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I. Registrierung einer Domain

Technisch ist eine Domain eine den Regeln des Unified Ressource Loader (URL) folgen- 1
de Ubersetzung einer numerischen Rechneradresse, also einer Zahl in ein Pseudonym aus
lateinischen Buchstaben. Eine Domain ist damit einer Telefonnummer dhnlich.!

Jede Domain gibt es aus technischen Griinden weltweit nur einmal und sie ist fiir jeder- 2
mann weltweit abrufbar. Domainnamen sind demnach einzigartig und ubiquitar. Durch die
Registrierung wird eine Domain unabhingig von ihrer tatsichlichen Nutzung fiir jeden
Dritten gesperrt. Die Registrierung ist dabei rechtlicher Ausgangspunkt bei der Beurteilung
der Rechte zur Nutzung, Verwertung, Konnektivitit und Aufgabe der Domain bzw. des In-
habers als Berechtigtem.

1. Rolle und Funktion der DENIC e.G.

Die ,,DENIC Domain Verwaltungs- und Betriebsgesellschaft eG* versteht sich als ,zent- 3
rale Registrierungsstelle fiir alle Domains unterhalb der Top-Level-Domain .de“. Sie stellt
fir die Domainverwaltung ein automatisches elektronisches Registrierungssystem zur Ver-
fiigung, betreibt ein Netz von iiber die ganze Welt verteilten Nameservern und hilt fir die
deutsche ,Internet-Community“ eine ganze Reihe weiterer Dienstleistungen bereit. Die
Verwaltung der Domains unter der Top-Level-Domain .de erfolgt rein genossenschaftlich
organisiert durch die Privatwirtschaft. § 108 Abs. 1 S. 4 TKG nimmt die Verwaltung von

I Der Server ist der Name des Computers, auf dem sich das gesuchte Dokument befindet. http://www.
server.de, wobei www fiir die Art des Servers steht (hier ein sog. Web-Server) und .de die Landeskennung ist.
Der Begriff http steht fiir HyperText Transfer Protocol. Dieses Protokoll wird im WWW (World Wide Web)
verwendet, um HTML-Seiten zu iibertragen und anzuzeigen. Daneben gibt es auch andere Begriff wie etwa ftp
= File Transfer Protocol, das verwendet wird, um Dateien zu iibertragen. HTML steht fiir Hypertext Markup
Language.
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§ 7 4-6 § 7 Domainrecht und markenrechtliche Beziige

Domainnamen oberster oder nachgeordneter Stufen vom Aufgabenbereich der Bundesnetz-
agentur ausdriicklich aus.

Die DENIC ist kein Internet Service Provider (ISP), bietet jedoch unter dem Namen
DENICdirect auch gegeniiber Privatkunden einen unmittelbaren Registrierungsservice fiir
Domainnamen an.?

Als Monopolist hat die DENIC eine marktbeherrschende Stellung, so dass die kartell-
rechtlichen Vorgaben zu beachten sind. In einer Entscheidung zu §§ 19 Abs. 2 Nr. 1, 20, 33
GWB hat das OLG Frankfurt® im Jahre 2008 hinsichtlich der Marke ,,VW* entschieden,
dass entgegen den damals geltenden Domainbedingungen auch zweistellige Domains regist-
riert werden miissen, wenn gleichlautende code Top-Level-Domains (ccTLD) nicht existie-
ren. Das OLG nahm an, dass die DENIC ein marktbeherrschendes Unternehmen (§ 20
GWB) sei, iiber eine marktbeherrschende Stellung im Sinne von § 19 Abs. 2 Nr. 1 GWB ver-
fiige, weil sie auf dem sachlich und rdumlich relevanten Markt ohne Wettbewerber sei, und
— im Rahmen einer Ermessensentscheidung — der Volkswagen AG ein uiberwiegendes Inte-
resse an der Eintragung der Domain ,,vw.de“ zuzubilligen sei. Hingegen entschied das LG
Frankfurt in einem dhnlich gelagerten Fall, dass die Regelung in den damaligen Domain-
richtlinien, keine Second-Level-Domains zu registrieren, die der Abkiirzung eines deutschen
Kfz-Zulassungsbezirks entsprachen, nicht zu beanstanden sei.*

Mit der Einfithrung der zweistelligen Domains® zum 23.10.2009 liefs die DENIC auch
einstellige Varianten und Kfz-Kennzeichen zu.® Insgesamt 93 Buchstaben und Zeichen ein-
schlieflich der Umlaute stehen heute fiir .de-Domains zur Verfiigung. Die sich aktuell erge-
benden moglichen Registrierungsvarianten sind in Ziffer V. der DENIC-Domain-Richtlinien
geregelt. Ungeachtet der TLD.de kann eine Domain hiernach nur bestehen aus

(1) den Ziffern (0 bis 9), den lateinischen Buchstaben A bis Z einschliefflich der Umlaute
(4, 6, )7 und den weiteren Buchstaben,® die im Anhang der Richtlinien aufgefihrt sind;

(2) Bindestrichen, jedoch nicht am Anfang oder am Ende sowie nicht an der dritten und
vierten Stelle;

(3) Grofs- und Kleinschreibung werden nicht unterschieden;

(4) Die Mindestldnge einer Domain betragt ein, die Hochstlinge 63 Zeichen;

2. Inhalt und Rechtsnatur des Domainvertrages mit der DENIC

2 Sie darf sich als ,,Non-Profit-Organisation* bezeichnen. LG Frankfurt 24.10.2001 - 2/6 O 280/01, MMR
2002, 126.

3 OLG Frankfurt 29.4.2008 — 11 U 32/04, GRUR-RR 2008, 321.

4 LG Frankfurt 7.1.2009 - 2-06 O 362/08, MMR 2009, 274 — KFZ-Kennzeichen-Domains.

5 Das OLG Frankfurt lehnte ferner einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfiigung tiber die Vorabre-
gistrierung der Domain ,tv.de“ ab, obwohl der Antragsteller Markeninhaber war, die (allerdings nicht be-
rihmte und bekannte) Marke benutzte und geltend machte, die damaligen Registrierungsbedingungen wiirden
Mitglieder der DENIC bei der Anwendung des Prinzips ,,first come — first served“ bevorzugen.; OLG Frank-
furt 5.8.2010 — 11 W 66/09, MMR 2011, 181 - first come first serve.

6 Ein Antragsteller, der vergeblich die Eintragung einer einstelligen Domain noch vor Inkrafttreten der neuen
Domainrichtlinien beantragte, scheiterte vor dem OLG Frankfurt, das in Fortfiihrung seiner Rechtsprechung
aus dem Jahre 2008 entschied, es sei kartellrechtlich nicht zu beanstanden, dass die DENIC eG auf der Grund-
lage ihrer bis zum 23.10.2009 geltenden Vergaberichtlinien einen Anspruch auf Registrierung der Second-
Level-Domain ,,x.de“ abgelehnt hat. Die hiervon abweichende Handhabung zugunsten einer im geschiftlichen
Verkehr in Gebrauch befindlichen berithmten Marke sei mit Blick auf die hochstrichterliche Rechtsprechung
zu kennzeichenverletzenden Domains sachlich gerechtfertigt; OLG Frankfurt 18.5.2010 - 11 U 36/09, MMR
2010, 694.

7 Umlautdomains sind Domainnamen mit Umlauten oder Sonderzeichen (zB: 4, i, 6, 3, ?, ). Diese Domains
werden oftmals auch als IDN-Domains bezeichnet, IDN steht hierbei fir Internationalizing Domain Names.
Bei der Verwendung ilterer Programmversionen von E-Mail-Clients, FTP-Programmen oder Webbrowsern
kann es zu Fehlermeldungen kommen.

8 Hauptsichlich Vokale mit Diakritika, beispielsweise ,,a“; sofern die Domain Buchstaben aus dem Anhang
enthiilt, ist fiir die Hochstlinge die gemifd dem RFC 5890 in der sogenannten ACE-Form kodierte Fassung der
Domain (,,A-Label“) mafigebend.
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I. Registrierung einer Domain 7-14 §7

Unter dem Domainregistrierungs- und -verwaltungsvertrag versteht man einen typenge-
mischten Vertrag sui generis, der auf die Registrierung einer Domain und deren Aufrechter-
haltung gerichtet ist, also ein Dauerschuldverhaltnis.’

Vertragspartner des Registrierungsvertrages ist gemafs Ziffer II Satz 3, Ziffer IV Satz 1
und Ziffer VI der Domainrichtlinien sowie § 1 Abs.1 S.1 der Domainbedingungen der
(ktinftige) Domaininhaber. Die Voraussetzungen der Registrierung sowie deren Beendigung
sind in Ziffer III der Domainrichtlinien geregelt. Weitere Vorschriften regeln die Stellung des
administrativen Ansprechpartners (Admin-C) und des technischen Ansprechpartners (Tech-
C), meistens des vom Domaininhaber beauftragten ISP und des Zonenverwalters (Zone-C).

Sofern die Registrierung nicht unmittelbar tber den Service DENICdirect zwischen den
Kunden und der DENIC vereinbart wird, handelt der beauftragte Internet-Service-Provider
(ISP) als Vermittler fiir den Anmelder und ist dessen Erkldrungs- und Empfangsbote im
Verhiltnis zur DENIC. Im Verhiltnis zum Kunden handelt der Provider im Rahmen einer
entgeltlichen Geschiaftsbesorgung (§ 675 BGB), meist im Rahmen eines umfassenden Web-
Servicevertrages oder einer Paketlgsung.!

Mit dem Abschluss des Vertrages tiber die Registrierung und Verwaltung einer Internet-
Domain erhilt der Anmelder der Domain zunichst einen Anspruch auf Registrierung nach
MafSgabe der DENIC-Domainbedingungen, die einen GrofSteil der wechselseitigen Rechte
und Pflichten regeln, und Domainrichtlinien, die diese rechtlich und technisch erginzen.!
Beide Regelwerke haben AGB-Charakter'? und bestimmen letztlich gemeinsam und un-
trennbar die rechtliche Beziehung zwischen dem Anmelder und der DENIC.

Zwischen dem Anmelder, dem ISP und der DENIC besteht ein Dreiecksverhiltnis, wel-
ches vor allem vom Inhalt der anwendbaren AGB, mithin den DENIC-Domainbedingungen
und Domainrichtlinien sowie den AGB des ISP geprigt ist. Da die AGB des ISP neben den
Regelungen zu hier nicht relevanten Hostingleistungen, Webspace-Paketen, der Uberlassung
von Software etc ublicherweise hinsichtlich der Registrierung von Domainnamen, das Kon-
nektieren und deren Aufrechterhaltung auf die Domainbedingungen und Domainrichtlinien
der DENIC verweisen, beschrinkt sich die Rolle des ISP in diesem Zusammenhang auf die
bereits beschriebene Geschiftsbesorgung sowie die Boteneigenschaft fiir Abgabe und Emp-
fang von Willenserkldarungen. Die DENIC wiederum verweist in § 5 Abs. 2 der Domainbe-
dingungen darauf, dass die DENIC-Mitglieder keine Erfullungsgehilfen der DENIC seien.

Der Anspruch aus dem Domainregistrierungs- und -verwaltungsvertrag ist auf die Eintra-
gung der Domain in das DENIC-Register und den Primary Nameserver gerichtet. Gegen-
uber dem ISP, der gegentber der DENIC lediglich als Vermittler auftritt, hat der Anmelden-
de erst dann einen Anspruch auf Konnektierung, wenn die DENIC die Domain nach ihren
Regeln zugeteilt hat.

Internet-Service-Vertrage werden regelmafSig online, also per Fernabsatz mit den entspre-
chenden Konsequenzen nach § 312¢ BGB geschlossen. Hiernach besteht fiir solche Vertrage
bei Beteiligung von Verbrauchern ein Widerrufsrecht nach § 355 Abs. 1 BGB. Hosting-
Provider versuchen zuweilen, sich auf die Regelung zum vorzeitigen Erloschen des Wider-
rufsrechts durch Vertragserfiilllung bei Dienstleistungen nach § 356 Abs. 4 S. 1 BGB zu beru-
fen. Da der BGH" in der Entscheidung zu ,Internet-System-Vertragen“ aber einen Werk-
vertrag sieht, greift diese Ausnahme nicht.!*

Mit der Eintragung erlischt zwar der Anspruch auf Registrierung nach § 362 Abs. 1 BGB
durch Erfullung. Aus § 7 Abs. 1 der Domainbedingungen der DENIC ergibt sich aber, dass
der Vertrag auf Dauer geschlossen ist. Aus diesem kiindbaren, auf unbestimmte Zeit laufen-
den Dauerschuldverhiltnis schuldet die DENIC dem Anmelder nach der erfolgten Konnek-
tierung die Aufrechterhaltung der Eintragung im Primary Nameserver als Voraussetzung fiir

9 Der Vertrag endet also nicht mit der erfolgreichen Registrierung.

10— § 21 Rn. 1ff. (Providervertrige).

11 BGH 5.7.2005 - VII ZB 5/05, GRUR 2005, 969.

12 Dies wird vom BGH als selbstverstindlich angenommen, vgl. etwa 13.12.2012 - I ZR 150/11, GRUR
2013,294 — dgl, Rn. 9.

13 Zuletzt BGH 24.3.2011 - VII ZR 134/10, BeckRS 2011, 8031.

14 — § 21 Rn. 1ff. (Providervertrige).
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§ 7 15-18 § 7 Domainrecht und markenrechtliche Beziige

den Fortbestand der Konnektierung und Inhaberschaft. Daneben bestehen weitere Ansprii-
che des Domaininhabers wie die auf Anpassung des Registers an seine verianderten personli-
chen Daten oder ihre Zuordnung zu einem anderen Rechner durch Anderung der IP-
Nummer."

3. Die Haftung der DENIC

Nachdem die Vorinstanzen durchaus kontrovers entschieden hatten, entschied der BGH
in mehreren Verfahren, dass das Registrieren und Verwalten eines Domainnamens durch die
DENIC nicht als Gebrauch des Namens iS der §§ 5, 15 MarkenG oder § 12 S. 1 BGB anzu-
sehen sei. Da eine geschaftsmifSige oder sonstige wettbewerblich relevante Nutzung der
Domainnamen durch die DENIC klar ausschied, befassten sich die Gerichte hauptsachlich
mit der nur selten greifenden ,,Ausnahmevorschrift“ des § 12 BGB. Die DENIC benutze
aber mit der bloffen Registrierung und Verwaltung die Internet-Adresse auch nicht na-
mensmaflig und stelle lediglich die technischen Voraussetzungen fiir die Verwendung der In-
ternet-Adresse durch den Anmelder her.'®

Die DENIC haftet grundsitzlich auch nicht als mittelbarer Storer, weil sie mit der Reser-
vierung des Domainnamens keine Ursache fir eine Verletzung des Namensrechts des An-
spruchstellers durch einen Dritten gesetzt hat.

Die mittelbare Storerhaftung setzt die Verletzung von Priifungspflichten voraus. Die
DENIC treffen jedoch bei der Erstregistrierung eines Domainnamens grundsitzlich keinerlei
Priifungspflichten.!” Einer allgemeinen Prifpflicht von Dienstanbietern im Sinne der §§ 8 bis
10 des Telemediengesetzes (TMG) steht § 7 Abs. 2 TMG entgegen.'® Der DENIC ist danach
nur eine Priffung auf — praktisch kaum vorkommende - offenkundige, aus ihrer Sicht ein-
deutige RechtsverstofSe zuzumuten. Dies gelte wiederum nicht fiir die technisch automati-
sierte Erstregistrierung. Dem Registrar sind weitergehende Priifungspflichten als der Verga-
beeinrichtung von Domainnamen zuzumuten, da er geschiftlich titig wird, in einer
vertraglichen Beziehung zu dem Registranten steht und mit Gewinnerzielungsabsicht han-
delt.!” Der Domainregistrar kann als Storer fur die Bereitstellung urheberrechtsverletzender
Inhalte unter einer registrierten Domain nach den fiir Access-Provider geltenden Grundsit-
zen haften.?® Die Storerhaftung des Registrars tritt erst dann ein, wenn der Registrar unge-
achtet eines Hinweises auf eine klare und ohne weitere feststellbare Rechtsverletzung die
Dekonnektierung unterlisst, sofern die nachfolgenden beiden Voraussetzungen erfiillt sind:
1. Unter der beanstandeten Domain werden weit iiberwiegend illegale Inhalte bereitgestellt
werden und 2. Der Rechtsinhaber ist zuvor erfolglos gegen diejenigen Beteiligten vorgegan-
gen, die — wie der Betreiber der Internetseite — die Rechtsverletzung selbst begangen haben
oder — wie der Host-Provider — zur Rechtsverletzung durch die Erbringung von Dienstleis-
tungen beigetragen haben, sofern nicht einem solchen Vorgehen jede Erfolgsaussicht fehlt.”!
Der Hinweis, der die Haftung des Registrars auslost, muss sich auf alle fur die Haftungsbe-
grindung relevanten Umstande beziehen, also die Rechtsverletzung, die weit iiberwiegende
Bereitstellung illegaler Inhalte sowie die erfolglose oder unmégliche vorrangige Inanspruch-
nahme anderer Beteiligter, und insoweit hinreichend konkrete Angaben enthalten.”

Wenn jedoch Dritte die DENIC auf einen Verstof§ hinweisen, sind die allgemeinen Grund-
sdtze der Storerhaftung anzuwenden, niamlich eine Bewertung unter Beriicksichtigung der
Funktion und Aufgabenstellung des als Storer in Anspruch genommenen sowie eine Beurtei-

15 BGH 5.7.2005 - VII ZB 5/05, MMR 2001, 131 (132) mAnm Welzel; Berger RPfleger 2002, 181 (1821.);
Kleespies GRUR 2002, 764 (766).

16 BGH 17.5.2001 - I ZR 251/99, BGHZ 148, 13 (16) = MMR 2001, 671 — ambiente.de; ferner: BGH
19.2.2004 —1ZR 82/01, MMR 2004, 467 — kurt-biedenkopf.de.

17BGH 17.5.2001 -1 ZR 251/99, BGHZ 148, 13 (18) = MMR 2001, 671 — ambiente.de mwN.

18 OLG Saarbriicken 19.12.2018 — 1 U 128/17, MMR 2019, 839.

19 OLG Koln 31.8.2018 — 6 U 4/18, MMR 2019, 112.

20 BGH 15.10.2020 - I ZR 13/19, GRUR 2021, 63 - Storerhaftung des Registrars.

21 BGH 15.10.2020 - I ZR 13/19, GRUR 2021, 63 - Storerhaftung des Registrars.

22 BGH 15.10.2020 - I ZR 13/19, GRUR 2021, 63 - Storerhaftung des Registrars.
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1. Die Rechtsnatur einer Domain 1922 §7

lung mit Blick auf die Eigenverantwortung des unmittelbar handelnden Dritten.?? Die
DENIC muss eine Registrierung nur dann léschen, wenn die Verletzung der Rechte Dritter
offenkundig und fiir die Beklagte ohne weiteres feststellbar ist. Die Verletzung von Kennzei-
chenrechten kann die DENIC aber nur dann unschwer erkennen, wenn ihr ein rechtskrafti-
ger Titel vorliegt oder wenn die Rechtsverletzung derart eindeutig ist, dass sie sich ihr auf-
drangen muss.?* Ein solcher Fall wurde bereits vom BGH entschieden.” Danach soll die
DENIC bei Vorliegen einer eindeutigen, sich aufdringenden Namensrechtsverletzung unter
dem Gesichtspunkt der Storerhaftung zur Loschung der Domainregistrierung verpflichtet
sein. Diese Voraussetzungen waren im Fall der Registrierung der Domainnamen ,,regierung-
oberfranken.de“ durch ein in Panama ansassiges Privatunternehmen gegeben. Nicht ausrei-
chend zur Begrindung der Storerhaftung der DENIC ist nach Auffassung des OLG Frank-
furt? das Vorliegen eines rechtskriftigen Titels gegeniiber dem Admin-C. Eine Haftung der
DENIC setze vielmehr voraus, dass sich der rechtskriftige Titel gegen den Domaininhaber
selbst richte. Die Verletzung von Kennzeichenrechten kann auch dann offenkundig fur die
DENIC sein, wenn die Domain in einem Urteil nicht genau beschrieben ist, zB da dem Do-
mainnamen ein www. vorangestellt ist.?’

Die DENIC ist auch nicht als Normadressatin des kartellrechtlichen Behinderungsver-
bots?® zur Priifung verpflichtet, ob der angemeldete Domainname Rechte Dritter verletzt. Sie
verfugt zwar auf dem deutschen Markt fur die Vergabe von Second-Level-Domains tber
eine iberragende Stellung. Die gebotene Interessenabwagung® fallt aber zu ihren Gunsten
aus.*

Es wurde immer wieder versucht, die DENIC aus dem Rechtsgedanken der aus den
Pflichten des Domainvertrages folgenden Drittschuldnerstellung® (§ 840 ZPO) vor allem
fiir Rechtsverfolgungskosten haftbar zu machen, die anlésslich der erfolglosen Inanspruch-
nahme des Domaininhabers oder ADMIN-C nicht betreibungsfihig waren. Das BVerfG hat
Ersatzanspriiche jedenfalls dann verneint, wenn die DENIC hinsichtlich der Domain zwi-
schenzeitlich von dem ihr zustehenden Kiindigungsrecht Gebrauch gemacht hat.*

Wurde der urspriingliche Domaininhaber auf Grund eines gefilschten Auftrags iiber ei-
nen Providerwechsel unberechtigt aus der Registrierungsdatenbank geléscht und ein Dritter
als Inhaber der Domain eingetragen, kann die DENIC nach Auffassung des OLG Frankfurt
gegen den Erfullungsanspruch des urspriinglichen Inhabers aus dem Domain-Registrie-
rungsvertrag keine subjektive Unmoglichkeit gemafS § 275 Abs. 1 BGB einwenden. Da es
sich bei der Eintragung einer Domain in die Registrierungsdatenbank um einen rein techni-
schen Vorgang handelt, kann er von der DENIC eG ohne Hindernisse tatsichlicher Natur
ohne Weiteres und jederzeit wieder berichtigt werden.

Il. Die Rechtsnatur einer Domain

1. Rechte aus dem Vertrag mit der DENIC

Die Inhaberschaft an einer Internet-Domain grundet auf der Gesamtheit der schuldrecht-
lichen Anspriiche, die dem Inhaber der Domain gegentiber der Vergabestelle aus dem Re-

23 BGH 18.10.1995 -1 ZR 227/93, GRUR 1996, 71 (721.) = WRP 1996, 98 — Produktinformation IIL.

24 BGH 17.5.2001 -1 ZR 216/99, BGHZ 148, 13 (18) = MMR 2001, 671 — ambiente.de = Abel CR 1999,
788; Welzel MMR 2000, 39 (40); Renck NJW 1999, 3587 (3593).

25 BGH 27.10.2011 — I ZR 131/10, GRUR 2012, 651 - regierung-oberfranken.de, Fortfithrung von BGH
17.5.
2001 -1 ZR 251/99, BGHZ 148, 13 = GRUR 2001, 1038 — ambiente.de.

26 OLG Frankfurt Urt. v. 17.6.2010 — 16 U 239/09, Rn. 28, BeckRS 2010, 16787.

27 OLG Frankfurt 22.5.2014 - 6 W 20/14, MMR 2015, 141.

28 Anspriiche aus den §§ 33,20 Abs. 1 GWB aF.

29 BGH 27.4.1999 - KZR 35/97, GRUR 2000, 95 (96) = WRP 1999, 1175 - Feuerwehrgerite mwN.

30 BGH 17.5.2001 -1 ZR 216/99, BGHZ 148, 13 (18) = GRUR 2001, 1038 — ambiente.de mwN.

31 BGH 5.7.2005 - VII ZB 5/05, BeckRS 2005, 10292.

32 BVerfG 11.7.2014 — 2 BvR 2116/11, GRUR 2014, 1022.

33 OLG Frankfurt 9.6.2011 — 16 U 159/10, BeckRS 2012, 23467.
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§ 7 23-26 § 7 Domainrecht und markenrechtliche Beziige

gistrierungsvertrag zustehen.’ Das aus dem Vertragsschluss mit der DENIC folgende Nut-
zungsrecht an der Domain stellt dabei eine eigentumsfahige, weil vermogenswerte Position,
aber kein dingliches Recht dar.*

Nach der stindigen Rechtsprechung des BVerfG gehoren zum Eigentum nach Art. 14 GG
auch die auf dem Abschluss von Vertrigen beruhenden, obligatorischen Forderungen.
Schuldrechtliche Anspriiche sind zwar nur gegen den jeweiligen Vertragspartner gerichtet,
jedoch dem Forderungsinhaber ebenso ausschliefSlich zugewiesen wie Eigentum an einer Sa-
che.’® Entgegen vereinzelten Literaturstimmen®” erwirbt der Inhaber hingegen weder das Ei-
gentum an der Internet-Adresse selbst noch ein sonstiges absolutes Recht an der Domain,
welches dhnlich der Inhaberschaft an einem Immaterialgiiterrecht verdinglicht wire und
damit kein sonstiges Recht im Sinne von § 823 Abs. 1 BGB. Derjenige, der bei einer soge-
nannten WHOIS-Abfrage bei der DENIC als Inhaber eines Domainnamens eingetragen ist,
ohne gegeniiber der DENIC materiell berechtigt zu sein, kann diese Stellung allerdings im
Sinne von § 812 Abs. 1 S.1 Fall 2 BGB auf Kosten des Berechtigten erlangt haben, weil
Domainnamen ebenso wie andere schuldrechtliche Rechtspositionen die Zuordnungsfunk-
tion zu ihrem Inhaber darstellen.’®

Vielmehr erhilt er als Gegenleistung fur die an die DENIC zu zahlende Vergiitung das
Recht, fiir seine IP-Adresse eine bestimmte Domain zu verwenden und damit ein relativ
wirkendes, vertragliches Nutzungsrecht, wobei die unbestimmte Vertragsdauer verbunden
mit den vorgesehenen Kiindigungsmoglichkeiten auf den Charakter des Rechtsverhiltnisses
als Dauerschuldverhiltnis hinweisen.* Dieses Nutzungsrecht stellt einen rechtlich geschiitz-
ten Vermogenswert dar.** Es ist dem Inhaber der Domain ebenso ausschliefllich zugewiesen
wie Eigentum an einer Sache. Die Berechtigung der DENIC, den Vertrag aus wichtigem
Grund zu kundigen, steht der Qualifizierung des vertraglichen Nutzungsanspruchs als ver-
fassungsrechtlich geschiitztes Eigentum nicht entgegen,* sondern begrenzt lediglich den
Umfang des Rechts.”? Das vertragliche Nutzungsrecht an dem Domainnamen besteht unab-
hingig von der nachfolgend behandelten Frage, ob dem Domaininhaber ,,zusitzlich® hieran
ein Kennzeichen- oder Namensrecht zusteht.

Steuerrechtlich gilt nach einer Entscheidung des BFH, dass Aufwendungen, die fiir die
Ubertragung eines Domainnamens an den bisherigen Domaininhaber geleistet werden, An-
schaffungskosten fiir ein in der Regel nicht abnutzbares immaterielles Wirtschaftsgut und
daher nicht als Betriebskosten ansetzbar sind.** Umsatzsteuerrechtlich handelt es sich um
ein dhnliches Recht iSd § 3a Abs. 4 Nr. 1 UStG, infolgedessen der Umsatz infolge des Ver-
kaufs einer Internet-Domain als sonstige Leistung an einen nicht im Inland ansissigen Un-
ternehmer in Deutschland gemafs § 3a Abs. 3 UStG nicht steuerbar ist.*

2. Namens- und Kennzeichenrechte

Unabhingig von dem oben beschriebenen Nutzungsrecht, das einem verfassungsrechtli-
chen Eigentumsschutz nur bedingt zuginglich ist, kann dem Inhaber einer Internet-Domain
eine namens-, marken- oder kennzeichenrechtlich begriindete Rechtsstellung an der die Se-
cond Level Domain bildenden Zeichenfolge zukommen, die nach der Rechtsprechung des

34 Zuletzt: BGH 11.10.2018 — VII ZR 288/17, GRUR 2019, 324.
35 EGMR 18.9.2007 — 25379/04, 21688/05, 21722/05, 21770/05, MMR 2008, 29; BVerfG 24.11.2004 -
BvR 1306/02, NJW 2005, 589 = MMR 2005, 685 — ad-acta.de.
36 Vgl. zum Beispiel BVerfG 8.6.1977 — 2 BvR 499/74; 2 BvR 1042/75, BVerfGE 45, 142 (179).
37 Koos MMR 2004, 359 (360 £.).
38 BGH 18.1.2012 -1 ZR 187/10, BGHZ 192,204 = GRUR 2012, 417.
39 Vgl. Viethues MMR 2000, 286 (287); Kort DB 2001, 249 (254); Kazemi/Leopold MMR 2004, 287
(290); Nowrot, Verfassungsrechtlicher Eigentumsschutz von Internet-Domains, S. 9.

40 Vgl. Plafl WRP 2000, 1077 (1079); Viethues MMR 2000, 286 (287); Kazemi/Leopold MMR 2004, 287
(290); Nowrot, Verfassungsrechtlicher Eigentumsschutz von Internet-Domains, S. 9.

41 Vgl. BVerfG 26.5.1993 — 1 BVR 208/93, BVerfGE 89, 17 zum Besitzrecht des Mieters.

42 Vgl. BGH 8.7.1993 - Il ZR 146/92, BGHZ 123, 166 (169).

43 BFH 19.10.2006 — III R 6/05, MMR 2007, 310 - Steuerliche Absetzbarkeit.

44 FG Rheinland-Pfalz 24.11.2011 - 6 K 2154/09.
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1. Die Rechtsnatur einer Domain 27-33 §7

Bundesverfassungsgerichts ihrerseits grundsitzlich gleichfalls vom Schutzbereich des Art. 14
Abs. 1S.1 GG erfasst ist.®

Inhalt und Schranken des Eigentums werden gemaf$ Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG durch die Ge-
setze bestimmt. Unter einer Inhalts- und Schrankenbestimmung versteht das Grundgesetz
die generelle und abstrakte Festlegung von Rechten und Pflichten durch den Gesetzgeber fiir
solche Rechtsgiiter, die als Eigentum im Sinne der Verfassung zu verstehen sind.*® Die Vor-
schriften des MarkenG, die einem Marken- bzw. Kennzeicheninhaber Unterlassungsanspri-
che gegen denjenigen einrdumt, der durch Marken- beziehungsweise Kennzeichengebrauch
seine Interessen verletzt, stellen eine solche verfassungsrechtlich unbedenkliche Inhalts- und
Schrankenbestimmung dar. Gleiches gilt fir § 12 BGB und die Rechte aus dem UWG und
dem allgemeinen Deliktsrecht.

Anspriiche des in seinen Rechten durch die Nutzung eines Domainnamens Verletzten
grunden, soweit der Schuldner unbefugt eine fremde Marke oder ein Unternehmenskennzei-
chen im geschiftlichen Verkehr verwendet, in der Regel auf § 4, § 14 Abs. 2 und 5 Mar-
kenG oder Art. 9 Abs. 2 und 3 UMV bzw. § 5 Abs. 2, § 15 Abs. 2 und 4 MarkenG und pa-
rallel auch auf §§ 8 Abs. 1, 3, 3a und 4 Nr. 3 und Nr. 4 sowie evtl. 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 UWG.

Soweit die Verwendung auflerhalb des geschiftlichen Verkehrs erfolgte, rechtfertigt er
sich aus § 12 S. 2 BGB wegen unbefugter AnmafSung des dem Gliaubiger zustehenden Do-
mainnamens.*’

In Betracht kommt daneben der Schutz des Gldubigers aus dem eingerichteten und aus-
getibten Gewerbebetrieb als sonstiges Recht iSd § 823 Abs. 1 BGB.*

3. Die Vollstreckung in Rechte aus einer Domain

Die vorbeschriebenen Anspriiche sind Gegenstand der Pfindung nach § 857 Abs. 1
ZPO.® Die DENIC eG ist Drittschuldnerin bei der Pfindung der Gesamtheit der schuld-
rechtlichen Anspriiche des Domaininhabers aus dem Registrierungsvertrag.*® Bei einer Ver-
wertung der gepfindeten Anspriiche nach § 857 Abs. 1, § 844 Abs. 1 ZPO durch Uberwei-
sung an Zahlung statt zu einem Schiatzwert tibernimmt der Gldubiger samtliche Anspriche
aus dem Registrierungsvertrag mit der DENIC eG einschliefSlich der vertraglichen Position
als zu registrierender Domaininhaber.

Die Verwertung der gepfindeten Anspriiche des Schuldners gegen die DENIC eG erfolgt
nach § 857 Abs. 1, § 844 Abs. 1 ZPO durch Uberweisung an Zahlungs statt.' Die dem
Schuldner aus dem Vertragsverhiltnis zustehenden Anspriiche sind nicht isoliert verwertbar;
die Pfaindung und Uberweisung umfasst auch alle sich aus dem Vertragsverhiltnis ergeben-
den Nebenrechte, auch die Rechte zur Ubertragung und Kiindigung des Domainvertrags.’

Bei Anspriichen der Finanzverwaltung gilt Ahnliches: Die Gesamtheit der zwischen dem
Inhaber einer Internet-Domain und der jeweiligen Vergabestelle bestehenden schuldrechtli-
chen Anspriiche kann als ein anderes Vermogensrecht nach § 321 Abs. 1 AO Gegenstand

45 Vgl. BVerfG 22.5.1979 — 1 BvL 9/75, BVerfGE 51, 193 (216f.); BVerfG 8.3.1988 — 1 BvR 1092/84,
BVerfGE 78, 58 (71f.) = Kazemi/Leopold MMR 2004, 289f.; Nowrot, Verfassungsrechtlicher Eigentums-
schutz von Internet-Domains, S. 11 f.

46 Vgl. BVerfG 15.7.1981 — 1 BvL 77/78, BVerfGE 58, 300; BVerfG 12.3.1986 — 1 BvL 81/79, BVerfGE 72,
66.

47 Vgl. BGH 26.6.2003 — I ZR 296/00, GRUR 2003, 897 (898) — maxem.de.

48 OLG Koéln 17.3.2006 - 6 U 163/05, GRUR-RR 2006, 267.

49 StRspr, zuletzt BGH 11.10.2018 — VII ZR 288/17; BFH 20.6.2017, VII R 27/15, BFHE 258, 223.

50 Bejahend BFH 15.9.2020 - VII R 42/18, MMR 2021, 314; BGH 11.10.18 - VII ZR 288/17, GRUR
2019, 324 = MMR 2019, 168; BFH 20.6.2017 — VII R 27/15, MMR 2017, 675; LG Frankfurt a. M. 9.5.2011
—-2-01 S 309/10, ZUM-RD 2011, 492; LG Zwickau 12.8.2009 — 8 T 228/09, MMR 2010, 72; verneinend AG
Frankfurt a. M. 21.1.2009 - 32 C 1317/08-22, MMR 2009, 709 — greencard-select.de; unklar BGH 5.7.2005
- VII ZB 5/05, GRUR 2005, 969.

51 BGH 5.7.2005 — VII ZB 5/05, NJW 2005, 3353.

52 Vgl. Bettinger/Bettinger, Teil 2 DE Rn. 1293.
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§ 7 34-42 § 7 Domainrecht und markenrechtliche Beziige

einer Pfindung sein. Hierbei ist die Vergabestelle als Vertragspartnerin des mit dem Do-
maininhaber geschlossenen Domainvertrags Drittschuldnerin iSd § 309 Abs. 1 AO.

I11. Grundlagen des Schutzes nach dem MarkenG

1. Entstehung des Schutzes nach § 4 MarkenG

a) Abstrakte Schutzfihigkeit. Die abstrakte Schutzfihigkeit von Zeichen ist durch § 3
MarkenG vorgezeichnet. Nach den engen Vorgaben des IP-Systems kommen vorliegend nur
Zahlen- und Buchstabenkombinationen in Betracht, so dass sich Fragen hinsichtlich sonsti-
ger Gestaltungen hier nicht stellen.

Die Unterscheidungskraft wird unter Heranziehung des Inhalts der Homepage als von ei-
nem anderen Homepage-Inhalt unterscheidbar festgestellt. Wie in der ,analogen® Welt
durch Heranziehung der mit einer Marke gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen ist
also nicht nur der Domainname isoliert fiir die Beurteilung der Kennzeichnungskraft mafs-
geblich, sondern der gesamte Inhalt des dahinterstehenden Internet-Auftritts. Die Frage der
Schutzfihigkeit eines Werktitels (dann nach § 5 MarkenG) ist demnach inhaltsbezogen.*

b) Entstehung. Gemifs § 4 MarkenG entsteht der Markenschutz durch Eintragung, durch
Benutzung im geschiftlichen Verkehr mit Verkehrsgeltung oder durch notorische Bekannt-
heit.

Die Markenanmeldung allein sichert nur die Prioritit, gibt aber noch keinen Anspruch
gegen einen Dritten, der zwischendurch einen Domainnamen registriert. Das Markenamt
priift die Anmeldung gemif§ § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG auf absolute Schutzhin-
dernisse. Den Bestandteilen http://www und der Top-Level-Domain, etwa ,,.de“, kommt
keine eigene Unterscheidungskraft zu.>> Die Marke wird dennoch nach dem Muster http://
www.marke.de eingetragen. Ein absolutes Hindernis kann allerdings durch den Nachweis
der Verkehrsdurchsetzung tiberwunden werden.>

Auch die Unionsmarke begriindet einen gleichwertigen Schutz, jedoch sind Schutzhinder-
nisse in allen Mitgliedstaaten zu beachten.

Die dritte Moglichkeit bietet eine internationale Marke, fiir die nach dem Madrider Ab-
kommen innerhalb von 6 Monaten ein Antrag auf Schutzerstreckung gestellt werden kann.

c) Entstehung durch Benutzung § 4 Abs. 2 MarkenG. Hier ist Verkehrsgeltung im Inland
(nicht die noch strengere Verkehrsdurchsetzung gemafS § 8 Abs. 3 MarkenG) erforderlich
und zwar genau fiir die betroffene Ware oder Dienstleistung. Der Bekanntheitsfaktor hingt
von der Kennzeichnungskraft der Marke ab. Der Schutz erlischt durch nachlassende Be-
kanntheit. Fir einen Domainnamen ist dies durchaus moglich, wenn der Inhaber darunter
fur seine Waren und Dienstleistungen so wirbt, dass der Domainname die erforderliche Be-
kanntheit erwirbt. Zur Benutzungsaufnahme im Ausland und zu den Unterschieden in- und
auslandischer Top-Level-Domains — Rn. 95 ff. und — 167 ff.

d) Entstehung aufgrund notorischer Bekanntheit, § 4 Abs.3 MarkenG. Der Begriff
stammt aus Art. 6" PVU und bedeutet ,,Allbekanntheit®, was als noch eine Stufe ,,hcher®
als der Schutz nach § 4 Abs. 2 MarkenG angesehen werden kann. Der Bekanntheitsfaktor
diirfte bei 70 % der Allgemeinheit liegen.

2. Die Verletzung von Markenrechten nach den §§ 14, 4 MarkenG

a) Prioritatsgrundsatz. Anspriiche eines Markeninhabers nach den § 14 Abs.2 Nr. 1-3
MarkenG setzen stets voraus, dass die Marke gegentiber den bestehenden Rechten des Do-
maininhabers Vorrang hat. Das blofse Benutzungsrecht des Domaininhabers aufgrund des

33 BFH 20.6.2017, VII R 27/15; FG Saarland 30.8.2018 - 2 K 1282/15.

54 Ingerl/Rohnke/Nordemann MarkenG § 5 Rn. .86 unter Hinweis auf die Rechtsprechung des BGH
28.1.2016 — I ZR 202/14, GRUR 2016, 939 = MMR 2016, 684 — wetter.de.

55 BPatG 26.1.2000 — 29 W (pat) 160/99, BeckRS 2000, 10560.

56 OLG Koln 2.11.2001 - 6 U 48/01, BeckRS 2001, 30216335 — LOTTO.
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111. Grundlagen des Schutzes nach dem MarkenG 43-48 §7

mit der DENIC oder einem anderen ICANN-Registrar bestehenden Vertrages begriindet
kein geeignetes Gegenrecht, weil es Kennzeichenrecht ist.

In seinem Anwendungsbereich vermittelt der zeichenrechtliche Schutz dem Inhaber des 4l-
teren Zeichens eine stirkere Rechtsposition, weil das prioritatsaltere Zeichen grundsitzlich
ein prioritdtsjiingeres Zeichen verdringt, so dass der Inhaber des jiingeren Zeichens auch
dessen Verwendung als Domainname unterlassen muss.’’

Aus dem Namensrecht des § 12 BGB kann dagegen in der Regel nur gegen den Inhaber
eines registrierten Domainnamens vorgegangen werden, dem an diesem Namen selbst keine
eigenen Rechte zustehen.”® Der Inhaber eines Namens hat insofern gegen einen ,,schnelle-
ren® Gleichnamigen keinerlei Anspriiche.

Falls der Domaininhaber seinen Domainnamen vor dem Zeitrang der Klagemarke in Be-
nutzung genommen hat, begriindet dies nur dann ein priorititsilteres Recht, wenn dadurch
auch Kennzeichenrechte begriindet wurden. Da die Voraussetzungen fiir eine Benutzungs-
marke relativ hoch sind, ist dies eher selten. Ob eine Namensrechtsverletzung vorliegt, ist im
Ubrigen durch eine Abwigung der wechselseitig bestehenden schutzwiirdigen Interessen zu
kladren.

Grundsatzlich verletzt ein Nichtberechtigter, fiir den ein Zeichen als Domainname unter
der in Deutschland iiblichen Top-Level-Domain ,,.de* registriert ist, das Namens- oder Kenn-
zeichenrecht desjenigen, der an einem identischen Zeichen bereits ein Namens- oder Kenn-
zeichenrecht hat. Hier fallt die Abwiagung leicht. Eine Ausnahme hiervon gilt jedoch dann,
wenn das Namens- oder Kennzeichenrecht des Berechtigten erst nach der Registrierung
des Domainnamens durch den Nichtberechtigten entstanden ist, oder wenn die Registrie-
rung des Domainnamens einer fiir sich genommen rechtlich unbedenklichen Benutzungs-
aufnahme als Unternehmenskennzeichen in einer anderen Branche unmittelbar voraus-
geht.”

Der Prioritatsgrundsatz gilt auch dann nicht, wenn ein Domainname ohne jeglichen Be-
zug bewusst nur zum spiteren Verkauf registriert wird.®® Der Inhaber des Domainnamens
muss diesen gegeniiber dem Inhaber des erst spiter entstandenen Namensrechts freigeben.*!
Hier fithrt die Abwigung zur Bevorzugung des Inhabers des spéter entstandenen Kennzei-
chenrechts: Zugunsten des Domaininhabers sei im Rahmen der Abwigung zu beriicksichti-
gen, dass die Registrierung immerhin ein relativ wirkendes vertragliches Nutzungsrecht be-
grinde, das dem Domaininhaber ebenso ausschliefSlich zugewiesen sei wie das Eigentum an
einer Sache.®? Die Registrierung eines im Registrierungszeitpunkt in keinerlei Rechte eingrei-
fenden Domainnamens durfe als eigentumsfihige, nach Art. 14 GG geschutzte Position
nicht ohne Weiteres wegen spater entstandener Namensrechte als unrechtmafSige Namens-
anmafSung angesehen werden. Hinsichtlich des (spateren) Anspruchstellers sei auch zu be-
rucksichtigen, dass er vor der Wahl seiner Unternehmensbezeichnung auch priifen konnte,
ob der entsprechende Domainname noch verfligbar ist. Sei der Name bereits vergeben, so
sei oftmals ein Ausweichen auf andere Bezeichnungen méglich und zumutbar.®® All das gelte
jedoch nicht, wenn die Domain allein zum spateren Verkauf registriert wurde.

b) Vorrangwirkung durch abgeleitete Rechte. Der wegen Markenverletzung in Anspruch
genommene Verletzer kann dem Kliger iltere Rechte anderer Inhaber grundsitzlich nicht
entgegenhalten, denn diese entfalten ihre Vorrangwirkung nur zugunsten ihrer Inhaber. Die
BGH-Rechtsprechung lisst jedoch in entsprechender Anwendung des Rechtsgedankens aus
§ 986 Abs.1 BGB die Einrede aus einem priorititsilteren Recht eines Dritten dann zu,
wenn der Beklagte aufgrund schuldrechtlicher, insbesondere vertraglicher Gestattung zur

57 BGH 21.3.2002 — I ZR 230/99, GRUR 2002, 898 (900) — defacto; vgl. auch BGH 11.4.2002 - I ZR
317/99, GRUR 2002, 706 (707 f.) — vossius.de.

38 LG Koln 26.8.2014 — 33 O 56/14, MMR 2014, 770 — BAG; vgl. auch BGH 26.6.2003 - I ZR 296/00,
BGHZ 155,273 (275) — maxem.de.

59 Im Anschluss an BGH 9.9.2004 — 1 ZR 65/02, GRUR 2005, 430 — mho.de.

60 BGH 24.4.2008 — I ZR 159/05, GRUR 2008, 1099 - afilias.

61 OLG Hamburg 24.9.2009 - 3 U 43/09, GRUR-RR 2010, 208.

62 BVerfG 24.11.2004 - 1 BVR 1306/02, GRUR 2005, 261 - ad-acta.de.

63 BGH 24.4.2008 — I ZR 159/05, GRUR 2008, 1099 - afilias.
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§ 7 49-55 § 7 Domainrecht und markenrechtliche Beziige

Benutzung des ilteren Rechts des Dritten berechtigt ist und das Recht des Dritten gegentiber
dem Kliager durchsetzbar ist, dh der Dritte seinerseits vom Klager Unterlassung verlangen
kann.* Dies gilt auch innerhalb der Holdinggesellschaften, wenn die Domains zentral bei
der ,,Mutter® oder ,, Tochter® verwaltet werden.®®

c) Zum Begriff des Nichtberechtigten. Innerhalb eines Konzerns kann die Registrierung
der Domainnamen fur die Konzernunternehmen zentral durch eine Holding oder durch eine
Verwaltungsgesellschaft erfolgen.®® Das die Registrierung vornehmende Unternehmen ist in
diesem Fall wie der Inhaber des Kennzeichenrechts zu behandeln.®” Ob dies fiir jede Gestat-
tung gilt, ist umstritten.®

d) Kennzeichenmiflige Benutzung. Eine Verletzungshandlung setzt in beiden Fillen vor-
aus, dass die Nutzung im Rahmen des Produkt- oder Leistungsabsatzes auch der Unter-
scheidung von Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer dient.*’
Nur wenn ein Domainname, der an sich geeignet ist, auf die betriebliche Herkunft hinzu-
weisen, ausschliefSlich als Adressbezeichnung verwendet wird, wird der Verkehr annehmen,
es handele sich dabei um eine Angabe, die dhnlich wie eine Telefonnummer den Adressaten
zwar identifiziert, nicht aber als Hinweis auf die betriebliche Herkunft gedacht ist.

Eine kennzeichenmifige Benutzung scheidet aber auch dann aus, wenn der Domainname
aus einer Gattungsbezeichnung besteht oder nach allgemeinem Sprachgebrauch nur be-
schreibenden Charakter hat, weil dies vom Verkehr nur als Sachhinweis auf die dem Gat-
tungsbegriff entsprechenden Inhalte, nicht aber als Herkunftshinweis verstanden wird.”

e) Handeln im geschiftlichen Verkehr. Hierunter wird jede selbstindige, wirtschaftliche
Zwecke verfolgende Tatigkeit verstanden, die in der Teilnahme am Erwerbsleben zum Aus-
druck kommt.” Nicht erforderlich sind Gewinnerzielungsabsicht oder ein Wettbewerbsver-
haltnis. Nicht darunter fallen beispielsweise rein private, ideelle, wissenschaftliche, religiose,
politische und kulturelle Internetauftritte. In shell.de reichte nach Auffassung des BGH die
blofse Moglichkeit, iiber die an sich private Homepage den Seiteninhaber auch geschiftlich
zu erreichen, nicht aus.”

Werbebanner auf einer ansonsten privaten Homepage machen diese zu einer kommerziel-
len Homepage, es sei denn, es handelt sich allein um Providerwerbung zur Kostenminimie-
rung.”

Links zu kommerziellen Seiten auf einer Privatseite machen diese dann zu einer kommer-
ziellen Seite, wenn sich der Betreiber den Inhalt der verlinkten Seiten zu Eigen macht.’ Ist
dies nicht der Fall, ermoglicht er zumindest die Werbung Dritter und kommt als Stérer in
Betracht.

Kritische Foren konnen uU - sehr zurtickhaltend - als Forderung fremden Wettbewerbs
verstanden werden.” So entschied das OLG Koln beispielsweise, dass der Fernsehsender

64 BGH 21.4.1994 - 1 ZR 22/92, GRUR 1994, 652 - Virion; Decker GRUR 1993, 574; Ingerl/
Rohnke/Nordemann MarkenG § 14 Rn. 39.

65 BGH 9.6.2005 —1 ZR 231/01, NJW 2006, 146 — segnitz.de.

66 Vgl. auch § 26 Abs. 2 MarkenG.

67 BGH 9.6.2005 -1 ZR 231/01, NJW 2006, 146 — segnitz.de.

68 Verneinend OLG Celle 8.4.2004 — 13 U 213/03, MMR 2004, 486; dazu Viefhues MMR 2005, 76; Mobi-
us JurPC Web-Dok. 231/2004; Stadler JurPC Web-Dok. 232/2004; vgl. auch OLG Hamm 19.6.2001 - 4 U
32/01, MMR 2001, 749.

69 BGH 30.1.2003 — I ZR 136/99, BeckRS 2003, 30304104 — Festspielhaus; vgl. Ingerl/Rohnke/Nordemann
MarkenG § 14 Rn. 70 ff.

70 Vgl. etwa OLG Hamburg 20.12.2001 — 3 U 260/01, GRUR-RR 2002, 256 — 24translate fiir Uberset-
zungsdienst kein kennzeichnender Gebrauch; OLG Hamburg 6.11.2003 — 5 U 64/03, GRUR-RR 2004, 178 —
schufakredit.de, ebenfalls verneint OLG Diisseldorf 28.11.2006 — 1-20 U 73/06, 20 U 73/06, MMR 2007, 187
- professional-nails.de, ebenfalls verneint.

71Vgl. BGH 22.4.1993 -1 ZR 75/91, GRUR 1993, 761 — Makler-Privatangebot.

72 BGH 22.11.2001 =T ZR 138/99, MMR 2002, 382 — shell.de.

73 LG Miinchen I 8.3.2001 — 4 HKO 200/01, MMR 2001, 545 - saeugling.de.

74 — §§ 33-36.

75 LG Diisseldorf 30.1.2002 — 2a O 245/01, JurPC Web-Dok. 267/2002, 4 — scheiss-t-online.de.

76 OLG Kéln 19.3.2010 — 6 U 180/09, GRUR-RR 2010, 477.
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111. Grundlagen des Schutzes nach dem MarkenG 56-60 §7

»RTL“ nicht berechtigt sei, den Betreiber der Domain dsds-news.de zur Aufgabe der Regist-
rierung der Domain zu zwingen.

Bei Gewerbetreibenden wird nicht unbedingt vermutet, dass sie ein Kennzeichen im ge-
schiftlichen Verkehr benutzen. Das Halten eines Domainnamens durch eine juristische Per-
son des Handelsrechts stellt nicht schon deshalb eine Zeichenbenutzung dar, weil die juristi-
sche Person stets im geschiftlichen Verkehr handelt.” Der zuletzt genannte Umstand dndert
nichts daran, dass eine Verwendung der Domainnamen nur dann unzulissig ist, wenn die
Beklagte dabei zwingend auch die weiteren Voraussetzungen des § 15 MarkenG erfillt.”
Davon kann nur ausgegangen werden, wenn jede Verwendung auch dann, wenn sie im Be-
reich anderer Branchen als der betroffenen Branche erfolgt, zumindest eine nach § 15 Abs. 3
MarkenG unlautere Ausnutzung oder Beeintrichtigung der Unterscheidungskraft oder
Wertschitzung des Kennzeichens der Kligerin darstellt. Dies aber kann nach der Lebenser-
fahrung nicht angenommen werden.

Die Registrierung eines Domainnamens, um sie Dritten zum Kauf anzubieten, ist auf je-
den Fall ein Handeln im geschiftlichen Verkehr. Diese Absicht wird zwar im Regelfall
bestritten, denn das blofSe Registrieren ohne erkennbare Motive 16st auch bei Verwendung
eines Kennzeichens Dritter keine Anspriiche aus, es sei denn, die private Nutzung erscheint
unter keinem denkbaren Gesichtspunkt denkbar oder rechtmifSig. Genau dies ist jedoch die
zentrale Fragestellung, die in der Entscheidung shell.de deutlich wird. Grundsitzlich geht
die zuerst registrierte private Nutzung einer Domain dem Freigabewunsch des Inhabers ei-
ner idlteren Marke vor, da es an der geschiftlichen Nutzung fehlt, solange kein allgemeines
Freihaltebediirfnis besteht.

Nach einer Entscheidung des EuGH” gibt es vier Kriterien, die auf Bosgldubigkeit hin-
deuten:

(1) die Absicht, die urspriingliche Marke, dort ,,reifen.eu®, gar nicht zu nutzen,

(2) eine uniibliche oder gar sprachlich widersinnige Gestaltung mit Sonderzeichen,

(3) Massenantrige auf EU-Domains sowie

(4) die Eintragung der urspringlichen Marke erst kurz vor Beginn der ersten Registrie-
rungsphase.

Hinweis: Kann der Inhaber eines Unternehmenskennzeichens einem Dritten die Verwendung des Zei-
chens als Domainname im geschiftlichen Verkehr verbieten, kommt ein auf Loschung der Registrierung
gerichteter Beseitigungsanspruch nur in Betracht, wenn der Dritte kein berechtigtes Interesse vorweisen
kann, diesen Domainnamen auflerhalb des sachlichen oder raumlichen Wirkungsfelds des kennzeichen-
rechtlichen Anspruchs — etwa fiir private Zwecke oder fiir ein Unternehmen in einer anderen Branche —
zu verwenden.® Gibt es also einen ,erlaubten® Rest, besteht kein ein allumfassender Unterlassungsan-
spruch und damit auch kein Loschungsanspruch.

f) Verletzung durch blofle Registrierung. Die den Berechtigten ausschlieflende Wirkung
beginnt bereits mit der Registrierung und nicht erst mit der Benutzung der Domain.?! Dem-
gegentiber kann ein Nichtberechtigter nur ausnahmsweise auf schiitzenswerte Belange ver-
weisen, die im Rahmen der Interessenabwigung zu seinen Gunsten zu beriicksichtigen wi-
ren. Dies ist etwa der Fall, wenn die Registrierung des Domainnamens nur der erste Schritt
im Zuge der fur sich genommen rechtlich unbedenklichen Aufnahme einer entsprechenden
Benutzung als Unternehmenskennzeichen ist oder wenn das Kennzeichen- oder Namens-

77 So nach Strobele/Hacker/Hacker Markengesetz § 15 Rn. 116; aA nun BGH 19.7.2007 — 1 ZR 137/04,
GRUR 2007, 888 — Euro Telekom.

78 BGH 11.4.2002 -1 ZR 317/99, GRUR 2002, 706 (708) — vossius.de.

79 EuGH 3.6.2010 — C-569/08 - reifen.eu.

80 Vgl. auch BGH 19.7.2007 — I ZR 137/04, GRUR 2007, 888 — Euro-Telekom.

81 BGH 26.6.2003 — I ZR 296/00, BGHZ 155, 273 (276f.) — maxem.de; BGH 8.2.2007 — I ZR 59/04,
BGHZ 171, 104 Rn. 11 - grundke.de; BGH 9.11.2011 — I ZR 150/09, GRUR 2012, 304 Rn.29 - Basler
Haar-Kosmetik; BGH 13.12.2012 -1 ZR 150/11, GRUR 2013, 294 Rn. 14 = WRP 2013, 338 — dlg.de.
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§ 7 61-65 § 7 Domainrecht und markenrechtliche Beziige

recht des Berechtigten erst nach der Registrierung des Domainnamens durch den Domain-
inhaber entstanden ist.®2

g) Registrierung durch Treuhander. Gelegentlich beauftragt ein Unternehmer beispiels-
weise einen freiberuflichen Web-Programmierer, fir ihn einen kompletten ,Internet-Auf-
tritt“ zu schaffen. Wenn der Auftragnehmer den Domainnamen auf sich registrieren lasst,
war teilweise umstritten, ob sich in einem spiteren Streit der Auftraggeber auf die Prioritit
berufen kann. Der BGH hat dies in der Sache grundke.de bejaht.®* Wird danach ein Do-
mainname aufgrund des Auftrags eines Namenstragers auf den Namen eines Treuhédnders
(= Programmierer, Werbeagentur etc) registriert, kommt dieser Registrierung im Verhaltnis
zu Dritten (nur) dann die Prioritat der Registrierung zugute, wenn fiir sie eine einfache und
zuverlidssige Moglichkeit besteht zu tiberpriifen, ob die Registrierung im Auftrag eines Na-
menstragers erfolgt ist.** Eine Holdinggesellschaft, welche die Unternehmensbezeichnung
einer Tochtergesellschaft mit deren Zustimmung als Domainnamen registrieren lasst, ist im
Streit um den Domainnamen so zu behandeln, als sei sie selbst berechtigt, die fragliche Be-
zeichnung zu benutzen.®

h) Vornamen. Im Jahr 2008 stirkte der BGH die treuhdnderische Verwaltung von Do-
mains und stellte zugleich die Beurteilung von Namensrechten insbesondere im Verhiltnis
von Vornamen zu Nachnamen klar.?¢ Solange ein Vorname nur ausgefallen oder die damit
verbundene Person tiberragend bekannt ist, steht der Vornamen einem Nachnamen in nichts
nach.

Die Parteien stritten um den Domainnamen raule.de. Der Kldger hief§ mit burgerlichem
Namen Raule und sah im Verhalten des Beklagten einen unbefugten Gebrauch seines Na-
mens, da er als Inhaber der Domain eingetragen war. Der Beklagte verwaltete die Domain
raule.de treuhidnderisch und war im WHOIS-Verzeichnis der DENIC als Inhaber der Do-
main genannt. Unter der Domain fand man die Seiten der Tanzerin Raule H. Der Treuhin-
der erklirte, er habe die Domain registriert, die Seiten gestaltet und danach Frau Raule H.
geschenkt.

Sowohl das erstinstanzlich titige LG Hannover als auch das OLG Celle gingen davon
aus, dass seitens des Beklagten ein unbefugter Gebrauch des Namens Raule vorliege. Es
habe keine Eigentumsiibertragung auf Frau Raule H. stattgefunden, da eine solche Ubertra-
gung ausschliefSlich nach den DENIC-Domainbedingungen erfolgen kénne. Der BGH hin-
gegen wies die Klage ab. Er ging davon aus, dass der Vorname Raule eine eigenstindige
namensrechtliche Berechtigung begriinde, auf die sich der Beklagte aufgrund der Zustim-
mung von Frau H. berufen kénne, zumal die Klagerin erst nach der Zustimmung von Frau
H. auf die Domain aufmerksam geworden sei. Der BGH stiitzte sich dabei auf seine Ent-
scheidung zum Domainnamen grundke.de.®” Dort ging es jedoch um konkurrierende Nach-
namen und die Registrierung der entsprechenden Domain erfolgte im Auftrag und wurde
nicht blof$ im Nachhinein genehmigt.

3. Rechtsverletzende Benutzung

Merke: In der Benutzung eines Domainnamens liegt nur dann eine kennzeichenmifiige
Verwendung, wenn der Verkehr darin keine blofSe Adressbezeichnung, sondern den Hinweis
auf das Unternehmen oder auf die betriebliche Herkunft von Waren oder Dienstleistungen
siecht. Domainnamen, die zu einer aktiven, im geschiftlichen Verkehr verwendeten Homepa-

82 .G Koln 19.12.2017 - 33 O 39/17, BeckRS 2017, 138300; BGH 6.11.2013 -1 ZR 153/12, GRUR 2014,
506 — sr.de; BGH 24.4.2008 — 1 ZR 159/05, GRUR 2008, 1099, Rn. 27 ff. — afilias.de; BGH 9.11.2011 - I ZR
150/09, GRUR 2012, 304 Rn. 40 — Basler Haar-Kosmetik.

83 BGH 8.2.2007 — 1 ZR 59/04, GRUR 2007, 811 - grundke.de.

84 BGH 24.3.2016 — I ZR 185/14, GRUR 2016, 1093 - grit-lehmann.de unter ausdriicklicher Festhaltung
an BGH 8.2.2007 - I ZR 59/04, GRUR 2007, 811 — grundke.de.

85 BGH 9.6.2005 —1 ZR 231/01, Rn. 16, GRUR 2006, 158 — segnitz.de.

86 BGH 23.10.2008 - I ZR 11/06, GRUR 2009, 608 — raule.de.

87S. Fn. 51.
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111. Grundlagen des Schutzes nach dem MarkenG 66-72 §7

ge fithren, kommt in der Regel neben der Adressfunktion eine kennzeichnende Funktion
88
zu.

a) Schutz gegen identische Zeichen. Im Anwendungsbereich des § 14 Abs. 2 Nr. 1 Mar-
kenG ist fiir die Priifung einer Verwechslungsgefahr kein Raum.

Darunter fallen nach § 14 Abs.2 Nr. 1 MarkenG identische Domainnamen, wobei die
technisch bedingten Elemente unberiicksichtigt bleiben, also: http://www. Ob man aufgrund
der Tatsache, dass technisch bedingt jede minimale Abweichung bereits einen neuen Do-
mainnamen begrindet, den Identitdtsschutz auf ,gleiche“ Kombinationen beschrankt, ist
nicht entscheidend, weil jede Abweichung in der Kategorie Ahnlichkeit zu priifen ist. Die
TLD hat keine Auswirkungen auf den Vergleich (www.domain.de ist also markenrechtlich
identisch mit www.domain.com).

b) Ahnlichkeitsschutz. Die Frage einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr nach § 14
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist unter Beriicksichtigung aller Umstinde des Einzelfalls umfassend
zu beurteilen.

Bei Gesamtzeichen, auch im Internet, ist Voraussetzung jedoch, dass der Verkehr die in
Rede stehende Gestaltung tiberhaupt wie bei einem Gesamtzeichen im Zusammenhang
wahrnimmt und nicht von mehreren selbststandigen Kennzeichen ausgeht oder bestimmte
Elemente nur als Aufmachungsbestandteile aufSerhalb der Kennzeichnung ansieht. Klarstel-
lende oder aufklirende Angaben, die auf die tatsichliche Herkunft hinweisen, gehoren
grundsitzlich nicht zum Zeichen.®

Im Wesentlichen sind dabei drei Faktoren zu beriicksichtigen, nimlich die Kennzeich-
nungskraft der geschiitzten Bezeichnung, die Zeichendhnlichkeit und die Werk- oder Pro-
duktahnlichkeit, wobei diese zueinander dergestalt in Wechselwirkung stehen, dass das
hochgradigere Vorliegen eines Faktors dazu fihren kann, dass Verwechslungsgefahr auch
bei einem geringerem Grad der Verwirklichung eines anderen Faktors zu bejahen ist.”

Die Frage der Ahnlichkeit der Waren/Dienstleistungen sowie der Marken und die Kenn-
zeichnungskraft der Klagemarke ist derart in Zusammenhang zu bringen, dass ein hoher
Grad der Warenihnlichkeit ebenso einen geringeren Grad der Ahnlichkeit der Marken aus-
zugleichen vermag wie eine schwache Kennzeichnungskraft oder umgekehrt.”! In der Sache
AIDA/AIDU verneinte der BGH eine Verwechslungsgefahr trotz Ahnlichkeit der sich gegen-
tiberstehenden Zeichen wegen eines ohne weiteres erkennbaren eindeutigen Begriffsinhalts
des einen Zeichens, der hier in Richtung der Oper ,,Aida“ von Verdi ging, bei dem angegrif-
fenen Zeichen aber ins ,,Leere® ging.’? Solche Fragen sind jedoch nicht speziell im Recht der
Domainnamen angesiedelt, sondern es handelt sich um allgemeine markenrechtliche Prob-
leme.

Eine intensive Benutzung begriindet eine erhohte Kennzeichnungskraft. Die gesteigerte
Kennzeichnungskraft ist bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr fiir den Produkt- oder
Dienstleistungsbereich zu beriicksichtigen, in dem sie kraft Benutzung der Marke vorliegt.”®
Die kraft Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft beschriankt sich bei der Beurteilung
der Verwechslungsgefahr grundsitzlich auf den Geschiftsbereich, in dem sie begriindet
wurde.** Unterscheidet sich der Inhalt der Homepage vom Leistungsangebot des Gegners er-

88 BGH 2.10.2012 - T ZR 82/11, GRUR 2013, 638 — Volkl, OLG Hamm 25.7.2013 - -4 W 33/12, 4 W
33/12 Rn. 15.

89 BGH 10.6.2009 -1 ZR 34/07, GRUR-RR 2010, 205 — Haus und Grund IV.

% BGH 6.6.2002 — I ZR 108/00, GRUR 2002, 1083 (1084) — 1,2,3 im Sauseschritt; BGH 21.6.2001 — I ZR
27/99, GRUR 2002, 176 — Auto Magazin; BGH 1.3.2001 — I ZR 211/98, GRUR 2001, 1050 (1051f.) — Ta-
gesschau; BGH 1.3.2001 — I ZR 205/98, GRUR 2001, 1054 (1056) — Tagesreport; im Sinne der Rechtspre-
chung des EuGH aller mafSgeblichen Umstidnde des Einzelfalls EuGH 22.6.2000 — GRUR Int. 2000, 899 -
Marca/Adidas; EuGH 22.6.1999 - C-342/97, GRUR Int 1999, 734 - Lloyd; EuGH 29.9.1998 - C-39/97,
GRUR 1998, 922 — Canon.

91 BGH 27.11.2003 - I ZR 148/01, GRUR 2004, 239 - Donline ./. T-Online ; vgl. auch BGH 28.8.2003 - I
ZR 9/01, GRUR 2003, 1044 (1045) = WRP 2003, 1436 — Kelly, mwN.

92 BGH 29.7.2009 -1 ZR 102/07, GRUR 2010, 235 — AIDA/AIDU.

93 BGH 10.10.1991 -1 ZR 136/89, GRUR 1992, 130 (131) — Bally/BALL.

%4 BGH 10.10.1991 -1 ZR 136/89, GRUR 1992, 130 (131) — Bally/BALL.
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§ 7 73-75 § 7 Domainrecht und markenrechtliche Beziige

heblich, kann trotz erheblicher Zeichenihnlichkeit von keiner Verwechslungsgefahr im Sin-
ne von § 15 Abs. 2 MarkenG mehr ausgegangen werden.”

Bei Unternehmen, die im Bereich der Datenverarbeitung tatig sind, kann schon lange
nicht mehr generell von einer Branchennihe ausgegangen werden. Denn im Hinblick auf die
Vielfalt und Differenziertheit des Angebotes in diesem Bereich kann nicht ohne weiteres an-
genommen werden, dass sich die Parteien allein wegen des Bezugs zur Datenverarbeitung
am Markt begegnen.’® Soweit stark beschreibende Begriffe als Domainname gewahlt wer-
den, reichen schon geringe Unterschiede in der Schreibweise, um eine Verwechslungsgefahr
auszuschlieffen.”’

¢) Rechtsverletzung durch ,,Metatags“. Der BGH bejaht eine markenmifSige Benutzung,
wenn ein beispielsweise als Suchwort im HTML-Text verwendetes Zeichen dazu benutzt
wird, das Ergebnis des Auswahlverfahrens in der Trefferliste einer Internetsuchmaschine zu
beeinflussen, um den Nutzer auf diese Weise zu einer Internetseite des Verwenders zu fiih-
ren.”® Dem steht — wie der Senat inzwischen entschieden hat — nicht entgegen, dass die Ver-
wendung des Suchworts als Metatag im Quelltext der Internetseite oder in ,, Weif$-auf-Weif3-
Schrift“ fur den durchschnittlichen Internetnutzer nicht wahrnehmbar ist. Metatags und
vergleichbare Zeichenverwendungsformen suggerieren nach Auffassung des BGH irrefiih-
rend, dass zwischen dem Nutzer als Dritten und dem Markeninhaber wirtschaftliche Bezie-
hungen bestiinden.” Wird fur eine primir auf das Ausland ausgerichtete Internetseite in zu-
lassiger Weise ein Metatag gesetzt, der eine bessere Erreichbarkeit dieser Internetseite auch
im Inland begriindet, so kann das ein mafsgeblicher Gesichtspunkt fiir die Annahme eines
relevanten Inlandsbezugs einer Markenbenutzung nur sein, wenn es sich dabei um einen
von dem Betreiber der Internetseite in zumutbarer Weise beeinflussbaren Umstand han-
delt.!

d) Rechtsverletzungen durch ,,AdWords“. Die Feststellungen zur rechtsverletzenden Nut-
zung von Metatags kann nicht direkt auf den Einsatz von ,,Ad-Words“ iibertragen wer-
den.!” Der EuGH hielt eine Markenrechtsverletzung nur in engen Grenzen fiir moglich,
wenn nidmlich die fremde Marke in der Anzeige verwendet wurde.!”® Der BGH stellte im
Jahre 2011 im sogenannten zweiten Bananabay-Urteil klar, dass es keine Verletzung des
Markenrechts in AdWords darstelle, wenn die Marke des Wettbewerbers nur als Schliissel-
wort genutzt werde, die Anzeige selbst aber weder das Zeichen noch sonst einen Hinweis
auf den Markeninhaber oder auf die von diesem angebotenen Produkte enthalte.!® Diese
Rechtsprechung wurde zwischenzeitlich in zwei weiteren Verfahren fortgefithrt.!® In der Be-
ratung ist den Mandanten insoweit zu empfehlen, dartiber hinaus im Text der Homepage

95 OLG Miinchen 20.10.2005 - 29 U 2129/05, MMR 2006, 234 — osterreich.de ./. Oesterreich.de.

9% BGH 7.6.1990 — 1 ZR 298/88, GRUR 1990, 1042 (1044 f.) — Datacolor; BGH 21.11.1996 — 1 ZR 149/94,
GRUR 1997, 468 (470) — NetCom.

97 OLG Hamm 28.5.1998 — 4 U 243/97, NJW-RR 1999, 631 - Pizza-Direct und Pizza-Direkt; OLG Koln
23.7.2004 - 6 U 171/03, GRUR-RR 20035, 16— Marke ,,Seetours* fiir Kreuzfahrten und Domain ,,seetour.de*
nicht verwechslungsfihig.

% BGH 13.1.2011 - I ZR 46/08, MMR 2011, 608 — Impuls; BGH 7.10.2009 — I ZR 109/06, MMR 2009,
827 - roseversand.de; BGH 8.2.2007 — I ZR 77/04, GRUR 2007, 784 Tz. 18 — AIDOL; zur Abgrenzung von
Ergebnissen der Trefferliste zu einer als solche gekennzeichneten Anzeige, die das geschiitzte Markenwort
nicht enthilt BGH 22.1.2009 — I ZR 30/07, GRUR 2009, 500 Tz. 16 f. — Beta Layout [zur geschiftlichen Be-
zeichnung]; BGH 22.1.2009 — 1 ZR 125/07, GRUR 2009, 498 Tz. 12 ff. — Bananabay [zur Marke].

9 Zum Metatag BGH 18.5.2006 — I ZR 183/03, BGHZ 168, 28 Tz. 17 — Impuls; zur ,, Weif§-auf-Weif3-
Schrift“ BGH 8.2.2007 -1 ZR 77/04, GRUR 2007, 784, Tz. 18 — AIDOL.

100 BGH 9.11.2017 -1 ZR 134/16, GRUR 2018, 417 — Resistograph.

101 Ad-Words“ steht fir ein Werbesystem von Suchmaschinen, bei dem der Werbekunde durch die Vor-
auswahl von Begriffen die Zielorientierung seiner Anzeigen, die neben den eigentlichen Suchergebnissen er-
scheinen, erhohen kann.

102 EuGH 23.3.2010 - C-236/08 bis C-238/08, GRUR 2010, 445 Rn.83f. - Google France; EuGH
26.3.2010 - C-91/09, GRUR 2010, 641 Rn. 24 — Eis.de.

103 BGH 13.1.2011 - I ZR 125/07, GRUR 2011, 828 — Bananabay II.

104 BGH 13.12.2012 —= I ZR 217/10, GRUR 2013, 290 — MOST-Pralinen; BGH 27.6.2013 — I ZR 53/12,
GRUR 2014, 182 - Fleurop.

14 Luckhaus



111. Grundlagen des Schutzes nach dem MarkenG 76-81 §7

einen Hinweis darauf aufzunehmen, dass eben keine Verbindung zu dem Wettbewerber be-
stehen.

e) Schutz auflerhalb der Identitit und Ahnlichkeit. Nach § 14 Abs.2 Nr. 3 MarkenG
kommt es auf die Identitit oder Ahnlichkeit der Waren-/Dienstleistungen nicht an, wenn die
Marke im Inland bekannt ist und deren Wertschitzung beeintrichtigt wird. Die Identitét
und Ahnlichkeit werden nach den allgemeinen Kriterien gepriift. In der Rechtsprechung
haben sich fiir das Merkmal der Unlauterkeit Fallgruppen gebildet, in erster Linie die Ruf-
ausbeutung,'®® die Aufmerksamkeitsausbeutung,' die Beeintrichtigung der Unterschei-
dungskraft,'” die Rufschiadigung durch Markenverunglimpfung'®® und die Verwisserung.'®

Eine Markenverletzung wie auch einer der Tatbestinde des § 5 Abs. 1 UWG, beispielswei-
se eine Rufausbeutung (Nr. 3), konnen auch in der Verwendung einer bekannten Marke in
der Domainbezeichnung eines Wiederverkaufers, der neben mit der Marke gekennzeichne-
ten Produkten auch mit diesen kompatible Produkte anderer Hersteller vertreibt, liegen.

Zwar wird der verwendete Begriff in erster Linie auf die Bestimmung der Ware im Sinne
des § 23 Nr. 3 MarkenG hinweisen. Angesichts der dem Wiederverkdufer zur Verfiigung
stehenden schonenderen Moglichkeiten, auf die Kompatibilitit seiner Produkte hinzuwei-
sen, verstofit eine solche Verwendung aber gegen die guten Sitten, weil sie auch dazu dient,
potentielle Kunden auf das unter der Domainbezeichnung erfolgende weitere Warenangebot
aufmerksam zu machen, und sie somit fur Werbezwecke eingesetzt wird, die iiber die mit
der notwendigen Leistungsbestimmung einhergehende Werbewirkung hinausgeht.!''

Macht sich der Wiederverkaufer durch die Verwendung der bekannten Marke im Rah-
men der Domainbezeichnung die aus deren Bekanntheit folgende Werbewirkung bei der
Anpreisung seines Online-Shops in einer Weise zunutze, die das fiir den Hinweis auf den
Vertrieb von Markenwaren erforderliche Maf$ tibersteigt, so liegt hierin eine unlautere Aus-
nutzung der Wertschitzung der Klagemarke, die den Markeninhaber gemafS § 24 Abs. 2
MarkenG berechtigt, sich der Markenverwendung zu widersetzen.'!

Verwendet ein Wiederverkiufer eine Marke auf einer Internetseite, auf der neben mit die-
ser Marke gekennzeichneten Produkten auch Konkurrenzprodukte angeboten werden, ist
der fir eine Erschopfung im Sinne des § 24 Abs. 1 MarkenG erforderliche Produktbezug
gegeben. Der Markeninhaber kann sich allerdings gemafS § 24 Abs. 2 MarkenG einer irre-
fithrenden Verwendung widersetzen, mittels derer Kunden zum Angebot von Fremdproduk-
ten geleitet werden oder eine wirtschaftliche Verbindung mit dem Markeninhaber suggeriert
wird.'"?

4. Rechtsfolgen

a) Ubertragungsanspruch. Fin Ubertragungsanspruch besteht nicht, weder nach marken-,
wettbewerbs- noch nach burgerlich-rechtlicher Anspruchsgrundlage.'® In dem Verfahren
»shell.de“ vertrat das OLG Miinchen''* noch die Auffassung, in Ermangelung einer gesetzli-
chen Regelung sei es sinnvoll, auf vergleichbare Fallgestaltungen zuriickzugreifen, so etwa
auf die patentrechtliche Vindikation (§ 8 S. 2 PatG) oder auf den Grundbuchberichtigungs-
anspruch nach § 894 BGB. So wie der Grundbuchstand im Falle des § 894 BGB nicht mit
der Rechtslage im Einklang stehe, verhalte es sich mit der Registrierung des Domainnamens
zugunsten des Beklagten. Der BGH sah zwar schon in der Registrierung des fremden Kenn-
zeichens einen unbefugten Namensgebrauch auflerhalb des geschiftlichen Verkehrs nach

105 LG Mannheim 26.6.1998 — 7 O 529/97, K&R 1998, 558 f. — brockhaus.de.

106 Wegner CR 1999, 250.

107 BGH 22.11.2001- 1 ZR 138/99, MMR 2002, 382 — shell.de, wobei streitig ist, ob das schon dann gilt,
wenn der Markeninhaber durch die anderweitige Verwendung an der eigenen Registrierung gehindert ist.

108 TG Frankfurt a.M. 21.3.2001 - 2/6 O 687/00, ZUM-RD 2002, 299 - viagratip.de.

109 OLG Hamm 19.6.2001 - 4 U 32/01, MMR 2001, 749 — veltins.com.

110 BGH 28.6.2018 - I ZR 236/16 Rn. 30, GRUR 2019, 165 - keine-vorwerk-vertretung.

111 BGH 28.6.2018 -1 ZR 236/16 Rn. 77, GRUR 2019, 165 - keine-vorwerk-vertretung.

112 BGH 28.6.2018 - I ZR 236/16 Rn. 54, GRUR 2019, 165 - keine-vorwerk-vertretung.

113 Vgl. auch BGH 22.11.2001 — I ZR 138/99, GRUR 2002, 622 - shell.de.

114 OLG Miinchen 25.3.1999 - 6 U 4557/98, ZUM 1999, 584.

Luckhaus 15

76

77

78

79

80

81



82

83

84

85

86

87

88

§ 7 82-88 § 7 Domainrecht und markenrechtliche Beziige

§ 12 BGB, innerhalb des geschiftlichen Verkehrs eine Beeintrichtigung der Kennzeich-
nungskraft des bekannten Zeichens nach § 14 Abs.2 Nr. 3 bzw. § 15 Abs. 3 MarkenG,
lehnte aber einen Anspruch auf Umschreibung ebenfalls ab, weil es noch andere
Priatendenten geben konne, die Anspruch auf den Domainnamen haben kénnten. Der BGH
erwihnte allerdings auch die Moglichkeit des sogenannten Dispute-Eintrags bei der
DENIC.'

Das trifft zu. Weil das Gericht nicht prufen kann, ob auch Dritte berechtigt wiren oder
sind, kann es lediglich die unzulidssige Nutzung untersagen. Eine Nutzung gegentiber unbe-
kannten Dritten, die ggf. bessere Rechte innehaben kénnten, kann es jedoch nicht gestatten.
Bei der Beantragung einer ,,Umschreibung® ist demnach darauf zu achten, dass ein solcher
Anspruch nur dann in Betracht kommt, wenn nicht eine blofSe Freigabe ausreicht. Faktisch
kann die Ubertragung durch einen Dispute-Eintrag bei der DENIC gesichert werden.''¢

b) Unterlassungsanspruch. Dieser richtet sich (wie immer) nur gegen die konkrete Verlet-
zungsform. Es gilt die Kerntheorie. Im Anwendungsbereich des § 14 Abs. 2 Nr. 1-3 Mar-
kenG steht dem Markeninhaber nur dann ein Schlechthin-Verbotsanspruch zu, wenn der
streitige Domainname ohne Bezug auf konkrete Waren und Dienstleistungen mit der be-
kannten verletzten Marke assoziiert wird. In Kennzeichenstreitsachen wird der Antragsteller
durch § 140 Abs. 3 MarkenG begiinstigt. Danach konnen einstweilige Verfiigungen zur Si-
cherung von Unterlassungsanspriichen nach dem MarkenG erlassen werden, ohne dass der
Antragsteller die Voraussetzungen der §§ 935 und 940 ZPO dargelegt und glaubhaft ge-
macht haben muss.

c) Loschungsanspruch. Vorlaufige Sicherungsmafinahmen sind im einstweiligen Rechts-
schutz nach § 938 ZPO moglich. Ansonsten ist die Geltendmachung nur im Hauptsachever-
fahren moglich, aufSer bei offensichtlicher, liquide beweisbarer sittenwidriger Schadigung.'"’
Neben dem Unterlassungsanspruch besteht ein Loschungsanspruch nur in Fillen, in denen
bereits die Registrierung eine Rechtsverletzung darstellt oder jede andere Benutzung
schlechthin rechtswidrig ist.'®

d) Verbotsumfang: Erfassung der E-Mailadresse. Ist dem Beklagten die Verwendung eines
Domainnamens im geschiftlichen Verkehr zu untersagen, wire davon die Benutzung einer
abgeleiteten E-Mail-Adresse ebenfalls erfasst. In der Regel kommt dies aber nur in Betracht,
wenn sich bei Verwendung der beanstandeten E-Mail-Adresse eine selbstiandige Verwechs-
lungsgefahr ergibt. Der Inhaber einer E-Mail-Adresse weist auf sie im Allgemeinen nicht iso-
liert, sondern — wie auf dem Briefkopf oder auf einer Visitenkarte — im Zusammenhang mit
weiteren Namens- und Adressenangaben hin. Fiir eine theoretisch denkbare isolierte Ver-
wendung bestehen nur dann Anhaltspunkte, wenn der Betroffene beispielsweise in einer
Werbeanzeige nicht selbst genannt wird, sondern allein seine E-Mail-Adresse zur Kontakt-
aufnahme angegeben ist.

Es ist daher einerseits darauf zu achten, dass der Verbotsantrag so umfassend formuliert
wird, dass der Beklagte diesen durch Verwendung von E-Mailadressen etc nicht umgehen
kann, andererseits nichts verlangt wird, was noch zum ,erlaubten Rest* gehort.

Hat der Beklagte als Trager des burgerlichen Namens ein berechtigtes Interesse an der
Verwendung des entsprechenden Domainnamens fiir private Zwecke, sind keine kennzei-
chenrechtlichen Anspriiche aus §§ 5, 15 MarkenG gegeben, weil sich diese immer nur auf
eine Verwendung der Domainnamen im geschiftlichen Verkehr beziehen konnen.

Im Streitfall Vossius konnten die Kliger keine Rechte an einer Verwendung des Namens
Vossius in Alleinstellung beanspruchen. Ihre namensrechtlichen Anspriiche bezogen sich auf
die vollstindige Bezeichnung einer Anwaltskanzlei. Dagegen handelte es sich bei der als In-
ternet-Adresse angemeldeten Bezeichnung um den buirgerlichen Namen der Beklagten. Da
die Kliger dem Beklagten die Verwendung dieses Domainnamens fiir private Zwecke nicht

115 BGH 22.11.2001 - I ZR 138/99, GRUR 2002, 622 — shell.de.

116 § 2 Abs. 3 der Domainbedingungen der DENIC.

17 OLG Frankfurt 27.7.2000 — 6 U 50/00, BeckRS 2000, 30124520 — mediafacts.de.
118 BGH 19.7.2007 — 1 ZR 137/04, GRUR 2007, 888 — Euro Telekom.
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untersagen konnten, konnten sie auch nicht den Verzicht auf die Registrierung beanspru-
chen.!?®

IV. Der markenrechtliche Schutz

Nach dem Markenrechtsgesetz werden Marken, geschiftliche Bezeichnungen und geogra-
fische Herkunftsangaben geschiitzt (§ 1 MarkenG). Der Markenschutz nach § 3 MarkenG
umfasst dabei Marken nach § 4 Nr. 1 MarkenG, welche als eingetragene Zeichen beim
Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA)'? gefiihrt werden. Dartiber hinaus sind Rechte
von Inhabern Europiischer Marken zu beriicksichtigen, welche beim Amt der Europiischen
Union fir geistiges Eigentum (EUIPO),'?! als internationale Marken iiber die World Proper-
ty Organisation (WIPO)'?? oder bei anderen nationalen Markenidmtern registriert sind. Uber
eine Markeneintragung beim EUIPO erlangt der Inhaber fir alle Mitgliedsstaaten der EU
Markenschutz.'” Auch nicht eingetragene Kennzeichen erlangen Markenschutz nach § 4
Nr. 2 MarkenG, wenn sie durch Benutzung Verkehrsgeltung erlangen oder iSd § 4 Nr. 3
MarkenG notorisch bekannt sind.

Die am 1.1.1995 in Kraft getretenen Regelungen der §§ 5, 15 MarkenG entsprechen dem
fritheren § 16 UWG und bilden im Recht der Domainnamen wohl zahlenmafSig den hiu-
figsten Anwendungsfall. Nach § 5 MarkenG werden primir Unternehmenskennzeichen und
Werktitel unterschieden. Erstere lassen sich weiter in die Untergruppen der Namen, Firmen
und besonderen Geschiftsbezeichnungen untergliedern.

Der zeichenrechtliche Schutz aus den §§ 5, 15 MarkenG geht in seinem Anwendungsbe-
reich grundsitzlich dem Namensschutz des § 12 BGB vor.'?* Er schiitzt aber nur die Kenn-
zeichnungsfunktion, wihrend § 12 BGB die Namensfunktion schiitzt. '%

1. Entstehung des Schutzes nach § 5 Abs. 1 und 2 MarkenG fiir Unternehmenskennzeichen

a) Begriff der Unternehmenskennzeichen. Anders als bei Werktiteln setzt der marken-
rechtliche Schutz als Unternehmenskennzeichen hinreichende Unterscheidungskraft in dem
Sinne voraus, dass die Bezeichnung als Hinweis auf einen bestimmten Inhaber verstanden
wird, was insbesondere bei beschreibenden Angaben nicht der Fall ist.'* Hiervon abzugren-
zen sind die besondere Geschiftsbezeichnung und Geschiftsabzeichen. Erstere weist nicht
auf den Trager, sondern auf den Gegenstand des Unternehmens hin und muss in Abgren-
zung zu den Geschiftsabzeichen eine Namensfunktion haben. Wie bei Firmen ist sie nur
dann schutzfihig, wenn sie unterscheidungskraftig ist oder Verkehrsgeltung erlangt hat. An-

119 Vgl. zur Suchgewohnheit bei Gattungsbegriffen BGH 17.5.2001 — I ZR 216/99, BGHZ 148, 1 (6) =
MMR 2001, 666 — Mitwohnzentrale.de.

120 www.dpma.de.

121 https://www.oami.europa.eu/ohimportal/de/home.

122 www.wipo.org.

123 Aufgrund des BREXIT hat UK Regelungen erlassen, welche aus EUIPO-Marken, die bis einschlieflich
31.12.2020 eingetragen wurden, im UK-Markenregister automatisch einen Klon erstellt haben. Der Klon ist
seit dem 1.1.2021 gesondert zu pflegen, startet aber mit der Prioritit, der aus der EUIPO-Anmeldung folgt.
Wurde die EUIPO-Marke vor dem 1.1.2021 angemeldet, war bis zum 1.1.2021 aber noch nicht eingetragen,
wurde sie nicht mehr automatisch ins UK-Markenregister ibernommen. Anmelder hatten jedoch die Moglich-
keit, innerhalb von 9 Monaten, also bis zum 30.9.2021, einen Antrag beim UK-Markenregister zu stellen. Der
Antrag war auf Eintragung einer identischen nationalen UK-Marke gerichtet, die den Zeitrang der EUIPO-
Marke hatte. Fiir diesen Antrag fielen die tiblichen Amtsgebiihren an das UK IPO an. Seit dem 1.1.2021 sind
schlieSlich zwei separate Markenanmeldungen erforderlich. Eine Marke, die in UK geschiitzt werden soll, ist
also beim UK IPO anzumelden und kann nicht mehr beim EUIPO angemeldet werden. .

124 Vgl. BGH 22.11.2001 — I ZR 138/99, BGHZ 149, 191 (196) — shell.de; BGH 11.4.2002 - I ZR 317/99,
GRUR 2002, 706 (707) — vossius.de.

125 Prinzipiell ist hier auch § 37 HGB zu nennen, weil diese Vorschrift eine Anspruchsgrundlage gegen den
Benutzer gleicher oder dhnlicher Firmen gewihrt. Der Schutzumfang ist jedoch nicht mit dem der §§ 5, 15
MarkenG vergleichbar und wird daher in der Praxis von den stirkeren Rechten tiberlagert.

126 BGH 16.12.2004 - 1 ZR 69/02, GRUR 2005, 517 - Literaturhaus; Ingerl/Rohnke/Nordemann § 5
Rn. 114, jeweils mwN.
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§ 7 93-99 § 7 Domainrecht und markenrechtliche Beziige

sonsten gelten die nachfolgenden Ausfiihrungen zu den Unternehmenskennzeichen. Bei Ge-
schiftsabzeichen fehlt es an dem Merkmal des Namenscharakters. Es kommen alle Mittel in
Betracht, die auf das dufsere Erscheinungsbild eines Unternehmens hinweisen (Logos, Slo-
gans, Farben, Telefonnummern). Der Schutz entsteht durch Benutzungsaufnahme, auch mit-
tels eines Domainnamens, setzt aber zwingend Verkehrsgeltung voraus. Der Name ,,stadtin-
fo.de“ ist beispielsweise mangels Namensfunktion ein Geschiftsabzeichen und hatte im
konkreten Fall keine Verkehrsgeltung.'?’

Es reicht schwache Kennzeichnungskraft, ansonsten Verkehrsgeltung ab ca. 80 %.'%® Auch
Abkiirzungen und Schlagworte konnen Verkehrsgeltung erlangen, selbst dann, wenn die
Buchstaben einzeln ausgesprochen werden.!?

Vorsicht ist bei schwach kennzeichnungskriftigen und rein beschreibenden Begriffen bzw.
Kombinationen angebracht. Das OLG Frankfurt hatte beispielsweise tiber die markenrecht-
liche Verwechslungsgefahr zwischen der Wort-/Bildmarke mit dem Wortbestandteil ,,note-
booksbilliger.de“ und dem Domainnamen ,software-billiger.de“ zu entscheiden. Es vernein-
te diese im konkreten Fall auch bei Warenidentitit und einer erhohten Bekanntheit der
Marke. Eine Irrefithrung (§ 5 II UWG) komme nur in Betracht, wenn tiber die — marken-
rechtlich nicht zu beanstandende — Anndherung an die fremde Marke hinaus weitere Um-
stinde wie etwa die Ubernahme von Gestaltungselementen aus dem Prisentationsumfeld
hinzutreten, die bei der markenrechtlichen Beurteilung keine Rolle gespielt haben und ge-
eignet sind, eine konkrete Verwechslungsgefahr hervorzurufen (im Streitfall verneint).!*

Der Schutz im Sinne der Prioritit beginnt mit der Benutzungsaufnahme, fur die auch
konkrete Vorbereitungshandlungen reichen konnen. Er erlischt mit der Nutzungsaufgabe.
Es ist nicht erforderlich, dass die erste Benutzung aufSerhalb des Internets stattfindet, etwa
bei der Eroffnung eines reinen Onlineshops. Eine firmenmifSige Nutzung eines Domainna-
mens liegt vor, wenn die Domain die Firma enthilt, registriert und konnektiert und dartiber
eine Internetseite erreichbar ist. Offline reicht es aus, wenn etwa Werbeprospekte mit dem
Domainnamen verteilt werden.'?!

b) Benutzungsaufnahme im Ausland. Eine reine Benutzungsaufnahme im Ausland kann
auch fur den inldndischen Markt prioritdtsbegriindend sein. Dies ist fiir inlindische Do-
maininteressenten besonders problematisch, weil nur schwer tiberschaubar ist, ob und wel-
che verwechslungsfihigen Domainnamen im Ausland benutzt werden.

In einem Verfahren des OLG Hamburg'?? stiitzte die deutsche Kldgerin ihren Unterlas-
sungsanspruch auf ihre Klagemarke ,abibooks“ sowie auf ihre Unternehmenskennzeichen
»abi-books.de“ bzw. ,,abi-books.com*. Die Klagemarke wurde 1998 angemeldet, die Firma
der Klagerin 1998 im Handelsregister eingetragen. Der kanadischen Muttergesellschaft der
Beklagten (GmbH nach deutschem Recht) stand an der Geschiftsbezeichnung ,,www.abe-
books.com* bei entsprechender Inlandsbenutzung ein Kennzeichenrecht zu. Mit der Benut-
zung dieser Bezeichnung als Geschiftsbezeichnung entstanden mit dem Recht an dem Un-
ternehmenskennzeichen (§ 5 Abs.1 MarkenG) auch die Verbietungsrechte nach § 15
MarkenG.

Die Bezeichnung ,,www.abebooks.com“ hatte nach Meinung des Gerichts normale Kenn-
zeichnungskraft. Fiir den Verkehr war mit ,www.abebooks.com® das Unternehmen ,,abe-
books“ zu erreichen. Zwischen der Bezeichnung ,,www.abebooks.com“ und der Unterneh-
mensbezeichnung der Kligerin ,abi-books.com® bestand daher nach Auffassung des
Gerichts Verwechslungsgefahr.

Voraussetzung ist entsprechend den allgemeinen Grundsitzen eine Ingebrauchnahme im
Inland, die tiber eine blofle Abrufbarkeit hinausgeht und auf eine dauerhafte wirtschaftliche

127 .G Braunschweig 26.1.2000 - 9 O 2705/99, K&R 1999, 573 f. — stadtinfo.de.

128 KG 31.3.2000 — 5 U 9777/98, ZUM 2001, 74 — berlin-online.de, 67 % aller Berliner Internetnutzer nicht
ausreichend.

129 BGH 21.2.2002 — T ZR 230/99, GRUR 2002, 898 — defacto.de; LG Frankfurt a. M. 26.2.1997 - 2/6 O
633/96,2-06 O 633/96, CR 1997, 287 — DAS.

130 OLG Frankfurt 26.10.2017 - 6 U 154/16, MMR 2018, 619.

131 So auch Kleespies GRUR 2002, 764.

132 25.11.2005 — 3 U 33/03, GRUR-RR 2005, 381 — abebooks.com.
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Tatigkeit im Inland schliefSen lisst; ferner kommt es auf alle weiteren Umstinde des Einzel-
falls an.'3® Dafir reicht eine internationale Ausrichtung des Angebots.

Unschadlich ist es dann nach Auffassung des OLG Hamburg, wenn die Webseiten in eng-
lischer Sprache gehalten sind. Die Inanspruchnahme einer Prioritit durch Ingebrauchnahme
erfordert aber nicht, dass die Geschiftstitigkeit schon zu Anfang von groffem Umfang ge-
wesen wire. Vielmehr sind nach aufen in Erscheinung tretende Aktivitdten ausreichend,
wenn sie aus der Riickschau den Beginn einer stetigen Geschiftstitigkeit zeigen.

In der Entscheidung afilias des BGH'** hatte der Beklagte die Domain vor der inlindi-
schen Ingebrauchnahme des gleichen Zeichens durch den Klédger registrieren lassen. Dieser
war mit dem seinerzeit auch nicht eingetragenen Zeichen zunichst nur im Ausland titig.
Nach Auffassung des BGH bestanden daher keinerlei Anspriiche, denn das im Inland wir-
kende Namens- oder Kennzeichenrecht des Berechtigten war erst nach der Registrierung des
Domainnamens durch den Nichtberechtigten entstanden.'*?

Fir einen rechtserhaltenden Gebrauch reicht es nicht aus, eine Homepage nur als Adress-
nachweis zu verwenden. Nach einem Urteil des OLG Diisseldorf'*® hat der Zappa-Trust da-
her keine markenrechtlichen Anspriiche gegen Fanaktionen wie die ,,Zappanade“. Fur eine
rechtserhaltende Benutzung einer Gemeinschaftswortmarke ,,Zappa“ im Sinne des damali-
gen Art. 15 Abs. 1 GMVO'? reiche es nicht aus, unter der Adresse zappa.com eine Internet-
seite zu betreiben. Der BGH hat die Ansicht des OLG Diisseldorf bestitigt.!*® Zwar komme
nach der Rechtsprechung des BGH Domainnamen, die zu einer aktiven, im geschéftlichen
Verkehr verwendeten Homepage fithren, in der Regel neben der Adressfunktion eine kenn-
zeichnende Funktion zu.'® Etwas anderes gelte jedoch dann, wenn dem Domainnamen aus-
nahmsweise eine reine Adressfunktion zukommt oder wenn er vom Verkehr nur als be-
schreibende Angabe verstanden wird. Der Verkehr verstehe eine mit ,,Zappa“ bezeichnete
Internet-Seite als eine solche, die sich mit der Person des berihmten Musikers Frank Zappa
befasst.

¢) Raumlicher Geltungsbereich. Zwar sind Unternehmenskennzeichen in der Regel im ge-
samten Geltungsbereich des Gesetzes geschiitzt. Dies gilt jedoch nicht fiir die Bezeichnungen
von Unternehmen, die nach Zweck und Zuschnitt nur lokal oder regional titig und auch
nicht auf Expansion ausgelegt sind.'* Wenn es eine Reihe weiterer Unternehmen der glei-
chen oder nahen Branche gibt, die ebenfalls das gleiche Kennzeichen verwenden, spricht
dieser Umstand fur einen territorial beschriankten Schutzbereich.

Trotz des ubiquitiren Charakters des Internets bleiben stationire Betriebe, die sich und
ihr Angebot im Internet darstellen, grundsitzlich auf ihren raumlichen Titigkeitsbereich be-
schrinkt. Auch sonst weisen Unternechmen wie zB ein Handwerksbetrieb, ein Restaurant
oder ein Hotel, die sich aus welchen Griinden auch immer auf einen bestimmten Wirkungs-
kreis beschrankt haben, mit ihrer Prasenz im Internet nicht per se darauf hin, dass diese Be-
schrinkung in Zukunft wegfallen solle. Allein der Internetauftritt eines solchen Unterneh-
mens reicht nicht aus, um auf einen raumlich unbeschriankten Wirkungsbereich schliefSen zu
konnen.'#!

133 OLG Hamburg 2.5.2002 - 3 U 312/01, MMR 2002, 822 (823); Ingerl/Rohnke/Nordemann MarkenG
§ 5 Rn. 60 mwN; Ingerl/Rohnke/Dustmann/Engels, nach § 15 B. Rn. 122.

13424.4.2008 — I ZR 159/05, GRUR 2008, 1099 - afilias.de.

135 Zur Benutzungsaufnahme im Ausland und zu den Unterschieden in- und auslindischer Top-Level-
Domains vgl. auch Rn. 167-169.

136 15.6.2010 - 1-20 U 48/09, GRUR-RR 2011, 172- Zappa.

137 Aktuell Verordnung (EU) 2017/1001 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 14.6.2017 uber
die Unionsmarke (UMV).

138 BGH 31.5.2012 - I ZR 135/10, GRUR 2012, 832 — ZAPPA.

139 BGH 14.5.2009 - I ZR 231/06, GRUR 2009, 1055 — airdsl.

140 BGH 29.6.1995 — I ZR 24/93, BGHZ 130, 134 (141f.) = GRUR 1995, 754 — Altenburger Spielkarten-
fabrik, mwN; Ingerl/Rohnke/Nordemann MarkenG § 5 Rn. 15f.; Strobele/Hacker/Hacker MarkenG § 5
Rn. 68 ff.

141 BGH 9.9.2004 -1 ZR 65/02, MMR 2005, 313 — Domain mho.de.
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2. Entstehung des Schutzes nach § 5 Abs. 1 und 3 MarkenG fiir Werktitel

Als Werktitel werden nach § 5 Abs. 3 MarkenG vor allem Namen oder besondere Be-
zeichnungen von Druckschriften, Film- und Musikwerken etc geschiitzt, sofern es sich um
das Ergebnis einer geistigen Leistung handelt, die einen eigenen Bezeichnungsschutz beno-
tigt.'*? Wichtig ist, dass der Titel auf ein bestimmtes Werk und nicht nur auf eine Werkkate-
gorie hinweist. Es reicht eine geringe Unterscheidungskraft oder eine Verkehrsgeltung, wo-
bei ein Mindestmaf$ an geistigem Gehalt Voraussetzung ist.'** Der Domainname muss als
Werktitel fiir ein titelschutzfihiges Werk verwendet werden. Daran fehlt es, wenn innerhalb
der Website zur Kennzeichnung des Werkes ein von dem Domainnamen abweichender Titel
verwendet wird.!*

Beispiele:

Die Bezeichnungen ,,Bautip.de®, ,,Uhren-magazin.de®, ,Motorradmarkt“ wurden als unterscheidungs-

kriftig eingestuft.'*> Nicht unterscheidungskriftig waren etwa ,,berlin-online.de“!*® und ,,Apotheke on-

line“.l47

Dies bedeutet aber auch, dass gegen einen Werktitel nur vorgegangen werden kann, wenn
er vom Verkehr als Hinweis auf ein Unternehmen verstanden wird und deshalb eine Ver-
wechslungsgefahr besteht. Die gingige Praxis, die Prioritit durch eine Titelschutzanzeige zu
erreichen, wenn die Benutzungsaufnahme dann innerhalb angemessener Zeit erfolgt, ist fur
Handlungen im Internet zwischenzeitlich hochstrichterlich geklart. Nach Auffassung des
BGH kann der Schutz eines Domainnamens als Werktitel nach § 5 Abs. 1 und 3 MarkenG
grundsitzlich erst einsetzen, wenn das iiber den Domainnamen erreichbare titelschutzfihige
Werk weitgehend fertiggestellt ist. Fiir die Vorverlagerung des Schutzes eines Werktitels
durch eine Titelschutzanzeige reicht die blofle Titelankiindigung auf der eigenen Internetsei-
te der Werktitelschutz beanspruchenden Partei nicht aus. Eine markenmifSige Benutzung ei-
nes Domainnamens kommt jedoch auch dann in Betracht, wenn bei Aufruf des Domainna-
mens eine automatische Weiterleitung zu einer (mit titelfihigem Inhalt versehenen) unter
einem anderen Domainnamen abrufbaren Internetseite erfolgt.!*

Schutzobjekt ist das hinter dem Werktitel stehende Werk, also die Homepage mit ihrem
gesamten Inhalt. Eine Homepage hat regelmif8ig Werkqualitit im Sinne eines iiberwiegend
geistigen Charakters ihres Inhalts zum Zwecke der Kommunikation mit dem Internetnut-
zer.'"” Meist geht es um Internet-Zeitschriften, Newsletter, Branchendienste, aber auch Da-
tenbanken. Daher diirfte die blofSe Abrufbarkeit des Domainnamens nicht reichen, wenn die
dahinter stehende Homepage ,,under construction® ist. Es fehlt dann an einem titelfdhigen
Werk.

3. Geographische Herkunftsangaben

Unmittelbare geographische Herkunftsangaben weisen direkt auf Orte, Lander usw. hin,
wihrend mittelbare geographische Herkunftsangaben die Herkunft von Produkten kenn-
zeichnen. Nicht schutzfihig sind reine Gattungsbezeichnungen, die zwar eine Herkunftsan-
gabe enthalten, aber ihren Bezug zu einem bestimmten Produkt verloren haben (,,Wiener
Schnitzel“). Die Bedeutungslage kann sich jederzeit wandeln. Anspruchsgrundlage sind die
§§ 127, 128 MarkenG. Die Benutzung des Domainnamens ,,champagner.de“ durch einen
Betreiber eines Informationsportals war nach Auffassung des OLG Miinchen nicht irrefith-

142 BGH 24.4.1997 - 1ZR 233/94, GRUR 1997, 902 - FTOS.

143 OLG Hamburg 5.11.1998 — 3 - U 130/98, MMR 1999, 159 — emergency.de.

144 Zuletzt BGH 18.6.2009 - I ZR 47/07, NJW-RR 2010, 462.

145 .G Mannheim 18.12.1998 — 7 O 196/98, CR 1999, 528 — bautip.de; LG Frankfurt a. M. 10.11.2000 -
3/12 O 112/00, GRUR-RR 2002, 68— uhren-magazin.de; OLG Hamburg 2.5.2002 — 3 U 269/01, MMR
2002, 825 — Motorradmarkt.de.

146 KG 31.3.2000 - 5 U 9777/98, ZUM 2001, 74.

147 OLG Dusseldorf 12.12.2000 - 20 U 122/00, ZUM-RD 2001, 797.

148 BGH 14.5.2009 -1 ZR 231/06, MMR 2009, 1402.

149 Vgl. hierzu Ingerl/Rohnke/Nordemann MarkenG § 5 Rn. 86.
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rend, da die Verbraucher nicht erwarteten, dass die Seite von Champagnerherstellern betrie-
ben werde.!>

4. Entstehung des Markenschutzes durch Eintragung

Der Markenschutz durch Eintragung beim DPMA begriindet fiir die Dauer von mindes-
tens fiinf Jahren ab Eintragung oder bei Widerspruch gegen die Eintragung ab Abschluss
des Widerspruchsverfahren (§ 26 Abs. 5 MarkenG iVm §§ 25, 26 MarkenG) fur den einge-
tragenen Inhaber AusschliefSlichkeitsschutz (§ 14 Abs. 1 MarkenG). Dieser begriindet Unter-
lassungs-, Schadensersatzanspriiche (§ 14 MarkenG) sowie das Recht, Widerspruch (§ 42
MarkenG) gegen eine neueingetragene Marke einzulegen oder soweit weder Verjihrung
(§ 20 MarkenG) noch Verwirkung (§ 21 MarkenG) eingeredet werden konnen, deren Lo-
schung zu verlangen.

Zur Erlangung des Markenschutzes ist die Anmeldung mittels des vom DPMA bereit ge-
stellten Formulars oder tiber das elektronische Registrierungsverfahren iiber DPMAdirekt
erforderlich (§ 32 MarkenG iVm der Markenverordnung). Das Markengesetz kennt ver-
schiedene Arten von Marken (§ 3 Abs. 1 MarkenG), wobei im Zusammenhang mit Do-
mainstreitigkeiten Wort-, Buchstaben- und Zahlenmarken sowie Wort-/Bildmarken relevant
werden. Im Zusammenhang mit sonstigen digitalen Leistungen und Angeboten konnen
auch Kollisionen hinsichtlich der anderen Markenformen, der reinen Bildmarke, der Farb-
marke, der Hormarke sowie der dreidimensionalen Gestaltung, Form und Verpackung so-
wie Aufmachung in Betracht kommen unter deren Verwendung Waren und Dienstleistungen
prasentiert und vertrieben werden.

Vor der Anmeldung einer Marke ist insbesondere eine Markenrecherche einschlieflich
der Firmenrecherche und einer Domainrecherche durchzufithren, um dem Risiko vorzubeu-
gen, priorititsiltere Rechte anderer Markeninhaber zu verletzen (§§ 6, 9 MarkenG). Hierbei
ist bereits eine Grundauswahl zu treffen, fiir welche Klassen die spitere Anmeldung und
Benutzung umgehend oder auch mittelfristig erfolgen soll. Das Nizza Klassenverzeichnis un-
terscheidet insgesamt 45 Waren- und Dienstleistungsklassen, was dazu fiihrt, dass gleiche
Zeichen nebeneinander allerdings fiir jeweils andere Waren und/oder Dienstleistungen ge-
nutzt werden konnen. Die Rechte anderer Markeninhaber sind dabei relative Schutzhinder-
nisse, dh das Markenamt pruft entgegenstehende Rechte im Rahmen der Markenanmel-
dung nicht, sondern die ggf. in ihren Rechten beeintrichtigten Inhaber haben selbst durch
eine laufende Markeniiberwachung Vorsorge treffen, zeitnah von kollidierenden Anmeldung
Kenntnis zu erlangen. Neben der Auswahl der Klassen und der Klassenbeschreibungen soll-
te der Inhaber vor der Anmeldung abschitzen, ob der Eintragung absolute Schutzhindernis-
se (§ 8 MarkenG) entgegenstehen (§ 37 MarkenG).

Mit der Anmeldung hat der Anmelder die nach der Formularanforderung erforderlichen
Angaben zu machen, die Wiedergabe der Marke, das Klassenverzeichnis in nach Klassen
geordneter Struktur einzureichen und die Anmeldegebiihr'>' binnen eines Monats nach dem
Anmeldetag (§ 33 MarkenG) zu zahlen.' Das Markenamt priift die Vollstindigkeit der
Anmelderdaten und die rechtzeitige Gebiihrenzahlung bevor es bewertet, ob mangels Unter-
scheidungs- und Kennzeichenkraft bzw. wegen Freihaltebediirftigkeit oder anderer absoluter
Schutzhindernisse gemafd § 8 MarkenG oder entgegenstehender Rechte eines Inhabers einer
notorisch bekannten Marke iSd § 10 MarkenG keine Eintragungsfihigkeit gegeben ist. Lie-

150 OLG Miinchen 20.9.2001 - 29 U 5906/00, MMR 2002, 115.

151 Mérz 2022: Grundgebiihr fiir bis zu drei Klassen, 290,— EUR bei elektronischer Anmeldung und fiir jede
weitere Klasse 100,— EUR sowie optional eine Beschleunigungsgebiihr in Hohe von 200,- EUR.

152 Beachte: Diese Frist hat der Anmelder selbststindig einzuhalten und darf sich nicht auf die fristgerechte
Anforderung seitens des DPMA verlassen. Bei Anmeldungen vorab per Fax ist Anmeldetag der Tag des Zu-
gangs des Faxes und nicht etwa dem nachfolgend versandten Originalformulars. Bei farbigen Marken ist der
Versand vorab per Fax nicht zu empfehlen, da dann die Faxanmeldung nur Schutz fir eine schwarz/weif§
Wort-/Bildmarke oder Bildmarke begriindet und die farbliche Darstellung per Postnachversand als weitere
priorititsiltere Anmeldung zu qualifizieren ist. Uber das elektronische Anmeldeverfahren DPMAdirekt ist ein
taggleicher Anmeldetag auch bei farblichen Darstellungen erreichbar.
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§ 7 113-118 § 7 Domainrecht und markenrechtliche Beziige

gen keine absoluten Schutzhindernisse vor, wird die Marke eingetragen und veroffentlicht
(§ 41 MarkenG).

Binnen einer Frist von drei Monaten ab der Veroffentlichung konnen Inhaber von priori-
tatsdlteren Marken oder einer geschiftlichen Bezeichnung gegen die Eintragung Wider-
spruch einlegen. Vor der Entscheidung iiber die Eintragung einer Marke ist die laufende
Anmeldung bereits iiber die Markendatenbank des DPMA abrufbar. In ihren Rechten hier-
durch Betroffene konnen sich bereits im Vorfeld zur Durchsetzung ihrer Rechte an den An-
melder bzw. deren Vertreter wenden, das Widerspruchsverfahren ist aber erst mit Veroffent-
lichung der Marke eroffnet.

Wird kein Widerspruch erhoben, wird der Widerspruch zuriickgewiesen oder zurtckge-
nommen, erlangt der Anmelder den beabsichtigten Markenschutz mit Wirkung auf den
Anmeldetag fiir die eingetragene Klassenbeschreibung fiir die Dauer von zunichst zehn Jah-
ren. Der Markenschutz kann durch rechtzeitige Zahlung einer Verlingerungsgebiihr jeweils
um weitere zehn Jahre verlingert werden (§ 47 MarkenG).

Oftmals schlielen die beteiligten Markeninhaber eine Abgrenzungsvereinbarung, welche
den Einsatzbereich der ansonsten konkurrierenden Marken beschreibt, ggf. die Anpassung
des veroffentlichten Klassenverzeichnisses, Informationspflichten sowie die Abstandnahme
von zukiinftigen weiterreichenden Markenanmeldungen sowie ggf. nach teilweiser Lo-
schung des Klassenverzeichnisses die Riicknahme des Widerspruchs umfasst.

Im Umfang der eingetragenen Klassenbeschreibung kann der Markeninhaber seine Mar-
ke gegen Loschungsantrige wegen Nichtbenutzung in den ersten finf Jahren verteidigen,
ohne dass er einen Benutzungsnachweis erbringen miisste. Aus diesem Grund bietet es sich
an, die Klassenbeschreibung bei Anmeldung auf zukiinftig beabsichtigte und bereits konkret
fassbare Einsatz- und Kennzeichenbereiche auszudehnen.

5. Entstehung des Markenschutzes durch Erlangung der Verkehrsgeltung sowie notorische
Bekanntheit

Markenschutz erlangt der Inhaber eines Zeichens auch durch Benutzung im geschaftli-
chen Verkehr, soweit das Zeichen hierdurch in den angesprochenen Verkehrskreisen Ver-
kehrsgeltung erlangt hat (§ 4 Nr. 2 MarkenG - Benutzungsmarke). Wie bei der eingetrage-
nen Marke setzt die Erlangung des Markenschutzes durch Benutzung zunichst voraus, dass
das Zeichen schutzfihig ist, dh es muss zur Unterscheidung geeignet, unterscheidungskriftig
sein und es darf kein Freihaltebediirfnis bestehen, also keine absoluten Schutzhindernisse
vorliegen. Zur Unterscheidung geeignet ist das Zeichen, wenn es mit der Ware oder den zu
kennzeichnenden Dienstleistungen nicht identisch ist und hinreichend selbststandig von wei-
teren Kennzeichen, ggf. auch Unternehmenskennzeichen, verwandt wird. Das Kennzeichen
wirkt als Unterscheidungskennzeichen von Waren und Dienstleistungen anderer Marktteil-
nehmer ggf. bereits durch die ihm innewohnende Originalitit oder erlangt diese Kraft durch
fortlaufende Nutzung im geschiftlichen Verkehr insbesondere der Werbung. Insoweit erfor-
dert der Schutz der Benutzungsmarke weder Neuheit noch eine besondere Eigenart im Sinne
des Ausdrucks schopferischer Leistung, da die Kennzeichnungskraft Grundlage des Mar-
kenschutzes ist.

Den Schutz erlangt der Inhaber des Kennzeichens nicht unmittelbar mit Beginn der Nut-
zung, sondern erst wenn es innerhalb der beteiligten Verkehrskreise Verkehrsgeltung erlangt
hat. Von der Verkehrsgeltung ist die strengere Anforderung der Verkehrsdurchsetzung nach
§ 8 Abs. 3 MarkenG zu unterscheiden, welche geeignet ist, an sich bestehende absolute
Schutzhindernisse zur Erlangung des Markenschutzes zu uberwinden. Verkehrsgeltung ist
gegeben, wenn das Zeichen in den beteiligten Verkehrskreisen als identifizierendes Unter-
scheidungszeichen Geltung erlangt hat. Dabei bestimmen sich sowohl Grad der erforderli-
chen Verkehrsgeltung als auch der Kreis der Marktteilnehmer in Abhingigkeit zur Stirke
der Identifizierungsfunktion, also der Art, der Eigenart, der Selbststindigkeit und aller wei-
teren Umstdnde des Einzelfalls. Dabei kann die Verkehrsgeltung grundsitzlich auch nur lo-
kal, regional, inlindisch beschrankt erlangt werden und ist meist branchen- oder zielgrup-
penbezogen.
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V. Biirgerlich-rechtlicher Namensschutz 119-123 §7

Im Fall der moglichen Kollision von Kennzeichen hat der Inhaber einer Benutzungsmarke 119
neben der Markenfihigkeit, deren Nutzung mit Verkehrsgeltung in denselben auch o6rtlich
gepragten Verkehrskreisen und deren zeitliche Prioritdt gegentiber dem anderen ggf. auch
eingetragenen Zeichen darzulegen und zu beweisen. Hiervon zu unterscheiden sind die Un-
ternehmenskennzeichen und Werktitel, welche im Sinne des § 5 MarkenG als geschiftliche
Bezeichnungen einen anderen Verkehrsteilnehmer fiir die zu kennzeichnenden Taitigkeiten
des Unternehmens oder die Werkkategorie ausschliefSen.

Ferner erlangen Kennzeichen, welche Allbekanntheit erlangt haben, also unbeschriankt 120
und nicht zugeschnitten auf beteiligte Verkehrskreise, Markenschutz als notorisch bekannte
Marken. Zur Ermittlung der Notorietit konnen die Gemeinsamen Empfehlungen der WIPO
aus dem Jahr 199933 herangezogen werden, ohne dass diesen aber Verbindlichkeit zukdme.

V. Biirgerlich-rechtlicher Namensschutz

1. Grundlagen

a) Vorrang des Markenrechts. Der biurgerlich-rechtliche Namensschutz dient zundchst 121
dem Schutz der Identitit natiirlicher Personen (Namens- oder Identifizierungsfunktion), ist
aber auf Einzelfirmen und spiter auch auf juristische Personen ausgedehnt worden. Heute
wird die Vorschrift zumindest bei der Nutzung im geschaftlichen Verkehr weitgehend von
den §§ 5, 15 MarkenG iiberlagert, deren Schutzbereich auch Unternehmensbezeichnungen
und Werktitel erfasst und dabei auch Schlagworte und Abkiirzungen schitzt (Kennzeich-
nungsfunktion), sowie die deutsche Schreibweise auslindischer Staaten.'* Fur § 12 BGB
bleibt daher nur Raum, wenn der Inhaber eines Unternehmenskennzeichens durch die Be-
nutzung eines identischen Namens auflerhalb der kennzeichenrechtlichen Verwechslungsge-
fahr durch einen Nichtberechtigten an der Registrierung gehindert ist, in den Fillen der
blofSen Registrierung ohne Benutzungsaufnahme und generell bei der Benutzung der Do-
main auflerhalb des geschiftlichen Verkehrs.

Kraft Gesetz'> haftet der Zwangsname dem Namenstrager an. Fiir eine Handelsfirma gilt 122
§ 18 HGB. Insoweit besteht eine Pflicht zur Namensfithrung fiir den biirgerlichen Namen
bzw. fir den Handelsnamen nach §§ 17, 29 HGB. Der Wahlname (Pseudonym, Unterneh-
mensbezeichnung), der willkiirlich gewahlt und jederzeit ablegbar ist, ist ebenso geschiitzt.
Inhaber des Namensrechts ist derjenige, der sich den Namen gegeben hat. Grundsitzlich
kann niemandem verwehrt werden, sich in redlicher Weise im Geschaftsleben unter seinem
biirgerlichen Namen zu betitigen,'*® und dies gilt erst recht im nichtgeschiftlichen Bereich.

b) Der Schutzbereich des § 12 BGB und die ,,Funktionsbereichsgrenze®. Grundsitzlich 123

begriindet eine Unternehmensbezeichnung mit Namensfunktion auch ein Namensrecht nach
§ 12 BGB. Allerdings geht der Schutzbereich des Namensrechts in der Regel nicht iiber den
Schutzbereich des Unternehmenskennzeichens hinaus. Denn der aus § 12 BGB abgelei-
tete namensrechtliche Schutz einer Unternehmensbezeichnung ist auf den Funktionsbereich
des betreffenden Unternehmens beschriankt und reicht nur so weit, wie geschiftliche Be-
eintrachtigungen zu befiirchten sind.’” Eine Anwendung des § 12 BGB scheidet daher
meist aus, weil sich der Funktionsbereich des Unternehmens in der Regel mit dem Anwen-
dungsbereich des — das Namensrecht verdringenden — Kennzeichenschutzes aus §§ 5, 15
MarkenG deckt.

153 Bettinger WRP 2001, 792.

154 LG Berlin 26.9.2006 — 9 O 355/06, MMR 2007, 60 — Ceska Republika.

155§ 111 OWiG.

156 BGH 10.11.1965 - Ib ZR 101/63, GRUR 1966, 623 (625)= WRP 1966, 30 — Kupferberg; BGH
22.11.1984 — 1 ZR 101/82, GRUR 1985, 389 (390) — Familienname; BGH 29.6.1995 - I ZR 24/93, BGHZ
130, 134 (148) — Altenburger Spielkartenfabrik.

157 BGH 12.2.1998 — 1 ZR 241/95, GRUR 1998, 696 (697) — Rolex-Uhr mit Diamanten; BGH 22.11.2001
-1ZR 138/99, BGHZ 149, 191 (197f.) = GRUR 2002, 622 - shell.de, mwN.
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§ 7 124-128 § 7 Domainrecht und markenrechtliche Beziige

Ausnahmsweise kann jedoch der Funktionsbereich des Unternehmens auch durch eine
Verwendung der Unternehmensbezeichnung aufSerhalb des Anwendungsbereichs des Kenn-
zeichenrechts beriithrt werden. In diesen Fillen kann der Namensschutz ergianzend gegen
Beeintrachtigungen der Unternehmensbezeichnung herangezogen werden, die — weil aufSer-
halb des geschiftlichen Verkehrs oder auflerhalb der Branche und damit aufSerhalb der
kennzeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr — nicht mehr im Schutzbereich des Unterneh-
menskennzeichens liegen. AufSerhalb des Anwendungsbereichs der §§ 5, 15 MarkenG kann
die Anwendbarkeit des § 12 BGB oder des § 823 Abs. 1 BGB demnach nicht von vornherein
ausgeschlossen werden. '™

Allerdings werden die Voraussetzungen des § 12 BGB bei einer Verwendung des Namens
aufSerhalb des geschiftlichen Verkehrs haufig nicht vorliegen. Zwar ist nach § 12 BGB auch
die Firma oder ein unterscheidungskriftiger Firmenbestandteil einer Gesellschaft oder eines
einzelkaufminnischen Unternehmens geschiitzt.'” Der aus § 12 BGB abgeleitete namens-
rechtliche Schutz einer Firma oder eines Firmenbestandteils ist jedoch stets auf den Funk-
tionsbereich des betreffenden Unternehmens beschriankt und reicht nur so weit, wie ge-
schiftliche Beeintrachtigungen zu befiirchten sind.'®

Voraussetzung einer Verletzung des § 12 BGB ist, dass durch den Gebrauch des gleichen
Namens eine Zuordnungsverwirrung eintritt.'®! Liegt ein Namensgebrauch vor, ruft er eine
Zuordnungsverwirrung nur hervor, wenn der durchschnittliche Nutzer nach dem objektiven
Sinngehalt der Bezeichnung erwartet, dass es sich um eine Domain handelt, die durch den
Namenstrager betrieben wird oder von dieser legitimiert ist. Dies muss im Streitfall auch
konkret vorgetragen werden. Fur die Beurteilung der Zuordnungsverwirrung kommt es da-
bei alleine auf die registrierte Domain an, und zwar auch dann, wenn der Internetnutzer
beim Betrachten der geodffneten Homepage alsbald bemerkt, dass er sich nicht auf der Inter-
netseite des Namenstragers befindet.!®?

Auf § 12 S. 1 BGB gestiitzte Anspriiche eines (inlindischen) Namenstrigers, die gegen den
Inhaber desselben Domainnamens mit einer auslindischen Top-Level-Domain gerichtet
sind, setzen die Feststellung voraus, dass konkrete schutzwiirdige Interessen des Namens-
tragers an dem Gebrauch seines Namens (auch) unter der fremden linderspezifischen Top-
Level-Domain beeintrachtigt werden. Dies wiederum setzt voraus, dass entsprechende Inte-
ressen, beispielsweise eine Ansprache des jeweiligen auslindischen Publikums durch einen
Onlineshop dargelegt werden.!®

¢) Geltung der Priorititsregel. Kann sich der Inhaber des Domainnamens auf ein eigenes
Namensrecht nach § 12 BGB stiitzen, kommt das Recht der Gleichnamigen zum Zuge. Dies
bedeutet, dass sich im Streit um den registrierten Namen grundsitzlich derjenige durchsetzt,
der als erster diesen Namen fiir sich hat registrieren lassen.'* Auf einen Zeitrang wie bei § 6
Abs. 3 MarkenG kommt es nicht an. Es gilt insoweit das Gerechtigkeitsprinzip der Prioritit,
das nur unter besonderen Umstinden hinter das allgemeine Freihaltebediirfnis zurtick-
tritt.'® Im Streitfall konnen die Interessen der Parteien jedoch ausnahmsweise von derart
unterschiedlichem Gewicht sein, dass es nicht bei der Anwendung der Priorititsregel bleiben
kann.'

158 Vgl. zu § 12 BGB BGH 12.2.1998 — 1 ZR 241/95, GRUR 1998, 696 (697) — Rolex-Uhr mit Diamanten.

159 Zum Firmenbestandteil BGH 14.5.1957 —1 ZR 94/55, BGHZ 24, 238 (240f.) — Tabu IS.

160 BGH 12.2.1998 — T ZR 241/95, GRUR 1998, 696 (697) — Rolex-Uhr mit Diamanten; MiiKoBGB/
Sicker § 12 Rn. 30 mwN.

161 OLG Ko6ln 27.9.2018 = 1-7 U 85/18 — ,,Wir sind die B-Partei.

162 BGH 22.11.2001 — I ZR 138/99, BGHZ 149, 191 (197f.) = GRUR 2002, 622 - shell.de; BGH
21.9.2006 -1 ZR 201/03, GRUR 2007, 259 - solingen.info.

163 BGH 28.4.2016 — I ZR 82/14, GRUR 2016, 810 - profitbricks.es; BGH 13.12.2012 — I ZR 150/11,
GRUR 2013, 294 - dlg.de.

164 BGH 22.11.2001 — I ZR 138/99, BGHZ 149, 191 (200) - shell.de; BGH 21.2.2002 — I ZR 230/99,
GRUR 2002, 898 (900) — defacto.

165 Vgl. BGH 22.11.2001 - I ZR 138/99, BGHZ 149, 191 (201f.) — shell.de.

166 Vgl. BGH 17.5.2001 -1 ZR 216/99, BGHZ 148, 1 (10) - Mitwohnzentrale.de.
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V. Biirgerlich-rechtlicher Namensschutz 129-132 §7

2. Verletzungsfille

§ 12 BGB ist verletzt, wenn eine Zuordnungsverwirrung entsteht. Eine Beeintrachtigung
berechtigter geschiftlicher Interessen ist im Regelfall bereits gegeben, wenn ein Nichtberech-
tigter einen fremden Namen als Domainnamen unter der in Deutschland iiblichen Top-
Level-Domain ,,.de“ benutzt und sich damit unbefugt ein Recht an diesem Namen anmafSt.
Ein solcher unbefugter Namensgebrauch liegt grundsitzlich schon in der Registrierung, weil
bereits damit die den berechtigten Namenstrager ausschlieffende Wirkung einsetzt.!®” Be-
sonders bei bosglaubigen Registrierungen fiir den Handel mit Domainnamen kommt dies in
Betracht.

Daher kann derjenige, dem an dieser Bezeichnung ein eigenes Namensrecht zusteht, im
Allgemeinen bereits gegen die Registrierung eines Domainnamens durch einen Nichtberech-
tigten vorgehen.'®® Eine Ausnahme muss allerdings fiir den Fall gemacht werden, dass die
Registrierung der erste Schritt im Zuge der — fur sich genommen rechtlich unbedenklichen —
Aufnahme einer entsprechenden Benutzung als Unternehmenskennzeichen ist. Dem liegt die
Erwigung zugrunde, dass es der Inhaber eines identischen Unternehmenskennzeichens nicht
verhindern kann, dass in einer anderen Branche durch Benutzungsaufnahme ein Kennzei-
chenrecht an dem gleichen Zeichen entsteht. Ist ein solches Recht erst einmal entstanden,
muss auch die Registrierung des entsprechenden Domainnamens hingenommen werden.'®
Wenn der Gegner also einwenden kann, vor oder alsbald nach der Registrierung des Do-
mainnamens mit der Nutzung der angegriffenen Bezeichnung (fiir eine branchenfremde
Ware) in der Weise begonnen zu haben, dass ihm an diesem Zeichen ein eigenes Recht nach
§ 5 Abs. 2 S. 1 MarkenG zusteht, stehen sich die Bezeichnungen unabhingig voneinander
gegeniiber.'”

3. Namensanmafung und Namensleugnung

Verwendet ein Nichtberechtigter einen fremden Namen als Domainnamen, ist darin eine
Namensanmaflung, nicht dagegen eine Namensleugnung zu sehen.'”" Eine Namensleugnung
wiirde voraussetzen, dass das Recht des Namenstrigers zur Fiihrung seines Namens bestrit-
ten wiirde.'”? Auch wenn jeder Domainname aus technischen Griinden nur einmal vergeben
werden kann, fehlt es bei der Registrierung als Domainname an einem solchen Bestreiten
der Berechtigung des Namenstragers.'” Die NamensanmafSung liegt nur dann vor, wenn ein
Dritter unbefugt den gleichen Namen gebraucht, dadurch eine Zuordnungsverwirrung aus-
l16st und schutzwiirdige Interessen des Namenstragers verletzt.'” Diese Voraussetzungen
sind im Falle der Verwendung eines fremden Namens als Internet-Adresse im Allgemeinen
gegeben.'” Es reicht schon aus, dass der unrichtige Eindruck hervorgerufen wird, der Na-
menstrager habe dem Gebrauch seines Namens zugestimmt. Eine Verletzung des Namens-
rechts kann in der Verwendung des Namens in jeder Form als Marke, als Unternehmens-
kennzeichen, als Werktitel und eben auch als Domainname bestehen.

Doch auch dieser Grundsatz unterliegt Einschrankungen. Wird durch den Gebrauch des
Namens die Gefahr der Verwechslung mit einem anderen Namenstriager hervorgerufen,
kann ausnahmsweise auch im privaten Verkehr die Pflicht bestehen, den Namen nur in ei-

167 BGH 22.11.2001 -1 ZR 138/99, BGHZ 149, 191 (199) — shell.de.

168 BGH 26.6.2003 -1 ZR 296/00, BGHZ 155,273 (276 f.) - maxem.de.

169 BGH 26.6.2003 — 1 ZR 296/00, BGHZ 155,273 (276 f.) — maxem.de.

170 BGH 26.6.2003 — 1 ZR 296/00, BGHZ 155,273 (276 f.) — maxem.de.

171 BGH 22.11.2001 - I ZR 138/99, BGHZ 149, 191 (198f.) — shell.de; OLG Hamm 13.1.1998 — 4 U
135/97, NJW-RR 1998, 909 (910) — Krupp; OLG Koln 18 U 34/00 - 6.7.2000, MMR 2001, 170 — maxem.de;
OLG Kéln 18.1.1999 - 13 W 1/99, GRUR 2000, 798 (799) - alsdorf.de; OLG Kéln 18.12.1998 - 13 W
48/98, NJW-RR 1999, 622 (623) — herzogenrath.de; OLG Brandenburg 12.4.2000 — 1 U 25/99, K&R 2000,
496 (497) = BeckRS 9998, 52234 — luckau.de.

172 MiiKoBGB/Sicker § 12 Rn. 126 f.

173 Vgl. BGH 22.11.2001 — 1 ZR 138/99, BGHZ 149, 191 (197{.) - shell.de, mwN.

174 BGH 23.9.1992 -1 ZR 251/90, BGHZ 119, 237 (245) - Universititsemblem, mwN.

175 BGH 22.11.2001 -1 ZR 138/99, BGHZ 149, 191 (199) — shell.de.
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§ 7 133-136 § 7 Domainrecht und markenrechtliche Beziige

ner Art und Weise zu verwenden, dass diese Gefahr nach Moglichkeit ausgeschlossen ist.!7
Ein derartiges Gebot zur Riicksichtnahme trifft den Namenstriger jedoch nur, wenn sein In-
teresse an der uneingeschrankten Verwendung seines Namens gegeniiber dem Interesse des
Gleichnamigen, eine Verwechslung der beiden Namenstriager zu vermeiden, klar zurtick-
trite.'”’?

Fille mit Auslandsberithrung werfen die Frage auf, ob sich der mutmafliche auslindische
Rechtsverletzer fur die Erlangung eines eigenen Namensrechts auf das fur ihn moglicher-
weise giinstige Herkunftslandsprinzip berufen kann oder nur Anspruch auf Inlindergleich-
behandlung hat.

Beispiel:

NamensanmafSung seitens eines in den USA ansissigen Domaininhabers durch Domain-Grabbing: Das
in Art. XXV Abs. 5 S. 2 des deutsch-amerikanischen Freundschafts-, Handels- und Schifffahrtsvertrags
statuierte Herkunftslandprinzip (Prinzip der gegenseitigen Anerkennung) gilt fiir die Partei- und Pro-
zessfihigkeit der im jeweils anderen Vertragsstaat gegriindeten Gesellschaften, gewihrt im Ubrigen aber
nur Anspruch auf Inlinderbehandlung. Fiir die Frage, ob ein vom inlindischen Namenstriager auf Lo-
schung in Anspruch genommener Domaininhaber in den USA selbst iiber ein entsprechendes Namens-
oder Kennzeichnungsrecht verfiigt und somit gegeniiber dem Namenstriger als Gleichnamiger zu be-
handeln ist, konnen grundsitzlich auch im Ausland bestehende Namens- und Kennzeichnungsrechte
herangezogen werden. Bei einem Domainnamen, der mit einer linderspezifischen Top-Level-Domain
wie ,,.de“ gebildet ist, gilt dies aber nur, wenn der Domaininhaber fiir die Registrierung des (linderspe-
zifischen) Domainnamens ein berechtigtes Interesse vorweisen kann.!”

4. Namensrecht und Pseudonyme

Im Schrifttum war umstritten, ob dem Decknamen oder Pseudonym schon mit der Auf-
nahme der Benutzung ein eigenstindiger Namensschutz zukommt oder ob ein solcher
Schutz voraussetzt, dass der Namenstrager unter diesem Namen im Verkehr bekannt ist,
also mit diesem Namen Verkehrsgeltung erlangt hat. Diese Frage ist mit der herrschenden
Meinung im letzteren Sinne zu beantworten.'” Auch in der Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofs ist ein umfassender Namensschutz fiir einen Kunstlernamen nur in Fillen ge-
wihrt worden, in denen sich dieser Name im Verkehr durchgesetzt hatte.'® Der BGH sah
allerdings schon in der Registrierung des fremden (beriihmten) Namens als Domainname
eine NamensanmafSung.

Schon jeder private Gebrauch des fremden Namens durch einen Nichtberechtigten fiihrt
zu einer Zuordnungsverwirrung. Hierfiir reicht aus, dass der Dritte, der diesen Namen ver-
wendet, als Namenstriger identifiziert wird. Nicht erforderlich ist dagegen, dass es zu Ver-
wechslungen mit dem Namenstriager kommt.'®! Eine derartige Identifizierung tritt auch
dann ein, wenn ein Dritter den fremden Namen namensmafig im Rahmen einer Domainad-
resse verwendet. Zwar muss jeder Namenstrager hinnehmen, dass ein anderer Trager dieses
Namens ihm zuvorkommt und den Namen als Internet-Adresse fir sich registrieren lasst. Er
braucht aber nicht zu dulden, dass er aufgrund der Registrierung durch einen Nichtberech-
tigten von der Nutzung seines eigenen Namens ausgeschlossen wird.

5. Besondere Fille

Der Eigentiimer einer Liegenschaft, die im allgemeinen Sprachgebrauch des mafigeblichen
Verkehrs mit dem biirgerlichen Namen einer (anderen) Familie bezeichnet wird, kann diese
Bezeichnung ungeachtet der Zustimmung der Namenstrager fur die Liegenschaft (weiter-)
verwenden, wenn hierfiir ein berechtigtes Interesse besteht. Im vom BGH entschiedenen Fall

176 Vgl. BGH 4.2.1959 — IV ZR 151/58, BGHZ 29, 256 (263 f.) — ten Doornkaat Koolman.

177Vgl. BGH 22.11.2001 - I ZR 138/99, BGHZ 149, 191 (197f.) — shell.de, mwN.

178 BGH 13.12.2012 -1 ZR 150/11, GRUR 2013, 294 - dlg.

179 MiitKoBGB/Sacker § 12 Rn. 11.

180 RG 21.1.1921 - 11 344/20, RGZ 101, 226 (228f.) — 4 Uessems; BGH 18.3.1959 - IV ZR 182/58, BGHZ
30, 7 (8f.) — Caterina Valente; BGH 26.7.2003 - I ZR 296/00, BGHZ 155,273 =GRUR 2003, 897.

181 Vgl. BGH 24.11.1993 - XII ZR 51/92, BGHZ 124,173 (181) — rom.-kath.
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Landgut Borsig kam dieser zu der Feststellung, dass sich im Zeitpunkt der Benutzungsauf-
nahme durch die Beklagten der Name des Landgutes derart verselbstindigt hatte, dass der
Rechtsverkehr mit der Bezeichnung eher das Landgut als eine andere natiirliche Person as-
soziiert.”? In den engen, vom BGH gezeichneten Voraussetzungen konnen daher neben ju-
ristischen Personen auch Gebdude oder ganze Liegenschaften Namensschutz nach § 12 BGB
erhalten.

Fremdsprachlich wirkende und fir Inlinder haufig schwierig auszusprechende Namen,
vor allem Staatsnamen werden im Deutschen anders ausgesprochen oder in die Inlandsspra-
che ,iibersetzt“. Fiir den Schutzbereich des § 12 BGB ist der im Inland herrschende Sprach-
gebrauch entscheidend.!'®® Es gibt beispielsweise kaum einen europdischen Staat, der im
Deutschen genauso bezeichnet wird wie in der jeweiligen — nichtdeutschen — eigenen Lan-
dessprache. Die deutsche Ubersetzung des Staatsnamens ist dann Gegenstand des Namens-
schutzes nach § 12 BGB.

6. Kein umfassender Freihalteanspruch

In dem Verfahren des BGH, 19.2.2004 — I ZR 82/01 (kurt-biedenkopf.de), wollte der
gleichnamige Politiker, der diesen Namen auch nicht registrieren wollte, der DENIC unter-
sagen lassen, den Namen tiberhaupt, also auch fur Dritte zu registrieren. Ein umfassender
Anspruch auf Unterlassung der Benutzung des Domainnamens , kurt-biedenkopf.de“ durch
beliebige andere stand dem Kliger nach Auffassung des BGH schon unter dem Gesichts-
punkt der mangelnden Wiederholungsgefahr nicht zu.

Der BGH hat einen solchen Anspruch aber auch mit der Begriindung verneint, eine solche
Blockierung sei nur gerechtfertigt, wenn jede Eintragung eines Dritten einen fiir den An-
spruchsteller erkennbar offensichtlichen Rechtsverstof§ darstelle. Dies sei nicht der Fall, weil
die Anmeldung durch einen anderen ,,Kurt Biedenkopf* jederzeit zulissig sei. Der Namens-
vetter konne sich dann auf das Prioritatsprinzip berufen, weil der Klager bislang weder sei-
nen Namen habe registrieren noch sich seinen Rang durch einen Dispute-Eintrag habe absi-
chern lassen.

Ausnahme: Von der Anwendung der Priorititsregel ist abzusehen, wenn das Interesse des Namenstri-
gers, dem die Prioritit zukommt, an der uneingeschrinkten Verwendung seines Namens gegeniiber dem
Interesse des anderen Namenstrigers so klar aufgrund des allgemeinen Freihaltebediirfnisses zuriick-
tritt, dass ihm die zwischen Gleichnamigen geschuldete Riicksichtnahme die Verwendung eines Zusat-
zes fiir seinen Domainnamen gebietet.'$*

So hat der BGH im Fall ,,shell.de“ der dort klagenden Deutschen Shell GmbH aus der be-
rihmten Marke und dem berithmten Firmenschlagwort ,,Shell“ ausnahmsweise einen auch
auf den privaten Verkehr bezogenen Unterlassungsanspruch sowie einen Anspruch auf Lo-
schung (Verzicht auf die Registrierung) gegeniiber einem Beklagten zugebilligt, dessen biir-
gerlicher Name ebenfalls Shell lautet. Die berechtigten Interessen der Shell GmbH an diesem
Domainnamen uberwogen dort deutlich das Interesse des Tragers des burgerlichen Na-
mens'® und werden als allgemeines Freihaltebediirfnis bezeichnet. Die Allgemeinheit erwar-
tet bei Aufruf einer solchen Domain Informationen zu den Waren unter der berithmten
Marke oder des berithmten Firmenschlagworts zu finden.

VI. Das Recht der Gleichnamigen

1. Anwendung des Priorititsgrundsatzes

182 BGH 28.9.2011 — I ZR 188/09, GRUR 2012, 534 — Landgut Borsig.

183 KG Berlin 7.6.2013 - 5 U 110/12, GRUR-RR 2013, 490 - aserbaidschan.de; KG 29.5.2007 - 5 U
153/06, teilw. abgedruckt in MMR 2007, 600 — tschechische-republik.at/.ch/.com; Abgrenzung zu OLG Bran-
denburg 12.6.2007, 6 U 123/06, GRUR-RR 2008, 105 - schlaubetal.de.

184 BGH 22.11.2001 - I ZR 138/99, BGHZ 149, 191 (200f.) - shell.de.

185 BGH 22.11.2001 — I ZR 138/99, GRUR 2002, 622 — shell.de.
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§ 7 142-149 § 7 Domainrecht und markenrechtliche Beziige

a) Regelfall. In der Regel sind Gleichnamige, die als berechtigte Namenstriger fiir einen
Domainnamen in Betracht kommen, hinsichtlich der Registrierung ihres Kennzeichens als
Domainname dem Gerechtigkeitsprinzip der Prioritit unterworfen. Dem muss sich grund-
satzlich sogar derjenige unterwerfen, der iiber ein stirkeres Recht in der ,analogen Welt*
verfiigt als der Inhaber des Domainnamens.'®® Kommen mehrere gleichberechtigte Namens-
trager fiir einen Domainnamen in Betracht, muss zwar eine Abwigung der sich gegentiber-
stehenden Interessen im Allgemeinen stattfinden, diese fiihrt jedoch in der Regel dazu, dass
es mit der Prioritit der Registrierung sein Bewenden hat.

Priifungsschema: Zuerst wird die Namenslage aufserhalb des Internets gepriift. Hier sind die jeweilige
Kennzeichnungskraft und Verwechslungsgefahr usw. zu untersuchen. Wer hat wann mit der Nutzung
welcher Bezeichnung in welchem Wirtschaftsraum begonnen? Besteht danach ein Gleichrang und auch
nur dann, ,,gewinnt“ grundsitzlich derjenige, der zuerst registriert hat. Ein Ungleichgewicht hingegen
fithrt grundsitzlich dazu, dass der Priorititsiltere gewinnt. Ausnahme: Das Gebot der Riicksichtnahme
oder nachtrigliche Storungen der Gleichgewichtslage konnen eine andere Bewertung veranlassen.

Der Inhaber eines an sich alteren eingetragenen Kennzeichens muss die Nutzung eines
jungeren Domainnamens als Familiennamen (Kollision von §§ 4, 14 MarkenG oder der
§§ 5, 15 MarkenG mit § 12 BGB) auch im Geschiftsverkehr hinnehmen, wenn der ,,jinge-
re“ Namenstriager ein redliches Interesse an der Benutzung hat. Dieser hat jedoch die
Pflicht, alles Zumutbare zu tun, um Verwechslungen auszuschlieSen.!®’

Dieser Grundsatz findet jedoch auf Vornamen keine Anwendung (zB derrick.de). Das
Recht der Gleichnamigen rechtfertigt auch nicht die Verwendung eines mit einer bekannten
Marke identischen Vornamens des Nutzers als Internetdomain.

Im Regelfall muss sich der dltere Namensrechtsinhaber damit begniigen, dass der jungere
Verwender eines biirgerlichen Namens ein berechtigtes Interesse an der Verwendung auch
im geschiftlichen Verkehr hat, aber einen klarstellenden Zusatz aufnimmt. Bei einer rein
privaten Verwendung bedarf es keiner Zusitze.

b) Ausnahmen bei beriihmten Marken. Zwischen einer berithmten und bekannten Marke
und einem Vornamen kann allerdings ein unzuléssiger Imagetransfer nach § 14 Abs. 2 Nr. 3
MarkenG stattfinden.

Wenn einer der beiden Namenstriger eine iiberragende Bekanntheit geniefst und der Ver-
kehr seinen Internet-Auftritt unter diesem Namen erwartet und der Inhaber des Domain-
namens dagegen kein besonderes Interesse gerade an dieser Internet-Adresse dartun kann,
kann der Inhaber des Domainnamens ausnahmsweise verpflichtet sein, seinem Namen in
der Internetadresse einen unterscheidenden Zusatz beizuftigen.'s®
Beispiel:

Im Fall ,,Peek & Cloppenburg® standen zwei unabhingig voneinander existierende Filialunternehmen
der Unternehmensgruppe im Streit, weil die eine Partei in ihrem Internetauftritt nicht deutlich gekenn-
zeichnet hatte, dass es sich bei ihr um ein von der anderen Partei unterschiedliches Unternehmen han-
delte. Dadurch wurde nach Ansicht des BGH trotz des anwendbaren Rechts der ,,Gleichnamigen® eine
Verwechselungsgefahr begriindet. Der BGH verwies in seiner Begriindung auch auf die frithere Ent-

scheidung ,,vossius.de®.'s

Wenn dem Domaininhaber selbst ein Namensrecht an dem Zeichen, das als Domainname
verwendet wird, zusteht, scheiden erginzende namensrechtliche Anspriiche aus § 12 BGB
aus. Auf den Zeitrang der sich gegentiberstehenden Zeichenrechte im Sinne des § 6 Abs. 3
MarkenG oder darauf, ob das Kennzeichen- oder Namensrecht des Domaininhabers vor
oder nach der Registrierung des Domainnamens erworben wurde, kommt es dabei nicht an.
Vielmehr gilt unabhingig davon, wer tber ein priorititsalteres Namensrecht an dem Zei-

186 BGH 17.5.2001 - I ZR 216/99, BGHZ 148, 1 (10) — Mitwohnzentrale.de; BGH 22.11.2001 - I ZR
138/99, GRUR 2002, 622 — shell.de.

187 LG Koln 20.3.2018 — 33 O 83/17, GRUR-RS 2018, 8067.

188 Sjehe BGH 22.11.2001 - I ZR 138/99, BGHZ 149, 191 (196) - shell.de; auch BGH 30.1.
2008 — I ZR 134/05, NJW 2008, 2923 - Hansen-Bau; BGH 31.3.2010 — I ZR 174/07, BeckRS 2010, 12492 -
Peek & Cloppenburg.

189.11.4.2002 -1 ZR 317/99, MMR 2002, 456.
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chen verfiigt und ob dieses nach der Registrierung des Domainnamens erworben wurde, das
Gerechtigkeitsprinzip der Prioritit.

2. Kollision gleicher geschiftlicher Bezeichnungen

Der BGH hat entschieden, dass eine Markenrechtsverletzung vorliegen kann, wenn eines
von zwei Unternehmen, die an unterschiedlichen Standorten den gleichen Namen fiihren,
eine gleichnamige Internetadresse nutzt, ohne dabei auf die Existenz des anderen Unter-
nehmens hinzuweisen.'”® Der BGH nahm damit eine Abgrenzung zur Entscheidung ,,hufe-
land.de“ vor.!!

Im Einzelfall ist der Mandant stets darauf hinzuweisen, dass eine bestehende Gleichge-
wichtslage durch eine Ausdehnung des Wirkungsbereichs des jiingeren Zeichens oder an-
derweitig, etwa aufgrund einer wettbewerbsrechtlich verianderten Situation, nicht gestort
werden darf. Andernfalls konnen auch spater Anspriiche erstmals entstehen. Besteht zwi-
schen Gleichnamigen eine Gleichgewichtslage, ist in die Prifung, ob eine Partei trotz Sto-
rung der Gleichgewichtslage ein schutzwiirdiges Interesse an der Ausweitung ihres Titig-
keitsbereichs hat, eine Anderung der Marktverhiltnisse einzubeziehen, aufgrund derer der
Verkehr erwartet, dass die in der Branche titigen Unternehmen ein bestimmtes Produktsor-
timent anbieten.!”?

3. Kollision gleicher biirgerlicher Namen

,»Vossius.de“:'> Der Streitfall zeichnet sich durch die Besonderheit aus, dass der uberein-
stimmende, jeweils prigende Bestandteil der sich gegentiberstehenden Bezeichnungen der
Familienname beider Parteien ist. Der Beklagte ist nach dem Recht der Gleichnamigen ver-
pflichtet, einen hinreichenden Abstand zur Bezeichnung des Klagers zu halten. Dieser Pflicht
zur Riucksichtnahme kann dadurch genugt werden, dass der Beklagte seinem Namen in der
Internetadresse einen unterscheidenden Zusatz beiftigen (zB ,,vornamenachname.de®).

Der Gefahr einer Verwechslung, die bei Verwendung der Domainnamen besteht, kann
aber auch auf andere Weise begegnet werden. Die in Fillen der Gleichnamigkeit vorzuneh-
mende Abwigung der Interessen der Beteiligten gebietet es vielmehr, auch mildere Mittel als
ein Verbot in Erwigung zu ziehen.'” So kann der Beklagte das Gebot der Riicksichtnahme
auch auf andere Weise unter Beibehaltung des Domainnamens ,name.de“ oder ,name.
com® erfiillen, indem er auf der ersten Internetseite, die sich fiir den Besucher 6ffnet, deut-
lich macht, dass es sich nicht um das Angebot des Klagers handelt, und zweckmafSigerweise
— wenn der Klager an einem solchen Hinweis interessiert sind — zusitzlich durch Verlinkung
angeben, wo dieses Angebot im Internet zu finden ist.!*

VII. Wettbewerbsrechtliche Anspriiche

1. Grundsitzliches

Ein Unterlassungsanspruch nach § SUWG kann sich ergeben, wenn mit der Registrierung
gezielt der Zweck verfolgt wird, den Mitbewerber an seiner Entfaltung zu hindern und ihn
dadurch vom Markt zu verdringen. Ist eine solche Zweckrichtung nicht festzustellen, muss
die Behinderung doch derart sein, dass der beeintrachtigte Mitbewerber seine Leistung am
Markt durch eigene Anstrengung nicht mehr in angemessener Weise zur Geltung bringen
kann. Dies lisst sich nur auf Grund einer Gesamtwiirdigung der Einzelumstinde unter Ab-

190 BGH 31.3.2010 - I ZR 174/07, BeckRS 2010, 12492~ Peck & Cloppenburg.

191 BGH 23.6.2005 — 1 ZR 288/02, GRUR 2006, 159 — hufeland.de.

192 BGH 2.10.2012 - I ZR 82/11, GRUR 2013, 638 - Volkl.

193 BGH 11.4.2002 — 1 ZR 327/99, NJW 2002, 2096.

194 BGH 22.11.2001 — I ZR 138/99, GRUR 2002, 622 — shell.de, mwN.

195 Vgl. zur Vermeidung einer Irrefiihrung BGH 17.5.2001 — I ZR 216/99, BGHZ 148, 1 (7 u. 13) — Mit-
wohnzentrale.de.
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wigung der widerstreitenden Interessen des Wettbewerbs beurteilen.!”® Soweit eine Ver-
wechslungsgefahr zu verneinen ist, kann dennoch tiber den wettbewerbsrechtlichen Schutz
eine Beeintrichtigung oder Ausnutzung der Wertschitzung der Klagemarke gemifS § 14
Abs. 2 Nr. 3 MarkenG gegeben sein.'’

Besonders bei bosgliubigen Registrierungen fiir den Handel mit Domainnamen kommt
dies — flankierend zu ggf. bestehenden kennzeichen- und namensrechtlichen Anspriichen —
in Betracht. An die gezielte Behinderung ist zwar der Nachweis der Kenntnis (der verletzten
Bezeichnung) angekniipft, dieser diirfte jedoch regelmifSig nicht schwer fallen.'”® Darunter
fallen auch die Tippfehlerfille, bei denen der Domaininhaber die Bekanntheit einer fremden
Kennzeichnung und den Umstand, dass Nutzer Eingabefehler vornehmen, bewusst ausnutzt,
um Nutzer auf seine ,fremden® Inhalte umzulenken. Der BGH sah beispielsweise in der
Verwendung der Domain ,,wetteronlin.de“ anstelle der richtigen Domain ,,wetteronline.de*
einen Verstof§ unter dem Gesichtspunkt des Abfangens von Kunden gegen das Verbot un-
lauterer Behinderung gemif! § 4 Nr. 4UWG, wenn der Internetnutzer auf eine fremde Wer-
beseite geleitet werde. Werde der Nutzer allerdings dort sogleich und uniibersehbar auf den
Umstand aufmerksam gemacht, dass er sich nicht auf der Internetseite befinde, die er aufru-
fen wollte, sei eine unlautere Behinderung regelmifSig zu verneinen.'” Andererseits stellt die
Registrierung beschreibender Domainnamen auch dann keine unlautere Behinderung im
Sinne des § 4 Nr. 4 UWG dar, wenn ein identischer Domainname bereits durch einen Mit-
bewerber unter einer anderen Top-Level-Domain benutzt wird oder der Domainname in ge-
ringfligig abweichender Schreibweise unter derselben Top-Level-Domain registriert ist (zB
Schreibweise mit Bindestrich oder Umlauten. Verwendung im Plural statt im Singular ua).

2. Einzelfille

a) Stadtenamen. In der Regel handelt es sich um Fille, in denen Dritte einen Stidtenamen
fiir sich registrieren lassen, um die Bekanntheit des Begriffs und die Haufigkeit der Suche
auszunutzen. Dabei kommt es aber — wie immer — auf eine Gesamtbewertung unter Einbe-
zug des Webauftritts an. Ein Anspruch auf Unterlassung der Benutzung der Internet-
Domain ,,www.berlin.com® fiir eine Seite mit thematischen Inhalten iiber die deutsche
Hauptstadt Berlin besteht nicht, wenn dem Internetnutzer bei Offnung der Seite durch einen
direkten Hinweis auf der Startseite sofort mitgeteilt wird, dass diese Webseite und die Ver-
wendung des Namens ,,Berlin® in keiner Weise vom Land Berlin autorisiert wurden und
dass das Land Berlin in den Betrieb dieser Seite oder ihren Inhalt nicht eingebunden ist.?*

Im Ubrigen bleibt es in der Regel beim Priorititsgrundsatz, wenn einer der Kontrahenten ein mindes-
tens gleichwertiges Recht an der Bezeichnung hat. Der Ort Segnitz mit 800 Einwohnern ist 1142 erst-
mals urkundlich erwihnt. Bei der Beklagten handelt es sich um eines der iltesten deutschen Weinhan-
delshduser (seit 1859), das seit 1954 den Begriff ,,Segnitz“ als Wortmarke fiir Getrianke inne halt. Die
Gemeinde Segnitz sieht in der Registrierung durch die Beklagte eine Namensverletzung. Der Kligerin
steht an der Bezeichnung ,,Segnitz* ein Namensrecht nach § 12 BGB zu. Dieser Anspruch scheitert in-
dessen, wenn dem Dritten an der Bezeichnung ,,Segnitz“ ein eigenes Kennzeichen- oder Namensrecht
zusteht, das dem Namensrecht der Klagerin nicht weichen muss. Da die Beklagte ein solches Recht
nachweisen konnte, standen sich beide Rechte gleichwertig gegeniiber. Nachdem die Interessenabwi-
gung keinen Ausnahmetatbestand feststellen liefs, gilt der Prioritdtsgrundsatz. Das Verfahren endete al-
lerdings nach der Zuriickverweisung ohne weiteres Urteil.2!

b) Umlaute (3, 6, i ./. ae, oe, ue) und Plural ./. Singular. In dem Verfahren des OLG
Ko6In?? waren die Parteien Wettbewerber bei der Herstellung und dem Vertrieb von Schliis-
selbandern Gber das Internet. Die Kldagerin warb im Internet zunichst unter der Domain

196 BGH 21.2.2002 — I ZR 281/99, GRUR 2002, 902 (905) — Vanity-Nummern; OLG Hamburg 24.7.2003
-3 U 154/01, GRUR-RR 2004, 77 — schuhmarkt.de.

197 Vgl. hierzu BGH 30.10.2003 — I ZR 236/97, GRUR 2004, 235- Davidoff II.

198 LG Dusseldorf 4.4.1997 — 34 O 191/96, GRUR 1998, 159 — epson.de.

199 BGH 22.1.2014 — 1 ZR 164/12, GRUR 2014, 393 — wetteronline.de.

200 KG Berlin 13.3.2018 = 5 U 59/17, MMR 2019, 325 - berlin.com II.

201 BGH 9.6.2005 — I ZR 231/01, NJW 2006, 146 — segnitz.de.

2022.9.2005 - 6 U 39/05, MMR 2005, 763 — schliisselbander.de.
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»schluesselbaender.de“, wihrend die Beklagte unter der Domain ,,schluesselband.de® auf-
trat. Die Kldgerin meint, die Registrierung und Benutzung der Domain ,,schliisselbander.de®
durch die Beklagte sei unter dem Gesichtspunkt des Behinderungswettbewerbs wettbe-
werbswidrig. Da die Parteien bisher durch die Verwendung von Singular und Plural auf dem
Markt unterscheidbar gewesen seien, stelle es ein Abfangen von Kunden dar, wenn sich die
Beklagte nunmehr den bisher von der Klagerin verwandten Plural sichere. Nach der Recht-
sprechung des BGH stellt allein die Registrierung und Benutzung eines Gattungsbegriffs —
wie im Streitfall ,,Schliisselbiander” — als Internet-Domain grundsitzlich noch keine unzulis-
sige Behinderung der Entfaltungsmoglichkeiten der Mitbewerber dar.?%

Der Vorwurf der Unlauterkeit kann hier also nur daran anknupfen, dass die Beklagte sich
den Gattungsbegriff ,,schliisselbander.de“ mit Umlauten als Domain hat registrieren lassen,
obwohl die Kligerin bereits zuvor den gleichen Gattungsbegriff ohne Umlaute als Domain
nutzte.

Das Verhalten der Beklagten ist aber nach der Entscheidung des OLG Koln weder geeig-
net, die Kldgerin vom Markt zu verdringen, noch sie so zu beeintrichtigen, dass sie ihre
Leistung durch eigene Anstrengungen nicht mehr angemessen zur Geltung bringen kann.
Das OLG ist dabei davon ausgegangen, dass die Parteien durch ihr Sortiment zumindest
beide ein berechtigtes Interesse an einem geeigneten Internetauftritt hatten, also nicht will-
kiirlich gehandelt haben. Argument war jedoch, die Klagerin konne weiterhin unter anderen
generischen Domains im Internet auftreten, sei es unter ihrer bisherigen Domain, sei es un-
ter den Domains ,,schliisselbaender.de® und ,,schluesselbinder.de.

c) Generische Begriffe. In dem Verfahren ,,weltonline.de® des BGH?* hatte die Beklagte
nach eigenen Angaben eine Vielzahl von Domainnamen registriert, darunter zahlreiche ge-
nerische Begriffe, um sie spiter zu verkaufen. Unter den von der Beklagten registrierten
Domainnamen befanden sich ua auch die Domainnamen ,,welt-online.de“, ,, weltonline.de*.
Der Herausgeber der Zeitung ,,Die Welt“ hatte auch unter dem Namen ,,Welt.de“ eine On-
line-Ausgabe, fiir die er aber den Begriff ,,Welt-Online“ nicht in jeder beliebigen Schreib-
weise hatte registrieren lassen.

Das Berufungsgericht hat in dem Verhalten der Beklagten eine gegen die guten Sitten ver-
stoflende vorsitzliche Schadigung der Klagerin gesehen (§§ 826, 226 BGB) und der Klagerin
daher einen Unterlassungsanspruch aus § 1004 BGB zugebilligt. Nach Auffassung des BGH
kommt im Falle der bloffen Registrierung eines Gattungsbegriffs ein solcher Sittenverstofs
jedoch in der Regel nicht in Betracht.

Die Registrierung generischer Begriffe als Domainnamen ist im Grundsatz keinen rechtli-
chen Schranken unterworfen. Der BGH hat entschieden, dass es nicht wettbewerbswidrig
ist, wenn ein Anbieter einen Gattungsbegriff, an dessen Verwendung als Domainnamen
auch Mitbewerber ein Interesse haben konnen, als Domainnamen registrieren lasst und sich
damit einen Vorteil gegentiber seinen Mitbewerbern verschafft.?”> Die Registrierung generi-
scher Begriffe als Domainnamen ist vielmehr weitgehend dem Gerechtigkeitsprinzip der
Prioritat unterworfen. Der Vorteil, der demjenigen zukommt, der als erster die Registrierung
eines beschreibenden Domainnamens erwirkt, kann nicht als sittenwidrig angesehen wer-
den.? Auch wenn an einem Gattungsbegriff gleichzeitig Namens- oder Kennzeichenrechte
bestehen, verbleibt es in der Regel beim Prinzip der Prioritdt der Registrierung, so dass der
Inhaber eines Namens- oder Kennzeichenrechts gegen die Verwendung dieser Bezeichnung
als Domainname nicht mit Erfolg vorgehen kann, auch wenn der Dritte, der sich diese Be-
zeichnung hat registrieren lassen und den Domainnamen als Sachhinweis nutzt, iiber kein
eigenes Namens- oder Kennzeichenrecht verfiigt.?’

203 BGH 17.5.2001 — I ZR 216/99, BGHZ 148, 1 (5) — Mitwohnzentrale.de; BGH 16.12.2004 - I ZR
69/02, GRUR 2005, 517 (518) — Literaturhaus.

2042.12.2004 -1 ZR 207/01, MMR 2005, 534 — weltonline.de.

205 BGH 17.5.2001 =1 ZR 216/99, BGHZ 148, 1 (5f.) - Mitwohnzentrale.de.

206 BGH 17.5.2001 =1 ZR 216/99, BGHZ 148, 1 (5f.) — Mitwohnzentrale.de.

207 OLG Koéln 4.9.2001 — 15 U 47/01, BeckRS 2001, 160081.
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§ 7 164-169 § 7 Domainrecht und markenrechtliche Beziige

d) Generische Begriffe aus der Sicht des UWG. Bei der Verwendung berufsbezogener oder
tatigkeitsbeschreibender sowie allgemein generischer Begriffe als Domainnamen im Inter-
net-Verkehr sind die Grenzen, die das allgemeine Wettbewerbsrecht und das Berufsrecht
dem werblichen Verhalten eines Rechtsanwalts setzen, zwar nicht deckungsgleich, sie sind
jedoch im Wesentlichen nach denselben Kriterien zu bestimmen. In dem Verfahren des
BGH?*® ging es um die Frage, ob die Verwendung des Domainnamens presserecht.de durch
eine Anwaltskanzlei wettbewerbs- und berufsrechtswidrig ist.

Von einer Irrefithrungsgefahr kann nach Meinung des BGH nur gesprochen werden,
wenn der verstindige Internet-Nutzer mit dem Gattungsbegriff die Vorstellung verbinden
wirde, der hinter diesem Begriff stehende Anbieter wirde mit seiner Homepage ausschliefs-
lich das Informationsinteresse der Nutzer befriedigen wollen, ohne dabei eigene, geschaftli-
che Werbeinteressen zu verfolgen. Die in der Verwendung des von der Antragsgegnerin be-
anstandeten Domainnamens liegende Werbung ist nach Auffassung des BGH auch nicht als
irrefihrend unter dem Aspekt einer unzutreffenden Alleinstellungsbehauptung anzusehen,
weil der verstindige Internet-Nutzer dadurch nicht annehme, das einzige oder beste Infor-
mationsangebot zu diesem Thema aufgerufen zu haben.

Die Form und der Inhalt der Werbung sowie die Darstellung einer Anwaltskanzlei auf der
einschlidgigen Unterseite waren nach Meinung des BGH auch nicht als sensationelle oder
reklamehafte Selbstanpreisung?® zu bewerten. Ein etwaiger Wettbewerbsvorteil ergibt sich
daraus, dass das Prioritatsprinzip gilt und jeder Domainname nur einmal vergeben werden
kann. Dies ist weder unlauter noch sonst generell zu missbilligen im Sinne der §§ 3ff.
UWG.2° Auch ein Verstof§ gegen das Gebot der Sachlichkeit im Sinne des § 43b BRAO, § 6
BORA lisst sich daraus nicht herleiten.?!!

Soweit in der Literatur die Auffassung vertreten wird, die Verwendung eines Domainna-
mens durch eine Anwaltskanzlei, der ein bestimmtes Rechtsgebiet zum Gegenstand hat, sei
mit Blick auf § 7 BORA als wettbewerbswidrig einzustufen,?'? wird verkannt, dass diese Be-
stimmung nach der Rechtsprechung des Senats nur Angaben erfasst, die an die Person des
einzelnen Rechtsanwalts gebunden sind.?"*

e) Auslindische Top-Level-Domain und inlindische Domain mit fremdsprachigem Web-
auftritt. Die Abkiirzung ,,FC Bayern® fur den Bundesligisten ,,FC Bayern Miinchen AG*
ist namensrechtlich geschiitzt. Daher verletzt die Registrierung der spanischen Domain
wfc-bayern.es” das Namensrecht des Vereins. Etwas anderes ergebe sich auch nicht daraus,
dass der Fuf$ball-Club in Spanien unter dem Namen ,,Bayern de Munich® oder einfach nur
unter ,,Bayern® bekannt sei. Denn es komme nicht darauf an, ob ein spanischer Fufsballfan
,FC Bayern® kenne, sondern ob derjenige, der auf die Webseite stofle, annehme, diese wer-
de von der Kligerin selbst betrieben. Die FC Bayern Miinchen AG habe daher ein berechtig-
tes Interesse daran, dass derjenige, der die spanische Webseite des Beklagten aufrufe, nicht
davon ausgehe, sie stamme von ihr.?!'4

Da umgekehrt Verbraucher in einer Internetdomain — auch — einen Hinweis auf die be-
triebliche Herkunft der unter dieser Adresse im Internet angebotenen Waren oder Dienstleis-
tungen bzw. einen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen sehen, ist bereits durch die
Verwendung einer Internetdomain mit der Top-Level-Domain ,,de“ eine markenmifSige Be-
nutzung im geschaftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland gegeben, da in der
Verwendung des Domainnamens selbst die Verletzung liegt. Selbst wenn der Webseitenin-
halt in englischer Sprache gehalten ist, liegt ein hinreichender Inlandsbezug vor, sofern ne-
ben der Verwendung der deutschen Domainendung auf der Website auch mit ,Made in
Germany*“ sowie einem deutschen Hersteller geworben wird.?!

208 BGH 25.11.2002 — AnwZ (B) 41/02, NJW 2003, 662 — presserecht.de.

209 BVerfG 17.2.1992 — 1 BvR 899/90, NJW 1992, 1613.

210 BGH 17.5.2001 -1 ZR 216/99, BGHZ 148, 1, (5 f.) - Mitwohnzentrale.

211 BGH 21.2.2002 - I ZR 281/99, NJW 2002, 2642 (2643 {.) — Vanity-Nummer.
212 Beispiele nennen Weyland/Triager BRAO § 6 BORA Rn. 29.

213 BGH 12.2.2001 - AnwZ (B) 11/00, NJW 2001, 1573 (1574).

214 OLG Kéln 30.4.2010 — 6 U 208/09, MMR 2010, 616 — www.fcbayern.es .
215 LG Kéln 3.4.2018 - 31 O 179/17, BeckRS 2018, 8620.
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Hat der inlindische Domaininhaber die Internetdomain selbst treuhinderisch fiir ein aus-
landisches Unternehmen registriert, ist ihm eine Markenrechtsverletzung, die auf der unter
dieser Domain erreichbaren Website begangen wird, zurechenbar. Er selbst hat die Gefahr
geschaffen, dass Unklarheit dartiber besteht, wer unter der betreffenden Domain handelt
und im Falle einer Vertrags- oder Schutzrechtsverletzung in Anspruch genommen werden
kann. Da der Domain-Treuhinder selbst der Domaininhaber ist, kann er sich nicht auf die
Haftungsprivilegierung berufen, die fiir den administrativen Ansprechpartner (Admin-C) ei-
ner Domain anerkannt ist.?'®

f) Gezielte Behinderung durch Registrierung. Wer auf eine Anfrage, einen Internet-
Auftritt unter einem bestimmten Domainnamen zu erstellen, diesen fiir sich registrieren
lasst, kann unter dem Gesichtspunkt einer gezielten Behinderung eines Mitbewerbers nach
§ 4 Nr.4 UWG und eines Verschuldens bei Vertragsverhandlungen zur Unterlassung der
Verwendung der Domainnamen und zur Einwilligung in die Loschung der Registrierungen
verpflichtet sein.?'” In dem Verfahren des BGH?'® ging es um einen Vereinsnamen im Zu-
sammenhang mit dem Minchener ,Literaturhaus“.?"

Literaturhduser und entsprechend titige Vereine gibt es bundesweit. Sie hatten sich wegen
der Bezeichnung abgesprochen und regionale Zusitze verwendet. Das beklagte Marketing-
unternehmen sollte einen gemeinsam Internet-Auftritt verschiedener Vereine konzipieren,
hatte sich den Domainnamen ,,www.literaturhaus.de“ registrieren lassen und den Aufbau
eines eigenen Literaturforums unter dieser Internet-Adresse begonnen. Der Klager scheiterte
erst vor dem BGH mit seiner Ansicht, sein Recht an dem Namen ,,Literaturhaus e. V. wer-
de durch die Internet-Adressen des Beklagten verletzt. Das OLG meinte, der Begriff Litera-
turhaus sei zusammengesetzt (Literatur und Haus) und impliziere, dass es an jedem Ort nur
ein solches Haus gebe. Da der Klager den Namen zuerst gewahlt habe, habe er ein besseres
Recht. Durch die die Verwendung der Internet-Adressen bestehe eine Verwechslungsgefahr.

Der BGH verwies die Sache zur Klarung der Frage zurick, ob §§ 3, 4 Nr. 10, § 8 Abs. 1
UWG aF oder die Voraussetzungen der c.i.c. erfiillt seien. Das beauftragte Unternehmen
war im Interesse des Namensinhabers titig geworden und habe daher moglicherweise gegen
seine Treuepflicht verstolen. Im Ubrigen kénne dahinstehen, ob sich der vom Kliger gel-
tend gemachte Schutz gegen die Verwendung der Domainnamen des Beklagten nach §§ 5,
15 Abs. 2, Abs. 4 MarkenG oder nach § 12 BGB richte. Beide Voraussetzungen seien nicht
erfillt. Ein Unterlassungsanspruch nach § 5 Abs. 2, § 15 Abs. 2 und Abs. 4 MarkenG stehe
dem Klager jedenfalls deshalb nicht zu, weil die Bezeichnung ,Literaturhaus e.V.“ von
Hause aus nicht unterscheidungskriftig sei und auch keine Verkehrsgeltung? erlangt habe.

g) Sonderfille. Die Verwendung der Bezeichnung eines Arzneimittelwirkstoffes in einer
Domain kann fiir Verbraucher einen Bezug auf konkrete Arzneimittel schaffen. Darin wie-
derum kann ein Verstofs gegen § 10 HWG liegen. § 10 Abs. 1 HWG ist eine Marktverhal-
tensregelung iSd § 3a UWG. Die UGP-Richtlinie steht einer Sanktionierung tiber § 3a UWG
nicht entgegen, denn nach Art.3 Abs. 3 und Erwigungsgrund 9 ldsst die Richtlinie die
Rechtsvorschriften der Union und der Mitgliedstaaten in Bezug auf Gesundheits- und Si-
cherheitsaspekte von Produkten unberiihrt.?!

In der Verwendung von Begriffen wie ,,Lotto gratis“ in Domainnamen kann bereits eine
Werbung firr unerlaubtes offentliches Gliicksspiel iSv § 3 GluStV liegen, was eine verwal-
tungsrechtliche Untersagungsverfiigung rechtfertigt.???

216 LG Koln 3.4.2018 — 31 O 179/17, BeckRS 2018, 8620.

217 BGH 16.12.2004 — I ZR 69/02, GRUR 2005, 517 - literaturhaus.

218 16.12.2004 — I ZR 69/02, GRUR 20035, 517 - literaturhaus.

219 Anders noch: OLG Miinchen 15.11.2001 - 29 U 3769/01, GRUR-RR 2002, 109.

220 Vgl. BGH 30.1.2003 -1 ZR 136/99, GRUR 2003, 792 = BGH-Rep 2003, 1091 (1092) — Festspielhaus II;
BGH 27.11.2003 =1 ZR 79/01, GRUR 2004, 514 (515) — Telekom.

221 QLG Stuttgart 27.9.2018 =2 U 41/18 Rn. 81, MMR 2019, 388 (388f.).

222 BayVGH 21.8.2018 — 10 CS 18.1211 Rn. 3; VG Regensburg 30.5.2018 - RO 5 S 18.681.
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VIII. Ergianzender Schutz nach § 823 Abs. 1 BGB

Die Registrierung generischer Begriffe als Domainnamen ist rechtlich nicht zu beanstan-
den, sondern allein dem Prioritatsprinzip unterworfen. Dieser Vorteil begriindet kein sit-
tenwidriges Handeln, selbst wenn das Zeichen oder ein Teil des Zeichens, aus dem der Do-
mainnamen gebildet ist, Kennzeichenschutz geniefst und der Domaininhaber nachweislich
eine Vielzahl von Domainnamen registriert hat.

In einem Fall enthielt die klidgerische Homepage Informationen iiber das Land Osterreich,
wihrend die Webseite des Beklagten sich darin erschopfte, aufler auf die Webseiten der Re-
publik Osterreich und der dsterreichischen Botschaft per Link auf Angebote diverser Reise-
veranstalter hinzufiihren, die keinen oder jedenfalls keinen speziellen Bezug zu Osterreich
haben. Angesichts dieser Umstiande ist weder von einer die Verwechslungsgefahr begriin-
denden Nutzung noch von Werk- bzw. Produktihnlichkeit auszugehen. Das OLG Miinchen
entschied, dass es fiir den vom Landgericht zuerkannten Anspruch wegen Verletzung eines
Werktitels??® an einer Verwechslungsgefahr fehle.

IX. Die Ubertragung von Domainnamen

Der durch den Registrierungsvertrag mit der DENIC bzw. einem Registrar erworbene
schuldrechtliche Anspruch auf Nutzung des Domainnamens kann rechtsgeschiftlich auf
Dritte tibertragen werden. Dabei ist wie immer zwischen dem schuldrechtlichen Kausalge-
schift und dem auf die Ubertragung des schuldrechtlichen Anspruchs gerichteten dinglichen
Verfugungsgeschaft zu unterscheiden.

Rechtsgrund fiir die dauerhafte Ubertragung des Domainnamens kann ein Rechtskauf des
Domainnamens gemif$ den §§ 433, 453 BGB sein, auch im Rahmen eines Vergleichsvertra-
ges (§ 779 BGB), Erfillung durch Abtretung gemif§ den §§ 398, 414 BGB. Bei einer nur
zeitlich begrenzten Ubertragung oder Ubertragung zur Sicherung kann als schuldrechtliches
Kausalgeschift ein Treuhand- oder Sicherungsvertrag zugrunde liegen.

Zu beachten ist, dass der Erwerber moglicherweise spater von Dritten wegen eines alteren
Rechts angegriffen werden kann. Aus Erwerbersicht empfehlen sich daher Klauseln zur Haf-
tung wegen Rechtsmingeln, aus Sicht des Verkaufers ein Haftungsausschluss.

Formulierungsvorschlag:

Der Verkdufer haftet fiir einen Zeitraum x fiir die Freiheit des Domainnamens von Rechtsméngeln,
insbesondere Namens- und Kennzeichenrechten Diritter.

Auflerdem ist eine Ubergangsregelung ratsam, wenn der Bestand von E-Mail-Adressen
vom Besitz der Domain abhingig ist, etwa durch eine Verpflichtung des Erwerbers zur tem-
poriren Weiterleitung.

X. Die Lizenzierung von Domainnamen

Will der Domaininhaber seinen Domainnamen wirtschaftlich verwerten, ohne seine An-
spriiche gegentiber der DENIC oder einem anderen Registrar aufzugeben, kann er Dritten
die Nutzung des Domainnamens auf Zeit gestatten. Vertragstypologisch ist die Lizenz an ei-
nem Domainnamen als Rechtspacht im Sinne des § 581 Abs. 2 BGB einzuordnen, so dass
insoweit liickenfiillend auf die Vorschriften des Pachtrechts (§§ 581 ff. BGB) und iiber § 581
Abs. 2 BGB des Mietrechts (§§ 535 ff. BGB) zuriickgegriffen werden kann.

223 § 15 Abs. 2, Abs. 4 MarkenG iVm § 5 Abs. 1, Abs. 3 MarkenG.
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Regelungsbediirftig sind dann auch Fragen zur Entstehung von Schutzrechten durch die
Benutzung des Domainnamens wihrend der Vertragslaufzeit sowie Riickgriffsmoglichkeiten
des Domaininhabers im Falle der Inanspruchnahme als Storer fur Rechtsverletzungen, die
durch die Benutzung des Domainnamens begrindet werden. Denkbar sind auch Vertrige,
durch die sich mehrere Beteiligte die Nutzungsmoglichkeiten eines Domainnamens teilen, in
dem sie ihn auf einem gemeinsamen Portal nutzen.

XI. AuRergerichtliche Rechtsverfolgung

1. Dispute-Eintrag bei der DENIC

Die DENIC stellt ein Verfahren zur Verfiigung, mit dem die Weiteriibertragung eines Do-
mainnamens auf einen Dritten zeitweise verhindert werden kann. Dadurch soll verhindert
werden, dass der Domaininhaber nach Erhalt der Abmahnung die Domain auf einen Drit-
ten tibertragt. Fiir die Einrichtung des Disputes wird verlangt, dass ein ,,Antrag auf Einrich-
tung eines Dispute-Eintrags“ mittels eines von DENIC vorgegebenen Formulars gestellt
wird. Der Antragsteller muss formal seine besseren Rechte glaubhaft machen, etwa durch
Vorlage von Urkunden, und zudem versichern, dass er bereits mit dem aktuellen Rechtsin-
haber eine Auseinandersetzung fiihrt oder unverziiglich mit dieser beginnen wird. Der ,,Dis-
pute-Eintrag® ist auf ein Jahr befristet und kann auf Antrag verldngert werden.

Gegen den Dispute-Antrag kann sich jedoch der angegriffene Domaininhaber zur Wehr
setzen. Das OLG KoIn?* und das OLG Diisseldorf?” haben einen unberechtigten Dispute-
Antrag als Eingriff in den eingerichteten und ausgetibten Gewerbebetrieb nach § 823 Abs. 1
BGB angesehen. Aus diesem Grund verbieten sich leichtfertige Dispute-Antrage.

Der BGH qualifiziert den Eingriff aber wohl anders. In seinem Urteil vom 18.1.201222¢
stellt der BGH klar, dass ein Domaininhaber durch die Registrierung kein absolutes Recht
an dem Domainnamen erwirbt. Es besteht somit auch kein sonstiges Recht nach § 823
Abs. 1 BGB. Der Inhaber erwerbe lediglich ein relativ wirkendes vertragliches Nutzungs-
recht. Dieses ist regelmifSig von unbestimmter Dauer. Ist bei einer WHOIS-Abfrage jemand
als Domaininhaber eingetragen, der nicht gegeniiber der DENIC materiell berechtigt ist,
kann er diese Stellung iSv § 812 Abs. 1 S.1 Alt. 2 BGB erlangt haben. Diese vorteilhafte
Rechtsstellung geschieht auf Kosten des Berechtigten. Die Eintragung des Nichtberechtigten
bewirkt eine tatsdchliche Sperrfunktion, die den berechtigten Inhaber des Domainnamens
bei einer Verwertung iber sein Recht zumindest behindert. Soll nun gegen einen unberech-
tigten Dispute-Antrag vorgegangen werden, so ist dieser Anspruch nach dem BGH wohl
auch auf § 812 Abs. 1 BGB zu stiitzen. Die allgemeine Eingriffskondiktion des § 812 Abs. 1
S. 1 Alt. 2 BGB ist auch nach Auffassung des OLG Braunschweig?’ die korrekte Anspruchs-
grundlage.

2. Der Wait-Antrag bei NIC.AT

In Osterreich erfolgt die Registrierung der ccTLD ,at“ bei der sog. ,NIC.AT“. Diese
wurde 1998 als eine Gesellschaft des privaten Rechts als GmbH gegriindet. Vergeben wer-
den Domains an jede natiirliche oder juristische Personunabhingig von ihrem Wohnsitz
oder Sitz. Auf einen Wohnsitz oder Sitz in Osterreich kommt es nicht an. Bei der NIC.AT
wird ebenfalls das Windhundprinzip anwendet.

Kommt es zu Streitfillen iiber Domainnamen, so kann die Weitertibertragung des Na-
mens wihrend des Konfliktes verhindert werden. Dies geschieht tiber den ,,Wartestatus.
Einen Wait-Antrag hierfir kann jedermann durch einen unterschriebenen Brief, auch als E-
Mail Anhang bei der NIC.AT stellen. Voraussetzung hierfiir ist aber, dass die rechtlichen
Anspriiche am streitgegenstindlichen Domainnamen glaubhaft gemacht werden. Dies ist

22417.3.2006 — 6 U 163/05, MMR 2006, 469 — investment.de.
22520.11.2012 -120 U 202/11, BeckRS 2013, 11230.

226 BGH 18.1.2012 -1 ZR 187/10, gewinn.de = GRUR 2012, 417.
227.25.3.2021 - 2 U 35/20, GRUR-RS 2021, 5907.
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§ 7 190-193 § 7 Domainrecht und markenrechtliche Beziige

bspw. mit der Vorlage der Markenurkunde moglich. Es existieren zwei unterschiedliche Ar-
ten des Wartestatus. So gilt Wartestatus 1 nur begrenzt fiir einen Monat und kann sodann
um einen weiteren Monat verlingert werden. Hingegen fithrt Wartestatus 2 zu einer Blo-
ckierung wihrend der gesamten Dauer des Rechtsstreits. Im Unterschied zum Dispute-
Eintrag durch die DENIC beendet die NIC.AT den Wartestatus 2 mit der gerichtlich ange-
ordneten Loschung des Domainnamens. Ungeachtet des ergangenen Gerichtsurteils kann
der Domainname nach etwa vier Wochen, nachdem Wartestatus 2 beendet wurde, wieder
durch Dritte registriert werden. Fiir den Klidger kann dies bedeuten, dass er in immer wie-
derkehrender Abfolge Loschungsanspriiche geltend machen muss.

3. AuBergerichtliche Rechtsverfolgung bei den iibrigen Vergabestellen

Die skizzierten Moglichkeiten zur Verhinderung der Ubertragung einer streitgegenstandli-
chen Domain beschranken sich auf die DENIC und die NIC.AT. Andere Vergabestellen ver-
fiigen nicht tber solche Verfahren. Die auflergerichtliche Rechtsverfolgung erfolgt hier
zumeist Uber ein Verfahren, welches an die UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolu-
tion Policy) angelehnt ist (— § 8 Rn. 102).

In Frankreich besteht bspw. die Moglichkeit, eine Domainstreitigkeit tiber das Syreli-
Verfahren,??® oder die ,,procédure alternative de la résolution des litiges du.fr et.re parla re-
commendation en ligne (PARL-Verfahren)“ zu losen. Beim PARL-Verfahren handelt es sich
um ein online durchgefiihrtes Mediationsverfahren. Durch die Beteiligung eines neutralen
Dritten wird versucht, den Konflikt einvernehmlich zu 16sen.?” Es zeichnet sich dadurch
aus, dass innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums nach dem online durchgefithrten Sach-
verhaltsvortrag des Beschwerdefiihrers beim Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris
(CMAP), ein Einigungsvorschlag durch den neutralen Dritten unterbreitet wird.?*’ Diese
Streitbeilegungsvorschlige unterliegen jedoch dem vertraulichen Charakter des Verfahrens
und werden vom CMAP nicht veréffentlicht.!

Das Syreli-Verfahren stellt ein neues System der alternativen Streitbeilegung dar. In Bezug
auf parallel vorliegende Gerichtsverfahren oder auflergerichtliche Verfahren ist jedoch zu
beachten, dass nach Art. I) v) der Syreli Rules der Beschwerdefiihrer sicherstellen muss, dass
hinsichtlich des streitgegenstandlichen Domainnamens gerade kein weiteres Verfahren zum
Zeitpunkt der Einreichung der Beschwerde anhingig ist.?> Der Beschwerdefiihrer kann das
Syreli Verfahren jederzeit beenden, nachdem er das Panel informiert hat.** Leitet der Do-
maininhaber innerhalb von 15 Tagen nach Zustellung der Entscheidung aus dem Syreli-
Verfahren ein Gerichtsverfahren ein, so wird die Vollstreckung der Syreli-Entscheidung bis
zum Zeitpunkt des Erlasses des Gerichtsurteils ausgesetzt.** Das Verfahren bietet den Vor-
teil, dass der Beschwerdefiihrer bei erfolgreicher Beschwerde einen Anspruch auf Riicker-
stattung von 150,— EUR der iHv 250,- EUR zu entrichtenden Verfahrensgebiihr hat. Wei-
terhin ist vorteilhaft, dass es einen wesentlich weiteren Anwendungsbereich im Vergleich
zum UDRP-Verfahren hat und nicht lediglich auf den Schutz von Register- oder Benut-
zungsmarken beschrankt ist.2

Ein solch erweiterter Anwendungsbereich findet sich auch in Grof$britannien. Hier be-
steht mit dem Nominet Dispute Resolution Service (DRS) ein Streitbelegungsdienst, der die
Streitbeilegungszielsetzung (Policy)?® sowie das Streitbeilegungsverfahren (Procedure)®’

228 https://www.afnic.fr/medias/documents/Reglement_du_systeme_de_resolution_de_litiges_VE.pdf

229 Bettinger/Taylor Teil 2 Rn. FR 83.

230 http://www.cmap.fr/le-cmap/le-reglement-de-recommandation-en-ligne-pour-les-noms-de-domaine/

231 Article 6.2 LE REGLEMENT DE RECOMMANDATION EN LIGNE POUR LES NOMS DE
DOMAINE.

232 https://www.afnic.fr/medias/documents/Reglement_du_systeme_de_resolution_de_litiges_ VE.pdf

233 Bettinger/Taylor Teil 2 FR Rn. 103.

234 Artikel II) viii) der Syreli Rules.

235 Bettinger/Taylor Teil 2 FR Rn. 115.

236 https://nominet.uk/wp-content/uploads/2017/10/17150434/final-proposed-DRS-policy.pdf

237 mmm.
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umsetzt.?*® Die Policy weist dabei sowohl viele Gemeinsamkeiten als auch einige wichtige

Unterschiede zur UDRP auf, so sind beispielsweise auch hier die Rechte des Beschwerdefiih-
rers nicht lediglich auf Markenrechte beschriankt, sondern es sind auch Personlichkeitsrech-
te von Privatpersonen umfasst.?*’

In den Niederlanden wurden am 28.2.2008 durch die SIDN neue Schiedsverfahrens-
klauseln fur die alternative Streitbeilegung eingefiihrt. Diese sind auch stark an die UDRP
angelehnt. Ein Unterschied besteht lediglich darin, dass die bosglaubige Registrierung sowie
die missbrauchliche Nutzung beim Verfahren der SIDN nicht kumulativ vorliegen miis-
sen. >0

Zwei Alternativlosungen zu Streitbeilegung finden sich in Italien mit dem Schiedsverfah-
ren im herkommlichen Sinne (procedure arbitrale) und dem sog. Wiedergabeverfahren (pro-
cedura di riassegnazione), basierend auf dem Regolamento per la risoluzione delle dispute
nel ¢ccTLDs >it.< (RDD). Das Wiedergabeverfahren entspricht in grofsen Teilen der Zielset-
zung und rechtlichen Ausgestaltung der UDRP. Zu beachten ist jedoch, dass das gerichtliche
Verfahren sowie das Schiedsverfahren mit Einleitung des Wiedergabeverfahrens nicht ausge-
schlossen sind. Allerdings wird das Wiedergabeverfahren eingestellt, sofern im Laufe des
Verfahrens Klage erhoben wird.?*!

Auch das sog. ,,usTLD Dispute Resolution Policy (usDRP)“, wie das Verfahren in den
USA genannt wird, entspricht der UDRP weitestgehend. Abweichend ist lediglich, dass eine
bosgldubige Registrierung und eine bosgldubige Benutzung kumulativ vorliegen miissen.?#
Ist kein Verfahren vorhanden, so bleibt den Streitparteien das UDRP-Verfahren.

XIl. Prozessuale Besonderheiten bei Domainstreitigkeiten

1. Inlandsbezug

Unabhingig davon, welche Anspruchsgrundlage gegen den Domaininhaber herangezogen
wird, ist bei country code Domains zu priifen, ob die mit der Domain konnektierte Webseite
einen ausreichenden Inlandsbezug aufweist. Nach der EuGH-Entscheidung ,Ninten-
do/BigBen“ ist bei Unionsrechten im Rahmen der Frage des anwendbaren Rechts der Ort
mafSgeblich, an dem der Verletzer den Prozess der Veroffentlichung des Angebots in Gang
gesetzt hat.? Nach Ansicht des BGH ist das Urteil des EuGH jedoch auch im Rahmen der
internationalen Zustiandigkeit zu berticksichtigen(— § 8 Rn. 76).

2. Richtige Antragstellung

Ein Anspruch auf Freigabe der Domain besteht nur, wenn der beklagte Domaininhaber
den Namen im Verhiltnis zum Kldger unter keinem denkbaren Gesichtspunkt nutzen darf.
Auch dieser Anspruch enthilt nicht den Anspruch auf Ubertragung der Domain auf den
Klager. Gegen die anschliefSende Registrierung eines so frei gewordenen Namens durch ei-
nen Dritten schiitzt aber ein Dispute-Eintrag bei der DENIC. Wie bei der Markenléschung
wird die Einwilligung nach § 894 ZPO mit der Rechtskraft bzw. vorldufigen Vollstreckbar-
keit des Freigabeurteils angenommen.

3. Besonderheiten im einstweiligen Rechtsschutz

Zu beachten ist hier das Verbot der Vorwegnahme der Hauptsache. Im einstweiligen
Rechtsschutz kann daher nur der vorliufige Antrag auf Unterlassung Erfolg haben, nicht
aber der Antrag auf Domainfreigabe.
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§ 7 200, 201 § 7 Domainrecht und markenrechtliche Beziige

Ein vorbeugender Unterlassungsanspruch besteht nur, wenn sich die dafiir erforderliche
Erstbegehungsgefahr auf eine konkrete Verletzungshandlung bezieht, dh wenn sich die die
Verletzungshandlung begriindenden Umstinde so konkret abzeichnen, dass sich fur alle
Tatbestandsmerkmale zuverlissig beurteilen lisst, ob sie verwirklicht sind. Bei allen Verlet-
zungen des Marken- oder Namensrechts ist immer auch der Inhalt des unter der Domain
erreichbaren Internetauftritts in die Priifung einzubezichen, weil er einmal die Frage der
Verwendung im Inland tberhaupt beantworten kann und dann den Grad der Verwechs-
lungsgefahr bestimmt. Der Unterlassungsantrag ist nur dann ausreichend bestimmt, wenn er
die bevorstehende Verletzungshandlung anhand dieser Merkmale hinreichend konkret wie-
dergibt.2#

Ein weiterer hdufiger Fehler, nicht nur im Domainrecht, ist anwaltlicher Vortrag, der zu
einer Rechtsbertiihmung und damit ,erst recht“ zu einer Erstbegehungsgefahr fiihrt. Dies ist
der Fall, wenn nicht nur der eigene Standpunkt vertreten wird, um sich die Moglichkeit ei-
nes entsprechenden Verhaltens fiir die Zukunft offenzuhalten, sondern den Erklarungen bei
Wiirdigung der Umstidnde des konkreten Falls auch die Bereitschaft zu entnehmen ist, sich
unmittelbar oder in naher Zukunft in dies

244 OLG Frankfurt 2.2.2017 — 6 U 151/16, BeckRS 2017, 102814.
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