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Domains & IT-Recht

WIDER DEM CYBERSQUATTING —
IM ADR-VERFAHREN ZUR .EU-DOMAIN

Im Dezember 2005 begann die erste Sunrise-Phase. Im April 2006 folgte der Landrush.
Mittlerweile sind {iber 2,5 Millionen Domains unter der Top-Level-Domain .eu registriert,
die eine europdische Identitdt nun auch im Bereich des Internets schaffen soll. Wer sich
erst zum jetzigen Zeitpunkt fiir eine Prasenz unter .eu zu interessieren beginnt, muss
aber oft genug feststellen, dass ,,seine“ Domain bereits vergeben ist und dann beispiels-
weise auf eine Parking-Seite mit Verkaufsangebot verweist. Jan Gerd Mietzel, Partner der
Kanzlei MMlaw Rechtsanwalte in Ratingen, zeigt, wie man zur eigenen Domain kommen
kann, ohne den Forderungen der Cybersquatter nachgeben zu miissen.

Jan Gerd Mietzel ist
nach dem Studium der

Rechtswissenschaften
(Bonn) und der Betriebs-
wirtschaftslehre (Hagen)
als Partner der auf den
internationalen Rechts-
verkehr ausgerichteten
Kanzlei MMlaw Rechts-
anwdlte tatig. Er promo-
viert an der Universitat
Disseldorfim Bereich
Domainrecht. Fiir die
Fachzeitschrift MultiMe-
dia und Recht verfasst er
eine monatliche Kolum-
ne zur .eu-ADR.

.EU — EUROPA IM INTERNET

Schon im Mdrz 2000 hatte der Europa-
ische Rat auf einer Sitzung in Lissabon
beschlossen, zur Forderung des elek-
tronischen Geschaftsverkehrs eine
Top-Level-Domain (TLD) zu schaffen,
die dem Binnenmarkt auch auf vir-
tueller Ebene eine starkere Prdsenz
verleihen sollte. Detailplanung und
Umsetzung nahmen dann noch eine
betrdchtliche Zeit in Anspruch, bevor
im Dezember 2005 schlielich mit der
Vergabe von Domains unter der euro-
paischen TLD .eu begonnen werden

Mittlerweile liegen bereits iiber
250 ADR-Entscheidungen zu .eu-
Domains vor. Die Liste der Be-

schwerdefiihrer liest sich dabei

wie ein Who is Who der europa-
ischen Wirtschaft.

konnte. Wie bei europdischen Pro-
jekten iiblich, sahen sich sowohl der
Verordnungsgeber, wie auch die an der
Umsetzung beteiligten Organisationen
(insbesondere EURId als zustindiges
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Register) zeitweise heftiger Kritik aus-
gesetzt. Mittlerweile ist diese aber ab-
geebbt, und es darf wohl davon ausge-
gangen werden, dass die gemeinsame
TLD - ebenso wie etwa Zollunion,
Wegfall der Grenzkontrollen und Euro-
einfiihrung vor ihr — letztlich zu einem
Erfolgsprojekt wird, dass die Anzahl
der registrierten .eu-Domains (ge-
genwirtig etwa 2,5 Millionen) mithin
fortlaufend zunimmt. Eine unterstiit-
zende Werbekampagne, die unter dem
Titel ,,Going for .eu” das Bewusstsein
der EU-Biirger und -Unternehmen fiir
»ihre“ TLD schérfen soll, ist in einigen
Mitgliedslandern bereits angelaufen.

KENNZEICHENSCHUTZ IN DER
SUNRISE-PERIODE

Aus den Problemen, die es bei der
Vergabe unter anderen TLDs gegeben
hatte, war fiir .eu die Empfehlung ab-
geleitet worden, Kennzeicheninha-
bern im Rahmen einer so genannten
Sunrise-Periode eine bevorrechtigte
Registrierung der mit ihrem Kennzei-
chen korrespondierenden Domain zu
ermoglichen, bevor die TLD im ,Land-
rush®“ dann zur allgemeinen Registrie-
rung freigegeben wiirde. Die Sunrise-
Periode gliederte sich dabei in zwei
Phasen. In der ersten Phase waren

neben o6ffentlichen Einrichtungen die
Inhaber eingetragener Marken regis-
trierungsbefugt, in der zweiten Phase
wurden dariiber hinaus auch die Inha-
ber sonstiger Kennzeichenrechte (nicht
eingetragene Marken, Geschiftsbe-
zeichnungen, Unternehmensnamen,
Werktitel, Familiennamen, u.4d.) be-
riicksichtigt. Mit der (formalen) Uber-
priifung der Registrierungsvoraus-
setzungen in der Sunrise-Periode war
die Wirtschaftspriifungsgesellschaft
PriceWaterhouseCoopers (PwC) be-
traut worden.

DiE TRICKS DER CYBERSQUATTER

Natiirlich witterten auch in diesem Fall
die Cybersquatter (,virtuelle Haus-
besetzer®) ihr Geschaft und sannen
nach Méglichkeiten, den eigentlich
Kennzeichenberechtigten bei der Re-
gistrierung zuvorzukommen, um ihnen
oder einem anderen Interessierten
die jeweilige Domain spater zu einem
deutlich erhéhten Preis zu verkaufen.
Dies geschah in der Regel iiber die An-
meldung einer eigenen Marke, wobei
sich maltesische Marken und Bene-
lux-Marken aufgrund der sehr kurzen
Zeitspanne zwischen Anmeldung und
Eintragung einer besonderen Beliebt-
heit erfreuten. Der Schutz des Kenn-
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© EURid

zeichens wurde — um Widerspriichen
vorzubeugen - meist fiir eine ausge-
fallene Produktkategorie beantragt
(eine wirkliche Nutzung der Marke war
schlieB3lich nie intendiert). Zusétzlich
wurde die Marke hdufig mit Sonderzei-
chen, wie etwa dem ,,&“ versehen, die
bei der spdteren Registrierung unter
Ausnutzung der besonderen Trans-
kribierungsregeln fiir eine .eu-Domain
wieder entfernt werden konnten.

Die Registrierung der Domain bu-
dapest.eu etwa war aufgrund einer
fir Schmiermittel eingetragenen
Benelux-Marke ,,BUDAP&EST* er-
folgt. Als Grundlage fiir die Registrie-
rung der Domains suedleasing.eu,
bofrost.eu, schadowarkaden.eu,
marktkauf.eu und paral.eu diente
jeweils eine maltesische Marke. Um
die Domain formulai.eu zu ergat-
tern, hatte man im Eilverfahren ei-
ne entsprechende Benelux-Marke
fiir Bekleidung, Teppiche und Kaf-
fee angemeldet. Die Registrierung
der Domain bundesliga.eu schlief3-
lich wurde unter Berufung auf eine
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u.a. fiir Zelte, Markisen und Persen-
ninge eingetragene Benelux-Marke
,b&u&n&d&e&s&I&i&g&a“ herbei-
gefiihrt. Eine andere bei Cybersquat-
tern beliebte Variante bestand darin,
das bei der EURid gefiihrte Whois-
Verzeichnis beziiglich in der Sun-
rise-Periode aus formalen Griinden
(unzureichende Dokumentation eines
Markenrechts oder einer Lizenzbezie-
hung, fehlende Unterschriften, etc.)
abgelehnter Registrierungsantrdage
durchzusehen und dem Kennzeichen-
inhaber dann zuvorzukommen, indem
die Domain unmittelbar in dem Zeit-
punkt beantragt wurde, in dem - ge-
maf} der entsprechenden Angaben im
Whois-Verzeichnis — ihre Freigabe zur
allgemeinen Registrierung erfolgte.

DASs ADR-VERFAHREN ALS

WEG ZUR DOMAIN

Gliicklicherweise hatte man auch die
Moglichkeit eines Missbrauchs der
Domainregistrierung antizipiert und
mit Artikel 22 der Verordnung (EG)
Nr. 874/2004 ein alternatives Streit-
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beilegungsverfahren (ADR-Verfahren)
fiir derartige Félle geschaffen. Uber
einein allen Amtssprachen der EU ver-
fligbare Online-Plattform — abrufbar
unter www.adr.eu — kann gegen den
jeweiligen Domaininhaber eine Be-
schwerde wegen ,,spekulativer oder
missbrduchlicher Registrierung” ein-
gereicht werden. Fiir die Entscheidung
der Streitigkeiten steht eine Riege
europdischer Spezialisten zur Verfii-
gung. Aus diesem Pool wird dann im
jeweiligen Fall die entweder mit einem
Einzelrichter oder mit drei Schieds-
richtern zu besetzende Schiedskom-
mission gebildet. Die Koordinierung
des Verfahrens, das allein auf schrift-
lichem Wege durchgefiihrt wird, ob-
liegt dem in Prag ansdssigen Tsche-
chischen Schiedsgericht.

VORTEILE

Im Vergleich zu einem Verfahren vor
staatlichen Gerichten weist das ADR-
Verfahren einige deutliche Vorteile
auf. An erster Stelle diirfte hier die
geringe Verfahrensdauer stehen. So
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nimmt ein ADR-Verfahren lediglich
zwei bis drei Monate in Anspruch — ein
Zeitraum, in dem vor staatlichen Ge-
richten in der Regel nicht einmal eine
erste miindliche Verhandlung ange-
setzt wurde. Auch die Gebiihren liegen
mit Euro 1.850 am unteren Ende des-
sen, was bei den fiir Domains nicht un-
iblichen Streitwerten ab Euro 75.000
aufwarts vor einem staatlichen Gericht
an Gerichtsgebiihren anfallen wiirde.

inhaber selbst kein Recht oder berech-
tigtes Interesse an dem jeweiligen
Domainnamen geltend machen kann
oder alternativ (3) die Domain in bdser
Absicht registriert wurde oder genutzt
wird. Bosgldaubigkeit im Sinne der
letztgenannten Alternative liegt da-
bei u. a. vor, wenn die Domain haupt-
sdchlich registriert wurde, um sie an
den Inhaber eines entsprechenden
Kennzeichenrechts zu verkaufen, zu

YOUR EU

ROPEAN IDENTITY

SchlieBlich treten auch im Hinblick auf
Zustandigkeit und Vollstreckung keine
Probleme auf, denn mit der Registrie-
rung unterwirft sich jeder Domaininha-
ber dem ADR-Verfahren und die Umset-
zung einer Entscheidung (in Form einer
Ubertragung der Domain oder dem
Widerruf ihrer Registrierung) kann nur
aufgehalten werden, wenn innerhalb
von 30 Tagen ein Verfahren vor einem
staatlichen Gericht angestrengt wird.

VORAUSSETZUNGEN

Um eine Durchfiihrung des Verfah-
rens auf schriftlichem Wege und in der
oben angefiihrten kurzen Zeitspanne
zu ermoglichen, wurden die von der
Schiedskommission zu priifenden
Voraussetzungen recht eng gefasst.
Wer die Ubertragung einer Domain an
sich erzielen will, muss dabei — neben
einem Sitz in der EU — nachweisen kon-
nen, dass (1) er ein nach europdischem
Recht oder nach dem Recht eines EU-
Mitgliedslandes anerkanntes Recht
an einem Namen oder Kennzeichen
hat, der bzw. das mit dem Domain-
namen identisch oder diesem verwechs-
lungsfihig dhnlich ist, (2) der Domain-
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vermieten oder anderweitig zu liber-
tragen, um die Nutzung durch einen
Kennzeicheninhaber zu verhindern
oder die geschaftliche Tatigkeit eines
Wettbewerbers zu stéren oder, wenn
der Domainname unter Ausnutzung
einer Verwechslungsgefahr dazu ge-
nutzt wird, Internetnutzer aus Gewinn-
streben auf eine dem Domaininhaber
gehorende Website zu locken.

ERFAHRUNGEN

Mittlerweile liegen bereits iiber 250
ADR-Entscheidungen zu .eu-Domains
vor. Die Liste der Beschwerdefiihrer
liest sich dabei wie ein Who is Who der
europdischen Wirtschaft. So klagten
neben den Fluggesellschaften Air-
france, Germanwings und LOT, den Au-
toherstellern Audi und Volvo und den
Modemachern Esprit und Prada u. a.
auch schon der Versandhdndler Quel-
le, die Messeunternehmen von Niirn-
berg und Stuttgart, das Hotel Adlon,
Disneyland Paris und der Kopenha-
gener Zoo auf Ubertragung einer oder
mehrerer .eu-Domains.

Die Bilanz fallt dabei deutlich zuguns-
ten der beschwerdefiihrenden Kenn-
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zeicheninhaber aus. In 75 % der Ent-
scheidungen wurde eine Ubertragung
angeordnet. Zusammenfassend lassen
sich einige Leitlinien nennen, die aus
der bisherigen Entscheidungspraxis
abgeleitet werden kdnnen:

Gute Karten hat der Rechteinhaber,
wenn die mit seinem Kennzeichen kor-
respondierende Domain auf eine so ge-
nannte ,,Parking-Seite“ oder das Ange-
bot eines Wettbewerbers verweist oder
wenn ihm schon ein Verkaufsangebot
fur die Domain unterbreitet wurde.

In der Regel ldsst sich auch die Uber-
tragung solcher Domains fordern, bei
denen dem jeweiligen Kennzeichen ein
beschreibender Begriff angefiigt wur-
de (allianz-online.eu, volvobil.eu) oder
mit denen der Cybersquatter — wie im
Fall wwwaudi.eu — auf einen Tippfehler
des Internetnutzers spekuliert.
SchlieBlich eine positive Nachricht fiir
all jene Kennzeicheninhaber, die wéh-
rend der Sunrise-Periode keinen Ver-
such zur Registrierung ,ihrer“ Domain
unternommen haben: Die Schieds-
kommissionen haben einhellig ange-
nommen, dass damit keine Verwir-
kung eines spater geltend gemachten
Anspruchs auf Domainiibertragung
verbunden ist.

EMPFEHLUNG

Ein ADR-Verfahren kann ohne anwalt-
liche Vertretung durchgefiihrt werden.
Wer aber im eigenen Unternehmen
nicht tiber entsprechendes Know-how
im Bereich des gewerblichen Rechts-
schutzes verfiigt, sollte doch die Hilfe
eines mit dem Prozedere vertrauten
Spezialisten in Anspruch nehmen, da
dieser u. a. besser zu bewerten ver-
mag, ob ein Antrag auf Wechsel der
Verfahrenssprache Erfolg verspre-
chend erscheint, wann eine verwechs-
lungsfdahige Ahnlichkeit vorliegt,
welcher Vortrag der Beweislast des
Beschwerdefiihrers geniigt und ob es
sich beim Domaininhaber eventuell um
einen bereits bekannten Cybersquatter
handelt, sodass in der Beschwerde auf
andere gegen ihn gefiihrte Verfahren
hingewiesen werden kann. Der eige-
nen .eu-Domain diirfte dann - trotz
anfénglicher Hindernisse — kaum noch
etwas im Wege stehen.

Jan Gerd Mietzel / MMlaw Rechtsanwiilte ™
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