Regensburg

Informationen Utber rechtliche Aspekte der Domainadresse

1. Allgemeines

Domainnamen setzen sich aus verschiedenen Bestandteilen zusammen. Eine
Domain besteht jeweils aus dem Namen fur das verwendete Kommunikations-
netz, dem selbst gewahlten Domain-Namen (Second-Level-Domain), moglicher-
weise dem Namen des Providers (z.B. t-online, aol) und der sogenannten Top-
Level-Domain , wovon die bekanntesten die Landerkennungen (.de, .at, .uk etc.)
und die Kennung ,.com*” fur kommerzielle Unternehmen sind.

Das System der Domainnamen wird von der Internet Corporation for Assigned
Names and Numbers (ICANN) verwaltet. Die deutsche Top-Level-Domain ,.de"
ist bei der privaten Providerorganisation DENIC e.G. mit Sitz in Frankfurt am
Main entweder Uber einen Provider oder direkt per Fax oder per Post zu bean-
tragen (www.denic.de). Die DENIC registriert die .de-Domains auf der Basis ihrer
Registrierungsbedingungen und -richtlinien. Dabei prift die DENIC lediglich, ob
eine Domain bereits vergeben ist, nicht aber, ob damit Namens- oder Marken-
rechte Dritter verletzt werden. Sofern die Domain frei ist, wird sie fur den Anmel-
der registriert.

2. Namens-, marken- und kennzeichenrechtliche Kollision

Das soeben geschilderte Verfahren kann zu Kollisionen mit Firmenbezeichnun-
gen, Marken, Geschaftsbezeichnungen, die bereits durch Dritte genutzt werden,
fuhren. In diesen Fallen stellt sich dann die Frage, wer die starkeren Rechte an
einer Domain oder einer sonstigen Bezeichnung hat, und wer vom anderen ver-
langen kann, dass die betreffende Bezeichnung nicht mehr verwendet wird.

Die gesetzlichen Bestimmungen, die solche Konfliktfalle regeln sollen, ergeben
sich aus dem Markengesetz. Geschutzt werden nach dem Markengesetz Mar-
ken, aber auch Namen (von Personen), Firmen und besondere Kennzeichnun-
gen eines Geschaftsbetriebs. Ob auch eine Domain als Unternehmenskennzei-
chen nach dem Markengesetz geschutzt wird, ist zwar umstritten, weil die Do-
mains ursprunglich eine technische Funktion erfullten. Mittlerweile wird aber von
der Rechtsprechung Uberwiegend die Auffassung vertreten, dass es sich bei
Domains um Unternehmenskennzeichen im Sinne des Markengesetzes handeln
kann.
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3. Voraussetzungen fur das Bestehen eines Schutzrechts:
a) Prioritatsprinzip

Als wichtigstes Prinzip im Kennzeichenrecht gilt der Grundsatz der Prioritat. Das
bedeutet: im Kollisionsfall setzt sich immer das altere Recht gegentber dem jin-
geren durch. Dies gilt sowohl fur die Kollision gleichartiger Kennzeichenrechte
als auch fir die Kollision unterschiedlicher Rechte, also z.B. Kollision einer Mar-
ke mit einer Firma oder einer Geschaftsbezeichnung mit einer Marke.

Der Zeitrang bestimmt sich bei angemeldeten oder eingetragenen Marken nach
dem Anmeldetag, bei den tbrigen Rechten im allgemeinen nach dem Zeitpunkt
der Ingebrauchnahme. Kennzeichenrechte mit zeitgleicher Prioritdt begriinden
keine Anspriche.

Es ist daher so umfassend wie mdglich zu priifen, ob es eine altere Firma, Mar-
ke, Geschéaftsbezeichnung oder Domain gibt, mit der sich eine Verwechslung er-
geben kdnnte. Wenn aus Kostengriinden darauf verzichtet wird, ein professionel-
les Rechercheunternehmen einzuschalten, ist zumindest anhand des Internet
(z.B. bei alleco. de, telefonbuch.de) und sonstigen Verzeichnissen selbst nachzu-
forschen, ob es die gewlinschte Bezeichnung bereits gibt. Einfacher zu handha-
ben als telefonbuch.de ist die CD-Rom der Telekom, bezlglich Marken kann
man beim Deutschen Patent- und Markenamt (www.dpma.de) recherchieren.

b) Handeln im geschaftlichen Verkehr

Voraussetzung fir die Geltendmachung von Unterlassungsspriichen wegen der
Kollision von Bezeichnungen ist die Nutzung der Bezeichnung im geschaftlichen
Verkehr. Zum geschéftlichen Verkehr im Sinne des Kennzeichnungsrechts z&ahlt
jede Tatigkeit, die irgendwie der Forderung eines beliebigen Geschéaftszwecks
dient oder die Teilnahme am Erwerbsleben ausdrickt. Kein Kennzeichenschutz
besteht demzufolge, wenn eine Privatperson z.B. eine Domain erwirbt und diese
in ihrem rein privaten Bereich verwendet. Das bedeutet, dass der Inhaber einer
Firma oder Marke oder einer anderen Kennzeichnung nicht gegen einen Do-
maininhaber vorgehen kann, der die Domain lediglich privat nutzt.

¢) Schutzfahigkeit

Voraussetzung fur die Schutzfahigkeit ist zunéchst, dass die Bezeichnung, auf-
grund derer der Anspruch geltend gemacht wird, Gberhaupt als schutzfahig an-
zusehen ist. Zur Schutzfahigkeit von Bezeichnungen gibt es eine Fille von
Rechtsprechung, weshalb hier nur auf einige grundlegende Voraussetzungen
eingegangen werden kann.
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Aus nachvollziehbaren Grinden sind z.B. beschreibende Angaben, die lediglich
der allgemeinen Bezeichnung einer Tatigkeit oder eines Produkts dienen, nicht
geschutzt, weil sie dadurch fur den Namensinhaber monopolisiert wirden.

Nicht schutzfahig sind beispielsweise:

Bezeichnungen ohne Unterscheidungskraft, also rein beschreibende Angaben
oder Tatigkeitsbezeichnungen, oder Worter aus dem allgemeinen Sprach-
gebrauch, die nur im Sinne dieses Wortes, nicht aber als besondere Kennzeich-
nung verstanden werden und freihaltebedirftige Angaben, also Angaben, die
z.B. lediglich der Beschreibung der Beschaffenheit der Ware dienen.

Hierzu einige Beispiele aus der Rechtsprechung. Als nicht schutzfahig wurden
angesehen: ,Turbo® fir Herbizide, ,Hautactiv* fur Korperpflegemittel ,While you
wait* fur Umstandskleidung, ,Selective Control System*” fur Skibindungen. Aller-
dings kénnen solche Bezeichnungen als Wort-/Bildmarke eingetragen sein, also
in Verbindung mit einem Bildelement oder einer besonderen graphischen Aus-
gestaltung. In diesen Féllen ist aber letztendlich nur das Bildelement geschutzt
und nicht das Wort selbst.

d) Verwechslungsgefahr

Voraussetzung fur die Geltendmachung eines Unterlassungsanspruchs ist stets
die Gefahr einer Verwechslung. Dabei liegt Verwechslungsgefahr nicht schon
dann vor, wenn die betreffenden Kennzeichen identisch sind. W&hrend bei Fir-
men, Marken und Geschaftsbezeichnungen auch ahnliche Bezeichnungen eine
Verwechslungsgefahr begrinden kdénnen, wird bei Domains ein eher strenger
MaRstab angelegt. Zum einen ist bei der Beurteilung der Ahnlichkeit lediglich auf
die Second-Level-Domain abzustellen. Im tbrigen besteht im allgemeinen keine
Verwechslungsgefahr zwischen einer Domain und einer Wort-/Bildmarke, die al-
lein wegen des unterscheidungskraftigen Bildelements schutzfahig ist. Da der
Verkehr weil3, dass bereits leichte Abweichungen zur Anwahl einer anderen Ad-
resse fuhren, stellt die Rechtsprechung an die einen Unterlassungsanspruch
auslésende Ahnlichkeit relativ hohe Anforderungen, wobei hierzu keine allgemei-
ne Aussage getroffen werden kann, da es stets auf die Umstdnde des Einzelfalls
ankommt. Jedenfalls wird die Ahnlichkeit nicht dadurch beseitigt, dass in die Be-
zeichnung ein Bindestrich eingefugt wird. Beim Hinzufligen oder Entfernen von
Zusatzen kommt es darauf an, ob es sich um ein unterscheidungskraftiges Ele-
ment handelt oder nicht. Ahnlichkeit liegt daher auch dann vor, wenn nur ein be-
schreibender Zusatz (z.B. online) beigefugt wird.

Fur die Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es ferner darauf an, dass
die betreffenden Waren oder Dienstleistungen ahnlich sind. Bei Marken kann
dem entsprechenden Waren- und Dienstleistungsverzeichnis entnommen wer-
den, welche Waren und Dienstleistungen von dem Schutzbereich der eingetra-
genen Marke erfasst werden. Bei Domains ist nach der Rechtsprechung auf den
Inhalt der Homepage abzustellen. Eine Ahnlichkeit der Waren und Dienstleistun-
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gen ist daher beispielsweise gegeben, wenn der Schutzbereich der Marke mit
den auf der Website angebotenen Waren bzw. Dienstleistungen ahnlich ist.
Wenn der Domain-Inhaber dagegen in Branchen tétig ist, die nicht auf der Ho-
mepage erwahnt sind , spielt dies fur die Annahme einer Waren- oder Dienstleis-
tungsahnlichkeit keine Rolle.

4. Anspruche bei Namens- und Kennzeichenverletzungen durch einen Do-
mainnamen

Stellt ein Unternehmen fest, dass eine Domain mit seinem Firmennamen, seiner
Marke oder sonstigen Kennzeichen kollidiert, kann es tber die DENIC herausfin-
den, wer der Domain-Inhaber ist (www.denic.de ,Whois — Suche nach Domain-
namen®). Bei Vorliegen besserer Rechte ist eine Abmahnung an den Domainin-
haber sinnvoll, in der dieser aufgefordert wird, die Domain nicht mehr zu nutzen
und diese freizugeben. Die Freigabe erfolgt durch Verzicht des Domaininhabers
gegeniiber der DENIC auf die Domain (Antrag auf Loschung bzw. Ubertragung).
Daruber hinaus wird der Abgemahnte aufgefordert, in seiner Unterlassungserkla-
rung eine Vertragsstrafe fur den Fall der kinftigen Zuwiderhandlung zu verspre-
chen. Die Kosten fir die Abmahnung hat der Abgemahnte zu tragen. Bleibt die
Abmahnung ohne Erfolg, muss beim Gericht eine einstweilige Verfigung bean-
tragt oder Klage eingereicht werden.

Internationale Domainstreitigkeiten konnen tber die Streitschlichtungsstelle der
Weltorganisation fir geistiges Eigentum (WIPO) in Genf verfolgt werden. Im Jahr
2000 wurden tber 2000 Domain-Verfahren angenommen. Die Entscheidungen
wie auch die Voraussetzungen fur den Ablauf des Verfahrens sind Uber die
Website der WIPO abrufbar (www.WIPO.orq).

Frau Dr. Beate Ortlepp, IHK Miinchen
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