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Erwagungen

E. 1

Gegenstand des Verfahrens bildet eine Zivilsache ( Art. 72 Abs. 1 BGG ). Die
Beschwerdefiihrerin unterlag im kantonalen Verfahren teilweise ( Art. 76 Abs. 1 BGG ).
Die Beschwerde richtet sich gegen ein Urteil des Obergerichts, mit dem dieses Uiber den
eingeklagten Informationsanspruch (Rechtsbegehren Ziff. 1) entschieden hat, wahrend das
ebenfalls gestellte Begehren um Leistung einer noch zu beziffernden Geldsumme
(Rechtsbegehren Ziff. 2) noch nicht beurteilt wurde. Beim angefochtenen Urtell handelt es
sich damit um einen beschwerdefdhigen Teilentscheid ( Art. 91 lit. aBGG ; Urteile
4A_472/2021 vom 17. Juni 2022 E. 1, nicht publ. in: BGE 148 |11 305 ; 4A_60/2021 vom 2.
Juni 2021 E. 1.1; 4A_269/2017 vom 20. Dezember 2017 E. 1.2, nicht publ. in: BGE 144 11|
43 ; 4A_526/2016 vom 7. Februar 2017 E. 1). Das Obergericht urteilte als einzige kantonale
Instanz im Sinne von Art. 75 Abs. 2 lit. aBGG . Dagegen steht die Beschwerdein
Zivilsachen nach Art. 74 Abs. 2 lit. b BGG unabhangig vom Streitwert offen ( BGE 139 111
67 E. 1.2). Auf die Beschwerde ist unter Vorbehalt hinreichender Begriindung ( Art. 42
Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGG ) einzutreten.

E.21

Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an ( Art. 106 Abs. 1 BGG ). Esist
somit weder an die in der Beschwerde geltend gemachten Argumente noch an die
Erwégungen der Vorinstanz gebunden; es kann eine Beschwerde aus einem anderen als
dem angerufenen Grund gutheissen oder eine Beschwerde mit einer von der Argumentation
der Vorinstanz abweichenden Begriindung abweisen. Mit Blick auf die Begriindungspflicht
der beschwerdefuhrenden Partei ( Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG ) behandelt es aber
grundsétzlich nur die geltend gemachten Rigen, sofern die rechtlichen Mangel nicht
geradezu offensichtlich sind; esist jedenfalls nicht gehalten, wie eine erstinstanzliche
Behorde alle sich stellenden rechtlichen Fragen zu untersuchen, wenn diese vor
Bundesgericht nicht mehr vorgetragen werden ( BGE 140 111 115 E. 2; 137 111 580 E. 1.3;
135111 397 E. 1.4). Eine qualifizierte Rugepflicht gilt hinsichtlich der Verletzung von
Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht. Das Bundesgericht priift
eine solche Rige nur insofern, als siein der Beschwerde préazise vorgebracht und begriindet
worden ist (Art. 106 Abs. 2 BGG).

E.22

Macht die beschwerdefiihrende Partei beispielsweise eine Verletzung des Willklrverbots (
Art. 9 BV ) geltend, genligt es nicht, wenn sie einfach behauptet, der angefochtene
Entscheid sal willkirlich; sie hat vielmehr im Einzelnen zu zeigen, inwiefern der
angefochtene Entscheid offensichtlich unhaltbar ist ( BGE 141 111 564 E. 4.1; 1401111 16 E.
2.1, 167 E. 2.1; je mit Hinweisen).



E.23

Stitzt sich der angefochtene Entscheid auf mehrere selbsténdige Begriindungen, so muss
sich die Beschwerde mit jeder einzelnen auseinandersetzen, sonst wird darauf nicht
eingetreten ( BGE 142 111 364 E. 2.4 mit Hinweisen; vgl. auch BGE 1431V 40 E. 3.4).

E.24

Unerlésslich ist im Hinblick auf Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGG , dassdie
Beschwerde auf die Begriindung des angefochtenen Entscheids eingeht und im Einzelnen
aufzeigt, worin eine Rechtsverletzung liegt. Die beschwerdefiihrende Partei soll in der
Beschwerdeschrift nicht bloss die Rechtsstandpunkte, die sie im vorinstanzlichen Verfahren
eingenommen hat, erneut bekréftigen, sondern mit ihrer Kritik an den als rechtsfehlerhaft
erachteten Erwégungen der Vorinstanz ansetzen (BGE 1401111 86 E. 2, 115 E. 2). Die
Begrundung hat ferner in der Beschwerdeschrift selbst zu erfolgen und der blosse Verweis
auf Ausfihrungen in anderen Rechtsschriften oder auf die Akten reicht nicht aus ( BGE 143
1283 E. 1.2.3; 140 111 115 E. 2).

E.3

Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz
festgestellt hat ( Art. 105 Abs. 1 BGG ). Dazu gehoren sowohl die Feststellungen Uber den
streitgegenstéandlichen Lebenssachverhalt als auch jene Uber den Ablauf des vor- und
erstinstanzlichen Verfahrens, also die Feststellungen Uber den Prozesssachverhalt ( BGE
140111 16 E. 1.3.1 mit Hinweisen). 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 ( Art. 105 Abs. 2 BGG ).
"Offensichtlich unrichtig" bedeutet dabei "willkrlich" ( BGE 140 111 115 E. 2; 135 111 397
E. 1.5). Uberdies muss die Behebung des Mangels fiir den Ausgang des Verfahrens
entscheidend sein kénnen (Art. 97 Abs. 1 BGG).

Fir eine Kritik am festgestellten Sachverhalt gilt das strenge Rigeprinzip von Art. 106 Abs.
2 BGG ( BGE 140 [11 264 E. 2.3 mit Hinweisen). Die Partei, welche die
Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz anfechten will, muss klar und substanziiert
aufzeigen, inwiefern diese Voraussetzungen erfillt sein sollen ( BGE 140 111 16 E. 1.3.1 mit
Hinweisen). Wenn sie den Sachverhalt erganzen will, hat sie zudem mit prézisen
Aktenhinwel sen darzulegen, dass sie entsprechende rechtsrelevante Tatsachen und
taugliche Beweismittel bereits bei den Vorinstanzen prozesskonform eingebracht hat ( BGE
140111 86 E. 2). Genugt die Kritik diesen Anforderungen nicht, kénnen Vorbringen mit
Bezug auf einen Sachverhalt, der vom angefochtenen Entscheid abweicht, nicht
berticksichtigt werden ( BGE 140 111 16 E. 1.3.1).

E.4

Vor der Vorinstanz hatte sich die Beschwerdefiihrerin darauf berufen, dass es an der
international-6rtlichen Zusténdigkeit fehle. Die Vorinstanz stellte fest, die
Beschwerdegegnerin mache geltend, der Erfolg der unerlaubten Handlungen der
Beschwerdefiihrerin sei im Kanton Zug eingetreten, weshalb die schweizerischen Gerichte
gemass Art. 5 Ziff. 3 LugU (SR 0.275.12) zur Beurteilung der Informationsklage zustandig
seien. Die Vorinstanz erwog, die Beschwerdegegnerin stiitze sich insbesondere auf den
ausdriicklich materiellrechtlich normierten Informationsanspruch gemass Art. 55 Abs. 1 lit.
¢ MSchG . Diese Bestimmung kénne sich die verletzte Person auch im Hinblick auf
lauterkeitsrechtliche Anspriiche zunutze machen, wenn zugleich mit dem



Wettbewerbsverstoss auch eine Immaterial giterrechtsverletzung vorliege oder drohe. Zu
prifen sei demnach, ob das angerufene Gericht international und ortlich zustandig sei, um
den Bestand eines materiellrechtlichen Informationsanspruchs zufolge einer von der
BeschwerdefUihrerin begangenen Markenrechtsverletzung oder zufolge einer unlauteren
Handlung zu beurteilen. Dabel handle es sich um eine doppelrelevante Tatsache. Da das
LugU keine Regel betreffend das Vorgehen bei doppelrelevanten Tatsachen enthalte, sei
schweizerisches Recht anwendbar. Danach muissten die behaupteten Tatsachen im Hinblick
auf das Eintreten nicht bewiesen werden; vielmehr gentige es, dass sie schliissig seien,
mithin aus rechtlicher Sicht erlaubten, den angerufenen Gerichtsstand zu begriinden. Die
Tatsachenvortrage der Beschwerdegegnerin seien in diesem Sinne schliissig.

Die Beschwerdefiihrerin riigt zwar eine Verletzung von Art. 5 Ziff. 3 LugU und Art. 109
Abs. 2 bzw. Art. 129 Abs. 1 IPRG (SR 291). Es erscheint allerdings fraglich, ob sie selbst
tatsachlich von einer Verletzung dieser Bestimmungen ausgeht. Wahrend sie vor der
Vorinstanz noch ausdrticklich einen Antrag auf Nichteintreten gestellt hat, verwendet sieim
Beschwerdeverfahren nur noch die allgemeine Formel, die Rechtsbegehren seien
"abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist”. In ihrer Begriindung fuhrt sie aus, dadie
Bejahung der Zustandigkeit keinen Einfluss auf die materielle Frage des
Informationsanspruchs habe, wirden sich weitergehende A usfihrungen erdbrigen. Im
Ubrigen bestreitet sie bloss die Schiiissigkeit der beschwerdegegnerischen Ausfiihrungen,
ohne hinreichend auf die Ausfihrungen der Vorinstanz einzugehen, sodass es auf jeden Fall
an einer geniigenden Riige (vgl. E. 2 hiervor) fehlt. Im Ubrigen ist auch nicht ersichtlich,
dass die Vorinstanz ihre internationale und 6rtliche Zustandigkeit zu Unrecht bejaht hétte.

E.5

Die Beschwerdefuhrerin bestritt im kantonalen Verfahren die Zulassigkeit der
Klageanderung, mit der die Beschwerdegegnerin von der urspriinglich gestitzt auf Marken-
und Lauterkeitsrecht in Verbindung mit Art. 41 OR eingeklagten Forderung von Fr.
9'405'904.-- auf die mit der Replik vom 10. Mai 2019 geltend gemachte Stufenklage
wechselte. Mit Beschluss vom 12. Dezember 2019 liess die Vorinstanz die Klagednderung
zu. Die BeschwerdefUhrerin hat diesen Zwischenentscheid ( Art. 93 Abs. 1 lit. aBGG)
nicht angefochten und bestreitet die Zuléssigkeit der Klageanderung auch mit der
vorliegenden Beschwerde nicht mehr. Darauf ist somit nicht weiter einzugehen (vgl. E. 2
hiervor).

E.6

Die Beschwerdefhrerin wirft der Vorinstanz eine Verletzung von Art. 85 ZPO vor, weil sie
im Rahmen der Stufenklage den Informationsanspruch der Beschwerdegegnerin bejaht
habe, ohne dass die V oraussetzungen erfillt gewesen seien, insbesondere da die
Beschwerdegegnerin bereits eine bezifferte Klage eingereicht habe.

E.6.1

Die Vorinstanz verkannte nicht, dass die Beschwerdefihrerin bereits in der Klageschrift
einen Schaden von Fr. 9'405'904.-- geltend gemacht hatte. Vielmehr verneinte sie wegen
dieser bereits erfolgten Bezifferung einen "préparatorischen” Informationsanspruch
hinsichtlich des Schadenersatzanspruchs. Sie erwog sodann, der Informationsanspruch
gemass Art. 55 Abs. 1 lit. ¢ MSchG bezwecke (in erster Linie), dem Rechtsinhaber zu
ermdglichen, die Produktions- und Absatzkette rechtsverletzender Gegenstande zu
ermitteln, um so die Verletzung in ihrem Ursprung zu bek&mpfen und den weiteren Vertrieb



bereitsin Verkehr gesetzter Produkte zu verhindern. Dagegen bezwecke diese Vorschrift
grundsétzlich nicht, den Rechtsinhaber in die Lage zu versetzen, alféllige
Wiedergutmachungsanspriiche berechnen zu kdnnen. Damit sei allerdings nicht gesagt,
dass Art. 55 Abs. 1 lit. ¢ MSchG nicht als Anspruchsgrundlage einer Stufenklage dienen
konne. Gestiitzt auf diese Angaben durfte es dem Rechtsinhaber in der Regel moglich sein,
"den von ihm durch selbst nicht getétigte Verkaufe erlittenen Schaden zu berechnen[...],
soweit er diesen Schaden nicht bereits auf anderer Grundlage berechnet und beziffert hat".

E.6.2

Die Beschwerdeftihrerin beruft sich auf BGE 148 111 322 , demgemass bereitsin der
Klageschrift aufzuzeigen ist, weshalb eine Bezifferung nicht moglich ist. Vorliegend hétte
die Beschwerdegegnerin, um der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zu gentigen, konkret
darlegen missen, weshalb es ihr aus objektiven Griinden "auf einmal und plotzlich”
unmaglich oder wenigstens unzumutbar geworden sein soll, ihre Klageforderung zu
beziffern. Die BeschwerdefUhrerin macht sodann geltend, ein Anspruch auf Auskunft setze
voraus, dass ein reparatorischer Anspruch im Grundsatz bestehe, auch wenn dessen Hohe
noch offen sai. Andernfalls fehle es an einem schiitzenswerten Interesse der klagenden
Partel an der betreffenden Information (unter Hinweis auf Pascal Leumann Liebster, Die
Stufenklage im schwei zerischen Zivilprozessrecht, 2005, S. 119 ff.; Andri Hess-Blumer, in:
Patentgerichtsgesetz [PatGG], Calame/Hess-Blumer/Stieger [Hrsg.], 2013, N. 88 f. zu den
Vorbemerkungen zum 6. und 7. Abschnitt: Beweisrecht; Roman Baechler, Die Stufenklage,
sic! /2017 S. 1 ff., 6).

E.6.3

Die BeschwerdefUhrerin verkennt das Wesen der Stufenklage und vermischt zu Unrecht die
beiden Stufen.

E.6.3.1

Der Auskunftsanspruch geméss Art. 55 Abs. 1 lit. ¢ MSchG ist unbestritten ein
materiellrechtlicher Anspruch (vgl. auch Markus R. Frick, in: Basler Kommentar,
Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, N. 64 zu Art. 55 MSchG ).
Entsprechend kann er Gegenstand einer selbstandigen Erfillungsklage bilden ( BGE 140 111
409 E. 3.2). Bei der ersten Stufe - der Geltendmachung des Informationsanspruchs - handelt
es sich aso um einen normalen zivilrechtlichen Leistungsanspruch ( BGE 144 111 43 E. 4.1;
vgl. auch Oberhammer/Weber, in: ZPO, Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], 3. Aufl. 2021,
N. 13 zu Art. 85 ZPO). Die klagende Partei ist frei, diesen Anspruch allein einzuklagen; sei
esim Rahmen einer gewdhnlichen objektiven Klagenhdufung oder im Rahmen einer
Stufenklage al's besondere Form der objektiven Klagenhéufung. Die Stufenklage dient nicht
dazu, die gegebenen Klagemdglichkeiten einzuschrénken, sondern diese zu erganzen ( BGE
143111 297 E. 8.2.5.2). Der primare Zweck des Auskunftsanspruchs gemass Art. 55 Abs. 1
lit. c MSchG besteht darin, dem Rechtsinhaber zu ermdglichen, die Produktions- und
Absatzkette rechtsverletzender Gegenstande zu ermitteln, um so bestehende oder drohende
Verletzungen abzuwehren (Roger Staub, in: Markenschutzgesetz [M SchG],
Noth/Buhler/Thouvenin [Hrsg.], 2. Aufl. 2017, N. 67 zu Art. 55 MSchG ; Frick, aa.O., N.
57 zu Art. 55 MSchG ). Dies hat die Vorinstanz zutreffend festgestellt. Der Anspruch auf
Auskunft gemass Art. 55 Abs. 1 lit. c MSchG setzt entgegen der Beschwerdefuhrerin nicht
voraus, dass gleichzeitig ein reparatorischer Anspruch geltend gemacht wird.

E.6.3.2



In der zweiten Stufe enthalt die vorliegende Stufenklage eine unbezifferte Forderungsklage
gemass Art. 85 ZPO (Oberhammer/Weber, a.a.O., N. 13 zu Art. 85 ZPO ). Sie muss deren
V oraussetzungen erfillen, namentlich muss die klagende Partel bereitsin der Klageschrift
(bzw. bei zuléssiger Klageénderung in der Replik) hinreichend aufzeigen, weshalb eine
Bezifferung nicht moglich ist ( BGE 148 111 322 E. 3.4). Es muss auch klar sein, welche
Anspriche dem Grundsatz nach geltend gemacht werden.

Die BeschwerdefUhrerin verkennt nun aber, dass die Stufenklage eine Art "sukzessive'
Klagenhaufung ist; durch das System der Stufenklage wird dem Gericht ein

V erfahrensprogramm vorgegeben. Beide Stufen werden getrennt verhandelt. Die Priifung
der Begriindetheit der Wiedergutmachungsanspriiche bleibt in der ersten Stufe sistiert
(Leumann Liebster, aa.O., S. 97 f.; Frick, a.a.O., N. 123 zu Art. 55 MSchG ). Entsprechend
hielt auch die Vorinstanz fest, sie befinde nur tber die erste Stufe, mithin ausschliesslich
Uber die Informationsklage. Die Beschwerdefiihrerin scheint demgegentiber
falschlicherweise davon auszugehen, es sei bereits im vorliegenden Verfahrensstadium
dartiber zu entscheiden, ob die Voraussetzungen fur die unbezifferte Klage auf finanzielle
Wiedergutmachung (Rechtsbegehren Ziff. 2) erfullt sind. Entsprechend beziehen sichihre
auf Art. 85 ZPO gestiitzten Einwendungen auf die V oraussetzungen der unbezifferten
Forderungsklage.

Darauf, ob eine Abweisung der unbezifferten Klage bereitsim ersten Verfahrensstadium in
Frage kdme, weil die Informationsklage zum vornherein nicht - auch nicht subsidiér - dem
Zweck der Bestimmung eines finanziellen Leistungsanspruchs dienen kann (i.d.S. Leumann
Liebster, a.a.O., S. 117 und Anmerkung 452), muss hier nicht weiter eingegangen werden.
Denn zum einen kann die Auskunftsklage geméass Art. 55 Abs. 1 lit. c MSchG - neben
ihrem Hauptzweck - auch der Vorbereitung finanzieller Anspriiche dienen (Staub, a.a.O., N.
67 zu Art. 55 MSchG ; Baechler, a.a.O., S. 6). Zum anderen verlangt die
Beschwerdefuhrerin ausdriicklich, es sei die Klage gemaéss Ziffer 1 des (mit der Replik vom
10. Mai 2019) geénderten Rechtsbegehrens abzuweisen, soweit darauf einzutretenist. Sie
verlangt damit explizit nur die Abweisung des von der Vorinstanz beurteilten
Informationsanspruchs, nicht auch der unbezifferten Forderungsklage gemass
Rechtsbegehren Ziffer 2.

Zusammenfassend hat die Vorinstanz Art. 85 ZPO nicht verletzt.

E.7

Die Beschwerdefthrerin rugt, die Vorinstanz habe Art. 152 Abs. 1 ZPO , Art. 8 und Art. 29
ZGB , Art. 9und Art. 29 Abs. 2 BV , Art. 8 der Pariser Verbandstibereinkunft zum Schutz
des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVU, SR 0.232.04)
und Art. 3lit. d UWG (SR 241) verletzt. Die Vorinstanz habe zu Unrecht eine
Markenrechtsverletzung bejaht, indem sie ihre prioritatsdlteren Gebrauchsrechte nicht
beriicksichtigt habe.

E.71

Vor der Vorinstanz hatte die BeschwerdefUhrerin geltend gemacht, den "Handel snamen
REICO" mindestens ab 2007 auch in der Schweiz gebraucht zu haben und daher Uber dtere
Zeichen (Gebrauchsprioritét) zu verfligen. Die Vorinstanz verwarf diesen Einwand mit
einer doppelten Begrindung.

E.7.11



Sie erwog, bereits das Bundesgericht habe im zitierten Urteil 4A_429/2017 E. 3.2 und E.
4.1 festgehalten, dass die Beschwerdefthrerin "eine Gebrauchsprioritét des Zeichens
REICO in der Schweiz" nicht habe beweisen kénnen. Die Beschwerdefiihrerin bringe nichts
Neues vor, das die Schlussfolgerungen des Bundesgerichts umzustossen vermadchte.

E.7.12

Selbst wenn die Gebrauchsprioritét bejaht wirde - so die Vorinstanz weiter -, kdnnte der
Grundsatz der Hinterlegungsprioritdt nur nach Massgabe von Art. 14 M SchG durchbrochen
werden. Gemass Art. 14 Abs. 1 MSchG kénne der Markeninhaber einem anderen nicht
verbieten, ein von diesem bereits vor der Hinterlegung gebrauchtes Zeichen

im bisherigen Umfang weiter zu gebrauchen. Die Beschwerdefhrerin habe den Gebrauch
des Zeichens aber ab dem 1. Ma 2013 im Umfang verandert. Primér wegen des Vertriebs
Uber ein eigenes Netz an lokalen Vertriebspartnern habe sie den bisherigen
Gebrauchsumfang Uberschritten. Nach unbestrittener Darstellung beider Parteien habe ihr
Vertriebsnetz am 1. Mai 2013 rund 300 Vertriebspartner umfasst. Indem die
Beschwerdefiuhrerin begonnen habe, ein so wichtiges Vertriebsnetz selber aufzubauen, habe
sie den bisherigen Gebrauchsumfang verlassen. Dies umso mehr, als sie selbst behauptet
habe, der "Aufbau einer neuen Vertriebsorganisation in der Schweiz [sei] zeit- und
kostenintensiv [gewesen]".

Die Vorinstanz folgte auch nicht dem Einwand der Beschwerdefiihrerin, samtliche
Vertriebspartner der Beschwerdegegnerin seien auch ihre Vertriebspartner gewesen.
Vielmehr hétten die Vertriebspartner (so die Vorinstanz) ausschliesslich vertragliche
Vereinbarungen ("Berater-Vertrage') mit der Beschwerdegegnerin gehabt, nicht aber mit
der BeschwerdefUhrerin. Die Beschwerdefuhrerin lege nichts anderes dar.

Gegen die Darstellung der Beschwerdefuhrerin sprachen sodann die von ihr selber an der
Informationsveranstaltung vom Mai 2013 unter der Rubrik "Umsetzung" gezeigten Folien:
"[N]euer Vertriebskanal", "neue Vertriebsgestaltung”, "neue Herangehensweise mit den

Behorden", "neuer Vertriebskanal Niederlassung der B. GmbH in
V. /SG".
E.7.2

Nach Auffassung der Beschwerdegegnerin ist Art. 14 MSchG von vornherein nicht
relevant. Entscheidend sei einzig, ob sie - die Beschwerdegegnerin - mit der Eintragung
ihrer Marken im Jahr 2011 gegen UWG verstossen habe. Im zitierten Urteil 4A_429/2017
(E. 3.2und E. 4) sal diesverneint und festgehalten worden, da sie - die Beschwerdegegnerin
(dieim Verfahren 4A_429/2017 noch als Beschwerdefthrerin fungierte) - an ihren Marken
berechtigt sei, kdnne sich die (jetzige) Beschwerdefthrerin nicht darauf berufen, die
beschwerdegegnerische Nutzung der Marken wirde eine V erwechs ungsgefahr bewirken
und damit gegen UWG verstossen. Vor diesem Hintergrund und um widersprtichliche
Urteile auszuschliessen, sei es der BeschwerdefUhrerin versagt, nun tber Art. 14 MSchG
eine andere Entscheidung zu erwirken.

Demist nicht zu folgen. Im Verfahren 4A_429/2017, dem ein bundesgerichtlicher
Ruckweisungsentscheid ( BGE 143 111 216 ) vorangegangen war, ging esin
markenrechtlicher Hinsicht darum, ob die von der Beschwerdegegnerin am 1. Dezember
2011 hinterlegten Marken keinen Schutz beanspruchen kénnen, weil sieim Sinne von Art.
4 MSchG ohne Zustimmung der (damaligen) Inhaber auf den Namen der



Beschwerdegegnerin eingetragen worden seien, und diese lediglich eine "zum Gebrauch
erméachtigte” Nutzerin derselben gewesen wére. Das Bundesgericht verneinte dies und
bestétigte damit den Markenrechtsanspruch der Beschwerdegegnerin. Weil das
Markenrecht gegenuiber dem Lauterkeitsrecht keine vorrangige Speziaregelung sei (vgl.
BGE 129 I11 353), prufte es weiter, ob sich die

Beschwerdegegnerin mit ihrem Vorgehen (Hinterlegung der Marken) unlauter verhalten
habe und verneinte dies. Damit wurde aber nicht gepruft, ob die Beschwerdeflhrerin ihren
fruheren Gebrauch der Zeichen in der Schweiz geméss Art. 14 M SchG fortsetzen kann.
Dabei geht es um eine rein markenrechtliche Frage. Ob Art. 14 MSchG als Schranke des
Markenrechts verstanden wird oder vielmehr davon ausgegangen wird, das absolute Recht
des Markeninhabers gegeniber dem zur Weiterbeniitzung Berechtigten sei gar nicht erst
entstanden bzw. diesem stehe im Umfang des Weiterbenitzungsrechts eine gesetzliche
Lizenz zu (vgl. zu dieser Diskussion: Florent Thouvenin, in: Markenschutzgesetz [M SchG],
Noth/Buhler/Thouvenin [Hrsg.], 2. Aufl. 2017, N. 4 ff. zu Art. 14 MSchG ; Michadl Idler,
in: Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, N. 22 zu
Art. 14 MSchG , je mit weiteren Literaturhinweisen), muss hier nicht weiter gepriift
werden. In dem Umfang, in dem das Markenrecht der Beschwerdegegnerin begrenzt ist
durch das Weiterbentitzungsrecht der Beschwerdefthrerin bzw. nicht besteht, kann die
Beschwerdegegnerin als Markeninhaberin auch nicht in ihrem Recht an der Markeim Sinne
von Art. 55 MSchG verletzt sein. Zu prifen ist demnach das Weiterbenttzungsrecht der
Beschwerdefuhrerin.

E.73

Die Beschwerdeftihrerin geht sehr einl&sslich auf die erste Begrindung der Vorinstanz (E.
7.1.1 hiervor) ein, zur zweiten Begrtindung (E. 7.1.2 hiervor) aussert sie sich nur kurz.

E. 731

Sierugt betreffend die zweite Begrindung, die V orinstanz habe verkannt, dass der fir das
Welterbenitzungsrecht gemass Art. 14 Abs. 1 MSchG relevante Zeitraum derjenige vor der
Hinterlegung der Marken sei, d.h. vorliegend vor dem 1. Dezember 2011 (und nicht der 1.
Mai 2013). Sie begriindet aber nicht, was sie daraus genau fir das Weiterbenitzungsrecht
ableiten will. Darauf ist nicht weiter einzugehen.

Vor allem aber bestreitet sie, dass sie neue Vertriebswege erschlossen habe. Dabei
beschrankt sie sich aber darauf, verschiedene Literaturstellen zu zitieren, die sich zur
Abgrenzung des Begriffs des "bisherigen Umfangs' im Allgemeinen dussern. Insbesondere
macht sie unter Hinweis auf Isler (Idler, aa.O., N. 17 zu Art. 14 MSchG ) geltend, es sei
zul&ssig, auch neue Kunden in anderen Landesgegenden zu bedienen, wenn schon zuvor
das Fernabsatzgeschéft gepflegt worden sei. Entscheidend sei daher, dass sie schon zuvor
im Fernabsatzgeschéft tétig gewesen und es weiterhin geblieben sei. Sie habe insbesondere
keine neuen (stationdren) Verkaufsstellen eroffnet. Ob die im Rahmen des Fernabsatzes
erfolgten Lieferungen direkt aus oder Uber das Lager ihrer Zweigniederlassung in

V. (St. Gallen) erfolgt seien, spiele fur den Kunden keine Rolle. Damit geht sie
nicht - jedenfalls nicht hinreichend - auf die Begriindung der Vorinstanz ein. Diese stellte
explizit nicht auf die Ero6ffnung der Zweigniederlassungin V. ab, von der die

Beschwerdefiihrerin behaupte, es habe sich um ein "blosses Warenlager " gehandelt. Primér
entscheidend war fur die Vorinstanz vielmehr, dass die Beschwerdefiihrerin begann, ein
eigenes Vertriebsnetz "aufzubauen™, wobel sie diesbeziiglich selbst behauptet habe, "der



Aufbau einer neuen Vertriebsorganisation in der Schweiz [sel] zeit- und kostenintensiv
[gewesen]". Darauf geht die Beschwerdefhrerin nicht ein. Ihre Ausfihrungen beschréanken
sich letztlich auf eine blosse Bestreitung der vorinstanzlichen Argumentation. Damit liegt
keine gentigende Rige vor (vgl. E. 2 hiervor).

E. 732

Eventualiter sieht die Beschwerdefihrerin eine Verletzung von Art. 14 MSchG darin, dass
die Vorinstanz nicht hinreichend differenziere. Art. 14 MSchG verbiete nur einen tber den
bisherigen Umfang hinausgehenden Gebrauch. Daher habe sie auf jeden Fall im Umfang
des bisherigen Gebrauchs ein Weiterbenutzungsrecht und stehe der Beschwerdegegnerin in
diesem Umfang auch kein Auskunftsrecht zu.

Wie oben dargelegt, besteht der Auskunftsanspruch gemass Art. 55 Abs. 1 lit. ¢ MSchG nur
soweit, as die Beschwerdegegnerin in ihrem Markenrecht verletzt ist. Soweit ein
Weiterbenutzungsrecht der BeschwerdefUhrerin geméss Art. 14 MSchG besteht, ist die
Beschwerdegegnerin in diesem Umfang in ihrem Markenrecht nicht verletzt. Eine
Differenzierung setzt jedoch voraus, dass die Beschwerdeftihrerin auch das entsprechende
Tatsachenfundament dargelegt hétte. Die Vorinstanz stellte nun aber fir das Bundesgericht
verbindlich fest, der von der Beschwerdefiihrerin geltend gemachte " Fernabsatz”, der
unabhangig von den Vertriebspartnern erfolgt sein soll, habe ohnehin nur einen sehr kleinen
Teil ausmachen kdnnen; "zur Quantitét dusserte sich die Beklagte [Beschwerdefhrerin]
jedoch nicht". Mit andern Worten hat die Beschwerdefthrerin nicht substanziiert, in
welchem (Teil-) Umfang der bisherige Gebrauch der Zeichen in der Schwelz stattgefunden
hat. Darauf geht die Beschwerdefthrerin nicht ein. Fehlte es aber an entsprechenden
Tatsachenbehauptungen, hat die Vorinstanz zu Recht kein teillweises
Weiterbenttzungsrecht gepruft.

Die Beschwerde gegen einen Entscheid, der auf mehreren selbststéndigen Begrindungen
beruht, ist abzuweisen, sobald sich erweist, dass eine davon den dagegen vorgebrachten
Rugen standhélt. Damit muss auf die erste Begrindung der Vorinstanz nicht weiter
eingegangen werden.

E.8

Hat der Inhaber die Marke im Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen, fir die sie
beansprucht wird, wahrend eines ununterbrochenen Zeitraums von funf Jahren nach
unbenttztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des
Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht, so kann er sein Markenrecht nicht mehr geltend
machen, ausser wenn wichtige Grinde fir den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 12 Abs. 1
MSchG).

E.81

Die Vorinstanz erwog, vorliegend sei unbestritten, dass die Beschwerdegegnerin die
CH-REICO-Marken jedenfalls ab Juli 2013 nicht mehr gebraucht habe. Unbestritten sei
ferner, dass sowohl die Beschwerdefihrerin wie die Beschwerdegegnerin bereits ab Mai
2013 diese Marken je fr sich beansprucht hétten. Es habe eine rechtliche
Auseinandersetzung Uber die Berechtigung an den Marken gedroht. Am 30. Juli 2013 habe
die Beschwerdegegnerin beim Handel sgericht des Kantons St. Gallen ein Gesuch um Erlass
superprovisorischer und vorsorglicher Massnahmen eingereicht, womit sie der
Beschwerdefihrerin habe verbieten lassen wollen, die Marken REICO in der Schweiz zu



gebrauchen. Gleichentags habe die Beschwerdefihrerin eine Schutzschrift eingereicht. Mit
Entscheid vom 25. Oktober 2013 habe der Prasident des Handel sgericht des Kantons St.
Gallen das Gesuch der Beschwerdegegnerin abgewiesen. Ausserdem habe der Einzelrichter
am Kantonsgericht Zug mit Entscheid vom 4. September 2014 festgestellt, dass die
Beschwerdegegnerin die Beschwerdefiihrerin in ihrer Personlichkeit widerrechtlich verletzt
habe, indem sie ausfihrte, "die Eréffnung einer neuen Vertriebsstruktur durch C.

inV. wrde nicht bestehen kénnen, da B. GmbH Deutschland kein
Recht habe, die Marke Reico in der Schweiz zu verwenden™. Faktisch sei diese Feststellung
- entgegen der Auffassung der Beschwerdeflhrerin - ein an die Beschwerdegegnerin
gerichtetes Verbot gewesen, sich dahingehend zu dussern, dass sie (die
Beschwerdegegnerin) an der CH-Marke REICO berechtigt sai. Erst mit dem zitierten Urtell
4A 429/2017 vom 3. Januar 2018 sei die Rechtslage um die CH-REICO-Marken endguiltig
gekléart gewesen. Der Nichtgebrauch der CH-REICO-Marken durch die
Beschwerdegegnerin im Zeitraum von Sommer 2013 bis Anfang 2018 habe somit auf
wichtigen Grinden beruht. Daher stehe fest, dass die Beschwerdefihrerin die Rechte der
Beschwerdegegnerin innerhalb des Zeitraums vom 1. Mai 2013 bis Ende Januar 2018 (nicht
bis Ende Februar 2018) verletzt habe.

E.82

Ob im Einzelfall ein wichtiger Grund vorliegt, entscheidet das Gericht nach seinem
Ermessen ( Art. 4 ZGB ). Es geht dabei um eine Billigkeitsentscheidung, die auf objektiver
I nteressenabwagung unter Beachtung der gesamten Umstande des beurteilten Falles beruht.
Um den Anspruch der Beschwerdefuhrerin auf rechtliches Gehér zu wahren, muss das
Gericht sémtliche entschel dwesentliche Umstande berticksichtigen und wirdigen ( BGE
144 111 394 E. 4.3.6; Urteil 4A_589/2011 vom 5. April 2012 E. 7.1, nicht publ. in: BGE 138
11 304 E. 7.1).

Ermessensentscheide dieser Art Uberpriift das Bundesgericht an sich frel; es tibt dabel aber
Zuruckhaltung und greift nur ein, wenn die kantonale Instanz von dem ihr zustehenden
Ermessen einen falschen Gebrauch gemacht hat, das heisst wenn sie grundlosvon in Lehre
und Rechtsprechung anerkannten Grundsétzen abgegangen ist, wenn sie Gesichtspunkte
berlicksichtigt hat, die keine Rolle hétten spielen durfen, oder wenn sie umgekehrt
rechtserhebliche Umsténde ausser Acht gelassen hat. Aufzuheben und zu korrigieren sind
ausserdem Ermessensentscheide, die sich alsim Ergebnis offensichtlich unbillig, asin
stossender Welse ungerecht erweisen ( BGE 141 111 97 E. 11.2 infine; 138 111 669 E. 3.1;
zit. Urteil 4A_589/2011 E. 7.1).

Davon kann vorliegend nicht die Rede sein. Die BeschwerdefUhrerin beruft sich darauf,
dass eine bloss drohende rechtliche Auselnandersetzung den Nichtgebrauch der Marken
nicht rechtfertigen kdnne. Vorliegend drohte aber nicht bloss ein moglicher Prozess.
Vielmehr hat die Beschwerdefiihrerin (zusammen mit C. ) am 12. Dezember 2013
Klage eingereicht und unter anderem die Nichtverwendung sowie die Ubertragung bzw.
Nichtigerklérung der CH-Marken der Beschwerdegegnerin verlangt. Dieses Verfahren fand
erst mit zitiertem Urtell des Bundesgerichts 4A_429/2017 vom 3. Januar 2018 seinen
Abschluss, wie die Vorinstanz zutreffend festhielt. Offensichtlich unbehelflich ist auch der
(erneute) Hinwels der Beschwerdefuhrerin auf die E-Mail des damaligen Geschéftsfihrers
der Beschwerdegegnerin vom 20. Juni 2013, aus dem sie ableiten will, die
Beschwerdegegnerin sei bereitsin jenem Zeitpunkt entschlossen gewesen, auf die
Eigenmarke "Navita' zu wechseln, weshab die Nichtweiterverwendung der



streitgegenstandlichen Marken bereitsim Juli 2013 freiwillig erfolgt sei. Zum einen setzt
sie sich nicht mit der Begriindung der Vorinstanz auseinander, dass dies keinen Sinn
ergebe, nachdem die Beschwerdegegnerin noch im Mérz, April und Mai 2013 "ein Lager
fur REICO-Werbematerialien" angelegt habe. Es liegt daher bereits eine ungentigende Rlge
vor (vgl. E. 2 hiervor). Im Ubrigen ist auch nicht nachvollziehbar, weshalb sich die
Beschwerdegegnerin in der Folge dem erwdhnten, am 12. Dezember 2013 anhangig
gemachten Prozess hétte aussetzen sollen, wenn sie ohnehin auf die Eigenmarke "Navita"
hétte wechseln wollen. Der Vorinstanz kann somit offensichtlich kein
Ermessensmissbrauch vorgeworfen werden, wenn sie auf das Vorliegen von wichtigen
Griunden fur den Nichtgebrauch der CH-Marken durch die Beschwerdegegnerin schloss.

E.83

In einer Art Eventual standpunkt macht die Beschwerdefthrerin geltend, jedenfalls habe die
Beschwerdegegnerin die CH-Wort-/Bildmarke REICO (fig.) wahrend der gesamten
Zusammenarbeit der Parteien vom Mai 2007 bisim Mai 2013 nicht gebraucht. Diese Marke
habe nur schon daher nicht rechtmassig rechtserhaltend genutzt werden kénnen, weil die
beanspruchten Waren auf solche mit " Schweizer Herkunft" eingeschrankt, samtliche Waren
aber von der Beschwerdefthrerin in Deutschland hergestellt und mit deren Zeichen
gekennzeichnet worden seien. Darauf habe sie bereits in der Duplik hingewiesen. Sel aber
die besagte Marke tberhaupt nie - und nicht erst ab Juli 2013 - nicht gebraucht worden,
konne dieser Nichtgebrauch von Vornherein nicht auf irgendwelche erst ab Mai 2013
eingetretenen Umstande zuriickzufUhren sein. Darauf sei die Vorinstanz mit keinem Wort
eingegangen.

Die Ruge geht fehl. Die Argumentation der Beschwerdefthrerin ist nicht nachvollziehbar.
Die CH-Marken der Beschwerdegegnerin wurden im Dezember 2011 hinterlegt. Die
Vorinstanz stellte sodann fest, streitgegenstandlich sei der Zeitraum vom 1. Mai 2013 bis
28. Februar 2018. Die Benttzungsschonfrist gemass Art. 12 MSchG soll es dem
Markeninhaber primér ermoglichen, sich bereitsim Vorfeld der Markteinfihrung eine
Marke zu sichern, ohne Gefahr zu laufen, dieser vor Markteinfihrung mangels Gebrauch
verlustig zu gehen. Entsprechend setzt Art. 12 MSchG die Eintragung voraus und beginnt
die Schonfrist mit dem unbenttzten Ablauf der Widerspruchsfrist ( Art. 31 Abs. 2 MSchG )
oder dem Abschluss des Widerspruchsverfahrens ( Art. 12 Abs. 1 MSchG ). Das verkennt
die Beschwerdefthrerin, indem sie auf einen Zeitraum vor Dezember 2011 Bezug nimmt.

E.9

Gemass Art. 55 Abs. 1 lit. ¢ MSchG kann der Beklagte verpflichtet werden, Herkunft und
Menge der in seinem Besitz befindlichen Gegenstande, die widerrechtlich mit der Marke
oder der Herkunftsangabe versehen sind, anzugeben und Adressaten sowie Ausmass einer
Weitergabe an gewerbliche Abnehmer zu nennen.

E.91

Die Beschwerdefuhrerin macht geltend, die Vorinstanz habe zutreffend auf den Sinn und
Zweck von Art. 55 Abs. 1 lit. ¢ MSchG hingewiesen, der darin bestehe, die Produktions-
und Absatzketten rechtsverletzender Gegensténde zu ermitteln, um so die Verletzung an
ihrem Ursprung bekampfen und den weiteren Vertrieb bereitsin Verkehr gesetzter Produkte
verhindern zu kdnnen. Der Normzweck ziele also auf die Bekdmpfung von Falschungen
und Piraterie ab. Die Vorinstanz habe aber verkannt, dass vorliegend gerade kein
Pirateriesachverhalt zu beurteilen sai. In Deutschland und in der Europaischen Union



bezeichne sie die von ihr vertriebene Ware rechtmassig mit ihren REICO-Kennzeichen, was
unbestritten sei. Es sei denn auch kein Zufall, dass die Beschwerdegegnerin keine Auskunft
uber die Herkunft der angeblich rechtsverletzenden Ware verlangt habe. Es sei ihr nie
darum gegangen, die Produktions- und Absatzketten zu ermitteln. Daher widerspreche die
verlangte Auskunft dem Zweck von Art. 55 Abs. 1 lit. c MSchG . Der Beschwerdegegnerin
fehle das Rechtsschutzinteresse an der erhobenen Auskunftsklage.

Selbst wenn die zweckwidrige Anwendung von Art. 55 Abs. 1 lit. ¢ MSchG bejaht wiirde,
sei der Informationsanspruch von der Vorinstanz jedenfalls viel zu weit gefasst worden. Im
Ubrigen habe die Vorinstanz den von ihr zugestandenen Umfang der Auskunftsrechte
ungentigend begrindet und damit Art. 53 Abs. 1 ZPO verletzt. Der Entscheid geniige
diesbeziiglich den Anforderungen von Art. 112 BGG nicht.

E.9.2

Wie nachfolgend (vgl. E. 9.3 hiernach) gezeigt wird, ergeben sich verschiedene
Auskunftsanspriche aus dem klaren Wortlaut von Art. 55 Abs. 1 lit. c MSchG . Wenn die
Beschwerdefiihrerin generell das

Rechtsschutzinteresse der Beschwerdegegnerin bestreitet, basiert ihre Argumentation
darauf, dass sie unter Hinweis auf den von ihr in den Vordergrund gestellten Normzweck -
die Bekémpfung von Félschungen und Piraterie - den Wortlaut der Norm unzuléssig
einschrénkt. Denn fir eine solche Einschrankung besteht keine Grundlage. In der Botschaft
zur Revision des Patentgesetzes (Botschaft vom 23. November 2005 zur Anderung des
Patentgesetzes[...], BBI 2006 37; 119 Ziff. 2.4.2), im Rahmen derer auch das
Markenschutzgesetz geandert wurde, heisst es. "Diesem Rechtsanspruch kommt

vor allem im Hinblick auf die Verfolgung von Fa schungshandlungen eine besondere
Bedeutung zu" (Hervorhebung beigefiigt). Zweifellos geht es dabel um Massnahmen zur
Bekampfung von Faschung und Piraterie - der entsprechende Abschnitt steht auch unter
diesem Titel -, aber eben

nicht ausschliesslich . Eine Einschrénkung des Wortlauts der Norm im Hinblick auf diesen
Zweck ist daher abzulehnen. Der Beschwerdegegnerin geht es zwar nicht um Auskinfte zur
Herkunft von Félschungen, jedoch kann ihr allein deswegen das Rechtsschutzinteresse
hinsichtlich ihres Auskunftsbegehrens nicht abgesprochen werden. Ebenso wenig handelt
sie rechtsmissbrauchlich.

E.93

Der mit Art. 55 Abs. 1 MSchG gewahrte zivilrechtliche Rechtsschutz knipft an die
Verletzung oder Gefahrdung eines Rechts an der Marke an, die darin besteht, dass ohne
Zustimmung des Markeninhabers eine der in Art. 13 Abs. 2 und Abs. 2bis MSchG
umschriebenen Handlungen vorgenommen wird ( BGE 146 111 89 E. 8.1.3 mit umfassenden
Hinweisen; vgl. auch das Urtell 4A_1/2016 vom 25. April 2016 E. 2.4 zum insofern
vergleichbaren Art. 62 Abs. 1 lit. c URG [SR 231.1]). Die Verletzung oder Gefahrdung von
Markenrechten bezieht sich dabei auf Rechte an schweizerischen Marken. Dies bedeutet in
territorialer Hinsicht, dass die Verletzung oder Gefahrdung in der Schweiz stattfinden muss
(Staub, a.a.0., N. 7 f. zu Art. 55 MSchG ). Der Markeninhaber kann anderen verbieten, ein
Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschl ossen
ist (Art. 13 Abs. 2 MSchG ). Er kann anderen insbesondere verbieten, unter dem Zeichen
Waren ein-, aus- oder durchzufthren ( Art. 13 Abs. 2 lit. d MSchG ). Dieser



Ausschliesslichkeitsanspruch geméss Art. 13 Abs. 2 lit. d MSchG steht dem Markeninhaber
auch dann zu, wenn die Ein-, Aus- oder Durchfuhr von gewerblich hergestellten Waren zu
privaten Zwecken erfolgt ( Art. 13 Abs. 2bisMSchG ; BGE 146 111 89 E. 8.1.1). Import,
Export und Durchfuhr von Waren gelten folglich als inlandische Beniitzungshandlungen,
die ausschliesslich dem Schweizer Markeninhaber vorbehalten sind. Esist nicht relevant,
ob die Marke im Ausland geschiitzt ist (vgl. BGE 115 11 387 E. 1) und, wenn ja, ob der
Dritte im auslandischen Ein- oder Ausfuhrstaat zum Gebrauch der geschitzten Marke
berechtigt ist. Unbehelflich ist deshalb etwa der Einwand des Importeurs, die Marke sei im
Ausland rechtméssig auf der Ware angebracht worden (Thouvenin/Dorigo, in:
Markenschutzgesetz [M SchG], Noth/Buhler/Thouvenin [Hrsg.], 2. Aufl. 2017, aa.O., N. 77
zu Art. 13 MSchG ; Christoph Willi, MSchG Markenschutzgesetz, 2002, N. 33 zu Art. 13
MSchG ; Ivan Cherpillod, Le droit suisse des marques, 2007, S. 31). Dass die
Beschwerdefthrerin in und in der Européischen Union die von ihr vertriebene Ware
rechtmé&ssig mit ihrem REICO-Zeichen kennzeichnet, ist daher im Hinblick auf die
Verletzungshandlung nicht von Bedeutung.

E. 931

Die Verletzungshandlung gemass Art. 55 Abs. 1 MSchG ist Voraussetzung fur die

L eistungsklagen geméass dessen lit. a-c. Hinsichtlich des Auskunftsanspruchs (lit. ) ist aber
Zu beachten, dass dieser - anders als die Anspriiche auf Unterlassung und Beseitigung (lit. a
und b) -

zusétzlich einschrankend umschrieben ist. So sind namentlich nur " Adressaten sowie
Ausmass einer Welitergabe an

gewerbliche Abnehmer " ("qu'il désigne les destinataires et |a quantité des objets qui ont été
remis ades

acheteurs commerciaux "; "i destinatari e I'entita delle loro ulteriori forniture ad

acquirenti commerciali "; Hervorhebungen beigeftigt) zu nennen. Die Beschwerdefihrerin
rgt daher zu Recht, dass die Auskunft auf Informationen betreffend die Weitergabe an
gewerbliche Abnehmer beschrankt sein muss. Informationen betreffend die Weitergabe
bzw. den Verkauf an private Konsumenten sind nicht erfasst. Nichts anderes ergibt sich aus
BGE 146 111 89, bei dem es um den Import zu privaten Zwecken ging und das
Bundesgericht die Sache an die Vorinstanz zurtickwies, damit diese sich zu "den weiteren

V oraussetzungen des Auskunftsbegehrens® ussere (Urteil 4A_379/2019 vom 4. Dezember
2019 E. 9.4 und 10, nicht publ. in: BGE 146 111 89).

Entgegen der Beschwerdegegnerin trifft es nicht zu, dass die Vorinstanz eine Beschrankung
auf die Informationen betreffend die Weitergabe an gewerbliche Abnehmer vorgenommen
hat. Zwar zitiert sie in Erwagung 6.1 ihres Entscheids den Wortlaut von Art. 55 Abs. 1 lit. ¢
MSchG , jedoch enthélt weder die nachfolgende Begriindung noch (insbesondere) das
Dispositiv eine solche Einschrankung. Vielmehr wies die Vorinstanz lediglich die Antréage
beztglich der Vorlage von "Offerten” bzw. Auskunft Gber "V erkaufspreise" sowie das
ganze Rechtsbegehren Ziffer 1 lit. b (Auskunft Gber den gesamten V erkaufsumsatz) ab;
hiess aber im Ubrigen das Auskunftsbegehren der Beschwerdegegnerin ohne
Einschrankung gut.

Die Verpflichtung der Beschwerdefthrerin gemass dem vorinstanzlichen Dispositiv geht
auch in einem weiteren Punkt zu weit. Der Begriff "Weitergabe" setzt voraus - wie sich



besonders deutlich auch aus der franzdsischen Fassung ("qui ont é&té remis") ergibt -, dass
die Gegenstande

bereits weitergegeben wurden. Dies umfasst die Formulierungen "in der Schweiz
vertriebenen”, "aus der Schweiz ausgefihrten” bzw. "verkauften" oder "sonst wie in
Verkehr gebrachten”. Hingegen rugt die Beschwerdefihrerin zu Recht, dass lediglichin
oder aus der Schweiz "angebotene” Ware nicht unter den Begriff der Weitergabe fallt.

Die BeschwerdefUhrerin macht sodann geltend, auch "aus der Schweiz ausgefihrte” Ware
werde vorliegend vom Auskunftsanspruch nicht erfasst, weil eine blosse Ausfuhr inihr (e)
Lager im EU-Raum nicht als Weitergabe an Dritte qualifiziere. Dies trifft zu. Als
Verletzungshandlung geméass Art. 13 Abs. 2 lit. d MSchG (Ein- und Ausfuhr) gilt zwar auch
eine unternehmens- bzw. konzerninterne Transaktion (Isler, aa.O., N. 42 zu Art. 13 MSchG
). Massgebend ist aber nicht die Umschreibung der Verletzungshandlung. Denn dieseiist,
wie dargelegt, nur notwendige Voraussetzung fur den Auskunftsanspruch. Massgebend ist
vielmehr, ob die unternehmensinterne Ausfuhr unter den Begriff der "Weitergabe an
gewerbliche Abnehmer” fallt. Diesist zu verneinen. Im angefochtenen Entscheid fehlen
jedoch Feststellungen, dass nur eine Ausfuhr in ein Lager der BeschwerdefUhrerin zur
Diskussion stand, und auch die Beschwerdefiihrerin legt nicht dar, dass sieim
vorinstanzlichen Verfahren etwas Entsprechendes behauptet hétte. Die Formulierung "aus
der Schweiz ausgefuhrte " Ware im vorinstanzlichen Dispositiv ist daher nicht zu
beanstanden, soweit sie sich auf die Ausfuhr an Dritte (gewerbliche Abnehmer) bezieht.

E.9.3.2

Neben den Auskiinften Gber Adressaten und Ausmass der Weitergabe umfasst die
Auskunftspflicht des Beklagten geméss Art. 55 Abs. 1 lit. ¢ MSchG die "Herkunft und
Menge der in seinem Besitz befindlichen Gegensténde'.

Die Beschwerdefthrerin rugt, eine Auskunft Uber in die Schweiz "eingefihrte”, "besessene”
und/oder zu solchen Zwecken "hergestellte” und/ oder in Herstellung "gegebene " und/oder
"bestellte" Waren kntipfe nicht an eine tatsachlich erfolgte Weitergabe an Dritte an. Dies
trifft offensichtlich zu. Die Vorinstanz stiitzte die entsprechenden Auskunftsanspriiche denn
auch nicht auf den Tatbestand der Weltergabe. Vielmehr erwog sie, auch der blosse Besitz
von widerrechtlich markierten Waren werde vom Auskunftsanspruch erfasst. Deshalb sei
auch Uber die gelagerten (besessenen) Waren Auskunft zu erteilen. Daferner auch die Ein-,
Aus- und Durchfuhr dem Markeninhaber vorbehalten sei, sei auch die Bestellung sol cher
Waren - insbesondere aber nicht nur zwecks Weitervertriebs - unzuldssig. Nach dem
Gesagten sei schliesslich umso mehr auch die Herstellung markenrechtsverletzender Waren
verboten. Entsprechend habe die BeschwerdefUhrerin auch Auskunft Gber die Bestellung
und Herstellung solcher Ware zu erteilen. Auf diese Ausfihrungen geht die
Beschwerdefuhrerin nicht konkret ein. So stellt sie an einer Stelle ihrer Beschwerde
vielmehr einfach die gesetzliche Formulierung ("Besitz "; "Herkunft [...]") der
Verpflichtung geméass Dispositiv ("besessene und/oder zu solchen Zwecken hergestellten
[...]") gegenliber, ohne weliter darauf einzugehen. Damit liegt keine gentigende Riige vor
(vgl. E. 2 hiervar).

E.9.33

Umstritten ist auch, auf welche Belege hinsichtlich der zu erteilenden Informationen die
Beschwerdegegnerin Anspruch hat. Die BeschwerdefUhrerin rugt, auch diese kénnten sich
hinsichtlich der Weitergabe nur auf solche an gewerbliche Abnehmer beziehen. Dem ist



aufgrund der obigen Ausfihrungen (vgl. hiervor E. 9.3.1) ohne Weiteres zu folgen.

Die Vorinstanz erwog unter Hinweis auf Lehrmeinungen (Staub, a.a.O., N. 78 zu Art. 55
MSchG ; Frick, aa.O., N. 65 zu Art. 55 MSchG ), der eigenstandige Auskunftsanspruch
umfasse auch die Herausgabe von Belegen wie Lieferscheine und Rechnungen zu
Beweiszwecken. Sie dienten der Kontrolle, ob die Verletzerin ihrer Auskunftspflicht
umfassend nachgekommen sei. Die BeschwerdefUhrerin bestreitet dies in grundsétzlicher
Weise. Der Anspruch geméss Art. 55 Abs. 1 lit. c MSchG sei auf eine blosse

Wissenserkléarung beschrankt. Sie setzt sich damit nicht mit der vorinstanzlichen
Begriindung auseinander, weshalb es bereits an einer gentigenden Ruge fehlt (vgl. E. 2
hiervor). Ihr (einziger) Hinwels auf eine Lehrmeinung, die ihren Standpunkt schutzt (Willi,
aa0., N. 40 zu Art. 55 MSchG ) ist im Ubrigen nur schon deshalb nicht einschlagig, weil
sich diese auf die Formulierung im Gesetzestext vor der mit der Revision per 1. Juli 2008 in
Kraft getretenen verscharften Regelung bezieht. Wahrend der alte Wortlaut von Art. 55
Abs. 1lit. c MSchG nur die Auskunft Gber die "Herkunft" erwahnte, umfasst der
Auskunftsanspruch neu nicht nur die "Herkunft" (und bei Weitergabe die "Adressaten”),
sondern auch die "Menge" bzw. das "Ausmass'. Esist nicht ersichtlich, wie eine
Verletzerin etwabei einer Lieferung verschiedener Gegenstande sinnvoll Auskunft erteilen
konnen will, wenn nicht unter Hinweis auf entsprechende Lieferscheine. Andernfalls
musste sie gleichwohl in ihrer Wissenserkl&rung den Inhalt des Lieferscheins wiedergeben.

Konkret macht die Beschwerdefthrerin sodann geltend, die Beilegung von Zollunterlagen
und "samtlicher weiterer Dokumente, aus denen die Stiickzahlen der obgenannten Waren
hervorgehen", wie von der Vorinstanz angeordnet, sei unzulassig. Ersteres konne sich nur
auf etwaige Ausfuhren von Waren in einesihrer Lager in der EU bzw. in Deutschland
beziehen. Beziglich dieses Einwands kann auf die obigen Ausfihrungen (vgl. hiervor E.
9.3.1infine) verwiesen werden. Die Formulierung "sdmtlicher weiterer Dokumente..." ist
zwar weit, mit der Einschrénkung, "aus denen die Stiickzahlen der obgenannten Waren
hervorgehen", ist aber klar, was gemeint ist.

E.94

Der Auskunftsanspruch unterliegt dem Grundsatz der Verhdtnisméssigkeit (Staub, a.a.O.,
N. 72 und 74 zu Art. 55 MSchG ; Willi, aa.O., N. 41 zu Art. 55 MSchG ). Die
Beschwerdefihrerin bestreitet in lediglich pauschaler Form und damit ungentigend, dass der
angeordnete Umfang der Auskunftserteilung verhétnismassig sei. Im Ubrigen verweist sie
auf ihren Standpunkt, die Beschwerdegegnerin verfiige, wie die in der urspringlichen Klage
vorgenommene (und damit mogliche) Quantifizierung zeige, bereits Gber alle
Informationen. Diesbeztiglich kann auf die vorstehenden Ausfihrungen (vgl. hiervor E. 6)
verwiesen werden.

E.95

Schliesslich beméngelt die Beschwerdeflhrerin, die Vorinstanz sei ohne weitere
Begriindung zum Schluss gekommen, dass die Daten nicht - wie von ihr explizit verlangt -
einem Wirtschaftsprifer, sondern direkt der Beschwerdegegnerin vorzulegen seien. Indem
sich die Vorinstanz nicht mit ihrem Begehren und ihrer Begriindung ausei nandergesetzt
habe, habe sie Art. 53 und Art. 238 lit. g ZPO sowie Art. 112 Abs. 1 lit. b BGG verletzt.
Dieser Einwand ist offensichtlich unbehelflich. Die Vorinstanz hat in ihrem Entscheid in
den Erwagungen 6.2.1 und 6.2.2 ihre Uberlegungen dargelegt und dann in Erwagung 6.2.3
geschlossen ("[m]ithin..."), die Daten seien direkt der Beschwerdegegnerin vorzulegen. Auf



diese Begruindung geht die Beschwerdefhrerin nicht ein.

E. 10

Abschliessend beruft sich die Beschwerdefihrerin auf Verwirkung. Sie macht geltend, die
Beschwerdegegnerin hétte spatestens seit 2013 die Moglichkeit gehabt, ihren

I nformationsanspruch geltend zu machen, habe dies aber erst in ihrer Replik vom 10. Mai
2019 getan. Diese jahrelange Inaktivitat fuhre zur Verwirkung des Anspruchs. Der Einwand
ist trélerisch. Bis zum Entscheid des Bundesgerichts vom 3. Januar 2018 (zit. Urteil

4A 429/2017) war nicht abschliessend klar, dass sich die Beschwerdegegnerin auf die
Ausschliesslichkeitsanspriiche gemass Art. 13 MSchG berufen konnte.

E. 11

Die Beschwerdefihrerin erachtet die Strafandrohung gemass Dispositiv-Ziffer 1.2 ("[...]
wird der Beklagten [Beschwerdeftihrerin] bzw. deren verantwortlichen Organen [...]") as
unzulassig. Eine Strafandrohung gemass Art. 292 StGB kdnne nur gegentiber natiirlichen
Personen ausgesprochen werden. Allenfalls habe die Vorinstanz diesbezuglich ihre
Begrindungspflicht verletzt. Die Formulierung der Vorinstanz ist diein solchem
Zusammenhang Ublicherweise verwendete und esist klar, dass aufgrund der Androhung nur
die fur diejuristische Person handelnden natlrlichen Personen bestraft werden konnen.
Einer zusétzlichen Begriindung bedurfte es nicht.

E.12

Die Vorinstanz gewahrte eine Frist von 60 Tagen zur Erfullung des Auskunftsanspruchs.
Diese Frist rugt die Beschwerdefuhrerin als zu kurz, da die Herausgabe aller Dokumente
eine sehr aufwandige Arbeit darstelle. Bel der Ansetzung einer solchen Frist trifft die
Vorinstanz einen Ermessensentscheid; in einen solchen greift das Bundesgericht nur mit
Zuriickhaltung ein (vgl. E. 8.2 hiervor). Im Ubrigen ist der blosse Hinweis auf eine "sehr
aufwandige Arbeit" ohnehin viel zu unbestimmt. Schliesslich ist auch zu berticksichtigen,
dass die Beschwerdefiihrerin seit der Klageeinleitung durch die Beschwerdegegnerin im
August 2018, mindestens aber seit dem angefochtenen Urtell der Vorinstanz im Mai dieses
Jahres mit einem entsprechenden Aufwand rechnen musste (vgl. auch das Urteil
4A_391/2013 vom 17. Dezember 2013 E. 7).

E. 13

Die Beschwerde ist somit (nur) insoweit zu schiitzen, a's keine Auskunft erteilt werden
muss Uber bloss angebotene Ware und zudem einzuschranken ist, dass lediglich die
Weitergabe an gewerbliche Abnehmer erfasst ist (vgl. hiervor E. 9.3.1).

Bei diesem Ergebnis rechtfertigt es sich, die Kosten zu einem Funftel der
Beschwerdegegnerin und zu vier Funfteln der Beschwerdeflhrerin aufzuerlegen und der
Beschwerdegegnerin eine entsprechend reduzierte Partel entschédigung zuzusprechen (Art.
66 Abs. 1 und Art. 68 Abs. 1 und 2 BGG).
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