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Rechtsbeschwerde zugelassen: nein

Normen: MarkenG § 36 Abs. 4 Markenrechtsrichtlinie Art. 13

Teilzurlickweisung

Die auf 8§ 36 Abs. 4 MarkenG gestiitzte Zuriickweisung einer Markenanmeldung wegen nicht
behobener Méangel bei der Formulierung der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen
darf grundsatzlich nur im Umfang des méngelbehafteten Teils des Verzeichnisses der Waren
und Dienstleistungen, nicht in vollem Umfang der Anmeldung erfolgen. Dass 8§ 36 Abs. 4
MarkenG im Unterschied zu 8§37 Abs.5 MarkenG nicht ausdriicklich die teilweise
Zuruckweisung einer Anmeldung regelt, &ndert daran nichts.



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 31/06

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 305 23 877.9

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 24. April 2007 unter Mitwirkung ...



beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Mar-
kenstelle fur Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts
vom 6. Februar 2006 aufgehoben und die Sache an die Marken-

stelle zuriickverwiesen.

Grinde

Die Wortmarke "PRAESTOSPEED" ist zur Eintragung in das vom Deutschen
Patent- und Markenamt (DPMA) gefiihrte Register angemeldet. Mit der Anmel-
dung wurde das folgende Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen einge-
reicht:

"Klasse 7:

Maschinen und Werkzeugmaschinen, insbesondere Maschinen
und Anlagen der Energie-, Elektro- und Gebaude-, Kommunika-

tions-, Umwelt- und Wassertechnik;

Maschinen, maschinelle Gerate, Apparate und/oder daraus zu-
sammengestellte Anlagen fir die Versorgungs-, Entsorgungs-,
Verfahrens-, Umwelt- und Wassertechnik, insbesondere fir die
Abwasseraufbereitung, Wasserlieferung, Produktidentifikation,
Wertstoffsortierung, Altolaufbereitung, Verbrennung, Vergasung,
Pyrolyse, Altlastensanierung, Qualitatssicherung und das Recyc-

ling; Wasserabscheider; Bergbaumaschinen;



Maschinen und Gerdate zum Mischen, Lésen, Homogenisieren,
Emulgieren, Dispergieren, Nallvermahlen, Suspendieren, Stre-
cken und Begasen von Mischungen aus festen, flissigen bis
hochviskosen und/oder gasférmigen Stoffen, insbesondere von

naturlichen und/oder synthetischen Kunststoffen,

Motoren und Motorenteile, soweit in Klasse 7 enthalten; Kupplun-
gen und Vorrichtungen zur Kraftiibertragung (ausgenommen sol-
che fur Landfahrzeuge), Maschinenteile, soweit in Klasse 7 enthal-
ten; nicht handbetétigte landwirtschaftliche Geréte; Brutapparate
fur Eier.

Klasse 9:

Wissenschatftliche, Schiffahrts-, Vermessungs-, elektrische, photo-
graphische, Film-, optische, Wage-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Ret-
tungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente, insbesondere
wissenschatftliche, elektrische und elektronische Apparate und In-
strumente fur die Forschung in Laboratorien und zur Prozel3kon-
trolle in der industriellen Fertigung; Dosiersysteme und/oder Do-
siergerate, insbesondere zur Verwendung in der Wasser- bzw.
Trinkwasseraufbereitung sowie der Abwasser- und Schlammbe-
handlung, insbesondere fur die Eindickung und Entwasserung von
Schlammen aus industriellen und kommunalen Abwasserreini-
gungsanlagen und zur Klarung von Sieb- und Fabrikabwassern in
der Papierindustrie, zur Altélaufbereitung sowie zur Reinigung und
Entdlung, insbesondere industrieller 6l- und fettbelasteter Abwéas-
ser, zur NalRaufbereitung mineralischer Rohstoffe wie Bauxit, Blei-,
Zink-, Eisen-, Kupfer- und Uranerze und Phosphate, in der Erdol-
foérderung, im Bergbau, in der chemische Industrie, der metaller-

zeugenden und metallverarbeitenden Industrie, der Papier- und



Zellstoffindustrie und fur die Zucker- und Nahrungsmittelindustrie,

insbesondere in biotechnologischen Prozessen,

Dosiersysteme und/oder Dosiergerate zur Dosierung chemischer
Mittel, insbesondere Belags- und Schleimverhinderungs- und
Schleimbekampfungsmittel, Wasserenthartungsmittel, chemischer
Mittel zur Kontrolle des mikrobiellen Wachstums Lagerkonservie-
rung, chemischer Mittel zur Kiihlwasserbehandlung und Meerwas-

serentsalzung

Klasse 11;:

Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kuhl-, Tro-
cken-, Luftungs- und Wasserleitungsgerate sowie sanitare Anla-
gen; Maschinen, maschinelle Gerate, Apparate und/oder daraus
zusammengestellte Anlagen zur Wasser- und Abwasserbehand-
lung; Wasserversorgungs- und -verteilungsanlagen; Filtriermaschi-
nen und -gerate; Luftreinigungsapparate und -maschinen; Klaran-

lagen

Klasse 42:

Dienstleistungen von Ingenieuren, Architekten, Biologen, Chemi-
ker und Physiker;

Technische Beratung von Unternehmen und 6ffentlichen Organi-
sationen, insbesondere Beratung Uber den Einsatz von chemi-
schen Hilfsmitteln in der Wasser- und Energiewirtschaft, in der
Erdoélforderung, im Bergbau, in der Chemischen Industrie, der me-
tallerzeugenden und metallverarbeitenden Industrie, der Papier-

und Zellstoffindustrie und der Zucker- und Nahrungsmittelindustrie



sowie in der Abwasserreinigung sowie den Betrieb von Dosiersy-

stemen in den vorgenannten Industriezweigen;

Erstellung von technischen und geologischen Gutachten; Erfas-
sung, Untersuchung, Bewertung sowie biologische, chemische
und/oder physikalische Sanierung von Altlasten, schadstoffbela-
steten Wassers sowie schadstoffbelasteter Luft und Abgasen, Um-

weltschutzberatung;

Wissenschaftliche und industrielle Forschung, insbesondere auf
dem Gebiet der Reinigung kommunaler und industrieller Abwas-
ser, der Wasser- und Trinkwasseraufbereitung, Okobiologische

Forschung und Erstellung von Okobilanzen;

Dienstleistungen von chemischen Labors, Durchfuhrung chemi-
scher Analysen, insbesondere fur Boden, Luft und Wasser, Erstel-

lung von Analysen fir die Erdolférderung, Abwasseranalytik,

Planung, Erstellung, Errichtung, Betrieb von Geraten, Anlagen und
Einrichtungen auf den Gebieten der Wasser-, Energie-, Elektro-,
Gebaude-, Kommunikations- und Umwelttechnik sowie des Ma-
schinen-, Anlagen- und Geratebaus, insbhesondere von Dosiersy-

stemen in der Wassertechnik,

Entwicklung, Planung, Projektierung, Durchfiihrung von und Bera-
tung bei Genehmigungsverfahren von Anlagen, Geraten und Ver-
fahren auf dem Gebiet der Versorgungs-, Entsorgungs-, Verbren-
nungs-, Vergasungs-, Pyrolsyse-, Umwelt- und chemischen Ver-
fahrenstechnik sowie technische Beratung im Zusammenhang mit
der Entwicklung, Planung, Projektierung, Durchfiihrung von und

Beratung bei Genehmigungsverfahren von Anlagen, Geraten und



Verfahren zur chemischen, physikalischen, thermischen, biologi-
schen Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Altwarenbehandlung sowie
-aufbereitung und/oder -deponierung,

Entwicklung, Planung, Projektierung, Durchfiihrung von und Bera-
tung bei Genehmigungsverfahren zur Erweiterung und Umbau von
Verbrennungs-, Vergasungs-, Pyrolyse-, chemischer Produktions-,
Wasserversorgungs- und Abwasserbehandlungsanlagen zur An-
passung an Umweltauflagen und Emissions- sowie Reststoffmini-

mierung;

Erstellung von Konzepten und Umsetzung der Konzepte durch
Entwicklung-, Planungs-, Projektierungsarbeiten fur den Anlagen-
bau, insbesondere den Bau von Dosiersystemen, die Verfahrens-,
Regelungs- und Sensortechnik; Entwicklung von Prototypen, ins-
besondere von Dosiersystemen fir die Wassertechnik, von elek-

tronischen und optischen Apparaten, Geraten und Leiterplatten;

Betrieb von Anlagen, Geraten und Verfahren, insbesondere Do-
siersysteme auf dem Gebiet der Versorgungs-, Entsorgungs-, Ver-
brennungs-, Vergasungs-, Pyrolyse-, Umwelt-, Wasser- und che-
mischen Verfahrenstechnik fir andere gegen Entgeld oder Ver-
mietung der vorgenannten Anlagen, Gerate und Verfahren, insbe-
sondere von Dosiersystemen fur die Wassertechnik;

Konstruktionsplanung und technische Projektplanung, insbeson-
dere Planung von Kanalisationen, Klaranlagen, Kraftwerken und

Dosiersystemen flr die Wassertechnik."”

Mit Bescheid des DPMA vom 13. Juni 2005 ist das Verzeichnis der Waren und
Dienstleistungen als umfangreich klarungsbediirftig beanstandet worden. Neben

Vorschlagen fur Umformulierungen bzw. Ergdnzungen bei einigen Warenbegriffen



in den Klassen 7 und 9 ist ein Teil der in der Klasse 42 angegebenen Dienstlei-
stungsbegriffe als sowohl unter dem Gesichtspunkt der klassenmal3igen Zuord-
nung als auch der tatsdchlichen und markenrechtlichen Gegebenheiten - teils in
fragender Form, teils mit konkreten Formulierungsvorschlagen - als erlauterungs-
bedirftig gertgt und die Einreichung eines prazisierten Verzeichnisses verlangt
worden. In zwei weiteren Bescheiden vom 25. August 2005 und 18. Oktober 2005
iIst amtsseitig an der Notwendigkeit der Klarung des Waren-/Dienstleistungsver-

zeichnisses festgehalten worden.

Die Anmelderin hat mit Schriftsdtzen vom 18. August 2005, 30. September 2005
und 19. Dezember 2005 eine Prazisierung der angemeldeten Dienstleistungsbe-
griffe in der Klasse 42 abgelehnt, weil diese ihrer Ansicht nach unter Beriicksichti-
gung der erlauternden Anmerkungen der Internationalen Klassifikation von Nizza
zu der Klasse 42 sowie im Hinblick darauf, dass die Anmelderin ein weltweit flh-
rendes Spezialchemieunternehmen sei und das Patentamt ein vergleichbares Wa-
ren-/Dienstleistungsverzeichnis bereits in einer friheren Anmeldung akzeptiert ha-
be, hinreichend bestimmt gefasst seien. In ihrem letzten Schriftsatz hat sie dann

um den Erlass einer beschwerdefahigen Entscheidung gebeten.

Mit Beschluss vom 6. Februar 2006 hat die Markenstelle fur Klasse 42 des DPMA,
besetzt mit einem Beamten des hoéheren Dienstes, die Anmeldung zurlckgewie-
sen, weil die Anmelderin den Amtsbescheiden vom 13. Juni 2005, 25. Au-
gust 2005 und 18. Oktober 2005 nicht nachgekommen sei, die im Einzelnen dar-
gelegt hatten, dass das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Anmeldung in
etlichen Punkten der Klarung bedirfe. Ohne diese Klarung sei eine eindeutige
Klassifizierung nicht moglich und lasse sich der Schutzumfang der Marke nicht
hinreichend feststellen, so dass insgesamt kein den Vorschriften der 88§ 32 Abs. 2
Nr. 3 MarkenG i. V. m. 3 Abs. 1 Nr. 3, 14 MarkenV gentugendes Waren-/Dienstlei-
stungsverzeichnis vorliege. Die in den Amtsbescheiden geforderte Prazisierung
weiterer Begriffe, insbesondere der Klasse 42, so z. B. "Erstellung von Konzepten"

oder "Erfassung von Altlasten”, kénne auch nicht deshalb unterbleiben, weil die



Anmelderin ein weltweit fihrendes Spezialchemieunternehmen sei. Denn die For-
mulierung des Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses misse aus sich selbst her-
aus verstandlich sein und kdnne nicht von der Person des Markeninhabers abhan-
gig gemacht werden. Da somit ein sonstiger Mangel der Anmeldung i. S. v. 8§ 36
Abs. 1 Nr. 2 MarkenG nicht beseitigt worden sei, erfolge die Zurtckweisung der
Anmeldung gemal § 36 Abs. 4 MarkenG. Eine Zurtickweisung der Anmeldung nur
fur die klarungsbedurftigen Waren- und Dienstleistungsbegriffe komme nach dem
Wortlaut des § 36 Abs. 4 MarkenG nicht in Betracht, der anders als § 37 Abs. 5
MarkenG eine teilweise Zuriickweisung der Anmeldung nicht vorsehe. Die Einrei-
chung eines ordnungsgemalien, hinreichend konkreten Waren-/Dienstleistungs-
verzeichnisses sei auch als solche eine dem Anmelder obliegende Mitwirkungs-
pflicht, die das jeweilige Waren-/Dienstleistungsverzeichnis der Anmeldung in sei-

ner Gesamtheit zum Gegenstand habe.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Zur Begriindung tragt sie
im Wesentlichen vor, dass ihr das Erfordernis eines im Hinblick auf den Schutzum-
fang der Marke und die eindeutige Klassifizierung hinreichend bestimmten Ver-
zeichnisses der Waren- und Dienstleistungen bekannt sei. Sie wehre sich aber ge-
gen eine schematisierende Beurteilung der in Rede stehenden Waren und Dienst-
leistungen anhand von vorgefertigten Listen der Nizzaer Klassifikation und einer
schematischen Beanstandung von solchen Begriffen, die keinen Eingang in diese
Listen gefunden hatten. In der vorliegenden Anmeldung sei, wie bereits vor der
Markenstelle dargelegt, dem Bestimmtheitserfordernis im vollen Umfang nachge-
kommen worden. Eine weitere Klarung sei von der Anmelderin auch nicht deshalb
abgelehnt worden, weil sie ein fihrendes Spezialchemieunternehmen betreibe,
sondern weil dem angesprochenen, durchschnittlich informierten, aufmerksamen
und verstandigen Durchschnittsverbraucher der einschlagigen Waren und Dienst-
leistungen die beanspruchten Begriffe hinreichend klar seien.



Die Anmelderin beantragt (sinngeman),

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

Die zulassige Beschwerde der Anmelderin hat in der Sache insoweit Erfolg, als sie
zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zuriickverweisung an die
Markenstelle zur Prifung und Entscheidung Uber die Zulassigkeit der angemelde-
ten Waren- und Dienstleistungsbegriffe, insbesondere unter dem Gesichtspunkt
der Bestimmtheit und eindeutigen Klassifizierbarkeit gemaR 88 32 Abs. 3, 65
Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. 3 Abs. 1 Nr. 3, 20 MarkenV, fihrt. Diesbeztglich hat
das Patentamt noch nicht bzw. noch nicht abschlie3end in der Sache selbst ent-
schieden (8 70 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG). Weiterhin leidet das Verfahren des Patent-
amtes insoweit an wesentlichen Mangeln (8 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG), als die An-
meldung vollstandig zuriickgewiesen worden ist, obwohl das Amt Mangel nur hin-
sichtlich eines Teils der angemeldeten Waren und Dienstleistungen geriigt hat,
und der angefochtene Beschluss auf3erdem in entscheidungserheblichen Punkten

keine bzw. eine ungenigende Begriindung aufweist.

In dem angefochtenen Beschluss ist nicht dariiber entschieden worden, welche
der angemeldeten Waren- und Dienstleistungsbegriffe aus welchen Grinden nicht
den formellen Anforderungen entsprechen (88 32 Abs. 3 i. V. m. 65 Abs. 1 Nr. 2
MarkenG, 3 Abs. 1 Nr. 3, 20 MarkenV) und weshalb insoweit eine Zuriickweisung
gemal 8§ 36 Abs. 4 MarkenG geboten ist. Im Tenor des Beschlusses wird die An-
meldung insgesamt zurtickgewiesen und auch die Grinde des Beschlusses las-
sen nicht mit der erforderlichen Klarheit erkennen, welche Waren und Dienstlei-
stungen konkret und aus welchen Erwéagungen von dem Prifer in der angemelde-

ten Form fUr unzuldssig angesehen werden. Es sind im Wesentlichen nur allge-
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meine Ausflhrungen Uber die an die Fassung eines Waren-/Dienstleistungsver-
zeichnisses zu stellenden Anforderungen enthalten, wahrend auf die einzelnen an-
gemeldeten Waren und Dienstleistungen nicht bzw. lediglich beispielhaft anhand
zweier gerugter Begriffe der Klasse 42 in Zusammenhang mit der Erwiderung auf

ein von der Anmelderin dagegen vorgebrachtes Argument eingegangen wird.

Soweit in dem Beschluss im Ubrigen auf die ergangenen patentamtlichen Vorbe-
scheide verwiesen wird, kann dies eine eigene Entscheidung und Begrindung
durch den Prifer schon deshalb nicht ersetzen, weil die Anmelderin sich gegen
die in den Bescheiden vertretene Auffassung, jedenfalls soweit die Klasse 42 be-
troffen ist, gewandt und diese fir unzutreffend erachtet hat. Auch wenn vor allem
in dem ersten Bescheid vom 13. Juni 2005 einzelne Waren- und Dienstleistungs-
begriffe als unzulassig bzw. klarungsbedurftig benannt sind, befand sich die An-
meldung in Bezug auf das Waren-/Dienstleistungsverzeichnis zudem noch in ei-
nem Vorklarungsstadium und lie3 noch keine entscheidungsreife Beurteilung der

Sach- und Rechtslage seitens des Patentamts erkennen.

Der Umstand, dass die Anmelderin den in den patentamtlichen Bescheiden gefor-
derten Klarstellungen nicht nachgekommen ist, rechtfertigt als solcher nicht die
- vollstandige - Zuriickweisung der Anmeldung, auch nicht unter dem Gesichts-
punkt einer der Anmelderin obliegenden Mitwirkungspflicht. Denn das Gesetz sieht
eine Zuruckweisung in 8§ 36 Abs. 4 MarkenG nur fur den Fall vor, dass sonstige
Mangel (i. S. d. 8 32 Abs. 3 MarkenG) nicht beseitigt werden. Dies aber setzt vor-
aus, dass uberhaupt solche Mangel vorliegen. Nur dann und nur im Umfang von
bestehenden Méngeln ist eine Mitwirkungspflicht der Anmelderin zu deren Beseiti-
gung begrundet. Hierzu aber fehlen, wie bereits dargelegt, die erforderlichen Fest-

stellungen in dem angefochtenen Beschluss.

Ein weiterer wesentlicher Verfahrensfehler ist im Folgenden darin zu sehen, dass
die Markenstelle die Anmeldung insgesamt zurlickgewiesen hat, obwohl nach den

Vorbescheiden nur ein Teil der angemeldeten Waren- und Dienstleistungsbegriffe
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als unzulassig bzw. klarungsbedurftig gertigt worden und offensichtlich auch der
Prufer in dem angefochtenen Beschluss von einer allenfalls in Teilen unzulassigen
Fassung des Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses ausgegangen ist. Der von der
Markenstelle hierflir vorgebrachten Begriindung, eine teilweise Zuriickweisung der
Anmeldung komme nach dem Wortlaut des § 36 Abs. 4 MarkenG - im Gegensatz
zu 8 37 Abs. 5 MarkenG - nicht in Betracht, vermag der Senat nicht zu folgen. So
erlauben die Grundsatze der VerhaltnismaRigkeit und des UbermaRverbots, die
sich als Ubergreifende Leitlinien allen staatlichen Handelns zwingend aus dem
Rechtsstaatsprinzip ergeben und deshalb Verfassungsrang haben, nur die Ableh-
nung eines Rechtsanspruchs ausschlief3lich in dem Umfang bestehender rechtli-
cher Verbote oder seitens des Anspruchstellers nicht erfillter Voraussetzungen;
eine dariber hinausgehende, nicht mehr zwingend gebotene Rechtsverweigerung
hat dagegen zu unterbleiben (vgl. zum VerhaltnismaRigkeitsgrundsatz u. a. Ja-
rass/Pieroth, Grundgesetz, 8. Aufl. 2006, Art. 20 Rdn. 80 f.; BverfGE 19, 342,
348 f.; 23, 127, 133). Dass diese allgemein verbindlichen Grundséatze im Marken-
gesetz teilweise noch zusatzlich ausdriicklich formuliert worden sind (so in 88 37
Abs. 5, 43 Abs. 2 Satz 1, 49 Abs. 3, 50 Abs. 4, 51 Abs. 5 MarkenG), beruht ledig-
lich auf der erforderlichen Umsetzung der obligatorischen Vorschrift des Art. 13
der Markenrechtsrichtlinie vom 21. Dezember 1988. In dieser Vorschrift wird aus-
dricklich hervorgehoben, dass die Zurickweisung einer Markenanmeldung oder
die Léschung einer Marke aufgrund von in der Markenrechtsrichtlinie enthaltenen
Rechtsgrinden nur fur den Teil der Waren oder Dienstleistungen gerechtfertigt ist,
fur den diese Grunde vorliegen. Soweit die Markenrechtsrichtlinie absolute und re-
lative Schutzhindernisse sowie Ldschungsgriinde abschlieRend regelt, musste
deshalb fur diese Bereiche Art. 13 Markenrechtsrichtlinie durch die genannten Be-
stimmungen des Markengesetzes entsprechend umgesetzt werden. Nachdem ver-
fahrensrechtliche Probleme in der Markenrechtsrichtlinie grundsatzlich nicht gere-
gelt wurden (vgl. den dritten und funften Erwagungsgrund der Richtlinie), bestand
dagegen keine Notwendigkeit fir den deutschen Gesetzgeber, in Vorschriften,
welche - wie § 36 Abs. 4 MarkenG - die Zurlickweisung einer Markenanmeldung

wegen verfahrensrechtlicher Mangel bestimmen, den (in Art. 13 Markenrechts-
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richtlinie explizit formulierten) allgemeinen Grundsatz der Verhaltnismagigkeit aus-
dricklich aufzunehmen. Das bedeutet jedoch nicht, dass dieser Grundsatz bei der
Anwendung verfahrensrechtlicher Vorschriften keine Giltigkeit hat. So ist nicht
nachvollziehbar, dass eine Markenanmeldung, die lediglich hinsichtlich eines Tell
der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen formelle Mangel aufweist, voll-
standig zurtuickgewiesen wird; vielmehr ist eine solche Zuriickweisung lediglich hin-
sichtlich des méngelbehafteten Teils des Verzeichnisses der Waren und Dienstlei-
stungen gerechtfertigt (vgl. auch Strébele/Hacker, Markengesetz. 8. Aufl., § 32
Rdn. 86 und § 36 Rdn. 5).

Hierbei ist auch zu berlcksichtigen, dass das Verzeichnis der Waren- und Dienst-
leistungen i. S. d. § 32 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG, anders als die Marke, respektive
ihre prioritatsbegrindende Wiedergabe i. S. d. 8 32 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, keine
untrennbare Einheit darstellt, die stets nur in ihrer Gesamtheit beurteilt werden
konnte. So sieht das Gesetz - aul3er der bereits genannten teilweisen Zurtickwei-
sung einer Anmeldung wegen absoluter Schutzhindernisse - die jederzeitige Ein-
schrankung des angemeldeten Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses (8 39
Abs. 1 MarkenG) sowie die Teilung der Anmeldung hinsichtlich eines Teils der an-

gemeldeten Waren oder Dienstleistungen (8 40 MarkenG) vor.

Schlie8lich kann die vollstandige Zurlckweisung der vorliegenden Anmeldung
auch nicht mit dem Prinzip der Bindung an den Antrag begrindet werden. Zwar
entspricht es allgemein anerkannten Grundsatzen, dass ein angemeldetes ge-
werbliches Schutzrecht nur im Rahmen der Anmeldung erteilt werden darf (vgl.
z. B. Schulte, Patentgesetz, 7. Aufl., Einleitung Rdn. 7). Dementsprechend ist
auch das DPMA nicht berechtigt, selbst Korrekturen an dem eingereichten Ver-
zeichnis der Waren und Dienstleistungen vorzunehmen; vielmehr stehen solche
Anderungen ausschlieRlich der Anmelderin zu (vgl. Strébele/Hacker, a. a. O., § 37
Rdn. 13; vgl. auch BGH GRUR 2005, 326, 327 "il Padrone/ll Portone";
GRUR 2005, 513, 514 "MEY/Ella May" fur die entsprechende Problematik im Wi-

derspruchsverfahren). Das bedeutet aber lediglich, dass eine als unzul&ssig er-



-13 -

kannte Waren- oder Dienstleistungsangabe nicht von Amts wegen, sondern nur
auf entsprechenden Antrag der Anmelderin umformuliert werden darf, bzw. dass
die Anmeldung hinsichtlich dieser konkreten Ware oder Dienstleistung zurtickzu-
weisen ist, sofern die erforderliche Klarstellung seitens der Anmelderin nicht er-
folgt. Eine Zurickweisung der Markenanmeldung fur samtliche beanspruchten
Waren und Dienstleistungen ist dagegen grundséatzlich nicht gerechtfertigt. Sie wa-
re nur fir den Ausnahmefall in Betracht zu ziehen, dass die Anmelderin unzwei-
deutig zum Ausdruck gebracht hatte, sie begehre den Markenschutz ausschliel3-
lich fur die von ihr benannten Waren oder Dienstleistungen in ihrer Gesamtheit
und sei zu keinerlei Veranderung des eingereichten Verzeichnisses der Waren
und Dienstleistungen bereit. Fur die Annahme eines derartigen Willens der Anmel-

derin fehlen im vorliegenden Fall aber jegliche begriindete Anzeichen.

gez.
Unterschriften
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