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Das ICANN - Streitschlichtungsverfahren

Dr. Ursula Widmer, Rechtsanwéltin, Bern

ursula.widmer@widmerpartners-lawyers.ch

Bei Streitigkeiten um Internet-Domainnamen hilft seit Ende 1999 das neue Ver-
fahren vor den Schiedsgerichten der ICANN. Es wird gezeigt, dass dieses
Schiedsverfahren im Vergleich zu einer Klage vor staatlichen Gerichten zahl-

reiche Vorteile bieten kann.

Die Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP) von ICANN

Im Rahmen der Neuordnung des Domainnamensystems durch die Internet Corpora-
tion for Assigned Names and Numbers (ICANN) wurden neue Schlichtungsregeln fir
Streitigkeiten um Internet-Domainnamen entwickelt. Bei ihrer Tagung im August
1999 in Santiago de Chile beschloss ICANN die sogenannte ,Uniform Dispute Reso-
lution Policy“ (UDRP). Diese trat dann am 1. 12. 1999 in Kraft. Zudem wurden zeit-
gleich die ,Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy“ (RUDRP)
wirksam. Hierbei handelt es sich um die zugehdrige Verfahrensordnung, nach der die

ICANN-Schiedsgerichte ihre Entscheidungen treffen.

Die von ICANN akkreditierten Domainnamen-Registrierungsstellen haben sich zur
Ubernahme der UDRP in ihre Vergabebedingungen verpflichtet. Die Anwendbarkeit
der UDRP wird jeweils im Registrierungsvertrag zwischen dem Anmelder des Do-
mainnamens und der Registrierungsstelle vereinbart. Die UDRP gilt auch fur Inter-
net-Domainnamen, die vor dem 1. 12. 1999 von Network Solutions Inc. (NSI), welche
bis Ende 1999 die einzige Vergabestelle fir Internet-Domainnamen in den Top-

Level-Domains (TLDs) ,.com®, ,.org“ und ,.net“ war, vergeben worden sind.
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Anwendungsbereich der UDRP

Die Anwendung der in der UDRP vorgesehenen Schiedsregeln ist auf Falle des
Schutzes von Marken gegen missbréauchliche Domainnamen beschrankt. Die UDRP
ist in der Praxis somit in den Féllen des sogenannten Domainname Grabbing von
Bedeutung. Bei diesem wird ein mit einer Marke Ubereinstimmender oder verwech-
selbarer Domainname ohne eigenes Recht an der in Frage stehenden Bezeichnung
in bosem Glauben registriert und genutzt. In einem solchen Fall kann sich ein betrof-
fener Markeninhaber an einen der von ICANN zugelassenen ,Administrative-Dispute-
Resolution Service Provider (ADR Service Provider) zur Durchfiihrung des Streitre-
gelungsverfahrens wenden. Zu den ADR Service Providern zahlt unter anderem das
Arbitration and Mediation Center der WIPO (World Intellectual Property Organisati-
on), der UNO-Organisation zum Schutz des Geistigen Eigentums mit Sitz in Genf.
Bei einem ADR Service Provider kann der Markeninhaber dann einen Entscheid auf
Léschung des Internet-Domainnamens beziehungsweise auf eine Ubertragung des-

selben verlangen.

Die besonderen Verfahrensregeln (RUDRP)

Fur das Streitregelungsverfahren gelten besondere Verfahrensregeln, die bereits
erwdhnten Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (RUDRP).
Das Verfahren wird durch einen Antrag des verletzten Markeninhabers bei einem
ADR Service Provider in Gang gebracht. Solche Antrage kénnen sowohl von Privat-
personen als auch von Unternehmen gestellt werden. Ein Anwaltszwang besteht
nicht. Entsprechende Formulare stehen bei den ADR Service Providern im Internet

bereit.

Im Antrag ist anzugeben, wer tber den Streit entscheiden soll. Dies kann ein jeweils
fur das Verfahren zu wéhlendes dreikdpfiges Schiedsgremium (,administrative pa-
nel), oder aber ein Einzelschiedsrichter (,sole panelist‘) sein. Beantragt man die
Entscheidung durch ein dreikopfiges Gremium, so muss man die gewlnschten
Schiedsrichter benennen, von denen durch den ADR Service Provider jedenfalls ei-

ner ausgewahlt wird, auch wenn die Gegenseite abweichende Vorschlage macht.
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Man kann hier also zumindest in einem beschrankten Umfang Einfluss darauf neh-
men, wer den eigenen Fall entscheidet. Wird von keiner Seite die Entscheidung
durch ein administrative panel beantragt, so wird ein Einzelschiedsrichter durch den
ADR Service Provider bestimmt. Die Entscheidung wird bei einem dreier Schiedsge-

richt in einfacher Mehrheit gefallit.

Die Schiedsrichter sind hinsichtlich der Art und Weise der Verfahrensfihrung relativ
frei. Allerdings haben sie jederzeit auf ihre Unparteilichkeit zu achten. Wahrend des
laufenden Verfahrens ist daher ein einseitiger Kontakt zwischen einem Schiedsrich-
ter und einer Partei zu vermeiden. Vor diesem Hintergrund sind die Schiedsgerichte
angehalten, einen ,Case Administrator® zu bestimmen, der fir einen Kontakt zu einer

Partei im Bedarfsfall zur Verfiigung steht.

Einfache Vollstreckung

Die Vollstreckung eines Schiedsurteils, also die Léschung bzw. Ubertragung eines
Domainnamens oder die Ubertragung desselben an den im Schiedsverfahren erfolg-
reichen Klager (Markeninhaber), ist denkbar einfach geregelt. Diese erfolgt nach der
Notifizierung des Panel-Urteils an den Registrar und Ablauf einer Wartefrist von 10
Arbeitstagen aufgrund eines entsprechenden Antrages des siegreichen Markeninha-
bers. Fur den Klager entstehen somit im Zusammenhang mit der Vollstreckung keine
weiteren Zeitverluste und Aufwendungen, wie dies sonst bei der Vollstreckung von
Gerichtsurteilen der Fall sein kann. Der im Schiedsverfahren unterliegende aktuelle
Domainnamen-Inhaber kann die Vollstreckung des Urteils nur hindern, wenn er vor
einem zustandigen staatlichen Gericht fristgerecht eine Klage auf Beibehaltung des
Domainnamens gegen den Klager im Schiedsverfahren einreicht und die Einreichung

der gerichtlichen Klage an den Registrar notifiziert.

Die ICANN-Schiedsverfahren schliessen also die staatliche Gerichtsbarkeit nicht aus.
Wird eine Klage durch einen ADR Service Provider abgewiesen oder gutgeheissen,
besteht fur die unterliegende Partei immer noch die Mdglichkeit, Klage bei einem

staatlichen Gericht zu erheben.
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Die Resonanz bei rechtssuchenden Parteien auf die neue ICANN-
Streitschlichtungspolitik ist betrachtlich, sind doch seit Ende 1999 allein beim WIPO
Arbitration and Mediation Center tber 2800 Falle anhangig gemacht worden (URL:

(ool b gy e i e g e

Der Fall ,,migros.org*

Einer der unter Geltung der UDRP bereits entschiedenen Falle mit Bedeutung fur die
Schweiz ist der Fall ,migros.org®. Herr P. hatte im Februar 1998 bei NSI auf den Na-
men eines Centro Consulenze, bei welchem er zum damaligen Zeitpunkt angestellt
war, den Internet-Domainnamen ,migros.org“ eintragen lassen und dabei sich selbst
als ,administrative contact angegeben. Kurzfristig wurde unter diesem Internet-
Domainnamen auch eine Website mit dem Titel ,die inoffizielle Website der Migro-
sorganisation“ betrieben. Diese Website war zwischenzeitlich jedoch wieder ge-

schlossen worden. Danach war der Domainname uber ein Jahr inaktiv.

Gescheiterte Verhandlungen

Der Migros Genossenschaftsbund (MGB), die Dachorganisation der im schweizeri-
schen Detailhandel fihrenden und auch tber Aktivitdten im Dienstleistungs- und In-
dustriesektor verfigenden Migrosgruppe, wollte den Internet-Domainnamen
,migros.org“ im Zusammenhang mit den Aktivitdten von Migros im kulturellen Be-
reich (Migros-Klubschulen, Kulturprozent etc.) fur eigene Zwecke nutzen. Verhand-
lungen mit dem Centro Consulenze und Herrn P. iiber die Ubertragung des Internet-
Domainnamens an den MGB, in deren Verlauf mit dem Verkauf des Domainnamens
an Dritte gedroht wurde, fihrten zu keinem Ergebnis. Das Centro Consulenze stellte
sich auf den Standpunkt, dass Herr P. im Zusammenhang mit dem Internet-
Domainnamen die alleinige Verantwortung trage, denn er hatte diesen auf eigene
Initiative und nicht in Erfillung seiner Pflichten aus dem damaligen Anstellungsver-
haltnis mit dem Centro eingetragen. Nach dem Scheitern der Verhandlungen mit
dem MGB hatte denn auch das Centro Consulenze versucht, ,migros.org® auf Herrn

P. zu Ubertragen. Dies scheiterte jedoch aus formellen Griinden bis zum Zeitpunkt
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der Einreichung der Schiedsklage durch den MGB beim WIPO Arbitration und Media-

tion Center.

Das Schiedsverfahren ging fir den MGB erfolgreich aus. So nahm das WIPO Arbitra-
tion und Mediation Center eine Verletzung der Marke ,Migros“ an und entschied,
dass der Domainname ,migros.org“ dem MGB zustehe. Auch die Argumentation der
Beklagten, es solle unter ,migros.org“ ein Diskussionsforum eingerichtet werden und
man konne sich daher auf das Recht der freien Meinungsausserung berufen, ver-
mochte aus der Sicht des entscheidenden Einzelschiedsrichters am Tatbestand der
Markenrechtsverletzung nichts zu andern. Da ,Migros” in der Schweiz eine soge-
nannte ,berihmte Marke® ist, konnte dartiber hinaus an der Bosglaubigkeit des Be-

klagten kein Zweifel bestehen.

Vergleich mit staatlichen Gerichten

Der Vergleich dieses Falles mit einem der ersten Internet-Domainnamenprozesse in
der Schweiz, der in letzter Instanz vom Bundesgericht entschieden worden ist, dem
Fall ,berneroberland.ch®, zeigt den Vorteil der Schnelligkeit des ICANN-Verfahrens
klar auf. Bei ,berneroberland.ch® brauchte es ab der Einreichung der Klage beim
Handelsgericht Bern bis zum Urteil des Bundesgerichts 14 Monate, bis der Fall ge-
richtlich endgultig entschieden war. Von der Einreichung der Schiedsklage beim WI-
PO Arbitration und Mediation Center bis zur Ubertragung des Internet-
Domainnamens ,migros.org“ brauchte es demgegeniuber nur 4 Monate. Eine rasch-
maoglichste Streiterledigung ist aber haufig von ganz entscheidender Bedeutung, et-
wa wenn ein Unternehmen plant, unter einem Internet-Domainnamen, der durch ei-

nen Dritten missbrauchlich registriert wurde, seinen Internetauftritt zu realisieren.

Eindeutige Verfahrensvorteile

Es kommen noch weitere Vorteile hinzu: So ist mit der formellen Eréffnung des
Schiedsverfahrens eine Ubertragung des Domainnamens durch den aktuellen Inha-
ber an einen Dritten, ein sonst haufig versuchter Trick, um einer Klage auszuwei-

chen, ausgeschlossen. Auch ein allfalliger Wechsel des Registrars hat auf das
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Schiedsverfahren keine Auswirkung. Demgegeniber musste bei einer Klage vor ei-
nem staatlichen Gericht bei diesem zuerst als vorsorgliche Massnahme speziell be-
antragt werden, es sei eine Sperrung der Ubertragung des Domainnamens umge-
hend zu verfiigen. Der auf diesen Antrag ergehende Entscheid muss daraufhin noch

dem Registrar mitgeteilt werden, so dass kostbare Zeit verloren geht.

Auch zeigen Vergleiche mit Verfahren vor staatlichen Gerichten, dass die Gebihren
fur ein ICANN-Verfahren vor dem WIPO Arbitration und Mediation Center als gering
einzuschéatzen sind. Zudem sind die Schiedsrichter in den ICANN-Verfahren regel-
massig ausgewiesene Fachleute im Marken- und Domainnamenrecht, deren Namen
und biographische Daten von den Schiedsgerichten im Internet transparent zum Ab-
ruf bereitgehalten werden. Staatlichen Gerichten hingegen muss haufig zuerst noch

erklart werden, was ein Domainname ist.

Schliesslich ist ein weiterer Vorteil die oben erlauterte einfache Vollstreckung des
ICANN-Schiedsurteils. Dieser Gesichtspunkt war im Fall ,migros.org“ fur den klagen-
den MGB wesentlich. Denn hatte er vor einem staatlichen Gericht in der Schweiz
geklagt, hatte das Urteil in den USA bei NSI, dem Registrar von ,migros.org®, umge-
setzt werden mussen. Praktisch sehr aufwendig und mit weiteren Verzdégerungen
verbunden hétte man gegentber NSI, damit diese den Domainnamen Uubertragen
hatte, zuerst noch nachweisen missen, dass ein rechtskraftiges Urteil eines zustan-

digen Schweizer Gerichts vorliegt.

Fazit und Ausblick

Aus praktischer Sicht stellt das ICANN-Verfahren nach der UDRP fiur Inhaber einer
Marke einen sinnvollen Weg zum Schutz ihrer Rechte dar. Allerdings ist dieser zur
Zeit noch beschrankt auf Falle bosglaubiger Markenverletzungen. Diese Beschran-
kung wurde denn auch schon als Nachteil der ICANN-Streitschlichtungspolitik be-
zeichnet. Zur Zeit wird die Weiterentwicklung der UDRP diskutiert. Der Fokus liegt
unter anderem auf Regeln zum Schutz von geographischen Namen, von Namen von
internationalen Organisationen, von offentlichen Ereignissen (wie beispielsweise die

Olympischen Spiele 2008 in Peking oder die Fussballweltmeisterschaft 2006 in
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Deutschland) und von  Arzneimitteln. Die Bedeutung der ICANN-

Streitschlichtungspolitik wird daher in Zukunft noch wachsen.
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