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/_’/ Was ist die UDRP?

e EIn internationales Schiedsverfahren
> Eingefuhrt von der ICANN

> Verpflichtend fur gewisse TLDs
» Alle gTLDs (.com, .org, .name, .info, ...)
» Einzelne ccTLDs; teilweise mit Abweichungen

> Ca. 2000 Verfahren/Jahr

> Untersteht keiner nationalen Rechtsordnung

» Sowohl Inhalt (materielles Recht) als auch Verfahren (formelles
Recht) ist explizit und weltweit einheitlich festgelegt

e Verpflichtung zur Teilnahme erfolgt durch die Registrierung
eines Domainnamens unter entsprechender TLD
> Schiedsverfahren sind ansonsten freiwillig!

e Tatsachliche Umsetzung durch die Registrare garantiert

Michael Sonntag E-Business Recht: UDRP 3



/_’/ Streitgegenstand

e Nur aulderst eingeschrankter Problembereich betroffen:
» Dieser ist aber praktisch sehr haufig und wichtig!
> Streitigkeiten um einen Domainnamen und eine Marke

» ES muss nicht unbedingt eine registrierte Marke sein:
Nicht jedes Land sieht dies (ausschliel3lich) vor

» Auch "common law" Marken sind mdglich
— Recht auf einen Namen durch Benutzung und Bekanntheit
— Dies ist selbst dort mdglich, wo registrierung vorgesehen ist!

> Der Domain Name und die Marke mussen identisch oder
verwechslungsfahig sein

> Der Domaininhaber hat kein Recht und auch kein
berechtigtes Interesse

> Der DN wurde bo6sglaubig registriert
> Der DN wird bosglaubig verwendet
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/_’/ Rechtsfolgen

e Diese sind auflerst eingeschrankt

e Mdglich sind ausschlief3lich:
> LOschung des Domain Namens } Gewinn
> Transfer an den Beschwerdeflhrer
> Keine Aktion - Verlust
e Nicht vorgesehen sind:
> Schadenersatz
> Ersatz der Verfahrenskosten
> Strafen
e Die UDRP schliel3t ein Gerichtsverfahren jedoch nicht aus!

> Zur Nachprufung der Entscheidung oder hinsichtlich anderen
Anspruchsgrundlagen (z.B. Namensrecht, UWG)

> Zur Geltendmachung von Schadenersatz oder Anderem
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/_’/ ldentisch/Verwechslungsfahig ahnlich

e Vergleich ohne den Inhalt der Website
> Es kommt nur auf den Domainnamen an
» Markenrecht, nicht unlauterer Wettbewerb!
e Daher ist es (hier!) auch unerheblich, fur welche Klasse die
Marke registriert wurde

e "Negative" Domainname: "*-sucks.com"

> Auch hier ist von einer Verwechslungsfahigkeit auszugehen

» Negativer Anteil nicht unbedingt immer als solcher erkennbar
— Beispiel: Andere Sprache, Slang-Ausdruck

» Hier existieren auch andere Meinungen!
e Typisch: Tippfehler, zusatzliche Buchstaben, Zusatz-
Zeichen ("-", " ", "."), Kombinationen (Marke+Ware,
Marke+gener|scher Begriff), ...
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/_’/ Markenrechte

e Kann sich um Waren- oder Dienstleistungsmarken handeln

e Regqistriert oder durch Benutzung

> Benitzung: Bekanntheit fir bestimmte Waren,
Dienstleistungen oder den Beschwerdefuhrer
» Selbst wenn nur in einem kleinen geographischen Bereich!

» Berufung auf "Benutzung" ist auch in Landern maoglich, wo dies
an sich nicht vorgesehen ist!

e Auf den Zeitpunkt der Registrierung kommt es nicht an
> Siehe aber "Bosglaubigkeit" bei der Registrierung!
e Auch Personennamen kdnnen ausnahmsweise ausreichen

> Wenn der Name zum Verkauf genutzt wird und damit eine
Marke durch Benutzung erreicht wurde
> Blol3 ein beriihmter Name alleine reicht nicht!
» Aulder natirlich: Er wurde explizit als Marke eingetragen
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/_’/ Berechtigte Interessen

e Nur demonstrative Aufzahlung in der UDRP!
> Verwendung fur echte Angebote bevor Streitigkeit begann
» Oder nachweisliche Vorbereitungen hierflr
» Typisch: Wiederverkaufer
> Beschwerdegegner ist als Person oder Unternehmen unter
DN bekannt, auch wenn hierftr kein Markenrecht besteht

> Der DN wird flr berechtigten nicht-kommerziellen oder

erlaubten Zweck verwendet
» Keine Gewinnabsicht durch Kundenumleitung, keine "Verwasserung"

» Beispiele: Kritik, Parodie, Fanseiten etc.
— Achtung: Stark umstritten!

e Der Beschwerdefuihrer hat wahrscheinlich zu machen, dass
keine berechtigten Interessen vorliegen
> Der Domaininhaber muss dann das Vorliegen nachweisen
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/_’/ Bosglaubige Registrierung

e Beispiele fur bosglaubige Registrierung:
> Registrierung erfolgte fur Verkauf an den Markeninhaber fur
mehr als die tatsachlichen Kosten
» Oder: Vermietung; Oder: An einen Konkurrenten
> Registrierung erfolgte um den Markeninhaber an der
Registrierung zu hindern und dies passiert gehauft
» Alle moglichen Variationen reservieren
> Reg. erfolgt hauptséachlich zur Mitbewerber-Schadigung
e Besondere Aspekte:
> Die Marke muss bereits im Zeitpunkt der Reservierung der

Domain registriert/bekannt gewesen sein

» Nur in besonderen Umstanden (z.B. Kenntnis von bevor-
stehender Anmeldung) ist eine Ausnahme maoglich

> Der relevante Zeitpunkt ist der Erwerb

» Neuregistrierung bzw. Erwerb (nicht: Verlangerung!)
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/_’/ Bosglaubige Benltzung

e Beispiele:
> Verwendung zur Umleitung von Kunden durch Verwechslung

> Verwendung zum generieren von Traffic
» Personen suchen Produkt und werden zu Pornos umgeleitet

> Verkaufsangebote an Allgemeinheit/Inhaber/Konkurrenten
e Passives Halten: Keine Nutzung, kein Verkaufsangebot, ...?

> Kann dennoch bdsglaubig sein
» Keine Antwort, falsche Kontaktdaten, Bekanntheit der Marke etc.

e Vergleichsangebote wahrend des Verfahrens sind ebenso zu
werten wie Verkaufsangebote davor
e Disclaimer: Hilft nicht gegen bdsglaubige Benutzung
> Eher als Hinweis, dass der DN schon bekannt war
> Kann ev. als Hinweis auf berechtigte Nutzung dienen
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/_’/ "und" vs. "oder"

e Laut UDRP ist bdsglaubige Registrierung und bdsglaubige

Verwendung erforderlich
> Dies wird aber nicht in allen Entscheidungen so gesehen!
> Viele setzen hier in der Praxis ein "oder"
» Rechtlich bestehen sie aber auf ein "und"....
> Alternative: Aus denselben Tatsachen wird auf Bosglau-
bigkeit bel Registrierung und bei Verwendung geschlossen

» Beliebt: "Keine erlaubte Nutzung ist denkbar"
— Das ist ein SEHR schwaches Argument...

> Ebenso gerne: Blo3e Untatigkeit = Bosglaubige Verwendung
» Das geht, aber etwas mehr als Passivitat brauchte man schon!
e Dies musste ernst genommen werden (oder UDRP andern!)

> Beispiel: Streitschlichtung fur .eu: "oder"!
> Die UDRP ist eben nicht fur alle Probleme zustandig
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/_’/ Prozedurale Aspekte

e Nicht-Tellnahme am Verfahren: Versaumnisurteil?
> Teilnahme ist nicht erforderlich far Durchfihrung
> Dies reicht aber nicht fur einen automatische Verlust!

> Beschwerdefiihrer muss immer noch alle Elemente bewelisen
» Diese sind nicht automatisch als wahr anzusehen!

> Panel kann negative Schllsse aus dem Verhalten ziehen
e Die Verfahrens-Sprache ist die Registrierungs-Sprache

> Bel koreanischem Provider registriert - Koreanisches Verfahren!
e Das Panel kann selbst Untersuchungen anstellen

> Nachtragliche Eingaben sind nur auf3erst beschrankt moéglich

e Eine Wiederaufnahme ist nicht moglich

> In besonderen Fallen ist ein neues Verfahren moglich

» Beispiel: Meineid, neue Sachlage, Beweise waren nachweislich

vorher nicht verflgbar, ...
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/_/ Kosten

e 1 Schiedsrichter: US$ 1500 (1-5 Domain Namen)
e 3 Schiedsrichter: US$ 4000 (1-5 Domain Namen)
e Die Kosten tragt alleine der Beschwerdeflhrer

> Aul3er Domaininhaber besteht auf Dreiersenat: 50:50 Tellung
> Jeder tragt ev. zusatzliche Rechtsanwaltskosten selbst
» In jedem Fall, d.h. Gewinner zahlt eigene trotzdem immer!
e In einem anschliel3enden nationalem Verfahren kdnnen alle
Kosten ev. eingeklagt werden!

> O: Mdglich, da nach O-Recht kein "echtes" Schiedsverfahren
» Nachtraglich kann noch ein Gericht angerufen werden
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/_’/ Besondere Vorteile der UDRP

e Das Verfahren ist sehr schnell
> Typischerweise binnen 45 und 60 Tagen
e Die Kosten sind sehr gering
> Im Vergleich zu einem Gerichtsverfahren und absolut!
> Rechtsanwalte sind nicht unbedingt erforderlich
e Das Verfahren erfolgt garantiert
> Zustimmung schon bei Registrierung
> Ist der Domaininhaber nicht greifbar, erfolgt es dennoch
e Das Ergebnis kann sicher durchgesetzt werden
> Aulder: Anschliel3endes Gerichtsverfahren

> Aul3er: Zwischenzeiltlicher Inhaberwechsel

» Achtung: Viele Registrare bieten einen "Wartestatus" an, um
genau dieses Problem beheben zu kdnnen!
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/_’/ Kritik an der UDRP

e Eingeschrankter Anwendungsbereich: Teil des Markenrecht

e "Forum-Shopping"
> Der Richter wird von der Schiedsorganisation gewahlt

» Diese wird Richter auswéahlen, die IP-freundlich sind
— Diese werden entsprechend entscheiden, um mehr Arbeit zu haben

» Haupt-Schiedsorganisation ist die WIPO
— WIPO = Organisation zum Schutz von Immaterialglterrechten

> Nicht jeder kann einfach Schiedsrichter werden
» Typisch: Rechtsanwalte spezialisiert auf IP

e Keine Berufungsinstanz
> Keine Vereinheitlichung der Auslegung
» Vereinzelt aul3erst "seltsame" Urteile...
> Aber nationale Gerichte sind moglich!
> Dies wurde auch bedeuten eine echte "Gerichtsbarkeit" zu
schaffen, die international begriindet ware....
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/_’/ Andere Schiedsverfahren

e Streitschlichtung fur .at-Domains:
> Hatte keinerlei Bedeutung: 3/2003 — 4/2007 - 2 Entscheid.
» Hauptgrund: Freiwilligkeit
> Eingestellt mit 31.10.2008
> Daher: Seither nur mehr die normalen Gerichte!

e Streitschlichtung flr .eu-Domains:

> Ahnlich der UDRP, aber viel umfassendere Priifung
» BOsglaubige Registrierung oder bdsglaubige Verwendung

» Wettbewerbs- und Namensrecht werden zumindest in Teilen
auch berucksichtigt

» Genauere Regelungen hinsichtlich der Nicht-Nutzung eines DN
> Durchfuhrung: Tschechisches Schiedsgericht in Prag

> Praktisch grof3e Bedeutung!

» Ca. 4000 seit 2006
— Achtung: Umstrittene Sunrise-Periode enthalten!
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Fragen?

Vielen Dank fur Ilhre Aufmerksamkeit!
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