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Handelsgericht Wien, Engram GmbH ./. Engram Werbeagentur GmbH, GZ 39 Cg 54/07 w

Die Beschwerdefiihrerin ist Inhaberin der deutschen Marken Nr. 39982758 ,engram*, die mit Prioritdt vom 29.12.1999 Schutz in den Klassen 09, 16, 35, 41, 42 fiir ,Gerate zur
Aufzeichnung, Ubertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, Datenverarbeitungsgeréte und Computer, Peripheriegerate, Gerate fiir Video- und Audiokonferenzen, mit Programmen und
Daten versehene, maschinenlesbare Datentréger aller Art, Magnetaufzeichnungstréger, Disketten, CD-ROMs, Bildplatten, belichtete Filme, elektronische Prospekte und Kataloge,
Kundeninformationssysteme bestehend aus den Komponenten Hardware (Terminals, Bildschirme, Anzeigefléachen, Projektoren, Rechner) und Software (Programme zur Steuerung der
Anwendung und Anzeigen der Informationen, Redaktionsschnittstellen fiir Aktualisierungen, Inhalte der Présentation in Form von digitalen Daten), Datenbanken, Computernetzwerke sowie
Teile der vorstehend genannten Waren; Lehr- und Unterrichtsmittel, ausgenommen Apparate; Druckereierzeugnisse, Schulungsunterlagen, Lehrbiicher und Prasentationsunterlagen und -
folien; Ausbildung und Schulung insbesondere auf den Gebieten Betriebswirtschaft, Betriebswissenschaft, Kommunikation, Medien, Multimedia, Hard- und Software und Werbung;
Konzeption, Entwicklung und Erstellung von Hard- und Software; Dienstleistungen eines Programmierers und Systemanalytikers; Beratung auf den Gebieten Medien, Multimedia, Werbung,
Hard- und Softwareanwendung® genieBt. Die Marke wurde unter der Nummer 743885 international registriert und ist iiber diese Registrierung u.a. in Osterreich, den BeNeLux-Landern, der
Schweiz, Frankreich und ltalien geschtitzt (die ,engram-Marken*).

Die Beschwerdegegnerin betreibt unter der Firma Engram Werbeagentur GmbH eine Werbeagentur in Wien.

Der Domainname wurde ausweislich des Whois-Registers fiir Domainnamen unter der TLD ,,.eu” am 26. Juli 2006 registriert und wird fir die Présentation des Unternehmens der
Beschwerdegegnerin genutzt.

Die Beschwerdefihrerin hat am 30. Mérz 2007 Klage gegen die Beschwerdegegnerin beim Handelsgericht in Wien erhoben mit dem Ziel, die Beschwerdegegnerin zu verpflichten, die
Nutzung des Zeichens ,engram* als Bestandteil ihrer Firma und in den Domainnamen <engram.at>, <engram.cc> und <engram.eu> zu unterlassen und in die Léschung der Domainnamen
<engram.at>, <engram.cc> und <engram.eu> einzuwilligen. In der Klageerwiderung wehrt sich die Beschwerdegegnerin einzig gegen die Kosten des Gerichtsverfahrens und behauptet in
diesem Zusammenhang, das Klagebegehren wére schon vor Einreichung der Klage in Vergleichsgespréchen von der Beschwerdegegnerin zur Génze anerkannt worden. Die
Beschwerdefihrerin habe daher keinen Anlass zur Klage gegeben, zumal bereits Vorbereitungen zur Umfirmierung getroffen worden seien.

Die Beschwerdefiihrerin macht im Wesentlichen geltend, ihre der Domainname ,engram.eu” sei mit ihren Marken identisch.

Der Beschwerdegegner habe kein eigenes Recht an dem Domainnamen ,engram.eu*. Zwar firmiere die Beschwerdegegnerin unter ,Engram Werbeagentur GmbH*, diese Firmierung stelle
jedoch eine Verletzung der auf Osterreich erstreckten Markenrechte der Beschwerdefiihrerin dar. Der Anspruch der Beschwerdefiihrerin, dass die Beschwerdegegnerin ihre Firma &ndere,
werde in einem gesonderten Verfahren vor einem staatlichen Gericht geltend gemacht.

Die Registrierung des Domainnamens sei auch bdsglaubig im Sinne des Art. 21 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 874/2004, da die Beschwerdeflhrerin durch die Reservierung des
Domainnamens durch die Beschwerdegegnerin daran gehindert sei, den ihrer Marke entsprechenden Domainnamen zu nutzen.

Der Domainnamen ,engram.eu” werde dariber hinaus bdsgldubig im Sinne des Art. 21 Abs. 3 (d) der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 genutzt, da die Beschwerdegegnerin den
Domainnamen nutze, um Internetnutzer aus Gewinnstreben auf ihre Webseite zu locken, indem eine Verwechslungsgefahr mit der Marke der Beschwerdeflihrerin geschaffen werde. Durch
die Nutzung des Domainnamens unter Verletzung der Markenrechte der Beschwerdefiihrerin gewénnen die angesprochenen Verkehrskreise den Eindruck, die hinter dem Zeichen
Lengram* stehenden Unternehmen seien in irgendeiner Weise wirtschaftlich verbunden.

Die Beschwerdegegnerin hat keine Beschwerdeerwiderung eingereicht.

GemaB Artikel 22 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 kann von jedermann ein alternatives Streitbeilegungsverfahren angestrengt werden, wenn die Registrierung eines
Domainnamens spekulativ oder missbrauchlich im Sinne von Artikel 21 der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 ist oder wenn eine Entscheidung des Registers gegen die Verordnungen (EG) Nr.
874/2004 und Nr. 733/2002 verstoBt.

Soweit die Beschwerdefiihrerin geltend macht, dass die Registrierung des streitgegenstandlichen Domainnamens spekulativ oder missbrauchlich erfolgt ist und die Ubertragung des
Domainnamens beantragt, hat die Entscheidung des Schiedsgerichts ausschlieBlich unter Anwendung der Bestimmung des Art. 21 der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 zu erfolgen. Diese
setzt voraus, dass der


https://eu.adr.eu/

(1) streitgegensténdliche Domainname mit einem Namen, flir den Rechte bestehen, die nach nationalem und/oder Gemeinschaftsrecht anerkannt oder festgelegt sind, identisch ist oder
diesem verwirrend &hnelt; und

(2) der Domaininhaber selbst keinerlei Rechte oder berechtigte Interessen an diesem Domainnamen geltend machen kann; oder
(3) diesen in boser Absicht registriert oder benutzt.

I. Identitét oder verwirrende Ahnlichkeit zwischen dem Domainnamen und einem Namen, an dem Recht bestehen, die nach nationalem und/oder Gemeinschaftsrecht anerkannt oder
festgelegt sind (Art. 21 Abs. 1 der Verordnung (EG) 874/2004)

Die engram-Marken sind abgesehen von der Top-Level-Domain ,eu” mit dem streitgegenstandlichen Domainnamen ,engram.eu” identisch. Bei der Priifung der Identitit bzw. verwirrenden
Annlichkeit des Domainnamens und der Marke der Beschwerdefiihrerin im Sinne des Art. 21 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 ist allein die Second-Level-Domain beachtlich,
wahrend die Top-Level-Domain ,..eu” aufgrund ihrer vom Verkehr erkannten Bedeutung als notwendiger Bestandteil eines Domainnamens bei der vergleichenden Gegeniiberstellung auBBer
Betracht bleibt.

Das Schiedsgericht geht daher davon aus, dass die erforderliche Identitit zwischen den engram-Marken der Beschwerdefiihrerin und dem streitgegensténdlichen Domainnamen
Lengram.eu” im Sinne des Art. 21 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 besteht.

1. Recht oder berechtigtes Interesse an dem Domainnamen

Die Gewahrung eines Anspruchs auf Ubertragung des Domainnamens setzt gemasB Art. 21 Abs. 1 (a) der Verordnung Nr. (EG) 874/2004 weiterhin voraus, dass sich der Domaininhaber auf
keine Rechte oder berechtigte Interessen an dem Domainnamen berufen kann.

Nach Art. 21 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 liegt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Absatz 1 (a) unter anderem dann vor, wenn

a) der Doméneninhaber vor der Ankiindigung eines alternativen Streitbeilegungsverfahrens den Doménennamen oder einen Namen, der diesem Domédnennamen entspricht, im
Zusammenhang mit dem Angebot von Waren oder Dienstleistungen verwendet hat oder nachweislich solche Vorbereitungen getroffen hat; oder

b) der Domaneninhaber ein Unternehmen, eine Organisation oder eine natlrliche Person ist, die unter dem Domé&nennamen allgemein bekannt ist, selbst wenn keine nach nationalem
und/oder Gemeinschaftsrecht anerkannten oder festgelegten Rechte bestehen.

Ausweislich der vom Beschwerdefiihrer vorgelegten Dokumente hat die Beschwerdegegnerin den Namen ,engram* in ihrer Firma ,Engram Werbeagentur GmbH*" im Zusammenhang mit
der Erbringung von Dienstleistungen einer Werbeagentur benutzt, bevor das vorliegende alternative Streitbeilegungsverfahren gegen die Beschwerdegegnerin angestrengt wurde. Eine
solche Benutzung ist grundsétzlich geeignet, ein berechtigtes Interesse im Sinne des Art. 21 Abs. 2 (a) der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 darzustellen.

Die Beschwerdegegnerin kann sich im vorliegenden Fall jedoch nicht auf Rechte aus ihrer Firma berufen:

Die Beschwerdefiihrerin ist Inhaberin von Markenrechten an dem Zeichen ,engram*, in Osterreich mit Prioritit vom 20.06.2000. Die Beschwerdefiihrerin hat die Beschwerdegegnerin
wegen der Verletzung der Rechte an ihrer Marke vor dem Handelsgericht in Wien, Osterreich verklagt und die Unterlassung der Benutzung des Zeichens ,Engram® in der Firma der
Beschwerdegegnerin und den Domainnamen <engram.at>, <engram.cc> und <engram.eu> begehrt. In Erwiderung auf die Klage stellte die Beschwerdegegnerin den diesbezliglichen
Sachverhaltsvortrag der Beschwerdefiihrerin unstreitig. Das Schiedsgericht geht daher davon aus, dass die Benutzung des Zeichens ,engram” durch die Beschwerdegegnerin in deren
Firma und Internetdomains unrechtmaBig war und die Beschwerdefiihrerin in ihren Rechten an dem Zeichen verletzt hat.

Eine solche rechtsverletzende Benutzung des Zeichens ,engram* durch die Beschwerdegegnerin kann der Beschwerdefiihrerin als Rechteinhaberin an dem Zeichen nicht als berechtigtes
Interesse im Sinne des Art. 21 Abs. 2 (a) der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 entgegengehalten werden.

Das Schiedsgericht kommt daher zu dem Ergebnis, dass sich die Beschwerdegegnerin auf keine Rechte oder berechtigte Interessen an dem Domainnamen geméas Art. 21 Abs. 1 (a) i.V.m.
Abs. 2 der Verordnung Nr. (EG) 874/2004 berufen kann.

I11. Bésglaubige Registrierung oder Benutzung

Da die Voraussetzungen der fehlenden Rechte oder berechtigten Interessen seitens des Domaininhabers nach Art. 21 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 und der bdsgléubigen
Registrierung oder Benutzung des Domainnamens durch diesen nach Art. 21 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 lediglich alternativ vorliegen miissen, kommt es auf ein etwaiges
bdsglaubiges Verhalten der Beschwerdegegnerin nicht mehr an.

IV. Ubertragung des Domainnamens

Die Beschwerdefiihrerin ist eine Gesellschaft mit beschrankter Haftung mit Sitz in Bremen, Deutschland. Sie hat lhren Sitz damit innerhalb der Européischen Gemeinschaft, Art, 4 (2) (b) (i)
der Verordnung (EG) Nr. 733/2002. Die Voraussetzungen fiir eine Ubertragung des Domainnamens liegen somit vor (Anschnitt B Nr. 1 (b) (12) der ADR-Regeln).

Aus sémtlichen vorgenannten Griinden heraus sowie im Einklang mit § B12 (b) und (c) der Regeln verfiigt die Schiedskommission hiermit, daB der Domainname ENGRAM auf den
Beschwerdefihrer tibertragen wird.

PANELISTS
Name Torsten Bettinger
2007-07-30
Summary

The Complainant is a German entity doing business as advertising agency. It is the registered owner of the German trademark registration No. 39982758 “engram” and the International
trademark registration no. 743885 “engram”, both registered in intl. classes 9, 16, 35, 41 and 42. Complainant asserts that each of the elements specified in Article 21 (1) of the Regulation
(EC) No. 874/2004 has been satisfied.



The Respondent did not dispute Complainant’s assertions.
The Panel found that the domain name <engram.eu is identical to Complainant’s trademarks “engram”.

Furthermore, the Panel found that the Respondent has no rights or legitimate interests in the domain name <engram.eu>. Even though the Respondent’s business name in Austria is Engram
Werbeagentur GmbH and generally rights or legitimate interests can result from the use of this business name the Respondent has no right to rely on such rights in the present case. The
Complainant has filed a law suit agains the Respondent before the commercial court (Handelsgericht) in Vienna requesting the court to enjoin the Respondent from using the name
“Engram” as a business or a domain name. The Respondent has accepted this claim.

The Complainant provided evidence for having its place of business within the European Community, Art 4 (2) (b) (i) of the Regulation (EC) No. 733/2002. Therefore, the requirements for
the requested transfer of the domain name to the Complainant were satisfied (Section B No. 1 (b) (12) of the ADR Rules). The Panel decided that the disputed domain name shall be
transferred to the Complainant.



