BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 17/96

vom

30. September 1997

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend das Gebrauchsmuster 88 00 116

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

GG Art. 101;

PatG 1981 §§ 81, 100 Abs. 3 Nr. 1 und 5;
GebrMG 1986 § 18 Abs. 4 Satz 4 und Abs. 5;
GVG §§ 21 e, 21 g

Fersensporn

Die Uberbesetzung des Gebrauchsmuster-Beschwerdesenats beim
Bundespatentgericht, die sich aus der Heranziehung aller
technischen Beisitzer der Technischen Beschwerdesenate die-
ses Gerichts ergibt, begegnet unter den gegenwdrtigen Um-

stdnden keinen durchgreifenden rechtlichen Bedenken.



BGH, Beschl. v. 30. September 1997 - X ZB 17/96 - Bundespatentgericht



Matthias Prinz
Rechtsanwalt

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am
30. September 1997 durch den Vorsitzenden Richter Rogge
und die Richter Dr. Jestaedt, Dr. Melullis, Scharen und

Keukenschrijver

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den BeschluBl des 5. Senats
(Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentge-
richts vom 10. April 1996 wird auf Kosten der Antrags-

gegnerin zurlickgewiesen.

Der Wert des Gegenstands der Rechtsbeschwerde wird auf

100.000,-- DM

festgesetzt.

Grinde:

I. Die Antragsgegnerin war Inhaberin des am 8. Januar
1988 angemeldeten und am 25. Februar 1988 eingetragenen Ge-
brauchsmusters 88 00 116, das ein Fersenkissen betrifft.
Die verlangerte Schutzdauer des Gebrauchsmusters ist am
8.1.1996 abgelaufen. In der eingetragenen Fassung enthdlt
das Schutzrecht insgesamt finf Anspriiche, von denen der er-

ste wie folgt lautet:
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lll.

Fersenkissen aus Silikon-Kautschuk mit einer Fer-
senbettung und gegebenenfalls einer randseitig
daran anschlieBenden Schale,

dadurch gekennzeichnet,

daB3 das Fersenbett (1) einen Bereich (3) aus einem

weicher eingestellten Silikon-Kautschuk aufweist."

Wegen der weiteren Anspriiche wird auf die Gebrauchsmu-

steranmeldung verwiesen.

Gegen dieses Gebrauchsmuster richtet sich der Lo-

schungsantrag der Antragstellerin vom 14. August 1992, mit

dem sie die volle Vernichtung des Schutzrechts begehrt hat.

Die Gebrauchsmusterabteilung hat den Ldschungsantrag mit

der MaBgabe zuriickgewiesen, daB Anspruch 1 des Gebrauchsmu-

sters folgende Fassung erhielt, die im wesentlichen

der zu-

letzt von der Antragsgegnerin beanspruchten Fassung ent-

spricht. Von dieser unterscheidet er sich durch die in der

nachstehenden Wiedergabe unterstrichenen Worte, die in die

nach der Zuriickweisung des Loschungsantrags verbleibende

Fassung zusdtzlich aufgenommen wurden.

lll.

Fersenbett (1) mit einem der Abstiitzung des Fer-
sensporns dienenden, in das Fersenbett (1) einge-
betteten Polster, dessen Elastizitdt groBer ist
als die des Materials des Fersenbettes (1),
dadurch gekennzeichnet,

daB das Polster einen nur der Abstiitzung des Fer-
sensporns dienenden Bereich (3) bildet und das

Fersenbett (1) mit einer an sich bekannten rand-

seitig daran anschlieBenden Schale (2) und dieser



Bereich (3) insgesamt aus Silikon-Kautschuk beste-
hen, wobei der Bereich (3) die groBere Elastizitédt

aufweist."”

An diesen schlieBen sich die eingetragenen Anspriiche 2

bis 5 an.

Gegen die teilweise Zuriickweisung ihres Ldschungsan-
trags hat die Antragstellerin Beschwerde eingelegt, mit der
sie nach dem Ende der Schutzfrist des Gebrauchsmusters die
Feststellung der Rechtsunwirksamkeit des Schutzrechts be-
gehrt. Die Antragsgegnerin ist dem Rechtsmittel entgegenge-

treten.

Mit BeschluB vom 10. April 1996 hat das Bundespatent-
gericht festgestellt, daB das Streitgebrauchsmuster vollen

Umfangs rechtsunwirksam war.

Gegen diese Entscheidung wendet sich die Antragsgegne-
rin mit der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde, mit der

sie beantragt,

den angefochtenen BeschlufB3 aufzuheben und die Sache
zur anderweiten Verhandlung an das Bundespatentgericht

zuriickzuverweisen.

Zur Begriindung ihres Rechtsmittels macht sie geltend,
das Bundespatentgericht sei nicht vorschriftsmdBig besetzt
gewesen. Ferner genilige seine Entscheidung nicht dem Begriin-

dungszwang.



Die Antragstellerin tritt der Rechtsbeschwerde entge-

gen.

II. Die nicht zugelassene Rechtsbeschwerde ist zuléds-
sig, da sie darauf gestiitzt wird, das Bundespatentgericht
sei nicht vorschriftsmdBig besetzt gewesen und der ange-
fochtene BeschlufB3 sei nicht mit Griinden versehen (§ 18
Abs. 5 GebrMG i.v.m. § 100 Abs. 3 Nr. 1 u. 5 PatG). Die
Rechtsbeschwerde ist jedoch nicht begriindet. Die geriigten

Midngel liegen nicht vor.

1. Ohne Erfolg beanstandet die Rechtsbeschwerde die
Besetzung des Beschwerdegerichts als nicht vorschrifts-

mapig.

a) An der Geltendmachung dieses Beschwerdegrundes ist
die Antragsgegnerin nicht deshalb gehindert, weil sie die
Besetzung des Beschwerdegerichts in der Vorinstanz nicht
geriigt hat, obwohl sie die geltend gemachten Beschwerde-
grinde durch Einblick in die Geschaftsverteilung des Bun-
despatentgerichts bereits in dieser Instanz hatte feststel-
len koénnen. Nach dem Wortlaut des § 100 Abs. 3 Nr. 1 PatgG,
auf den § 18 Abs. 5 GebrMG fiir die Rechtsbeschwerde in Ge-
brauchsmustersachen verweist, setzt die nach dieser Vor-
schrift zulassungsfreie Rechtsbeschwerde eine vorherige
Geltendmachung der Besetzungsriige in der Beschwerdeinstanz
nicht voraus. Griinde, aus denen sich die Notwendigkeit ei-
ner solchen Geltendmachung ergeben kénnten, sind auch sonst
nicht ersichtlich. Auf die Einhaltung der Regelungen iiber
die Besetzung des Gerichts konnen die Verfahrensbeteiligten

nicht verzichten. Die Heilung eines Besetzungsmangels nach



§ 295 ZPO ist im ZivilprozeB nicht moéglich (vgl. BGH, Urt.
v. 19.10.1992 - IT ZR 171/91, NJW 1993, 600, 601 = MDR
1993, 269, 270; Zoller/Greger, ZPO, 20. Aufl., § 295 ZPO
Rdn. 4; Sangmeister, JZ 1993, 737). Das schliefBBt zugleich
eine Pradklusion aus, die in ihrer Wirkung einem Verzicht
gleichkame. Fiir das Beschwerdeverfahren in Patent- und Ge-
brauchsmustersachen gilt nichts anderes. Auch hier gehdrt
die Beachtung der dem 6ffentlichen Interesse an einer ge-
ordneten Rechtspflege dienenden Regelungen, zu denen auch
die die Besetzung des Gerichts bestimmenden Vorschriften

gehdren, zu den unverzichtbaren Normen.

b) Die Uberbesetzung des Gebrauchsmuster-Beschwerde-
senats des Beschwerdegerichts begriindet hier keinen Beset-
zungsmangel, wie letztlich auch die Rechtsbeschwerde nicht

verkennt.

aa) Nach § 18 Abs. 4 GebrMG entscheidet iber Beschwer-
den gegen Beschliisse der Gebrauchsmusterstelle ein Be-
schwerdesenat des Bundespatentgerichts. In Verfahren iiber
die Beschwerde gegen Beschliisse, durch die eine Gebrauchs-
musteranmeldung zuriickgewiesen wurde, entscheidet dieser
Senat nach der Regelung des § 18 Abs. 4 Satz 2 GebrMG in
einer Besetzung mit zwei rechtskundigen und einem techni-
schen Mitglied. Fiir Beschwerden gegen Beschliisse der Ge-
brauchsmusterabteilung iber L&schungsantrdge schreibt der
2. Halbsatz dieser Regelung eine Besetzung mit einem
rechtskundigen Vorsitzenden und zwei technischen Mitglie-
dern vor. Unter den Voraussetzungen des § 67 PatG ist dar-

iiber hinaus in einer Besetzung mit drei rechtskundigen Mit-



gliedern zu entscheiden (vgl. Benkard, Patentgesetz, Ge-

brauchsmustergesetz, 9. Aufl., Rdnr. 9 zu § 18 GebrMG).

Uber die danach notwendige Zahl geht die Zuweisung
richterlicher Mitglieder an den Gebrauchsmuster-Beschwerde-
senat in der Geschadftsverteilung des Bundespatentgerichts
deutlich hinaus. Zwar iibersteigt die Zahl der rechtskundi-
gen Mitglieder den fiir eine geordnete Spruchtadtigkeit not-
wendigen Bedarf nicht. Demgegeniiber betrdgt die Zahl der
zugewiesenen technischen Beisitzer ein Vielfaches der vom
Gesetz verlangten Besetzung. Gleichwohl begegnet diese
Uberbesetzung im Hinblick auf die besondere Funktion des
Beschwerdegerichts und seine von anderen Gerichten abwei-
chende Funktion und Besetzung hier keinen durchgreifenden

Bedenken.

bb) Die Uberbesetzung gerichtlicher Spruchkdrper ist
in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts aus der
Sicht des Verfassungsrechts vor allem deshalb beanstandet
worden, weil sie aus der Sicht der Rechtssuchenden den Ein-
druck willkiirlicher Manipulation der Richterbank hinterlas-
sen konnte (vgl. BVerfGE 17, 294, 301; 18, 65, 69 f.; 18,
344, 350; 19, 145, 147; 22, 282, 285), ohne dafB eine diesen
Eindruck hervorrufende Uiberbesetzung aus zwingenden Griinden
der Rechtspflege erforderlich sein konne. Diese Rechtspre-
chung geht von dem herkémmlichen Bild der einheitlichen Be-
setzung der Gerichte mit im Dienst des Staates stehenden
Juristen aus, die von der Art ihrer Ausbildung her grund-
sdtzlich alle Aufgaben in jedem Spruchkorper ausfiillen kon-
nen. Bei einer solchen Besetzung kénnen die mit einer Uber-

besetzung verbundenen Nachteile fiir die von der Verfassung



in besonderem MaBe mit Unabhdngigkeit und der Pflicht zu
Unparteilichkeit und Willkiirfreiheit ausgestattete Rechts-
pflege grundsatzlich nicht hingenommen werden. Sie kann
nicht nur den Eindruck einer vom Belieben des Vorsitzenden
abhdngigen Verteilung der Geschidfte hervorrufen, sondern
stellt dariiber hinaus die ihm durch das ProzeBrecht und die
Verfassung zugewiesenen Aufgaben bei der Fiihrung und Koor-
dinierung der Tatigkeit des Spruchkérpers in Frage. Nach
der Rechtsprechung gebietet es das Leitbild der Verfassung
von der geordneten Rechtspflege, daB die Vorsitzendentadtig-
keit im wesentlichen durch den Vorsitzenden selbst und
nicht durch andere Mitglieder des Spruchkorpers ausgeilibt
wird (vgl. BGH (GS) BGHZ 37, 210, 213 f.; BGHZ 49, 64, 67).
Diese Aufgabenverteilung kann in Frage gestellt werden,
wenn der auf der Zuarbeit einer groBeren Zahl von Beisit-
zern beruhende Arbeitsanfall von dem Vorsitzenden allein
nicht mehr bewdltigt werden kann. Dabei ist erfahrungsgemidf3
davon auszugehen, daB bei der typischen Besetzung gericht-
licher Spruchkdrper mit der Zahl der Beisitzer dieser Ar-

beitsanfall ansteigt.

Auf eine Besetzung mit anderen als rechtskundigen Be-
rufsrichtern lassen sich diese Grundsdtze jedoch nicht ohne
weiteres iibertragen. So wird bei ehrenamtlichen Richtern
eine Uberbesetzung auch in grdBerer Zahl als unbedenklich
angesehen (vgl. etwa Zd6ller/Gummer, aaO, § 105 GVG, Rdn. 2;
Kissel GVG, 2. Aufl., § 94 GVG Rdn. 13; MinchKomm zur
ZPO/Wolf, 1992, § 105 GVG Rdn. 8; Wieczorek, ZPO, 3. Aufl.,
§ 105 GVG Rdn. 3; vgl. auch BGH, Urt. v. 14.3.1994
- AnwZ (B) 27/93, NJW 1994, 2751 = MDR 1994, 947 fiir die

Zahl der nicht als Berufsrichter tdtigen Fachbeisitzer im



Senat fiir Anwaltssachen). Da auf diese Beisitzer nicht wie
auf rechtskundige Berufsrichter beliebig in jeder Sache zu-
riickgegriffen werden kann, verbietet sich eine pauschale
Ubertragung der fiir diese entwickelten Grundsitze. Daneben
sind auch andere Griinde denkbar, die insbesondere wegen der
Abweichung vom Leitbild eines Gerichts mit rechtskundigen
Berufsrichtern im Interesse einer geordneten Rechtspflege
eine differenzierte Behandlung erfordern. Im Einzelfall be-
darf es daher einer Abgrenzung zwischen der aus Ausbildung
und Funktion dieser Richter, ihrer Stellung im Gericht und
den daraus folgenden Anforderungen fiir die Funktionsfdhig-
keit und funktionsgerechte Arbeit des jeweiligen Gerichts
und den mit einer Uberbesetzung verbundenen Gefahren. Da-
nach erscheint hier die Uberbesetzung des Gebrauchsmuster-

Beschwerdesenats als nicht bedenklich.

Das Bundespatentgericht ist in erheblichem Umfang mit
der Bewertung technischer Sachverhalte befaBt. Auf dieser
besonderen Funktion beruht die Besetzung mit technischen
Richtern. Zwar kann derjenige, der die besondere Befdhigung
zum Richteramt bei diesem Gericht als technisches Mitglied
erworben hat, sein Richteramt ilberall dort ausiiben, wo die
Mitwirkung eines technischen Richters vorgesehen ist (vgl.
BGHZ 38, 166, 170 = GRUR 1963, 129, 131 - Kunststoffta-
blett; BGHZ 42, 248, 258 = GRUR 1965, 234, 237 - Spannungs-
regler); die Mitwirkung der technischen Beisitzer ist nicht
auf Entscheidungen beschrédnkt, fiir die sie aufgrund ihrer
Vorbildung und bisherigen T&tigkeit iiber eine besondere
Sachkunde verfiigen. Gleichwohl ist diese besondere Sachkun-
de der maBgebliche Grund fiir ihre Berufung in das Richter-

amt; ihre Mitwirkung soll die Spruchkérper des Bundespa-



tentgerichts in verstdrktem Umfang zur sachkundigen Beur-
teilung der ihm vorgelegten technischen Sachverhalte befd-
higen. Das legt es nahe, auch bei der Beurteilung von Ge-
brauchsmustersachen auf die Gesamtheit der technischen Bei-
sitzer zurlickzugreifen. So 1laBt sich die der Funktion des
Beschwerdegerichts entsprechende und im Interesse einer ge-
ordneten Rechtspflege gebotene umfassende Mitwirkung der
fachlichen Kompetenz der technischen Beisitzer auch fir

Entscheidungen in Gebrauchsmustersachen nutzen.

Wie die Geschdftsverteilung des Bundespatentgerichts
ergibt, ist jedem dieser technischen Beisitzer ein eigenes
Fachgebiet zugewiesen, fiir das er schon aufgrund der an
diese Zuweisung ankniipfenden Tdtigkeit {iber besondere Er-
fahrungen verfiigt. DemgemdB wird der technische Sachver-
stand im Bundespatentgericht vollstdndig erst durch die Ge-
samtheit aller technischen Beisitzer reprédsentiert. Das
bildet zugleich eine hinreichende Rechtfertigung fiir ihre
Heranziehung in dem eingerichteten Gebrauchsmuster-
Beschwerdesenat; dieser kann auf die gesamte fachliche Kom-
petenz der technischen Beisitzer nur zuriickgreifen, wenn
auch in seiner Zustdndigkeit sdmtliche technischen Sachge-
biete in gleicher Weise abgedeckt sind wie bei den techni-
schen Beschwerdesenaten. Dem kann durch eine Verteilung der
anfallenden Gebrauchsmustersachen auf mehrere Beschwerdese-
nate nicht begegnet werden. Damit verbunden ist die Gefahr
einer Rechtszersplitterung durch widersprechende Entschei-
dungen, deren Vermeidung im Interesse einer geordneten

Rechtspflege liegt.



Vor diesem Hintergrund ist die Zuweisung samtlicher
technischen Beisitzer zu dem einen Gebrauchsmuster-
Beschwerdesenat jedenfalls dann nicht zu beanstanden, wenn
damit nicht auch andere, durch eine geordnete Rechtspflege
weder gebotene noch mit ihr zu vereinbarende Ziele verfolgt
werden. Hierfiir sind Anhaltspunkte nicht zu erkennen. DaB3
die umfangreiche Zuweisung technischer Beisitzer dem Zweck
dient, die Einrichtung eines weiteren, an sich notwendigen
Senats iilberfliissig zu machen, ist nicht ersichtlich. Nach
der Statistik des Bundespatentgerichts sind bei dem Ge-
brauchsmuster-Beschwerdesenat in den Jahren 1994 bis 1996
jeweils etwa 100 Beschwerden angefallen (vgl. B1PMZ 1997,
68: 1994 - 113 Beschwerden; 1995 - 84 Beschwerden und 1996
- 97 Beschwerden). Darin enthalten sind auch Rechtsmittel,
iiber die der Senat nach der gesetzlichen Regelung in ande-
rer Besetzung zu entscheiden hat, die also von der hier in
Frage stehenden Zuweisung nicht unmittelbar betroffen sind.
Ebensowenig bietet dieser Geschédftsanfall Anhaltspunkte fiir
die Annahme, daB er den Vorsitzenden des Gebrauchsmuster-
Beschwerdesenats daran hindern konnte, die ihm iUbertragenen
Aufgaben in der gebotenen Weise und in dem erforderlichen

Umfang wahrzunehmen.

c) Die Auswahl der im vorliegenden Fall berufenen Bei-
sitzer entspricht den von dem Vorsitzenden vor Beginn des
jeweiligen Geschdftsjahres aufgestellten Mitwirkungsgrund-
sdtzen. Deren Verletzung wird durch die Rechtsbeschwerde

auch nicht geltend gemacht.

Die Mitwirkungsgrundsdtze geniigen als solche auch in-

haltlich den gesetzlichen Anforderungen, da sie in abstrakt



genereller Weise festlegen, welche richterlichen Mitglieder
des Gebrauchsmuster-Beschwerdesenats Jjeweils zur Entschei-
dung in der Sache berufen sind (vgl. dazu BVerfG, Beschl.
v. 8.4.1997 - 1 BvU 1/95, ZIP 1997, 758, 760 f.; BB 1997,
1009, 1010).

Als erster Beisitzer ist nach dieser Regelung der in
den Mitwirkungsgrundsdtzen des Technischen Beschwerdese-
nats, zu dessen Geschaftsbereich der Gegenstand des streit-
befangenen Schutzrechts gehdrt, bestimmte Berichterstatter
berufen. Fehlt eine solche Feststellung in den Mitwirkungs-
grundsdtzen des so bezeichneten und festgelegten techni-
schen Beschwerdesenats, wird der dort bestimmte erste tech-
nische Beisitzer herangezogen. Bei Verhinderung des auf
diese Weise bestimmten Beisitzers tritt dessen in den Mit-
wirkungsgrundsdtzen des jeweiligen Technischen Beschwer-
desenats bezeichnete Vertreter an seine Stelle. Als zweiter
Beisitzer wirkt jeweils ein namentlich filir das Jjeweilige
technische Fachgebiet, dem der Gegenstand des Schutzrechtes
zuzuordnen ist, bestimmtes technisches Mitglied eines Tech-
nischen Beschwerdesenats mit, wobei sich die Zuweisung auch
hier an der Zustdndigkeit der Technischen Beschwerdesenate
mit der MaBgabe orientiert, daB die Fachgebiete iiberwiegend
einem technischen Richter oder seinem Vertreter iibertragen
sind, der aus einem fiir ein anderes Fachgebiet zustdndigen
Senat stammt, und die Zahl der zweiten Beisitzer insgesamt
auf zehn beschrdnkt ist. Diese Regelung entzieht dem Vor-
sitzenden des Gebrauchsmuster-Beschwerdesenats eine Bestim-
mung des Beisitzers jeweils im Einzelfall; welcher Beisit-
zer in der jeweiligen Sache berufen wird, kann im voraus

nach abstrakten Grundsidtzen abschliefend bestimmt werden.



d) Zu beanstanden sind diese Mitwirkungsgrundsdtze
auch nicht deshalb, weil - wie die Rechtsbeschwerde meint -
bei ihrer Anwendung einige dem Gebrauchsmuster-Beschwerde-
senat nach der Geschdftsverteilung des Bundespatentgerichts
zugewiesene technische Beisitzer von der Mitwirkung an al-
len Sachen ausgeschlossen wdren. Dabei kann dahinstehen, ob
das Vollstandigkeitsprinzip, das dem Prdsidium eines Ge-
richts den Einsatz aller ihm zugeteilten Richter gebietet
(vgl. BVerfGE 17, 252, 260; Kissel, aaO, § 21 e GVG
Rdn. 81; Wolf/MiinchKomm., ZPO, aaO, § 21 e GVG Rdn. 21;
Wieczorek/Schreiber, aaO, § 21 e GVG Rdn. 5), auch den Vor-
sitzenden eines Spruchkorpers verpflichtet, alle Beisitzer
im Spruchkdrper mitwirken zu lassen. Auch wenn das unter-
stellt wird, geniigen die hier vorliegenden Mitwirkungs-
grundsadtze den zu stellenden Anforderungen, da sie entgegen
der Auffassung der Rechtsbeschwerde eine Heranziehung samt-

licher zugewiesener Beisitzer vorsehen.

Die Beteiligung aller zugewiesenen technischen Richter
ist nach den Mitwirkungsgrunds&dtzen bereits durch die den
ersten Beisitzer betreffende Auswahlregelung sicherge-
stellt. Die Mitwirkungsgrundsdtze des Gebrauchsmuster-
Beschwerdesenats kniipfen nach Wortlaut und erkennbarem Sinn
an die interne Geschdftsverteilung der Technischen Be-
schwerdesenate und die dort getroffene Zuweisung von tech-
nischen Sachgebieten an. Nach anderen Kriterien wird ein
erster technischer Beisitzer nur dann berufen, wenn eine
Zuweisung nach dem jeweiligen Fachgebiet in den Mitwir-
kungsgrundsdtzen des zustdndigen Technischen Beschwerdese-

nats nicht stattgefunden hat. Das ist lediglich eine vor-



sorgliche Sonderregelung fir einen bei Abfassung der Mit-
wirkungsgrundsédtze des Gebrauchsmuster-Beschwerdesenats
nicht auszuschlieBenden Ausnahmetatbestand. In diesem Rah-
men ist auch diese Regelung sachgerecht und keinen durch-
greifenden Bedenken ausgesetzt. Einer weiteren Vertiefung
bedarf es hier schon deshalb nicht, weil ein solcher Fall
nicht vorliegt. DaB die Heranziehung einzelner Richter un-
terbleibt, wenn in dem jeweiligen Geschd@ftsjahr Verfahren
aus dem betreffenden technischen Fachgebiet nicht an den
Senat gelangen, beriihrt die rechtliche Zuldssigkeit dieser
Regelung nicht. Sie betrifft allein den tatsdchlichen Ge-
schaftsanfall des Senats, bei dem Unterschiede die Zulads-
sigkeit der generell abstrakten Regelung in den Mitwir-
kungsgrundsadtzen nicht berilhren koénnen. Diese soll gerade
den Eindruck einer vom Belieben des Vorsitzenden abhdngigen
Verteilung der Geschafte im Einzelfall vermeiden und muB

deshalb notwendig an abstrakte Kriterien ankniipfen.

Die in den Mitwirkungsgrundsdtzen getroffenen Regelun-
gen zur Auswahl des weiteren technischen Beisitzers begeg-
nen ebenfalls keinen durchgreifenden Bedenken. Wie bereits
ausgefilhrt, fiihrt der mit der Zuweisung technischer Richter
zu den Spruchkdrpern des Bundespatentgerichts verfolgte
Zweck nicht dazu, daB ihre Mitwirkung auf Entscheidungen
beschrankt werden miiBte, fiir die sie nach Vorbildung und
bisheriger Tatigkeit besonders qualifiziert sind (vgl. auch
Beschl. v. 9.3.1976 - X ZB 17/74, GRUR 1976, 719, 720
- Elektroschmelzverfahren). Schon deshalb war der Vorsit-
zende des Gebrauchsmuster-Beschwerdesenats nicht gezwungen,

den zweiten Beisitzer ebenfalls aus dem Technischen Be-



schwerdesenat auszuwdhlen, in dessen Zustdndigkeit der Ge-

genstand des Gebrauchsmusters fallen sollte.

Da dem Vollstdndigkeitsprinzip - seine Geltung fiir die
spruchkorperinternen Mitwirkungsgrundsédtze unterstellt -
bereits durch die Bestimmung des ersten Beisitzers genligt
wurde, begegnet es auch keinen durchgreifenden Bedenken,
daB der Vorsitzende dieses Senats die Zahl der zugewiesenen
technischen Beisitzer bei der Auswahl des zweiten Beisit-
zers begrenzt hat. In welcher Weise der Vorsitzende die dem
Senat zugewiesenen technischen Beisitzer heranzieht, ist
seinem pflichtgemdBen Ermessen iiberlassen. Die Erwdgungen,
die die Zuweisung der technischen Beisitzer in einem zur
deutlichen Uberbesetzung fiihrenden Umfang rechtfertigen,
schlieBen die Heranziehung anderer sachlicher Kriterien bei
der Bestimmung des zweiten Beisitzers nicht von vornherein
aus. So kann sie auch durch die Uberlegung gerechtfertigt
sein, den Kreis der mit Gebrauchsmusterldschungsverfahren
befaBBten Richter nicht zu groB werden zu lassen oder die
Belastung filir die Senate, die Mitglieder an den Gebrauchs-
muster-Beschwerdesenat abstellen miissen, zu begrenzen. Die
Beschrankung der Auswahl bei den zweiten Beisitzern bietet
den Vorteil, daB diese trotz der bei dem Senat anfallenden
geringen Zahl von Loschungsverfahren infolge der hiufigeren
Befassung eine groBere, der Entscheidungsfindung und damit
der Rechtspflege forderliche Erfahrung gewinnen. Das stellt
eine nicht von vornherein als unverniinftig zu verwerfende
Erwagung dar, die die getroffene Regelung hier noch zu
rechtfertigen vermag, zumal diese hinsichtlich der Bestim-

mung des zweiten Beisitzers noch keine derart weitgehende
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Verengung enthdlt, daB Anhaltspunkte fiir eine willkiirliche

Auswahl aus sachfremden Griinden erkennbar wiirden.

2. Auch der von der Rechtsbeschwerde weiter geriigte
Mangel einer fehlenden ausreichenden Begriindung ist nicht
gegeben. Wie das Rechtsmittel nicht verkennt, sind der an-
gefochtenen Entscheidung Griinde beigefiigt. Von ihr geltend
gemacht wird demgemdf3 nicht das v6llige Fehlen einer Be-
grindung; sie beanstandet lediglich, daB diese dem gesetz-
lichen Begriindungszwang nicht geniigten. Diese Riige ist

nicht begriindet.

An einem solchen Mangel leidet die Entscheidung nicht
deshalb, weil sie - wie die Rechtsbeschwerde geltend
macht - den Gegenstand der Erfindung mit vom Wortlaut des
Hauptanspruchs abweichenden Worten beschreibt und allein
den so bestimmten Inhalt der Priifung der Schutzwiirdigkeit
zugrunde legt. Allerdings muBB eine ausreichende Begriindung
nicht nur fiir die Entscheidung insgesamt gegeben werden;
der Begriindungszwang verlangt vielmehr eine Auseinanderset-
zung mit jedem Anspruch und jedem selbstdndigen Angriffs-
und Verteidigungsmittel (BGHZ 39, 333, 337 - Warmpressen;
Sen.Beschl. v. 4.12.1990 - X ZB 6/90, GRUR 1991, 441
- Pharmazeutisches Praparat). Dem kommt die angefochtene
Entscheidung jedoch in ausreichendem Umfang nach. Nach dem
Inhalt der Entscheidungsgriinde hat das Beschwerdegericht
den Gegenstand der Erfindung, den es seiner Wiirdigung zu-
grunde gelegt hat, der im Anspruch beschriebenen Erfindung
- unter erganzender Heranziehung des Inhalts der Gebrauchs-
musteranmeldung - im Wege der Auslegung entnommen. Der von

ihm zugrunde gelegte Wortlaut wird in der Entscheidung als
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der im Wege der Auslegung ermittelte Inhalt der Schutzan-
spriiche bezeichnet. Diese Interpretation hat es - insbe-

sondere auf S. 11 Abs. 2 der Urteilsgriinde - nachvollzieh-
bar und damit einer dem Begriindungszwang geniligenden Weise

erlidutert.

Die von der Revision in diesem Zusammenhang erhobenen
Riigen betreffen lediglich Inhalt und Ergebnis der Ausle-
gung. Das geniigt zur Darlegung eines VerstoBles gegen den
Begriindungszwang nicht. Ein solcher Mangel ist nicht schon
dann gegeben, wenn sich die gegebene Begriindung mit einem
beanspruchten Gegenstand nicht befaBt, weil dieser nach
Auffassung des Patent- oder Gebrauchsmusteranmelders ver-
kannt sein soll (vgl. Sen.Beschl. v. 20.10.1993
- X ZB 4/93, GRUR 1994, 188 - alkoholfreies Bier). Dieser
Gesichtspunkt betrifft allein die Frage, ob die angefochte-
ne Entscheidung sachlich richtig ist. Das ist im Verfahren
der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde nicht zu priifen
(vgl. Sen.Beschl. v. 26.9.1996 - X zZB 18/95, GRUR 1997, 119
- elektrisches Speicherheizgerdt). Dem Erfordernis der Be-
griindung ist vielmehr schon dann genligt, wenn die Entschei-
dung zu allen wesentlichen Angriffs- oder Verteidigungsmit-
tel Stellung nimmt, die von den Verfahrensbeteiligten vor-

getragen worden sind.

Eine hinreichende Begriindung fehlt der angefochtenen
Entscheidung auch nicht deshalb, weil das Beschwerdegericht
die von der Antragstellerin aufgeworfene Frage einer unzu-
lassigen Erweiterung offengelassen hat. DaB die Begriindung
auf alle Anspriiche, Angriffs- und Verteidigungsmittel ein-

zugehen hat, bedeutet nicht, daB auch fiir die Entscheidung
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unerhebliche Fragen behandelt werden miten. Fiir nicht tra-
gende Gesichtspunkte gilt der Begriindungszwang nach § 100
Abs. 3 Nr. 5 PatG nicht (vgl. BGH, Beschl. v. 26.1.1989

- I ZB 8/88, GRUR 1989, 425 - Superplanar - fiir die Be-
schwerde in einer Warenzeichensache; vgl. auch Sen.Beschl.
v. 11.6.1991 - X zZB 5/90 u. v. 8.10.1985 - X ZB 35/84

- Lactobacillus Casei, B1PMZ 1986, 336). Die Entscheidung
kann daher alle Angriffs- und Verteidigungsmittel offenlas-
sen, auf die es im Ergebnis nicht ankommt. Hier hat das Be-
schwerdegericht die Schutzfahigkeit mit der Begriindung ver-
neint, daB der Gegenstand der Erfindung dem Fachmann durch
den Stand der Technik nahegelegt worden sei. Da damit eine
wesentliche Voraussetzung der Schutzfahigkeit verneint wur-
de, geniigte diese Erwdgung zur Begriindung der getroffenen
Entscheidung. Ob der beanspruchten Erfindung dariiber hinaus
auch aus anderen Griinden die Schutzfdhigkeit ganz oder
teilweise fehlte, bedurfte damit keiner weiteren Erdrterung

mehr.

ITI. Eine miindliche Verhandlung hat der Senat nicht
filr erforderlich gehalten (§ 18 Abs. 5 Satz 2 GebrMG i.V.m.
§ 107 Abs. 2 2. Halbs. PatG).
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Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 18 Abs. 5

Satz 2 GebrMG, 109 Abs. 1 Satz 2 PatG.

Rogge Jestaedt Melullis

Scharen Keukenschrijver
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