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1. Uberblick iiber den Rechtsrahmen der Top-Level-
Domain ,.eu”

Mit der Einfiihrung der ,,.eu“-Internet-Doméne oberster
Stufe, dh als Top Level Domain (TLID), sollte den in der
Gemeinschaft ansissigen Birgern, Organisationen und
Unternchmen eine eigene europdische Identitdt im In-
ternet verlichen werden.2)

1.1. Rechisgrundlagen fiir die ,,.eu”-Domain sind
die Verordnung (EG) Nr. 733/20023%) und die Verord-
nung (EG) Nr. 874/20044), Diese beiden unmittelbar an-
wendbaren Rechssetzungsinstrumente’s) wurden durch
eine Reihe von Kommissionsentscheidungen iiber Wahl
und Bezeichnung des Registers, dh der Vergabestelie fir
»eu“-Domains, die EURIdS) erginzt. Dartiber hinaus
hat das Register eine Reihe von Verwaltungsregeln und
Geschiftsbedingungen zur Abwicklung der Regisirie-
rung und Verwattung der ,,.cu“-Domains geschaffen.,

1.2. Der ,,.eu“-Rechisrahmen sicht eine Aufga-
bentrennung zwischen der Kommission und dem ,,.eu®-
Register vor. Bei der EURId handelt es sich um eine Ver-
einigung ohne Gewinnzweck, die die ,,.eu”“-Domaéne un-
abhingig ~ nach den Grundsétzen der Nichteinmischung,
Selbstverwaltung und Selbstregulierung - verwaltet.?)
Der Kommission obliegt die allgemeine Aufsicht. So ist
die Kommission weder dafiir zustéindig, iiber bestimmte
Domains zu entscheiden, noch ist sie Berufungsinstanz
fiir Entscheidungen des Registers.

Im Anschluss an eine Aufforderung zur Interes-
senbekundung am 21. Mai 20038) ernannte die Kommis-
sion die ,European Registry for Internet Domains®
(EURId), eine in Diegem, Belgien, ansiissipe Vereini-
gung ohne Gewinnzweck, zum Betreiber des ,,.cu®-Regi-
sters. Die EURId selbst wurde im April 2003 auf pri-
vatrechtlicher Basis von Organisationen gegriindet, dic
die nationalen TLDs fiir Belgien, Italien, Schweden, die
Tschechische Republik und Slowenien betreiben sowie
der ISOC-ECC (Internet Society European Chapters
Coordinating Council) und Businesseurope (eine Verei-
nigung curopiischer Industrieverbinde).

Die Verwaltung der ,.eu“-TLD beruht auf zi-
nem Modell, bei dem der Registry die Durchfithrung der
Tagesgeschiifte der ,.eu”-Domains oblicgl, wie zB die
Wartung der jeweiligen Datenbanken, wihrend sog Re-
gistrare, dh Internet-Service-Provider, als Anmeldestel-
len den Kunden Registrierungsdienstleistungen anbie-
ten.?) Die Registry darf nach Art 3 Abs 4 VO 733/2002
nicht selbst als Registrierstelle auftreten.'?) Dieser An-
satz fordert den Wettbewerb auf dem Markt der Do-
mains, da Registrierstellen ihren Kunden tendenziell ein
breites Angebot machen, um deren Bediirfnissen bei

gleichzeitiger Sicherstellung wettbewerbsféhiger Preise
gerecht zu werden. ) Die Registry bictet ithre Dienste in
allen Amtssprachen der Europiischen Union an. Neben
ihrer Hauptgeschaftsstelle in Diegem (Belgien) hat die
EURId zur Erhohung ihrer Prisenz Regionalbiiros in
Stockholm, Prag und Pisa eroffnet.12} Die jihrlichen Ge-
biihren fiir eine ,,.eu“-Domain sind schrittweise von zu-
letzt EUR 10,-- auf seit 2008 nur mehr EUR 5,-- gesenkt
worden. Damit liegt der Preis fiir eine ,,.cu“-Domain

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

1) Stichtag fiir die folgende Entscheidungsiibersicht ist der
31.12.2010.  Séimtliche Judikate sind im  Volltext unter
hitp:/fwww.eurolawyer.at abrufbar.

2) Bericht der Kommission an das Européische Parlament und den
Rat iiber Implementierung, Betrieb und Effektivitdt der ,,.eu®-
TLD vom 26.6.2009, 1, abrufbar unter http//ec.europa.cu/infor-
mation_society/policy/dotev/docireport2009/com_2009_303_de
pdf (21.3.2011).

3) Verordnung (EG) Nr, 733/2002 des Européischen Parlaments
und des Rates vom 22. April 2002 zur Einftihrung der Doméine
oberster Stufe ,,.eu®, kurz VO 733/2002, kundgemacht in ABIL
113 vom 30.4.2002, 1 [f; vel Burgstaifer, ,dot-EU" - A New Top
Level Domain, MR-Int 2004, 36; derselbe, Die neue | dot EU-
Domain, MR 2004, 214; Thiele, ,,.EU" - Neues Domain-Grund-
geselz fiir Europa? RAW 2001, 140 ff.

4) VO der Kommission vorn 28. April 2004 zur Festlegung von ali-
gemeinen Regeln fiir die Durchfithrung und die Funklionen der
Domine oberster Stufe ,,.cu* und der allgemeinen Grundregeln
fiir die Registrierung, kurz: VO 874/2004, kundgemacht in AB]
1. 162 vom 30.04.2004, 40 .

5) Geringfiigig noveliiert durch Verordaung (EG) Nr 5602009
der Kommission vom 26. Juni 2009 zur Anderung der Verord-
nung (EG) Nr. 874/2004 zur Festlegung von allgemeinen Regeln
fiir die Durchfiihrung und die Funktionen der Domiine oberster
Stufe ,,.eu® und der allgemeinen Grundregeln {iir dic Regisirie-
rung, ABI L 166 von 27.6.2009, 3 {f.

6} Den internationalen Gepflogenheiten nach sogenannte ,,Regi-
stry”.

7y Vel ErwGr @ der VO 733/2002.

8) Entscheidung 2003/375/EG der Kommission vom 21, Mai 2003
zur Benennung des Registers fiir die Domiine oberster Stufe
weu®, ABLL 128 vom 24.5.2003, 29 1.

9 Derzeit bestchen curopaweit ca, 1000 akkreditierte Registrare.

10} Anders zB das Registry-Registrar-System der TLD ,.at®, das
cine Dircktregistrierung durch die NIC.AT Internet Verwal-
tungs- und BetriebsgmbH zuldsst.

11} Vgl den Bericht der Kommission an das Europiische Parlament
und den Rat dber Implementierung, Betrieb und Effektivitit
der ,.en”-TLE vom 26.6.2009, 2, abrufbar unter http:ffec.curo-
pa.cu/information_society/policy/dotev/docireport2009/com_20
09_303_de pdf (21.3.2011).

12) Niheres unter http//www.eurid.eu (21.3.2011),
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nicht iiber den niedrigsten Marktpreisen fiir ,,.com®,
smet, Lok, L de” und anderen grofien TLD3) Mit
Stand Ende Mirz 2011 waren insgesamt ca. 3,4 Mio Do-
mains untcrhalb der ,,.cu”.-TLD registriest.14)

1.3. Die VO 874/2004 cnthalt neben Regelungen
iiber den Verfuhrensgang und die formellen Vorausser-
zungen eines Streitbeilegungsverfahrens fur die ,.eu*-
Domains auch materielles Recht. Ein allernatives Streit-
beilegungsverfahren kann nach Art 22 Abs @ VO
874/2004 von jedermann angestrengt werden, wenn die
Registrierung einer Domain spekuiativ oder missbrauch-
lich iSv Art 21 VO 874/2004 1st. Neben dieser aullerge-
richtlichen Streitschlichtung besteht auch die Moglich-
keit, die ordentlichen Gerichte in den Mitglicdstaaten
mit dem Domainrechtssireit zu befassen. Aufgrund der
unmittelbaren Anwendbarkeit kommt den materiellen
Regeln der VO 874/2004 der Vorrang zu, dh die pationa-
len Gerichte haben insbesondere die Erwerbs- und Ver-
lustvoraussetzungen von ,,.cu“-Domains nach den Re-
geln der Art 21 ff leg cit zu ihrer Entscheidungsgrundlage
zu machen.!’} Daneben bleibt allerdings die klassische
kennzeichenrechtliche Priifung, insbesondere die Prii-
fung einer unlauteren Behinderung nach § 1 UWG nach
nationalem Recht ergiinzend zulidssig gemdfl Art 21
Abs 4 VO 874/2004.106)

Dass eine Registrierung spekulativ und/oder

missbriuchlich i1Sv Art 21 VO 874/2004 ist, setzt (alterna-

tiv) voraus, dass

- der Domainname mit einem anderen Namen iden-
tisch ist oder diesem verwirrend dhnelt, fiir den Rech-
te bestehen, die nach nationalem und/oder Gemein-
schaftsrecht anerkannt oder festgelegt sind,

— der Domainname von einem Domaininhaber regis-
tyiert wurde, der selbst keinerlei Rechte oder berech-
tigte Interessen an diesem Dominennamen geltend
machen kann, oder

- diesen in biser Absicht registriert oder benutzt.

Art 21 VO 874/2004 bestimms, dass sich eine
Streitschiichtung ausschliefilich auf Marken- oder Na-
mensrechte iwS bezichen kann, gegen die eine ,,.eu*“-Do-
main verstéfit. Das Streitschlichiungsverfahren unter-
scheidet sich fundamental von der UDRP fiir ,,.com®-
Domains,'”) die das Fehlen eines Gegenrechtes kumula-
tiv zur Bosgliubigkeit prift und eine Bésglidubigkeit bei
Registrierung und bei der Nutzung verlangt. Ein legiti-
mes Interesse liegt idR vor, wenn die entsprechende
Bezeichnung bereits vorher vom Domaininhaber genutzt
worden war. Neu ist auch gegeniber der UDRP, dass
eine zweijidhrige Nichtbenutzung ebenfalls unter die bs-
gldubige Registrierung failt und zum nachtréiglichen Wi-
derruf der Domain {iihrt.18)

Bosgliubigkeir 1Sv Art 21 Abs 3 lit a VO
874/2004 kann zB dann vorliegen, wenn aus den Umstén-
den ersichtlich wird, dass der Doménenname hauptsich-
lich deshalb registriert wurde, um ihn an den Inhaber ei-
nes Namens, fily den ein nach nationalem und/oder Ge-
meinschaftsrecht anerkanntes oder fesigelegtes Recht
besteht, (...) zu verkaufen, zu vermieten oder anderweitig
zu libertragen. Bosglidubigkeit nach Art 21 Abs31litd VO
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87472004 kann auch vorliegen, wenn die Domain ab-
sichtlich benutzt wurde, um Internetnutzer aus Gewinn-
streben auf eine dem Domaininhaber gehorende Website
oder eine andere Online-Adresse zu locken, indem eine
Verwechslungsgefahr mit einemm Namen, fiir den ein nach
nationalern und/oder Gemelnschafisrecht  anerkannies
oder festgelegtes Recht besteht, (...}, wobei sich diese Ver-
wechslungsmaglichkeit auf den Ursprung, ein Sponso-
ring, die Zugehorigkeit oder die Billigung der Website
ader Adresse des Domaininhabers oder eines dort ange-
botenen Produkis oder Dienstes beziehen kann®,

2. reifen.eu Il (Bosglaubige Domainanmeldung;
Sunrise-Periode)'9)

2.1. Die Klégerin betrieb Internetportale und vermarktet
Produkte im Internet. Um in der ersien Phase der gestaf-
felten Registrierung Domains anmelden zu kénnen, be-
antragte sie beim schwedischen Markenregister erfolg-
reich die Registrierung von insgesamt 33 Gattungsbegrif-
fen als Marken, und zwar jeweils unter Verwendung des
Sonderzeichens ,,&* vor und nach bzw. zwischen den ein-
zelnen Buchstaben. Ein Antrag der Kldgerin im Novem-
ber 2005 betraf die Eintragung der Wortmarke
SEREE&I&F&E&NS& S in der internationalen Klasse 9
(Sicherheitsgurte). Am 25.11.2005 wurde die Marke zu
Eintragungsnummer 376729 regisiriert. Die Kldgerin
hatte nie dic Absicht, diese Marke fiir Sicherheitsgurte
zu verwenden, sondern ging gemdl einer Ankiindigung
von PricewaterhouseCoopers, einem von EURId mit der
Priifung von Domainantrdgen beauftragten Unterneh-
men, davon aus, dass im Zuge einer Registrierung dieser
Marke als Domain unter der Top Level Domain ,,.eu* in
Anwendung der ,, Transkriptionsregel” die ,,&“-Zeichen
entfernt werden und dadurch das Wort ,,Reifen® iibrig
bleibt, das ihrer Meinung nach als Gattungsbegriff mar-
kenrechtlich kaum zu schiitzen gewesen wire. Tatsdch-
lick wurde fir die Klégerin in der ersten Phase der gestaf-
feiten Registrierung, gestiitzt auf ihre schwedische
Marke ,,&R&EB&I&FEE&N&Y, die Domain ,,www.rei-
fen.eu” registriert. Insgesam{ erreichle die Kligerin die
Registrierung von rund 180 Domains, die aus Gattungs-
begriffen gebildet waren. Die Kligerin beabsichtigt, un-

13} Demgegeniiber betriigl die unrabattierte Jahresgebiihr fiir eine
satt-Domain EUR 36,--.

14} Eine tdglich aktualisierie Statistik findet sich anf der Website
der EURId unter hitp/iwww.euriden (21.3.2011). Demgegen-
{iber bestehen ca. 1,0 Mio ,,.at“-Domains und ca. 143 Mio ,,.de"-
Domains.

15) Insoweil {iberschend QG 9.6.2008, 17 Ob 14/08w - cityfo-
renten 1, justT 2008/81, 175 (keit Thiele).

16) OGH 19.11.2009, 17 Ob 29/090 ~ cityforum.en I, jusI'T 2010724,
54 {Thiele) = RdW 2010/303, 287.

17) Vgl Thiele, Recht und billig ~ Das Internet-Domain-Schiedsge-
richt der WIPO, RdW 2081, 3 {f mwN.

18) Valaber OGH 19.11.2009, 17 Ob 29090 — eityforuwm.eu {1, juslT
2010124, 34 (krit Thiele) = RAW 2010/303, 287.

19y EuGH 03.06.2010, C-309/08 - reifen.eu I, jusIT 2010/39, 93
{Thiele) = MR-Int 2010, 133 = OBI-LS 2010/202, 262 = RdW
20100442, 402 = wbi 2010/129, 342 (Thieie).




ter der Domain www.reifen.eu” ein Internetportal fiir
den Reifenhandei zu betreiben, hat aber fiir dessen Auf-
bauim Hinblick auf den anh#ngigen Prozess und das ihm
vorangegangene Schiedsverfahren noch keine nennens-
werten Vorbereitungshandlungen getroffen. Zum Zeit-
punkt der Registrierung der Domain war der Beklagte
der Kldgerin nicht bekannt.

Der Beklagte war und ist Inhaber der am
10,11.2005 beim Benelux-Markenamt angemeldeten und
am 28. 11. 2005 zu Registricrungsnummer 0779710 fir
die Klassen K1 03 (Wasch- und Bleichmittel; ... Reini-
gungsmiftel, insbesondere Nano-Partikel enthaltende
Reinigungsmitiel fiir Fensterscheiben) und Kl 33
(Dienstleistungen zur Unterstitzung der Vermarktung
derartiger Reinigungsmiticl) eingetragenen Wortmarke
»Reifen. Der Beklagte hat wefters am 10. 11, 2005 die
Gemeinschafltswortmarke ,,Reifen” in der Klasse 3 (Mit-
tel zum Reinigen von Fensterplasflichen und Ober-
flachen von Solaranlagen, insbesondere Mittel, welche
Nano-Partikel enthalten) und in der Klasse 35 (Reini-
gung von Fensterglasflichen sowie Solaranlagen fiir
Dritte) angemeldet. Er wolite unter dieser Marke ,,Rei-
nigungsmittel fiir fensterglasihnliche Oberflichen” eu-
ropaweil vermarkien, mit deren Entwicklung er das
Unternehmen B. GmbH & Co KG beauftragt hatte; am
10.10. 2006 lag schon eine Probe der Reinigungslésung 1
(REIFEN A} vor.

Der Beklagte bekimpfte die Registrierung der
Domain ,reifen.eu” fiir die Kligerin vor dem Tschecht-
schen Schiedsgericht. Mit Entscheidung vom 24.7.2006
zu Fall Nr 00910 gab das Tschechische Schiedsgericht sei-
ner Beschwerde statt, entzog der Kldgerin die Domain
Lreifen und iibertrug sie auf den Beklagten. Das
Schiedsgericht war der Auffassung, die in Schiedsverfah-
ren gegen das Register (EURId) ergangene Rechtspre-
chung sei nach dem Grundsatz der Rechtsanalogic auch
im vorliegenden Verfahren gegen den Domaininhaber
7zt beriicksichtigen. Danach war das in einer Marke ent~
haltene Zeichen ,,&% nicht zu entfernen, sondern zu
transkribieren. Die Kligerin hatte offensichtlich in einer
Fille von Fillen die technische Regel des Art 11 Unter-
absatz 2 VO 874/2004 umgehen wollen.?) Sie wiire daher
bei der Registrierung der strittigen Domain bésgliaubig
gewesen. Innerhalb der 30-tédgigen Falifrist brachte die
im Schiedsverfahren Unterlegene nunmehr Klage auf
Nichtiibertragung der Domain ,,reifen.eu” in eventu aufl
Feststellung der Unwirksamkeit des ADR-Schiedsspru-
ches beim LG Salzburg cin.

Das Erstgericht gab den auf Lauterkeilsrecht
gestiitzten Einreden des Beklagten Folge und wies die
Klage vollinhaltlich aby; das OLG Linz als Berufungsge-
richt bestitigte dic Klagsabweisung unter Hinweis auf
unjauteres Domain-Grabbing nach § 1 UWG idF UWG-
Nov 2007,

Der OGH legte die Sache dem EuGH zur Vor-
abentscheidung vor, da nach (zutreffender) Ansicht der
Hochstrichter bisherige Rsp zur Frage der Anwendung
der genannten Bestimmungen der VO 874/2004 giinzlich
fehlt.?) Insbesondere war fiir die Hachstrichter zu prii-
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fen, ob das Verhalten der Kligerin als bosgldubig im
Sinne des Art 21 Abs 11it b VO 874/2004 zu werten wire.

2.2. Der BEuGH prizisierte zungchst die Kriteri-
en, die fiir den Widerruf spekulativer oder missbriuchli-
cher Registrierungen von Domainnamen oberster Stufe
»-cu” gelten. Bei der Beurteilung, ob eine ,,.eu”-Domain
basgiidubig angemeldet wurde, wiren zwar alle im Ein-
zelfall erheblichen Faktoren zu beriicksichtigen, doch
stellte der Gerichtshof mit aller Deutlichkeit klar, dass
Basglidubigkeit auch durch andere ais die in der VO
(EG) 874/2004 ausdriicklich genannien Umstdande nach-
gewiesen werden konnte, da die darin niedergelegte Auf-
zihiung solcher Umstdnde nicht abschlieBender Art ist.
Der EuGH nannte vier Kriterien, die auf die Bosglidubig-
keit des Domainanmelders hindeuteten, Was die Um-
stinde betrifft, unter denen die Eintragung der Marke
(auf die sich der Domainanmelder in der Sunrise-Periode
berufl) erwirkt wurde, waren insbesondere zu beriick-
sichtigen

(1) die Absicht, dic Marke nicht auf dem Markt zu be-
nutzen, fiir den ihr Schutz beantragt wurde,

{2) eine semantisch und visuell uniibliche und sprach-
lich widersinnige Gestaltung dieser Marke,

{3} die Erwirkung einer groflen Zahl von anderen Mar-
ken, die Gattungsbegriffen entsprechen, und

(4} die Erwirkung der Eintragung der Marke kurz vor
Beginn der gestaffelten Registrierung von Namen
der Doméne oberster Stufe ,,.eu®.

Was die Umstdnde betraf, unter denen die fragli-
chie Domuain reifen.en registriert wurde, waren insbe-
sondere zu beriicksichtigen
(1) die missbriuchliche Gestaltung der Marke und die

Verwendung von Sonderzeichen oder Interpunk-
tionszeichen zum Zweck der Anwendung der sog
Transkriptionsregein,

(2) die Registrierung in der ersten Phase der gestaffel-
ten Registrierung auf der Grundiage einer Marke,
die unter Umstinden wie den vorstehend genannten
erfangt wurde, und

(3) die Beantragung der Registrierung einer grofien
Zaht von Domains, die Gattungsbegriffen entspre-
chen, weil das Bestehen {ritherer Rechte an einem
Namen, der einem Gattungsbegriff entspricht, EU-
weit nicht ausgeschlossen werden konnte,

Das klageweisc Vorgehen des Unternchmens
gegen den ADR-Schiedsspruch, der ebenso seine Bos-
gldubigkeit festgestellt hatte, zielte offenkundig auf Um-
gehung des Verfahrens der gestaifelten Registrierung ab.
Abschliefend betont der Gerichtshof, dass dic fnternes-
portal und Markering GmbH ohne den Kunstgriff einer
Marke, die nur zu dem Zweck ersonnen und eingetragen

20) Zur bisherigen Entscheidungspraxis val Kilches, ., .euv-Domains®
leicht erstreitbar — Europiisches Schiedsverfahren bietet effizi-
enten Rechtsschutz, SWXK 2008, W 146 = SWIK 2008, 1056.

215 Zum Standpunkt der Lehre statt vieler Biicking/Angsier, Do~
mainrechi? (2010), 208 {f; ansatzweise Grischl, Zur Bosgliaubig-
keit bei der Anmeldung von .eu-Domains, MRInt 2010, 126 (1,
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wurde, die gewlinschte Domain ,reifen.eu” in der ersten
Phase registrieren lassen zu konnen, die allgemeine Re-
gistrierung von Namen der Domine oberster Stufe ,,.eu”
hiitle abwarten missen und damit wie jeder andere an
der fraglichen Domain Interessierte dem Risiko ausge-
setzt gewesen wiire, dass ihrem Antrag nach dem oben
erwiihnten Grundsatz der durch den Antragszeiipunkt
bestimmten Rangfolge der frither eingereichte Antrag
eines anderen Interessierten vorgegangen wire. Ein sol-
ches Vorgehen zielte jedoch offenkundig daraunl ab, das
Verfahren der gestaffelten Registrierung zu umgehen.
Eine gutgliubige Markenbenutzung war in der erst nach
der Domainzuteilung  cingerichteten  Portalseite
http/iwww reifen.cu fiir die Luxemburger Hochstrichter
nicht zu erkennen. Durch die Beantwortung der vierten
und finften Vorlagefrage in dem oben dargesteliten
Sinn, eriibrigte sich fiir den EuGH ein Eingehen auf dje
ersten drei Vorlagefragen mangels sachentscheidender
Relevanz.

2.3. Es bedurfte keiner prophetischen Fihigkei-
ten, um zu erkennen, dass die Klagerin nach dem deutli-
chen Grundsatzurteil aus Luxemburg die strittige Do-
main ,reifen.eu” wieder abgeben mussie.

3, reifen.eu Il (Bindungswirkung der Vorabentschei-
dung; Domain-Grabbing)22)

3.1. Das ebenfalls zugunsten des Beklagten ausgefallene
Urteil des OGH bestitigte im Ergebnis die ADR-Ent-
scheidung vom 24.6.200623) und folgte in seiner Begriin-
dung dem Richterspruch aus Luxemburg?4) vollinhalt-
lich. Aufgrund von folgenden Umstinden esrscheint die
Registrierung der Domain ,reifen.cu” durch die Klige-

rin des Ausgangsrechissireites bosglaubig iS von Art 21

Abs 1litbiVm Abs 3 VO Nr 874/2004:

a) Die Kldgerin hatte nie beabsichtigt, ihre in Schweden
fiir Sicherheitsgurte cingetragene Marke fiir die von
der Marke erfassten Waren zu benulzen, sondern
strebte in Wirkiichkeit an, cin Internetportal fiir den
Reifenhandel zu betreiben.

b) Dic schwedische Marke der Kligerin war als Wort-
marke eingetragen. Dic Verbindung einzelner Buch-
staben mit dem ,,&‘-Zeichen war aber weder sprach-
lich noch gestalterisch sinnvoll. Sie lief sich nur durch
das Bestreben erkliren, den hinter der Marke verbor-
genen Gattungsbegrifl zu kaschieren,

¢} Die Klidgerin lieB in Schweden insgesamt 33 Marken
einiragen, die Gattungsbegriffen der deutschen Spra-
che entsprechen, wobei in allen angemeldeten Zei-
chen vor und nach jedem Buchstaben das Sonderzei-
chen ,, &% cingefiipt wurde.

d) Die Kldgerin liel3 ihre schwedische Marke erst wenige
Tage vor Beginn der ersten Phase der gestaffelten
Registrierung eintragen,

e} Derzur Registrierung angemeldete strittige Domain-
name stimmte nach Entfernung der sprachlich wider-
sinnig eingefiigten Sonderzeichen nicht mit der
schwedischen Marke der Kligerin, fiir die sie ein fri-
heres Recht im Sinne von Art 10 Abs 1 VO 874/2004
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beansprucht, fiberein. Die klagende Aniragstellerin
hatte sich nidmlich fir ein Entfernen der Senderzei-
chen und nicht etwa fiir deren Entsetzung durch Bin-
destriche oder fir eine Transkription (so die drei in
Art 11 Unterabsatz 2 VO 874/2004 genanuten Alter-
nativen) entschieden.

1) Durch diesen Kunsteriff hatte die Klagerin erreicht,
dass sie schon in der ersten Phase der gestaffelten
Registrierung eine mit einem Gattungsbegrifl itber-
cinstimmende Domain registriert erhalten hat. Sie
Liat damit Sinn und Zweck der gestaffelten Registrie-
rung zuwider gehandelt.

g) Die Kldgerin hatte in 180 Fiillen Antrige aul Regi-
strierung von Gattungsbegriffen als Domainnamen
oberster Stufe ,,.cu” eingereicht.

Der OGH betonte, dass es angesichis der vom

EuGH herausgearbeiteten Umstinde der kldgerischen

Bosgliubigkeit nicht mehr darauf ankéime, welche Pline

der Beklagte mit der Domain ,reifen.eu” allenfalls ver-

folgt hitle bzw ob er aufgrund seines eigenen Marken-
rechtes iberhaupt einen besseren Anspruch hitte. Auf-
grund des vorliegenden Urteils war die Vergabestelle fiir

Domains oberster Stufe ,,.eu”, die EURrid verpflichtet,

die vor fast finf Jahren durchgefiihrte Registrierung auf

die Kldgerin aufzuleben und die strittige Domain an den
nachriickenden Bektagten zu tibertragen. Der Inhaber-
wechsel ist zwischenzeitig erfolgl.

2.2. Leitsatzartig halten die Osterreichischen

Hachstrichter fest, dass

— eine Vorabentscheidung des EuGH sowohl das vorle-
gende Gericht als auch alie anderen Gerichte, die in
derselben Sache zu entscheiden haben, bindet. Die
Entscheidung in der anhiingigen Rechtssache ist da-
her so zu treffen, dass die vom Gerichtshof der euro-
péischen Gemeinschafl vorgegebene Auslegung der
fraglichen gemeinschaftsrechtlichen Norm lbernom-
men wird;

- jedermann ein Verfahren nach Art 22 VO 874/2004
wegen einer Domainregistrierung, die spekulativ
oder missbriuchlich sein soll, gegen den IDomaininha-
ber anstrengen kann. Dabei kdnnen sowohi Verstolie
des Domaininhabers als auch Fehler bei der Regi-
strierung geltend gemacht werden;

- dic Bosgliubigkeit ciner .eu-Domainregistrierung
auch durch andere Umstande als dic in Art 21 Abs 3
lit a bis ¢ VO 874/2004 angefithrten nachgewiesen
werden kann., Zu beriicksichtigen sind dabei alle im

22) OGH 13.07.2010, 17 Ob 7/10v - reifen.ex T1, just't 2010/83, 175
{Thieley = EvB 20107151 = OBI-LS 2010/186/187/200 = OBI
201145, 24 {Biichele) = RAW 2010/689, 677 = whbl 2010/226, 597
(Thiele).

23) Im Verfahren Nr. 00910, abrufbar unter http:/ev.adr.ew/adr/
decisions/index.php {21.3.2011) unter Eingabe des Domainna-
mens.

24) EuGH 3.6.2010, C-569/08 -~ larernetporial 1und Marketing
Gub H/Richard Schiicht, jusI'T 2010139, 93 (Thicle) = RAW
20104442, 402 = whbl 2010/129, 342 (Thicle).




Einzelfall erheblichen Faktoren und insbesondere die
Umsténde, unter denen die Eintragung der Marken
des Domaininhabers erwirkt wurde, sowie die Um-
stinde, unter denen die .cu-Domain registriert wurde,

Nach fast fiinf Jahren und insgesamt fiinf (ein-
helligen) Gerichtsentscheidungen zu seinen Gunsten hat
der Beklagle endlich uneingeschrinkien Anspruch auf
die Domain ,reifen.eu®.

3.3, Aufgrund der festgesteilten Bosglaubigkeit
der Klidgerin schon im Zeitpunkt der Domainregisirie-
rung driingt sich auch der Anspruch auf angemessenes
Entgelt des durch die unbefugte Verwendung der Do-
main in seinen Markenrechten Verletzten gegen den Do-
maingrabber auf. Spitestens ab dem Zeitpunkt der An-
tragstelung beim tschechischen Schiedsgericht liegt
ndmlich eine absichtliche Domainverletzung vor. Bereits
einmal hat der OGH entschieden, dass ein Domaingrab-
ber dem siegreichen Markeninhaber zum Schadenersarz
verpftichtet ist?%) und sidmtliche Aufwendungen, die
durch die rechtswidrige und schuldhafte Registrierung
der Domain addquat verursacht worden sind, insoweit zu
ersetzen hat, als diese sinnvoll und zweckmifig waren.
Als Rettungsaufwand?) kommen insbesondere im Ver-
fahren nicht zugesprochene Kosten in Betracht. Daran
kniipft sich die Frage an, ob der Beklagte von der Klige-
rin fiir die unberechtigie Nutzung der streitgegenstind[i-
chen Domain wihrend der vergangenen finf Jahre
Ersalz geltend machen kann?

Im durchaus vergleichbaren Fall eines obsicgen-
den Aberkennungskligers, der ein Patent auf seine Per-
son umschreiben lésst, und dem unterlegenen fritheren
Patentinhaber ergeben sich die Ersatz- und Riickforde-
rungsanspriiche gemif § 49 Abs 4 PatG aus dem allge-
meinen biirgerlichen Recht und sind im Zivilrechisweg
geltend zu machen. Herauszugeben sind daher (analog)
alte aus der Domain(-nutzung) erfangten Vorteile. Maf3-
gebend ist, ob der Domaininhaber gutgldubig war oder
nich(; beim Domaingrabbing jedenfalls letzteres.2?) Nach
§ 335 ABGB ist der unredliche Besitzer verpflichtet,
nicht nur alle durch den Besitz einer fremden Sache
erlangten Vorteile zurlick zustellen, sondern auch digje-
nigen, die der Verklirzte erlangt haben wiirde, und allen
durch seinen unredlichen Besitz entstandenen Schaden
zu ersetzen. Die Bestimmung sicht demnach eine berei-
cherungsrechiliche und schadenersaizrechiliche Verant-
wortung des unredlichen Besirzers vor28)

Unredlich ist nach § 326 ABGB derjenige, der
seine Sache, also die Domain,?%) aus wahrscheinlichen
Griinden nicht fiir die seinige halten kann. Der Domain-
grabber ist jedenfalls unredlicher Besitzer, Bei Erwerb
durch Gehilfen, z.B. Provider, oder gesetzlicher Vertre-
ter, z.B. Organe einer juristischen Person, gereicht deren
Unredlichkeit dem Besitzer zum Nachteil .30)

Der Bereicherungsanspruch des § 335 ABGB er-
fasst nach hM3!) die vom unredlichen Besitzer tatsich-
lich bezogenen oder vom Eigentlimer erzielbaren Vor-
teile. Von der Herausgabeverpfiichtung3?) sind auch sol-
che Vorteile umfasst, die der Eigentiimer nie gehabt
hitte, und nach hM33) selbst solche, die den Verkehrs-
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wert der Sache ibersteigen; cbenso alle gezogenen
Friichte. Der schadenersatz- aber auch bercicherungs-
rechtliche Elemente enthaltende Domainnutzungsent-
gang bedarf wohl weiterer gerichtlicher Kldrung.

3. spam.eu Il {Unterbrechungswirkung; Kriterien der
bésgliubigen Domainanmeldung)s4)

3.1, Die Klédgerin ist mit jener im Verfahren um die Do-
main ,reifen.eu® ident. Die Beklagte, ein Unternehmen
aus den USA, verfiigte iiber zwei Gemeinschafis-
matrken ,,SPAM" fir Waren in den Klassen 9, 25, 29 und
30; sie betrieb eine Website unter der Domain
»spam.com”. Die Parteien stritten {iber die von der Kli-
gerin erwirkte Registrierung der Domain ,.spam.eu”, Sie
hatte versucht, die Domain ,spam.eu’ mittelbar iber
einen in der EU anséssigen Lizenznechmer ihrer Marken
zu erlangen; die Kldgerin war diesem Unternchmen aber
in der Sunrise-Periode 1 mit ikrer schwedischen Marke
SES&P&A&EME&" zuvorgekommen. Die crsien beiden
Instanzen wiesen die Feststellungskiage, die gegen den
zu Lasten der Kldgerin ergangenen Schiedsspruch der
Schilichtungsstelle filr ,,.eu”-Domains gerichtet war, ab.
Das Erstgericht (LG Salzburg) nahm an, dass die Klidge-
rin bosgldubig gehandell habe. Das Berufungsgericht
(OLG Linz) liefi diese Frage offen, verneinte aber ein
Recht oder rechtliches Interesse der Klagerin, Auf die
schwedische Marke konne sich die Kldgerin nicht stiit-
zen, weil sich die Domain wegen des Wegfalls der Son-
derzeichen davon deutlich unterscheide.

25} OGH 16.3.2004, 4 Ob 42/04m ~ delikomat.com, RAW 2004/429,
474 = RZ 2004, 197 == OJZ-L.SK 20047191 /195 = FvBL 2004/176 =
OBI 2004/54, 215 (Fallenbisck) = OBI-LS 2004/102, 155 = OBl
1.5 20047125, 157 = MR 2004, 431 = ecolex 2004/414, 872 (Schu-
macher} = SZ, 2004/36.

26) Vel OGH 8.3.1994, 4 Ob 31/94 ~ Umsaizveriust, MR 1994, 129 =
RAW 1994, 396 = B} 1995, 250 = SZ 67/35 = OBL 1995, 76, Har-
rerin Schwimann, ABGB3 VI § 1293 Rz 43, jeweils mwN,

27) Vgl OGH 2.10.2007, 17 Ob 13/07x - amade.at HI/Ski Amadé,
EvBI 2008/28, 150 = wbl 2008/41, 97 (Thiele) = ecolex 2008/89,
251 (Boecker/Straberger) = jusIT 2008/4, 14 = OBI-LS 2008/10,
22 = OBL-LS 2008/11, 23 = SWK 2008, 406 = SWK 2008, W 38 =
MR 2007, 396 = OB1 2008/16, 83 (Gamerith) = SZ. 20074152,

28) Deutlich Eccher in Koziok/Bydlinski/Bollenberger, Kommentar
zum ABGB? (2010} § 335 Rz 1.

29) Klicka in Schwimann ABGB3 § 285 Rz 10 mwN,

30) Ausfiililich Jfro, Besitzerwerb durch Gehilfen (1982), 168 ff
mwiN.

31) Eceher in KBB ABGB? § 335 Rz 3; OGH 183.1997, 1 Ob
65/97h, ecolex 1997, 574 = OJZ-LSK 1997/194/195 = EvBI
1997/156 = RdW 1997, 526 = SZ 70/48 = HS 28.269 = FIS 28411 =
HS 28.563 = ZIRV 1997, 121,

32} Deutlich bereits Schey in Klang? 11, 99; ,,... dem Herausgabebe-
reclitigten ... zuriick zu stellen, ...%.

33) OGH 30.1.1996, 1 Ob 607/95, ecolex 1996, 450 = OJZ-LSK
1996/205/260 = EvBl 1996/120 = IBI 1996, 653 (zust Karolius) =
SZ 6919 = ecolex 1996, 337 = JBB1 1997, 331; Kiicka in Schwi-
mann ABGB? § 335 Rz 1; 7. Bydiinski, Zum Bereicherungsan-
spruch gegen den Unredlichen, JB1 1969, 252, 255.

34) OGH 13.07.2010, 17 Ob %10p ~ spam.cie H, juslT 2010/82, 174
(Thiele) = OBI-LS 2010/185/197 = OBI 2011/6, 27 (Biichele) =
RAW 2010/689, 677.
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Die ersten beiden Instanzen wiesen die Klage ab.
In ihrer auBerordentlichen Revision machte die Kldgerin
geltend, dass keine spekalative oder missbriuchiiche Re-
gistrierung iSd Art 21 VO 874/2004 vorlige.

Der OGH?} unterbrach zunichst das Verfahren
bis zur rechiskriiftigen Erledigung des Vorabentschei-
dungsersuchen zur Domain ,reifen.eu,

3.2, Im nunmehr vorliegenden Beschluss wies
der OGH das aufierordentliche Rechtsmittel der Klége-
rin zuriick.

Auferund des insoweit eindeutigen Urteils des
EuGH in der Rs C-369/08 — Internciportal & Marketing
GmbH / Richard Schlicht, sowie des eigenen Urteils zu 17
Ob 07/10v ~ reifen.eu [11 stand fir den OGH auch bei der
streitgegenstindliche Domainanmeldung ,,spam.cu® auf-
grund der d@hnlichen Vorgangsweise der Kligerin bei der
Registrierung  ihrer  (dbrigen) .eu-Domains  deren
Rechtsmissbrauchiichkeit ebenso fest, wie cine Bestiti-
gung der Widerrufsenischeidung durch das ADR-
Schiedsgericht.?6)

Der OGH erkannte auch im Hinderungsgrund
einer Domainitbertragung an ein nicht innerhalb der EU
ansissiges Unternchmen keinen Grund fiir die Zuliéssig-
keit der ordentlichen Revision; zumal das beklagte US-
amerikanische Unternehmen Hormel Foods Inc. die
Ubertragung der Domain ohne weiteres an eine Lizenz-
nehmerin in der EU bzw. seine européische Tochterfir-
ma vornchmen kénnte. Aufgrund der bosgldubigen Do-
mainregistrierung wiirde die Kldgerin jedenfalls nicht als
Domaininhaberin in Betracht kommen.

3.3, Damit durfte sich die Rsp des OGH zum
Domain-Grabbing bei ,,.cu*-Domains 1S des nicht ab-
schiieBenden Kriterienkatalogs des EuGH verfestigt ha-
ben. Bemerkenswert erscheint abschliefend die Kos-
tencntscheidung des Hochstgerichtes, die in vorbildli-

cher Weise darauf Riicksicht nimmt, dass es fiir die Be-
klagte aufprund des Fehlens der eurepédischen, aber auch
der einschliigigen ésterreichischen Hochstjudikatur zur
Bésgliaubigkeit von .eu-Domainnamen weder mdoglich
noch zumutbar war, gewissermaBen ,,ins Blaue hinein*®
die Unzuldssigkeit der Revision zu behaupten. Dies war
auch nicht erforderlich um den Kostenersatzanspruch fiir
die Revisionsbeantwortung zu wahren.

4. Resiimee

Die Judikatur in Domainsachen des Jahres 2010 ist ge-
prigl durch die Entwicklung eines Europdischen Do-
mainrechts, das sowohl hinsichtlich der Stellung und
Funktion des Domainregisters (EURId) als auch der in-
haltlichen Ausgestaltung des Erwerbs und Vertusts von
Domains unterhalb der ,,.eu*-TLD durch die unmittel-
bar anwendbaren Verordnungen 733/2002 und 874/2004
bestimmt wird. Osterreichischen Gerichten ist dabei eine
Vorreiterrolle zugekommen, die so nicht erwartet, son-
dern bestenfalls erhofft werden koante. Der vom EuGH
vorgegebene Kriterienkatalog zur Ermittlung, ob cine
Domainanmetdung badsgliubig war oder nicht, dh ob
Domain-Grabbing evropdischen Zuschnitts  vorliegt,
vermag durchaus auch zury Beurteilung rein nationaler
Fille basgliaubiger Patent-, Marken-, Muster- oder Do-
mainregistrierungen herangezogen werden - ganz im
Sinne der Einheit der Rechtsordnung.

35% OGH 18.11.2008, 17 Ob 5/09y — spam.e 1, jusIT 2009/109, 223
(Thiele) = OBI-LS 2009/260, 220.

36) Im Verfahren Nr. 00568, abrufbar uster
hitp:/fev.adr.cu/adr/decisions/index.php (21.3.2011) unter Ein-
gabe des Domainnamens,




