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Regeste
Missbrauchliche Markeneintragung | Markenrecht

Erwagungen

E.1

A. (nachfolgend: Klager/Widerbeklagter) ist unter der FirmaA.

Rechtsanwalt als Einzelunternehmen mit Sitzin E. , im Handelsregister
eingetragen mit dem Zweck Rechts- und Steuerberatungen zu erbringen.

E.2

DieC. GmbH & Co KG (nachfolgend: Beklagte/Widerklagerin) ist eine
Kommanditgesellschaft nach 6sterreichischem Recht mit Sitzin F. , Os- terreich
und gehdrt zur WILD-Gruppe.

E.3

Der Klager/Widerbeklagte ist Inhaber der Wortmarke «WILD HEERBRUGG» CH- Nr.
624 864, welche fur Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 10 und 42 ein- getragen ist.

E.4

Die Beklagte/Widerklagerin war Inhaberin der im Juli 2004 gegentber der Marke unter E. 3
prioritér angemeldeten und zwischenzeitlich nicht verlangerten internati- onalen Marke
«WILD ELECTRONICS (fig.)» IR-Nr. 837 979 (gel 6scht), welche fur Waren und
Dienstleistungen der Klassen 9, 10 und 42 eingetragen war und deren Schutzbereich auf die
Schweiz ausgedehnt worden ist.

E.5

Am 12. Mé&rz 2015 hat die Beklagte/Widerklagerin die Marke «WILD ELECTRO- NICS
(fig.)» CH-Nr. 675 230 fur Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 10 und 42 zur
Registrierung angemeldet. Der Kl&ger/Widerbeklagte hat dagegen gestitzt auf seine Marke
gemass E. 3 oben Widerspruch erhoben.

E.6
Prozessgegenstand

E.6.1

Bei der Klage handelt es sich um eine Nichtigkeitsklage wegen Nichtgebrauchs des
Schweizer Antells der Internationalen Registrierung Nr. 837 979 «WILD ELEC-
TRONICS» (gel6scht).

E.6.2



Gegenstand der Widerklage ist die Nichtigkeit der Marke CH-Nr. 624 864 «WILD
HEERBRUGG» wegen rechtsmissbrauchlicher Hinterlegung (Markenerschlei- chung,
fehlenden Gebrauchsabsicht, Piratenmarke, Wiederholungsmarke), eventu- aliter deren
L 6schung wegen unlauterer Behinderung bzw. nach Art. 8 PVU.

3 11. Prozessgeschichte

E.7

Mit Eingabe vom 8. Mérz 2013 (pag. 1 ff.) reichte der Klager/Widerbeklagte beim
Handel sgericht des Kantons Bern eine Klage gegen die Beklagte/Widerklagerin ein und
stellte darin folgende Rechtsbegehren: «1. Es sei festzustellen, dass der Schweizer Anteil
der Internationalen Registrierung Nr. 837 979 ,, WILD ELECTRONIC* nichtig ist. —unter
Kosten- und Entschédigungsfolgen zu Lasten der Beklagten —»

E.8

Am 26. August 2013 reichte die Beklagte/Widerklagerin ihre Klageantwort ein und
beantragte darin (pag. 32): « 1. Auf die Klage sei nicht einzutreten. 2. Eventualiter sei die
Klage abzuweisen. 3. Unter Kosten- und Entschédigungsfolgen zulasten des Klagers.» In
derselben Eingabe erhob die Beklagte/Widerklégerin Widerklage mit den folgen- den
Rechtsbegehren (pag. 33): « 1. Es sai festzustellen, dass die Schweizer Marke Nr. 624° 864
»WILD HEERBRUGG" nichtig ist. 2. Eventualiter sei der Klager und Widerbeklagte zu
verpflichten, unter Androhung der Bestrafung wegen Ungehorsams gegen eine amtliche
Verfigung im Sinne von Art. 292 StGB fir den Zuwi- derhandlungsfall, innert 10 Tagen
seit Rechtskraft des Urteils gegeniiber dem Schwel zerischen Institut fir geistiges Eigentum
alefir die Loschung der Schweizer Marke Nr. 624' 864 , WILD HEERBRUGG"
erforderlichen Erklérungen abzugeben. 3. Unter Kosten- und Entschadigungsfolgen
zulasten des Klagers.»

E.9

In seiner Replik und Widerklageantwort vom 3. Dezember 2013 beantrage der Kl&
ger/Widerbeklagte (pag. 106): « 1. Es sal festzustellen, dass der Schweizer Anteil der
Internationalen Registrierung Nr. 837 979 ,WILD ELECTRONIC (fig.)* nichtig ist. 2. Die
Widerklage sei abzuweisen soweit darauf eingetreten werden konne. — alles unter Kosten-
und Entschadigungsfolgen zu Lasten der Beklagten —»

E. 10

Inihrer Duplik und Widerklagereplik vom 28. April 2014 (pag. 169 ff.) bestétigte die
Beklagte/Widerklagerin die bereits gestellten Rechtsbegehren.

E.11
Die Hauptverhandlung fand am 18. Mérz 2015 statt (pag. 257 ff.).

E. 111

Der Klager/Widerbeklagte erhielt im Rahmen des ersten Parteivortrags die Gele- genheit
zur Widerklageduplik (pag. 258 und 280 ff.).

E.11.2

Im Rahmen des ersten Parteivortrags stellte der Klager/Widerbeklagte folgende
Rechtsbegehren (pag. 280): «Das Verfahren auf Feststellung der Nichtigkeit des Schweizer
Anteils der Internationalen Registrie- rung Nr. 837 979 , WILD ELECTRONIC (fig.)" sai



infolge Gegenstandsl osigkeit abzuschreiben. Die Widerklage sei abzuweisen soweit darauf
eingetreten werden konne. — alles unter Kosten- und Entschédigungsfolgen zu Lasten der
Beklagten/Widerklagerin —»

4

E.11.3
Die Beklagte/Widerklagerin bestétigte die gestellten Rechtsbegehren (pag. 260).

E.114
Nach Erlass der Beweisverfugung (pag. 264 und 292) wurden beide Parteien be- fragt

(A. und G. ) (pag. 266 ff.).

E.12

Mit Beschluss vom 29. Februar 2016 (pag. 308 f.) wurde das Prozessthema auf die Frage
der missbrauchlichen Hinterlegung der Marke Nr. 624 864 «WILD HEER- BRUGG» durch
den Klé&ger/Widerbeklagten sowie auf das entsprechende Feststel- lungsinteresse der
Beklagten/Widerklagerin beschrankt. Nicht Gegenstand des beschrankten Prozessthemas
und des vorliegenden Ent- scheides bilden damit die behauptete unlautere Behinderung
sowie die Verletzung von Art. 8 PVU.

E. 13
An der Fortsetzungsverhandlung vom 10. Mérz 2016 (pag. 318 ff.) wurde nach der
Parteibefragung von H. (pag. 322 ff.) das Beweisverfahren geschlossen (pag.

325). Die Parteien haben auf die Abhaltung von mtndlichen Schlussvortré genim
beschrankten Verfahren verzichtet und beantragt, schriftliche Parteivortrége zeitgleich und
unter Verzicht auf eine Replik einzureichen. Weiter haben die Partei- en auf die Teilnahme
an einer alfalligen Entscheidberatung und mindlichen Ent- scheidert6ffnung verzichtet

(pag. 325).

E.14

Mit Verfigung vom 14. Mérz 2016 (pag. 333 f.) wurde den Parteien eine nicht er-
streckbare Frist bis zum 29. April 2016 angesetzt, zur Einreichung der schriftlichen
Schlussvortrége im beschrankten Verfahren.

E. 15

Nach Eingang der Noveneingabe des Klagers/Widerbeklagten vom 12. April 2016 (pag.
337 f.) wurde mit Verfigung vom 20. April 2016 das Beweisverfahren wieder
aufgenommen und die Frist zur Einreichung von schriftlichen Parteivortragen bis zum 30.
Mai 2016 verléangert (pag. 340).

E. 16

Mit Verfigung vom 13. Mai 2016 (pag. 355) wurde die Frist zur zeitgleichen Einrei- chung
der schriftlichen Parteivortrdge ausgesetzt.

E. 17

Mit Verfigung vom 2. April 2017 wurde Uber die Zulassigkeit der Noveneingaben des
Klagers/Widerbeklagten vom 12. April 2016 (pag. 337 f.), 27. April 2016 (pag. 343 ff.), 5.
Januar 2017 (pag. 357 f.), 20. Januar 2017 (pag. 360 ff.), 30. Ja- nuar 2017 (pag. 366) und
21. Februar 2017 (pag. 383 ff.) entschieden und den Par- teien eine Frist bis zum 1. Juni



2017 zur zeitgleichen Einreichung der schriftlichen Schlussvortrage im beschrénkten
Verfahren angesetzt (pag. 395f.).

E. 18

Mit Verfigung vom 16. Mai 2017 wurde auf gemeinsamen Antrag der Parteien hin die Frist
zur zeitgleichen Einreichung der schriftlichen Schlussvortréage zum be- schrankten
Prozessthema bis zum 30. Juni 2017 erstreckt (pag. 409).

E. 19

Mit Eingaben vom 27. Juni 2017 (pag. 415 ff.) bzw. vom 30. Juni 2017 (pag. 439 ff.)
reichten die Parteien ihre schriftlichen Schlussvortréage im beschrénkten Verfahren ein.
Darin hielten beide Parteien an den zuletzt gestellten Rechtsbegehren fest.
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E. 20

Dieinterne Urtellsberatung fand am 8. Februar 2018 statt. I11. Gegenstandslosigkeit der
Klage

E.21

Die Beklagte/Widerkl&gerin hat die Eintragung der IR-Marke Nr. 837 979 «WILD
ELECTRONICS (fig.)» nicht verlangert. In der Folge ist deren Schutz am 12. Juli 2014
abgelaufen (vgl. E. 38.1).

E. 22

Der Klager/Widerbeklagte beantragte an der Hauptverhandlung vom 18. Mé&rz 2015 die
Abschreibung des Klageverfahrens infolge Gegenstandsl osigkeit, unter Kosten- und
Entschéadigungsfolgen zu Lasten der Beklagten (pag. 280).

E. 23

Die Beklagte/Widerkl&gerin stellte den Antrag, auf die Klage sei nicht einzutreten,
eventualiter sei diese wegen Gegenstandsl osigkeit abzuschreiben, unter Kosten- und
Entschédigungsfolgen zu Lasten des Kl&gers (pag. 260). Zum Hauptantrag bringt die
Beklagte/Widerklagerin vor, sie sei nach wie vor der Meinung, dass mangels
Rechtsschutzinteresse auf die Klage nicht einzutreten ge- wesen wére (pag. 259).

E.24

Bei Loschung der Marke wird die Klage auf Feststellung der Nichtigkeit der Marke
gegenstandslos (GSCHWEND/STECK, in: Baser Kommentar, Schweizerische Zivil-
prozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 12 zu Art. 242 ZPO, S. 1406). Hinsichtlich der Klageist
damit das Verfahren HG 13 20 nach Art. 242 der Schweizerischen Zivil- prozessordnung
(ZPO; SR 272) abzuschreiben. Entsprechend wird nachfolgend der Klé&ger/Widerbeklagte
hinsichtlich der Wider- klage nur noch als Widerbeklagter, die Beklagte/Widerkl&gerin
lediglich als Wider- kléagerin bezeichnet.

E. 25

Da das Rechtsschutzinteresse des Klagers an der Klage infolge Gegenstandslo- sigkeit
weggefalenist, ist das Feststellungsinteresse des Klagers als Prozessvor- aussetzung — mit
Ausnahme der allfalligen Berlicksichtigung bei der ermessens- weisen K ostenregelung —
nicht mehr zu prifen. 1V. Feststellungsinteresse der Widerklagerin



E.26.1

Die Widerklagerin ist der Auffassung, dass die strittige Marke «WILD HEER- BRUGG»
des Widerbeklagten siein der Auslbung ihrer wirtschaftlichen Téatigkeit behindere, da der
Widerbeklagte gestiitzt auf die streitgegenstandliche Marke ei- nen Widerspruch gegen die
Marke der Widerkl&gerin eingereicht habe (Schlussvor- trag Rz. 21-25, pag. 446 f.). Weiter
habe sie auch ein Feststellungsinteresse, well sie die Marken «WILD» und «WILD
ELECTRONICS» fur Waren und Dienstleistun- gen der Klassen 9, 10 und 42 in der
Schweiz verwende und damit fir digjenigen Klassen, fur welche auch die Marke des
Widerbeklagten eingetragen sei (Schluss- vortrag Rz. 2630, pag. 447 ff.). Zudem benutze
siein der Schweiz ihre Firmenbe-

6 zeichnung mit dem kennzeichnungskraftigen Bestandteil «WILD», was im Zusam-
menhang mit Produkten ebenfalls einen potenziell verletzenden Gebrauch im Sinne von
Art. 13 Abs. 2 Bst. e MSchG darstelle (Schlussvortrag Rz. 31 ., pag. 449). Auch misse die
Widerklagerin davon ausgehen, dass der Widerbeklagte seine Marke auch in Zukunft gegen
sie verwenden werde, um Geld erhéltlich zu machen, was die Widerklagerin in ihrer
wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit einschranke (Schlussvortrag Rz. 33 f., pag. 449 f.).

E. 26.2

Der Widerbeklagte ist der Auffassung, fur die vorliegende Widerklage fehle es der
Widerkl&gerin aus verschiedenen Grinden am schiitzenswerten Interesse. Deren einzige
Marke mit dem Bestandtell «WILD» — die Schweizer Marke «WILD ELEC- TRONICS
(fig.)» — sai nie markenméssig benutzt und bereits vor einiger Zeit sogar geldscht worden
(Schlussvortrag Rz. 1218, pag. 419 ff.).

E. 27

Im Zivilverfahren kann die Missbrauchlichkeit einer Markenhinterlegung von jeder- mann
angerufen werden und sie ist von Amtes wegen zu beachten (RIZVI/DAVID, in: Basler
Kommentar, Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, N. 82 zu Art. 5
MSchG; CHRISTOPH GASSER, in: Markenschutzgesetz [M SchG],
Noth/Buhler/Thouvenin [Hrsg.], 2. Aufl. 2017, N. 60 zu Art. 5 MSchG; vgl. auch
FLORENT THOUVENIN, Nichtigkeit und Anfechtbarkeit im Markenrecht, in: sic!
7/8/2009 S. 550 Ziff. 5; KAMEN TROLLER, Manuel du droit suisse des biensim-
matériels, 1996, S. 618 Ziff. 3.1.2).

E.28

Wer ein rechtliches Interesse nachweist, kann nach Art. 52 des Markenschutzge- setzes
(MSchG; SR 232.11) vom Richter feststellen lassen, dass ein Recht oder Rechtsverhdtnis
nach diesem Gesetz besteht oder nicht besteht. «Diese marken- rechtliche
Feststellungsklage erlaubt in der Form der Léschungs- oder Nichtigkeits- klage die
Nichtigerklérung und L éschung einer Marke aus dem Markenregister. Das
Rechtsschutzinteresse muss erheblich sein [ ...]. Wann ein solches Interesse gegeben ist,
bestimmt das Bundesrecht [...]. Ein Feststellungsinteresse liegt vor, wenn die
Rechtsbeziehungen der Parteien ungewiss sind, die Ungewissheit durch die Feststellung
Uber Bestand und Inhalt des Rechtsverhaltnisses beseitigt werden kann und ihre Fortdauer
der Klagepartel nicht zugemutet werden kann, weil sie siein ihrer Bewegungsfreiheit
behindert [...]» (BGE 136 111 102 E. 3.1 mit Hinweisen).

E. 281



Die Feststellungsklage steht nur zur Wahrung eigener, nicht aber fremder Interes- sen zur
Verfligung. Zwar wird nicht vorausgesetzt, dass der Kléager eigene Kenn- zeichenrechte hat
oder in diesen gar verletzt ist. Es gentigt jedoch nicht, auf die Wahrung von Interessen
Dritter hinzuweisen, selbst wenn der Klager mit diesen konzernmaéssig verbunden ist
(ROGER STAUB, in: Markenschutzgesetz [M SchG], Noth/Buhler/Thouvenin [Hrsg.], 2.
Aufl. 2017, N. 6 zu Art. 52 MSchG).

E.28.2

Die Anforderungen an das Feststellungsinteresse fir eine Nichtigkeitsklage sind geringer
als an andere positive oder negative Feststellungsklagen. Ein schutzwiir- diges Interesse an
der Nichtigerklarung einer Marke hat jedermann, der durch de- ren Bestand behindert wird
oder beflrchten muss, in absehbarer Zeit behindert zu werden (MARKUSR. FRICK, in:
Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, Wappen- schutzgesetz, 3. Aufl. 2017, N. 21 zu
Art. 52 MSchG; DAVID ET AL., Der Rechts- schutz im Immaterialguter- und
Wettbewerbsrecht, in: SIWR 1/2, 3. Aufl. 2011,

7 Rz. 133). Ein schutzwiirdiges Interesse an einer Nichtigkeitsklage hat der Inhaber einer
dlteren Marke, in deren Schutzbereich die nichtig zu erkl&rende Marke fallt sowie jede
Person, welche die Marke bereits selber gebraucht oder dartut, dass sie beabsichtigt, die
fragliche Marke kunftig zu gebrauchen. Erst recht anzunehmen ist das
Feststellungsinteresse, wenn der Nichtigkeitsklager von der Markeninhaberin gestiitzt auf
die nichtig zu erklarende Marke abgemahnt worden ist (STAUB, a.a.O., N. 53 f. zu Art. 52
MSchG mit Hinweisen). Ein rechtserhebliches Interesse an der Feststellung der Nichtigkeit
eines fremden Schutzrechts hat nur derjenige, der durch dieses behindert wird und dieses
aus rechtlichen und tatsachlichen Griinden auch selbst benutzen darf, kann und will
(DAVID ET AL., aa0., Rz. 133). Ein schutzwirdiges Interesse des Kl&égersist zu
verneinen, wenn sich dieser in einer Nichtangriffsklausel verpflichtet hat, die Marken der
Beklagten nicht anzugreifen (STAUB, a.a.O., N. 58 zu Art. 52 MSchG).

E. 29

Die Widerklagerin hat am 12. Juli 2004 die Marke «WILD ELECTRONICS (fig.)» IR-Nr.
837 979 fur diverse Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 10 und 42 hinterlegt. Die
Marke wurde im Jahr 2015 geldscht, nachdem die V erlangerungsfrist unbenutzt abgel aufen
ist (vgl. E. 38.1 unten). Damit hat die Widerklagerin digjenige Marke verloren, welche der
Klager — gestiitzt auf die Marke, welche in der Wider- klage nichtig erklart werden soll —
wegen Nichtgebrauchs angegriffen hat. Mit die- ser Marke lasst sich damit das
Feststellungsinteresse der Widerklagerin nicht mehr begrinden.

E. 30

Allerdings hat die Widerklagerin am 12. M&rz 2015 die Marke «WILD ELECTRO- NICS
(fig.)» CH-Nr. 675 230 fur diverse Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 10 und 42
wieder angemeldet (vgl. E. 38.2). Gegen diese hat der Widerbeklagte gestiitzt auf seine, mit
der Widerklage angegriffene, Marke «WILD HEERBRUGG» CH-Nr. 624 864
Widerspruch erhoben (vgl. Beilagen zur Eingabe der Widerklégerin vom 3. Mérz 2016
[pag. 311 f.]). Damit ist bereits aus diesem Grund das Feststel- lungsinteresse der
Widerkl&gerin zu bejahen. Dieses Rechtsschutzinteresse der Widerklagerin entfallt auch
nicht deshalb, weil die Widerkl&gerin im Urteilszeitpunkt lediglich Uber eine
Markenanmeldung verfugt, da das Vorliegen von eigenen Kennzeichenrechten keine
Voraussetzung zur Beja- hung eines Feststellungsinteressesist (vgl. E. 28.1 oben).



E.31

Weiter handelt es sich bei der neu angemeldeten Marke «WILD ELECTRONICS (fig.)»
CH-Nr. 675 230 der Widerklagerin auch nicht um eine (nichtige) Wiederho- lungsmarke.
Das Gericht geht nicht davon aus, dass die Widerklagerin ihre interna- tionale Marke
«WILD ELECTRONICS (fig.)» Nr. 837 979 bewusst nicht verlangert hat, um damit ein
negatives Prgjudiz beziglich des Nichtgebrauchs der Marke zu verhindern (Schlussvortrag
des Widerbeklagten Rz. 39, pag. 428). Zunéachst ist nicht anzunehmen, dass eine
Markeninhaberin leichthin auf ihre Altersprioritét ver- zichtet. Weiter hat G.
(Geschéftsfuhrer der Widerkl&gerin) anlasslich sei- ner Befragung bestétigt, dass die Marke
versehentlich nicht verlangert worden ist. Er hat hierzu glaubhaft ausgeftihrt, dass die
Marke durch den damaligen Ge- schaftsfihrer angemeldet und damit nicht in der zentralen
Datenbank von Herrn 1. aufgenommen worden sei, womit auch der Brief (der
WIPO) nicht an

8 Herrnl. gelangt und ihnen die Verlangerung der Marke so durch die Lap- pen
gegangen sei (pag. 275 Z. 12-14).

E. 32

Zudem ist aufgrund der eingereichten Beweismittel erstellt, dass die Widerklagerin die
Zeichen «WILD ELECTRONICS (fig.)» bzw. «WILD (fig.)» im Geschéftsverkehr in der
Schweiz benutzt hat und benutzt. So hat die Widerklagerin im Zeitraum 27. August 2007
bis7. Mai 2012 35 Rechnungen und Angebote an Kunden in der Schweiz geschickt, auf
welchen die Marke «WILD ELECTRONICS (fig.)», teilweise geméass Registereintrag
(Klagebeilage [nachfolgend: KB] 5) (in 13 Fallen), teilweise in modifizierter Form (unter
Weglassung des Dreiecks bzw. unter Weglassung des Zusatzes <ELECTRONICS»),
verwendet hat (Klageantwortbeilage [nachfolgend: KAB] 41). In den Duplikbeilagen
[nachfolgend: DB] 4-9 hat die Widerkl&gerin an- hand der Rechnungen eine Ubersicht ihrer
geschéftlichen Aktivitdten in der Schweiz fur die Jahre 2007-2012 zusammengestel|t.
Daraus ergibt sich fir den genannten Zeitraum ein Umsatz der Widerkl&gerin in der
Schweiz von insgesamt EUR 3'394°407. Aus KAB 42 geht hervor, dass die Widerklagerin
am 22. April 2013

E. 36
aktive Kunden in der Schweiz hatte. Im Jahr 2015 betrug der Umsatz der Wi- derklagerinin
der Schweiz rund CHF 2 Mio. (Aussage H. , pag. 323). In DB 2126 hat die

Widerklagerin fr die Jahre 2007-2012 anhand von zehn Liefer- vorgangen pro Jahr
dokumentiert, dass sie die Marke — unter Weglassung des kennzei chnungsschwachen
Zusatzes «<ELECTRONICS» — auf Rechnungen, Auf- tragsbestétigungen und
Lieferscheinen an Kunden in der Schweiz verwendet hat. Weiter hat H. anlasslich
der Parteibefragung vom 10. Mérz 2016 bestétigt, dass das WILD-L ogo auch heute noch in
den Angeboten und Rechnun- gen verwendet wird (pag. 323). Durch die erneute
Anmeldung der Marke «WILD ELECTRONICS (fig.)» hat die Widerkl&agerin gezeigt, dass
sie die genannte Mar- ken auch weiterhin verwenden will. Die materielle Frage, ob es sich
dabei um einen rechtserhaltenden markenmassi- gen Gebrauch handelt, kann fir die
Beurteilung des schutzwirdigen Feststellungs- interesses offen bleiben, da der verletzende
Gebrauch nach Art. 13 MSchG, wel- che der Widerbeklagte der Widerkl&gerin kiinftig
vorwerfen kénnte, jeden kennzei- chenmassigen Gebrauch erfasst und weit umfassender ist,
als der rechtserhalten- de Gebrauch im Sinne von Art. 11 MSchG (MICHAEL ISLER, in:



Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, N. 53 zu Art.
13 MSchG). Insbesondere kann auch der Gebrauch eines Zeichens auf Geschaftspa- pieren
oder sonst wieim geschéftlichen Verkehr ein Markenrecht verletzen (Art. 13 Abs. 2 Bst. e
MSchG). 33. Schliesslich féllt auch der Gebrauch einer &hnlichen Firmaim geschéftlichen
Ver- kehr unter Art. 13 Abs. 2 Bst. e MSchG (ISLER, a.a.O., N. 51 zu Art. 13 MSchG) und
stellt damit moglicherweise einen verletzenden Gebrauch dar. Die Firma der Widerklagerin
lautet «C. GmbH & Co KG». Diese enthélt damit al's kennzeichnungskréftigen
Bestandteil «\WILDx». Auch diese Firmenbe- zeichnung wird von der Widerklagerin in der
Schweiz im Verhaltnis zu ihren Kun- den gebraucht (vgl. z.B. KAB 41, DB 21-26).

9 34. Fehlende Berechtigung / Stellvertreterprozess 34.1 Der Widerbeklagte bringt vor, der
Widerkl&gerin sei es ausdriicklich untersagt, in der Schweiz eine Marke mit dem
Bestandteil «\WILD» fur Mikroskope und Vermessung zu benutzen. Dabei verweist er auf
die Nutzungs- und Abgrenzungsvereinbarung vom 9. Februar 1995 zwischen der LeicaAG
und der Wild Karnten GmbH (KAB 21). Aufgrund der gemachten Abgrenzung sei es der
Wild Karnten GmbH nach wie vor ausdriicklich untersagt, die Marke «WILD
HEERBRUGG» zu nutzen. Auch deshalb fehle das Rechtschutzinteresse an der
widerklagewei se geltend gemachten Ldschung. Der entsprechende Prozess muisste
alenfalls von der Leica gefuhrt werden (Schlussvortrag Rz. 19 ff., pag. 422 f.; vgl. auch
erster Parteivortrag pag. 283 f.). Weiter fuhrt der Widerbeklagte aus, dass Drittinteressen
fur die Begrindung enes Rechtsschutzinteresses nicht ausreichten. Die Widerkl&gerin sei
an der bereits seit 2007 gel6schten Marke «WILD HEERBRUGG (fig.)» nie berechtigt
gewesen und es habe auch nie eine gesellschaftliche Verbindung zwischen der
Widerkl&gerin und der ehemaligen Inhaberin der Marke bestanden (Schlussvortrag Rz. 22
ff., pag. 423). 34.2 Die Widerkl&gerin beruft sich zur Begriindung ihres
Feststellungsinteresses nicht auf eine Berechtigung an der Marke «WILD HEERBRUGG»,
sondern auf die Zeichen «WILD ELECTRONICS» bzw. «WILD» (vgl. erster Parteivortrag
pag. 262; Schlussvortrag Rz. 27 ff., pag. 447 f.). Damit macht die Widerkl&gerin auch kein
fremdes Rechtsschutzinteresse geltend. Weiter ist dadurch auch unerheblich, inwiefern die
Verwendung der Marke «WILD HEERBRUGG> in der Abgrenzungsvereinbarung vom 9.
Februar 1995, an welcher tiberdies keine der Parteien des vorliegenden Verfahrens beteiligt
war, geregelt worden ist (KAB 21). 35. Zustimmung der Berechtigten 35.1 Der
Widerbeklagte ist weiter der Auffassung, dass ein schutzwiirdiges Interesse auch deshalb zu
verneinen sei, weil sich die Leicain einer Nichtangriffsklausel (KAB 64) verpflichtet habe,
die vom Widerbeklagten hinterlegte Marke nicht anzugreifen. Kein Mitglied der

L eica-Gruppe solle/kénne gegentiber dem Widerbeklagten Rechte aus dem Zeichen
«WILD» ableiten (Schlussvortrag Rz. 25 ff., pag. 424). 35.2 In der Vergleichsvereinbarung
vom 14. Juni 2012 zwischen der Leica Microsystems Holdings AG und dem
Widerbeklagten verpflichtete sich die Leica Microsystems Holdings GmbH, aus der
Anmeldung, Registrierung und/oder Benutzung der Marken «LEITZ>» und/oder «WILD>»
keine Rechte gegen die Registrierung und Benutzung der «WILD» Marken herzuleiten
(KAB 64 § 4). Weiter verpflichteten sich beide Parteien, die Verpflichtungen aus dieser
Vereinbarung an Erwerber, Lizenznehmer oder andere Nutzungsberechtigte aufzuerlegen
(KAB 64 § 6). 35.3 Die Argumentation des Widerbeklagten geht insofern fehl, als dass die
Leica Geosystems AG (und nicht die Leica Microsystems Holdings AG) die
Rechtsnachfolgerin der Leica AG ist (KAB 9), welche letzte Inhaberin der bis 2007
eingetragenen Marke CH-Nr. 356 520 «WILD HEERBRUGG (fig.)» (gel6scht) war (KAB
7) und es auch die Leica Geosystems AG ist, welche nach wie vor Interesse am Zeichen



«WILD» hat (vgl. E. 39.4 unten). Die Leica Geosystems AG war nun

10 aber an der Vergleichsvereinbarung vom 14. Juni 2012 nicht beteiligt. Vor diesem
Hintergrund ist nicht anzunehmen, dass die Leica Microsystems Holdings AG in genannter
Vergleichsvereinbarung die ganze «L eica-Gruppe» rechtsgiiltig zu einem Nichtangriffspakt
gegentber dem Widerbeklagten verpflichten konnte. Ohnehin wurde die Vereinbarung zu
einem Zeitpunkt abgeschlossen (14. Juni 2012), als die Muttergesellschaft der
Widerklagerin, die Wild Kérnten GmbH, bereits 1angst aus der Leica-Gruppe
ausgeschieden war (1995; vgl. E. 37.8 unten). Bel diesem Ergebnis kann offen bleiben, ob §
4 der Vergleichsvereinbarung auch Missbrauchstatbestéande erfasst, oder sich einzig auf
relative Ausschlussgrunde bezieht (vgl. Schlussvortrag Widerklagerin Rz. 39, pag. 451). V.
Verwirkung der Anspriiche

E.36.1

Der Widerbeklagte bringt weiter vor, dass er bereits am 13. Oktober 2007 die
Wortbildmarke «Wild Heerbrugg» CH-Nr. 567 937 (geldscht) und am 14. Juli 2011 die
Wortmarke «Wild Heerbrugg» CH-Nr. 624 864 angemeldet habe. Nachdem die
Widerklagerin Uber sechs bzw. Gber zwei Jahre nichts gegen diese Marken einzu- wenden
gehabt habe, vermdge sie nicht darzutun, weshalb sie nun pl6tzlich doch ein schutzwirdiges
Interesse haben sollte, um gegen diese Marken, die sie in den letzten sechs Jahren nicht
gestort hatten, vorzugehen (Schlussvortrag Rz. 28, pag. 425).

E. 36.2

L 6schungsanspriiche aus Markenrecht konnen aufgrund von Art. 2 des Zivilge- setzbuches
(ZGB; SR 210) untergehen, wenn sie zu spéat geltend gemacht werden. Eine Verwirkung
wegen verspéteter Rechtsaustibung ist jedoch nicht leichthin an- zunehmen, weil gemass
Art. 2 Abs. 2 ZGB ein Recht nur dann nicht geschiitzt wer- den darf, wenn sein Missbrauch
offenbar ist (BGE 109 Il 338 E. 2a; FRICK, a.a.O., N. 59 zu Vor Art. 51a-60 M SchG). Die
Verwirkung bedingt den effektiven Ge- brauch des strittigen Zeichens durch den Verletzer
(Urteil des Bundesgerichts 4A_242/2009 vom 10. Dezember 2009 E. 3.2). Weiter ist
erforderlich, dass der Be- rechtigte die Verletzung wahrend einer l[angeren Zeitdauer dul det
und der Verletzer zwischenzeitlich einen wertvollen Besitzesstand aufgebaut hat (FRICK,
aa0., N. 61 zu Vor Art. 51a-60 MSchG). Dabei beginnt die Verwirkungsfrist nicht mit
dem Ein- trag der Marke ins Register, sondern erst, sobald diese tatsachlich gebraucht wird
(Urteil des Bundesgerichts 4A_242/2009 vom 10. Dezember 2009 E. 3.2; FRICK, a.a.O.,
N. 66 zu Vor Art. 51a-60 MSchG).

E. 36.3

Da der Widerbeklagte den Gebrauch der streitgegenstandlichen Marke «WILD
HEERBRUGG» noch nicht aufgenommen hat, hat die Verwirkungsfrist fur die Wi-
derkl&gerin noch nicht zu laufen begonnen. Kommt hinzu, dass der Widerbeklagte sich
aufgrund der fehlenden Marktaktivitdt auch noch keinen wertvollen Besitzess- tand
aufgebaut hat. Damit ist vorliegend nicht davon auszugehen, dass die Wider- klégerin ihr
Recht auf Geltendmachung der Nichtigkeit der Marke des Widerbeklag- ten verwirkt hat.

11 VI. Sachverhalt

E.37
Die Vorgeschichte



E.37.1

Die vorliegend strittige Marke des Widerbeklagten geht auf das 1921 gegriindete
Unternehmen «Heinrich Wild, Werkstétte fir Feinmechanik und Optik, Heerbrugg» zurtick,
wel ches optisch-mechani sche V ermessungsinstrumente herstellte (KAB 1). Dieses wurde
1954 in Wild Heerbrugg AG umbenannt (KAB 1).

E.37.2

1970 grundete die Wild Heerbrugg AG als Tochterunternehmen die Wild Kérnten GmbH in
Klagenfurt, mit Standort in Volkermarkt (KAB 1).

E.37.3

1972 beschlossen die Unternehmen Wild Heerbrugg AG und die Ernst Leitz GmbH in
Deutschland eine Kooperation fur Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Mi-
kroskopen und verwandten optischen Instrumenten (KAB 1). 1986 wurde der WILD
LEITZ-Konzern gegrindet (KAB 1).

E.374

Am 13. April 1987 hinterlegte die Wild Heerbrugg AG die Wortbildmarke « WILD
HEERBRUGG (fig.)» CH-Nr. 356 520 (gel6scht) fur Waren und Dienstleistungen der
Klasse 9 (Klageantwort Rz. 66, pag. 61; Replik Rz. 48, pag. 122). Als diese nach Ablauf der
Schutzdauer (13. April 2007) am 19. November 2007 gel 6scht wurde, war die LeicaAG
deren Inhaberin (KAB 7=RB 3 = RB 16).

E.375
1989 wurde die Wild Heerbrugg AG in Wild Leitz AG, Heerbrugg, umbenannt (KAB 1).

E. 376

1990 wurde die WILD LEITZ-Gruppein die LeicaHolding B.V. Uberfuhrt (KAB 1;
Klageantwort Rz. 19, pag. 43; Replik Rz. 16, pag. 109).

E.37.7

In der Folge wurde die Wild Leitz AG (ehemals: Wild Heerbrugg AG) zuerst in Leica
Heerbrugg AG (1990), danach in Leica AG (1992) und schliesslich in Leica Geo- systems
AG (1997) umfirmiert (KAB 9).

E.37.8

1995 wurde die Wild Kéarnten GmbH an die ARBEO Industriebeteiligungen GmbH
verkauft (KAB 1). In der Nutzungs- und Abgrenzungsvereinbarung vom 9. Februar 1995
(KAB 21) regelten die Leica AG und die Wild Karnten GmbH die Verwendung der
Bezeichnung «WILD» und «WILD KARNTENS. In der genannten Vereinbarung sahen die
Parteien insbesondere vor, dass die Wild K&rnten GmbH die Bezeich- nungen «WILD>» und
«WILD KARNTEN> fur Produkte, welche das Sortiment der Leica-Gruppe nicht
konkurrenzieren, verwenden darf, nicht aber fir Theodoliten, Nivellierinstrumente und
Stereomikroskope sowie deren Zubehor (KAB 21 8§ 2 Bst. aund b).

E. 379

1997 wurde der Leica-Konzern in die drel unabhangigen Unternehmen Leica Geo- systems,
Leica Microsystems und Leica Camera aufgeteilt (KAB 23 und 24).

E. 37.10



2004 erwarb die Wild GmbH die Widerkl&gerin vom franzdsischen Lagrand- Konzern und
gliederte diese in die WILD-Gruppe ein (KAB 11; pag. 272 Z. 40 ff.). Die WILD-Guppe
entwickelt und produziert im Auftrag von Kunden Komponenten, optomechatronische
Systeme und kompl ette Geréte im Bereich der Medizintechnik und der technischen Optik
(Klageantwort Rz. 31, pag. 47 f.; KB 22; KAB 26; Aus- sage G. , pag. 274 Z. 11).
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E. 38
Die streitgegenstandlichen und damit verbundenen Marken

E. 381

Die Widerklagerin hat am 12. Juli 2004 die internationale Marke «WILD ELEC- TRONICS
(fig.)» Nr. 837 979 (gel 6scht) fur folgende Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 10
und 42 registriert (KB 5= KAB 25): 09 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrdle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils
et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, I'accumulation, le réglage
ou lacommande du courant électrique; appareils pour |'enregistrement, latransmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils a prépaiement;

cai sses enregistreuses, machines a calculer, équipement pour le traitement de I'information
et les ordinateurs; extincteurs. 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, matériel
de suture.

E. 38.2

Am 12. Mé&rz 2015 hat die Widerkl&gerin die Marke «WILD ELECTRONICS (fig.)»
CH-Nr. 675 230 fur folgende Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 10 und 42
angemeldet (Bellage 1 zur HV vom 18. Mérz 2015): 9 Wissenschaftliche, Schifffahrts-,
Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wage-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs-
und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten,
Umwandeln, Speichern, Regeln oder Kontrollieren von Elektrizitét; Geréte zur Aufzeich-
nung, Ubertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzei chnungstrager,
Schallplatten; Au- tomaten und Mechaniken fur geldbetétigte Apparate; Registrierkassen,
Rechenmaschinen, Hardware fir die Datenverarbeitung, Computer, Software;
Feuerlschgeréte.

13 10 Chirurgische, arztliche, zahn- und tierérztliche Instrumente und Apparate, kiinstliche
Gliedmassen, Augen und Zahne; orthopadische Artikel; chirurgisches Nahtmaterial.

E. 383

Der Widerbeklagte hat am 13. Oktober 2007 die Wortbildmarke «WILD HEER- BRUGG»
CH-Nr. 567 937 (gel 6scht) fur folgende Waren und Dienstleistungen der Klasse 9 hinterlegt
(KB 6): Wissenschaftliche und physikalische, Vermessungs-, fotografische, optische,
Mess-, Signal-, Prif- und Kontrollapparate und -instrumente; Unterrichtsapparate und
-instrumente; optische, feinmechani- sche, elektrische und elektronische Apparate und
Instrumente fUr die Geodasie und Mikroskopie; In- strumente und Geréte zur Erfassung,
Aufzeichnung, Verarbeitung, Ubertragung und Wiedergabe von Daten auch in grafischer
Darstellung; auf Datentrager gespeicherte Programme fir die Datenverarbel - tung



(Software); Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeréte und Computer; alle vorgenannten
Wa- ren schwel zerischer Herkunft. Die genannte Marke wurde am 24. Mai 2013 auf
Begehren des Markeninhabers wieder aus dem Markenregister geldscht (KAB 71).

E. 384

Der Widerbeklagte ist weiter Inhaber der am 14. Juli 2011 hinterlegten Wortmarke «WILD
HEERBRUGG» CH-Nr. 624 864 fur Waren und Dienstleistungen der Klas- sen 9, 10 und
42 (KB 7 = KAB 72). Die Marke wird fur folgende Waren und Dienst- leistungen
beansprucht: 9 Wissenschaftliche und physikalische Vermessungsapparate und

V ermessungsinstrumente, fotografi- sche und optische Messapparate, Signal apparate,
Prufapparate und Kontrollapparate, fotografische und optische Messinstrumente,
Signalinstrumente, Prifinstrumente und Kontrollinstrumente; Unter- richtsapparate und
Unterrichtsinstrumente; optische, feinmechanische, elektrische und elektronische Apparate
und Instrumente fir die Geodasie und Mikroskopie; Instrumente und Geréte zur Erfassung,
Aufzeichnung, Verarbeitung, Ubertragung und Wiedergabe von Daten auch in grafischer
Darstellung; auf Datentréger gespeicherte Programme fir die Datenverarbeitung
(Software); Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgerdte und Computer; alle vorgenannten
Waren schwei zerischer Herkunft. 10 Tiermedizinische und medizinische Instrumente und
Geréte zur Visualisierung und Teile dazu; alle vorgenannten Waren schwei zerischer
Herkunft.

14

E. 385

Am 16. Januar 2012 meldete der Widerbeklagte gestiitzt auf die schweizerische Basismarke
CH-Nr. 624 864, die IR-Marke Nr. 1 110 522 «WILD HEERBRUGG» an und dehnte deren
Schutz auf Japan, Singapur, USA, China, Russland und Viet- nam aus (RB 32). 39. Weitere
Marken und Verfahren 39.1 Am 19. April 2004 hat die Widerklagerin die
Gemeinschaftsmarke Nr. 003 776 739 «WILD ELECTRONICS (fig.)» angemeldet. Gegen
diese hat der Widerbeklagte am 7. August 2012 einen Antrag auf L éschung wegen
Nichtgebrauchs gestellt (KAB 66). Mit Entscheid vom 14. November 2013 erklérte das
Harmonisierungsamt fir den Binnenmarkt die Marke fur einen Teil der angefochtenen
Waren und Dienst- leistungen fur verfallen (RB 51). Gemass der Widerkl&gerin soll dieser
Entscheid weitergezogen worden sein (Duplik Rz. 127, pag. 217). 39.2 Am 26. Méarz 2009
meldete der Widerbeklagte die Marke CH-Nr. 588 544 «WILD LEITZ» (geloscht) (KAB
48) an. Daran storte sich einerseits die Esselte Leitz GmbH (RB 52) und andererseits die
Leica Microsystems (Holdings) GmbH (KAB 58; RB 25), woraufhin der Widerbeklagte die
genannte Marke am 5. Oktober 2009 wieder [6schen liess (RB 53). 39.3 Weiter hat der
Widerbeklagte am 30. September 2009 die Marke CH-Nr. 600 178 «\WILDLEITZ (fig.)»
(geloscht) (KAB 50) und am 2. Oktober 2009 die Marke CH- Nr. 597 326 «WILDLEITZ
HEERBRUGG (fig.)» (gel6scht) (KAB 49) angemeldet. Gegen diese hat die Leica
Microsystems GmbH Widerspruch erhoben (KAB 60; Klageantwort Rz. 54, pag. 57; Replik
Rz. 39, pag. 118f.). 39.3.1 Mit Schreiben vom 11. August 2010 bot die Leica Microsystems
GmbH dem Wi- derbeklagten fur die Loschung der beiden Marken CHF 10° 000 an und
verlangte von diesem die Erklarung, keine weiteren Marken wie «\WILDLEITZ», «LEITZ>»,
«LEITZ HEERBRUGG» und dergleichen anzumelden (RB 4). 39.3.2 In einem weiteren
Schreiben vom 13. September 2010 an den Widerbeklagten (RB 5) bestand die Leica
Microsystems GmbH darauf, dass der Widerbeklagte eine Erklarung unterzeichne, dass er



keine weiteren Marken wie «\WILDLEITZ», «LEITZ», «LEITZ HEERBRUGG» oder
«LEICA>» und vergleichbare Marken anmel- de. In der beiliegenden Erklarung sollte der
Widerbeklagte erklaren, dass er kinftig keine Markenanmel dungen tétige, welche die
Begriffe «LEITZ», <cHEERBRUGG», «WILD», «\WILDLEITZ>» oder «LEICA>» enthielten.
39.3.3 Mit Schreiben vom 8. November 2010 liess der Widerbeklagte mitteilen, er unter-
zeichne die Erklarung nur, sofern darin einzig «\WILDLEITZ», «LEITZ», «LEITZ

15 HEERBRUGG» und «L EICA» enthalten seien und die Ubrigen Marken (<HEER-
BRUGG» und «WILD») wieder gestrichen wirden (RB 6 = RB 35). 39.3.4 Mit Schreiben
vom 23. November 2010 unterbreitete der gemeinsame Rechts- vertreter der Leica
Microsystems GmbH und der Leica Geosystems AG dem Wi- derbeklagten einen
Vergleichsvorschlag (KAB 61 = RB 8). Dieser sah u.a. vor, dass sich der Widerbeklagte
gegen Bezahlung einer Vergleichssumme von CHF 10° 000 verpflichten sollte, die drel
Marken CH-Nr. 567 937 «WILD HEERBRUGG (fig.)», CH-Nr. 597 326 «WILDLEITZ
HEERBRUGG (fig.)» und CH- Nr. 600 178 «WILDLEITZ (fig.)» sowie ale auf ihn
lautenden Marken mit den Be- standteilen «LEICA», «LEITZ», «\WILD», «WILDLEITZ>»,
«WILD HEERBRUGG», «WILDLEITZ HEERBRUGG» und «LEICA HEERBRUGG» zu
|6schen und die An- meldung solcher Marken kiinftig zu unterlassen. 39.3.5 Mit Schreiben
vom 15. Dezember 2010 teilte der Widerbeklagte mit, dass das un- terbreitete
Vergleichsangebot weit tiber den bisherigen Verhandlungsgegenstand hinausgehe und ein
solch grosserer Verzicht nur gegen Anpassung der Vergleichs- summe erfolgen konne (RB
9 und 10). 39.3.6 Am 20. Dezember 2010 unterbreiteten die Leica Microsystems GmbH
und die Lei- ca Geosystems AG dem Widerbeklagten ein angepasstes V erglei chsangebot, in
welchem insbesondere die Vergleichssumme auf EUR 10°000 erhoht worden war (KAB 62
= RB 11). 39.3.7 In seinem Antwortschreiben vom 11. Januar 2011 erwiderte der
Widerbeklagte, dass die Vergleichssumme hinsichtlich der Marke «WILD HEERBRUGG»
erheblich hoher auszufallen habe, mindestensin einem Bereich von CHF 50°000.00, da es
sich um eine rechtsmittelsichere Anmeldung handle, welche in die Erledigung der hangigen
Widerspruchsverfahren miteinbezogen werden solle (KAB 63 = RB 14). 39.3.8 Mit Klage
vom 11. Februar 2011 vor dem Landgericht Frankfurt beantragte der Wi- derbeklagte die
teilweise Loschung der deutschen Marke Nr. 3 054 9095 «LEITZ» der Leica Microsystems
Holdings GmbH, welche dieser als Basismarke fir die in- ternationale Registrierung Nr.
902 491 «LEITZ» dient (KAB 57, 55 und 56). 39.3.9 Am 14. Juli 2011 meldete der
Widerbeklagte die Marke CH-Nr. 617 687 «WILD- LEITZ» (geloscht) (KAB 51) und am
3. Oktober 2011 die Marke CH-Nr. 621 267 «LEITZ» (gel 6scht) (KAB 52) an. Am 16. Juli
2011 meldete der Widerbeklagte die deutschen Marken Nr. 30 2011 038 919 «LEITZ>»
(geloscht), Nr. 30 2011 038 920 «WILDLEITZ» (gel 6scht) und Nr. 30 2011 038 921
«WILDLEITZ HEERBRUGG» (gelscht) an (KAB 64 Préam- bel). Gegen diese Marken
hat die Leica Microsystems GmbH Widerspruch erhoben (KAB 64 Praambel S. 2). 39.3.10
Ein Vergleichsvorschlag in der Fassung vom 15. August 2011 sah eine Vergleichs- zahlung
von EUR 125'000 an den Widerbeklagten vor (RB 36 § 5). 39.3.11 Am 14. Juni 2012
schloss die Leica Microsystems Holdings GmbH mit dem Wider- beklagten einen
Vergleich ab, in welchem sich dieser gegen Bezahlung von

16 EUR 100000 unter anderem verpflichtete, die hangige Klage vor dem Landgericht
Frankfurt zurtickzuziehen und seine Schweizer und deutschen Marken mit dem Bestandteil
«LEITZ» zu l16schen (KAB 64 = RB 15=RB 37 88 1, 2 und 5). Weiter verpflichtete sich
die Leica Microsystems Holdings GmbH in der Vereinbarung, aus der Anmeldung,



Registrierung und/oder Benutzung der Marken «LEITZ» und/oder «WILD» keine Rechte
gegen die Registrierung und Benutzung der WILD-Marken herzuleiten (KAB 64 § 4).
39.3.12 In der Folge liess der Widerbeklagte am 12. bzw. 13. Juli 2012 seine noch ange-
mel deten Schweizer Marken (CH-Nr. 597 326 «WILDLEITZ HEERBRUGG (fig.)»,
CH-Nr. 600 178 «WILDLEITZ (fig.)», CH-Nr. 617 687 «WILDLEITZ», CH-Nr. 621 267
«LEITZ»; KAB 49-52) sowie die deutschen Marken Nr. 30 2011 038 919 «LEITZ», Nr. 30
2011 038 920 «WILDLEITZ» und Nr. 30 2011 038 921 «WILD- LEITZ HEERBRUGG»
|6schen. 39.4 Am 22. Oktober 2010 hat die Leica Geosystems AG die Schweizer Marke
CH- Nr. 614 766 «WILD» hinterlegt (DB 37) und unter Beanspruchung von deren Prio-
ritét am 20. April 2011 die deutsche Marke Nr. 30 2011 022 844 «WILD» (DB 38). 39.4.1
Gegen die Schweizer Marke CH-Nr. 614 766 «WILD» der Leica Geosystems AG reichte
der Widerbeklagte Widerspruch ein, woraufhin die Leica Geosystems AG am 25. Januar
2012 die Marke fr die beanspruchten Waren der Klasse 9 |6schen liess und das
Widerspruchsverfahren als gegenstandsl os abgeschrieben wurde (DB 37, RB 1 und 2).
39.4.2 Am 29. Februar 2012 meldete die Leica Geosystems AG die Gemeinschaftsmarke
Nr. 010 685 841 «WILDx an, unter Beanspruchung der Senioritét der deutschen Marke Nr.
30 2011 022 844 «WILDx» (DB 38; KAB 69). Gegen die Gemeinschafts- marke Nr. 010 685
841 «WILD», reichte der Widerbeklagte am 23. Juli 2012 Wi- derspruch ein (KAB 69).
39.4.3 Diesen Widerspruch stiitzte er auf seine am 14. Januar 2012 angemel deten Ge-
meinschaftsmarken Nr. 010 725 729 «WILD HEERBRUGG» und Nr. 010 561 595 «WILD
HEERBRUGG», welche die Prioritét der Schweizer Marke vom 14. Juli 2011 in Anspruch
nehmen und gegen welche sowohl die Leica Geosystems AG a's auch die Widerklagerin
Widerspruch eingereicht haben (KAB 67 und 68; DB 35 und 36). 39.4.4 Mit einstweiliger
Verfligung vom 22. Mé&rz 2012 verbot das Landgericht Munchen | dem Widerbeklagten auf
Antrag der Leica Geosystems AG im geschéftlichen Ver- kehr innerhalb Deutschlands
unter der Bezeichnung «WILD HEERBRUGG» gewis- se aufgeftihrte Waren und
Dienstleistungen zu bewerben bzw. bewerben zu las- sen, anzubieten bzw. anbieten zu
lassen und zu vertreiben bzw. vertreiben zu las- sen (DB 1). 39.4.5 Mit Schreiben vom 13.
August 2012 an die Leica Geosystems AG liess der Wider- beklagte durch seinen
Rechtsvertreter Vergleichsbereitschaft signalisieren, wobel entweder der Abschluss einer

K oexistenzvereinbarung oder der Erwerb der deut- schen Markeneintragung Nr. 30 2011
022 844 «WILD» durch den Widerbeklagten denkbar sei. Weiter wurde im genannten
Schreiben ausgefiihrt, dass der Widerbe- klagte sich mit Investoren im Gesprach befinde
und nicht auszuschliessen sei, dass

17 auf dem Gebiet von optischen Gerdten und V ermessungsgeraten K ooperationen mit
Geschéftspartnern aus Asien, insbesondere China und den Vereinigten Arabi- schen
Emiraten eingegangen wirden (KAB 70). 39.4.6 Am 15. Dezember 2016 hat die Leica
Geosystems AG ihren Antrag auf Erlass der einstweiligen Verfligung zuriickgenommen
(Beilage 1 zur Eingabe vom 5. Januar 2017). 40. Das Projekt des Widerbeklagten respektive
der J. GmbH 40.1 Der Widerbeklagte bringt in seiner Replik und
Widerklageantwort (2013) vor, er handle zusammen mit den Initianten der J. .
Diese wollten unter der noch zu griindenden Firma ein neues optisches Medizingerat auf
den Markt bringen und seien personlich seit geraumer Zeit a's Forscher und Entwickler in
diesem Bereich tétig. Die Initianten arbeiteten seit [angerer Zeit an der Ausarbeitung und
Finanzie- rung ihres Projekts, um den Markteintritt zu realisieren. Dader LeicaKonzern die
Marke «WILD HEERBRUGG» aufgegeben habe, sai die Idee aufgekommen, ihre Produkte
unter dieser Marke zu etablieren. Da die frihere Wild Heerbrugg AG in denselben



Bereichen tétig gewesen sei, in dem auch die J. ihren Markt- eintritt beabsichtige
und etliche der Initianten ausserdem personliche Verbindungen zur friheren Wild
Heerbrugg AG hétten, sei es passend erschienen, diese aufge- gebene Marke mit einem
neuen Produkt wieder auf den Markt zu bringen und da- mit quasi einen «Re-Launch» der
einstigen Marke zu vollziehen (Replik Rz. 67, pag. 130). 40.2 Der Widerbeklagte hat
Wohnsitzin K. (pag. 268 Z. 24). Im Jahr 2004 will erin L. eine
Zweigniederlassung gegriindet haben (pag. 266 Z. 22). Seit 2009 ist er als
Einzelunternehmer mit Sitzin L. und dem Zweck Rechts- und Steuerberatung zu
erbringen im Handelsregister eingetragen (KB 3). 40.3 Am 12. Dezember 2007 erkundigte
sich der Widerbeklagte bei Minister M. des Wirtschaftsministeriums
Baden-W(rttemberg nach moglichen Foérdermitteln fir drei Projekte, wovon einesim
Bereich der Medizintechnik. Fur das Projekt Medizintechnik fihrte der Widerbeklagte
dabei aus: «Entwicklung in Zu- sammenarbeit mit deutschem Forschungsinstitut und
deutscher Hightech-Firma. [...] Der Firmenstandort soll in Ulm, Laupheim oder Leutkirch
sein» (RB 38). Die Anfrage wurde mit Schreiben vom 15. Januar 2008 beantwortet (RB
39). 40.4 Mit Schreiben vom 14. Mai 2009 gelangte der Widerbeklagte erneut an das Wirt-
schaftsministerium Baden-Wurttemberg. Er erwéhnte darin die beabsichtigte Grin- dung
der J. GmbH und fragte unter Beilage einer von P. gefer- tigten (nicht
eingereichten) Projektbeschreibung an, ob eine Subventionierung des Projekts durch
Fordergelder in Frage komme (RB 40). Gemass E-Mail vom 3. Juni 2009 einer
Mitarbeiterin des Widerbeklagten an P. war im Juni 2009 ein personliches
Treffen zwischen dem Widerbeklagten und dem angeschriebenen Staatssekretdr des
Wirtschaftsministeriums Baden-Wirttemberg geplant (RB 46). 40.5 Mit Schreiben vom 7.
Juli 2009 mit dem Betreff «Existenzgriindung im medizinisch- technischen Bereich,
Unternehmensgrindung J. GmbH, K. » wandte sich der Widerbeklagte
an das Bundesministerium fur Bildung und For-

18 schung in Berlin und fragte, welche Fordermoglichkeiten fir das skizzierte Projekt zur
Verfligung stiinden (RB 41). Die Widerklagerin weist zu Recht darauf hin, dass das
genannte Schreiben nicht unterzeichnet ist (D Rz. 139). Allerdingsist auch das
entsprechende Antworts- chreiben vom Bundesministerium fur Bildung und Forschung
vom 21. August 2009 eingereicht worden, in welchem die verschiedenen Instrumente zur
Forderung von Firmengrindungen auf Bundesebene dargestellt werden (RB 42). Damit ist
davon auszugehen, dass das Schreiben vom 7. Juli 2009 verschickt worden ist. 40.6 Die
genannten Schreiben enthalten keine Hinweise auf das Zeichen «WILD HEERBRUGG».
Weiter wird darin a's beabsichtigter Firmensitz der J. Ulm, Laupheim oder
Leutkirch (RB 38) bzw. UIm (RB 41) genannt. 40.7 Weiter wandte sich der Widerbeklagte
mit Schreiben vom 8. Juli 2009 an Herrn Q. vom Grunderverbund K.

(RB 43). Diesem Schreiben legte er eine Kurzfassung des Businessplans der J.

GmbH vom 24. Juni 2009 bei (RB 44). Aus dem Businessplan geht hervor, dass die
Markteinfuhrung des zu ent- wickelnden Produktes (Mikroskop) auf November 2012
geplant war. Hinweise auf die Marke «WILD HEERBRUGG» oder auf die Schweiz lassen
sich diesem nicht entnehmen. 40.8 In RB 45-48 werden verschiedene Aktennotizen,
Schreiben, E-Mails und Bespre- chungsprotokolle aus dem Jahr 2009 aus dem Hause des
Widerbeklagten einge- reicht, in welchen es um die Ertragsplanung der J. und die
Beschaffung von Fordermittel von den bereits genannten Akteuren (Grinderverbund

K. , Bund, Baden-Wrttemberg) geht. Im Protokoll der Besprechung vom 3.
August 2009, an welcher u.a. P. und der Widerbeklagte teilgenommen haben,



wird die Marke «WILD HEERBRUGG» erstmals erwahnt: Uber diese Marke sollein die
angedachten Méarkte eingedrungen werden (RB 48 S. 1 Ziff. 4). An anderer Stelle wird die
Marke al's «Joker» bezeichnet und festgehalten, dass eine alte bekannte Marke, den Ein-
stieg erleichtern solle (RB 48 S. 3 Ziff. 10). Ebenfalls wird im genannten Protokoll
festgehalten, dass der Sitz der Firmain Deutschland sein solle (RB 48 S. 3 Ziff. 11). 40.9
Der Widerbeklagte hat mit der R. GmbH einen auf den 1. Juli 2010 in Kraft
tretenden Lizenzvertrag geschlossen, mit welchem die R. GmbH gegen Zahlung
einer Lizenzgebihr (einmalig EUR 4000 + EUR 40 je verkauftem Gerét), dem
Widerbeklagten mit gewissen Ausnahmen, eine ausschliessliche Li- zenz an der deutschen
Marke «Wild-EX» Nr. 399 39 301 fir das Gebiet der Bun- desrepublik Deutschland fiir
samtliche Waren der Klasse 9 erteilt (RB 50). 40.10 Am 16. Januar 2012 meldete der
Widerbeklagte gestiitzt auf die schweizerische Basismarke Nr. 624 864 «WILD
HEERBRUGG», die IR-Marke Nr. 1 110 522 «WILD HEERBRUGG>» an und dehnte deren
Schutz auf Japan, Singapur, USA, China, Russland und Vietnam aus (RB 32). Die
genannten Lander teilten in der Folge mit, dass der Marke Schutz gewahrt werde (RB 33).

19 Nach unbestritten gebliebener Darstellung der Widerklagerin belaufen sich die Kos- ten
fur die Anmeldung einer internationalen Marke in den genannten Landern auf insgesamt
CHF 2'960.00 (Auszug aus dem Kostenrechner der WIPO
http://www.wipo.int/madrid/en/fees/cal culator.jsp vom 14. M&rz 2014; DB 40). 40.11 Der
Widerbeklagte hat eine Hinterlegungsbescheinigung des IGE vom 20. Dezem- ber 2012
eingereicht, in welchem bescheinigt wird, dass P. am 19. De- zember 2012 eine
Patentanmeldung mit dem Titel «Auflicht-Objekt Vergrosse- rungs-Gerét» angemeldet hat
(RB 31). 40.12 Am 15. Oktober 2013 reichte P. eine Projektskizze zur
Entwicklung eines Mikroskops bei der V. GmbH, Projekttrager des
Bundesministeriums fur Bildung und Forschung (BMBF) ein und beantragte Fordermittel
von EUR 2'070'000 (RB 49). Als Projektleitung wird die J. , P. , ge-
nannt, als weitere Projektpartner werden das Fraunhofer Institut, das Universitéts- klinikum
Erlangen und das Universitatsklinikum Freiburg aufgefuhrt (RB 49). 40.13 Die
Replikbeilagen 43-45 sowie 48 und 49 sind mit Verfigungen vom 18. Septem- ber 2014
(pag. 248 ff.) bzw. 30. Oktober 2014 (pag. 253) in ihrer unzensierten Form als
Geschéftsgeheimnis bezei chnet worden. Soweit die Widerkl&gerin in ihrer Duplik
beanstandet hat, dass sie wegen der Schwarzung von RB 41, 43, 45, 48 und 49 insbesondere
nicht beurteilen konne, um welche Produkte es gehe und die Beilagen darum zu
«entschwérzen» oder zu entfernen seien (Duplik Rz. 140, 142, 145 und 147, pag. 220 f.),
hat dieses Argument durch den weiteren Verlauf des Verfahrens an Bedeutung eingebisst,
nachdem der Widerbeklagte offen gelegt hat, dass es um die Entwicklung und Herstellung
eines neuartigen Mikroskops ge- he (vgl. z.B. pag. 287 Bst. aund pag. 266 Z. 21). In den
genannten Beilagen, geht es jeweils um ein Operationsmikroskop. Weiter wurde der
Widerkl&gerin beziglich RB 43, 44, 45, 48 und 49 folgendes Beweisergebnis hinsichtlich
des Produktions- orts Schweiz zur Kenntnis gebracht (Entscheid vom 6. November 2015
Ziff. 11, pag. 306 f.): &) RB 44 (Businessplan vom 24. Juni 2009) enthalt keine Hinweise
auf eine Entwicklung oder Pro- duktion in der Schweiz. b) Die Widerkl8gerin/Beklagte hat
Kenntnis vom zensierten Eingabeblatt der Projektskizze vom 15. Oktober 2013 in RB 49
(vgl. Replik Rz. 75 und RB 49). Die nicht offen gelegte Projektskizze vom 15. Oktober
2013 bezieht sich im Wesentlichen auf die Phasen Forschung & Entwicklung bis zum Bau
und der Validation des Prototypens. Dem Dokument lassen sich keine Hinweise auf ei- nen
Produktionsstandort entnehmen. c) In RB 48 (Besprechungsprotokoll vom 03. August




2009) ist in Ziff. 5 des Titels,, Sonstiges* von der Produktion die Rede (vgl. S. 2 Ziff. 5
unten). Der Standort der genannten Kooperationspartner be- findet sich in Deutschland. RB
43 und 45 enthalten keine entsprechenden Hinweise. 40.14 Am 10. April 2014 wurde die
J. GmbH mit SitzinK. zur Eintra- gung in das Handel sregister
angemeldet. Als Geschéftsfuhrer wurde P. und U. bestellt (KB 54 Ziff.
[11). Neben den beiden Genannten ist W. Gesellschafterin der J. GmbH
(KB 54 ziff. V).

20 40.15 Weiter liegt ein Finanzierungsvorschlag der Kreissparkasse Biberach vom 11.
April 2014 vor (KB 57 Entwicklungs- und Grundungsfinanzierung der J. GmbH).
40.16 Mit Wirkung zum 15. April 2014 schlossen der Widerbeklagte und die J.

GmbH einen Lizenzvertrag tber die Schweizer Wortmarke «WILD HEERBRUGG»
CH-Nr. 624 864, die IR-Marke Nr. 1 110 522 «WILD HEERBRUGG» sowie die
Gemeinschaftsmarken Nr. 010 725 729 «Wild Heerbrugg» und Nr. 010 561 595 «WILD
HEERBRUGG» (KB 55). 40.17 In der Hinterlegungsbescheinigung vom 1. Juli 2014
bescheinigt das IGE, dass P. am 29. Juni 2014 eine schweizerische
Patentanmeldung mit dem Titel «Stereo-Objektvergrosserer zur Abbildung eines Objekts»
angemeldet hat (KB 56). 40.18 Im Herbst 2014 wandte sich die J. GmbH an die
T. GmbH und ersuchte um eine grobe K ostenschétzung fur die Entwicklung und
Konstruktion ei- nes Stativs fur die Mikroskope (KB 58). Dabel wurde im Vorfeld von den
beiden genannten Unternehmen eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterzeichnet (KB 59).

40.19 G. , Geschéftsfuhrer der Widerklagerin, sagte aus, dass bel der Bespre-
chung anfangs Oktober 2014, die Unterlagen auch nach der ersten Nachbesserung durch
Herrn P, aus einer Handskizze und aus eineinhalb Seiten, wie sie jedem Prospekt

von Konkurrenzprodukten zu entnehmen seien, bestanden hétten (pag. 271 Z. 36 ff. und
pag. 273 Z. 15). Er sei der Uberzeugung, dass das Projekt sehr weit von einer
vermarktungsfahigen Entwicklung weg sei und er halte es fur sehr unwahrscheinlich, dieses
Produkt zu launchen (pag. 271 Z. 42 f.). Sie seien nach einem Angebot fur die Fertigung
dieser Produkte in Osterreich angefragt wor- den (pag. 272 Z. 4 f.). Dass die Produktion

auch in der Schweiz stattfinden solle, habe Herr P. nicht erwahnt (pag. 273 Z. 38
ff.). 40.20 Weiter haben die J. GmbH und die X. AG am 6. April 2016
eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterzeichnet. Bei der X. handelt es sich

gemass der Vereinbarung um ein Unternehmen, welchesim Bereich Metallbearbei- tung
sowie in der Montage von Baugruppen speziaisiert ist. Weiter ist in der Ver- einbarung
festgehalten, dass die J. GmbH die Fertigung und den Vertrieb optischer Geréte
mit hoher Qualitéat aus Schweizer Produktion plane (Beilage 4 zur Noveneingabe vom 12.
April 2016). 40.21 Am 8. April 2016 hat die Y. einen Projektvorschlag fur ein
Operationsmi- kroskop erstellt, welcher die Phasen Machbarkeit, Spezifikation, Design und
Proto- typen enthélt (Beilage 3 zur Noveneingabe vom 12. April 2016 bzw. Beilage 3 zur
Eingabe vom 27. April 2016). In diesem Zusammenhang hat der Widerbekl agte bemerkt,
dass Lieferant der Elek- tromotoren der Schweizer Prézisions-Hersteller AA. in
AB. sei, zu welchem langjdhrige Beziehungen bestiinden (Eingabe vom 27. April
2016, pag. 345). Allerdings hat der Widerbeklagte nicht dargelegt, weshalb es sich bei
dieser neuen Behauptung um ein zul&ssiges Novum handelt. Damit bleibt dieses
Vorbringen als verspatet unbeachtlich.

21 40.22 Am 31. Dezember 2016 hat die J. GmbH dem Ministerium fir Finanzen
und Wirtschaft von Baden-Wurttemberg einen Antrag auf Innovationsgutscheine fir ein



«Motorisiertes Stereo-Objektiv fur industrielle Digital-Kameras» gestellt (Beila- ge 5 zur
Eingabe vom 5. Januar 2017). Darin fuhrt sie aus, dass das geplante Vor- haben mit der

Y. , dl's F& E-Einrichtung umgesetzt werde (S. 3 Ziff. 7). 40.23 AlsBeilage 1 der
Noveneingabe vom 30. Januar 2017 hat der Widerbeklagte ein undatiertes Foto eingereicht,
welches ein Funktionsmuster des 3D-Kamera- Operationsmikroskops darstellen soll,
welchesim Januar 2017 an der Universitét Freiburg (D) vorgefiihrt worden sein soll (vgl.
pag. 366). Aufgrund der erkennbaren Eigenschaften kann es sich beim abgebildeten Gerét
um ein Operationsmikroskop handeln. Ob es dabei um ein herkdmmliches Mikro- skop
handelt, oder ob dieses digitale Eigenschaften aufweist, lasst sich dagegen nicht beurteilen,
ist aber fur das vorliegende Verfahren auch unerheblich. 40.24 Beilage 3 zur Noveneingabe
vom 30. Januar 2017 enthalt einen E-Mail-Verkehr zwischen P. und der
Assistentin des arztlichen Direktors der Klinik fur Plastische und Handchirurgie der
Uniklinik S. zur Vorfuhrung des Funkti- onsmusters des 3D Kamera
OP-Mikroskops am 25. Januar 2017. Die Widerkl&gerin hat aufgrund der wechselnden
Schriftart, nicht parallel verlau- fender Zeilen sowie aufscheinender Linien die Authentizitét
der E-Mail bestritten (Eingabe vom Rz. 14 ff. pag. 376). Der Widerbeklagte erklart die
uneinheitliche Darstellung und die angedeuteten Linien mit der Software und hat die
fragliche E- Mail in einer iPad-Version erneut zu den Akten gereicht (Beilage 2 zur Eingabe
vom 21. Februar 2017). Die neu eingereichte E-Mail enthélt keine Anhaltspunkte, aufgrund
welcher an deren Echtheit gezweifelt werden musste. 40.25 Am 26. Januar 2017 haben die
J. GmbH und die AC. AG mit Sitzin AD. eine
Vertraulichkeitsvereinbarung unterzeichnet (Beilage 5 zur Noveneingabe vom 30. Januar
2017). Mit dieser sei die J. GmbH betref- fend Lichtsystem in Kontakt (pag. 367).
40.26 Am 26. Januar 2017 hat die X. AG der J. GmbH Rechnung Uber
CHF 2'120.00 fur 2x Verbindungselement, 1x Befestigungsplatte, 2x Abstand- halter, 1
Halterung Kamera, 1 Schwenkvorrichtung, 1 Halterung Kamera, 2 Winkel, 1
Computerwinkel und 1 LED Halterung gestellt (Beilage 6 zur Noveneingabe vom 30.
Januar 2017). Die gemass Rechnung gelieferten Gegenstande konnten zur Umristung eines
herkdmmlichen Operationsmikroskops auf ein digitales Operationsmikroskop ge- braucht
worden sein. Dies spricht — zusammen mit den Beilagen 1 und 3 der Ein- gabe vom 30.
Januar 2017 sowie der Beilage 2 zur Eingabe vom 21. Februar 2017 — dafir, dass die

J. GmbH im Jahr 2017 Uber ein Funktionsmuster eines digitalen
Operationsmikroskops verflgte und dafir, dass die Rechnung der X. damit in
Zusammenhang steht. Allerdings ergibt sich aus der Angabe des Widerbeklagten zum
Materialwert von ca. CHF 7000 (Eingabe vom 30. Januar 2017 Ziff. 3, pag. 368) sowie der
eingereichten Rechnung auch, dass die J. GmbH mit der Entwicklung des
digitalen Operationsmikroskops erst am Anfang steht.

22 40.27 Im Ubrigen wird firr die Zulassigkeit der neu eingereichten Beweismittel des
Wider- beklagten, welche sich auf das Projekt beziehen auf die Verfigung vom 2. April
2017 verwiesen (pag. 395), an welcher festgehalten wird (Zulassung der Beilagen zu den
Noveneingaben vom 12. April 2016, 27. April 2016, 5. Januar 2017, 30. Ja- nuar 2017 und
21. Februar 2017 als zulassige Noven, mit Ausnahme der Beilagen 1-2 zur Noveneingabe
vom 12. April 2016, Beilagen 1-2 zur Eingabe vom 27. April 2016 und Beilage 1 zur
Noveneingabe vom 21. Februar 2017). V1. Parteivorbringen zur rechtsmissbrauchlichen
Markenhinterlegung 41. 41.1 Die Widerkl&gerin bringt vor, die Markenanmeldung durch
den Widerbeklagten sei missbrauchlich gewesen und damit nichtig. Der Widerbeklagte
habe niemals die Absicht gehabt, die Marke fiir die beanspruchten Waren schwei zerischer



Herkunft und Dienstleistungen zu gebrauchen. Damit habe er die Marke durch falsche An-
gaben zum beabsichtigten Herkunftsort der Waren erschlichen (Schlussvortrag Rz. 54 ff.,
pag. 457 ff.). Weiter sei die Markenanmeldung auch wegen Fehlens der Gebrauchsabsicht
nichtig (Schlussvortrag Rz. 63 ff., pag. 459 ff.) und schliesslich seien vorliegend auch die
V oraussetzungen einer Wiederholungsmarke erfullt (Schlussvortrag Rz. 69 f., pag. 4601.).
41.2 Der Widerbeklagte vertritt die Auffassung, dass keine bosglaubige Anmeldung vor-
liege, dadie Marke mit Einverstandnis der ehemals Berechtigten hinterlegt worden sei
(Schlussvortrag Rz. 33, pag. 426 f.). Weiter habe auch nie eine Behinderung der
Widerkl&gerin stattgefunden, da diese kein Interesse an der Marke WILD HEERBRUGG
habe und auch das Zeichen WILD ELECTRONICS nicht marken- méssig verwende
(Schlussvortrag Rz. 31, pag. 426). Zudem befinde sich die Marke noch in der
Gebrauchsschonfrist bzw. liege aufgrund des vorliegenden Prozesses ein wichtiger Grund
fur den Nichtgebrauch vor. Dennoch habe der Widerbeklagte aber stets seine
Gebrauchsabsichten kundgetan und diese Absicht mit verschiede- nen Unterlagen
dokumentiert. Die fehlende Gebrauchsabsicht sei von der Wider- klégerin nachzuweisen
(Schlussvortrag Rz. 34 ff., pag. 427 f.; Rz. 43 ff., pag. 430). Schliesslich liege auch keine
rein defensive Wiederholungsmarke vor, wofir wie- derum die Widerkl&gerin die
Beweidlast trage (Schlussvortrag Rz. 37 ff., pag. 428 ff.). VII1. Rechtliche Grundlagen

E. 42
Allgemeines

E.421

Eine Markenhinterlegung ist missbréuchlich, wenn der Rechtserwerb angesichts der
konkreten, zumeist subjektiven Umstande gegen den Grundsatz von Treu und Glauben
verstosst (GASSER, a.a.0., N. 27 zu Art. 5 MSchG). Das Verbot von De- fensivmarken
findet seine Grundlage letztlich im Rechtsmissbrauchsverbot, wes- halb der Tatbestand
nicht leichthin begjaht werden darf (EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: SIWR 111/1, 2.
Aufl. 2009, Rz. 1439). Nach bundesgerichtlicher

23 Rechtsprechung kann fir registrierte Marken kein Schutz beansprucht werden, wenn
diese nicht zum Zweck des Gebrauchs hinterlegt worden sind, sondern um die Eintragung
entsprechender Zeichen durch Dritte zu verhindern (Sperrmarke), den Schutzumfang
tatséchlich gebrauchter Marken zu vergréssern (Defensivmarkei.e.S.) (BGE 127 111 160 E.
1/a; Urteil des Bundesgerichts 4A_514/2012 vom 27. Februar 2013 E. 5) oder vom
bisherigen Benutzer finanzielle oder andere Vor- teile zu erlangen (Piratenmarke) (Urteile
des Bundesgerichts 4A_429/2011 vom 23. Februar 2012 E. 3.2; 4C.82/2007 vom 30. Mai
2008 E. 2.1.4). Defensivmarken sind als nichtig zu betrachten (BGE 127 111 160 E. 1/a;
Urteile des Bundesgerichts 4C.82/2007 vom 30. Mai 2008 E. 2.1.4; 4A_429/2011 vom 23.
Februar 2012 E. 3.2; 4A_514/2012 vom 27. Februar 2013 E. 5). Neben den vom
Bundesgericht genann- ten drei Konstellationen werden auch Wiederholungsmarken, die
Markenerschlei- chung und die Hinterlegung durch Vertrauensbruch als
rechtsmissbrauchliche Mar- kenhinterlegungen qualifiziert (RIZVI/DAVID, a.a.O., N. 48 f.
und 62—68 zu Art. 5 MSchG).

E.42.2

Ob eine rechtsmissbrauchliche Hinterlegung vorliegt, hat das Gericht in einer Ge-
samtwurdigung aller Umsténde zu beurteilen (Urteile des Bundesgerichts 4A_429/2011
vom 23. Februar 2012 E. 3.2; 4C.82/2007 vom 30. Mai 2008 E. 2.1.4 mit Hinweisen).



Dabei ist die Absicht des Hinterlegers zum Zeitpunkt der Hinterle- gung der Marke
festzustellen. Massgebend sind die Absicht und die Beweggriinde des Hinterlegers zum
Hinterlegungszeitpunkt. Umstande nach der Hinterlegung kénnen berticksichtigt werden,
soweit sie Hinweise auf die Absicht des Hinterlegers im Zeitpunkt der Hinterlegung
erlauben (Urteil des Bundesgerichts 4A_242/2009 vom 10. Dezember 2009 E. 6.4 mit
Hinweisen).

E. 43
Fehlende Gebrauchsabsi cht

E.431

Das Fehlen einer Gebrauchsabsicht hat die Nichtigkeit der eingetragenen Marke zur Folge.
Die Unzulassigkeit solcher Defensivmarken ist, neben der Nichtaufnah- me des Gebrauchs
(Art. 12 Abs. 1 MSchG), ein eigensténdiger Tatbestand fir den Verlust des Markenrechts
und der jeweilige Inhaber der Defensivmarke kann sich nicht auf die Benutzungsschonfrist
berufen, andernfalls sich die Frage der Nichtig- keit von Defensivmarken ertibrigen wiirde.
Soweit die Missbrauchlichkeit einer Markeneintragung in Frage steht, héalt die Bestimmung
von Art. 12 Abs. 1 MSchG die Parteien nicht davon ab, sich auf sdmtliche Umstande zu
berufen, die fir einen Missbrauch sprechen kénnen (Urteile des Bundesgerichts
4A_429/2011 vom 23. Februar 2012 E. 3.2; 4C.82/2007 vom 30. Mai 2008 E. 2.1.5). In
diesem Rah- men kann eine fehlende Geschéftstétigkeit oder ein fehlender Gebrauch der
Marke ein zu wirdigendes Indiz darstellen (Urteil des Bundesgerichts 4C.82/2007 vom 30.
Mai 2008 E. 2.1.5). Das Bundesgericht und die herrschende L ehre verlangen eine
Gebrauchsabsicht zum Hinterlegungszeitpunkt (GASSER, a.a.O., N. 24 zu Art. 5 MSchG).
Im Zeitpunkt der Markenhinterlegung gentigt eine abstrakte Gebrauchsabsicht (LARA
DORIGO, in: Markenschutzgesetz [M SchG], Noth/Buhler/Thouvenin [Hrsg.], 2. Aufl.
2017, N. 7 zu Art. 28 MSchG; MATTHIAS BEBI, Gebrauchsabsicht bei Marken, in: sic!
2012 S. 610 ff., S. 611 Ziff. I11). Ausreichend ist bereits die Absicht die Marke durch einen

24 Lizenznehmer oder sonstigen Dritten innerhalb von grundsétzlich finf Jahren ge-
brauchen zu lassen (GASSER, a.a.0., N. 24 zu Art. 5 MSchG mit Hinweisen).

E.43.2

Grundsétzlich tragt digjenige Partei die Beweidast fur die fehlende Gebrauchsabsicht, die
sich auf den Nichtigkeitsgrund der Defensivhinterlegung beruft. Dabei ist jedoch zu
beachten, dass es sich bei der fehlenden Gebrauchsabsicht um eine negative und Uberdies
innere Tatsache handelt, die kaum positiv bewiesen werden kann. Daher darf von der
Gegenseite im Rahmen der Mitwirkungspflicht verlangt werden, dass sie die Griinde
dokumentiert oder zumindest behauptet, wieso die Hinterlegung in ihrem konkreten Fall
trotz der Ungereimtheiten, welche die Klagerseite dargetan hat, Teil einer auf Fairness
beruhenden Markenstrategie bildet. Erscheint dem Richter diese Erklérung als
unglaubwiirdig, so muss der abstrakte Nachweis der typischerweise defensiven
Konstellation im Rahmen der Gesamtwrdigung gentigen (Urteil des Bundesgerichts
4A_429/2011 vom 23. Februar 2012 E. 5.1).

E.44

Markenerschleichung Die Markenerschleichung ist dadurch gekennzeichnet, dass der
Anmelder der Mar- ke die Eintragung durch bewusst falsche Angaben erreicht, zum
Beispiel durch ge- faschte Unterlagen oder durch das Verschweigen wichtiger Tatsachen



(RIZ- VI/IDAVID, a.a.0., N. 62 zu Art. 5 MSchG; vgl. auch GASSER, aa.O., N. 31 zu Art.
5MSchG). In einer entsprechenden Feststellungs- oder L éschungsklage ist somit
vorzutragen, dass der Zeichenhinterleger eine fur ihn erkennbar schutzunfahige Marke
angemeldet habe und mit diesem erschlichenen Zeichen die Mitbewerber behindere
(RIZVI/DAVID, aa.0O., N. 62 zu Art. 5 MSchG). Entscheidend ist, ob im Einzelfall die
Anmeldung aus besonderen Griinden zu missbilligen ist. Markenzei- chen, die durch
Erschleichung erworben worden sind, sind nichtig (RIZVI/DAVID, aaO., N. 63 zu Art. 5
MSchG).

E. 45
Piratenmarke

E.45.1

Eine Piratenmarke liegt vor, wenn ein Zeichen ohne Gebrauchsabsicht und ledig- lich
deshalb hinterlegt wird, um einen anderen, der das Markenzeichen im In- oder Ausland
benttzen mochte, zu einem Kauf oder einer Lizenzierung zu bewegen (RIZVI/DAVID,
aa0., N. 57 zu Art. 5 MSchG).

E.45.2

Ein starkes Indiz fir eine Defensivmarke ist auch das reine Verwertungsziel. Wer eine
Marke mit der einzigen Absicht hinterlegt, spdter vom mutmasslichen Interes- senten einen
Kaufpreis aushandeln zu kdnnen, bezweckt keinen ernsthaften Ge- brauch. Deshalb kdnnen
Verkaufsangebote ein Indiz fir eine nichtige Defensivmar- ke darstellen, wobei aber nicht
ubersehen werden darf, dass der Verkauf auch eine vollig legitime VergleichslGsung
darstellen kann (MARBACH, a.a.O., Rz. 1444).

E. 453

Zwar trifft es zu, dass sich aus einer behaupteten Abgabe von Verkaufsofferten nicht «ohne
welteres» auf elne rechtsmissbrauchliche Markenhinterlegung schlies- sen lasst. War jedoch
das Aushandeln eines Kaufpreises bzw. die Starkung der V erhandlungsposition der
eigentliche Beweggrund zur Markeneintragung und nicht der ernsthafte Gebrauch dieser
Marke, so wére die Eintragung als rechtsmiss-

25 brauchlich und die eingetragene Marke a's nichtig zu betrachten (Urteil des Bun-
desgerichts 4C.82/2007 vom 30. Mai 2008 E. 2.2.3).

E. 46
Wiederholungsmarke

E.46.1

Eine Wiederholungsmarke ist eine Marke, deren Schutz trotz Fehlens einer Ge-
brauchsabsicht fortwahrend aufrechterhalten werden soll, indem sie in der hinter- legten
oder einer ahnlichen Form fur gleiche oder gleichartigte Waren bzw. Dienst- |eistungen
jewells rechtzeitig vor oder auch noch nach dem Ablauf der Gebrauchs- schonfrist durch
den Markeninhaber erneut hinterlegt wird (GASSER, a.a.O., N. 43 zu Art. 5 MSchG).

E. 46.2

Keine Wiederholungsmarke liegt dagegen bei einer Mehrzahl von gleichlautenden
Markeneintragungen des gleichen Markeninhabers vor, wenn sich die beanspruch- ten
Waren- und Dienstleistungsverzei chnisse Uberschneiden, solange nicht anzu- nehmenist,



dass kein Gebrauch der Marke beabsichtigt ist (GASSER, a.a.O., N. 45 zu Art. 5 MSchG;
zustimmend RIZVI/DAVID, aa.O., N. 68 zu Art. 5 MSchG).

E. 46.3

Unter einer Wiederholungsmarke versteht man die erneute Hinterlegung einer iden- tischen
oder quasi-identischen Marke kurz vor Ablauf der Gebrauchsschonfrist ei- ner bereits
eingetragenen Marke des gleichen Inhabers (RIZVI/DAVID, a.a.O., N. 66 zu Art. 5
MSchG). Weil die Wiederholungsmarke das Markengebrauchserfordernis von Art. 12
MSchG umgeht, ist sie missbrauchlich und nichtig (RIZVI/DAVID, a.a.O., N. 67 zu Art. 5
MSchG). Die kaskadenhafte Neuanmeldung kurz vor Ablauf der Gebrauchsschonfrist
deutet auf eine rein defensive Hinterlegung hin (MARBACH, a.a.O., Rz. 1443). I X.
Wirdigung

E. 47

Das Gericht kommt aus den nachfolgend genannten Griinden zum Schluss, dass dem
Widerbeklagten zum Zeitpunkt der Hinterlegung der Marke «WILD HEER- BRUGG» der
Wille fehlte, die Marke geméss Registereintrag zu gebrauchen:

E.47.1

Der Widerbeklagte hat vor der streitgegenstandlichen Marke bereits die Marke «WILD
HEERBRUGG» CH-Nr. 567 937 (gel 6scht) hinterlegt, welche er nicht ge- braucht hat.

E.47.11

Der Widerbeklagte hat die am 13. Oktober 2007 eingetragene Wortbildmarke «WILD
HEERBRUGG» CH-Nr. 567 937 (gel6scht) am 24. Mai 2013 und damit un- mittelbar vor
Ablauf der Benutzungsschonfrist (26. Mai 2013) |6schen lassen. Dass diese Marke vom
Widerbeklagten je gebraucht worden ware, ist nicht behauptet worden.

E.47.12

Dennoch hinterlegte der Widerbeklagte am 14. Juli 2011 und damit knapp vier Jah- re nach
der ersten Markenanmeldung auch noch die Wortmarke «Wild Heerbrugg» CH-Nr. 624
864. Dabei bringt der Widerbeklagte zwar zu Recht vor (Schlussvortrag Rz. 38, pag. 428),
dass sich die beiden Zeichen unterscheiden. Wahrend es sich bei der streitgegenstandlichen
Marke um eine Wortmarke handelt, war das vorheri- ge Zeichen eine Wortbildmarke.
Demgegeniber sind die nicht graphischen Be- standteile identisch. Weiter bestehen
zwischen den beiden Marken Abweichungen

26 hinsichtlich der eingetragenen Waren und Dienstleistungen: Wahrend die zwi-
schenzeitlich gel 6schte dtere Marke lediglich fur Waren der Klasse 9 hinterlegt war,
beansprucht die jingere Marke neben denselben Waren fir die Klasse 9 ebenfalls Schutz
flr Waren der Klasse 10 (Tiermedizinische und medizinische In- strumente und Geréte zu
Visualisierung) und Dienstleistungen der Klasse 42 (Ent- wicklung von Hard- und Software
fur Computer, Gerdte und Instrumente, Beratung und Dienstleistungen).

E.47.13

An der Hauptverhandlung begriindete der Widerbeklagte die erneute Hinterlegung mit der
Erweiterung um eine weitere Warengruppe (pag. 267 Z. 11 ff.) und der Uberlegung, dass
allenfalls vom Operationsmikroskop eine Erweiterung auf weitere Produkte in Frage
kommen konnte (pag. 267 Z. 17 f.). Die Erweiterung einer Marke kann ein normales
Verhalten in der Geschéftsentwicklung eines Unternehmens darstellen. Allerdings fehlen



vorliegend weitere Angaben zu diesen etwaigen zu- sétzlichen Produkten und nachdem
auch zum Hinterlegungszeitpunkt der streitge- genstandlichen Marke im Juli 2011 kein
vermarktungsfahiges Produkt — weder ein Operationsmikroskop noch ein anderes Produkt —
in Aussicht stand und sich auch hinsichtlich des behaupteten Projektes lediglich erste
Anbahnungsschritte erken- nen lassen (vgl. dazu E. 47.2 unten), erscheint unglaubhaft, dass
ein berechtigtes Bedirfnis an einer Aktualisierung des Waren- und

Dienstleistungsverzei chnisses bestanden hat, um den Schutzbereich den aktuellen
wirtschaftlichen Verhaltnissen anzupassen (vgl. dazu KARIN BURGI LOCATELLI, Der
rechtserhaltende Markenge- brauch in der Schweiz, Diss. Zirich 2008, S. 1101.).

E.47.14

Inwiefern in Deutschland gewonnene Widerspruchsverfahren einen Grund fir eine
erweiterte Hinterlegung darstellen (Schlussvortrag Rz. 41, pag. 429), wird nicht dargelegt
und ist nicht nachvollziehbar. Weiter fihrt der Widerbeklagte nicht aus, um welche
Verfahren es sich dabei handelt.

E.47.1.5

Weiter rechtfertigt der Widerbeklagte die erweiterte Hinterlegung mit der expliziten
Zustimmung der Leica zur Nutzung und Registrierung der Marke «WILD HEER-
BRUGG» (Schlussvortrag Rz. 41, pag. 429). Soweit der Widerbeklagte mit der Zu-
stimmung der Leicadie Vergleichsvereinbarung mit der Leica Microsystems Hol- dings
GmbH vom 14. Juni 2012 meint, so kann diese bereits aus zeitlichen Griin- den nicht
Ursache fir die erneute Hinterlegung gewesen sein: Wahrend der Wider- beklagte die
streitgegenstandliche Marke bereits am 14. Juli 2011 hinterlegt hat, wurde die Vereinbarung
erst am 14. Juni 2012 und damit knapp ein Jahr nach der Hinterlegung abgeschlossen.

E.47.16

Damit lasst sich festhalten, dass der Widerbeklagte zwei Jahre vor Ablauf der Ge-
brauchsschonfrist seiner noch ungebrauchten Marke eine weitgehend identische Marke
hinterlegt hat, ohne fur die Erweiterung des Waren- und Dienstleistungsver- zeichnisses
eine Uberzeugende Begriindung vorzutragen. Ob es sich dabei um e- ne eigentliche
Wiederholungsmarke handelt und die Nichtigkeit der streitge- gensténdlichen Marke bereits
aus diesem Grund zu bejahen ist, kann vorliegend aufgrund der nachfolgenden
Ausfuhrungen offen bleiben. Dagegen ist dieser Um- stand und insbesondere die Tatsache,
dass der Widerbeklagte bereits seit 2007 Inhaber einer weitgehend identischen Marke war,
im Rahmen der Gesamtwiirdi- gung fur die Beurteilung, ob die Markenhinterlegung der
streitgegenstandlichen

27 Marke missbrauchlich erfolgt ist, zu Ungunsten des Widerbeklagten zu beriicksich-
tigen.
E.47.2

Weiter deuten die zeitliche Entwicklung der Geschéftstatigkeit und der fehlende Gebrauch
der Marke auf eine fehlende Gebrauchsabsicht hin.

E.47.21

Der Widerbeklagte hat nie behauptet, dass er selber die strittige Marke gebrauchen wolle.
Vielmehr sai vorgesehen gewesen, die aufgegebene Marke «WILD HEER- BRUGG» mit
€inem neuen optischen Medizingerét der J. wieder auf den Markt zu bringen



(Replik Rz. 67, pag. 130). Die J. GmbH mit Sitzin K. wurde erst am
10. April 2014 und damit fast drei Jahre nach Hinterlegung der streitgegenstéandlichen
Marke bzw. sie- ben Jahre nach Hinterlegung der ersten Marke «WILD HEERBRUGG» »
sowie rund acht Monate nach Erhebung der Widerklage gegrindet (vgl. KB 54; E. 40.14).
Ebenfalls erst auf das Jahr 2014 hin wurde der Lizenzvertrag zwischen dem Wi-

derbeklagten und der J. GmbH Uber die Marke abgeschossen (vgl. E. 40.16). In
den Jahren 2007—2009 beschrankten sich die Aktivitéten des Widerbeklagten bzw. der
(noch nicht gegriindeten) J. GmbH auf den Versuch, Férdermit- tel erhaltlich zu

machen und damit zusammenhéangende interne V organge (Busi- nessplanung,
Ertragsplanung, Besprechungen, etc.; RB 45-48). Danach geriet das Projekt bis 2013 ins
Stocken (Replik Rz. 75, pag. 134). Nach der Hinterlegung der streitgegenstandlichen Marke
am 14. Juli 2011 entfalte- ten der Widerbeklagte bzw. die J. folgende Aktivitaten:
Im Jahr 2012 wurde die IR-Marke Nr. 1 110 522 «WILD HEERBRUGG» angemeldet und
deren Schutz auf verschiedene Lander ausgedehnt (vgl. E. 40.10) und ein Patent fir die
Schweiz angemeldet (vgl. E. 40.11), 2013 wurde wiederum in Deutschland um Fordermittel
ersucht (vgl. E. 40.12) und die Finanzierung mit einer Bank in Deutschland besprochen
(vgl. E. 40.15), 2014 wurde eine weitere Patentanmel- dung in der Schweiz hinterlegt (vgl.
E. 40.17) und eine Kostenschatzung fur die Entwicklung des Stativs fur das Mikroskop in
Osterreich eingeholt (vgl. E. 40.18). Danach sind erst im Jahr 2016/2017 wieder
verschiedene Aktivitaten aktenkundig (vgl. E. 40.20-40.26). Im Januar 2017 fuhrte die

J. GmbH schliesslich ein Funktionsmuster des Mikroskops vor (vgl. E. 40.24).
Aus dem Gesagten ergibt sich, dass zwar ein Projekt Operationsmikroskop exis- tiert, sich
aber dieses anfangs 2017 noch in der Forschungs- und Entwicklungs- phase befindet. Ein
Angebot im Wirtschaftsverkehr liegt damit noch nicht vor. Auch das Vorfuhren eines
Funktionsmusters, ohne dass Hinweise auf eine bevorstehen- de Markteinfiihrung bestehen,
stellt noch kein solches Angebot dar.

E.47.22

Der Widerbeklagte macht geltend, dass die Marke «WILD HEERBRUGG» fiir das
geplante Operationsmikroskop gebraucht werden sollte und soll. Trotz des Zeitraums von
mittlerwelle zehn Jahren, in denen das Zeichen «WILD HEERBRUGG» hinterlegt it, ist
die beabsichtigte Verwendung der Marke fuir das Projekt Operationsmikroskop nur spéarlich
dokumentiert. So taucht die Marke in den zahlreichen Unterlagen des Widerbeklagten
einzig im Besprechungsprotokoll vom

28 3. August 2009 (RB 48, S. 3 Ziff. 10) — und damit rund zwei Jahre nach Hinterle- gung
der ersten Marke «WILD HEERBRUGG» — auf (vgl. E. 38.3 und 40.8). Ein konsequentes,
planméassiges Vorgehen fUr den Einsatz der Marke ist nicht erkenn- bar.

E.47.23

Weiter wird nicht behauptet, dass die strittige Marke bislang in irgendeiner Form gebraucht
worden ist. Selbst wenn man hinsichtlich des Gebrauchs lediglich auf den Zeitraum bis zur
Einreichung der Widerklage (26. August 2013) abstellt, weil danach fraglich ist, ob es dem
Widerbeklagten noch zumutbar war, die Marke in Gebrauch zu nehmen, in Anbetracht des
Risikos, diese bei Obsiegen der Widerkl&gerin in absehbarer Zu- kunft wieder aufgeben zu
mussen (vgl. dazu BERNARD VOLKEN, in: Basler Kommen- tar, Markenschutzgesetz, 3.
Aufl. 2017, N. 19 zu Art. 12 MSchG), ist festzuhalten, dass der Widerbeklagte das seit 2007
hinterlegte Zeichen «WILD HEERBRUGG» wahrend rund sechs Jahren nicht gebraucht



hat. Wie der Widerbeklagte zu Recht vorbringt, geht esim vorliegenden Verfahren nicht
um den tats&chlichen Gebrauch der Marke (Schlussvortrag Rz. 35, pag. 427), son- dern um
das Vorliegen bzw. das Fehlen der Gebrauchsabsicht. Nichtsdestotrotz kann eine fehlende
Geschéftstétigkeit oder ein fehlender Gebrauch der Marke ein Indiz fir eine fehlende
Gebrauchsabsicht darstellen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4C.82/2007 vom 30. Mai 2008
E. 2.1.5). Das Fehlen einer nach aussen feststellba- ren Geschéftstétigkeit oder eines
Markengebrauchs bei der Hinterlegung der Marke im Jahr 2011 bzw. in der Zeit danach
sind als Indizien fur eine fehlende (mittelbare) Gebrauchsabsicht zum
Hinterlegungszeitpunkt zu werten. Dies gilt vorliegend um- so mehr, als dass der
Widerbeklagte bereits seit 2007 Inhaber einer gleich lauten- den Marke gewesen ist.

E.47.3
Das Projekt des Widerbeklagten hatte urspriinglich keinen Bezug zur Schweiz.

E. 4731

Zur Entwicklung wurden stets deutsche Fordergelder beantragt. Anfragen gingen an das
Wirtschaftsministerium Baden-Wirttemberg, an das Bundesministerium fur Bildung und
Forschung und an den Grinderverbund K. (RB 38, 40, 41, 43).

E. 4732

Die Aussage des Widerbeklagten (pag. 267 Z. 35 ff.), er habe auch in St. Gallen und
Thurgau nach Fordergeldern gefragt, erscheint wenig tberzeugend. Zunéchst fehlen
Angaben zu Zeitpunkt und zum Adressaten einer solchen Anfrage. Weiter hat der
Widerbeklagte ausgefihrt, er kdnne nicht mehr sagen, ob er dies auch schriftlich gemacht
habe; es erscheint aber wenig wahrscheinlich, dass eine Anfra- ge um Fordergelder in
betrachtlicher Hohe (geméss RB 38 handelt es sich um ei- nen Betrag von ca. 3.5 Mio. nur
fr Forschung und Entwicklung) nicht in Schriftform erfolgt sein soll. Kommt hinzu, dass
entsprechende schriftliche Anfragen bei deut- schen Stellen belegt worden sind (vgl. E.
40.3-40.5, 40.7, 40.12). In seiner Eingabe an das Wirtschaftsministerium
Baden-Wrttemberg (RB 38), die der Widerbeklagte keine zwel Monate nach der
Eintragung der Wortbildmarke «WILD HEERBRUGG» CH-Nr. 567 937 (gel 6scht)
einreichte, bekraftigte er hin- sichtlich des Projektes Medizintechnik ausdriicklich seine
Absicht zu dessen «Ent- wicklung in Zusammenarbeit mit deutschem Forschungsinstitut
und deutscher

29 Hightech-Firma. [...] Der Firmenstandort soll in Ulm, Laupheim oder Leutkirch sein.»
Fir zwei weitere Projekte im Bereich der Kommunikationstechnik bzw. der Robotik
wurden als mégliche Firmenstandorte Ulm, Laupheim, Biberach oder Ra- vensburg
genannt. Aus der Eingabe geht weder ein Unternehmensstandort in der Schweiz noch eine
Zusammenarbeit mit schwei zerischen Produktionsunternehmen hervor. Obwohl be- reits
mehrere — und zwar je nach Projekt andere — mogliche Firmenstandorte ge- nannt werden,
was nahelegt, dass man sich eigens mit dieser Frage beschéaftigt hat, befindet sich davon
kein einziger in der Schweiz. Im Businessplan werden Unternehmen aus Deutschland
genannt, mit denen eine Kooperation eingegangen werden kann (RB 44,
Kurzbeschreibungen). Hervorgeh- hoben wird, dass der Standort des einen Unternehmens
bei Ulm sich als Vorteil erweise, weil sich von da aus die beiden Regionen mit der hochsten
technologi- schen Dynamik in Deutschland gleichermassen schnell erreichen liessen. Auch
gemass dem Besprechungsprotokoll vom 3. August 2009 sollte der Firmenstandort nach
wie vor in Deutschland sein (RB 48 Ziff. 11 des Protokolls). Noch im Oktober 2013, also



nach Klageeinreichung, zwei Monate nach Erhebung der Widerklage und mehr als zwei
Jahre nach der Hinterlegung der streitge- gensténdlichen Marke CH-Nr. 624 864, ist in
einer Projektskizze der J. fr die Forschung und Entwicklung an die V.

GmbH, Berlin, nur von deut- schen Partnern die Rede (RB 49). Dieim Mai 2014
gegrundete und mit dem Projekt verbundene J. GmbH hat ihren Sitz in
Deutschland (KB 54). Im Herbst 2014 wurde eine K ostenschétzung fir die Entwicklung
eines Stativs bei der Wild GmbH in Osterreich eingeholt (vgl. E. 40.18). Erste Hinweise auf
einen Bezug zur Schweiz ergeben sich erst aus Beweismitteln aus dem Jahr 2016 (vgl. E.
40.21 ff.).

E.474

Dem Widerbeklagten war bereits bei der Markeneintragung bekannt, dass das Zei- chen
«WILD HEERBRUGG» nur fur Produkte schwelzerischer Herkunft ver- wendet werden
konnte. Die beanspruchten Waren der Klassen 9 und 10 wurden geméass der Praxis des IGE
bel Hinweisen auf die geografische Herkunft (vgl. Richtlinien in Markensachen vom
1.1.2017, Teil 5, Ziff. 8.6.6) auf «Waren schweizerischer Herkunft» einge- schrankt (KB 7).
Damit kann sich der Widerbeklagte auch nicht auf das Uberein- kommen zwischen der
Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Pa- tent-, Muster- und
Markenschutz (SR 0.232.149.136) berufen. Denn damit er seine Marke rechtserhaltend
gebraucht, mussen vorliegend die Waren in der Schweliz produziert werden. Entsprechend
muss sich auch die Beweisthema bildende Ge- brauchsabsicht auf die Schweiz richten und
auf Deutschland gerichtete Intentionen reichen nicht aus.

E. 4741

Auf Frage nach der Einschrankung auf Waren «schweizerischer Herkunft» fuhrte der
Widerbeklagte aus, dass sie nach 2007 im Rheintal mit verschiedenen Firmen und
Wirtschaftsforderungsstellen Gespréche gefihrt héatten und sich danach das

30 Ganze in der Schweiz konkretisiert habe (pag. 267 Z. 24 f.), ohne genauere Anga- ben zu
dieser Konkretisierung zu machen. Dass Produktionsauftrége an Schweizer Unternehmen
vergeben werden sollten und die Fertigung im St. Galler Rheintal stattfinden solle, wurde
erstmals im ersten Parteivortrag behauptet (pag. 288 f.), und Beweismittel, welche eine
Zusammenarbeit mit Schweizer Firmen belegen sol- len, datieren erst aus dem Jahr 2016.
Dem steht entgegen, dass im Verkehr mit den deutschen Forderstellen noch im Jahr 2009
stets von deutschen Produktions- stétten die Rede war (vgl. RB 48).

E.47.4.2

Weshalb der Widerbeklagte im Jahr 2009 ein Einzelunternehmen mit Sitz in der Schweiz
im Handelsregister hat eintragen lassen (KB 3), wird nicht naher erklért. Allerdings
erscheint in diesem Zusammenhang beachtlich, dass die streitge- genstéandliche Marke fur
Dienstleistungen zum Hinterlegungszeitpunkt (im Unter- schied zu heute) nicht eingetragen
worden wére, wenn der Widerbeklagte keinen Sitz oder Wohnsitz in der Schweiz
angegeben hétte.

E.475

Der pl6tzliche Wechsel zu einem Produktionsstandort in der Schweiz wird nicht glaubhaft
begriindet.

E. 4751



Der Widerbeklagte will die Produktion von Dritten ausfihren lassen, die ihm im Zeitpunkt
der Markeneintragung noch nicht bekannt waren. So fuhrt der Widerbeklagte bel seiner
Befragung lediglich aus, sie hétten bereits zum Zeitpunkt der Markeneintragung im Jahr
2007 einen Schwei zer Standort «pré- feriert»; es sei aber unklar gewesen, welche Mengen,
zu welchem Zeitpunkt produ- ziert wirden (pag. 268 Z. 16 ff.). Im ersten Parteivortrag
(2015) wird fur den Wider- beklagten ausgefiihrt, dass die Vergabe von
Produktionsauftrdgen an Schweizer Unternehmern geplant sei, diese Plane aber noch nicht
abschliessend geklart sei- en, wobei erstmals einzelne Firmen genannt werden (pag. 288).
Ebenfallsim ers- ten Parteivortrag verweist der Widerbeklagte auf die grossen Beziehungen
seiner Partner zum St. Galler Rheintal und den dortigen Fertigungsfirmen hin. Die Optik,
Elektronik, Elektromechanik, Mechanik, Assembly und Qualitét des Mikroskops sollten
entsprechend in einer nach Medizinnorm zugel assenen Produktionsstétte im St. Galler
Rheintal gefertigt werden, womit weit Gber 50% der Fertigungs- Wertschépfung in der
Schweiz stattfénden (erster Parteivortrag, pag. 288 f.). Die angeblich von Anfang an
bestehende Préferenz fir einen Schweizer Standort findet in den Dokumenten aus der
Anfangszeit des Projekts keinerlel Stiitze. Wie bereits mehrfach ausgefihrt, ist darin alein
von Standorten in Deutschland die Re- de (vgl. E. 47.3).

E. 4752

Dies macht auch Sinn, da die Produktionskosten in Deutschland tiefer sind alsin der
Schweiz, was bel der Wahl des Produktionsorts fir ein Start-up zweifel sohne eine wichtige

—wenn auch vielleicht nicht die einzige Rolle (vgl. Aussage A. , wonach man dies
nicht rein wahrungstechnisch begrtinden kdnne [pag. 266 Z. 39 f.]) — spielen durfte.
E. 4753

Weiter ist die deutsche Industrie fur die Verlasslichkeit und Qualitét ihrer Produkte
mindestens ebenso bekannt wie die schweizerische. Dies geht auch aus dem Businessplan
hervor, worin hervorgehoben wird, dass sich der Standort der Ent- wicklungs- und
Produktionspartner bei UIlm aufgrund ihrer Néhe zu den deutschen

31 Regionen mit der hdchsten technologischen Dynamik als Vorteil erweise (RB 48,
Kurzbeschreibung).

E. 4754

Hinweise auf Bemuhungen beziiglich eines Produktionsstandortes Schweiz finden sich erst
in Urkunden ab dem Jahr 2016 (vgl. E.40.21 ff.). Dies obwohl die streitge- genstandliche
Marke auf Waren schweizerischer Herkunft eingeschrankt ist und damit mindestens 60
Prozent der Herstellungskosten (inklusive F& E) plus der we- sentliche Fabrikationsschritt
(Art. 48c Abs. 1 MSchG) bzw. vor dem 1. Januar 2017

E.47.55

Weiter steht der wirtschaftliche Vorteil, der moglicherweise aus der Bekanntheit der Marke
«WILD HEERBRUGG» in einzelnen Benutzerkreisen von Mikroskopen ge- zogen werden
kann, in keinem Verhaltnis zum Aufwand, welcher der rechtserhal- tende Gebrauch der
Marke in der Schweiz fir ein auslandisches Start-up bedeutet, das nicht nur die Produktion
in der Schweiz aufbauen misste, sondern zunéchst auch noch erhebliche Forschungs- und
Entwicklungskosten aufbringen muss. Kommt hinzu, dass aus der Tatsache, dass vorliegend
umstritten ist, ob die «WILDx»-Marken Uberhaupt gebraucht werden, abgeleitet werden
kann, dass der Goodwill dieser Kennzeichen seinen Zenit bereits Uberschritten hat, was das



ge- schilderte Unglei chgewicht zwischen Nutzen und Ertrag noch akzentuiert.

E.476

Der Widerbeklagte hatte bei Projektbeginn nur eine beratende Rolle, weshalb eine
Gebrauchsabsicht fur dieim Juli 2007 hinterlegte Marke «WILD HEER- BRUGG»
unglaubhaft ist.

E.476.1
Aus den vorliegenden Beweismitteln ist ersichtlich, dass der Widerbeklagte von den
Projektbeteiligten anfanglich als . und spéter als Rechtsanwalt man- datiert

worden ist, fir sie Fordergelder zu beantragen. So schreibt der Widerbe- klagte in seinem
Ersuchen an das Wirtschaftsministerium vom 12. Dezember 2007, dasssich einin
Grundung befindliches Unternehmen wegen der Méglichkeit der Bewilligung von
Fordergeldern an ihn gewandt habe (RB 38). Auch das Schreiben vom 7. Juli 2009 hat der
Widerbeklagte ausdriicklich im Namen seiner Mandanten verfasst (RB 41). Im Schreiben
vom 14. September 2009 (RB 40), das auf Briefpa- pier der Anwaltskanzlei verfasst ist,
steht: «Im Anhang darf ich IThnen die von mei- nem Mandanten gefertigte
Projektbeschreibung sowie die Qualifikationsprofile der [...] Unternehmensgriinder
Uberreichen. Wir dirfen nunmehr fir unsere Mandanten anfragen, [...].»

E.476.2

Wie sich aus der Grindungsurkunde der J. GmbH (RB 54) vom 19. Ma 2014
ergibt, Ubt der Widerbeklagte darin keinerlei Funktionen aus. Er macht auch nicht geltend,
daran als Investor in irgendeiner Weise beteiligt zu sein. Einziger Berthrungspunkt bildet
der undatierte Lizenzvertrag Uber die Marke «WILD HEERBRUGG», der mit Wirkung
zum 15. April 2014 in Kraft gesetzt werden sollte (RB 55 8§ 11). Darin verpflichtet sich die
J. GmbH, dem Widerbeklagten eine einmalige Lizenzgebihr von EUR 1'000 zu
bezahlen, fallig nach dem Verkauf von 100 Stiick der Lizenzmarkenprodukte, sowie jeweils
0,1% der mit dem Lizenz- markenprodukt erzielten Verkaufserl 0se.
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E.47.6.3

Demnach hétten die Projektbeteiligten den Widerbeklagten irgendwann im Jahr 2007
kontaktiert, damit er sie bel der Suche nach Fordergeldern unterstiitze. Der Widerbeklagte
hat keinen genauen Zeitpunkt genannt; esist alerdings wenig wahrscheinlich, dass eine
solche Anfrage um Fordergelder, wie diese erstmals im Dezember 2007 an das
Wirtschaftsministerium gerichtet wurde, erst mehrere Mo- nate nach der Mandatierung
erfolgt ist. Daher ist bereits auf zeitlichen Grinden un- glaubhaft, dass der Widerbeklagte
im Oktober 2007 die Schweizer Marke «WILD HEERBRUGG» im Hinblick auf die
Gebrauchsabsicht (in der Schweiz, dafir Wa- ren schwelzerischer Herkunft registriert) der
noch in Grindung befindlichen J. GmbH mit Standort in Deutschland und deren
erst in sehr groben Um- rissen bekannte Projekt hinterlegte. Kommt hinzu, dass es sich
beim stellvertreten- den Gebrauch um eine Ausnahmekonstellation handelt, welche im
Verhdtnis zu wirtschaftlich nicht verbundenen Dritten Gblicherweise nur dann zum Zuge
kommt, wenn diese bereits eine gefestigte Wettbewerbsposition haben und firr die Uberlas-
sung der Marke ein Entgelt entrichten.

E.47.7



Durch die gezielte und wiederholte Eintragung von Marken, deren Bestandteile in bereits
eingetragenen Marken Dritter enthalten sind, die im gleichen Geschéaftsbe- reich tétig sind,
hat der Widerbeklagte wirtschaftliche und rechtliche Risiken in Kauf genommen, welche
schlecht mit seiner wirtschaftlichen Position bzw. derje- nigen der J. zu
vereinbaren sind.

E.47.71

Der Widerbeklagte hat in der Vergangenheit mehrere Marken mit Bestandteilen eintragen
lassen, die auch in bereits eingetragenen Marken Dritter enthalten waren, womit er mit
deren Widerstand rechnen musste. Der Widerbeklagte hat selbst dar- auf hingewiesen, dass
77 aktive Schweizer Marken und 119 internationale Marken (mit Benennung Schweiz)
existieren, welche den Bestandteil «WILD» aufweisen (Replik Rz. 61, pag. 128). Der
Widerbeklagte hat neben der streitgegenstandlichen Marke «WILD HEERBRUGG»
CH-Nr. 624 864, der IR-Marke Nr. 1 110 522 «WILD HEERBRUGG» und der
Wortbildmarke «WILD HEERBRUGG» CH-Nr. 567 937 (gel 6scht), gegen welche kein
Widerspruch erhoben worden ist, im Zeitraum 2009 2012 noch zehn weitere nationale und
europaische Marken mit den Bestandteilen «WILD», «LEITZ» und <HEERBRUGG»
eintragen lassen, gegen welche die je- weils betroffenen Gesellschaften Widerspruch
eingelegt haben (vgl. E. 39.2, 39.3, 39.3.9 und 39.4.3). Von diesen zehn weiteren Marken
hat der Widerklager acht be- reits wieder |6schen lassen (vgl. E. 39.2, 39.3.12).

E.47.7.2

Der Widerbeklagte erklart sein VVorgehen hinsichtlich der Marke «WILD HEER- BRUGG»
damit, dass diese historische Marke bewusst und aufgrund deren Her- kunft ausgewahlt
worden sei, um damit einen «Re-Launch» zu vollziehen (Replik Rz. 67, pag. 130). Dieses
V orgehen kann wirtschaftlich nachvollziehbar sein und ist aus markenrechtlicher Sicht
nicht von Vorneherein zu beanstanden. Dagegen legt der Widerbeklagte nicht dar, warum er
nach Eintragung der Wortbildmarke «WILD HEERBRUGG» CH-Nr. 567 937 (gel 6scht)
im Jahr 2007 — gegen welche kein Wi- derspruch erhoben worden ist (KB 6) — auch noch
zahlreiche weitere Marken aus dem Umfeld der enemaligen Wild Leitz-Gruppe hinterlegt
hat. Dies obwohl der Wi- derbeklagte im Rahmen seiner Mitwirkungspflicht Griinde
dokumentieren oder zu- mindest behaupten musste, inwiefern diese Hinterlegungen «Teil
einer auf Fair-

33 ness beruhenden Markenstrategie» darstellen (vgl. Urteil des Bundesgerichts
4A_429/2011 vom 23. Februar 2012 E. 5.1).

E.47.7.3

Die Zahl der vom Widerbeklagten eingetragenen Marken ist auch nicht mit dem Umfang
der Geschéftstatigkeit des Widerbeklagten in Ubereinstimmung zu bringen. Bekannt ist
einzig ein Projekt zur Entwicklung eines neuartigen Operationsmikro- skops. Weitere
konkrete Geschéftstétigkeiten, zur deren Kennzeichnung mehrere Markeneintragungen
notwendig gewesen waren, sind nicht bekannt und nicht be- hauptet worden. Der
Widerbeklagte hat auch nicht vorgebracht, dass er die ge- nannten Marken vorsorglich
angemeldet habe, um erst zu einem spéteren Zeit- punkt zu entscheiden, welche der Marke
er tatsachlich verwenden wolle. Die weiteren Marken sind zwar nicht Gegenstand der
Nichtigkeits(wider)klage, kénnen aber aufgrund der zeitlichen N&he der Hinterlegung und
aufgrund des Um- standes, dass diese ebenfalls aus dem Umfeld der Wild Leitz-Gruppe
stammen, bei der Beurteilung der streitgegenstandlichen Marke nicht ausser Betracht



bleiben.

E.47.7.4

In dieser gezielten und gehduften Eintragung von Marken aus dem Umfeld des ehemaligen
Wild Leitz-Konzerns bzw. dem daraus entstandenen Leica-Konzern, ohne dass die
dahinterstehende Strategie erklart wird, ist ein starkes Indiz fir eine rechtsmissbréuchliche
Markenanmeldung zu sehen. Ein Markeninhaber der eine Marke mit bestehendem Goodwill
dbernimmt, um diese zu gebrauchen, hat ein In- teresse daran, sich mit denjenigen
Unternehmen ins Einvernehmen zu setzen, wel- che moglicherwelse noch an dem
Kennzeichen interessiert sind und nicht diese durch verschiedenste Markeneintragungen
und Verfahren in die Enge zu treiben. Dieses V orgehen deutet eher auf die Absicht hin, sich
von den Betroffenen aus dem Weg kaufen zu lassen. Vorliegend kommt hinzu, dass der
Widerbeklagte die Kennzeichen nicht selber brauchen will und die mit ihm verbundene

J. GmbH noch keine wirtschaftliche Position hat, die es zu verteidigen gilt.
Insbeson- dere aus der Sicht eines Start-ups in seiner Anfangsphase, in welcher dieses noch
mit der Finanzierung seiner Geschéaftstatigkeit beschéftigt ist, ist eine solche ag- gressive
Markenstrategie risikobehaftet, da es sich dadurch ernsthaften Prozessri- siken aussetzt.

E. 478

Das prozessuale Verhalten des Widerbeklagten deutet darauf hin, dass seine
Gebrauchsabsicht entweder nur vorgeschoben ist oder aber erst mit Blick auf das
vorliegende Verfahren entwickelt worden ist.

E. 4781

Wie der Widerbeklagte selbst einréumt, sei das Projekt gegen Ende 2009 ins Sto- cken
geraten; im Jahr 2013 habe «dann aber wieder voll durchgestartet werden» konnen (Replik
Rz. 75, pag. 134). Grinde fir diese Durststrecke nennt er nicht; auffallig ist hingegen, dass
das «Durchstarten» wahrend der Rechtshangigkeit des vorliegenden Verfahrens und
insbesondere nach der Haupt- und Fortsetzungsver- handlung eingesetzt hat. Erst in den
Jahren 2016/2017 hat der Widerbeklagte ver- schiedene Unterlagen eingereicht, aus
welchen eine (mogliche) Zusammenarbeit mit Firmen in der Schweiz hervorgeht: m

Vertraulichkeitsvereinbarung mit der X. AG (Beilage 4 zur Novenein- gabe vom
12. April 2016);
34 m Projektvorschlag der Y. vom 8. April 2016 Beilage 3 zur Noveneinga- be

vom 12. April 2016 bzw. Beilage 3 zur Eingabe vom 27. April 2016); m Antrag auf
Innovationsgutschein an das Ministerium fur Finanzen und Wirt- schaft von

Baden-Wrttemberg, in welchem die Y. , dl's F& E- Einrichtung genannt wird
(Beilage 5 zur Eingabe vom 5. Januar 2017); m Vertraulichkeitsvereinbarung zwischen der
J. GmbH und der AC. AG (Beilage 5 zur Noveneingabe vom 30. Januar
2017); m Rechnung tber CHF 2'120.00 der X. AG (Beilagen 6 zur Novenein-
gabe vom 30. Januar 2017).

E.47.8.2

Der Widerbeklagte hat in diesem Zusammenhang bereits im ersten Parteivortrag
vorgebracht, dass die Vergabe von Produktionsauftragen an Schweizer Unterneh- men
geplant sei, diese Plane aber nicht abschliessend konkretisiert seien, davorab die
Berechtigung am strittigen Zeichen und die Umsetzung der Swissness- Vorlagen
abgewartet werden missten (pag. 288). Hinsichtlich der Swissness- Gesetzgebung vermag



das Argument nicht zu tiberzeugen, da zwar die Anderun- genim MSchG in
Zusammenhang mit der Swissness-Gesetzgebung erst am 1. Ja- nuar 2017 in Kraft getreten
sind, die Bundesversammlung aber die entsprechenden Anderungen bereits am 21. Juni
2013 beschlossen hat und gegen diese kein Refe- rendum ergriffen worden ist. Damit waren
die Vorgaben der Swissness-Vorlage ab 2013 klar und erkléren nicht, weshalb der
Widerbeklagte erst bei laufender Frist fur die Schlussvortréage Beweismittel einreichte,
welche die Zusammenarbeit mit Schweizer Unternehmern belegen. Selbst wenn sich aus
den 2016/2017 eingereichten Unterlagen ergibt, dass mittler- weile fur die Forschung und
Entwicklung des Operationsmikroskops die Y. vorgesehen ist und auch dargetan
wird, dass an der Herstellung des Funktionsmusters die X. Teile geliefert hat,
|&sst sich daraus nicht ohne weiteres schliessen, dass zum Hinterlegungszeitpunkt (2011)
beim Widerbeklagten eine Gebrauchsabsicht der Marke geméss Registereintrag bestand.

E. 4783

Wahrend der Widerbeklagte fir die Projektaktivitaten mit Schweizer Bezug fur die Jahre
2016/17 zahlreiche Urkunden vorlegt und diese erlautert, liegen fur die Zeit davor nur
Urkunden vor, die einen Bezug zu Deutschland belegen. Darliber hinaus sind die
Behauptungen des Widerbeklagten, soweit es um die Gebrauchsabsicht in der Schweiz
geht, erstaunlich unsubstanziiert und unbelegt. In der Replik spricht er davon, dass «die

| dee aufgekommen» sai, die Produkte unter der streitgegenstandlichen Marke zu etablieren
(Replik Rz. 67, pag. 130). Wann und wie diese |dee aufgekommen sein soll, wird nicht
erlautert. An der Par- teibefragung fuhrte der Widerbeklagte aus, es sei «die Idee im Raum»
gewesen, «uns nach einer Marke um zu tun, die man wiederbeleben kann fir unser Vorha-
ben» (pag. 266, Z. 20 ff.). Auch hier ist er nicht in der Lage zu prazisieren, wer die ldee
gehabt haben soll und wie sie entwickelt worden ist. Welter sagte er aus, er stehe 6ftersin
Kontakt «zu Forderstellen» in St. Gallen (pag. 266, Z. 40 f.). Obwohl dieser Kontakt
«Ofters» stattfinden soll, nennt er keine einzige Forderstelle mit Namen. Auf den
Widerspruch angesprochen, dass er am

35 12. Dezember 2007 nur deutsche Fordergelder beantragt habe, die Marke aber nur fir
schwei zerische Waren verwendet werden kdnne, wendet er ein, die I dee sei gewesen,
sowohl auf deutscher als auch auf schweizerischer Seite tétig zu sein. Es habe sich «erst
danach konkretisiert». Das Schreiben sel aus dem Jahr 2007; da- nach hétten sie im Rheintal
mit verschiedenen Firmen und Wirtschaftsforderungs- stellen Gespréache geftihrt (pag. 267,
Z. 29 ff.). Weder kann er solche Gesprachs- partner nennen, noch kann er dazu Auskunft
erteilen, ob die Anfragen fir Forder- gelder schriftlich erfolgt sind. Der Widerbeklagte
behauptet im Ergebnis, die Marke «WILD HEERBRUGG» sai im Jahr 2007 im Hinblick
auf einen Produktionsstandort in der Schweiz hinterlegt worden, obwohl sich solche
Moglichkeiten erst zu einem spateren Zeitpunkt nach Gesprachen mit nicht ndher bekannten
Stellen und Unter- nehmen konkretisiert haben und bisher im Verkehr mit den deutschen
Forderstellen stets von einem Standort des Unternehmens und der Produktion in
Deutschland die Rede war. Das erscheint nicht glaubhaft. Schliesslich verzichtete der
Widerbeklagte an der Hauptverhandlung auf die Ein- vernahme von P. , eines der
der Projektbeteiligten, obwohl dieser an der Verhandlung anwesend war (pag. 258) und in
der Lage gewesen wére, zu den an- geblichen Vorgangen Stellung zu nehmen.

E.479



Nachdem fir das Vorliegen einer Gebrauchsabsicht wenig spricht, gibt es demge- gentiber
konkrete Hinweise darauf, dass es dem Widerbeklagten darum ging, sich finanzielle
Vorteile auszuhandeln.

E.479.1

Der Widerbeklagte hat sich im Vergleich mit der Leica Microsystems Holdings GmbH vom
14. Juni 2012 gegen Bezahlung einer Entschadigung von EUR 100'000.00 bereit erklart, auf
einen grossen Tell seiner Marken (nicht aber auf die streitgegenstandliche) zu verzichten
(vgl. E. 39.3.11). Der Widerbeklagte war im Rahmen dieser Vergleichsgespréche
grundsétzlich auch bereit, die Marke «WILD HEERBRUGG» aufzugeben. Dass es nicht so
welt kam, ist auf die zu tiefe angebotene Entschédigung zurtckzuf hren. So wies der
Wider- beklagte darauf hin, dass die angebotene V ergleichssumme dem Umstand nicht
Rechnung trage, dass es sich um eine «rechtsmittel sichere Anmeldung» handle, was eine
hohere V ergleichssumme «mindestens im Bereich von CHF 50.000.00.-» rechtfertige (vgl.
E. 39.3.7; KAB 63: Schreiben vom 11. Januar 2011;). Dass durch die «extrem hohen
Summen» ein weiteres Mal klar gemacht werden sollte, dass die Marke «WILD
HEERBRUGG» nicht verhandelbar sei (vgl. Replik Rz. 44, pag. 121), lasst sich dem
Schreiben nicht enthehmen. Dies ergibt sich auch nicht aus dem Hinweis im Schreiben,
dass es sich nicht um ein bindendes Angebot handle (vgl. Replik Rz. 44, pag. 121).
Gegenstand dieser Vergleichsgesprache war dabei zwar nicht die streitgegenstandliche
Marke, welche erst am 14. Juli 2011 (KB 7) und damit etwa ein halbes Jahr nach dem
genannten Schreiben des Wider- beklagten hinterlegt wurde, sondern deren Vorlauferin.
Aufgrund der Identitét der beiden Marken (mit Ausnahme des Bild-Elements) ist aber die
grundsétzliche Be- reitschaft des Widerbeklagten zur Aufgabe seiner ersten Marke «WILD
HEER- BRUGG», auch fur die Gebrauchsabsicht an der kurz daraufhin hinterlegten streit-
gegenstandlichen Marke relevant.

36 Die beiden Vergleichsvorschldge vom 23. November 2010 und vom 20. Dezember 2010
enthielten bereits die L 6schung der Marke «WILD HEERBRUGG» und den Verzicht auf
die Eintragung kiinftiger Marken mit den Bestandteilen «WILD» und «<HEERBRUGG»
(vgl. E. 39.3.4 und 39.3.6; RB 8 und 11;). Trotzdem hat der Wi- derbeklagte in seinen
Antwortschreiben vom 15. Dezember 2010 und vom 11. Ja- nuar 2011 nicht ausgefihrt,
dass er auf diese Zeichen nicht verzichten wolle, weil er diese gebrauchen wolle, nachdem
er noch im Schreiben vom 8. November 2010 die Streichung der Markenbestandteile
«HEERBRUGG» und «WILD>» verlangte (vgl. E. 39.3.3). In den beiden Schreiben vom 15.
Dezember 2010 (an die Leica Mi- crosystems GmbH und an AE. Rechtsanwélte)
fUhrte er einzig aus, dass der Vorschlag tber das bisher Verhandelte hinausgehe, womit
selbstverstandlich auch die Vergleichssumme entsprechend anzupassen sei (vgl. E. 39.3.5;
RB 9 und 10). Im Schreiben vom 11. Januar 2011 hat der Widerbeklagte dann sogar selber
ein Angebot fur die Marke «WILD HEERBRUGG» gemacht (vgl. E. 39.3.7). Vor diesem
Hintergrund scheint wenig glaubhaft, wenn nun ausfihrt wird, der Widerbe- klagte habe
den Vergleichsentwurf vom 15. August 2011 (RB 36) dahin gefiihrt, dass anstelle der zuerst
angebotenen EUR 125° 000, lediglich EUR 100° 000 bezahlt wirden, dafir dem
Widerbeklagten seine Rechte an den Bestandteilen «WILD» und <HEERBRUGG»
anerkannt worden seien (Replik Rz. 69, pag. 131). Warum es nicht zum Abschluss des
Vergleichs geméss Entwurf vom 15. August 2011 kam, welcher auch die Marken «WILD
HEERBRUGG» einbezogen hétte, ist unklar. Weiter stellt sich die Frage, warum der
Widerbeklagte am 14. Juli 2011 — noch wahrend den laufenden Verhandlungen — die



Wortmarke «WILD HEERBRUGG» CH-Nr. 624 864 (KB 7) hinterlegen liess, nachdem er
in seinem Schreiben vom 11. Januar 2011 noch die Ldschung der seit 2007 eingetragenen
Marke «WILD HEERBRUGG» gegen Bezahlung von CHF 50° 000 angeboten hatte. Dazu
aussert sich der Widerbeklagte nicht. Er behauptet nicht, dass er erst zwischenzeitlich zum
Schluss gekommen sei, das Zeichen gebrauchen zu wollen, vielmehr hat der Wi-
derbeklagte bereits hinsichtlich seiner ersten Marke «WILD HEERBRUGG» das Bestehen
einer Gebrauchsabsicht behauptet (vgl. Einvernahme Widerbeklagter, pag. 268 Z. 16 ff .;
Schlussvortrag Rz. 38, pag. 428). Dass der Widerbeklagte nun plétzlich eine
Gebrauchsabsicht entwickelt hétte, ist auch deshalb unglaubhaft, weil das Projekt in diesem
Zeitraum, wie er selber sagt, gerade «ins Stocken geraten» war (Replik Rz. 75, pag. 134).
Dieses Verhalten deutet vielmehr daraufhin, dass der Widerbeklagte mit der Hinter- legung
einerseits den Ablauf der Benutzungsschonfrist fur die Wortbildmarke noch wahrend der
laufenden V erhandlungen verhindern wollte und andererseits seinen Forderungen nach
finanzieller Abgeltung Nachdruck verleihen wollte. Dass der Wi- derbeklagte zu diesem
Zweck eine Drohkulisse aufbaute, zeigt sich auch darin, dass er am 11. Februar 2011, aso
ebenfalls wahrend der Vergleichsverhandlun- gen, gegen die Leica Microsystems Holdings
GmbH eine L6schungsklage betref- fend die deutsche Marke «LEITZ» anstrengte (vgl. E.
39.3.8). Weiter meldete er im Juli 2011 die Marke «WILD-LEITZ» in der Schweiz und die
Marken «LEITZ», «\WILDLEITZ» und «WILDLEITZ HEERBRUGG» in Deutschland an
(vgl. E. 39.3.9; KAB 51). Im Oktober 2011 hinterlegte der Widerbeklagte zudem die Marke
«LEITZ» in der Schweiz (vgl. E. 39.3.9; KAB 52). Weiter liess er am 14. Januar

37 2012 die beiden Gemeinschaftsmarken «WILD HEERBRUGG» hinterlegen (vgl. E.
39.4.3; KAB 67 und 68) und am 16. Januar 2012 die internationalen Registrie- rung «WILD
HEERBRUGG» mit Schutzausdehnungen auf Japan, Singapur, USA, China, Russland und
Vietnam (vgl. E. 38.5; RB 32;). Diese Strategie fuhrte schliesslich im Verhdtniszur Leica
Microsystems Holdings GmbH am 14. Juni 2012 zum Erfolg, indem diese sich im
Vergleich dazu verpflichtete, dem Widerbe- klagten gegen Riickzug der erwahnten Klage
und Loschung samtlicher Marken mit dem Bestandteil «LEITZ» einen Betrag von EUR
100'000.00 zu bezahlen (vgl. E. 39.3.11). Diesist als durchschlagender Erfolg fur den
Widerbeklagten zu werten: Wahrend er in seinem Schreiben vom 11. Januar 2011 fur die
Léschung der Mar- ken einschliesslich «WILD HEERBRUGG» einen Betrag von CHF
110'000 forderte, was zum damaligen Kurs einem Betrag von lediglich ca. EUR 88'000
entsprach, war er im Juni 2012 in der Lage — dank der zwischenzeitlich getroffenen
Massnah- men (Klageanhebung und Hinterlegung von finf weiteren Marken mit dem Be-
standteil «LEITZ») — einen Betrag von EUR 100000 zu |6sen, ohne das Zeichen «WILD
HEERBRUGG» aufgeben zu missen. Nachdem im Verhéltnis zur Leica Microsystems
Holdings GmbH klar war, dass er die Marke «WILD HEERBRUGG» behalten durfte,
konnte er sich wieder den Ver- handlungen mit Leica Geosystems AG widmen. Mit
Schreiben vom 13. August 2012 (vgl. E. 39.4.5; KAB 70) verwies der Widerbeklagte auf
zurzeit laufende Ge- spréche mit Investoren und auf nicht auszuschliessende
«Kooperationen mit Ge- schaftspartnern aus Asien, insbesondere China, und den
Vereinigen Arabischen Emiraten» und legte nahe, den Rechtsstreit mit einem Vergleich
abzuschliessen. Denkbar sei eine K oexistenzvereinbarung oder einen Erwerb der Marke
«WILD» durch den Widerbeklagten. Nachdem er in den Verhandlungen mit Leica
Microsys- tems Holdings GmbH und der Leica Geosystems AG im Dezember 2010 / Januar
2011 noch bereit gewesen war, auf das Zeichen «WILD HEERBRUGG» zu ver- zichten,
machte er nun pl6tzlich geltend, das Zeichen benitzen zu wollen. Das war aus seiner Sicht



auch folgerichtig. Denn zu diesem Zeitpunkt drohte die finfjahrige Benutzungsschonfrist
fur die dtere Wortbildmarke «WILD HEERBRUGG> (hinter- legt am 13. Oktober 2007,
KAB 71) abzulaufen und entsprechend musste er nun erstmals mit dem Vorwurf rechnen,
das Zeichen gar nicht gebrauchen zu wollen und mit der zwischenzeitlich hinterlegten
streitgegenstandlichen Marke (14. Juli 2011) eine Wiederholungsmarke hinterlegt zu haben.
Bel dieser Ausgangslage spricht alles dafir, dass in diesem Schreiben die Gebrauchsabsicht
nur vorgescho- ben ist. Dieswird durch den Umstand bestétigt, dass das Projekt in
besagtem Zeit- raum ins Stocken geraten war (Replik Rz. 75, pag. 134) und auch keinerlel
Ge- spréache mit Investoren im Ausland belegt sind. In der gleichen Zeit wandte der
Widerbeklagte sich auch der Widerkl&gerin zu. Mit Schreiben vom 20. August 2012 (KB
65) warf er der Widerkl&gerin den Nichtge- brauch ihrer Marke «WILD ELECTRONICS
(fig.)» vor, deren Benutzungsschonfrist bereits am 30. Marz 2010 (vgl. KB 5) abgelaufen
war.

E. 4792

Nach dem soeben Ausgefuihrten kann dem Argument des Widerbeklagten, weshalb er sich
bei fehlender Gebrauchsabsicht in einen jahrelangen sehr kostspieligen Ge- richtsprozess
hétte verwickeln lassen sollen (vgl. Schlussvortrag Rz. 35, pag. 428)

38 entgegnet werden, dass der Widerbeklagte offenbar durchaus bereit ist, Geld zu
investieren, um seinen Zielen Nachdruck zu verleihen. Gleich ist auch der Umstand zu
waurdigen, dass der Widerbeklagte sich mit Lizenz- vertrag mit der R. GmbH auf
den 1. Juli 2010 fur das Gebiet der Bundes- republik Deutschland eine Lizenz fur die
deutsche Marke «Wild-EX» Nr. 399 39 301 fur Waren der Klasse 9 hat erteilen lassen
(Replik Rz. 76, pag. 134; RB 50). Der Widerbeklagte will sich dem Vorwurf des
Nichtgebrauchs dadurch entziehen, in dem er vereinzelt wenig kostspielige V orkehren trifft,
die eine Gebrauchsabsicht belegen kénnten.

E. 4793

Der Widerbeklagte scheute sich nicht in einem Zeitraum, in dem das Projekt ins Stocken
geraten war und noch kein wirtschaftlich verwertbares Produkt vorlag oder auch nur in
Aussicht, verschiedene Widerspruchs- und Nichtigkeitsverfahren anzu- strengen. Eine
Markenstrategie wird vom Widerbeklagten zwar behauptet (Re- Launch; Ubernahme der
Marke «WILD HEERBRUGG»; vgl. Replik Rz. 67 f., pag. 130). Einziger Hinweis auf eine
Strategie ist aber die von der Widerklagerin zi- tierte Bemerkung im Besprechungsprotokoll
vom 3. August 2009 (RB 48), wonach unter «Sonstiges» die Marke «Wild-Herbrugg» als
«Joker» bezeichnet wird, weil sie auslaufe und den Einstieg erleichtern solle. Weiter wird
die Marke auch in Ziff. 4 des Protokolls erwahnt, wonach Uber die Marke «Wild Herbrugg»
in die angedach- ten Mérkte eingedrungen werden solle (RB 48). Der Widerbeklagte hat
nicht be- hauptet, an dieser Sitzung sei eine Markenstrategie beschlossen worden. Die
beildufige Erwdhnung einer moglichen Marke fir das Projekt in eéinem Bespre-
chungsprotokoll, ohne dass die entsprechenden Diskussionen substanziiert erléu- tert
werden, ist darum nicht geeignet, eine glaubhafte Gebrauchsabsicht zu bele- gen. Im
Protokoll steht allein, dass «Wild-Herbrugg» als eine Mdglichkeit erwahnt worden ist, die
den Markteinstieg erleichtere. Noch im Businessplan vom 24. Juni 2009 findet die
Markenstrategie keine Erwahnung, obwohl mit dem Hinweis auf Pa- tente

Immaterial guterrechte angesprochen werden (RB 44, Ziff. 4, S. 7). Dass die- se Strategie in
Wirklichkeit nicht verfolgt worden ist, ergibt sich aus der oben um- schriebenen



Bereitschaft des Widerbeklagten, die Marke aufzugeben, wenn nur die Entschadigung hoch
genug ist. Wenn «Wild-Herbrugg» der Joker gewesen sein soll, bleibt unverstandlich, wozu
nach dieser Besprechung zusétzlich «LEITZ»- Marken (insbesondere « WILDLEITZ>»)
hétten eingetragen werden miissen (vgl. DB 49, 50, 51 und 52). 48. Aufgrund der
vorstehend dargelegten Umstande kommt das Gericht zum Schluss, dass der Widerbeklagte
die Marke «WILD HEERBRUGG» CH-Nr. 624 864 — wie auch bereits die nicht
streitgegenstandliche Marke «WILD HEERBRUGG» CH- Nr. 567 937 (gel 6scht) — ohne
Gebrauchsabsicht hinterlegt hat, sondern in der Ab- sicht, bestehende Marken mit diesen
Bestandteilen anzugreifen und fur die Beile- gung der Markenstreitigkeiten Geld zu
verlangen. Mit der Eintragung der Wortmar- ke «Wild Heerbrugg» CH-Nr. 624 864
verfolgte der Widerbeklagte den Zweck, in den Auseinandersetzungen mit der Leica
Geosystems AG und der Leica Microsys- tems Holdings GmbH sowie mit der
Widerkl&gerin dem Einwand begegnen zu kon- nen, die Benutzungsschonfrist der
Wortbildmarke «WILD HEERBRUGG» CH-

39 Nr. 567 937 sai abgelaufen. Die Hinterlegung der Marke «WILD HEERBRUGG»
CH-Nr. 624 864 war daher rechtsmissbrauchlich und die Marke ist damit nichtig. 49.

E. 50

Prozent der Herstellungskosten (ohne F&E) plus der wesentliche Fabrikations- schritt am
teuren Produktionsstandort Schweiz anfallen missten.
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