BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 13/13

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2010 069 241.3

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 17.Juli 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters

Prof. Dr. Hacker und der Richterinnen Winter und Uhlmann

BPatG 152
08.05



beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Das Zeichen

PROEASQ

ist am 22. November 2010 zur Eintragung als Wort-/Bildmarke in das vom Deut-

schen Patent- und Markenamt (DPMA) geflihrte Register angemeldet worden.

Im von der Anmelderin verwendeten amtlichen Formblatt W 7005 sind in der
Rubrik ,Gruppiertes Verzeichnis der Waren/Dienstleistungen® unter den Spalten

,Klasse" und ,Bezeichnung” folgende Angaben enthalten:

»32 Grafische Symbole und Logos

15 Maschinen, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind

13 Apparate zur Erzeugung, Verteilung und Umwandlung von elektrischer
Energie”.

Dazu ist als Anlage folgendes Verzeichnis eingereicht worden:

,Klasse 13 Apparate zur Erzeugung, Verteilung und Umwandlung von elektrischer
Energie

Dynamos



Elektrogeneratoren

Elektromotoren

Generatoren (Elektro-)

Motoren (Elektro-)

Rotoren fir elektrische Motoren und Generatoren
Statoren fur elektrische Motoren und Generatoren
Abspanner und Aufspanner

Akkumulatoren (Apparate zum Laden von -)
Akkumulatoren (elektrische)
Akkumulatorengefale

Akkumulatoren-Platten

Aufspanner und Abspanner

Gitter fur Akkumulatoren

Gleichrichter (elektrische)

Induktionsspulen

Laden (Apparate zum -) von Akkumulatoren
Netzstromversorgungsgerate

Platten (Akkumulatoren-)

Platten (Batterie-)

Regler (Spannungs-)

Selbstinduktionsspulen

Spannungsregler

Spulen (Induktions-)

Transformatoren

Anschlussdosen (elektrische),

Anschlussdosen (Sicherheitsdeckel fur elektrische -)
Anschlussdosen (Zierdeckel fiir elektrische Schalter und -)
Anschlussstecker fur Koaxialkabel

Hullen (Schutz-) flr elektrische Leitungen

Kabel (Anschlussstecker fiur Koaxial-)

Kabel (elektrische)

Kabelklemmen (elektrische)

Kabelschuhe

Kanale fur elektrische Leitungen
Kennzeichnungshillen fir elektrische Leitungen
Leitungen (elektrische)

Schalttafeln (elektrische)

Schalttafeln (Elektrizitét)

Sicherungsbretter (Elektrizitat)

Steuerung der elektrischen Energie (Ausristungen fur die -)
Verteilung elektrischer Energie (Ausristung fur die -)
Widerstandsdosen (Elektrizitat)

Klasse 15 Maschinen, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind

Gehause fir Elektronik bei Motoren
Getriebekasten

Motorblocke

Motoren

Motoren (Schalldampfer fir -)



Regler fir Motoren (Ziindungs-, Zind-)
Flissigkeitspumpen

Kompressoren

Kondensatoren (Luftpumpen fur -)
Pumpen fir Zentralheizungen (Umwalz-)
Blochmaschinen (elektrisch)
Kihlapparate

Brikettpressen

Elektroplattierung (Ausrustung fr -)
Geblase (Sandstrahl-)

Metall (Walzwerke fur -)
Metallverarbeitungsmaschinen
Metallpragemaschinen

Papierherstellung (Walzpresse fiir die -)
Pragemaschinen (Metall-)

Pressen (Abkant-)

Pressen (Biege-)

Pressen (Brikett-)

Pressen (hydraulische -)

Pressen (Schmiede-)

Pressen (Walz-) fir die Papierherstellung
Pulte fir Werkzeugmaschinen (Schalt-, Steuer-)
Schaltpulte fur Werkzeugmaschinen
Schleifmaschinen (Werkzeugmaschinen)
Steuerpulte fir Werkzeugmaschinen
Werkanlagen (Walz-) fir Metall
Werkzeugmaschinen (Schalt-, Steuerpulte fiir -)
Abfullmaschinen (Flaschen-)
Abflllmaschinen (Sack-, Beutel-)
Antriebsriemen (Maschinen)

Fullen von Beutel (Sacken) (Maschinen zum Wagen und -)
Kessel (Vulkanisier-)

Mischmaschinen (Industrie-)
Packmaschinen

Paketiermaschinen

Schalthebel fir Maschinen (Gang-)

Klasse 32 Grafische Symbole und Logos, Zierelemente fur Oberflachen, Verzierungen

Aufmachungen

Ausstattungen

Ausstattungen (Innenraumgestaltung)
Grafiken

grafische Symbole

grafische Symbole (Comic-Figuren)
Logos

Verzierungen

Zierelemente fur Oberflachen®.



Mit Bescheid des DPMA vom 2. Marz 2011 ist das Verzeichnis als nicht klassifi-
zierbar, zu unbestimmt und erlauterungsbediirftig beanstandet worden. Jede
einzelne Waren- bzw. Dienstleistungsangabe miisse so bestimmt sein, dass sie
sich zweifelsfrei einer Klasse der amtlichen Klasseneinteilung zuordnen lasse
und eine genaue Abgrenzung des Schutzumfangs ermogliche. Zwar weise das
eingereichte Verzeichnis eine Gruppierung auf, die aber nicht mit der Einteilung
der ,Internationalen Klassifikation von Waren und Dienstleistungen (Klassifika-
tion von Nizza)“ Ubereinstimme. Die Klasseneinteilung der Nizza-Klassifikation
sowie die Auflistung von Waren- und Dienstleistungsbegriffen, die vom DPMA
grundsatzlich akzeptiert wirden und eine problemlose Klassenzuordnung er-

maoglichten, seien im Internet recherchierbar.

Unter Verwendung des von der Anmelderin eingereichten Verzeichnisses hat das
DPMA die erlauterungsbedurftigen Bezeichnungen handschriftlich kenntlich ge-
macht, Vorschlage fur die Klarstellung und Klassifizierung eingearbeitet und die
Anmelderin unter Ubersendung dieses korrigierten Verzeichnisses um Prazisie-
rung und Beseitigung der Mangel gebeten. Auf das vom DPMA korrigierte Ver-

zeichnis wird Bezug genommen.

Mit Schreiben vom 6. April 2011 reichte die Anmelderin die folgenden ,Uberarbei-

teten Verzeichnisse der Waren und Dienstleistungen® ein:

LKlasse 9

Abspanner und Aufspanner (elektrische Spannungserhdher)

Aufspanner und Abspanner

Akkumulatorengefalle

Transformatoren (elektrische)

Anschlussdosen (elektrische)

Anschlussdosen (Sicherheitsdeckel fur elektrische-)

Anschlussdosen (Zierdeckel fir elektrische Schalter und -)

Fullen von Beutel (Sacken) (Maschinen zum Wagen und -) Prazissionswaagen

Klasse 7

Dynamos



Elektrogeneratoren ausgenommen fur Landfahrzeuge

Elektromotoren ausgenommen fir Landfahrzeuge

Generatoren (Elektro-) fur Produktionsguter/Maschinen

Motoren (Elektro-) ausgenommen fir Landfahrzeuge

Abspanner und Aufspanner (elektrische Spannungserhdher)

Aufspanner und Abspanner

Akkumulatorengefélle

Gehéause fir Elektronik bei Motoren

Getriebekasten ausgenommen fir Landfahrzeuge

Motorblécke ausgenommen flur Landfahrzeuge

Motoren ausgenommen fur Landfahrzeuge

Motoren (Schalldampfer fiir-) zum Antrieb bzw. Betrieb von Produktionsmitteln/Maschinen
Regler fir Motoren (Zindungs-, Ziind-) zum Antrieb bzw. Betrieb von
Produktionsmittel/Maschinen

Flussigkeitspumpen (Kuhlmittelpumpen)

Kompressoren (Maschinen)

Kondensatoren (Luftpumpen fiir-)

Pumpen fir Zentralheizungen (Umwalz-)

Blochmaschinen (elektrisch)

Brikettpressen

Elektroplattierung (Ausrustung fir-) Plattendruckmaschine

Pulte fur Werkzeugmaschinen (Schalt-,Steuer-) (Steuergerate fir Maschinen und Motoren
in Maschinen)

Schaltpulte fir Werkzeugmaschinen (Steuergeréte fir Maschinen und Motoren in Maschi-
nen)

Schleifmaschinen (Werkzeugmaschinen)

Steuerpulte fur Werkzeugmaschinen (Steuergeréate fir Maschinen und Motoren in Maschi-
nen)

Werkanlagen (Walz-) fir Metall

Werkzeugmaschinen (Schalt-, Steuerpulte fiir-) (Steuergeréte fir Maschinen und Motoren
in Maschinen)

Abfullmaschinen (Sack-, Beutel-)

Fullen von Beutel (Sacken) (Maschinen zum Wagen und -) Fullmaschinen
Mischmaschinen (Industrie-)

Klasse 11
Klhlapparate

Klasse 13 Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern und
Kontrollieren von Elektrizitat

Rotoren fir elektrische Motoren und Generatoren (Maschinenteile)

Statoren fur elektrische Motoren und Generatoren (Maschinenteile)
Akkumulatoren (Apparate zum Laden von-) elektrischen Geraten/Maschinen
Akkumulatoren (elektrische)

Akkumulatoren-Platten

Gitter fur Akkumulatoren fiir Maschinen/elektrische Anlagen

Gleichrichter (elektrische)

Induktionsspulen (elektrische Spulen)



Laden (Apparate zum-) von Akkumulatoren
Netzstromversorgungsgerate

Platten (Batterie-)

Regler (Spannungs-)

Selbstinduktionsspulen

Spannungsregler

Spulen (Induktions-)

Transformatoren (elektrische)

Anschlussdosen (elektrische)

Anschlussdosen (Sicherheitsdeckel fur elektrische-)
Anschlussdosen (Zierdeckel fir elektrische Schalter und -)
Anschlussstecker fir Koaxialkabel

Hullen (Schutz-) fur elektrische Leitungen

Kabel (Anschlussstecker fur Koaxial-)

Kabel (elektrische)

Kabelklemmen (elektrische)

Kabelschuhe

Kanale fur elektrische Leitungen

Kennzeichnungshtillen fur elektrische Leitungen
Leitungen (elektrische)

Schalttafeln (elektrische)

Schalttafeln (Elektrizitat)

Sicherungsbretter (Elektrizitét)

Steuerung der elektrischen Energie (Ausriistungen fur die-)
Verteilung elektrischer Energie (Ausristung fir die-)
Widerstandsdosen (Elektrizitat) fir Maschinen und industrielle Anlagen

Klasse 15 Maschinen, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind (Produktions-
mittel, die auf der Basis von elektrischer Energie zur Produktion von Waren und Energie
benutzt werden, insbesondere Produktionsmittel im Bereich des Maschinenbaues)

Geblase (Sandstrahl-) fir Maschinen/Produktionsmittel
Metall (Walzwerke flr-)

Metallverarbeitungsmaschinen

Metallprdgemaschinen

Papierherstellung (Walzpresse fiir die-)

Pragemaschinen (Metall-)

Pressen (Abkant-)

Pressen (Biege-)

Pressen (Hydraulische-)

Pressen (Schmiede-)

Pressen (Walz-) fur die Papierherstellung

Abfillmaschinen (Flaschen-) Getrédnkeproduktion
Antriebsriemen (Maschinen)

Kessel (Vulkanisier-) (Maschinenbau/Rohstoffverarbeitung)
Packmaschinen

Paketiermaschinen (ProduktionsstraRen/Maschinenbau)
Schalthebel fir Maschinen (Gang-) (Schaltkupplungen, ausgenommen fir Landfahrzeuge)

Klasse 16 Grafische Darstellungen, Zierelemente fur Oberflachen, analog Aufkle-



ber/Stickers

Grafische Symbole

Grafische Symbole (comic-Figuren)
Verzierungen

Zierelemente fur Oberflachen (Aufkleber, Sticker)

Klasse 32 Grafische Symbole und Logos, Zierelemente fur Oberflachen, Verzierungen

Aufmachungen (optische) durch farbliche und formliche Gestaltung
Ausstattungen (von Maschinen und Geraten)

Ausstattungen (Innenraumgestaltung) (bei Produktionsanlagen)
Grafiken

Logos (gedruckt/aufgestanzt)

Verzierungen

Zierelemente fir Oberflachen (Aufkleber, Sticker)“.

Mit weiterem Bescheid vom 14. April 2011 ist dieses Verzeichnis als klarungsbe-
durftig und weiterhin nicht klassifizierbar beanstandet worden. Die vorgenommene
Gruppierung stimme nicht mit der ,Internationalen Klassifizierung der Waren- und
Dienstleistungen® Uberein, z.B. beinhalte die genannte Klasse 15 u.a. ,Musikin-
strumente® und nicht die angegebenen ,Maschinen®. Aullerdem seien Begriffe in
der richtigen Reihenfolge zu nennen, beispielsweise statt ,Kondensatoren (Luft-
pumpen fir-)* richtig ,Luftpumpen flir Kondensatoren®. Auf die im Internet unter
genannten Adressen recherchierbare Klassifikation von Nizza und die Auflistung
von Waren- und Dienstleistungsbegriffen, die vom DPMA grundsatzlich akzeptiert
werden, ist hingewiesen und um Berichtigung des Verzeichnisses anhand der ge-

nannten Datenbanken und um Mangelbeseitigung gebeten worden.

Mit Schriftsatz vom 19. Mai 2011 hat die Anmelderin ,eine Uberarbeitete Liste der
fehlerhaften Klassen“ Ubersandt. Die dreiunddreif3ig Seiten umfassende Liste be-
inhaltet unter Verwendung der Klassentitel der Nizza-Klassifikation nahezu samtli-
che Waren der vom DPMA bekanntgemachten alphabetischen Liste der Waren
der Klassen 7, 9, 11 und 16.



Mit Bescheid vom 10. Juni 2011 wies das DPMA darauf hin, dass auch dieses
Verzeichnis der Klarung bedirfe. Das Verzeichnis enthalte eine grol3e Anzahl von
unzulassigen Erweiterungen, da lediglich die offizielle Liste der Klassen 7, 9, 11
und 16 kopiert, nicht aber auf die Beanstandungen vom 14. April 2011 eingegan-
gen worden sei. Es wurde aufgefordert, ein Verzeichnis zu erstellen, das auf der
Basis der Eingaben korrigiert worden sei, und um Méangelbeseitigung gebeten.

Ein weiteres Verzeichnis ist nicht eingereicht worden. Die Anmelderin hat mit
Schriftsatz vom 24. Juli 2011 mitgeteilt, dass bei der Anmeldung davon ausge-
gangen worden sei, dass die aus dem Jahr 2007 stammende Nizza-Klassifikation
nicht mehr Anwendung finde, sondern die Locarno-Klassifikation ab 2009. Weiter
vertrat sie die Ansicht, dass unter der Nizza-Klassifikation die in der letzten An-
meldung aufgefuhrten Positionen zu berlcksichtigen seien, da diese ausfuhrlicher
sei und bei urspriinglicher Anwendung dieser Klassifikation die entsprechenden
Punkte aufgelistet worden waren, da diese der Locarno-Klassifikation entspréa-

chen.

Mit Erstbeschluss vom 26. Juli 2011 hat die Markenstelle fur Klasse 9 des DPMA
die Anmeldung gemal § 36 Abs. 4 MarkenG zurlickgewiesen, da die Anmeldung
nicht den formellen Anforderungen der ,§§ 32, 3 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG i.vV.m.
§ 20 MarkenV* entspreche und die Anmelderin die konkret beanstandeten Mangel
gemalR den Auflagen der Amtsbescheide vom 2. Méarz 2011, 14. April 2011 und
10. Juni 2011 nicht beseitigt habe; die erfolgten Vorschlage anhand der ,Internati-
onalen Klassifikation von Waren und Dienstleistungen® seien nicht ilbernommen
worden. Das mit Schreiben vom 19. Mai 2011 eingereichte Verzeichnis enthalte
alle Begriffe der Klassen 7, 9, 11 und 16 und stelle weitgehend eine unzuléssige
Erweiterung dar. Es sei nicht Aufgabe der Markenstelle, der Anmelderin das Ver-
zeichnis zu erstellen, vielmehr habe diese ein den konkreten Beanstandungs-
punkten und den dazu gemachten Vorschlagen gerecht werdendes Verzeichnis

vorzulegen.
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Die gegen diesen Beschluss ohne Begrindung eingelegte Erinnerung hat das
DPMA mit Beschluss vom 4. Februar 2013 zuriickgewiesen, weil die Anmeldung
nach wie vor nicht den formellen Anforderungen der 88 32 Abs. 2 Nr. 3, 36 Abs. 1
Nr. 2 MarkenG i.V.m. 8§ 20 MarkenV entspreche, da kein mangelfreies, hinrei-
chend bestimmtes Waren- und Dienstleistungsverzeichnis zur Akte gelangt sei.
Neben einer eindeutigen Klassifizierung miusse das Verzeichnis die angegebenen
Waren und Dienstleistungen so hinreichend klar bestimmen, dass der Schutzum-
fang der Marke auch im Registerverfahren schnell, umfassend und unmissver-
standlich feststellbar sei. Weder sei der Pflicht zur Gruppierung nachgekommen
noch sei die amtsseitig vorgeschlagene Neufassung des Verzeichnisses Uber-
nommen worden. Der komplette Ausdruck aller Begriffe der Suchmaschine des
Verzeichnisses der Klassen 7, 9, 11 und 16 erfille nicht die Anforderungen eines
klaren und eindeutigen Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses. Dem Hinweis
auf die hierin liegende unzulassige Erweiterung des (urspringlichen) Waren- und
Dienstleistungsverzeichnisses sei ebenso wenig nachgegangen worden wie der
Aufforderung, ein - unter Beriicksichtigung der durch die Erstpriferin erteilten kon-
kreten Beanstandungspunkte nebst konkreten Vorschlagen - ordnungsgemales
Verzeichnis vorzulegen. Daher sei es amtsseitig nicht mdglich, Art und Umfang
eines — mangelfreien — Teils des Verzeichnisses zu bestimmen, auf den unter Be-
ricksichtigung der allgemeinen Grundsatze der VerhaltnismaRigkeit und des

UbermaRverbotes eine Zuriickweisung moglicherweise zu beschranken ware.
Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Eine mit der Beschwerde-
schrift vom 11. Méarz 2013 angekindigte Begrundung ,innerhalb der nachsten

Tage® ist nicht zu den Akten gelangt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.
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Die zulassige Beschwerde der Anmelderin hat in der Sache keinen Erfolg. Die
Anmeldung entspricht nicht den sonstigen Anmeldeerfordernissen im Sinne von
8§36 Abs.1 Nr.2 i.V.m. § 32 Abs. 3 MarkenG. Mangel sind nicht innerhalb der
vom Patentamt bestimmten Fristen beseitigt worden. Das Patentamt hat die An-
meldung daher zu Recht zuriickgewiesen (§ 36 Abs. 4 MarkenG).

Nach 8§ 32 Abs. 2 Nr.3 MarkenG muss die Anmeldung ein Waren-/Dienstleis-
tungsverzeichnis enthalten. Nach 8§ 32 Abs. 3 MarkenG i.V.m. 8§ 20 Abs. 1 Mar-
kenV sind die Waren und Dienstleistungen so zu bezeichnen, dass die Klassifi-
zierung jeder einzelnen Ware oder Dienstleistung in eine Klasse der Klassen-
einteilung nach § 19 MarkenV maglich ist; die Klassifizierung richtet sich gemafr
8§ 19 MarkenV nach der vom DPMA bekannt gemachten Klasseneinteilung von
Waren und Dienstleistungen, die der ,Internationalen Klassifikation von Waren und
Dienstleistungen (Klassifikation von Nizza)“ entspricht, zu deren Anwendung
Deutschland verpflichtet ist. Soweit moglich sollen die Bezeichnungen der Klas-
seneinteilung und die Begriffe der alphabetischen Liste der Waren und Dienst-
leistungen nach 8§ 19 MarkenV verwendet werden (§ 20 Abs. 2 MarkenV). Nach
8 20 Abs. 3 MarkenV sind die Waren und Dienstleistungen nach Klassen geordnet

in der Reihenfolge der Klasseneinteilung anzugeben.

Das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen muss aber nicht nur eine ein-
deutige Klassifizierung ermdglichen, sondern auf3erdem sind die Waren oder
Dienstleistungen, fur die Markenschutz beantragt wird, vom Anmelder so klar und
eindeutig anzugeben, dass die zustandigen Behdrden und die Wirtschaftsteilneh-
mer allein auf dieser Grundlage den Umfang des Markenschutzes bestimmen
kénnen, und zwar schnell, umfassend und unmissverstandlich (vgl. Strébele/Ha-
cker, Markengesetz, 10. Aufl.,, § 32 Rdn. 94; vgl. auch EuGH GRUR 2012, 822,
Nr. 47, 48 — IP TRANSLATOR). Diesem Gebot der Bestimmtheit gentigen selbst

einige Begriffe der amtlichen Klasseneinteilung nicht, z.B. die Angabe ,Maschinen®
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in Klasse 7. Hierzu sind in dem vom DPMA herausgegebenen Merkblatt ,Klas-
seneinteilung der Waren und Dienstleistungen® (www.dpma.de) die unbestimmten
Angaben vermerkt und Erlauterungsvorschlage enthalten (vgl. Strébele/Hacker,
a.a.0., 8§32 Rdn. 94). Die Klarstellung muss die allgemeinen und objektiven
Eigenschaften und Zweckbestimmungen der Waren und Dienstleistungen in einer
wirtschaftlich nachvollziehbaren und damit rechtlich abgrenzbaren Weise betreffen
(vgl. Strobele/Hacker, a.a.O., § 32 Rdn. 95). Im Falle einer Neuformulierung des
Verzeichnisses darf keine unzulassige Erweiterung erfolgen; als Erweiterung ist
hierbei auch der Austausch von Waren oder das Wegfallen einschrankender
Zuséatze zu bewerten (vgl. Strobele/Hacker, a.a.O., 8 39 Rdn. 3).

Diesen Anforderungen genigen die von der Anmelderin eingereichten Verzeich-

nisse nicht.

Zwar will die Anmelderin mit dem zuletzt eingereichten dreiunddreil3ig Seiten um-
fassenden Verzeichnis nunmehr fir den mit dem Anmeldetag vom
22. November 2010 begriindeten Zeitrang nahezu samtliche Waren der Klassen 7,
9, 11 und 16 der Nizza-Klassifikation beanspruchen. Auf der Grundlage des Ver-
fahrensablaufs lasst sich verniinftiger Weise aber nicht mehr feststellen, was die
Anmelderin zulassiger Weise auf der Grundlage des urspringlich eingereichten
Verzeichnisses unter Beriicksichtigung weitreichender Erweiterungen, unbe-
stimmter Warenangaben und Verwendung von Klassentiteln und Warenbegriffen

der Locarno-Klassifikation in zulassiger Weise beanspruchen kann.

Das mit der Anmeldung eingereichte Verzeichnis enthielt Klassentitel und Waren-
begriffe der Locarno-Klassifikation, teils unbestimmte und erlauterungsbeddrftige
Begriffe, die eine Klarstellung erforderten, weshalb teilweise eine eindeutige Klas-
sifizierung nicht moéglich war, und war nicht nach Klassen geordnet in der Klas-
seneinteilung der Nizza-Klassifikation gruppiert. Dabei ist offensichtlich Ubersehen

worden, dass die Locarno-Klassifikation nur fir Designs, nicht aber fur Marken gilt.
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Die vom DPMA geriigten Mangel sind nicht gemal3 den Vorschlagen behoben
worden. In dem mit Schreiben vom 6. April 2011 eingereichten Verzeichnis sind
weiterhin teils Klassentitel und Warenbegriffe der Locarno-Klassifikation beibe-
halten; Gruppierungs- und Erlauterungsvorschlagen ist nicht den Beanstandungen
entsprechend nachgegangen worden; teilweise enthielt das Verzeichnis Erweite-
rungen gegeniuber dem mit der Anmeldung eingereichten Verzeichnis.

Die mit Schreiben vom 19. Mai 2011 eingereichte ,Uberarbeitete Liste der fehler-
haften Klassen® hat die zuvor zur Akte gereichten und beanstandeten Verzeich-
nisse der Waren nicht wirksam geandert. Mit der Angabe nahezu samtlicher Wa-
renbegriffe der alphabetischen Liste der Klassen 7, 9, 11 und 16 liegen in grol3er
Zahl unzulassige Erweiterungen vor, ohne dass auf der Grundlage des urspriing-
lich eingereichten Verzeichnisses gerugte Mangel konkret oder in der vorgeschla-
genen Form vollstandig behoben worden sind.

Auf formelle Mangel des Warenverzeichnisses ist die Anmelderin seitens des
DPMA unter Angabe von Einzelheiten hingewiesen worden. Innerhalb der vom
DPMA bestimmten Fristen sind weder Mangel im beanstandeten Umfang beseitigt

worden noch sind die die erforderlichen Klarstellungen erfolgt.

Zu Recht hat das DPMA die Anmeldung auch in vollem Umfang zurtickgewiesen.
Zwar kommt grundsatzlich die Zuriickweisung der Anmeldung nur im Umfang des
mangelbehafteten Teils des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen in
Betracht; nur im Ausnahmefall kann die Markenanmeldung fur samtliche bean-
spruchten Waren und Dienstleistungen zuriickgewiesen werden, wenn nicht alle
von formellen Mangeln betroffen sind (vgl. BPatG GRUR 2008, 454, 455 f. — Teil-

zurtckweisung).

Ein Ausnahmefall vom genannten Grundsatz liegt hier indessen vor. In der Zu-
sammenschau der eingereichten Verzeichnisse ist mit verninftigen Mitteln nicht

feststellbar, fur welche Waren die Anmeldung im Hinblick auf umfassende Erweite-



-14 -

rungen und unbestimmte Warenbegriffe des mit der Anmeldung eingereichten
Verzeichnisses in zulassiger Weise beansprucht werden kann. Damit konnte nicht
dariiber entschieden werden, ob und in welchem Umfang angemeldete Waren den
formellen Anforderungen entsprechen, oder in welchem Umfang dies nicht der Fall
iIst und weshalb nur insoweit eine Zurickweisung gemafR § 36 Abs. 4 MarkenG
geboten ware. Der sich aus 8§ 20 Abs. 1, Abs. 3 MarkenV ergebenden Mitwir-
kungspflicht ist die Anmelderin in dem hier erforderlichen Umfang nicht nachge-
kommen. Auch unter Beachtung der Grundsétze der Verhaltnismafigkeit und des
Ubermalverbots ist die Anmeldung ausnahmsweise zu Recht vollstandig zuriick-

gewiesen worden.

Die Beschwerde ist nach alledem zuriickzuweisen.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht

zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn geriigt wird, dass
1. das beschlieRende Gericht nicht vorschriftsmaRig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausibung
des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorg-

nis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertre-
ten war, sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdricklich oder

stillschweigend zugestimmt hat,
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5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist,
bei der die Vorschriften tiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt

worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Grinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, HerrenstralRe 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen
beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmachtigten schrift-

lich einzulegen.

Hacker Winter Uhimann

Hu



