BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 79/06

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 305 29 740.6

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 1. April 2009 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin

Grabrucker, der Richterin Fink sowie des Richters Dr. Kortbein

BPatG 152
08.05



beschlossen:

1. Das Verfahren wird fortgesetzt.

2. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom
12. Mai 2006 wird aufgehoben.

3. Das Verfahren wird an das Deutsche Patent- und Markenamt
zurickverwiesen.

4. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Grinde

Die Wort-/Bildmarke

amcorder

wurde am 23. Mai 2005 zur Eintragung in den Farben Rot, Schwarz, Weil3 und

Grau angemeldet fur die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 9:

Digital-Kameras; Steh- und Laufbildkameras; Objektive; elektroni-
sche Blitzgerate; Motorantriebe fir Kameras; optische Filter; Ko-
pierstander; Stative; Kamera-Schlaufen und -Traggurte; Kamera-



und Objektivetuis; Steh- und Laufbildprojektoren; Projektions-
schirme; Mikrofone; Tonbénder (auch bespielte); Fernrohre; Teles-
kope; Mikroskope; Brillen und Sonnenbrillen sowie Gestelle dafr;
Videokameras; Video-Camcorder; Video-Tuner; Video-Rekorder;
Videobénder und -platten (auch bespielte); Filme (bespielt und
unbespielt); Fernsehgerate; elektrophotographische Geréte; Com-
puter, Computer-Hardware und Computer-Software (Klasse 9);
Floppy Disks; Magnetkarten; optische Geréte; optische Fasern;
holographische Geréte, elektronische Hilfsgerate fur Behinderte;
Magnetkopfe; Plattenantriebe; Kartenlesegeréte; photoelektrische
Messgeréate; photoelektrische Bilderzeugungspatronen; Gerate zur
Aufzeichnung, Ubertragung und Wiedergabe von Ton und Bild;
maschinenlesbare Digital- und Analogaufzeichnungstrager (mit
und ohne Aufzeichnungen); Speicher flir Datenverarbeitungsanla-

gen;

Klasse 35:

Merchandising; Online-Dienstleistungen eines E-Commerce-Ab-
wicklers, namlich Waren- und Dienstleistungsprasentation, Be-
stellannahme, Lieferauftragsservice und Rechnungsabwicklung,
auch im Rahmen von E-Commerce; Vermittlung von Handelsge-
schaften fur andere Uber Online-Shops; telefonische und/oder
computerisierte Bestellannahme fir Teleshopping-Angebote fur
Dritte; Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten, auch
Uber das Internet; Vermittlung von Vertragen fur Dritte Uber den
An- und Verkauf von Waren und/oder Dienstleistungen; Vertretung
wirtschaftlicher Interessen Dritter gegentber politischen Entschei-
dungstragern und anderen Personen;

Verkaufsforderung (Sales Promotion) (fir Dritte); Durchfiihrung
von Auktionen und Versteigerungen, auch im Internet; Werbung;

Werbung in allen Medien, einschliel3lich Rundfunk-, Fernseh-,



Kino, Print-, Videotext-, Online- und Teletextwerbung; Verteilung
von Werbematerial (Flugblatter, Prospekte, Drucksachen, Waren-
proben); Vorfiuhrung von Waren fir Werbezwecke; Waren- und
Dienstleistungspréasentationen; Aktualisierung von Werbematerial;
Planung und Gestaltung von Werbemalinahmen; Marketing (Ab-
satzforschung); Marketing fur Dritte in digitalen Netzen; Marktfor-
schung; Meinungsforschung; Offentlichkeitsarbeit (Public Rela-
tions); Organisation und Veranstaltung von Werbeveranstaltun-
gen; Prasentation von Firmen im Internet und anderen Medien;
Sponsoring in Form von Werbung; organisatorisches Projektma-
nagement im EDV-Bereich; Beschaffungsdienstleistungen fir
Dritte (Erwerb von Waren und Dienstleistungen fur andere Unter-
nehmen); Franchising, namlich Vermittlung von wirtschaftlichem
Know-how; Verbraucherberatung; Sammeln und Zusammenstel-

len von themenbezogenen Presseartikeln, auch elektronischer Art;

Klasse 38:

Bereitstellung einer E-Commerce Plattform im Internet; Bereitstel-
lung von Internet-Portalen fur Dritte; Bereitstellung des Zugriffs auf
eine Hotline; Erbringen von Dienstleistungen in Verbindung mit
Onlinediensten, namlich Ubermittiung von Nachrichten und Infor-
mationen aller Art, einschliellich On-Demand und anderen elek-
tronischen Mediendiensten; Sammeln und Liefern von Nachrich-
ten; Bereitstellen von Informationen im Internet; Sammeln und
Liefern von Nachrichten, auch elektronischer Art, sowie Ausstrah-
lung von TV- und Rundfunksendungen im World Wide Web;
Sammeln und Liefern von allgemeinen Informationen im Rahmen
der Dienstleistungen von Presseagenturen und tUber Waren und
Dienstleistungen soweit in Klasse 38 enthalten, auch elektroni-
scher Art; Telekommunikation, insbesondere datenverarbeitungs-

gestutzte elektronische Informations- und Kommunikationsdienste



fur offene und geschlossene Benutzerkreise; Ton-, Bild- und Da-
tentbertragung durch Kabel, Satellit, Computer, Computer-Netz-
werke, Telefon- und ISDN-Leitungen sowie jegliche weitere Uber-
tragungsmedien, Ausstrahlen von Rundfunksendungen (Funk und

Fernsehfunk).

Auf die Beanstandung der Anmeldung wegen entgegenstehender absoluter
Schutzhindernisse trug die Antragstellerin vor, dass bereits 11 entsprechend ge-
bildete Marken fur vergleichbare Waren und Dienstleistungen zu ihren Gunsten
eingetragen seien. Mit Beschluss vom 12. Mai 2006 wies das Deutsche Patent-
und Markenamt die Anmeldung wegen absoluter Schutzhindernisse zurtick (8 37
Abs. 1i.V.m. 88 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG). Zu den geltend gemachten Vor-
eintragungen wurde lediglich Begriindung ausgefihrt, dass die Eintragung identi-
scher Marken fur identische Produkte keinen Anspruch auf Fehlerwiederholung

gewahre.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie tragt
vor, dass das Deutsche Patent- und Markenamt Gber die 11 im Anmeldeverfahren
geltend gemachten Voreintragungen hinaus weitere 4 Marken vor Erlass des an-
gefochtenen Beschlusses eingetragen habe und weitere 30 Marken nach diesem
Zeitpunkt. Insgesamt sei damit eine Serie von 45 Marken zu ihren Gunsten einge-
tragen, die in der Art der Markenbildung vollstdndig mit den verfahrensgegen-
standlichen Marken Ubereinstimmten. Ein sachlicher Grund fur die Abweichung
von dieser Eintragungspraxis sei nicht erkennbar, so dass sich die Zuriickweisun-
gen als willkarlich darstellten. Diese willkirliche Eintragungspraxis beeintrachtige
sie in ihrer unternehmerischen Freiheit, denn ihr ganzes Geschaftmodell sei auf
die beanspruchte Markenserie gestitzt, die sie im Verkehr intensiv benutze und

auch gegenuber Wettbewerbern verteidige.

Der Senat hat mit Beschluss vom 13. Dezember 2006 dem Préasidenten des Deut-

schen Patent- und Markenamts anheim gestellt, dem Verfahren beizutreten. Es



bedirfe der Klarung, auf welchen Vorgaben die Eintragungspraxis des Amtes be-
ruhe und aus welchen sachlichen Griinden die Markenstelle bei den verfahrens-
gegenstandlichen Anmeldungen von der durch die zahlreichen Voreintragungen
begriindeten Eintragungspraxis abgewichen sei.

Der Prasident des Deutschen Patent- und Markenamts ist dem Beschwerdever-
fahren beigetreten (8 68 Abs. 2 MarkenG). In seiner Stellungnahme fuhrt er im
Wesentlichen aus, dass Voreintragungen identischer oder ahnlicher Marken nach
standiger nationaler und européischer Rechtsprechung auch unter dem Gesichts-
punkt einer moéglichen Verletzung des Grundrechts auf Gleichbehandlung nach
Artikel 3 Abs. 1 GG und des Grundsatzes des Vertrauensschutzes keine Bin-
dungswirkung entfalten kdénnten. Die Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffs
der Unterscheidungskraft nach 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sei keine Ermessens-
entscheidung, sondern eine gebundene, gerichtlich vollstéandig Uberprifbare Ent-
scheidung. Eine mdglicherweise zu Unrecht erfolgte Eintragung kdnne daher kei-
nen Anspruch auf Fehlerwiederholung begriinden. Aul3erdem habe das Amt bei
der Entscheidung Uber die Eintragung stets eine Abwagung vorzunehmen zwi-
schen dem Individualinteresse des Anmelders und dem Allgemeininteresse an der
freien Verfugbarkeit des beanspruchten Zeichens. Diese Abwagung musse in je-
dem Einzelfall unabhé&ngig von mdglichen Vorentscheidungen vorgenommen wer-

den.

Die Beschwerdefuhrerin hat den Antrag gestellt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom
12. Mai 2006 aufzuheben.

Der Prasident des Deutschen Patent- und Markenamts hat keinen Antrag gestellt.

Der Senat hat das Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof der Europaischen

Gemeinschaften vier Fragen zur Berucksichtigung von Voreintragungen im Rah-



men der Erhaltung der gleichen Wettbewerbschancen vorgelegt (vgl. Mitt. 2008,
179 ff.). U. a. lautet die im Weiteren entscheidungserhebliche Frage 2: ,Wenn ja,
ist das Gericht verpflichtet, konkreten Hinweisen auf eine wettbewerbsverzerrende
Ungleichbehandlung nachzugehen und dabei Vorentscheidungen der Behorde in
gleich gelagerten Fallen in die Prifung einzubeziehen?*.

In der daraufhin ergangenen Entscheidung vom 12. Februar 2009 (verbundene
Rechtssachen C-39/08 und C-43/08) wird in den Randnummern 15 bis 19 fol-
gende entscheidungserhebliche Antwort gegeben:

»15. Zudem kann die zustdndige Behotrde eines Mitgliedstaats
zwar die Eintragung einer mit der angemeldeten Marke identi-
schen Marke fur identische Waren oder Dienstleistungen in einem
anderen Mitgliedstaat bertcksichtigen, doch ergibt sich daraus
nicht, dass sie durch eine solche Entscheidung gebunden ware,
denn die Eintragung einer Marke hangt in jedem Einzelfall von be-
sonderen, im Rahmen ganz bestimmter Umstdnde anwendbaren
Kriterien ab, anhand deren ermittelt werden soll, dass die Marke
nicht unter eines der in Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 89/104 aufge-
fuhrten Eintragungshindernisse fallt (Urteil vom 12. Februar 2004,
Henkel, C-218/01, Slg. 2004, 1-1725, Randnrn. 61 und 62). Der
Gerichtshof hat betont, dass die Eintragung einer identischen
Marke fir identische Waren oder Dienstleistungen in einem Mit-
gliedstaat fir die Entscheidung der zustandigen Behdorde, die An-
meldung einer bestimmten Marke zur Eintragung zuzulassen oder
zurickzuweisen, jedenfalls nicht mafgebend sein kann (Urtell
Henkel, Randnr. 63).

16. Diese Grundsatze missen auch dann Anwendung finden,
wenn die Anmeldung einer Marke in einem Mitgliedstaat darauf
gestitzt wird, dass eine ahnliche oder identische Marke bereits

eingetragen worden sei.



17. Die fur die Eintragung zustéandige nationale Behdrde muss
zwar im Rahmen der Prifung einer solchen Anmeldung, soweit
sie in dieser Hinsicht Uber Informationen verfugt, die zu ahnli-
chen Anmeldungen ergangenen Entscheidungen beriicksichti-
gen und besonderes Augenmerk auf die Frage richten, ob im
gleichen Sinne zu entscheiden ist oder nicht, doch ist sie kei-
nesfalls an diese Entscheidungen gebunden.

18. AuRerdem muss der von den Beschwerdefiihrerinnen der
Ausgangsverfahren angefuhrte Gleichbehandlungsgrundsatz in
Einklang gebracht werden mit dem Gebot rechtmalRigen Han-
delns. Daraus folgt, dass sich niemand auf eine fehlerhafte
Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen kann, um
eine identische Entscheidung zu erlangen (vgl. Urteile vom
9. Oktober 1984, Witte/Parlament, 188/83, Slg. 1984, 3465,
Randnr. 15, und vom 4. Juli 1985, Williams/Rechnungshof,
134/84, Slg. 1985, 2225, Randnr. 14). Somit kann sich ein Unter-
nehmen vor der zustdndigen Behdrde eines Mitgliedstaats jeden-
falls nicht zu seinen Gunsten auf eine Entscheidungspraxis dieser
Behorde berufen, die den Anforderungen aus der Richtlinie 89/104
zuwiderliefe oder dazu fuhrte, dass die Behérde eine rechtswidrige

Entscheidung trifft.

19. Dabher ist auf die Fragen 1 bis 3 zu antworten, dass die zu-
standige Behorde eines Mitgliedstaats, die tber eine Markenan-
meldung zu entscheiden hat, nicht verpflichtet ist, die in Art. 3
Abs. 1 Buchst. b und ¢ der Richtlinie 89/104 aufgefihrten Eintra-
gungshindernisse unbericksichtigt zu lassen und dem Antrag auf
Eintragung deshalb stattzugeben, weil das Zeichen, dessen Ein-
tragung als Marke begehrt wird, auf identische oder vergleichbare

Art und Weise wie ein Zeichen gebildet wird, dessen Eintragung



als Marke sie bereits gebilligt hat und das sich auf identische oder

ahnliche Waren oder Dienstleistungen bezieht.”

1. Die Aussetzung des Verfahrens aufgrund des Vorlagegesuchs kann nach der
Entscheidung des Gerichtshofs der Europaischen Gemeinschaften vom
12. Februar 2009 aufgehoben und das Verfahren nunmehr fortgesetzt werden
(vgl. Beschluss v. 12. Februar 2009 in den verbundenen Rechtssachen C-39/08
und C-43/08).

2. Der Gerichtshof hat in Rn. 17 seines Beschlusses festgestellt, dass eine
nationale Behorde bei Prifung einer Anmeldung die zu &hnlichen Anmeldungen
ergangenen friheren Entscheidungen bericksichtigen muss und dabei besonde-
res Augenmerk auf die Frage richten muss, ob im gleichen Sinne zu entscheiden
ist oder nicht - auch wenn insoweit keine Bindung an Vorentscheidungen besteht.
Daraus folgt, dass unter dem Aspekt des allgemeinen rechtsstaatlichen Gebots,
das in jeder Verfahrensordnung gilt - gleich ob Gerichts- oder Verwaltungsverfah-
ren -, dem jeweiligen Adressaten einer ihn belastenden Entscheidung auch die
wesentlichen Grinde, die die Entscheidung tragen und fir sie kausal sind, mitzu-
teilen sind. Dieser Grundsatz gilt gem. 8§ 61 Abs. 1 S. 1 MarkenG auch fir das
Markeneintragungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt. Es be-
steht also nicht nur die Verpflichtung zur Einbeziehung von Vorentscheidungen in
die Entscheidungsfindung als solche, sondern diese Uberlegungen missen fir
den Adressaten auch erkennbar sein, was nur durch entsprechende Ausfihrungen

in der die Anmeldung zurtickweisenden Entscheidung erfolgen kann.

Diese Forderung des Gerichtshofs stimmt mit der friiheren Prifungsrichtlinie des
Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. Oktober 1995 (vgl. BIPMZ 1995,
378, 383) Ziffer 4 a) Uberein, die lautet:
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,Die Recherche ...bezieht die Rechtsprechung sowie die Amtspraxis ein. ...Im
Interesse der Rechtssicherheit bedarf es einer einheitlichen Prifungspraxis, fur
die alle zur Verfiigung stehenden Maéglichkeiten der elektronischen Datenverar-
beitung zu nutzen sind. ...Stellt sich im Rahmen der Priifung auf absolute
Schutzhindernisse heraus, dass derselben Marke fiir vergleichbare Waren oder
Dienstleistungen bereits friiher Markenschutz gewahrt wurde, so darf nur dann
beanstandet werden, wenn die frilhere Eintragung zu Unrecht erfolgt ist, wenn
sich seit der Eintragung der alteren Marke die rechtliche oder tatséchliche Be-
trachtung geandert hat oder wenn die angemeldeten Waren oder Dienstleistun-
gen in sonstiger Weise eine andere Beurteilung erfordern. In Zweifelsfallen ist
eine schriftliche Stellungnahme des Priifers einzuholen.

Wird nach Wiirdigung der Gesamtumstande trotz einer erst kiirzere Zeit zurtick-
liegenden friheren Eintragung derselben Marke die Anmeldung wegen absolu-

ter Schutzhindernisse beanstandet,_so soll in dem Bescheid auf die frihere

Eintragung hingewiesen und begriindet werden, weshalb von der friiheren Be-

urteilung abgewichen wird. Ist eine Anmeldung derselben Marke fir vergleich-

bare Waren oder Dienstleistungen bereits unanfechtbar zuriickgewiesen wor-
den, so ist zunachst zu prifen, ob sich die Sach- und Rechtslage seitdem ge-
andert hat und die Eintragbarkeit nunmehr bejaht werden kann. Liegen diesel-
ben Schutzhindernisse weiterhin vor, wird der Anmelder in der Beanstandung
auf die frihere Zuriickweisung unter Angabe der Fundstelle oder des Aktenzei-
chens der Entscheidung hingewiesen. Wenn sich herausstellt, dass dieselben
Zeichen fiur vergleichbare Waren oder Dienstleistungen innerhalb der Marken-
stellen unterschiedlich beurteilt werden, ist eine einheitliche Beurteilung herbei-
zuftihren, insbesondere durch Mitwirkung der Abteilungsleiter und Gruppenlei-

“

ter.

Hingegen genlgt die nunmehr seit 2005 geltende Prifungsrichtlinie des Deut-
schen Patent- und Markenamts vom 13. Juni 2005 (vgl. BIPMZ 2005, 245, 252)
diesen Anforderungen des Gerichtshofs der Europaischen Gemeinschaften nicht.

Sie lautet:

~Jede Anmeldung ist ein fir sich gesondert zu beurteilender Einzel-
fall. ...Bestehende Eintragungen nationaler Marken fuhren weder fir sich noch

in Verbindung mit dem Gleichheitsgrundsatz zu einem Anspruch auf Eintra-

gung.”
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Mit dieser Formulierung deckt die Richtlinie des Deutschen Patent- und Mar-
kenamts nur einen Teil der in der oben genannten Entscheidung des Gerichtshofs
der Europaischen Gemeinschaften aufgestellten Anforderungen ab, namlich inso-
weit als Vorentscheidungen selbstverstandlich nicht bindend sein kénnen, wenn
sie rechtswidrig sind oder Grund fir eine andere Beurteilung des Zeichens, d. h.
eine differenzierende Betrachtung besteht. Davon war der vorlegende Senat in
seinem Vorlagegesuch ebenfalls ausgegangen und hatte - wie der Gerichtshof in
Rn. 18 - auf das Spannungsverhaltnis zwischen der Gleichbehandlung der Wett-

bewerber und dem Gebot rechtmafigen Handelns hingewiesen.

Der Richtlinie des Deutschen Patent- und Markenamts von 2005 mangelt es aber
insoweit an einer Regelung, als der Gerichtshof nunmehr ausdrucklich verlangt,
dass zu ahnlichen Anmeldungen ergangene Entscheidungen bertcksichtigt wer-
den mussen und besonderes Augenmerk auf die Frage gerichtet werden muss, ob
im gleichen Sinne zu entscheiden ist oder nicht. Das bedeutet eine Pflicht zum
Vergleich, der angemeldeten mit den eingetragenen vergleichbaren Zeichen. Die-
sen vom Gerichtshof geforderten Vergleich muss das Deutsche Patent- und Mar-
kenamt als zustandige nationale Behotrde anstellen und gegebenenfalls die
Grunde fur eine differenzierte Beurteilung angeben, oder aber, wenn es die Vor-
eintragungen fur rechtswidrig halt, dies zum Ausdruck bringen. Denn nur unter
dieser Voraussetzung ist der Feststellung des Gerichtshofs in Rn. 18, dass ,der
Gleichbehandlungsgrundsatz in Einklang gebracht werden muss mit dem Gebot
rechtstaatlichen Handelns* Geniige getan. Dies entspricht im Ubrigen auch der
von der Europaischen Kommission in ihrer Stellungnahme von 13. Juni 2008 in
Rn. 21 vertretenen Ansicht, dass das Gericht ,unter dem Gesichtspunkt der Be-
grundungspflicht und nicht unter demjenigen des allgemeinen Gleichheitsgrund-
satzes dazu verpflichtet ist, konkreten Hinweisen auf eine wettbewerbsverzer-
rende Ungleichbehandlung nachzugehen und dabei Vorentscheidungen der Be-
horde in gleich gelagerten Fallen in die Prifung einzubeziehen oder gegebenen-
falls das Verbot einer festgestellten wettbewerbsverzerrenden Diskriminierung zu

beriicksichtigen“ hat.
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Der hier angefochtene Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts enthélt
keine derartige Begrindung. Eine solche wurde vom Beigeladenen auch nicht
wahrend des Beschwerdeverfahrens gegeben. Insoweit liegt ein wesentlicher
Verfahrensfehler vor, weshalb der Senat sein ihm nach § 70 Abs. 3 S. 2 MarkenG
gegebenes Ermessen dahingehend ausibt, dass er das Verfahren zur verglei-
chenden Wairdigung der Vorentscheidungen in materiell-rechtlicher Hinsicht
entspr. Rdn. 17 der Entscheidung des Gerichtshofs und zur Begrindung nach
861 Abs. 1 S. 1 MarkenG zuriickverweist. Dies gilt insbesondere unter dem As-
pekt, dass dem Amt als zustandiger Behorde hier das erste Prufungsrecht als ge-
setzesvollziehende Gewalt zukommen soll, da sie diesen Punkt bislang noch nicht
gepruft hat. Dabei spielt der Gedanke des Instanzverlustes bzw. -gewinns keine
Rolle, da es sich im Verhéltnis zwischen Deutschem Patent- und Markenamt und
Bundespatentgericht nicht um Instanzen handelt, sondern um Exekutive und Judi-

kative als grundsatzlich verschiedene Gewalt im Sinne der Gewaltenteilung.

Dem Deutschen Patent- und Markenamt ist die Vergleichsiberprifung anderer
Eintragungen auch mdéglich, da es ,in dieser Hinsicht Uber Informationen verflgt,
die zu ahnlichen Anmeldungen ergangene Entscheidungen berlcksichtigen* (vgl.
EuGH, Beschl. v. 12.02.2009, Rn. 17). Denn das neue, im Mai 2006 in Betrieb
genommene Datenverarbeitungssystem des Amtes dient der ,Harmonisierung der
Prufungs- und Entscheidungspraxis” (vgl. Jahresbericht DPMA 2006, S. 20). Dar-
Uber hinaus hat die Anmelderin bereits in einem sehr frihen Verfahrensstadium,
namlich nach Erhalt der Beanstandung der Anmeldung wegen absoluter Schutz-
hindernisse, auf die zu ihren Gunsten erfolgten Voreintragungen hinge-
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wiesen, so dass sie insoweit auch ihrer Mitwirkungspflicht nachgekommen ist (vgl.
29 W (pat) 13/06, Beschluss v. 1. April 2009 - SCHWABENPOST).

3. Die Rechtsbeschwerde wird zur Fortbildung des Rechts zugelassen.

Grabrucker Fink Dr. Kortbein

Cl



