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Case administrator

Organization Iveta Spiclova (Czech Arbitration Court) (Case admin)
Complainant

Organization Sport Group Holding GmbH
Respondent

Name Pierre Polenz

Dem Schiedsrichter sind keine anderen Verfahren zwischen den Parteien bekannt.

Die Beschwerdefiihrerin beruft sich auf die Inhaberschaft an der Unionswortmarke Laykold, Reg. Nr. 001799741, int. Klasse
19, die die US amerikanische Firma APT Advanced Polymer Technology Corp. (im Folgenden "APT") am 04.08.2000
registrierte. Eine weitere CTM Marke aus dem Jahre 2019 ist nach dem Vortrag der Beschwerdefiihrerin zeitlich nach der
Registrierung der streitgegenstandlichen Domain angemeldet worden. Aus einem Organigramm sowie einem
Konzernabschluss der Beschwerdefiihrerin soll hervorgehen, dass es sich bei der Markeninhaberin um eine Konzerntochter
handelt.

Die Beschwerdefiihrerin macht nicht geltend, dass sie Inhaberin einer Marke in der Schweiz ist.

Die Beschwerdefiihrin hat kein exaktes Registrierungsdatum aus dem Jahr 2015 des streitigen Domainnamens angegeben.
Der Beschwerdegegner antwortete nicht.

Es ist aus den vorhandenen Informationen die rechtliche Wiirdigung zu finden.

Im Jahr 2000 wurde die Marke Laykold seitens unserer Firma APT Advanced Polymer
Technology Corp. US in der EU fiir unsere Geschaftstatigkeit geschiitzt - siehe
Markenanmeldungen anbei.

Die Internet Domane laykold.eu wurde dann von einem unserer Geschaftspartner -
der Fa. Laykold Europe AG im Jahre 2015 liber Herrn Polenz (Bescherdegegner)
registriert und in unserem Sinne verwendet.

Im Jahr 2020 haben wir die Geschaftsbeziehung mit betreffender Firma beendet und
dieser die Verwendung unserer Marke untersagt, was fiir uns auch die weitere
Nutzung der Internet-Domane einschlief3t.

Leider sind weder die Fa. Laykold Europe AG noch der Beschwerdegegner willig uns
die Internet Domane zu Ubertragen.


https://eu.adr.eu/

Als Markeninhaber steht uns aber nach unserer Auffassung die Internet Domane zu -
aus diesem Grund bitten wir hoflichst um deren Ubertragung an uns.

Der Beschwerdegegner ist ein Registrant, der mit Zustimmung fiir die Firma Laykold Europe AG in der Schweiz die Domain
laykold.eu im Jahr 2015 registrierte.
Eine eigene Stellungnahme gab der Beschwerdegegner in diesem Verfahren nicht ab.

Die Beschwerdefiihrerin beruft sich auf die Inhaberschaft an der Unionswortmarke Laykold, Reg.Nr. 001799741, int. Klasse
19, die die US amerikanische Firma APT am 04.08.2000 auf sich registrierte und verldangerte. Die Beschwerdefiihrerin legte
keinen Nachweis vor, der die Vertretung der vorgeblichen Tochtergesellschaft, des US amerikanischen Unternehmens APT
eindeutig beweist. Ein Handelsregisterauszug ware das adaquate Beweismittel. Ein Organigramm und eine
Konzernabschlauss aus der Feder der Beschwerdefiihrerin sind es nicht. Letzterer hat lediglich Indizwirkung.

Die Beschwerdefiihrerin macht nicht geltend, dass sie Inhaberin einer Marke "Laykold" in der Schweiz ist oder iiber
gleichnamige Namensrechte in der Schweiz verfligt. Sie gibt weiter an, dass zum Zeitpunkt der Registrierung der
streitgegenstandlichen Domain eine Firma Laykold Europe AG in der Schweiz gegriindet wurde und dies im Einvernehmen
mit der Beschwerdefiihrerin und der Fa. APT geschah.

Die Beschwerdefiihrin hat kein genaues Registrierungsdatum des streitigen Domainnamens angegeben, fallt aber mit der
Schweizer Unternehmensgriindung zeitlich zusammen. Es darf nach den Grundsétzen des fairen Verfahrens nicht unterstellt
werden, dass die Registrierung nicht mit der namensgleichen Firmengriindung in der Schweiz erfolgte.

Die 2017 erfolgte Kiindigung der Zusammenarbeit und das Verbot die bestehenden Markenrechte zu benutzen gilt nur
soweit sich Markenrechte der APT bzw. der Beschwerdefiihrerin erstrecken. Die Beschwerdefiiherin fiihrt lediglich eine EU
(CTM) Marke in der Klasse 19 aus dem Jahre 2000 an. Die Schweiz ist nicht EU Mitgliedsstaat und fiihrt ein eigenes
Markenregister. Somit besteht kein Recht der Beschwerdefiihrerin, eine Nutzung des Begriffs Laykold oder Laykold Europe in
der Schweiz geltend zu machen. Da die Beschwerdefiihrerin nicht einmal behauptet, dass ihr Rechte in der Schweiz
zustiinden an der Bezeichnung Laykold oder Laykold Europe, eriibrigt sich eine vertiefte Auseinandersetzung diesbeziiglich.

Es bleibt jedoch zu priifen, ob das Recht der Schweizer Firma Laykold Europe AG, fiir welche der Beschwerdegegner die
streitgegenstandliche Domain registrierte, sich auf eine .eu Domain beziehen kann und sie rechtmaRig besitzen kann.

Der Beschwerdegegner dul3erte sich nicht. Es sind die Registrierungsbedingungen der EuRId fiir die Beurteilung
heranzuziehen. Demnach diirfen Auslénder eine .eu Domain registrieren, wenn sie in der EU einen Vertreter mit Wohnsitz
benannt haben. Die EU Institutionen haben am 29. Marz 2019 die Verordnung 2019/517 erlassen, die die alten Verordnungen
Nr. 733/2002 und Nr. 874/2004 hinsichtlich des Kreises der Berechtigten anderte, namlich erweiterte. Artikel 20 der
Verordnung 2019/517, der eine Ausweitung des Kreis der Registrierungsberechtigten auf Unionsbiirger unabhéngig vom
Wohnsitz und auf natiirliche Personen, die kein Unionsbiirger sind, aber ihren Wohnsitz in einem Mitgliedstaat haben, gilt
bereits ab 19. Oktober 2019. Dies ist hier der Fall.

Es bleibt weiter zu priifen, ob der Beschwerdegegner selbst das Firmennamensrecht besitzen muf}, um die Domaine
berechtigt zu besitzen oder ob es geniigt, die Domaine fiir einen Dritten zu besitzen. Formal sind die Anforderungen der
EuRiD erfiillt. Aus dem Vortrag der Beschwerdeflihrerin selbst geht hervor, dass der Beschwerdegegner im Auftrage der
Laykold Europe AG, Schweiz handelte und nicht fir sich und auf eigene Rechnung. Diesem Registrierungsvorgehen stimmte
die Beschwerdefiihrerin somit zu. Folglich handelt es sich ahnlich des Rechtsgedankens der Agentenmarke um ein
unselbstandiges Handeln des Beschwerdegegners, namlich im Auftrag des Schweizer Unternehmens.

Ein unrechtmaRiges oder gar bolRglaubiges Verhalten des Beschwerdegegners liegt beziiglich des Domainbesitzes nicht vor,
denn in der Schweiz kann die von dem Beschwerdegegner in der EU, hier Mitgliedsstaat Deutschland, reprasentierte Firma
Laykold Europe AG die Domaine rechtmalRig nutzen. Die TLD .eu ist beziiglich des Firmennamens ein eindeutiger Bezug und
ein berechtigter Rechtsgrund.

Schliellich sind Schweizer, Briten, Islander u.a. auch Européer und diirfen eine Registrierung einer EU Domain mit einem in
der EU anséassigen Zustellungsbevollmachtigten nicht verwehrt bekommen.



Ob die Nutzung mit einer Geschéftstéatigkeit im EU-Gebiet die in der EU geschiitzte Marke der Tochterfirma der
Beschwerdefiihrerin verletzt ist nicht Beschwerdegegenstand und daher nicht zu priifen. Dies ist nach den Vorschriften des
nationalen Markenrechts im Wege eines Unterlassungsverlangens zu verfolgen.

Folglich liegt der Umstand einer berechtigte Registrierung vor. Der Beschwerdegegner hat sein Recht zum Besitz an der
streitgegenstéandlichen Domain nicht verloren, da er die Voraussetzungen nach den Registrierungsbedingungen erfiillt. Die
Beschwerdefiihrerin besitzt kein Marken- oder Unternehmensnamensrecht im mageblichen Land Schweiz. Da der
Beschwerdegegner fiir den dort ansédssigen, namensgleichen Namenstrager die streitgegenstandliche Domain halt, flhrt
dies zum Ergebnis, dass kein Anspruch der Beschwerdefiihrerin auf Ubertragung der streitgegenstandlichen Domain
gegeben ist.

Aus samtlichen vorgenannten Griinden heraus sowie im Einklang mit § B12 (b) und (c) der Regeln verfiigt die
Schiedskommission hiermit, da

die Beschwerde abgewiesen wird.

PANELISTS
Name Dr. jur. Harald von Herget
2022-01-31
Summary

I. Disputed domain name: [laykold.eu]
Il. Country of the Complainant: [Germany], country of the Respondent: [Germany]
[ll. Date of registration of the domain name: [XX Month 2015]

IV. Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision:

1. [CTM trademark registered in [EU], reg. No. [001799741], for the term [laykold], filed on [04.08.2000], registered on [2001]
in respect of goods and services in class [cl. 19]

2...8.

9. company name: Laykold Europe AG in Switzerland

10. family name:

11. title of protected literary or artistic work:

12. other: Respondent is Domain-Holder for Laykold Europe AG

V. Response submitted: [No]
VI. Domain name is identical to the protected right/s of the Complainant

VII. Rights or legitimate interests of the Respondent (Art. 21 (2) Regulation (EC) No 874/2004):
1. [No]
2. Why: domain registrated with consent

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):

1. [No]

2. Why: domain is registrated for Laykold Europe AG in Switzerland, no trademark or companyname rights of Complainant in
Switzerland



IX. Other substantial facts the Panel considers relevant: the Complaint offered all substancial information for Respondents
position

X. Dispute Result: [Complaint denied]
Xl. Procedural factors the Panel considers relevant:

XII. [If transfer to Complainant] Is Complainant eligible? [No]



