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Erwagungen

E.1

Der angefochtene Entscheid des Obergerichts hat eine Zivilrechtsstreitigkeit im Sinne von
Art. 5 Abs. 1 lit. aund lit. ¢ ZPO zum Gegenstand. Esist ein Endentscheid ( Art. 90 BGG )
einer einzigen kantonalen Instanz im Sinne von Art. 75 Abs. 2 lit. aBGG . Dagegen steht
grundsétzlich die Beschwerde in Zivilsachen offen, geméss Art. 74 Abs. 2 lit. b BGG
unabhangig vom Streitwert.

E.2

Die Beschwerdefhrerin verlangte in Rechtsbegehren-Ziffer 2 ihrer Klage eine
Unterlassung (Verbot der Verwendung des Zeichens"FRACTAL").

E.21

Wer in seinem Recht an der Marke oder an einer Herkunftsangabe verletzt oder geféhrdet
wird, kann vom Richter geméass Art. 55 Abs. 1 lit. a M SchG unter anderem verlangen, eine
drohende Verletzung zu verbieten. Die Anordnung eines Verbots nach Art. 55 Abs. 1 lit. a
MSchG setzt ein Rechtsschutzinteresse voraus. Ein rechtlich geschiitztes Interesse an einer
Unterlassungsklage besteht nur, wenn eine Verletzung droht, das heisst wenn das Verhalten
des Beklagten die kiinftige Rechtsverletzung ernsthaft beflrchten l&sst. Indiz fir einen
bevorstehenden Eingriff kann sein, dass gleichartige Eingriffe in der Vergangenheit
stattgefunden haben und eine Wiederholung zu befurchten ist. Wiederholungsgefahr kann
regelméssig angenommen werden, wenn der Verletzer die Widerrechtlichkeit des
beanstandeten Verhaltens bestreitet, ist doch in einem solchen Fall zu vermuten, dass er es
im Vertrauen auf dessen Rechtmaéssigkeit weiterfihren wird ( BGE 128 111 96 E. 2e; 124 111
72 E. 2aS. 74; Urteil 4A_379/2019 vom 4. Dezember 2019 E. 9.3.1, nicht publiziert in:
BGE 146 111 89, mit weiteren Hinweisen).

E.22

Das Obergericht erwog, die Beschwerdefihrerin habe nicht konkret aufgezeigt, inwiefern -
"insbesondere nach der Umfirmierung" - eine Stérung durch die Verwendung des Zeichens
"FRACTAL" (weiterhin) bestehe oder unmittelbar drohe. Sie habe auch nicht dargetan,
dass dieses Zeichen nach Aufldsung des Lizenzvertrags zur Kennzeichnung von Waren
oder Dienstleistungen der Beschwerdegegnerin verwendet worden wére oder eine solche
Verwendung unmittelbar bevorstehe. Mangels Rechtsschutzinteresse sei auf die Klage in
diesem Punkt nicht einzutreten.

E.23



Mit diesen Ausfihrungen tibergeht das Obergericht wesentliche Vorbringen der
Beschwerdefuhrerin, wie diese zu Recht (und mit hinreichenden Aktenhinweisen) moniert.
Estrifft zwar zu, dass siein ihrer Klageschrift nicht ausdriicklich den Begriff des
Rechtsschutzinteresses nannte. Sie legte darin aber dar, dass sie die Beschwerdegegnerin
bereits im Kundigungsschreiben vom 11. Mai 2018 aufgefordert habe, bis am 8. Juni 2018
das Element "FRACTAL-SWISS" aus deren Firma zu |6schen, und dass die
Beschwerdegegnerin diese Frist ungenutzt habe verstreichen lassen. Die
Beschwerdefihrerin flhrte in der Klageschrift weiter aus, dass sie die Beschwerdegegnerin
mit Schreiben vom 22. Februar 2019 und mit Schreiben vom 17. Mai 2019 erneut, aber
erfolglos gemahnt habe, die Firmenbezeichnung zu &ndern. Ferner wiesdie
Beschwerdefihrerin darauf hin, dass die Beschwerdegegnerin am 20. Marz 2019 das
Markeneintragungsgesuch Nr. 3872/2019 fir das Zeichen "Fractal-Swiss' eingereicht habe.
Damit ist hinreichend dargetan, dass Eingriffe, wie sie die Beschwerdefthrerin mit ihrem
Unterlassungsbegehren verbieten lassen will, in der Vergangenheit stattgefunden haben und
Verwarnungen keine Wirkungen gezeigt haben. Wiederholungen scheinen jedenfalls nicht
ausgeschlossen, zumal mit Blick auf die am 20. Méarz 2019 erfolgte Markenanmel dung.
Diese bildet - wie die Beschwerdefuhrerin zutreffend vorbringt - zumindest ein starkes
Indiz fur eine bevorstehende Verwendung des Zeichens s Marke (siehe BGE 87 11 107 E.
4 S. 111; ROGER STAUB, in: Noth/Buhler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz
[MschG], 2. Aufl. 2017, N. 11 und 50 zu Art. 55 MSchG ; vgl. allerdings BGE 128 111 96 E.
2e). Die Vermutung der Wiederholungsgefahr kann durch den Verletzer widerlegt werden,
wenn er Umstande dartut, die eine Wiederholung im konkreten Fall ausschliessen oder als
unwahrscheinlich erscheinen lassen ( BGE 116 |1 357 E. 2b; Urteil 4A_379/2019 vom 4.
Dezember 2019 E. 9.3.1, nicht publiziert in BGE 146 111 89). An die Beseitigung der
Vermutung sind jedoch strenge Anforderungen zu stellen. Diese sind im vorliegenden Fall
nicht erfullt: Die Beschwerdegegnerin hat ihre Firma zwar in der Zwischenzeit gegndert -
die Buchstabenfolge "Fractal" erscheint darin nicht mehr -; indes hat sie dies erst nach
Einreichung der Klage getan. Nach der Rechtsprechung gentigt die blosse Einstellung einer
Verletzung im Hinblick auf einen von der Gegenpartel angestrengten Prozess jedoch nicht,
wenn etwa an der Rechtmassigkeit des eigenen Verhaltens weiterhin festgehalten wird
(siehe Urteile 4A_379/2019 vom 4. Dezember 2019 E. 9.3.1, nicht publiziert in: BGE 146
[11 89 ; 4A_38/2014 vom 27. Juni 2014 E. 2.3.1, nicht publiziert in: BGE 140 11l 297 ; je
mit Hinweisen). Die Beschwerdegegnerin hat das (behauptete) Ausschliesslichkeitsrecht
der Beschwerdefuhrerin am Zeichen "FRACTAL" nicht anerkannt. Insbesondere scheint sie
weiterhin an ihrem Markeneintragungsgesuch Nr. 3872/2019 "Fractal-Swiss' festzuhalten.
Vor diesem Hintergrund hat die Vorinstanz das Vorliegen einer Wiederholungsgefahr zu
Unrecht verneint.

E.24

Zu den weiteren V oraussetzungen des Unterlassungsbegehrens hat sich das Obergericht
nicht gedussert und keine Feststellungen getroffen. Die Angelegenheit ist daher in
Anwendung von Art. 107 Abs. 2 Satz 1 BGG zur weiteren Beurteilung an die Vorinstanz
zurickzuwei sen.

E.3

In Rechtsbegehren-Ziffer 3.1 verlangte die Beschwerdefiihrerin die Ubertragung des
Markeneintragungsgesuchs Nr. 3872/2019 "Fractal-Swiss" beziehungsweise die
Ubertragung der daraus resultierenden Marke.



E.31

Nach Art. 53 MSchG kann der Kl&ger anstatt auf Feststellung der Nichtigkeit der
Markeneintragung auf Ubertragung der Marke klagen, wenn der Beklagte sich diese
angemasst hat. Diese Klage dient dem Schutz vor Usurpatoren. Indem der besser
Berechtigte nicht nur auf Nichtigkeit der Marke klagen, sondern ihre Ubertragung
verlangen kann, vermag er sich insbesondere die Prioritét der Markeneintragung des
Usurpators zu sichern. Voraussetzungen des Ubertragungsanspruchs sind zum einen die
bessere Berechtigung des Klagers an der Marke und zum anderen, dass sich der Beklagte
die Marke angemasst hat. Beides ist vom Klager nachzuweisen (Urteil 4A_39/2011,

4A _47/2011 vom 8. August 2011 E. 8.5.1 mit Hinweisen).

E.3.2

Die Vorinstanz trat auch auf das Ubertragungsbegehren der Beschwerdefiihrerin nicht ein.
Sie nannte hierfir zwel Argumente:

E.321

Zum einen kénnten nach dem "klaren Wortlaut" von Art. 53 MSchG einzig
Markeneintragungen Gegenstand einer Ubertragungsklage bilden. Die blosse Anmeldung
einer Marke sei dagegen vom Anwendungsbereich dieser Bestimmung nicht erfasst. Diese
Uberlegung geht fehl: Zwar entsteht das Markenrecht nach Art. 5 MSchG mit der
Eintragung im Register. Indes beflrwortet die Lehre einhellig die Moglichkeit, klageweise
die Ubertragung von Marken im Anmeldungsstadium zu verlangen (MARKUSR. FRICK,
in: Basler Kommentar, Markenschutzgesetz/\Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, N. 2 zu
Art. 53 MSchG ; CHRISTOPH GASSER, in: Noth/Buhler/Thouvenin [Hrsg.],
Markenschutzgesetz [MschG], 2. Aufl. 2017, N. 19 zu Art. 5 MSchG ; ANNE-VIRGINIE
LA SPADA-GAIDE, in: Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, N. 9 zu Art. 5
MSchG ; STAUB, a.aO., N. 7 zu Art. 53 MSchG ). Dies tiberzeugt. Denn esist nicht
einzusehen, weshalb der Kl&ger zuwarten musste, bis die Marke eingetragen ist und so der
widerrechtliche Registerinhalt langer als nétig aufrecht bleibt. Das Bundesgericht hat sich
dieser Auffassung im Urteil 4A_39/2011, 4A_47/2011 vom 8. August 2011 E. 8.5.1
angeschlossen. Die Vorinstanz stltzt sich fur ihre Auffassung einzig auf STAUB, a.a.O., N.
7 zu Art. 53 MSchG . Dieser Autor fuhrt zwar aus, dass sich der Wortlaut von Art. 53 Abs.
1 MSchG auf eingetragene Marken beziehe, hélt aber im gleichen Absatz einschrankend
fest, dass die Ubertragungsklage auch in Bezug auf Markenanmeldungen zu befiirworten
sei. Auch den Materialien sind im Ubrigen keine Anhaltspunkte zu entnehmen, wonach die
Klage auf Ubertragung der Marke bewusst auf bereits im Register eingetragene Zeichen
hétte beschrankt, (blosse) Markenanmel dungen dagegen vom Anwendungsbereich des Art.
53 MSchG hétten ausgenommen werden sollen (vgl. Botschaft vom 21. November 1990 zu
einem Bundesgesetz Uber den Schutz von Marken und Herkunftsangaben [nachfolgend:
Botschaft], BBI 1991 | 43 zu Art. 50 [heute: Art. 53] M SchG; parlamentarische Beratungen:
AB 1992 S 33; AB 1992 N 402). Fir eine solche Unterscheidung wéren nach dem Gesagten
auch keine stichhaltigen praktischen Grinde erkennbar.

E.3.22

Zum andern sei - so das Obergericht weiter - "nicht rechtsgentigend dargetan”, dass die
Beschwerdegegnerin das streitgegenstandliche Zeichen "effektiv in Gebrauch” habe. Mit
dieser Erwagung ist die Beschwerdefiihrerin zu Recht nicht einverstanden: Anmassung im
Sinne von Art. 53 MSchG meint, dass der Beklagte die Marke zur Eintragung anmel det,



obwohl er vom besseren Recht des Kl&gers wusste oder hétte wissen missen (Urtell

4A 39/2011, 4A_47/2011 vom 8. August 2011 E. 8.5.1; FRICK, aa.O., N. 3f. zu Art. 53
MSchG ; STAUB, aa.O., N. 11f. zu Art. 53 MSchG ). Bereits die - dergestalt treuwidrige -
Anmeldung der Marke tangiert die Rechte des Klagers, ohne dass es einen dariiber
hinausgehenden "effektiv[en]" Gebrauch des Zeichens durch den Beklagten bedirfte (siehe
auch die Botschaft, BBl 1991 | 43 zu Art. 50 [heute: Art. 53] MSchG). Hinzu kommt, dass
die Klage nach Art. 53 MSchG auf die Herstellung des rechtméssigen Zustands und
insofern auf eine Bereinigung des Markenregisters zielt, weshalb etwa verlangt wird, dass
die Marke, deren Ubertragung verlangt wird, dem Kl&ger tatsichlich zustiinde, wenn er sie
selbst angemeldet hétte (Urteil 4A_39/2011, 4A_47/2011 vom 8. August 2011 E. 8.5.1).
Auf den Gebrauch der angegriffenen Marke durch den Beklagten kann es dabei nicht
ankommen. Es wére der BeschwerdefUhrerin denn auch nicht zuzumuten, trotz der -
behauptetermassen markenrechtsverletzenden - Anmeldung des Zeichens "Fractal-Swiss'
mit der Erhebung der Ubertragungsklage zuzuwarten, bis sich die Rechtsverletzung in
einem Gebrauch durch die Beschwerdegegnerin manifestiert.

E.33

Damit tragt die fir den vorinstanzlichen Nichteintretensentscheid massgebliche
Begrundung nicht. Die Sache ist auch in diesem Punkt zur Prifung der weiteren
Voraussetzungen der Ubertragungsklage an das Obergericht zuriickzuweisen ( Art. 107
Abs. 2 Satz 1 BGG ). Der zum Ubertragungsbegehren gestellte Eventual antrag (L 6schung
des Markeneintragungsgesuchs beziehungswei se der daraus resultierenden Marke) braucht
vorderhand nicht beurteilt zu werden.

E.4

Die Beschwerde ist gutzuheissen. Das angefochtene Urteil des Obergerichts ist aufzuheben,
soweit darin nicht das Verfahren zufolge Anerkennung abgeschrieben wird. Die Sacheist
zu neuer Beurteilung des Unterlassungs-, des Ubertragungs- und allenfalls des

L 6schungsbegehrens an die Vorinstanz zurtickzuweisen. Diese wird auch tber die Kosten-
und Entschéadigungsfolgen des kantonalen V erfahrens erneut zu befinden haben. Damit
kann offen bleiben, wie es sich mit der in der Beschwerde gelibten Kritik am
vorinstanzlichen Kostenentscheid verhélt. Ausgangsgemass wird die Beschwerdegegnerin
kosten- und entschadigungspflichtig ( Art. 66 Abs. 1 und Art. 68 Abs. 2 BGG ). Daran
andert nichts, dass sie sich im Verfahren vor Bundesgericht nicht vernehmen liess (siehe
Urteil 4A_595/2019 vom 18. Februar 2020 E. 3.1 mit Hinweisen).
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