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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die international reqistrierte Marke IR 1 119 945
hat der.30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentge-

richts in der Sitzung vom 26. April 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Prof. Dr. Hacker, des Richters Merzbach sowie des Richters Dr. Meiser

ECLI:DE:BPatG:2018:260418B30Wpat512.16.0



beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss der
Markenstelle fur Klasse 9 - Internationale Markenregistrierung -
des Deutschen Patent- und Markenamtes vom
28. September 2015 aufgehoben.

Grinde

Die auf einer franzésischen Basisanmeldung vom 3. November 2011 beruhende,
am 27. April 2012 international registrierte Wortmarke IR 1 119 945

CloudBand

beansprucht Schutz in der Bundesrepublik Deutschland fur die Waren und

Dienstleistungen:

“Klasse 09: Appareils, équipements et logiciels de
télécommunications et de traitement de l'information; ordinateurs,
leurs organes et composants électriques et électroniques et leurs
périphériques; appareils pour I'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques et optiques; appareils et équipements de génération,
de calcul, de contréle, de saisie, de stockage, de conversion, de
traitement, de prélevement, de transmission, de commutation et
de réception de données, d'informations, de signaux ou de

messages;



Klasse 38: Télécommunications; transmission d'informations et de
données; communications par terminaux d'ordinateurs; services
de messagerie électronique; location d'appareils et d'équipements
de télecommunications; informations en matiere de
télécommunications; location de temps d'accés a des réseaux
informatiques mondiaux; location de temps d'acces a des centres

serveurs de bases de données;

Klasse 42: Etudes de projets techniques et services d'ingénierie
dans les domaines des télecommunications et du traitement de
I'information; conception, mise a jour, maintenance, installation et
location de logiciels; location d'appareils et d'équipements de
traitement de l'information; conception et hébergement de sites

Internet”.

Die Markenstelle fur Klasse 9 - Internationale Markenregistrierung - des Deut-
schen Patent- und Markenamtes (DPMA) hat der IR-Marke den beantragten
Schutz in der Bundesrepublik Deutschland mit Beschluss vom
28. September 2015 verweigert, weil ihr jegliche Unterscheidungskraft fehle
(88 119, 124, 113, 37, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG in Verbindung mit Art. 5 PMMA,
Art. gauinauies g py/(J).

Die Marke setze sich aus den englischen Begriffen ,cloud” und ,band“ zusammen.

.Cloud” bedeute zwar grundsatzlich ,Wolke“. Im vorliegend maf3geblichen IT-Be-
reich stelle der Begriff ,Cloud“ im Rahmen des sog. Cloud computing jedoch ein

Synonym fiir das Speichern von Daten in einem entfernten Rechenzentrum dar.

Unter ,Band“ verstehe man ein Magnet- oder Videoband, aber auch einen zu-
sammengehorigen Bereich von Sendefrequenzen. Darlber hinaus stehe der Be-

griff im IT- und Internetbereich fur die Ubertragungsleistung eines Leitungssys-



tems, also die maximale Datenmenge, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums

zwischen zwei Punkten Ubertragen werden kénne.

Insgesamt stehe das Markenwort CloudBand damit fur einen nicht lokalen Spei-
cherplatz, an den mit einer bestimmten Geschwindigkeit eine Datenmenge Uber-

tragen werden kénne.

Mit dieser Bedeutung weise die Marke CloudBand in Bezug auf die beanspruch-
ten Waren und Dienstleistungen, die fur eine ,Cloud” bzw. ,cloud computing® be-
stimmt sein kdnnten bzw. - was die Dienstleistungen betreffe - sich ihrem Inhalt
und Gegenstand nach damit befassen konnten, in beschreibender Weise darauf
hin, dass die Cloud Uber eine bestimmte ,Bandbreite” verfluge, also Uber ausrei-
chende Leistungsfahigkeit der Kommunikationsnetzwerke, lber die die Daten

Ubertragen wurden.

Die von der Markeninhaberin erwahnte Schutzgewahrung der Marke in anderen
Landern entfalte keine Bindungswirkung und rechtfertige daher keine abwei-
chende Entscheidung.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie im Wesentli-
chen geltend macht, dass die Bezeichnung CloudBand entgegen der Auffassung
der Markenstelle jedenfalls nicht ohne analysierende Uberlegungen in dem von
der Markenstelle angenommenen Sinne verstanden werde. Die angesprochenen
Verkehrskreise mussten dazu nicht nur ,,Cloud” mit ,cloud computing* und ,Band”
mit ,Bandbreite bzw..- englisch - ,band width* gleichsetzen, sondern weiterhin
auch dazu kommen, dass vorliegend die Bedeutung von ,Bandbreite” im Sinne
von ,Ubertragungsgeschwindigkeit* einschlagig sei.

Aber auch in seiner wortsinngemafRen Bedeutung ,Cloud“-Frequenzbereich weise
CloudBand keinen beschreibenden Aussagegehalt auf, da es einen solchen

,Cloud“-Frequenzbereich nicht gebe. Die ,Cloud” sei eine Ansammlung von Spei-



chern / Servern. Mit Frequenzen habe die ,Cloud” nichts zu tun. Der Begriff ,Band*
enthalte zudem weder einen Hinweis auf die Ubertragungsgeschwindigkeit noch
uber das Ausmal3 der Bandbreite.

CloudBand lasse daher allenfalls assoziativ erahnen, dass es sich um einen nicht
lokalen Speicher handele, der irgendwie in Bezug zur Bandbreite im Internet
stehe. Die Marke erfordere daher einen Interpretationsaufwand und l6se bei den
angesprochenen Verkehrskreisen einen Denkprozess aus, was aber fir die

Schutzfahigkeit als Marke spreche.

Eine beschreibende Verwendung von CloudBand lasse sich ebenfalls nicht fest-
stellen; die angemeldete Bezeichnung werde vielmehr allein durch die Markenin-

haberin in kennzeichnender Weise benutzt.
Zudem geniel3e CloudBand Markenschutz in englischsprachigen L&ndern, was
ein Indiz fur eine Schutzfahigkeit des englischsprachigen Begriffes auch in
Deutschland darstelle.
Die Anmelderin beantragt sinngemals,
den Beschluss der Markenstelle fir Klasse 9 - Internationale
Markenregistrierung - des Deutschen Patent- und Markenamtes

(DPMA) vom 28. September 2015 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.



Die zulassige Beschwerde der Anmelderin erweist sich als begriindet. Entgegen
der von der Markenstelle geaul3erten Rechtsauffassung fehlt dem Wortzeichen fir
die beanspruchten Waren und Dienstleistungen weder jegliche Unterscheidungs-
kraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, noch stellt es eine freihaltebedurftige be-
schreibende Angabe gemaR 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar. Gemaf 8§ 119, 124,
113, 37, 8 Abs.2 Nr.1, 2 MarkenG in Verbindung mit Art. 5 PMMA,
Art. 6quinquies B PVU war ihm daher der beantragte Schutz in der Bundesrepub-

lik Deutschland nicht zu verweigern.

1. Unterscheidungskraft im Sinne von 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem
Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als
Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung bzw.
Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten
Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer
Unternehmen unterscheidet (vgl. z. B. EuUGH GRUR 2015, 1198 (Nr. 59) - Kit Kat;
GRUR 2012, 610 (Nr. 42) - Freixenet; GRUR 2008, 608 (Nr. 66) - EUROHYPO;
BGH GRUR 2016, 1167 (Nr.13) - Sparkassen-Rot; GRUR 2015, 581 (Nr. 16)
- Langenscheidt-Gelb; GRUR 2015, 173 (Nr. 15) -foryou; GRUR 2014, 565
(Nr. 12) - smartbook; GRUR 2013, 731 (Nr.11) - Kaleido; GRUR 2012, 1143
(Nr. 7) - Starsat, jeweils m. w. N.). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht
darin, die Ursprungsidentitat der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen
zu gewahrleisten (vgl. etwa EuGH GRUR 2015, 1198 (Nr. 59) - Kit Kat; GRUR
2014, 373 (Nr. 20) - KORNSPITZ; 2010, 1008, 1009 (Nr. 38) — Lego; GRUR 2008,
608, 611 (Nr. 66) - EUROHYPO; GRUR 2006, 233, 235, Nr. 45 - Standbeutel;
BGH GRUR 2016, 1167 (Nr. 13) - Sparkassen-Rot; GRUR 2016, 934 (Nr.9)
- OUIl; GRUR 2015, 581 (Nr. 16) - Langenscheidt-Gelb; BGH GRUR 2015, 173,
174 (Nr. 15) - for you; GRUR 2009, 949 (Nr. 10) - My World). Da allein das Fehlen

jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begrindet, ist nach der



Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ein grof3ziigiger Mal3stab anzulegen,
so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft gentigt, um das Schutz-
hindernis zu Uberwinden (vgl. BGH GRUR 2017, 186 (Nr.29) - Stadtwerke
Bremen; GRUR 2016, 1167 (Nr. 13) - Sparkassen-Rot; GRUR 2015, 581 (Nr. 9)
- Langenscheidt-Gelb; GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) - for you; GRUR 2014, 565,
567 (Nr. 12) - smartbook; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) - Starsat; GRUR 2012, 270
(Nr. 8) - Link economy). Mal3geblich fur die Beurteilung der Unterscheidungskraft
sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits
die Auffassung der beteiligten inlandischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahr-
nehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerk-
samen und verstandigen Durchschnittsverbrauchers bzw. -abnehmers der fragli-
chen Produkte abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412 (Nr.24)

- Matratzen Concord/Hukla).

Hiervon ausgehend besitzen Marken insbesondere dann keine Unterscheidungs-
kraft, wenn ihnen die mal3geblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung
bzw. der Schutzerstreckung des Zeichens (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, Nr. 15
- Aus Akten werden Fakten) lediglich einen im Vordergrund stehenden beschrei-
benden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuUGH GRUR 2013, 519 (Nr. 46) - Deich-
mann; GRUR 2004, 674 (Nr. 86) — Postkantoor; BGH GRUR 2017, 186 (Nr. 30,
32) - Stadtwerke Bremen; 2014, 1204 (Nr. 12) - DusseldorfCongress; GRUR 2012,
270 (Nr. 11) - Link economy; GRUR 2009, 952 (Nr. 10) - DeutschlandCard). Dar-
Uber hinaus kommt nach standiger Rechtsprechung auch solchen Zeichen keine
Unterscheidungskraft zu, die sich auf Umstande beziehen, welche die bean-
spruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die
aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH
GRUR 2017, 186 (Nr.32) - Stadtwerke Bremen; GRUR 2014, 1204 (Nr.12)
- DusseldorfCongress; GRUR 2012, 1143 (Nr.9) - Starsat; GRUR 2010, 1100
(Nr. 23) - TOOOR!; GRUR 2006, 850 (Nr. 28 f.) - FUSSBALL WM 2006).



2. Ausgehend von den vorgenannten Grundsatzen fehlt dem um Schutz nachsu-
chenden Zeichen CloudBand bezuglich der maligeblichen Waren und
Dienstleistungen nicht jegliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG.

a. Die Bezeichnung ist aus dem englischen, in seiner Bedeutung ,Wolke* auch
inlandischen Verkehrskreisen gelaufigen Begriff ,Cloud* sowie dem in der deut-
schen wie auch englischen Sprache bedeutungsgleichen Begriff ,Band” gebildet,
was bereits aufgrund der Binnengrol3schreibung ohne weiteres erkennbar ist. In
wortlicher Ubersetzung kommt der Begriffiskombination die Bedeutung
~Wolkenband"“ zu. Mit dieser Bedeutung verfigt die um Schutz nachsuchende
Marke in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen erkennbar
weder Uber einen beschreibenden noch sonstigen sachbezogenen
Aussagegehalt.

b. Der Verkehr wird die CloudBand in Zusammenhang mit den beanspruchten
Waren und Dienstleistungen entgegen der Auffassung der Markenstelle aber auch
nicht ohne weiteres iS eines - wie die Markenstelle es formuliert hat - ,nicht loka-
len Speicherplatzes, an den mit einer bestimmten Geschwindigkeit eine Daten-
menge Ubertragen werden kann“ und damit als Hinweis auf eine fir eine Daten-
Ubertragung an eine Cloud ausreichende ,Bandbreite” der die Daten tbertragen-

den Kommunikationsnetzwerke (iS einer schnellen Datentbertragung) verstehen.

aa. So ist die Gesamtbezeichnung CloudBand im vorliegend malRgeblichen
IT-/Internet-Bereich bzw. in der Kommunikations- und Nachrichtentechnik weder
lexikalisch nachweisbar noch Ilasst sie sich aktuell als beschreibende

Fachbezeichnung feststellen.

bb. Der Verkehr wird die Kombination der Begriffe ,Cloud” und ,Band“ auch.nicht

ohne jede Uberlegung aus sich heraus in diesem Sinne verstehen.



Zutreffend hat die Markenstelle allerdings festgestellt - wovon auch die Markenin-
haberin ausgeht -, dass der Begriff ,cloud” bereits seit Jahren lber den ur-
sprunglichen Wortsinn ,Wolke" hinaus im EDV Bereich als Bezeichnung fir das
.Netzwerk des Cloud Computing” bzw. fur ein externes Datenspeichermedium
bekannt und gebrauchlich ist und sich zu einem allgemein bekannten Grundbegriff
entwickelt hat, der Gber den urspringlichen reinen EDV-Fachbegriff hinaus mittler-
weile (nahezu) allen Verbrauchern als Nutzern des Internets und von Smartpho-
nes bekannt ist. ,Cloud Computing” bezeichnet ,eine Nutzung mehrerer verteilter
Rechner Uber ein Netzwerk, z. B. das Internet®. Darunter wird das Speichern von
Daten in einem entfernten Rechenzentrum, aber auch die Ausflihrung von Pro-
grammen, die nicht auf dem lokalen Arbeitsplatzcomputer oder Server installiert
sind, sondern entfernt in der (metaphorischen) “Wolke“, also der ,Cloud” vonstat-

ten geht, verstanden.

Wenngleich danach der Begriff ,Cloud” in Bezug auf sdmtliche zu den Klassen 9,
38 und 42 beanspruchten Waren und Dienstleistungen, bei denen es um die
Informationstechnologie, Datenverarbeitung und Telekommunikation selbst bzw.
das Bereitstellen des Zugangs und/oder Zugriffs hierauf, um deren Infrastrukturen
(Rechnerkapazitaten, Datenspeicher, Netzkapazitaten), um Plattformen oder
Software geht und die daher Gegenstand einer solchen ,Cloud” bzw. fir diese be-
stimmt sein oder — was die Dienstleistungen betrifft — ihrem Gegenstand und Inhalt
nach auf eine ,Cloud” ausgerichtet sein oder auch mit Hilfe einer ,Cloud“ angebo-
ten und erbracht werden kdnnen, einen ohne weiteres erfassbaren beschreiben-
den Aussagegehalt aufweist, gilt dies nicht gleichermal3en fir den weiteren Be-
standteil ,Band”. Insbesondere kann dieser Begriff nicht ohne weiteres mit ,Band-
breite” gleichgesetzt werden.

Beide Begriffe weisen von Haus aus zunachst unterschiedliche Bedeutungen auf.
Der Begriff ,Band” steht in der (analogen) Kommunikationstechnik fir einen ,zu-
sammengehorigen Bereich von Sendefrequenzen® (vgl. dazu bereits die von der

Markenstelle ermittelte Fundstelle Bl. 11 sowie Microsoft Press, Computer-
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Lexikon, 7. Aufl. 2003, zu ,Band®). Als ,Bandbreite” bezeichnet man hingegen die
Differenz zwischen der hochsten und niedrigsten Frequenz in einem analogen
Ubertragungskanal (vgl. Microsoft Press, Computer-Lexikon, 7. Aufl. 2003, zu
.Bandbreite®).

Es lasst sich auch nicht ermitteln, dass es sich bei ,Band“ jedenfalls im vorliegend
relevanten IT-Bereich um ein gebrauchliches Kurzwort fir ,Bandbreite* bzw.

- englisch - ,bandwidth® - handelt.

Allerdings wird.wie die Markenstelle zutreffend ermittelt hat - der Begriff ,Band-
breite* Uber seine urspringliche Bedeutung hinaus im IT-Bereich sowie in der
Kommunikationstechnik umgangssprachlich zur Bezeichnung der Geschwindigkeit
einer Internetverbindung und damit der Datenubertragungsrate gebraucht (vgl.
Immler/Immler, Das groRe Computerlexikon, 2018, S. 54 sowie Brockhaus Fach-
lexikon Computer, 2003, S. 92 jeweils zu ,Bandbreite”). Auf Grundlage dieser Be-
deutung wirde CloudBand bei einem Verstandnis i. S. von ,Cloud-Bandbreite*
entgegen der Auffassung der Markeninhaberin auch einen sinnvollen und in
Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibenden
Aussagegehalt vermitteln. Soweit die Markeninhaberin dies in Abrede stellt, well
es sich bei einer ,Cloud” lediglich um eine Ansammlung von Speichern / Servern
handele, welche selbst weder Uber eine Bandbreite noch uber einen
Frequenzbereich verfiige, dies vielmehr allein auf die der Datentbermittlung die-
nenden Kommunikationsnetzwerke und —leitungen zutreffe, verkennt sie, dass die
Datentbertragungsrate und damit die ,Bandbreite” des die Daten Ubertragenden
Kommunikationsnetzwerkes ein fir den Zugang und die Inanspruch-
nahme/Benutzung einer ,Cloud* wesentliches Merkmal darstellt. Der Verkehr
wurde ,Cloud-Bandbreite” daher nicht i. S. von ,Band(breite) einer Cloud”, sondern
vielmehr i.S. von ,(geeignete) Band(breite) fir eine Cloud” verstehen. Die
Zurverfugungstellung entsprechender (leistungsfahiger) Zugange zu einem
Speichermedium wie z. B einer ,Cloud” gehdrt nach Kenntnis des Senats auch zu

den Geschaftstatigkeiten der Markeninhaberin.



-11 -

Um aber die um Schutz nachsuchende Bezeichnung CloudBand iS von ,Cloud-
Bandbreite* und damit ,Bandbreite fur eine Cloud“ zu verstehen, bedarf es
- worauf die Markeninhaberin zutreffend hingewiesen hat - eines Verstandnisses
und einer Interpretation von ,Band” i. S. von ,Bandbreite” sowie von ,Bandbreite”
in seiner im IT-Bereich sowie in der Kommunikationstechnik nachweisbaren
Bedeutung als Synonym fir die Geschwindigkeit einer Internetverbindung und
damit fiir die Datenlibertragungsrate. Insoweit bedarf es aber einiger Uberlegung
und eines gewissen Interpretationsaufwands. Mag dieser auch jedenfalls flr den
Fachverkehr eher moderat bis gering sein, so erschopft sich die um Schutz
nachsuchende Bezeichnung CloudBand nicht in einer blof3en Aneinanderreihung
beschreibender Angaben, bei denen kein merklicher Unterschied zwischen der
Kombination und der bloRen Summe ihrer Bestandteile besteht (vgl. EuGH
GRUR 2004, 680 [Tz. 39 —41] - BIOMILD). Sie weist vielmehr einen uber eine
reine Sachbeschreibung hinausgehenden eigenstandigen Charakter auf und wirkt
daher in ihrer Gesamtheit trotz der beschreibenden Anklédnge aus sich heraus
noch hinreichend originell und individualisierend (vgl. dazu BGH GRUR 2013, 731
Nr. 20 - Kaleido; GRUR 2008, 905 Nr.18 - PANTO). Insoweit ist davon
auszugehen, dass die enthaltenen Bedeutungsanklange im Sinne einer

sprechenden Marke hinreichend phantasievoll kombiniert und verfremdet sind.
3. Aus den vorgenannten Grinden unterliegt das um Schutz nachsuchende Zei-
chen CloudBand auch keinem Freihaltebedtrfnis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2

MarkenG.

4. Daher war der angegriffene Beschluss aufzuheben.

Dr. Hacker Dr. Meiser Merzbach
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