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Kennzeichenrecht

A. Kennzeichenrechtlicher Schutz gegeniiber Domain Namen

1.

a)

Marke gegen Domain-Namen

,Normale“ Marken

Anspruchsgrundlage: § 10 Abs 1 MSchG

Tatbestandsmerkmale:

Benutzung einer fremden Marke
BloB3e Registrierung des Domain Namens?
Bevorstehende Benutzung?
Fiir welche Produkte?

Benutzung im geschéftlichen Verkehr
Nur registriert?
Durch Privatperson?
Grabbing ist Geschéftstatigkeit
Durch Hoheitstriger?
Geschiftliche Interessen des Hoheitstragers?

KennzeichenmifBige Benutzung der fremden Marke? — Namensfunktion von Domain-
Names?



*  Verwechslungsgefahr
Zeichendhnlichkeit (wie sonst)
Warenéhnlichkeit?
Inhalt der Website relevant (ev unter Zurechnung fremder Inhalte zB in
Frames)
Blof3e Registrierung: keine Warenkategorie — keine Warendhnlichkeit
Ohne Warendhnlichkeit keine Verwechslungsgefahr!

* Freier Gebrauch:
Eigener Name etc
beschreibende Verwendung der fremden Marke?

b) Bekannte Marken

Anspruchsgrundlage: § 10 Abs 2 MSchG

Tatbestandsmerkmale:

* Registrierte Marke
e Bekanntheit des Kennzeichens
¢ Verwendung durch Verletzer im geschéftlichen Verkehr
e Zeichenihnlichkeit
e (Warendhnlichkeit nicht erforderlich)
e (Verwechslungsgefahr nicht erforderlich)
e Alternative Tatbestdnde
Ausnutzung der Wertschitzung (= Rufausbeutung)
Imagetransfer oder —kontrast erforderlich
Inhalt der verletzenden Website ma3geblich
BloBe Registrierung Domain Name: Eignung zum Imagetransfer?
Beeintrachtigung der Wertschétzung (= Rufschiadigung)
Beeintrachtigung der Unterscheidungskraft (= Verwésserung)
Ausnutzen der Unterscheidungskraft (Aufmerksamkeitsausbeutung, ,,eye-catcher®)

LG Mannheim brockhaus.de'

Die Benutzung der Bezeichnung , Brockhaus® als Bestandteil des
Domainnamens brockhaus.de stellt eine Ausnutzung und Beeintrdchtigung der
Wertschdtzung der bekannten Marke Brockhaus in unlauteter Weise dar, da der
Beklagte dabei die Wertschitzung fiir die Waren und Dienstleistungen des
Markeninhabers auf seine eigenen iibertrdgt und sie als Vorspann fiir sein
eigenes Marketing einsetzt.

Dariiberhinaus wird die Wertschdtzung und Unterscheidungskraft der Marke,
dh die Orientierung der Abnehmer auch beeintrdchtigt, da die Internetbenutzer
die Verbindung zu den erwarteten Produkten nicht vorfinden.

/0 529/97 www.netlaw.de/urteile/lgma_4.htm.



OLG Karlsruhe zwilling.de’

Wer einen Domain-Namen benutzt, der aus einer im Inland bekannten Marke
abgeleitet ist, und so die mit der Marke verbundenen Giitevorstellungen
ausnutzt, um die Aufmerksamkeit der Internet-Nutzer auf sich und sein
(branchenverschiedenes) Dienstleistungsangebot zu lenken, nutzt die
Wertschdiitzung des bekannten Zeichens unlauter aus.

Die Wertschdtzung des Zeichens wird dabei auch beeintrdchtigt, weil dadurch
dem Markeninhaber die Modglichkeit genommen wird, sich unter seiner
bekannten (und bei den angesprochenen Verkehrskreisen geschdtzten) Marke im
Internet selbst zu prdsentieren.

Ahnlich auch OLG Miinchen freundin.de’

2. Firmenschlagwort gegen Domain-Namen

Anspruchsgrundlage: § 9 Abs 1 UWG

Tatbestandsmerkmale:

* Name, Firma, besondere Unternehmensbezeichnung, Werktitel
e Verwendung durch Verletzer im geschiftlichen Verkehr
e Verwechslungsgefahr

OGH format.at

Die Beklagte gebraucht den unterscheidungskriftigen Firmenbestandteil der
Kldgerin ,,Format“ als Domain-Name im Internet zur Kennzeichnung ihres
Unternehmens. Dadurch ruft sie nach dem Gesamteindruck, den ein erheblicher
Teil der  angesprochenen Verkehrskreise  erhdlt,  zumindest  eine
Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn hervor. Das gegen die Beklagte gerichtete
Sicherungsbegehren, es zu unterlassen, den Domain-Namen ,,www.format.at* im
Internet zu belegen und/oder zu benutzen und/oder beniitzen zu lassen, ist somit
gerechtfertigt.

Die vorliegende E gewihrt erstmals einen kennzeichenrechtlichen Anspruch gegeniiber
einem Domain-Namen.*

> OLG Karlsruhe 24.6.1998 MMR 1999, 171 mit Anm Viefhues.

3 MMR 1998, 668.

* In der E ,jusline I“ (ecolex 1998, 565) war ein solcher Anspruch an der mangelnden
Schutzfahigkeit des Wortes ,,jusline” gescheitert. In ,jusline II“ wurde der Anspruch auf
Behinderungswettbewerb nach § 1 UWG gestiitzt. In ,sattler.at“ (ecolex 1999, 703) wurde der
namensrechtliche Anspruch mangels Unbefugtheit des Gebrauchs durch die dort Beklagte
abgewiesen.



3. Name gegen Domain-Namen

Anspruchsgrundlage: § 43 ABGB

Wird jemandem das Recht zur Fiihrung seines Namens bestritten oder wird er
durch unbefugten Gebrauch seines Namens (Decknamens) beeintrdchtigt, so
kann er auf Unterlassung und bei Verschulden auf Schadenersatz klagen.

Tatbestandsmerkmale:

* (Verwendung ,,im geschiftlichen Verkehr* nicht erforderlich)
* Namensbestreitung (= Namensleugnung) oder
» Namensbeeintrichtigung (= NamensanmaBung)’
Eigenes Namensrecht des Verletzten
Namensidentitét
Namensgebrauch durch Verletzer (namensméfBige Benutzung)
Rechtswidrigkeit des Namensgebrauchs (Unbefugtheit)
,uUnbefugt ist jeder Namensgebrauch, der weder auf eigenem Recht beruht
noch vom Berechtigten gestattet wurde.
Beeintrichtigung schutzwiirdiger Interessen des Verletzten

OGH sattler.at

1. Es ist hier zu beurteilen, ob die Beklagte das Zeichen ,,Sattler (un)befugt in
einer die Interessen des Kldgers beeintrichtigenden Art und Weise gebraucht
haben.

2. Das Wort ,,Sattler ist sowohl Berufsbezeichnung als auch Personenname. Der
Gebrauch des Zeichens ,,Sattler* durch eine gewerbliche Interessenvertretung, die
auch die Interessen dieses Berufsstandes vertritt, ist daher fiir sich allein nicht
unbefugt iSd § 43 ABGB. Derjenige, der sich einen Domain-Namen zugelegt hat,
der im inneren Zusammenhang zum eigenen Namen oder Leistungsangebot steht,
kann sich regelmdfig auf ein berechtigtes Interesse an der Benutzung seiner
Domainbezeichnung berufen.

3. Hier besteht ein eigenes berechtigtes Interesse der Bkl am Gebrauch der
Bezeichnung des von ihr vertretenen Berufsstandes. Es stehen daher einander hier
zwei zur Verwendung des Zeichens ,, Sattler ** berechtigte Rechtstrdger gegeniiber.

4. In einem solchen Fall ist es dem mit der Registrierung im Internet nachfolgenden
Rechtstriger ohne weiteres zumutbar, ein der Unterscheidung dienendes Zeichen
hinzuzufiigen, um eine Eintragung in derselben top-level-domain zu erreichen.
Eine Beeintrdchtigung seiner Interessen durch das Erfordernis eines
unterscheidungskrdftigen Zusatzes ist bei dieser Sachlage nicht zu erkennen.

5. Eine Beeintrdchtigung des Namensrechts des Kldgers konnte (abgesehen vom hier
nicht in Frage kommenden Fall der Verwdsserung) nur in Fdllen

> Vgl dicher in Rummel, ABGB?, § 43 Rz 7.
5 Vgl dicher in Rummel, ABGB?, § 43 Rz 13 mwN.



verwechslungsfihigen Gebrauchs eintreten. Hier scheidet die Gefahr von
Verwechslungen aber schon wegen der volligen Branchenverschiedenheit aus.

Gleichnamigkeit:

Grundsitzlich befugt ist der Gebrauch des biirgerlichen Zwangsnamen.
Bei Kollision zwischen zwei Wahlnamen: Priorititsprinzip.’

Prioritit:

Prioritdt der Kennzeichenrechte — nicht Prioritdt zwischen Kennzeichenrecht
und faktischer Registrierung von Domain-Namen!

OGH ortig.at

1. Domain-Namen, die einen Namen enthalten oder namensmdfsig anmuten,
haben Kennzeichnungs- und Namensfunktion und fallen unter den Schutz des
$ 43 ABGB.

2. Welches Interesse schutzwiirdiger ist, wenn zwei Personen im Rahmen der
allgemeinen Handlungsfreiheit konkurrierende (Wahl-)Namen gebrauchen, ist
nach dem Prioritdtsprinzip zu bestimmen, wonach idR derjenige, der
Kennzeichen zuerst gebraucht, das bessere Recht besitzt. Dieser Grundsatz
gilt beim Zusammentreffen mehrerer Schutzrechte ganz allgemein, also auch
bei einer Kollision zwischen Namensrecht und besonderen Bezeichnung eines
Unternehmens.

LG Diisseldorf glass.de®

Die Antragstellerin Glass GmbH hat gegen die Antragsgegnerin (einen Glas-
Konzern  mit  der  Domain  glass.de)  keinen  namensrechtlichen
Unterlassungsanspruch aus § 12 dBGB. Ein schutzwiirdiges Interesse ldge nur
dann vor, wen durch die Benutzung der Domain glass.de durch die
Antragsgegnerin  eine  Zuordnungsverwirrung zwischen den  Parteien
hervorgerufen wiirde. Eine solche ist hier nicht ersichtlich, da sich die
Tdtigkeitsbereiche der Parteien grundlegend von einander unterscheiden.

OLG Hamm krupp.de’

Der  Schutz  vor  Verwdsserungsgefahr  gibt dem  Trdger eines
Firmenschlagwortes — mit  iiberragender  Verkehrsgeltung  nach  dem
Beriihmtheitsschutz des § 12 dBGB das Recht, keine weiteren Unternehmen
gleichen Namens dulden zu miissen.

7Vgl dicher in Rummel, ABGB?, § 43 Rz 13. MwN.
¥ LG Diisseldorf 13.5.1998 34 O 27/98 www.netlaw.de/urteile/lgd_6.htm.
? OLG Hamm 13.1.1998 CR 1998, 241 mit Anm Bettinger.



B. Kennzeichenrechtlicher Schutz fiir Domain Namen

LG Frankfurt warez.de

Beim Domain Namen ,,warez.de* handelt es sich um eine im geschdftlichen
Verkehr als Namen fiir einen Geschidftsbetrieb benutzte Bezeichnung (iSd § 5
Abs 2 dMarkenG).  Dieses  priorititsdltere ~ Kennzeichen  steht
Unterlassungsanspriichen aus einer jiingeren Marken entgegen. 10

OLG Hamburg emergency.de

Durch die Ingebrauchnahme einer Internet-Adresse entsteht daran ein (nach
§ 12 dBGB) namensartiges Kennzeichen."

LG Diisseldorf infoshop.de'?

Die Benutzung einer Internet-Adresse kann nicht nur fremde Namens- oder
Kennzeichenrechte verletzen, sondern solche auch begriinden, sofern sie vom
Verkehrs als namensmdfige Bezeichnung einer Person oder als besondere
Bezeichnung eines Unternehmens aufgefafst wird. Erworben wird das Recht an
einer geschdftlichen Bezeichnung durch die Aufnahme der Benutzung, dh
namensmdfigen Gebrauch, unabhdngig vom Umfang der Benutzung. Das Recht
an der Geschidftsbezeichnung ist nicht wie eine Firma subjektbezogen, sondern
weist auf das Unternehmen als Objekt hin."

LG Miinchen I fnet.de'*

Mit der Benutzung des Internet Domain Namens ,,fnet.de* verfiigt die Kligerin
tiber ein Unternehmenskennzeichen (iSd §5 Abs 2 dMarkenG). Da diese
Bezeichnung Unterscheidungskraft hat, entsteht der Kennzeichenschutz bereits
mit der Aufnahme der Benutzung des Zeichens im geschidftlichen Verkehr. Einer
Verkehrsgeltung der Bezeichnung bedarf es bei Unternehmenskennzeichen mit
origindrer Kennzeichnungskraft nicht. Nur dann, wenn es dem Kennzeichen an
origindrer Kennzeichnungskraft fehlt, kommt es auf die Frage an, ob
Kennzeichnungskraft durch Verkehrsgeltung erworben wurde.

Die Schutzfihigkeit eines Internet Domain Namens als geschdftliche
Bezeichnung (iSd § 5 Abs 2 dMarkenG) setzt nicht voraus, dass der Domain
Name aus der Firma des Unternehmens hervorgegangen ist oder mit einem
unterscheidungskrdiftigen Firmenbestandteil iibereinstimmt. Es ist vielmehr
ausreichend, wenn die Bezeichnung als solche geeignet ist, einem Unternehmen
als individueller Herkunftsnachweis zu dienen.

Fiir die Bestimmung des Vorrangs ist auch bei Kollision der Rechte aus einer
eingetragenen Marke und der Rechte aus einer geschiftlichen Bezeichnung der

' LG Frankfurt 26.8.1998 — warez.de.

" OLG Hamburg 5.11.1998 — emergency.de — MMR 1999, 159.
12 LG Diisseldorf 20.4.1999 — infoshop.de.

¥ So das LG Diisseldorf aaO.

4 LG Miinchen 1 4.3.1999 — fnet.de - MMR 1999, 427.



Zeitrang mafigeblich. Es ist daher méglich, dass ein Kennzeichenrecht aus § 5
dMarkenG zur Léschung einer eingetragenen Marke mit jiingerem Zeitrang
fiihrt.

OLG Miinchen tnet.de"

Eine Internet Domain kann ein Unternehmenskennzeichen (iSv §5 Abs 2
dMarkenG) darstellen, wenn das verwendete Zeichen entweder origindre
Kennzeichnungskraft oder Verkehrsgeltung besitzt. Bezeichnet die Domain das
Dienstleistungsunternehmen und wird in dieser Form im geschidftlichen Verkehr
genutzt, handelt es sich auch um kennzeichenmdfiigen Gebrauch.

Analoge Osterreichische Rechtsgrundlage: § 9 UWG

Abs 1: Schutz ohne Verkehrsgeltung:
e Name
* Firma
¢ Dbesondere Unternehmensbezeichnung
Werktitel (fiir nicht-UrhG-geschiitzt Druckwerke)

Abs 3: Schutz nur bei Verkehrsgeltung:
*  Geschéftsabzeichen
* Sonstige zur Unterscheidung des Unternehmens von anderen (Unternehmen)
bestimmte Einrichtungen
* Ausstattung von Waren (inkl Verpackung und Umbhiillung)
* Ausstattung von Geschéftspapieren

II. Unlauterkeitsrecht - Wettbewerbsrechtlicher Schutz gegeniiber Domain Namen

A. Behinderung

Anspruchsgrundlage: § 1 UWG (Fallgruppe Behinderung)

Allgemeines Tatbestandsmerkmal

e Zu Zwecken des Wettbewerbes* (Wettbewerbsverhéltnis)
Bei Domain-Grabbing ad hoc Wettbewerbsverhiltnis

Domain-Grabbing  entspricht weitgehend dem  Tatbestand der ,bosgldubigen
Markenanmeldung* gemill § 34 MSchG (vormals: ,,sittenwidrige Markenanmeldung®).

Fallgruppen:
* Nachvertragliche Interessenwahrungspflicht

*  Storung eines schutzwiirdigen Besitzstandes
Besitzstand vorhanden?'®
¢ BloBe Behinderungsabsicht
Indizien:
Anhdufung von Domain Names (Trafficking)

5 OLG Miinchen 16.9.1999 — tnet.de — CR 1999, 778.
Vgl Viefhues Rz 151 ff.



- Losegeldforderung (Grabbing)
Fehlen eines sachlichen Grundes fiir die Registrierung?'’

OGH jusline 11

Die Registrierung eines Domain Namens zu dem alleinigen Zweck, einen
anderen bei seiner Tdtigkeit zu behindern und um sich eine spdtere
Uberschreibung dieser Internet-Adresse finanziell abgelten lassen zu kénnen,
ist sittenwidrig iSd § 1 UWG.

Bei dieser Sachlage kommt es auf die markenrechtliche Schutzfihigkeit des von
der Kldgerin beniitzten Zeichens (jusline) sowie auf den Umfang der
Vornutzung dieses Zeichens als Domain Name iVm Ldnderkennungen nicht
weiter an, sofern nur ein begriindetes Interesse an der Nutzung auch der
strittigen Internet-Adresse durch die Kldgerin zu bejahen ist. Die
Sittenwidrigkeit ergibt sich hier ndmlich aus dem Unwert der Handlung der
Beklagten selbst.

Danach ist die Registrierung eines Domain Namens also sittenwidrig, wenn sie in der
Absicht erfolgt

1. einen anderen bei seiner Tatigkeit zu behindern und
2. sich eine spatere Uberschreibung dieser Internet-Adresse finanziell abgelten lassen zu
koénnen.

OGH format.at
Die Reservierung und Nutzung eines Domain-Namens in der Absicht, einen Dritten
von der Benutzung dieser Kennzeichnung im Internet auszuschliefien, verstofit als

Behinderung gegen § 1 UWG (Domain-Grabbing).

Hier geniigte dem OGH bereits die bloBBe Absicht, den Dritten zu behindern (ohne Absicht einer
finanziellen Abgeltung).

B. Schmarozerische Rufausbeutung

Anspruchsgrundlage: § 1 UWG (Fallgruppe Ausbeutung)

Schiirzenjiger* — Rechtsprechung:'®

Ausbeuten der Popularitit und der Attraktivitit eines fremden Kennzeichens (=
Ausbeuten der zugrunde liegenden Leistung des Kennzeicheninhabers).
Ubertragung von Giitevorstellungen.

Vgl Viefhues Rz 155 ff.

8 OGH 17.9.1996 — Football Association — ecolex 1997, 107 mit Anm Kucsko =OBI 1997, 83; OGH
29.10.1996 — Schiirzenjiger — OBl 1997, 72; dazu Schanda, Merchandising — Leistungsschutz statt
Markenschutz, ecolex 1997, 264; OGH 13.5.1997 — BOSS-Energydrink — ecolex 1997, 681 mit Anm
Schanda =0OB1 1997, 225; OGH 7.7.1997 — FuBballverein-Logos — ecolex 1997, 951 mit Anm Schanda
=0BI 1998, 182; OGH 16.6.1998 — FuBballemblem — ecolex 1998, 858 mit Anm Schanda.
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C. Gattungsbezeichnungen und beschreibende Angaben
1. Freihaltebediirftnis?

OLG Frankfurt wirtschaft-online.de"

Die Unterlassung der Verwendung von beschreibenden Begriffen kann weder in
analoger Anwendung des Markenrechts unter dem Gesichtspunkt der
Freihaltebediirftigkeit, noch nach wettbewerbsrechtlichen Vorschriften verlangt
werden. ,,wirtschaft-online.de “ bildet daher einen zuldssigen Domain Namen.

Gleichlautend hatte auch das LG Miinchen I in der Entscheidung ,sat-shop.com™
entschieden.?

2. Irrefiihrung

Anspruchsgrundlage: § 2 UWG

LG Heidelberg drztekammer.de?!

Die Verwendung der Domain ,, drztekammer.de” durch einen Internet-
Brancheninformationsdienst verstofit gegen § 3 dUWG, da der Rechtsverkehr
mit der Domain die Vorstellung verbindet, Informationen iiber Bundes-, oder
Landesdirztekammern zu finden.

LG Koéln rechtsanwilte-kdln.de*

Eine Kolner Rechtsanwaltskanzlei darf im Internet (nach §§ 1, 3 dUWG) nicht
unter der Domain , rechtsanwdlte-kéln.de* auftreten, weil der Verkehr unter
dieser Domain nicht nur eine einzige, sondern alle Kolner Kanzleien oder aber
die Rechtsanwaltskammer Kéln erwartet.

LG Koéln amtsgerichte.de®

Es verstofsit gegen das Verbot der Irrefiihrung im Internet eine Auflistung von
Immobilien-Zwangsversteigerungsdaten unter der Domain-Adresse
,,amtsgerichte.de* zu verdffentlichen, weil ein Internetteilnehmer unter dieser
Adresse ein Angebot aller deutschen Amtsgerichte erwartet.
Unter dem gleichen Gesichtspunkt ist auch die Domain ,anwalt-arbeitsrecht.de“**
unzuldssig.

' OLG Frankfurt 13.2.1997 — wirtschaft-online.de — CR 1997, 271 mit Anm Bettinger.
2 1,G Miinchen I CR 1997, 545.

2l LG Heidelberg 13.8.1997 WRP 1997, 1230.

2 1.G Kéln 7.9.1998.

P LG Koln 1.9.1998.

2 LG Kéln 23.9.1998.
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3. Kanalisierung von Kundenstromen
Unabhingig von diesen Aspekten der Unzuldssigkeit mancher Domain Namen unter dem
Gesichtspunkt der Irrefiihrung zeigte Kur bereits 1996 auf,” dass die Kanalisierung von

Kundenstromen durch derartige Domain Namen wettbewerbswidrig sein konnte.

OLG Hamburg mitwohnzentrale.de*

Die Verwendung der Internet-Domain-Bezeichnung ,, mitwohnzentrale.de ohne
unterscheidungskriftige Zusdtze fiir die Homepage eines von mehreren
gewerblich  tditigen  Vereinen, in  denen  sich  Mitwohnzentralen
zusammengeschlossen haben, stellt eine wettbewerbswidrige Behinderung des
Leistungswettbewerbs gemdfs § 1 dUWG dar.

Die Monopolisierung der — im markenrechtlichen Sinne — rein beschreibenden,
von Haus aus nicht schutzfihigen Gattungs- bzw Branchenbezeichnung ohne
Unterscheidungskraft fiihrt zu einer unlauteren Absatzbehinderung von
Wettbewerbern, da hierdurch Kundenstrome kanalisiert und Interessenten
abgefangen werden.

III. ICANN Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy

ICANN: Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
WIPO: Approved Provider for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy

Tatbestand fiir Anspruch auf Ubertragung oder Ldschung laut Policy:?’

e domain Name of respondent (defendant) is identical or confusingly similar to a
trademark or service mark in which the complainant has rights; and

* respondent has no rights or legitimate interest in respect of the domain name; and

* respondent’s domain name has been registered and is being used in bad faith.

The following circumstances shall be evidence of the registration and use of a domain
name in bad faith:

circumstances indicating that respondent has registered or has acquired the domain
name primarily for the purpose of selling, renting, or otherwise transferring the
domain name registration to the complainant who is the owner of the trademark or
service mark or to a competitor of the complainant, for valuable consideration in
excess of the respondent’s documented out-of-pocket costs directly related to the
domain name; or

the respondent has registered the domain name in order to prevent the owner of the
trademark or service mark from reflecting the mark in a corresponding domain
name, provided that respondent has engaged in a pattern of such conduct; or

% Kur, Internet Domain names, CR 1996, 325, 329ff.
** OLG Hamburg 13.7.1999 CR 1999, 779 mit Anm Hartmann.
7 v gl www.icann.org/udrp/udrp-policy-240ct99.htm. Vgl auch www.wipo.int/domains/.
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respondent has registered the domain name primarily for the purpose of disrupting
the business of a competitor; or

by using the domain name, respondent has intentionally attempted to attract, for
commercial gain, Internet users to respondent’s web site or other on-line location,
by creating a likelihood of confusion with the complainant’s mark as to the source,
sponsorship, affiliation, or endorsement of respondent’s web site or location or of a
product or service on respondent’s web site or location.



