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ter. Auch hier findet sich also ein sehr praktikables Ab-
grenzungskriterium zu den IP-Rechten, ndmlich die Ab-
sicht, iiber die betriebliche Herkunft zu tduschen.

IV. Konsequenzen

Ein Vorrang der IP-Rechte in dem Sinne, dass bei ihrem
(potentiellen) Eingreifen der UWG-Nachahmungsschutz
grundsitzlich nicht zum Zuge kommt oder in Randberei-
chen auf einen ,erginzenden Leistungsschutz* beschrankt
ist, ist spitestens nach der Richdinie unlautere Geschaft-
spraktiken nicht mehr haltbar und entspricht so auch
nicht dem Verstindnis der meisten anderen Mitglicdstaa-
ten. Soweit es um den Schutz vor Irrefithrung durch
Nachahmung geht, steht dieser nicht zur Disposition des
jeweiligen Rechteinhabers, sondern wird - so § 1 UWG -
im Interesse der Mitbewerber, Verbraucher und der All-
gemeinheit gewshrt. Dass bei einer méglichen Uber-
schneidung der Schutzmaterien den Wertungen der jeweils
anderen Materie so weit wie mdglich Rechnung zu tragen
ist, ist selbstverstindlich?®?, begriinder jedoch keinen Vor-
rang.

Geht es um die Irrefiilhrung der Verbraucher durch
Nachahmung von Kennzeichen oder Produkten, so ist
jedenfalls nicht Ausgangspunkt, ob das Markenrecht oder
andere Ausschlieflichkeirsrechte eingreifen kénnten. Aus-
gangspunkt ist vielmehr, wie weit der Irrefithrungsschutz
aus Art. 6 Abs. 2 der Richtlinie unlautere Geschiftsprak-
tiken geht.

Schwierigkeiten in der Praxis bereitet vor allem, dass
UWG-Nachahmungsschutz (Handlungsunrecht) und der
Schutz der Ausschlieflichkeitsrechte des geistigen Eigen-
tums — obwohl dogmatisch durchaus trennbar - in weiten
Bereichen auf dasselbe hinauslaufen. Es ist daher notwen-
dig, auf praktikable Abgrenzungskriterien abzustellen.
Diese liegen vor allem in den unterschiedlichen Normzwe-
cken und den sich daraus ergebenen Konsequenzen. Wie
die Richtlinie unlautere Geschiftspraktiken zeigt, geht es
beim Schutz der Verbraucher vor allem darum, eine ,in-
formierte Entscheidung” treffen zu kénnen - aus diesem
Grunde hat im Prinzip jede Beeintrichtigung des Entschei-
dungsverhaltens durch kommerzielle Fehlinformation zu
unterbleiben, Um die Marktgegenseite jedoch nicht iiber-
miRig zu belasten, muss diese Beeintrachtigung ,wesent-
lich®, ,spiirbar® sein. Lediglich bei bestimmten, im An-
hang genannten Tatbestinden wird die Relevanz nicht
gefordert, dafiir finden sich andere Abgrenzungskriterien
zu den [P-Rechten, im hier interessierenden Bereich etwa
das Merkmal der ,,Absicht®.

Im Ergebnis bedeutet dies, dass ein Vorrang der IP-
Rechte nicht besteht, wenn die Verwechslungsgefahr bei
einem erheblichen Teil der angemessen verstindigen und
aufmerksamen Durchschnittsverbraucher zu Fehlvorstel-
lungen fithren kann, die entweder absichtlich hervorgeru-
fen werden oder die geeignet sind, das Entscheidungsver-
halten dieser Durchschnittsverbraucher wesentlich zu be-
einflussen. Die Relevanz der Irrefilhrung ist, gleichgiiltig,
ob man in ihr ein cher normatives oder ein dem empiri-
schen Beweis zugingliches Merkmal sieht, jedenfalls in
diesem Falle positiv zu begriinden, wobei auch der Indiz-
wirkung von tatsichlich vorgekommenen Fehlentschei-
dungen stirker Rechnung getragen werden sollte.

36) Vgl. den von Puttemans fiir die ,liga gegen den unlaureren
Wetthewerb® 2005 ersrellcen Internationalen Report zu der Frage ,Can
the law against unfair competition complete or replace the specific pro-
tection conferred on intellectual property. and if so, to what excent?;
vgl, auch Schricker/Henmng-Bodewig, WRP 2001, 1367,

37) Vgl. etwa EuGH, GRUR 2002, 354 - Toshiba/Katun.
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.,..eu“-Domains: Erkenntnisse aus dem
ersten Jahr Spruchpraxis

Tobias Malte Miiller”

Das Alternative Streitbeilegungsverfabren zur .eu"-Domain
gemif der Verardnung (EG) 874/2004 hat sich seit der ersten
Entscheidung im April 2006 als interessante Option fiir die
Rechtsdurchsetzung bei Streitigkeiten iiber ,.eu"-Domains etab-
liert. Es handelt sich allerdings um eine sehr junge Rechtsmate-
rie, s0 dass viele Auslegungsfragen noch weit davon entfernt
sind, abschliefend geklirt zu sein. Bislang waren die Verfahrens-
beteiligten bei der Suche nach Prizedenzfillen auf das miihsanie
Studium der Einzelentscheidungen oder eine Stichwortsuche mit-
tels Internet-Suchmaschinen verwiesen. Es feblt an einem syste-
matischen inhaltlichen Uberblick iiber die zum Teil beterogene
Entscheidungspraxis der Schiedskommissionen. In den nachfol-
genden Ausfithrungen fasst der Verfasser die aus seirer Sicht
interessanten Problempunkie zusammen und kommentiert diese.
Der Beitrag wird durch einen Uberblick iiber die Verfabren vor

Yen ordentlichen Gerichten und deren Entscheidungen, soweit

e bereits zuginglich sind, abgerundet,

I. Einleitung

Die ,,.en“-Domain erfreut sich seit ihrer Einfithrung im
Dezember 2004 einer stetig wachsenden Beliebtheit: Zwi-
schenzeitlich sind bereits iiber 2,5 Mio. Domains unter
der Top-Level-Domain (nachfolgend: TLD) ,.eu” regis-
triert. Damit hat sich die ,,.eu“-Domain zur drittbeliebtes-
ten TLD in Europa entwickelt, nach ,.de” mit ca.
9,8 Mio. und ,.uk* mit ca. 4,2 Mio. Registrierungen'.
Die mit Abstand meisten Registranten von ,.eu“-Do-
mains, ndmlich {iber 760.000, kommen aus Deutschland,
gefolgt von Grofbritannien (iiber 410.000) und den Nie-
derlanden (iiber 320.000)2, Wie die anderen TLDs (ins-
besondere ,,.com”), so hat sich auch die ,.eu*-Domain
zur begehrten Handelsware entwickelt. Dies betrifft ins-
besondere die gesuchten generischen Begriffe. So wurde
etwa SHOPPING.EU fiir € 150.000,- und HOTELS.EU
sogar fiir € 250.000,- verkauft.

Dieser wirtschaftliche Wert zahlreicher ,,.eu“-Domains
und die wachsende Zahl der Registrierungen von ,,.eu*-Do-
mains bedingen, dass auch dem Alternativen Streitbeile-
gungsverfahren fiir ,,.eu“-Domains {,,Alternative Dispute
Resolution™ — nachfolgend: ADR-Verfahren) mirttlerweile
eine nicht unbedeutende Rolle im Bereich des gewerblichen
Rechtsschutzes zukommt. Das ADR-Verfahren soll als
Alternative zu einem Verfahren vor den ordentlichen Ge-
richten dienen. Ausschliefliche Streitbeilegungsstelle fiir
ADR-Verfahren ist das Schiedsgericht bei der Wirtschafts-
kammer und der Landwirtschaftskammer der Tsche-
chischen Republik in Prag (nachfolgend: Tschechisches
Schiedsgericht). Das Tschechische Schiedsgericht verwaltet
diese ADR-Verfahren im Einklang mit den allgemeinen
Regeln fiir ,,.eu®-Domains, insbesondere der Verordnung
(EG) 874/2004 (nachfolgend: VO 874/2004)3.

* Dr. Mag. jur. Der Autor ist Rechrsanwalt in Munchen und Mir-
glied der Schiedskommissionen des Tschechischen Schiedsgeriches fiir
Alternative Streitbeilegungsverfahren betreffend ..eu*-Domains.

1) Sithe Tageszeitung .La Repubblica® (Italien) vom 11.4.2007, ab-
rufbar unter <htep:fiwww.repubblica.it>.

2} Vgl. die statistischen Angaben von EURid unter <http:/fstatus.
eurid.enf>.

3) Verordnung (EG) Nr. 874/2004 der Kommission vom 28.4.2004
zur Festlegung von allgemeinen Regeln fiir die Durchfithrung und die
Funkrionen der Domiine oberster Stufe ,,.eu® und der allgemeinen Grund-
regeln fiir dic Registrierung; abrufbar 2. B. unter <httpr//europa.cu.nt/
eur-lex/prv/defoj/da/2004/1_162/1_16220040430de00400050.pdf>.
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Ein solches ADR-Verfahren kann gemifl Art. 22 VO
874/2004 sowohl gegen das Register EURId {wegen der
Rechtmiilfigkeitskontrolle der Registerentscheidung) als
auch gegen Domaininhaber {wegen spekulativer oder
missbriduchlicher Registrierung) eingeleitet werden. Die
ADR-Verfahren gegen EURId zur Domainvergabe in der
Sunrise-Periode sind mittlerweile {nahezu) abgeschlossen.
Dies spiegelt sich auch in der Zahl der zurzeit neu einge-
leiteten ADR-Verfahren wider: Waren es in den Monaten
Juni bis August 2006 noch zwischen 80 und 90 Beschwer-
den monatlich, die bei dem Tschechischen Schiedsgeriche
eingingen, hat sich die Zahl der neu erhobenen Beschwer-
den derzeit bei etwa 25 monatlich eingependelt.
Beschwerden gegen EURId sind in den letzten Monaten
— soweit ersichtlich - nicht mehr eingegangen. Ein Riick-
blick auf diese Verfahren scheint daher an dieser Stelle
entbehrlich. Auswirkungen fiir die Zukunft indes haben
die Verfahren gegen Domaininhaber. Der vorliegende Bei-
trag beschrinkt sich daher darauf, die Spruchpraxis der
Schiedskommissionen zu diesen Verfahren gegen Dritte
auszuwerten und zu systematisieren und hierbei einen
inhaltlichen Uberblick zu den bislang diskutierten Pro-
blempunkten anzubieten, Streitpunkte aufzuwerfen und
Losungswege aufzuzeigen?. Auch seien die wenigen bis-
lang bekannt gewordenen Verfahren, die bis zum jetzigen
Zeitpunkr von ordentlichen Gerichten zur ,..eu*-Domain
gefithrt wurden, angesprochen und die Entscheidungen,
soweit sie bereits vorliegen, kurz kommentiert.

II. Das ADR-Verfahren gegen Domaininhaber

Bislang sahen sich die Beteiligten eines ADR-Verfahrens
stets der Schwierigkeit ausgeserzt, einschligige Prizedenz-
fille zur Unterstiitzung ihrer Argumente zu finden, da es
an einer systematischen Aufbereitung der Entscheidungen,
wie dies erwa die WIPO fiir die UDRP-Verfahren anbie-
tet’, fehlte. Dies erschwerte die Arbeit nicht nur fiir die
Parteien, sondern auch fiir die Schiedskommissionen.

Ein ADR-Verfahren kann von jedermann gegen den
Domaininhaber angestrengt werden, wenn die Registrie-
rung spekulativ oder missbriuchlich ist, Art. 22 Abs. 1
VO 874/2004, Der Domaininhaber ist dem ADR-Verfah-
ren aufgrund des Domainvertrags unterworfen. Die Ein-
leitung des ADR-Verfahrens unterliegt keiner Frist®. Die
Voraussetzung der spekulativen oder missbréiuchlich?
Registrierung definiert Art. 21 VO 874/2004. Demnach’
(1) muss der Domainname mit einem anderen Namen’,

fiir den nach nationalem oder Gemeinschaftsrecht
Rechte bestehen, identisch oder verwirrend dhnlich
sein,

(2) darf der Domaininhaber selbst keinerlei Rechte oder
berechtigte Interessen an diesem Domainnamen gel-
tend machen kénnen, oder

(3) muss der Domainname in boser Absicht registriert
oder benutzt werden,

Die beiden letztgenannten Tatbestandsmerkmale ,kein
Recht oder berechtigtes Interesse” und ,,Bdsgliubigkeit”
stehen hierbei in einem Alternativverhilinis. Beide werden
durch Regelbeispiele in Abs. 2 und Abs. 3 niher aus-
gestaltet. Diese Regelbeispicle sind nicht abschlieffend und
lassen grundsitzlich den Nachweis zu, dass das berech-
tigte Interesse oder aber die Bosgliubigkeit auch aus ande-
ren Griinden gegeben ist”.

IT1. Namen, fiir dic anerkannte Rechte bestehen

Zunichst muss sich der Beschwerdefiihrer also auf ei-
nen ,anderen Namen* berufen konnen, ,fiir den Rechte
bestehen, die nach nationalem und/oder Gemeinschafts-
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recht anerkannt oder festgelegt sind, darunter die in
Art. 10 Abs. 1 VO 874/2004 genannten Rechte®. Diese
Formulierung kann nur so verstanden werden, dass es
sich um eigene Rechte des Beschwerdefiihrers handeln
muss®. Der Beweis dafiir, dass fiir ihn tatsichlich derartige
Rechte bestehen, obliegt hierbei dem Beschwerdefiihrer,
Abschnice B(11) (d) der Regeln fiir die Alternative Streit-
beilegung in .eu-Domainnamensstreitigkeiten {nachfol-
gend: ADR-Regeln)®.

1. Allgemeine Grundsitze

Als ,Rechte®* kommen nach Art. 10 Abs. 1 VO
874/2004 unter anderem folgende Rechte in Betracht:
registrierte nationale und Gemeinschaftsmarken, geogra-
fische Angaben oder Ursprungsbezeichnungen sowie auch
- sofern sie nach dem einzelstaatlichen Recht des jeweili-
gen Mitgliedstaats geschiitzt sind — nicht eingetragene
Marken, Handelsnamen, Geschiftsbezeichnungen, Unter-
nehmensnamen, Familiennamen und charakteristische
Titel geschiitzter literarischer oder kiinstlerischer Werke.
Der Wortlaut dieser Norm (,unter anderem®) und von
Art. 21 Abs. 1 VO 874/2004 (,,darunter die in Artikel 10
Absatz 1 genannten Rechte®) stellen klar, dass diese Auf-
zihlung nicht abschliefend ist.

Grundsirzlich sind Inhaber von Schutzrechten ohne
Geltung im Gebiet zumindest eines der Mitgliedstaaten
der Europiischen Gemeinschaft nicht beschwerdeherech-
tigt und somit auf den ordentlichen Rechtsweg verwie-
sen'®. Allerdings sind Konstellationen denkbar, in denen
ausnahmsweise auch nationale Marken, die in einem
Nichtmitgliedstaat registriert sind, als ,Recht* im Sinne
von Art. 10 Abs. 1 VO 874/2004 in Betracht kommen!®:
Dies wiire beispielsweise der Fall, wenn ein Mitgliedstaat
diese ,aufergemeinschaftlichen* Rechte etwa aufgrund
volkerrechtlicher Vertrige anerkennt.

Ausgeschlossen ist der regelmiflig von Beschwerdegeg-
nern vorgebrachte Einwand, die Nicht-Zuteilung der Do-
main an die Beschwerdefiihrerin im gestaffelten Registrie-
rungsverfahren belege, dass jener an der Domain keine
Rechte zustiinden. Dieser Einwand findet insbesondere im
Wortlaut von Art. 21 Abs. 1 VO Nr 874/2004 keine
Stiitze. Danach ist ein Widerruf der Domain jederzeir
méglich. Die Norm enthilt keine Einschrinkungen im
Hinblick auf eine vorangegangene gestaffelte Registrie-
rung'2,

2. Markenanmeldungen

Die blofie Anmeldung einer Marke gewiihrt grundsicz-
lich kein solches ,,Recht® im Sinne des Art. 21 Abs. 1 VO
874/200413,

Allerdings mag es nach dem Markenrecht der Mitglied-
staaten Einzelfille geben, in denen dies anders zu be-
urteilen ist. So soll nach der griechischen doctrine of

4) Zur Spruchpraxis in den Verfahren gegen EURId vgl. Mietzel,
MMR 2007, 282 {f.; Pothmann/Gubn, K&R 2007, 69 fi.

5) Abrufbar  unter  <htp:/fwww.wipo.int/amc/en/domaing/search/
index.html>.

6) ADR.eu Nr. 01827 - MUELLER.

7) Vgl. ADR.eu Nr. 01584 - KSB; ADR.cu Nr. 02035 - WAREMA,

8) ADR.eu Nr 01559 - BOOK; vgl. auch ADR.eu Nr. 01387 -
BIOMARK.

9) Niche nachvollziehbar ist daher, weshalb in ADR.eu Nr. 1717 -
ARZT u.a. die Registrierung der streitgegenstandlichen Domains wider-
rufen wurde, obwohl der Beschwerdefuhrer nicht behaupret hatte, Inha-
ber entsprechender Rechte zu sein, geschweige denn, derartige Rechte
nachgewiesen zu haben; kritisch auch Mieizel, MMR 2007, 282, 287.

10} Bettinger, WRP 2008, 548, 557.

11} Vgl. ADR.en Nr. 01580 - AUNTMINNIE.

12} ADR.eu Nr, 02035 — WAREMA.

13) ADR.en Nr. 02438 - ASK; ADR.eu Nr. 01387 - BIOMARK.
A. A. ohne Begrindung ADR.cu Nr. 00982 - SMARTMACHINE.
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expectation of rights unter spezifischen Umstinden auch
bereirs eine Anmeidung ein solches Recht darstellen'. Im
konkreten Fall war die Anmeldung nach abgeschlossener
Priifung der absoluten Schutzhindernisse bereits ange-
nommen worden und stand die Eintragung unmitrelbar
bevor. Erforderlich ist daher jeweils eine genaue Analyse
des jeweils anwendbaren Markenrechts und des konkre-
ten Einzelfalls.

Soweit es um die Anmeldung einer deutschen oder einer
Gemeinschaftsmarke geht, sprechen die besseren Griinde
dafiir, diese nicht als ,Recht* im Sinne des Art. 10 VO
874/2004 anzusehen. Zwar entfalten auch bereits diese
Anmeldungen gewisse rechtliche Wirkungen: Sie begriin-
den ein so genanntes Markenanwartschaftsrecht!® an dem
Zeichen und stellen gemifl Art. 24 VO 40/94 (§ 31 Mar-
kenG}) auch bereits einen Teil des Vermogens dar, der in
den Art. 16 bis 23 VO 40/94 {§§ 27ff. MarkenG) niher
ausgestaltet ist. Allerdings tritt der volle Markenschutz
von deutschen und Gemeinschaftsmarken erst mit der
Veréftfentlichung ihrer Eintragung ein’é. Diese hat somit
konstitutive Wirkung (der dadurch gewihrte Schutz ent-
faltet sodann allerdings Riickwirkung auf den Prioridts-
zeitpunkt). Lediglich ein Widerspruch kann bereits auf
eine priorititsiltere Anmeldung gestiitzt werden??. Aller-
dings steht ein solcher Widerspruch unter dem Vorbehalt
der Eintragung dieser Anmeldung'®. Das ADR-Verfahren
indes sieht einen derartigen Vorbehalt nicht vor. Wird die
Ubertragung der Domain ausgesprochen, ist diese viel-
mehr endgitltig, es sei denn, der Beschwerdegegner erhebt
gemidfl Art. 22 Abs. 13 VO 874/2004 innerhalb von
30 Kalendertagen nach Zustellung der Entscheidung vor
einem ordentlichen Gericht Klage. Im Regelfall wird aber
binnen dieses kurzen Zeitraums von 30 Tagen keine Klar-
heit {iber den weiteren Verlauf der Anmeldung herrschen.
Damit fehlt es im ADR-Verfahren an einem Korrektiv fiir
den Fall, dass die Anmeldung gegebenenfalls Jahre nach
Abschluss des ADR-Verfahrens zuriickgewiesen wird?®,

Zusammengefasst miissen die Inhaber von Marken-
anmeldungen daher entweder versuchen, zivilrechtlich
—erwa gestiitzt auf Wetthewerbsrecht — gegen den Do-
maininhaber vorzugehen, oder aber nach Eintragung der
Marke ein ADR-Verfahren einleiten. Dieses unterliegt
— wie gesagt — keiner Frist?0.

3. Widerspruchs- und l8schungsantragsbehaftete Marken

Die Beschwerde kann auch auf eine eingetragene Marke
gestitzt werden, die mit einem Widerspruch oder einem
Léschungsantrag behaftet ist. Nach dem Wortlaut der
Verordnung kommt es darauf an, dass ,,Rechte bestehen®.
Daher ist grundsitzlich solange von einer Bindung der
Schiedskommissionen an die Fintragung auszugehen, bis
die Marke rechtskriftig geloscht worden ist.

Im Hinblick auf Widerspriiche gilt dies natiirlich nur,
wenn die Marke vor dem (etwaigen) Widerspruchsverfah-
ren eingetragen wird (wie etwa im deutschen Marken-
rechtssystem) und nicht, wenn das Widerspruchsverfahren
vor der Eintragung durchgefithrt wird (wie etwa im Sys-
tem der Gemeinschaftsmarke). In letzterem Fall greift
insoweit das zuvor zur Markenanmeldung Ausgefiihrte:
Da die Marke noch nicht zur Eintragung gekommen ist,
stellt sie auch noch kein ,Recht* im Sinne des Art. 21
Abs. 1 VO 874/2004 dar.

4, Lizenznehmer

Auch Lizenznehmer von Marken sind als Inhaber von
w»Rechten beschwerdebefugr?!. Um dies kiarzustellen
und etwaige Kontroversen hieriiber zu vermeiden, kann
die Befugnis des Lizenznehmers, ein ADR-Verfahren ein-
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zuleiten, in dem Lizenzvertrag auch ausdriicklich auf-
genommen werden.

Selbstverstandlich obliegt s dem Lizenznehmer als Be-
schwerdefiihrer, die rechtswirksam unterzeichnete und
weiterhin giiltige Lizenz oder Berechtigung nachzuwei-
sen??, Gelingt dieser Nachweis, steht dem Lizenznehmer
das lizenzierte Recht mit der Prioritit zu, die das Recht
geniefst. Ausschlaggebend ist nicht etwa der Zeitpunkt, in
dem der Lizenzvertrag wirksam abgeschlossen wurde
oder in Kraft getreten ist?3.

5. Handels- und Unternehmensnamen

Wird die Beschwerde auf ,,Unternehmensnamen® oder
»Handelsnamen® gestiitzr, sind 2wei Priifungsschritte
scharf zu trennen: In einem ersten Schritt ist zu priifen, ob
der geltend gemachte Unternehmens- oder Handelsname
tatséichlich geschiitzr ist. Ist diese Voraussetzung erfiillt,
stellt sich in einem zweiten Schritt die Frage, ob der
Namenstrdger gestlitzt auf seinen geschiitzten Unterneh-
mens- oder Handelsnamen den Beschwerdegegner aus sei-
ner Position als Domaininhaber verdrangen kann.

Der erste Pritfungsschritt wird nach dem klaren Wort-
fut des Art. 10 Abs. 1 VO 874/2004 dem einzelstaatli-
chen ,Recht des jeweiligen Mitgliedstaats“ zugewiesen24,
Somit ist im Einzeifall nach dem berufenen naticnalen
Recht zu priifen, ob die Voraussetzungen, die danach an
die Entstehung eines solchen Unternehmens- oder Han-
delsnamens zu stellen sind, erfiillt sind. Nach deutschem
Recht setzt dies fiir die GmbH etwa voraus, dass die Vo-
rausserzungen gemif §§ 1 bis 11 GmbHG erfille sind.
Fiir die Erfullung der jeweiligen Voraussetzungen ist der
Beschwerdefiihrer beweispflichtig. Ob der Beschwerde-
fiihrer aus diesem Rechr tatsichlich einen Anspruch auf
Widerruf der Domain hat, bestimmt sich sodann in einem
zweiten Pritfungsschritt ausschlieflich nach den Bestim-
mungen der Art. 22, 21 VO 874/2004 und den dort ge-
nannten weiteren Anspruchsvoraussetzungen einer speku-
lativen oder missbriuchlichen Registrierung?s,

Ein Unternehmens- oder Handelsname kann dariiber
hinaus auch eine ,,Geschéftsbezeichnung® darstellen. Re-

14) ADR.eu Nr. 04099 ~ VIVARTIA: ,The Panel accepss that Com-
plainant’s Greek trademark application [...] constitutes a recognized
right under the doctrine of expectarion of rights in Greece, irrespective
of the facr that the trademark was not registered before the registration
of the dispured domain name by the Respondent®.

15) Vgl. zu diesem Begriff im deutschen Markenrechr: Fezer, Mar-
kenrecht, 3. Aufl. 2001, § 4 Rdnr, 15.

16} § 4 Nr. 1 MarkenG; Art. 3 Abs. 3 Satz VO 40/94; in diesem
Sinne anch ADR.eu Nr 04099 — VIVARTIA; ADR.eu Nr. 01387 -
BIOMARK.

17) Are. 8 Abs, 2 lit. b) VO 40/94; § 9 Abs. 1 MarkenG.

18) Art. 8 Abs. 2 lit. b) VO 40/94; § 2 Abs. 2 MarkenG.

19) Daher iiberzeugr auch die Begriindung der Schiedskommission in
der Entscheidung ADR.eu Nr. 02651 - ANTAG niche: Dort wird auf
die Regelung des franzésischen Code de la Propriété intellectuelle hinge-
wiesen, wonach die Registrierung ihre Wirkung ab dem Darum der
Markenanmeldung entfalier {Art. L 712-1: ,Lenregistrement produit
ses effets & compter de la dare de dépor de la demande®). Dies allein
reicht aber nach hier vertretener Auffassung micht ans, ein Rechr im
Sinne des Art. 21 Abs. 1 VO 874/2004 zu begrunden.

20} Siehe oben Fn. 7.

21} ADR.eu Nr. 02818 — MCCLEAN; ADR.cu Nr. 02438 - ASK:
ADR.eu Nr. 02381 - HAJE; ADR.eu Nr. 02235 - PALMERSCOCOA-
BUTTER.

22} ADR.eu Nr. 04113 - GOOGLES.

23) ADR.eu Nr. 02438 - ASK.

24) ADR.eu Nr. 03896 ~ VINOS; implizit auch ADR.eu Nr. 02733
— HOTEL-ADLON: Hier stiitzte sich dic Schiedskommission aof eine
rechiskriftige Feststellung des deutschen Bundesgerichtshofs, wonach
die Beschwerdefiihrerin dic Rechte an dem Unternehmenskennzeichen
des berithmten Berliner ,Horel Adlon® mit Prioritic von 1907 halr.

25) A.A. insoweit ADR.eu Nr. 03896 — VINOS, wonach aus der un-
streitiy wirksam eingerragenen Firma (Ltd.) nach englischem Reche kein
AusschheRlichkeitsrecht gegeniliber Drirten abgeleiter werden konne.
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levant wird dies insbesondere wenn ein auslandisches Un-
ternehmen, das in Deutschland nicht registriert ist, im
Inland seiner Geschiftstitigkeir nachgeht. Soweir sich die
Existenz der Geschéftsbezeichnung nach deutschem Recht
beurteilt, miissen hierfiir die Voraussetzungen des § 5
Abs. 2 MarkenG erfiillt sein?6. Der Name miisste also
inshesondere auch tatsichlich im geschéiftlichen inlidndi-
schen Verkehr gebraucht worden sein. Sollten die entspre-
chenden Voraussetzungen im Einzelfall erfiillt sein, stiinde
dem Beschwerdefithrer mit der ,,Geschiftsbezeichnung®
neben dem Unternehmens- oder Handelsnamen ein zu-
sitzliches Recht im Sinne des Art. 10 Abs.1 VO
874/2004 zur Seite.

6. Nicht eingetragene Kennzeichen

Soweit sich der Beschwerdefiihrer auf nicht eingetra-
gene Kennzeichen (Marken, Titel, usw.) beruft; obliegt
ihm auch hier der Beweis dafiir, dass ein solches Kenn-
zeichenrecht nach dem einzelstaatlichen Recht des jeweili-
gen Mitgliedstaats und/oder Gemeinschaftsrecht ge-
schiitzt ist?’, Dies kann insbesondere durch Nachweise
iiber folgende Faktoren gelingen: Gewisser Kundenstamm
oder Marktanteil im fraglichen Bereich, Zeitraum, in dem
der Beschwerdefiihrer einen enisprechenden, unmittelbar
auf dem Namen gestiitzten (guten oder uberragenden)
Ruf genieft (basierend auf unabhingigen Rankings}, Um-
fang von Marketing- und Werbemaffnahmen usw?8.
Durch den bloflen Hinweis auf frither ergangene Entschei-
dungen diirfre der Beschwerdefiihrer hierbei seiner Darle-
gungs- und Beweislast wohl nicht hinreichend geniigen.

IV. Identitit/Verwirrende Ahnlichkeit

Als weiteres Element setzt der Anspruch auf Widerruf
des Domainnamens gemif Are. 21 Abs. 1 VO 874/2004
voraus, dass dieser mit dem anderen Namen, an dem die
soeben analysierten Rechte bestehen, identisch oder ver-
wirrend dhnlich ist.

Nach allgemeiner Meinung kommt es bei der Beurtei-
lung der Identitdt bzw. der verwirrenden Ahnlichkeit zwi-
schen dem Domainnamen und dem Namen im Sinne des
Art. 21 Abs. 1 VO 874/2004 lediglich auf die Second-
Level-Domain an. Die Top-Level-Domain ,.eu® bleibt
aufler Betracht?®. Es handelt sich hierbei um einen tech-
nisch vorgegebenen, notwendigen Bestandteil -einer
n-eu“-Domain, den der Verkehr auch als solchen erkentft.
Dies entspricht auch der Spruchpraxis zum deutsched
MarkenG3° und zur UDRP3.

1. Identitit

Die Voraussetzungen, unter denen [dentitit zwischen
der Domain und dem Namen angenommen werden kann,
sind streng. Lediglich Sonderzeichen in der Domain, wie
insbesondere Bindestriche und sonstige Interpunktionszei-
chen, schlieRen die Identitdt nicht aus (vgl. Art. 11 VO
874/2004)32.

Im Ubrigen ist Identitdt zu verneinen, wenn die Domain
das friithere Recht zwar identisch aufgreifr, jedoch um
einen weiteren Bestandteil ergdozt. Dies gilt selbst dann,
wenn dieser Bestandteil rein beschreibend ist, wie etwa
die Bezeichnung der Gesellschaftsform?3. Auch fehlt es an
der Identitdt, wenn umgekehre das frithere Recht weitere
Bestandteile enthilt, die in der Domain nicht aufgegriffen
werden, auch wenn diese noch so kennzeichnungs-
schwach sind: Zutreffenderweise wurde daher die Identi-
tit zwischen der Firma ,,Hotel.eu s. 0.r* und der Domain
,hotel.eu® verneint®*, Eine auf diese Firma identisch ge-
stiitzte Domain miisste ,hoteleusoreu® heifen. Daher
diirfte die Identitiit sters auch zu verneinen sein, wenn die
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Beschwerde auf eine Wort-/Bildmarke gestiitzt ist, da die
Domain technisch bedingt lediglich den Wortbestandteil
aufgreifen kann?s.

2. Verwirrende Ahnlichkeit

Soweit das Recht weitere kennzeichnungsschwache Be-
standteile enthilt, die in der Domain nicht aufgegriffen
werden, fehlt es zwar regelmifig an der Identitdt zwi-
schen diesem und der Domain (s.0.), die verwirrende Ahn-
lichkeit diirfte allerdings iiblicherweise zu bejahen sein.
So kinnen weder gesellschaftsrechtliche Bezeichnungen
(z.B. ,,GmbH"; ,,GmbH & Co. KG* oder ,,Holding“3¢)
noch rein beschreibende Zusitze (z.B. ,online“Y?), geo-
grafische Angaben (z.B. ,Deutschland® im Firmennamen
der deutschen Tochtergesellschaft eines auslindischen Un-
ternehmens®®) oder aber sonstige ,sprechende” Zusitze
(z.B. ..sucks“3?) und schlieRlich auch nicht Sonderzeichen
(etwa Ausrufezeichen®®) die Ahnlichkeit ausschlieflen.

Bei Wort-/Bildmarken kann sich die Priifung der verwir-
renden Ahnlichkeit schwierig gestalten: Zunzichst kommt
es darauf an, ob der Wortbestandteil hinreichend deutlich
aus dem Zeichen hervortritt, so dass er dessen Gesamt-
eindruck dominiert bzw. pragt*!. Dies ist etwa der Fall,
wenn die Marke keine auffillige grafische Gestaltung auf-
weist und der Wortbestandteil in einer nahezu neutralen
Schrifttype gehalten ist*2, In einem zweiten Scheitr ist
sodann zu priifen, ob dieser Wortbestandteil mit dem
Domainnamen verwirrend #hnlich ist. In Anlehnung an
die EuGH-Rechtsprechung*? zur markenrechtlichen Ver-
wechslungsgefahr kommt es auch hierbei auf die Ahnlich-
keit in Bild, Klang oder Bedeutung an*. Anders als bei
jener markenrechtlichen Prifung scheiden hier allerdings
weitere Faktoren — wie etwa Kennzeichnungskraft der
Marke und Waren-/Dienstleistungsihnlichkeit - als Kor-
rektiv aus, Daher sind bei der Priifung der verwirrenden
Ahnlichkeit strenge MaRstibe anzulegen. Bei komplexe-
ren Fillen ist vielfach zu erwiigen, von vornherein den
ordentlichen Rechtsweg zu beschreiten.

V. Keinerlei Rechre oder berechtigte Interessen

Die Beschwerde ist bereits dann erfolgreich, wenn der
Beschwerdefiihrer nachweist, dass der Domaininhaber
»keinerlei Rechte oder berechtigte Interessen” an dem
Domainnamen hat, Art. 21 Abs. 1 {a) VO 874/2004. Die
Praxis unterscheidet bislang nicht zwischen dem Vorliegen
eines Rechts und dem eines berechtigten Interesses. In der
Tat erscheint eine solche Differenzierung auch nicht gebo-

26) Vgl. hietzu ADR.eu Nr. 03896 — VINOS.

27y ADR.¢u Nr, 01134 - RABBI.

28} Vgl. ADR.eu Nr. 02438 — ASK.

29) Allg. Meinung ADR.eu Nr. 02832 - SABANCIHOLDING;
ADR.eu Nr. 01693 - GASTROJOBS; ADR.eu Nr, 1959 - LOT.

30y Vgl. stamr vieler BGH, GRUR 2005, 262, 263 - soco.de.

31) Etwa WIPO-Case Nr. D2002-0138 — bayer-holding.com.

32) ADR.eu Nr. 453 — WEB; ADR.eu Nr. 2733 - HOTEL-ADLON.

33) Vgl. ADR.2u Nr. 02832 - SABANCIHOLDING.

34) ADR.eu Nr. 00419 - HOTEL.

35) Vgl. ADR.eu Nr. 04045 - LENSWORLD.

36) ADR.eu Nr. 02818 - MCCLEAN; ADR.eu Nr. 02648 - BALVER
ZINN; ADR.eu Nr., 02832 - SARANCIHOLDING.

37) ADR.eu Nr. 0320 - ALLIANZ-ONLINE.

38) ADR.eu Nr. 02818 — MCCLEAN.

39) ADR.eu Nr. 04141 - AIRFRANCESUCKS u.a.

40) ADR.eu Nr. 02438 - ASK.

41) ADR.eu Nr. 02648 - BALVER ZINN; ADR.eu Nr. 02810 -
RATIOPARTS.

42) Vgl. ADR.eu Nr. 02818 - MCCLEAN; ADR.cu Nr 02438 -
ASK.

43) Vgl. statt vieler EuGH, EuZW 2006, 281, 283 - PICASSQ,
Tz. 19; EuGH, GRUR 1998, 387 — Sabeél, Tz. 23.

44) Vgl. Bettinger, WRP 2006, 548, 358.
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ten, da mit der Inhaberschaft eines Rechts regelmifig
auch das berechtigte Interesse an seiner Nutzung einher-
gehen diirfe.

Grundsitzlich obliegt der Beweis fiir das Fehlen solcher
Rechte oder berechtigten Interessen dem Beschwerdefiih-
rer, Allerdings handelt es sich hierbei um einen Negativ-
beweis, der in der Regel Umstinde betrifft, die ausschlief3-
lich in der Sphire des Domainnameninhabers liegen.
Streng genommen kann der Beschwerdefiihrer diesen
Nachweis daher tiberhaupt nicht fithren. Aus diesem
Grund sind an den Beweis keine iiberzogenen Anforde-
rungen zu stellen: Legt der Beschwerdefiihrer glaubhaft
dar, dass sich aus den offensichtlichen Umstdnden weder
Rechte noch berechtigte Interessen des Domainnamen-
inhabers ergeben, obliegt es sodann dem Domainnamen-
inhaber, dies substantiiert zu widerlegen*’.

Bei generischen Domainnamen liegt ein berechtigtes In-
teresse des Domaininhabers nahe, da generische oder
sonst beschreibende Begriffe ihrem Wesen nach von jeder-
mann in generischer/beschreibender Art und Weise be-
nutzt werden kénnen*®, Ausnahmen hiervon scheinen al-
lerdings angebracht, wenn es sich bei dem Begriff etwa
um eine bekannte Marke handelt oder sonstige wett-
bewerbliche Umstinde vorliegen, die eine andere Beurtei-
lung rechtfertigen. Dies ist ebenso eine Frage des jeweili-
gen Einzelfalls, wie die Frage, ob die Nurzung nicht (glatt)
beschreibender Domainnamen im konkreten Fall geeignet
ist, ein berechtigtes Interesse an dem Domainnamen zu
begriinden. Grundsitzlich ist dies moglich®”.

Rechte oder berechtigte Interessen konnen sich ins-
besondere aus einer registrierten eigenen Marke des Do-
maininhabers ergeben, die thm ein entsprechendes Aus-
schlieflichkeitsrecht einrdumt*®. Auch diesbeziiglich gilt
der Grundsatz der Bindung an die Markeneintragung. Die
Schiedskommissionen haben daher die Rechtmifigkeit
der Eintragung grundsitzlich nicht zu {iberpriifen®. Ne-
gative Widerspruchs- oder Loschungsentscheidungen las-
sen die Rechte oder berechrigten Interessen des Marken-
und Domaininhabers daher erst entfallen, wenn sie rechts-
kriftig sind. Erst recht hat die blofle Moglichkeit, gegen
diese Marke noch Widerspruch einzulegen, weil die Wi-
derspruchsfrist noch liuft, auf die Wirksamkeit der
Marke keinen Einfluss®®,

Ausnahmsweise sind Schiedskommissionen allerdings
nicht an die Eintragung der Marke gebunden, nimlich
dann, wenn unter den besonderen Umstéinden des Einzel-
falls hinreichende Anhaltspunkte dafiir bestehen, dass die
Marke bésgliubig erworben wurde’i, Der Vorwurf des
basglaubigen Erwerbs oder der bésglaubigen Verwendung
einer Marke ist eine von der Schiedskommission zu beach-
tende Einwendung gegen die Behauptung eines bestehen-
den Rechts. Wie der Verletzungsrichter im Verfahren vor
den ordentlichen Gerichten ist daher auch die Schieds-
kommission an den Bestand der Markeneintragung nicht
gebunden, wenn ausreichende Nachweise vorliegen, aus
denen sich ergibt, dass die Marke des Beschwerdegegners
bosgliubig erworben wurde und folglich die Berufung auf
das erwaorbene Zeichenrecht die unlantere Ausnutzung
einer formalen Rechtsstellung gegeniiber dem Beschwer-
defilhrer darstellt. Diese Unlauterkeitselemente kénnen
insbesondere in der systematischen Registrierung von
zahlreichen Gattungsbegriffen liegen, wenn sich aus den
Umstinden ergibt, dass diese Marken nicht fiir die regis-
trierten Waren und Dienstleistungen verwendet werden,
sondern alleine als Grundlage fiir die Vergabe von
w.eu“-Domains wihrend der Sunrise-Periode dienen soll-
ten’2. Hat der Domaininhaber die Marken dariiber hinaus
in einem Land registriert, in dem er keine Geschiftstitig-
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keit entwickelt, diirfte dies als weiteres Indiz zu beriick-
sichtigen sein.

Diese Lasung entspricht auch der Rechtslage nach dem
BGH?? und den Panels in den auffergerichtlichen Streit-
beilegungsverfahren gemif der Uniform Domain Name
Dispute Resolution Policy’*, die dann eine Bindungswir-
kung der Entscheidungen der Markenimter regelmifiig
entfallen lassen und die Frage der Bésgliubigkeit einer
Markenanmeldung selbst entscheiden.

Das Recht des Domaininhabers kann sich auch aus
einer Markenlizenz ergeben®™., Auch die Kennzeichenli-
zenz gewihrt ein Recht im Sinne des Art. 21 Abs. 1 {a)
VO 874/2004. Gesteht man dem Lizenznehmer — wie
oben dargelegt — aus der Lizenz ein eigenes aktives Be-
schwerderecht zu, kann man ihm andererseits nicht ein
{eigenes) Recht oder berechtigtes Interesse an der Nut-
zung des lizenzierten Rechts absprechen, wenn er sich
passiv gegen eine Beschwerde verteidigt. Die Lizenz ge-
wihrt also sowohl dem Beschwerdefiihrer ein Recht im
Sinne des Art. 21 Abs. 1 {(a}) VO 874/2004 als auch dem

r Beschwerdegegner ein Recht (oder berechtigtes Interesse)

#£m Sinne des Art. 21 Abs. 1 {a) VO 874/2004.

Ob die Rechte des Beschwerdefithrers alter als die
Rechtefberechtigten Interessen des Domaininhabers sind,
spielt hierbei grundséitzlich keine Rolle8. Die Verordnung
enthilt insoweir keinerlei Ankniipfungspunkce. Domains
werden auf der Grundlage des first come, first served-
Grundsatzes vergeben. Auf die Frage der Prioritir von
Rechten kommt es bei diesem Priifungsschriet {(noch) nicht
an. Unter Umstinden kann aber eine Domainregistrierung
auf der Grundlage eines jiingeren Rechts hésgliubig im
Sinne des Art. 21 Abs. 1 (b} VO 874/2004 sein.

Die blofe Tatsache, dass der Domaininhaber den Do-
mainnamen als erster registriert hat, verleiht ihm noch
keine Rechte im Sinne des Art. 21 Abs. 2 VO 874/2004°7.
Bietet der Domaininhaber dem Beschwerdefithrer sogar
an, ihm die Domain kostenlos zu iibertragen, bringt er
dadurch selbst zum Ausdruck, dass er keinerlei Interesse
an der Domain hat,

Dariiber hinaus nennt Art. 21 Abs. 2 VO 874/2004
drei Regelbeispiele fiir das Vorliegen eines herechrigten
Interesses. Die nachfolgenden Ausfithrungen seien auf die
Regelbeispiele 1 und 3 beschrinkt, da zu Regelbeispiel 2
{Allgememe Bekanntheit unter dem Domainnamen) — so-
weit ersichtlich — bislang keine Entscheidung ergangen ist:

45) ADR.cu Nr. 02648 — BALVER ZINN; ADR.eu Nr 02035 -
WAREMA.

46) ADR.eu Nr. 03848 - PACKSERVICE.

47) ADR.eu Nr. 02832 - SABANCIHOLDING; ADR.eu Nr. 01693
- GASTRO/OBS; ADR.eu Nr 02733 - HOTEL-ADLON.

48) ADR.eu Nr. 01827 - MUELLER; ADR.eu Nr. 00283 - LAST-
MINUTE; ADR.eu Nr. 00227 - KUNST; ADR.eu Nr. 00052 - YOGA.

49) ADR.cu Nr. 04030 - BOOKINGS.

50) Vgl. ADR.eu Nr. 00052 - YOGA.

51) Hierzu und zum Nachfolgenden: ADR.eu Nr. 00283 - LAST-
MINUTE; ADR.eu Nr. 01548 - KSB.

52y Vgl. ADR.eu Nr, 01369 — OLYMPICS (Die Registrierung einer
Wortmarke aus mehr als 280 Benelux-Worrmarken fir englischspra-
chige — iiberwiegend - Gattungsbegriffe insbesondere fiir Fischerneize
in Klasse 22 ohne Bezug zur Geschiftstatigkeit des Beschwerdegegners
- Management und Markering — gewdhrr kein Rechv/berechtiges Inter-
esse}; siche anch ADR.en Nr. 02438 ~ ASK zu einer dhnlichen Konstel-
lation; offen gelassen in ADR.eu Nr. 00052 - YOGA.

53) BGH, GRUR 2001, 242, 244 ff. - ClasseE,

54) WIPQO Case No. D2000-0847 - madonna.com.

55) ADR.eu Nr. 00081 - AIRTICKET; ADR.eu Nr. 01456 -
PRIVACY.

56) Vgl. ADR.eu Nr. 01827 — MUELLER; ADR.eu Nr. 00131 -
MINITEC,

57y ADR.eu Nr. 02648 - BALVER ZINN.

58) ADR.eu Nr. 02381 - HAJL
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1. Regelbeispiel 1: Verwendung der Domain oder bereits
getroffene Vorbereitungen hierzu

Nach Regelbeispiel 1 {Art. 21 Abs. 2 (a) VO 874/2004)
liegt cin berechtigtes Interesse vor, wenn der Domaininha-
ber vor der Ankiindigung eines ADR-Verfahrens den Do-
mainnamen oder einen Namen, der diesem Domain-
namen entspricht, im Zusammenhang mit dem Angebot
von Waren oder Dienstleistungen verwendet hat oder
nachweislich solche Vorbereitungen getroffen hat.

Grundsitzlich ist jegliche Verwendung des Domain-
namens oder eines Namens, der diesem entspricht, im
Zusammenhang mit dem Angebot von Waren und Dienst-
leistungen oder nachweisliche Vorbereitungen hierzu ge-
eignet, ein berechtigtes Interesse darzustellen, wenn diese
Handlungen vor Ankiindigung eines ADR-Verfahrens
stattgefunden haben. Allerdings erscheint es sachgerecht,
zu fordern, dass das Angebot der Produkte zumindest
tarsichlich unter dem als Domainnamen registrierten Be-
griff erfolgen muss. Daher kann insbesondere die auto-
matische Weiterleitung auf eine weitere Website, ohne
jeglichen Bezug zu dem Domainnamen, nicht als Verwen-
dung im Sinne dieser Norm gelten®®.

Auch das ,Parken“ einer Domain ist keine taugliche
Verwendung im Sinne des Regelbeispiels: Beim Domain-
Parken werden automatisch Werbung und Links auf der
fraglichen Website eingeblendet, die zu vorher angegebe-
nen (willkiirlichen} Keywords passen, wobei der Domain-
inhaber dabei mit dem Traffic, den er generiert, Geld
verdient. Sinn des Parking-Programms ist es, damit pay-
per-click-Einnahmen zu erzielen. Auch hierbei fehlt es
daher am notwendigen Bezug zwischen dem Domain-
namen/Namen und den beworbenen Produkten®?.

SchlieRlich reicht anch die Einrichtung einer so genann-
ten ,,Baustellenseite* unter der Domain (mir Hinweisen,
wie ,Unter Aufbau“, ,coming soon®, ,under construc-
tion® oder ,Infos in Kiirze*) nicht aus, um bereits wgetrof-
fene Vorbereitungen® einer zukiinftigen Verwendung
nachzuweisen$!. Dies gilt erst recht fiir die blole Regis-
trierung eines Domainnamens®?. [n beiden Fillen fehlt es
an jeglichem Zusammenhang der Domain zu dem Ange-
hot von Waren oder Dienstleistungen.

Ein berechtigtes Interesse des Domaininhabers wird
demgegeniiber aber anzunehmen sein, wenn die Domain-
verwendung ganz oder teilweise durch Dritre erfolge: Tst
der Domaininhaber etwa im Rahmen eines gemeinschaft«

lich mit Dritten gefithrten Projekts lediglich fiir einen Teil

der Domainverwendung (z.B. Bewerbung} zustindig,
wurde dies als ausreichend angesehen, ein eigenes berech-
tigtes Interesse des Domaininhabers anzunehmen®?. Man
wird sogar eine Verwendung des Domainnamens aus-
schlielich durch einen Dritten — allerdings mit Zustim-
mung des Domaininhabers — als Verwendung des Do-
maininhabers im Sinne dieser Norm gelten lassen mis-
sen4, auch wenn der Wortlaut des Art. 21 Abs. 2 (a) vO
974/2004 dies nicht ausdriicklich vorsieht®3. Dies diirfte
in der Praxis insbesondere die Benutzung durch einen
Lizenznehmer betreffen. Gesteht man dem Markeninha-
ber einerseits zu, seine Marke zu lizenzieren {und rdumt
man dem Lizenznehmer aus dieser Lizenz sogar ein eige-
nes Beschwerderecht ein, s.0.), kann man dem Marken-
inhaber andererseits nicht ein eigenes berechtigtes Inte-
resse an der Nurzung der lizenzierten Domain durch den
Lizenznehmer absprechen. Anderenfalls ginge er mit der
Lizenzierung und Nutzung der Domain durch den Lizenz-
nehmer stets seines berechtigten Interesses an der Domain
verlustig.

Die ., Ankiindigung® eines ADR-Verfahrens, vor der die
Verwendung bzw. die Vorbereitungen der Verwendung
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getroffen sein muss, bezieht sich nicht zwingend auf die
formelle Mitteilung des Schiedsgerichts an den Beschwer-
degegner iiber die Aufnahme des ADR-Verfahrens. Viel-
mehr kann eine solche ,, Ankiindigung® auch bereits in der
Parteikorrespondenz vor Einleitung des ADR-Verfahrens
zum Ausdruck gebracht worden sein®é. So kann der zu-
kiinftige Beschwerdefiihrer den Domaininhaber abmah-
nen und in der Abmahnung ,ankiindigen®, er werde ein
solches Verfahren einleiten, wenn sich der Domaininhaber
weigert, die Domain zu l8schen oder zu iibertragen. Diese
Auslegung wird auch durch Abschnitt B{11) (e} {1) ADR-
Regeln gestiitzt, wonach der relevante Zeitpunkt die An-
kiindigung der ,,Streitigkeit™ ist.

2. Regelbeispiel 3: Nutzung in rechtmifiger und nicht
kommerzieller oder fairer Weise

Nach Regelbeispiel 3 (Art. 21 Abs. 2 (c) VO §74/2004)
liegt ein berechtigtes Interesse schlieflich dann vor, wenn
der Domaininhaber den Domainnamen in rechtmafiger
und nichtkommerzieller oder fairer Weise nutzt, ohne die
Verbraucher in die Irre zu fiihren, noch das Ansehen eines
Namens, fiir den nach nationalem und/oder Gemein-
schaftsrecht anerkannte oder festgelegte Rechte bestehen,
zu beeintrichtigen.

Der Begriff der Nurzung diirfre hierbei so auszulegen
sein wie der Begriff der Verwendung im Rahmen des
ersten Regelbeispiels (Art. 21 Abs. 2 (a} VO 874/2004),
so dass auf obige Ausfiihrungen verwiesen werden kann.

Erfolgt die Nutzung im Rahmen der Unternchmens-
vitigkeit {insbesondere unter Hinweis auf das Unterneh-
men), spricht der erste Anschein gegen eine ,nichtkom-
merzielle® und damit fiir eine kommerzielle Nutzung®’.
Wie im deutschen Wettbewerbs- und Markenrecht®®
diirfre bei Gewerbetreibenden daher insoweit von einer
tatsichlichen Vermutung auszugehen sein, dass jegliche
Nutzung in kommerzieller Weise erfolgt.

Ob diese Nutzung ,in fairer Weise™ erfolgt, beurteilt
sich im Einzelfall unter Wiirdigung samtlicher Umsténde.
Hierbei sind unter anderem der Zeitpunke der Aufnahme
der Nutzung, die Nutzungsdauer sowie Art und Umfang
der Nutzung zu beriicksichtigen®”, Das Tatbestandsmerk-
mal ,in fairer Weise® schlieflt dabei neben der subjektiven
Zielrichtung der Nutzung auch ein Vertrauensschutzele-
ment ein: Der Domaininhaber soll berechtigterweise da-
rauf vertrauen kénnen, dass er die einmal aufgenommene
redliche Nutzung weiterfithren darf. Daran fehlt es, wenn
die Nutzungsaufnahme erst nach der Einreichung der Be-
schwerde erfolgte. In dieser Konstellation konnte ein
schutzwiirdiges Vertrauen der Beschwerdegegnerin in die
Fortsetzung der Benutzung der Domain von Anfang an
nicht entstehen, da ihr aufgrund des ADR-Verfahrens be-
wusst war, dass eine pesicherte Rechtsposition an der
Domain nicht entstanden war.

59) Vel. ADR.eu Nr. 02832 - SABANCIHOLDING.

60} Im Ergebnis auch ADR.eu Nr 02381 - HAJI; ADR.eu
Nr. 02727 - STAEDTLER.,

61) ADR.cu Nr. 00910 - RE[FEN; ADR.eu Nr. 01375 - RABBIN.

62} ADR.eu Nr, 02648 - BALVER ZINN; ADR.eu Nr 02818 -
MCCLEAN.,

63) ADR.eu Nr. 03848 - PACKSERVICE,

64) Vgl. ADR.eu Nr, 04045 ~ LENSWORLD firr die Parallelfrage
im Rahmen der bosglaubigen Nurzung.

65) Vgl. zur Parallelirage im Gemeinschaftsmarkenrecht die Regelung
in Arc. 15 Abs. 3 Sarz VO 40/94.

66) Vgl. hierzu und zum Nachfolgenden: ADR.cu Nr 02695 -
BUNAC.

67) ADR.eu Nr. 02035 - WAREMA.

68) Vgl. stawe vieler Ingerl/Rubnke, § 14 Rdnr. 48,

69) Hierzu und zum Nachfolgenden eingehend ADR.eu Nr. 02035 -
WAREMA.
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Die nichrgewerbliche Kritik durch pejorative Domain-
namen {z.B. AIRFRANCESUCKS?) wird durch das Tat-
bestandsmerkmal, ohne ,das Ansehen eines Namens [...]
zu beeintrichtigen® als berechtigtes Interesse im Sinne des
Art. 21 Abs. 1 (a) VO 874/2004 ausgeschlossen”. Denn
durch derartige Domainnamen wird das Ansehen der be-
troffen Namen , beeintrichtigt®, so dass das Regelbeispiel
des Art. 21 Abs. 2 (c) VO 874/2004 nicht erfiillt ist.

VI. ,.In boser Absicht“

Gelingt es dem Beschwerdefiihrer nicht nachzuweisen,
dass es dem Domaininhaber an einem Recht oder be-
rechtigten Interesse an dem Domainnamen fehlt, ist seine
Beschwerde dennoch erfolgreich, wenn er die Schieds-
kommission alternativ. davon iiberzeugt, dass der
Domaininhaber den Domainnamen in béser Absicht
registriert hat oder benutzt. Art. 21 Abs. 1 (b) VO 874/
2004. Art. 21 Abs. 3 VO B74/2004 nennt fiinf ebenfalls
nicht abschliefende Regelbeispiele fiir das Vorliegen der
Bosgliubigkeit:

1. Regelbeispiel 1: Registrierung zum Verkauf, zur Vermie-
tung oder zur anderweitigen Ubertragung

Nach Regelbeispiel 1 (Art. 21 Abs. 3 (a) VO 874/2004)
liege Bosglaubigkeir vor, wenn aus den Umstinden ersicht-
lich wird, dass die Domain hauptsichlich deshalb regis-
triert oder erworben wurde, um sie an den Inhaber eines
Namens, fiir den ein nach nationalem undf/oder Gemein-
schaftsrecht anerkanntes oder festgelegtes Recht besteht,
oder an eine Sffentliche Einrichtung zu verkaufen, zu ver-
mieten oder anderweitig zu fibertragen.

Diese Regelung setzt kein direktes Angebot des Do-
maininhabers an den Inhaber eines Namens voraus, fiir
den ein nach nationalem undfoder Gemeinschaftsrecht
anerkanntes oder festgelegtes Recht besteht??, Vielmehr
reicht der Nachweis aus, dass der Domaininhaber die
Rechte an dem Domainnamen &ffentlich, etwa iiber eine
Online-Domainhandelsplattform, zum Kauf anbietet. Ein
solches 6ffentliches Angebot richtet sich an jedermann,
also auch an den Beschwerdefihrer”?.

Auch aus den sonstigen Umstinden kann sich die Ver-
kaufsabsicht als hauptsachliches Motiv der Domainregis-
trierung ergeben, wie Art. 21 Abs. 3 (a}) VO §74/2004
klarstellt. Bezeichner sich der Beschwerdegegner etwa
selbst als ,,Domainhindler®, bringt er damit klar zum
Ausdruck, dass er die Domain lediglich registriert hat, um
sie zu verkaufen™,

Weiterhin ist ein gewisser zeitlicher Bezug zwischen
Domainregistrierung und Verduflerungsangebot erforder-
lich. Liegen 2wischen diesen beiden Zeitpunkten lediglich
vier Monate, wurde dies als ausreichend angesehen?.

2. Regelbeispiel 2: Registrierung in Behinderungsabsicht

Repelbeispiel 2 {Art. 21 Abs. 3 (b} VO 874/2004) ent-

hilt insgesamc drei Fallkonstellationen. Der vorliegende
Beitrag beschrinkt sich auf die Darscellung der ersten
beiden Varianten. Demnach liegt Bésgliubigkeit dann
vor, wenn die Domain registriert wurde, um zu verhin-
dern, dass der Inhaber eines solchen Namens, fiir den ein
nach nationalem und/oder Gemeinschaftsrecht anerkann-
tes oder festgelegtes Recht besteht, oder eine 6ffentliche
Einrichtung, diesen Namen als entsprechende Domain
verwenden kann, sofern:

i) dem Domaininhaber eine solche Verhaltensweise
nachgewiesen werden kann (pattern of conduct)’s,;
oder

ii) die Domain mindestens zwei Jahre lang ab der Regis-
trierung nicht in einschligiger Weise genutzt wurde.
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Verhiltnismifsig viele Entscheidungen beschéftigen sich
mit der Bosglaubigkeit in der Auspragung des pattern of
conduct {Buchstabe i). So soll die nachweisliche Registrie-
rung zahlreicher Begriffe als Marke kurz vor dem Beginn
der Sunrise-Periode fir Waren und/oder Dienstleistungen,
die in keinem Zusammenhang zur Geschiftstatigkeit des
Domaininhabers stehen, als Nachweis einer solchen (sys-
tematischen) Vorgehensweise anzusehen sein’. Erst recht,
wenn es sich bei den als Marken registrierten Begriffen
um bekannte Marken handelt?®,

Interessant ist schlieflich die Regelung des Art. 21
Abs. 3 (b) (ii) VO 874/2004, der eine Art Benutzungs-
zwang”? fiir ,,.eu*-Domains einfithre. Im Dezember 2007
werden die ersten ,.eu“-Domains zwei Jahre registriert
sein und werden dann aus dieser ,,Benutzungsschonfrist”
fallen. Die Entwicklung der Spruchpraxis hierzu bleibt
abzuwarten.

3. Regelbeispiel 3: Stérung beruflicher oder geschiftlicher

Tatigkeit eines Wetthewerbers

Nach Regelbeispiel 3 {Art. 21 Abs. 3 (c) VO 874/2004)
Ifegt Bosglaubigkeit dariiber hinaus vor, wenn der Do-
méinname hauptsichlich registriert wurde, um die beruf-
liche oder geschiiftliche Tiitigkeit eines Wettbewerbers zu
stéren.

Das Umlenken der Kunden eines Wettbewerbers auf die
eigene Website stellt eine erhebliche ,Stérung® der ge-
schaftlichen Tatigkeit des Wettbewerbers dar. Denn wenn
Kunden auf die Internetseite eines direkten Wettbewerbers
gelenkt werden, besteht die Gefahr, dass diese die Pro-
dukte des Wettbewerbers kaufen®?.

Eine solche ,,Stérung” wurde auch bereits dann bejaht,
wenn ein Wettbewerber3! oder dessen Geschifisfiihrung
personlich®? die Domain registriert hat, ohne diese Do-
main sodann auf das eigene Angebot weiterzuleiten. Das-
selbe gilt auch bei Registrierung durch einen fritheren
Angesteliten®? oder Geschiftspartner®®,

4. Regelbeispiel 4: Schaffung einer Verwechslungsgefahr zum
Anlocken der Internetnutzer aus Gewinnstreben
Nach Regelbeispiel 4 {Art. 21 Abs. 3 (d) VO 8§74/2004)
liegr Bésglaubigkeit ferner vor, wenn der Domainname
absichtlich benutzt wurde, um Internetnurzer aus Ge-

70} Vgl. ADR.eu Nr 04141 - AIRFRANCESUCKS, dem bislang
ersten ,, SUCKS“-Fall, der soweit ersichtlich entschieden wurde.

71) Siche hierzu und zur abweichenden Regelung nach UDRP Bertin-
ger, WRP 2006, 548, 559,

72) ADR.eu Nr. 03557 - FAG,

73) ADR.eu Nr 02733 - HOTEL-ADLON; ADR.cu Nr. 01644 —
DK-HOSTMASTER.

74) ADR.eu Nr. 03108 - SPORTI.

75) ADR.eu Nr. 2733 - HOTEL-ADLON.

76) Zur Frage der sprachlichen Divergenzen zwischen der enghschen
{.pattern of conduct”) und der deutschen Fassung (, Verhaltensweise®)
siehe Bettinger, WRP 2006, 548, 560,

77) ADR.eu Nr. 00475 - HELSINK/; in dissem Fall hatte der Do-
maininhaber iiber 800 iiberwiegend geografische Bezeichnungen {ein-
schlieBlich Stidrenamen) als Marken registriert. Kritisch hierzu:
ADR.eu Nr. 00227 — KUNST, wonach die Umstande, die im Zusam-
menhang mit der strittigen Domainregistrierung stehen, inshesondere
die zeitnahe Markenregistrierung in Bezug auf die Swmrise-Periode,
durchaus Gberpriifungswiirdig sind, das angestrengte Verfahren dafiir
aber niche geeigner sei. Offen bleibt hicrbe: allerdings, ob die Schieds-
kommission ein zivilrechtliches Verfahren oder aber ein Verfahren gegen
EURid als geeignet ansieht.

78) ADR.eu Nr. 01126 = MEMOREX; dort hatte der Domaininha-
ber erwa 140 Marken rcgistrierr, hierunter Begriffe wie ,MENS
HEALTH®, ,DIE SEL* und ,ESPN*,

79) Hierzu Bestinger, WRP 2006, 548, 560.

80) ADR.eu Nr. 02648 - BALVER ZINN.

81) ADR.eu Nr. 01129 - ENERGYLINX.

82) ADR.eu Nr. 02695 - BUNAC.

83) ADR.cu Nr. 02596 — STUDIO79 u.a.

84) ADR.eu Nr. 02810 - RATIOPARTS.
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winnstreben auf eine dem Domaininhaber gehérende
Website oder eine andere Online-Adresse zu locken, in-
dem eine Verwechslungsgefahr mit einem Namen, fiir den
ein nach nationalem und/oder Gemeinschaftsrecht aner-
kanntes oder festgelegtes Recht besteht, oder mit dem
Namen einer offentlichen Einrichtung, geschaffen wird,
wobei sich diese Verwechslungsmoglichkeit auf den Ur-
sprung, ein Sponsoring, die Zugehorigkeit oder die Bil-
ligung der Website oder Adresse des Domaininhabers
oder eines dort angebotenen Produkts oder Dienstes be-
ziehen kann.

Betreibr der Beschwerdegegner unter der streirgegen-
stindlichen Domain eine Plattform, die inhaltlich mit
dem Angebot des Beschwerdefiihrers unter dessen Inter-
netauftritt nahezu identisch ist, kann dies fiir die Verwirk-
lichung dieses Regelbeispiels sprechen®. Auch das ,Par-
ken“ von Domains, wie oben beschrieben, erfiillt das
Regelbeispiel®: Dann werden dort nimlich inhaltlich zur
Domain passende sponsored Links cingestellr, die im Ein-
zelfall sogar auf Wettbewerber des Rechteinhabers ver-
weisen konnen. Hierdurch werden pay-per-click-Einnah-
men erzielt, Dies ist ein starkes Indiz dafiir, dass die
Domain auch aus ,Gewinnstreben® genutzr wurde. Soll-
ten derartige Indizien aber fehlen, mag es im Einzelfall
allerdings unklar sein, ob das Anlocken der Internetnutzer
tatsichlich auch aus ,Gewinnstreben* erfolgt. Hierzu ist
eine genaue Priifung des Website-Inhalts und der sons-
tigen Umstinde erforderlich: Wird die Domain dariiber
hinaus kurze Zeit nach der Registrierung zum Verkauf
angeboten {etwa iiber eine Online-Domainbérse), spricht
der erste Anschein fiir eine Registrierung und Nutzung
aus ,Gewinnstreben®®”,

5. Regelbeispiel 5: Keine Verbindung zwischen Domain-
inhaber und Domain

Nach Regelbeispiel 5 {Art. 21 Abs. 3 (e) VO 874/2004)
liegt Bosglaubigkeit schlieBlich vor, wenn der registrierte
Domainname der Name einer Person ist und keine Ver-
bindung zwischen dem Domaininhaber und dem regis-
trierten Domainnamen nachgewiesen werden kann.

Auch die Firma einer juristischen Person ist unter das
Tatbestandsmerkmal ,Name einer Person® im Sinne die-
ses Regelbeispiels zu subsumieren®s.

Die erforderliche ,Verbindung zwischen dem Domi-
neninhaber und dem registrierten Doménennamen® muss
konkreter und nicht lediglich abstrakter oder theored-
scher Natur sein. So reicht es insbesondere nicht ausy
wenn der Domaininhaber behauptet, die Domain, die
cinen deutschen Familiennamen aufgreift, als Teil eines
wissenschaftlichen Projekts zur Erforschung von Famili-
ennamen verwenden zu wollen, wenn dieses Projekt nicht
ansatzweise substantiiert ist®?.

VIL Feststellung der Bosgliubigkeit

Befindet die Schiedskommission nach Betrachtung aller
Eingaben, die Beschwerde sei bosgliubig angestrengt
worden, soll sie in ihrer Entscheidung zum Ausdruck
bringen, dass die Beschwerde bosgliubig angestrengt
wurde und einen Missbrauch des Verfahrens darstellt,
Abschnitt B(12) (h) ADR-Regeln.

Die bloRBe Tatsache, dass ein Beschwerdefiihrer eine
andere Rechisauffassung als der Beschwerdegegner und
die Schiedskommission vertritt, kann die Bosgliubigkeit
allerdings nicht begriinden®®. Vielmehr sind daritber hi-
naus weitere Anhaltspunkte erforderlich. Diese wurden
unter anderem bejaht, wenn der Beschwerdefithrer in sei-
ner Beschwerde unzutreffende Behauptungen aufstellt, die
die Grenzen des prozessual Zulissigen Uberschreiten®,
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oder aber wenn sich der Beschwerdefithrer anf Marken-
rechte stiitzt, die bosgliubig erworben wurden®2.

Die praktische Relevanz, die Bésgliubigkeit und den
Verfahrensmissbrauch festzustellen, diirfte wohl insbeson-
dere darin liegen, in einem nachfolgenden Verfahren vor
einem Zivilgericht zu versuchen, nach nationalen wett-
bewerbs- und deliktsrechtlichen Vorschriften Schaden-
ersatz oder Kostenerstattung einzufordern. Diese Ansprii-
che setzen ein Verschulden des Schidigers voraus. Die Fest-
stellung, wonach der Beschwerdefiihrer seine Beschwerde
bosglaubig angestrengt hat und dies einen Missbrauch des
Verfahrens darstellt, kann den Verschuldensvorwurf ent-
scheidend indizieren. Soweit ersichtlich, hat sich bislang
allerdings noch kein Zivilgericht zu einem solchen Fall
geduflert. Uber den umgekehrten (Regel-)Fall hatre aller-
dings der 6stecreichische OGH bereits vor einigen Jahren
im Hinblick auf die Kosten eines UDRP-Verfahrens zu
entscheiden®®: Dort war dem Inhaber einer ,.com“-Do-
main sittenwidriges Verhalten vorgeworfen worden. Der
Gerichtshof urteilte in diesem Fall des Domain-Grabbings,
dass dem Beschwerdefiihrer seine Aufwendungen aus dem
UDRP-Verfahren insoweit zu ersetzen seien, als diese
_sinnvoll und zweckmiaRig™ waren. Hat der Beschwerde-
fishrer schuldhaft gehandelt, indem er die Beschwerde bas-
gliubig angestrengt und dadurch das ADR-Verfahren
missbraucht hat, sind auch dem Beschwerdegegner seine
Aufwendungen aus dem ADR.eu-Verfahren analog hierzu
insoweit zu ersetzen, als diese notwendig? waren.

VIIL. Prozessuales

1. Verfahrenssprache

In Verfahren gegen einen Domaininhaber ist die Verfah-
renssprache grundsatzlich diejenige des Registrierungsver-
trags, sofern die Parteien nichts anderes vereinbaren oder
in dem Registrierungsvertrag nichts anderes bestimme ist.
Es hat sich in der Praxis gezeigt, dass die Sprache des
Registrierungsvertrags in cinigen Féllen, in denen eine
missbriuchliche Domainregistrierung im Raum steht, eine
derjenigen Sprachen war, die nur von verhiiltnismifig
wenigen EU-Biirgern gesprochen wird. In diesen Fallen ist
die Beschwerde fiir den Beschwerdefiihrer mit groflem
Aufwand verbunden, weil er die Beschwerde und grund-
sitzlich auch die Anlagen in dieser Sprache einreichen
und damit gegebenenfalls zuniichst iibersetzen lassen
muss, Abschnitt A(3) (c} ADR-Regeln.

Vor diesem Hintergrund kommt dem Ausnahmetat-
bestand des Art. 22 Abs. 4 Satz 2 VO 874/2004 echebliche
praktische Bedeutung zu: Nach dieser Norm ist die
Schiedskommission befugt, unter Beriicksichrigung der be-
sonderen Umstinde im Einzelfall eine andere Sprachfest-
legung zu treffen, wenn der Beschwerdefiihrer dies bean-
tragt”®, Die Schiedskommissionen haben nun begonnen,
Kriterien dafiir herauszuarbeiten, wann die Verfahrenspra-
che auf Antrag des Beschwerdefiihrers abgeindert werden
kann?. So sol! dies dann moglich sein, wenn kumulaciv

85) ADR.cu Nr. 01693 - GASTROJOBS.

86) ADR.eu Nr. 02727 - STAEDTLER.

87} ADR.en Nr. 02733 - HOTEL-ADLON.

88) Imphizit ADR.en Nr. 01942 - VOR.

89) ADR.eu Nr. 02727 - STAEDTLER.

90) ADR.eu Nr. 01559 - BOOK u.a.; ADR.eu Nr. 03257 - SHOP-
PING.

91) ADR.eu Nr. 00453 - WEB.

92} ADR.eu Nr. 03938 - ARZT w.a.

93} OOGH, MMR 2004, 747, 748 - delikomat.com.

94) Vgl. zur ,Notwendighet™ etwa Fezer/Kouos, § 9 UWG Rdnor. 24.

95) Vgl. anch Abschnitt A(3) (a) ADR-Regeln.

96) Vgl Interim Decisions in den Fillen ADR.eu Nr. 4300
RUDDYLIST und ADR.cu Nr. 3177 ~ ACOMPLIAORIGINAL u.a.
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folgende Voraussetzungen vorliegen: (1.) Der Beschwerde-
gegner scheint mit der vom Beschwerdefihrer gewiinsch-
ten Sprache vertraut zu sein, zumindest aber kann dies von
ihm erwartet werden; sowie (2.} es ist ersichtlich, dass der
Beschwerdegegner bei Domainregistrierung die urspriing-
liche Sprache nur deshalb gewdhlt hat, um ein etwaiges
spiteres ADR-Verfahren unnétig zu verkomplizieren
(render possible procedure unnecessary complex).

Im Zusammenhang mit der Verfahrenssprache stellt
sich weiterhin die Frage der Ermessensausiibung im Hin-
blick auf Dokumente, die nicht in der Verfahrenssprache
eingereicht werden. Wie soeben erwahnt, sind simtliche
Dokumente, also auch Anlagen, grundsdtzlich in der
Verfahrenssprache einzureichen. Die Schiedskommission
kann daher Dokumente in einer anderen Sprache aufler
Achr lassen, ohne deren Ubersetzung angefordert zu ha-
ben (Abschnitt A{3) (c) ADR-Regeln). Ob sie dies tut,
steht allerdings in ihrem Ermessen. Im Einzelfall kann sie
daher auch Dokumente, die nicht in der Verfahrensspra-
che verfasst sind, beriicksichtigen; etwa dann, wenn er-
sichtlich ist, dass sowohl die Gegenseite (etwa durch Aus-
fithrungen in der Erwiderung) als auch das Schiedsgericht
der fraglichen Sprache machtig sind und beide die Doku-
mente in der vorgelegten Sprache verstehen®”. Allerdings
ist bei der Annahme derartiger Ausnahmen Zuriickhal-
tung geboten, um eine faire Verfahrensfihrung gegeniiber
der anderen Partei sicherzustellen und deren Anspruch
auf rechtliches Gehdr nicht zu verletzen®®. Es darf daher
kein Zweifel daran bestehen, dass die andere Partei die
Dokumente umfassend verstanden hat.

2. Sdurmnis

Soweit der Beschwerdegegner es versdumt, frist- und
formgerecht auf die Beschwerde zu erwidern, kann die
Schiedskommission die bloBe Fristversiumnis als Grund
werten, die Anspriiche des Beschwerdefiihrers anzuerken-
nen, Abschnitt B{10) {a) ADR-Regeln. Die Schiedskom-
missionen sind dazu iibergegangen, sich in diesem Fall
darauf zu beschrinken, die Beschwerde in materieller
Hinsicht auf ihre Schliissigkeit hin zu priifen®®. Soweit der
Beschwerdefiihrer die Ubertragung des streitigen Domain-
namens gefordert hat, muss er weiterhin eines der Krite-
rien des Art. 4 Abs. 2 (b) VO 722/2002 erfiillen und seine
Berechtigung nachweisen, eine ,.eu“-Domain registrieren
zu diirfen (satzungsmiRiger Sitz oder Wohnsitz in der
Gemeinschaft).

3. Vergleich und andere Griinde der Verfahrenseinstellung

Haben sich die Parteien geeinigt und mdchten sie eine
Entscheidung in der Sache vermeiden, miissen sie der
Schiedskommission die giitliche Einigung bestitigen. Das
Verfahren gilt sodann gemif Abschnitt A(4) (a) ADR-Re-
geln als beendet. Eine Entscheidung in der Sache ergeht
dann nicht'%. Auch die Zustimmung des Beschwerdegeg-
ners zur Ubertragung der Domain, ohne den sonstigen
Vortrag in der Beschwerde zuzugestehen, wurde als Eini-
gung im Sinne des Abschnitt A(4) (a) ADR-Regeln ange-
sehen!0,

Nach Abschnitt A{4} (c) ADR-Regeln stellt die Schieds-
kommission das Verfahren ein, falls sie davon erfihrt,
dass iiber den Streitgegenstand der Beschwerde rechts-
kriftig von einem zustindigen Gericht oder einer Stelle
zur alternativen Streitbeilegung entschieden worden ist.
Der Begriff des ,.Streitgegenstands® erfasst hierbei nicht
nur den streitgegenstandlichen Domainnamen als solchen,
sondern auch Entscheidungen {iber eine diesem zugrunde
liegende Marke!02, Tst etwa in einem Zivilverfahren zwi-
schen den Parteien rechtskriftig festgestellt worden, dass
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der Beschwerdefiihrer gegeniiber dem Beschwerdegegner
kein Recht auf eine Marke hat, welche nun die Second-
Level-Domain des streitigen Domainnamens bildet, stellt
dies eine Entscheidung iiber den Streitgegenstand der Be-
schwerde im Sinne dieser Norm dar.

IX. Verfahren vor ordentlichen Gerichten

1. Kiage gemiR Art. 22 Abs. 13 VO 874/2004

Soweir ersichtlich, ist bislang lediglich ein Beschwerde-
gegner vor einem ordentlichen Gericht gemdfl Art, 22
Abs. 13 VO 874/2004 erfolgreich gegen die ADR-Enr-
scheidung vorgegangen, nachdem er im ADR-Verfahren
zuniichst unterlegen war®3, Es handelt sich um den Be-
schwerdegegner aus dem ADR-Verfahren Nr. 01717, der
den urspriinglichen Beschwerdefiihrer vor dem Landes-
gericht Salzburg verklagr hatte. Das Anerkenntnisurteil
des Landesgerichts Salzburg ist allerdings bislang nicht
verdffentlicht worden, so dass eine Kommentierung daher
unterbleiben muss.

r 2. Entscheidungen nationaler Zivilgerichte zur

¢ ,.eu“-Domain

Neben den vorgenannten Entscheidungen aus Oster-
reich sind zwischenzeitlich auch erste zivilgerichtliche
Entscheidungen aus Frankreich und Deutschland zur VO
874/2004 bekannt geworden:

So wies zundchst das Tribunal de Commerce de Paris
einen gemeinschaftlichen Verfiigungsantrag der franzdsi-
schen, belgischen und britischen Einsenbahngesellschaften
iiber die Domain ,EUROSTAR.EU“ ab'™, Die Antrag-
stellerinnen waren, gestiitzt auf eine franzésische Marke
~EURQSTAR™, pegen eine belgische Gesellschaft vor-
gegangen, die ebenfalls die Bezeichnung ,Eurostar* als
Firmenbestandteil fiihrte. Zwischen den Parteien war vor
Einfilhrung der ,.eu“-Domain eine Abgrenzungsvergin-
barung getroffen worden. Diese duflerte sich allerdings
weder zur Frage von bereits existierenden Domains {,..fr",
».com®) noch zu zukiinftig zu schaffenden TLDs. Inner-
halb der Sunrise-Periode hatte zunichst die Antragsgegne-
rin und hatten sodann die Antragstellerinnen die Regis-
trierung der streitgegenstindlichen Domain beantrage.
Das Gericht ging zunichst von einer Liicke in der Verein-
barung der Parteien hinsichtlich Domains aus, sah sich
sodann aber nicht in der Lage, diese zu schlieffen. Viel-
mehr verwies das Gericht die Parteien auf das vorgesehene
ADR-Verfahren zur Klirung von Sunrise-Konflikren!"*,
Das Gericht priifte die VO 874/2004 Verordnung daher
nicht niher!0,

97} Vgl. ADR.eu Nr. 52 - YOGA; ADR.eu Nr. 910 — REIFEN; dort
haben die Schiedskommissionen jeweils Dokumente fiir die Entschei-
dung verwertet, die nichr in der Verfahrenssprache verfasst waren, ohne
cine Ubersetzung anzuforden.

98) Vgl. ADDR.eu Nr 03896 ~ VINOS; ADR.eu Nr. 00910 -
REIFEN.

99) Vgl. etwa ADR.su Nr. 03991 - WESTFAHLENSTOFFE.

100) ADR.eu Nr. 01036 - ABC.

101) ADR.en Nr. 03748 - ENDOTHIL wu.a; vgl. auch ADR.eu
Nr, 03785 - ZERO9; dort holte sich die Schiedskommission allerdings
noch die ausdriickliche Bestéitigung des Beschwerdefishrers ein, dass er das
Angehot des Beschwerdefiithrers, dic Domain zu iibertragen, annehme,

102) Vgl. ADR.eu Nr. 03495 - SKYBLOG.

103) Urteil des Landesgerichts Salzburg — Az. 14 Cg 194/06 a.

104) Beschluss vom 10.1.2006; Tribunal de Commerce de Paris, RG
2005087382,

105) Dic entsprechenden Beschwerde ADR.eu Nr. 00012 — EURO-
STAR wurde ebenfalls abgewiesen.

108) Auch in cinem weiteren Verfisgungsverfahren vor dem Tribunal
de Grande Instance de Paris {Beschluss vom 25.7.2006) wurde die VO
§74/2004 (wohl} nicht gepriife. Das Gericht ordnete zwar die Ubertra-
gung der streitgegenstandlichen ,,.eu*-Domain (LULUCASTAGNETTE.
EU) an, hat seine Fntscheidung aber - soweit bekannt - nicht begriindet.
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Auch das Landgericht Miinchen I hat sich in einem
Usteil vom 27. Januar 2007 zur VO 874/2004 gedu-
Bert’®” und die unter anderem auf Ubertragung der Do-
main ,NEU.EU* gerichtete Klage abgewiesen. Die Klige-
rin betreibt das Flircportal NEU.DE und ist Inhaberin
von Wort-/Bildmarken beziehungsweise Bildmarken so-
wie einer Geschiftsbezeichnung mit den Wortbestandtei-
len ,neu.de/neu.eu”, Die Kammer priifte zunichst An-
spriiche aus dem Markenrecht, Nachrangig priifte es so-
dann Anspriiche ans Art. 21 VO 874/2004 und abschlie-
fend wettbewerbsrechtliche Anspriiche. Ob das Gericht
diese Pritfungsreihenfolge allerdings als Rangverhdltnis
zwischen den Normen verstanden wissen méchte, ldsst
die Entscheidung nicht erkennen, Allerdings stellt die
Kammer klar, dass ADR-Verfahren nicht vorrangig ge-
geniiber Verfahren vor den ordentlichen Gerichten sind.
Eine Klage oder ein Verfiigungsverfahren vor einem or-
dentlichen Geriche ist daher nicht etwa gemiR §§ 1029,
1032 Abs. 1 ZPO unzulissig. Dies ergibt sich in der Tat
bereits aus dem Wortlaut des Art. 22 Abs.1 VO
874/2004, welcher klarstellt, dass ADR-Verfahren nicht
zwingend sind (,kann®) und auflerdem aus Art. 21.
Abs. 4 VO 874/2004, wonach ADR-Verfahren nicht
dazu fiihren, die Zustindigkeiten staatlicher Gerichte ein-
zuschrinken'08,

SchlieBlich hatte jiingst auch das Hansearische Ober-
landesgericht iiber eine Hauptsacheklage betreffend eine
n-eu“-Domain zu entscheiden!%®. Die Kligerin, eine Wer-
beagentur, hatte gegen den Inhaber der Domain ,,ORIGI-
NAL-NORDMANN.EU", einem Forstbetrieb, der u.a.
mit Nordmann-Tannen handelt, auf Verzicht der streit-
gegenstandlichen Domain geklagt. Das Landgericht hatte
die Klage abgewiesen'!?. Die Berufung der Klagerin hatte
in der Sache keinen Erfolg. Nach Ansicht des Senats
ergebe sich aus der VO 874/2004 keine eigenstindige
Anspruchsgrundlage fir den geltend gemachten Ver-
zichtsanspruch. Die Verordnung setze diesen vielmehr
voraus. Die Argumentation der Kligerin, das Vergabever-
fahren fiir die ,.eu“-Domains gibe Markenrechtsinha-
bern Vorrang vor anderen Nutzern und sie (die Kligerin)
habe insoweit Markenrechte, der Beklagte dagegen nicht,
greife aus Rechtsgriinden nicht durch: Zum einen gehe es
im konkreten Fall nicht um die Vergabe einer ,,.eu“-Do-
main, sondern um einen Verzichtsanspruch. Zum ande-
ren betrifen die von der Klagerin zitierten Art. 10 wid
12 der VO 874/2004 lediglich die ,gestaffelte Registrie
rung® vor der ,allgemeinen Registrierung”. Da keine
Namensrechtsverletzung (§ 12 BGB) in Rede stehe,
komme es auf irgendeine Berechtigung des Beklagten die
Domain betreffend nicht an, sondern nur darauf, ob das
Registrierthalten rechtswidrig ist oder - wie vorliegend -
nicht.

Auch dieser Senat priifte die VO 874/2004 nachrangig
nach marken-, wettbewerbs- und deliktsrechtlichen An-
spriichen, ohne das Rangverhiiltnis dieser Anspruchs-
grundlagen gegeniiber Art. 21 VO 874/2004 niher anzu-
sprechen, Auch fillt auf, dass der Senat die zentrale An-
spruchsgrundlage des Art. 21 nicht priifte, sondern sich
auf die Art. 10 und 12 beschrinkte. Dies erstaunt des-
halb, weil die VO 874/2004 mic der erstgenannten Norm
sehr wohl eine eigene origindre Anspruchsgrundlage ent-
hilt. Diese ist in der Tat zwar nicht auf Verzicht, sondern
auf Widerruf der Domain gerichtet. Dem Rechtsschutz-
begehren des Kligers, die Domain — untechnisch gespro-
chen — aus dem Register zu entfernen, trigt dies aber
selbstverstindlich gleichermafen Rechnung.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass diese weni-
gen Entscheidungen keine wirkliche Tendenz der Zivilge-
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richte erkennen lassen. Es bleibt daher mit Spannung
abzuwarten, wie die Instanzgerichte die Verordnung kiinf-
tig anwenden und auslegen werden.

3. Klageverfahren vor dem EuG

Anhingig sind derzeit dariiber hinaus zwei Verfahren
vor dem Gericht erster Instanz der Furopiischen Gemein-
schaften jeweils gegen die Europiische Kommission:

In einem der Vecfahren hat die griechische Kligerin eine
Handlung der Kommission angefochten, weil diese ihr
— gestiitzt auf das Gemeinschaftsrecht — unrichtigerweise
verbiete, die Domain CO.EU zu registrieren!!!,

Das zweite Klageverfahren hat ein deutsches Unterneh-
men angestrengt, das die Bezeichnung ,,Galileo* als Be-
standteil seiner Firma fithrt''2, Die Kligerin wendet sich
gegen die Entscheidung der Kommission, die Domain
GALILEQ.EU zu reservieren. Hintergrund der Klage ist,
dass EURId der Kligerin die beantragte Domain mit der
Begriindung versagt hatte, dass die beantragte Domain
fitr die Kommission reserviert sei.

4, Vorabentscheidungsverfahren?

Dogmatisch interessant ist schlieflich auch ein Vor-
abentscheidungsverfahren, das derzeit vor dem EuGH an-
hingig ise!'3. Die entscheidende Frage ist hierbei, inwie-
weit die Schiedskommissionen des Tschechischen Schieds-
gerichthofs iiberhaupt zur Vorlage an den EuGH berech-
tigt sind (dies wird von der ersten Vorlagefrage erfasst).

Zentrale Norm ist Art. 234 EGV, wonach die ,,Ge-
richte eines Mirgliedstaats® vorlageberechtigt sind. Bei
der Auslegung dieser Norm ist ein autonom gemein-
schaftsrechtlich bestimmter Gerichtsbegriff zugrunde zu
legen, fiir dessen Konturierung der EuGH eine Reihe von
Kriterien entwickelt hat''*: Danach muss das Gerichr
auf einer gesetzlichen Grundlage eingerichtet sein, muss
seine Gerichisbarkeit einen stindigen und obligatori-
schen Charakter haben und muss das Gericht einen
Rechtsstreit auf der Grundlage eines rechtsstaatlich ge-
ordneten Verfahrens in richterlicher Unabhingigkeit po-
tentiell rechtskriftig entscheiden. Wichtig ist weiterhin,
dass grundsidtzlich auch streitentscheidende Stellen au-
Berhalb der eigentlichen staatlichen Gerichtsbarkeit, ins-
besondere Schiedsgerichte, ,Gerichte eines Mitglied-
staats” im Sinne dieser Norm sein kénnen!!®. Hiervon
ansgenommen sind private Schiedsgerichre, bei denen es
den Parteien bei Abschluss der Schiedsvereinbarung frei-
stand, die Streitigkeit einem staatlichen Gericht zu iiber-
lassen. Diesen fehlt die erforderliche Verbindung zur
staatlichen Organisation!!é,

107) LG Miinchen I, Urteil vom 27.1.2007, Az. 9HK O 17901/06 -
NEU.EU.

108) So auch Berzinger, WRP 2006, 548, 555.

10%) Ureeil vom 12.4.2007, Az. 3 U 212/06 - ORIGINAL-NORD-
MANN.eu (bislang soweit ersichilich unveraffentlichr).

110) Urreil vom 135.2.2006, Az. 312 O 332/06 (bislang soweit er-
sichtlich unverdffentliche},

111} Aktenzeichen des Gerichrs: T-107/06; die Antrige sind auf der
Website von EuG/EuGH unter <www.curia.europa.eu> abrufbar.

112} Aktenzeichen des Gerichts: T-46/06; die Anirage sind auf dec
Website von EuG/EuGH unter <www.curia.europa.eu> abrufhar.

113} Das Vorabentscheidungsersuchen wird unter dem Akrenzeichen
C-126/07 gefuher. .

114) Hierzu und zum Folgenden Wegener, in: Calliess/Ruffect, EUV/
EGV 3. Aufl. 2007, EGV Arc. 234 Rdnr. 16 ff. mow. N. i

115) Erwa das Schiedsgericht der Bergbauangestellten-Kasse der Nie-
derlande; hierzu und zum Nachfolgenden Geiger, EUV/EGY, 4. Aufl.
2004, EGV Art. 234 Rdnc. 10 m.w, N.}.

116) EuGH, Urr. v 23.3.1982, Rs. C-102/81, Slg. 1982, 1095
Tz. 71f. = Nordsee. Siche hierzu auch Schiize, SchiedsVZ 2007, 122,
123 m.w. N,
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Legt man diese durch den EuGH entwickelten Kriterien
zugrunde, diirfte die Vorlageberechtigung der Schieds-
kommissionen wohl eher zu verneinen sein:

Zumindest in Bezug auf den Beschwerdefiihrer fehlt es
dem ADR-Verfahren an dem obligatorischen Charakter,
der nach obiger EuGH-Definition die Gerichisbarkeit
eines ,Gerichts® ansmacht. Zwar scheint die Verpflich-
tung des Domaininhabers, an dem ADR-Verfahren teil-
zunehmen (Art. 22. Abs. 2 VO Nr. 874/2004), zunichst
fiir einen obligatorischen Charakter und deshalb dagegen
zu sprechen, die Schiedskommissionen als nicht vorlage-
berechtigte private Schiedsgerichte anzusehen. Allerdings
steht es dem Beschwerdefiihrer frei, ob er ein ADR-Ver-
fahren einleitet, oder aber seinen Anspruch aus Art. 21
Abs, 1 VO 874/2004 vor einem ordentlichen Gericht
geltend macht. Diese Norm gewihrt ein onginires Do-
mainrecht, das sowohl im ADR-Verfahren als anch auf
dem ordentlichen Rechtsweg (,aufgrund eines gericht-
lichen Verfahrens*) vor nationalen Gerichten durch-
gesetzt werden kann!!?. Es gibt anch nicht etwa eine
Verpflichtung, zunichst den Wep des ADR-Verfahrens zu
beschreiten. Wie gezeigt, ist eine zivilrechtliche Klage
insbesondere auch nicht gemif § 1032 Abs. 1 ZPO un-
zuldssig!'8,

X. Ausblick

Wie einleitend anfgeworfen, erschwerte bislang die Re-
cherche von Prizedenzfillen die Arbeit der Parteien und
der Schiedskommissionen. Das Tschechische Schieds-
gericht war sich dieser Schwierigkeit von Anfang an be-
wusst. Dies war auch ein Diskussionspunkt auf dem ers-
ten Meeting der Schiedskommissionsmitglieder in Prag im
Mirz 2007. Daher ist sehr zu begriilen, dass zukiinftig
die Entscheidungen bereits mit Verkiindung — unmitrelbar
durch die zur Entscheidung berufene Schiedskommis-
sion — in vorgegebene Kategorien klassifiziert werden.
Diese Klassifizierung kann sodann von jedermann iiber
die Website <www.adr.eu> konsultiert werden. Auch hat
das Tschechische Schiedsgericht angekundigt, in Kiirze
auf der Website eine Volltextsuche anzubieten'®. Hiervon
diirfen sich alle Verfahrensbeteiligten eine Arbeitserleich-
terung echoffen.

Natiirlich wird es auch zukiinftig zu Divergenzen in der
Entscheidungspraxis der Schiedskommissionen kommen.
Soweit abweichende Meinungen hierbei auf Argumenten
und nicht schlichter Unkenntnis beruhen, ist dies zur
Rechtsfortbildung auch wiinschenswert.

117y Vgl. Berringer, WRP 2006, 548, 562.

118} In diesem Sinne auch LG Miinchen [ Urteil vom 27.1.2007,
Az, 9HK O 17901/06 — NEU.EU. Ebenso Schafft, GRUR 2004, 986,
989,

119} Bislang waren Volltextsuche und kiassifizierte Entscheidungen
auf private Initiativen einzelner Mirglieder der Schiedskommissionen
beschrankt, etwa auf den Websites <www.caselawon.eu> oder
<www.adr-decisions.eus.

Designschutz im russischen Recht

Eugenia Kurzynsky-Singer”

Der Schutz eines Designs erfolgt in Russland primdr iiber die
Patentanmeldung eines Geschmacksmusters (zu russisch ,pro-
my$lennyj obrazec” - industrielles Muster). Der Schutz eines
Designs ist grundsdtzlich aber auch durch dessen Anmeldung als
Markenzeichen oder auch als Objekt des Urbeberrechts miglich.

Kurzynsky-Singer, Designschutz im russischen Recht

Es stelle sick die Frage nach dem Verhéiltnis dieser Schutzmig-
lichkeiten zueinander. Besonders problematisch ist dabei das
Verbéltmis zwischen dem Geschmacksmusterrecht und dem Ur-
heberrecht. Angesichts der Unterschiede in der Ausgestaltung
beider Schutzmdglichkeiten ist es sebr praxisrelevant, ob eine
Kumulierung des Schutzes méoglich ist. Der vorliegende Aufsatz
zeichnet den Geschmacksmusterschuiz auf, wobei neben der zur
Zeit geltenden Rechislage auch auf den zum 1.1.2008 in Kraft
tretenden Vierten Teil des russischen Zivigesetzbuchs eingegan-
gen wird, und bebandelt schwerpunkimifig sein Verbiltnis zum
urheberrechtlichen Schutz.

I. Schutz eines Geschmacksmusters

1) Rechisquellen

Das Geschmacksmusterrecht ist in Russland als ein Teil
des Patentrechts ausgestaltet. Damit gelten viele Rege-
lungen des russischen Patentgesetzes vom 23.9.19921
{PatentG-RF) in gleichem Mafle fiir Geschmacksmuster
wie fir Erfindungen und Gebrauchsmuster.

Zum 1.1.2008 trict der Vierte Teil des russischen Zivil-
fgesetzbuchs (ZGB-RF) in Kraft, welcher die Rechte be-
#glich der Ergebnisse intellektueller Titigkeit regelt?.
Auch dieses Gesetz behile die Einbetrung der Ge-
schmacksmuster in das Patentrecht bei (Kapitel 72,
Art. 1345 ff. ZGB-RF).

2) Formale Anmeldungsvoraussetzungen

Schutz eines Designs als Geschmacksmuster setzt eine
auf Antrag erfolgende Patenterteilung durch das Féderale
Institut der gewerblichen Schutzrechte (Rospatent) als Or-
gan der Exekutive? voraus. Dem Antrag miissen eine Fiille
von Dokumenten beigefig: werden. Das Gesetz nennt
hierzu insbesondere Abbildungen, die eine vollstindige
detaillierte Vorstellung des Erzeugnisses, in dem das Ge-
schmacksmuster verwendet werden soll, erméglichen, ge-
gebenenfalls Skizzen und grafische Darstellungen, eine
Beschreibung des Geschmacksmusters, eine Aufliscung
der wesentlichen Merkmale des Geschmacksmusters so-
wie eine Quittung iiber die Zahlung der Patentgebiihren
(Art. 18 PatentG-RF  bzw., Art. 1377 Punkt 2 und
Art. 1374 Punkt 5 ZGB-RF). An diese Dokumentation
werden sehr hohe formale Anforderungen gestellt. Diese
sind in den vom Rospatent erlassenen ,,Regeln beziiglich
des Verfassens, der Stellung und der Priifung der Ancrige
auf Patenterteilung fiir ein Geschmacksmuster® (im Wei-
teren: Regeln {Rospatent}))* festgehalten. Die Regeln sind
sehr detailliert und legen selbst solche Einzelhetten fest,
wie z.B. dass ein weilles, nicht glinzendes, festes Papier
zu verwenden sei, fiir die Abbildungen (aufer Fotos) ein
mattes Papier verwendet werden miisse, dass die Blatter
Mafle von 210 x 297 mm haben miissen (Punkte 6.2 und
6.3) und so weiter. Das Einhalten der formalen Erforder-
nisse wird in einem gem. Art. 24 PatentG-RF (Art. 1391
Punkt 1 Abs. 1 ZGB-RF) vorgesehenen Verfahren durch
das Foderale Institut des Industriellen Eigentums,
{,,FIPS“}S, eine dem Rospatent unterstellte Qrganisation,
iiberpriift®.

AnschlieBend findet die materiell-rechtliche Uberprii-
fung der Patentfahigkeit, die Sachpriifung, ebenfalls durch

* Dr. jur., wissenschaftliche Referentin am Max-Planck-Institut fiir
auslindisches und internationales Privatrecht, Hambure,

1) Deursche Ubersetzung in GRUR Int. 1993, 670.

2) Geserz Nr. 230 FZ, Rossijskaja Gazeta vom. 22.12.2006, SZ RF
Nr. 52 v 25.12.2006, Pos. 5456 S. 14 803.

3) <hrrpfiwww. fips.rufrospatentfindex.htms.

4) Rossyskaja Gazeta vom 11.7.2003 Nr. 137,

5) <htep:/fwww. fips.rufruptorw/FIPS. hrms,

&) Vgl. im Einzelnen Regeln (Rospatent), Punkt 18,



