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Regeste
Immaterialguter-, Wettbewerbs- und Kartellrecht

Erwagungen

E.11

Gemass Art. 2 lit. ades Markenschutzgesetzes (M SchG, SR 232.11) sind Zeichen vom
Markenschutz ausgeschlossen, die Gemeingut sind, es sel denn, dass sie sich als Marke fur
die Waren und Dienstleistungen durchgesetzt haben, fur die sie beansprucht werden. Zum
Gemeingut gehoren insbesondere Sachbezei chnungen und Beschaffenheitsangaben, also
Angaben zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des
Wertes oder sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen. Dass die Marke
Gedankenassozi ationen weckt oder Anspielungen enthalt, die nur entfernt auf Merkmale
der Ware hinwelisen, reicht dafr nicht aus. Der beschreibende Charakter des Zeichens muss
vielmehr ohne besonderen Aufwand an Phantasie zu erkennen sein, wobei gentigt, dass dies
in einem Sprachgebiet der Schweiz zutrifft (BGE 129111 225 E. 5.1 S. 227 f.; 128 111 447
E. 1.5 S. 450, mit Hinweisen). Dass eine Angabe neuartig, ungewohnt oder fremdsprachig
Ist, schliesst ihren beschreibenden Charakter nicht aus. Entscheidend ist, ob das Zeichen
nach dem Sprachgebrauch oder den Regeln der Sprachbildung von den beteiligten
Verkehrskreisen in der Schweiz als Aussage Uber bestimmte Merkmale oder Eigenschaften
der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung aufgefasst wird ( BGE 108 |1 487 E. 3; 104
Ib65E. 2; 103 11 339 E. 4c S. 334; zum ganzen Urt. des BGer. 4A.5/2003 vom 22.
Dezember 2003 E. 3.1).

E.12

Das Handel sgericht nahm an, das Zeichen LERNSTUDIO gehdre zum Gemeingut. Der
erste Bestandteil "Lern" lasse ohne besondere Denkarbeit auf von der Klagerin angebotene
Dienstleistungen im Lernbereich schliessen. Unter dem zweiten Bestandteil " Studio”
verstehe man gemass Duden einen kleineren Raum fur kiinstlerische Arbeiten, Proben,
Auffihrungen, Fernseh- und Rundfunksendungen. Da der Begriff "Studio” eher
Assoziationen zu Film, Fernsehen, oder einer Einzimmerwohnung, denn zu Stitzunterricht
und Prifungsvorbereitungen wecke, sei er a's solcher im Zusammenhang mit der
Dienstleistung der Klagerin nicht beschreibend. Massgebend sei jedoch der
Gesamteindruck der Marke. Dabei sei zu beachten, dass der Begriff "Studio” eine
Wandlung durchlaufen habe, indem der ihm anhaftende Hauch des K linstlerischen
dahingehend genutzt wurde, um gewissen Institutionen einen modernen Klang zu
vermitteln. So spreche man heute von Haarstudio, Kosmetikstudio, Nagelstudio,
Braunungsstudio, Fitnessstudio, Kochstudio, Fotostudio etc.. Der Begriffsbestandteil
"Studio” lasse in diesen Kombinationen auf eine gewerbliche Einrichtung schliessen, deren
inhaltlicher Bereich durch den Wortanfang definiert werde. Der Begriff "Lernstudio” sel



zwar bei der Grindung der Kl&gerin im Jahre 1970 innovativ gewesen. Dennoch sei ihm
heute ein bloss beschreibender Charakter zuzusprechen. Dabel spiele keine Rolle, ob das
Wort schon Einzug in die Worterbiicher gefunden habe oder allgemein gebraucht werde.

E.13

Die Klé&gerin rlgt, das Handel sgericht sel zu Unrecht davon ausgegangen, der Begriff
"Lernstudio” sei heute ein Freizeichen. Eine Freizeichenentwicklung dirfe nicht leichthin
angenommen werden. Zudem liege ein Freizeichen nur vor, wenn samtliche Verkehrskreise
das Kennzeichen nicht mehr as Hinwels auf einen bestimmten Geschéftsbetrieb auffassten.
Wenn man bedenke, dass unter dem Kennzeichen Lernstudio in den Stadten Zirich,
Winterthur, Basel, und Chur seit vielen Jahren Schulen der Kl&gerin besttinden, konne im
vorliegenden Fall von einer Freizeichenentwicklung keine Rede sein. Zudem sei das Wort
"Lernstudio” nicht einmal in Nachschlagewerken verzeichnet, weshalb Dritte nicht auf
dieses Wort angewiesen seien und insoweit kein Freihaltebedirfnis bestehe.

E.14

Die Ruge ist unbegrindet. Der Umstand, dass die Marke "Lernstudio” mit dem Zusatz
"durchgesetzte Marke" eingetragen wurde, zeigt, dass der Begriff "Lernstudio” bereitsim
Zeitpunkt der Eintragung als Gemeingut betrachtet wurde, weshalb keine
Freizeichenentwicklung vorliegt. Zudem hat das Handel sgericht zu Recht angenommen,
ubliche Wortbildungen wie z.B. Kosmetikstudio, Nagelstudio, Braunungsstudio etc.,
zeigten, dass der nachgestellte Wortbestandteil " Studio” auf eine in Raumen durchgefihrte
gewerbliche Tétigkeit im durch den vorangestellten Begriff definierten Bereich schliessen
lassen. Entsprechend wird der Begriff "Lernstudio” ohne weiteres al's gewerbliche
Institution verstanden, in der in R&umen gelernt wird. Dies wird dadurch bestétigt, dass der
Begriff "Lernstudio” im Internet haufig als Bezeichnung fur private Schulen bzw.
Nachhilfeschulen verwendet wird (vgl. insbesondere: www.lernstudio-junior.ch.;
www.lernstudio.de; www.pls-lernstudio.com). Demnach hat das Handel sgericht das Wort
"Lernstudio” unabhangig davon, ob esin Warterbiichern vorzufinden ist,
bundesrechtskonform als Gemeingut qualifiziert.

E.2

Das Handel sgericht hat den Einwand des Beklagten, die Kl&gerin habe die
Verkehrsdurchsetzung des Zeichens LERNSTUDI O nicht bewiesen, dahingehend
ausgelegt, dass er damit die Verkehrsdurchsetzung als Marke bestritt. Die Kl&gerin bringt in
ihrer Berufung in einer Klammerbemerkung vor, der Beklagte habe gegen die klégerische
Marke keine Nichtigkeitseinrede erhoben. Die Kl&gerin legt jedoch nicht dar, und diesist
auch nicht ersichtlich, weshalb die Vorinstanz den Einwand des Beklagten, nicht als
Bestreitung der V erkehrsdurchsetzung verstehen durfte.

E.31

Das Handelsgericht fuhrte aus, die Marke der Klagerin sei zwar mit dem Vermerk
"durchgesetzte Marke" eingetragen worden. Da jedoch das Eidgendssische Institut fir
Geistiges Eigentum (IGE) im Eintragungsverfahren die Glaubhaftmachung der

V erkehrsdurchsetzung gentigen lasse, obliege es der Kl&gerin, im Zivilverfahren den vollen
Beweis fir die vom Beklagten bestrittene V erkehrsdurchsetzung zu fihren.

E.3.2



Die Klé&gerin rugt, diese Annahme verletze bundesrechtliche Beweid astregeln. Das

Handel sgericht habe ausser Acht gelassen, dass die Marke Lernstudio vom IGE auf Grund
nachgewiesener Verkehrsdurchsetzung in das 6ffentliche Markenregister eingetragen
worden sei, weshalb gemass Art. 9 ZGB die Richtigkeit dieser Eintragung vermutet werde
und sie lediglich durch den Beweis der Unrichtigkeit umgestossen werden konne. Demnach
habe der Beklagte die fehlende V erkehrsdurchsetzung bewei sen missen. Diese
Beweidlastverteilung entspreche auch Art. 8 ZGB , well der Beklagte eine
rechtsvernichtende Tatsache, bzw. den Untergang eines Rechts behaupte.

E.33

Gemass Art. 8 ZGB hat, wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, derjenige das
Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet. Nach
dieser Grundregel hat die Partei, welche Anspriiche geltend macht, die rechtsbegriindenden
Tatsachen zu beweisen ( BGE 128 |11 271 E. 2a/aa). Die Verkehrsdurchsetzung eines zum
Gemeingut gehdrenden Zeichensist fur den Markenschutz rechtsbegriindend, da dieser
sonst nicht entstehen kann ((Art. 2 lit. aM SchG ). Somit hat geméss Art. 8 ZGB der Inhaber
einer Marke mit einem zum Gemeingut gehdrenden Zeichen dessen V erkehrsdurchsetzung
Zu beweisen, soweit keine abwel chende gesetzliche Beweidastvorschrift vorgeht. Zu diesen
Vorschriften gehort Art. 9 Abs. 1 ZGB , der vorsieht, dass 6ffentliche Register und
offentliche Urkunden fur die durch sie bezeugten Tatsachen vollen Beweis erbringen,
solange nicht die Unrichtigkeit ihres Inhalts nachgewiesen ist. Die Tragweite der
Vermutung der Richtigkeit von Eintragungen in 6ffentlichen Registern hangt davon ab,
welche Tatsachen sie bezeugen. Dabel ist zu beachten, dass das | GE bel der Anmeldung
von Marken mit gemeinfreien Zeichen as administrative Beweiserleichterung die
Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung gentigen lasst (vgl. BGE 130 I11 328 E. 3.2
mit Hinweisen). Der Vermerk "durchgesetzte Marke" bezeugt daher bloss, dass das IGE die
Verkehrsdurchsetzung des Freizeichens bei der Anmeldung as Marke als glaubhaft erachtet
hat. Im Zivilprozess gentigt jedoch die Glaubhaftmachung der V erkehrsdurchsetzung nicht,
weshalb diese vom Markeninhaber zu beweisen ist, wenn der Verletzungsbeklagte die
Einrede der Schutzunfahigkeit einer aus gemeinfreien Zeichen bestehenden Marke erhebt
(Lucas David, Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2.
Aufl., N. 42 zu Art. 2 MSchG ; Christoph Willi, MSchG-Kommentar, N. 188 zu Art. 2
MSchG).

E.34

Nach dem Gesagten hat das Handel sgericht die Beweislast richtig verteilt, wenn es annahm,
die Klagerin habe die vom Beklagten bestrittene V erkehrsdurchsetzung des gemeinfreien
Zeichens LERNSTUDIO als Marke zu beweisen.

E.41

Das Handel sgericht nahm an, die Kl&gerin habe die Verkehrsdurchsetzung des Zeichens
"Lernstudio” nicht beweisen kénnen. Die Klagerin habe in der Klagebegriindung zur
Begrundung der Verkehrsdurchsetzung einzig vorgebracht, sie habe regelméssig in
bedeutenden Tageszeitungen inseriert. Dies belege eine V erkehrsdurchsetzung aber noch
nicht. Entsprechend sai sie anlésslich der Referentenaudienz aufgefordert worden, die
Verkehrsdurchsetzung ihrer Wortmarke ndher zu substanziieren. Die Kl&gerin habe in der
Replik keine weitergehenden Behauptungen aufgestellt, weshab ohne weiteres davon
auszugehen seli, dass sich ihre Marke nicht in der ganzen Schweiz durchgesetzt habe.



E.42

Die Klagerin rigt in diesem Zusammenhang, das Handel sgericht habe ihren aus Art. 8 ZGB
fliessenden Anspruch auf Beweisfihrung verletzt.

E.43

Art. 8 ZGB regelt zunéchst die Verteilung der Beweidlast. Das Bundesgericht leitet aus Art.
8 ZGB asKorrelat zur Beweid ast inshesondere das Recht der beweisbel asteten Partel ab,
zum ihr obliegenden Beweis zugel assen zu werden, wenn sie fir rechtserhebliche
Tatsachen im kantonalen Verfahren form- und fristgerechte Beweisantrdge gestellt hat (
BGE 122111 219 E. 3c S. 223; 126 111 315E. 4a S. 317, mit Hinweisen).

E.44

Eine Verletzung des bundesrechtlichen Bewel sfiihrungsanspruchsist zu verneinen, weil die
Klagerin im kantonalen Verfahren in der Annahme, sie sel beziglich der
Verkehrsdurchsetzung ihrer Marke nicht bewei spflichtig, keine entsprechenden
Beweisantrage gestellt hat. Soweit die Kl&gerin zur Rechtfertigung vorbringt, das

Handel sgericht habe es unterlassen, nach zircherischem Prozessrecht einen

Bewei sauflagebeschluss zu erlassen, ist die Klagerin nicht zu héren, daim
Berufungsverfahren die Anwendung kantonalen Rechts nicht Gberprtft wird ( Art. 55 Abs.
1lit. c OG). Auch die Ruge, die "Wurdigung" nicht erbrachter und auch gar nicht
angeforderter Beweise ohne vorgangiges Beweisverfahren sei einer krassen Verletzung von
wesentlichen V erfahrensgrundsétzen gleichzusetzen, ist nicht zu héren, da damit
sinngemass die Verletzung verfassungsmassiger Rechte der Blrger geriigt wird, was nur
mit der staatsrechtliche Beschwerde moglichist ( Art. 43 Abs. 1 OG).

E. 45

Aus dem Umstand, dass die Kl&gerin die bestrittene V erkehrsdurchsetzung des
gemeinfreien Zeichens LERNSTUDIO nicht bewiesen hatte, schloss das Handel sgericht
bundesrechtskonform, die klégerische Marke LERNSTUDIO entfalte keinen
markenrechtlichen Schutz, weshalb der Beklagte durch die Verwendung dieses Zeichens
keine Markenrechte der Klagerin verletzte.

E.51

Das Handel sgericht ging davon aus, der Beklagte habe auch das Firmenrecht der Klagerin
nicht verletzt, da die Firma des Beklagten sowohl in der im Handel sregister eingetragenen
Form als auch in der in der Werbung verwendeten Kurzform "Kick Lernstudio” bzw.
"Lernstudio Kick™" nicht mit der Firmader Klagerin verwechselbar sei. Zur Begriindung
fuhrte das Handel sgericht zusammengefasst an, die Firma"Lernstudio Zurich AG" setze
sich nur aus kennzeichnungsschwachen Bestandteilen zusammen, weil das Wort
"Lernstudio” mit Bezug auf die Téatigkeit der Kl&gerin beschreibend sei und "Zurich" als
Ortsbezeichnung sowie "AG" als Bezeichnung der Rechtsform der Kl&gerin typischerweise
schwache Firmenbestandteile seien. Die kl&gerische Firma geniesse daher nur einen
geringen Schutzumfang, zumal das Zeichen "Lernstudio” keine gesteigerte Verkehrsgeltung
erlangt habe. Im Gedéchtnis der relevanten Verkehrskreise (vor allem der Eltern, Lehrer
und schulpflichtigen Kinder) werde die Wortkombination Lernstudio Zurich héngen
bleiben. Die vom Beklagten verwendeten Kurzformen seiner Firma unterschieden sich
durch den Bestandteil "Kick" von der Firmader Kl&gerin. "Kick" sai einerseitsein in der
Schweiz eher selten vorkommender Familienname. Andererseits bedeute das aus dem



Englischen stammende Wort "Kick" (beim Fussball) Schuss, Stoss oder Tritt, stehe aber
auch fur Nervenkitzel. In der Umgangssprache, vor allem unter Jugendlichen, werde es
heute sodann als Ausdruck fir Hochgefuihl, Energie und Schwung verwendet. Damit kdnne
der Firmenbestandteil "Kick" nicht as blosser Hinweis auf das Angebot des Beklagten
gesehen werden. Man werde ihn im Zusammenhang mit Lernstudio al's Familiennamen
oder als nicht beschreibenden, mithin einen gewissen Phantasiegehalt innehabenden,
Firmenbestandteil auffassen. Damit sei neben der Sachbezeichnung "Lernstudio” der
Bestandteil "Kick" ein stérkeres Zeichen, welches Kennzeichnungskraft habe. Dem
Erfordernis eines unterscheidungskréftigen Zusatzes zur kennzeichnungsschwachen Firma
der Klagerin werde daher bereits mit der Kurzform der Firma des Beklagten hinreichend
Rechnung getragen. Umso mehr sei die Verwechselbarkeit mit der im Handel sregister
eingetragenen Firma des Beklagten zu verneinen, zumal diese sowohl im Wortklang als
auch in der Lange von der Firmader Klagerin abweiche und zusétzlich als starken
Bestandteil den Nachnamen des Beklagten aufweise. Der Beklagte habe demnach das
Firmenrecht der Kl&gerin nicht verletzt.

E.5.2

Die Klé&gerin rigt, das Handel sgericht habe die Verwechselbarkeit der umstrittenen Firmen
zu Unrecht verneint. Der Bestandteil "Lernstudio” sei durchaus kennzeichnungskréaftig.
Demgegentiber habe das Zeichen "Kick", das in jedem Warterbuch zu finden sei und gerade
Im Zusammenhang mit Lernen, Unterricht etc. zum téglichen Sprachgebrauch gehére und
Bestandtell vieler Firmen sei, weniger Unterscheidungskraft. Es konne daher gleich wie die
Zusatze "Willisau", "Finanz", "Holding" und "Aqua" keine gentigende Abgrenzung zur
Firmader Klagerin schaffen. Das Argument, "Kick" werde moglicherweise als
Familienname verstanden, sei abwegig. Das Handel sgericht hétte daher eine
Verwechslungsgefahr und die Verletzung des Firmenrechts der Kl&gerin bejahen miissen.

E.53

Die Firma eines einzelnen Geschéaftsinhabers oder einer Handel sgesellschaft oder
Genossenschaft steht dem Berechtigten zum ausschliesslichen Gebrauch zu ( Art. 956 Abs.
1 OR). Wer durch den unbefugten Gebrauch einer Firma beeintrachtigt wird, kann auf
Unterlassung der weiteren Fuhrung der Firmaklagen ( Art. 956 Abs. 2 OR ). Als unbefugt
gilt nicht nur der Gebrauch einer identischen Firma. Untersagt werden kann auch die
Verwendung einer ahnlichen Firma, die sich von der eingetragenen nicht hinreichend
unterscheidet und somit eine Verwechslungsgefahr schafft ( BGE 114 11 432 E. 2a). Ob
zwei Firmen sich geniigend deutlich unterscheiden, ist aufgrund des Gesamteindrucks zu
prifen, den sie beim Publikum hinterlassen. Die Firmen missen nicht nur bel
gleichzeitigem aufmerksamem Vergleich unterscheidbar sein, sondern auch in der
Erinnerung auseinander gehalten werden kénnen. Im Gedéachtnis bleiben namentlich
Firmenbestandteile haften, die durch ihren Klang oder ihren Sinn hervorstechen; solche
Bestandteile haben daher fur die Beurteilung des Gesamteindrucks einer Firma erhéhte
Bedeutung ( BGE 122 I11 369 E. 1). Dies trifft insbesondere fiir reine

Phantasi ebezei chnungen zu, welche in der Regel eine stark pragende Kraft haben.
Umgekehrt verhalt es sich bei gemeinfreien Sachbezei chnungen. Grundsétzlich stehen auch
Firmen, welche als wesentliche Bestandteile nur solche Bezeichnungen enthalten, unter
dem Schutz des Ausschliesslichkeitsanspruchs gemass Art. 951 Abs. 2 und Art. 956 OR (
BGE 128111 224 E. 2b S. 226 f.). Wer dieselben Sachbezei chnungen ebenfalls als
Firmenbestandteile verwendet, hat deshalb fir eine hinreichend deutliche Abhebung von



der dteren Firma zu sorgen, indem er sie mit individualisierenden zusétzlichen Elementen
erganzt ( BGE 122 111 369 E. 1). Dazu gentigen in der Regel beschreibende Zusétze, die
lediglich auf die Rechtsform oder auf den Té&tigkeitsbereich des Unternehmens hinweisen
nicht (Urteil des BGer. 4C.199/2003 vom 20. Oktober 2003 E. 2.3; Urtell. des BGer.
4C.206/1999 E. 2a, abgedruckt in: sic! 2000 S. 399 f.). So bewirkt der nachgestellte Zusatz
"Frauenfeld" aufgrund der geringen unterscheidenden Kraft dieser Ortsbezeichnung
gegenuber der "Merkur Immobilien AG" keine gentigende Individualisierung ( BGE 88 11
293 E. 3). Ebenso wird durch den nachgestellten Zusatz "Finanz" keine hinreichende
Abhebung von der Firma"Aussenhandels AG" erreicht (BGE 100 11 224 E. 3 S. 226 1.).
Ungeniigend ist auch, dem Sachbegriff "Wache" den Artikel "Die" voranzustellen ( BGE
128 111 224 E. 2d S. 228). Die Anforderungen an die Kennzeichnungskraft
individualisierender Zusétze dirfen aber nicht tberspannt werden. Da das Publikum
Sachbezeichnungen in erster Linie als blosse Hinweise auf Art und Tatigkeit des
Unternehmens auffasst und ihnen daher fir dessen Kennzeichnung nur geringe Bedeutung
beimisst, pflegt es den Gbrigen Firmenbestandteilen erhdhte Aufmerksamkeit zu schenken.
Bereits ein verha tnismassig kennzei chnungsschwacher Zusatz kann deshalb ausreichen,
um geniuigend Abstand zu einer dteren Firmazu schaffen (BGE 122111 369 E. 1 S. 371).
So hat das Bundesgericht die Verwechsungsgefahr zwischen den Firmen "SMP
Management Programm St. Gallen AG" und "MZSG Management Zentrum St. Gallen”
insbesondere auf Grund der deutlichen Unterscheidbarkeit der Akronyme "SMP" und
"MZSG" verneint (BGE 122 111 369 E. 2b S. 372 f.).

E.54

Dadie Bezeichnung "Lernstudio” als gemeinfreies, beschreibendes Wort zu qualifizieren ist
(vgl. E. 2 hiervor), setzt sich die Firma der Klagerin entgegen ihrer Auffassung nur aus
kennzei chnungsschwachen Bestandtellen zusammen. Zur Abgrenzung geniigt daher ein
verhaltnismassig kennzeichnungsschwacher Zusatz. Diesem Erfordernis wird das aus dem
Englischen stammende Wort "Kick" gerecht, da es zum einen durch seinen grellen Klang
hervorsticht. Zum anderen kommt dem Wort "Kick", das gemass den zutreffenden
Definitionen des Handel sgerichts hauptsachlich dem Sport- bzw. Freizeitbereich
zugeordnet wird, bezuglich der Wissensvermittlung ein gewisser Phantasiegehalt zu, weil
esin diesem Zusammenhang in seiner Ubertragenen Bedeutung als Anstoss oder neue
Motivation zu verstehen ist. Das Wort "Kick" vermag damit im vorliegenden Fall
gegenuber der Firmader Kl&gerin eine gentigende Individualisierung zu schaffen. Dabel ist
unerheblich, ob der Zusatz "Kick" méglicherwelse auch as Familienname verstanden
werden konnte, weil dies die Kennzeichnungskraft nicht mindert. Demnach hat das

Handel sgericht kein Bundesrecht verletzt, wenn es annahm, weder die im Handel sregister
eingetragene Firma des Beklagten noch die von ihm verwendeten Kurzform seiner Firma
schaffe die Gefahr mit der Firma der Klagerin verwechselt zu werden.

E.6.1

Das Handel sgericht nahm an, eine Verwechslungsgefahr sei auch unter
lauterkeitsrechtlichen Aspekten zu verneinen. Da der Begriff der Verwechslungsgefahr fir
das gesamte K ennzeichnungsrecht einheitlich zu umschreiben sei, kénne auf die
vorangehenden Ausfiihrungen verweisen werden.

E.6.2



Die Klagerin macht zusammengefasst geltend, zwar treffe es zu, dass auch im
Lauterkeitsrecht beziiglich der Zeichendhnlichkeit, Unterscheidungskraft von Kennzeichen
die gleichen Kriterien wie etwa im Markenrecht zur Anwendung gelangten. Das

Handel sgericht habe dennoch bei der Priifung eines Verstosses gegen das L auterkeitsrecht
nicht bloss auf seine Ausfuhrungen bezuglich der firmenrechtlichen Verwechselbarkeit
verwei sen konnen, da das Lauterkeitsrecht insoweit - mehr als das Firmenrecht - die
Berlicksichtigung der konkreten Sachumsténde bzw. den tatséchlichen Gebrauch des
verletzenden Zeichens erlaube. Das Handel sgericht hétte deshalb erkennen missen, dass
der Beklagte den Wettbewerb verfa sche, wenn er das kl&gerische Kennzeichen
"Lernstudio” Ubernehme und er seine Firmatatséchlich so stark verkuirzt gebrauche, dass
sie bis auf die ohnehin nicht unterscheidungskréftigen Bestandteile "Zurich", "AG" und
"Kick" mit der Firmader Klagerin identisch sei. Damit werde Art. 3 lit. d des
Bundesgesetzes Uber den unlauteren Wettbewerb (UWG) verletzt, der Massnahmen
verbiete, welche Verwechslungen herbeiftihren kénnen. Zudem verstosse das Verhalten des
Beklagten auch gegen den in Art. 2 UWG vorgesehenen Grundsatz von Treu und Glauben,
da ansonsten das Kennzeichen Lernstudio auch durch Dritte benutzt werden konnte und
damit eine jahrzehntelange Aufbauarbeit der Klagerin und der mit ihr verbundenen
Unternehmen zunichte gemacht wirde. Zu beachten sei auch, dass das Wort "Kick", wenn
es als Familienname verstanden wiirde, tauschend sei, da der Beklagte einen anderen
Namen habe.

E.6.3

Unlauter und widerrechtlich ist jedes tauschende oder in anderer Weise gegen den
Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschéaftsgebahren, welches
das Verhdltnis zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst ( Art. 2 UWG ). Unlauter
handelt insbesondere, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den
Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschéftsbetrieb eines anderen herbeizuftihren (Art.
3lit. dUWG).

E.64

Die Klagerin lasst ausser Acht, dass das Handel sgericht bei der Prifung der
Verwechselbarkeit nicht alleine die im Handel sregister eingetragene Firma des Beklagten,
sondern auch die von ihm verwendete abgekiirzte Form berticksichtigte und insoweit
bundesrechtskonform eine Verwechslungsgefahr verneinte (vgl. E. 5 hiervor). Damit ist
eine solche Gefahr auch in wettbewerbsrechtlicher Hinsicht zu verneinen. Besondere
Umsténde, welche die Verwendung des gemeinfreien Begriffs "Lernstudio” trotz fehlender
Verwechs ungsgefahr al's Verstoss gegen den Grundsatz gegen Treu erscheinen lassen
konnten, legt die Kl&gerin nicht dar und sind auch nicht ersichtlich, zumal siedie
Verkehrsdurchsetzung dieses Begriffs als Marke nicht bewiesen hat. Beziiglich des
Einwands der Klagerin der Zusatz "Kick" kdnne tauschend sein, wenn er as Familienname
verstanden wirde, ist anzumerken, dass die Kl&gerin ein solches Verstandnis al's "abwegig”
bezeichnet und damit selbst eine Tauschungsgefahr verneint. Zudem legt die Klagerin fr
den Fall, dass das Publikum den Zusatz "Kick" mit einem Familiennamen in Verbindung
bringen wirde, nicht dar, inwiefern damit trotz der fehlenden Verwechslungsgefahr das
Verhdtnis zwischen Anbietern bzw. der Wettbewerb beeinflusst wirde. Damit ist ein
Verstoss gegen das UWG zu verneinen.

E.7



Schliesslich bringt die Kl&gerin vor, nach Art. 945 Abs. 1 OR musse, wer als alleiniger
Inhaber ein Geschéft betreibt, den wesentlichen Inhalt seiner Firma aus dem
Familiennamen mit oder ohne Vornamen bilden. Der Beklagte verletze diese Vorschrift,
wenn er seine im Handel sregister eingetragene Firma "Kick Lernstudio fur Mathematik
Schule fur Ergénzungsunterricht Anton Jungen” nicht in vollsténdig, sondern in der
Kurzform "Kick Lernstudio” verwende. Auf diese Riige ist mangels eines hinreichenden
Rechtsschutzinteresses nicht einzutreten, well die Klagerin mit ihrer Klage vom Beklagten
aleine die Unterlassung der Verwendung des Wortes "Lernstudio” bzw. des
Domainnamens "kicklernstudio.ch™ und nicht die Verwendung seiner vollstandigen Firma
verlangte. Demnach ist nicht entscheiderheblich, ob der Beklagte die
Firmengebrauchspflicht verletzte.

E.8

Nach dem Gesagten ist die Berufung abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens,
wird die Kl&gerin kosten- und entschadigungspflichtig ( Art. 156 Abs. 1 und Art. 159 Abs.
2 OG). Bel der Bemessung der Parteientschadigung wird die Mehrwertsteuer im Rahmen
des geltenden Tarifs pauschal beriicksichtigt (Beschluss der Prasidentenkonferenz vom 8.
Mai 1995).
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