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and Numbers (ICANN), Inhabern von Kennzeichenrechten
ein rasches und kostengiinstiges Verfahren zur Durchsetzung
ihrer Rechte gegen die missbriduchliche Registrierung von
Domainnamen, die mit ihren Kennzeichen identisch oder
verwechselbar dhnlich sind, zu schaffen.

Alle Entscheidungen, die unter dem SWITCH-Streit-
beilegungsverfahren ergehen, werden auf der Website der

MARK SCHWEIZER WIPO (World Intellectual Property Organization) verdffent-
Dr. iur., LL.M., Rechts- licht.? Einzelne von ihnen werden auch in schweizerischen
anwalt, Zirich Fachpublikationen, insbesondere der Zeitschrift fiir Imma-

terialgiiter-, Informations- und Wettbewerbsrecht sic! und
dem Jusletter von Weblaw, wiedergegeben.? Es fehlt jedoch
eine Gesamtdarstellung der Praxis der WIPO-Experten. Das
5-jdhrige «Jubildaum» des Inkrafttretens des SWITCH-Streit-
beilegungsverfahrens gibt Anlass, die bisherige Rechtspre-
chung der WIPO-Experten — es sind bisher 67 Streitigkeiten
unter dem SWITCH-Streitbeilegungsverfahren entschieden

Inhaltsiibersicht worden — kritisch zu wiirdigen.
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10 @l el Das explosive Wachstum der Internet-Nutzung in den 1990er

4. Fazi . . .
azit Jahren rief Schlaumeier auf den Plan, die versuchten, von der
1. EinIEitung 2 www.wipo.int/amc/en/domains/cctld/ch/ (besucht am 3. April
2009).
Am 1. Mirz 2004 trat das Streitbeilegungsverfahren der °  Entscheidungen DCH20040016 vom 5. Oktober 2004, «len-
SWITCH, der Stiftung, die fiir die Vergabe von Domainna- zerheide-valbella.ch», sic! 2005, 451; DCH2006-0003 vom

. . . 24. Mai 2006, «schweiz.ch», sic! 2006, 695 (beide besprochen
men der Top-Level-Domains (TLDs) «.ch» und «.li» zustan- von FLORENT THOUVENIN; der letztere Entscheid wurde auch

dig ist, in Kraft." Das SWITCH-Streitbeilegungsverfahren besprochen von LORENZ EHRLER, Jusletter 17. Juli 2006);
bezweckt, wie sein Vorbild, die Uniform Dispute Resolution DCH2006-0020 vom 26. Oktober 2006, «volvo-import.ch»,
Policy (UDRP) der Internet Corporation for Assigned Names sic! 2007, 197; und DCH2007-0002 vom 14. Juni 2007, «vel-

ba.ch», besprochen von MARCO BUNDI/BENEDIKT SCHMIDT,
- «velba.ch» — Schutz nicht registrierter Kennzeichen verneint,
' www.switch.ch —> Streitbeilegung (besucht am 3. April 2009). Jusletter 15. September 2008.
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Bekanntheit Kennzeichen Dritter zu profitieren, indem sie
Domainnamen registrierten, die mit fremden Kennzeichen
identisch oder verwechselbar dhnlich waren. Sie profitierten
entweder von Besuchern, die irrtiimlicherweise auf die unter
diesen Domainnamen betriebenen Websites gelangten, oder
liessen die Domainnamen inaktiv, um sie fiir gutes Geld dem
Kennzeichenrechtsinhaber zu verkaufen.

Fiir die Kennzeichenrechtsinhaber — meist ging und geht
es um Marken — war es nicht einfach, gegen diese Personen,
fiir die der Begriff «Cybersquatter» geprigt wurde, vorzuge-
hen. Die Domaininhaber gaben oft falsche Adressen an oder
waren in Liandern domiziliert, in denen die rechtshilfeweise
Zustellung von Schriftstiicken schwierig, langsam oder gar
unmoglich war. War eine Klage vor einem amerikanischen
Gericht — in den Anfingen des Internets machten vor allem
amerikanische Firmen ihre Rechte geltend — moglich, so war
rechtlich alles andere als klar, ob die blosse Registrierung
eines Domainnamens nach amerikanischem Recht einen
Gebrauch der Marke («use in commerce») darstellt, der dem
Markeninhaber vorbehalten ist.

Der amerikanische Gesetzgeber suchte mit dem 1999 in
Kraft getretenen Anticybersquatting Consumer Protection
Act (ACPA) Abhilfe zu schaffen.* Der ACPA sieht vor, dass
der Markeninhaber, wenn er den Domaininhaber nach ver-
niinftigen Anstrengungen nicht ausfindig machen kann, eine
in rem Klage gegen den Domainnamen vor einem Zivilge-
richt einreichen kann.’ D.h. die Klage richtet sich gegen den
Domainnamen, nicht gegen dessen (nicht auffindbaren) In-
haber. Die Vollstreckung des Urteils ist meist sichergestellt,
da die meisten Registrierungsstellen fiir Domainnamen ihren
Sitz in den USA haben. Weiter hielt der ACPA fest, dass die
bosgldubige Registrierung eines mit einer fremden Marke
identischen oder verwechselbar dhnlichen Domainnamens,
unabhingig von der Benutzung, bereits einen Anspruch auf
Ubertragung des Domainnamens begriindet.®

Die amerikanische Regierung hatte ebenfalls angeregt,
die WIPO solle einen Bericht verfassen, wie dem Problem
des «Cybersquattings» international beizukommen sei.” In
ihrem Bericht empfahl die WIPO, die faktische Kontrol-
le der in Entstehung begriffenen ICANN iiber das Domain
Name System (DNS) auszuniitzen, indem die ICANN von
allen durch sie akkreditierten Registrierungsstellen verlange,
dass diese den Registrierenden vertraglich ein Streitbeile-
gungsverfahren aufs Auge driicken, mit dessen Hilfe Mar-
keninhaber ihre Rechte schnell und kostengiinstig durchset-
zen konnen.® Die Vollstreckung dieser Entscheidungen war

4 Siehe http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c¢106:S.1255.1S:=
fiir den Text des ACPA (besucht am 15. April 2009).

5 Siehe 15 U.S.C. § 1125(d)(2)(A).

6 Siehe 15 U.S.C. § 1125(d)(1)(A).

7 Siehe A. MicHAEL FrROOMKIN, ICANN’s Uniform Dispute Re-
solution Policy — Causes and (Partial) Cures, Brooklyn Law Re-
view 2002, 605, 623.

8 Der Bericht der WIPO ist erhiltlich unter http://www.wipo.int/
amc/en/docs/report-finall.pdf (besucht am 15. April 2009).

sichergestellt, da sich die Registrierungsstellen gegeniiber
der ICANN zum Vollzug solcher Entscheidungen — d.h. zur
Ubertragung des Domainnamens auf den obsiegenden Ge-
suchsteller — verpflichten mussten.

Die am 1. Dezember 1999 in Kraft getretene Uniform
Dispute Resolution Policy (UDRP) der ICANN folgte mit
wenigen Ausnahmen den Empfehlungen der WIPO. Sie stellt
Markeninhabern ein rasches und kostengiinstiges Verfahren
zur Verfiigung, um gegen missbrauchliche Registrierungen
ihrer Marken als Domainnamen in den generischen Top Le-
vel Domains — primir «.com», «.net» und «.org» — vorzuge-
hen.” Ob das Verfahren auch fair ist, ist umstritten.' Allen
Beteiligten bleibt es unter der UDRP unbenommen, vor,
wihrend oder nach dem UDRP-Streitbeilegungsverfahren
ein zustindiges staatliches Gericht anzurufen. Die UDRP ist
daher kein eigentliches Schiedsverfahren, welches an Stelle
der staatlichen Gerichtsbarkeit tritt und diese verdringt.

2.2 Verfahren nach UDRP

Das Verfahren der UDRP wird durch die UDRP selber, die
Verfahrensregeln zur UDRP («<UDRP Rules») und die er-
ginzenden Verfahrensregeln der einzelnen Streitbeilegungs-
Dienstleister geregelt. Der Gesuchsteller leitet das Verfahren
nach der UDRP durch ein schriftliches Gesuch bei einem
der von der ICANN akkreditierten Streitbeilegungs-Dienst-
leister ein. Dies sind derzeit neben der WIPO das National
Arbitration Forum (NAF), das Asian Domain Name Dispute
Resolution Centre (ADNDRC) und das Schiedsgericht bei
der Wirtschaftskammer und der Landwirtschaftskammer der
Tschechischen Republik (CAC, seit 1. Januar 2009). Sofort
nach Eingang des Gesuchs informiert der Dienstleister die
zustindige Registrierungsstelle, damit diese die Ubertragung
des streitigen Domainnamens vorldufig blockiert. Anschlies-
send wird das Gesuch formell gepriift und, wenn es formell
zuléssig ist und die Gebiihr bezahlt wurde, dem Domaininha-
ber per Post und Email an alle Adressen geschickt, die dieser

Es gibt noch weitere generische Top Level Domains, die aber
nie die Bedeutung von .com, .net und .org erreicht haben; sie-
he http://en.wikipedia.org/wiki/Generic_top-level_domain fiir
eine vollstindige Liste der derzeit zuldssigen generischen Top
Level Domains (besucht am 15. April 2009).

Kritisch DAvID ROSENTHAL, Domain-Namen-Streitigkeiten:
Schnellgerichte mit Fragezeichen, Jusletter 23. Oktober 2000;
FrooMKIN (EN 7), 605; MiLTON L. MUELLER, Rough justice:
A Statistical assessment of ICANN’s Uniform Dispute Reso-
lution Policy, The Information Society 2001, 153 ff.; MICHAEL
GeIsT, Fair.com? An Examination of the Allegations of Syste-
mic Unfairness in the [ICANN UDRP, Brooklyn Law Review
2002, 903 ff.; BENyaMIN Davis, Une Magouille Planetaire: The
UDRP is an International Scam, An Independent Assessment of
the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy of the
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, Mis-
sissippi Law Journal 2002, 815 ff.
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der Registrierungsstelle angegeben hat.'' Der Domaininha-
ber hat eine Frist von 20 Tagen ab Versand der Mitteilung an
ihn, um auf das Gesuch zu antworten. Ob er die Mitteilung
tatsichlich erhalten hat, wird nicht gepriift.'

Nach Ablauf der 20 Tage bestellt der Streitbeilegungs-
Dienstleister entweder einen, oder, wenn gewiinscht, drei
Experten, die den Fall entscheiden. Ein zweiter Schriften-
wechsel findet grundsitzlich nicht statt. Die Beurteilung
durch drei Experten kann entweder vom Gesuchsteller oder
vom Gesuchsgegner verlangt werden, wobei letzterer die
Kosten fiir einen der Experten iibernehmen und bereits mit
seiner Gesuchsantwort bezahlen muss, wenn er eine Drei-
er-Besetzung verlangt.'® Der oder die Experten miissen dem
Streitbeilegungs-Dienstleister ihre begriindete Entscheidung
binnen 14 Tagen nach ihrer Bestellung mitteilen. Der Dienst-
leister informiert die Parteien und die Registrierungsstelle
iiber den Ausgang des Verfahrens. Der unterlegene Domain-
inhaber hat 10 Tage Zeit, gerechnet ab Versand der Entschei-
dung an ihn, um ein Verfahren vor einem zustindigen staat-
lichen Gericht einzuleiten. Tut er dies, wird die Ubertragung
des Domainnamens an den Gesuchsteller blockiert. Ansons-
ten wird der Domainname nach Ablauf der 10 Tage an den
obsiegenden Gesuchsteller iibertragen.

Ein Verfahren nach der UDRP der ICANN dauert bei der
WIPO im Schnitt 71 Tage, beim NAF 57 Tage.'* Die Kosten
fiir ein Verfahren, das bis zu fiinf Domainnamen betrifft, be-
tragen zwischen USD 1300 (ein Experte, NAF oder CAC)
und USD 4000 (drei Experten, WIPO)."’ Eine Uberwilzung
der Gebiihren auf den unterliegenden Gesuchsgegner ist nach
der UDRP ebenso wenig vorgesehen wie eine Parteientschi-
digung.

2.3 Materielle Bestimmungen der UDRP

Nach § 4(a) UDRP wird ein Domainname dann an den Ge-

suchsteller tibertragen, wenn dieser nachweist, dass

i) der Domainname mit einer Marke des Gesuchstellers identisch
oder verwechselbar dhnlich ist,

ii) der Domaininhaber keine Rechte bzw. kein berechtigtes Inter-
esse am Domainnamen hat und

Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy

(UDRP RULES), § 2(a).

12 Siehe UDRP RULEs (FN 11), § 4(c), 2(f) und 2(e); FROOMKIN
(FN 7), 674.

13 UDRP RuULEs (FN 11), § 3(d)(iv) und 5(c).

4 http://www.melbourneitdbs.com/news.php?article=15&title=
NAF %20proving %20speedier %20than %20WIPO %20in %
20resolving %20domain %20name %20disputes&year=
2003&month=04 (Zahlen von 2003; neuere Zahlen sind nicht
erhiltlich. Besucht am 15. April 2009).

15 http://www.adr.eu/arbitration_platform/fees.php;  http://domain.

adrforum.com/users/icann/resources/UDRPSuppRules20071101.

pdf; http://www.wipo.int/amc/en/domains/fees/index.html (be-

sucht am 15. April 2009).

iii) der Domainname bosgldubig angemeldet wurde und genutzt
wird. Wihrend des Streitbeilegungsverfahrens muss der Ge-
suchsteller nachweisen, dass alle drei Elemente vorliegen.'

Die UDRP beschrinkt sich auf den Schutz von Marken-

rechten; andere Kennzeichen- oder Personlichkeitsrechte

(Namen) stellen grundsitzlich keine Anspruchsgrundlage

dar (siehe § 4(a)(i) UDRP). Dies wird allerdings in der Pra-

xis nicht immer beachtet."’

Die UDRP verlangt, dass sowohl Registrierung wie
Nutzung des Domainnamens bdosgldubig erfolgen (siehe
§ 4(a)(iii) UDRP). In der Praxis interpretieren jedoch zahl-
reiche Experten das Erfordernis im Sinne einer «oder» Vor-
schrift; d.h. es geniigt zur Gutheissung des Gesuchs, dass der
Domainname entweder bosgldubig registriert oder genutzt
wurde.'® Auf jeden Fall ist «<nutzen» im Sinne von § 4(a) (iii)
UDRP nicht dasselbe wie die markenméssige Benutzung
eines Kennzeichens nach Schweizer Recht oder der EU-
Richtlinie zum Markenrecht.!” Eine bosgldubige «Nutzung»
liegt bereits vor, wenn der Domainname zum Verkauf an-
geboten wird (§ 4(b)(i) UDRP). Auch ein génzlich passives
Verhalten kann eine bosglaubige «Nutzung» sein, wenn die
Umstinde den Schluss zulassen, dass der Domaininhaber
den Domainnamen verniinftigerweise zu keinem anderen
Zweck registriert haben kann, als vom Ruf der fremden Mar-
ke zu profitieren.”® «Nutzen» im Sinne von § 4(a)(iii) UDRP
ist eher ein «Verhalten» als Gebrauch im Sinne des Marken-
rechts.?!

Die UDRP zihlt weiter exemplifikativ die folgenden Tat-
bestinde auf, bei deren Vorliegen vermutet wird, dass der
Domaininhaber ein legitimes Interesse am Domainnamen im
Sinne von § 4(a)(ii) UDRP hat:

i) der Domaininhaber nutzt vor Anzeige der Streitigkeit an ihn
den Domainnamen im Zusammenhang mit einem bona fide An-
gebot von Waren oder Dienstleistungen oder hat nachweisbar
Anstalten getroffen, den Domainnamen so zu nutzen;

ii) der Domaininhaber (als Einzelperson, Gesellschaft oder als
sonstige Korperschaft) ist allgemein unter dem Domainnamen

Inoffizielle deutsche Ubersetzung. Zur Problematik, dass die
ICANN von den Registrierungsstellen verlangt, die englische
Fassung der UDRP fiir verbindlich zu erkldren, siehe HOLGER
P. HESTERMEYER, The Invalidity of ICANN’s UDRP Under Na-
tional Law, Minnesota Intellectual Property Revue 2002, 1 ff.

17" 7.B. D2000-0867 vom 4. October 2000, «isabelle-adjani.net».

18 FroomKIN (FN 7), 656.

19 Art. 13 Abs. 1 MSchG; Art. 5 der Richtlinie 2008/95/EG des
Europiischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008
zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
iiber die Marken. Vereinfacht gesagt, wird ein Zeichen mar-
kenmissig gebraucht, wenn es als Hinweis auf die betriebliche
Herkunft von Waren oder Dienstleistungen verstanden wird.

2 D2002-0131 vom 10. April 2002, «ladbrokespoker.com» und
dort zitierte Entscheidungen.

21 D2000-0003 vom 18. Februar 2000, «telstra.org»; D2000-0574

vom 3. August 2000, «jupiterscasino.com u.a.», D2002-0131

vom 10. April 2002, «ladbrokespoker.com u.a.».
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bekannt gewesen, selbst wenn er keine entsprechenden Mar-
kenrechte erworben hat; oder

iii) der Domaininhaber nutzt den Domainnamen fiir einen legiti-
men, nicht gewerblichen Zweck, ohne die Absicht, zur Erzie-
lung von Gewinn Verbraucher irrezufiihren oder die betroffene
Marke zu schidigen («tarnish»).

2.4 Erfolg

Seit Einfithrung der UDRP wurden etwa 28000 Verfahren
eingeleitet und rund 22000 entschieden.? In rund 85 % der
Fille war der Gesuchsteller erfolgreich und der streitige Do-
mainnamen wurde iibertragen oder geloscht.?®* Aus Sicht der
Markeninhaber ist die UDRP daher ein Erfolg, und wird als
Modell eines Streitbeilegungsdienstes der Zukunft gelobt.?*

2.5 Kritik

Kurz nach dem Inkrafttreten der UDRP wurde teils heftige
Kritik am Verfahren gedussert. Wie vorne erwiéhnt, kann
der Gesuchsteller nach der UDRP der ICANN wihlen, bei
welchem Streitbeilegungs-Dienstleister er sein Gesuch ein-
reicht. Die Dienstleister stehen im Wettbewerb zueinander;
dies ist durchaus gewollt und soll verhindern, dass zu hohe
Gebiihren verlangt werden konnen. Da der Gesuchsteller
einseitig den Streitbeilegungs-Dienstleister bestimmt, haben
die Dienstleister aber auch ein wirtschaftliches Interesse dar-
an, moglichst viele Gesuche gutzuheissen, d.h. moglichst im
Sinne der Markeninhaber zu entscheiden, um weitere Ver-
fahren anzuziehen.

MiLTON MUELLER wies 2000 nach, dass die WIPO und
NAF, mit einem Marktanteil von 61 % resp. 31 %, erheblich
hiufiger fiir den Gesuchsteller entschieden (ndmlich in rund
81 % der Fille; diese Quote ist zwischenzeitlich weiter auf
rund 85 % gestiegen), als der dritte Streitbeilegungs-Dienst-
leister, die kanadische eResolution Inc.? Letztere entschied
nur in ca. 51 % der Fille fiir den Gesuchsteller. Dies, so
MUELLER, fiihre dazu, dass Gesuchsteller eResolution mei-
den. EResolution meldete 2001 Konkurs an, was der Analyse
von MUELLER eine gewisse Plausibilitit verlieh.?

2 Eigene Berechnungen des Autors basierend auf http://www.

wipo.int/amc/en/domains/statistics/cases.jsp ~ (besucht  am

15. April 2009) und http://domains.adrforum.com/decision.

aspx (besucht am 15. April 2009). Der Anteil der Entschei-

dungen der iibrigen Streitbeilegungs-Dienstleister wurde auf

5 % geschitzt.

Eigene Berechnungen des Autors aufgrund der in den Quellen

gemiss FN 22 veroffentlichten Zahlen.

2 CoLM BRANNIGAN, The UDRP: How do you spell success?,
Digital Technology Law Journal 2004, 2, erhiltlich unter http://
www.austlii.edu.au/au/journals/DTLJ/2004/2.html (besucht am
15. April 2009).

2 MUELLER (FN 10), 153 ff.

% http://www.out-law.com/page-2206 (besucht am 15. April 2009).
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A. MICHAEL GEIST hieb in die gleiche Kerbe und wies
zudem nach, dass die Streitbeilegungs-Dienstleister die ein-
gehenden Fille nicht wie behauptet zufdllig auf ihre Exper-
ten verteilen, sondern Experten bevorzugen, die in der Ver-
gangenheit hédufiger fiir die Gesuchsteller entschieden haben.
Wihrend einzelne Experten kaum oder gar keine Fille zuge-
wiesen erhalten, entscheiden andere hunderte von Fillen.”’

Die teils polemisch vorgetragene Kiritik stiess auf ebenso
heftige Ablehnung, vor allem durch die International Trade-
mark Association (INTA), der weltgrossten Vereinigung von
Markeninhabern und ihren Rechtsvertretern. Die INTA argu-
mentierte, Gesuchsteller wiirden NAF und WIPO wegen ih-
res internationalen Rufs wihlen, wihrend eResolution kaum
bekannt sei. Die Annahme von MUELLER, bei einem fairen
Verfahren wiirden die Gesuchsteller in nur 50 % der Fille ge-
winnen, sei falsch, weil die UDRP ein Verfahren gegen den
Missbrauch von Domainregistrierungen sei und daher eine
entsprechend hohe Erfolgsquote normal sei. Man konne auch
nicht erwarten, dass alle Experten gleich viele Fille entschei-
den, da die Anzahl entschiedener Fille auch von ihrer Kapazi-
tdt abhinge. Das wichtigste Argument der INTA und anderer
Anhinger der UDRP ist und bleibt jedoch, dass es den Kri-
tikern letztlich nicht gelingt zu zeigen, dass eine erhebliche
Zahl der Fille materiell falsch entschieden wurde.® Zwar gibt
es zweifellos Fehlurteile — das bekannteste ist wohl der Fall
cello.com, wo dem Gesuchsteller Rechte an einem beschrei-
benden Domainnamen zugesprochen wurden® — aber einzel-
ne Fehlurteile werden auch von staatlichen Gerichten gefillt
und kénnen das System als solches nicht in Frage stellen.*

Auch aufgrund der Kritik bestellte die ICANN 2001 eine
Arbeitsgruppe, die die UDRP iiberpriifen sollte.’! Deren Ar-
beiten verliefen sich jedoch im Sand. Derzeit ist die einzige
Reform der UDRP, die wahrscheinlich Erfolg haben wird, der
Vorschlag der WIPO, auf das Erfordernis der schriftlichen

27 Gerst (FN 10), 903 ff.

2 INTA Internet Committee, The UDRP by All Accounts Works
Effectively: Rebuttal to Analysis and Conclusions of Profes-
sor MICHAEL GEIST in «Fair.com?» and «Fundamentally Fair.
com?», 6. Mai 2002, erhiltlich unter http://www.inta.org/down-
loads/tap_udrp_2paper2002.pdf (besucht am 15. April 2009).

2 Lawrence Storey v. Cello Holdings, 2002 U.S. Dist. Lexis 1029,
01 Civ 208 (S.D.N.Y. Jan. 24, 2002).

3 Siehe auch Max Planck Institut (Hrsg.), UDRP: A Study by
the Max-Planck-Institute for Foreign and International Patent,
Copyright and Competition Law, Munich in Cooperation with
Institute for Intellectual Property Law and Market Law, Univer-
sity of Stockholm Institute for Information Law, Technical Uni-
versity of Karlsruhe written by Dr. ANNETTE KUR, Miinchen
2002 (erhiltlich unter http://www.zar.uni-karlsruhe.de/admin/
get_data.php?resID=95; besucht am 15. April 2009), die nach
einer Analyse von rund 700 Entscheidungen unter der UDRP
zum Schluss kommt, dass die UDRP ohne wesentliche Fehler
funktioniert.

3" DNSO UDRP Review Task Force, siehe http://www.icann.org/
en/gnso/issue-reports/udrp-review-report-Olaug03.htm  (be-
sucht am 15. April 2009).
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Einreichung des Gesuchs (§ 3(b) UDRP Rules) zu verzich-
ten und das ganze Verfahren durch elektronische Kommuni-
kationsmittel abzuwickeln. Dadurch, so die WIPO, liessen
sich jedes Jahr allein bei der WIPO rund eine Million Seiten
Papier, was rund 1000 Bdumen entspricht, einsparen.*

3. Streitbeilegungsverfahren der
SWITCH

3.1 Verfahren

Das SWITCH-Streitbeilegungsverfahren unterscheidet sich
von der UDRP der ICANN vor allem dadurch, dass dem
Expertenentscheid ein telefonischer Schlichtungsversuch
vorangeht und der Gesuchsteller keine Wahl zwischen ver-
schiedenen Streitbeilegungs-Dienstleistern hat, sondern sein
Gesuch beim WIPO Arbitration and Mediation Center ein-
reichen muss.** Das Gesuch ist schriftlich und elektronisch
bei der WIPO einzureichen (Ziff. 12(b) SWITCH-Verfah-
rensreglement).** Der Gesuchsteller muss bereits mit sei-
nem Gesuch beantragen, ob er nach gescheitertem Schlich-
tungsversuch einen Expertenentscheid wiinscht (Ziff. 19
SWITCH-Verfahrensreglement), was einigermassen absurd
ist.® Der Gesuchsteller kann sich die Wahl allerdings fak-
tisch vorbehalten, indem er zwar ankreuzt, einen Experten-
entscheid zu wollen, den entsprechenden Teil der Gebiihren
aber vorerst nicht bezahlt. Nach dem Schlichtungsversuch
erhilt er eine Frist, den Rest der filligen Gebiihr zu bezahlen;
tut er dies nicht, wird das Verfahren eingestellt. Verfahrens-
sprache ist die Sprache, in der der Vertrag des Domaininha-
bers mit der SWITCH {iber die Registrierung des streitigen
Domainnamens abgefasst ist.*® Von den bisher 67 Experten-
entscheiden unter dem SWITCH-Streitbeilegungsverfahren
wurden 29 auf Englisch, 28 auf Deutsch, 7 auf Franzosisch
und 3 auf Italienisch abgefasst.”’

32 Brief der WIPO an die ICANN vom 30. Dezember 2008, http://

www.icann.org/correspondence/wilbers-to-jeffrey-08oct08.pdf

(besucht am 15. April 2009).

Siehe www.switch.ch —> Internet Domains —> Streitbeilegung

—> Streitbeilegungsprovider (besucht am 15. April 2009).

Das Verfahrensreglement ist erhiltlich unter www.switch.ch

—> Internet Domains —> Streitbeilegung —> Verfahrensregeln

—> Verfahrensreglement (besucht am 15. April 2009). Fiir

eine detaillierte Darstellung des Verfahrensablaufs siehe auch

NICOLE BERANEK ZANON, Streitbeilegungsdienst fiir «.ch»

und «.li» Domain-Namen ab dem 1. Mirz 2004, Jusletter vom

23. Februar 2004.

JANN Six, Vom Streitbeilegungsdienst fiir Domain-Namen

unter den Top-Level-Domains «.ch» und «.li», Jusletter vom

22. November 2004, Rz. 9.

% Kiritisch Six (FN 35), Rz. 8.

3 Eigene Berechnungen des Autors aufgrund der Daten der
WIPO, http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld/ch/. Das
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Nach Eingang des Gesuchs informiert die WIPO sofort
SWITCH, damit diese die Ubertragung des Domainnamens
vorldufig blockiert. Anschliessend wird das Gesuch formell
gepriift und, wenn es formell zuldssig ist und auch die Ge-
biihren bezahlt wurden, dem Domaininhaber an alle Post-
und Telefaxadressen sowie, soweit in elektronischer Form
verfiigbar, auch an alle E-Mail-Adressen iibermittelt, die
dieser der Registerbetreiberin SWITCH mitgeteilt hat. Wei-
tere Benachrichtigungen erfolgen in der Regel nur noch per
Email. Der Domaininhaber (Gesuchsgegner) hat eine Frist
von 20 Tagen, um eine Gesuchserwiderung einzureichen.
Die Frist von 20 Tagen beginnt, auch bei zusitzlicher pos-
talischer Zustellung, an dem Tag zu laufen, an dem das Ge-
such per Email oder Telefax an den Domaininhaber versandt
wurde (Ziff. 15(a) i.V.m. 14(c) und 6(a) und 6(d) SWITCH-
Verfahrensreglement). Auch unter dem SWITCH-Streitbei-
legungsdienst, wie bei der UDRP der ICANN, kommt es
also nicht auf die tatsdchliche Zustellung des Gesuchs an den
Gesuchsgegner an.

Antwortet der Domaininhaber nicht binnen Frist — eine
Antwort geht in etwas mehr als 50 % der Fille ein® — und
hat der Gesuchsteller einen Expertenentscheid beantragt,
setzt ihm die WIPO eine Frist von 10 Tagen an, um die Fort-
setzung des Verfahrens zu beantragen und die entsprechend
fallige Gebiihr (weitere CHF 2000) zu bezahlen (Ziff. 15(d)
i.V.m. 19 SWITCH-Verfahrensreglement).

Antwortet der Domaininhaber, oder hat er auf andere
Weise seine Bereitschaft zur Teilnahme an einer Schlich-
tungsverhandlung erklirt, so bestellt die WIPO innert 5 Ta-
gen einen Schlichter. Dieser fiihrt moglichst innerhalb von
5 Arbeitstagen eine telefonische Schlichtungsverhandlung
durch, die maximal eine Stunde dauert. Einigen sich die
Parteien, stellt ihnen der Schlichter die Einigung schriftlich
zu, und die Parteien haben 10 Tage Zeit, ein unterzeichnetes
Exemplar zuriickzuschicken (Ziff. 18(a) SWITCH-Verfah-
rensreglement). Erfolgt die Riicksendung nicht oder nicht
fristgerecht, ist der Schlichtungsversuch gescheitert und
das Verfahren wird mit dem Expertenentscheid fortgesetzt,
wenn der Gesuchsteller einen entsprechenden Antrag gestellt
hat. In der Praxis fiihrt der Schlichtungsversuch nur selten
zur Erledigung des Verfahrens. In 11 Fillen war der Schlich-
tungsversuch erfolgreich, in 67 Fillen entschied der Experte
und 52 Fille wurden vor Durchfiihrung des Schlichtungsver-
suchs abgebrochen.®

diesem Aufsatz zugrunde liegende Datenmaterial ist erhiltlich

unter www.decisions.ch/SWITCH-Streitbeilegungsverfahren.

html (besucht am 15. April 2009).
¥ In 34 von 67 entschiedenen Fillen hat der Gesuchsgegner
geantwortet. In den 11 Fillen, in denen eine Schlichtung erfolg-
reich war, hat der Gesuchsgegner offensichtlich auch reagiert,
weshalb die Antwortquote insgesamt etwas iiber 50 % liegt.
Warum das Verfahren abgebrochen wurde, geht aus den publi-
zierten Daten nicht hervor. Die Vermutung liegt nahe, dass oft
die félligen Gebiihren nicht bezahlt wurden.
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Nach seiner Bestellung hat der Experte 14 Tage Zeit, der
WIPO seine begriindete Entscheidung zukommen zu lassen.
Diese wird den Parteien mitgeteilt. Soll der Domainname
tibertragen werden, hat der Domaininhaber eine Frist von
20 Arbeitstagen, um beim Handelsgericht Ziirich eine Zivil-
klage einzureichen und SWITCH von der Klageeinreichung
zu informieren, ansonsten wird der Domainname auf den ob-
siegenden Gesuchsteller tibertragen oder geloscht (Ziff. 26(b)
i.V.m. 12(c)(ii) SWITCH-Verfahrensreglement).*’

Die Frist von 20 Arbeitstagen zur Anrufung des staatli-
chen Gerichts ist ldnger als die 10 Tage geméss UDRP (§ 4(k)
UDRP), aber kiirzer als die 30 Kalendertage gemiss Streit-
beilegungsverfahren fiir die «.eu» Domainnamen.*' Wihrend
der unterliegende Gesuchsteller jederzeit, auch nach Ablauf
der 20 Tage, eine Klage auf Ubertragung des Domainnamens
bei einem zustidndigen staatlichen Gericht einreichen kann,
hat der unterliegende Domaininhaber, der die 20 Tagefrist
verpasst hat, ein grosses Problem: Selbst wenn der Domain-
name zu Unrecht iibertragen wurde, z.B. weil der Domain-
inhaber ein Weiterbenutzungsrecht nach Art. 14 MSchG hat,
die geltend gemachten Markenrechte erschopft sind* oder
kein Gebrauch «im geschiftlichen Verkehr» vorliegt,” hat er
keinen Anspruch auf Riickiibertragung des tibertragenen Do-
mainnamens. Einen solchen Anspruch kénnte man vielleicht
aus Art. 2 UWG konstruieren, wenn der ehemalige Domain-
inhaber nachweisen kann, dass das Streitbeilegungsverfahren
missbraucht wurde.* In der Regel wird es jedoch nicht gegen
Treu und Glauben verstossen, sein Markenrecht geltend zu
machen, selbst wenn der Gesuchsgegner moglicherweise ein
Weiterbenutzungsrecht hat oder die Markenrechte erschopft
sind. Der Gesuchsgegner, der die 20 Tagefrist verpasst, ist
dann seinen Domainnamen endgiiltig los.

40 Kritisch zur Zulédssigkeit des vereinbarten Gerichtsstands Six

(FN 35), Rz. 10. In der Praxis ist es aber so, dass das Handels-
gericht des Kantons Ziirich auf entsprechende Klagen eintritt.
4 Verordnung (EG) Nr. 874/2004 der Kommission vom 28. April
2004 zur Festlegung von allgemeinen Regeln fiir die Durch-
fiihrung und die Funktionen der Doméne oberster Stufe «.eu»
und der allgemeinen Grundregeln fiir die Registrierung,
Art. 22(13).
2  Siehe DCH2006-0020 vom 26. Oktober 2006, «volvo-
import.ch».
Der Betrieb einer rein privaten Webseite ist keine Markenver-
letzung, siehe UELI Burl, Die Verwechselbarkeit von Internet
Domain Names, Bern 2000, 100; JANN Six, Der privatrecht-
liche Namensschutz von und vor Domainnamen im Internet,
Ziirich 2000, Rz. 350; CHRrRIsSTOPH WILLI, MSchG, Ziirich 2002,
Art. 13 N 18; CoNRADIN MENN, Internet und Markenschutz,
Bern 2003, 56 f.
Liegt ein Verstoss gegen Art. 2 UWG vor, kann der Geschadigte
unter anderem Schadenersatz nach Obligationenrecht verlangen,
Art. 9 Abs. 3 UWG. Aus Art. 43 Abs. 1 OR leitet das Bundes-
gericht den Anspruch auf Riickiibertragung des Domainnamens
ab, BGer, Urteil 4C.377/2002, E. 2.3, sic! 2002, 822, 823.
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Die Verfahren nach dem SWITCH-Streitbeilegungsver-
fahren dauern im Median 78 Tage (im Schnitt 88 Tage).*
Zihlt man die Frist von 20 Arbeitstagen zwischen Entschei-
dung und Vollzug hinzu, kann der Gesuchsteller folglich
damit rechnen, binnen rund 3 Monaten ab Einreichung des
Gesuchs den Domainnamen tibertragen zu erhalten. Wenig
tiberraschend dauert das Verfahren im Schnitt rund 3 Wochen
langer, wenn der Gesuchsgegner antwortet (100 versus 76
Tage, verursacht in erster Linie durch den Schlichtungsver-
such). 120 Tage bis zur Ubertragung des Domainnamens sind
aber immer noch erheblich schneller, als der Kldger in einem
Zivilverfahren vor staatlichen Gerichten erhoffen konnte.

Die Kosten fiir das SWITCH-Streitbeilegungsverfahren
fiir ein bis fiinf Domainnamen betragen CHF 600 fiir den ers-
ten Verfahrensschritt bis und mit Schlichtungsverhandlung
und weitere CHF 2000 fiir den Expertenentscheid.*® Von den
CHF 2000 erhilt der Experte CHF 1300, das WIPO Arbitra-
tion and Mediation Center CHF 700. Eine Uberwilzung der
Verfahrenskosten auf den unterliegenden Gesuchsgegner ist
nach dem SWITCH-Streitbeilegungsverfahren ebenso wenig
vorgesehen wie eine Parteientschiadigung.

3.1.1 Das Problem der fehlenden tatsachlichen
Zustellung und seine Losung

Wie die UDRP stellt auch das SWITCH-Streitbeilegungsver-
fahren nicht auf die tatsdchliche Zustellung des verfahrens-
einleitenden Schriftstiicks an den Gesuchsgegner ab; frist-
auslosend ist der Versand. Das ist durchaus Absicht und einer
der grossen Vorteile der Streitbeilegungsverfahren: durch
den Verzicht auf das Erfordernis der tatsdchlichen Zustel-
lung kann viel Zeit fiir eine rechtshilfeweise Zustellung ins
Ausland gespart werden. Wiirde man den Nachweis der tat-
sdchlichen Zustellung verlangen, hitten es «Cybersquatter»
zudem in der Hand, sich durch die Angabe falscher Kontakt-
details gegeniiber SWITCH weitgehend gegen das Streitbei-
legungsverfahren zu immunisieren.’” Andererseits kann das
fehlende Erfordernis der tatsdchlichen Zustellung unbillige
Folgen haben: Wie schnell geht bei einem Wohnsitz- oder
Sitzwechsel oder einer Fusion vergessen, der SWITCH die

4 Der Median ist der Wert, der in einer nach Grosse geordneten

Reihe von Messwerten genau in der Mitte liegt. Anders als der
Durchschnitt ist der Median nicht empfindlich auf einzelne
Ausreisser nach oben. Liegt der Durchschnitt iiber dem Median,
wie hier, heisst das, dass einzelne wenige Verfahren erheblich
langer als 78 Tage gedauert haben.
http://www.wipo.int/amc/de/domains/fees/cctlds/ch/index.html
(besucht am 15. April 2009).

Zwar erlauben es die Allgemeinen Geschiftsbedingungen
(AGB) fiir die Registrierung und Verwaltung von Domain-Na-
men unter «.ch» und «.li» der SWITCH, Ziff. 2.5, einen Do-
mainnamen zu widerrufen, wenn die hinterlegten Kontaktan-
gaben ersichtlich falsch sind. Bei Adressen im Ausland wird
jedoch oft bereits der Nachweis scheitern, dass die Angaben
falsch sind.
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neuen Kontaktdaten zu melden, und wie oft bleiben auch
wichtige Emails im Spamfilter hingen. In einem solchen Fall
erfiahrt der Domaininhaber nichts von dem gegen ihn einge-
leiteten Verfahren und kann moglicherweise iiberzeugende
Gegenargumente nicht vorbringen.

In einem solchen Fall wird der Domaininhaber erstmals
vom Verfahren erfahren, wenn er feststellt, dass sein Do-
mainname plotzlich auf eine andere Webseite verweist. Dann
ist es aber zu spit; die 20 Tage zur Anrufung des Handels-
gerichts Ziirich sind schon abgelaufen. Wie vorne gezeigt,
hat der unterliegende Domaininhaber nur in den seltensten
Fillen einen Anspruch auf Riickiibertragung seiner Domain,
selbst wenn der Experte falsch entschieden hat.

Ein solcher Anspruch lédsst sich aber vertraglich begriin-
den, wenn sich der Gesuchsteller gegeniiber dem WIPO Ar-
bitration and Mediation Center bei Einreichung des Gesuchs
verpflichtet, den iibertragenen Domainnamen an den Ge-
suchsgegner zuriick zu iibertragen, wenn das Handelsgericht
Ziirich in einem rechtskréftigen Urteil feststellt, dass der
Domainname zu Unrecht iibertragen wurde. Das Verfahren
wiirde dadurch nicht verkompliziert, da der Gesuchsteller
gegeniiber der WIPO ohnehin eine Erkldrung abgeben muss,
dass er sich den Gerichten von Ziirich unterwirft (Ziff. 12(c)
SWITCH-Verfahrensreglement); diese konnte einfach er-
ginzt werden. Der vertragliche Anspruch — es handelt sich
um einen echten Vertrag zugunsten Dritter — wiirde der nor-
malen vertragsrechtlichen Verjahrung (und natiirlich der Ver-
wirkung) unterliegen. Dadurch wiirden erstens gleich lange
Spiesse fiir Gesuchsteller und Gesuchsgegner geschaffen;
beide konnen nun jederzeit ein staatliches Gericht anrufen,
wenn sie mit dem Ausgang des Streitbeilegungsverfahrens
nicht einverstanden sind. Zweitens wiirden dadurch die Hér-
ten des Verzichts auf das Erfordernis der tatsidchlichen Zu-
stellung gemildert, ohne die Nachteile der tatsidchlichen Zu-
stellung (Dauer, Missbrauchspotential) zu schaffen.

3.2 Materielle Bestimmungen

Anders als die UDRP verzichtet das SWITCH-Streitbeile-
gungsverfahren auf eine eigene Definition des Verhaltens,
das zu einer Ubertragung des Domainnamens fiihrt. Dies ist
moglich, weil das Verfahren nur Domainnamen betrifft, die
sich in erster Linie an Besucher aus der Schweiz und Liech-
tenstein richten. Daher ist das Kennzeichenrecht dieser Lin-
der massgeblich, wobei sich das SWITCH-Streitbeilegungs-
verfahren auf klare Verletzungen dieser Rechte beschrinkt
(Zifft. 24(c) und (d) SWITCH- Verfahrensreglement):
¢) Der Experte gibt dem Gesuch statt, wenn die Registrierung oder
Verwendung des Domain-Namens eine klare Verletzung eines

Kennzeichenrechts darstellt, das dem Gesuchsteller nach dem
Recht der Schweiz oder Liechtensteins zusteht.
d) Eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts liegt insbeson-
dere dann vor, wenn
i) sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend
gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Ge-
setzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des

Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und
durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen sind;
und

ii) der Gesuchsgegner keine relevanten Verteidigungsgriinde
schliissig vorgetragen und bewiesen hat; und

iii) die Rechtsverletzung, je nach dem im Gesuch erhobenen
Rechtsbegehren, die Ubertragung oder Loschung des Do-
main-Namens rechtfertigt.

Im Unterschied zur UDRP sind die zu beriicksichtigenden
Rechte nicht auf Markenrechte beschrinkt. Der Gesuchstel-
ler kann sich auf jegliches Kennzeichenrecht stiitzen; darun-
ter fallen nach der Praxis auch Namen- oder Firmenrecht so-
wie UWG. In der Praxis werden Namen- und Firmenrechte
allerdings meist neben Markenrechten geltend gemacht. Fl-
le, in denen sich der Gesuchsteller erfolgreich ausschliess-
lich auf Namenrecht und UWG stiitzt, sind selten.*® Ein
Anspruch allein gestiitzt auf Firmenrecht diirfte meist daran
scheitern, dass das Firmenrecht nur gegen die firmenmaéssige
Benutzung des Zeichens geltend gemacht werden kann;* al-
lerdings kann die Verwendung einer fremden Firma in einem
Domainnamen unlauteren Wettbewerb darstellen.>

Nicht geltend gemacht werden konnen im SWITCH-
Streitbeilegungsverfahren Anspriiche, die sich nicht auf
Kennzeichenrechte stiitzen, also zum Beispiel vertragliche
oder vereinsrechtliche Anspriiche, wenn ein Beauftragter
oder Vereinsmitglied einen Domainnamen im eigenen Na-
men statt im Namen des Auftraggebers oder Vereins regis-
triert hat.’!

*# In nur sechs Fillen war der Gesuchsteller erfolgreich, ohne

Markenrechte zumindest geltend zu machen: DCH2005-0026
vom 4. Januar 2006, «matin-bleu.ch» (nur UWG, die Marke
wurde erst nach Registrierung des Domainnamens angemel-
det); DCH2005-0029 vom 21. Mirz 2006, «locationsservices.
ch» (der Gesuchsteller hatte seine Marke erst angemeldet und
machte Firmenrechte geltend); DCH2006-0003 vom 24. Mai
2006, «schweiz.ch»; DCH2006-0009 vom 9. Oktober 2006,
«ciobanu.ch» (Namenrecht und UWG); DCH006-0023 vom
23. November 2006, «cycletech.ch» (Firma und UWG);
DCH2008-0024 vom 30. Januar 2009, «seedammcenter.ch»
(Firma, Name und UWG).

#“ DCH2007-0005 vom 10. September 2007, «sbs.ch», unter
Hinweis auf UeELI Buri, SIWR I11/2, Basel 2005, 357; ebenso
OGerer TG vom 6. Juni 2002, sic! 2002, 683, 684, «eMarket.
ch»; a.M. Tribunal d’arrondissement de Lausanne vom 23. Juli
2001, sic! 2002, 57, «confideco.ch»; MARKUS R. Frick, Aktu-
elle Rechtsentwicklung im Domain-Namen-Recht, in: Olivier
Arter/Florian S. Jorg (Hrsg.), Internet-Recht und Electronic
Commerce Law, Bern 2007, 35.

% BGer, Urteil 4C.165/2001, sic! 2003, 142, 144, «Experteam
AG/Xperteam Management Consultants AG»; DCH2006-0023
vom 23. November 2006, «cycletech.ch» (der Gesuchsteller
obsiegte, obwohl er keine Markenrechte am Zeichen CYC-
LETECH hatte).

51 DCH2007-0002 vom 14. Juni 2007, «tpa.ch» (vertragliche
Anspriiche konnen nicht geltend gemacht werden); DCH2008-
0009 vom 31. Juli 2008, «velba.ch» (vereinsrechtliche Ansprii-
che konnen nicht geltend gemacht werden).
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3.3 Statistik

Die SWITCH bezweifelte, ob die Schweiz ein Streitbeile-
gungsverfahren analog der UDRP iiberhaupt brauche.> Eine
2003 durchgefiihrte Umfrage unter der Schweizer «Internet-
Community» zeigte jedoch, dass die meisten der befragten
Personen ein grosses Interesse an einem schnellen und giins-
tigen Streitbeilegungsverfahren hatten.** Die SWITCH wur-
de durch die Ergidnzung der Verordnung fiir Adressierungs-
elemente im Fernmeldebereich,® Art. 14(g), verpflichtet,
ein entsprechendes Verfahren einzufiihren. Nach fiinf Jahren
besteht die Gelegenheit, zu priifen, ob das SWITCH-Streit-
beilegungsverfahren einem echten Bediirfnis entspricht und
genutzt wird.

Abbildung 1: WIPO-Entscheidungen nach dem SWITCH-
Streitbeilegungsverfahren
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Seit der Einfithrung des SWITCH-Streitbeilegungsverfah-
rens am 1. Mérz 2004 wurden insgesamt 129 Verfahren ein-
geleitet, davon wurden 52 vor der Schlichtung abgebrochen.
11 wurden geschlichtet und 67 durch einen Experten ent-
schieden (siehe Abbildung 1). Ist das nun viel oder wenig?
Um diese Frage beantworten zu konnen, sind die Zahlen
in ein Verhiltnis zu stellen. Die franzosische Registrierungs-
stelle AFNIC, zustédndig fiir die TLDs «.fr» und «.re» (fiir
Réunion) hat ein dhnliches Streitbeilegungsverfahren wie
die SWITCH, das ebenfalls durch die WIPO administriert
wird und am 11. Mai 2004, also kurz nach dem SWITCH-
Streitbeilegungsverfahren, in Kraft trat.>> Anders als das
SWITCH-Streitbeilegungsverfahren beschriinkt es sich nicht
auf die klare Verletzung von Kennzeichenrechten, sondern
lasst jede «atteinte aux droits [de propriété intellectuelle
frangais ou communautaire] des tiers» und Verstosse gegen

52 BERANEK ZANON (FN 34), Rz. 2.

33 BERANEK ZANON (FN 34), Rz. 4.

5% SR 784.104.

55 http://www.wipo.int/amc/fr/domains/filing/fr/organigram.html
(besucht am 15. April 2009).

das UWG geniigen.* Alternativ sieht die AFNIC ein Online-
Mediationsverfahren vor.”” Unter dem Verfahren wurden
bis Ende 2008 162 Verfahren eingeleitet, davon wurden 45
abgebrochen, 103 Domainnamen wurden iibertragen oder
geloscht und 13 Gesuche wurden abgewiesen.® Setzt man
diese Zahlen in ein Verhiltnis zur Bevolkerungszahl — Frank-
reich hat rund 64 Millionen Einwohner, die Schweiz ca.
7,6 Millionen — so gibt es in der Schweiz pro Jahr eine Do-
mainnamenstreitigkeit pro 290 000 Einwohner, in Frankreich
pro Jahr eine Domainnamenstreitigkeit pro 2000000 Ein-
wohner, die im Streitbeilegungsverfahren erledigt wird. So
betrachtet, entspricht das SWITCH-Streitbeilegungsverfah-
ren einem grossen Bediirfnis.

Besser stellt man aber vielleicht auf das Verhiltnis der
Streitigkeiten zur Anzahl der registrierten Domainnamen ab.
In den TLDs «.ch» und «.li» wurden zwischen dem 31. Mérz
2004 und Ende 2008 632416 neue Domainnamen registriert
(d.h. der Gesamtbestand der Domainnamen wuchs um die-
se Zahl; tatsdchlich registriert wurden mehr Domainnamen,
aber ein Teil davon wurde zwischenzeitlich wieder geloscht.
Die Zahlen der Registrierungen sind aber nicht 6ffentlich).?
In den TLDs «.fr.» und «.re» betrug der Zuwachs zwischen
dem 1. April 2004 und Ende 2008 1 131 163 Domainnamen.®
Setzt man die eingeleiteten Streitbeilegungsverfahren in ein
Verhiltnis zum Zuwachs der Domainnamen im gleichen Zeit-
raum, so féllt in der Schweiz eine Streitigkeit pro 4900 neue
Domainnamen, in Frankreich aber nur eine Streitigkeit pro
6900 neue Domainnamen an. Auch so betrachtet entspricht
das SWITCH-Streitbeilegungsverfahren einem Bediirfnis.
International schliesslich betrug der Zuwachs an Domainna-
men in den gTLDs («.com», «.net», «.org.» u.a.) von April
2004 bis Ende 2008 59230000.°' Dem stehen geschitzte
15000 Streitbeilegungsverfahren,® also eines pro 4 000 neu-
en Domainnamen, gegeniiber. Die Schweizer Zahlen liegen
auch international im Rahmen des zu Erwartenden. Stellt

% Réglement sur la Procédure alternative de résolution de litiges

du .fr et du .re par décision technique vom 22. Juli 2008, Art. 1,
erhiltlich unter http://www.wipo.int/amc/fr/domains/rules/
cctld/fr/index.html (besucht am 15. April 2009).

Siehe http://www.atnic.fr/doc/ref/juridique/par (besucht am
15. April 2009).

Eigene Berechnungen des Autors aufgrund der Daten unter
http://www.wipo.int/amc/fr/domains/cctld/fr/  (besucht am
15. April 2009).

Daten von www.switch.ch —> Statistiken (besucht am 15. April
2009).

Daten von http://www.afnic.fr/actu/stats/domaines/historique
(besucht am 15. April 2009).

Daten von http://www.zooknic.com/Domains/counts.html (be-
sucht am 15. April 2009).

Inklusive abgebrochene Verfahren; Schitzung aufgrund der
Zahlen der WIPO, http://www.wipo.int/amc/en/domains/stati-
stics/, und einem angenommenen Marktanteil der WIPO von
60 %. Da die NAF ihre Zahlen nicht pro Jahr veroffentlicht, ist
man auf Schitzungen angewiesen.
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man auf die Anzahl betroffener Domainnamen ab — ein Ver-
fahren kann mehrere Domainnamen des gleichen Inhabers
betreffen — erhélt man rund eine Streitigkeit pro 2200 «neue»
Domainnamen in den gTLDs und rund eine Streitigkeit pro
4200 neue Domainnamen in der Schweiz. Die Behauptung,
der neue Streitbeilegungsdienst sei «etwa so beliebt wie die
unterdessen aus dem Gesetz gestrichene Heimstétte gemiss
Art. 349 ff. ZGB»% ist also widerlegt.

Abbildung 2: WIPO Entscheidungen nach der UDRP
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Was den Ausgang der Verfahren anbelangt, so sind die Ge-
suchsteller in der Schweiz weniger oft erfolgreich als in den
UDRP Verfahren. Wihrend dort der Gesuchsteller rund 85 %
der entschiedenen Verfahren gewinnt, sind es in der Schweiz
nur 70 %.% Im Streitbeilegungsverfahren zur TLD «.eu» ob-
siegen die Gesuchsteller in 80 % der Verfahren;* im franzo-
sischen AFNIC-Streitbeilegungsverfahren gar in 88 % der
Verfahren.®” In den Verfahren, die ein von der WIPO bestell-
ter Experte nach der UDRP der ICANN entschieden hatte,
stieg der prozentuale Anteil obsiegender Gesuchsteller von

% Dies ist eine Schitzung aufgrund der Zahlen der WIPO, http://
www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/domains.jsp (besucht
am 15. April 2009). Man weiss wiederum nicht genau, wie viele
Streitigkeiten von anderen Streitbeilegungs-Dienstleistern als
der WIPO entschieden wurden und auch nicht, wie viele Do-
mainnamen die abgebrochenen Verfahren betroffen haben. Wie
aus den Zahlen ersichtlich ist, betreffen Verfahren nach der
UDRP der ICANN ofter eine grosse Anzahl von Domainnamen
als Verfahren nach SWITCH.

% Six (FN 35), Rz. 2.

% 1In 47 von 67 Fillen wurde der Domainname iibertragen oder
geloscht, http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld/ch/ (be-
sucht am 15. April 2009).

% Von 366 Entscheidungen lauten 76 auf Abweisung, alle ande-
ren auf Gutheissung, Daten von http://www.adreu.eurid.eu/adr/
decisions/index.php (besucht am 15. April 2009).

¢ Eigene Berechnungen des Autors aufgrund der Daten der
WIPO, http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld/fr/ (besucht
am 15. April 2009).

81% in den ersten beiden Jahren (2000 und 2001) seit In-
krafttreten der UDRP auf 86 % in den letzten beiden Jahren
(vgl. Abbildung 2). Die Gesuchsteller wurden also immer
erfolgreicher.®® Dies kann darauf zuriickzufiihren sein, dass
die Gesuchsteller lernen, in welchen Fillen sie erfolgreich
sein werden oder es kann ein Indiz fiir die von MUELLER und
GEIsT postulierte Konkurrenz der Streitbeilegungs-Dienst-
leister sein, die dazu fiihrt, dass diese immer gesuchsteller-
freundlicher werden. Die Tatsache, dass ein entsprechender
«Lerneffekt» in den Verfahren fiir die TLDs «.ch» und «.fr»,
wo es keine Konkurrenz der Streitbeilegungs-Dienstleister
gibt, nicht vorhanden ist, deutet darauf hin, dass an der Hy-
pothese von MUELLER und GEIST etwas dran ist. Allerdings
sind die Fallzahlen in der Schweiz zu gering, um statistisch
erhirtete Aussagen treffen zu konnen.® Zudem kann der
fehlende Lerneffekt in der Schweiz darauf zuriickzufiihren
sein, dass es — weder auf Seiten der Gesuchsteller noch ih-
rer Rechtsvertreter — kaum «Repeat-Players» gibt; d.h. Per-
sonen, die zahlreiche Verfahren gefiihrt haben und von ihrer
Erfahrung profitieren konnen.” Wenig iiberraschend ist, dass
der Gesuchsteller seltener obsiegt, wenn der Gesuchsgegner
antwortet (45 %) als wenn der Gesuchsgegner nicht antwor-
tet (94 %). Schon eher iiberraschend ist, dass zwei Gesuche
um Ubertragung abgewiesen wurden, obwohl der Gesuchs-
gegner nicht geantwortet hatte.”’

% Der Unterschied in der Verteilung von Obsiegen und Unterlie-

gen der Gesuchsteller zwischen den ersten beiden Jahren (2000,
2001) und den letzten beiden Jahren (2007, 2008) ist statistisch
signifikant, Pearson > = 36.203, p < 0,0001. Die Gesuchstel-
ler gewannen in den ersten beiden Jahren 2202 Verfahren und
verloren 521, in den letzten beiden Jahren gewannen sie 2823
Verfahren und verloren 437.

% Die Gesuchsteller gewannen in der Schweiz in den ersten bei-
den Jahren 13 von 20 Verfahren (65 %), in den letzten beiden
Jahren 19 von 28 Verfahren (67 %). Dieser Unterschied ist nicht
statistisch signifikant, Pearson y*= 0,43, p = 0,836. In Frank-
reich gewannen die Gesuchsteller in den ersten beiden Jahren
alle 22 Verfahren, die zum Entscheid gelangten, und in den
letzten beiden Jahren 70 von 80 Verfahren (87 %). Sie werden
also weniger erfolgreich. Der Unterschied ist ebenfalls (knapp)
nicht signifikant, Pearson *= 3,049, p = 0,081.

" Nur Google Inc. (DCH2006-0022 vom 24. Oktober 2009, «blog-
ger.ch», DCH-2008-0017 vom 28. November 2008, «igoogle.
ch»), Comparis AG (DCH2008-0003 vom 19. Juni 2008, «co-
paris.ch», DCH2008-0013 vom 27. Oktober 2008, «comapris.
ch», DCH-2008-0014 vom 5. Dezember 2008, «www-com-
paris.ch», DCH2008-0029 vom 17. Februar 2009, «compais.
ch»), Raiffeisen Schweiz Genossenschaft (DCH2007-0023
vom 5. Februar 2008, «raiffaise.ch», DCH2008-0004 vom
17. Juni 2008, «www-raiffeisen.ch») sowie Scout24 (Schweiz)
AG (DCH2008-0005 vom 29. Juli 2008, «webscout24.ch»,
DCH2008-0018 vom 12. Dezember 2008, «veloscout24.ch»,
DCH2008-0025 vom 2. Februar 2009, «www-autoscout24.ch»)
haben mehr als ein Verfahren gefiihrt. Da alle diese Verfahren
durch den Gesuchsteller gewonnen wurden, kann kein Lernef-
fekt stattfinden.

I DCH2006-0011 vom 18. Juli 2006, «evolene-vacances.ch» (der
Gesuchsgegner hatte hier, allerdings verspitet, gegen die Uber-
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Die Liste der Experten des WIPO Arbitration and Me-
diation Center fiir das SWITCH-Streitbeilegungsverfahren
umfasst derzeit 16 Namen, mit zwei Ausnahmen alles Min-
ner.”” Die Verteilung der Arbeitslast unter den Experten ist
sehr unterschiedlich. Zwei Experten, Bernhard F. Meyer
und Tobias Zuberbiihler, haben je 15 Entscheidungen gefillt
und zusammen daher fast die Hilfte der bisherigen 67 Ent-
scheidungen. Keiner der tibrigen Experten hat mehr als fiinf
Entscheidungen gefillt und zahlreiche Experten sind bisher
nur einmal zum Zug gekommen. Dies diirfte in erster Linie
mit der zeitlichen Verfiigbarkeit der Experten zusammen-
hingen. Die Experten Meyer und Zuberbiihler haben zwar
prozentual hdufiger fiir den Gesuchsteller entschieden (in
23 von 30 Fillen, 77 %) als die iibrigen Experten (in 24 von
37 Fillen, 65 %), der Unterschied ist aber zu gering, als dass
er nicht durch Zufall bedingt sein konnte.” Es ist daher nicht
anzunchmen, dass diese beiden Experten mehr Verfahren zu-
gewiesen bekamen, weil sie haufiger fiir den Gesuchsteller
entschieden.

3.4 Spruchpraxis

Nach den vorangehenden statistischen Betrachtungen wird
im letzten Teil dieses Aufsatzes die Rechtsprechung der
WIPO-Experten in einigen Fallgruppen, die in der Praxis
regelméssig Gegenstand von SWITCH-Streitbeilegungsver-
fahren bilden, nidher betrachtet. Schliesslich wird untersucht,
ob das SWITCH-Streitbeilegungsverfahren (erfolgreich) fiir
sogenanntes «Reverse Domain Name Hijacking» verwendet
wurde.

3.4.1 «Typosquatting» — klare Félle mit
klarer Losung

Als «Typosquatting» bezeichnet man die Registrierung von
Domainnamen, die hidufige Orthographiefehler (z.B. wikipae-
dia.org statt wikipedia.org) oder typische Tippfehler (sehr be-
liebt ist, den Punkt zwischen «www» und Subdomain durch
einen Bindestrich zu ersetzen) bekannter Marken oder Do-
mains beinhalten. Der Nutzer, der sich bei der Eingabe des
Domainnamens in die Adresszeile seines Browsers vertippt,
landet auf der Seite des «Typosquatters», wo er oft bezahlte
Inserate, die in einem thematischen Zusammenhang mit der
eigentlich gesuchten Seite stehen, findet.” «Typosquatting»

tragung protestiert) und DCH2008-0002 vom 25. Juni 2008,
«kickdown.ch» (der Gesuchsteller versuchte es ein zweites Mal,
ebenfalls ohne Erfolg, DCH2008-0030 vom 6. Februar 2009).
http://www.wipo.int/amc/en/domains/panel/panelists.
jsp?code=chDRP (besucht am 15. April 2009).

* Ob Meyer und Zuberbiihler oder die anderen Experten das Ge-
such bearbeiten, hat keinen statistisch signifikanten Einfluss auf
den Ausgang des Verfahrens, Pearson y*>= 1,102, p = 0,294.

™ http://en.wikipedia.org/wiki/Typosquatting (besucht am 15. April
2009).
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hat in den letzten Jahren international stark zugenommen
und ist, in grossem Ausmass betrieben, ein lukratives Busi-
ness.”

Da das Geschiftsmodell des Typosquatters darauf beruht,
dem Tastatur-herausgeforderten Besucher bezahlte Werbung
zu zeigen und nicht den Domainnamen an den Markeninha-
ber zu verkaufen, verweisen von Typosquattern registrierte
Domainnamen meist auf aktive Webseiten. Dies macht es
den Markeninhabern leicht, eine Verletzung ihrer Marke
nachzuweisen, denn die Verwendung eines verwechselbaren
Domainnamens — und Typosquatting funktioniert nur, wenn
der registrierte Name verwechselbar dhnlich ist mit der Mar-
ke — zur kommerziellen Bewerbung von meist gleichartigen
Produkten ist eine Verletzung von Art. 13 Abs. 1 MSchG.
Man hat auch keine Probleme, dieses Verhalten als «Mass-
nahme, die geeignet ist, Verwechslungen mit den Waren,
Werken, Leistungen oder dem Geschiftsbetrieb eines an-
deren herbeizufithren» im Sinne von Art. 3 lit. d UWG zu
qualifizieren. Entsprechend haben die Gesuchsteller denn
auch bisher alle Verfahren gegen Typosquatter nach dem
SWITCH-Streitbeilegungsverfahren gewonnen.” Damit ist
die Rechtslage dhnlich klar wie unter der UDRP, wo die Re-
gistrierung von Domainnamen, die sich von der Marke eines
Dritten nur durch offensichtliche Tippfehler unterscheiden,
ausreichend ist, um die Registrierung als bosgldubig erschei-
nen zu lassen und den Domainnamen zu iibertragen.”

3.4.2 Geografische Angaben -
auch im Internet heikel

Nach Art. 2 lit. a MSchG sind Zeichen, die zum Gemeingut
gehoren, vom Markenschutz ausgeschlossen, es sei denn,
sie hitten sich im Verkehr durchgesetzt. Zu den freihaltebe-
diirftigen Zeichen gehoren insbesondere auch geografische
Herkunftsangaben, d.h. «Angaben [...], die im Verkehr zur
Bezeichnung [...] des Ursprungsortes der Erzeugnisse [...]
dienen konnen» (Art. 6vnavies [it. B Ziff. 2 PVU). Diese sol-
len grundsitzlich jedermann, der Waren oder Dienstleistun-
gen im betreffenden Gebiet produziert, zum Gebrauch offen-
stehen.”® Andererseits stehen politischen Gemeinden nach
schweizerischer Rechtsauffassung Personlichkeitsrechte,

S http://www.pcworld.com/article/142181/dell_suit_reveals_luc-

rative_domainname_trade.html (besucht am 15. April 2009).

' DCH2007-0010 vom 10. Oktober 2007, «yotube.ch, youtoub.
ch, youtub.ch u.a.», DCH2007-0023 vom 5. Februar 2008,
«raiffaise.ch», DCH2008-0003 vom 19. Juni 2008, «coparis.
ch», DCH2008-0004 vom 17. Juni 2008, «www-raiffeisen.
ch», DCH2008-0013 vom 27. Oktober 2008, «comapris.ch»,
DCH-2008-0014 vom 5. Dezember 2008, «www-comparis.ch»,
DCH2008-0025 vom 2. Februar 2009, «www-autoscout24.ch»,
DCH2008-0029 vom 17. Februar 2009, «compais.ch».

7 D2006-1537 vom 20. April 2007, «bafnesandnoble.com u.a.»,
m.w.H.

78 Grundsitzlich BGE 128 111 454, E 2.1, <YUKON>».
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und damit auch Namensrechte, zu.”” Diese Namensrechte
konnen durch die Registrierung von Domainnamen, die dem
Namen der politischen Korperschaft entsprechen, verletzt
werden.%

Nun kann aber der gleiche Domainname aus technischen
Griinden nur von einer Person genutzt werden (denkbar wi-
ren gemeinsam genutzte Portal-Seiten, die auf verschiedene
Webseiten weiterverweisen). Sollen Domainnamen, die geo-
graphische Herkunftsangaben enthalten, grundsitzlich der
zustiandigen Gebietskorperschaft gehoren? Oder soll das
Prinzip «first come, first served» gelten?

Klar ist die schweizerische Praxis, soweit es um Do-
mainnamen geht, die identisch sind mit dem Namen einer
politischen Gemeinde: diese gehoren der Gemeinde.®! Das
ist zwischenzeitlich auch durch 6ffentliches Recht festgehal-
ten; SWITCH darf seit dem 1. April 2007 Gemeindenamen,
die im «Amtlichen Gemeindeverzeichnis der Schweiz» auf-
gefiihrt sind, nicht mehr an Dritte vergeben. Allerdings gilt
diese Bestimmung nicht riickwirkend; d.h. vor dem 1. April
2007 durch Dritte als Domainnamen registrierte Gemeinde-
namen diirfen nur aufgrund gerichtlichen Urteils oder einer
Entscheidung im SWITCH-Streitbeilegungsverfahren an die
politische Gemeinde iibertragen werden.®

Das Bundesgericht geht jedoch noch einen Schritt weiter
und lehnt die Anwendung des Prioritétsprinzips auf Domain-
namen, die geografische Angaben enthalten, grundsitzlich
ab:

«Jedenfalls kann aber das die Domain Names beherrschende
Priorititsprinzip (...) nicht bedeuten, dass der Erstanmelder den
Gebrauch eines freihaltebediirftigen geografischen Namens als
Domain Name vorbehaltlos beanspruchen konnte. Schranken
ergeben sich namentlich in zweifacher Hinsicht: Einerseits darf
eine gemeinfreie Bezeichnung, welche durch langen Gebrauch
zum Individualzeichen geworden ist, nicht in einer Konkur-
renzbezeichnung gefiihrt werden. Andererseits ist die Verwen-
dung einer gemeinfreien Bezeichnung untersagt, soweit damit
die Gefahr von Verwechslungen geschatfen wird, der nicht mit
geeigneten Zusitzen oder auf andere Weise begegnet werden
kann.®»

In Anwendung dieser Grundsétze hat das Bundesgericht ent-
schieden, dass der Domainname «berneroberland.ch» dem
Verein Berner Oberland Tourismus gehore. Die Bezeichnung

Grundlegend BGE 72 II 145, «Surava». Neueren Datums
BGE 128 I1I 353, «Montana.ch», BGE 128 III 401, «Luzern.ch».
8 BGE 128 III 353, «Montana.ch», BGE 128 III 401, «Luzern.
ch», DCH2006-003 vom 24. Mai 2006, «schweiz.ch».
81 BGE 128 III 353, «Montana.ch», BGE 128 IIT 401, «Luzern.
ch», DCH2006-003 vom 24. Mai 2006, «schweiz.ch».
Verordnung des Bundesamtes fiir Kommunikation iiber Fern-
meldedienste und Adressierungselemente, SR 784.101.113,
Anhang 2, «Technische und administrative Vorschriften be-
treffend die Zuteilung und Verwaltung der Domain-Namen der
zweiten Ebene, die der Internet-Domain «.ch» untergeordnet
sind», Ziff. 2.4.
8  BGE 126 111 239, E. 3 b, «berneroberland.ch».
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«Berner Oberland» ohne prizisierenden Zusatz erwecke
beim Beniitzer den Eindruck eines offiziellen oder zumindest
offiziosen Anbieters.’* Damit wird ein gewisser Widerspruch
zur Freihaltebediirftigkeit von geographischen Angaben ge-
schaffen: Die Beklagte hatte ihren Sitz im Berner Oberland.
Warum soll sie nicht den entsprechenden Domainnamen
beanspruchen konnen, wenn geographische Angaben jeder-
mann zur Benutzung freistehen? Eine gesetzliche Vorschrift,
dass geographische Angaben nur von «offiziosen» Anbietern
genutzt werden diirfen, findet sich nirgends.%

Der Tourismusverein Lenzerheide-Valbella ist denn auch
in einem vergleichbaren Fall in einem SWITCH-Streitbeile-
gungsverfahren gegen den Inhaber des Domainnamens «len-
zerheide-valbella.ch» unterlegen. Der Gesuchsgegner hatte
unter dem Domainnamen Ferienwohnungen in der Region
vermittelt. Der Experte hielt fest, dass «Lenzerheide-Valbel-
la» kein Gemeindename sei, sondern die Bezeichnung einer
Ferienregion. Der Tourismusverein konne sich diese gemein-
freie geographische Angabe nicht kraft seines Namenrechts
aneignen, da die Benutzung der Bezeichnung «Lenzerheide-
Valbella» im vorliegenden Fall nicht unbefugt erfolge.% Ob-
wohl dieser Entscheid in einem gewissen Spannungsverhélt-
nis zu BGE 126 III 239 «berneroberland.ch» steht, bin ich
der Meinung, dass der Experte hier richtig entschieden hat.
Es liegt zumindest keine «klare» Verletzung von Kennzei-
chenrechten im Sinne von 24(c) SWITCH-Verfahrensregle-
ment Vor.

Klar scheint mir, dass zumindest unter privaten An-
bietern — wie auch immer diese von «offiziosen» Anbietern
abzugrenzen sind — das Prioritéitsrecht uneingeschriankt gilt,
wenn der Domainname aus geographischen Angaben, allen-
falls kombiniert mit einem beschreibenden Begriff, besteht,
und sich die geographische Angabe nicht als Bezeichnung fiir
Produkte aus einem bestimmten Betrieb im Verkehr durch-
gesetzt hat (wie dies z.B. bei «Rhiziinser» der Fall ist).” Im
SWITCH-Streitbeilegungsverfahren wurde denn auch die
Ubertragung des Domainnamens «evolene-vacances.ch» auf
den Gesuchsteller Evoléne Vacances O et H Métrailler SA
abgelehnt.®

Auch nach der UDRP kann mittels geltend gemachter
Markenrechte an geografischen Angaben kaum je die Uber-
tragung eines Domainnamens erreicht werden. Wird der
Domainname fiir ein Angebot benutzt, das mit der geogra-
phischen Region in Verbindung steht, ist die Nutzung nicht
bosgldubig. Dies fiihrt zur Abweisung des Gesuchs, wie

8  BGE 126 111 239, E. 3 ¢, «berneroberland.ch».

8 Kritisch zu BGE 126 III 239 auch DAVID ROSENTHAL, Entwick-
lungen im Domainnamen-Recht, sic! 2000, 421 ff.

8 DCH2004-0016 vom 5. Oktober 2004, «lenzerheide-valbella.
ch».

8 DCH2004-0012 vom 31. August 2004, «rhiziinser.ch»; siehe
auch DCH2008-0024 vom 31. Januar 2009, «seedammcenter.
ch».

8 DCH2006-0011 vom 18. Juli 2006, «evolene-vacances.ch».
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die Gemeinden St. Moritz, Zermatt und Miege feststellen
mussten — selbst dann, wenn das Zeichen, wie in den Fillen
St. Moritz und Zermatt, auch markenrechtlich geschiitzt ist.¥
Ebenso erfolglos war Davos, obwohl als Marke eingetragen,
im Verfahren um den Domainnamen «davos.eu».”

3.4.3 Inhalt der Webseite massgeblich?

In élteren Urteilen zur Verwechslungsgefahr von Marken
und Domainnamen hat das Bundesgericht festgehalten, dass
es zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht auf die
Waren oder Dienstleistungen ankomme, die auf der unter
dem Domainnamen zuginglichen Webseite angeboten wer-
den.”’ Das Bundesgericht schien eine #hnliche Auffassung
zu vertreten wie gewisse amerikanische Gerichte unter der
«initial confusion doctrine»;**> d.h. es geniigt zur Annahme
einer rechtlich relevanten Verwechslungsgefahr, wenn der
Benutzer des Internets unter einem Domainnamen einen be-
stimmten Anbieter erwartet, selbst wenn er sofort bei Besuch
der Webseite merkt, dass er sich getduscht hat.

Diese Auffassung ldsst sich bei namensrechtlichen An-
spriichen vertreten, steht aber in direktem Widerspruch zum
schweizerischen Markenrecht.”®> Der Markeninhaber kann
Dritten nur den Gebrauch eines dhnlichen oder identischen
Zeichens fiir gleichartige oder identische Produkte verbie-
ten. Es gilt das so genannte «Spezialititsprinzip»;** und zwar
auch fiir Domainnamen.®® Der Inhaber der Marke fiir Kosme-
tika kann einem Dritten nicht verbieten, das gleiche Zeichen
fiir Baumaterial zu verwenden; es sei denn, die Parfiim-Mar-
ke sei eine beriihmte Marke im Sinne von Art. 15 MSchG,
die auch ausserhalb des Gleichartigkeitsbereichs Schutz
geniesst. Kédme es bei Domainnamen nicht darauf an, wel-
che Produkte unter dem Domainnamen angeboten werden,

8 D2000-0617 vom 17. August 2000, «stmoritz.com», D2004-
0158 vom 14. Juni 2004, «stmoritz.com» (mit abweichender
Minderheitsmeinung KAMEN TROLLER); D2007-1318 vom
29. Oktober 2007, «zermatt.com»; D2008-0369 vom 14. Mai
2008, «miege.net»; siehe auch JANN Six, Urteil des WIPO-
Schiedsgerichts in Sachen «stmoritz.com», Jusletter vom
28. August 2000; MaArcO BUNDI/BENEDIKT SCHMIDT, Die
Walliser Gemeinde Miege tappt in die UDRP-«piege», Jusletter
vom 7. Juli 2008.

%0 CAC04646 vom 12. Oktober 2007, «davos.eu»; kritisch zum
Entscheid JAN GERD MIETZEL, .eu-ADR November/Dezember
2007: Kein guter Winter fiir Davos, MMR 2008, XII, XIII.

o BGer, Urteil 4C.377/2002, E. 2.2, sic! 2003, 822, 823 «T-On-
line/tonline.ch»; ebenso BGE 128 III 401, E. 7.2.2, «Luzern.
ch» fiir namensrechtliche Anspriiche.

2 Dr. Seuss Enters. v. Penguin Books (9" Cir. 1997) 109 F.3d

1394, 1405.

Zur Kritik an der bundesgerichtlichen Praxis vor «Riesen.ch»,

sieche Burl (FN 49), 355.

% BGer, Urteil 4C.88/2007, E. 2.2.2, sic! 2008, 45, «zero/
zerorh+».

%  Burl (FN 43), 86 ff.; Six (FN 43), Rz. 346; MENN (FN 43),
20 f., 53.
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wiirde jede Marke gegen die Verwendung als Domainnamen
Schutz geniessen, wie ihn sonst nur beriihmte Marken ge-
niessen.

In einem spiteren Urteil ist das Bundesgericht denn
auch von seiner urspriinglichen Meinung abgeriickt und
hat festgehalten, dass es bei der Beurteilung der Verwechs-
lungsgefahr auf den Inhalt der unter dem Domainnamen
zuginglichen Webseite ankommt.”® Die Experten der WIPO
haben unter dem SWITCH-Streitbeilegungsverfahren diese
Anderung der Rechtsprechung weitgehend nachvollzogen.
In Einzelfillen wird vielleicht allzu schnell eine Verletzung
von Art. 3 lit. d UWG (Schaffung einer Verwechslungsge-
fahr) angenommen, wenn das markenrechtliche Spezialitéts-
prinzip einem markenrechtlichen Anspruch im Wege steht.”’
In der Regel jedoch wird das Gesuch abgewiesen, wenn der
Domainname fiir eine Webseite verwendet wird, auf der Pro-
dukte angeboten werden, die nicht gleichartig sind zu den
von der geltend gemachten Marke beanspruchten;”® es sei
denn, es handle sich um eine beriihmte Marke.”

3.4.4 Inaktive Domainnamen - ungel6ste Fragen

Das Markenrecht verschafft seinem Inhaber das ausschliess-
liche Recht, eine Marke zur Kennzeichnung der Waren oder
Dienstleistungen, fiir die sie beansprucht wird, zu gebrauchen
(Art. 13 Abs. 1 MSchG). Wird ein Domainname registriert,
aber nicht aktiviert, sieht der Nutzer, der den entsprechenden
Namen in seinen Browser eingibt, nur eine Fehlermeldung.
Ein Gebrauch der Marke zur Kennzeichnung von Waren
oder Dienstleistungen kann darin nicht ernsthaft gesehen
werden.'®

% BGer, Urteil 4C.31/2004, E. 4.2, sic! 2005, 200, «Riesen.ch»; ihm
folgend HGer AG vom 17. Februar 2005 Nr. OR.2004.00041,
INGRES News 6/2005, «libosan-versand.ch».

7 DCH2006-0022 vom 24. Oktober 2006, «blogger.ch».

% DCH2005-0012 vom 30. August 2005, «vita.ch», DCH2005-
0019 vom 2. Dezember 2005, «easyhotel.ch», DCH2007-0006
vom 2. November 2007, «smoby.ch», DCH2008-0002 vom
25. Juni 2008, «kickdown.ch», DCH2008-0015 vom 11. De-
zember 2008, «baccarat.ch».

»  DCH2008-0017 vom 28. November 2008, «igoogle.ch»,
DCH2008-0031 vom 20. Mirz 2009, «aspirina.ch».

10 BGer, Urteil 4C.31/2004, E. 4.2, sic! 2005, 200, «Riesen.
ch», unter Hinweis auf MARIO M. PEDRAZZINI/FEDERICO
A. PEDRAZZINI, Unlauterer Wettbewerb UWG, 2. A. Bern
2002, N 4.33; KONRAD BAHLER/HANNES P. LUBICH/MARCEL
ScHNEIDER/URSULA WIDMER, Internet-Domainnamen, Ziirich
1996, 92 £., 100. Jedoch soll die Registrierung einer amtlichen
Bezeichnung, i.c. Bundesgericht, als Domainname bereits
eine Benutzung sein, die zur «Tduschung iiber amtliche Be-
ziehungen der Eidgenossenschaft (...) zum Benutzer oder zur
Herstellung oder zum Vertrieb von Erzeugnissen» im Sinne von
Art. 6 Wappenschutzgesetz (SR 232.21) fiihrt. Zu behaupten,
die blosse Registrierung eines Domainnamens sei noch keine
Benutzung im Sinne von Art. 6 WSG, komme einer Wortklau-
berei (sic!) gleich: «Mit der Anmeldung eines Domainnamens
ndmlich wird dieser zugunsten des Anmelders monopolisiert
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Die Registrierung seiner Marke als Domainnamen durch
einen Dritten kann sich fiir den Markeninhaber aber dennoch
storend auswirken. Unter anderem darum hat der amerika-
nische Gesetzgeber mit dem «Anti Cybersquatting Consu-
mer Protection Act» den Schutz des Markenrechts auf regis-
trierte, aber nicht benutzte Domainnamen ausgedehnt. In der
Schweiz gibt es keine entsprechende gesetzliche Regelung.
Um de lege lata dennoch einen Anspruch auf Ubertragung
des Domainnamens zu begriinden, gibt es zwei Moglich-
keiten, eine markenrechtliche und eine lauterkeitsrechtliche.

Markenrechtlich ist der Markeninhaber nicht gezwun-
gen, zu warten, bis ein Dritter seine Marke verletzt. Er kann
auch verlangen, dass der Richter eine drohende Verletzung
verbietet (Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG). Die blosse Registrie-
rung eines Domainnamens zeigt aber noch nicht ohne Wei-
teres die Gebrauchsabsicht an.'”" Nur wenn es weitere An-
zeichen gibt, dass der Domainnamen in Zukunft verletzend
gebraucht wird, kann der Markeninhaber gegen einen derzeit
inaktiven Domainnamen vorgehen. So wurde in DCH2005-
0021 vom 21. Dezember 2005, «ottoversand.ch», der inakti-
ve Domainnamen auf die Inhaberin der Rechte an der Marke
OTTO iibertragen. Die Marke OTTO war fiir Versandhandel
eingetragen, und der Zusatz «versand» im Domainnamen
liess annehmen, dass der Domainname in Zukunft fiir Ver-
sandhandel benutzt werden wiirde.

Lauterkeitsrechtlich kann die Registrierung eines Do-
mainnamens, der mit einer fremden Marke identisch ist, eine
Behinderung darstellen, die unter qualifizierten Vorausset-
zungen unter den Generaltatbestand von Art. 2 UWG sub-
sumiert wird. Umstritten ist, welches die Voraussetzungen
sind, die eine Behinderung, wie sie grundsitzlich jeder er-
folgreichen wirtschaftlichen Tétigkeit aneignet, unlauter
macht. FEin Teil der Lehre und die Rechtsprechung stellen
auf die Absicht (im Sinne der Beweggriinde) des Behinde-
rers ab. Will dieser mit seiner Tatigkeit in erster Linie die
Mitbewerber behindern, ohne aus der Titigkeit fiir das ei-
gene wirtschaftliche Fortkommen andere Vorteile zu gewin-
nen, ist die Behinderung widerrechtlich.'®” Ein anderer Teil

und steht Dritten als Internetadresse ab sofort nicht mehr zur
Verfiigung. Der Erstanmelder eines Domainnamens benutzt
diesen somit bereits von dessen Registrierung an, indem er ihn
anderen als mogliche Internetadresse entzieht.» Zudem sei aus
dem WHOIS-Register der SWITCH auch bei inaktiven Do-
mainnamen der Inhaber ersichtlich; auch dies sei eine Benut-
zung (BGer, Urteil 6S.127/2002, E. 4, sic! 2004, 109, «bundes-
gericht.ch»). Hier wird offensichtlich mit zwei Ellen gemessen.
Kritisch auch Buri (FN 49), 363.

101 Burr (FN 49), 364.

122 DAvID VASELLA, Zur Fallgruppe der Behinderung und be-
schreibenden Domainnamen: Der «tax-info»-Entscheid des
Zivilgerichts Basel-Stadt, sic! 2006, 143 ff., m.w.N. Aus der
Rechtsprechung OGer TG, sic! 2002, 612, 613, «Automarken —
Domain-Grabbing», HGer SG, sic! 2003, 348, 350, «breco.
ch». Ebenfalls auf die Absicht der Behinderung stellt GALLUS
JOLLER, Gemeinfreie Begriffe in Domainnamen?!, AJP/PJA
8/2002, 947, 955.

der Lehre ist der Auffassung, dass subjektive Elemente im
Lauterkeitsrecht nur bei den Rechtsfolgen zu beriicksichti-
gen seien, nicht beim Tatbestand. Der Tatbestand der Behin-
derung sei objektiv zu definieren, eine gezielte (d.h. gegen
einen bestimmten Markteilnehmer gerichtete) Behinderung
dann unlauter, wenn sie «vergleichbar unverhéltnisméssig»
ist.l()B

Es ist hier nicht der Platz, sich vertieft mit diesem Streit
auseinanderzusetzen. Meines Erachtens ist es kein Zufall,
dass die Gerichte eher zur Auffassung neigen, dass eine Be-
hinderungsabsicht gegeben sein muss. Diese lésst sich als in-
nere Tatsache zwar nicht direkt beweisen, aber aus Indizien
ableiten und ist daher, anders als das schwammige Kriterium
der «vergleichbaren Unverhiltnisméssigkeit», praktikabel.
Die Registrierung zahlreicher Domainnamen mit fremden
Marken und deren Angebot zum Verkauf'™ oder das Re-
gistrieren der Marke eines direkten Konkurrenten und an-
schliessende Vorschieben eines Strohmanns zeigen die Be-
hinderungsabsicht an,'® die die Unlauterkeit begriindet.

Im SWITCH-Streitbeilegungsverfahren wurde bisher in
dreizehn Fillen iiber die Ubertragung eines gemiiss Sachver-
halts inaktiven Domainnamens entschieden, in neun Fillen
wurde der Domainname iibertragen, in vier Fillen die Uber-
tragung abgelehnt.

Ubertragen wurden die Domainnamen «rhiziinser.ch»,
«toro.ch» «feldschlossli.ch», «sulzerareal.ch», «dacia.ch»,
«freecom.ch», «sonntalk.ch», «ariel.ch» und der bereits er-
wihnte «ottoversand.ch». In der «rhéziinser.ch» Entschei-
dung wurde ausdriicklich festgehalten, dass der marken-
rechtliche Schutz nur bei aktiver Nutzung der Domain greift.
Jedoch schaffe die Registrierung des Domainnamens eine
Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 lit. d UWG.!% Ob
das Registrieren eines inaktiven Domainnamens, worauf bei
Eingabe des betreffenden Domainnamens in die Adresszeile
eines Browsers eine Fehlermeldung angezeigt wird, geeig-
net ist, Verwechslungen mit den Produkten eines anderen
herbeizufiihren, darf jedoch bezweifelt werden. In «toro.ch»
war der Fall insofern einfach, als der Domainname friiher ak-
tiv war und fiir gleichartige Produkte verwendet wurde; er
wurde erst vor Einleitung des Verfahrens abgeschaltet. Hier
konnte man die Verletzung mit der Wiederholungsgefahr be-
griinden.!”” In «feldschlossli.ch» hatte der Gesuchsgegner die

13 PHILIPPE SPITZ, Behinderung und subjektive Merkmale im

Wettbewerbsrecht unter Beriicksichtigung des Kennzeichen-
rechts, sic! 2006, 520, mit zahlreichen Hinweisen.

104 Vgl. den Sachverhalt von OGer TG, sic! 2002, 612, 613, «Auto-
marken — Domain-Grabbing».

105 Vel. den Sachverhalt von HGer SG, sic! 2003, 348, 350, «bre-
co.ch».

106 DCH2004-0012 vom 31. August 2004, «rhiziinser.ch».

107 DCH2004-0014 vom 4. Oktober 2004, «toro.ch». Ahnlich lag
der Fall in DCH2007-0012 vom 2. November 2007, «freecom.
ch» gemiss der unwidersprochenen Darstellung des Gesuch-
stellers.
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Verwechslungsgefahr anerkannt.'® In «sulzerareal.ch» hielt
der Experte schlicht fest, dass die Marke SULZER in der
Schweiz sehr bekannt sei und der Gesuchsgegner anschei-
nend mit der Absicht, den Domainnamen teuer zu verkaufen
und ohne Rechtfertigungsgriinde «sulzerareal.ch» registriert
habe. Verletzte Normen wurden fiir diese Begriindung kei-
ne angefiihrt.'"” Im Fall «dacia.ch» wurde festgehalten, dass
der Gesuchsgegner keine schutzwiirdigen Interessen an der
Registrierung des Domainnamens nachgewiesen habe. Zu-
dem sei er unbestrittenermassen im Occasions-Autohandel
tatig, was zu einer Verwechslungsgefahr fiihre, selbst wenn
der Domainname derzeit inaktiv sei.''”® Ein Gebrauch zur
Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen im Sinne
von Art. 13 MSchG liegt darin aber noch nicht; man hitte
vielleicht argumentieren konnen, die Verletzung drohe. In
«sonntalk.ch» hielt der Experte fest, in Anbetracht der gros-
sen Bekanntheit der Fernsehsendung «Sonntalk» sei es sehr
unwahrscheinlich, dass der Gesuchsgegner den Domainna-
men gutgldubig registriert habe. Die Registrierung behindere
die Gesuchstellerin, da sie verhindere, dass sie «sonntalk.ch»
zur Vermarktung ihrer Produkte gebrauchen konne.!!!

Der Fall «ariel.ch» ist speziell, weil die Gesuchsgegnerin
zum Vornamen «Ariel» hiess. Die Expertin stiitzte sich auf
BGer, Urteil 4C.376/2004, «maggi.com», wo das Bundesge-
richt festgehalten hatte, das Interesse des Beklagten, seinen
Nachnamen ohne Zusitze als Domainnamen zu verwenden,
sei geringer als das Interesse der Kldgerin, ihre beriihmte
Marke uneingeschrinkt als Domainname zu verwenden.''
Der Fall «ariel.ch» unterscheidet sich aber in zwei Aspekten
vom Fall «maggi.com»: erstens wurde MAGGTI als bertihmte
Marke betrachtet, zweitens konnte die Kldgerin 2 im Verfah-
ren «maggi.com» auch Firmenrechte geltend machen. Die
Expertin im Fall «ariel.ch» hielt jedoch lediglich fest, dass
die Marke ARIEL «ausserordentlich bekannt» sei und ei-
nen «grossen Schutzbereich» geniesse.!!®* Das 16st aber das
Problem nicht, dass die blosse Registrierung des Domain-
namens, ohne Benutzung, kein Gebrauch zur Kennzeich-

18 DCH2004-0017 vom 8. November 2004, «feldschldssli.ch».

109 DCH2006-0008 vom 14. Juni 2006, «sulzerareal.ch».

110 DCH2006-0030 vom 25. Dezember 2006, «dacia.ch».

1 DCH2007-0018 vom 8. Februar 2008, «sonntalk.ch».

12 BGer, Urteil 4C.376/2004, E. 3.4, sic! 2005, 390, «maggi.
com». Kritisch zu diesem Urteil JACQUES DE WERRA, sic! 2005,
393 ff.; UELI GRUTTER, Maggi.com — zu einfaches Rezept aus
Lausanne, Jusletter vom 7. Mérz 2005. 2001 hatte ein 3-er Pa-
nel der WIPO in einem UDRP-Verfahren die Ubertragung des
Domainnamens nicht nur abgelehnt, weil der Domaininhaber
berechtigte Interessen an der Registrierung habe, sondern so-
gar entschieden, dass ein (dusserst seltener) Fall von «reverse
hijacking» vorliege, weil die Gesuchstellerin vorangegan-
gene Gespriche mit dem Domaininhaber verschwiegen hatte
(D2001-0916 vom 12. Oktober 2001, «maggi.com»); kritisch
zum Entscheid JANN Six, Urteil des WIPO-Schiedsgerichts in
Sachen «maggi.com», Jusletter vom 5. November 2001.

113 DCH2006-0012 vom 2. November 2006, «ariel.ch».

nung von Waren oder Dienstleistungen im Sinne von Art. 13
MSchG ist.

Abgelehnt wurde die Ubertragung von «backstage.ch»,
«vita.ch», «mercure.ch», und «evolene-vacances.ch». In der
Entscheidung «backstage.ch» hatte der Gesuchsteller keine
Markenrechte und seine Einzelfirma namens «Backstage S.
Dudli» wurde sechs Jahre nach Registrierung der Domain
durch den Gesuchsgegner gegriindet. Der Fall war also ei-
nigermassen einfach. Der Experte hielt dennoch in ergén-
zenden Ausfiihrungen fest, es gebe keine Gebrauchspflicht
fiir Domainnamen, und das Besitzen eines inaktiven Do-
mainnamen als solches sei nicht unlauter, wenn es nicht zu
Lasten eines Dritten erfolge.!'* Im Fall «vita.ch» wurde das
Gesuch wegen der Schwiiche der geltend gemachten Marke
VITA und der glaubhaften Behauptung des Gesuchsgegners,
er habe den Domainnamen als Abkiirzung seines Nachna-
mens («Vitalini») registriert, abgewiesen. Ob iiberhaupt ein
Gebrauch zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistun-
gen vorlag — die unter vita.ch erreichbare Webseite war erst
rein privater Natur, nachher war der Domainname inaktiv —
wurde nicht thematisiert. Das Angebot, den Domainnamen
ftir CHF 100000 zu iibertragen, sei zwar opportunistisch,
in Anbetracht der Umstidnde aber nicht unlauter.!"> Im Fall
«evolene-vacances.ch» hatte der Gesuchsteller keine aus-
schliesslichen Rechte an den freihaltebediirftigen Begriffen
«vacances» und «Evoléne».!'

Im Fall «mercure.ch» hatte die Gesuchstellerin Rechte
am Zeichen MERCURE fiir Hoteldienstleistungen, die dlter
waren als die Registrierung des Domainnamens. Der Experte
hielt fest, die blosse Registrierung von mercure.ch ohne ak-
tive Nutzung wire allenfalls eine Verletzung der gesuchstel-
lerischen Marke, wenn diese in der Schweiz beriihmt oder
wenigstens sehr bekannt wire. Lauterkeitsrechtlich habe die
Gesuchstellerin nicht nachgewiesen, dass der Gesuchsgeg-
ner versucht habe, sie zu behindern. In Anbetracht der Be-
deutungen von «mercure» auf Franzosisch (romischer Gott,
Planet, Quecksilber) sei es nicht am Gesuchsgegner nach-
zuweisen, weshalb er den Domainnamen registriert habe.
Der Experte liess offen, ob sich die Rechtslage in Zukunft
allenfalls dndern konne, wenn die Marke MERCURE in der
Schweiz beriihmt wiirde.'"”

Die Praxis unter dem SWITCH-Streitbeilegungsverfahren
lasst sich etwa so zusammenfassen: Ist die geltend gemachte
Marke sehr bekannt und hat sie keine beschreibende Bedeu-
tung, liegt es am Gesuchsgegner, nachzuweisen, dass er ein
schutzwiirdiges Interesse an der Registrierung des Zeichens
hatte.!'® Gelingt ihm dies nicht, wird der Domainname iiber-

114 DCH2004-0023 vom 3. Mai 2005, «backstage.ch».

115 DCH2005-0012 vom 30. August 2005, «vita.ch».

116 DCH2006-0011 vom 18. Juli 2006, «evolene-vacances.ch».

17 DCH2006-0007 vom 27. Juni 2006, «mercure.ch».

18 Dies scheint auch die Auffassung von Burt (FN 49), 369, zu
sein.
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tragen. Bei beschreibenden oder schwachen Marken muss
hingegen der Gesuchsteller nachweisen, dass der Domain-
name zur Behinderung des Gesuchstellers registriert wur-
de. Jedoch mangelt es, wie die vorstehenden Ausfiihrungen
zeigen, den Entscheidungen unter dem SWITCH-Streitbei-
legungsverfahren zur Ubertragung inaktiver Domainnamen
oft an einer stringenten Begriindung; insbesondere ist die
Tatsache allein, dass ein identischer Domainname durch den
Gesuchsteller nicht mehr registriert werden kann, noch nicht
ausreichend, um eine unlautere Behinderung anzunehmen.

3.4.5 Reverse Domain Name Hijacking -
keine Chance in der Schweiz

Als «Reverse Domain Name Hijacking» (RDNH) bezeich-
net man die bosgldubige Benutzung von Streitbeilegungsver-
fahren, um einen Domainnamen iibertragen zu erhalten.'”®
Die UDRP der ICANN enthélt eine Bestimmung, die es dem
Schiedsrichter erlaubt, einen Fall von RDNH festzustellen
(§ 15(e) UDRP Rules); Sanktionen sind allerdings nicht vor-
gesehen.'?® Kritiker werfen der ICANN vor, die UDRP wer-
de wegen ihrer verfahrensrechtlichen Mingel dazu beniitzt,
Domainnamen iibertragen zu erhalten, auf die der Gesuchs-
steller keinen Anspruch habe. Wurde das SWITCH-Streit-
beilegungsverfahren auch fiir RDNH missbraucht?

Meines Erachtens hat es bisher moglicherweise drei Ver-
suche gegeben, das SWITCH-Streitbeilegungsverfahren
fiir «reverse domain name hijacking» zu missbrauchen, und
alle diese Gesuche wurden abgewiesen: Ein Schlaumeier
griindete 2006 den Verein «Association Bosshard.ch» und
stellte im Namen des Vereins ein Gesuch um Ubertragung
des vor Griindung des Vereins registrierten Domainnamens
«bosshard.ch»."!' Im Fall «d-fi.ch» wurde die Marke erst nach
Registrierung und Aufschaltung der Webseite, die unter dem
strittigen Domainnamen erreichbar ist, eingetragen.'?? Im Fall
«pneus-online.ch» versuchte die Gesuchstellerin Pneus-on-
line Suisse Sarl, aus ihrer Marke PNEUS-ONLINE.COM die
Ubertragung der Domainnamen «pneus-online.ch», «pneu-
online.ch» und «pneuonline.ch» zu erwirken. Die Marke wur-
de allerdings erst nach der Registrierung der Domainnamen
eingetragen und die Begriffe «Pneu» und «Online» sind direkt
beschreibend fiir das Geschift beider Parteien.'*

Auch die Fiat S.p.a. gelangte mit ihrem Gesuch, den
Domainnamen «fiat500.ch» iibertragen zu erhalten, nicht
zum Ziel. Als RDNH kann man den Versuch sicher nicht
bezeichnen, aber die Tatsache, dass der Domaininhaber
eine rein private «Fan-Site» fiir den «Fiat Cinquecento» be-

19" Definition gemidss ICANN UDRP-Rules. Ein bekannter Fall
von RDNH ist D2000-1202 vom 2. Januar 2001, «dw.com».

120 Kritisch FRooMKIN (FN 7), 666 ff.

121 DCH2006-0017 vom 1. November 2006, «bosshard.ch».

122 DCH-2006-0024 vom 5. Dezember 2006, «d-fi.ch u.a.».

12 DCH2008-0007 vom 3. September 2008, «pneus-online.ch

u.a.».

trieb, gab den Ausschlag. Der Experte wies unter Hinweis
auf BGE 126 1II 322, «WIR» und BGE 128 III 146 «Audi»
darauf hin, dass das Markenrecht nicht gegen den Gebrauch
einer fremden Marke als Informationsmittel fiir die eigene
Titigkeit schiitzt, solange kein falscher Eindruck beim Pu-
blikum erweckt wird, es bestehe eine besondere vertragliche
Beziehung zwischen den Parteien.'?* Auch im Fall «volvo-
import.ch» schiitzte der Experte die legitimen Interessen des
Domaininhabers, auf seine Tétigkeit in beschreibender Wei-
se aufmerksam zu machen.'?

Ariel Hauser, der der Domainname «ariel.ch» entzogen
wurde, mag dies als RDNH empfunden haben; in Anbetracht
der bundesgerichtlichen Rechtsprechung («maggi.com») ist
der Entscheid aber vertretbar.'”® Ausdriicklich behauptet hat
der Gesuchsgegner im Verfahren «igoogle.ch», dass Google
Inc. «reverse domain name hijacking» begehe. Da der Ge-
suchsgegner den Domainnamen allerdings erst 2007 regis-
triert hatte, nachdem die Marke GOOGLE in der Schweiz
zweifellos schon ausserordentlich bekannt, wenn nicht sogar
bertihmt war, spricht dieser Vorwurf eher fiir seine Unverfro-
renheit als gegen Google, Inc.'?

Manchmal scheinen sich die Experten geradezu zu be-
miihen, Griinde zu finden, die gegen eine Ubertragung des
Domainnamens sprechen. So besass der Gesuchsteller im Fall
«id-media.ch» zwei éltere Marken «ID-MEDIA» und «I-D
Media» fiir gleichartige Dienstleistungen wie diejenigen des
Gesuchsgegners, und der Gesuchsgegner hatte seine Firma
erst rund 5 Jahre nach Eintragung der Marken in «Id-média
Sarl» gedndert und die entsprechenden Domainnamen regis-
triert. Dennoch hielt der Experte dafiir, dass in Anbetracht
der Firma des Gesuchsgegners, die diesem ebenfalls einen
Anspruch auf Benutzung des Zeichens ID-MEDIA einriu-
me, keine klare Kennzeichenrechtsverletzung vorliege und
wies das Gesuch ab.'?

Zweifelhaft scheint mir einzig der Fall «cycletech.ch».
Die Gesuchstellerin Cycle-Tech GmbH machte Firmen-
rechte und unlauteren Wettbewerb geltend. Zwar war der Do-
mainname Jahre nach ihrer Griindung registriert worden und
enthielt unter anderem Links auf direkte Konkurrenten;'* in
Anbetracht der Schwiche des Zeichens fiir Fahrrider und
Fahrradbestandteile und der Tatsache, dass die Verwendung
eines Domainnamens zur Kennzeichnung einer Webseite
kein firmenmaissiger Gebrauch ist, lag meines Erachtens aber
zumindest kein klarer Fall einer Kennzeichenrechtsverlet-
zung vor und das Gesuch hitte abgewiesen werden miissen.

Zusammenfassend lédsst sich jedoch sagen, dass die Ex-
perten der WIPO Versuche, das SWITCH-Streitbeilegungs-
verfahren fiir «reverse domain name hijacking» zu miss-

124 DCH2007-0020 vom 15. Februar 2008, «fiat500.ch».

125 DCH2006-0020 vom 26. Oktober 2006, «volvo-import.ch».
126 DCH2006-0012 vom 2. November 2006, «ariel.ch».

127 DCH2008-0017 vom 28. November 2008, «igoogle.ch».

128 DCH2005-0018 vom 4. November 2005, «id-media.ch u.a.».
122" DCH2006-0023 vom 23. November 2006, «cycletech.ch».
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brauchen, ins Leere laufen liessen. Dass die Experten die
Argumente der Gesuchsgegner beriicksichtigen, zeigt sich
auch darin, dass die Gesuchsteller weniger als 50 % der Ver-
fahren gewinnen, wenn der Domaininhaber antwortet.

4. Fazit

Das SWITCH-Streitbeilegungsverfahren entspricht einem

ausgewiesenen Bediirfnis und hat sich bewihrt. Die Exper-

ten der WIPO treffen meist sorgfiltig begriindete Entschei-
dungen, die die Rechte der Domaineninhaber respektieren.

Sie haben sich nicht als Gehilfen zum «reverse domain name

hijacking» missbrauchen lassen.

Um Gesuchssteller und Gesuchsgegner gleich lange
Spiesse zu verschaffen, was den Zugang zu staatlichen Ge-
richten anbelangt, und um die Hirten des Verzichts auf das
Erfordernis der tatsdchlichen Zustellung zu mildern, sollte
das SWITCH-Verfahrensreglement, Art. 12(c) um die fol-
gende Nummer (iii) ergénzt werden:

iii) eine Erkldrung, dass sich der Gesuchsteller verpflichtet, den
tibertragenen Domain-Namen an den Gesuchsgegner zuriick zu
iibertragen, wenn ein rechtskriftiges Urteil des nach Paragraph
12(c)(ii) zustdndigen Gerichts feststellt, dass der Domain-Name
zu Unrecht iibertragen wurde.

Wiinschenswert wire weiter, dass die Informationen, die
auf der unter dem strittigen Domainnamen erreichbaren
Webseite abgerufen werden konnen, in den Entscheidungen
systematisch (unter dem Titel «Sachverhalt») beschrieben
wiirden."®® Weiter fehlt es der Rechtsprechung der WIPO-
Experten im Bereich der inaktiven Domainnamen an einer
klaren dogmatischen Begriindung fiir die Ubertragung des
Domainnamens; hier wire eine stringentere und einheit-
lichere Linie wiinschenswert, die klare Kriterien formuliert,
wann eine Behinderung unlauter im Sinne des UWG ist.

10 Manchmal fehlen Ausfithrungen dazu ganz, siehe z.B.
DCH2007-0007 vom 26. Oktober 2007, «abb-immo.ch», oder
sie sind in den Erwigungen versteckt.

Depuis son entrée en vigueur le 1¢" mars 2004, 129 procédures
ont été engagées selon la procédure de réglement des diffé-
rends de SWITCH pour les noms de domaine dans les domai-
nes de premier niveau «.ch» et «.li» et 67 décisions motivées
ont été rendues. Deux des 16 experts du Centre d’Arbitrage et
de Médiation de I'OMPI ont rendu des décisions dans pres de
la moitié des cas. Dans 70 % des cas, le requérant, le plus sou-
vent le titulaire de la marque, a gagné et le nom de domaine
a été transféré. Avec des codts s’élevant a 2600 francs suisses
et une durée de 76 jours en moyenne si la partie adverse ne
répond pas et de 100 jours si elle répond, la procédure est
rapide et peu colteuse. Mais est-elle aussi équitable? Les inté-
réts dignes de protection des détenteurs de noms de domaine
sont-ils équitablement pris en compte dans la procédure de
reglement des différends de SWITCH, ou la procédure sert-elle
uniquement les intéréts des titulaires de marques? Cet article,
qui analyse toutes les décisions du Centre d’Arbitrage et de
Médiation de I'OMPI publiées jusqu’au 1¢ avril 2009, tente de
répondre a ces questions.

(trad. LT LAWTANK, Fribourg)



