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Von Omega bis Austria(n)

von Clemens Thiele Jahres 2005

Die nachfolgende Untersuchung beschrinkt sich auf eine
tberblicksmifige Erdrterung der im Jahr 2005 ergangenen
héochstgerichtlichen  Judikatur in Domainstreitigkeiten.
Dabei sollen die oberstgerichtlichen Losungen kritisch hin-
terfragt und die Entscheidungen insgesamt in den metho-
disch-dogmatischen Kontext des Kennzeichen- und Wett-
bewerbsrechts eingeordnet werden. In chronologischer
Reihenfolge wird z.T. in wesentlich unterschiedlicher Tiefe
auf folgende Judikate eingegangen:)

¢ Gericht , Datum

Uberblick iiber die ésterreichische Domain-Judikatur des

Die Klidgerin begehrte u.a. gestiitzt auf § 9 UWG,
§ 37 HGB und § 43 ABGB von der Beklagten die Unter-
lassung der Domain, sowie ,in die Ubertragung der
Domain ‘www.omega.at’ an die Kldgerin einzuwilligen®.
Sowohl die erste als auch die zweite Instanz wiesen das
Klagebegehren mangels Unterscheidungskraft des strit-
tigen Kennzeichens ab.

Der OGH gab der auBerordentlichen Revision
hinsichtlich des kldgerischen Unterlassungsanspruchs
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1. omega.at (Kennzeichenkollision; Prioritat; Verwir-
kung; Ubertragungsanspruch)

1.1 Die klagende Omega HandelsGmbH war seit 1992
protokolliert und betrieb den Handel mit Computern,
Computerbestandteilen und Zubehor. Sie lieB u.a. die
Domains ,,omega.co.at” und ,,omegacom.at* fiir sich regi-
strieren. Die beklagte Omega Solutions Software GmbH
beschiftigte sich gewerbsmaBig mit Personalverrechnung,
Personalmanagement und -entwicklung sowie dem Ver-
trieb von Software fir die Textilindustrie. Bereits 1998
wurde in die Beklagte die seit 1.7.1995 protokollierte
Omega Solutions KEG (in der Folge: KEG) eingebracht.
Die KEG liel am 30.4.1997 die streitgegenstindliche
Domain ,,omega.at® fiir sich registrieren. Zumindest bis
September 2001 war unter dieser Domain keine Website
aufrufbar. Ab August 2002 enthiclt die Portalseite der
unter der genannten Domain aufrufbaren Website neben
einer Abbildung der Umrisse ciner Karte von Osterreich
mit auf Orte hinweisenden Punkten u.a. einen textlichen
Hinweis auf die Firmengruppe der Beklagten.
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statt und wies das Ubertragungsbegehren ab. Im vorlie-
genden Fall leitete die Kldgerin ihr Recht an der stritti-
gen Domain von ihrem mit der Second-Level-Domain
gleichlautenden Firmenschlagwort her. Solches traf aber
gleichermafen auf die Beklagte zu, deren charakteristi-
scher Firmenbestandteil mit dem der Kldgerin tiberein-
stimmt. Das Hochstgericht beurteilte die Sache nach den
Grundsdtzen eines Kennzeichenkollisionsstreits mit
gleichlautenden Firmenschlagworten. Entgegen den
Vorinstanzen bejahte das Hochstgericht die grundsétzli-
che Unterscheidungskraft des — zugegebenermaf3en mit
geringem Fantasiegehalt ausgestatteten — prdgenden Fir-

l RA Dr. Clemens Thiele, LL.M. Tax (GGU),
Anwalt.Thiele@eurolawyer.at. Niheres unter
http://www.eurolawyer.at.

1) Stichtag fiir die nachfolgende Entscheidungsiibersicht ist der
31.12.2005; sdamtliche Judikate sind im Volltext
htip:/iwww.eurolawyer.at abrufbar.
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menbestandteils ,,OMEGA* fiir Unternehmen, die im
Bereich der EDV-Branche titig waren. Die kennzei-
chenrechtliche Prioritét beurteilte der OGH analog den
firmenrechtlichen Grundsétzen und raumte der (ldnger
bestehenden) Kldgerin den zeitlichen Vorrang ein. Auf-
grund der Branchennihe bestand Verwechslungsgefahr
und gewihrte das Hochstgericht demzufolge den Unter-
lassungsanspruch geméfB § 9 UWG. Den Verwirkungs-
einwand der Beklagten nach § 9 Abs 5 UWG iVm § 58
Abs 1 MSchG verwarf der OGH mangels ordnungs-
gemifBer Behauptung und Beweisfithrung durch die
Beklagtenseite, dass dem Inhaber des dlteren Zeichens,
also der Kl4gerin, die Benutzung des jiingeren Zeichens,
also der Domain ,,omega.at", bekannt war. Das wére bel
der bloBen Registrierung eines Zeichens als Domain
auch nicht offenkundig.

Nach eingehender Referierung der in der Oster-
reichischen und deutschen Lehre zum Ubertragungsan-
spruch in Domainstreitigkeiten entwickelten Ansichten,
lieB3 es das Hochstgericht — unter deutlicher Bezugnahme
auf die Judikatur des BGH - letztlich dahingestellt, ob
ein derartiger, dem Osterreichischen Kennzeichenrecht
an sich fremder Ubertragungsanspruch iiberhaupt beste-
hen konnte.

1.2 Auf den ersten Blick mutet der vorliegende
Fall wie ein Streit um eine Dormain zwischen gleichnami-
gen Unternehmen an.2) Beide Streitteile fithren den
unterscheidungskréftigen Bestandteil ,,omega“ in ihren
Firmenwortlauten. Nach bisherigem Verstdndnis wur-
den diese Félle echter Gleichnamigkeit durch das
,,Gerechtigkeitsprinzip der Prioritdt”, also den Zeitvor-
rang, gelost. Dabel kommt es nicht auf die erstmalige
Benutzung des Namens schlechthin an, sondern auf die
erstmalige Registrierung der Domain.3) Diese Auffas-
sung entspricht auch der wohl gefestigten Rsp des deut-
schen BGH 4)

Der OGH verschiebt demgegeniiber den
Bezugspunkt der Prioritat auf die erstmalige Namens-
fihrung (Protokollierung) durch einen Riickgriff auf fir-
menrechtliche Grundsétze:

»Unstrittig ist die Firma der Kldgerin vor jener der
Beklagten im Firmenbuch eingetragen worden. Damit kdnnte
sich die Kldgerin erfolgreich unter Berufung auf ihr Fir-
menschlagwort ,omega’ gegen die Verwendung des selben
Firmenschlagworts durch die in der selben Branche titige
Beklagte zur Wehr setzen. Dann kann aber [.. ] fiir den Kolli-
sionstatbestand zwischen dem (&lteren) Firmensehlagwort der
Kldagerin und der Verwendung des selben Zeichens als
Domainname durch die Beklagte nichts anderes gelten, ist
doch die Verwendung eines (hier: identen) Zeichens als
Domain im Internet nur ein Unterfall einer Kennzeichenbe-
nutzung. Auf den Zeitvorrang allein beurteilt nach der
Anmeldung der Domain {,first come, first served’) kommt es
in einem solchen Fall nicht an.«

§ 37 HGB gewihrleistet keinen umfassenden
Firmenschutz,5) sondern stellt im Falle der Gleichnamig-
keit auf das ,,Prinzip der wechselseitigen Riicksichtnah-
me*™ ab: Der priorititsjiingere Firmeninhaber muss bei
der Neubildung seines Firmennamens alles Zumutbare
vorkehren, um die Gefahr von Verwechslungen nach
Moglichkeit auszuschalten. Er muss vorhandene Aus-
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weichmoglichkeiten beniitzen oder nach Moglichkeit
unterscheidende Zusitze verwenden.®) Unter Zu-
grundelegung dieser Rsp konnte die Kldgerin von der
Beklagten ,,offline mE lediglich die Beifligung eines
unterscheidungskriiftigen Zusatzes?) zum Firmenbe-
standteil ,,omega“ verlangen, was firmenbuchméBig
ohnehin Idngst erfolgt ist8) und zu einer (spédteren) Proto-
kollierung der Rechtsvorgdngerin der Beklagten gefiihrt
hat. Die vom Hochstgericht (aus dem ,,offline-Bereich®)
herangezogen Pramisse ist demnach unzutreffend.9)

So sehr eine Beurteilung des Kennzeichen-
schutzes online und offline nach einheitlichen Rechts-

2) Diesen Aspekt ldsst Gamerith, Entscheidungsanmerkung, OBl
2005, 181, unbeachtet.

3) OGH 3.4.2001, 4 Ob 73/01s - pro-solution.at, wbl 2001/266, 449
= OBI-LS 2001/127, 217 = ecolex 2001/281, 757 (Schanda) =
EvBI 2001/176, 769 = RAW 2001/610, 592 = MR 2001, 258 = OB!
2001, 263 = JUS Z/3331; 16.10.2001, 4 Ob 226/01s — onlaw.co.at,
wbl 2002/30, 44 = RdW 2002/128, 146 = ecolex 2002/83, 192
(Schanda) = OBl 2002/12, 91 = MR 2002, 51 (Hebenstreit),
20.4.1993, 4 Ob 35/93 — COS, OB11993, 245 mwN; in Ansitzen
bereits OGH 21.12.1999, 4 Ob 320/9%h - ortig.at, MR 2000, § =
ecolex 2000/98, 215 (Schanda) = wbl 2000/87, 142 = OBI 2000,
134 (Kurz) = RdW 2000/296, 341 = EvBl 2000/113 = ARD
5224/29/2001 = SZ 72/207; deutlich nunmehr auch zur Rechtsbe-
griilndung OGH 22.8.2002, 4 Ob 101/02k — inet.at, RAW 2003/21,
19 = EvBI 2002/213 = ecolex 2003/26, 40 (Graschitz), ecolex
2003, 38 = wbl 2003/22, 45 (Thiele) = OB12003/49, 180; Aicher in
Rummel, ABGB I3 § 43 Rz 13 und 14; Fallenbock, ,shell.de” -
Zum Recht der Gleichnamigen bei Internet Domains, RAW
2002, 525.

4) Vgl.17.5.2001,1 ZR 216/99 - mitwohnzentrale.de, GRUR 2001,
1061, 1064 = WRP 2001, 1286;22.11.2001, I ZR 138/99 —shell.de,
BGHZ 149, 191 = GRUR 2002, 622 = MR 2001, 402 = WRP
2002, 694, 698; 21.2.2002, I ZR 230/99 - defacto.de, MarkenR
2002, 282; 11.4.2002, I ZR 327/99 ~ vossius.de, MarkenR 2002,
190; 26.6.2003, I ZR 296/00 — maxem.de, MarkenR 2003, 60;
deutlich 9.9.2004, I ZR 65/02 — mho.de, JurPC Web-Dok.
39/2005.

5) Schuhmacher in Straube I3 § 37 HGB Rz 1, jiingst OGH
8.2.2003, 4 Ob 235/04v — F-GmbH, ecolex 2005/241, 544 (Schu-
macher) = OB12005/ 48,217 (Gamerith) = RAW 2005/457, 422 =
wbl 2005/153, 281.

6) OGH 11.1.1972, 4 Ob 367/71, GesRZ 1973, 85 (Jahn) = OBI
1972, 69; 22.4.1975, 4 Ob 313/75 — Verwaltung Sonnenalm;
24.6.1975, 4 Ob 324/75 - Kosmos, OB1 1976, 45; 23.9.1975, 4 Ob
334/75, OBI 1976, 39; 2.12.1975, 4 Ob 353/75 - Cottage Bauge-
sellschaft, OB1 1976, 77; 3.2.1976, 4 Ob 368/75; 22.3.1976, 4 Ob
317/76 — Falmers-Jeans/Palmers, OBI1 1976, 164: 22.3.1977, 4 Ob
318/77, OB1 1977, 124; 14.6.1997, 4 Ob 324/77: zur Verwendung
eines oder mehrerer Vornamen; 4.7.1978, 4 Ob 338/78 - DVO-
/DVW-Datenverarbeitung, OBl 1979, 47; 17.10.1978, 4 Ob
348/78 — Texhages/Texmoden, OBl 1979, 45; 29.1.1980, 4 Ob
413/79 ~ Fiorella/Figurella, OBI 1980, 159; 15.9.1981, 4 Ob
377/81 — Gesellschaft fiir Bauinformation; 14.12.1982, 4 Ob
385/82 — Bayer-Diskont, GRURInt 1984, 246 (Nowakowski) =
OBI 1983, 80: 22.5.1984, 4 Ob 331/84 — Schuster-Werbung, NZ
1985, 150 = OB1 1985, 10; 14.7.1987, 4 Ob 325/87;7.2.1989,4 Ob
1/89 —~ Autohauswerbung, wbl 1989, 217.

7) Vgl z.B. 16.1.1996, 4 Ob 4/96 - Kirntnerstraie-Tiefgarage/
Kirntnerring-Garage, EvB11996/93 = OBI 1996, 180 = wbi 1996,
334, worin die lettlich Verwechslungsgefahr verneint wurde.

8) Vgl. die wirksame Eintragung der ,Omega Solutions KEG*
bzw. ,,Omega Solutions Software GmbH" im Verhiltnis zur
friheren ,,Omega Handels GmbH*.

9) Vgl auch Keinert, Irrefithrungseignung geographischer Zusitze
im Wettbewerbs- und Kennzeichenrecht - Beispiel , L'AW Lin-
zer Anwilte™ in FS Doralt (2004), 303.
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grundsitzen richtig und willkommen ist, so fiihrt sie im
vorliegenden Fall nicht zu dem vom OGH erzielten
Ergebnis. Im Gegenteil, aufgrund der gegebenen Gleich-
namigkeit der Streitteile, soweit es den gemeinsamen
Firmenbestandteil ,OMEGA®“ anbelangt, wire der
Streit um die klagsgegenstindliche Domain online wie
offline jedenfalls zugunsten der Beklagten zu entschei-
den. Dem Gebot der Riicksichtnahme wird bereits durch
die — technisch bedingte — Differenzierung in ,,co.at” und
»-at* ausreichend Rechnung getragen.!0) Dariiber hinaus
besitzt das Abstellen auf die Registrierung der Domain
im Verhéltnis zwischen zwei berechtigten Kennzeichen-
tragern den Vorteil der grof8eren Rechtssicherheit.

Ein weiterer Grund ist die Praktikabilitdt, nam-
lich keine ,,Ahnenforschung® betreiben zu missen, und
einen einfachen Entscheidungssatz zu haben.11)

Fiir die vorgeschlagene Losung spricht mE auch,
dass im Streit Gleichnamiger um eine Domain nicht die
Namensfithrung an sich in Frage steht, weshalb es nicht
auf die erstmalige Benutzung des Namens ankommt.
Angesichts der Fiille moglicher Konfliktfille in Bezug
auf Domains sollte es mE im Allgemeinen mit einer ein-
fach zu handhabenden Grundregel, also der Prioritét der
Registrierung, sein Bewenden haben.

2.3. Der Verwirkungseinwand stellt sich gewis-
sermafen als ,,Ventil® oder Korrektiv des vom OGH
vertretenen Prioritdtsprinzips zugunsten der Rechtssi-
cherheit dar, damit redliche Domaininhaber nicht
Gefahr laufen, auch noch nach Jahren ihren wohlerwor-
benen Besitzstand zu verlieren.

§ 9 Abs 5 UWG idF MSchG-Nov 199912} be-
stimmt, dass § 58 MSchG hinsichtlich der durch § 9 Abs 1
oder 3 UWG geschiitzten Kennzeichen sinngemaf3 anzu-
wenden ist. Dies bedeutet, dass sich — iiber Einwendung
im Verletzungsprozess — der Inhaber eines von § 9 UWG
erfassten Kennzeichens, z.B. einer Firma, der Benutzung
eines dhnlichen jiingeren Zeichens dann nicht mehr
erfolgreich widersetzen kann, wenn er von dieser Benut-
zung wihrend eines Zeitraums von flinf aufeinanderfol-
genden Jahren Kenntnis hatte und diese Benutzung
geduldet hat. Diese ,,Verwirkung® tritt allerdings nicht
ein, wenn der Benutzer des jiingeren Kennzeichens bei
der Aufnahme der Benutzung bzw. Anmeldung bosglau-
big war. Der Verwirkungseinwand gemiBl § 58 Abs 1
MSchG (iVm § 9 Abs 5 UWG) setzt im Domainstreit also
zwel wesentliche Umsténde voraus:

e Zeitablauf: Durchgehende Domainregistrierung fiir
die Dauer von zumindest fiinf Jahren bis zur
Gerichtsanhingigkeit der Klage;

¢ Duldung: positive Kenntnis von der Beniitzung des
jlingeren Zeichens (Domain).

Der Verlust eines (Immaterialgiiter-)Anspruchs
durch ,Verwirkung" war dem 6Gsterreichischen Recht bis
zur Umsetzung des Art 9 EG-Marken-RL!13) fremd, ist
aber nunmehr Realitdt des Kennzeichenstreits gewor-
den.'#)

Die Behauptungs- und Beweislast fiir die Verwir-
kung Liegt, wie der OGH zutreffend betont, grundsétzlich
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beim Beklagten des Verletzungsprozesses. Die 5-Jahres-
Frist beginnt erst zu laufen, wenn der dltere Kennzeichen-
inhaber von der Benutzung des jingeren Kennzeichens
Kenntnis hat.15) Der OGH hat deutlich gemacht, dass es
auf die bloBe Kenntnis von der Registrierung der jiinge-
ren Domain durch die Vergabestelle nicht ankommt.16)
Daraus ist wohl zu schlieBen, dass auch das blofle ,,Ken-
nenmiissen der Registrierung bzw. Beniitzung der stritti-
gen Domain nicht ausreichen diirfte. Insoweit besteht mE
keine ,virtuelle Nachforschungspflicht® des &lteren
Kennzeicheninhabers. Im Gegenteil, versichert doch der
Anmelder einer Domain, ,,die einschldgigen gesetzlichen
Bestimmungen zu beacliten und insbesondere niemanden
in seinen Kennzeichenrechten und Wettbewerbsrechten
(Namensrecht, Markenrecht, UWG etc.) zu verletzen®.17)
Jedenfalls ist damit fiir den &dlteren Kennzeichentrdger
nicht offenkundig, dass ,sein® Zeichen im Wege der
Domainverwendung benutzt wird.

Mangels ordnungsgeméflen Vorbringens — dies-
mal von der Beklagtenseite — konnte das Héchstgericht
weitere Erérterungen zu Recht dahin gestellt lassen.

1.4. Im vorliegenden Fall konnte eine verbindli-
che Klirung des Ubertragungsanspruches in Domain-
streitigkeiten letztlich — schon mangels addquaten Vor-
bringens der Klagsseite — zu Recht auf sich beruhen.
Dennoch setzt sich das Hochstgericht in dankenswerter
Weise mit den dazu durchaus kontroversiellen Positio-
nen in Lehre und Rsp (rechtsvergleichend) auseinander.

Im Unterschied zur Sperrungspraxis der Denic
e.G., die dem siegreichen Antragsteller des Dispute-Sta-
tus in der Folge die Moglichkeit einrdumt, die zu 16schen-
de ,,.de“-Domain unmittelbar zu erwerben (sog. ,,virtuel-
le Ranganmerkung*),!8) beldsst es die Osterreichische

10) Vgl. OGH 5.11.2002, 4 Ob 4 Ob 207/02y - ams.at, ecolex
2003/86, 182 (Schanda) = EvBI 2003/44 = JUS Z/3516 = wbi
2003/92, 145 = OBI 2003/36, 140 (Fallenbsck): 20.5.2003, 4 Ob
47/03w — adnet.at II, OGZ 2003 H 10, 84 = wbl 2003/308, 542
(Thiele) = RAW 2003/470, 558 = OBI12003/74, 271 (Fallenbéck) =
MR 2004, 65; aA OGH 16.10.2001, 4 Ob 226/01s — onlaw.co.at,
wbl 2002/30, 44 = RdW 2002/128, 146 = ecolex 2002/83, 192
(Schanda) = OB12002/12,91 = MR 2002, 51 (Hebenstreir).

11) BGH 22.11.2001, 1 ZR 138/99 - shell.de, CR 2002, 525 = MMR
2002, 382, 384; Beier, Recht der Domainnamen (2004) Rz 488.

12) BGBI1111/1999; eingehend dazu nunmehr Hermann in Kucsko
(Hg), marken.schutz (2006), 815 ff.

13) RL 89/104/EWG, ABI L 207 vom 19.7.1989, 44. Osterreich war
aufgrund des Art 1 Abs 2 Protokoll 28 tiber geistiges Eigentum
zum EWRA und Anh XVI verpflichtet, u.a. die EG-Marken-
RL umzusetzen.

14) Instruktiv Gamerith, Die Verwirkung im Urheberrecht, wrp
2004, 75, 89 ff mwN.

15) Fezer, Markenrecht3 § 21 MarkenG Rz 13.

16) Anders wire es wohl nur, wenn man die Domaineintragung
bereits als Markenbeniitzung ansehen wiirde; str zum Mei-
nungsstand siche Thiele, Entscheidungsanmerkung, wbl 2003,
45.

17) Siche Pkt. 1.6. der NIC.AT AGB 2003/Version 2.0 vom
1.12.2003, abrufbar unter hup//www.nic.at/de/docs/ AGB-
2003.pdf.

18) So wortlich die Angaben der DENIC ¢.G.: ,,AuBBerdem wird der
DISPUTE-Inhaber automatisch neuer Domaininhaber, wenn
der bisherige Inhaber die Domain aufgibt.”, abrufbar unter
http/fwww.denic.de/de/domains/recht/index.html.



Domain-Vergabestelle dabei, den Wait Status 2 mit der
gerichtlich aufgetragenen Loschung der Domain zu
beenden.’?) Die Domain wird nach einer technisch
bedingten Nachlaufzeit von ca. 4 Wochen in den allge-
meinen Pool der frei registrierbaren ,.at“-Domains
zuriickgestellt ohne Riicksicht auf die rechtskriftig fest-
gestellten Kennzeichenanspriiche des siegreichen Kli-
gers. Dadurch kommt es — wie in der Vergangenheit
zumindest in zwei prominenten Fallen20) bereits gesche-
hen -, dazu, dass unbeteiligte Dritte die so frei geworde-
ne Domain fiir sich registrieren lassen. Der siegreiche
Klager hat erneut das Nachsehen und muss wiederum
den Rechtsweg beschreiten. Um eine derartige Perpetu-
ierung des rechtswidrigen Zustandes und zugleich eine
Prozesslawine gegen Nichtberechtigte zu verhindern,
bedarf die 6sterreichische Domainpraxis mE des gericlt-
lich durchsetzbaren Ubertragungsanspruches. Im kon-
kreten Anlassfall verfiigt der Beklagte immer noch iiber
die strittige Domain, da er sich weigert, diese zu l6schen.
Bei Aufruf der zugehorigen Website erscheint der lapi-
dare — technisch unmogliche und juristisch widerspriich-
liche - Hinwels: Diese Domain ist nicht mehr in Verwen-
dung®.2t)

2. wiener-werkstaette.at (Unterscheidungskraft;
Prioritat)

2.1 Die Kldgerin war seit 1998 im (deutschen) Handelsre-
gister unter der Firma , Wiener Werkstétten Karl Hans
Polzhofer GmbH* mit Sitz in Berlin registriert. Als
Unternehmensgegenstand war der Gro3- und Einzelhan-
del mit M&beln, insbesondere mit Fabrikaten der ,,Wie-
ner Werkstitten”- Kollektion eingetragen. In Osterreich
war das als Marke registrierte Zeichen ,,Wiener Werk-
stitten” seit 1995 registriert. Weiters verwendete sie die
Domains ,,wiener-werkstaetten.at und ,,wiener-werk-
staetten.co.at* (ihre Rechtsvorgidnger seit 2000 Inhabe-
rin der Domain).

Der Beklagte vertrieb u.a. Originalmébel und
andere Antiquitdten aus der Wiener Werkstitte (1903
bis 1932). Er betrieb die Site unter der Adresse
http://www.wiener-werkstaette.at.2?)

Die Kligerin begehrte, den Beklagten schuldig
zu erkennen, die Verwendung der Domain www.wiener-
werkstaette.at zu unterlassen. Der Beklagte wire erst
seit einem spéteren Zeitpunkt Inhaber der Domain wie-
ner-werkstaette.at. Diese sei der Marke der Klagerin und
ihrer Domain verwechselbar dhnlich. Da die Kligerin
(bzw. Rechtsvorgiingerin) das Kennzeichen , Wiener
Werkstdtten“/,,Wiener Werkstaetten.at® zuerst ge-
braucht hitte, besédfle sie das bessere Recht. Die Kldgerin
stlitzte ihre Unterlassungs- und Loschungsanspriiche
betreffend die Verwendung der Bezeichnung ,,Wiener
Werkstitte® einerseits auf prioritédtsiltere Marken- und
Kennzeichenrechte, andererseits auf ihr Namensrecht,
weil [ Wiener Werkstitten® Bestandteil ihrer Firma
wire. Der OGH wies die Klage vollinhaltlich ab.

2.2. Die Klidgerin stiitzte ihre Anspriiche auf § 10
Abs 1 Z 2 MSchG. Danach gewdhrt die eingetragene
Marke ihrem Inhaber das ausschliefiliche Recht, Dritten
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zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschéftlichen
Verkehr ein mit der Marke gleiches oder dhnliches Zei-
chen fiir gleiche oder dhnliche Waren oder Dienstleistun-
gen zu benutzen, wenn dadurch fiir das Publikum die
Gefahr von Verwechslungen besteht, die die Gefahr
einschlieBt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich
in Verbindung gebracht wird.

§ 10 Abs 3 Z 2 MSchG schrédnkt das Recht des
Markeninhabers dahin ein, dass er einem Dritten nicht
verbieten kann, Angaben liber die Art, die Beschaffen-
heit, die Menge, die Bestimmung, den Wert, die geogra-
phische Herkunft oder die Zeit der Herstellung der Ware
oder der Erbringung der Dienstleistung oder iiber ande-
re Merkmale der Ware oder Dienstleistung, im geschéft-
lichen Verkehr zu benutzen, sofern dies den anstindigen
Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.

Zu den in § 10 Abs 3 Z 2 MSchG genannten
Angaben zihlt nach der Rsp z.B. bei einem Tontréger die
Angabe des Autors und Interpreten,23) oder wie im
gegenstindlichen Fall die Angabe ,,Wiener Werkstitte®,
um die Herkunft und Zeit der Herstellung anzuzeigen.
Nach den Feststellungen sind diese Herkunftsangaben
zutreffend.

Bei dieser Sachlage bedarf es noch einer Ausein-
andersetzung mit der — von der Klidgerin ebenfalls ins
Treffen geftihrten - (firmen-)namensrechtlichen An-
spruchsgrundlage. Es geht ndmtich nicht um den Ge-
brauch des Namens der Klidgerin durch den Beklagten
als solchen, sondern um den insoweit nahezu identen
Namensbestandteil ,,Wiener Werkstitte®, der eines
eigenstdndigen Schutzes nach § 9 UWG durchaus
zuginglich sein konnte.24) Voraussetzung dafiir ist aller-
dings seine selbststindige Unterscheidungskraft. Zu
Recht verneinen die Hochstrichter diese, da ,,Wiener
Werkstatten® fiir sich genommen nicht als Hinweis auf
die Kldgerin bzw. deren Firmenname ,,Wiener Werkstét-
ten Karl Hans Polzhofer GmbH" verstanden wird. Es
handelt sich um einen blof beschreibenden Begriff.2s)
Verkehrsgeltung hat die Kldgerin im erstinstanzlichen
Verfahren aber gar nicht behauptet; sie wéire mit der
notorischen Bedeutung des Begriffs ,, Wiener Werkstit-
te als bloBer Herkunftsbezeichnung fiir echte oder

19) Vgl. die Vergabebedingungen unter http://www.nic.at/de/docs/
AGB-2003.pdf; bestitigt durch Anfrage des Verfassers.

20) Vgl. die Berichte unter http://derstandard.at/?url=/?71d=844733
zur Domain bundesheer.at sowie http://www.eurolawyer.at/
pdffOGH_4_0Ob_176-01p.pdf zur Domain fpo.at.

21) Siehe http://www.omega.at (abgerufen am 13.2.2006); nach Aus-
kunft des Klagevertreters wurde der Wait Status 2 durch die
NIC. AT GmbH aufgrund des rechtskriftigen OGH-Urteils
wieder aufgehoben - soviel zum praktischen Bediirfnis fiir eine
Ubertragung.

22) Zu den niheren Hintergriinden dieses schon fiinften Rechts-
streits zwischen den Parteien vgl Fallenbdck, Entscheidungsan-
merkung, OB12006, 32 1.

23) Vgl OGH 19.10.2004, 4 Ob 215/04b - DELUCA, JUS Z/389%4 =
MR 2005, 187.

24) Vel. OGH 28.9.2004, 4 Ob 169/04p ~ AKYV, wbl 2005/43, 95
(Thicle) = OB 2005/25, 116 (Ganrerith) = ZIK 2005/70.74.

25) Ebenso Fallenbick, OBl 2006, 33.
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nachgebaute Produkie der historischen Wiener Werk-
stdtte?6) wohl auch unvereinbar.

3. austrica.at (Urheberrecht und Domain)

Diese ProvisorialE bereicherte das osterreichische
Domainrecht um eine weitere bemerkenswerte Facette:
Der Klidger leitete aus seinem (behaupteten) Urheber-
recht an einem Logo, das in grafischer Gestaltung u.a.
den Schriftzug ,,Austrica* enthilt, Anspriiche gegen die
Verwendung der gleichlautenden Osterreichischen
Domain ab. Das Hochstgericht lief3 die Frage offen, ob
dem klagerischen Werk der Gebrauchsgrafik iiberhaupt
UrheberschutziSd § 3 Abs 1 UrhG zukam,?7) da die Ver-
wendung des Wortes ,,Austrica” als Namen(-sbestand-
teil) bzw. Internet-Domain mit der grafischen Gestaltung
des (auch) eine Schrift in bestimmter Farbe und Form
enthaltenden Logos (optisch zu erfassenden Kennzei-
chens) nichts zu tun hatte. Die Beklagten griffen mE
durch die Domainverwendung in keine dem Urheber
vorbehaltenen Werknutzung ein, sodass urheberrechtli-
che Anspriiche aus dem Werk der bildenden Kunst von
vornherein zu Recht ausschieden.

4. powerfoods.at (Unterscheidungskraft; Verwechs-
lungsgefahr iwS)

4.1 Die klagende Powerfoods H. Petutschnig Ver-
triebsgmbH wurde 1995/96 gegriindet und betrieb ein
Dosenabfiillwerk. Sie entwickelte, erzeugte und fiilite
Energy-Drinks ab; in letzter Zeit begann sie, auch Well-
nessgetrdnke und fiir Fluglinien Bier abzufiillen. Kraft-
nahrungsprodukte oder sonstige Nahrungsergdnzungs-
mittel vertrieb sie nicht. Auf ihrer Website unter der seit
2003 registrierten eigenen Domain ,,powerfoods.at” pré-
sentierte sie sich als ,modernes Dosenfillwerk®.

Der beklagte Einzelunternehmer handelte u.a.
mit Nahrungsergidnzungsmitteln in Tabletten- und Pul-
verform, die er u.a. iiber seine unter der Domain ,,power-
food.at” seit 2002 eingerichteten Internetprisenz be-
warb.

Gestiitzt auf ihren Handelsnamen bzw. ihr Fir-
menschlagwort ,POWERFOODS* begehrte die Kldge-
rin nach § 43 ABGB, §§ 1,9 UWG im Sicherungsverfah-
ren vom Beklagten es zu unterlassen, den Domainnamen
‘powerfood.at’ im World Wide Web des Internet zu ver-
wenden.

42 Die ersten beiden Instanzen wiesen das
Sicherungsbegehren mangels Unterscheidungskraft des
klagerischen Zeichens ,,powerfoods® ab und verneinten
im Ubrigen das behauptete Domain-Grabbing wegen
»fehlender verwerflicher Absichten® des Beklagten.

Der OGH gab dem Sicherungsantrag statt und
wertete die Bezeichnung ,,Powerfoods™ fiir den Unter-
nehmensgegenstand der Klidgerin nicht als beschreibend,
sondern als unterscheidungskraftiges Firmenschlagwort,
fiir das Schutz nach § 9 Abs 1 UWG bestiinde. Nach Auf-
fassung der Hochstrichter kannte die englische Sprache
weder das Mehrzahlwort foods®, noch den Begriff
»powerfood™ oder ,power food”. Der Begriff war auch
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nicht im Duden-Fremdwdorterbuch als ein im deutschen
Sprachraum gebriuchliches Fremdwort zu finden. Es
handelte sich daher um eine sprachliche Neuschopfung,
die sich aus den Wortern ,,power” und ,,food“ zusam-
mensetzte. Angesichts der verbreiteten Kenntnis der
cnglischen Sprache wire allerdings davon auszugehen,
dass die Bedeutung dieser beiden Wérter (,Kraft®,
»Macht“ bzw. ,Nahrung*, ,Essen®) den beteiligten Ver-
kehrskreisen bekannt war. Der Sinngehalt der Wortver-
bindung ,,powerfoods“ konnte daher mit ,,Nahrung, die
Kraft verleiht“ oder ,,Kraftnahrung“ umschrieben wer-
den. In dieser Bedeutung handelte es sich vor dem Hin-
tergrund des kldagerischen Dosenfiillwerks um ein relati-
ves Fantasiewort.

Aufgrund der nahezu gegebenen Zeicheniden-
titdt zwischen ,,POWERFOODS“ und ,powerfood*
wiirde der an sich beachtliche Branchenabstand zwi-
schen den Streitteilen iiberbriickt werden, zumal ihre
Tatigkeitsbereiche einander zumindest insoweit dhnlich
wiren, als beide Parteien Nahrungsmittel im weiteren
Sinn vertrieben. Das begriindet angesichts der Fast-Iden-
titdt der Zeichen die Gefahr, dass in Wahrheit nicht
bestehende Beziehungen zwischen den beiden Unter-
nehmen angenommen wiirden. Die prioritétsélteren Fir-
menrechte der Kldgerin gaben schlieBlich den Ausschlag
zu ihren Gunsten.

43. Dass ,POWERFOODS*“ fiir die kldgeri-
schen Aktivitdten im Abfiillen von Energy-Drinks nicht
beschreibend (,,generisch®), sondern unterscheidungs-
kréftig (genug) ist, verwundert angesichts der Européi-
schen Markenrechtsprechung?s) wohl kaum noch. Der
Unterlassungsanspruch ist demnach unter diesem
Aspekt zutreffend begriindet. Dies gilt auch deshalb, da
sowohl fiir die besondere Bezeichnung eines Unterneh-
mens nach § 9 Abs 1 UWG als auch fiir Bestandteile
einer Firma als Firmenschlagwort nach nunmehr wohl
gefestigter Rsp?9) die gleichen Grundsitze wie im Mar-
kenrecht zu gelten haben.

26) Vgl. OGH 15.10.2002, 4 Ob 177/02m — Wiener Werkstitten II,
ecolex 2003/87, 182 = RdW 2003/120, 143, und 25.5.2004, 4 Ob
234/03w — Wiener Werkstitten 111, OJZ-1LSK 2004/235 = OBl
2004/67, 269 (Gamerith) = OBI-LS 2004/138, 208 = OBI-LS
2004/139, 208 = OBI-LS 2004/176, 212 = RAW 2004/534, 593 =
ZfRV 2004/32, 230 = EvBI 2005/4, 26.

27) Bejaht fiir Logo und Corporate Identity ,Zimmermann Fit-
ness*, OGH 22.6.1999, 4 Ob 159/99¢, MR 1999, 282 = OBI 2000,
130.

28) EuGH 28.4.2004, C-3/03P ~ Matratzen, ecolex 2005/104, 223
(Schumacher): Das Wort ,,Matratzen* ist aus Sicht der ange-
sprochenen (spanischsprachigen) Verkehrskreise nicht be-
schreibend fiir die mit der angemeldeten Marke ,,Matratzen
Markt Concord* gekennzeichneten Matratzen und Bettzeug.

29) OGH 28.9.2004, 4 Ob 169/04p — AKV/akvermittlung.at, wbl
2005/43 (Thiele) = OB 2005/95 (Gamerith) = Z1K 2005/70, 74;
16.10.2001, 4 Ob 226/01s — onlaw.co.at, wb] 2002/30, 44 = RAW
2002/128, 146 = ecolex 2002/83, 192 (Schanda) = OB12002/12, 91
= OBI-LS 2002/51, 65 = OBI-LS 2002/52, 65 = MR 2002, 51
(Hebensireit).



Unter Riickgriff auf die Europdische Rsp30)
argumentiert der 4. Senat folgerichtig, dass ein Unter-
nehmenskennzeichen, das sich aus einer sprachlichen
Neuschopfung mit mehreren Bestandteilen zusammen-
setzt, von denen jeder Bestandteil Merkmale der Waren
oder Dienstleistungen beschreibt, fiir die das Kennzei-
chen verwendet wird, selbst einen die Merkmale dieser
Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Charakter
hat.3l) Dies gilt aber — im Umkehrschluss — dann nicht,
wenn ein merklicher Unterschied zwischen der
Neuschopfung (hier: ,,powerfoods®) und der bloBen
Summe ihrer Bestandteile (,,power + foods“) besteht.
Voraussetzung dabei ist, dass die Neuschopfung auf
Grund der Ungewdhnlichkeit der Kombination in Bezug
auf die genannten Waren oder Dienstleistungen einen
Eindruck erweckt, der hinreichend weit von dem
abweicht, der bei blofler Zusammenfiigung der ihren
Bestandteilen zu entnehmenden Angaben entsteht, und
somit iiber die Summe dieser Bestandteile hinausgeht.
Demzufolge wiére die Bezeichnung ,powerdrinks® fiir
den Geschiftskreis der Kldgerin, ndmlich Energy-Drinks
in Dosen abzufiillen, blofl beschreibend gewesen,
powerfoods* hingegen nicht.32)

Eine durchgreifende Branchen- oder Warenver-
schiedenheit zwischen den von den Streitteilen herge-
stellten Waren ist nicht feststellbar. Nahrungsergin-
zungsmittel mit Energy-Drinks ,hinunter zu spiilen“
bzw. sie zu substituieren ist gleichwohl iiblich, insbeson-
dere in Fitnessstudios. Da liegt die Annahme durchaus
nahe, dass das vorberechtigte Unternehmen der Kligerin
mit dem nachberechtigten des Beklagten oder zu den
von diesem vertriebenen Waren in Beziehung steht.33)

Im Recht der Unternehmenskennzeichen (§ 9
UWG) ist seit jeher anerkannt, dass im Rahmen der Ver-
wechslungsgefahr die Ahnlichkeit der Kennzeichnun-
gen, die Branchennihe und die Kennzeichnungskraft des
dlteren Kennzeichens zu priifen sind, wobei hierbei eine
Wechselwirkung derart besteht, dass z.B. bei Bran-
chenidentitét eine geringere Ahnlichkeit geniigen kann,
andererseits aber ein erheblicher Branchenabstand
durch eine hohe Kennzeichnungskraft und/oder eine
hohe Zeichenihnlichkeit oder Identitdt tiberwunden
werden kann, d.h. die Verwechslungsgefahr zu bejahen
ist.3¥) Dabei gilt der Grundsatz: Je niher die
Waren/Dienstleistungen einander stehen, desto weiter
muss der Kennzeichenabstand sein und umgekehrt. Es
kommt eben auf eine Gesamtbeurteilung an, die - als
Rechtsfrage — reversibel bleiben muss.

44  Das  klagerische  Firmenschlagwort
»~POWERFOODS* setzte sich im vorliegenden Fall erst
in dritter Instanz duferst ,kraftvoll” gegen die nahezu
zeichenidente jiingere Domain ,,powerfood.at durch
und tiberwand den durchaus beachtlichen Branchenun-
terschied zwischen einem Dosenablfiiller fiir Energy-
Drinks und dem Handler von Nahrungsergdnzungsmit-
teln in Tablettenform. Als bitterer Beigeschmack bleibt,
dass der OGH den durchaus beachtenswerten marken-
rechtlichen Waren- und Dienstleistungsunterschicd
durch das Abstellen auf den konturlosen Uberbegriff
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,Lebensmittelbranche im weiteren Sinne“ nahezu ad
absurdum fiithrte.35)

5. wohnbazar.at Il (Verwechslungsgefahr;
Urteilsveroffentlichung)

5.1 Das Hochstgericht blieb bei seiner bereits im Siche-
rungsverfahren36) vertretenen Rechtsauffassung, dass
die Bezeichnung ,BAZAR® fiir die von der klagenden
Partei angebotenen Dienstleistungen (Printmedium fiir
den privaten Anzeigenmarkt) nicht rein beschreibend
iSd § 4 Abs 1 Z 4 MSchG, sondern — wenngleich schwach
— 50 doch unterscheidungskriftig genug ist, um die zum
benachbarten Immobilienanzeigenmarkt bestehende
Branchennihe zu iberbriicken. Dafiir reicht aus, dass die
Beklagte lediglich eine aus der kldgerischen Wortmarke
und einem allgemein beschreibenden Zusatz (,,wohn-*)
gebildete Bezeichnung beniitzt.

Auch schwache Zeichen werden jedenfalls dann
verletzt, wenn — wie hier — das von der Kldgerin als Fir-
menschlagwort, Zeitschriftentitel und Marke verwende-
te Zeichen zur Génze iibernommen wurde und innerhalb
des iibernehmenden Zeichens keine untergeordnete
Rolle spielt und nicht gegeniiber den Bestandteilen, die
den Gesamteindruck priagen, in den Hintergrund tritt.

Aufgrund von Zeichen- und Branchen&hnlich-
keit blieb das kligerische Markenzeichen (,,BAZAR®)
auch im Hauptverfahren gegeniiber den verwechslungs-
tauglichen Domains ,wohnbasar.at® und ,wohn-
bazar.at“ siegreich. Die beklagte Partei musste die
Domains nicht nur l6schen, sondern Rechnung iiber
erzielte Gewinne legen sowie eine teure Verdifentli-
chung in der Neuen Kronen Zeitung vornehmen (las-
sen).

30) EuGH 12.2.2004, C-265/00 — Campina Melkunie BV./.Benelux-
Merkenbureau - BIOMILD, wbl 2004/81, 183 = ZER 2004/36,
173 = OBI-LS 2004/128, 158.

31) Demzufolge ist ein Eintragung des Wortes ,,biomild* als Marke
fir Joghurt mangels Unterscheidungskraft unmoglich; zum
gemeinschaftweiten MaBstab s Wiltschek, UWG7 (2003) E 1664
ffzu § 9 UWG.

32) Diese Auffassung iiberzeugt Gamerith, Entscheidungsanmer-
kung, OB1 2005, 266 {, nicht, der dariiber hinaus auch mE véllig
zutreffend auf die véllige Branchenferne der Streitteile hin-
weist.

33) Zur mittelbaren Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn zwi-
schen der Herstellung und dem Vertrieb von Tabasco-Gewiirz-
sofle und dem Betrieb mehrerer Restaurants bereits OGH
29.4.1980, 4 Ob 317/80 — Tabasco I, OBI 1981, 24 = SZ 53/69;
dhnlich weit Wiltschek, UWGT (2003) E 2095 zu § 9 UWG:
bespielte Tontrdger zu Musikdarbietungen.

34) Vgl auch OGH 3.4.2001, 4 Ob 73/01s — pro-solution.at, wbl
2001/266 = ecolex 2001/281, 757 (Schanda) = EvBI 2001/176 =
RAW 2001/610, 592 = MR 2001, 258 = OBI 2001, 263 = JUS
Z/3331 zur ,,Fast-Idenitiit der Zeichen™.

35) In diesem Sinn auch Gamerith, Entscheidungsanmerkung, OBI
2005, 2606, 267.

36) OGH 19.8.2003. 4 Ob 160/03p — wohnbazar.at I, MR 2004, 71 m
Anm Thiele, MR 2004, 32 mit Darstellung des Sachverhalts.
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5.2. Gerade in jlingerer Zeit beschéftigten Fra-
gen der Urteilsverdffentlichung nach kennzeichen- oder
wettbewerbsrechtlichen VerstoBlen auf Websites ver-
stdrkt die osterreichischen Gerichte.3?) Dadurch bildete
sich eine nunmehr wohl als gefestigt zu bezeichnende
Rsp heraus, die sich am ,,offline“ entwickelten Talions-
prinzip der Urteilsverdffentlichung im Internet orien-
tiert.38) Es gilt das Postulat des gleichen Veroffentli-
chungswertes. Demzufolge soll auch — ohne besonders zu
begriindenden Anlass ~ ein ,Medienbruch* vermieden
werden. Nach stidndiger Rechtsprechung besteht der
Zweck der Urteilsverdffentlichung darin, das Publikum
iiber einen Gesetzesverstof3 aufzuklaren, welcher auch in
Zukunft noch nachteilige Auswirkungen besorgen ldsst.
Eine Wiederholungsgefahr allein reicht nicht. Es ist not-
wendig, aber auch ausreichend, mit der Urteilsveréffent-
lichung jene Verkehrskreise zu erreichen, denen gegen-
iiber die beanstandete Werbung wirksam geworden ist.
Eine vollstindige Gewdahr dafiir, dass jeder einzelne, der
vom Gesetzesverstol Kenntnis erlangt hitte, auch von
der Urteilsvercffentlichung Kenntnis erlangt, ist nicht
notig. Die Urteilsverdffentlichung darf ndmlich keinen
erheblich anderen oder grofleren Auffilligkeitswert als
die beanstandete MaBBnahme haben. Fiir die Beurteilung
des Umstandes, ob die Urteilsveroffentlichung notwen-
dig ist, ist der Zeitpunkt des Schlusses der Verhandlung
erster Instanz mafgebend.3%) Dass die Veroffentlichung
des Urteils weit eher der Werbung fiir den Kldger und
der Demiitigung des Beklagten als einer sachlichen
Information dient, macht sie unzulidssig.40) Die Urteils-
verdffentlichung allein in jener Zeitung, die eine gemaif
§ 28 UWG gesetzwidrige Werbeaktion durchfiihrte und
nicht auch in der auf Verdffentlichung klagenden Zei-
tung reicht dann aus, wenn dies sonst in viel gréBerem
Maf} der Werbung fiir die Kldgerin und zugleich der
Demiitigung der Beklagten dienen wiirde als einer sach-
lichen Information der in Betracht kommenden Ver-
kehrskreise liber den Wettbewerbsverstof3 der Beklag-
ten.4)

Zu diesen bereits entwickelten Grundsitzen
steht die vorliegende E des OGH in einem gewissen
Spannungsverhéltnis, wenngleich sich aus der vom
Hochstgericht gewéhlten Formulierung kein besonderes
hohes Maf} an Zustimmung zur Berufungsentscheidung
ableiten ldsst: die vom Berufungsgericht auferlegte Ver-
offentlichungspflicht der beklagten Partei nicht nur im
Internet, sondern auch in der ,Neuen Kronen Zeitung®
trotz erheblich unterschiedlicher Reichweiten (und
Kosten) stellt , keine grobe Fehlbeurteilung* dar, kommt
es doch stets auf die Umsténde des Einzelfalles an.

5.3. Das Hochstgericht betont in der E wohnba-
zar.at den kennzeichenrechtlichen Grundsatz, dass die
Zivilgerichte die Schurzfihigkeit einer Marke selbststin-
dig, d.h. unabhingig vom Patentamt oder sonstigen Ver-
waltungsbehdérden, zu priifen haben. Dem ohnedies von
den Unterinstanzen abgewiesenen Unterbrechungsan-
trag der beklagten Partei wire schon mangels Prijudizia-
litdt kein Erfolg beschieden, das die Kldgerin ihren
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Unterlassungsanspruch auch auf ihr Firmenschlagwort
stlitzen konnte.

Lehre und Rsp#2) legen § 57 MSchG dahin aus,
dass das Gericht selbstdndig zu priifen hat, ob eine regi-
strierte Marke schutzfihig ist. Ist vor dem Patentamt ein
Loschungsverfahren anhéngig, so steht es im Ermessen
des Gerichts, ob es den Rechtsstreit unterbricht und die
Entscheidung des Patentamts abwartet. § 57 MSchG
setzt ndmlich eine Unterbrechung voraus, ohne dariiber
eine ausdriickliche Anordnung zu treffen. An dieser
Auffassung, dass das Gericht — anders als nach § 156 Abs
3 PatG43) — nicht verpflichtet ist, das Verfahren zu unter-
brechen, hat der Oberste Gerichtshof auch nach Ein-
fithrung des § 156 Abs 3 PatG festgehalten.44)

Erst jingst hat der OGH45) ergidnzend zum
Patenverletzungsprozess festgehalten, dass die Unter-
brechungswirkung des § 156 Abs 3 PatG auf das strafpro-
zessuale Vorverfahren keine Anwendung findet.

6. palettenbérse.com (Internationale Gerichts-
zustindigkeit)

6.1. Die Klagerin verfiigte iiber die in Osterreich cinge-
tragene Wortmarke ,,Palettenbdrse® und klagte den in
Deutschland ansidssigen Inhaber der US-Domain ,,palet-
tenbodrse.com* vor dem HG Wien auf Unterlassung,
Ubertragung bzw. Beseitigung . Ohne die Klage zuzustel-
len, wiesen die erste und zweite Instanz die Klage man-
gels inldndischer Gerichtszustédndigkeit ab.

Das Hochstgericht schloss eine zivilprozessuale
Zustédndigkeit der Osterreichischen Gerichte keineswegs
von vornherein aus, da sich der Beklagte durch ,riigelose
Einlassung® iSd Art 24 EuGVVO auf die Austragung
des Rechtsstreits in Wien verstdndigen kénnte.

Demzufolge durfte das Erstgericht im Anwen-
dungsbereich der Briisseler-Verordnung eine internatio-
nale Unzustdndigkeit nicht von sich aus wahrnehmen
und die Klage a limine zuriickzuweisen, sondern es hatte
vielmehr dem Beklagten die Méglichkeit zu geben, sich
einzulassen.

37) Vgl. OGH 18.8.2004, 4 Ob 141/04w — Pop-Up-Fenster, MR 2004,
349 (Korn); 28.9.2004, 4 Ob 155/04d - betdall.com, ecolex
2005/21, 53 (Burgstaller) = RAW 2005/133, 100 und jeweils wN
zur Rsp.

38) Eingehend stat vieler Ciresa, Urteilsveroffentlichung? (2006)
Rz 315 f mwN.

39) OGH 27.2.1985, 4 Ob 305/85 - Jetzt kaufen, doppelt sparen, OBl
1986, 68 = SZ 58/38; 27.7.1993, 4 Ob 91/93 - Ringe, SZ 66/91 =
OBI1 1993, 212 = ecolex 1993, 760.

40) OGH 7.3.1978, 4 Ob 304/78 — Hol’ dir Geld vom Staat, OBl
1980, 46.

41) OGH 22.4.1975,4 Ob 312/75 - Fertighaus, OBl 1976, 25.

42) OGH 11.5.1976, 4 Ob 314/76 — Schwedenbomben, SZ 49/65 =
OBI 1976, 154 mwN aus Lehre und Rsp.

43) OGH 5.5.1987, 4 Ob 403/86 — Bodenbearbeitungsmaschine, SZ
60/76 = OBI 1988, 3.

44) OGH 27.2.1996, 4 Ob 8/96 - Ski- und Wanderstocke, ecolex
1996, 613.

45) 26.6.2003, 15 Os 78/03, EvB1 2003/191, 906 = JUS St/3437 = eco-
lex 2004/58, 118 (Engin-Deniz).



Die von den Unterinstanzen angenommene
internationale Unzustindigkeit des HG Wien konnte im
vorliegenden Verfahrensstadium noch nicht abschlie-
Bend beurteilt werden, sodass der OGH zur ordnungs-
gemifien Klagszustellung an den Beklagten durch das
Erstgericht zurlickverwies.

6.2. Werden Verletzungen von Marken-, Firmen-
und Namensrechten oder Wettbewerbsverstofe geltend
gemacht, so ist in “.at”-Domainstreitigkeiten mit ausldn-
dischen Beklagten aus dem EU/EWR-Raum die 6rtliche
und damit internationale Zustindigkeit des Gerichtes
gemiB Art 5 Z 3 EuGVU/LGVU zu bestimmen. Als
Erfolgs- und damit Tatort ist jeder Ort anzusehen, an
dem die Homepage unter der streitigen Domain abgeru-
fen werden kann.46) Auf dem Boden wohl bereiteter
Lehrmeinung4?) konnte sich der OGH mit einem Ver-
weis auf die zutreffende Rechtsansicht der Unterinstan-
zen begniigen, wonach in Domainstreitigkeiten mit aus-
ldndischen Beklagten, die ihren Wohnsitz in einem Mit-
gliedstaat des EuGVU/LGVU haben, der Abruf der
zugehorigen Website auf dem heimischen PC die rtliche
und damit internationale Zusténdigkeit des Erfolgsortes
nach Art 5 Z 3 leg.cit begriindet. Dies gilt insbesondere
fiir Rechtsstreitigkeiten um “.at”-Domains.

Dass in die Markenrechte des Inhabers einer
Osterreichischen Marke eingegriffen wird, wenn im Inter-
net eine Website aufgesucht werden kann, auf der fir
eine die Markenrechte des Klagers verletzende Ware
bzw. Dienstleistung geworben und auf der sie im Sinne
des § 10a Z 2 MSchG angeboten wird, hat das 6sterreichi-
sche Hochstgericht48) ebenfalls in einem Domainstreit
schon deutlich gemacht.49)

Bemerkenswert ist, dass die Eingangsgerichte
die Klage nicht a limine zuriickweisen diirfen, wenn die
internationale Zustdndigkeit fraglich sei, sondern das
ordentliche Verfahren durch Zustellung der Klage einzu-
leiten haben. Nach Art 24 EuGVVO wird das Gericht
eines Mitgliedstaats (sofern es nicht bereits nach anderen
Vorschriften dieser Verordnung zustidndig ist oder ein
ausschlielicher Gerichtsstand nach Art 22 leg.cit. zum
Tragen kommt) ndmlich dann zustéindig, wenn sich der
Beklagte — ohne den Mangel der Zusténdigkeit sogleich
geltend zu machen - auf das Verfahren einldsst. Lisst
sich der Beklagte, der seinen Wohnsitz im Hoheitsgebiet
eines Mitgliedstaats hat und der vor den Gerichten eines
anderen Mitgliedstaats geklagt wird, auf das Verfahren
nicht ein, so hat sich das angerufene Gericht —sollte seine
Zustindigkeit nach dieser Verordnung nicht begriindet
sein - von Amts wegen fiir unzustdndig zu erkldren (Art
26 EuGVVO). Die Rsp) versteht diese, auch in den
Artt. 18 und 20 LG VU inhaltsgleich enthaltenen Bestim-
mungen, seit jeher dahin, dass das angerufene Gericht
die Klage auch dann zuzustellen hat, wenn es bei Klage-
einbringung der Auffassung ist, unzustindig zu sein.

7. whirlpools.at (,,catch-all“-Funktion; Domain-
Grabbing; Haftung fiir Dritte)

7.1 Beide Streitteile vertreiben Whirlpools und verfiigen
tiber branchenbezogene, an sich beschreibende
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Domains. Technisch kann die Domain in beliebige Sub-
Level unterteilt werden, die durch Punkte getrennt zwi-
schen www und der Second-Level-Domain, dem Begriff
der direkt vor der Top-Level-Domain (at, com usw.),
steht. Der Kldger hat fiir seine Website unter
HShttp//www.armstark.com® unter anderem auch die
Netzadressen ,,hitp://www.armstark-whirlpools.at“ und
Hhttp//www armstarkwhirlpools.at®  eingerichtet. Der
beklagte Konkurrent tritt unter seiner Domain ,,whirl-
pools.at® im Netz auf, und ist seine Website unter
Hattp//www.whirlpools.at“  erreichbar. Er hat keine
Abwandlung der kldgerischen Domains als SLD fiir sich
registrieren lassen. Allerdings hat der Internet-Service-
Provider des Beklagten die Netzadresse ,,whirlpools.at*
so eingerichtet, dass alle vor einem Punkt vorangestelite
Sub-Level-Eingaben automatisch auf die Homepage
weitergeleitet werden. So fanden sich auch Nutzer, die
filschlich ,, www.armstark.whirlpools. at* (mit Punkt
statt Bindestrich) in den Browser tippten, unversehens
beim Beklagten wieder, da dieser ,technische Fehler*
automatisch auf ,, www.whirlpools.at® korrigiert wurde.

Die Gerichte hatten letztlich dariiber zu ent-
scheiden, ob diese Verwendung von Sub Level Domains
und die von &sterreichischen Providern standardmifig
eingerichtete ,catch-all“-Funktion dem geltenden Kenn-
zeichen- und Wettbewerbsrecht entspréche, insbesonde-
re ob durch die ,catch-all“-Funktion bewirkte ,,Auflo-
sung” von Sub-Level-Domains und die ,,Weiterleitung*
zur Website der Beklagten eine Benutzungshandlung im
Sinn des § 10a MSchG wire.

7.2 Die ersten beiden Instanzen wiesen den
Sicherungsantrag ab. Das Hochstgericht gab der bean-
tragten Einstweiligen Verfiigung hingegen statt.

Zur behaupteten Benutzung des kligerischen
Zeichens ,,armstark-whirlpools“ im kennzeichenrechtli-
chen Sinn fithrte der OGH zunéchst vollig zutreffend
aus, dass keine konkrete, gezielte Verwendung des Zei-
chens vorlige, sondern die ,,catch-all“-Funktion wahllos
jede beliebige, vom Internetnutzer eingegebene und
damit von vornherein nicht ndher definierte Sub-Level-
Domain (SLD) auflose.s!) Eine markenrechtliche

46) OGH 30.1.2001, 4 Ob 327/00t - cyta.at, wbl 2001/231, 337 (Thie-
le) = RAW 2001/428, 399 = ecolex 2001/186, 546 (Schanda) = MR
2001, 194 (Pilz) = OB12001, 225 (Kurz) = JUS Z/3192.

47) Siehe Thiele, Der Gerichtsstand bet Wettbewerbsverstdfien im
Internet, OJZ 1999, 754 ff mwN.

48) OGH 9.4.2002, 4 Ob 51/02g — amade.net, ecolex 2002/236, 598
(Schanda).

49) Vel auch OGH 24.4.2001, 4 Ob 81/01t — CICLON, OBl 2001,
269; 29.5.2001, 4 Ob 110/01g — BOSS-Zigaretten I, ecolex
2001/318, 849 (Schonherr) = EvB1 2001/194, 848 = OB12001, 145
=RdW 2001/752,737.

30) OGH 10.12.1998, 7 Ob 338/98a, RAW 1999, 349 = §Z 71/206 =
ZIRV  2000/18, 78, wund Czernich/Tiefenthaler/G.Kodek,
Europiisches Gerichtsstands- und Vollstreckungsrecht? Art 26
Rz 1 mwN.

51) AA Burgsialler, Sub-Level Domains und catch-all Funktion -
zuldssig? ecolex 2005, 454,
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Benutzungshandlung in Bezug auf ein bestimmtes (hier:
klagerisches) Zeichen ldge nicht vor, weshalb Anspriiche
nach § 10a MSchG wie auch nach § 9 UWG oder ein
unbefugter Namensgebrauch iSd § 43 ABGB ausschei-
den.

Das Hochstgericht hielt das Einrichten der
,catch-all“-Funktion aber fiir unlauter iSd § 1 UWG. Die
Vorgangsweise des Beklagten bewirkte eine ,sittenwid-
rige Kanalisierung von Kundenstromen* und wére mit
dem ebenfalls verponten gezielten Abfangen von Kun-
den vor dem Geschiftslokal des Konkurrenten ver-
gleichbar. Der Beklagte erreichte ndmlich durch den
Einsatz der ,catch-all“-Funktion das gleiche Ergebnis
wie bei der (gezielten) Verwendung von ,armstark” als
Third Level Domain (TLD).

Fiir das technische FEinrichten der Funktion
durch den Provider haftete der Beklagte nach den wett-
bewerbsrechtlichen Grundsitzen iSd § 18 UWG, da er
aufgrund seines Providervertrages dieses Verhalten
hitte abstellen miissen.

7.3 Auf den Punkt gebracht, stellt der OGH die
»catch-all“-Funktion mit dem gezielten Registrieren und
Verwenden einer Third-Level-Domain, die einer
Second-Level-Domain des Konkurrenten verwechselbar
dhnlich ist, gleich. Das Einrichten bzw. Belassen dieser
,,catch-all“-Funktion unter unmittelbaren Mitbewerbern
sei nach Auffassung des dsterreichischen Hochstgerich-
tes sittenwidrig.

Der BGH52) hat sich bereits ausfithrlich mit der
immer wieder behaupteten ,,unzuldssigen Kanalisierung
von Kundenstrdmen im Internet durch eine bestimmte
Domainwahl“ auseinandergesetzt und mE keine Veran-
lassung gesehen, dafiir eine neue Fallgruppe des sitten-
widrigen Wettbewerbs zu schaffen: ,,Zu fragen ist allein,
ob die - teilweise als solche empfundene - Liicke
nachtriglich durch Bejahung eines wettbewerbsrechtli-
chen Anspruchs geschlossen werden kann. Dies ist zu
verneinen.“ Der OGH fiihrt diese ldngst tiberwunden
geglaubte Fallgruppe nun iiber die Hintertiire wieder
ein.

Die vom Hochstgericht gezogene Parallele zur
Fallgruppe des unlauteren Abfangens (potentieller)
Kunden des Mitbewerberss3) besteht mE im Streitfall
nicht. Wie bei der Behinderung im Allgemeinen liegen
auch beim sogenannten Abfangen von Kunden wettbe-
werbskonformes und wettbewerbsfeindliches Verhalten
nahe beieinander. Denn es kann einem Anbieter nicht
zum Vorwurf gemacht werden, dass er sich auch um die
potentiellen Kunden seines Mitbewerbers bemiiht. Nach
der Rechtsprechung liegt ein unlauteres Abfangen von
Kunden daher nur dann vor, wenn sich der Werbende
gewissermaflen zwischen den Mitbewerber und dessen
Kunden stellt, um diesem eine Anderung des Kaufent-
schlusses aufzudrdngen. Es geht im konkreten Fall durch
den Einsatz der ,,catch-all“-Funktion aber nicht um ein
Ablenken, sondern um ein Hinlenken von Kunden, das
eben noch hinzunehmen ist.

Bei der Beurteilung des verschuldensunabhédngi-
gen Unterlassungsanspruches hat das Héchstgericht

medien und recht 3/06

ibersehen, dass der beklagte Verwender der Gattungs-
bezeichnung ,,whirlpools.at® als Domain an sich gegen
keine rechtlichen Bestimmungen verstot, es an einem
Rechtsbruch oder Rechtswidrigkeit also gerade fehlt.
Das Fehlen rechtlicher Regelungen iiber die Registrie-
rung von Internet-Adressen stellt jedoch blofl eine — fiir
manche - bedauerliche, allein durch die Schnelligkeit der
technischen Entwicklung zu erkldrende Liicke dar, die
nicht zur Stoérung des Wettbewerbs ausgenutzt werden
diirfe. Fiir derartige vorsitzliche Stérungen, wie etwa im
Fall des bewussten Einsatzes der Third-Level-Domain
warmstark.whirlpools.at durch den Beklagten fehlt es
im gegenstidndliche Fall.

7.4 Nach der wohl hinzunehmenden Provisorial-
entscheidung des OGH ist es im unmittelbaren Konkur-
renzverhiltnis stehenden Mitbewerbern verboten,
Bezeichnungen (Namen, Marken, Domains) des anderen
als Third Level Domains (TLDs) zur Kennzeichnung der
eigenen Website zu verwenden, selbst wenn dies nur
durch das Einrichten einer sog ,,TLD-catch-all-Funkti-
on* erfolgt. Osterreichischen Providern ist daher drin-
gend zu raten, dieses ,,Zusatzservice® nicht mehr anzu-
bieten, wollen sie kiinftig teure Regressprozesse ihrer so
geschidigten Firmenkunden vermeiden.

8. winsued @kompetenz.at (Titelschutz; Kennzeichen-
funktion einer E-Mail-Adresse)

8.1 Die spitere Kldgerin gab u.a. die Zeitschrift ,,Wirt-
schaftsnachrichten Siid“ heraus, die seit ca. 8 Jahren auf
dem Markt bestand. Seit 1998 wurden redaktionsintern,
aber auch in der Geschiéftskorrespondenz mit Kunden
sowie in den ,,Mediadaten® ihre E-Mail-Adressen mit
»winsued@kompetenz.at® und ,,winl@kompetenz. at*
verwendet. Eine Verkehrsgeltung des Titels oder der
daraus gebildeten Abkiirzungen konnte nicht festgestellt
werden.

Die spidtere Erstbeklagte war seit Februar 2004
Herausgeberin von ,,win. Magazin fiir Wirtschaft und
Erfolg“. Dieser Titel wurde im Janner 2004 fiir die Klasse
16 (Zeitschriften) zur Registrierung als Wort- und Bild-
marke angemeldet. Die Zweit- und Drittbeklagten
waren ehemalige Mitarbeiter der Kldgerin, die sich mit
der am Begriff ,,Gewinn* orientierten Zeitschrift ,,win.“
selbststdndig machten.

Die Kigerin begehrte letztlich u.a. den Beklag-
ten mittels Einstweiliger Verfiigung zu verbieten, ein
Wirtschaftsmagazin mit dem Titel ,,win. oder einem
verwechselbar dhnlichen Titel zu vertreiben. Die Gerich-

52) 17.5.2001, T ZR 216/99 — milwohnzentrale.de, JurPC Web-Dok
219/2001.

53) Vel. OGH 15.10.1996, 4 Ob 2244/96w - Stiftsparkplatz, OBl
1997, 61 = RAW 1997, 454, wonach das Abwerben moglicher
Gaste des Restaurants eines Mitbewerbers auf dem Buspark-
platz in dessen unmittelbarer Nihe sittenwidrig ist, wenn den
Buschauffeuren fir jeden zugefithrten Gast eine Provision ver-
sprochen wird.



te hatten im Wesentlichen dariiber zu entscheiden, ob ein
klagerischer Schutz fiir die seit Jahren verwendeten
Bezeichnungen ,,WIN Siid“ bzw. ,WIN“ nach §43
ABGB bzw. § 9 UWG bestiinde.

8.2 Entgegen den beiden Unterinstanzen, die
den Sicherungsantrag abweisen, erlie3 das Hochstgericht
die Einstweilige Verfligung zugunsten der Klégerin.
»WIN Siid“ bzw. ,winsued* lieBe sich zwanglos als
Abkiirzungen fiir ,,Wirtschaftsnachrichten Stid“ erken-
nen. Die Parteien richteten ihr gleichartiges Angebot —
ndmlich Wirtschaftsmagazine — an dieselben Verkehrs-
kreise im selben geografischen Raum. Internet Domains
besitzen nach st Rsp auch als Adresse von E-Mails eine
kennzeichnende Funktion. Durch die Verwendung der
Domain als E-Mail-Adresse erbringt der Domaininha-
ber den Kunden gegeniiber seine Dienstleistungen
erkennbar unter jenem Zeichen. Dabei ist nach einem
Teil der Lehre die Art der Verwendung der E-Mail-
Adresse als ,,Alias-Adresse“ oder ob die Domain als
Zusatz der Adresse fiir Mail-Zustellungen an Kunden
mitgeteilt wird oder ob die an die Mail-Adresse eines
Kunden gerichtete E-Mail unmittelbar, ohne dass dies
nach auflen in Erscheinung tritt, auf die unter der
Domain betriebene E-Mail-Adresse weitergeleitet wird,
ohne rechtliche Bedeutung.

Allein durch die kennzeichnende Funktion der
E-Mail-Adresse wiirde die Kldgerin bei ihrem Internet-
auftritt individualisiert. Gerade die E-Mail-Adresse
erdffnete Internetbenutzern Zugang zur Klidgerin, die
auf diesem Weg erreichbar sein will, um den Austausch
von Informationen zu ermdéglichen. Die Kldgerin ver-
wendete sie zur Erbringung von Internet-Dienstleistun-
gen. Damit wiéren aber die von der Klégerin verwende-
ten E-Mail-Adressen bzw. deren Bestandteile grundsétz-
lich schutzfdhig im Sinne des § 9 Abs 1 UWG. Der Zeit-
vorrang der Kldgerin wire evident und hétten daher die
Beklagten alles vorzukehren, um die eingetretene Ver-
wechslungsgefahr zu beseitigen.

8.3 Die schlagwortartige Abkilirzung ,,WIN* ist
fir die Zeitschrift ,, Wirtschaftsnachrichten Siid* unter-
scheidungskriftig genug, um durch die Verwendung der
E-Mail-Adressen ,winsued@kompetenz.at* und
»winl@kokmpetenz.at“ im geschéftlichen Verkehr ein
Unternehmenskennzeichen nach § 9 Abs 1 UWG zugun-
sten des Herausgebers zu begriinden. Dieses genief3t
letztlich zeitliche Prioritdt gegeniiber der erst spiter
angemeldeten Wortmarke ,,win. Magazin fiir Wirtschaft
und Erfolg” des konkurrierenden Wirtschaftsmagazins.

9. jobcafe.at, jobcafe.de (Schutzlandprinzip;
Prioritat)

9.1 In diesem Kennzeichenstreit standen einander der
einzelunternehmerische Kldger, Inhaber einer oster-
reichischen Wortmarke aus dem Jahr 2000 und einer
deutschen Wortbildmarke aus dem Jahr 2001 mit der
Bezeichnung ., JOBCAFE®, sowie die in derselben Bran-
che, ndmlich Personal- und Arbeitsvermittlungen, titi-
gen Beklagten, die  Job-Bdrse GmbH und ihre Ge-
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schiftsfiihrerin, gegentiiber. Strittig waren die Domains
»jobcafe.at”, ,jobcafe.de und ,job-cafe.de®, die der
Kldger unter Berufung auf seine Markenrechte und ilte-
re, gleichlautende Unternehmenskennzeichen bean-
spruchte.

Die Erstbeklagte, deren Geschiftsfithrerin die
Zweitbeklagte ist, war seit 22.8.2000 beim Amtsgericht
Miinchen unter dem Firmennamen ,Die Job-Borse
GmbH* mit dem Gegenstand Personalvermittlung pro-
tokolliert. Bereits seit Marz 1998 war sie in der Rechts-
form einer Gesellschaft blirgerlichen Rechts titig, Am
19.7.1999 lieB sich die Erstbeklagte die Domain ,,jobca-
fe.de”, am 8.9.1999 die Domain ,job-cafe.de“ und am
5.5.2000 die Domain ,,jobcafe.at” registrieren. Unter der
Internetadresse ,jobcafe.de” findet sich die Homepage
der Erstbeklagten, im linken oberen Bereich tibertitelt
mit ,jobcafe.de”. Inhaltsgleich ist ihre Homepage unter
»job-boerse.net”, ,jobcafe.at”, ,job-cafe.de”. Mit Stand
23.2.2005 fiihrte die Erstbeklagte 327 Bewerber aus
Osterreich in ihrer Kartei.

Eine dariiber hinaus gehende &ltere Prioritét des
Kldgers wurde demgegeniiber nicht bescheinigt.

Die Gerichte hatten zu entscheiden, ob die fiir
deutsche Websites benutzten dlteren Domains im Ver-
letzungsprozess erfolgreich einer in Osterreich registrier-
ten Marke entgegen gehalten werden knnten.

9.2 Der OGH bestitigte die abweisenden Provi-
sorialentscheidungen der Vorinstanzen und betonte
zunichst, dass die mit der Gegendullerung vorgelegten
Bescheinigungsmittel (fir eine allféllige dltere Prioritéit
der kldgerischen Unternehmenskennzeichen) nicht be-
ricksichtigt werden konnten, da die E des Erstgerichtes
(am selben Tag des Einlangens) bereits der Geschifts-
stelle zur Ausfertigung abgegeben wurde.

Demzufolge sei vom bescheinigten Sachverhalt
auszugehen, der eine éltere Prioritdt der Beklagten an
den strittigen Kennzeichen erkennen lie3. Dies gleich-
wohl unter der zwingenden Voraussetzung, dass die
Beklagten nach dem im Kennzeichenrecht geltenden
Schutzland- bzw. Territorialitdtsprinzip iber inldndische
Kennzeichenrechte an den Domains verfiigten. Dafiir
reichte der langjahrige Betrieb einer deutschsprachigen
Website aus, iiber die ein ,reger Geschéftsverkehr*
abgewickelt wurde. Die Beklagten hatten so eine Viel-
zahl von Personen vermittelt und konnten zahlreiche
Unternehmen als Kunden akquirieren. Die Datenbank
der Beklagten wies im Jahr 2005 ca. 300 Bewerber aus
Osterreich auf, im Jahr 2000 wiren es immerhin beschei-
nigte 160 Bewerber gewesen. Dadurch verfiigten die
Beklagten tiber schutzfahige Unternehmenskennzeichen
iSd § 9 Abs 1 UWG auch mit Wirkung fiir Osterreich.

9.3 Nach zutreffender Auffassung des OGH ist
auch bei der rechtsbegriindenden Benutzung von Inter-
net-Domains das im Kennzeichenrecht herrschende
Schutzlandprinzip zu beriicksichtigen. Demzufolge er-
fordert die Entstehung eines Kennzeichenschutzes nach
§ 9 UWG, § 80 UrhG oder § 43 ABGB eine spiirbare
Ingebrauchnahme der Domain im &sterreichischen
Inland. Nach Ansicht des Hochstgerichtes soll dafiir der
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im Ausland eingerichtete Betrieb einer geschéftlichen
Website in deutscher Sprache mit Kundenbezug zu
Osterreich gentigen.

Diese Ansicht vermag nicht zu liberzeugen: Die
beklagten Parteien bewarben — unstreitig - seit 2002 auf
ihrer Internetseite mehrere Leistungen, die nicht selbst
mit dem Kennzeichen ,jobcafe.de” versehen sind. Die
Leistungen sind vielmehr mit dem anderweitigen Begriff
»Jobboérse“ (,,ein Service der Jobborse“) gekennzeich-
net, der auch dem Firmennamen der Erstbeklagten ent-
spricht. Damit fehlt die eindeutige Zuordnung des
Dienstleistungsangebotes zum Kollisionszeichen. Die
Begriindung eines Kennzeichenrechts zugunsten der
beklagten Partei auf diesem Wege, das noch dazu ,fiir
den gesamten deutschsprachigen Wirtschaftsraum®, wie
es noch das Rekursgericht postulierte, gelten soll, ist aus-
geschlossen.>4)

Das Zeichen der Beklagten ,,www.jobcafe.de*
wurde weder fiir ein bestimmtes Produkt/Leistung be-
nutzt, noch als Marke fiir eine bestimmte Ware/Dienst-
leistung eingetragen. Dennoch ldsst der OGH — aufgrund
des als bescheinigt anzunehmenden Sachverhalts — die
vom Rekursgericht dargelegten Anforderungen an den
Erwerb einer Benutzungsmarke (Unternehmenskenn-
zeichen) als erfiillt gelten.

Nach Auffassung des BGHS35) entsteht das Recht
an der besonderen Bezeichnung eines Unternehmens
frithestens mit der Aufnahme des kennzeichenmé&Bigen
Gebrauchs. Das ist dann nicht der Fall, wenn die an sich
unterscheidungskriftige Domain ausschlieBlich als
Adressbezeichnung (im WWW) verwendet wird. Dann
nehmen die beteiligten Verkehrskreise namlich blof3 an,
es handelt sich bei der Domain um eine Angabe, die —
dhnlich wie eine Telefonnummer - den Adressaten zwar
identifiziert, nicht aber als Hinweis auf die betriebliche
Herkunft gedacht ist, m.a.W. die Domain muss kennzei-
chenmifig verwendet werden, um bestimmte Produkte
oder Dienstleistungen des Unternehmens bzw. das
Unternehmen selbst herkunftsmiBig hervorzuheben.

Fir die rechtsbegriindende Beniitzung von
Domains muss ein hinreichender Inlandsbezug vorlie-
gen. Das kennzeichenrechtlich geschiitzte Produkt/Lei-
stung muss in einem Land, in dem es online abgerufen
werden kann, splirbar vermarktet werden. Fir die
behaupteten kennzeichenrechtlichen Anspriiche (hier
der beklagten Parteien) ist auf Grund des Schutzland-
prinzips von diesen nachzuweisen, dass das entsprechen-
de Kennzeichen im Inland geschiitzt ist nach dem hiesi-
gen Kennzeichenrecht, gegenstdndlich also, dass die
beklagten Parteien {iber unregistrierte Kennzeichen-
rechte fiir den Begriff ,,Jobcafe* in Osterreich verfiigen.
Die vom Erstgericht getroffene Feststellung, dass mit
Stand Februar 2005 die Erstbeklagte 327 Bewerber aus
Osterreich in ihrer Kartei fiihrte, reicht dafiir mE keines-
wegs aus. Zu berticksichtigen ist ferner, dass die ster-
reichische Domain ,,jobcafe.at” nicht der vorbestehen-
den Firma oder dem vorbestehenden Namen der erstbe-
klagten Partei entspricht. Damit ist geradezu ausge-
schlossen, zumindest aber fraglich, ob der Verkehr die
Domain iiberhaupt als Unternehmenskennzeichen der
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beklagten Parteien versteht. In diesem Fall fehlt der
Domain namlich die diesbeziigliche Kennzeichenfunkti-
on.

10. bioking.at (Urteilsverdffentlichung)

10.1 Der VKI klagte — mit Unterstiitzung des BMSG -
auf Unterlassung von 18 gesetzwidrigen AGB-Klauseln
und begehrte die Urteilsverdffentlichung auf der Web-
seite des Beklagten mit der Internetadresse www.bio-
king.at oder, sollte der Beklagte seine Internetadresse
dndern, auf der Webseite, dic anstelle der genannten ver-
wendet wiirde. Das Erstgericht gab dem Unterlassungs-
begehren statt, wies das Verdffentlichungsbegehren
jedoch zur Génze ab, denn der Beklagte hatte ndmlich
sein Unternehmen in der Zwischenzeit verkauft und war
nicht mehr als Inhaber der genannten Domain regi-
striert. Eine Veroffentlichung auf seiner eigenen Website
war damit nicht mehr moglich. Der Klidger hitte ab
Kenntnis des neuen Inhabers die Verdffentlichung auf
dessen Webseite (mit der selben Internetadresse) begeh-
ren miissen.

Der VKI berief erfolgreich gegen die Abweisung
des Veroffentlichungsbegehrens und im Kostenpunkt,
der klagstattgebende Teil der Entscheidung wurde
rechtskriftig.

Der OGH hatte letztlich zu entscheiden, inwie-
weit die Erméchtigung zur Urteilsverdffentlichung auf
einer Website erteilt werden konnte, deren Betreiber
nicht der Beklagte, sondern ein aullenstehender Dritter
war, sowie ob ein auf Urteilsveréffentlichung in einer
Website gerichtetes Begehren den aktuellen Betreiber
dieser Website zu enthalten hatte oder ob die Bezeich-
nung der Website und der zu ihr fithrenden Internet-
adresse hieflir geniigte.

10.2 Das Hochstgericht bestétigte das Urteil des
OLG Innsbruck, das den klagenden VKI zur Veréffentli-
chung des obsiegenden Urteils auf der Webseite erméch-
tigte, die die beanstandeten gesetzwidrigen AGB ent-
hielt, ohne dass es darauf ankommt, wer aktueller Betrei-
ber der Webseite wiére.

Nach Auffassung des OGH muss ein auf Urteils-
verdffentlichung im Internet gerichtetes Begehren den
aktuellen Betreiber der Website nicht enthalten. Es
genligt die bloBe Bezeichnung der Website samt
zugehoriger Internetadresse. Den jeweiligen, von den
Streitteilen durchaus verschiedenen Website- bzw.
Domaininhaber trifft analog § 25 Abs 7 UWG ein ent-
sprechender Kontrahierungszwang. Ein Verstof3 gegen
§ 405 ZPO ist damit nicht verbunden.

10.3 Die Entscheidung stellt das erste oberstge-
richtliche Judikat zur Frage dar, inwieweit die Erméchti-

54) Vgl Omsels, Die Kennzeichenrechte im Internet, GRUR 1997,
328, 329, 330; vgl auch Fezer, Markenrecht3 (2001), § 3 Rz 312.
55) 22.7.2004,1 ZR 135/01 - soco.de, JurPC Web-Dok 19/2005.



gung zur Urteilsverdffentlichung auf einer Webseite
erteilt werden kann, deren Betreiber nicht der Beklagte,
sondern ein aufienstechender Dritter ist.

§25 Abs 3 UWG enthilt lediglich eine Ermichti-
gung der obsiegenden Partei, das iiber die Klage erge-
hende Urteil auf Kosten ihres Gegners zu verdffentli-
chen. Eine unmittelbare Leistungspflicht des Beklagten
im Sinne der Besorgung der Verdifentlichung ist im
Gesetz — mag man dies nun fiir einen Redaktionsfehler
halten oder nicht — ausdriicklich nicht vorgesehen. Der
Wortlaut des Gesetzes ist eindeutig einschrénkend. § 25
Abs 7 UWG verpflichtet den Medieninhaber, die Ur-
teilsverdffentlichung einzuschatten. Voraussetzung dafiir
ist ein vollstreckbarer, die obsiegende Partei zur Urteils-
verdffentlichung erméchtigender Titel und ein zivilrecht-
licher Auftrag der obsiegenden Partei an den Medienin-
haber. Diese Bestimmung bezieht sich auf alle Versf-
fentlichungsanspriiche nach § 25 UWG, also auch auf
den Fall des § 25 Abs 3 UWG. Im Hinblick auf diese lex
specialis braucht § 46 Abs 1 Z 2 MedienG nicht herange-
zogen werden.56)

Mit Inkrafttreten der MedienG-Novelle 2005,
BGBIT2005/49, am 01.07.2005 sind auch die Websites in
den ausdriicklichen Anwendungsbereich des §sterreichi-
schen Mediengesetzes einbezogen worden. Die alte Defi-
nition des Medieninhabers wurde durch eine Neufassung
des § 1 Abs 1 Z 8 MedienG ausdriicklich um Anbieter
von Content im Internet erweitert. Bei der Definition des
Medieninhabers stellt der Gesetzgeber bei elektroni-
schen Medien allgemein auf den inhaitlichen Gestaiter
und Verbreiter des jeweiligen Angebots ab.57) Unter
dem Begriff des Medieninhabers fallen auch jene, die das
elektronische Medium inhaltlich gestalten und dessen
Abrufbarkeit oder Verbreitung entweder besorgen oder
veranlassen.

Die Veroffentlichungserméchtigung in einen
direkt durchsetzbaren Verodffentlichungsanspruch des
obsiegenden Kldgers gegeniiber einem nicht am Rechts-
streit beteiligten Dritten, der zuféllig Medieninhaber der
Website ist, zu erstrecken, ist durch den Wortlaut des
§ 25 Abs 3 UWG nicht gedeckt. Allerdings kann gegen-
iiber dem Dritten als Medieninhaber iSd § 1 Abs1Z 8
MedienG idR die Bestimmung des § 25 Abs 7 UWG gel-
tend gemacht werden, weshalb es des Riickgriffs auf die
ausdehnende Auslegung des § 25 Abs 3 UWG gar nicht
bedarf.

11. hotspring.at (Domain-Grabbing; Beweislast)

11.1 Die Kldgerin produzierte und vertrieb seit den
1970er Jahren transportable Whirlpools (,,Spas®) unter
der in vielen Staaten geschiitzten Marke ,,HotSpring*,
die seit 25.10.2001 als Gemeinschaftswortmarke und
Osterreichischen Wortmarke (ua) fir transportable
Béder in Form beheizter Schwimmbecken eingetragen
wurde. Die Kligerin verfiigte iiber die Domain ,hot-
spring.com®. Thre europaweiten Vertricbspartnern ver-
figten Giber Domains mit der Second Level Domain
Lhotspring™ und der jeweiligen Landeskennung als Top
Level Domain (z.B. ,,hotspring.de” in Deutschland).

DOMAINRECHT

Der Firmengriinder und ehemalige Geschéfts-
fihrer der beklagten Partei war ein ehemaliger Ver-
triebspartner der Kldgerin, der ab 1993 selbst oder durch
verschiedene Firmen mit der Kldgerin zusammenarbeite-
tete. Am 16.10.1998 wurde die strittige Domain ,hot-
spring.at* auf eine seiner damaligen Firmen eingetragen
und schlieBlich am 14.12.2000 auf die beklagte GmbH
libertragen. Am 22.5.2002 wurde tiber das Vermogen der
Beklagten das Konkursverfahren ertffnet. Der Masse-
verwalter teilte der Klégerin mit, dass die Domain bereits
im April 2002 und damit vor Er6ffnung des Konkursver-
fahrens auf eine andere Firma (W-GmbH) iibertragen
worden wire. Die Beklagte war aber nach dem ,,Regi-
sterauszug® der gsterreichischen Domain-Vergabestelle
nach wie vor Inhaberin der strittigen Domain, da die
NIC.AT GmbH eine Ubertragung der Domain aufgrund
des durch die Kldgerin am 6.8.2002 erwirkten Wartesta-
tus 2 abgelehnt hatte.

Die Kldgerin begehrte — neben der in erster
Instanz rechtskriftig abgewiesenen — Domainiibertra-
gung, es ,der Beklagten zu verbieten, die Domain hot-
spring.at zu registrieren und/oder deren Registrierung
aufrecht zu erhaiten, sowie die Beklagte schuldig zu
erkennen, in die Loschung der Registrierung der
Domain einzuwilligen®, mit der Begriindung es lige sit-
tenwidriges Domain-Grabbing vor. Die erste Instanz gab
teilweise statt, die Berufungsinstanz wies zur Génze ab.

11.2 Das Hochstgericht gab dem kldgerischen
»Unterlassungsanspruch Folge und stellte das Ersturteil
wieder her. Die Beklagte als aktuelle Inhaberin der strit-
tigen Domain - und damit passiv klagslegitimiert — hitte
das sittenwidrige Domain-Grabbing ihres ehemaligen
Geschiftsfihrers zu verantworten. Abzustellen wére auf
den Zeitpunkt des Domainerwerbs (hier: 14.12.2000), zu
dem die von § 1 UWG verlangte Behinderungsabsicht
bestand. Im vorliegenden Fall hatte die Kldgerin bewie-
sen, dass ihre friihere Vertriebspartnerin die Domain
nach Auflésung des Vertriebsvertrags der Beklagten
ibertrug. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Kldgerin ihrer
friheren Vertriebspartnerin bereits untersagt, im Inter-
net ihre Logos, Namenssymbole, Designs und Marken zu
verwenden. Der Beklagten war dies bekannt, da ihr
(damaliger) Geschaftsfithrer auch Geschiéftsfiihrer der
Vertriebspartnerin der Kldgerin war und ihr sein Wissen
zuzurechnen wire. Der Beklagten war es demgegeniiber
nicht gelungen, ein nachvollziehbares Eigeninteresse an
der Ubertragung darzulegen, wozu sie nach der Beweis-
lastverteilung in Domain-Grabbing-Féllen verpflichtet
gewesen wire. Damit war davon auszugehen, dass die
Beklagte die Domain in der Absicht erworben hatte, die
Kldgerin daran zu hindern, gleich wie in anderen Staaten
auch in Osterreich mit ihren Produkten unter einer
Domain auffindbar zu sein, die aus der Marke der Klige-

56) OGH 26.2.1991, 4 Ob 10/91, ecolex 1991, 403 = MR 1991, 244 =
OB11991, 117 = SZ 64/16 = wbl 1991, 238 (Schithmacher).

57) Vgl Anderl, Das neue Mediengesetz, ecolex 2005, 701; Zochbaui-
er, Mediengesetz - MedienG-Nov 2005, 11.
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rin und der Landeskennung gebildet wurde. Die darin
liegende Behinderung eines einheitlichen Internetauf-
tritts wire durchaus geeignet, die Wettbewerbsposition
der Klagerin mehr als nur unerheblich zu beeinflussen.

11.3 Mit der Registrierung einer Domain wird
nur dann sittenwidrig iSd § 1 UWG gehandelt, wenn der
Erwerber der Domain damit auch beabsichtigt, den Zei-
cheninhaber in wettbewerbswidriger Weise zu behin-
dern. Im Vordergrund steht das Fehlen eines sachlichen
Grundes fiir die Registrierung.’8) Unter Anwendung die-
ser Grundsédtze gelangt das Hochstgericht folgerichtig zu
den wesentlichsten Leitsdtzen der Domain-Grabbing-
Judikatur:59)

e FEin VerstoB3 gegen § 1 UWG unter dem Aspekt des
Domain-Grabbing setzt voraus, dass der Verletzer
bei Reservierung und Nutzung der Domain in Behin-
derungsabsicht gehandelt hat. Das subjektive Tatbe-
standselement der Vermarktungsabsicht oder Behin-
derungsabsicht muss bereits im Zeitpunkt der Regi-
strierung (oder des Rechtsiibergangs im Fall einer
Ubertragung der Domain) vorliegen; diese Absicht
muss das liberwiegende, wenn auch nicht das einzige
Motiv zum Rechtserwerb sein. Aus Anlass der Regi-
strierung fremder Kennzeichen als Domain mit Ver-
marktungsabsicht oder Behinderungsabsicht wird ein
Wettbewerbsverhiltnis ad hoc begriindet.

e Da das Vorliegen des subjektiven Tatbestandsele-
ments beim Domain-Grabbing wie jede im Inneren
gebildete Willensrichtung fiir den Klidger im Einzel-
fall oft nur schwer nachweisbar ist, der Vorsatz sich
aber aus Indizien ergeben kann, muss es geniigen,
dass der Klager einen Sachverhalt beweist (beschei-
nigt), aus dem kein nachvollziehbares Eigeninteresse
des Beklagten am Rechtserwerb an einer Domain
erkennbar ist. Dies wird etwa dann der Fall sein,
wenn die gewidhlte Domain gleich lautend mit dem
Kennzeichen eines Dritten ist, hingegen mit dem
eigenen Namen oder der eigenen Titigkeit des
Beklagten in keinerlei Zusammenhang steht.

Gerade der von der dsterreichischen Rsp gefor-
derte Nachweis der Behinderungsabsicht zum Zeitpunkt
der Domainregistrierungt9) ist fiir den Verletzten nur
sehr schwer zu erbringen. Insoweit gewdhrt der OGH
eine Erleichterung, als prima facie das erwiesenc Fehlen
eines sachlichen Grundes {iir die Registrierung der strit-
tigen Domain zu einer Beweislastumkehr zu Lasten des
potentiellen Grabbers fiihrt.

Der vorliegende Fall verdeutlicht mE einmal
mehr, dass das Domain-Grabbing mE weitgehend dem
Tatbestand der ,,bosgldubigen Markenanmeldung® gem
§ 34 MSchG®!) entspricht. Domain-Grabbing begeht
demzufolge, wer im geschéftlichen Verkehr zu Zwecken
des Wettbewerbs eine Domain bosgldubig anmeldet bzw.
sonst wie erwirbt. Die bosgliubige Domainanmeldung
(kurz: Domain-Grabbing) erfasst analog der sittenwidri-
gen Markenanmeldung all jene Fille, die als rechtsmiss-
briuchlicher oder sittenwidriger Domainerwerb zu qua-
lifizieren sind.62) Im Einzelnen lassen sich aus den Wur-
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zeln des Behinderungswettbewerbes und der sittenwidri-
gen Markenanmeldung die einzelnen Tatbestandsmerk-
male gewinnen.63)

12. steirerparkett.de, steirerparkett.ch (Wortbildmarke;
Unterscheidungskraft)

12.1 Die Kldgerin bzw. ihre Rechtsvorgédngerin produ-
zierten und vertrieben seit 1997 unter der Bezeichnung
,Steirer Parkett Parkettbdden in Deutschland, Oster-
reich, in der Schweiz und in 27 weiteren Lindern. Sie ver-
fiigte seit 1997 iiber die Domain ,steirerparkett.at” und
war Inhaberin der seit 21.1.1997 geschiitzten Wortbild-
marke mit dem Wortteil ,,Steirer Parkett, das Original®.

Die beklagten Parteien vertrieben ebenfalls Par-
kettbdden und kannten die Firma und die Domain der
Kldgerin. Im Jahr 2000 lie} die Erstbeklagte die spiter
strittigen Domains ,,steirerparkett.de” und ,steirerpar-
kett.ch* fiir sich registrieren. Die zugehdrigen Internet-
adressen wurden automatisch auf die ,,Hauptdomain“
der Beklagten ,,weitzerparkett.at” durchgeschaltet.

Gestiitzt auf ihre priorititsdltere Wort-Bild-
Marke, Namens- und sonstige Kennzeichenrechte, auf
den Vorwurf sittenwidrigen Domain-Grabbings nach § 1
UWG sowie wegen Irrefithrung nach § 2 UWG beantrag-
te die Klégerin die Erlassung einer einstweiligen Verfii-
gung. Die beiden Unterinstanzen gaben dem auf Unter-
lassung gerichteten Sicherungsantrag statt.

12.2 Der OGH wies das Sicherungsbegehren ab
und verneinte eine Schutztauglichkeit der kldgerischen
Bezeichnung ,steirerparkett®, die sich aus den Wértern
Loteirer” und ,,Parkett zusammensetzte. Durch ihre
Verbindung entstand keine eigenartige sprachliche Neu-
bildung, die anders verstanden wiirde als die Summe
ihrer Bestandteile und daher geeignet wire, als (betrieb-
licher) Herkunftshinweis zu wirken. ,Steirer” wiirde
auch in der Verbindung mit ,,Parkett” als Hinweis auf die
geografische Herkunft und nicht auf die Herkunft aus
einem bestimmten Unternehmen verstanden; die Bedeu-
tung von Parkett als Bezeichnung (auch) eines getifelten
FuBbodens bliebe gleich. Dass die Klédgerin fiir die
Bezeichnung ,.Steirerparkett” Verkehrsgeltung erreicht
hitte, war weder behauptet noch bescheinigt. Damit
fehlte es aber auch — so die Hochstrichter — an den Vor-

58) Vgl Viefhues, Kennzeichenrecht in: Hoeren, Handbuch Multi-
mediarecht, Teil 6 Rz 155 {f; Stockinger/Kranebirter, Kriterien
fiir den rechtméfigen Gebrauch von Internet-Domain-Bezeich-
nungen, MR 2000, 3 mwN.

59) Instruktiv zusammengefasst von Grifi, Neue Medien und ,altes™
Welttbewerbsrecht, SachV 2003/1, 1, 2.

60) Deutlich OGH 17.8.2000, 4 Ob 158/00i -- gewinn.at, ecolex 2001,
128 (Schanda) = EvB1 2001/20 = GRURInt 2001, 468 = MMR
2001, 307 (Schanda) = MR 2000, 322 = OBI 2001, 26 (Schram-
bock) = RAW 2001/32, 21 = wbl 2000/87.

61) Vormals: ,Sittenwidrige Markenanmeldung™ nach § 34 MSchG
idF vor der Marken-Nov 1999, BGBIT1999/111.

62) Vgl Nauta, Sittenwidriger Markenrechtserwerb, ecolex 2003,
250 mwN.

63) Eingehend dazu nunmehr Thiele in Kucsko (Hg), marken.
schutz (2006), 638 [f mwN.



aussetzungen des geltend gemachten Namensschutzes
nach § 43 ABGBiVm § 9 UWG.

12.3. Die im Provisorialverfahren ergangene
Entscheidung kniipft an die bisherige Rsp®4) zur fehlen-
den Unterscheidungskraft in Domainstreitigkeiten an.
Unter Bezugnahme auf die jiingste Eintragungspraxis
des Europidischen Markenamtes6s) ist die vom OGH
attestierte Schutzuntauglichkeit naheliegend. Zeichen-
bestandteile, die eine geografische Herkunftsangabe
beinhalten, sind ndmlich dann beschreibend, wenn im
Hinblick auf die beanspruchten Waren die beteiligten
Verkehrskreise annehmen kdnnten, dass die betreffen-
den Waren von diesem Ort stammen. Es kommt nicht
darauf an, ob das Zeichen in dieser Bedeutung gramma-
tikalisch korrekt gebildet ist. Die Verbraucher werden
beidem Zeichen ,,Steirer Parkett” einen direkten Bezug
zu dem Bundesland Steiermark herstellen und es somit
lediglich als eine Angabe der geografischen Herkunft der
getéfelten HolzfuBboden verstehen.

SchlieBlich verneinten die Hochstrichter — eben-
falls vollig zutreffend — unlauteres Domain-Grabbing, da
die Beklagten ein eigenes rechtliches Interesse am sei-
nerzeitigen Erwerb der Domains bescheinigen konnten.
Nach den getroffenen Feststellungen hatten die Beklag-
ten im Zeitpunkt der Registrierung mit der Kldgerin
zusammengearbeitet und deren Produkte vertrieben.
Das schloss es jedenfalls nicht aus, dass die Beklagten die
Domains erworben hatten, um die Produkte der Klige-
rin zu vertreiben. Es war der Kldgerin daher nicht gelun-
gen, im Provisorialverfahren einen Sachverhalt zu
bescheinigen, der den Vorwurf des sittenwidrigen
Domain Grabbings rechtfertigte.66)

13. austrian.at (Domain-Grabbing; Beweislast-
verteilung)

13.1 Das klagende Luftfahrtunternehmen, Austrian Air-
lines Osterreichische LuftverkehrsAG, beanspruchte die
strittige Domain ,,austrian.at fiir sich. Der Beklagte
hielt unter der zugehdrigen Website iiber fiinf Jahre hin-
durch keine eigenen Inhalte bereit, sondern nur den Hin-
weis auf die durch einen Provider erfolgte Registrierung
(sog. ,,Domain-Parking*). Stattdessen bot er die Domain
iiber eine Domainbérse zum Kauf an. Gestiitzt auf ihre
Firmen- und (bekannten) Markenrechte an ,,Austrian
Airlines“ sowie auf die Behauptung sittenwidrigen
Domain-Grabbings brachte die AUA Klage ein.

13.2 Das Hochstgericht bestétigte die Klagsstatt-
gabe durch die Unterinstanzen und fiihrte zun4chst unter
Bezugnahme auf Vorjudikatur?) aus, dass es sich beim
Domain-Grabbing um ecine Form des sittenwidrigen
Behinderungswettbewerbs handelte.

Die (festgestellle) Tatsache, ob und wie der
Beklagte die Domain genutzt hatte, lie durchaus Riick-
schliisse auf sein Interesse an der Domain und damit auf
(un-)lautere Motive bei deren Erwerb zu. Das Erstge-
richt konnte nicht feststellen, zu welchem Zweck der
Beklagte die Domain registrieren lef3. Hétte der Beklag-
te bewiesen, dass er die Domain im Anschluss an die
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Registrierung oder jedenfalls noch vor seinem Kaufan-
bot an die Klédgerin fiir eine Website verwendet hatte, so
hitte dies darauf schlieBen lassen, dass der Beklagte die
Domain nicht in Behinderungsabsicht, sondern aus lau-
teren Motiven erworben hitte.

13.3. Die vorliegende Entscheidung betont ein-
mal mehr die Beweislastverteilung beim Domain-Grab-
bing, wonach es fiir die Behinderungsabsicht im Zeit-
punkt des Domainerwerbs, die idR vom Kléger zu bewei-
sen ist, ausreicht, dass er einen Sachverhalt beweist, aus
dem kein nachvollziehbares Eigeninteresse des beklag-
ten Grabbers am Rechtserwerb der Domain erkennbar
ist.58) Ob der Umstand, dass der Beklagte diec Domain
erst fiinf Jahre nach ihrer Registrierung zum Kauf ange-
boten hat, eine Behinderungsabsicht zum Zeitpunkt des
Domainerwerbs ausschlieBt, richtet sich nach den
Umstdnden des zu beurteilenden Falles, und konnte in
concreto vom Beklagten nicht zu seinem Vorteil genutzt
werden.

Den Einwand des Beklagten, die Kldgerin hitte
iiber Jahre die Fremdregistrierung geduldet, sodass sich
ihr Klagebegehren nunmehr als Rechtsmissbrauch dar-
stellen wiirde, wies der OGH véllig zutreffend unter Hin-
weis darauf zuriick, dass die unlauteren Motive der
Rechtsausiibung die lauteren Motive eindeutig iiberwie-
gen miissen.®%) Auch zu dieser Frage richtete sich die
Beurteilung nach den Umsténden des jeweiligen Anlass-
falls, wobei eine grobe Fehlbeurteilung durch das Beru-
fungsgericht keinesfalls bestand.

14. Zusammenfassung

Die namens- und kennzeichenrechtliche Einordnung der
Internet Domains schreitet weiter ziigig voran. Nach
iber 80 Entscheidungen seit 1998 bereitet allerdings die
Anwendung des § 43 ABGB und des § 9 UWG immer
noch so manches Kopfzerbrechen. Nach Auffassung des
BGH") steht z.B. im Fall von Gleichnamigen der
Domainname demjenigen zu, der den Namen als erster

64) Deutlich OGH 10.2.2004, 4 Ob 229/03k — autobelehnung.at,
pfandleihanstalt.at, JUS Z/3774 = EvBIl 2004/158 = MR 2004,
374 (Thiele) = RAW 2004/408, 461 (Fraiss); 13.2.2001, 4 Ob
316/00z — immobilienring.at, = ecolex 2001/157, 461 (Schanda) =
JUS Z/3182 = OBI12002/9, 81 = wbl 2001/230, 335 ( Thiele).

65) HABM 5.4.2005, R 1037/2004-2 - Osterreicher Quelle, GRUR
2005, 682.

66) Ahnlich OGH 13.11.2001, 4 Ob 260/01s — obertaucrn.at, ecolex
2002/109, 269 (Schanda); 14.5.2001, 4 Ob 106/01v ~ adnet.at I,
ecolex 20017282, 757 = MR 2001, 408 = OB 2002/34, 164.

67) OGH 10.2.2004, 4 Ob 229/03k — autobelehnung.at, pfandleihan-
stalt.at, JUS Z/3774 = EvBl 2004/158 = MR 2004, 374 (Thiele) =
RdAW 2004/408, 461 (Fraiss).

68) Grundlegend OGH 12.6.2001, 4 Ob 139/01x - taeglichalles.at,
ecolex 2001/351, 923 (Schanda) = K&R 2002, 52 (Thiele) = MR
2001, 245 (Korn) = RAW 2001/751,737 = wb1 2001/319, 540.

69) Karner in Koziol/Bydlinski/Bollenberger, ABGB § 1295 Rz 22
mwN.

70) Jingst 23.6.2005, I ZR 288/02 — hufeland.de, JurPC Web-Dok
52006; 9.6.2005. T ZR 231/01 - segnitz.de, JurPC Web-Dok
7/2006.
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flir sich hat registrieren lassen. Es gilt insoweit das
Gerechtigkeitsprinzip der Prioritdt der Registrierung,
das nur unter besonderen Umsténden der Berithmtheit
eines Namenstrégers zurlcktritt. Der OGH1) ist von
dieser klaren, leicht handhabbaren - auf die virtuelle Pri-
oritit abstellenden — Regel zugunsten der z.T. schon jah-
relangen Domaininhabern weit entfernt.

Demgegeniiber hat der OGH inzwischen ein
duflerst abgewogenes, feingliedriges Zusammenspiel
zwischen prozessualer Beweislast sowie subjektiven und
objektiven Tatbestandselementen des materiellen

Rechts entwickelt, das dem Domain-Grabbing als bds-
glaubigem Domainerwerb mit seinen dogmatischen
Wurzeln?2) in § 1 UWG und § 34 MSchG bestens gerecht
wird.

71) Vgl 822005, 4 Ob 226/04w - omega.at, ecolex 2005/403, §49
(Braunbdck) = JUS Z/3973 = JUS Z/3974 = MR 2005, 493 (abl
Thiele) = OBl 2005/40, 178 (zust Gamerith) = RAW 2005/562,
489 m Anm Fraiss, RAW 20035, 469= wbl 2005/157, 286.

72) Dazu naher Thiele in Kucsko (Hg), marken.schutz, 638 ff mwN.









