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Regeste

UWG (insh. Art. 3 Abs. 1 lit. e, unnétige Anlehnung); Agentenmarke (Art. 4 MSchG), |
Immaterialguter-, Wettbewerbs- und Kartellrecht

Erwagungen

E.1l

Wenn - wie hier - dieselben Parteien beteiligt sind, den Beschwerden der gleiche
Sachverhalt zugrunde liegt, und sie sich gegen das gleiche Urtell richten, behandelt das
Bundesgericht die Beschwerden in der Regel in einem einzigen Entscheid. Es rechtfertigt
sich daher, die Beschwerdeverfahren 4A_166/2024 und 4A_172/2024 zu vereinigen.

E.2

Die Beschwerden richten sich gegen den Endentscheid ( Art. 90 BGG ) eines

Handel sgerichts, das gestitzt auf Art. 5 Abs. 1 lit. aund d ZPO als einzige kantonale
Instanz entschieden hat ( Art. 75 Abs. 2 lit. aBGG ). Die Beschwerdefthrerinnen sind mit
ihren Antragen teilweise unterlegen ( Art. 76 Abs. 1 BGG ), ein Streitwert ist nicht verlangt
(Art. 74 Abs. 21lit. b BGG ) und die Beschwerdefrist ist eingehalten ( Art. 100 Abs. 1 BGG
). Auf die Beschwerden ist unter Vorbehalt hinreichender Begrindung ( Art. 42 Abs. 2 und
Art. 106 Abs. 2 BGG ) einzutreten.

E.3
Beschwerde der Klagerin (4A_166/2024)

E.31

Die Kl&gerin stutzt ihre lauterkeitsrechtlichen Anspriiche auf Art. 3 Abs. 11it. d
(Verwechdung), e (vergleichende Anlehnung) und b (Irrefiihrung) UWG sowie auf die
Generalklausel nach Art. 2 UWG im Sinne einer "Trittbrettfahrerei”. Im ersten Durchgang
hatte die V orinstanz eine lauterkeitsrechtliche V erwechslungsgefahr bejaht und daher die
welteren Anspruchsgrundliagen nicht gepriift. Nachdem das Bundesgericht eine
lauterkeitsrechtliche Verwechs ungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG mangels
Kennzel chnungskraft ausgeschieden hatte, prifte die V orinstanz nach Rickweisung
nunmehr die weiteren geltend gemachten lauterkeitsrechtlichen Anspriiche, die es allesamt
verwarf. Diesficht die Kl&gerin mit ihrer Beschwerde an. Sie wirft der Vorinstanz eine
mehrfache Verletzung ihres Gehtrsanspruchs, zahlreiche willkirliche
Sachverhaltsfeststellungen und gestiitzt darauf eine Verletzung von Art. 3 Abs. 1lit. bund e
UWG sowie von Art. 2 UWG vor.

E.3.2



Vorab sind die Gehdrs- und Sachverhaltsriigen zu behandeln, welche die Kl&gerin in ihrer
Beschwerde vermengt présentiert. Sie moniert, die Vorinstanz habe "in mehrfacher Hinsicht
die Begrundungspflicht verletzt sowie den Sachverhalt willkurlich festgestellt”, indem sie
gewisse ihrer Argumente "ignoriert” bzw. nicht beriicksichtigt habe, so den von den
Beschwerdegegnerinnen "zugestandenen schutzwirdigen inlandischen Besitzstand bzw. die
anerkannte Bekanntheit der Pluschtierserie der Beschwerdefihrerin unter dem Zeichen
GLUBSCHI bzw. GLUBSCHIS', "die grosse optische Ahnlichkeit zu der Pliischtierlinie
der Beschwerdefuihrerin”, "das Glubschaugenlogo, unter dem die Beschwerdegegnerinnen
ihre Linie vertreiben”, "die Hangtags, unter denen die Beschwerdegegnerinnen ihre Linie
vertreiben”, ihre Behauptung, dass "sich Herrn D. Geschéftsgeheimnissen und
Know-how bedient hat", ihr Vorbringen, "dass die Beschwerdegegnerinnen die neue
Plischtierlinie der Beschwerdegegnerin 2 ausdriicklich als Ersatz bzw. Nachfolger zur
bisherigen Plischtierlinie der Beschwerdefuhrerin bewarben” und schliesslich ihre
Ausfihrung, "dass keine sachlichen Griinde fur das Verhalten der Beschwerdegegnerinnen
vorliegen". Wegen der gertigten Méngel halt es die Kl&gerin fur nicht nachvollziehbar, dass
die Vorinstanz einen (guten) Ruf verneine, wéhrend sie einen solchen im
Massnahmeentscheid bejaht habe.

E.321

Aus dem verfassungsmassigen Anspruch auf rechtliches Gehor (Art. 29 Abs. 2 BV ) fliesst
die Verpflichtung der Behorde, ihren Entscheid zu begrinden. Nicht erforderlich ist, dass
diese sich mit allen Parteistandpunkten einlasslich auseinandersetzt und jedes einzelne
Vorbringen ausdrticklich widerlegt. Vielmehr kann sie sich auf die fir den Entscheid
wesentlichen Punkte beschranken. Die Begriindung muss so abgefasst sein, dass sich die
betroffene Person Uber die Tragweite des Entscheids Rechenschaft geben und ihnin voller
Kenntnis der Sache an die h6here Instanz weiterziehen kann. In diesem Sinn miissen
wenigstens kurz die Uberlegungen genannt sein, von denen sich das Gericht hat leiten
lassen und auf die es seinen Entscheid stutzt (BGE 148 111 30 E. 3.1; 147 1V 409 E. 5.3.4;
145111 324 E. 6.1; je mit Hinweisen). Diesen Anforderungen genligt das vorinstanzliche
Urtell. Die Kl&gerin zeigt keine Verletzung der Begrindungspflicht durch die Vorinstanz
auf. Diese hat sich eingehend mit den Vorbringen zu den lauterkeitsrechtlichen Anspriichen
der Kl&gerin auselnandergesetzt und auch begriindet, weshalb sie diese ablehnte. Um der
aus Art. 29 Abs. 2 BV fliessenden Begriindungspflicht Genlige zu tun, brauchte sie nicht
auf jedes einzelne Argument der Kl&gerin einzugehen und es ausdriicklich zu verwerfen.
Die Klagerin vermag keine Verletzung der Begrindungspflicht darzutun, indem sie die
angeblich "ignorierten” bzw. "nicht berticksichtigten" Vorbringen auflistet und diese dem
Bundesgericht vortrégt, um zu schliessen, bel Berticksichtigung dieser Vorbringen hétte die
Vorinstanz - wie sie es im Massnahmeentscheid getan habe - von einem "guten Ruf"
ausgehen missen und wére entsprechend gehalten gewesen, die weiteren V oraussetzungen
der unndtigen Anlehnung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG zu prifen und zu bejahen.
Die Vorinstanz ist zu einer abweichenden rechtlichen Beurteilung gelangt und hat hierfur
die wesentlichen Argumente angefiihrt. Das gentigt unter dem Aspekt von Art. 29 Abs. 2
BV . Die Kl&gerin begriindet denn auch nicht, dass und inwiefern esihr nicht méglich
gewesen sein soll, den vorinstanzlichen Entscheid sachgerecht anzufechten. Die
Gehorsriigen sind unbegriindet.

E.3.22



Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die V orinstanz
festgestellt hat ( Art. 105 Abs. 1 BGG ). Es kann die Sachverhaltsfeststellung der
Vorinstanz nur berichtigen oder ergénzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf
einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht; zudem muss die Behebung des
Mangels fur den Ausgang des V erfahrens entscheidend sein konnen ( Art. 97 Abs. 1 und
Art. 105 Abs. 2 BGG ). "Offensichtlich unrichtig” bedeutet dabei "willkirlich" ( BGE 148
V 366 E. 3.3; 145V 188 E. 2; 140111 115 E. 2). Fur Sachverhaltsriigen gilt das strenge
Rugeprinzip. Die Partei, welche die Sachverhaltsfeststellung der V orinstanz anfechten will,
muss klar und substanziiert aufzeigen, inwiefern die genannten V oraussetzungen erfillt sein
sollen. Wenn sie den Sachverhalt ergénzen will, hat sie zudem mit prézisen Aktenhinweisen
darzulegen, dass sie entsprechende rechtsrel evante Tatsachen und taugliche Beweismittel
bereits bei den Vorinstanzen prozesskonform eingebracht hat ( BGE 140 111 86 E. 2).
Genugt die Kritik diesen Anforderungen nicht, kénnen Vorbringen mit Bezug auf einen
Sachverhalt, der vom angefochtenen Entscheid abweicht, nicht beriicksichtigt werden (
BGE 1401111 16 E. 1.3.1). Diesen Erfordernissen wird die Beschwerde nicht gerecht. Es
wird zwar an zahlreichen Stellen nicht nur eine Verletzung der Begrindungspflicht,
sondern gleichzeitig eine "willkirliche Sachverhaltsfeststellung” moniert. Die Kl&gerin
nimmt dies aber bloss zum Aufhanger, um dem Bundesgericht ihre eigene
Sachverhaltsdarstellung auszubreiten. Dabei gibt sie konkrete Stellen in den Rechtsschriften
der Parteien im kantonalen Verfahren an, reisst diese aber aus dem Zusammenhang und
behauptet, es handle sich um unbestrittene bzw. anerkannte Tatsachen. Das wird indessen
von den Beklagten in ihren Antworten im Einzelnen widerlegt und zurlickgewiesen, indem
sie sich ebenfalls auf konkrete Stellen in den kantonalen Rechtsschriften beziehen. Esist
nicht Aufgabe des Bundesgerichts, die Vorbringen und Beweismittel der Parteien im
kantonalen Verfahren einer eigenen Wirdigung zu unterziehen. Vielmehr obliegt es der
Beschwerdefuhrerin, klar und nachvollziehbar aufzuzeigen, dass und inwiefern die
Wurdigung der Vorinstanz geradezu unhaltbar ist. Unhaltbar ist eine Feststellung nicht
schon deshalb, weil sie von den eigenen - aber unbewiesen gebliebenen - Darlegungen
abweicht. Ebenso wenig liegt eine unhaltbare Nichterstellung des rechtserheblichen
Sachverhalts in massgeblichen Punkten vor, wie die Kl&gerin beanstandet, wenn die
Vorinstanz zu einer von der Auffassung der Klagerin abweichenden Schlussfolgerung
gelangte und entsprechend die unbewiesen gebliebenen Behauptungen der Kl&gerin nicht
feststellte. Hier konnte der Klagerin nur weiterhelfen, wenn sie die Beweiswirdigung der
Vorinstanz als willkurlich auszuweisen vermdchte, was sie aber nicht tut. Namentlich ist
festzuhalten, dass die Wirdigung im Massnahmeentscheid keineswegs Unhaltbarkeit der
abweichenden Beurteilung im Endentscheid indiziert, zumal im Massnahmeverfahren die
rechtserheblichen Tatsachen lediglich glaubhaft gemacht werden missen, wahrend sieim
ordentlichen Verfahren strikte zu beweisen sind. Dies gelang der Beschwerdefuhrerin nach
der as nicht willkurlich ausgewiesenen Beweiswirdigung der Vorinstanz nicht.
Entsprechend ist esrichtig, dass die Vorinstanz unbewiesen gebliebene Behauptungen nicht
verbindlich feststellt. Darin liegt keine offensichtlich unrichtige oder rechtsverletzend
unvollsténdige Erstellung des Sachverhaltsim Sinne von Art. 97 Abs. 1 BGG . Fur eine
gehdrig begrindete Sachverhaltsriige ist sodann aufzuzeigen, inwiefern die einzelnen,
geruigten Feststellungen am Ergebnis etwas zu &ndern vermochten. Auch daran mangelt es
teilweise, wird doch meist lediglich pauschal angefiigt, bei Zugrundelegung der von der
Kl&gerin behaupteten Tatsachen hétte die Vorinstanz im Sinne der Rechtsauffassung der
Kl&gerin erkennen missen. Auf die Sachverhaltsriigen der Klagerin kann daher nicht



eingetreten werden.

E.33

Somit ist ausschliesslich vom Sachverhalt auszugehen, wie ihn die Vorinstanz festgestel It
hat. Auf dieser Grundlage, und nicht auf dem davon abwei chenden Tatsachenfundament der
kl&gerischen Darstellung, sind die Rechtsriigen zu behandeln. Wie zu zeigen sein wird,
vermogen auch die rechtlichen Vorbringen nicht durchzudringen, zumal die Kl&gerin sie
auf ihre nicht massgebenden, da nicht bewiesenen Tatsachenbehauptungen stitzt.

E. 4
Die Klagerin wirft der Vorinstanz eine Verletzung von Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG vor.

E.41

Unlauter handelt insbesondere, wer sich, seine Waren, Werke, Leistungen oder deren Preise
in unrichtiger, irrefUhrender, unnétig herabsetzender oder anlehnender Weise mit anderen,
ihren Waren, Werken, Leistungen oder deren Preisen vergleicht oder in entsprechender
Weise Dritte im Wettbewerb begiinstigt ( Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG ). Verhaltensweisen, mit
denen sich ein Mitbewerber unndtig an die Leistungen eines Dritten anlehnt oder deren Ruf
ausbeutet, gelten unabhangig von der Gefahr alfalliger Verwechslungen als unlauter. Die
Rufausbeutung kann insbesondere darin bestehen, dass die fremde Ware oder Leistung
derart in der eigenen Werbung eingesetzt wird, dass das Image auf die eigenen Angebote
transferiert wird. Unlauter handelt, wer mit seinem Werbeauftritt im Ergebnis den guten
Ruf von unter einem anderen Zeichen bekannten Waren auf seine eigenen tbertrégt, indem
er Gedankenassoziationen zu diesen weckt, ohne dass es einer V erwechslungsgefahr bedarf.
Insofern ist namentlich nicht die Verwendung eines Zeichens vorausgesetzt, das
demjenigen des Mitbewerbers derart &hnlich ist, dass es damit in Alleinstellung
verwechselbar wére. Es gentigt vielmehr, wenn ein Zeichen, das dem bekannten
Drittzeichen dhnlich ist, in einer Weise verwendet wird, dass es nicht anders denn als
Anlehnung an jenes gedeutet werden kann, und dies objektiv geeignet ist, bel den
Adressaten eine gedankliche Verbindung zum Drittzeichen bzw. zu den damit bezeichneten
Produkten zu wecken ( BGE 150 111 183 E. 6.4.2; 135111 446 E. 7.1).

E.4.2

Die Kl&gerin machte unter dem Titel von Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG geltend, die Beklagten
beabsi chtigten durch Verwendung der Bezeichnung "GLUBSCHI " im Zusammenhang mit
den streitgegenstandlichen Pluschtierprodukten, den Werbewert und somit den Ruf der
kl&gerischen Pllschtierserie auszubeuten. Insbesondere werde der hohe Bekanntheits- bzw.
Werbewert, der den klagerischen PlUschtierprodukten innewohne, ausgenutzt. Die
Beklagten lehnten sich durch Verwendung der identischen Produktebezeichnung in
Kombination mit auffélig dhnlich gestalteten PlUschtieren unnétig an die Pluschtierlinie
der Kl&gerin an, diesin der Absicht, eine Gedankenassoziation mit den klagerischen
Produkten hervorzurufen.

E.43

Die Vorinstanz stellte in Ubereinstimmung mit dem Bundesgericht (Urteil 4A_290/2023,
4A_292/2023, 4A_294/2023 vom 29. November 2023 E. 4.3, nicht publ. in: BGE 150 |11 83
) fest, dass die Gestaltung der kl&gerischen Plischtierlinie "Beanie Boos' samt Verwendung
sog. "Hangtags' im Markt verbreitet und tblich sei und auch von zahlreichen anderen
Marktteilnehmern in vergleichbarer Art und Weise angeboten werde. Sie hebe sich nicht



von vergleichbaren Pluschtierlinien ihrer Konkurrentinnen ab. Auch stelle die Klagerin wie
ihre Konkurrentinnen ein giinstiges Massenprodukt her. Die kl&gerischen Plischtiere
wurden sich in qualitativer Hinsicht weder im positiven noch im negativen Sinn von den
Konkurrenzprodukten abheben. Folglich flihrten weder das Design noch die Qualitét der
kl&gerischen Pllschtierprodukte zu einem guten Ruf, der von den Beklagten ausgebeutet
werden konnte. Demnach sei nicht zu beanstanden, dass die Beklagten &hnliche Plischtiere
in vergleichbarer Qualitéat wie die Klagerin anboten. Die Ausbeutung kénnte sich demnach
nur daraus ergeben, dass die Beklagten diese Art von Plischtieren als™ GLUBSCHIS "
bezeichneten. Die Bezeichnung " GLUBSCHI " habe sich bei den klégerischen Produkten
lediglich auf (von der "B. -Gruppe" fur den Vertrieb der kl&gerischen Plischtiere
verwendeten) Marketingmaterialien befunden. Die klagerischen Produkte hingegen seien
stets mit der Bezeichnung "Beanie Boos' vertrieben worden und wirden dies weiterhin. Die
Bezeichnung "GLUBSCHIS' sei geméass Bundesgericht direkt beschreibend. Die
Werbebotschaft "GLUBSCHIS' kdnnte demnach nur einen Ruf als "glubschaugige”
Plischtiere verschaffen. Da aber zahlreiche andere glubschéugige Pluschtiere auf dem
Markt seien, sei die Bewerbung als "glubschaugige" Pluschtiere nicht geeignet, den
kl&gerischen Pluschtieren einen guten Ruf zu verschaffen. Eine tber den beschreibenden
Charakter hinausgehende zusétzliche Botschaft fehle. Eine vergleichende Anlehnung setze
notwendig voraus, dass es sich bei den Elementen, an welche sich die
Konkurrenzausstattung anlehne, nicht bloss um beschreibende Elemente handle.
Andernfalls sei eine Gedankenassoziation der Abnehmer zu einem anderen Produkt
(n@mlich zu demjenigen, das Uber einen guten Ruf verflgt) gar nicht moglich. Dadie
Abnehmer von glubschéugigen Plischtieren - in den Worten des Bundesgerichts - die
naheliegende Abkirzung "GLUBSCHI" ohne Weiteres unmittelbar als die &usseren
Merkmale der Ware beschreibende Angabe wahrnehmen, scheide eine
Gedankenassoziation zwischen den klégerischen und den beklagtischen Pluschtieren und
damit eine unzulassige vergleichende Anlehnung bzw. Rufausbeutung aus.

E.44

Der vorinstanzlichen Beurteilung ist zuzustimmen und die dagegen vorgebrachten
Einwande der Kl&gerin dringen nicht durch:

E. 441

Sie erblickt zunéchst eine Verletzung von Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG darin, dass die
Vorinstanz fur eine unnétige Anlehnung zwingend einen "Ruf" bzw. gar einen "guten Ruf"
voraussetze. Einen solchen verlange das Gesetz bei der Tatbestandsvariante der unnétigen
Anlehnung nicht. Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Wie das Bundesgericht
schon in BGE 135 111 446 E. 7.1 festhielt, bedarf es eines Image-Transfers vom fremden auf
das eigene Produkt, indem die vergleichende Werbung eine Gedankenassoziation zu jenem
weckt (vgl. auch Urteile 4A_689/2012 vom 24. April 2013 E. 2.4; 4A_128/2012 vom 7.
August 2012 E. 4.2.2). Ohne vorhandenes Image kann kein Transfer eines solchen
stattfinden. Bei der Anlehnung, sei sie verdeckt oder offen, geht es darum, die eigene
Leistung mit derjenigen des Mitbewerbers zu verbinden, um deren oder dessen
Bekanntheitsgrad auszunutzen. In der Doktrin wird zutreffend ausgefhrt, eine Anlehnung
mache praktisch nur Sinn, wenn das Vergleichsobjekt Uber einen gewissen Ruf verfugt, von
dem durch die Anlehnung profitiert werden kénnte (Magda Streuli-Y oussef, in:
Lauterkeitsrecht, SIWR Bd. V/1, 3. Aufl. 2020, N. 198 zu Art. 3 UWG ). Berechtigt ist
sodann der Hinwel's, dass die grundsétzlich herrschende Nachahmungsfreiheit ( BGE 131



[11 384 E. 5.1; Urteil 4A_616/2009 vom 11. Mai 2010 E. 5.2) ausgehohlt wirde, wenn jede
Anlehnung durch @hnliche Produkteausstattungen unter Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG zu
subsumieren wére (Stauber/Iskic, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 2018,
N. 67 zu Art. 3Abs. 11it. e UWG ). Der Gesetzgeber bezweckte mit dieser
Tatbestandsvariante unlauteren Handelns einzig den Schutz vor Rufausbeutung und stellte
klar, dass nicht jede anlehnend-vergleichende Werbung unzuldssig sei, sondern nur wenn
sie "den guten Ruf des Konkurrenten oder seines Erzeugnisses ausbeutet” (Botschaft vom
18. Mai 1983 zu einem Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb [UWG], BBl 1983
[1 1009 ff., Ziff. 241.34). Insofern bildet das VVorhandensein eines Rufs notwendiges und
zusétzliches Tatbestandsmerkmal fir eine nach Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG verponte unnétige
Anlehnung (Stauber/Iskic, aa.O., N. 69 zu Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG ; Streuli-Y oussef,
aaO., N. 198 zu Art. 3UWG ; in diesem Sinn auch Oetiker/Singh, Bundesgesetz gegen
den unlauteren Wettbewerb [UWG], 3. Aufl. 2023, N. 36 zu Art. 3 Abs. 1 1it. e UWG;;
Christian Schmid, Basler Kommentar, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
[UWG], 2013, N. 94 zu Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG ). Entgegen der Kl&gerin, welche unter
dem Tatbestand von Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG (unnétige Anlehnung) auf einen vorhandenen
Ruf verzichten will, hat die Vorinstanz demnach zu Recht einen Ruf, der durch die
Anlehnung ausgebeutet werden konnte, vorausgesetzt. Nachdem die Klagerin gemass den
verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz weder einen (guten) Ruf noch den behaupteten
"inlandischen Besitzstand" bzw. eine hohe Bekanntheit ihrer Produkte beweisen konnte,
fehlt es an einem Tatbestandselement fir eine unnétige Anlehnung nach Art. 3 Abs. 11it. e
UWG . Dies hat die Vorinstanz zutreffend erkannt.

E.44.2

Gleiches gilt fur den kl&gerischen Einwand, die Vorinstanz verstosse gegen Art. 3Abs. 1
lit. e UWG , well sie angesichts des beschreibenden Charakters von "GLUBSCHI" nicht nur
eine lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr, sondern auch die Hervorrufung einer
Gedankenassoziation durch ein beschreibendes Element ausgeschl ossen habe. Wohl geht
die Herstellung einer Gedankenassoziation zu dem Bezugsprodukt weniger weit, als wenn
eine Verwechslung mit diesem hervorgerufen werden soll. Das hat die Vorinstanz denn
auch richtig erkannt und festgehalten, es beduirfe keiner lauterkeitsrechtlichen

V erwechslungsgefahr wie beim wettbewerbsrechtlichen Kennzeichenschutz nach Art. 3
Abs. 1lit. d UWG . Das andert jedoch nichts daran, dass das Vergle chsprodukt tber eine
gewisse Bekanntheit verfligen muss, damit es tberhaupt eine Assoziation wecken kann. So
Ist die (verdeckte) Anlehnung dadurch charakterisiert, dass der Verletzer seine Produkte
unmittelbar von den Vorstellungen des Publikums Gber das Vergleichsprodukt profitieren
lasst, also einen Image-Transfer vornimmt (Schmid, aa.O., N. 94 zu Art. 3Abs. 1 lit. e
UWG ). Rein beschreibende Elemente vermdgen dem Vergleichsprodukt kein Image zu
verschaffen, das der Verletzer auf sein Produkt transferieren konnte. Esist objektiv nicht
geeignet, beim Adressaten elne Gedankenverbindung zum Verglei chsprodukt zu wecken.
Wenn die dhnliche Ausstattung mithin lediglich in einem direkt beschreibenden Element
Ubereinstimmt, muss eine unzuldssige Anlehnung ausscheiden. Das bedeutet vorliegend,
dass die Vorinstanz eine Gedankenassoziation zutreffend ausgeschlossen hat. Denn gemass
Bundesgericht (Urteil 4A_290/2023, 4A_292/2023, 4A_294/2023 vom 29. November 2023
E. 4.3, nicht publ. in: BGE 150 |11 83) verstehen die Abnehmer von glubschéugigen
PlUschtieren die naheliegende Abktrzung "GLUBSCHI" unmittelbar als die dusseren
Merkmale der Ware beschreibende Angabe. Von dieser verbindlichen Feststellung ging die
Vorinstanz aus. Eine zur Bezeichnung "GLUBSCHI" hinzutretende zusétzliche Botschaft



im Sinne einer Assoziation Uber die Eigenschaft oder das Image des Produkts
(beispielsweise hinsichtlich Qualitdt, Exklusivitét, Tradition, Kultstatus) konnte die
Vorinstanz nicht feststellen. Es verblieb mithin einzig die Bezeichnung "GLUBSCHI".
Angesichts deren direkt beschreibenden Charakters verneinte die Vorinstanz die
Herstellung einer Gedankenverbindung zu den Produkten der Kl&gerin zu Recht.

E. 443

Schliesslich wirft die Kl&gerin der Vorinstanz vor, Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG verletzt zu
haben, indem sie keine lauterkeitsrechtliche Gesamtwirdigung vorgenommen habe. Der
Vorwurf geht fehl. Die Vorinstanz nahm keine unzuléssige "Einzel prifung bzw. isolierte
Betrachtung einzelner Elemente" vor, sondern prifte aufgrund des Bewei sergebnisses, ob
die kl&gerische Produktlinie das notwendige Tatbestandselement eines Rufes erfiillt oder
nicht. Das schloss sie nach dem vorstehend Gesagten zutreffend aus. Somit brauchte sie die
welteren Voraussetzungen, insbesondere ob sachliche Grinde fur die Anlehnung bestehen,
nicht zu vertiefen, wie die Kl&gerin zu Unrecht beanstandet.

E. 45

Zusammenfassend hat die Vorinstanz eine unnétige Anlehnung im Sinne von Art. 3 Abs. 1
lit. e UWG bundesrechtskonform verneint.

E.5
Die Klé&gerin beruft sich auch auf Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG..

E.51

Danach handelt unlauter, wer Uber sich, seine Firma, seine Geschéftsbezeichnung, seine
Waren, Werke oder Leistungen, deren Preise, die vorrétige Menge, die Art der
Verkaufsveranstaltung oder Uber seine Geschaftsverhaltnisse unrichtige oder irreftihrende
Angaben macht oder in entsprechender Welise Dritte im Wettbewerb beglnstigt.

E.5.2

Die Klagerin sieht diesen Tatbestand dadurch als erflllt an, dass die Konsumenten aufgrund
der Bezeichnung "GLUBSCHI" fél schlicherweise davon ausgingen, es handle sich bei der
Plischtierserie der Beklagten um eine Nachfolgeserie der klagerischen " Beanie Boos
"-PlUschtierserie.

E.53

Dazu erwog die Vorinstanz, der Vorwurf ziele auf eine mitbewerberbezogene
IrrefUhrungsgefahr und sei kein Anwendungsfall von Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG . Vielmehr
falle er entweder unter Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG (Verwechslungsgefahr) oder unter Art. 3
Abs. 1lit. e UWG (unlautere vergleichende Anlehnung). Eine lauterkeitsrechtliche

V erwechslungsgefahr habe das Bundesgericht ausgeschlossen und eine unlautere
vergleichende Anlehnung liege nicht vor.

E.54

Dem widerspricht die Kl&agerin, indem sie auf dem sel bststandigen Anwendungsbereich von
Art. 3ADbs. 1 lit. b UWG beharrt. Das hilft ihr von vornherein nicht weiter, weil sie den
behaupteten IrrefUhrungssachverhalt nicht zu beweisen vermochte. Denn gemass
Bundesgericht (Urteil 4A_290/2023, 4A_292/2023, 4A_294/2023 vom 29. November 2023
E. 4.3, nicht publ. in: BGE 150 |11 83) verstehen die Abnehmer von glubschéugigen



Plischtieren die naheliegende Abkurzung "GLUBSCHI" nicht als Hinweis auf ein
bestimmtes Unternehmen, und der beschreibende Charakter schliesst eine
Gedankenverbindung zu den klégerischen Plischtieren aus. Mithin ist keine irrefihrende
Angabe im Sinnevon Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG erkennbar.

E.6

Schliesslich wirft die Klagerin der Vorinstanz eine Verletzung der Generalklausel von Art.
2 UWG vor.

E.6.1

Nach Art. 2 UWG ist unlauter und widerrechtlich jedes tauschende oder in anderer Weise
gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende V erhalten oder Geschéftsgebaren,
welches das Verhaltnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern
beei nflusst.

E.6.2

Die Klagerin brachte unter diesem Titel vor, die Beklagten hangten sich im Sinne einer
Trittbrettfahrerel planméssig an den guten Ruf der klagerischen Pluschtiere bzw. an das
Uber Jahre erarbeitete einzigartige Image an und machten sich dieses Zeichen einzig aus
kommerziellen, gewinnorientierten Griinden zunutze.

E.6.3

Dadie Klagerin diese Argumention wiederum auf einen angeblichen guten Ruf bzw. eine
hohe Bekanntheit stlitzte, sich beides aber nicht erhartet hatte, folgte ihr die Vorinstanz
nicht. Sie konnte auch sonst nicht erkennen, worin ein unlauteres Verhalten im Sinne der
lauterkeitsrechtlichen Generalklausel mit Bezug auf die Verwendung des Zeichens
"GLUBSCHI" liegen soll, nachdem sich nicht erwiesen habe, dass sich dieses
beschreibende Zeichen zugunsten der Kl&gerin durchgesetzt habe oder bel den Abnehmern
zu einer Assoziation mit den klagerischen Produkten fuhre.

E.64

Dem tritt die Klagerin entgegen, indem sie auf ihrer Behauptung beharrt, die Beklagten
hétten ganz gezielt Gedankenassoziationen zur klagerischen Plischtierserie zur Bewerbung
des eigenen Angebots geweckt. Wie die Vorinstanz aber zutreffend festhielt, besteht weder
ein guter Ruf noch ein Image, woran sich die Beklagten durch gezielte Werbung hétten
anhangen konnen. Ebenso wenig verfangt die weitere Argumentation der Klagerin, die
Beklagte 1 wolle vom Vertragsbruch einer personell und organisatorisch eng verbundenen
Gesellschaft in treuwidriger Weise profitieren, was ebenfalls den Tatbestand von Art. 2
UWG erflille. Der behauptete Vertragsbruch ist sachverhaltsmassig nicht erstellt, weshalb
auch in diesem Zusammenhang keine Bundesrechtsverletzung durch die Vorinstanz
auszumachen ist.

E.7

Schliesslich moniert die Kl&gerin eine Verletzung von Art. 13 des Bundesgesetzes vom 28.
August 1992 Uber den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (M arkenschutzgesetz,
MSchG; SR 232.11). Die Vorinstanz habe die von der Beklagten 1 eingetragenen
GLUBSCHI-Marken als Agentenmarken i.S.v. Art. 4 MSchG qualifiziert und deren

L 6schung angeordnet. Die Klagerin meint, die Vorinstanz hétte daraufhin von Amtes
wegen priifen mussen, ob sich das Unterlassungsbegehren der Kl&gerin als an der



Agentenmarke besser Berechtigte auf Art. 13 Abs. 3 MSchG bzw. nach der L6schung der
prioritdtsdlteren Marken der Beklagten 1 betreffend ihre eigene Wortmarke CH 737 011
"GLUBSCHIS" auf Art. 13 Abs. 2 MSchG stiitzen lasse, was sie aber nicht getan habe. Der
Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes wegen ( Art. 57 ZPO ) entbindet die Parteien
auch unter der Geltung der Verhandlungsmaxime nicht davon, dem Gericht alle fur die
rechtliche Subsumtion wesentlichen Behauptungen und Bewel se substantiiert vorzutragen.
Die Klagerin tut aber nicht dar, dass sie dieser prozessualen Pflicht in Bezug auf ihre
Unterlassungsbegehren, namentlich was ihre bessere Berechtigung an den Zeichen
anbelangt, nachgekommen ware. Nach den verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz,
wozu auch digjenigen zum Prozesssachverhalt gehtren ( BGE 149 111 405 E. 4.4; 140111 16
E. 1.3.1), stlitzte die Kl&gerin ihr Unterlassungsbegehren ausschliesslich auf das
Lauterkeitsrecht und nicht auch auf das Markenrecht. In Bezug auf die beanstandeten
beklagtischen Marken verlangte sie lediglich deren Nichtigerklarung bzw. L éschung, leitete
aber keine markenrechtliche Unterlassungsanspriiche ab. Unter diesen Umstanden kann der
Vorinstanz keine Verletzung von Art. 13 MSchG mit Bezug auf Art. 57 ZPO vorgeworfen
werden, indem sie nach Bejahung von Agentenmarken nicht von Amtes wegen priifte, ob
das Unterlassungsbegehren gestiitzt auf Art. 13 Abs. 3 M SchG gutzuheissen sei. Ohnehin
lasst sich die vorinstanzliche Annahme von Agentenmarken nicht halten, wie nachstehend
aufgezeigt wird (E. 9).

E.8

Damit erweist sich die Beschwerde der Kl&gerin als unbegriindet, soweit darauf einzutreten
ist. Auf der Grundlage des vorinstanzlich verbindlich festgestellten Sachverhalts liegt weder
ein Verstoss gegen Art. 2, Art. 3 Abs. 1 lit. b und e UWG noch von Art. 13 MSchG vor.

E.9
Beschwerde der Beklagten 1 (4A_172/2024)

E.91

Die Beschwerde der Beklagten 1 richtet sich gegen die vollstandige L 6schung der
Schweizer Wortmarke CH 645 779 "GLUBSCHI", sowie der Schweizer Teile der
internationalen Wortmarke IR 1 281 710 "GLUBSCHIS" und der internationalen
Wort/Bild-Marke IR 1 285 540 "GLUBSCHIS' (fig.) der Beklagten 1, wie siein
Dispositivziffer 1 Absatz 1 des angefochtenen Urteils angeordnet wurde. Die Vorinstanz
begrindete diese Anordnung nach bundesgerichtlicher Riickweisung damit, es handle sich
um Agentenmarken im Sinne von Art. 4 MSchG .

E.9.2

Unter der Marginalie "Eintragung zugunsten Nutzungsberechtigter" bestimmt Art. 4

M SchG Folgendes: Keinen Schutz geniessen ferner Marken, die ohne Zustimmung des
Inhabers auf den Namen von Agenten, Vertretern oder anderen zum Gebrauch
Erméchtigten eingetragen werden oder die nach Wegfall der Zustimmung im Register
eingetragen bleiben. Der besondere Schutzausschlussgrund der eingetragenen Marke nach
Art. 4 MSchG beruht - 8hnlich wie die relativen Ausschlussgriinde - auf dem V orbestehen
bestimmter Drittzeichen; diese sind zwar im Inland nicht als Marke eingetragen, aber vom
besser Berechtigten im In- oder Ausland benutzt worden. Die Norm bezweckt den Schutz
des wirtschaftlichen Inhabers einer Marke gegentiber einem Agenten, Vertreter oder einem
anderen zur Nutzung des Zeichens wahrend der Dauer der Zusammenarbeit Erméchtigten,
der das Zeichen ohne Erméachtigung auf seinen Namen hinterlegt oder die Eintragung nach



Beendigung der Zusammenarbeit weiterhin behélt. Dieser Schutz beruht auf der Annahme,
dass der Nutzungsberechtigte gegentiber dem Inhaber aufgrund der Zusammenarbeit einer
Interessenwahrungs- bzw. Loyalitétspflicht unterliegt, die einer Aneignung der Marke
entgegensteht ( BGE 150 |11 83 E. 3.2.1; 143 111 216 E. 2.1, mit Hinweisen). Die vom
Gesetzgeber anvisierte besondere Konstellation setzt nach bundesgerichtlicher
Rechtsprechung einen Vertrag zwischen dem wirklichen und dem angemassten Inhaber der
Marke voraus, der die Wahrung der geschéftlichen Interessen des Geschéftsherrn sowie
eine Ermachtigung zum Gebrauch einer fremden Marke zum Inhalt hat ( BGE 150 111 83 E.
3.2.1; 143111 216 E. 2.1; 131 111 581 E. 2.3; je mit Hinweisen, vgl. auch Urtell
4A_128/2013 vom 30. September 2013 E. 3.2.1, nicht publ. in: BGE 139 111 424 ).

E.10.1

Das Bundesgericht klérte im Rickweisungsurtell einzig den Begriff des
"Nutzungsberechtigten”, gegen den sich Art. 4 MSchG richtet. Dabel hielt esfest, mit Blick
auf den Schutzzweck von Art. 4 MSchG seien an die Identitdt der nutzungsberechtigten
Vertragspartel keine alzu strengen Anforderungen zu stellen. Die Markeneintragung kénne
auch durch eine nahestehende Person des zur Zeichenverwendung erméchtigten
Vertragspartners des Markeninhabers erfolgen. Erfasst wirden nicht nur Hinterlegungen
durch den nutzungsberechtigten Vertragspartner selber, sondern auch solche durch dessen
Organe, Gesellschafter, Hilfspersonen, verbundene Unternehmen im Konzern oder
Strohnmanner, soweit solche Hinterlegungen im Zusammenhang mit dem im Rahmen der
Erméchtigung erfolgten Markengebrauch vorgenommen wurden ( BGE 150 111 83 E. 3.2.2).
Esfolgerte fur den vorliegenden Fall, aufgrund dieser weiten Fassung der Person der
"nutzungsberechtigten Vertragspartei” konne nicht a priori ausgeschlossen werden, dass
sich die Kl&gerin gegentiber der Beklagten 1 auf Art. 4 MSchG berufen kénne. Der Hinwels
der Vorinstanz, das Distributorship Agreement sei zwischen der Kl&gerin und der

Bc. GmbH abgeschlossen worden, wohingegen die Beklagte 1 nicht
Vertragspartel sei, stehe dem nicht entgegen. Vielmehr gelte die Beklagte 1, die ebenfalls
zur "B. -Gruppe" gehore und von der gleichen Organperson wie die Bc.

GmbH gefuhrt werde, als eng mit der Bc. GmbH (Vertragspartei) verbundene
Gruppengesellschaft und habe als solche die strittigen Marken in unmittelbarem
Zusammenhang mit dem im Rahmen des Distributorship Agreement geregelten
Markengebrauch hinterlegt ( BGE 150 |11 83 E. 3.2.3). Zu den weiteren V oraussetzungen,
die erflllt sein missen, damit die Marken als Agentenmarken zu qualifizieren sind, dusserte
sich das Bundesgericht nicht. Nachdem diese von den Beklagten bestritten wurden, wies es
die Sache zu deren - offenen - Prifung an die Vorinstanz zurlick. Entgegen der Kl&gerin hat
das Bundesgericht den Entscheid der Vorinstanz nicht "bereits massgeblich vorgespurt”.

E.10.2

Um als Agentenmarken zu gelten, ist vorausgesetzt: 1. dass der Geschéaftsherr (das Gesetz
spricht missverstandlich vom "Inhaber") ein vorbestehendes besseres Recht an der Marke
hat; 2. dass derjenige, auf dessen Name die Marke eingetragen ist, als
"Nutzungsberechtigter” gilt; 3. dass zwischen dem Geschéftsherrn und dem
Nutzungsberechtigten (bzw. dem wirklichen und dem angemassten Inhaber) ein Vertrag
besteht, der (a) die Wahrung der geschéftlichen Interessen des Geschéaftsherrn sowie (b) die
Erméchtigung zum Gebrauch einer fremden Marke zum Inhalt hat; 4. dass es sich bei der
eingetragenen und der "fremden” Marke um identische Marken handelt; 5. dass sich die
vertragliche Erméachtigung zum Gebrauch der Marke auch auf das Land der Hinterlegung,



d.h. die Schweiz, bezieht (territorialer Zusammenhang); 6. dass die Hinterlegung wéahrend
der Dauer der vertraglichen Loyalitatspflicht erfolgte (zeitlicher Zusammenhang); 7. dass
keine Zustimmung des Geschéaftsherrn zur Hinterlegung der Marke vorliegt oder diese
weggefallenist.

E.10.3

Im Zusammenhang mit Voraussetzung 4 wird in der Lehre daftr gehalten, dass Art. 4

M SchG nicht nur vom Agenten hinterlegte Marken erfasst, die mit der fremden Marke, zu
deren Gebrauch er erméchtigt wurde, identisch sind, sondern auch solche, die offensichtlich
einem relativen Schutzausschlussgrund unterliegen, etwa weil sie offensichtlich
verwechslungsfahig sind (Christoph Willi, Markenschutzgesetz, 2002, N. 11 zu Art. 4
MSchG ; Markus Wang, in: Noth/Buhler/ Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, 2. Aufl.
2017, N. 7 zu Art. 4 MSchG ). Das Bundesgericht hat diese Frage noch nicht entschieden
(vgl. immerhin Urteil 4A_39/2011 vom 8. August 2011 E. 8.5.1). Sie kann auch hier
offenbleiben, da sie im vorliegenden Fall nicht entscheidrelevant ist.

E. 104

Nicht unter den Anwendungsbereich von Art. 4 MSchG fallen "Zweitmarken™ des Agenten.
Flgt dieser den Marken seines Lieferanten eine eigenstéandige Marke hinzu, unter welcher
er die eingefuihrten Waren vertreibt und im betreffenden Markt bekannt macht, kann der
Geschéftsherr nach Beendigung des V ertragsverhal tnisses weder die Ldschung noch die
Ubertragung der Zweitmarke verlangen. Gegebenenfalls kann er aber gestiitzt auf allfalige
vertragliche Abmachungen, nicht jedoch gestitzt auf Art. 4 MSchG , gegen die Eintragung
oder Verwendung solcher Marken vorgehen (Willi, aa.O., N. 12 zu Art. 4 MSchG ;
Matthias Stadeli, in: Basler Kommentar, Markenschutzgesetz/ \Wappenschutzgesetz, 3.
Aufl. 2017, N. 21 zu Art. 4 MSchG ; Wang, aa.O., N. 8 zu Art. 4 MSchG ).

E. 10.5

Art. 4 MSchG bietet keine Handhabe gegen Markenpiraterie. Hinterlegt ein Dritter die
Marke eines besser Berechtigten, mit dem er in keiner Vertragsbeziehung steht, die ihn zum
Gebrauch der Marke erméchtigt, muss Art. 4 M SchG mangel s Erméchtigung zum Gebrauch
ausscheiden (Wang, aa.O., N. 11 zu Art. 4 MSchG ; Stadeli, aa.O., N. 13 zu Art. 4 MSchG
; Willi, aaO., N. 9 zu Art. 4 MSchG ).

E. 10.6

Der Grund, weshalb der Gesetzgeber dem an der angemassten Marke besser Berechtigten
mit Art. 4 MSchG einen Sonderschutz bereitstellt, fusst in der Interessenwahrungs- und
Loyalitatspflicht, welcher der Nutzungsberechtigte aufgrund der vertraglichen
Zusammenarbeit unterliegt (vgl. BGE 150 111 83 E. 3.2.1; 143111 216 E. 2.1; 131 111 581 E.
2.3). Mit einer gewissen Berechtigung wird in der Literatur fir eine restriktive Auslegung
von Art. 4 MSchG plédiert, da es dem Geschéftsherrn in einer solchen Situation im
Unterschied zu Opfern von Markenpiraterie moglich ist, seine Interessen gegeniber dem
Agenten durch vertragliche Absprachen oder durch rechtzeitige eigene Markenanmeldung
zu sichern (Willi, aa.O., N. 3 zu Art. 4 MSchG ; vgl. auch Wang, aa.O., N. 4 zu Art. 4
MSchG ). Diesist auch vorliegend im Auge zu behalten.

E. 111

Nachdem das Bundesgericht im Rickweisungsurteil einzig die zweite der in Erwagung 10.2
genannten Voraussetzungen fir die Annahme einer Agentenmarke geklért hatte, priifte die



Vorinstanz die weiteren und bejahte sie allesamt. Die Beklagte 1 beanstandet diesin ihrer
Beschwerde zu Recht. Sie steht insbesondere auf dem Standpunkt, das Zeichen
"GLUBSCHI" sai kein vorbestehendes Zeichen der Klagerin (prioritétsdlteres, fremdes
Zeichen gemass Art. 4 MSchG ). Die Klagerin habe das Zeichen "GLUBSCHI" nie selbst
verwendet und sei zu keinem Zeitpunkt "Inhaberin" der streitbetroffenen Marken gewesen.
Sie habe mangels eigener Rechte die Marken auch nicht stellvertretend durch einen Dritten,
d.h. durch Bc. GmbH, in Gebrauch nehmen koénnen. Vielmehr sei die Marke
"GLUBSCHI" eine von der Vertriebsnehmerin (Bc. GmbH) wahrend des
Vertriebsverhaltnisses geschaffene "Zweitmarke”, die nicht unter den
Schutzausschlussgrund von Art. 4 MSchG falle.

E.11.2

In der Tat |18sst sich bereits die erste Voraussetzung, dass es sich beim "Inhaber”, hier der
Kl&gerin, um den an den hinterlegten Marken, hier an den Marken "GLUBSCHI" bzw.
"GLUBSCHIS', besser Berechtigten handelt, auf der Grundlage der tatsachlichen
Feststellungen der Vorinstanz nicht halten.

E.11.21

Besser berechtigt im Sinne von Art. 4 MSchG ist der Geschéftsherr ("Inhaber"), wenn er die
betreffende Marke vor deren Hinterlegung im In- oder Ausland selber (markenmassig)
gebraucht oder durch Dritte mit seiner Zustimmung hat gebrauchen lassen oder wenn er
formelle (auslandische) Ausschliesslichkeitsrechte an dem Zeichen besitzt. Zur Begrindung
eines eigenen Rechts an der vom Agenten hinterlegten Marke geniigen weder der
stellvertretende Gebrauch durch den Vertreter noch die (nicht markenmassige) Benutzung
in der Geschaftskorrespondenz des Geschaftsherrn mit dem Vertreter. Ferner muss der
Geschéftsherr seine bessere Berechtigung zum Zeitpunkt der Markenhinterlegung durch
den Agenten bereits erworben haben, es muss sich also um ein prioritadres Recht handeln
(Willi, aa.0., N. 5zu Art. 4 MSchG ; Wang, aa.O., N. 5 zu Art. 4 MSchG ; Stadeli, aa.O.,
N. 13 zu Art. 4 MSchG ; Florent Thouvenin, Nichtigkeit und Anfechtbarkeit im
Markenrecht, in: sic! 2009 S. 544 ff., S. 546).

E.11.22

Die Vorinstanz erkannte durchaus, dass die V oraussetzung der vorbestehenden besseren
Berechtigung der Klagerin an den Marken "GLUBSCHI" bzw. "GLUBSCHIS" fraglichist,
fuhrte sie doch aus, es erscheine "problematisch”, dass die Kl&gerin das Zeichen
"GLUBSCHI" nie selbst verwendet habe. Dieses sai stets von der Beklagten 1 verwendet
worden, indem sie es zwecks Bewerbung der kl&gerischen Plischtiere auf Prospekten,
"Point of Sale"-Werbematerial (bspw. Pluschtiersténdern), Merchandising-Artikeln etc.
abgedruckt habe. Eine bessere Berechtigung der Klagerin durch vorgangigen eigenen
Gebrauch der betreffenden Zeichen scheidet mithin aus.

E.11.23

Ebenso wenig ist festgestellt, dass die Kl&gerin formelle (auslandische)
Ausschliesslichkeitsrechte an den Marken "GLUBSCHI" bzw. "GLUBSCHIS" geltend
machen kann.

E. 1124

Die Vorinstanz mass der Klagerin dennoch "Inhaberschaft” im Sinne von Art. 4 MSchG zu
mit der Begriindung, entscheidend erscheine, dass die Beklagte 1 das Zeichen stets fir die



Klé&gerin (namlich inihrer Eigenschaft als exklusive Distributorin fir die klégerischen
Pluschtiere) verwendet habe. Die Vorinstanz nahm mithin Rechtserwerb der Kl&gerin an
den Marken durch stellvertretenden Gebrauch durch die Beklagte 1 an. Dies macht die
Kl&gerin denn auch geltend, wenn sie ausfuihrt, die Beklagte 1 habe die strittigen Marken
mindestens seit Januar 2012 und damit vor der Eintragung mit dem Einverstandnis der
Kl&gerin "fur deren Produkte” in der DACH-Region benutzt. Dieser Gebrauch muisse
klarerweise der Kl&gerin zugerechnet werden.

E.11.25

Richtig zu stellen ist zunéchst, dass die Beklagte 1 die Marken nach den Feststellungen der
Vorinstanz nicht fur die klagerischen Produkte (keine Anbringung auf den PlUschtieren),
sondern fir deren Bewerbung benutzte. Gemass V orinstanz wurden und werden die
kl&gerischen Produkte stets mit der Bezeichnung "Beanie Boos' vertrieben.

E.11.2.6

Vorinstanz und Klagerin verkennen mit ihrer Auffassung den stellvertretenden Gebrauch
durch Dritte, den sich der Geschéftsherr anrechnen lassen kann. Anders als fur den rechts
erhaltenden Gebrauch kann fir den rechts begriindenden Drittgebrauch der stellvertretende
Gebrauch durch den Agenten nicht gentigen, um ein vorbestehendes besseres Recht des
Geschéftsherrn an der Marke zu erzeugen. Der Agent zahlt in diesem Kontext nicht zu den
"Dritten”. Der stellvertretende Gebrauch durch den Agenten fhrt nicht zur Begriindung
eines eigenen, sonst noch nicht bestehenden Rechts des Geschéftsherrn an der vom Agenten
hinterlegten Marke (Willi, aa.O., N. 5 zu Art. 4 MSchG ; WANG, a.a.O.,N.5zu Art. 4
MSchG ). Dem steht der Normzweck von Art. 4 MSchG entgegen, der den Inhaber eines
vorbestehenden absoluten Ausschliesslichkeitsrechts an einer Marke vor deren Anmassung
durch einen treuwidrigen Agenten schiitzen will. Der Agent ist im Verhdltnis zum
Geschéftsherr aufgrund des bestehenden V ertragsverhaltnisses nicht irgendein Dritter.
Wurde die Marke, wie in casu, einzig durch den Agenten gebraucht, vermag dies nicht zum
Erwerb einer besseren Berechtigung des Geschéftsherrn durch stellvertretenden Gebrauch
zu fuhren. Der Gebrauch durch die Beklagte 1, den die Vorinstanz einzig anfuhrt, trégt
demnach nicht als Begriindung der "Inhaberschaft" der Kl&égerin im Sinne von Art. 4
MSchG an den Zeichen "GLUBSCHI" und "GLUBSCHIS", auch wenn die Beklagte 1 das
Zeichen "stets fir die Klagerin" verwendete, wie die Vorinstanz zu Unrecht fir
entscheidend hélt.

E.11.2.7

Daran andert nichts, dass die Bc. GmbH das Zeichen im Rahmen ihrer Aufgaben
in der Vertragsbeziehung mit der Klagerin geschaffen habe, wie die Vorinstanz zur
Begrundung der von ihr bejahten wirtschaftlichen Berechtigung der Kl&gerin an den
Zeichen weiter anfuhrt. Vielmehr rickt dieser Umstand das Zeichen "GLUBSCHI" in die
Néhe einer "Zweitmarke", mit welcher hier die Konstellation gemeint ist, dass der Agent
die Produkte des Geschéaftsherrn unter einer eigenstandigen Marke vertreibt und im
betreffenden Markt bekannt macht (Willi, aa.O., N. 12 zu Art. 4 MSchG ; Stadeli, aa.O.,
N. 21 zu Art. 4 MSchG ). Solche eigenstandigen "Zweitmarken™ sind vom
Anwendungsbereich von Art. 4 MSchG ausgenommen (s. die Angaben in E. 10.4). Bel
dieser Konstellation setzt der Vertriebsnehmer die eigenstandige Marke also typischerweise
fur die Vermarktung der Produkte des V ertriebsgebers ein, ohne dass L etzterer dadurch an
der Marke automatisch wirtschaftliche Berechtigung erlangt, sofern er keine



diesbeziiglichen vertraglichen Abmachungen mit dem Vertriebsnehmer getroffen hat. Der
von der Vorinstanz angefiihrte Umstand allein, dass die Bc. GmbH das Zeichen
im Rahmen ihrer Aufgaben in der Vertragsbeziehung mit der Klagerin geschaffen habe,
macht diese noch nicht zur "wirtschaftlich an diesem Zeichen" Berechtigten, auch wenn die
Marken "GLUBSCHI" bzw. "GLUBSCHIS' im Zusammenhang mit der Vermarktung der
kl&gerischen Produkte kreiert worden sein sollten. Dass sich die Kl&gerin aufgrund von
Sondervereinbarungen vertragliche Rechte an den Marken vorbehalten hétte, ist nicht
festgestellt. Die Begrindung der Vorinstanz fur die angenommene wirtschaftliche
Berechtigung der Klagerin an den Marken tragt daher nicht.

E.11.28

Die Vorinstanz hat demnach Art. 4 MSchG verletzt, indem sie der Kl&gerin ein
vorbestehendes besseres Recht an den Marken "GLUBSCHI" bzw. "GLUBSCHIS' und
damit die "Inhaberschaft" im Sinne von Art. 4 M SchG an den Zeichen zuerkannte.

E.113

Somit scheidet eine Agentenmarke bereits mangels vorbestehender besserer Berechtigung
der Kl&gerin an den Zeichen aus, und es ertibrigen sich Bemerkungen zu den weiteren
V oraussetzungen.

E.12

Immerhin stellt die Beklagte 1 zu Recht in Frage, ob das Erfordernis, dass die
Nutzungsberechtigte vertraglich zum Gebrauch einer "fremden” Marke, die mit der
hinterlegten identisch ist, erméchtigt wurde, erfullt ist (Voraussetzungen 3b und 4; vgl. E.
10.2).

E. 121

Mit "fremder" Marke im Sinne der bundesgerichtlichen Terminologie ( BGE 150 111 83 E.
3.2.1; 143111 216 E. 2.1; 131 111 581 E. 2.3) sind Marken gemeint, an denen der
Geschéftsherr besser berechtigt ist und die deshalb aus der Sicht des Agenten "fremd" sind.
Insofern masst sich der ungetreue Agent eine fremde Marke an. Fremdheit muss aber
entfallen, wenn der Geschéftsherr an der hinterlegten Marke gar nicht tiber ein eigenes
besseres Recht verfugt. Entsprechend kann er den Agenten mangels eigenem Recht nicht
vertraglich zum Gebrauch einer "fremden" Marke erméchtigen. Sodann fihrt eine
vertragliche Gebrauchserméchtigung von vornherein dann nicht zu einer Agentenmarke,
wenn es sich bel der durch den Agenten eingetragenen und der "fremden™ Marke nicht um
identische Zeichen handelt (vgl. immerhin E. 10.3).

E. 122
Die Beklagte 1 bestreitet die "Fremdheit" der Marken "GLUBSCHI" bzw. "GLUBSCHIS'
und halt es fur unzutreffend, dass die Vertragspartnerin (Bc. GmbH) im

Distributorship Agreement zum Gebrauch dieser Marken erméchtigt worden sei. Die
Vorinstanz stellte in diesem Zusammenhang bloss fest, die Klégerin habe der Bc.

GmbH auch eine nicht exklusive Lizenz fur die Nutzung von "Urheber-, Marken- und
Designrechten sowie @nliche Schutzrechte der Klagerin® eingeraumt. Entsprechend habe
der Vertrag eine Erméchtigung zum Gebrauch einer "fremden Marke" zum Inhalt gehabt.
Damit lasst sich das Vorliegen von Voraussetzung 3b in Verbindung mit V oraussetzung 4
nicht Uberzeugend begrinden. Diese Gebrauchserméchtigung von "Markenrechten der
Klagerin" kénnte nur ausreichen, wenn sich als erwiesen herausgestellt hétte, dass die



Kl&gerin ein vorbestehendes besseres Recht an den Marken "GLUBSCHI" bzw.
"GLUBSCHIS' besitzt. Nachdem dies nach dem oben Gesagten nicht zutrifft, vermochte
dieKlé&gerin die Bc. GmbH auch nicht vertraglich zu deren Gebrauch zu
ermachtigen. Nichts anderes ergibt sich aus dem Hinweis der Klagerin auf die Erwagung
des Bundesgerichts, wonach die Beklagte 1 die strittigen Marken as eng mit der

Bc. GmbH verbundene Gruppengesellschaft in unmittelbarem Zusammenhang
mit dem im Rahmen des Distributorship Agreements geregelten Markengebrauchs
hinterlegt habe ( BGE 150 111 83 E. 3.2.3). Mit dieser Erwégung begriindete das
Bundesgericht lediglich, weshalb die Beklagte 1 als "Nutzungsberechtigte” gelte, so dass
nicht von vornherein ausgeschlossen sei, dass sich die Klagerin gegentiber der Beklagten 1
auf Art. 4 MSchG berufen konne. Das Bundesgericht entschied damit aber nicht, dass es
sich bei den hinterlegten Marken "GLUBSCHI" bzw. "GLUBSCHIS' um angemasste
"fremde" Marken handelt.

E. 13

Damit erweist sich die Beschwerde der Beklagten 1 als begrtindet. Die von der Vorinstanz
angeordnete Loschung der Schweizer Wortmarke CH 645 779 "GLUBSCHI" und der
Schweizer Teile der internationalen Wortmarke IR 1 281 710 "GLUBSCHIS" und der
internationalen Wort-Bildmarke IR 1 285 540 "GLUBSCHIS" (fig.) (Dispositivziffer 1
Absatz 1 des angefochtenen Urteils vom 15. Februar 2024) lasst sich nicht auf die
Begrundung stiitzen, es handle sich dabel um Agentenmarken. Entsprechend ist die so
(zufolge Agentenmarken) begrindete L oschung der Marken aufzuheben, diesin
reformatorischer Entscheidung ( Art. 107 Abs. 2 BGG).

E.14

Dies fuhrt jedoch nicht zur vollsténdigen Klageabweisung. Denn esbleibt diein
Dispositivziffer 1.4 des Teilurteils des Handel sgerichts vom 25. April 2023 angeordnete
Teilldschung zufolge Nichtgebrauchs . Sie lautet: "Die Schweizer Wortmarke CH 645 779
"GLUBSCHI" der Beklagten 1 wird fir die Waren der Klasse 9 (Wissenschaftliche,
Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wéage-, Mess-, Signal-,
Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente
zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizitét;
Geréte zur Aufzeichnung, Ubertragung und Wiedergabe von Ton und Bild;

Magnetaufzei chnungstrager, Schallplatten; CDs, DV Ds und andere digitale
Aufzeichnungstrager; Mechaniken fir geldbetétigte Apparate; Registrierkassen,
Rechenmaschinen, Hardware fur die Datenverarbeitung, Computer; Computersoftware;
Feuerldschgeréte) und der Klasse 25 (Bekleidungsstiicke, Schuhwaren, K opfbedeckungen)
sowie fur die folgenden Waren der Klasse 28 (Turn- und Sportartikel sowie
Christbaumschmuck) fur nichtig erklért.” Die Klagerin hatte die Nichtigerklarung der
Schweizer Wortmarke CH 645 779 "GLUBSCHI" der Beklagten 1 (auch) wegen
Nichtgebrauchs ( Art. 12 MSchG ) verlangt. Das Handel sgericht bejahte jedoch den
rechtserhaltenden Gebrauch mit Bezug auf die beanspruchten Waren " Spiele, Spielzeug und
Plischtiere” in Klasse 28, nicht jedoch fir die Gbrigen beanspruchten Waren. Denn die
Beklagte 1 habe nicht behauptet, sie habe die Marke je fir andere Produkte als fur
Plischtiere gebraucht. Entsprechend stellte das Handel sgericht die Teilnichtigkeit der
genannten Marke mit Bezug auf diese Waren fest und ordnete insoweit deren Ldschung
zufolge Nichtgebrauchs an. Diese Anordnung beanstandete die Beklagte 1 inihrer
Beschwerde an das Bundesgericht gegen das Teilurteil vom 25. April 2023 nicht und



verlangte folglich nicht die Aufhebung von dessen Dispositivziffer 1.4 (vgl. Urteil
4A_290/2023, 4A_292/2023, 4A_294/2023 vom 29. November 2023 Sachverhalt lit. C).
Entsprechend befasste sich das Bundesgericht mit der teilweisen L éschung zufolge
Nichtgebrauchs der Marke fr die betreffenden Waren nicht. Hingegen verlangte die
Kl&gerin in ihrer Beschwerde an das Bundesgericht die Aufhebung von Dispositivziffer 1.4
des Teilurteilsvom 25. April 2023, weil sie der Auffassung war, die Marke sai fur
samtliche beanspruchten Waren zu |6schen, da es sich um eine Agentenmarke handle. [hre
Beschwerde anvisierte aber klarerweise nur den Teilumfang der in Dispositivziffer 1.4 nicht
erfassten Waren und nicht auch die angeordnete TeillGschung. Dies stellte die Beklagte 1
nicht in Frage, sondern plé&dierte einzig gegen die Annahme einer Agentenmarke. Nachdem
das Bundesgericht entgegen dem Handel sgericht nicht ausschloss, dass aufgrund der weiten
Auslegung des Begriffs des "Nutzungsberechtigten” eine Agentenmarke in Betracht
kommen konnte, hob es die Dispositivziffer 1.4 auf und wies die Sache auch insoweit zur
Prufung der Voraussetzungen der Qualifikation als Agentenmarke an das Handel sgericht
zurlick. Angesichts der Schriftsdtze der Parteien blieb aber trotz vollstandiger Aufhebung
von Dispositivziffer 1.4 die dort angeordnete Teilldschung fir die genannten Waren nach
dem ersten Durchgang ausser Streit. Entsprechend erkannte das Handel sgericht im zweiten
Durchgang zutreffend, dass die Ruckweisung nicht auch die mit Bezug auf die betreffenden
Waren erkannte Teilnichtigkeit der Schweizer Wortmarke CH 645 779 "GLUBSCHI" der
Beklagten 1 zufolge Nichtgebrauchs erfasst. Damit hatte sich das Bundesgericht im
Ruckweisungsurteil mangels Anfechtung nicht zu befassen und folgerichtig ebenso wenig
das Handel sgericht in seinem zweiten Urteil. Nachdem das Handel sgericht auch die
Schweizer Wortmarke CH 645 779 "GLUBSCHI" der Beklagten 1 als Agentenmarke
qualifizierte, ordnete esin Dispositivziffer 1 des Urteils vom 15. Februar 2024 die
vollstandige L dschung auch dieser Marke fur sémtliche beanspruchten Waren an. Die
Beklagte 1 begehrt in ihrer Beschwerde an das Bundesgericht die Aufhebung von
Dispositivziffer 1 des angefochtenen Urteils vom 15. Februar 2024, begriindet dieses
Begehren aber einzig mit dem Nichtvorliegen einer Agentenmarke. Die schon im ersten
Durchgang unangefochten gebliebene Teilnichtigkeit fur die Waren, betreffend diesie
keinen Gebrauch behauptet hatte, beanstandet sie nicht und es findet sich diesbeziiglich
keine Begriindung des Begehrens um vollstdndige Abweisung der Klage. Die Klagerin
macht in ihrer Beschwerdeantwort geltend, es miisse mindestens im Umfang des ersten
Entscheids des Handel sgerichts eine bundesgerichtliche Bestétigung der

L 6schungsanordnung erfolgen. Dem widerspricht die Beklagte 1 in ihrer Replik nicht.
Unter diesen Umsténden ist das L dschungsbegehren der Klagerin nach Gutheissung der
Beschwerde der Beklagten 1 gegen die Annahme von Agentenmarken nur in dieser
Hinsicht abzuweisen, hingegen erneut die unangefochtene Ldschung der Schweizer
Wortmarke CH 645 779 "GLUBSCHI" im Ausmass gemass Dispositivziffer 1.4 des
Tellurteils des Handel sgerichts vom 25. April 2023 anzuordnen.

E.15

Die Beschwerde der Klagerin wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird. Damit
unterliegt sieim Verfahren 4A_166/2024 und wird entsprechend kosten- und
entschadigungspflichtig ( Art. 66 Abs. 1 und Art. 68 Abs. 2 BGG ). Sie schuldet sowohl der
Beklagten 1 (Bd. AG) asauch der Beklagten 2 (C. GmbH) eine

Partel entschadigung, da die Beklagten durch ihre unterschiedlichen Rechtsvertretungen je
separate Rechtsschriften einreichten. Die Beschwerde der Beklagten 1 wird gutgeheissen.
Die Anordnung der unangefochten gebliebenen Teil-Ldschung der Schweizer Wortmarke



CH 645 779 "GLUBSCHI" im Ausmass gemass Dispositivziffer 1.4 des Teilurteils des
Handel sgerichts vom 25. April 2023 zufolge Nichtgebrauchs der dort genannten Waren
andert am vollsténdigen Obsiegen der Beklagten 1 nichts, da das vorliegende
Beschwerdeverfahren vor Bundesgericht einzig die L6schung der beklagtischen Marken
zufolge Qualifikation als Agentenmarken zum Gegenstand hatte, und die Beklagte 1
insofern vollstandig durchdringt. Demnach unterliegt die Klagerin auch im Verfahren

4A _172/2024 und wird auch hier kosten- und entschadigungspflichtig ( Art. 66 Abs. 1 und
Art. 68 Abs. 2 BGG ). Sie hat aber nur der Beklagten 1 (Bd. AG) eine
Parteientschadigung zu bezahlen. Die weitere Verfahrensbeteiligte in diesem Verfahren

(C. GmbH) liess sich nicht vernehmen und hat daher keinen
Entschadigungsanspruch. Demnach erkenn t das Bundesgericht: 1. Die Verfahren

4A _166/2024 und 4A_172/2024 werden vereinigt. 2. Die Beschwerde der Klagerin
(4A_166/2024) wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird. 3. Die Beschwerde der
Beklagten 1 (4A_172/2024) wird gutgeheissen und das Urteil des Handelsgerichts vom 15.
Februar 2024 wird aufgehoben. 4. Die Schweizer Wortmarke CH 645 779 "GLUBSCHI"
der Beklagten 1 wird fur die Waren der Klasse 9 (Wissenschaftliche, Schifffahrts-,
Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wége-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs-
und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten,
Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizitét; Geréte zur
Aufzeichnung, Ubertragung und Wiedergabe von Ton und Bild;

M agnetaufzei chnungstrager, Schallplatten; CDs, DV Ds und andere digitale
Aufzeichnungstrager; Mechaniken fir geldbetétigte Apparate; Registrierkassen,
Rechenmaschinen, Hardware fir die Datenverarbeitung, Computer; Computersoftware;
Feuerldschgeréte) und der Klasse 25 (Bekleidungsstiicke, Schuhwaren, K opfbedeckungen)
sowie fur die folgenden Waren der Klasse 28 (Turn- und Sportartikel sowie
Christbaumschmuck) fur nichtig erklart. Im Ubrigen wird die Klage abgewiesen. 5. Die
Gerichtskosten von Fr. 6'000.-- im Verfahren 4A_166/2024 und die Gerichtskosten von Fr.
5'000.-- im Verfahren 4A_172/2024 werden der Klagerin (Aa. Inc.) auferlegt. 6.
Die Klagerin (Aa. Inc.) hat die Beklagte 1 (Bd. AG) und die Beklagte 2
(C. GmbH) fur das bundesgerichtliche Verfahren 4A_166/2024 mit je Fr. 7'000.--
und die Beklagte 1 (Bd. AG) fur das bundesgerichtliche Verfahren 4A_172/2024
mit Fr. 6'000.-- zu entschadigen. 7. Die Sache wird zur Neuregelung der kantonalen K osten-
und Entschadigungsfolgen an die Vorinstanz zurtickgewiesen. 8. Dieses Urteil wird den
drei Parteien und dem Handel sgericht des Kantons Aargau, 1. Kammer, sowie dem
Eidgendssischen Institut fur Geistiges Eigentum schriftlich mitgeteilt. Lausanne, 17.
September 2024 Im Namen der 1. zivilrechtlichen Abteilung des Schweizerischen
Bundesgerichts Die Prasidentin: Jametti Der Gerichtsschreiber: Tanner
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