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Die Einfihrung von neuen Generic Top Level Domains steht kurz bevor und stellt Unterneh-
men vor die Frage, wie damit umzugehen sei. Der Beitrag stellt eine kurze Einflihrung in
das Thema dar und soll damit zur Entwicklung von rechtlichen und kommerziellen Strategien
anregen.
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1.  Einfihrung

[Rz 1] Sowohl die Presse als auch die Fachmedien haben
entdeckt, dass das Anmeldefenster fur die Registrierung
neuer Generic Top Level Domains (kurz «gTLD») kurz be-
vorsteht. Die Einflhrung der neuen gTLDs birgt fir Unter-
nehmen kommerzielle Chancen und rechtliche Risiken. Der
vorliegende Beitrag versteht sich als kurze Einfihrung in das
Thema. Er soll zur Entwicklung von rechtlichen und kommer-
ziellen Strategien anregen.

[Rz 2] Im ersten Teil dieses Beitrags wird Kkurz
zusammengefasst, was neue Generic Top Level Domains
sind und warum es — wie man aufgrund der aktuellen Be-
richterstattung vermuten kdnnte — nicht nur darum geht, eine
neue Domainendung zu reservieren. Danach wird im zweiten
Teil erlautert, wie das Anmeldeverfahren funktioniert und mit
welchen Kosten eine Anmeldung verbunden ist. Im dritten
Teil wird ausgefuhrt, welche Rechtsschutzmechanismen be-
stehen. Im vierten und letzten Teil wird sodann eine Auslege-
ordnung betreffend mdgliche Strategien erstellt.

2. Neue Generic Top Level Domains -
einfach eine neue Domainendung
anmelden?

[Rz 3] Als Top Level Domain (kurz «TLD») wird derjenige Teil
einer Internetdomain bezeichnet, welcher nach dem letzten
Punkt und vor dem ersten Schragstrich steht. Bei den Do-
mainendungen «.com», «.ch», «.name», «.org» handelt es
sich beispielsweise um TLDs. Als Generic Top Level Do-
mains (kurz «gTLD») werden Top Level Domains bezeichnet,
welche nicht einem Land (z.B. «.ch») oder einer bestimmten
Infrastrukturfunktion («.arpa») zugeordnet sind. Bei «.com»
oder «.org» handelt es sich beispielsweise um gTLDs.

[Rz 4] Derjenige Teil der Domain, welcher direkt vor der Top
Level Domain steht (z.B. bei der Domain «jusletter.ch» das
Wort «jusletter») wird als Second Level Domain bezeichnet.

[Rz 5] Der Namensraum im Bereich der Top Level Domains
wird von der Internet Corporation for Assigned Names and
Numbers («ICANN»), einer in Kalifornien domizilierten ge-
meinnltzigen Organisation, verwaltet. Das heisst, dass
ICANN bestimmt, welche Top Level Domains existieren. Die
Fihrung der Datenbanken, welche Auskunft darliber geben,
welche Second Level Domains unter den jeweiligen Top

Level Domains registriert sind (sog. «Registrys») delegiert
ICANN an privat- oder &ffentlichrechtlich organisierte Organi-
sationen (sog. «Registry Operators»). Im Falle der Top Level
Domain «.ch» hat ICANN diese Aufgabe beispielsweise an
SWITCH, flr «.com» an Verisign Inc. delegiert.

[Rz 6] Neu ist, dass ICANN Unternehmen und Institutionen
einladt, «eigene» gTLDs zu beantragen'. Diese gTLDs kon-
nen generisch sein (z.B. «.law», «.car») oder eingeschrank-
tere Begriffe wie z.B. Namen, Orte oder Marken wiederge-
ben (denkbar sind z.B. «.schmid», «.berlin», «.sony» oder
«.coke»).

[Rz 7] Die aktuelle Berichterstattung lasst in diesem Zusam-
menhang vermuten, dass es sich bei der Bewerbung um
eine gTLD bloss um eine (teure) administrative Bewerbung
um Zuordnung einer solchen Domainendung bzw. Aufnahme
einer solchen Domainendung in den Domain-Namensraum
handelt. Diese Vermutung ist allerdings nicht zutreffend: Ef-
fektiv bewirbt sich ein Unternehmen, welches die Aufnahme
einer neuen gTLD in den Domain-Namensraum beantragt,
darum, als Registry Operator die Registry fir diese beantrag-
te neue gTLD zu betreiben. Der Betrieb einer Registry bein-
haltet den Betrieb der daflr notwendigen Infrastruktur (Hard-
und Software) und die Administration der entsprechenden
Second Level Domain-Eintrage. Dies bedeutet, dass man
sich effektiv darum bewirbt, im Hinblick auf die neue gTLD
den Betrieb eines essentiellen Teils der Internetinfrastruktur
zu Ubernehmen. Entsprechend verpflichtet man sich mit der
(erfolgreichen) Anmeldung dazu, die Registry fir eine bean-
tragte gTLD wéahrend mindestens 10 Jahren aktiv zu flhren
und Second Level Domains unter der relevanten gTLD einzu-
tragen. Die blosse Reservation einer gTLD (ohne Betreibung
der Registry fur diese gTLD) ist nicht méglich.

[Rz 8] Es ist in diesem Zusammenhang jedoch festzuhalten,
dass die Registry nicht zwingend dem Publikum zuganglich
sein muss. Eine Registry flr eine neue gTLD kann ganzlich
offen (d.h. es steht jedermann offen, eine Second Level Do-
main unter der gTLD zu registrieren) betrieben werden. Da-
neben ist es auch mdéglich, die Registry nur fir eine bestimm-
te Gemeinschaft zu 6ffnen (z.B. kdnnte die gTLD «.photo»
nur fir Fotographen zur Reservation von Second Level Do-
mains offenstehen). Schliesslich ist es auch zulassig, die
Registry geschlossen (d.h. nur der Betreiber der gTLD kann
auch Second Level Domains darunter registrieren) zu betrei-
ben. Damit steht es Unternehmen frei, die Registry fur eine
gTLD so zu fUhren, dass nur das besagte Unternehmen oder

' Die Voraussetzungen und das Anmeldeverfahren sind detailliert im von
ICANN publizierten «gTLD Applicant Guidebook» beschrieben. Das Do-
kument umfasst iber 350 Seiten und ist abrufbar unter http:/newgtlds.
icann.org/applicants/agb (abgerufen am 13. Dezember 2011). Die folgen-
den Erorterungen und Uberlegungen zur Anmeldung und zu den Rechts-
schutzmechanismen basieren auf dem «gTLD Applicant Guidebook». Der
Ubersichtlichkeit halber wird auf weitere Verweise auf das besagte Doku-
ment verzichtet.
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Unternehmen des zugehoérigen Konzerns Second Level Do-
mains reservieren kénnen.

3. Anmeldeverfahren und Kosten

[Rz 9] Die Bewerbung um die Aufnahme einer neuen gTLD
in den Domain-Namensraum und damit die Zulassung des
Bewerbenden als Registry Operator geschieht auf elektroni-
schem Wege Uber die Website von ICANN. Die Anmeldung
ist aktuell nur in einem definierten Zeitfenster, welches am
12. Januar 2012 beginnt und bis zum 12. April 2012 dauert,
mdglich. Es ist aktuell unklar, ob und wann es weitere Anmel-
defenster geben wird.

[Rz 10] Zur Anmeldung muss der Bewerber 50 Fragen zur
Finanzierung, Organisation und technischen Umsetzung der
Registry beantworten. Was harmlos klingt, ist es nicht: Die
Beantwortung der 50 Fragen bedeutet die Einreichung einer
umfangreichen Dokumentation, welche etwa einen halben
bis einen ganzen Bundesordner flllen durfte.

[Rz 11] Das Anmeldeverfahren ist in mehrere Phasen ein-
geteilt. Nach einer ersten administrativen Vollstdndigkeits-
prifung werden die Anmeldungen, welche die Vollstandig-
keitspriifung bestanden haben, auf der Website von ICANN
publiziert. Nach der Vollstandigkeitsprifung werden die
Anmeldungen in einer Initial Evaluation materiell gepruft.
ICANN wird sodann, ca. fiinf Monate spater, die Ergebnis-
se der Initial Evaluations aller Anmeldungen wiederum auf
ihrer Website publizieren. Sofern die Initial Evaluation Fra-
gen offenlasst, geht die Anmeldung unter Umsténden in die
Extended Evaluation. Danach werden allféllige Einsprachen
ausgefochten. Sollten nach dem Durchlaufen dieser Phasen
zwei oder mehr Bewerber Ubrig bleiben, welche sich um die-
selbe gTLD oder sehr ahnliche gTLDs bewerben, so wird die-
ser Konflikt Gegenstand eines String Contention-Verfahrens.
Sollte ein solches Verfahren nicht zu einer einvernehmlichen
Lésung oder einem Zuspruch an einen der Bewerber flihren?,
so kommt es zu einer Versteigerung. Schliesslich wird die
Fuhrung der Registry fur die neue gTLD an den Bewerber
delegiert, was den Abschluss eines Registry Agreements
zwischen dem neuen Registry Operator und ICANN mit sich
bringt.

[Rz 12] Fur die Entgegennahme und Evaluation der

2 Grundsatzlich haben sog. Community-Based Applications (d.h. Anmel-
dungen, welche durch eine Organisation erfolgen, welche eine klar de-
finierte Gemeinschaft vertritt) Vorrang vor sog. Standard-Anmeldungen
(d.h. allen Anmeldungen, welche nicht als Community-Based Application
spezifiziert werden). Sollte es nun im Hinblick auf dieselbe gTLD mehrere
Community-Based Applications geben, welche im Rahmen der sog. Com-
munity Priority Evaluation den von ICANN aufgestellten Kriterien genil-
gen, so wird die fragliche gTLD unter den entsprechenden Bewerbern ver-
steigert. Falls es sich bei keiner von mehreren Anmeldungen fur dieselbe
gTLD um eine Community-Based Application handelt, so wird die gTLD
ebenfalls unter den Bewerbern versteigert, sofern man nicht vorher eine
einvernehmliche Losung findet.

Anmeldung berechnet ICANN eine Anmeldegeblhr von
USD 185'000. Diese Gebuhr stellt allerdings nur die Spitze
des Eisbergs dar: Dazu kommen die Kosten fir die Kon-
zeption und Erstellung der Bewerbungsdokumentation, die
GebUlhren, welche bei einer allfalligen Extended Evaluation
zu bezahlen sind, die Kosten der Abwehrung allfalliger Ein-
sprachen und diejenigen Kosten, welche allenfalls mit einem
String Contention-Verfahren und der etwaigen Ersteigerung
der gewunschten gTLD zusammenhangen. Weiter sind die
Kosten fir die Einrichtung und den Betrieb der firr die Fih-
rung einer Registry nétigen technischen und personellen In-
frastruktur einzurechnen, wobei festzuhalten ist, dass diese
Aufgaben einem externen Dienstleister Ubergeben werden
kénnen. Schliesslich kommen jahrliche Geblhren in Héhe
von mindestens USD 25'000 dazu, welche an ICANN abzu-
liefern sind.

4. Rechtsschutz fiir Rechteinhaber

4.1. Im Aligemeinen

[Rz 13] Fir Markeninhaber stellen sich zwei Fragen. Erstens
muss sich der Markeninhaber fragen, ob er sich selbst um die
Aufnahme einer der eigenen Marke entsprechenden gTLD
bewerben will. Zweitens ist zu prifen, wie die eigenen Inte-
ressen und Rechte gegen Verletzungen im Zusammenhang
mit neuen gTLDs geschitzt werden kénnen.

[Rz 14] Es bestehen in dieser Hinsicht verschiedene adminis-
trative (d.h. aussergerichtliche) Rechtsschutzmechanismen,
welche in zwei Kategorien eingeteilt werden kénnen: Solche,
welche sich gegen Anmeldungen neuer gTLDs richten und
solche, welche nach der Einfihrung neuer gTLDs im Zusam-
menhang mit der Fihrung der Registry und der Vergabe von
Second Level Domains unter der neuen gTLD von Bedeu-
tung sind.

4.2. Rechtsschutzmechanismen im Hinblick
auf Anmeldungen

[Rz 15] ICANN wird voraussichtlich Anfang Mai 2012 alle
eingegangenen Anmeldungen, welche die erste Vollstandig-
keitsprifung bestanden haben, auf ihnrer Website publizieren.
Daraufhin kénnen von Dritten Einsprachen gegen diese An-
meldungen bei von ICANN designierten Dispute Resolution
Service Providers® eingereicht werden. Die Einsprachen kén-
nen nur in einem klar definierten Zeitfenster eingereicht wer-
den, welches mit der ersten Publikation der Anmeldungen

3 |CANN hat drei Dispute Resolution Service Providers designiert: das /n-
ternational Centre for Dispute Resolution der American Arbitration Asso-
ciation (fur String Confusion Objections), das Arbitration and Mediation
Center der WIPO (fiir Legal Rights Objections) und das International Cen-
ter of Expertise der ICC (fiir Community Objections und Limited Public In-
terest Objections).
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Anfang Mai 2012 beginnt und ca. 5 Monate spéter, 2 Wochen
nach der Publikation der Resultate der Initial Evaluations auf
der Website von ICANN, endet.

[Rz 16] Solche Einsprachen kénnen nur aus bestimmten
Griinden eingereicht werden:

e String Confusion Objection: Verwechselbarkeit der
angemeldeten gTLD mit bestehenden Top Level
Domains oder neuen gTLDs, welche in der gleichen
Anmelderunde angemeldet wurden. Aktivlegitimiert
sind die Betreiber bestehender Registrys sowie
andere Bewerber.

* Legal Rights Objection: Rechtsverletzung unmittelbar
durch die angemeldete gTLD (insb. Markenrechts-
verletzung). Aktivlegitimiert sind die Inhaber der
verletzten Rechte.

e Limited Public Interest Objection: Verstoss gegen
generelle Prinzipien des internationalen Rechts
betreffend gute Sitten und Ordre Public. Es gibt keine
Beschrankung der Aktivlegitimation; aktivlegitimiert
ist jedermann.

e Community Objection: Widerspriche einer Gemein-
schaft, gegen deren Rechte oder berechtigte Inte-
ressen einer Anmeldung verstdsst. Aktivlegitimiert
sind etablierte Organisationen, welche eine klar
abgegrenzte Gemeinschaft vertreten.

[Rz 17] Im Hinblick auf die Legal Rights Objection ist festzu-
halten, dass die vorhandenen Unterlagen keine klare Aus-
kunft dartber geben, welche anderen Rechte neben Marken
noch Gegenstand einer solchen Einsprache sein kénnen.
Insbesondere ist nicht klar, ob die Verletzung der Firma einer
Gesellschaft eine Legal Rights Objection ermdglicht.

[Rz 18] Die mit einer solchen Einsprache verbundenen
Kosten setzen sich aus einer sog. Objection Fee und den
eigentlichen Verfahrenskosten zusammen. Je nach Grund
der Einsprache (und damit je nach Dispute Resolution Ser-
vice Provider) und Verfahrensart bewegen sich die Objection
Fees zwischen USD 2'000 und USD 4'000 und die Verfah-
renskosten zwischen USD 6'000 und USD 20'000.

4.3. Rechtsschutzmechanismen im Hinblick
auf den Betrieb neuer gTLDs

[Rz 19] Im Hinblick auf die Inbetriebnahme und den Betrieb
der Registrys fur neue gTLDs sind verschiedene Rechts-
schutzmechanismen vorgesehen.

[Rz 20] Die Betreiber neuer (6ffentlicher) Registrys sind ver-
pflichtet, eine sog. Sunrise Period durchzufiihren, bevor Sie
dem Publikum erlauben, Second Level Domains unter der re-
levanten gTLD zu registrieren. Wahrend dieser Sunrise Period
haben die Inhaber von Marken das Recht, ihren Marken ent-
sprechende Second Level Domains unter der betreffenden

gTLD vorab zu reservieren. Diese Sunrise Period muss einen
Zeitraum von mindestens 30 Tagen umfassen.

[Rz 21] Weiter wird es Markeninhabern durch die Einfihrung
eines sog. Trademark Clearinghouse erleichtert, ihre Rechte
wahrzunehmen. Beim Trademark Clearinghouse handelt es
sich um eine zentrale Datenbank, in welche Markeninhaber
ihre Marken eintragen kénnen. Die Registry Operators ha-
ben sodann die Pflicht, die Inhaber der im Trademark Clea-
ringhouse registrierten Marken zu informieren, wenn wéh-
rend der Sunrise Period oder einer initialen Anmeldephase
(welche einen Zeitraum von mindestens 60 Tagen nach der
Offnung der Registry fiir das Publikum umfassen muss) ein
Dritter eine Second Level Domain registriert, welche der
Marke des Markeninhabers entspricht. Gleichzeitig muss der
Registry Operator in einem solchen Fall die Person, welche
die Second Level Domain anmeldet, Uber diesen Konflikt in-
formieren und die anmeldende Person muss sodann besta-
tigen, diese potentielle Markenrechtsverletzung zur Kenntnis
genommen zu haben. Es ist jedoch festzuhalten, dass diese
Informationspflichten nur dann ausgeldst werden, wenn eine
Second Level Domain angemeldet wird, welche exakt einer
im Trademark Clearinghouse hinterlegten Marke entspricht.
Bloss &hnliche Second Level Domains (z.B. «CocaColaa.
drinks») oder solche, welche die Marke beinhalten (z.B. «ILi-
keCocaCola.drinks»), 16sen die Informationspflichten nicht
aus.

[Rz 22] Weiter ist ein sog. Uniform Rapid Suspension System
vorgesehen, welches einem Markeninhaber erlaubt, Second
Level Domains, welche seine Markenrechte verletzen, innert
kurzer Frist suspendieren zu lassen.

[Rz 23] Ferner sind mit dem Trademark Post-Delegation Dis-
pute Resolution Procedure und dem Registry Restrictions
Dispute Resolution Procedure zwei Verfahren vorgesehen,
welche es Markeninhabern bzw. Organisationen, welche
auch eine Community Objection einreichen kénnten, ermdg-
lichen, direkt gegen den Registry Operator, welcher mit sei-
nem Verhalten ihre Rechte verletzt, vorzugehen.

[Rz 24] Schiliesslich bleibt auch die bereits bekannte Uniform
Domain-Name Dispute-Resolution Policy im Hinblick auf die
neuen gTLDs anwendbar.

[Rz 25] Abschliessend sei festgehalten, dass die vorstehend
aufgeflihrten Streitschlichtungsverfahren keinen exklusiven
bzw. abschliessenden Charakter haben. Ein Vorgehen tber
die staatlichen Gerichte bleibt daneben bzw. danach méglich.

5. Wasistzu tun?

[Rz 26] Zum Schluss bleibt die Frage, wie sich Unternehmen
im Hinblick auf die neuen gTLDs verhalten sollen.

[Rz 27] Zuerst stellt sich die Frage, ob die Anmeldung einer
neuen gTLD angezeigt ist. In diesem Zusammenhang scheint
esangesichts derverschiedenen Rechtsschutzmechanismen
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fur das Gros der Unternehmen nicht notwendig, ausschliess-
lich aus defensiven Uberlegungen ihren Marken entsprechen-
de ¢gTLDs (z.B. «.swisscom») anzumelden. Eine Ausnahme
kdnnten Inhaber beriihmter Marken bilden, im Hinblick auf
deren Marken fur Dritte trotz der hohen Eintrittsschranken
Anreize bestehen, rechtsverletzende gTLDs anzumelden. Es
ist hier jedoch davon auszugehen, dass die Inhaber solcher
Marken aus markenrechtlicher Sicht gentigend stark aufge-
stellt sind, um sich gegen eine allenfalls verletzende Anmel-
dung eines Dritten bereits wahrend der Anmeldephase er-
folgreich zur Wehr zu setzen, so dass sich auch hier eine rein
defensive Anmeldung nicht empfiehlt.

[Rz 28] Ob die Anmeldung einer gTLD aus anderen als defen-
siven Grilinden sinnvoll erscheint, ist stark davon abhangig,
welcher Zweck mit einer eigenen gTLD verfolgt wird. Ange-
sichts der grossen Kosten scheint eine Anmeldung nur dann
in Betracht zu kommen, wenn hinter der gTLD ein sinnvoller
Business Case steht. Es sollte diesbeziiglich aber durchaus
in Betracht gezogen werden, dass im Zusammenhang mit
diesen neuen gTLDs auch Anwendungen, welche Uber die
blosse Adressierung von Websites und E-Mails hinausge-
hen, denkbar sind (z.B. Zurverfligungstellung von Cloud-Sto-
rage fir Kunden unter einer eigenen Domain, fir Fotografien
bspw. Uber die Adresse «alexanderschmid.canon»). Es ist
daher durchaus vorstellbar, dass kreative Unternehmen An-
wendungsfelder fir eine solche eigene gTLD finden, welche
die mit der Anmeldung und dem Betrieb der gTLD verbunde-
nen Kosten rechtfertigen. Eine Anmeldung bloss aus einer
«me too»-Motivation heraus scheint jedoch in Anbetracht der
hohen Kosten nicht angebracht.

[Rz 29] Weiter ist es fur Markeninhaber sehr empfehlenswert,
ihre Marke beim Trademark Clearinghouse anzumelden,
sobald dieses inkorporiert ist und Anmeldungen entgegen-
nimmt. Es ist darauf hinzuweisen, dass nur Marken, welche
bereits eingetragen wurden (und nicht bspw. Anmeldungen),
beim Trademark Clearinghouse angemeldet werden kénnen.
Firmen, welche nicht auch als Marke eingetragen wurden,
kénnen nicht beim Trademark Clearinghouse angemeldet
werden. In diesem Zusammenhang ist entsprechend zu
Uberlegen, ob alle fur ein Unternehmen relevanten Zeichen
(inkl. Firma), gegen deren Missbrauch man sich allenfalls im
Zusammenhang mit den neuen gTLDs schitzen méchte, be-
reits als Marken registriert sind. Sollten sich Unternehmen
gezwungen sehen, in diesem Zusammenhang neue Marken
zu registrieren, so sind diese Markenanmeldungen kurzfristig
vorzunehmen, so dass deren Hinterlegung publiziert ist, so-
bald das Trademark Clearinghouse seinen Dienst aufnimmt.
Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass das Trademark Clea-
ringhouse nurim Bereich von Second Level Domains, welche
genau gleich lauten wie eine hinterlegte Marke, relevant ist.
Die Uberwachung des Domain-Namensraums im Hinblick
auf Second Level Domains, welche einer Marke ahnlich sind
(und bei welchen allenfalls Verwechslungsgefahr besteht),
obliegt dem Markeninhaber. Dies ist deutlich anspruchsvoller

als die Identifikation von gleichlautenden Begriffen. Zuerst
muss ein Bereich definiert werden, welcher markenrechtlich
verteidigt werden soll. Danach muss der Second Level Do-
main-Namensraum Uberwacht und neu registrierte Second
Level Domains muissen im Hinblick darauf analysiert werden,
ob sie in diesen Schutzbereich fallen. Es gibt keine zentrale
Stelle, bei welcher alle neu registrierten Second Level Do-
mains eingesehen werden kdnnen. Will man eine solche
Uberwachung sicherstellen, ist es wohl unumganglich, einen
Dienstleister damit zu beauftragen. Ob und im Hinblick auf
welche neuen gTLDs eine solche Uberwachung nétig sein
wird, kann jedoch erst beantwortet werden, wenn diese neu-
en ¢gTLDs eingefihrt wurden und sich zeigt, ob sich diese
durchsetzen.

[Rz 30] Schliesslich ist es aus defensiven Uberlegungen fiir
Unternehmen in jedem Fall unerlésslich, sich allfallige Ver-
teidigungsstrategien bereitzulegen. Es ist insbesondere an-
gezeigt, nach dem Ende des Anmeldefensters die auf der
Website von ICANN publizierten Anmeldungen zu sichten
und sich allenfalls gegen rechtsverletzende Anmeldungen
angemessen zu verteidigen.

[Rz 31] Es ist in jedem Fall h6chste Zeit, sich mit dem Thema
zu beschéaftigen. Der Beginn des Anmeldefensters Anfang
Januar 2012, aber vor allem dessen Ende am 12. April 2012
und die Publikation der Anmeldungen Anfang Mai 2012 kom-
men mit grossen Schritten naher.
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