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1. Einleitung

Bislang richtet sich das kennzeichenrechtliche Augenmerk bei Domainstreitigkeiten
vornehmlich auf die sogenannte Second-Level-Domain (SLD), also denjenigen nur durch
einen Punkt getrennten Teil der Internet-Domain links neben der Top-Level-Domain (TLD).
Nach der soweit ersichtlich einzigen zu dieser Thematik ergangenen oberstgerichtlichen
Entscheidung® hat die Top-Level-Domain keine kennzeichnende Wirkung, sodass es bei
Kollisionen mit Namens- oder sonstigen Kennzeichenrechten allein auf die SLD ankommen
soll. Bei einem Streit um die Domain ,,parmal.com* sei daher die Zeichendhnlichkeit allein
nach dem kennzeichnenden Teil ,,parmal“ zu beurteilen. Der vorliegende Beitrag stellt diesen
Rechtsprechungsansatz in Frage und schldgt eine differenzierte Betrachtungsweise bei der
Beurteilung der zeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr vor, die auch die jeweilige TLD
einbezieht.

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

1 OGH 25.3.2003, 4 Ob 42/03k - rtl.at, ecolex 2003/317, 773 m Anm Schanda = MR 2004, 63 = OBI 2004/11,
35 m Anm Fallenbdck.



2. Technische Grundlagen und Entwicklung
2.1 Aufbau einer Internet-Domain

Eine vollwertige Domain? eignet sich nur dann zur Adressierung von Inhalten im Internet und
seinen Diensten, wenn sie aus zumindest einer TLD und einer SLD besteht. Der hierarchische
Aufbau von rechts nach links stellt die eindeutige Adressierbarkeit sicher. Durch
Hinzufligung des Protokolls und des verwendeten Dienstes entsteht eine funktionsfahige
Internetadresse.’

2.2 Funktion und Bedeutung der Top-Level-Domains

Im Unterschied zu den SLDs, deren Wahl grundsétzlich frei und an Zahl unbeschréankt ist,
unterliegen die TLDs einem streng vorgegebenen Regelement. Die Einflihrung einer neuen
Top-Level-Domain macht (nunmehr) ein Akkreditierungsverfahren bei der ICANN*
erforderlich, das sich (ber Jahre hinziehen kann.’> Insgesamt bestehen nur ca. 260
unterschiedliche Top-Level-Domains. Angesichts der weiten Verbreitung von Internet-
Domains und ihre umfassenden Verwendung in der Werbung ist jedem Internetnutzer der
grundlegende Aufbau von Domains bekannt. Eine Geschéftsbezeichnung, die aus SLD und
TLD besteht, wird daher zunéachst als Domain, d.h. als Internetadresse, erkannt, da sie deren
typischem Muster (SLD.TLD) folgt.

Grundsatzlich darf die Unterscheidung des TLD-Systems als bekannt vorausgesetzt werden.
Demzufolge unterscheidet man zwischen sogenannten country code Top-Level-Domains
(ccTLDs) wie zB ,,.at“ fur Osterreich oder ,,.de* fur Deutschland und den generic Top-Level-
Domains (gTLDs) wie zB ,,.com®, ,,..info* oder ,,.net”. Der durchschnittliche Gsterreichische
Internetnutzer’ weiRl auf Grund der zahlreichen Internet-Domains, die unter den TLDs ,,.at“
und ,,.com* registriert sind, dass die TLD einen Hinweis auf ein bestimmtes Land oder einen
bestimmten Tatigkeitsbereich enthélt: ,Es ist namlich nicht anzunehmen, dass ein
Internetnutzer auf der Suche nach der offiziellen Homepage des &sterreichischen
Rechnungshofs eine Domain anwahlt, die in den USA registriert ist, und nicht eine in
Osterreich registrierte Domain. ... Als Domain des Gsterreichischen Rechnungshofs ist fiir ihn
die Domain "rechnungshof.gv.at” eindeutig identifizierbar; er wird daher diese Domain
anwahlen, wenn er die offizielle Homepage des Rechnungshofs erreichen will“.® Insoweit tibt
die TLD eine beschrénkte Individualisierungsfunktion aus, da sie Ruckschlisse auf die

2 Sog. ,,fully qualified domain name*.

3 Sog. Uniform Resource Locator (URL), z.B. http://www.parmal.com.

4 Abkirzung fur ,,Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*; eingehend zu dieser Non-
Governmental Organisation schon friih Schweighofer, Wer reguliert das Internet? MR 2000, 347.

5 Wie die zum Teil unerfreuliche Entwicklung im Rahmen der Top-Level-Domain ,,.eu” zeigt, vgl. Thiele,
».EU“ - Neues Domain-Grundgesetz fiir Europa? RdW 2001/156, 140; jiingst Burgstaller, Die neue ,,dot
EU“-Domain, MR 2004, 378 mwN.

6 Eine Ubersicht nach ISO 3166 ist abrufbar unter http://ftp.univie.ac.at/netinfo/aconet/iso3166-countrycodes
und fir die gTLDs unter http://www.chemie.fu-berlin.de/chemnet/general/email.html#nonisotopleveldomain.

7 Auf den es nach der osterreichischen Rsp in Domainstreitigkeiten ankommt, vgl. OGH 24.2.1998, 4 Ob
36/98t - jusline.com I, ARD 4960/19/98 = ecolex 1998, 565 m Anm Schanda = GRUR Int 1999, 358 = MR
1998, 208 m Anm Haller = OBI 1998, 241 = RdW 1998, 400 = SZ 71/35: ,, Im vorliegenden Zusammenhang
ist daher darauf abzustellen, welche Bedeutung der durchschnittliche Internet-Benutzer (nur an diesen
richtet die Kl&gerin ihr Angebot unter der Bezeichnung "jusline™) dieser Wortkombination beimif3t*.

8 So zutreffend OGH 22.3.2001, 4 Ob 39/01s — rechqungshof.com, ecolex 2001/251, 688 m Anm Schanda =
EvBI 2001/155 = JUS Z/3287 = MR 2001, 256 = OBI 2001, 237 m Anm Kurz = RdW 2001/559, 535 = SZ
74/53 = wbl 2001/291, 495 m Anm Thiele.



Herkunft oder den Tatigkeitsbereich des Anbieters zuldsst. Dabei kommt es mE entscheidend
auf die jeweilige TLD an, weil die Registrierungsrichtlinien fir zahlreiche ccTLDs und
gTLDs eine Eintragung auf Anbieter zulassen, die keinen Bezug zum indizierten
Tatigkeitsbereich  oder zum jeweiligen Staat haben. Davon haben zahllose
Registrierungsstellen bereits Gebrauch gemacht.’

Der TLD legt der Internetnutzer zunéchst mit Blick auf die Individualisierungsfunktion der
SLD fur Domains keine Bedeutung bei. Die fiir ihn vorerst entscheidenden Angaben sind in
der SLD enthalten. Die kennzeichenrechtliche Kollisionsprifung beginnt daher folgerichtig
bei der in der SLD enthaltenen Bezeichnung.'® Bei naherer Betrachtung gibt allerdings die
TLD einen Hinweis auf die sachliche oder geographische Herkunft der Domain, nicht aber
zwingend auf den Inhaber oder die Herkunft des Angebots.’ Diese technische Funktion ist
dem typischen Internetnutzer bekannt, mag ihm auch auf Grund der zahlreichen TLDs, die
jeweils exakte Zuordnung zu einem bestimmten Land bzw. einer bestimmten
Registrierungsstelle unbekannt bzw. nicht parat sein.

Schliel3lich ist zu beriicksichtigen, dass sich aus Bequemlichkeitsgriinden im Internetbereich
die Kleinschreibung durchgesetzt hat. Internet-Domains sind daher nicht ,,case sensitive®, d.h.
sie behalten also ihre Adressfunktion unabhé&ngig von der GroB3- oder Kleinschreibung ihrer
Bestandteile.® Dies ist dem durchschnittlichen Internetnutzer wohl bekannt und fiihrt
weitgehend dazu, dass der GroR- oder Kleinschreibweise einer TLD keine Bedeutung in
technischer Hinsicht beigemessen wird.

3. Kennzeichenrechtliche Verwechslungsgefahr
3.1 Die Bedeutung der Zeichendhnlichkeit

Die Verwechslungsgefahr von geschiitzten Kennzeichen (Marken, Namen, Titel und sonstige
Unternehmenskennzeichen) ist unter Beriicksichtigung aller Umstdnde des Einzelfalles
umfassend zu beurteilen, wobei auf den Gesamteindruck abzustellen ist, den die geschiitzten
Kennzeichen in Bild, Klang oder in der Bedeutung hervorrufen. Bei der Beurteilung der allen
kennzeichenrechtlichen Tatbestanden innewohnenden Verwechslungsgefahr ist auf die
Aufmerksamkeit, Urteilsfahigkeit und Fachkenntnis der im Einzelfall beteiligten
Verkehrskreise abzustellen. Maligeblich ist der Gesamteindruck den ein nicht ganz
unbetrachtlicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise bei flichtiger Wahrnehmung
empfangt. Dabei ist fir die vorliegenden Zwecke auf Internetnutzer abzustellen.® Wiederholt
hat das Hdochstgericht in Domainstreitigkeiten deutlich gemacht, dass eine bestehende
Branchenferne die kennzeichenrechtliche Verwechslungsgefahr zwischen zwei identischen
Unternehmenskennzeichen ausschlieRt.*

Fir die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist daher zundchst auf die bildliche, schriftliche
und klanggleiche Darstellung des Domainnamens, maW die Zeichenédhnlichkeit, abzustellen.
Bei Branchenverschiedenheit der Unternehmen bzw. der durch die Kennzeichen
angesprochenen Verkehrskreise scheidet eine Verwechslungsgefahr in der Regel aus. Auch

9 Vgl. auch Apel/GroRe-Ruse, Markenrecht versus Domainrecht — Ein Pladoyer fiir die Paradigmen des
Markenrechts im Rechtsvergleich, WRP 2000, 816, 817.

10 Vagl. bereits Ubber, Rechtsschutz bei Missbrauch von Internet-Domains, WRP 1997, 497, 505.
11 Vvgl. Wiistenberg, Das Namensrecht der Domainnamen, GRUR 2003, 109, 110.
12 Die Eingabe von http://www.eurolawyer.at fiihrt zum selben Ergebnis wie http://www.EUROLAWYER.AT.

13 Vgl. OGH 24.2.1998, 4 Ob 36/98t — jusline.com |, ARD 4960/19/98 = ecolex 1998, 565 m Anm Schanda =
GRUR Int 1999, 358 = MR 1998, 208 m Anm Haller = OBI 1998, 241 = RdW 1998, 400 = SZ 71/35.

14 OGH 30.1.2001, 4 Ob 327/00t — cyta.at, ecolex 2001/186, 546 m Anm Schanda = JUS Z/3192 = MR 2001,
194 m Anm Pilz = OBI 2001, 225 m Anm Kurz = RdW 2001/428, 399 = wbl 2001/231, 337 m Anm Thiele.
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dies ist gangige Rsp® schon aus Vor-Internetzeiten. Gamerith'® bezeichnet dieses
Zusammenspiel sogar als ,.ein 'bewegliche System' zwischen hoherer Ahnlichkeit der Zeichen
und geringerer Ahnlichkeit der geschiitzten Waren und Dienstleistungen (bzw. umgekehrt)
sowie weiteren Komponenten (Kennzeichnungskraft und Bekanntheitsgrad des Zeichens)*.

3.2 Meinungsstand zu Zeichendhnlichkeit und TLDs
3.2.1 Judikatur in Osterreich

Soweit ersichtlich &ulerste sich der 4. Senat in der Auseinandersetzung um die Domain
LRTL.at“Y" deutlich und ohne Einschrankung zur Unterscheidungskraft von TLDs in
Kennzeichenstreitigkeiten um Internet-Domains. Nach Ansicht des Gerichtes sind die
Netzbezeichnungen ,,www.“ und die Top-Level-Domains (zB ,,.at” und ,,.com®), die ja keinen
zwingenden Hinweis auf den Namenstrager geben, namensrechtlich ohne Belang. Es sei nicht
unublich, dass Namenstréger ihre Bezeichnung unter mehreren TLD registrieren lassen oder
wegen des zu ihren Ungunsten greifenden Prioritatsprinzips bei der Vergabe der
Domainnamen die Registrierung ihrer Bezeichnung unter einer anderen als der urspriinglich
gewiinschten TLD vornehmen (missen). Die TLD trete deshalb nach Aufassung des OGH®®
in ihrer Bedeutung fiir den von der Second-Level-Domain (Domainname) bestimmten
Gesamteindruck zuriick. TLDs seien nicht geeignet, eine Verwechslungsgefahr zu einem
verkehrsbekannten Namenstrager zu beseitigen.

Diese sehr generellen, wenig differenzierten Aussagen des OGH mdgen im entschiedenen
Fall durchaus zutreffend sein, stehen allerdings in einem gewissen Spannungsfeld zu anderen
hdchstgerichtlichen Entscheidungen in Domainsachen. In der Rechtssache ,,gewinn.at* fuhrt
das Héchstgericht®® zutreffend unter Zitierung des Arguments der Beklagten, die zu
beurteilenden Zeichen unterschieden sich hinreichend durch die im Domain-Namen der
Klagerin enthaltene Second-Level-Domain ".co", aus, dass ,angesichts der Fulle von
Informationen, die im Internet abrufbar sind, und auf Grund der ihm bekannten technischen
Gegebenheiten, dass ein Zeichen nur ein einziges Mal als Domain-Name vergeben werden
kann, der Internet-Nutzer in der Regel und ohne Vorliegen besonderer Umsténde auch nicht
von einer wirtschaftlichen oder organisatorischen Verknipfung samtlicher Anbieter von
Internet-Informationen ausgehen, die ihre Informationen unter &hnlichen Domain-Namen ins
Netz stellen, wird.

In der Auseinandersetzung um die Domains ,,rechnungshof.com/.org/.net“ wird der OGH
noch deutlicher: Als Domain des Osterreichischen Rechnungshofs ist fir ihn [Anm: den
Internetnutzer] die Domain "rechnungshof.gv.at” eindeutig identifizierbar; er wird daher
diesez(I)Domain anwahlen, wenn er die offizielle Homepage des Rechnungshofs erreichen
will®.

Im Provisorial- und Hauptverfahren durch alle Instanzen gefuhrten Rechtsstreit um die

15 ‘_ZB OGH 10.3.1992, 4 Ob 8/92 — AVL, ecolex 1992, 785 = OBI 1992, 147; 28.4.1992, 4 Ob 51/92 — INA,
OBI 1992, 152 mit ausfuihrlicher Darlegung.

16 Entscheidungsanmerkung, OBI 2004/55.

17 OGH 25.3.2003, 4 Ob 42/03k — rtl.at, ecolex 2003/317, 773 m Anm Schanda = MR 2004, 63 = OBI
2004/11, 35 m Anm Fallenbdck.

18 Unter Berufung auf Wistenberg, GRUR 2003, 109, 110.

19 OGH 17.8.2000, 4 Ob 158/00i — gewinn.at, ARD 5193/25/2001 = ecolex 2001/53, 128 m Anm Schanda =
EvBI 2001/20 = MR 2000, 322 = OBI 2001, 26 m Anm Schrambéck = RdW 2001/32, 21 = whbl 2000/386,
579.

20 So zutreffend OGH 22.3.2001, 4 Ob 39/01s — rechnungshof.com, ecolex 2001/251, 688 m Anm Schanda =

EvBI 2001/155 = JUS Z/3287 = MR 2001, 256 = OBI 2001, 237 m Anm Kurz = RdW 2001/559, 535 = SZ
74/53 = wbl 2001/291, 495 m Anm Thiele).



Domain ,,adnet.at“* halt es das Hochstgericht fiir erforderlich die klagende Gemeinde
letztlich auf die Registrierung unter der SLD ,,gv.at“ zu verweisen: ,,Die Domainregistrierung
durch den Beklagten hindert die Klagerin auch nicht, unter einer nur aus ihrem Namen
gebildeten Domain im Internet, allerdings in der Gebietskorperschaften vorbehaltenen
Second-Level-Domain .gv (adnet.gv.at), aufzutreten ... Darin liegt ein wesentlicher
Unterschied zur Lage in Deutschland - in Deutschland existiert die Second-Level-Domain .gv
nicht ... -, so dass die von der Klagerin zitierte Rechtsprechung deutscher Gerichte zur
Verwendung von Ortsnamen als Domainnamen fiir Osterreich nur beschréankt aussagekréftig
ist.“ Die namensrechtliche Interessenbeeintrachtigung wird also durch die Mdglichkeit einer
alternativen TLD bzw. SLD vermieden.

3.2.2 Lehre in Osterreich

Die oberstgerichtliche Auffassung wird von Fallenbock®® geteilt, der hinzufiigt, dass ein
Domain-Inhaber eine Zeichenkollision nicht dadurch vermeiden kann, dass er einfach den
Namen unter anderen TLD registrieren lasst. Gleichzeitig fugt er allerdings hinzu, dass die
TLD grundsatzlich® keine kennzeichenrechtliche Unterscheidungskraft zukommt. Fallenbdck
macht eine wesentliche Ausnahme: dann ndmlich, wenn die TLD Bestandteil der
Unternehmensbezeichnung selbst ist, wie z.B. bei der Handy.de VertriebsgmbH.?* SchlieRlich
gesteht Fallenbdck ferner der ,,Sub-Level-Domain® (richtig: Second-Level-Domain) ,,.gv*
unter bestimmten Umsténden einen wirksamen Unterscheidungshinweis“ zu.? Dies leitet er
mit einem Umkehrschluss aus der (sehr schwankenden) Rsp des OGH in Fallen mit
Ortsnamen-Domains ab.?
Ausgehend von einem technisch-funktional gepragten Verkehrsverstandnis?’ befiirwortet
Karl*® die grundsatzliche zeichenrechtliche Relevanz der TLD. Er gelangt zur differenzierten
Auffassung, dass die Top-Level-Domain bei der Bestimmung der Verwechslungsgefahr dann
zu bertcksichtigen ist, wenn
e sie nach der Verkehrsauffassung komplementarer Bestandteil des identisch
geschiitzten Zeichens ist* oder
o sie zweifelsfrei Aufschluss Uber den Kennzeichnungsgegenstand gibt (bei
restriktiven gTLDs) oder
e Fragen der territorialen Geltung des in der Domain verwendeten Zeichen
streitgegenstandlich sind.*

3.2.3 Meinungsstand in Deutschland

Zu Beginn der Domainstreitigkeiten sprachen die deutschen Gerichte de unterschiedlichen

21 OGH 20.5.2003, 4 Ob 47/03w — adnet.at I, MR 2004, 65 = OBI 2003, 271 m Anm Fallenbdck = OGZ 2003
H 10, 84 = RdW 2003/470, 558 = whl 2003/308, 542 m krit Anm Thiele.

22 In seiner Entscheidungsanmerkung, OBI 2004/11, 35, 37.

23 Hervorhebung vom Verfasser.

24 Unter Berufung auf die Entscheidung des LG Hamburg 21.2.2003, 416 O 1/03 — handy.com, MMR 2003,
599; ausfiihrlich dazu gleich unten Pkt. 5.

25 Fallenbdck, Entscheidungsanmerkung, OBI 2003/74, 271, 273.

26 Dazu kritisch Thiele, Osterreichische Domain-Judikatur 2003 — Domainrecht "a la carte" oder virtueller
Ortsnamenschutz ade? MR 2004, 52 ff mwN.

27 Eingehend dargelegt von Karl, Domainnamen als Kollisionszeichen von Marken und geschéaftlichen
Bezeichnungen, MarkenR 2003, 439, 440 f.

28 Ungeklarte markenrechtliche Probleme bei Domainnamen, OBl 2004/39, 148, 150 ff.

29 1Sd "Préagetheorie”.

30 1Se Riicksichtnahme auf ccTLDs.



TLDs in der Regel keine unterscheidungskréaftige Wirkung zu. Das hei3t, die Inhaber
entsprechender Kennzeichnungs- und Markenrechte konnten ihre Anspriiche auch unter allen
damals zur Verfigung stehenden TLDs, insbesondere .com, .net und .org erfolgreich
durchsetzen.®* Nach einer friihen E des OLG Stuttgart®® besteht Verwechslungsgefahr auch
dann, wenn es sich beim Namenstrdger um ein vorwiegend in Deutschland tatiges
Unternehmen handelt und als Top-Level-Domain die Endung ,,.com* verwendet wird.

In diesem Zusammenhang entschied allerdings erstmals das OLG Celle,® "dass wegen des
Suffixes '.com' es eher zweifelhaft ist, dass mit dem Gebrauch der Domain ‘celle.com’
Namensrechte verletzt" wirden.

In der Tat lieR auch die deutsche Folgerechtsprechung ein deutlich differenziertes Bild
erkennen. Nach einer frithen Entscheidung des LG Hamburg® muss von dem Grundsatz, dass
die Verwendung der Top-Level-Domain flr die Verwechslungsgefahr keine Bedeutung hat,
dann eine Ausnahme gemacht werden, wenn die Top-Level-Domain in kennzeichnender
Weise eingesetzt wird. Es kann im Einzelfall durchaus sein, dass erst und gerade aus der
Verbindung der beiden Domain-Ebenen die Gefahr von Verwechslungen resultiert. Das OLG
Hamburg™® stellte in einer weiteren Entscheidung fest, dass die Verwendung der Domain
»verona.tv* gegeniiber der bekannten Fernsehmoderatorin Verona Feldbusch eine Verletzung
ihres Namensrechtes darstellt, da diese den deutschen Verbrauchern unter ihrem Namen
»,verona“ in Verbindung mit dem Fernsehen (TV) weitgehend bekannt ist und die
Internetnutzer bei Verwendung der Domain ,,verona.tv* nicht primér an die italienische Stadt
in Verbindung mit dem Inselstaat Tuvalu (".tv"") denken werden.

Zu Recht heftige Kritik hat in diesem Zusammenhang die Entscheidung der Hamburger
Gerichte zur Domain ,tipp.ag* hervorgerufen: Die hanseatischen Gerichte®® gaben der
klagenden Gesellschaft Tipp 24 AG darin Recht, dass die Verwendung der Bezeichnung
"tipp.AG" oder "tipp.ag"” wegen Irrefihrung Uber die Rechtsform des Unternehmens
wettbewerbswidrig ware. Sie flihrte die angesprochenen Verkehrskreise in wettbewerblich
relevanter Weise uber die Rechtsform des Unternehmens in die Irre.

Da die Beklagte ihre Dienstleistung unter der herausgestellten und vielfachen Bezeichnung
anbiete, werde ein erheblicher Teil des Verkehrs annehmen, jene Bezeichnung sei mit dem
Firmennamen identisch und die Beklagte sei eine Aktiengesellschaft. Ein erheblicher Teil des
Verkehrs werde keine Verbindung zwischen der Sprachschopfung "Abgabegemeinschaft" und
dem verwendeten Kirzel herstellen. Dem Verkehr sei in der Regel schon nicht bekannt, dass
die Endung ".ag" im Rahmen einer Internet-Adresse eine L&nderkennung fir Antigua &
Barbuda sei. Soweit sie in Erscheinung getreten sei, werde sie vielfach von Unternehmen
genutzt, die zugleich auf ihre Gesellschaftsform hinwiesen. Somit werde der Verkehr gerade
annehmen, dass die Beklagte die Domain gewahlt habe, um auf ihre Gesellschaftsform
hinzuweisen. Ein anderer Grund, jene Domain zu wéhlen, sei kaum ersichtlich, so dass eine
Irrefuhrung des Verkehrs mehr als nahe liege.Wettbewerbliche Relevanz: Die Bezeichnung
"Aktiengesellschaft” sei bei erheblichen Teilen des Verkehrs geeignet, Vertrauen zu schaffen

31 KG Berlin 25.3.1997, 5 U 659/97 — concert-concept.com, CR 1997, 685 = K&R 1998, 36; LG Frankfurt
10.9.1997, 2/6 O 261/97 — lit.de, NJW-RR 1998, 974, 976; OLg Karlsruhe 9.6.1999, 6 U 62/99 —
badwildbad.com, K&R 1999, 423; OLG Miinchen, 20.1.2000, 29 U 5819/99 — intershopping.com, MMR
2000, 277.

32 3.2.1998, 2 W 77/97 - steiff.com, CR 1998, 621 = K&R 1998, 263 = MMR 1998, 543 m Anm Funk = ZUM
1998, 945, 946.

33 21.3.1997, 13 U 202/96 — celle.com, abrufbar unter http://www.eurolawyer.at.

34 30.9.1998 315 O 278/98 — x-tra.net, JurPC Web-Dok 43/2000.

35 27.8.2002, 3 W 78/02 — verona.tv, CR 2002, 910=JurPC Web-Dok 308/2002.

36 LG Hamburg 2.9.2003, 312 O 271/03 — tipp.ag, CR 2004, 143 m Anm Stogmiiller = ITRB 2004, 28 m Anm
Elteste = K&R 2003, 616 m Anm Weiler, K&R 2003, 601; krit Himmelsbach, Entscheidungsanmerkung,
JurPC Web-Dok 263/2003; OLG Hamburg 16.6.2004, 5 U 162/03, CR 2004, 769.



und die Entscheidung die Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, zu beeinflussen.

Die Argumentation der Hamburger Gerichte kann nicht nachvollzogen werden. Richtig ist,
dass die Top-Level-Domain ,,.ag” fir Antigua und Barbuda steht, gleichwohl aber als Endung
fur Aktiengesellschaften beworben wird.®” Bezweifelt darf werden, ob die Internetnutzer die
Abklrzung ,,.ag“ als Abkirzung fir Aktiengesellschaft verstehen. Was namlich die
Verwendung als Domain betrifft, so ist weder hinsichtlich des Firmenkerns noch des
Rechtsformzusatzes derzeit blich, diese Firmenbestandteile in die Domain(praziser: in die
TLD) aufzunehmen.® Ist aber die Angabe der vollstandigen Firmen-Domainnamen uniiblich,
so kann auch keine entsprechende Erwartung der angesprochenen Verkehrskreise bestehen,
die dann allenfalls enttauscht wiirde oder zu Irrefiihrung Anlass bote.*

Rein technisch gesehen ist derzeit die Angabe der Gesellschaftsform in Domains génzlich
uniblich und hat sich, auch weil als passende ccTLDs nur ,,.ag” (fir Antigua) und ,,.kg* (fur
Kegisien) zur Verfligung stehen, trotz des Umstandes, dass einige 0&sterreichische
Aktiengesellschaften ,,.ag“ nutzen, noch nicht durchgesetzt.

Nunmehr liegt eine einschlagige Entscheidung des deutschen BGH® vor, die eine
differenzierte Betrachtung nahe legt:

Die Klagerin lieR sich unter der Bezeichnung ,,PC 69 Diskothek e.K* im Janner 2000
protokollieren. Sie hatte zuvor bei einer Firmentbernahme aus dem November 1999 das
Unternehmenskennzeichen ,,PC 69" von der zwischenzeitig geléschten ,,PC 69 Musikbetrieb
GmbH & Co KG* (im Weiteren kurz: KG) zusammen mit den gemieteten R&umen, in denen
diese den Diskothekenbetrieb unterhalten hatte, und mit dem dafur genutzten Inventar
erworben. Die Rechtsvorgéngerin der Kléagerin (die KG) bestand seit 1984 und betrieb unter
der (spateren) Firmenbezeichnung eine regional bekannte Diskothek. Die Beklagten
registrierten die Domain ,,pc69-diskothek.de"”, trugen sich als ,,Registrant” von ,,pc69.com”
bei Network Solutions ein und manipulierten zudem die Website der Kléagerin unter
http://www.pc69.com, indem sie ab Februar/Marz 2000 u.a. an die Stelle des Begriffs
"Erfolgsparty” den Begriff "MiRerfolgsparty” setzten und als "Last Update™ den 30. Februar
2000 angaben. Ferner wurde auf eine Internet-Domain "pc69-diskothek.de™ verlinkt. Die
bereits im Dezember 1996 von der Rechtsvorgéngerin der Klagerin (der KG) angemeldete
Wortmarke “PC 69” wu.a. fur die Leitung, Fihrung und Verwaltung eines
Unterhaltungszentrums bzw. einer Diskothek schrieben die Beklagten im Mai 2000 — ohne
Zustimmung der Kl&gerin — zundchst auf den Erstbeklagten um, &nderten dies jedoch nach
Abmahnung wieder zurtick.

Die Kldgerin verlangte nunmehr (1) die Unterlassung der Verwendung der Domains
,»pc69.com” und ,,pc69-diskothek.de”, die (2) Riickgangigmachung der auf der Website unter
http://www.pc69.com getatigten Anderungen, (3) die Unterlassung kiinftiger Umschreibungen
der Domain ,,pc69.com” auf andere Personen als die Klagerin als Registrant, (4) die

37 Vql. die Registrierungsbedingungen der zustandigen nic AG, eines auf Antigua anséssigen Unternehmens,
abrufbar unter http://www.nic.ag: ,,.... the .ag internet domain ist unique and can be used to present the
following: 1. ...., 2. AG represents certain types of companies and several major European countries such as
Germany, Austria and Switzerland, ...””. Auf die Attraktivitat fiir Aktiengesellschaften weist auch Hoeren,
Grundziige des Internetrechts, 2. Auflage (2002), 29 f, hin.

38 Vgl Linke, Das Recht der Namensgleichen bei Domains, CR 2002, 271, 275; Ullrich, Der Schutz einer
Unternehmens-Domain, WM 2001, 1129; Weiler, Irrefiihrung tber die Rechtsform durch Top-Level-
Domains? K&R 2003, 601, 604.

39 Zutreffend OLG Koblenz 25.1.2002 8 U 1842/00 — vallendar.de, CR 2002, 280 m Anm Eckhardt = ITRB
2002, 110 m Anm Stopp = K&R 2002, 201 = MMR 2002, 466 m Anm Ernst = WRP 2002, 340; OLG
Miinchen 11.7.2001, 27 U 922/00 — boos.de, JurPC Web-Dok. 236/2001 = MMR 2001, 692, 693 = K&R
2001, 524.

40 Urteil vom 29.04.2004, | ZR 233/01 — pc69.com, pc69-diskothek.de, abrufbar unter
http://www.eurolawyer.at/pdf/BGH_I_ZR_233-01.pdf.



Erstattung der Kosten einer Gegenabmahnung sowie (5) die Léschung der Wortmarke ,,PC
69"

Folgerichtig bejahte das Hochstgericht die klagerischen Anspriiche zu (1) aus 88 5 Abs 2, 15
Abs 2 und 4 dMarkenG, 8§ 12 Satz 2 BGB und (hilfsweise) aus § 823 Abs 1 BGB. Der BGH
nahm dabei auch eine Verwechslungsgefahr zwischen den Bezeichnungen ,,PC 69" und
,»pc69.com” sowie ,,pc69-diskothek.de" an.

Wird eine Marke oder ein Unternehmenskennzeichen im geschaftlichen Verkehr genutzt, so
folgt der Anspruch auf eine Freigabe der Domain aus den 88 14, 15 MarkenG. Bei der
Verwendung aulRerhalb des geschaftlichen Verkehrs folgt der Anspruch aus § 12 Satz 2 BGB
wegen einer unbefugten Anmalung von ,pc 69". Der Bestandteil ,,-diskothek.de" stellt
lediglich einen Dbeschreibenden Zusatz dar. Daher sei von einer Verwechselbarkeit
auszugehen. Der Umstand, dass bei der US-Domainvergabestelle fir ,pc69.com”
voriibergehend eine andere Person als die Kldgerin als ,,Registrant”, d.h. Domaininhaber bzw.
Eigentlmer, eingetragen war, ware unerheblich. Die Klagerin bekam neben der
Geschéftsbezeichnung auch die Rechte an der Domain mit dem Erwerb des Unternehmens im
Wege der Gesamtrechtsnachfolge (durch Vertrag).

Der Bundesgerichtshof halt darliber hinaus bei Verwechslungsgefahr Domain-Zusétze fur
nicht ausreichend, die bestehende Zeichendhnlichkeit zu beseitigen, und hat das Domain-
Recht um eine weitere Facette bereichert. Bedenklich wére es allerdings, aus der Begriindung
des BGH fur sein Urteil abzuleiten, dass beschreibende Domain-Zusatze — in diesem Fall .-
diskothek.de™ — generell nicht zu beachten seien. Genau das Gegenteil trifft mE zu. Die
zwischen den hier kollidierenden Kennzeichen ,,PC69* und ,,pc69.com, pc69.de und pc69-
diskothek.de” bestehende Zeichen&hnlichkeit wurde gegenstandlich durch den Zusatz ,.-
diskothek® in der SLD der letztgenannten Domain geradezu noch verstarkt, da die klagende
Kennzeichentragerin eine tiber die Stadgrenzen hinaus bekannte Diskothek weiter betrieben
hat. Eine allgemeine Regel sollte man aus der Formulierung des BGH nicht ableiten. Denn
dies ginge zu weit. Richtiger ware es, bei einer moglichen Verwechslungsgefahr festzustellen,
ob ein verstandiger Internet-Nutzer die Domain mit dem Kennzeicheninhaber in Verbindung
bringt.

Neben der Klarung der Rechtsnachfolge in das (prioritatsaltere) Kennzeichen "PC 69" fir
eine bekannte Diskothek bringt die vorliegende E auch eine Klarstellung bei der Beurteilung
von Domainzusatzen. In einer mdoglichst alle Umstdnde zu beriicksichtigenden
Interessenabwagung ist ausgehend von der semantischen Zeichenahnlichkeit zu bestimmen,
ob der beigefugte, beschreibende Zusatz (hier: "-diskothek.de™) die bestehende
Verwechslungsgefahr beseitigt oder gar verstérkt. Dabei ist auf die jeweiligen Branchen, den
Geschaftsgegenstand des alteren Zeicheninhabers und die Gepflogenheiten der beteiligten
Verkehrskreise Ricksicht zu nehmen.

In einer weiteren Entscheidung nahm der BGH*' nur obiter dictum dazu Stellung, ob bei
Internet -Domains héhere Anforderungen an die Verwechslungsgefahr zu stellen waren, als
fir die Unternehmenskennzeichen als solche? Das deutsche Hochstgericht hatte die Revision
der erstinstanzlich in diesem Verfahren noch obsiegenden Klagerin wegen grundsatzlicher
Bedeutung angenommen. Die Richter des OLG Braunschweig als Berufungsinstanz hatten
judiziert, dass die Vergaberegeln sowie die branchentibergreifende Ausschlusswirkung der
Domains die Gestaltungsmoglichkeiten einschrankten und die Nutzer sich daran gewdhnt
hatten, auch auf geringfugige Unterschiede zu achten. Der BGH verwies die Sache zuriick an
das Berufungsgericht. Im Urteil bemangeln die Karlsruher Richter die Feststellung des
Berufungsgericht, es ldge nur minimale Branchenndhe vor. Bezlglich der
Domainnamenproblematik bestéatigt der BGH seine zuvor als obiter dictum im Domainstreit

41 21.2.2002, 1 ZR 230/99 — defacto.de, abrufbar unter http://www.bonnanwalt.de/entscheidungen/
BGHIZR230-99.html.



um shell.de gedusserte Rechtsauffassung,*? dass beim Streit zweier im geschaftlichen Verkehr
tatiger Parteien die Anwendung des BGB 8 12 nicht in Betracht komme. Sodann stellt der 1.
Zivilsenat den Grundsatz auf: Sind mehrere Unternehmen berechtigt, ein Zeichen zu fuhren,
kommen sie sdmtlich als Inhaber eines unter Verwendung des Zeichens gebildeten Domain-
Namens (Internet-Adresse) in Betracht. In diesem Fall gilt fir die Eintragung und
Verwendung des Zeichens die Prioritdt der Registrierung als Domain-Name. Nicht
mafgeblich ist dagegen, welches Unternehmen Uber ein prioritatsélteres Recht an dem
Unternehmenskennzeichen im Sinne des § 6 Abs 3 dMarkenG verfiigt.

4. Eigene Stellungnahme

Die Auffassung des OGH, dass der TLD keine Unterscheidungskraft zukomme, scheint
aus mehreren Griuinden, insbesondere bei Streitigkeiten um Ortsnamen-Domains entgegen der
Ansicht Fallenbdcks, tiberprifenswert:*?

Zum einen scheint z.B. bei der Bezeichnung ,,www.gemeindename.biz* die Namensfunktion
mitunter fraglich. Die Namensfunktion kann nur dann bejaht werden, wenn der Verkehr die
Domainbezeichnung als Hinweis auf die Gemeinde verstehen kann. Bei der Top-Level-
Domain ,.at* wird der Osterreichische Internetbenutzer die Domainbezeichnung
gemeindename.at als Hinweis auf die jeweils genannte Gemeinde verstehen.** Doch die Top-
Level-Domains ,,.biz/net/org* sind zum einen Domains, die in erster Linie von kommerziellen
Anbietern und zum anderen hauptsachlich von amerikanischen Anbietern bzw.
Organisationen genutzt werden. Ob der internationale Verkehr unter diesen VVoraussetzungen
die Domains gemeindename.biz/net/org als einen Hinweis auf die jeweilige 6sterreichische
juristische Person des offentlichen Rechts versteht, wird bezweifelt.*

Gleichfalls scheinen eine Verwechslungsgefahr und eine Zuordnungsverwirrung aus
denselben Griinden ausgeschlossen. Osterreichische Gemeinden benutzen in erster Linie die
Top-Level-Domain ,,.at“. Nur hier besteht eine Zuordnungsverwirrung, wenn unter der
Domain gemeindename.at nicht die entsprechende Gemeinde auftritt. So ist denn auch z.B.
die Stadt Heidelberg im Rechtsstreit um die Domain heidelberg.net unterlegen*® oder die
Stadt Ziirich im Rechtsstreit um die Domain zurich.biz.*’

Die Bertcksichtigung von TLDs bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr muss
allerdings nicht immer zu anderen Ergebnissen wie bei deren "Ausblenden™ fiihren: In einem
Rechtsstreit filhrt das LG KoIn* aus, dass die Bezeichnung ,wdr.org“ eine
Verwechslungsgefahr zu ,,WDR* (Westdeutscher Rundfunk) begriinde. Der Zusatz ,,.org“ in
der Internetdomain ware nicht unterscheidungskréaftig und daher nicht geeignet, eine
Verwechslungsgefahr zu beseitigen. Nach der hier vertretenen Ansicht musste die TLD ,,.org*
sehr wohl Berucksichtigung finden. Sie deutet zunéchst auf eine Domain, die bei einer US-

42 Urteil vom 22.11.2001, | ZR 138/99; dazu kritisch Thiele, Shell gegen Shell - eine neue Dimension des
Domainrechts? Zugleich eine Anmerkung zum Urteil des BGH vom 22. 11. 2001, | ZR 138/99, aus
rechtsvergleichender Sicht, MR 2002, 198.

43 Differenzierend bereits Apel/GroRe-Ruse WRP 2000, 816, 817; Bottenschein, MMR 2001, 286, 289;
Blicking, MMR 2000, 656, 657f; Reinhart, Bedeutung und Zukunft der Top-Level-Domains im Markenrecht
einerseits und im Namens- und Wettbewerbsrecht andererseits, WRP 2002, 628; im Ansatz schon Ubber,
WRP 1997, 497, 505.

44 So deutlich OLG Linz 8.1.2003, 2 R 186/02i — adnet.at II.

45 Ahnlich aus deutscher Sicht Reinhardt, Bedeutung und Zukunft der Top-Level-Domains im Markenrecht
einerseits und im Namens- und Wettbewerbsrecht andererseits, WRP 2002, 628, 635.

46 Entscheidung der WIPO 6.3.2002, Case No. 2001-1500.

47 Entscheidung der WIPO, 25.7.2002, Case No. DB1Z2002-0224.

48 Urteil 23.5.2000, 33 O 216/00 — wdr.org, MMR 2000, 625.



amerikanischen Registrierungsstelle eingetragen ist. In zweiter Linie, nach den dortigen
Vergaberichtlinien, darauf, dass eine Organisation, private Vereinigung oder gemeinnitzige
Gruppe, jedenfalls eine Personenmehrheit Domaininhaber sei. Tatsdachlich war
Domaininhaber ein Fachjournalist, der die aus seinen Initialen (Vorname und Nachname)
gebildete SLD verwendete. Durch die Verwendung der TLD ,.org“ verstarkte der
Domaininhaber mE die Verwechslungsgefahr zur deutschen Offentlich-rechtlichen Anstalt
WDR, also einer Organisation, sodass die Entscheidung des LG Koéln im Ergebnis unter
gleichzeitiger Berucksichtigung der Bekanntheit des Fernsehsenders jedenfalls zu billigen ist.
Dennoch: Die Aul3erachtlassung der Kennzeichenkraft von Top-Level-Domains in
jedem Fall wiirde die sieben ,,neuen* generischen TLDs weitgehend tberflissig machen.
Denn was nitzt eine Branchen-Unterscheidung nach TLDs (zB .aero, .museum, .coop, .pro),
die sich bei der Beurteilung der Rechtslage durch die Gerichte nicht auswirkt. Die
grundsatzliche Ahnlichkeit der Begriffe muss stets im Bereich der Second-Level-Domains
gepruft werden. Erklartes Ziel der Einflhrung neuer TLDs war es aber, mehr Mdglichkeiten
zur Adressierung im Internet zu schaffen, was nur gelingen kann, wenn den einzelnen Top-
Level-Domains die Unterscheidungskraft nicht a priori aberkannt wird.
Den ,feinen Unterschied” - gewissermalien die Hohe Schule der kennzeichenrechtlichen
Unterscheidungskraft — liefern die Rechtsstreitigkeiten um die Domains "solingen.info™ und
"duisburg-info.de”, die zeigen, dass die Top-Level-Domain rechtliche Auswirkungen haben
kann:
Geklagt hatte die Gemeinde Solingen gegen den Inhaber der Domain solingen.info, die mit
dem von ihm betriebene regionale Portal solingen-info.de verlinkt war. Die Gemeinde
verlangte die Unterlassung der Nutzung und die Ubertragung der Domain solingen.info,
womit sie vor dem Landgericht erfolgreich war. Die Berufung des Beklagten Domain-
Inhabers war nur zu einem geringen Teil erfolgreich. Das OLG Diisseldorf*® bestatigte die
Unterlassung, die Ubertragung der Domain an die Gemeinde nicht.
Das OLG Diusseldorf unterzog diesen Fall einer griindlichen Prifung. Eine Namensleugnung
nach § 12 Satz 1 1.Alternative BGB, bei der der Namensnutzer das Recht des Namentragers
bestreitet, konnte es nicht erkennen, aber eine NamensanmaBung nach 8§ 12 Satz 1
2.Alternative BGB. Der Domain-Inhaber benutzte als Nichtberechtigter einen fremden Namen
ohne jeden Zusatz als Domain. Da der Internetnutzer davon ausgeht, dass der Namenstrager
den Domain-Namen nutzt, tritt beim Internetnutzer eine Zuordnungsverwirrung ein.
Der Beklagte verwies das Gericht auf seine Rechtsprechung im Fall duisburg-info.de,™ bei
dem es die Nutzung des Stadtenamens als geopraphische Zuordnung akzeptierte. Da der
Zusatz »info« sich da aber auf der Second Level Ebene befand, war dieses Urteil aus Sicht des
Gerichts legitim. Im konkreten Fall verwende der Domain-Inhaber jedoch keinen Zusatz auf
der Second Level Ebene. Das mache den Unterschied — und ist durchaus nachvollziehbar. Im
Detail sieht es dann aber noch ein wenig anders aus: Das OLG Dusseldorf ist namlich der
Ansicht: "Bei in sich widersprichlichen Domains (Beispiel: ‘karlsruhe.at’) mag der Verkehr
in der Tat, wie die Beklagte geltend macht, eine Zuordnung der Domain zur betreffenden
Gebietskorperschaft nicht vornehmen. Ahnliches konnte auch fiir die Top-Level-Domain
>comc gelten. Insoweit mag die Top-Level-Domain von Belang sein." Aber bei .info ist das
nicht von Belang, da die TLD .info "nicht auf bestimmte Branchen oder Staaten begrenzt
[ist]. Der Verkehr hat also auf Grund der Top-Level-Domain keine Anhaltspunkte dafiir, dass
es sich nicht um die Domain des Namenstragers handelt.” Fir den Fall, dass zwei
Namensgleiche, Markeninhaber oder Unternehmenskennzeichen nichtédhnlicher Branchen aus
unterschiedlichen Ecken des Globus sich um die Domain streiten sollten, gelte grundsatzlich

49 Urteil vom 15.7.2003, 20 U 43/03 — solingen.info, ITRB 2004, 59 m Anm Elteste; nrk, Revision beim
BGH anhéngig.
50 OLG Diisseldorf 15.1.2002, 20 U 76/01 — duisburg-info.de, CR 2002, 447 = wrp 2002, 1085.
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der Prioritatsgrundsatz.

Beim Internetnutzer fihre die Domain in Handen des Nichtberechtigten zur
Zuordnungsverwirrung. Die Rechtsprechung, insbesondere die des OGH>! im Rechtsstreit um
adnet.at, hat in der Vergangenheit allerdings deutlich gemacht, dass solch eine
Zuordnungsverwirrung durch den Inhalt der Homepage ausgeraumt werden kénne. Im Fall
solingen.info sah das OLG Dusseldorf jedoch keine Mdglichkeit, die Zuordnungsverwirrung
auszurdaumen. Die aktuelle Inhalt der Website reiche dazu nicht aus. Es gehe aus ihr nicht
hinreichend hervor, dass es sich nicht um die Website der Kl&gerin handle. Die vom Inhaber
der Domain angebrachten Hinweise, der Vermerk “Powered by X” und ein Link mit der
Bezeichnung "Informationen der Stadt Solingen”, seien nicht aussagekraftig; der Link koénnte
auch als interner Link aufgefasst werden.

Das OLG Ddusseldorf prifte schliellich, ob der Streit durch Umgestaltung der Homepage
beendet werden konnte. Nach Ansicht des Senats besteht jedoch keine Mdglichkeit, die
Zuordnungsverwirrung dadurch auszuschlieRen, dass die Homepage umgestaltet wird. Zwar
lieRe sich die Zuordnungsverwirrung sehr schnell ausrdumen, aber die berechtigte Gemeinde
ware damit trotzdem von der Nutzung der Domain ausgeschlossen. Auch wenn sie die
Domain “solingen.de” nutzte. Mithin musste der Domain-Inhaber die Domain “solingen.info”
freigeben.

Beide Urteile zeigen, dass die Top-Level-Domain rechtliche Auswirkungen haben kann. Dem
OLG Dusseldorf ist zuzustimmen, dass der Stadt Solingen auch Namensrechte unter der TLD
».info* zustehen. Wenig (iberzeugend ist hingegen die Argumentation unter der TLD ,,.com*
kdnne die Sachlage ganz anders aussehen. Denn ebenso wie ,,.info* ist auch ,,.com* nicht auf
bestimmte Staaten oder Branchen begrenzt. Zwar besteht die Top-Level-Domain ,,.com*
urspringlich fir commercial, wurde aber zum Synonym fiir Websites, die international unter
der Domain gefunden werden wollen. Gerade gréRere und bekannte Stédte erwartet man unter
der TLD ,,.com“ zu finden. Auch unter ,,.net” oder ,.org*“ kénnte man gegebenenfalls die
entsprechende Stadt erwarten.”* In der Verwendung eines Begriffs als Teil einer Internet
Domain kann daher ein Namensgebrauch liegen. Das gilt unabhangig davon, unter welcher
Top-Level-Domain die Domain registriert ist. Jede auch im Ausland registrierte Domain kann
- naturgemal - von einem inlandischen Internetzugang aus angewahlt werden und wird damit
(auch) im Inland gebraucht.*®

Anders ist mE bei TLDs wie ,,.bz“, ,,.ag* oder ,,.gv.* oder exotischen Landerdomains (,,.cc*)
zu verfahren. Hier ist nicht zu erwarten, dass eine Osterreichische Stadt unter diesen TLDs
aufzufinden ist.

Bei der Beurteilung der Zeichenidentitat bzw. -&hnlichkeit ist zundchst die Top Level
Domain idR aulRer Betracht zu lassen, da sie keinerlei kennzeichnende Wirkung entfaltet und
vom Publikum in aller Regel nicht zur Unterscheidung verschiedener Bezeichnungen
wahrgenommen wird. Gleiches gilt fiir domaintypische Zusétze wie ,http://" und ,,www".>*
Das gilt allerdings nicht ohne Einschrankungen. Es kann im Einzelfall durchaus sein, dass
erst und gerade aus der Verbindung der beiden Domain-Ebenen die Gefahr von

51 Urteil vom 20.5.2003, 4 Ob 47/03w — adnet.at 11, OGZ 2003 H 10, 84 = wbl 2003/308, 542 m Anm Thiele =
RdW 2003/470, 558 = OBI-LS 2003/114, 226 = OBI-LS 2003/127, 227 = OBI-LS 2003/128, 227 = OB
2003/74, 271 m Anm Fallenbdck = MR 2004, 65; kritisch bereits Thiele, Osterreichische Domain-Judikatur
2003. Domainrecht "a la carte" oder virtueller Ortsnamenschutz ade? MR 200, 52.

52 Ebenso wenngleich mit anderer Begriindung OGH 22.3.2001, 4 Ob 39/01s — rechnungshof.com, ecolex
2001/251, 688 m Anm Schanda = EvBI 2001/155 = JUS Z/3287 = MR 2001, 256 = OBI 2001, 237 m Anm
Kurz = RdW 2001/559, 535 = SZ 74/53 = wbl 2001/291, 495 m Anm Thiele.

53 22.3.2001, 4 Ob 39/01s — rechnungshof.com, ecolex 2001/251, 688 m Anm Schanda = EvBI 2001/155 =
JUS 7/3287 = MR 2001, 256 = OBI 2001, 237 m Anm Kurz = RdW 2001/559, 535 = SZ 74/53 = wbl
2001/291, 495 m Anm Thiele.

54 Insoweit uneingeschrankt zutreffend OGH 25.3.2003, 4 Ob 42/03k — rtl.at, ecolex 2003/317, 773 m Anm
Schanda = MR 2004, 63 = OBI 2004/11, 35 m Anm Fallenbéck.
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Verwechslungen resultiert, wie das Beispiel ,,parmal.com* und ,,parmal.at“ deutlich
macht. Denkbar sind gleichwohl die Verwechslungsgefahr abschwéchende Zusatze in der
TLD, die uU einen hinreichenden Abstand zwischen dem jeweiligen Kennzeichen und der
gesamten Domain in ihrem Erscheinungsbild schaffen (z.B. "nivea.com” und "nivea.aero").>
Seit der Einfuhrung der sieben neuen generischen Top Level Domains ".biz", ".info",
".museum"”, ".pro", ".coop”, ".aero” und ".name" Ende 2000 stellt sich die Internetgemeinde
die Frage, ob sich die zum Teil sehr speziellen Endungen als differenzierendes Merkmal
auswirken und die Rechtsprechung andern wirden.

SchlieRlich kann mE bei der Kollision zwischen einer Marke und einer Domain die
(unterscheidungskréftige) TLD sogar dazu fuhren, die Marken(mit-)verwendung nach § 10
Abs 3 MSchG zu rechtfertigen. Dabei ist nach der jiingsten Rsp>® zu beriicksichten: Bei
Beurteilung, ob die Angabe den anstdndigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel
entspricht, kommen als Unlauterkeitskriterien vor allem Rufausbeutung, Rufschadigung,
Aufmerksamkeitsausbeutung und Verwésserung in Betracht. Unlauter kann vor allem eine
uber die Wiedergabe der beschreibenden Angabe hinausgehende zusatzliche Annéherung
durch Ubernahme besonderer Gestaltungselemente aus Bildmarken, Logos, typischen
Schriftzigen oder der farblichen oder figlrlichen Ausgestaltung sein. Die blickfangmaliige
Ausgestaltung als solche ist noch nicht unlauter, weil sie vielfach auch bei beschreibenden
Angaben den lauteren Gepflogenheiten entspricht.

Wendet man diese Grundsatze auf die Verwendung von Top Level Domains iZm mit zu
registrierten Marken zeichendhnlichen Second Level Domains an, so ist festzuhalten, dass
gemélR 8 10 Abs 1 Z 2 MSchG die eingetragene Marke ihrem Inhaber das ausschlieRliche
Recht gewaéhrt, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im gesché&ftlichen Verkehr ein
mit der Marke gleiches oder ahnliches Zeichen fur gleiche oder &hnliche Waren oder
Dienstleistungen zu benutzen, wenn dadurch fur das Publikum die Gefahr von
Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschliefit, dass das Zeichen mit der Marke
gedanklich in Verbindung gebracht wird. 8 10 Abs 3 Z 2 MSchG schrénkt das Recht des
Markeninhabers dahin ein, dass er einem Dritten nicht verbieten kann, Angaben Uber die Art,
die Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, den Wert, die geographische Herkunft oder
die Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder tber andere
Merkmale der Ware oder Dienstleistung, im geschéftlichen Verkehr zu benutzen, sofern dies
den anstandigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.

Zu den in 8§ 10 Abs 3 Z 2 MSchG genannten Angaben z&hlt mE auch die Verwendung der
Marke als Domain, wenn dadurch eine Website adressiert wird. Zu priifen bleibt daher, ob die
Angabe den anstandigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht. Als
Unlauterkeitskriterien kommen vor allem Rufausbeutung, Rufschéadigung,
Aufmerksamkeitsausbeutung und Verwésserung in Betracht. Unlauter kann vor allem eine
uber die Wiedergabe der beschreibenden Angabe hinausgehende zusatzliche Annaherung
durch Ubernahme besonderer Gestaltungselemente aus Bildmarken, Logos, typischen
Schriftziigen oder der farblichen oder figlrlichen Ausgestaltung sein. Die blickfangmaRige
Ausgestaltung als solche ist noch nicht unlauter, weil sie vielfach auch bei beschreibenden
Angaben den lauteren Gepflogenheiten entspricht.”’ Das trifft fir die Verwendung einer
Domain mE vornehmlich dann zu, wenn der ihr zugehtrige Websiteinhalt keinen

55 Vgl. Auch den vom OLG Hamm 31.7.2003, 4 U 40/03 — nobia.se, entschiedenen Rechtsstreit: Der
schwedische Domainname nobia.se ist mit der geschaftlichen Bezeichnung der Kléagerin "Nobilia"
verwechslungsfahig. Eine schwedische Domain kann deutsches Kennzeichenrecht verletzen, wenn die
Webseiten bestimmungsgemaR in Deutschland abgerufen werden sollen. Eine Kennzeichenverletzung wird
nicht dadurch ausgeschlossen, dass die Beklagte das schwedische Unternehemenskennzeichen "Nobia" nicht
auBerhalb des Internets verwendet.

56 OGH 19.10.2004, 4 Ob 215/04b — DELUCA/de Luca, nv.

57 vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz2 § 23 Rz 61.
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Interessengleichklang zum Markentréger herstellt.

5. Internetspezifischer Mal3stab der Beurteilung von Verwechslungsgefahr?

Zuweilen wird die Auffassung vertreten, dass der Verkehr bei der Verwendung von Internet-
Domains an eine geringere Kennzeichnungskraft gewohnt sei und daher genauer auf
Unterschiede achten wiirde.®® Bei der Priifung der VVerwechslungsgefahr im Rahmen der §§
10, 10a MSchG fir der Verwendung von Domainbezeichnungen im Internet sei deshalb zu
beriicksichtigen, dass auf Grund der beschréankten Mdglichkeiten der Namensbildungen und
der damit verbundenen Anndherungen der Domainbezeichnungen der Verkehr zur genaueren
Prifung von Unterschieden, sowohl bei den Domainbezeichnungen als auch bei dem Inhalt
der jeweiligen Webseiten, gezwungen sei. Diese Auffassung scheint jedenfalls
uberprifenswert.

5.1 Handy.de v. Handy.com

Kléagerin war die Firma “Handy.de Vertriebs GmbH”, die Inhaberin der Marke und Domain
“handy.de” ist. Diese vertrieb unter der Domain neben Mobilfunkgerédten und Handyvertragen
auch Logos und Klingeltone. Der Beklagte ist Inhaber der Domains ‘“handy.com”,
“handy.info” und “handy.biz” sowie der Marken “handy.com”, “handy.info” und “handy.biz”.
Er vertrieb auf seinem Internetportal ebenfalls Logos und Klingelténe. Die Klagerin mahnte
den Beklagten wegen Markenverletzung ab. Eine einstweilige Verfugung der Kléagerin lehnte
das LG Hamburg ab.

Im Provisorialverfahren untersagte auf Beschwerde der Antragstellerin das OLG Hamburg™
dem Beklagten die geschaftliche Nutzung der Domains und Marken — und stellte damit die
wohl bekannte Ordnung wieder her. Die Bezeichnung "handy.de™ ware nur fur Mobiltelefone
beschreibend, nicht aber fir andere Dienstleistungen im Zusammenhang mit
Mobiltelekommunikation und Internet. Bei vorliegender Branchenidentitat waren daher
Verwechslungen mit der Marke "handy.biz" zu beftirchten. Daran &nderte die Tatsache nichts,
dass statt des Zusatzes ".de" die Zusatze ".com" oder ".info" verwendet wurden, da diese
Unterschiede nicht gentigten, um die Verwechslungsgefahr auszuschlieRRen.

Der Beklagte gab nicht auf - und bekam Recht: Das LG Hamburg® entschied im
anschlieBend gefuhrten Hauptverfahren gegen die KIl&gerin und verneinte eine
Verwechslungsgefahr zwischen den Bezeichnungen “handy.de” bzw. “handy.biz”’und den
weiteren Handy-Domains des Beklagten. Das Gericht ging davon aus, dass die Bezeichnung
"Handy" im Geschéftskreis der Klagerin nicht unterscheidungskraftig sei oder die
Verkehrskreise erwarten die Kldgerin unter allen anderen "handy-Domains™ aufzufinden. Die
Gefahr von Verwechslungen waére auch dann ausgeschlossen, wenn man von einer
Bekanntheit von “handy.de” ausginge, da insoweit auf die Gesamtbezeichnung “Handy.de”
einschlieBlich der Top-Level-Domain .de abzustellen sei.

Das LG Hamburg ist mit seiner Begriindung von der Regel bei Kennzeichenkonflikten von

58 Am deutlichsten KG Berlin 16.2.2001, 5 U 9865/00 — checkin.com, GRUR-RR 2001, 180 = ZUM-RD
2002, 4 m krit Bespr Kort, Markenrechtliche Verwechslungsgefahr bei Domain-Namen, wrp 2002, 302; LG
Hamburg, 18.10.2002, 416 O 75/02 — public-com.de, JurPC Web-Dok 353/2002 = MMR 2003, 127;&hnlich
Viefhues in Hoeren/Sieber (Hrsg), Handbuch Multimedia-Recht (1999), Teil 6 Rz 82, der von einer “besonderen
Sensibilitat” und “gesteigerten Aufmerksamkeit” der Internetnutzer ausgeht; ebenso Joller, Zur Verletzung von
Markenrechten durch Domainnames — eine Standortbestimmung, MarkenR 2000, 341, 344.

59 4.2.2002, 3 W 8/02 — handy.com, CR 2002, 446 m Anm Beckmann = JurPC Web-Dok. 153/2002 = MMR
2002, 626.

60 21.2.2003, 416 O 1/03 — handy.com, MMR 2003, 599.
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Domains abgewichen. Grundséatzlich wird hinsichtlich der Kennzeichnung von Domains nur
auf die Second-Level-Domain abgestellt, die Top-Level-Domain (z.B. .com, .biz, .de) spielt
keine Rolle. Somit hétten sich vorliegend allein die Kennzeichnungen "handy™ gegenuber
gestanden, so dass Kennzeichenidentitit vorgelegen hétte. Das Gericht hat hier jedoch die
Top-Level-Domain mit einbezogen und somit handy.de den Kennzeichnungen handy.biz und
handy.com gegeniibergestellt. Gleichzeitig hat das Gericht klargestellt, dass es um einen
Ausnahmefall von der Regel handelt, dass nur der SLD Kennzeichnungskraft zukommt. Das
Gericht hat eine Verwechslungsgefahr zwischen “handy.de” und “handy.biz” oder
“handy.com” verneint.

Vorliegend durfte es fir die Entscheidung des Gerichts ausschlaggebend gewesen sein, dass
es sich bei “Handy” um einen Gattungsbegriff handelt. Jeder Internetnutzer weiss, dass er zu
einem anderen Angebot gelangt, wenn er fur den gleichen Begriff eine andere TLD wahlt.
Dies gilt auch und gerade fiir Gattungsdomains. Selbst wenn ein Internetnutzer das Angebot
unter einer Gattungsdomain einer bestimmten TLD kennt, erwartet er nicht, dies auch unter
einer anderen TLD zu finden. Entsprechend hat das Gericht aufgefiihrt, dass der Verkehr
wisse wie er die Klagerin findet.

Das Urteil des LG Hamburg knupfte somit an den tatséachlichen Surfgewohnheiten der
Internetnutzer an und kommt zu einem interessanten Urteil. Schon an dieser Stelle lasst sich
festhalten, dass die Entscheidung mE nicht auf den Fall von gewdohnlichen
Kennzeichenkonflikten tbertragbar ist, sondern die Beruicksichtigung unterschiedlicher TLDs
eben eine besondere Sachverhaltskonstellation verlangt.

In diesem Zusammenhang ist die Entscheidung des deutschen Bundespatengerichtes® zur
Markenféhigkeit der Bezeichnung "handy.de" von Bedeutung:

Ein Unternehmen hatte den Begriff "handy.de" fiir diverse Markenklassen angemeldet, u.a.
Klasse 32 (Getranke), Klasse 36 (Werbung und Marketing), Klasse 38 (Telekommunikation)
und Klasse 9 (Erstellung von Programmen fir die Datenverarbeitung pp.). Im
Markenregistrierungsverfahren stellte sich die Frage nach der Unterscheidungskraft und damit
Registrierbarkeit der Bezeichnung “Handy.de” in den angefiihrten Klassen. Nach Auffassung
des Bundespatentgerichts fehlte der angemeldeten Marke "Handy.de" im Zusammenhang mit
den beanspruchten Dienstleistungen allerdings jegliche Unterscheidungskraft.

Unter Beachtung dieser E hatte das LG Hamburg die Klage gleichfalls mangels hinreichener
Kennzeichnungskraft des klagerischen Zeichens abweisen kdnnen, was mE zu bevorzugen
gewesen waére. Es kam allerdings anders.

5.2 Kritische Wirdigung

Fur die eingangs dargelegte Auffassung, d.h. jene des LG Hamburg im Hauptverfahren,
spricht zwar, dass der Bestand an Internet-Domains, die weltweit, und zwar auch bei
Branchenverschiedenheit, nur jeweils einmal vergeben werden kénnen, sehr beschrankt ist.
Gegen einen vom allgemeinen zeichenrechtlichen Verstandnis abweichenden,
internetspezifischen Begriff der Zeichendhnlichkeit spricht aber mE, dass bei Benutzung
des Internets eine ahnlich grolle Verwechselungsgefahr besteht wie bei der Teilnahme am
,offline* Geschaftsverkehr. Gerade bei Benutzung des Internets wird der Benutzer vielfach
auf Bezeichnungen stolRen, hinter denen er — ohne dass das der Fall ist — eine (bekannte)
Marke oder Firma vermutet. Der gewdhnliche Internet-Benutzer liest mE Domains nicht
akribisch wie Fachleute. Auf die genaue Schreibweise einer Domain wird er in aller Regel nur
dann achten, wenn er seinerseits den Namen (in die Adresszeile seines Browsers) zu
schreiben hat. Ansonsten aber besteht Verwechslungsgefahr wie im allgemeinen
geschaftlichen Verkehr auch.

61 BPatG 29.10.2002, 33 W (pat) 3/02 — handy.de, ITRB 2003, 50 m Anm Stopp = JurPC Web-Dok 42/2003.
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Fur die markenrechtliche Beurteilung ist mE auf dieses tatsédchliche Verhalten des Internet-
Benutzers abzustellen, das andererseits derzeit empirisch noch vollig unzureichend bis gar
nicht erforscht bzw. festgestellt ist. Geht man davon aus, dass er eher fliichtig liest, ist darauf
abzustellen, und nicht auf angesichts der Beschrénktheit der Anzahl von zu vergebenden
Domains theoretisch durchaus sinnvolle Verhaltensanforderungen iSe eines Postulats an den
Internet-Nutzer.62 Fir die Frage der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr ist jedoch - wie
durchgéngig im gewerblichen Rechtsschutz und groRteils auch im Lauterkeitsrecht — nicht auf
das abzustellen, was der Handelnde ,soll",®® sondern darauf, wie er — ohne besondere
Anspannung von Sorgfaltspflichten — tatsdchlich handelt. Es bleibt — vorbehaltlich exakter
empirischer Studien bislang — blofRe Behauptung, dass der Verkehr an die geringe
Kennzeichnungskraft bei Nutzung einer Internet-Domain gewohnt sei und deshalb genauer
auf Unterschiede achten wirde.

6. Wettbewerbsrechtliche Beurteilung

Nach zutreffender Ansicht der osterreichischen Rechtsprechung gibt es kein spezifisches
Wahrheitsgebot fur Internet-Domains.

Das dsterreichische Hochstgericht™ hat dazu bereits festgehalten, dass fir Internet Domains
kein sondergesetzliches Tauschungsverbot wie etwa im Markenrecht gemélR § 4 Abs 1 Z 8
MSchG oder im Firmenrecht gemal § 18 Abs 2 HGB besteht. Eine allféllige
Tauschungsgeeignetheit ist nach dem (allgemeinen) wettbewerbsrechtlichen Malistab der
Lunrichtigen Angaben* iSd § 2 UWG zu beurteilen. Eine so verstandene Irrefiihrung liegt
nicht vor, wenn unter der strittigen Internet-Adresse ,,http://www.centro-hotels.com* zunéchst
ein Portal fir eine Mehrzahl von Hotels eingerichtet wurde, das erst nachtraglich infolge
Beendigung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit der Hotelbetreiber nur mehr einem einzigen
Hotel als Homepage dient. Auch unter dem Aspekt der unlauteren Vorratshaltung ist ein
Konzept, in Zukunft mehrere Hotels unter einer einheitlichen, international verstédndlichen
Bezeichnung mit der Netzadresse www.centro-hotels.com zu fuhren und zu bewerben, nicht
zu beanstanden.

Mit dieser ProvisorialE hat der OGH das Osterreichische Domainrecht um eine wesentliche
Facette bereichert. Deutlich spricht das Hochstgericht aus, dass flr Internet Domains kein
sondergesetzliches Tauschungsverbot wie etwa im Marken- oder im Firmenrecht besteht. Eine
allfallige Tauschungsgeeignetheit ist nach dem (allgemeinen) wettbewerbsrechtlichen
MaRstab zu beurteilen. Damit liegt der OGH auch rechtsvergleichend im Trend.®®

Im Ubrigen halt sich der OGH im Rahmen der Vorjudikatur zum ,,Recht der Gleichnamigen®:
Fihren mehrere Personen identische oder dhnliche Bezeichnungen, gilt der Grundsatz, dass
niemand am redlichen Gebrauch seines eigenen Namens gehindert werden kann.®® Der &ltere
Namenstrdger kann dem redlichen jlngeren die Namensfiihrung nicht ohne weiteres
untersagen; vielmehr ist ein Interessenausgleich vorzunehmen, insbesondere auch durch
Beifiigung eines unterscheidungskraftigen Zusatzes.” Nur ausnahmsweise, und sofern nicht
z.B. das Firmenrecht oder offentliche Vorschriften die Namensfuhrung zwingend vorsehen,

62 Ebenso Kort, wrp 2002, 302, 303.
63 Im Sinne einer moglicherweise rechtlich gebotenen Handlungsanweisung.

64 OGH 20.5.2003, 4 Ob 103/03f — centro-hotels.com, RdW 2003/471, 558 = OBI-LS 2003/115, 226 = OBI-
LS 2003/125, 227 = OBI 2003/65, 241 m Anm Fallenbock = MR 2004, 67.

65 Vgl. OLG Hamburg, 6.3.2003, 5 U 186/01 — mitwohnzentrale.de 11, JurPC Web-Dok. 165/2003.
66 Aicher in Rummel, ABGB I3 § 43 Rz 13 f mwN.

67 OGH 1.9.1992, 4 Ob 43/92 — Harald A.Schmidt, ecolex 1993, 35 = EvBI 1993/41 = OBI 1992, 216 = RdW
1993, 39.
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kann dem Namensjungeren der Gebrauch des Namens insgesamt verboten werden, so etwa
bei starker Verkehrsgeltung der alteren Firma und einem wenig schutzwirdigen Besitzstand
des jungeren.®® Die Grundsatze des Rechts der Gleichnamigen gelten nach inzwischen
gefestigter Meinung auch bei der willkirlichen Kennzeichengestaltung unter Verwendung des
Namens. Bei Domainkonflikten unter Gleichnamigen ist auf die Prioritat der Namensfiihrung
im Medium Internet abzustellen.®®

Konsequent weist der OGH die Klage der prioritatsjlingeren Centro-Hotel Gesellschaften
gegen den prioritatsalteren Domaininhaber ab.

Fur die Untersagung einer irrefihrenden Verwendung von Top Level Domains bleibt daher
nach § 2 UWG ein mdglicher, wenngleich geringer Spielraum.

7. Zusammenfassung

Auf internationaler Ebene hat sich durch die Einfihrung der neuen Top Level Domains
(TLDs) die Zahl der Rechtsstreitigkeiten eher vervielfacht als verringert. Das angestrebte Ziel,
eine Diversifikation — und damit eine Entspannung der Domainkonflikte — zu bewirken, durfte
sich als illusorisch erweisen. Dies wohl zu einem erheblichen Anteil angesichts der recht
eindeutigen Spruchpraxis Osterreichischer Gerichte zur fehlenden Unterscheidungskraft von
TLDs, sodass insbesondere die als Ausweichdomains zum .com-Level angedachten .info- und
.biz-Domains schwerlich eine das darunter abrufbare Angebot identifizierende (und mithin
von anderen Kennzeichentréagern abgrenzende) Funktion bislang tbernehmen konnten.

Die Top-Level-Domains so wie bisher bei der Beurteilung der kennzeichenrechtlichen
Verwechslungsgefahr in jedem Fall weiterhin génzlich unbericksichtigt zu lassen, hielRe an
der Virtualitdt der Netzkultur vorbeizuschauen. Die Zeichendhnlichkeit ist in
Domainrechtsstreitigkeiten zwar primar fir die Second-Level-Domain zu beurteilen.
Die TLD ist jedoch mit zu bericksichtigen, da sie ganz wesentlich verstarkende,
abschwéachende oder neutrale Zusatze zur Gesamtbeurteilung der zu prifenden
Verwechslungsgefahr beisteuert.

Wahrend nach der hier vertretetenen Auffassung bei der Beurteilung der Zeichendhnlichkeit
in  Domainkonflikten die internetspezifischen Besonderheiten der hierarchischen
Domainordnung eine starkere Berlicksichtigung der Top-Level-Domains erfordern, erscheint
es entbehrlich internetspezifische  Aspekte bei der Frage der (Ubrigen)
Verwechslungsféhigkeit allzu sehr zu betonen. Es bedarf keines eigenen internetspezifischen
Malistabes fir die Verwechslung von Kennzeichen und Domains, da insofern auf die
allgemeinen kennzeichenrechtlichen Kriterien abzustellen ist.

68 Vgl. BGH 22.11.2001, | ZR 138/99 - shell.de, WRP 2002, 694 = ZUM 2002, 545; dazu Fallenbock,
»Shell.de” — Zum Recht der Gleichnamigen bei Internet Domains, RdW 2002, 525; schon friilher BGHZ 4,
102; BGH NJW 1968, 350.

69 Vgl die Nw bei Thiele, Internet-Domains und Kennzeichenrecht in Gruber/Mader, Privatrechtsfragen des e-
commerce [2003], 87, 125 f, 140 ff.
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