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I. Internationale Beziige des deutschen Urheberrechts

((Dieser Abschnitt folgt in der Print-Auflage))

I1. Internationales Domainrecht

1. Allgemeines

Internationales Domainrecht ist stark gepragt von der Frage, welches Recht zur Anwen-
dung kommt, ob und wenn ja welche aufSergerichtlichen besonderen Verfahrensordnungen
einschligig sind und wie ggf. eine Vollstreckung erfolgen kann. Nach der Beratung ergibt
sich dann oftmals, dass dem Rechtsverletzer doch zunichst eine ,,kaufminnische Einigung*
vorgeschlagen wird, da die Rechtsverfolgung kostspielig und langwierig sein kann.
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2. .eu-Domains

Das Ziel bei der Einfihrung der .eu-Domain im Jahr 2005 war es, den Domaininhabern
eine Eintragung ihres Zeichens moglich zu machen, die ihre europdische Identitit deutlich
macht. Fiur die Verwaltung der Top-Level-Domain .eu ist die belgische Non-Profit-Gesell-
schaft EURId! zustindig. Zu ihren Hauptaufgaben zdhlt die Akkreditierung der Registrie-
rungsstellen. AufSerdem verwaltet die EURid eine offentlich zugdngliche WHOIS-Daten-
bank.? Der BREXIT hatte Folgen fiir die .eu-Domains. Die EURid veroffentlichte zu dieser
Thematik eine Mitteilung auf ihrer Website.® Die wesentlichen Punkte lassen sich wie folgt
zusammenfassen: Seit dem 1. Januar 2021 ist es fiir Unternehmen oder Organisationen, die
ihren Sitz in UK haben, oder fiir Privatpersonen, die ihren Wohnsitz dort haben, nicht mehr
moglich, .eu-Domains zu registrieren. Auch diirfen .eu-Domains seit diesem Datum nicht
mehr auf die vorgenannten Unternehmen, Organisationen oder Privatpersonen ubertragen
werden. Am 3. Januar 2022 wurden alle .eu-Domains fiir die allgemeine Registrierung ver-
fiigbar gemacht, die zuvor vergeben waren an Unternehmen oder Organisationen, die ihren
Sitz in UK haben, oder fur Privatpersonen, die ihren Wohnsitz dort haben.

a) Das anwendbare Recht (VO (EG) 874/2004 und VO (EU) 2019/517). Die VO
Nr. 874/2004 wurde am 28. April 2004 zur Festlegung von allgemeinen Regeln fir die
Durchfithrung und die Funktionen der Domain oberster Stufe .eu und der allgemeinen
Grundregeln fiir die Registrierung erlassen.* Sie wird mit Wirkung vom 13. Oktober 2022
aufgehoben und durch die VO (EU) Nr. 2019/517° ersetzt. Im Mai 2005 wurde .eu schlief3-
lich in den ICANN® Root-Server aufgenommen. Fiir die darauf folgenden erstmaligen Do-
mainregistrierungen war ein gestaffeltes Verfahren vorgesehen. Im Dezember 2005 begann
die Sunrise-Period, die wiederum in zwei Phasen aufgeteilt war. In ihrem ersten Teil konnten
offentliche Einrichtungen und Inhaber von Marken bevorrechtigt Domainnamen registrie-
ren. Wahrend der im Februar 2006 begonnenen zweiten Phase bekamen Inhaber von Kenn-
zeichnungsrechten anderer Art, wie bspw. eines Unternehmensnamens, die Moglichkeit zur
Registrierung. Im April 2006 wurde die Registrierung schlieflich geoffnet (Landrush-
Period). Jeder, der die Registrierungsvoraussetzungen erfiillte, konnte ab diesem Zeitpunkt
eine .eu-Domain registrieren.

b) Die Vergabe einer eu.-Domain bis zum 13. Oktober 2022. Eine Vergabe einer .eu-
Domain kann nach Art. 4 Verordnung (EG) Nr. 874/2004 nur tiber eine zugelassene Regis-
terstelle und nicht bei EURId erfolgen. Die Vergabe der Domains erfolgt nach Art. 2 der VO
(EG) Nr. 874/2004 nach dem Windhundprinzip. Der Antragsteller, dessen Antrag zuerst
eingeht, erhilt die Domain, also first come, first serve.

Die Voraussetzungen zur Registrierung einer .eu-Domain ergaben sich bisher aus Art. 4
Abs. 2 lit b der VO (EG) Nr. 733/2002. Danach war ein territorialer Bezug des Antragstel-
lers zu der Europiischen Union erforderlich.

Der Kreis der Antragsteller wurde mittlerweile erweitert. Seit dem 2.8.2021 ist nur noch
ein Bezug zum Europiischen Wirtschaftsraum erforderlich. Grund dafiir ist, dass alle Lan-
der des Europiischen Wirtschaftsraumes die Aufnahme der neuen Verordnung (EU)
Nr. 2019/517 in das EWR-Abkommen ratifiziert haben. Damit sind kiinftig alle Staatsbiir-
ger aus dem Europiischen Wirtschaftsraum berechtigt, die Registrierung einer .eu-Domain
zu beantragen. Der Europidische Wirtschaftsraum umfasst die Mitgliedstaaten der EU, Is-

1 The European Registry of Internet Domain Names, www.eurid.eu.

2 https://whois.eurid.eu/de/.

3 https://eurid.eu/de/register-a-eu-domain/brexit-notice/.

4VO (EG) Nr. 874/2004 der Kommission vom 28.4.2004 zur Festlegung von allgemeinen Regeln fiir die
Durchfithrung und die Funktionen der Domine oberster Stufe ,,.eu und der allgemeinen Grundregeln fur die
Registrierung.

5VO (EU) 2019/517 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 19.3.2019 uiber die Durchfithrung
und Funktionsweise der Domine oberster Stufe .eu, zur Anderung und Aufhebung der Verordnung (EG)
Nr. 733/2002 und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 der Kommission.

6 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), https://www.icann.org/.
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land, Liechtenstein und Norwegen. So wirkt sich die neue VO (EU) Nr. 2019/517 bereits
vor ihrem Inkrafttreten auf die Registrierung von .eu-Domains aus. Potentielle Antragsteller
sind seit dem 2.8.2021 Staatsbuirger eines der Mitgliedstaaten der EU, Islands, Liechten-
steins oder Norwegens, unabhingig vom Wohnsitz sowie natiirliche Personen, die ihren
Wohnsitz in einem Mitgliedstaat der EU, in Island, Liechtenstein oder Norwegen haben,
unabhingig von ihrer Staatsbiirgerschaft. Zudem kann ein Antrag gestellt werden von Un-
ternehmen, die in einem Mitgliedstaat der EU, in Island, Liechtenstein oder Norwegen nie-
dergelassen sind, und von Organisationen, die in einem Mitgliedstaat der EU, in Island,
Liechtenstein oder Norwegen niedergelassen ist, unbeschadet der Anwendung nationaler
Rechtsvorschriften. Nach einer Entscheidung des Schiedsgerichtes bei der Wirtschaftskam-
mer der Tschechischen Republik und der Agrarkammer der Tschechischen Republik (heute:
Wirtschaftskammer der Tschechischen Republik und der Landwirtschaftskammer der
Tschechischen Republik) ist eine Registrierung auch zulédssig, wenn das Unternehmen, das
die Domain registriert hat, innerhalb, der eigentliche NutzniefSer der Domain aber aufSer-
halb, der EU seinen Sitz hat.” In einem solchen Fall ist auch einzig das Unternehmen, das die
Domain registriert hat, zuldssiger Gegner im ADR-Verfahren.! Das Register wire auch
kaum in der Lage, in angemessener Zeit zu prifen, wer die Domain nach der Registrierung
tatsdchlich nutzt. Der Prifungsaufwand wiirde hierdurch tibermifSig erhoht.

Weitere Registrierungsvoraussetzungen ergeben sich aus der VO (EG) Nr. 874/2004 iVm
den VO (EG) Nr. 1654/2005° und Nr. 1255/2007.1° Nach diesen Verordnungen darf nicht
jede Domain eingetragen werden. Ausgeschlossen sind nach Art. 17 VO (EG) Nr. 874/2004
zunichst Domainnamen wie bspw. eurid.eu und nic.eu, die fir das Register reserviert sind.
Weiterhin sind einige geographische und geopolitische Namen reserviert, Art. 7 VO (EG)
Nr. 874/2004. Diese Namen wurden in einem Vorverfahren durch die Mitgliedstaaten vor-
geschlagen. Sie diirfen nicht als Second-Level-Domain registriert werden und nur im Aus-
nahmefall ist eine Registrierung unterhalb einer Second-Level-Domain moglich. Nach Art. 8
VO (EG) Nr. 874/2004 kann die Registrierung von Lindernamen durch die Regierung des
entsprechenden Landes untersagt werden. Alpha-2 Codes, die Lander bezeichnen (bspw. DE
oder AT), konnen nach dieser Vorschrift unter keinen Umstinden als Second-Level-Domain
registriert werden.

Auch sind Namen fiir eine zukiinftige Registrierung gesperrt, bei denen ein Gericht eines
Mitgliedstaates im Rahmen eines Verfahrens festgestellt hat, dass sie verleumderisch oder
rassistisch sind oder gegen die 6ffentliche Ordnung verstoflen, Art. 18 VO (EG) Nr. 874/
2004. Die einzelnen Merkmale werden nicht definiert. Aus dieser Regelung ergibt sich daher
Konfliktpotential. Ein Urteil eines Gerichts kann dazu fiihren, dass eine Domain auch nicht
mehr in anderen Mitgliedstaaten betrieben oder registriert werden kann, in denen dies ei-
gentlich rechtlich zulédssig wire.

Ein solcher Konflikt ist noch nicht bekannt geworden. Bisher wurden nur Domainnamen
gesperrt, die offensichtlich gegen den Artikel 18 verstoflen (zB ostmark.eu oder fuehrer-
deutschland.eu). Ausfuhrliche Listen mit gesperrten und reservierten Domainnamen sind bei
der EUrid abrufbar.!' Am 10.12.2009 wurden .eu-IDN's eingefiihrt, weshalb Domains wie
osterreich.eu oder koln.eu registrierbar sind.!?

EU-Domains miissen zudem aus mindestens zwei (2) Zeichen (ohne die Endung .eu)
bestehen. Es gelten die allgemeinen Geschaftsbedingungen von EURId fiir die Registrie-

7 CAC Fall-Nummer: 01012 (50PLUS); alle Entscheidungen des Schiedsgerichts sind unter http://eu. adr.eu/
adr/decisions/index.php verfiigbar.

8 CAC Fall-Nummer: 00616 (FERNER).

9VO (EG) Nr. 1654/2005 der Kommission vom 10.10.2005 zur Anderung der VO (EG) Nr. 874/2004 zur
Festlegung von allgemeinen Regeln fir die Durchfilhrung und die Funktionen der Domine oberster Stufe
»-eu“ und der allgemeinen Grundregeln fiir die Registrierung.

10VO (EG) Nr. 1255/2007 der Kommission vom 25.10.2007 zur Anderung der VO (EG) Nr. 874/2004 zur
Festlegung von allgemeinen Regeln fiir die Durchfiihrung und die Funktionen der Domine oberster Stufe
,.eu und der allgemeinen Grundregeln fir die Registrierung.

11 https://eurid.eu/en/find-a-registrar/und  https://eurid.eu/en/register-a-eu-domain/rules-for-eu-domains/list-
blocked-names/.

12 https://eurid.eu/de/registrieren-sie-eine-eu-domain/domains-mit-sonderzeichen-idns/.
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rung von .eu Domainnamen,'® die der Anmelder bei der Domainregistrierung zu akzeptieren
hat.

c) Die Vergabe einer .eu-Domain seit dem 13.10.2022. Die Verordnung (EU)
Nr. 2019/517 gilt seit dem 13.10.2022. Domainnameninhaber, deren Domainnamen gemaf3
Artikel 4 Abs. 2 lit b der VO (EG) Nr. 733/2002 registriert wurden, behalten die Rechte, die
aufgrund ihrer bestehenden registrierten Domainnamen entstanden sind.

Eine Vergabe einer .eu-Domain kann seit dem 13.10.2022 nach Art.4 VO (EU)
Nr. 2019/517 nur tber eine zugelassene Registerstelle erfolgen. Die Vergabe der Domains
erfolgt nach Art. 4 Abs. 1 der VO (EU) Nr. 2019/517 nach dem Windhundprinzip. Der An-
tragsteller, dessen Antrag zuerst eingeht, erhilt die Domain, also first come, first serve.

Die Voraussetzungen zur Registrierung einer .eu-Domain ergeben sich aus Art. 3 der VO
(EU) Nr. 2019/517 iVm dem EWR-Abkommen. Alle Liander des Europdischen Wirtschafts-
raumes haben die Aufnahme der VO (EU) Nr. 2019/517 in das EWR-Abkommen ratifiziert.
Damit sind kiinftig alle Staatsbiirger aus dem Europiischen Wirtschaftsraum berechtigt, die
Registrierung einer .eu-Domain zu beantragen. Der Europdische Wirtschaftsraum umfasst
die Mitgliedstaaten der EU, Island, Liechtenstein und Norwegen. Potentielle Antragsteller
sind seit dem 2.8.2021 damit Staatsbiirger eines der Mitgliedstaaten der EU, Islands, Liech-
tensteins oder Norwegens, unabhingig von ihrem Wohnsitz, sowie natiirliche Personen, die
ihren Wohnsitz in einem Mitgliedstaat der EU, in Island, Liechtenstein oder Norwegen ha-
ben, unabhingig von ihrer Staatsbiirgerschaft. Zudem kann ein Antrag gestellt werden von
Unternehmen, die in einem Mitgliedstaat der EU, in Island, Liechtenstein oder Norwegen
niedergelassen sind, und von Organisationen, die in einem Mitgliedstaat der EU, in Island,
Liechtenstein oder Norwegen niedergelassen ist, unbeschadet der Anwendung nationaler
Rechtsvorschriften. Der Kreis der potentiellen Antragsteller wurde im Vergleich zur ur-
spriinglichen Regelung in Art. 4 Abs. 2 lit b der VO (EG) Nr. 733/2002 erweitert. Ein terri-
torialer Bezug des Antragstellers zu der Europdischen Union ist nicht mehr zwingend erfor-
derlich.

Die Reservierung und Registrierung von Domainnamen durch das Register, die Europdi-
sche Kommission und die Mitgliedstaaten der EU ist in Art. 6 der VO (EU) Nr. 2019/517
geregelt. Danach konnen Domainnamen aus verschiedenen Griinden reserviert oder regist-
riert werden. Das Register kann Domainnamen reservieren oder registrieren, die es fiir seine
Betriebsfunktionen als notwendig betrachtet. Die Europdische Kommission kann Domain-
namen direkt in der TLD .eu reservieren oder registrieren lassen, die durch die Organe und
Stellen der Union genutzt werden sollen. Die Mitgliedstaaten der EU konnen unbeschadet
der bereits reservierten oder registrierten Domainnamen eine Liste von Domainnamen
ubermitteln, die nicht registriert werden diirfen nach nationalem Recht oder nur von ihnen
selbst registriert oder reserviert werden dirfen. Diese Listen dirfen nur allgemein anerkann-
te geografische oder geopolitische Begriffe enthalten, welche die politische oder territoriale
Organisation des Mitgliedstaats betreffen.

EU-Domains miissen zudem aus mindestens zwei (2) Zeichen (ohne die Endung .eu) be-
stehen. Es gelten die allgemeinen Geschiftsbedingungen von EURId fir die Registrierung
von .eu Domainnamen, die der Anmelder bei der Domainregistrierung zu akzeptieren hat.

d) Der Status einer eu-Domain.

Praxistipp:

Die tiber das WHOIS-Protokoll unter http:/www.eurid.eu/en/whois-search abgefragten eu-Do-
mainnamen konnen folgenden Status haben:

Registriert: Dieser Domainname wurde bereits von einer anderen Partei registriert und steht nicht
zur Verfligung.

Frei: Dieser Domainname kann von einer Organisation oder einer Person innerhalb der Europai-
schen Union registriert werden.

13 https://eurid.eu/d/18603695/Terms_and_Conditions_DE.pdf.
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Nicht zur Registrierung verfiigbar: Dieser Domainname steht nicht fiir eine Registrierung zur Ver-
fligung.

Zuriickgezogen: Der Domainname ist registriert, wurde jedoch ,zuriickgezogen”. Das heift, er ist
zeitweilig nicht aktiv und darf, bis zum Ergebnis der juristischen Manahmen, weder einen Inha-
ber- noch einem Registerstellenwechsel unterzogen werden.

Nicht zugelassen: Der Name steht nicht zur Verfiigung, da er unzuldssig ist. Er enthdlt eine der
technischen Einschrankungen fiir .eu-Domainnamen.

Gesperrt: Der Name steht nicht zur Verfiigung, da er von der Europdischen Kommission oder ei-
nem der EU-Mitgliedstaaten gesperrt wurde.

Reserviert: Der Name steht nicht zur Verfiigung, da er von der Europdischen Kommission oder ei-
nem der EU-Mitgliedstaaten reserviert wurde.

Quarantdne: Dieser Name steht derzeit nicht zur Verfiigung, da er gelscht wurde. Geldschte
Domainnamen werden aus Sicherheitsgriinden fir eine Periode von 40 Tagen in Quarantine ge-
stellt, bevor sie wieder zur Registrierung freigegeben werden.

Antrag anhangig: Der Name steht nicht zur Verfugung, weil beziiglich des Sunrise-Antrags noch
keine endgiiltige Entscheidung in Kraft getreten ist. Mindestens eine Person hat fiir diesen Do-
mainnamen wahrend der Sunrise-Periode einen Antrag gestellt, der derzeit noch geprift wird.
AulSer Betrieb: Dieser Domainname wurde tber eine Registrierstelle registriert, die nicht langer
.eu Registrierungsdienste anbietet. Der Inhaber des Domainnamens wurde dazu aufgefordert, den
Domadnennamen zu einer zugelassenen .eu Registrierstelle zu tibertragen.

e) Die Durchsetzung von Rechten gegen eine .eu-Domain. Bevor mit der Rechtsverfol-
gung durch auflergerichtliche Abmahnung, einstweilige Verfigung und Gerichtsverfahren
begonnen wird, ist zu untersuchen, ob alternative Streitbeilegungsverfahren zur Verfugung
stehen.

aa) Das alternative Streitbeilegungsverfabren. Mit der Einfithrung der .eu-Domain wurde
in Art. 4 1I lit. d der Verordnung (EG) NR. 733/2002 die Grundlage fiir ein Verfahren zur
alternativen Beilegung von Streitigkeiten geschaffen (Alternative Dispute Resolution, kurz
ADR). Regelungen fiir das alternative Streitbeilegungsverfahren finden sich in Art. 22 der
VO (EG) Nr. 874/2004. Danach kann ein Streitbeilegungsverfahren mit der Begriindung
eingeleitet werden, eine Domainregistrierung sei spekulativ oder missbrauchlich. Auch kann
im ADR-Verfahren gegen eine Entscheidung der EURId vorgegangen werden, sofern diese
gegen die VO (EG) Nr. 874/2004 oder Nr. 733/2002 verstofst. Gemaf$ Art. 21 der VO (EU)
Nr. 2019/517 werden die VO (EG) Nr. 733/2002 und die VO (EG) Nr. 874/2004 mit Wir-
kung vom 13.10.2022 aufgehoben. Gemif§ Art. 11 lit. a VO (EU) Nr. 2019/517 enthélt der
Vertrag, den die Europdische Kommission mit dem Register schliefSt, Regelungen fiir die al-
ternative Streitbeilegung. Nachfolgend werden die Regelungen vorgestellt, die bis zum
13.10.2022 gelten.

AufSergerichtliche, institutionalisierte Streitbeilegungsverfahren sind dort sinnvoll, wo
zwischen den Parteien grofle raumliche Entfernungen bestehen und wo zu erwarten ist,
dass der Domaininhaber sich dem Angriff nicht erwehren wird. Dann kann schnell eine re-
lativ kostengiinstige Losung im Wege des Streitbeilegungsverfahrens erreicht werden. So be-
triagt die Verfahrensdauer im Rahmen der alternativen Streitbeilegung zumeist nur wenige
Monate.

Zustiandig fiir die Durchfiihrung des Verfahrens sind das Schiedsgericht bei der Wirt-
schaftskammer der Tschechischen Republik und der Landwirtschaftskammer der Tschechi-
schen Republik sowie die World Intellectual Property Organization (WIPO)."* Der Streit
wird dort mit Hilfe einer Schiedskommission beigelegt. Nach Art.23 der VO (EG)
Nr. 874/2004 miissen die Mitglieder dieser Kommission unbefangen und unabhingig sein
sowie liber geeignete Sachkenntnis verfiigen. Ausgewdhlt werden sie nach objektiven, trans-
parenten und nicht diskriminierenden Kriterien durch das Schiedsgericht. Das Tschechische

14 https://eurid.eu/de/registrieren-sie-eine-eu-domain/domainstreitigkeiten/.
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Schiedsgericht kann somit in zwei verschiedenen Konstellationen angerufen werden. Zur
Streitschlichtung iiber eine TLD, deren Registry sich der Uniform Domainname Dispute-
Resolution Policy (UDRP) der ICANN unterworfen hat, und zur institutionalisierten Streit-
beilegung tiber eine .eu-Domain.

Das Schiedsgericht hat den durch Art.22 der VO (EG) Nr. 874/2004 nur grob vorge-
zeichneten Verfahrensablauf durch die Veroffentlichung von Regeln fiir die Alternative
Streitbeilegung in .eu-Domainnamenstreitigkeiten (im Folgenden: ADR-Regeln) und diese
Verfahrensregeln wiederum erginzende ADR-Regeln (im Folgenden: Ergianzende-ADR-
Regeln) genau ausgestaltet.!

Das Verfahren beginnt nach Art. B1 Ergdnzende-ADR-Regeln mit Einreichung der Be-
schwerde. Eingereicht werden kann die Beschwerde von jeder natiirlichen oder juristischen
Person, wobei ein besonderes Rechtsschutzinteresse oder der Nachweis einer individuellen
Betroffenheit nicht erforderlich ist.!® Sie richtet sich entweder gegen den Inhaber einer .eu-
Domain oder gegen das Register, Art. B1 (a) ADR-Regeln. Sowohl der Inhaber als auch das
Register sind zur Teilnahme am ADR-Verfahren verpflichtet, Art. 22 I1 VO (EG) Nr. 874/
2004. Die Beschwerde kann entweder in schriftlicher oder in elektronischer Form einge-
reicht werden. Es muss in jedem Fall aber das Beschwerdeformular verwendet werden, das
auf der Webseite des Schiedsgerichts bereitgestellt wird, Art. B1 (b) Ergidnzende-ADR-
Regeln. Nach Art. A3 (a) ADR-Regeln muss die Beschwerde in einer der offiziellen Sprachen
der EU formuliert sein. Die Verfahrenssprache ist die Sprache des Registrierungsvertrags fir
den strittigen Domainnamen. Eine abweichende Parteivereinbarung oder Regelungen im
Registrierungsvertrag sind aber zulissig. Eine Vertretung durch Dritte also zB durch einen
Rechts- oder Patentanwalt ist moglich. Der Beschwerde muss dann aber eine wirksame
Vollmacht beigefugt werden, aus der ausdriicklich hervorgeht, dass der Vertreter im Namen
und im Auftrag des Beschwerdefiihrers handelt.!” Die nicht erstattungsfahigen Kosten fiir
das Verfahren richten sich nach der Anzahl der Domains und der Schiedsrichter.'®

Nach Eingang der Beschwerde ldsst das Schiedsgericht die Domain bei der EURId sper-
ren, Art. 22 VI VO (EG) Nr. 874/2004 iVm Art. B1 (e) ADR-Regeln. Die Sperrung durch die
EURId erfolgt gemafd Abschnitt 8 Nr. 3b) der Allgemeinen Geschiftsbedingungen des Regis-
ters.!” Demnach kann die Domain wihrend der Sperrung nicht an Dritte tibertragen wer-
den. Auch kann der Registrant seine Kontaktinformationen und seine Registrierstelle nicht
mehr dndern. Die Erreichbarkeit konnektierter Dienste, wie beispielsweise eines Web- oder
E-Mail-Servers, ist durch die Sperrung nicht eingeschrankt. So ist beispielsweise eine Web-
seite trotz Sperrung der Domain weiter abrufbar.

Nachdem die Verfahrensgebiihr vom Beschwerdefiihrer entrichtet worden ist, priift das
Schiedsgericht die Zulissigkeit der Beschwerde. Die Hohe der Verfahrensgebiihr richtet sich
nach der Anzahl der angegriffenen Domains und danach, ob eine einkopfige oder eine drei-
kopfige Schiedskommission den Fall entscheiden soll. Grundsitzlich sind die Verfahrens-
gebiihren auch im Falle des Obsiegens des Beschwerdefiihrers von diesem zu entrichten.
Lediglich im Falle eines Antrags des Beschwerdegegners zur Streitentscheidung durch
drei Schiedsrichter ist von diesem die Differenz zwischen den Kosten einer einkopfigen
Schiedskommission und denen einer dreikopfigen Schiedskommission zu tragen. Dieses
zweigliedrige Kostensystem soll so dem Missbrauch der Kostenerhbhung zu Lasten des
Beschwerdefiihrers durch den Beschwerdegegner entgegenwirken.? Wenn die formalen Ver-
fahrensanforderungen erfiillt sind, leitet das Gericht die Beschwerde an den Beschwerde-
gegner weiter, Art. 22 VII VO (EG) Nr. 874/2004. Ansonsten informiert es den Beschwerde-
fihrer, der dann Gelegenheit bekommt, innerhalb von sieben Tagen eine korrigierte

15 http://eu.adr.eu/adr/adr_rules/index.php.

16 EUGH 3.6.2010 — C-569/08, Rn. 29, GRUR 2010, 733 (735) - reifen.eu.

17Vgl. CAC Fall-Nummer: 02928 (PRADA), in dem die Beschwerde aufgrund einer unzureichenden Voll-
macht abgewiesen wurde; Prada konnte im CAC Fall 04316 den Transfer der Domain prada.eu letztlich doch
erreichen.

18 http://eu.adr.eu/adr/fees/index.php.

19 https://feurid.eu/d/18603695/Terms_and_Conditions_DE.pdf.

20 Bettinger/Bettinger/Waddell Teil 3 T Rn. 80 ff.
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Beschwerde einzureichen. Schafft er nicht Abhilfe, so gilt die Beschwerde aufgrund von ver-
fahrensrechtlichen Mingeln als zuriickgenommen. Diese Entscheidung kann durch den Be-
schwerdefiihrer nach Art. B2 (c) ADR-Regeln angefochten werden.

Das Streitbeilegungsverfahren ist kontradiktorisch. Der Beschwerdegegner kann inner-
halb einer dreifligtigigen Frist eine Erwiderung beim Schiedsgericht einreichen, in der er zu
den Beschwerdevorwiirfen Stellung nehmen kann, Art. B3 ADR-Regeln. Obwohl die Teil-
nahme am Verfahren fir den Beschwerdegegner Pflicht ist, kann er auf das Einreichen einer
Erwiderung auch verzichten.?!

Im néchsten Schritt wird die Schiedskommission ernannt, ein Entscheidungstermin festge-
setzt und die Akte an die Schiedskommission weitergeleitet, Art. B4 ff. ADR-Regeln. Im Ver-
fahren gilt nach Art. B7 (a) ADR-Regeln ein beschriankter Untersuchungsgrundsatz.”? Die
Kommission kann sich auf den Vortrag der Parteien stiitzten, sie kann aber auch nach eige-
nem Ermessen selbst Ermittlungen zum Sachverhalt anstellen. Bei der Wiirdigung erhobener
Beweise ist die Kommission frei, Art. B7 (d) ADR-Regeln. Eine personliche Anhorung der
Parteien ist aber nicht vorgesehen, Art. B9 ADR-Regeln.

Die Entscheidung der Schiedskommission ist abschlieffend, nicht anfechtbar und fiir die
Parteien verbindlich, Art. B12 (a) ADR-Regeln. Der Beschwerdeftuhrer kann aber dennoch
nach einer vorausgegangenen fiir ihn moglicherweise negativen ADR-Entscheidung ein or-
dentliches Gericht in derselben Sache anrufen. Die Anrufung eines deutschen Gerichtes ist
zumindest dann moglich, wenn die Klage innerhalb einer 30-Tage-Frist erhoben wird.?
Art. 22 XIII der VO (EG) Nr. 874/2004 sieht diesen Fall ausdriicklich vor. Die genaue
Rechtsnatur des ADR-Verfahrens ist noch nicht eindeutig geklart. Die Zulissigkeit einer
Klageerhebung innerhalb der 30-tdgigen Frist ist aber nicht strittig. Eine Ansicht geht davon
aus, dass Art. 22 XIII VO (EG) Nr. 874/2004 als lex specialis zu Vorschriften der nationalen
Zivilprozessordnungen vorrangig zu beachten ist, wobei die Frage nach einer Zulissigkeit
aufSerhalb dieser Frist ausgeklammert wird.?* Eine andere Ansicht geht dagegen davon aus,
dass eine Klageerhebung auch aufserhalb dieser Frist moglich sei.?® Letztere Ansicht er-
scheint iiberzeugender. Schon aufgrund Art. 101 Abs. 1 S. 2 GG kann der Entscheidung der
Schiedskommission lediglich Bindungswirkung hinsichtlich zukiinftiger ADR-Verfahren zu-
kommen.

Eine anschlieende Klage vor deutschen Gerichten ist zuldssig. Es stellt sich aber die Fra-
ge, wie es mit dem Vollzug der ADR-Entscheidung in Deutschland aussieht. Das ADR ord-
net in nahezu allen Fillen die Ubertragung der streitgegenstindlichen Domain auf den Be-
schwerdefiihrer an. Finen solchen Ubertragungsanspruch sieht das deutsche Recht jedoch
nicht vor.

Praxistipp:

In seiner Entscheidung vom 28.5.2014 hat das OLG Stuttgart?® die ADR-Entscheidung, unter Ver-
weis auf die BGH-Entscheidung zu ,shell.de“?” als unbeachtlich befunden. Im deutschen Recht
gibe es keinen Ubertragungsanspruch fiir Domains. Lediglich ein Léschungsanspruch sei gegeben.
Der Beschwerdefiihrer wird sich daher fragen, wo fiir ihn der Vorteil der alternativen Streitbeile-
gung liegt, wenn er sich danach dennoch vor einem ordentlichen Gericht behaupten muss, wel-
ches ggf. der ADR-Entscheidung nicht folgt. Wird vom Domaininhaber fristgerecht eine Feststel-
lungsklage eingereicht, so entfaltet das ADR-Urteil keine Wirkung.

21 Insbesondere in Fillen eindeutigen Domaingrabbings wird hdufig auf eine Erwiderung verzichtet, bspw. in
CAC Fall-Nummer: 04477 (WALTHER-PRAEZISION).

22 Bettinger/Bettinger/Waddell Teil 3 T Rn. 37.

23 OLG Disseldorf 11.9.2007 — 20 U 21/07, GRUR-RR 2008, 58 (59) - lastminute.eu.

24 Goldberg MMR 2008, 107 (111).

25 Eichelberger K&R 2008, 410 (412).

26 QLG Stuttgart 28.5.2014 — 2 U 147/13, BeckRS 2014, 15137; LG Stuttgart 26.9.2013 = 17 O 1069/12,
BeckRS 2013, 17380.

27 BGH 22.11.2001 - I ZR 138/99, GRUR 2002, 622 - shell.de.
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Fiir zuktinftige ADR-Verfahren entfaltet die Entscheidung keine Prazedenzwirkung. Sie ist
allerdings nach dem Grundsatz der Gleichbehandlung und, um eine konsistente Entschei-
dungspraxis zu gewihrleisten, bei der Entscheidungsfindung von der Kommission zu be-
riicksichtigen.”® Ein weiteres ADR-Verfahren in derselben Sache kann nicht durchgefiihrt
werden.”

Mafgebliche materielle Rechtsvorschrift fur die Anspruchsgrundlage im ADR-Verfahren
ist der Art. 21 VO (EG) Nr. 874/2004. In ihm wird geregelt, in welchem Fall eine spekulati-
ve und missbrauchliche Registrierung vorliegt. Der angegriffene Domainname muss mit ei-
nem anderen Namen identisch sein oder diesem verwirrend dhneln. Dabei muss der andere
Name kennzeichenrechtlich geschiitzt sein. SchliefSlich darf der Domaininhaber entweder
keinerlei Rechte oder berechtigte Interessen an diesem Namen geltend machen oder er muss
die Domain in boser Absicht registriert haben oder benutzen. Ausreichend ist, dass die Ele-
mente ,keinerlei Rechte oder berechtigtes Interesse und ,,bose Absicht“ alternativ vorlie-
gen. In den Erwigungsgriinden 16 und 17 der VO (EG) Nr. 874/2004 wird auf die Uni-
form Domain-Name Dispute-Resolution Policy’! (UDRP) der ICANN Bezug genommen.
Laut ihnen soll sich das ADR-Verfahren an die UDRP anlehnen. Die Verordnung verwendet
dann auch der UDRP idhnliche Begrifflichkeiten und Strukturen, insbesondere solche aus
Art. 4 der UDRP.2

Erste Voraussetzung ist, dass der Domainname mit dem vom Beschwerdefiihrer bean-
spruchten Namen entweder identisch ist oder dass sich die Namen verwirrend dhneln. Das
Merkmal Identitdt wirft dabei keine besonderen Probleme auf, es richtet sich vor allem ge-
gen Domainsquatting.’> Gegenstand des Vergleichs mit dem beanspruchten Namen ist der
Domainname ohne die ¢cTLD .eu.** Komplizierter ist die Situation bei der verwirrenden
Ahnlichkeit. Dieses Merkmal war dem europiischen Kennzeichnungsrecht bisher nicht be-
kannt und wurde aus der UDRP iibernommen.?* Gemeint ist, dass der geschiitzte Name und
die Domain aufgrund einer phonetischen, schriftbildlichen oder begrifflichen Ahnlichkeit
der Zeichen verwechselbar sind.3¢

Der Beschwerdefithrer muss ein Recht an dem strittigen Namen haben, das nach nationa-
lem Recht oder nach dem Gemeinschaftsrecht anerkannt oder festgelegt ist. Ein solches
Recht kann sich beispielsweise aus einer nationalen Marke oder einer Unionsmarke erge-
ben. Die Anmeldung einer Marke reicht aber im Regelfall nicht aus, die Marke muss einge-
tragen sein.’’

Rechte oder berechtigte Interessen des derzeitigen Domaininhabers durfen nicht bestehen.
Ein entgegenstehendes Recht kann jedes nach nationalem Recht oder Unionsrecht aner-
kannte Recht sein.’®

Fiir das Vorliegen eines berechtigten Interesses nennt Art. 21 Abs. 2 drei Regelbeispiele:

a) Ein berechtigtes Interesse besteht, wenn der Domaininhaber vor dem ADR-Verfahren die
Domain oder einen Namen, der diesesm Domainnamen entspricht, im Zusammenhang
mit dem Angebot von Waren oder Dienstleistungen verwendet hat oder nachweislich sol-
che Vorbereitungen getroffen hat. So konnte die Beschwerdegegnerin im Fall ,,Packservi-
ce“ geltend machen, dass sie an einer Internetplattform beteiligt sei, die sich mit Um-
zugsdienstleistungen befasst und dass sie auch schon Vorbereitungen zur Benutzung des

28 Bettinger/Bettinger/Waddell Teil 3 T Rn. 36.

29 Eichelberger K&R 2008, 410 (412).

30 Miiller GRUR Int 2007, 990 (991); Schaffc GRUR 2004, 986 (987).

31 https://www.icann.org/resources/pages’help/dndr/udrp-en.

32 Vgl. Schafft K&R 2008, 410 (412).

33 Das Vorliegen dieses Tatbestandsmerkmals wurde zB im CAC Fall-Nummer: 04410 (4711) angenommen.

34 CAC Fall-Nummer: 01959 (LOT).

35 Pothmann/Guhn K&R 2007, 69 (73).

36 Bettinger WRP 2006, 548 (558); Pothmann/Guhn K&R 2007, 69 (73).

37 Vgl. Miiller GRUR Int 2007, 990 (991), der als Ausnahme die griechische doctrine of expectation of
rights anfiihrt.

38 Pothmann/Guhn K&R 2007, 69 (73).
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strittigen Domainnamens packservice.eu aufgenommen habe.® Die Beschwerde wurde
dann als unbegriindet zuriickgewiesen. Nicht ausreichend wire dagegen, unter der Do-
main blof§ eine Webseite anzubieten, die lediglich aus dem Hinweis ,,Under Construc-
tion® besteht.*’ Eine derartige Seite wird regelmifsig von einem Domainregistrar als Teil
des Registrierungsprozesses bereitgestellt und zeigt nicht, dass sich der Inhaber auf eine
angemessene Benutzung der Domain vorbereitet.

b) Ein berechtigtes Interesse liegt vor, wenn der Domaininhaber unter dem Domainnamen
allgemein bekannt ist, ohne dass sein Name rechtlich geschiitzt ist.

¢) Ein berechtigtes Interesse ist gegeben, wenn die Domain vom Inhaber in rechtmifSiger
und nichtkommerzieller oder fairer Weise genutzt wird.

Bei der Nutzung diirfen allerdings Verbraucher nicht in die Irre gefithrt oder das Ansehen
des geschiitzten Namens beeintrichtigt werden. Problematisch ist bei diesem Regelbeispiel
insbesondere der unbestimmte Rechtsbegriff Nutzung in fairer Weise. Bei der Priifung dieses
Begriffs sind unter anderem Art und Umfang der Nutzung, der Zeitpunkt der Aufnahme der
Nutzung, und die Nutzungsdauer zu beriicksichtigen.*! Es reicht dabei nicht aus, wenn mit
der Nutzung der Domain erst nach der Einreichung der Beschwerde begonnen wird, da zu
diesem Zeitpunkt kein schutzwiirdiges Vertrauen des Domaininhabers in die Fortsetzung
der Benutzung der Domain besteht.*?

Trotz bestehender Rechte oder berechtigter Interessen kann gegen eine Domain vorge-
gangen werden, die in boser Absicht registriert oder benutzt wird. Zur Bosglaubigkeit wer-
den in Absatz 3 des Artikels Fille aufgezihlt. Das OLG Dusseldorf geht in seinem last-
minute.eu Urteil wie der EuGH* davon aus, dass die Aufzihlung nur Beispielcharakter hat,
die keinen abschlieffenden Katalog bildet.** Gemeinsames Kriterium, das auch fiir alle un-
benannten Fille gelten musse, sei, dass das Handeln auf den Inhaber des Namens, fiir den
die Rechte bestehen, abzielen muss.*

Zu den einzelnen Regelbeispielen:

a) Eine bose Absicht liegt vor, wenn aus den Umstinden ersichtlich wird, dass die Domain
registriert oder erworben wurde, um sie an den Inhaber des geschiitzten Namens oder an
eine offentliche Einrichtung zu verkaufen, zu vermieten oder anderweitig zu iibertragen.
Dies kann auch der Fall sein, wenn der Inhaber die Domain bei einer Domainbérse parkt
und dort mit einem sich an jedermann richtenden Angebot zum Verkauf anbietet.* Das
Regelbeispiel setzt somit kein direktes Angebot vom Domaininhaber an den Inhaber des
geschiitzten Namens voraus. Auch kann ein Domaininhaber die Verwirklichung des Re-
gelbeispiels nicht durch das Anbringen eines Disclaimers ausschlieffen, nach dem die
Domain nicht zum Verkauf steht, wenn sich aus der iibrigen Webseite aber ergibt, dass
ein Verkauf doch beabsichtigt ist.*’

b) Es erfolgt eine Domainregistrierung mit boser Absicht, wenn die Domain nur registriert
wurde, damit der Inhaber des geschiitzten Namens oder eine 6ffentliche Einrichtung die
Domain nicht selbst verwenden kann. Dem Domaininhaber muss dann aber eine solche
Absicht nachgewiesen werden, was in der Praxis kaum moglich sein wird. Eine entspre-
chende Absicht kann aber auch angenommen werden, wenn die Domain mindestens zwei
Jahre lang ab der Registrierung nicht in einschligiger Weise durch den Inhaber genutzt
wurde oder wenn der Inhaber zu Beginn eines ADR-Verfahrens erklirt, die Domain zu
nutzen, dann aber nicht innerhalb von sechs Monaten mit der Nutzung beginnt.

39 CAC Fall-Nummer: 03848 (PACKSERVICE).

40 CAC Fall-Nummer: 01375 (RABBIN).

41 CAC Fall-Nummer: 02035 (WAREMA).

42 CAC Fall-Nummer: 02035 (WAREMA).

43 EUGH 3.6.2010 - C-569/08, GRUR 2010, 733 (735) Tz. 34 - reifen.eu.

44 OLG Diisseldorf 11.9.2007 — 20 U 21/07, GRUR-RR 2008, 58 (59) — lastminute.eu.
45 OLG Diisseldorf 11.9.2007 — 20 U 21/07, GRUR-RR 2008, 58 (59) — lastminute.eu.
46 CAC Fall-Nummer: 02733 (HOTEL-ADLON).

47 CAC Fall-Nummer: 04154 (GLOBETCASINO, GLOBETVIP).
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c) Bose Absicht ist bei einer Domainregistrierung gegeben, wenn der Hauptzweck der Re-
gistrierung darin liegt, die berufliche oder geschiftliche Tatigkeit eines Wettbewerbers zu
storen.

d) Bose Absicht liegt ferner vor, wenn die Domain absichtlich und aus Gewinnstreben dazu
genutzt wird, um Internetnutzer auf eine dem Domaininhaber gehérende Webseite zu lo-
cken, indem eine Verwechslungsgefahr mit einem geschiitzten Namen herbeigefiihrt wird.
Diese Verwechslungsmoglichkeit kann sich auf den Ursprung, ein Sponsoring, die Zuge-
horigkeit oder die Billigung der Webseite oder eines dort angebotenen Produkts oder
Dienstes beziehen. Eine derartige Verwechslungsgefahr wurde bspw. in dem Fall 4711
angenommen.* In diesem Fall lockte ein Domainhindler tiber die Domain 4711.eu Be-
sucher auf seine Webseite, auf der er eine Suchmaschine betrieb und dort mit Sponsored
listings Geld verdiente. Im Fall Bundesliga wurde auch bose Absicht mit der Begriindung
angenommen, der Beschwerdegegner fithre absichtlich eine Verwechslungsgefahr mit der
Marke Bundesliga herbei, um Besucher fiir seine Webseite anzuziehen.* An dem Ge-
winnstreben des Beschwerdefithrers dndere sich dabei nichts dadurch, dass dieser einige
kostenfrei abrufbare Textfragmente und Bilder zum Thema FufSball auf seiner Seite plat-
ziert habe.

e) Bose Absicht ist anzunehmen, wenn es sich bei dem registrierten Domainnamen um den
Namen einer Person handelt und keine Verbindung zwischen dem Inhaber der Domain
und dem Namen nachgewiesen werden kann. Dieses Regelbeispiel wurde bisher in ADR-
Verfahren nur beildufig gepruft, ihm kommt keine grofSe Bedeutung zu.*

Art. 18 VO (EG) Nr. 874/2004 setzt fiur die Annahme einer unsittlichen Registrierung ein
Urteil eines mitgliedstaatlichen Gerichts voraus und kann daher ohne ein solches Urteil
nicht im ADR Verfahren geltend gemacht werden.

bb) Die Geltendmachung von Anspriichen vor den ordentlichen deutschen Gerichten. Die
Feststellung der internationalen Zustandigkeit als erster Schritt zur Ermittlung des fiir einen
konkreten Rechtsstreit zustindigen Gerichts®! ist bei kennzeichen- und lauterkeitsrechtli-
chen Streitigkeiten, bei denen die Verletzungshandlung im Internet stattfindet, wie bei Urhe-
berrechtsstreitigkeiten mit grofSen Schwierigkeiten verbunden. Der Grund liegt dabei in ers-
ter Linie in dem Spannungsverhiltnis zwischen der Globalitit des Mediums Internet
einerseits und der rein territorialen Orientierung des Kennzeichen- und Lauterkeitsrechts
andererseits. Das Medium Internet macht anders als die meisten klassischen Medien keinen
Halt vor territorialen Grenzen, vielmehr ist jede konnektierte Internetdomain grundsitzlich
weltweit abrufbar. Diese Globalitit des Internets kollidiert zwangslaufig mit dem im Imma-
terialgiiterrecht mafigeblichen Territorialitatsprinzip. Beispielsweise untersteht eine deut-
sche Marke nur dem Schutz des deutschen Markenrechts und kann auch nur in Deutsch-
land verletzt werden. Anspriiche des Kennzeicheninhabers gegen einen mutmafilichen
Verletzer setzen also stets eine das Kennzeichenrecht verletzende Benutzungshandlung im
Inland voraus. Wann eine solche Handlung aber in Internet-Sachverhalten angenommen
werden kann, ist in der Lehre umstritten und soll nachfolgend eingehend beurteilt werden.

Praxistipp:

So kommt etwa bei nationalen Top-Level-Domains wie .de und .at neben der nationalen Jurisdik-
tion in Deutschland und Osterreich auch die Mdglichkeit in Betracht, dass Gerichte in anderen
Landern zustandig sind. Registriert zB ein Pole aus Warschau eine .at-Domain und konnektiert

48 CAC Fall-Nummer: 04410 (4711).

42 CAC Fall-Nummer: 04340 (BUNDESLIGA).

50 Pothmann/Guhn K&R 2007, 69 (77); erwihnt in CAC Fillen 01827 (MUELLER) und 02727
(STAEDLER).

51 Der Begriff ,Internationale Zustindigkeit“ bestimmt, ob die Gerichte eines Staates in ihrer Gesamtheit
zur Entscheidung eines Rechtsstreites berufen sind. Es handelt sich um eine selbstiandig zu priffende Prozess-
voraussetzung. Davon abzugrenzen ist die sog. ortliche Zustindigkeit, welche innerhalb eines Staates die Zu-
stindigkeitsverteilung festlegt. Das ,,Internationale Privatrecht“ schliefflich bestimmt, welches materielle Recht
die Gerichte auf einen Sachverhalt mit Auslandsbertiihrung anzuwenden haben.
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diese mit franzosischsprachigen Inhalten, so ist auch ein Gerichtsverfahren in Warschau am
Wohnsitz des Verletzers oder in Paris oder Wien am mdoglichen Tatort der Verletzungshandlung
denkbar.

Zunichst ist also die Frage zu klidren, ob fiir den konkreten Rechtsstreit iberhaupt eine
internationale Zustandigkeit fur ein Gericht des jeweiligen Staates gegeben ist, in dem die
Klage erhoben wird. MafSgeblich hierfiir ist das Internationale Zivilverfahrensrecht. Dieses
bestimmt, ob ein Domainstreit einen Inlandsbezug hat. Von grofler Bedeutung fiir die Be-
stimmung der internationalen Zustindigkeit ist das Urteil ,,Parfummarken® des BGH.*
Demselben Beklagten wurden verschiedene Verletzungshandlungen in mehreren Mitglied-
staaten der EU vorgeworfen. Es kommen daher verschiedene Orte in Betracht, in denen das
schadensbegriindende Ereignis eingetreten sein konnte. Das macht es erforderlich, ein Krite-
rium festzulegen, um den einen Ort zu bestimmen, an dem das schadensbegriindende Ereig-
nis tatsachlich eingetreten ist. Dazu wird auf den Ort abgestellt, an dem die Verletzungs-
handlung begangen worden ist oder droht, begangen zu werden. Wo der Verletzer die
Verletzungshandlung begangen hat oder droht zu begehen, ist anhand einer Gesamtwiirdi-
gung seines Verhaltens zu ermitteln. Diese Gesamtwiirdigung macht es den Parteien und
dem Gericht moglich, die internationale Zustiandigkeit zu bestimmen. Zudem wird durch
das einheitliche Anknupfungskriterium vorhersehbar, welches Gericht international zustin-
dig ist. Es ist hingegen nicht zuldssig, auf jede einzelne Verletzungshandlung abzustellen.
Einzig das Ergebnis der Gesamtwiirdigung der Verletzungshandlungen begriindet die inter-
nationale Zustindigkeit. Es stellt ein schadensbegriindendes Ereignis dar, wenn ein Wirt-
schaftsteilnehmer auf seiner Internetseite Produkte anbietet, mit denen er das geistige Eigen-
tum eines Dritten verletzt, und diese Internetseite an Abnehmer in anderen Mitgliedstaaten
richtet, die die Produkte auf dem Bildschirm betrachten und iiber das Internet bestellen
konnen. Ort des schadensbegriindenden Ereignisses ist hier der Ort, an dem der Verletzer
den Prozess der Veroffentlichung des Angebots in Gang gesetzt hat. An welchem Ort die In-
ternetseite abgerufen werden kann, ist dagegen nicht entscheidend. Der BGH bezieht sich in
der genannten Entscheidung ,Parfummarken“ auf das Urteil ,Nintendo/BigBen“ des
EuGH.> Dieses behandelt zwar die Frage des anwendbaren Rechts und nicht die Frage der
internationalen Zustindigkeit. Nach Ansicht des BGH ist das Urteil des EuGH jedoch zu
beriicksichtigen, weil der Wortlaut der betroffenen Vorschriften sehr dhnlich ist. Wenn bei
der Bestimmung der internationalen Zustindigkeit mehrere Gerichtsstinde in Betracht
kommen, kann der Klager zwischen mehreren Gerichtsstinden wiahlen. Diese Vorgehens-
weise wird auch als Forum Shopping bezeichnet. Hierbei muss er sorgsam auswihlen, da im
Falle der internationalen Unzustidndigkeit im Gegensatz zum nationalen Verfahren kein
Verweisungsantrag an das zustindige Gericht gestellt werden kann. Wird die internationale
Zustandigkeit durch ein Gericht verneint, so muss die Klage zuriickgenommen werden oder
sie wird abgewiesen. Es erfolgt ebenso eine Zuriickweisung, wenn eine alternative Streit-
schlichtung zwingend voranzugehen hat.>

Wenn der beklagte Domaininhaber seinen Wohnsitz in der EU hat, bestimmt sich die Zu-
stindigkeit in Zivil- und Handelssachen nach der Briissel-Ia-VO. Die Klage kann gem.
Art. 4 Abs. 1 Briissel-Ia-VO am Wohnsitz des Beklagten oder gem. Art. 7 Nr. 2 Briissel-Ia-
VO am Tatort (Erfolgsort) der Verletzungshandlung erhoben werden. Von Art. 7 Nr. 2
Briissel-Ia-VO ankniipfend an den Begriff der unerlaubten Handlung werden insbesondere

52BGH 9.11.2017 -1 ZR 164/16, GRUR 2018, 84 — Parfummarken.

33 EuGH 27.9.2017 - C-24/16, C-25/16, GRUR 2017, 1120 - Nintendo/BigBen.

54 Art. 97 Abs. 5 der Verordnung iiber die Gemeinschaftsmarke (EG) Nr. 207/2009 war Ankntipfungspunkt
fiir die internationale Zustindigkeit im Urteil des BGH. Nach der Vorschrift ist der Mitgliedstaat international
zustiandig, ,in dem eine Verletzungshandlung begangen worden ist oder droht“. In der Entscheidung des
EuGH war Art. 8 Abs. 2 der ROM II-VO einschligig. Dort heifit es: ,,Das Recht des Staates ..., in dem die
Verletzung begangen wurde®.

55 — Rn. 54 ff.

Luckhaus 11

82

83



84

85

§8 84,85 § 8 Internationales Immaterialgiiterrecht

auch die quasideliktischen Tatbestinde des Kennzeichen- und Wettbewerbsrechts erfasst.>
Die Vorschrift ist dabei vertragsautonom dahin auszulegen, dass diese sowohl den Ort, an
dem der Schaden eingetreten ist (Erfolgsort), als auch den Ort des ursachlichen Geschehens
(Handlungsort) erfasst. Als Handlungsort kommt dabei der Ort in Betracht, an dem der Be-
klagte die Informationen in das Netz einspeichert, nicht der Ort, an dem sich lediglich der
Server befindet.”’

Umstritten ist, nach welchen Voraussetzungen im Falle des Internetauftrittes der Erfolgs-

ort zu bestimmen ist. Nach einer Ansicht begriindet die blofle Abrufbarkeit eines als rechts-
verletzend angegriffenen Internetauftritts im Inland bereits die internationale Zustandigkeit
der nationalen Gerichte.™
Beispiel:
So hat etwa der OGH? das Bewerben eines Energy Drinks auf einer .com-Website als eine Markenver-
letzung in Osterreich angesehen, obwohl der in Rede stehende Energy Drink gar nicht fiir den Osterrei-
chischen Markt bestimmt war. Er war in seiner Aufmachung dem bekannten Red Bull Drink dhnlich.
Gerichtet war die Klage von Red Bull gegen den Getrinkeabfiller. Dieser fiillte die entsprechenden fiir
Venezuela bestimmten Dosen des Energy Drinks ab. In dem Bewerben des Drinks auf einer .com-
Website (Ciclon.com), also ohne dass tatsichlich Getrianke in Osterreich je in den Verkehr gebracht
wurden, sah der OGH jedoch eine Markenrechtsverletzung und bejahte eine Haftung des Abfiillers als
Mittiter. Den Inlandsbezug der Website stellte der OGH dadurch her, dass die Seite im Inland technisch
abrufbar sei. In dem blofsen Abfiillen und Ausfiithren der Dosen fiir Venezuela verneinte der OGH hin-
gegen eine Verletzung des osterreichischen Markenrechts. Eine derart weite Auslegung des Begriffes des
Verletzungserfolges erscheint jedoch fraglich.

So soll nach der Gegenansicht auch bei Rechtsverletzungen im Internet ein Erfolgsort im
Inland erst dann zu bejahen sein, wenn sich der Internetauftritt auch bestimmungsgemaf im
Inland auswirken soll.®* Dieser Inlandsbezug wird von der World Intellectual Property Or-
ganization als ,commercial effect® bezeichnet.®! Richtigerweise ist dieser Auffassung der
Vorzug zu geben. Trotz des ubiquitidren Charakters des Internets kann nicht allein daraus,
dass ein regional tatiges Unternehmen sich und sein Angebot im Internet darstellt, darauf
geschlossen werden, der raumliche Tatigkeitsbereich des Unternehmens werde entsprechend
auf das gesamte Gebiet seines Staates und dariiber hinaus ausgedehnt. Es ist weithin tiblich,
dass sich Unternehmen, die sich aus welchen Griinden auch immer auf einen bestimmten
raumlichen Wirkungskreis beschriankt haben, im Internet darstellen, ohne dass damit eine
raumliche Ausweitung des Tatigkeitsbereichs verbunden ist. Wer SiifSspeisen in Wien ver-
kauft und sein Angebot als Visitenkarte im Internet prisentiert, bietet nicht automatisch ei-
nen Versandhandel nach Deutschland an. Unternehmen mit einem lokalen oder regionalen
Wirkungskreis weisen mit ihrer Prasenz im Internet nicht unbedingt darauf hin, dass sie ihre
Waren oder Leistungen nunmehr jedem bundesweit oder europaweit anbieten wollen.®? In
derartigen Fillen, wenn also de facto in dem betreffenden intendierten Forumsstaat gar
nicht von der Aufnahme einer geschiftlichen Tatigkeit gesprochen werden kann, und im
Einzelfall etwa auch noch die Sprache von der betreffenden Landessprache abweicht, er-
scheint eine Bejahung der internationalen Zustindigkeit (offensichtlich) als verfehlt. Sinn
und Zweck des Gerichtsstandes der unerlaubten Handlung iSv Art. 7 Nr. 2 Brussel-Ia-VO
als Ausnahmevorschrift ist es gerade, eine enge Beziehung zwischen dem Gericht und der
jeweiligen Streitigkeit herzustellen, wovon aber beispielsweise im oben geschilderten Fall
kaum ausgegangen werden kann, also wenn etwa der einfache Bicker aus Wien nun in

56 BGH 13.10.2004 — I ZR 163/02, GRUR 2005, 431 - HOTEL MARITIME.

57 Johannes GRUR 2004, 928.

38 Ingerl/Rohnke, 3. Aufl. 2010, Einl. Rn. 48.

59 OGH 24.4.2001 — 4 Ob 81/01, GRURInt 2002, 265 — Red Bull.

60 BGH 30.3.2006 — I ZR 24/03, GRUR 2006, 513 Tz.20 — Arzneimittelwerbung im Internet (in einem
wettbewerbsrechtlichen Verfahren zum insoweit gleichlautenden EuGVU); BGH 28.6.2007 — I ZR 49/04,
GRUR 2007, 884, Tz.23 - Cambridge Institute (in einem kennzeichenrechtlichen Verfahren gegen eine
schweizerische Gesellschaft zum insoweit gleichlautenden Art. S Nr. 3 LugU).

61 www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/845/pub845.pdf, dort Article 3.

62 BGH 22.7.2004 -1 ZR 135/01, MMR 2005, 171 - soco.de.
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Hamburg verklagt werden wiirde. Ein Abstellen zur Zustiandigkeitsbegriindung auf die blofs
technische Moglichkeit der Abrufbarkeit eines Internetinhaltes wiirde somit vielmehr zu ei-
ner ausufernden Gerichtspflichtigkeit fihren. Insbesondere ist dem Internet auch das Ein-
stellen einer nur auf eine oder mehrere Nationen beschrinkten Website fremd.®® Ein Weg
zur Begrenzung einer allseitigen Zustindigkeit wire daher bei dieser weiten Auslegung gar
nicht moglich. Ein derartig ausgeweiteter Gerichtsstand lauft auch den zustdndigkeitsrecht-
lichen Leitprinzipien der Brussel-Ia-VO, der Vermeidung beziehungsarmer Gerichtsstinde,
der Reduzierung konkurrierender Zustindigkeiten und der Vorhersehbarkeit und praventi-
ven Steuerbarkeit der Gerichtspflichtigkeit,* vollkommen entgegen. Auch bei einem ent-
sprechenden Vergleich zu den bisher zu Massenmedien entwickelten Grundsatzen erscheint
die Einschrinkung tiber das Merkmal der bestimmungsgemifien Abrufbarkeit nur folge-
richtig. So wird etwa auch im Verlags- und Presserecht allgemein auf das Erfordernis der
bestimmungsgemifien Verbreitung abgestellt.> Unbeachtlich ist es dabei, wenn im Einzelfall
auf irgendeinem Wege, kaum vermeidbar dennoch ein paar Exemplare des Druckerzeugnis-
ses in ein anderes Einzugsgebiet gelangen, soweit dies nur nicht bestimmungsgemaf$ durch
den Verleger veranlasst wurde.®® Gerade mit diesem Ausnahmefall ist etwa auch im oben ge-
schilderten Beispiel des SuSwarenhindlers der Fall vergleichbar, dass vereinzelt dennoch
einmal ein Einwohner aus Hamburg auf der Internetseite des StifSwarenverkaufers aus Wien
landet, sei es nun zufillig oder weil er etwa seinen nidchsten Urlaub dort plant, solange ein
bestimmungsgemifler Bezug iiber einen Versandhandel dort nicht moglich ist.

Fiir Online-Sachverhalte ist das herkommliche Merkmal des Verbreitens aus dem Ver-
lagsrecht nicht ganz passend, da hier keine Inhalte verbreitet, sondern nur zum Abruf be-
reitgehalten werden.®” Infolgedessen erscheint es nur angemessen, stattdessen auf eine in-
haltliche Betrachtungsweise abzustellen.®® Es ist zu ermitteln, ob sich die auf einer Website
prasentierten streitgegenstandlichen Informationen bei einer objektiven Wiirdigung erkenn-
bar bestimmungsgemif$ auch an Nutzer im Forum richten. Durch diese sinngemifs aus dem
Verlagsrecht bekannte Definition ldsst sich auch eine sachgerechte und hinreichend be-
stimmbare Abgrenzung bzgl. der Zustindigkeitsbegriindung vornehmen.

Checkliste

Die konkrete Beurteilung, ob sich ein Internetauftritt bestimmungsgemal in einem anderen

Land auswirken soll, ist folglich anhand von einzelnen objektiven Anhaltspunkten vorzuneh-
69

men.

1. Art und Aufmachung der Webseite

Die Art und Aufmachung der Webseite, die vermittelten Inhalte sowie das Impressum kénnen
grundlegend fiir die Ermittlung des objektiv erkennbaren Adressatenkreises und damit die be-
stimmungsgemale Ausrichtung sein. Eine geschiftliche Website wird eine groRere und weitere
Ausrichtung haben als eine private Webseite. Den Inhalten iber typisch lokale Dienstleistun-
gen (Kino, Restaurant, Taxiunternehmen) kommt eine andere Indizwirkung zu als Inhalten tber
Waren, die typischerweise im Versandhandel erworben werden kénnen (Biicher, DVDs). Ist
eine Betriebsstitte im Impressum einer Website angegeben, die vom Hauptsitz abweicht, darf
ein Kunde das dahingehend verstehen, dass die Betriebsstitte im Namen des Hauptsitzes Leis-

63 Auch wenn entsprechende Vorschlige zT in der Lehre diskutiert werden.

64 Vgl. Anm. Klinger zu BGH, Vorlagebeschluss an den EuGH 10.11.2009 - VI ZR 217/08, jurisPR-ITR
4/2010.

65 BGH 23.10.1970 - I ZR 86/69, GRUR 1971, 153 — Tampax.

66 BGH 3.5.1977 — VI ZR 24/75, GRUR 1978, 194 - profil.

67 Engel AfP 1996, 220 (225).

68 BGH 13.10.2004 —1 ZR 163/02, GRUR 2005, 431 - HOTEL MARITIME.

69 Ergianzend kann auf die Auflistung der WIPO, Joint Recommendation Concerning Provisions on the Pro-
tection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet (with Explanatory Notes), Ar-
ticle 3 verwiesen werden, abrufbar unter https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/845/pub845.pdf, auf
die auch die Rechtsprechung verweist wie bspw. LG Hamburg 28.2.2019 — 327 O 184/16, GRUR-RS 2019,
43246.
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tungen anbietet, Vertragsangebote entgegennimmt und ggf. deren Annahme erklart.”® Eine in-
ternationale Zustandigkeit deutscher Gerichte wird begriindet, wenn ein im Ausland anséssiger
englischsprachiger Internetshop unter einer .uk-Domain weltweiten Versand anbietet und auf
einen Testkauf hin eine Lieferung nach Deutschland erfolgt.”!

2. country code Top-Level-Domain

Die country code Top-Level-Domain (ccTLD) einer Website kann ein Indiz fiir die geographi-
sche Ausrichtung dieser Website sein. Eine Website unter einer bestimmten country code TLD
wird in der Regel auch auf den entsprechenden Staat,’? dessen TLD verwendet wird, ausgerich-
tet sein. Uberwiegend wird die positive Indizwirkung einer ccTLD jedoch fiir stirker gehalten
als die negative Indizwirkung, dh umgekehrt ldsst sich allein aus der Verwendung einer be-
stimmten country code TLD noch nicht schliefen, dass die Website lediglich auf diesen Staat
alleine ausgerichtet ist. Eine ggf. negative Indizwirkung sollte jedoch auch nicht per se verneint
werden. Auch ldsst sich durch die Verwendung einer generischen .com-Domain, die von einem
Registrar in den USA vergeben wurde, nicht ausschliefen, dass damit Rechte in Deutschland
oder Osterreich verletzt werden.

3. Sprache

Die Sprache eines Internetangebots wird tiberwiegend als fiir die Ermittlung der geographi-
schen Ausrichtung des entsprechenden Angebots relevantes Indiz angesehen,” insbesondere
wenn der Nutzer auf einer allg. Einstiegsseite aufgefordert wird, zB tber Landesflaggen ein be-
stimmtes Land auszuwéhlen oder eine Sprache auszuwéhlen. Eine werbende englische Websi-
te ist dann nicht auf Deutschland ausgerichtet, wenn in der durch Flaggen gekennzeichneten
Auswahl Deutschland fehlt, keine deutsche Kontaktadresse angegeben ist und mit Personen
geworben wird, die in Deutschland nicht bekannt sind und untbliche inhaltliche Gestaltungen
verwendet werden, zB Abfrage des Alters auf der Eingangsseite.”* Eine werbende Website ist
hingegen auf Deutschland ausgerichtet, wenn es sich um eine ,de”-Top-Level-Domain handelt
und der Internetauftritt keine Hinweise darauf enthilt, dass sich das Angebot nicht an deutsche
Interessenten richtet, wobei allein die Verwendung der englischen Sprache kein solcher Hin-
weis ist.”>

4. Wahrung

Der Wahrung, in der Waren und Dienstleistungen bezahlt werden kénnen, kann eine Indizwir-
kung zukommen. So sah das OLG Miinchen in einem Webauftritt eines Schweizer Unterneh-
mens, in dem alle Produkte in Schweizer Franken ausgewiesen waren, einen Hinweis, dass
sich der Webauftritt lediglich an schweizerische Verkehrskreise wendete und wies die Klage
des deutschen Markeninhabers ab.”6

5. Anzahl der Abrufe aus einem Land

Eine Indizwirkung durch die Anzahl der Abrufe einer Webseite aus einem bestimmten Forum
erscheint problematisch. Wie bereits dargestellt, kommt es gerade nicht auf die tatsachliche
Kenntnisnahme, sondern vielmehr auf die inhaltliche Ausrichtung einer Website an. Insbeson-
dere spricht daher der Umstand, dass sie in einem bestimmten Land gar nicht abgerufen wur-
de, nicht dafiir, dass sie inhaltlich nicht dennoch auf dieses Forum ausgerichtet war. Ggf. ist
bisher nur ein entsprechender Werbeerfolg (noch) nicht eingetreten. Zudem ist es ohnehin aus-
reichend, dass eine Verletzungshandlung droht. Allerdings kann dem Merkmal eine gewisse
Indizwirkung dann wohl nicht abgesprochen werden, wenn eine Seite massenhaft in einem

70 BGH 16.3.2021 — X ZR 9/20, BeckRS 2021, 11590 - Internationale Zustindigkeit bei Online-Flug-
buchung.

71 OLG Frankfurt a. M. 11.3.2021 - 6 U 273/19, GRUR-RR 2021, 360 - Tommy Hilfiger MO Logo Scarf,
in Abweichung von BGH 7.11.2019 -1 ZR 222/17, GRUR 2020, 647 — Club Hotel Robinson.

72 Wenn auch nicht unbedingt auf das gesamte Staatsgebiet.

73 BGH 13.10.2004 -1 ZR 163/02, GRUR 2005, 431 - HOTEL MARITIME.

74 LG Koln 20.4.2001 - 81 O 160/99, MMR 2002, 60 — budweiser.com.

75 OLG Frankfurt a. M. 14.2.2019 - 6 U 3/18, GRUR-RR 2020, 74.

76 OLG Miinchen 8.10.2009 - 29 U 2636/09, GRUR-Prax 2009, 35 - REFODERM.

77 Zur Unterscheidung von anderen Disclaimern sogleich.

78 BGH 30.3.2006 — I ZR 24/03, GRUR 2006, 513 — Arzneimittelwerbung im Internet.

79 BGH 30.3.2006 — I ZR 24/03, GRUR 2006, 513 — Arzneimittelwerbung im Internet.
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bestimmten Staat abgerufen wurde. Dies spricht moglicherweise dafiir, dass der Inhalt auch auf
diesen Staat ausgerichtet war. Jedenfalls ist in einem solchen Fall dringend eine Klarstellung,
etwa durch einen Disclaimer,’” anzuraten.

6. Disclaimer/Beweislast

Es obliegt dem Rechteinhaber zB dem Markeninhaber zu beweisen, dass bereits die Domain
mit der damit konnektierten Webseite eine Rechtsverletzung im Forum darstellt. Im Zweifel
sollte der Rechteinhaber verschiedene Testbestellungen tber das Internet vornehmen und sich
auf den Webseitenauftritt beziehen. Der Werbende kann jedoch das Verbreitungsgebiet seiner
Werbung im Internet und seines Liefergebietes durch einen so genannten Disclaimer ein-
schranken, in dem er ankiindigt, Adressaten in einem bestimmten Land nicht zu beliefern.” Ein
Disclaimer muss zu dessen Wirksamkeit eindeutig gestaltet, auf Grund seiner Aufmachung als
ernst gemeint aufzufassen sein? und der Ausschluss inhaltlich auch umgesetzt werden.

Das angerufene Gericht hat sowohl in Deutschland als auch in Osterreich das Vorliegen
der internationalen Zustindigkeit nach der Briissel-Ia-VO nur rugebedingt zu prifen. Denn
nach Art. 26 Abs. 1 Brissel-Ia-VO wird das angerufene Gericht eines Mitgliedstaates ohne-
hin zustindig, wenn sich der Beklagte riigelos auf das Verfahren einlisst, also den Mangel
der Zustandigkeit nicht sogleich geltend macht und kein anderweitiger ausschliefSlicher Ge-
richtsstand vorliegt. Daher wird die Klage auch in beiden Liandern ohne Riicksicht auf mog-
liche Bedenken des Gerichts an seiner Zustandigkeit dem Beklagten zunichst einmal zuge-
stellt, um diesem die Moglichkeit zu geben, sich zur Sache einzulassen.® Hilt der Beklagte
das angerufene Gericht fiir unzustindig, so hat er dies also sogleich zu riigen. Verteidigt sich
der Beklagte hingegen erst gar nicht gegen die Klage, so hat das Gericht jedoch vor Erlass
eines Versaumnisurteils seine ortliche und internationale Zustiandigkeit zunichst zu priifen.
Sollte diese nicht gegeben sein, wird es die Klage durch unechtes Versiumnisurteil gem.
§ 331 Abs. 2 ZPO im Beschlusswege zuriickweisen. In Deutschland stellt die Prifung der
Internationalen Zustindigkeit aufgrund unerlaubter Handlung zudem eine sog. qualifizierte
Prozessvoraussetzung dar, dh zur Bejahung der Zustindigkeit braucht das Vorliegen einer
unerlaubten Handlung nicht bewiesen zu werden. Ausreichend ist es, dass eine Verletzung
behauptet wird und diese nicht von vornherein ausgeschlossen werden kann.®!

Die Anwendung der Grundsitze der riigelosen Einlassung, sowie zusitzlich in Deutsch-
land der qualifizierten Prozessvoraussetzung, sind in der Lehre zum Teil kritisiert worden.
Das Rechtsinstitut der rugelosen Einlassung, welches eigentlich dem Schutz des Beklagten
dienen solle,*? wiirde sich auf europdischer Ebene hauptsiachlich zu Lasten des Beklagten
auswirken. Hierdurch werde der Beklagte genotigt, im Falle der Unzustindigkeit unnoti-
gerweise vor einem Gericht eines anderen Mitgliedstaates erscheinen zu missen. Wiirde je-
mand in einem anderen Mitgliedstaat verklagt, so sei es im Falle der Unzustindigkeit des
Gerichts vielmehr sachgerechter, wenn das Gericht zunichst von sich aus seine Zustindig-
keit positiv feststellen miisse. Denn im Regelfall wird es aus Sicht des Beklagten — auch
wenn er das angerufene Gericht fiir international unzustindig hilt — kaum zumutbar sein,
sich nach einer Klagezustellung nicht anwaltlich vertreten zu lassen und zur ggf. fehlenden
Zustindigkeit und hilfsweise zur Sache zu duflern. Tut er dies nicht, so riskiert er ein Ver-
saumnisurteil gegen sich, da die Zustindigkeit in diesem Fall vor deutschen und osterreichi-
schen Gerichten nur schliissig behauptet werden muss.

Beispiel:

In dem Fall Palettenborse®> etwa ging ein dsterreichischer Kliger gegen die Registrierung der Domain
palettenborse.com vor. Er trat seit mehreren Jahren mit verschiedenen Domains unter dem Schlagwort

80 OGH 20.3.2007 — 17 Ob 2/07d — Palettenboérse 1.

81 BGH 15.2.2007 - I ZR 114/04, GRUR 2007, 871, Tz. 17 — Wagenfeldleuchte (zum insoweit gleichlau-
tenden EuGVU); BGH 13.10.2004 — 1 ZR 163/02, GRUR 2005, 431 - HOTEL MARITIME.

82 Dies tragt dem Gedanken Rechnung, dass der Bekl. im Falle des abweisenden Urteils an einem Sachurteil
ein grofieres Interesse als an einem Prozessurteil haben werde.

83 OGH 20.3.2007 - 17062/07 — Palettenborse 11
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Palettenborse in Osterreich auf und ist auch Inhaber der Wortmarke. Der in Deutschland wohnende
Beklagte hatte die Domain registriert, ohne diese jedoch im geschiftlichen Verkehr genutzt zu haben.
Das Erstgericht verneinte seine internationale Zustindigkeit und wies die Klage zuriick. Auf die nach
bestitigendem Rekurs eingelegte Revision hin hob der OGH die Entscheidung auf und wies das Erstge-
richt an, zunichst das Zustellverfahren einzuleiten. Das angerufene Gericht diirfe seine Unzustindigkeit
nicht von Amts wegen a limine annehmen, sondern habe dem Beklagten zunichst die Moglichkeit zu
geben, sich einzulassen. Der Beklagte hielt jedoch das angerufene 6sterreichische Gericht fiir internatio-
nal unzustindig und liefs sich nicht zur Klage ein. Das Erst- und Rekursgericht verneinten auch entspre-
chend ihre Zustindigkeit. Der OGH bejahte jedoch spiter die internationale Zustindigkeit und erliefs
ein Versdumnisurteil gegen den Beklagten. Hatte sich der Beklagte hier anwaltlich vertreten lassen,
wire der Fall moglicherweise anders ausgegangen.

Eine entsprechende Verfahrensweise, also die sofortige Klagezustellung und im Falle der
Saumnis das Zugestehen der behaupteten Tatsachen, wurde teilweise auch als nicht ver-
tragsautonom kritisiert. Denn hierbei handele es sich um nationale Verfahrensgrundsitze,
die nicht auf das hoherrangige europiische Recht tibertragen werden diirfen. Gem. Art. 28
Abs. 1 Briissel-Ia-VO sei den Gerichten vielmehr auferlegt, ihre internationale Zustiandigkeit
von Amts wegen zu ermitteln. Dies beinhalte auch, dass selbst bei Siumnis des Beklagten
der Kldger das Vorliegen der Internationalen Zustiandigkeit positiv beweisen musse. Glei-
chermaflen sei dem Gemeinschaftsrecht auch das Rechtsinstitut der qualifizierten Prozess-
voraussetzungen fremd. Fur eine sofortige Zustellung der Klage spricht, dass aufgrund der
Maoglichkeit der riigelosen Einlassung zwingend eine sofortige Zustellung zu erfolgen hat.
Auch spricht der Wortlaut des Art. 28 Abs. 1 Brissel-Ia-VO nicht per se gegen das Verfah-
ren einer sofortigen Klagezustellung. Eine Losung, die beidseitigen Interessen gerecht wird,
wire es, wenn die internationale Zustindigkeit zunichst in einem vorgeschalteten selbst-
stindigen Zustdndigkeitsverfahren festgestellt werden miisste, zu welchem sich der Beklagte
optional einlassen kann. Wird danach etwa per Beschluss die Zustindigkeit bejaht, so ist
dem Beklagten erneut die Moglichkeit der (nunmehrigen) Bestellung eines Anwaltes und ei-
ner Einlassung zur Sache zu geben. Ein solches Verfahren findet jedoch keine konkrete Stiit-
ze im Gesetz. Auch wurde es teilweise dahingehend kritisiert, dass es zu ,,amerikanischen
Zustinden“ fithre. Denn bei komplexen Streitigkeiten konne sich ein vorgeschaltetes Zu-
stindigkeitsverfahren sehr lange hinziehen, womit ebenfalls niemandem gedient wire.

Fiir den in einem fremden Staat Beklagten wiirde eine entsprechende Verfahrensweise je-
doch Entlastung bringen. Er kann zunichst, ohne einen Verlust seiner Rechte durch Saum-
nis oder Priklusion fiirchten zu miissen, den Ausgang des Zustindigkeitsverfahrens abwar-
ten. Erst bei unglinstigem Ausgang musste er sich dann anwaltlich vertreten lassen und vor
Ort in dem fremden Staat erscheinen. Eine weitergehende Regelung durch den europidischen
Gesetzgeber ist in jedem Falle sicherlich wiinschenswert.

Von der Internationalen Zustindigkeit ist das Internationale Privatrecht abzugrenzen.
Danach wird bei einem Lebenssachverhalt mit Auslandsbezug die Bestimmung vorgenom-
men, welches Recht im konkreten Streitfall anwendbar ist. Seit dem 11.1.2009 ist in den
Mitgliedstaaten der EU — mit Ausnahme von Dinemark — die Rom II-Verordnung als un-
mittelbar geltendes Recht in Kraft getreten. Sie gilt gem. Art. 1 Abs. 1 S. 1 Rom II-VO fur
aufServertragliche zivil- und handelsrechtliche Schuldverhiltnisse, wenn sie eine Verbindung
zum Recht verschiedener Staaten aufweisen, wobei es geniigt, dass nur ein betroffener Staat
Mitglied der Europdischen Union ist. Die bisherigen nationalen Regelungen zum Inter-
nationalen Privatrecht in den Art. 40ff. EGBGB und § 48 IPRG sind demnach durch die
Verordnung vollstindig ersetzt worden.® Insofern korrespondiert Art. 1 Abs.1 S.1 mit
Art. 3 Rom II-VO, wonach das Recht, auf dass die Verordnung verweist, auch dann an-
zuwenden ist, wenn es sich nicht um das Recht eines Mitgliedstaates handelt. Die Verord-
nung ist mithin vertragsautonom und abschliefend anzuwenden. Art. 24 Rom II-VO stellt
nochmals klar, dass auch kein Rickgriff auf nationale IPR-Vorschriften erfolgen soll, also
Riick- und Weiterverweisungen durch nationale Vorschriften grundsitzlich ausgeschlossen
sind.%

84 Junker NJW 2007, 3675 (3677).
85 Ofner ZfRV 2008/03, 15.
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Die Verordnung enthilt als Grundsatz in Art. 4 Abs. 1 Rom II-VO eine allgemeine Kolli-
sionsnorm, die in den Absitzen 2 und 3 dhnlich wie bisher in den §§ 48 Abs. 1 S.2 IPRG
und 40 ff. EGBGB eine Bereinigung im Sinne der stirksten Beziechung enthilt. Art. 4 Abs. 1
Rom II-VO kniipft dabei zunichst an den Erfolgsort der unerlaubten Handlung an. Haben
der Geschadigte und der Ersatzpflichtige zum Zeitpunkt des Schadenseintritts ihren ge-
wohnlichen Aufenthalt in demselben Staat, findet nach Art. 4 Abs. 2 Rom II-VO das Recht
dieses Staates Anwendung. Wenn sich aus der Gesamtheit der Umstdnde eine offensichtlich
engere Verbindung mit dem Recht eines anderen Staates ergibt, so erklirt die Ausweich-
klausel des Art. 4 Abs. 3 Rom II-VO das Recht dieses Staates fur anwendbar. Zudem befin-
den sich in der VO noch einige Sonderregeln fiir einzelne Deliktstypen. Art. 6 Rom II-VO
bildet besondere Ankniipfungsregeln fiir aufServertragliche Schuldverhiltnisse, die aus un-
lauterem Wettbewerb entstanden sind. Insoweit kniipft Art. 6 Abs.1 an das Recht des
Marktortes an. In Art. 8 Rom II-VO enthilt die VO Spezialregelungen fiir die Verletzung
von gemeinschaftsweit einheitlichen Rechten des geistigen Eigentums. Der Begriff Rechte
des geistigen Eigentums umfasst dabei Urheberrechte und verwandte Schutzrechte, das
Schutzrecht eigener Art fir Datenbanken und gewerbliche Schutzrechte. Hierzu gehoren
auch die Kennzeichenrechte des gewerblichen Rechtsschutzes, dh Marken- und Unterneh-
menskennzeichen.®

Praxistipp:

Von dem danach fiir Rechte des geistigen Eigentums anzuwendenden Recht kann nicht durch eine
Vereinbarung der Parteien abgewichen werden, und die Verweisung auf das Recht des gemeinsa-
men Aufenthaltsortes der Parteien findet ebenfalls hierauf keine Anwendung.

Art. 8 Abs. 1 Rom-II kniipft dabei an das Schutzlandprinzip an. Dieses besagt, dass sich
die Antwort auf die Fragen, ob und in welchem Umfang zeichenrechtlicher Schutz gegen be-
stimmte grenziiberschreitende Handlungen gewidhrt wird, nach dem Recht desjenigen Lan-
des richtet, fiir das der Zeichenschutz in Anspruch genommen wird. Da aufgrund des Terri-
torialitdtsprinzips im jeweiligen Schutzland ausschliefflich inlindische Zeichenrechte
Wirkung entfalten konnen, beurteilt sich die Frage, ob etwa ein deutsches Zeichenrecht ver-
letzt ist, damit ausschliefflich nach deutschem Recht. Die Frage, ob etwa osterreichisches
Zeichenrecht verletzt ist, beurteilt sich allein nach dem jeweiligen osterreichischen Recht.
Die entscheidende Frage angesichts der Globalitdt des Internets lautet daher nicht, ob deut-
sches oder osterreichisches Zeichenrecht anwendbar ist, sondern ob deutsches oder osterrei-
chisches Zeichenrecht verletzt ist.’” Im Falle einer grenziiberschreitenden Verletzungshand-
lung ist demnach — um dem Territorialitdtsprinzip Rechnung zu tragen —, fir jeden Staat das
ihn betreffende Recht jeweilig anzuwenden. Das gilt auch bei unteilbaren grenziiberschrei-
tenden Verletzungshandlungen, insbesondere im Internet. Das kann zur Folge haben, dass
ein Internetangebot nach den anzuwendenden nationalen Rechtsordnungen unterschiedlich
zu bewerten ist und unterschiedliche Rechtsfolgen auslost.

Beispiel:
So war zB die Internetwerbung fiir Leuchten des Designers Wilhelm Wagenfeld in Deutschland nach

§ 17 UrhG rechtswidrig, in Italien hingegen zulissig, weil diese Leuchten dort keinen urheberrechtli-
chen Schutz genieflen.®

Mit dem Recht des Schutzlandes kann rechtlich nur derjenige Teil der Benutzungshand-
lung untersagt werden, der in dem betreffenden Schutzland stattgefunden hat. Faktisch be-
deutet dies bisher jedoch bei Unterlassungs- und Beseitigungsanspriichen gegen Internetauf-
tritte, dass mit dem Recht eines einzigen Landes Internetangebote insgesamt unterbunden

86 Sack WRP 2008, 1405 (1406).
87 Bettinger/Bettinger Teil 2 DE Rn. 1321.
88 BGH 15.2.2007 -1 ZR 114/04, GRUR 2007, 871 — Wagenfeld-Leuchte.
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werden konnen. Folglich konnen bisher Schutzrechtsinhaber mit Hilfe des jeweils strengsten
Schutzlandrechts die gesamte unteilbare Benutzungshandlung auch mit Wirkung fiir solche
Staaten untersagen, nach deren Recht sie an sich zulissig ist. Es kann jedoch durch den Ein-
satz eines Disclaimers der Bezug zu einem Forumsstaat mit entsprechend strengem Schutz-
landrecht unterbunden werden, indem das entsprechende Angebot erkennbar und ausdriick-
lich nicht auf diesen Staat ausgerichtet wird und zB Kunden auch gar nicht beliefert
werden.® Zwar gibt es unterdessen sog. Zoning und Geolocation Technologies,” mit denen
die IP-Adresse ermittelt werden, ein Riickschluss auf den Abrufort gegeben und damit nach
geografischen Kriterien der Informationszugang und -inhalt gesteuert werden konnen.
Technisch verlasslich sind diese Technologien aber bisher noch nicht, da derzeit zum einen
mit dem Gebrauch von Anonymisierungstechnologien die Lokalisierung einer IP-Adresse
verschleiert werden kann, zum anderen ein zentrales Register fiir IP-Adressen nicht existiert,
so dass keine in jedem Fall verldssliche Lokalisierung gewihrleistet ist, an die zB die Be-
stimmung einer zustindigen Jurisdiktion oder die Bestimmung des anwendbaren Rechtes
gekniipft werden konnte.”! Gleichwohl ist denkbar, dass hier bei entsprechender technischer
Fortentwicklung nach der Umstellung von IPv4 (Internet Protocol Version 4) auf IPv6 kiinf-
tig verlassliche Bestimmungen moglich sein werden, die dann die gesamte bisherige Dogma-
tik zu Unterlassungsanspriichen und zur Bestimmung von internationaler Gerichtszustin-
digkeit verindern wiirden. Bei Schadensersatzanspriichen ist nach der sog. Mosaiktheorie®
ohnehin eine nationale Parzellierung vorzunehmen.

Teilweise wird der Kliger bereits in der bloflen Registrierung einer Domain, also auch
ohne Benutzungsaufnahme bzw. Konnektierung der Website, eine Verletzung seiner Rechte
sehen. Er wird den Domaininhaber daher auf Loschung in Anspruch nehmen wollen. Es
stellt sich in derartigen Fallen die Frage, ob dann auch ein deliktischer Gerichtsstand als Er-
folgsort der unerlaubten Handlung besteht bzw. unter welchen Voraussetzungen er ange-
nommen werden sollte. So konnte etwa jemand mit Sitz in Warschau, der eine .at-Domain
registriert hat, moglicherweise auch in Deutschland zB am Wohnort der Klagerin verklagt
werden. Entsprechende Klagen hat es bereits gegeben, so nahm etwa das KG Berlin in seiner
concert-concept Entscheidung in einem entsprechenden Fall seine internationale Zustiandig-
keit gem. § 32 ZPO an. Bei dieser aus dem Jahre 1997 stammenden Entscheidung klagte der
deutsche Inhaber der Domain concept-concert.de® auf Unterlassung der Benutzung des
Domainnamens concert-concept.com gegen einen in den USA ansissigen Registrar. Das KG
Berlin nahm damals seine internationale Zustidndigkeit gem. § 32 ZPO mit der Begriindung
an, der Domainname sei auch in Deutschland bestimmungsgemafS technisch abrufbar. Eine
solch schrankenlose Annahme eines Erfolgsortes fiir Internetfille im Inland geht nach heuti-
gem Verstiandnis sicherlich zu weit, da dies insbesondere zu einer exorbitanten internationa-
len Gerichtspflichtigkeit fithren wiirde. Richtig ist es jedoch, den Gerichtsstand der uner-
laubten Handlung grundsitzlich fiir Klagen auf Unterlassung der Benutzung einer Domain
zu eroffnen, zumeist wird es sich hierbei auch um das sachnihere Gericht handeln. Es ist
also insofern zu klaren, welche Kriterien an die Annahme eines Erfolgsortes gestellt werden
sollten.

Ein deliktischer Erfolgsort sollte danach beurteilt werden, ob durch die Registrierung der
Domain eine Kollision mit den Namens- oder Wettbewerbsinteressen des Verletzten gerade
auch in dem entsprechenden Land als moglich erscheint. Bei einer Priifung lediglich auf Zu-
stindigkeitsebene sollten die Voraussetzungen daher nicht tiberspannt werden, jedoch sollte

89 Vgl. OGH 23.3.1999 - 4 Ob 26/99, GRUR Int. 1999, 1062 (1065) — TV-Movie: Dort ging es um die
Vermarktung von Fernsehzeitschriften in Osterreich, auf deren Titelblatt mit einem Gewinnspiel geworben
wurde. Das Gewinnspiel war nach deutschem Recht als dem Recht des Erscheinungsortes zulissig, nach oster-
reichischem Recht hingegen verboten. Der OGH nahm an, dass die Werbung als solche nicht verboten werden
konne. Es gentige, ,,wenn die Bekl. klarstellt, dass osterreichische Leser an ihren Gewinnspielen nicht teilneh-
men konnen*.

90 Vertiefend: Hoeren MMR 2007, 3.

91 Hoeren MMR 2007, 3.

92 Sack WRP 2008, 845 (852).

93 KG 25.3.1997 -5 U 659/97, NJW 1997, 3321 — concert-concept.com.
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auch ein Interesse eines evtl. Beklagten nicht aufler Acht gelassen werden, ihm ein Gerichts-
verfahren in einem fremden Staat nicht ohne Weiteres zuzumuten, insbesondere wenn der
Streitfall gar keinen engeren inneren Bezug zu dem gewihlten Forum Delicti® aufweist.

Checkliste

1. Markenrecht

Ein Vorgehen aus Markenrecht scheidet regelmialig aus, da in der bloen Registrierung einer
Domain als Verletzungshandlung (ohne Erstbegehungsgefahr) insofern keine Benutzung des Ti-
tels im geschaftlichen Verkehr liegt.”> Somit bleibt als mégliche Anspruchsgrundlage tiblicher-
weise nur noch ein Vorgehen aus Wettbewerbsrecht bzw. sittenwidriger Schadigung (Do-
maingrabbing) einerseits oder aus Namensrecht andererseits.

2. Wettbewerbsrecht

Eine notwendige Kollision der Interessen der Parteien kann im Falle des Vorgehens aus Wett-
bewerbsrecht dann angenommen werden, wenn (auch) in dem entsprechenden Forum die
wettbewerblichen Interessen der Mitbewerber aufeinander treffen, wenn also ein Konkurrenz-
verhiltnis bzw. ein gemeinsamer Marktort im Forumsstaat besteht.”® In dem Fall Palettenbor-
se.com”” nahm der OGH einen sog. Behinderungswettbewerb durch Domaingrabbing an. Der
Erfolgsort der unerlaubten Handlung sei dort, wo der Schaden der Behinderung eintrete. Da
die Kligerin die Domain nicht selbst zum Wettbewerb in Osterreich nutzen konne, sei der Er-
folgsort in diesem Fall Osterreich. Insofern war es unerheblich, dass es sich um eine .com und
nicht um eine .at ccTLD gehandelt habe. Der Bezug zu Osterreich konnte jedenfalls durch den
er6ffneten Behinderungswettbewerb angenommen werden. Dieser Argumentation folgend
ware damit durch den ertffneten Behinderungswettbewerb auch ein Konkurrenzverhaltnis und
damit ein Bezug zu Osterreich gegeben. Es erscheint jedoch fraglich, an den Begriff der ge-
schiftlichen Handlung iSd UWG nur derart geringe Anforderungen zu stellen, dass in der blo-
Ben Registrierung der Domain (ohne Verwendung) bereits ein Handeln im geschiftlichen Ver-
kehr zu sehen ist. Jedenfalls erscheint hier aber die Bejahung einer unzuldssigen
Beeintrachtigung schon per se problematisch, da es sich bei dem Begriff Palettenbérse lediglich
um eine Gattungsbezeichnung handelt. Die Registrierung von Gattungsbezeichnungen unter-
liegt unter wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkten regelmiRig nur dem Prioritatsprinzip.®®
Wiirde man diesen Grundsatz hier nicht anwenden, so hielte man ohne nachvollziehbaren
Grund einen bestimmten Gattungsbegriff nur fiir einen einzigen Marktteilnehmer frei. Dies lie-
fe aber einem gerechten und fairen Wettbewerb entgegen, welcher sich gerade in dem first
come, first serve Prinzip als oberstem Grundsatz niederschlagt.

3. Namensrecht

Im Falle des Vorgehens aus Namensrecht sollte eine Interessenkollision angenommen werden,
wenn der Name der Domain einen gewissen Bezug zu dem jeweiligen Staat aufweist. Es sollte
also durch die Registrierung oder den Gebrauch eine NamensanmaBung und eine daraus fol-
gende Zuordnungsverwirrung (von nicht nur geringem bzw. theoretischem Ausmafy) ange-
nommen werden kénnen. Eine derartige Einschriankung, die an den Inhalt bzw. die Ausrichtung
des Domainnamens angelehnt wird, stellt richtigerweise eine sinnvolle Begrenzung der ande-
renfalls wiederum ausufernden internationalen Gerichtspflichtigkeit dar. Ein entsprechender
Bezug zu einem jeweiligen Forumsstaat kdnnte zum einen aus der benutzten Sprache, zB der
Ubersetzung eines ausldndischen Namens ins Deutsche, der entsprechenden ccTLD oder der
Bekanntheit des verletzten Namenstragers im Forum hergestellt werden.

94 Gerichtsstand der unerlaubten Handlung.

95 BGH 2.12.2004 -1 ZR 207/01, GRUR 2005, 687 — weltonline.de.

96 Lindacher, Internationales Wettbewerbsverfahrensrecht § 9 Rn. 7, 12 f.

97 OGH 20.3.2007 — 17 Ob 2/07d - Palettenborse II.

98 BGH 2.12.2014 -1 ZR 207/01, MMR 20035, 534 — weltonline.de; BGH 17.5.2001 - I ZR 216/99, GRUR
2001, 1061 - mitwohnzentrale.de; Entscheidungen des OGH hierzu gibt es bislang nicht, vgl. Bettinger/
Bettinger Teil 2 DE Rn. 814.
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Beispiel:

Eine entsprechende Fallgestaltung hatte 2006 wiederum das LG Berlin in dem Fall , Tschechische-
Republik“®® zu entscheiden. Die Tschechische Republik ging damals erfolgreich gegen die Registrierung
der Domain tschechische-republik.at, .ch und .com vor. Der Beklagte hatte die Domains registrieren
lassen und zur Werbung (Domainparking) benutzt, sowie auf einer Domainhandelsplattform zum Ver-
kauf angeboten. Die Zustindigkeit des angerufenen Gerichtes folgte hier zwar aus Art.2 Abs. 1
EUGVVO (heute Art. 4 Abs. 1 Briissel-Ia-VO, also dem Sitz des Beklagten. Zu der Frage, nach welchen
Kriterien ein deliktischer Gerichtsstand anzunehmen ist, konnen die Ausfiihrungen jedoch gleichfalls
herangezogen werden.

Das LG Berlin be]ahte zunichst ein Namensrecht der Klagerin. Dieses setze sich nach der
Ubersetzung des originiren Namens Ceska republika ins Deutsche auch an den iibersetzten
Worten ,, Tschechische Republik“ fort. Zudem entschied es, dass sich der Beklagte durch die
(drohende) Benutzung als Domain diesen Namen angemafst habe. Der Verkehr geht im All-
gemeinen davon aus, dass es sich bei (entsprechenden) identischen Domains um die des
Namensinhabers handelt und somit trete auch eine Zuordnungsverwirrung ein.!® Dieser
Rechtsprechung ist insoweit zuzustimmen, als sie auch auf materieller Ebene durch den
Hinweis auf die Ubersetzung des Namens ins Deutsche einen Bezug zum deutschen Forum
herstellt. Danach ist eine Namensanmaflung auch fiir den Fall zu bejahen, dass etwa die
Domain Ceska republlka registriert wurde. Zumindest bei einer Registrierung als .de-
Domain entsteht in gleicher Weise eine Zuordnungsverwirrung in Deutschland. Durch die
ccTLD sollte insofern ein hinreichender Bezug zum deutschen Forum hergestellt werden, da
hierdurch gerade der Verkehr in Deutschland besonders adressiert wird. Fraglich ist hinge-
gen, ob eine (aus deutscher Sicht) relevante NamensanmafSung auch fiir eine Registrierung
als .at oder .ch Domain noch angenommen werden kann. Eine Zuordnungsverwirrung hat
etwa das OLG Disseldorf!"! fiir die Gemeinde Solingen in einem entsprechenden Fall fur
ausliandische ccTLDs als zweifelhaft angesehen.! Hierbei stellt sich jedoch die Frage, ob die
Registrierung eines Gemeindenamens noch mit der eines Staatennamens hinreichend ver-
gleichbar ist. Einen Staatennamen wird der Verkehr wohl immer nur dem jeweiligen einma-
lig bestehenden Staat zuordnen. Die Stadt Solingen mag hingegen in Osterreich oder der
Schweiz auch nochmals bestehen.!® Der Rechtsverkehr wird jedenfalls in Abgrenzung hier-
zu weltweit unabhingig von der ¢¢cTLD immer davon ausgehen, dass es sich bei dem Do-
mainnamen Ceska-Republika um die Domain des Namensgebers handelt.

In einem firmenrechtlichen Fall hat der OGH entschieden, dass eine aus einer Second-
Level-Domain (SLD) und der Beifiigung einer ccTLD gebildeten Firma karriere.at'™ ihre
firmenrechtliche Unterscheidungskraft regelmifSig nur aus der Eigenschaft der Second-
Level-Domain bezieht. Dem Top-Level .at konne keine Pragung fur den Gesamtnamen bei-
gemessen werden. Diese pauschale Wertung des OGH ist sehr sorgsam zur Kenntnis zu
nehmen. Die nach § 18 Abs. 1 UGB geforderte Unterscheidungskraft der Firma bezieht sich
nur auf die Eintragungsfahigkeit im Firmenbuch.!® Diese rechtliche Wertung darf allerdings
nicht pauschal auf die namensrechtliche Problematik bei Domains tibertragen werden. Der
Verkehr wird eine entsprechende ¢ccTLD im Regelfall zumindest als einen Hinweis auf das
entsprechende Land ansehen. Fur die Frage nach einem Inlandsbezug ist es daher vielmehr
sachgerechter, der verwendeten TLD eine mitpragende Wirkung fiir den Gesamteindruck
beizumessen. Eine deutsche internationale Zustindigkeit etwa fiir die Domain ceska-
republika.at besteht folglich nicht mehr, da insoweit gar kein innerer Bezug mehr zum deut-
schen Forum besteht. Anders mag dies wiederum dann gesehen werden, wenn ein solcher
Bezug durch die Sprache hergestellt wird. So sollte richtigerweise fiir ein Vorgehen gegen die

99 LG Berlin 26.9.2006 — 9 O 355/06, MMR 2007, 60 — Tschechische Republik.

100 QLG Diisseldorf 15.7.2003 - 20 U 43/03, MMR 2003, 748 - solingen.info.

101 OLG Dusseldorf 15.7.2003 - 20 U 43/03, MMR 2003, 748 — solingen.info.

102 Fiir die TLD .info hat es jedoch eine Zuordnungsverwirrung bejaht, da diese nicht auf bestimmte Staaten
oder Branchen begrenzt sei.

103 LG Berlin 26.9.2006 — 9 O 355/06, MMR 2007, 60 — Tschechische Republik.

104 OGH 18.12.2009 - 6 Ob 133/09 — Karriere.at GmbH.

105 Tn Deutschland: Handelsregister.
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Domain tschechische-Republik.es oder auch .at die deutsche internationale Zustindigkeit
wiederum anzunehmen sein. Dogmatisch liefSe sich dieser Ansatz etwa damit rechtfertigen,
dass zB im Fall ceska-republika.es gar keine Zuordnungsverwirrung in Deutschland eintre-
ten kann, da der deutsche Verkehr gar nicht von einer entsprechenden spanischen ¢ccTLD
Domain unter auslindischen Domainnamen angesprochen wird. Zumindest ist jedoch in
diesem Fall eine Interessenkollision im engeren Sinne aus der Namensanmaflung mit dem
Interesse aus dem Namensrecht des Namensinhabers in Deutschland regelmifSig fern lie-
gend, zumindest solange nicht auch ein hinreichender wirtschaftlicher Bezug besteht. So
sollte, wenn auch ein materieller Loschungsanspruch dem Grunde nach bestehen mag, zu-
mindest die Bejahung eines deliktischen Erfolgsortes in Deutschland ausscheiden. Ansonsten
wiirde dies wiederum zu einer weltweit ausufernden Gerichtspflichtigkeit fiir Domainstrei-
tigkeiten fithren. Bei der Domain tschechische-Republik.at wird der deutsche Verkehr hin-
gegen wiederum durch den Bezug zur deutschen Sprache angesprochen. Anzumerken ist
aber, dass es sich hierbei durchaus um einen Grenzfall handelt, da andererseits auch damit
argumentiert werden kann, durch die ccTLD .at werde vorwiegend der sterreichische Ver-
kehr angesprochen. Im Ergebnis scheint jedoch auch hier die Annahme eines deutschen de-
liktischen Erfolgsortes vertretbar.

cc) Geltendmachung der Anspriiche vor dem EUGH. Der EuGH ist zwar fir die
Auslegung der VO (EG) Nr. 874/2004 zustindig, nicht jedoch fiir eine Entscheidung tiber
Anspriiche aus der Verordnung selbst.!® Gleiches muss im Hinblick auf die Nachfolge-
verordnung VO (EU) Nr. 2019/517 gelten. Dennoch kénnen das EuG und der EuGH in
Ausnahmefillen auch abseits von einer Verordnungsauslegung tiber Rechtsfragen zur .eu-
Domain entscheiden. So wurde in der Rechtssache T 46/06 die Europdische Kommission
verklagt. Die Kliagerin'” wollte eine Kommissionsentscheidung durch das Gericht fiir nich-
tig erkldren lassen. Nach dieser Entscheidung ist der Domainname galileo.eu nach Art. 9 der
VO (EG) Nr. 874/2004 fur die Nutzung durch die Organe und Einrichtungen der Gemein-
schaft reserviert. Geplant ist, den Domainnamen fir das europiische Satellitennavigations-
system Galileo zu verwenden, einer Initiative der EU und der Europdischen Weltraumorga-
nisation (ESA). Zum jetzigen Zeitpunkt ist mit der Domain keine Webseite konnektiert. Die
Klage wurde vom EuG abgewiesen.!”® Begriindet wurde dies damit, dass das Gericht zum
einen nicht befugt sei, den Gemeinschaftsorganen Anweisungen zu erteilen, zum anderen
fehle es der Kldgerin an der Klagebefugnis. Der EuGH hat die Entscheidung des EuG besta-
tigt und das Rechtsmittel gegen die Entscheidung zuruckgewiesen.!®”

In der Rechtssache T-107/06 liegt der Fall dhnlich.'® Die griechische Kligerin mochte den
Domainnamen co.eu registrieren, der jedoch als zweibuchstabige Domain gesperrt ist. Auch
hier ist Ursache fiir die Sperrung eine Entscheidung der Kommission. Nach Ansicht der Kla-
gerin spricht aber nichts gegen eine Registrierung der Domain. Das Gericht soll daher das
entsprechende Dokument, auf dem die Sperrung beruht, fiir nichtig erkliren. Die Klage
wurde als unzulissig abgewiesen.

Nach Art. 267 des Vertrages tiber die Arbeitsweise der Europdischen Union (AEUV) ent-
scheidet der Europiische Gerichtshof (EuGH) auf Vorlage des Gerichtes eines Mitgliedstaa-
tes im Wege der Vorabentscheidung iiber die Auslegung des Vertrags tiber die Europdische
Union (EUV) und uber die Auslegung des AEUV. Die Entscheidungen sind fur die Gerichte
der Mitgliedstaaten bindend. Es soll die Einheitlichkeit der Rechtsprechung in den Mitglied-
staaten gewihrleistet werden. Kommt es im Rahmen eines Gerichtsverfahrens vor einem na-
tionalen Gericht zu einer entsprechenden Auslegungsfrage, so kann dieses Gericht die Frage

106 Kipping, Das Recht der .eu-Domains, Rn. 303.

107 Galileo Lebensmittel GmbH & Co.KG.

108 EuG 28.8.2007 — T 46/06 — Galileo Lebensmittel GmbH & Co/Kommission der Europdischen Gemein-
schaften.

109 FuGH 17.2.2009 - C-483/07, MMR 2009, 388.

110 Klageerhebung am 5.4.2006, Slg. 2006, C 190/22, Rs. T-107/06 — Inet Ellas — Elektroniki Ipiresia Pliro-
forion E.P. E./Kommission der Europaischen Gemeinschaften.
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dem EuGH zur Entscheidung vorlegen. Stellt sich eine derartige Frage vor einem Hochstge-
richt, so muss dieses Gericht den EuGH anrufen.

3. Internationale Domains

Fir die weltweite Verwaltung und Koordinierung von Domainnamen ist die Internet
Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) zustindig. Dabei handelt es sich
um eine Non-Profit-Organisation, die ihren Sitz in den USA hat.

a) Die Anmeldung einer internationalen Domain. Die Vergabe von Domainnamen obliegt
den sog. Network Information Center (NIC). Diese wurden fiir diese Aufgabe von der
ICANN ausgewihlt und existieren in jedem Land, bspw. die DENIC in Deutschland. Fir
die Registrierung der generischen Top-Level-Domains .com, .net und .org wurden im Jahr
1994 erstmals Regelungen und Voraussetzungen vorgegeben. Die Registrierung einer Do-
main ist danach jeder naturlichen und juristischen Person weltweit und unabhiangig von ih-
rer Staatsangehorigkeit und ihrer Niederlassung moglich. Die Domainvergabe verlauft dann
nach dem Windhundprinzip. Eine Prifung entgegenstehender Rechte Dritter ist der Vergabe
nicht vorgeschaltet.!!!

Mit der Domainvergabe wurden bis zum Inkrafttreten der DS-GVO am 25.5.2018 siamt-
liche Kontakte fiir administrative und technische Angelegenheiten des Anmelders in der
WHOIS-Datenbank hinterlegt und gespeichert. Diese Daten waren fir jedermann sichtbar.
Auf Grundlage der DS-GVO hat sich nun die Debatte entfacht, welche Daten tiberhaupt
noch frei fiir jedermann abrufbar sind. Das Landgericht Bonn hat dazu die Auffassung ver-
treten, dass personenbezogene Daten nach Artikel 5 der DS-GVO nur fiir ,festgelegte, ein-
deutige und legitime Zwecke“ erhoben werden durfen. Der Administrative Contact und
Technical Contact fielen nicht unter diese Regelung. Es geniige demnach, wenn der Domain-
Inhaber bekannt sei, um diesen bei Verstofsen und Missbriauchen zu kontaktieren.'? Eine
Herausgabe der relevanten Daten kénne hochstens mit Zustimmung durch den Domainin-
haber erfolgen, Art. 6 DS-GVO. Diese Datenbank kann dann iiber das Internet von der Of-
fentlichkeit eingesehen werden. Jedoch ist zu bezweifeln, dass sie im Wege der DS-GVO er-
giebige Daten im Hinblick auf Domainstreitigkeiten enthalten wird. Mit Beschl. v. 1.8.2018
bestatigte das OLG Koln'" die Ansicht des LG Bonn, wies den Antrag allerdings schon aus
formalen Griinden zuriick. Seitens der ICANN sei die Dringlichkeit der Leistungsverfiigung
nicht ausreichend glaubhaft gemacht worden.

b) Die Durchsetzung der Rechte gegen eine internationale Domain. Auch bei der Durch-
setzung der Rechte gegen eine internationale Domain sind die auflergerichtliche Durchset-
zung und die gerichtliche Durchsetzung zu unterscheiden.

aa) Die auflergerichtliche Durchsetzung (UDRP). Die Internet Corporation for Assigned
Names and Numbers (ICANN) hat am 24.10.1999 die Uniform Domain-Name Dispute
Resolution-Policy (UDRP)!'* eingefiihrt. Im Rahmen eines auflergerichtlichen Streitbeile-
gungsverfahrens fiir Domainstreitigkeiten soll damit die Durchsetzung kennzeichenrechtli-
cher Anspriiche gegen missbriuchliche Domainregistrierungen vereinfacht werden. Die
UDRP ist jedoch keine internationale Regelung in Form eines volkerrechtlichen Vertrages.
Vielmehr handelt es sich um eine neue Form der internationalen Selbstregulierung, die
durch die US-Regierung initiiert und legitimiert ist. Sie wurde als summarisches Konfliktl6-
sungsinstrument ausgestaltet, das schnell eine Vielzahl von Domainstreitigkeiten zu 16sen
vermag. Die Schiedsordnung gilt weltweit fiir alle Registrierungen, die nach ihrem Inkraft-
treten vorgenommen wurden. Das Verfahren wurde speziell fiir Domainstreitigkeiten entwi-
ckelt. In einem quasi-administrativen Verfahren unterwerfen sich die Domaininhaber diesem
mit Anerkennung der Domainregistrierungsordnung ihres Registrars, sofern dieser das

11 Kazemi/Leopold MMR 2004, 287 (288); Ernst MMR 2002, 714 (718).
121G Bonn 29.5.2018 - 10 O 171/18, BeckRS 2018, 11467.

113 OLG Koln 1.8.2018 — 19 W 32/18, BeckRS 2018, 30349.

114 https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-en.
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UDRP darin aufgenommen hat.'"® Dem Verfahren wurde bewusst ein, sich vom gerichtli-
chen Verfahren, aber auch vom normalen Schiedsverfahren unterscheidender Ablauf gege-
ben. So entfallen die Durchfiihrung miindlicher Verhandlungen und die eigenstindige Be-
weisermittlung. Um eine effiziente Verfahrensabwicklung zu gewihrleisten, wird auch der
Grundsatz des rechtlichen Gehors durch bedeutende Priklusionsvorschriften eingeschrankt.
Diese Charakteristika der UDRP zeigen deutlich die Unterschiede zu den ordentlichen Ver-
fahren, aber auch zu klassischen Schiedsgerichtsverfahren.

Diese verfahrensmafSigen Unterschiede bewirken, dass die UDRP schon konzeptionell auf
eine kiirzere Verfahrensdauer ausgelegt ist. Diese betrdgt idR nicht linger als zwei Monate.
Daneben sind auch die Kosten geringer, als bei den anderen internationalen Streitbeile-
gungsverfahren. Sofern der Fall von lediglich einem Schiedsrichter entschieden wird, fallen
fiir 1-5 Domainnamen 1.500 US-Dollar und fiir 6-10 Domainnamen 2.000 US-Dollar an
Kosten an. Bei einer Anzahl von tiber 10 Domainnamen ergibt sich die konkrete Kostenho-
he aus der Riicksprache und Beratung mit dem WIPO Center.!'® Materiell-rechtlich erfasst
die UDRP nur die bosglaubige Domainregistrierung. Die weiteren kennzeichenrechtlichen
Anspriiche konnen nicht Gegenstand des UDRP-Verfahrens sein. Als entscheidender Vorteil
der UDRP ist die Durchsetzung der Entscheidung anzusehen. Diese gelingt viel einfacher als
im Rahmen der ordentlichen Gerichtsbarkeit. Im Gegensatz zu dieser wird die Ubertragung
der streitgegenstindlichen Domain in der UDRP mit dem sog. Lock-Status behindert. Mit
diesem wird die Domain durch die Einleitung des UDRP-Verfahrens belegt. Die Registrare
sind dariiber hinaus zur Umsetzung der Panel-Entscheidung verpflichtet.

Praxistipp:

Eine zusatzliche Anerkennung und Vollstreckung der Entscheidung ist nicht nétig. Nur mit einem
fristgerecht, dh innerhalb von zehn Tagen, eingeleiteten Verfahren vor den ordentlichen Gerichten
durch den Beschwerdegegner kann die Umsetzung der Entscheidung verhindert werden.

Der sachliche Anwendungsbereich des UDRP-Verfahrens ist auf den Bereich der sog. ge-
nerischen Top-Level-Domains beschrinkt. Ausgenommen sind somit sog. country code
Domains. Eine Geltung fur diese kann nur dann erreicht werden, wenn die nationalen Ver-
gabestellen sich der UDRP unterwerfen und damit diese in ihrer Registrierungsordnung fiir
die Domaininhaber verbindlich machen.!'"” Eine weitere Einschriankung ist in § 4 (a) der
UDRP festgelegt.

Ein Domaininhaber ist nur dann der Panel-Entscheidung unterworfen, wenn der be-
schwerdefithrende Dritte behauptet, dass

1. sein Domainname mit einer Marke, aus welcher der Beschwerdefuihrer Rechte herleitet,
identisch oder verwechslungsfahig dhnlich ist,

2. der Domaininhaber kein Recht oder berechtigtes Interesse an dem Domainnamen hat,
und

3. der Domainname bésgliubig registriert wurde und verwendet wird.

Das UDRP-Verfahren ist somit fiir die Fille nicht anwendbar, in denen kennzeichenrecht-
liche Verletzungstatbestinde eingreifen. Giltigkeit hat es hingegen fiir Fille von miss-
brauchlichen Domainregistrierungen. Die materiell-rechtliche Anspruchsvoraussetzung ist
dann der Nachweis einer Marke, § 4 (a) (i) UDRP, die durch den streitgegenstiandlichen
Domainnamen verletzt wird. Marken konnen Registermarken, aber auch Marken kraft
Verkehrsgeltung sein. Ausgeschlossen sind aber Namensrechte, geschiftliche Bezeichnungen,
geographische Angaben und Werktitelrechte.!!®

115 Krug/Keim/Rector MMR-Beil. 2001, 13 (15).

116 http://www.wipo.int/amc/en/domains/fees/.

117 http://www.wipo.int/amc/en/domains/gtld/.

118 Vgl. WIPO Case No. D2004-0439 — enmersan.com, allgemeine Ansicht.
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113 Zur Aufsicht und Durchfithrung des Verfahrens akkreditiert die ICANN die Dispute Re-
solution Provider. Dies sind derzeit sechs Schiedsgerichte. Das sind neben dem bekanntes-
ten, der World Intellectual Property Organization (WIPO), das Arab Center for Domain
Name Dispute Resolution (ACDR), das Asian Domain Name Dispute Resolution Centre
(ADNDRC) mit Sitz in Hongkong, das Canadian International Internet Dispute Resolution
Centre (CIIDRC), das Czech Arbitration Court Arbitration Center for Internet Disputes und
das National Arbitration Forum (NAF) mit Sitz in Minneapolis. Deren Aufgabe ist die ad-
ministrative Abwicklung des Verfahrens und die Uberpriifung der Finhaltung der vorge-
schriebenen Formlichkeiten, wie sie in der UDRP, den UDRP-Rules!'”® sowie in den Supple-
mental Rules festgelegt sind. Letztere werden von dem jeweiligen Dispute Resolution
Provider bestimmt. Der Ablauf des jeweiligen UDRP-Verfahrens ist vom zustiandigen Dispu-
te Resolution Provider und dessen Supplemental Rules abhingig. Diese unterscheiden sich
teilweise.

114  Durch das Einreichen der Beschwerde setzt der Beschwerdefiihrer das Verfahren in Gang.
Hierfiir kann er sich einen Dispute Resolution Provider auswahlen. Um den Anforderungen
zu geniigen, muss die Beschwerde nach § 5 UDRP-Rules schriftlich und in elektronischer
Form bei einem der Provider eingereicht werden. Von diesem Formerfordernis darf nur ab-
gewichen werden, wenn bspw. Anlagen in dieser Form nicht verfiigbar sind. Weitere formale
Anforderungen sind den jeweiligen Supplemental Rules der Dispute Resolution Provider zu
entnehmen. Auch diese muissen vom Beschwerdefiihrer eingehalten werden. Hier sind insbe-
sondere die Begrenzungen hinsichtlich der zuldssigen Wort- und Seitenzahlen zu beachten.
Hilfreich sind daher die Leitlinien zum Erstellen der Beschwerde (filing guidelines) und die
Musterbeschwerden (model complaints), welche die Dispute Resolution Provider auf ihren
Webseiten veroffentlicht haben.

115  Folgende Inhalte miissen nach § 3 (b) UDRP-Rules in der Beschwerdeschrift enthalten
sein neben dem Antrag, dass die Beschwerde gemifs der UDRP-Policy und UDRP-Rules zur
Entscheidung vorgelegt wird:

1) die Namen und Kontaktdaten (postalische Adresse, E-Mail, Telefon und Telefax) des Be-
schwerdefithrers und der von ihm zu seiner Vertretung im Verfahren bevollmichtigten
Personen (§ 3 (b) (ii) UDRP-Rules) sowie den Namen des Beschwerdegegners (Inhaber
der Domain) und alle dem Beschwerdefiihrer bekannten Informationen (einschliefSlich
postalischer Adresse und E-Mail-Adresse sowie Telefon und Telefax) und wie der Be-
schwerdegegner oder einer seiner Vertreter kontaktiert werden kann, einschliefSlich Kon-
taktinformationen aus der Zeit vor der Beschwerde (§ 3 (b) (v) UDRP-Rules)

2) die Benennung einer bevorzugten Ubermittlungsart fiir Mitteilungen an den Beschwerde-
fithrer im Rahmen des Verfahrens, sowohl fiir korperliche als auch ausschlieSlich elekt-
ronische Dokumente (§ 3 (b) (iii) UDRP-Rules)

3) die Angabe iiber die Grofle des Entscheidungspanels (Einer- oder Dreier-Panel) und bei
einem Dreier-Panel die Benennung dreier Panel-Kandidaten (§ 3 (b) (iv) UDRP-Rules)!?

4) die Benennung der streitgegenstandlichen Domain und der Identitit der Registrars (§ 3
(b) (vi) UDRP-Rules), die Benennung der Registrierstelle, bei der die Domain zum Zeit-
punkt der Einreichung der Beschwerde registriert ist (§ 3 (b) (vii) UDRP-Rules) sowie die
Bennung der Marke, auf welcher die Beschwerde basiert, sowie gegebenenfalls die Waren
und Dienstleistungen, die von der Marke erfasst sind (§ 3 (b) (viii) UDRP-Rules)

5) Informationen tber andere gerichtliche Verfahren, die neben dem Beschwerdeverfahren
hinsichtlich des/der streitgegenstindlichen Domainnamen eingeleitet oder beendet wur-
den (§ 3 (b) (xi) UDRP-Rules)

6) die Bestdtigung, dass der Beschwerdefithrer dem Beschwerdegegner, dh dem Domainna-
meninhaber, gemaf$ § 2 (b) UDRP-Rules eine Abschrift der Beschwerdeschrift einschlief3-
lich eines anhand der Supplemental Rules erstellten Deckblatts tibermittelt hat (§ 3 (b)
(xii) UDRP-Rules)

119 https://www.icann.org/resources/pages/udrp-rules-2015-03-11-en.
120 Diese konnen den Listen von Panelmitgliedern aller von der ICANN akkreditierten Dispute Resolution
Providern entnommen werden.
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7) die Erklarung, dass sich der Beschwerdefiihrer hinsichtlich der Rechtsbehelfe gegen eine
den Domainnamen loschende oder tUbertragende Panelentscheidung der Zustindigkeit
eines bezeichneten wechselseitigen Gerichtsstand unterwirft (§ 3 (b) (xiii) UDRP-Rules)

8) den Beschwerdegrund (§ 3 (b) (ix) UDRP-Rules

9) die Erkliarung, welche Rechtsfolge im Erfolgsfall begehrt wird (§ 3 (b) (x) UDRP-Rules).
Die Beschwerdeschrift schliefst mit der in § 3 (b) (xiv) UDRP-Rules vorgegebenen Erkla-
rung.

Neben diesen zwingenden Angaben muss der Beschwerdefiihrer in der Beschwerdeschrift
auflerdem begriinden, welche Verletzung seiner Marke durch den Domainnamen entsteht.
Hierfiir muss er darlegen, inwiefern der Domainname und die Marke identisch sind oder
Ahnlichkeit besteht, die eine Verwechslungsgefahr begriindet. Auch muss er begriinden, wa-
rum dem Domaininhaber keine Rechte an dem Domainnamen zustehen sollen und warum
der Domainname als bosglaubig registriert und benutzt anzusehen ist.

Nach dem Einreichen der Beschwerdeschrift obliegt es dem Dispute Resolution Provider
die Beschwerde anhand der formellen Zulissigkeitskriterien zu tberpriifen. Stellt er deren
Einhaltung fest, so muss der Provider die Beschwerdeschrift innerhalb von drei Kalenderta-
gen nach dem Eingang der vom Beschwerdefiihrer gezahlten Gebithr an den Beschwerde-
gegner weiterleiten. Die Gebiihr ergibt sich aus § 19 UDRP-Rules. Ist die Beschwerde jedoch
in formeller Hinsicht mangelhaft, so weist der Dispute Resolution Provider den Beschwer-
defithrer darauf hin. Dieser hat dann innerhalb von 5 Tagen die Moglichkeit Korrekturen
vorzunehmen. Geschieht dies nicht, wird die Beschwerde als zuriickgenommen angesehen.
Der Beschwerdegegner kann innerhalb von 20 Tagen nach der Ubermittlung auf die Be-
schwerde erwidern. Dabei kann er sich auf die Behauptungen und Angaben aus der Be-
schwerdeschrift beziehen und darlegen, warum ihm die Registrierung des streitgegenstandli-
chen Domainnamens zusteht und zu belassen ist. Eine Verlingerung der Frist ist auf Antrag
des Beschwerdegegners oder basierend auf einer schriftlichen Vereinbarung der Parteien
ausnahmsweise moglich. Auch die Beschwerdeerwiderung muss formalen Anforderungen
geniigen. Diese sind wiederum den UDRP-Rules und den Supplemental Rules zu entneh-
men. Auch fiir die Beschwerdegegner halten die Dispute Resolution Provider Richtlinien
und Musterformulare auf ihren Webseiten bereit.

Ahnlich wie beim Einreichen der Beschwerde, muss der Beschwerdegegner bei der Be-
schwerdeerwiderung zwingende Inhalte beachten, § 5 UDRP-Rules:

1) die Namen und Kontaktdaten (postalische Adresse, E-Mail, Telefon und Telefax) des Be-
schwerdegegners und der zu seiner Vertretung im Verfahren bevollmichtigten Personen
(5 5 (b) (i) UDRP-Rules)

2) die Angabe der bevorzugten Ubermittlungsart fiir Mitteilungen an den Beschwerdegeg-
ner, sowohl fiir ausschlieSlich elektronische als auch fiir korperliche Dokumente (§ 5 (c)
(iii) UDRP-Rules)

3) Angabe, ob der Beschwerdegegner ein Dreier-Panel wiinscht — nur in dem Fall, wenn der
Beschwerdefiihrer ein Einer-Panel bestimmt hat (§ 5 (¢) (iv) UDRP-Rules); Angabe der
drei Panelkandidaten (§ 5 (c) (v) UDRP-Rules)

4) Informationen tber die gerichtlichen Verfahren, die den streitgegenstindlichen Domain-
namen betreffend eingeleitet oder beendet wurden (§ 5 (c) (vi) UDRP-Rules)

Nach fristgerechtem Eingang der Beschwerdeerwiderung benennt der Dispute Resolution
Provider das Panel. Die gelisteten Panelkandidaten sind fiir diese Aufgabe akkreditiert. Ver-
treten sind neben im internationalen Markenrecht spezialisierten Rechtsanwilten auch
Richter und Professoren.

Bei der Benennung des Panels muss der Provider die folgenden Kriterien aus § 6 UDRP-
Rules beachten:

1) Beantragt keiner der Verfahrensbeteiligten ein Dreier-Panel, so ist innerhalb einer Frist
von funf Tagen nach dem Eingang der Beschwerdeerwiderung ein Einzel-Panel zu
bestimmen (§ 6 (b) UDRP-Rules).
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2) Wurde ein Dreier-Panel beantragt, so soll der Provider nach Moglichkeit innerhalb von
funf Tagen je ein Panelmitglied von den Kandidatenlisten des Beschwerdefiihrers und des
Beschwerdegegners bestimmen. Ist dies nicht moglich, so wihlt der Dispute Resolution
Provider Kandidaten aus seiner Panelmitgliederliste aus. Zudem muss der dritte, der sog.
Presiding Panelist bestimmt werden. Hierfur sind die Priferenzen der Verfahrensbeteilig-
ten zu beachten, (§ 6 (¢) UDRP-Rules).

3) Reicht der Beschwerdegegner keine Erwiderung ein, so muss das erste Mitglied des Pa-
nels anhand der Kandidatenbenennung des Beschwerdefithrers benannt werden. Bei ei-
nem Dreier-Panel hat der Dispute Resolution Provider zwei weitere Mitglieder von seiner
Liste zu bestimmen.

Bei der Benennung des Panels sollen die Priferenzen und Gegebenheiten der Verfah-
rensteilnehmer berticksichtigt und in einen fairen Ausgleich gestellt werden. Hierbei spielen
vor allen Dingen die Verfahrenssprache, die Nationalitit der Parteien, die Erfahrung der
Panelmitglieder und deren Beteiligung an friheren Verfahren mit einem oder beiden Verfah-
rensteilnehmer eine Rolle. Mit der Benennung muss der Dispute Resolution Provider seine
Panelists zur Abgabe einer Unparteilichkeits- und Unabhingigkeitserklarung verpflichten.

Sodann trifft das Panel die Entscheidung tber die Domainstreitigkeit. Hierbei gilt der
Beibringungsgrundsatz. Dieser besagt, dass nur die beiden Parteien den streitgegenstandli-
chen Sachverhalt in das Verfahren einbringen diirfen. Das Panel soll grundsitzlich nicht die
Sachverhaltsaufklarung tibernehmen. Es kann die Parteien aber auffordern, weitere Sach-
vortrage einzureichen, um eine Entscheidung zu ermoglichen. Die Verfahrenssprache be-
stimmt sich gem. § 11 (a) UDRP-Rules nach der Sprache der Domainregistrierungsordnung.
Davon wird abgewichen, wenn sich die Parteien auf eine andere Sprache einigen oder fir
das Panel besondere Umstinde fur die Anwendung einer anderen Sprache vorliegen.!*!

Fiir das Verfahren ist eine anwaltliche Vertretung nicht zwingend vorgeschrieben. Sie ist
aber anzuraten, um die komplexen Verfahrensregelungen und die kurzen Einlassungsfristen
korrekt zu handhaben. Die Panelentscheidung ergeht schriftlich. Zwingende Inhalte sind
dabei die Entscheidungsgriinde, der Tag der Entscheidungsverkiindung und die Namen der
beteiligten Panelmitglieder. Bei einem Dreierpanel bestimmt sich das Ergebnis anhand der
Mehrheit der Stimmen.

Die Entscheidungskompetenz des Panels umfasst vier Rechtsfolgen:

1) Liegt eine missbrauchliche Domainregistrierung und -benutzung iSd § 4 (a) UDRP vor, so
wird entweder die Ubertragung des Domainnamens an den Beschwerdefiihrer oder die
Loschung des Domainnamens angeordnet.

2) Ist keine missbrauchliche Registrierung oder Benutzung gegeben, so wird die Beschwerde
abgewiesen.

3) Die Domainvergabestelle muss die Panelentscheidung vollziehen. Eine Anerkennung und
Vollstreckung durch ein ordentliches Gericht ist nicht notig.

4) Sieht das Panel das Einreichen der Beschwerde als bosgliubig oder als Schikane des Be-
schwerdegegners an, so gesteht es dem Domaininhaber nach § 15 (e¢) UDRP zu, in der
Entscheidung feststellen zu lassen, dass ein Versuch des ,,Reverse Domain Name Hija-
ckings* vorliegt. Das kann dann der Fall sein, wenn der Beschwerdefiihrer die Ubertra-
gung der streitgegenstindlichen Domain anstrebt, welche aber schon lange Zeit auf den
Beschwerdegegner registriert ist. Der Beschwerdefiihrer, der den eigentlichen Kaufpreis
fur die Domain nicht bezahlen mochte, beantragt nun die gleichlautende Marke. Mit die-
ser versucht er im Rahmen der UDRP seine Rechte geltend zu machen. So mochte er kos-
tenglnstiger, lediglich die Verfahrenskosten zahlend, an die Domain gelangen. Tatsich-
lich sind die notwendigen Tatbestandsvoraussetzungen des UDRP-Verfahrens aber gar
nicht gegeben.

Reverse Domain Name Hijacking liegt grundsitzlich bei einer Schikane und klaren
Schadigungsabsicht seitens des Beschwerdefiithrers vor.

121 WIPO Case No, D2002-0153 - studienkreis.net; WIPO Case No. 2000-0540 — 50x15.com.
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Das Panel kann das Beschwerdeverfahren auch dann vor einer Entscheidung beenden,
wenn die Parteien einen Vergleich abschlieflen.'??

Die Entscheidungen des Panels entfalten keine Prizedenzwirkung fiir spitere Verfahren
und Entscheidungen. Dies ist mit einem Schiedsspruch zu vergleichen. Dennoch orientieren
sich die Panels bei ihrer Entscheidungsfindung an fritheren Streitfillen und missen eine ab-
weichende Entscheidung begriinden. Anders als ein Schiedsspruch soll das UDRP jedoch
nicht die Zustiandigkeit der ordentlichen Gerichte einschrianken. Den Streitparteien steht es
daher offen, zeitgleich zum UDRP-Verfahren oder danach in der gleichen Angelegenheit ein
Verfahren vor einem ordentlichen Gericht zu betreiben. Die Einleitung des Verfahrens ist
dem Panel aber umgehend mitzuteilen. Das Panel kann dann dariiber entscheiden, ob es das
Verfahren weiterfilhren, aussetzen oder beenden wird. Eine nachgelagerte Klage vor den or-
dentlichen Gerichten kann den Vollzug der Panelentscheidung verhindern. Dies muss dem
Panel aber innerhalb von zehn Tagen nach der Entscheidung angezeigt werden. Die Pane-
lentscheidung entfaltet keine Bindungswirkung gegeniiber den ordentlichen Gerichten.

Praxistipp:

Hinsichtlich des Vollzugs einer UDRP-Entscheidung bzgl. einer .de-Domain wiirde es zu Schwie-
rigkeiten kommen. So hat der BGH entschieden, dass ein Ubertragungsanspruch nicht mit dem
deutschen Recht vereinbar sei.'?* Dies fiihrt dazu, dass das UDRP-Verfahren fiir .de-Domains nicht
anwendbar ist. Ein deutscher Kennzeicheninhaber kann daher nur die Loschung bzw. Freigabe ei-
ner Domain verlangen oder die Benutzung untersagen.

Gegen die Panelentscheidung ist kein Rechtsmittel vorgesehen. Lediglich die Klageerhe-
bung vor einem ordentlichen Gericht ist moglich. Erfolgt die Klage innerhalb der Frist von
zehn Tagen nach der Panelentscheidung, kann in Deutschland eine Feststellungsklage nach
§ 256 ZPO erhoben werden. Dabei wird beantragt, festzustellen, dass der Anspruch auf
Ubertragung oder Loschung des Domainnamens nicht besteht. Das erforderliche Feststel-
lungsinteresse ist hier in der drohenden Umsetzung der Panelentscheidung begriindet. Auch
hinsichtlich der Zuldssigkeit der Feststellungsklage werden in Deutschland unterschiedliche
Ansichten vertreten.

In seinem Urteil vom 16.6.2009 hilt das LG Ko6ln'?* die Klage des im UDRP Unterlege-
nen in Form einer negativen Feststellungsklage fur zulédssig. Dass sich die Parteien der alter-
nativen Streitbeilegung im Rahmen der UDRP unterworfen haben, ist hierfiir nicht als ent-
gegenstehend anzusehen. So sieht § 4 (k) UDRP selbst die Einleitung eines Verfahrens vor
den ordentlichen Gerichten als zuldssig an. Eine andere Auffassung vertrat hingegen das LG
Berlin in seiner Entscheidung vom 2.3.2010.!% Das Gericht wies die Klage ab, da sie unbe-
grindet sei. Nach Ansicht der Kammer liege in einer nach einer UDRP-Entscheidung gel-
tend gemachten Feststellungsklage auf Feststellung des Nichtbestehens eines Ubertragungs-
anspruches eine unzulissige Rechtsausiibung vor. Diese sei treuwidrig im Sinne des § 242
BGB. Im deutschen Recht findet sich ein Ubertragungsanspruch weder im Kennzeichenrecht
noch im Zivilrecht. Mit der Erhebung der negativen Feststellungsklage mochte der Kliger
daher eine gerichtliche Feststellung erreichen, die nach inldndischem Recht stets zu treffen
wire, ohne dass eine Prifung vorgenommen wiirde, ob der Domaininhaber Rechte der Ge-
genseite verletzt. Der Kliger soll daher seine Klage nicht nur auf die formale Rechtsposition,
dass das deutsche Recht keinen Ubertragungsanspruch vorsieht, stiitzen und damit die Voll-
ziehung des Streitschlichtungsverfahrens verhindern konnen. § 4 (k) UDRP lasse es aus-
driicklich zu, ein gerichtliches Verfahren vor und nach Durchfiihrung des Schlichtungsver-
fahrens durchzufiithren. Sinn und Zweck dieser Regelung sei nach Auffassung des LG Berlin

122 WIPO Case No. D2000-0058 — torraspapel.com.

123 BGH 22.11.2001 - I ZR 138/99, NJW 2002, 2031 — shell.de.
124 LG Koln 16.6.2009 — 33 O 45/08, BeckRS 2009, 27626.

125 LG Berlin 2.3.2010 - 15 O 79/09, BeckRS 2011, 00581.
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aber die Zulassung einer gerichtlichen Uberpriifung des Sachverhalts dahingehend, ob die
Registrierung eines Domainnamens oder seine Verwendung gegen materiell rechtliche Vor-
schriften des zur Anwendung kommenden Rechts verstofst. Beide Urteile erkennen an, dass
die in § 4 (k) UDRP niedergeschriebene Zulissigkeit der gerichtlichen Feststellung sich aber
auf die Frage beschrinkt, ob die Registrierung oder Benutzung der streitgegenstindlichen
Domain gegen kennzeichenrechtliche, wettbewerbsrechtliche oder deliktsrechtliche Rege-
lungen des zur Anwendung kommenden nationalen Rechts verstofit. Das KG Berlin wider-
sprach dem LG Berlin in seiner Entscheidung vom 21.10.2011.'2¢ Das Feststellungsbegehren
verstofSe nicht gegen Treu und Glauben im Sinne des § 242 BGB. Das Ergebnis des auflerge-
richtlichen Streitbeilegungsverfahrens, nach dem der Kliger die Domain zu iibertragen
habe, konne nicht Grundlage einer derartigen Betrachtung sein. Grund dafiir sei, dass § 4
(k) UDRP ausdriicklich die Moglichkeit vorsehe, den Streit vor einem staatlichen Gericht
mit dem Ziel auszufechten, eine unabhingige Entscheidung herbeizufithren, was sich im
Wortlaut des § 4 (k) UDRP ,independent resolution” zeige. Das KG Berlin wies zudem dar-
auf hin, dass die Bestimmungen der UDRP als vertragliche Grundlagen fiir einen Anspruch
auf Ubertragung einer Domain ausscheiden. In seinem Urteil vom 30.10.2020 schloss sich
das LG Saarbriicken dieser Sichtweise nicht an.'”” § 4 UDRP enthalte einen Freigabe- und
Ubertragungsanspruch aus quasivertraglicher Anspruchsgrundlage. Die ,,.com“-Top-Level-
Domains beriihrten oft das materielle Recht verschiedener Rechtsordnungen. Das berge die
Gefahr divergierender Entscheidungen. Das zustindige Gericht habe u. U. mehrere materiel-
le Rechtsordnungen anzuwenden, was zu widerstreitenden Ergebnissen fithre. Die UDRP
enthalte auch materielle Regeln, auf die sich die Parteien rechtsgeschiftlich geeinigt haben.
Das sei entscheidend. Es konne nicht angenommen werden, dass sich zwei Parteien auf ein
Schiedsverfahren fiir bestimmte Fragen einigen und dieses mit materiellen Bestimmungen
unterfiittern, die im Ergebnis das Rechtsverhaltnis zwischen ihnen aber nicht prigen sollen.

Kam es schon zum Vollzug der Panelentscheidung, ist eine Feststellungsklage auf jeden
Fall ausgeschlossen, da hier das notwendige Feststellungsinteresse fehlt. Es bleibt aber die
Erhebung einer Leistungsklage. Diese wird auf § 812 BGB gestiitzt und dient der Riickiiber-
tragung des Domainnamens.

Oftmals kam es auch zu der Frage, ob ein Re-Filing einer Beschwerde moglich ist und wie
ein Rechtsbehelf eingesetzt werden kann. Ein Re-Filing ist das Erheben einer Beschwerde,
deren Streitgegenstand in identischer Weise bereits in Form einer Beschwerde abgewiesen
wurde.

Die Panelists stiitzen die Beantwortung dieser Frage auf das common law und sehen ein
Re-Filing in den folgenden Fillen als zuldssig an:

1) Nach der Panelentscheidung wurden substantiell neue Tatsachen bekannt, die im ersten
Beschwerdeverfahren nicht ermittelt werden konnten.!?
2) Eine Partei hat die erste Entscheidung durch Tauschung oder andere unlautere Mittel

herbeigefiihrt.'?
3) Die urspriingliche Beschwerde wurde ohne Prijudiz entschieden.'3

Diese Falle zeigen, dass eine erneute Beschwerde nur in besonderen Ausnahmefillen zu-
lassig ist. Die Beweisanforderungen fiir eine erneute Beschwerde sind aufSerdem hoher. Ein
bloles Wiederholen des Vortrags aus dem ersten Beschwerdeverfahren reicht in der Regel
nicht aus.

Die Verfahrenskosten legt der jeweilige Dispute Resolution Provider fest. Sie konnen da-
her variieren. Daneben hingt die Kostenhohe auch von der Anzahl der Domainnamen ab,
gegen die die Beschwerde gerichtet ist. Auch die Anzahl der Panelmitglieder wirkt sich auf
die Verfahrenskosten aus. Der Beschwerdefiihrer soll gemafd § 19 UDRP-Rules die gesamten
Kosten zahlen und den Gesamtbetrag bei Einreichung der Beschwerde an den ausgewihlten

126 KG Berlin 21.10.2011 - 5 U 56/10, MMR 2012, 747.

127 LG Saarbriicken 30.10.2020 — 7 O 17/19, GRUR-RS 2020, 37190.
128 WIPO Case No. D2000-1490 - creo-scitex.com.

129 WIPO Case No. 2000-0703 - iriefm.com.

130 WIPO Case No. D 2000-0160 — creo-scitex.com.
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Provider entrichten. Beantragt der Beschwerdegegner aber abweichend von der Beschwerde-
schrift ein Dreier-Panel, soll dieser die Halfte der Panel-Gebiihr iibernehmen. Die Zahlungs-
frist fiir die Gebiihr betragt zehn Tage. Das Versdumen dieser Frist fuhrt zur Beendigung des
Verfahrens, § 19 (c) UDRP-Rules.

Wird eine Beschwerde nach Verfahrensbeginn, aber vor der Benennung des Panels zu-
rickgenommen, so wird in den Fillen, in denen die Beschwerde gegen weniger als zehn
Domainnamen gerichtet ist, die Halfte der Verfahrenskosten zurtckerstattet. Bei Beschwer-
den gegen mehr als zehn Domainnamen liegen eine Riickerstattung und deren Hohe im Er-
messen des Providers. Gleiches gilt bei Riicknahmen nach der Benennung des Panels. In den
Verfahrenskosten ist keine Erstattung der Kosten des Markeninhabers vorgesehen, die
durch das UDRP-Verfahren entstehen. Wurde deutsches Markenrecht verletzt, so kann aber
eine auf § 823 BGB gestiitzte Schadensersatzklage bei den ordentlichen Gerichten einge-
reicht werden.

bb) Anspruchsdurchsetzung vor den ordentlichen Gerichten. Eine Verletzung durch eine
streitgegenstidndliche Domain kann nicht nur Gegenstand von aufSergerichtlichen Entschei-
dungsverfahren sein. Vielmehr konnen die Anspriiche auch durch eine Klageerhebung vor
den ordentlichen Gerichten geltend gemacht werden. Bei welchem Gericht die Klageerhe-
bung zu erfolgen hat, ergibt sich zunichst aus der sachlichen Zustandigkeit. Sollen Ansprii-
che aus der Verletzung von Kennzeichenrechten geltend gemacht werden, so bestimmt sich
das zustindige Gericht in Deutschland gemifs § 140 MarkenG. Dieser regelt, dass unab-
hingig von der Hohe des Streitwertes, die Zustindigkeit bei den Landgerichten liegt. Auf-
grund der Spezialzustindigkeiten, der es fiir solche Streitfille bedarf, wurden mehrere be-
stimmte Gerichte in den Landgerichtsbezirken ausgewihlt, denen die Zustindigkeit obliegt.
Fir die Einordnung als Kennzeichenstreitsache gentigt es, dass das Rechtsverhaltnis, aus
dem der geltend gemachte Anspruch abgeleitet wird, den Regelungen des MarkenG unter-
worfen ist. Unerheblich ist dabei aber, ob die Klage neben den markengesetzlichen auch auf
andere namensrechtliche, wettbewerbsrechtliche oder deliktsrechtliche Anspriiche gestiitzt
wird.

Welches Gericht ortlich zustandig ist, regeln die §§ 12 ff. ZPO. Klagen und einstweilige
Verfuigungen, die die kennzeichenverletzende Registrierung und Benutzung von Domainna-
men zum Gegenstand haben, sind bei dem Landgericht einzureichen, in dessen Bezirk der
beklagte Domaininhaber seinen Gerichtsstand hat, § 12 ZPO. Dieser richtet sich bei natiirli-
chen Personen nach ihrem Wohnsitz oder gewohnlichen Aufenthaltsort. Bei juristischen Per-
sonen ist deren Sitz hierfir mafigebend, §§ 13, 16, 17 ZPO. Es kann neben den allgemeinen
Gerichtsstinden auch der besondere Gerichtsstand der unerlaubten Handlung in Betracht
kommen, § 32 ZPO.

Ist der Sachverhalt der Kennzeichenrechtsverletzung eines deutschen Kennzeicheninha-
bers so ausgestaltet, dass die Verletzungshandlung durch eine Benutzung im Internet erfolgte
und der Verletzer ein auslindischer Domaininhaber ist, so wird hier wiederum die Frage der
internationalen Zustiandigkeit der deutschen Gerichte aufgeworfen.!3! Aufgrund der Ubiqui-
tiat des Internets kommt es zu Konstellationen, in denen eine Webseite auch in Deutschland
abrufbar ist, deren Domaininhaber aber im Ausland ansissig ist. Sieht sich aber nun ein in-
landischer Kennzeicheninhaber in seinen Rechten verletzt, so kann er hiergegen vor einem
deutschen Gericht klagen. Um diese weite Zustandigkeit etwas einzuschranken, wird, noch
nicht einheitlich, gefordert, dass sich die verletzende Webseite bestimmungsgemaf$ auch auf
Deutschland richtet.

Aktivlegitimiert und daher klageberechtigt ist der materiell-rechtlich berechtigte Inhaber
des Kennzeichens. Der Lizenznehmer hingegen darf, selbst bei einer ausschliefSlichen Lizenz,
keinen Unterlassungsanspruch geltend machen, wenn ihm hierzu nicht die Zustimmung des
Kennzeicheninhabers erteilt wurde. Passivlegitimiert und daher Anspruchsschuldner ist der
Inhaber der streitgegenstindlichen Domain. Dies ist stets die in der WHOIS-Datenbank
hierfiir eingetragene natiirliche oder juristische Person.'? Klagegegner als Tidter oder Storer

131 Vertieft dargestellt unter — Rn. 75 ff.
132 BGH 8.2.2007 — I ZR 59/04, GRUR 2007, 811 (812) — grundke.de.
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kann aber auch eine mit dem Inhaber nicht identische Person sein, die die Domain be-
nutzt.!* Dies gilt jedoch nur bei einem Anspruch auf Unterlassung der Benutzung. Bei einer
Loschungsklage ist nur der Inhaber des Domainnamens passivlegitimiert.

Ist die Zustindigkeit des Gerichts bestimmt, so stellt sich die Frage nach dem anwendba-
ren Recht. Die Bestimmung erfolgt nach dem Schutzlandprinzip (lex loci protectionis).'>*
Der Grundsatz besagt, dass das anwendbare Recht sich nach dem Land bestimmt, in wel-
chem auch der Zeichenschutz in Anspruch genommen wurde. Im jeweiligen Schutzland
schreibt das Territorialititsprinzip vor, dass nur inlindische Zeichenrechte Wirkung entfal-
ten konnen. Die Frage, ob ein deutsches Zeichenrecht verletzt wird, kann daher nur anhand
des inlindischen Rechts untersucht und entschieden werden. Die dahinterstehende mate-
riell-rechtliche Frage ist immer: ,,Wurde deutsches Kennzeichenrecht verletzt?“.'* Eine kol-
lisionsrechtliche Entscheidungsfindung kommt daher nicht in Betracht. Fiir Deutschland
bedeutet dies, dass sich die Verletzung bspw. anhand des Markenrechtes (§§ 14, 15 Mar-
kenG) oder des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb bestimmt.

4. Neue generische Top-Level-Domains (nTLDs)

Am 20.6.2011 beschloss die ICANN ein neues Programm fir neue generische Top-Level-
Domains (n'TLD). Die nTLDs erstrecken sich auf die Gesamtheit aller generischen Domains,
die seit Marz 2013 nach und nach eingefithrt werden. Fiir die Domaininhaber bietet sich die
Moglichkeit, eine TLD selbst anzumelden, zu verwalten und vor allen Dingen die Buchsta-
benkombination selbst zu wihlen,'*® sofern diese nicht gegen die Grundsitze der ICANN
verstofst. Beispielsweise wurden Antrige fiir die Anmeldung von .shop oder .berlin-Domains
gestellt. Damit bieten sich neue Marketingméglichkeiten, da der Domainname nun auch das
eigene Unternehmen, die eigene Marke oder eigene Stadt beinhalten kann.'®” Diese neuen
TLD sollen das Suchverhalten der Internetnutzer verindern und neue Moglichkeiten zur
Planung von Online-Auftritten und deren Struktur eréffnen.

Die erste Bewerbungsrunde fand im Jahr 2012 statt. In dem Zeitraum ab dem 12.1.2012
bis 12.4.2012 konnten Bewerbungen eingereicht werden. Fiir jede neue Domain, die einge-
fithrt werden soll, waren bereits bei Antragsstellung Gebiihren in Hohe von 185.000 US-
Dollar zu entrichten. Bei der Vergabe wurde wieder das first come, first serve-Prinzip ange-
wendet. Sofern der Antrag erfolgreich war, sind jetzt jahrlich 25.000 US-Dollar wahrend des
Registrierungszeitraums zu entrichten.'*® Von 1.930 Antrigen kamen rund 911 Anmeldun-
gen aus Nordamerika, 24 aus Siidamerika, 17 aus Afrika, 303 aus Asien und 675 aus Euro-
pa, wovon ein GrofSteil (rund 1.093 Antridge) auf generischen Begriffen basiert.’® An zwei-
ter Stelle folgen >.BRAND< -Antrige (660 Antrige), die entweder den Firmennamen oder
den Namen der fithrenden Firmenmarken zum Inhalt haben. Hingegen gab es fiir Interna-
tionalized Domain Names (IDN) lediglich 116 und fir Domains mit geographischen Anga-
ben 66 Antrage. Von den 1.930 Gesamtantrigen sind 1.846 als Standard-Antrage gestellt
worden, 84 hingegen als sog. Community based applications.'*

Allerdings lassen auch die Registrierungszahlen bereits zugelassener nTLDs nicht auf ei-
nen ubermifig grofSen Erfolg schliefSen.!*!

133 BGH 11.4.2002 - I ZR 317/99, GRUR 2002, 706 (707 f.) — vossius.de, LG Frankfurt a.M. 16.9.1999 —
6 U 6228/98, MMR 2000, 102 (104) — Arvis.

134 BGH 28.6.2007 — I ZR 49/04, GRUR 2007, 884 (886) — Cambridge Institute; BGH 2.5.2002 - I ZR
300/99, GRUR 2002, 972 (973) - FROMMIA.

135 Bettinger/Thum GRUR Int. 1999, 659 (669).

136 gTLD Applicant Guidebook abrufbar unter http:/newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/, Schulte-
Braucks GRURInt 2013, 322 (322).

137 Schulte-Braucks GRURInt 2013, 322 (322).

138 Siehe Application Guidebook, Abschnitt 5.4.1, abrufbar unter https:/newgtlds.icann.org/en/applicants/
agb/guidebook-full-04jun12-en.pdf.

139 https://newgtlds.icann.org/en/program-status/statistics.

140 Bettinger/Bettinger Teil 1 D Rn. 82 ff.

141 https://ntldstats.com/Stand 30.3.2022.
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Auch das von der Markenlobby initiierte sog. Trademark Clearinghouse, welches die
ICANN am 26.3.2013 einfiihrte, blieb hinter den Erwartungen zuriick. Das Trademark
Clearinghouse ist ein zentrales Register, in dem Marken eingetragen werden konnen. Be-
gehrt ein Antragssteller einen Domainnamen, der mit einer der hinterlegten Marken kolli-
diert, so wird der Kennzeicheninhaber dariiber informiert und ihm wird die Moglichkeit
gewihrt, eigene Rechte an einer TLD geltend zu machen. Ist eine Domain einer eingetrage-
nen Marke nachweislich dhnlich und wurde daher missbrauchlich registriert, so hat der
Markeninhaber das Recht, die Domain suspendieren zu lassen. Dies ermoglicht die Uniform
Rapid Suspension (URS). Die Domain kann dann nicht mehr verkauft werden, bis der
Streit, eventuell auch gerichtlich, beigelegt ist. Auch ein Wechsel zu einem anderen Registrar
ist dann nicht moglich. Das URS-Verfahren wurde in das Programm fiir n'TLDs zum Schutz
vor Cybersquatting implementiert und ist kostenpflichtig. Das Verfahren ist im Vergleich
zum UDRP-Verfahren nochmals beschleunigt. Dies erfordert eine besonders genaue An-
tragsstellung, da schon der kleinste Fehler in der Beschwerde zu deren Ablehnung fiihren
kann. Die Anforderungen des URS sind als hoher zu bewerten, als die der UDRP. Ein URS-
Verfahren greift nur bei eindeutiger und klarer Sachlage. Bestehen Zweifel an dem Anspruch
des Markeninhabers, so ist sein Antrag zurtickzuweisen. Das URS fihrt dann zu einer Sper-
rung der Domain fiir diese eine Registrierungsphase. Eine Loschung oder Ubertragung kann
nicht erreicht werden. Ist die Registrierungsphase abgelaufen, so kann auch der Domain-
name wiederverwendet werden. Die zustandigen Schiedsstellen fiir das URS-Verfahren sind
das Asian Domain Name Dispute Resolution Center (ADNDRC), das National Arbitration
Forum (NAF) sowie seit 2015 die MFSD srl.'4?

111. Internationale Beziige des Markenrechts

1. Allgemeines

Wie zu urheberrechtlich geschiitzten Werken bestehen internationale Abkommen zur Ver-
einheitlichung des Markenrechts. Dies ermdglicht Markenschutz tiber die Registrierung
bzw. die Erlangung von Markenschutz fir Kennzeichen durch Benutzung tiber die nationa-
len Grenzen hinaus. So besteht in der EU die Moglichkeit, eine nationale Marke auf das
Gebiet der EU zu erstrecken oder aber unmittelbar eine europiische Marke (Unionsmar-
ke)'** beim Amt der Europaischen Union fiir Geistiges Eigentum (EUIPO)'* fur das gesamte
Gebiet der EU anzumelden. Sowohl nationale als auch Unionsmarken konnen tber die
World Intellectual Property Organization (WIPO)'*> grundsitzlich auf die Unterzeichner-
staaten erstreckt werden. Ausgehend vom territorialen Ansatz einer Markenregistrierung
erreicht der Inhaber der Marke durch die Erstreckung eine Ausweitung des Territor-
iums,'* fiir welches er den Markenschutz sowie die damit verbundenen Rechte insbesonde-
re das grundlegende Ausschlieflichkeitsrecht erlangt. Die Ausweitung des Territoriums stellt
auch einen Wertfaktor fiir die Marke dar.

Praxistipp:

Im WIPO-Verband haben sich Unterzeichnerstaaten teilweise den Vorbehalt der Prifung einrdu-
men lassen, so dass bei Erstreckung zum Beispiel auf die USA das Klassenverzeichnis nochmals
geprift und ggf. abgedndert werden muss und je nach Unterscheidungskraft Nutzungsnachweise
vor Eintragung in die dortigen Register zu erbringen sind. Hier gilt es bei den Antragen die weite-

142 hetps://urs.mfsd.it/.

143 Ehemals: Gemeinschaftsmarke.

144 https://euipo.europa.eu, ehemals: Harmonisierungsamt fiir den Binnenmarkt (HABM/OAMI).

145 www.wipo.org.

146 Die Linder Belgien, Niederlande und Luxemburg haben sich insofern vom nationalen Ansatz gelost als
sie sich zu einem Markenterritorium zusammengeschlossen haben, so dass sich die dort angemeldeten Marken
jeweils auf BeNeLux erstrecken.
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ren Anforderungen genau zu priifen und mit den Mandanten abzustimmen.

Auch gelten fiir einige Unterzeichnerstaaten, zB USA, andere Voraussetzungen bei der Verldnge-
rung einer Marke, dh neben der Zahlung einer Verldangerungsgebiihr ist ein Nutzungsnachweis zu
erbringen.

MafSgebliche internationale Abkommen mit jeweils unterschiedlichen Gruppen von Un-
terzeichnern sind:

1. Pariser Verbandsiibereinkunft zum Schutz gewerblichen Eigentums vom 20.3.1883
(PVU)

2. Madrider Abkommen tiber die internationale Registrierung von Marken vom 14.4.1891
(MMA)

3. Abkommen von Nizza iiber die Internationale Klassifikation'"” (1957)

4. TRIPS/Ubereinkommen tiber handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigen-
tums (1994)

5. Markenrechtsvertrag/Trademark Law Treaty (TLT) vom 27.10.1994

6. Verordnung (EU) 2017/1001 vom 14.6.2017 tiber die Unionsmarke (UMV)

a) Die Pariser Verbandsiibereinkunft (PVU) begriindet wie die Berner Ubereinkunft
(RBU) fiir urheberrechtlich geschiitzte Werke fiir Marken den Grundsatz der Inlinder-
gleichbehandlung (Artikel 2 und 3 PVU), fremdenrechtliche Mindestrechte im Sinne eines
Mindestschutzes sowie die sogenannte Unionsprioritit (Artikel 4 PVU).

Praxistipp:

Der Grundsatz der Unionsprioritdt ermoglicht international die Erstreckung einer nationalen oder
EU-Marke mit Wirkung auf den Anmeldetag der Ausgangsmarke, sofern der Erstreckungsantrag
form- und fristgerecht unter entsprechender Gebihrenzahlung binnen sechs Monaten nach Erst-
anmeldung beim Erstreckungsmarkenamt eingeht.

b) Das Madrider Abkommen iiber die internationale Registrierung von Marken vom
14.4.1891 (MMA) mit Protokoll (Protokoll zum Madrider Abkommen iiber die internatio-
nale Registrierung von Marken (PMMA) vom 27.6.1989) ist ein Nebenabkommen zum
PVU und begriindet den Verband fiir die internationale Registrierung von Marken, IR-
Marken (Artikel 1 Abs. 1 des MMA), wobei die Registrierung durch Vermittlung des Mar-
kenamtes des Ursprungslandes beim Internationalen Biiro der WIPO in Genf erfolgt. Die
Erstreckung ist fiir in Verbandslindern angemeldete bzw. eingetragene Marken als dem je-
weiligen Ursprungsland gemifs Artikel 1 Abs. 3 des MMA moglich. Dabei gewihrt die in-
ternationale Registrierung markenrechtlichen Schutz als wire die Marke unmittelbar bei
der nationalen Stelle angemeldet (Artikel 4 des MMA) worden, wobei dies allerdings die
weitere Aufrechterhaltung der Basismarke fiir einen Mindestzeitraum von fiinf Jahren er-
fordert. Trotzdem ist die Registrierung tiber die WIPO-Geschiftsstelle schon wegen der dor-
tigen Arbeitssprachen Englisch und Franzosisch sowie wegen der Biindelung der Informa-
tionen zu den nationalen weiteren Anforderungen, der Koordinierung der Kommunikation
sowie der zentralen Gebiihrenzahlung eine deutliche Erleichterung fiir die Anmeldung von
Marken in anderen Staaten.

Praxistipp:

Die Anmeldung einer Marke tiber die WIPO begriindet keinen gebiindelten Schutz fiir die Territo-
rien der Unterzeichnerstaaten, sondern jeweils nur territorial begrenzt auf die ausgewahlten Staa-
ten. Hiervon unterscheidet sich die Mdglichkeit der Eintragung einer Marke tiber das EUIPO. Mit

147 Am 1.1.2021 ist die Version 2022 der 11. Ausgabe der Nizza-Klassifikation (NCL 11-2021) in Kraft ge-
treten; siehe https://www.dpma.de/marken/klassifikation/waren_dienstleistungen/nizza/index.html.
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der Anmeldung einer Unionsmarke erreicht der Inhaber alle EU-Mitgliedstaaten auch im Falle ei-
ner Erweiterung der EU.

c) Revidiertes Abkommen von Nizza iiber die Internationale Klassifikation von Waren
und Dienstleistungen fiir die Eintragung von Marken vom 15.6.1957 (Nizza Klassifizie-
rung). Dieses Abkommen ermoglicht die international einheitliche Zuordnung der Marken
entsprechend der zu kennzeichnenden Waren und Dienstleistungen. In Deutschland ist dies
in jeweils aktualisierter Form die Anlage zur Markenverordnung (§ 19 MarkenVO).

d) Das TRIPS Abkommen (1994)!*8 enthilt iiber das PVU hinaus materielle Regelungen:
e Inlinderbehandlung (Artikel 3 TRIPS)
e Meistbegiinstigung (Artikel 4 TRIPS).
Zeichen und Kombinationen, die Unterscheidungskraft besitzen, miissen als Marken in
den Mitgliedstaaten geschiitzt werden konnen (Artikel 15 TRIPS)
exklusive Rechte des Inhabers (Artikel 16 TRIPS)
Schranken und Ausnahmen des Markenrechts (Artikel 17 TRIPS)
Schutzdauer von mindestens sieben Jahren (Artikel 18 TRIPS)
Markenrechte mussen lizenzierbar und tibertragbar (Artikel 21 TRIPS) sein, und zwar zu-
sammen oder losgeldst von einem zugrunde liegenden Geschiftsbetrieb.

e) Der Markenrechtsvertrag/Trademark Law Treaty (TLT) vom 27.10.1994 ist in seinem
Anwendungsbereich beschriankt auf visuell wahrnehmbare Marken und verweist zu den
grundlegenden Begrifflichkeiten sowie Prinzipien auf das PVU.

2. Unionsmarke

Die Unionsmarkenverordnung (UMYV) fihrt die etablierte Gemeinschaftsmarke fort und
eroffnet die Moglichkeit, unionsweit tiber die Anmeldung beim Amt der Europiischen Uni-
on fiir geistiges Eigentum (EUIPO) eine Marke anzumelden bzw. potentielle Rechtsverlet-
zungen abzuwehren (Art. 19 Abs. 1 UMYV, Verhiltnis zum nationalen Markenrecht, siehe
§§ 125b-125i MarkenG). Auch die Unionsmarke gewahrt ausschliefSliche Rechte jeweils im
Territorium. Im Falle einer Kollision gilt der Priorititsgrundsatz.

Unionsmarken haben eine einheitliche Wirkung fir die gesamte Europaische Union
(Art. 1 UMV)."* Die Anmeldung ist direkt beim EUIPO auch online moglich oder als
Erstreckung einer nationalen Marke. Die nationalen Markensysteme bleiben neben der
Unionsmarke bestehen und priorititsiltere Markenrechte stellen ein relatives Eintragungs-
hindernis dar (Art. 8 UMV). Hierzu erfolgt durch das Markenamt im Anmeldeprozess eine
Information und Ubermittlung von Rechercheergebnissen, die aber die eigene vorausgehen-
de Klirung von entgegenstehenden Rechten nicht ersetzen kann.

Nach Artikel 8 Abs. 2 ROM II-VO gilt wie fir das Urheberrecht das Schutzlandprinzip.
Fur die Frage des anwendbaren Rechts bei markenrechtlichen Fragen, dh soweit die UMV
keine inhaltlichen Regelungen bietet, ist das nationale Recht anzuwenden.'*® Die UMV ent-
hilt auch spezielle Normen tiber die Zustindigkeit und Verfahren fiir Klagen, die Unions-
marken betreffen (Art. 122 ff. UMV), sowie die besondere Zustiandigkeit der Landgerichte

148 Heim GRURInt 2005, 545.

149 Mit dem BREXIT-Beschluss wurde die Frage aufgeworfen, welche Auswirkungen der Austritt von Grof3-
britannien auf das Unionsmarkenregime hat. Mit Ablauf des 31.12.2020 sind Unionsmarken grundsitzlich
nicht mehr in UK geschiitzt. Eine zu diesem Zeitpunkt bereits eingetragene Unionsmarke ist in UK aber wei-
terhin automatisch und ohne Erhebung von Gebiihren als vergleichbare nationale Marke geschiitzt (,,Klon-
marke“). Maffnahmen eines Unionsmarkengerichtes haben ab dem 1.1.2021 keine Wirkung mehr in UK. Das
gilt jedoch nicht fiir Mafnahmen, die aus Verfahren resultieren, welche bereits vor Ende der Ubergangszeit
anhingig waren. Die Benutzung einer Unionsmarke in UK nach Ende der Ubergangszeit, also nach dem
31.12.2020, reicht nicht fiir eine rechtserhaltende Benutzung in der EU. Ab dem Ende der Ubergangszeit fith-
ren relative Griinde, die lediglich in UK bestehen, nicht zu einer Zuriickweisung einer UM-Anmeldung oder
zur Loschung einer UM-Eintragung.

150 Ingerl/Rohnke/Nordemann-Schiffel MarkenG Einl Rn. 52.
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§ 8 152 § 8 Internationales Immaterialgiiterrecht

als Unionsmarkengerichte erster Instanz (§ 125¢ Abs. 1 MarkenG, Art. 123 UMV) und die
Zulissigkeit der Revision zum BGH (Art. 133 Abs. 3 UMV).
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