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OGH Urteil vom 8.11.2005, 4 Ob 141/05x — hotspring.at (’Q-*

1. Da das Vorliegen des subjektiven Tatbestandselements beim sittenwidrigen Domain-
Grabbing fur den Klager im Einzelfall oft nur schwer nachweisbar ist und der Vorsatz meist
nur aus Indizien erschlossen werden kann, gentgt es, dass der Klager einen Sachverhalt
beweist bzw. bescheinigt, aus dem kein nachvollziehbares Eigeninteresse des Beklagten am
Rechtserwerb an einer Domain erkennbar ist.

2. Sittenwidriges Domain Grabbing liegt schon dann vor, wenn der Verletzer bei Anmeldung
oder Erwerb bzw. Nutzung der Domain in Behinderungsabsicht gehandelt hat. Dafur reicht
es aus, wenn zu diesem Zeitpunkt der Geschéaftsfihrer der Beklagten auch Geschéaftsfuhrer
einer (damaligen) Vertriebspartnerin des Klagers war, der untersagt wurde, im Internet die

klagerischen Logos, Namenssymbole, Designs und domaingleichen Marken zu verwenden.
Leitsatze verfasst von Dr. Clemens Thiele, LL.M.

Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht durch die Senatsprasidentin des Obersten
Gerichtshofs Hon. Prof. Dr. GriR als Vorsitzende und durch die Hofrétin des Obersten Gerichtshofs
Dr. Schenk sowie die Hofrate des Obersten Gerichtshofs Dr. Vogel, Dr. Jensik und Dr. Gitschthaler
als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei Watkins Manufacturing Corporation,
USA, ***** vertreten durch Schonherr Rechtsanwélte OEG in Wien, gegen die beklagte Partei
OW Bautraeger GmbH, 7052 Mullendorf, ***** vertreten durch Kosch & Partner, Rechtsanwélte
in Wiener Neustadt, wegen Unterlassung und Beseitigung (Streitwert insgesamt 42.000 EUR), Uber
die Revision der Klagerin gegen das Urteil des Oberlandesgerichts Wien vom 18. April 2005, GZ 5
R 181/04f-34, mit dem das Urteil des Handelsgerichts Wien vom 6. April 2004, GZ 24 Cg 131/03b-
21, abgeéndert wurde, in nichtoffentlicher Sitzung zu Recht erkannt:

Der Revision wird Folge gegeben.

Die angefochtene Entscheidung wird dahin abgedndert, dass das Urteil des Erstgerichts
wiederhergestellt wird. Die Beklagte ist schuldig, der Kl&gerin die mit 6.354,01 EUR (darin 705,16
EUR Umsatzsteuer und 2.123 EUR Barauslagen) bestimmten Kosten des Rechtsmittelverfahrens
binnen 14 Tagen zu ersetzen.

Entscheidungsgrinde:

Die Klagerin ist eine Gesellschaft nach kalifornischem Recht. Sie produziert und vertreibt seit den
70-er Jahren des vorigen Jahrhunderts transportable Whirlpools (,,Spas*) unter der in vielen Staaten
geschitzten Marke ,,HotSpring®“. Seit 25. 10. 2001 ist dieses Zeichen flr sie (auch) durch eine
Gemeinschaftswortmarke und eine 6sterreichischen Wortmarke (ua) flr transportable Béder in
Form Dbeheizter Schwimmbecken geschitzt. Die Kldgerin ist auch Inhaberin der Domain
hotspring.com. Die Kl&gerin arbeitet in Europa mit Vertriebspartnern zusammen. Diese verfiigen
uber Domains mit der Second Level Domain ,hotspring“ und der jeweiligen Landeskennung als
Top Level Domain.

In Osterreich begann Max Kuchler 1993, Whirlpools der Klagerin zu vertreiben. Er bediente sich
dazu zuerst der K***** GmbH, die spater in A***** Handels GmbH umbenannt und 1995 infolge
Konkurseroffnung aufgeldst wurde. 1996 wurde die R***** Handels GmbH Vertriebspartnerin der
Klégerin, deren Geschéfte ebenfalls Max K***** f(ijhrte. In der Vertriebsvereinbarung anerkannte
die R***** Handels GmbH ausdriicklich die Markenrechte der Kl&gerin am Zeichen ,,HotSpring*
und verpflichtete sich, weder wéhrend der Dauer der Vereinbarung noch danach das Zeichen
,HotSpring* als Unternehmensbezeichnung zu verwenden.

Am 16.10.1998 lieR Max Kuchler fir die R***** Handels GmbH die Domain hotspring.at
registrieren und ,,spater” (am 14. 12. 2000; vgl ./G1 und ./7) auf die Beklagte lbertragen. Am
7.10.1999 meldete er ohne Zustimmung der Kléagerin die Bezeichnung ,,HotSpring*“ beim



Osterreichischen Patentamt als nationale und internationale Wortmarke fir die Warenklassen 11,
19, 28, insbesondere fir Whirlpools, Sprudelgerate, Schwimmbecken, transportable Bauten und
damit zusammenh&ngende Waren, auch Sportartikel, an. Die Marke wurde mit Schutzdauerbeginn
5. 1. 2000 registriert.

Am 21.7.2000 (die Feststellung des Erstgerichts ,,21. 7. 2001“ auf AS 9 beruht offensichtlich auf
einem Schreib- oder Diktatfehler; s Beilagen ./S, ./U) trafen die Klagerin und die durch Max
Kuchler vertretene R***** Handels GmbH eine Riickzahlungsvereinbarung. Darin hielten sie fest,
dass die Klagerin die Beklagte vorubergehend mit Whirlpools beliefern und entsprechende
bestatigende Dokumente unterfertigen werde; eine Vertriebsvereinbarung, wie sie zwischen der
Kléagerin und der R***** Handels GmbH abgeschlossen worden war, kam zwischen den Parteien
nicht zustande. Als auch tber die R***** Handels GmbH das Konkursverfahren erdffnet wurde,
kindigte die Klagerin am 1. 10. 2000 die Vertriebsvereinbarung auf und teilte Max Kuchler mit,
dass die R***** Handels GmbH (ua) im Internet keinerlei Logos, Namenssymbole, Designs und
Marken der Klagerin mehr verwende diirfe. Sie forderte ihn auf, die Marke im Namen der durch ihn
vertretenen Beklagten auf sie zu Ubertragen. Dem kamen weder die Beklagte noch Max Kuchler
nach.

Am 30.10.2000 langte beim Osterreichischen Patentamt ein Antrag auf Ubertragung der Marke
»HotSpring* auf eine H***** |td auf der Isle of Man ein. Es steht nicht fest, dass ein solches
Unternehmen tatsachlich existiert; die Unterschriften jener Person(en), die fir die beiden
Unternehmen die Vereinbarung unterzeichnet haben, ahneln einander.

Am 30.11.2001 beantragte die Klagerin die Loschung der Marke ,,HotSpring®, die zu diesem
Zeitpunkt flr die Beklagte registriert war. Die Marke wurde zwischenzeitig zum Teil geldscht,
indem eine Einschrdnkung des Warenverzeichnisses in der Klasse 11 erfolgte. Den
Léschungsantrag begrindete die Klagerin damit, dass Max Kuchler als ihr einziger dsterreichischer
Vertriebspartner ohne ihre Zustimmung und ohne Rechtfertigungsgrund die Marke ,,HotSpring™ in
Osterreich und auch international registrieren habe lassen; die Klagerin habe jedoch im Ausland
bereits zuvor durch Registrierung und Beniitzung der Marke daran Rechte erworben.

Am 16.2.2001 wurde Max Kuchler als Geschéftsfiihrer der Beklagten im Firmenbuch geléscht und
an seiner Stelle Rupert L***** als seit 22.1.2001 selbststandig Vertretungsbefugter eingetragen.
Max Kuchler blieb aber weiterhin die einzige handelnde Person, insbesondere beim Auftritt der
Beklagten unter der Bezeichnung ,,HotSpring8, und zwar sowohl in der Werbung als auch in
Geschaftsbriefen, auf Flugblattern oder im Internet auf der Homepage unter der Domain
hotspring.at. Den Inhalt der Homepage hat Max Kuchler aus der Website der Kl&gerin unverandert
ubernommen.

Am 4.7.2002 wurde die W***** Handels GmbH im Firmenbuch eingetragen. Die Erklarung tber
die Errichtung der Gesellschaft datiert vom 25.6.2002; Geschaftsfuhrer ist Max Kuchler. Mit einer
von ihm aufgesetzten und mit 30.4.2002 datierten Vereinbarung trat die Beklagte mit diesem
Zeitpunkt die Domain hotspring.at mit allen Rechten und Pflichten an die W***** Handels GmbH
ab. Als Gegenleistung sollte die Beklagte 6 Monate lang einen zusétzlichen Rabatt von 5 %
erhalten. Die Vereinbarung ist mit der Firmenstampiglie der Beklagten und der Unterschrift Rupert
L*****s versehen. In einer weiteren - auf die gleiche Art und Weise gestalteten - Urkunde ist
festgehalten, dass die Beklagte alle ihre Rechte an der Domain auf die W***** Handels GmbH
ibertragen werde; diese werde bevollmachtigt, die Ubertragung beim zustandigen Betreiber
durchzufiihren. Tatsachlich leistete die W***** Handels GmbH jedoch keinerlei Entgelt fir die
Ubertragung der Domain.

In weiterer Folge erwirkte Max Kuchler fur die W***** Handels GmbH zu GZ 24 Cg 75/03z des
Landesgerichts Wiener Neustadt ein Versaumungsurteil. Dieses legte er der Registrierungsstelle vor
und beantragte, die Domain hotspring.at auf die W***** Handels GmbH zu Ubertragen. Die
Registrierungsstelle lehnte eine Ubertragung ab und versetzte die Domain auf Antrag der Klagerin
am 6.8.2002 auf unbestimmte Zeit in den Wartestatus 2. Die Versetzung in den Wartestatus hindert
eine Ubertragung auf von den Parteien verschiedene Personen.

Max Kuchler trat noch im Jahr 2002 ohne Zustimmung der KI&gerin unter der



Unternehmensbezeichnung ,,HotSpring” bzw ,HotSpring Osterreich* auf. Er vertrieb dabei
einerseits Produkte der Klagerin, andererseits aber auch Konkurrenzprodukte, und zwar ohne darauf
hinzuweisen, dass sie nicht von der Klagerin stammten.

Am 225.2002 eroffnete das Landesgericht Wiener Neustadt zu GZ 10 S 101/02k das
Konkursverfahren uber das Vermogen der Beklagten. Der Masseverwalter gab am 21.6.2002 im
eigenen und im Namen der Beklagten die Erklarung ab, es ab sofort zu unterlassen, im
geschéftlichen Verkehr beim Vertrieb von Whirlpools ... das Wortzeichen ,,HotSpring* und/oder
das Wortbildzeichen ,,HotSpring* zu verwenden, sofern durch diese Verwendung irrefiihrend der
Eindruck entsteht, die Beklagte sei autorisierter Vertriebspartner der Klé&gerin fir Hotspring-
Whirlpools, insbesondere durch ... Verwendung der Domain hotspring.at. Der Masseverwalter teilte
der Kl&gerin mit, dass die Domain bereits im April 2002 und damit vor Eroffnung des
Konkursverfahrens auf die W***** Handels GmbH Ubertragen worden sei; weder die Beklagte
noch der Masseverwalter konnten daher dartiber verfigen. Mit Beschluss vom 24. 2. 2003 tberlief3
das Landesgericht Wiener Neustadt auf Antrag des Masseverwalters der Beklagten gemall § 119
Abs 5 KO die Domain zur freien Verfugung. Die Beklagte ist nach wie vor Inhaberin der Domain
und ausschlieBlich dartiber verfligungsberechtigt.

Am 9.5.2003 war die der Domain zugehdrige Website ohne Inhalt; nunmehr wird unter der
Bezeichnung ,,Edition Hotspring-W***** HandelsgmbH* fir das Buch ,Franz Klammer - 50
goldene Jahre* geworben. Die Beklagte hat ihre unternehmerische Tatigkeit eingestellt. Max
Kuchler nutzt nunmehr die W***** Handels GmbH fir seine geschaftlichen Aktivitaten.

Die derzeitige Vertriebspartnerin der Klagerin in Osterreich ist Inhaberin der Domain
hotspringaustria.at.

Die Klagerin begehrt — soweit im Revisionsverfahren noch von Bedeutung — , der Beklagten zu
verbieten, die Domain hotspring.at zu registrieren und/oder deren Registrierung aufrecht zu
erhalten, sowie die Beklagte schuldig zu erkennen, in die Léschung der Registrierung der Domain
einzuwilligen. Die Beklagte habe bereits mit der Registrierung der Domain gegen § 1 UWG
verstoRBen. Sie habe damit die Absicht verfolgt, die Kl&gerin als berechtigte Markeninhaberin an der
Registrierung zu hindern. Die Beklagte sei nach wie vor verfligungsberechtigt. Auf ihre
(Osterreichischen) Markenrechte konne sie sich wegen sittenwidrigen Markenerwerbs nicht berufen.

Die Beklagte beantragt, das Klagebegehren abzuweisen. Ihr Unternehmen sei geschlossen, sie sei
infolge Konkurseroffnung aufgeltst. Die Beklagte habe bereits vor Konkurseréffnung die Domain
auf die W***** Handels GmbH tbertragen und sei nicht mehr verfugungsberechtigt. Die Klagerin
verfiige in keinem europdischen Land Uber eine Domain, deren Top Level Domain der jeweiligen
Landeskennung entspreche; es mangle ihr an jeglichem rechtlichen Interesse. Die Klagerin sei
Inhaberin der Domain hotspring.com; das Klagebegehren sei daher schikands. Die Registrierung
der Domain hotspring.at durch die R***** Handels GmbH und deren Ubertragung auf die Beklagte
habe die Klagerin nicht in wettbewerbswidriger Weise behindert. Auf der Website sei
ausschlieBlich fur Originalprodukte der Klagerin geworben worden. Die Klagerin habe die
Aufrechterhaltung der Website unter der strittigen Domain durch die R***** Handels GmbH, die
Beklagte und Max Kuchler deshalb auch geduldet und begrifit. Domain Grabbing liege somit nicht
vor. Die Rechte der Beklagten an der Bezeichnung ,,HotSpring“ seien prioritatsélter als die
(6sterreichischen) Markenrechte der Klagerin. Die Kl&agerin habe fir die Bezeichnung ,,HotSpring*
in Osterreich keine Verkehrsgeltung erreicht. Im Hinblick auf den Inhalt der Websites der Parteien
bestehe auch keine Verwechslungsgefahr.

Das Erstgericht gab dem Unterlassungsbegehren und dem Begehren auf Einwilligung in die
Loschung statt; das Ubertragungsbegehren wies es — insoweit rechtskraftig — ab. Nur die Beklagte
sei gegenulber der Registrierungsstelle berechtigt, Uber die Domain zu verfligen. Sie sei daher fir
die Begehren der Kl&gerin passiv legitimiert. Als Inhaberin der Gemeinschaftswortmarke
»,HotSpring" und zahlreicher nationaler gleichlautender Marken habe die KIldgerin ein
schutzwirdiges Interesse an der Nutzung der Domain. Bei einem Interessenkonflikt sei vom



Prioritatsprinzip abzugehen und die Interessen seien gegeneinander abzuwégen. Die Beklagte habe
die Registrierung der Domain ohne nachvollziehbare und schiitzenswerte Eigeninteressen
aufrechthalten und ihre Nutzung durch die Klagerin verhindert. Damit liege ein Fall des
Behinderungswettbewerbs vergleichbar dem Domain Grabbing vor. Bereits der R***** Handels
GmbH sei die Nutzung der Bezeichnung ,,HotSpring“ im Internet untersagt worden; es hétte daher
auch die Ubertragung der Domain an die Beklagte unterbleiben missen. Jedenfalls zu diesem
Zeitpunkt habe die Beklagte in Behinderungsabsicht gehandelt.

Das Berufungsgericht wies auch das restliche Klagebegehren ab und sprach aus, dass der Wert des
Entscheidungsgegenstands 20.000 EUR (bersteige und die ordentliche Revision nicht zuléssig sei.
Die Beklagte sei zwar noch ausschlieBlich verfugungsberechtigt und daher auch passiv
klagelegitimiert. Sittenwidriges Verhalten kdnne ihr aber nicht vorgeworfen werden. Die R*****
Handels GmbH sei zum Registrierungszeitpunkt Vertriebspartnerin der Klagerin in Osterreich
gewesen, weshalb die Klagerin die Registrierung auch toleriert habe. Zwar kénne auch ein befugter
Gebrauch einer Domain rechtswidrig sein, wenn das damit verfolgte Interesse wesentlich geringer
zu bewerten sei als das Interesse des anderen zur uneingeschrankten Verwendung der Domain. Im
vorliegenden Verfahren sei jedoch zu beriicksichtigen, dass die Klagerin ohnehin iber die Domain
hotspring.com verfige und ihre nunmehrige Vertriebspartnerin in Osterreich die Domain
hotspringaustria.at nutze. Dem gegeniiber habe die Beklagte ein Interesse daran, sowohl die ihr
verbliebenen Markenrechte als auch die Domain an ein anderes Unternehmen (bertragen zu
kdnnen, um so die Investitionen fur ihre Homepage zu nutzen.

Die aullerordentliche Revision der Kl&gerin ist zulassig und berechtigt.

1. Die Beklagte hat sich im Verfahren erster Instanz unter anderem darauf berufen, dass ihr
Unternehmen geschlossen und sie infolge des Konkursverfahrens aufgeldst sei. Sie ist aber nach
wie vor im Firmenbuch eingetragen, sodass ihre Parteifdhigkeit nicht weiter zu prifen ist.

2. Die Beklagte ist auch passiv legitimiert. Sie ist — wie das Erstgericht festgestellt hat — nach wie
vor gegenuber der Registrierungsstelle verfugungsberechtigt. Damit ist ihrem in der
Revisionsbeantwortung wiederholten Einwand, es sei ihr ,,rechtlich und faktisch* gar nicht méglich,
auf die Nicht-Verwendung oder Ubertragung der strittigen Domain einzuwirken, die Grundlage
entzogen.

3. Die Kl&gerin stiitzt ihren Unterlassungsanspruch auf § 1 UWG. Die Beklagte hindere sie in
sittenwidriger Weise an der Nutzung der Domain. Dies sei unzuldssiges Domain Grabbing. Die
Beklagte hélt dem entgegen, dass die R***** Handels GmbH berechtigt gewesen sei, die Domain
registrieren zu lassen. Darauf kommt es hier aber gar nicht an:

Sittenwidriges Domain Grabbing liegt nach standiger Rechtsprechung vor, wenn der Verletzer bei
Reservierung und Nutzung der Domain in Behinderungsabsicht gehandelt hat (4 Ob 105/99s = OBI
1999, 225 - JUSLINE Il ua). Das subjektive Tatbestandselement der Behinderungsabsicht muss
bereits im Zeitpunkt der Registrierung vorliegen; diese Absicht muss das Uiberwiegende, wenn auch
nicht das einzige Motiv des Rechtserwerbs sein. Wird die Domain ubertragen, so kommt es darauf
an, ob die Ubertragung in Behinderungsabsicht erfolgt; maRgebender Zeitpunkt fir das Vorliegen
der Behinderungsabsicht ist daher in diesem Fall der Zeitpunkt des Rechtsiibergangs (s 4 Ob
139/01x = MR 2001, 245 [Korn] — taeglichalles.at; 4 Ob 229/03k = MR 2004, 374 [Thiele] —
autobelehnung.at).

Fur den Kl&ger ist das subjektive Tatbestandselement meist nur schwer nachzuweisen. Nach
standiger Rechtsprechung gentigt es daher, dass der Kl&ger einen Sachverhalt beweist, aus dem kein
nachvollziehbares Eigeninteresse des Beklagten am Erwerb der Domain erkennbar ist (4 Ob
139/01x = MR 2001, 245 [Korn] — taeglichalles.at; 4 Ob 56/02t = ecolex 2002/235 [Schanda] —
amade.at ua).



Im vorliegenden Fall hat die Kl&gerin bewiesen, dass ihre frihere Vertriebspartnerin die Domain
nach Auflésung des Vertriebsvertrags der Beklagten Ubertragen hat. Zu diesem Zeitpunkt hatte die
Klagerin ihrer fruheren Vertriebspartnerin bereits untersagt, im Internet ihre Logos,
Namenssymbole, Designs und Marken zu verwenden. Der Beklagten war dies bekannt, da ihr
(damaliger) Geschaftsfiihrer auch Geschéftsfuhrer der Vertriebspartnerin der Klagerin war und ihr
sein Wissen zuzurechnen ist.

Der Beklagten ist es nicht gelungen, ein nachvollziehbares Eigeninteresse an der Ubertragung
darzulegen. lhr Vorbringen, wonach auf der Website ausschlieflich fiir Originalprodukte der
Klagerin geworben worden sei und die Kl&gerin deshalb geduldet habe, dass die Website unter der
strittigen Domain aufrecht erhalten werde, sagt tber ein Eigeninteresse der Beklagten nichts aus
und kann auch nur fur den Zeitraum vor Auflésung des Vertriebsvertrags von Bedeutung sein. Bei
Auflésung des Vertriebsvertrags hat die Klagerin auch fir das Internet ausdriicklich verlangt, dass
eine weitere Nutzung ihrer Marke unterbleibe. Warum die frihere Vertriebspartnerin der Klagerin
die Domain der Beklagten dennoch Ubertragen hat (und die Beklagte bereit war, die Domain zu
ubernehmen), obwohl zwischen der Kldgerin und der Beklagten niemals ein Vertriebsvertrag
bestanden hat und die Beklagte nur im Zusammenhang mit der - durch die Er6ffnung des
Konkurses uber das Vermogen der Vertriebspartnerin gegenstandslos gewordenen -
Rickzahlungsvereinbarung beliefert worden war, hat die Beklagte nicht aufgeklart. Sie hat auch
sonst keinen nachvollziehbaren Grund fiir die Ubertragung der Domain angegeben.

Damit ist davon auszugehen, dass die Beklagte die Domain in der Absicht erworben hat, die
Klagerin 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 Klé&gerin und der Landeskennung
gebildet ist.

Die Beklagte hat demnach bereits mit dem Erwerb der Domain rechtswidrig gehandelt. Damit
besteht fur eine Interessenabwégung, wie sie das Berufungsgericht vorgenommen hat und wie sie
die Beklagte in der Revisionsbeantwortung verlangt, kein Anlass.

Nicht berechtigt ist auch der Einwand der Beklagten, ihr Verhalten sei nicht als sittenwidrig zu
beurteilen, weil es nicht geeignet sei, eine nicht unerhebliche Nachfrageverlagerung zu bewirken.
Die Beklagte beruft sich damit auf die Rechtsprechung, wonach die Wettbewerbswidrigkeit einer
Werbung nicht vollig losgeldst davon beurteilt werden kann, in welchem Ausmal sie den
Wettbewerb beeinflusst, weil es nicht Aufgabe des Wettbewerbsrechts sein kann, gegen jede noch
so geringe Nachfrageverlagerung vorzugehen (4 Ob 290/99x = OBI 2000, 126 (Wiltschek) — Tipp
des Tages Ill; 4 Ob 99/03t = SZ 2003/56 — Veranstaltungshinweise ua). MalRgebend flr diese
Beurteilung ist nicht, wie sich der Wettbewerbsverstol? tatsédchlich ausgewirkt hat und noch
auswirkt, sondern es kommt auf seine Eignung an, den Wettbewerb zu beeinflussen. Der Erwerb
und das Aufrechterhalten der Domain hotspring.at durch die Beklagte hindert die Klagerin daran,
den Vertrieb ihrer Produkte in Osterreich durch den Internetauftritt ihres Vertriebspartners unter
einer Domain zu fordern, die gleich wie die Domains der Vertriebsgesellschaften in anderen
Landern gebildet ist und die auch am nédchsten liegt, wenn die Domain unter Verwendung des fur
die Kl&gerin geschitzten Zeichens und der jeweiligen Landeskennung gebildet wird. Dass die darin
liegende Behinderung eines einheitlichen Internetauftritts nicht geeignet ware, die
Wettbewerbsposition der Kl&gerin mehr als nur unerheblich zu beeinflussen, hat die Beklagte nicht
dargetan.

Der Revision war Folge zu geben und die stattgebende Entscheidung des Erstgerichts
wiederherzustellen.

Die Kostenentscheidung beruht auf §8 41, 50 ZPO.



Anmerkung’

I. Das Problem

Die Kl&gerin produzierte und vertrieb seit den 1970er Jahren transportable Whirlpools (,,Spas®)
unter der in vielen Staaten geschitzten Marke ,HotSpring“, die seit 25.10.2001 als
Gemeinschaftswortmarke und osterreichischen Wortmarke (ua) fir transportable Béader in Form
beheizter Schwimmbecken eingetragen wurde. Die KI&gerin verflgte Uber die Domain
»hotspring.com®. lhre europaweiten Vertriebspartnern verfugten ber Domains mit der Second
Level Domain ,hotspring”“ und der jeweiligen Landeskennung als Top Level Domain (z.B.
»hotspring.de* in Deutschland).

Der Firmengrinder und ehemalige Geschaftsfuhrer der beklagten Partei war ein ehemaliger
Vertriebspartner der Kl&gerin, der ab 1993 selbst oder durch verschiedene Firmen mit der Klagerin
zusammenarbeitet. Am 16.10.1998 wurde die strittige Domain ,,hotspring.at“ auf eine seiner
damaligen Firmen eingetragen und schlieBlich am 14.12.2000 auf die beklagte GmbH ubertragen.
Am 22.5.2002 wurde Uber das Vermdgen der Beklagten das Konkursverfahren eroffnet. Der
Masseverwalter teilte der Kl&gerin mit, dass die Domain bereits im April 2002 und damit vor
Eroffnung des Konkursverfahrens auf eine andere Firma (W-GmbH) (bertragen worden waére. Die
Beklagte war aber nach dem ,,Registerauszug* der 6sterreichischen Domain-Vergabestelle nach wie
vor Inhaberin der strittigen Domain, da die NIC.AT GmbH eine Ubertragung der Domain aufgrund
des durch die Klagerin am 6.8.2002 erwirkten Wartestatus 2 abgelehnt hatte.

Die Klagerin begehrte — neben der in erster Instanz rechtskraftig abgewiesenen -
Domainubertragung, es ,,der Beklagten zu verbieten, die Domain hotspring.at zu registrieren
und/oder deren Registrierung aufrecht zu erhalten, sowie die Beklagte schuldig zu erkennen, in die
Loschung der Registrierung der Domain einzuwilligen®, mit der Begriindung es lage sittenwidriges
Domain-Grabbing vor. Die erste Instanz gab, wie erwahnt, teilweise statt, die Berufungsinstanz
wies zur Ganze ab.

I1. Die Entscheidung des Gerichts

Das Hochstgericht gab dem kléagerischen ,,Unterlassungsanspruch® Folge und stellte das Ersturteil
wieder her. Die Beklagte als aktuelle Inhaberin der strittigen Domain — und damit passiv
klagslegitimiert — hatte das sittenwidrige Domain-Grabbing ihres ehemaligen Geschaftsfihrers zu
verantworten. Abzustellen wére auf den Zeitpunkt des Domainerwerbs (hier: 14.12.2000), zu dem
die von 8 1 UWG verlangte Behinderungsabsicht bestand. Im vorliegenden Fall hatte die Klagerin
bewiesen, dass ihre friihere Vertriebspartnerin die Domain nach Auflésung des Vertriebsvertrags
der Beklagten Ubertrug. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Klagerin ihrer friheren Vertriebspartnerin
bereits untersagt, im Internet ihre Logos, Namenssymbole, Designs und Marken zu verwenden. Der
Beklagten war dies bekannt, da ihr (damaliger) Geschéaftsfiihrer auch Geschaftsfihrer der
Vertriebspartnerin der Klagerin war und ihr sein Wissen zuzurechnen wére. Der Beklagten war es
demgegeniiber nicht gelungen, ein nachvollziehbares Eigeninteresse an der Ubertragung
darzulegen, wozu sie nach der Beweislastverteilung in Domain-Grabbing-Féllen verpflichtet
gewesen ware. Sie gab auch sonst keinen nachvollziehbaren Grund fiir die Ubertragung der Domain
an. Damit war davon auszugehen, dass die Beklagte die Domain in der Absicht erworben hatte, die
Klagerin 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 Kl&gerin und der Landeskennung
gebildet wurde. Die darin liegende Behinderung eines einheitlichen Internetauftritts ware durchaus
geeignet, die Wettbewerbsposition der Klagerin mehr als nur unerheblich zu beeinflussen.

*

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



I1. Kritik und Ausblick

Bereits die allererste hdchstgerichtliche Domain-Entscheidung® befasste sich mit ,,Domain-
Grabbing“. Dieser inzwischen zum Fachbegriff gewordene terminus technicus stellt einen Fall des
sittenwidrigen Behinderungswettbewerbs dar. Die Registrierung von Internet-Adressen ohne
Berechtigungspriifung nach der Prioritat der Anmeldung hat zu missbrauchlichen Anmeldungen
diverser Zeichen gefuhrt, die sich Mitbewerber, Private oder auch Provider sichern lieRen, um den
Namens- oder Kennzeichentréger zu behindern oder sich die Freigabe teuer abkaufen zu lassen.
Schon bald forderte die Rsp — zutreffend anders als in Deutschland,? — dass sowohl
Domainblockade als auch Domainvermarktung eine Behinderungsabsicht zum Zeitpunkt der
Domainregistrierung (richtig: Domainanmeldung) voraussetzen.> Mit der Registrierung einer
Domain wird daher nur dann sittenwidrig iSd 8 1 UWG gehandelt, wenn der Erwerber der Domain
damit auch beabsichtigt, den Zeicheninhaber in wettbewerbswidriger Weise zu behindern.

Im Vordergrund stand und steht das Fehlen eines sachlichen Grundes fiir die Registrierung.* Unter
Anwendung dieser Grundsatze gelangt das Hochstgericht folgerichtig zu den wesentlichsten
Leitsatzen der Domain Grabbing Judikatur:®

« Ein Verstol? gegen § 1 UWG unter dem Aspekt des Domain-Grabbing setzt voraus, dass der
Verletzer bei Reservierung und Nutzung der Domain in Behinderungsabsicht gehandelt hat.
Das subjektive Tatbestandselement der Vermarktungsabsicht oder Behinderungsabsicht
muss bereits im Zeitpunkt der Registrierung (oder des Rechtsubergangs im Fall einer
Ubertragung der Domain) vorliegen; diese Absicht muss das lberwiegende, wenn auch
nicht das einzige Motiv zum Rechtserwerb sein. Aus Anlass der Registrierung fremder
Kennzeichen als Domain mit Vermarktungsabsicht oder Behinderungsabsicht wird ein
Wettbewerbsverhéltnis ad hoc begrindet.

« Da das Vorliegen des subjektiven Tatbestandselements beim Domain-Grabbing wie jede im
Inneren gebildete Willensrichtung fur den Kléger im Einzelfall oft nur schwer nachweisbar
ist, der VVorsatz sich aber aus Indizien ergeben kann, muss es geniigen, dass der Klager einen
Sachverhalt beweist (bescheinigt), aus dem kein nachvollziehbares Eigeninteresse des
Beklagten am Rechtserwerb an einer Domain erkennbar ist. Dies wird etwa dann der Fall
sein, wenn die gewéhlte Domain gleich lautend mit dem Kennzeichen eines Dritten ist,
hingegen mit dem eigenen Namen oder der eigenen Tatigkeit des Beklagten in keinerlei
Zusammenhang steht.

Gerade der von der Osterreichischen Rsp geforderte Nachweis der Behinderungsabsicht zum
Zeitpunkt der Domainregistrierung® ist fir den Verletzten nur sehr schwer zu erbringen. Insoweit
gewéhrt der OGH eine Erleichterung als prima facie das erwiesene Fehlen eines sachlichen Grundes
fiir die Registrierung der strittigen Domain zu einer Beweislastumkehr zu Lasten des potentiellen
Grabbers flhrt.

Der vorliegende Fall verdeutlicht mE einmal mehr, dass das Domain-Grabbing mE weitgehend dem
Tatbestand der ,,bdsglaubigen Markenanmeldung® gem § 34 MSchG’ entspricht. Domain-Grabbing
begeht demzufolge, wer im geschaftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs eine Domain

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

2 Vgl zur dortigen Entwicklung Baumbach/Hefermehl/Kéhler, Wettbnewerbsrecht®® (2004) § 4 Rz 10.94 f.

¥ OGH 30.01.2001, 4 Ob 5/01s — bernhart.at, OBI-LS 2001/82, 154 = whl 2001/290, 493 (Thiele); 13.02.2001, 4 Ob

316/00z — immobilienring.at, ecolex 2001/157, 461 (Schanda) = JUS Z/3182 = OBI 2002/9, 81 = whl 2001/230, 335

(Thiele).

Vgl Viefhues, Kennzeichenrecht in: Hoeren, Handbuch Multimediarecht, Teil 6 Rz 155 ff; Stockinger/Kranebitter,

Kriterien fur den rechtmaRigen Gebrauch von Internet-Domain-Bezeichnungen, MR 2000, 3 mwN.

Instruktiv zusammengefasst von Gri3, Neue Medien und ,,altes* Wettbewerbsrecht, SachV 2003/1, 1, 2.

¢ Deutlich OGH 17.8.2000, 4 Ob 158/00i — gewinn.at, ecolex 2001, 128 (Schanda) = EvBI 2001/20 = GRURInt 2001,
468 = MMR 2001, 307 (Schanda) = MR 2000, 322 = OBI 2001, 26 (Schrambock) = RdW 2001/32, 21 = whl
2000/87.

" Vormals: ,Sittenwidrige Markenanmeldung* nach § 34 MSchG idF vor der Marken-Nov 1999, BGBI | 1999/111.



bosglaubig anmeldet bzw. sonstwie erwirbt. Die bosglaubige Domainanmeldung (kurz: Domain-
Grabbing) erfasst analog der sittenwidrigen Markenanmeldung all jene Félle, die als
rechtsmissbrauchlicher oder sittenwidriger Domainerwerb zu qualifizieren sind.® Im Einzelnen
lassen sich aus den Wurzeln des Behinderungswettbewerbes und der sittenwidrigen
Markenanmeldung die einzelnen Tatbestandsmerkmale gewinnen.’

IV.Zusammenfassung

Im vorliegenden Fall von Domain-Grabbing hat die Klé&gerin bewiesen, dass ihre fruhere
Vertriebspartnerin die Domain nach Auflésung des Vertriebsvertrags der beklagten GmbH
Ubertragen hat. Da zu diesem Zeitpunkt die Klagerin ihrer friheren Vertriebspartnerin bereits
untersagt hatte, im Internet ihre Logos, Namenssymbole, Designs und Marken zu verwenden, war
dies auch der Beklagten bekannt, da ihr (damaliger) Geschaftsfihrer auch Geschaftsfihrer der
Vertriebspartnerin der Klagerin war und ihr sein Wissen zuzurechnen ist. Mangels (glaubwirdigem)
eigenem Interesse bestand demnach auch die von § 1 UWG vorausgesetzte Behinderungsabsicht.

Vgl Nauta, Sittenwidriger Markenrechtserwerb, ecolex 2003, 250 mwN.
°  Eingehend dazu nunmehr Thiele in Kucsko (Hg), marken.schutz (2006), 638 ff mwH.



