindung nicht bereits zu dem Tari-
fierungsserversystem bestanden hat, wobei das Tarifie-
rungshilfsprogramm die zum Tarifierungsserverrechner auf-
gebaute Wahlverbindung nicht trennt, wenn eine Anfrage
nach einem anderen Internetangebot mit einem anderen
Tarif auszusenden ist, soweit der Benutzer nicht ausdruck-

lich einen Befehl fUr eine derartige Trennung gibt.

Datentrager mit darauf gespeicherten Daten oder fur die
Ubersendung Uber das Internet geeignete, Daten reprasen-
tierende Signalfolge, wobei die Daten ein Tarifierungshilfs-
programm zum Ablauf mit einem Internet-Browser auf ei-
nem Benutzerrechner als Teil einer Rechneranlage zur va-
riaben Tarifierung von Internetgeblhren in Abhangigkeit
vom gewahlten Internetangebot darstellen, wobei das Tari-
fierungshilfsprogramm so ausgebildet ist, da® es beim Ab-
lauf auf dem Benutzerrechner von diesem auszusendende
Anfragen nach Internetangeboten auf Tarifrelevanz Uber-
wacht, und im Fall von Tarifrelevanz Uber das Internet eine
Umleitung der Anfrage Uber einen Tarifierungsserverrech-

ner veranlaft.

Datentrager mit darauf gespeicherten Daten oder fur die
Ubersendung iiber das Internet geeignete, Daten reprasen-
tierende Signalfolge, wobei die Daten ein Tarifierungshilfs-
programm zum Ablauf mit einem Internet-Browser auf ei-
nem Benutzerrechner als Teil einer Rechneranlage zur va-
riablen Tarifierung von Internetgeblhren in Abhangigkeit
vom gewahlten Internetangebot darstellen, wobei das Tari-

fierungshilfsprogramm so ausgebildet ist, dal} es wenig-



14.

15.

16.

17.
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stens in zwei Betriebsmodi arbeiten kann, und zwar in dem
Modus gemal} Anspruch 11 und in demjenigen gemafl An-

spruch 12.

Datentrager oder Signalfolge nach Anspruch 12 oder 13,
bei welchem das Tarifierungshilfsprogramm so ausgebildet
ist, da® es aullerdem in einem Betriebsmodus arbeiten
kann, in dem es samtliche Anfragen nach Internetangebo-
ten, also auch Anfragen nach nicht-tarifrelevanten Ange-

boten, Uber den Tarifierungsserverrechner leitet.

Datentrager oder Signalfolge nach Anspruch 13 oder 14,
bei welchem das Tarifierungshilfsprogramm so ausgebildet
ist, dal® es anhand von Netzwerkeinstellungen des Benut-
zerrechners erkennt, in welchem Betriebsmodus es operie-

ren soll.

Datentrager oder Signalfolge nach einem der Anspriche 12
bis 15, bei welchem das Tarifierungshilfsprogramm so aus-
gebildet ist, dall es beim Ablauf auf dem Benutzerrechner
den mit Hilfe eines Browsers durchgeflhrten Internet-Ver-
kehr des Benutzerrechners Uberwacht, indem es sich als
Proxy beim Browser eintragt oder vom Benutzer als Proxy
eingetragen wird, oder indem es den TCP/IP-Verkehr

scannt.

Datentrager oder Signalfolge nach einem der Anspriche 11
bis 15, bei welchem das Tarifierungshilfsprogramm dazu
eingerichtet ist, eine Liste der tarifrelevanten Internetange-
bote zu speichern und die Uberwachung der vom Benutzer-

rechner zu sendenden Anfragen anhand dieser gespeicher-
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ten Liste durchzuflihren, so dal} es fur die Erkennung eines
tarifrelevanten Internetangebots keine hierauf hinweisende

Modifikation der URLs dieses Internetangebots bedarf.

Datentrager oder Signalfolge nach Anspruch 17, bei wel-
chen das Tarifierungshilfsprogramm so ausgebildet ist, dal®
beim Ablauf auf dem Benutzerrechner die Liste der tarifrele-
vanten Internetangebote auf einer Benutzeroberflache des
Benutzerrechners anzeigbar ist und durch Auswahl eines
Eintrags der Liste durch den Benutzer eine Anfrage nach

dem entsprechenden Internetangebot abgesendet wird.

Datentrager oder Signalfolge nach einem der Anspriche 17
oder 18, bei welchem das Tarifierungshilfsprogramm so
ausgebildet ist, da® es beim Ablauf auf dem Benutzerrech-
ner die Liste der tarifrelevanten Internetangebote samt
hiermit ggf. verknlpften Informationen laufend selbsttatig
durch entsprechende Anfragen an den Tarifierungsserver-
rechner aktualisiert.

Datentrager oder Signalfolge nach Anspruch 19, bei wel-
chem das Tarifierungshilfsprogramm so eingerichtet ist, dal}
es beim Ablauf auf dem Benutzerrechner im Fall einer An-
derung im Kreis der gespeicherten tarifrelevanten Ange-
bote, insbesondere im Fall eines Neuzugangs eines tarifre-
levanten Angebots, auf der Benutzeroberflache auf diese

Anderung hinweist.

Tarifierungsserverrechner zur variablen Tarifierung von

Internetgebuhren in Abhangigkeit von, von einem uber eine
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Wahlverbindung gekoppelten Benutzerrechner gewahlten
Internetangeboten,

wobei der Tarifierungsserverrechner so eingerichtet ist, da®
er bei Anfragen nach Internetangeboten diese an den be-
treffenden Anbieterserver weiterleitet und auf Tarifrelevanz
uberpruft und tarifrelevante Daten der Anfragen protokol-
liert, ohne dal® der Tarifierungsserverrechner anfragebezo-
gene Tarifierungsdaten vom Anbieterserver Ubermittelt be-

kommit.

Tarifierungsserverrechner zur variablen Tarifierung von In-
ternetgebuihren in Abhangigkeit von gewahlten Internetan-
geboten, welcher so eingerichtet ist, dal® er aus dem Inter-
net an ihn gerichtete Anfragen nach Internetangeboten je-
weils an den betreffenden Anbieterserver weiterleitet und
auf Tarifrelevanz Uberprift und tarifrelevante Daten der An-
fragen protokolliert, ohne dal} der Tarifierungsserverrechner
anfragebezogene Tarifierungsdaten vom Anbieterserver

ubermittelt bekommit.

Tarifierungsserverrechner zur variablen Tarifierung von In-
ternetgebuhren in Abhangigkeit von gewahlten Internetan-
geboten, welcher die Merkmale des Serverrechners gemaf
Anspruch 21 und diejenigen des Serverrechners gemaf

Anspruch 22 in sich vereinigt.

Tarifierungsserverrechner nach einem der Anspruche 21
bis 23, welcher so eingerichtet ist, dal® zur Abrechnung die
protokollierten Daten der Anfrage mit vom Wahlverbin-
dungs-Carrier gelieferten Verbindungsdaten zusammenge-

fuhrt werden.
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25. Tarifierungsserverrechner nach einem der Anspriiche 21
bis 24, welcher so eingerichtet ist, dal® er im Fall einer An-
frage an ein zugangsgeschutztes tarifrelevantes Internetan-
gebot diese Anfrage um Tarifierungsserverrechner-bezoge-

ne Zugangsdaten erganzt.

26. Tarifierungsserverrechner nach einem der Anspriche 21
bis 25, welcher so eingerichtet ist, dal® die Tarifierung vom
Tarifierungsserverrechner aufgrund einer Beobachtung der
durchlaufenden Anfragen durchgefuhrt wird, ohne dal} der
Anbieterserver den Tarifierungsserverrechner anfragebezo-
gene Tarifierungsdaten Ubermittelt und ohne dal bei den
vom Anbieterserver bereitgestellten Internetangeboten eine
Anpassung oder Modifizierung fur die Tarifierung durch Ta-

rifierungsserverrechner erforderlich ist.

27. Tarifierungsserverrechner nach einem der Anspriiche 21
bis 26, welcher dazu eingerichtet ist, dal® die tarifrelevanten
Angebote sowohl kostenpflichtige Angebote als auch Ange-
bote mit teilweiser oder vollstandiger Erstattung der Verbin-

dungskosten umfassen.

28. Tarifierungsserverrechner nach einem der Anspruche 21,
23 bis 27, welcher so eingerichtet ist, dal} er fur die Abrech-
nung eine physikalische Wahlverbindung logisch in mehrere

virtuelle Wahlverbindungen aufteilt.

Die Schutzanspriche nach dem ersten Hilfsantrag (eingereicht am 13. Dezem-
ber 2002) unterscheiden sich von denen nach diesem Hauptantrag dadurch, dal}

die Anspriche 11 bis 20 nicht auf eine Signalfolge gerichtet sind.
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Wegen der Ubrigen Unterlagen wird auf den Inhalt der Akten des Beschwerdever-

fahrens Bezug genommen.

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschlul} aufzuheben und die Erfindung mit
den Schutzanspruchen 1 bis 28 nach dem Hauptantrag vom
21. Juni 2002 sowie mit der Beschreibung vom selben Tage
und mit den Zeichnungen Blatt 1/10 bis 10/10 (eingereicht am
18. Dezember 2002) einzutragen,

hilfsweise, sie mit den Schutzanspriichen 1 bis 28 sowie der Be-
schreibung nach dem Hilfsantrag 1 (eingereicht am 13. Dezem-
ber 2002) und den Zeichnungen Blatt 1/10 bis 10/10 (eingereicht
am 18. Dezember 2002) einzutragen,

weiter hilfsweise, sie mit den Unterlagen nach den Hilfsantragen 2
bis 5 einzutragen,

ferner die Beschwerdegebuhr zuriickzuzahlen.

Die Beschwerde ist zulassig, aber nur zum Teil begrindet. Denn die beantragte
Eintragung kann nicht mit den Unterlagen erfolgen, mit denen sie in erster Linie
begehrt wird. Vielmehr kann die Eintragung nur mit den Unterlagen gemafl} dem
ersten Hilfsantrag verfugt werden. Denn nur insoweit sind die nach § 8 Abs 1
Satz 2 GebrMG fur die Eintragung vorausgesetzten Anforderungen der §§ 4, 4a
GebrMG erflllt.

1. Zwar ist der angemeldete Gegenstand im Umfang der Schutzanspriche 1
bis 10 gemal dem Hauptantrag eine Erfindung (§ 4 Abs 1 Satz 1 GebrMG), die

- anders als die Gebrauchsmusterstelle meint - nicht ein Verfahren darstellt und
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damit auch nicht vom Gebrauchsmusterschutz gemal § 2 Abs 3 GebrMG ausge-

schlossen ist.

Zutreffend macht die Anmelderin geltend, dal® der Gegenstand nach den Schutz-
anspruchen 1 bis 10 ein Erzeugnis und kein Verfahren betrifft, weil er sich auf eine
Vorrichtung bezieht. Diese Vorrichtung ist namlich eine Rechneranlage aus wenig-
stens zwei Rechnern (einem Benutzer-, einem Tarifierungsserverrechner), die je-

weils in ndher angegebener Weise programmiert sind.

a) Die Gebrauchsmusterstelle ist zu Recht der Frage nachgegangen, ob es sich
bei der zur Eintragung in das Gebrauchsmusterregister angemeldeten Erfindung
um ein Erzeugnis und nicht vielmehr um ein vom Schutz als Gebrauchsmuster
durch § 2 Nr 3 GebrMG ausgeschlossenes Verfahren handelt. Der in § 8 Abs 1
GebrMG geregelte Prufungsumfang fur das Eintragungsverfahren erstreckt sich
mit der Bezugnahme auf die Anforderungen der §§ 4 und 4a GebrMG auch auf
das Vorliegen einer Erfindung (§4 Abs 1 Satz 1 GebrMG). Wann eine als Ge-
brauchsmuster schitzbare Erfindung vorliegt, ist in §§ 1 und 2 GebrMG naher ge-
regelt. § 8 Abs 1 Satz 2 GebrMG nimmt von der Prufung im Eintragungsverfahren
aber von den hier (§ 1 Abs 1 GebrMG) geregelten Gegenstanden nur die materi-
ellen Schutzvoraussetzungen der Neuheit, des Beruhens auf einem erfinderischen
Schritt und der gewerblichen Anwendbarkeit, nicht jedoch die materiellen Kriterien
der Zugehorigkeit des Gegenstandes zur Erzeugnis- oder aber zur Verfahrenska-
tegorie aus (vgl auch BPatGE 6, 199, 201).

b) Soweit die Gebrauchsmusterstelle bei der Prifung der hier vorliegenden Kate-
gorie von dem Inhalt der Schutzanspriiche ausgeht, ist ihr beizupflichten. Denn die
Schutzanspruche sind derjenige Teil der Anmeldung, in dem angegeben ist, was
als schutzfahig unter Schutz gestellt werden soll (§ 4 Abs 2 Nr 2 GebrMG). In den
nebengeordneten Schutzansprichen 1 und 2 ist aber mit der dort genannten
Rechneranlage als etwas koérperlich Fallbarem nicht ein Verfahren (§2 Nr3

GebrMG), sondern ein Erzeugnis als schutzfahig unter Schutz gestellt.
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Der beschlielende Senat hat bereits in einer Entscheidung vom 13. Mai 1977 bei
der Prufung der Kategorie des (dort schon eingetragenen) Gebrauchsmusters auf
den Inhalt der Schutzanspriiche abgestellt (vgl BPatGE 20, 52, 55). Zu ihrer Aus-
legung hat er auf die Ubrigen Unterlagen des Gebrauchsmusters unter Bezug-
nahme auf die fruhere Senatsentscheidung vom 23. Februar 1967 (BPatGE 9, 54,
57) verwiesen. Dies darf aber nicht dahin milverstanden werden, dal} sich die zu-
treffende Kategorie letztlich danach bestimme, worauf nach den Unterlagen insge-
samt der Erfindungsgedanke gerichtet ist (vgl aber BPatGE 20, 52, Leitsatz 2;
OLG Karlsruhe Mitt 2001, 124, 125). Dem Anmelder steht namlich grundsatzlich
die Wahl der Kategorie frei, wenn nach Art und Umfang der offenbarten Erfindung
verschiedene kategorielle Moglichkeiten offenstehen; zur Ermittlung aber, welche
Kategorie er gewahlt hat, sind die Anspriche in der vorgelegten Fassung wesent-
lich (vgl BGH GRUR 1982, 162, 163 — Zahnpasta; Benkard (9) PatG § 1 Rdn 5, 7a
unter Bezugnahme auf RG GRUR 1934, 28, 29; 1940, 537 538; diese auf Patent-
anspruche bezogenen Zitate missen mangels abweichender Besonderheiten als
auch fur Gebrauchsmuster zutreffend angesehen werden). Denn der Inhalt des-
sen, was in den Unterlagen - besonders also der Beschreibung - als Erfindung
offenbart ist, ist von dem zu unterscheiden, was in den Schutzansprichen als
schutzfahig unter Schutz gestellt wird (vgl BGH GRUR 1997, 360 - Profilkrimmer;
GRUR 1987, 626, 628 - Rundfunkibertragungssystem). Beides braucht nicht
deckungsgleich zu sein; gerade auch bei Gebrauchsmustern, und zwar nicht nur
bei solchen, die aus einer Patentanmeldung abgezweigt worden sind, bleibt der
Gegenstand der der Eintragung zugrunde liegenden Schutzanspriche nicht selten
hinter dem als Erfindung in den sonstigen Unterlagen Offenbarten zurlick, ohne
dal} dies unzulassig ware (vgl naher Goebel, GRUR 2000, 477ff).

c) Die der Eintragung zugrunde zu legenden Unterlagen (vom 21. Juni 2002) um-
schreiben die unter Schutz gestellte Losung bezlglich der Schutzanspriche 1
bis 10 gemal der Anspruchsformulierung, gestitzt von der Bezeichnung und der

Beschreibung, als Rechneranlage; sie wird in den Schutzansprichen dahingehend
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naher charakterisiert, dal diese Anlage einem bestimmten Einsatzzweck dient
("zur variablen Tarifierung") und hierfur mit (wenigstens) zwei Rechnern ausgestat-
tet ist, die in naher angegebener Weise programmiert und eingerichtet sind. Damit
laRt sich als unter Schutz gestellt objektiv eine Rechneranlage, mithin der typische
Fall eines unter die Erzeugniskategorie fallenden Schutzgegenstandes entneh-
men, bestehend aus mehreren erzeugnishaften Komponenten, die in ihren schal-
tungstechnischen Zustanden durch den genannten Einsatzzweck naher verdeut-

licht werden.

d) Die in den Schutzanspruchen erfolgte Angabe der Zweckbestimmung der Rech-
neranlage ("zur variablen Tarifierung von Internetgebuhren in Abhangigkeit von
gewahlten Internetangeboten") steht entgegen der Auffassung der Gebrauchsmu-
sterstelle der Bejahung der Erzeugniskategorie nicht entgegen. Denn der in An-
spruchen enthaltene Hinweis auf das Einsatzgebiet erfindungsgemal gestalteter
korperlicher Gegenstande, wie er gerade auch bei auf korperlich fallbare Arbeits-
mittel gerichteten Ansprichen der Praxis entspricht, ist im allgemeinen - und so
auch hier - zur Belehrung des Fachmanns geeignet, wie er den unter Schutz ge-
stellten Gegenstand aulderlich oder innerlich ausgestalten soll (vgl Benkard (9)
PatG § 1 Rdn 10, 20 mwN). Diese Ausgestaltung erfolgt hier auf dem Wege der
programmtechnischen Einrichtung der Rechneranlage mit einem gespeicherten

- also korperlich manifestierten - Tarifierungsprogramm.

e) Auch die Tatsache, dal} in den Schutzanspruchen verfahrenshafte Angaben
(die Programmierungen haben zur Folge, dal3 der betreffende Rechner "Uber-
wacht" und "trennt", "aufbaut", "protokolliert" bzw "Umleitung .... veranlalt" sowie
"weiterleitet" und "protokolliert") enthalten sind, ist nicht von vornherein ein Grund,
vom Vorliegen eines Verfahrens auszugehen. Die Schutzanspriche eines Grof3-
teiles der Gebrauchsmusteranmeldungen, die zur Eintragung eingereicht werden,
enthalten, wie sich heute beobachten laldt, neben kdrperlich - konstruktiven Merk-
malen nicht nur Angaben Uber durchgefiuhrte (zB "verleimt", "angeschweil3t", "ver-
nickelt", vgl BPatGE 20, 142, 143) Verfahrensschritte. Vielmehr geben manche
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auch Verfahrensschritte wieder, die noch durchzuflhren sind, zB "Luft [wird] ver-
blasen" (BPatGE 6, 199, 202); oder - wie im vorliegenden Fall - bei Vorrichtungen,
die mit modernen Regelungs- und Steuertechniken ausgestattet sind, zB "Prozel}-
steuerung, die folgende Parameter abfahrt" (BPatG Mitt 99, 271, 272), "Steuerung,
die den Garraum erst dann zuganglich macht, wenn [....]" (BPatG GRUR 94, 278).
Damit ist nicht notwendig der Erzeugnischarakter des unter Schutz gestellten Ge-
genstandes in Frage gestellt. Denn Verfahrensangaben sind geeignet, sowohl
Verfahren wie auch - mittelbar - Erzeugnisse zu umschreiben. Entscheidend flr
die kategorielle Zuordnung ist im Hinblick auf die Funktion der Anspruche, dal} sie
den Leser mit hinreichender Deutlichkeit dartber ins Bild setzen, welche Lehre ge-
schitzt ist (vgl BGH GRUR 1987, 626, 627 - RundfunklUbertragungssystem, bezo-
gen auf die insoweit mit Schutzanspruchen gleich zu wertenden Patentanspru-
che).

In den vorliegenden Schutzanspriichen 1 und 2 ist hinreichend deutlich zum Aus-
druck gebracht, dal} nichts anderes als die Bereitstellung der Rechneranlage, die
zur Durchfuhrung der Tarifierung nach den angegebenen Verfahrensschritten vor-
gesehen ist, die unter Schutz gestellte Lehre ist. Wenn die Schutzanspriche das
genannte Verfahren im Ablauf seiner Verfahrensschritte wiedergeben, das mit der
Rechneranlage betrieben werden soll, so ist dies gebrauchsmusterrechtlich un-
bedenklich. Den die Anspruche beschranken sich nicht auf die Angabe dieses Ta-
rifierungsverfahrens, sondern sie nennen es nur im Zusammenhang mit der An-
gabe der Vorrichtung, die zur Verfahrensdurchfliihrung dient und als Gegenstand

des Schutzes definiert wird.

Ein solches Vorgehen ist bei Verfahren, die bekannt sind, als regelmafig unbe-
denklich angesehen worden; allerdings sind Angaben Uber neue Verfahren in
Schutzanspriichen vom Senat nach der friheren Rechtslage als unzulassig be-
trachtet worden (vgl BPatGE 20, 142). Bei dem Tarifierungsverfahren handelt es
sich jedoch, wie geltend gemacht wird, um ein neues Verfahren. Der Senat halt
die friheren Bedenken gegen die Zulassigkeit solcher Verfahrensmerkmale aber

jedenfalls fur die neue Rechtslage, die sich aufgrund der inzwischen erfolgten L6-
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sung von der friiheren gebrauchsmusterrechtlichen Raumformbindung und der
Offnung des Gebrauchsmusterschutzes fir Erzeugnisse schlechthin (§ 1 GebrMG
1990) ergeben hat, fur nicht mehr gerechtfertigt. Seinerzeit wurde zur Begrindung
angegeben, Angaben Uber neue Verfahren, die sich erst aufgrund der angemel-
deten neuen Lehre ergeben, wirden vom Fachmann grundsatzlich nicht raumlich-
korperlich verstanden, da ihm eine entsprechende Vorstellung fehle; die neuen
Verfahrensangaben wurden also nicht als Umschreibung fur eine raumlich-korper-
liche Gestaltung, sondern als unmittelbar zum Schutzbegehren gehdrig angese-
hen werden muissen. Demgegenlber geht der Senat jetzt davon aus, dal auch
Angaben uber neue Verfahren als Bestandteil der Definition eines Erzeugnisses
als Schutzgegenstand angesehen werden kénnen, da diese Angaben dem Durch-
schnittsfachmann im Einzelfall durchaus genugend Informationen an die Hand ge-
ben kdnnen, um ihm eine hinreichend deutliche Vorstellung von dem Erzeugnis
nach seiner Gestalt, Struktur, Konstruktion oder sonstigen Beschaffenheit zu ver-

mitteln.

Die Aufnahme von Merkmalen, die neue Verfahren schildern, in Erzeugnisanspru-
che ist namlich im Patentrecht nicht unbekannt; so sind etwa Ansprlche, die auf
Arbeitsmittel zur Durchfihrung neuer Verfahren gerichtet sind, als Nebenanspru-
che neben den auf das neue Arbeitsverfahren gerichteten Patentansprichen zwei-
fellos zulassig (vgl Benkard (9) PatG § 1 Rdn 10 mwN). Die Aufnahme der Verfah-
rensmerkmale kann durch Bezugnahme auf den Verfahrensanspruch, aber auch
durch Wiedergabe der Verfahrensmerkmale erfolgen. Dal} sie zur hinreichend
deutlichen Umschreibung des in diesen Nebenansprichen unter Schutz gestellten
Erzeugnisses beitragen kdnnen, wird nirgends in Zweifel gezogen. Es ist aber
nicht ersichtlich, warum sich ein solcher Erzeugnisanspruch nicht auch als ge-
brauchsmusterrechtlicher Schutzanspruch (im Wege der Abzweigung oder auch
durch Einreichung zum Gebrauchsmusterschutz ohne diese Inanspruchnahme
des Anmeldetags einer parallelen Patentanmeldung) zuldssigerweise aufstellen

lassen sollte.
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Zweifellos ist mit der Neuheit und erfinderischen Qualitat des Verfahrens nicht oh-
ne weiteres zugleich auch das hierauf bezogene Arbeitsmittel als neu und erfinde-
risch zu bewerten. Nebenanspriche sind selbstandig auf ihre Schutzfahigkeit zu
prufen (vgl Benkard (9) PatG § 1 Rdn 10 fir das Patentrecht). Eine solche Schutz-
fahigkeitsprifung ist aber nicht Gegenstand des Eintragungsverfahrens (§ 8 Abs 1
Satz 2 GebrMG); da sie vielmehr dem Loschungsverfahren (oder dem Verlet-
zungsverfahren) vorbehalten ist, muld der eigenstandige erfinderische Rang der
zur Durchfihrung des erfinderischen Verfahrens bestimmten Vorrichtung zunachst
dahingestellt bleiben. Daher bedarf es hier auch nicht der Auseinandersetzung mit
der Frage, welche Bedeutung die erfinderische Qualitat des Verfahrens, wenn es
sich in einem Computerprogramm niederschlagt, fur die Bewertung der erfinderi-
schen Qualitat der so programmierten Computeranlage hat (sehr weitgehend in-
soweit KralRer GRUR 2001, 959, 964 unter Berufung auf eine in der héchstrichter-
lichen Rechtsprechung erfolgte Erweiterung des Erfindungsbegriffs).

f) Wenn im angefochtenen Beschluf3 als Aufgabe die Bereitstellung eines Systems
angenommen wird, mit dem die Tarifierung von Internetgeblhren in bestimmten
Fallen variabel erfolgen kann, und hieraus auf einen Verfahrenscharakter des un-
ter Schutz gestellten Gegenstands geschlossen wird, ist dem nicht zu folgen. Der
Erfindung liegt gemal} den in der Beschreibung (S 1 bis 4) geschilderten Nachtei-
len des Standes der Technik die Aufgabe zugrunde, den bei den bekannten Be-
zahltechniken erforderlichen Verbindungs-Neuaufbau zu vermeiden und Sicher-
heitsbedenken zu begegnen. Diese Aufgabe schlie3t nicht bereits eine der Er-
zeugniskategorie zuzuordnende LOsung aus. In gleicher Weise wie eine Losung
hierflr durch ein programmtechnisch gefuhrtes Verfahren Iakt sich vielmehr auch
eine Losung durch die Bereitstellung einer programmtechnisch eingerichteten Vor-

richtung denken. Letzteres ist hier der Fall.

Auf der Grundlage ein- und derselben Erfindung kénnen im Einzelfall mehrere
Lehren zum technischen Handeln - auch in verschiedenen Kategorien — entwickelt
werden (vgl Benkard (9) PatG § 1 Rdn 9, 10 mwN). Ob insoweit - wie die Anmel-
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derin geltend macht - von Erfindungen mit "Doppelnatur" gesprochen werden
kann, mag dahinstehen. Jedenfalls wird es als Sache des jeweiligen Anmelders
angesehen, den in Frage kommenden Schutz durch entsprechende Anspruchsfor-
mulierung bis hin zur Wahl der Kategorie des Anspruchs auszuschépfen (vgl BGH
GRUR 2002, 143, 145 - Suche fehlerhafter Zeichenketten). Ihm ist auf entspre-
chenden Antrag hin diejenige Anspruchsfassung zuzugestehen, die ihm den wei-
testgehenden Schutz seiner Erfindung gewahrleistet (vgl BPatGE 7, 12, 14 fUr das
Patentrecht; fur das Gebrauchsmusterrecht mul} das gleiche gelten, da keine be-
sonderen Umstande fir eine abweichende Beurteilung ersichtlich sind). Der Hin-
weis im angefochtenen Beschlul}, die mit der vorliegenden Erfindung beschrie-
bene Moglichkeit eines "variablen Tarifierens in Abhangigkeit von gewahlten Inter-
netangeboten" falle in die Kategorie der Arbeitsverfahren, vermag angesichts des-
sen Bedenken gegen die Einordnung des unter Schutz gestellten Gegenstands in
die Erzeugniskategorie nicht zu rechtfertigen. Zutreffend geht der angefochtene
Beschlu® zwar (unter Bezugnahme auf BPatGE 8, 136, 139) davon aus, dal3 Ar-
beitsverfahren wie typischerweise das Analysieren, Messen, Ordnen und Zahlen
bestimmter Objekte, durch das Einwirken auf ein vorhandenes Substrat ohne Ver-
anderung desselben charakterisiert sind. Nicht jede als neue Lehre vorgeschlage-
ne Moglichkeit eines solchen Einwirkens, also des Analysierens, Messens, Ord-
nens und Zahlens oder auch - wie hier — einer bestimmten Art des programmierten
Tarifierens (sprich: des gesteuerten Verbindungstrennens/- neuaufbaus bzw
-umleitens zum Zweck des verbesserten Tarifierens) muld aber ein Verfahren rep-
rasentieren. Solche neue Losungen lassen sich zwar als Arbeitsverfahren, durch-
aus aber auch in Form von neuen Analyse-, Mess-, Ordnungs- und Zahlapparaten
oder auch - wie hier - als eine neue Tarifierungs-(Steuerungs-)vorrichtung lehren

und beanspruchen.

g) DaR die schaltungstechnischen Zusténde im einzelnen unter Nutzung der elek-
tronischen Programmierungstechnik naher spezifiziert werden, erscheint flr die
Frage der kategoriellen Einordnung des Schutzgegenstandes - anders als der an-

gefochtene Beschlul® ausfuhrt - unerheblich. Denn es kann fur den Zugang zum
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Erzeugnis- und damit auch zum Gebrauchsmusterschutz keinen Unterschied ma-
chen, ob eine Lehre mit schaltungstechnischen Merkmalen in mechanischer oder
elektrisch-festverdrahteter (hardwaremafiger) Ausgestaltung oder aber in der heu-
te gangigen elektronisch-programmgesteuerten (softwaremafigen) Ausgestaltung

formuliert wird.

Der Senat sieht sich bei dieser kategoriellen Wertung im Einklang mit der Betrach-
tungsweise, die bei der Beurteilung des technischen Charakters von Vorrichtun-
gen, welche mit einem Computerprogramm geladen werden, fur zuldssig angese-
hen wird; unbeschadet des Umstandes, dald der Rechner in bestimmter Weise
programmtechnisch eingerichtet ist, l1al3t sich nach dem neueren Verstandnis der
Technizitatsprifung, damit folgerichtig aber auch bei der Kategorieprtfung, die der
Anmeldung zugrunde liegende Lehre auch als Vorrichtung und nicht allein als Ver-
fahren oder in Form eines Programms beanspruchen, mogen auch fur die Wer-
tung der erfinderischen Leistung andere Schwerpunkte gesetzt werden kdnnen
(vgl BGH GRUR 2000, 1007, 1008 - Sprachanalyseeinrichtung; 2002, 143, 145

- Suche fehlerhafter Zeichenketten).

2. Die zur Eintragung angemeldete Erfindung, die mit den Schutzansprichen 1
bis 28 nach dem Hauptantrag unter Schutz gestellt wird, hat jedoch im Umfang der
Schutzanspriche 11 bis 20 - soweit sie sich auf eine Signalfolge richten - Verfah-
renscharakter. In diesem Umfang bezieht sich der Eintragungsantrag auf Schutz-
gegenstande, die nach § 2 Nr3 GebrMG vom Gebrauchsmusterschutz ausge-
nommen sind. Die Vorschrift des § 8 Abs 1 GebrMG, wonach die Erfullung der
Eintragungsanforderungen fur die Eintragungsverfugung vorausgesetzt wird, ist
damit teilweise nicht erfullt. Der Mangel der Eintragungsfahigkeit, der einem Teil
der Anmeldung anhaftet, fuhrt aber zur Zurickweisung der mit dem Hauptantrag

vorgelegten Anmeldung insgesamt.

Eine teilweise Eintragung unter Zurickweisung der Anmeldung im Umfang der

nicht eintragungsfahigen Schutzanspriche scheidet aus. Denn fur das Eintra-
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gungsverfahren gilt der Verfligungsgrundsatz, so dal} der Eintragung keine vom
Eintragungsantrag zB in der Anzahl der Schutzanspriche abweichenden Unterla-

gen zugrunde gelegt werden durfen.

a) Es bestehen keine Bedenken, den Gegenstand, der in den Ansprichen 11
bis 20 - soweit sie auf einen Datentrager gerichtet sind - und in den Anspru-
chen 21 bis 28 unter Schutz gestellt wird, der dem Gebrauchsmusterschutz zu-
ganglichen Erzeugniskategorie zuzurechnen. Der Datentrager fallt als korperlicher
Gegenstand unter die Erzeugniskategorie. Dal® auf dem Datentrager Programm-
daten gespeichert werden, nimmt ihm nicht seinen Erzeugnischarakter (ebenso-
wenig wie es ihm seinen technischen Charakter nimmt, vgl fur den Fall des Rech-
ners mit eingegebenem Programm; BGH GRUR 2000, 1007, 1008 — Sprach-
analyseeinrichtung). Auf die vorausgegangenen Ausflihrungen unter Ziffer 1 zur
Bedeutung von Verfahrensmerkmalen, die unter Einsatz eines Compu-

terprogramms verwirklicht werden, wird verwiesen.

Erst recht fallt der programmtechnisch eingerichtete Tarifierungsserverrechner
nach den Schutzanspriuchen 21 bis 28 konsequenterweise unter die Erzeugnis-
kategorie.

b) Jedoch kann die Signalfolge, die in den Schutzansprichen 11 bis 20 alternativ
beansprucht wird, nicht als Erzeugnis, sondern muf3 als Verfahren iSd § 2 Nr 3

GebrMG angesehen werden.

Mit der Signalfolge werden Daten reprasentiert, die fiir die Ubersendung Uber das
Internet geeignet sind und ein Tarifierungshilfsprogramm zum Ablauf mit einem
Internet-Browser auf einem Benutzerrechner darstellen. Dieser Ablauf erfolgt aber
im Wege der Abarbeitung bestimmter Verfahrensschritte durch den Rechner,
namlich der Uberwachung auszusendender Anfragen und im Verlauf dessen so-
dann - unter bestimmten Voraussetzungen - der Trennung bestehender sowie an-

schliellend des Aufbaus neuer Wahlverbindungen (Anspruch 11) bzw statt der
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Trennung und des Neuaufbaus - unter bestimmten Voraussetzungen - der Umlei-

tung Uber einen anderen Rechner (Anspruch 12).

Der Anmelderin ist insoweit beizupflichten, als sie geltend macht, bei der unter
Schutz gestellten Signalfolge handele es sich nicht um eine bloRe Wiedergabe
von Informationen, da sie ein Computerprogramm darstellten, welches eine spe-
zielle Art des Verbindungsabbaus und -aufbaus bzw der Umleitung in einem ver-
netzten Computersystem veranlalRt. Ihrer Auffassung jedoch, zwischen der An-
spruchskategorie eines Signals und derjenigen eines Aufzeichnungstragers sei
aber kein Unterschied zu machen, kann im Hinblick auf die Beschrankung des
Gebrauchsmusterschutzes auf Neuerungen, die der Erzeugniskategorie zuzu-

rechnen sind, nicht gefolgt werden.

Allerdings macht die Anmelderin im Hinblick auf die kategorielle Zuordnung des
Gegenstands insoweit auch geltend, das Programm - hier also: die Signalfolge —
werde durch die verschiedenen Zustande des Tragermediums reprasentiert. Im
Gegensatz zu den Tragermedien, die Daten durch elektro-magnetische oder op-
tisch-reflektierende Veranderungen des Mediums speicherten, werde das Trager-
medium, durch das die elektro-magnetischen Signale hindurchgingen und in dem
sie sich fortpflanzten, polarisiert. Beide Tragerarten stellten aber zugleich physika-

lische Verkorperungen des Programms dar.

Dieser Einsatz von Tragermedien beim Gebrauchmachen von der Signalfolge ver-
mag deren Einordnung in die Erzeugniskategorie aber nicht zu rechtfertigen. Auch
hier ist namlich entscheidend, welchen Gegenstand die Anmelderin im Anspruch
unter Schutz stellt. Wie die Anmelderin selbst zu Recht hervorhebt, ist bei Erfin-
dungen - wie hier -, die sowohl vorrichtungs- als auch verfahrensmafige Ausfor-
mungen zulassen, durch die Formulierung der Schutzanspruche fur den Ge-
brauchsmusterschutz anmelderseitig klarzustellen, dal® Schutz nur fur die Vorrich-
tung, nicht aber flr das Verfahren begehrt wird. Die vorliegend unter Schutz ge-

stellte Signalfolge muld aber als Verfahrenslehre angesehen werden, namlich als
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Anleitung, die Rechneranlage in bestimmter Weise - Uberwachung von auszusen-
denden Anfragen auf Tarifrelevanz, Verbindungstrennung und -neuaufbau bzw
Umleitung der Anfrage - zu steuern. Zwar enthalt der in denselben Schutzanspru-
chen 11 bis 20 alternativ unter Schutz gestellte Datentrager dasselbe Programm,
wie es die Signalfolge darstellt. Im Gegensatz zu dem auf dem Datentrager ge-
speicherten Programm kann aber in der Signalfolge keine Form der Verkorperung

gesehen werden.

Vergeblich macht die Anmelderin geltend, mit der neuen Formulierung der Schutz-
anspriche ("fur die Ubersendung lber das Internet geeignete, Daten repréasentie-
rende Signalfolge") den Erzeugnischarakter des Gegenstands klargestellt zu ha-
ben. Ebensowenig wie die Beanspruchung einer "zur Speicherung auf einem Da-
tentrager geeigneten Datenfolge" den Erzeugnischarakter eines solchen Pro-
gramms erkennen lassen und es dem Gebrauchsmusterschutz zuganglich ma-
chen wurde, kann die Angabe der Eignung der Signalfolge, Uber Tragermedien

transportiert zu werden, diesem Programm zur Erzeugniskategorie verhelfen.

Allerdings ist nicht zu Ubersehen, dald nach der beanspruchten Lehre der Schutz-
anspruche 11 bis 20 der Datentrager bzw das Speichermedium - soweit die An-
spruche auf diese Vorrichtungen gerichtet sind - fur die Begrindung (nicht fur die
Wirkung) des Schutzes von untergeordneter Bedeutung sind, wahrend das ge-
speicherte Programm, das auch in der Signalfolge wiedergegeben ist, insoweit im
Vordergrund steht. Fur die kategorielle Zuordnung erscheint es aber angesichts
der mit der neueren hdchstrichterlichen Rechtsprechung bewirkten "Offnung"
(Kraller GRUR 2001, 959, 964 mwN) der Schutzmdéglichkeit fur Problemlésungen
die mit Computerprogrammen arbeiten, nicht als entscheidend, ob der Datentrager
als solcher (das Speichermedium als solches) zur Begrindung der Erfindungsho-
he beitragt; die Notwendigkeit, die erfinderische Leistung nicht allein nach der ge-
wahlten Anspruchskategorie, sondern unter besonderer Berlcksichtigung dessen
zu beurteilen, was nach der beanspruchten Lehre "im Vordergrund steht" (vgl
BGH GRUR 2002, 143, 145 - Suche fehlerhafter Zeichenketten), zwingt nicht
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zugleich dazu, statt der gewahlten Anspruchskategorie nur eine solche gelten zu
lassen, die sich aufgrund der im Vordergrund stehenden (oder "der Anmeldung
zugrunde liegenden”, vgl BGH GRUR 2000, 1007, 1009 - Sprachanalyse-

einrichtung) Lehre bestimmt.

3. Dagegen ist der angemeldete Gegenstand mit den Unterlagen nach dem ersten

Hilfsantrag eintragungsfahig.

a) Da sich die Schutzanspriche 11 bis 20 nach diesen Unterlagen im Gegensatz
zu denen nach dem Hauptantrag nicht auch auf eine Signalfolge, sondern nur auf
einen Datentrager richten, entfallen hier die Bedenken, die beim Hauptantrag ge-
gen die Eintragbarkeit wegen der Verfahrenskategorie dieses Gegenstandes be-

stehen.

b) Den mit diesem Hilfsantrag zur Eintragung vorgelegten Gegenstanden kann
auch unter dem Gesichtspunkt der fur den Gebrauchsmusterschutz erforderlichen
technischen Natur der angemeldeten Erfindung die Eintragung nicht verwehrt wer-

den.

Dem in den Schutzanspruchen 1 bis 10 zunachst unter Schutz gestellten "System
zur variablen Tarifierung" hat der angefochtene Beschluld die Technizitat unter Be-
zugnahme auf die neuere Rechtsprechung (BGH GRUR 2000, 498 - Logikverifika-
tion; GRUR 2000, 1007 - Sprachanalyseeinrichtung) zuerkannt. Dem ist fur die mit
den Schutzansprichen 1 bis 10 nach dem ersten Hilfsantrag unter Schutz gestell-

te "Rechneranlage zur variablen Tarifierung" eben deshalb zu folgen.

Aber auch dem in den Schutzanspruchen 11 bis 20 unter Schutz gestellten Daten-
trager ist die Technizitat nicht abzusprechen. Der angefochtene Beschlul® hat
diese Frage dahingestellt gelassen. Der beschlieRende Senat sieht sich berech-
tigt, bei der Frage nach der technischen Natur ebenso wie bei der nach der kate-

goriellen Einordnung des unter Schutz gestellten Gegenstands mit Rucksicht auf
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die neuere hochstrichterliche Rechtsprechung davon auszugehen, als was die der
Anmeldung zugrunde liegende Lehre beansprucht wird, namlich als Vorrichtungs-,
als Verfahrensanspruch oder in Form eines Programms (vgl BGH GRUR 2000,
1007, 1009 - Sprachanalyseeinrichtung). Legt man in Verfolg dessen die Vorrich-
tungsanspruiche zugrunde, als die die zugrunde liegende Lehre beansprucht wird,
kann es an der technischen Natur keinen Zweifel geben; Datentrager sind in die-
ser Eigenschaft vielfaltig Gegenstand angewandter Naturgesetzlichkeiten und da-

mit technischen Charakters.

Erst recht gilt dies fur den in den Schutzanspriuchen 21 bis 28 umschriebenen

Rechner.

4. Der Antrag der Anmelderin auf Erstattung der Beschwerdegebihr ist nicht be-
grundet. Die Erstattung der Gebuhr nach § 18 Abs 2 Satz 1 GebrMG iVm § 80
Abs 3 PatG, § 9 PatKostG setzt eine fehlerhafte Sachbehandlung durch das Deut-
sche Patent- und Markenamt im patentamtlichen Verfahren voraus. Eine solche
lakt sich den Akten nicht entnehmen, insbesondere laf3t sich - anders als geltend
gemacht - kein Verstol3 gegen das Recht der Anmelderin auf rechtliches Gehor
auch bezuglich der Frage der kategoriellen Zuordnung feststellen. Die Ge-
brauchsmusterstelle hatte mit Zwischenbescheid vom 26. Juli 2000 mitgeteilt, dal®
die angemeldete Erfindung als Verfahrenserfindung gem § 2 Nr 3 GebrMG vom
Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossen sein wirde, sofern die systematisch vor-
rangigen Bedenken der Gebrauchsmusterstelle gegen die Technizitat der Erfin-
dung ausgeraumt werden konnten. Damit war der Anmelderin Gelegenheit gege-
ben, sich vor Erlal3 des angefochtenen Beschlusses auch zu dem maoglichen Cha-

rakter der angemeldeten Erfindung als Verfahren zu aul3ern.

5. Der Senat hat die Rechtsbeschwerde nach § 18 Abs 4 GebrMG iVm § 100
Abs 2 PatG zugelassen. Die Frage, ob fur die kategorielle Einordnung des unter

Schutz gestellten Gegenstandes Erwagungen zu bericksichtigen sind, wie sie
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nach der neueren hochstrichterlichen Rechtsprechung im Zusammenhang mit der
Bestimmung der technischen Natur des Gegenstandes zugrunde gelegt werden,

ist eine Rechtsfrage von grundsatzlicher Bedeutung.

Goebel Dr. Hartung Werner

Pr



	I
	II


