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Regeste
Markenrecht und unlauteren Wettbewerb (Schadenersatz) | Markenrecht

Erwagungen

E.1l

Zunéchst ist zu prufen, ob das Obergericht des Kantons Zug fir die Beurteilung der
Informationsklage gemass Ziffer 1 des Rechtsbegehrens der Klagerin in ihrer
(beschrankten) Replik vom 10. Mai 2019 international und 6rtlich zustandig ist.

E.11

Die Beklagte wird verpflichtet, der Klagerin innert 60 Tagen ab Rechtskraft dieses
Teilurteils Auskunft zu erteilen Gber die Menge der von der Beklagten oder inihrem
Auftrag zwischen dem 1. Mai 2013 und dem 31. Januar 2018 unter den Kennzeichen
(einzeln oder kombiniert) i. REICO ii. Reicoiii. in der Schweiz vertriebenen, in die
Schweiz eingefiihrten, aus der Schweiz ausgefihrten, in der Schweiz angebotenen und/oder
verkauften, aus der Schweiz angebotenen und/oder verkauften, sonst wiein Verkehr
gebrachten, besessenen und/oder zu solchen Zwecken hergestellten und/oder in Herstellung
gegebenen und/oder bestellten Tiernahrung, Pflanzenpflegeprodukte,
Nahrungserganzungsmitteln fir Menschen, Nahrungserganzungsmitteln fir Tiere,

K 6rperhygieneprodukten fir Menschen, Korperhygieneprodukten fir Tiere und/oder
Produkten zur Tierpflege (insbesondere Reinigungskonzentrat, Handtlichern und Matten),
dies unter Beilegung der Zollunterlagen, der Lieferscheine, der Rechnungen sowie
samtlicher weiterer Dokumente, aus denen die Stiickzahlen der obgenannten Waren
hervorgehen. Die Beklagte ist berechtigt, auf diesen Dokumenten bel Preisangaben die
Zahl(en) vor der Kommastelle abzudecken (nicht aber die Wahrung und die Zahlen nach
der Kommastelle).

E.111

Die Beklagte hat ihren Sitz in Deutschland, die Kl&agerin in der Schweiz. Esliegt somit ein
internationaler Sachverhalt im Sinne von Art. 1 IPRG vor. Die Frage der Einlassung
bestimmt sich vorliegend nach Art. 18 Ziff. 1 LugU. Geméss dieser Bestimmung wird das
Gericht eines Vertragsstaates, das nicht bereits nach anderen Vorschriften des
Ubereinkommens zustandig ist, dann fur die Behandlung einer Klage zustandig, wenn sich
der Beklagte vor ihm auf das Verfahren einlasst. Der Begriff der Einlassung ist
vertragsautonom auszulegen. Unter Einlassung ist danach jede Verteidigung zu verstehen,
die unmittelbar auf Klageabweisung abzielt. Handlungen im Vorfeld der Verteidigung wie
etwa Antrége auf Aussetzung, Ruhen oder Vertagung des Verfahrens fallen hingegen nicht
darunter. Die Einrede der Unzustandigkeit kann nach Abgabe jener Stellungnahme, die
nach dem innerstaatlichen Prozessrecht al's das erste V erteidigungsvorbringen vor dem



angerufenen Gericht anzusehen ist, nicht mehr erhoben werden. Massgebend ist somit der
Zeitpunkt, zu dem nach nationalem Prozessrecht eine Prozesshandlung vorgenommen wird,
die dem autonom zu qualifizierenden Begriff der "Einlassung auf das Verfahren" entspricht
(BGE 133 11l 295 E. 5.1 mit Hinweisen).

E.112

In der Klage machte die Kl&gerin noch ausschliesslich eine Schadenersatzforderung (in
Hohe von CHF 9'405'904.00) geltend. Diese Forderung begriindete sie mit einer
unerlaubten Handlung gemass Art. 41 OR. Die Zustandigkeit des Obergerichts des Kantons
Zug leitete sie aus Art. 5 Ziff. 3 LugU (Deliktsgerichtsstand) ab. Da unerlaubte

V erletzungshandlungen auch im Kanton Zug (Erfolgsort) stattgefunden hétten, seien die
Gerichte des Kantons Zug
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neuerdings unbezifferte — Gesamtforderung zusétzlich auf Geschéftsfiihrung ohne Auftrag
gemass Art. 423 OR bzw. ungerechtfertigte Bereicherung gemass Art. 62 OR. Als
Mindeststreitwert gab sie CHF 2'000'000.00 an. Die Bezifferung behielt sie sich vor, sobald
das Ergebnis der Auskunftserteilung und Rechnungslegung vorliegt (act. 19 Rz 12). Das
Tatsachenfundament blieb zwar in der Replik noch dasselbe wie in der Klage (vgl.
Beschluss vom 12. Dezember 2019 E. 1.6 [act. 33]). Allerdings stellte die Kl&gerin in der
Replik neu die Behauptung auf, die Beklagte habe einen Gewinn erzielt und sich bereichert.
Bis zu diesen Behauptungen hatte die Beklagte daher keinen Anlass, die Einrede der
Unzustandigkeit betreffend Gewinnherausgabe- und Bereicherungsanspruch zu erheben.
Auf diesen Streitgegenstand konnte sich die Beklagte in der Klageantwort mangels
entsprechender Vorbringen der Kl&gerin gar noch nicht einlassen. Das erste
Verteidigungsvorbringen konnte friihestens nach Zustellung der Replik (mit geandertem
Rechtsbegehren) vom 19. Mai 2019 erfolgen.

E.1.13

Nach einer auf die Klagednderung vom 19. Mai 2019 folgenden Kontroverse tber die
prozessuale Zuléssigkeit der Klagednderung (act. 20-38) nahm die Beklagte erstmals mit
Eingabe vom 26. Februar 2020 zur international-6rtlichen Zustandigkeit mit Bezug auf das
geanderte Rechtsbegehren Stellung (act. 39). Diese Stellungnahme ist als das erste
Verteidigungsvorbringen anzusehen. Die Eingaben im Vorfeld betrafen, wie erwahnt, den
Prozessablauf und qualifizieren nicht als eigentliche Verteidigungshandlungen. Unter
diesen Eingaben befanden sich auf Beklagtenseite ein Fristerstreckungsgesuch vom 6. Juni
2019 (act. 21), ein Fristerstreckungsgesuch vom 1. Juli 2019 (act. 22), ein Gesuch um
Beschrankung des Verfahrens auf die Frage der Zuléssigkeit der Klagednderung vom 22.
August 2019 (act. 23), eine Stellungnahme zur Frage der Zulassigkeit der Klageanderung
vom 19. September 2019 (act. 27) mit vorgangigem Fristerstreckungsgesuch vom

E.114

Die Einrede der international-6rtlichen Unzustandigkeit mit Bezug auf die auf
Gewinnherausgabe und ungerechtfertigte Bereicherung abgestitzten Anspriche erfolgte
demnach rechtzeitig und eine Einlassung ist nicht erfolgt. Folglich ist die Zusténdigkeit zu
prufen.

E.12



Fir den Fall der Widerhandlung gegen Dispositiv-Ziffer 1.1 wird der Beklagten bzw. deren
ver- antwortlichen Organen die Bestrafung nach Art. 292 StGB (Strafe: Busse bis CHF
10'000.00) angedroht.

E.121

In der Replik erhob die Kl&gerin eine " Stufenklage bzw. unbezifferte Forderungsklage"
(act. 19 Rz 4). Bei der Stufenklage wird ein materiellrechtlicher (Hilfs-)Anspruch auf
Information mit einer unbezifferten Forderungsklage verbunden (BGE 140 111 409 E. 4.3;
Dorschner, Basler Kommentar, 3. A. 2017, Art. 85 ZPO N 3). Vorliegend ist Uber die erste
Stufe zu befinden, das heisst, esist ausschliesslich tber den Anspruch auf
Auskunftserteilung und Rechenschaftsablage (Informationsklage), aber noch nicht tber
Schadenersatz-, Gewinnherausgabe- oder Bereicherungsanspriiche zu entscheiden. Die
internationale Zustandigkeit in Bezug auf die Informationsklage bestimmt sich vorliegend
nach dem LugU und die 6rtliche Zustandigkeit (innerhalb der Schweiz) ergibt sich aus dem
IPRG (vgl. Urteile des Bundesgerichts 4A_133/2021 vom 26. Oktober 2021 E. 4.3 und

4A 224/2013 vom

E.1.22

Die Klagerin macht geltend, der Erfolg der unerlaubten Handlungen der Beklagten sei im
Kanton Zug eingetreten. Sie beruft sich fur die Informationsklage auf den
Deliktsgerichtsstand geméass Art. 5 Ziff. 3 LugU. Nach dieser — nur die internationale
Zustandigkeit regelnden — Bestimmung kann eine Person, die ihren Wohnsitz im
Hoheitsgebiet eines durch das LugU gebundenen Staates hat, in einem anderen durch dieses
Ubereinkommen gebundenen Staat verklagt werden, wenn eine unerlaubte Handlung oder
eine Handlung, die einer unerlaubten Handlung gleichgestellt ist, oder wenn Anspriiche aus
einer solchen Handlung den Gegenstand des Verfahrens bilden, [und zwar] vor dem Gericht
des Ortes, an dem das schadigende Ereignis eingetreten ist oder einzutreten droht. Was die
ortliche Zustandigkeit (innerhalb der Schweiz) betrifft, so sind Art. 109 Abs. 2 (Im-
materialguterrecht) und Art. 129 Abs. 1 IPRG (unerlaubte Handlung) zu beachten. Geméss
Art. 109 Abs. 2 IPRG sind fur Klagen betreffend Verletzung von Immaterial glterrechten
die schwei zerischen Gerichte am Wohnsitz des Beklagten oder, wenn ein solcher fehlt,
digienigen an seinem gewohnlichen Aufenthaltsort zusténdig; Uberdies sind die

schwei zerischen Gerichte am Handlungs- und Erfolgsort sowie fur Klagen aufgrund der
Tatigkeit einer Niederlassung in der Schweiz die Gerichte am Ort der Niederlassung
zustandig. Geméass Art. 129 Abs. 1 IPRG sind fur Klagen aus unerlaubter Handlung die
schwei zerischen Gerichte am Wohnsitz des Beklagten oder, wenn ein solcher fehlt,
digienigen an seinem gewohnlichen Aufenthaltsort zusténdig; Uberdies sind die

schwei zerischen Gerichte am Handlungs- oder Erfolgsort sowie fur Klagen aufgrund der
Tatigkeit einer Niederlassung in der Schweiz die Gerichte am Ort der Niederlassung
zustandig. Eine unlautere Handlung stellt ebenfalls eine unerlaubte Handlung im Sinne von
Art. 129 Abs. 1 IPRG dar (Rodriguez/Krusi/Umbricht, Basler Kommentar, 4. A. 2021, Art.
129 IPRG N 5).

E.1.23

Die Verletzung von Immaterialgiiterrechten oder von Bestimmungen gegen den unlauteren
Wettbewerb kann zu reparatorischen oder negatorischen Anspriichen, aber auch zu
Nebenanspriichen fuhren. Als reparatorische Anspriiche sind namentlich Anspriiche auf
Schadenersatz, auf Genugtuung, auf Erstattung der ungerechtfertigten Bereicherung oder



auf Herausgabe von Gewinn denkbar. Negatorische Anspriiche sind etwa der
Unterlassungs- oder der Beseitigungsanspruch. Zu den Nebenanspriichen zahlen
insbesondere die
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reparatorischen Anspriicheist in der Lehre umstritten, ob der Deliktsgerichtsstand von Art.
5 Ziff. 3 LugU auch fur andere als Schadenersatzanspriiche zur Verfiigung steht (s.
Hinweise bei Hofmann/Kunz, Basler Kommentar, 2. A. 2016, Art. 5 LugU N 489 ff.). Mit
Bezug auf Nebenanspriiche hingegen wird die Anwendbarkeit von Art. 5 Ziff. 3 LugU nach
herrschender Lehre bejaht, sofern dem Nebenanspruch die Verletzung eines
Immaterialglterrechts oder eine unlautere Handlung zugrunde liegt. Die Nichterfullung
solcher Informationsanspriiche gegentiber potenziell Geschadigten stellt stets eine
deliktische Handlung im Sinne von Art. 5 Ziff. 3 LugU dar, unabhéngig davon, ob die
Nichterfullung zusammen mit einer deliktischen Haftung oder selbstandig geltend gemacht
wird (Hofmann/Kunz, a.a.0., Art. 5 LugU N 516 lit. &, Oberhammer, in:
Dasser/Oberhammer [Hrsg.], Kommentar zum Lugano- Ubereinkommen, 3. A. 2021, Art. 5
LugU N 109; je mit Hinweisen). Dasselbe gilt fur Informationsanspriiche im
Anwendungsbereich des IPRG. Liegt den Informationsansprichen eine unerlaubte
Handlung wie die Verletzung eines Immaterial guterrechts (Art. 109 Abs. 2 IPRG) oder
einer Bestimmung aus dem Lauterkeitsrecht (Art. 129 Abs. 1 IPRG) zugrunde, steht der
verletzten Person der Delikts-gerichtsstand unabhangig davon, ob der Informationsanspruch
selbsténdig oder nicht selbstandig geltend gemacht wird, zur Verfligung (vgl. Jegher/Kunz,
Basler Kommentar, 4. A. 2021, Art. 109 IPRG N 481.).

E.13

Im Ubrigen wird die Klage gemass Ziffer 1 des Rechtsbegehrens der Kl&gerin vom 10. Mai
2019 abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird. 2. Uber die Prozesskosten dieses
Teilurtells wird im Endentscheid befunden. 3. Die Frist zur Einreichung einer
unbeschrankten Replik wird der Kl&gerin mit separater Verfligung des
Abteilungsprésidenten angesetzt werden.
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ff. des Bundesgerichtsgesetzes (BGG) zuléssig; die Beschwerdegrtinde richten sich nach
den Art. 95 ff. BGG. Eine allféllige Beschwerde ist innert 30 Tagen seit Zustellung des
Entscheids schriftlich begrindet und mit bestimmten Antréagen sowie unter Beilage des
Entscheids und der Beweismittel (vgl. Art. 42 BGG) beim Schwelzerischen Bundesgericht,
1000 Lausanne 14, einzureichen. Die Beschwerde hat nach Art. 103 Abs. 1 BGG in der
Regel keine aufschiebende Wirkung. 5. Mitteilung an: - Parteien - Ingtitut fur Geistiges
Eigentum (IGE), Stauffacherstrasse 599, 3003 Bern Obergericht des Kantons Zug I1.
Zivilabteilung Dr.iur. A. Staub MLaw K. Fotsch Oberrichter Gerichtsschreiberin versandt
am:

E. 131

Das M SchG kennt mit Art. 55 Abs. 1 lit. ¢ MSchG einen im Gesetz ausdriicklich
normierten materiellrechtlichen Informationsanspruch: Wer in seinem Recht an der Marke
oder an einer Herkunftsangabe verletzt oder geféhrdet wird, kann vom Richter verlangen,
den Beklagten zu verpflichten, 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. Das UWG sieht —im Unterschied zum M SchG — keinen selbsténdigen
Informationsanspruch vor. Materiellrechtliche Informationsanspriiche bestehen im UWG
einzig als akzessorische Hilfsanspriche gestiitzt auf Art. 2 Abs. 1 ZGB (dazu E. 2.1 und
2.2). Die spezialgesetzliche Bestimmung von Art. 55 Abs. 1 lit. ¢ MSchG kann sich die
verletzte Person indes auch im Hinblick auf lauterkeitsrechtliche Anspriiche zunutze
machen, wenn zugleich mit dem Wettbewerbsverstoss auch eine

Immaterial guterrechtsverletzung vorliegt oder droht (Domej, in: Heizmann/L oacker
[Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 2018, Art. 9
UWG N 107; Spitz, in: Jung/Spitz [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz gegen den
unlauteren Wettbewerb, 2. A. 2016, Art. 9 UWG N 111). Art. 85 Abs. 1 ZPO begriindet
keinen materiellrechtlichen Informationsanspruch. Generell kennt das schweizerische Recht
keinen allgemeinen Informationsanspruch (Baechler, Die Stufenklage, sic! 2017 S. 6; BGE
132111 677 E. 4.2.1; 143 111 297 E. 8.2.5.4).

E.132

Zu prufen ist, ob das angerufene Gericht international und ortlich zustandig ist, um den
Bestand eines materiellrechtlichen Informationsanspruchs zufolge einer von der Beklagten
begangen Markenrechtsverletzung (vgl. Art. 55 Abs. 1 lit. ¢ MSchG) oder zufolge einer
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423 OR) zu beurteilen. Die von der Kl&gerin behauptete Markenrechtsverletzung und die
unlauteren Handlungen sind sowohl fiir die Eintretensfrage as auch fur den
materiellrechtlichen Auskunftsanspruch (dazu E. 2.2) relevant. Es handelt sich um
sogenannte doppel relevante Tatsachen (s. dazu auch Rodriguez/Krusi/Umbricht, a.a.O.,
Art. 129 IPRG N 34). Das LugU enthalt keine Regel, wie beim Vorliegen doppelrel evanter
Tatsachen zu verfahren ist. Massgebend sind daher die fUr das nationale Gericht geltenden
nationalen Rechtsvorschriften, auf die zuriickzugreifen ist, soweit deren Anwendung die
praktische Wirksamkeit des Ubereinkommens nicht beeintrachtigt (BGE 134 111 27 E. 6.2).

E. 133

Nach schweizerischem Recht missen doppelrel evante Tatsachen nicht bewiesen werden,
son- dern sind schlicht auf Basis der Rechtsschriften der klagenden Partei als gegeben
hinzunehmen. Entsprechend der Theorie der doppelrelevanten Tatsachen priift das Gericht
seine Zustandigkeit einzig basierend auf dem eingeklagten Anspruch und dessen
Begriindung, ohne die Einwendungen der beklagten Partei zu berlicksichtigen und ohne
eine Beweisabnahme durchzufhren. Esist notwendig und ausreichend, dass die klagende
Partei die doppelrelevanten Tatsachen korrekt behauptet, das heisst in einer Weise, die es
dem Gericht erlaubt, seine Zusténdigkeit zu beurteilen. Sind doppelrelevante Tatsachen
nicht zu beweisen, bedeutet dies indessen nicht, dass das Gericht davon entbunden wére, zu
prifen, ob sie schliissig sind, das heisst ob sie aus rechtlicher Sicht erlauben, den
angerufenen Gerichtsstand zu begriinden. Die Theorie der doppelrelevanten Tatsachen
ermoglicht es somit dem angerufenen Gericht, seine Zustandigkeit zu bestétigen, ohne
hierzu samtliche V oraussetzungen zu Uberprifen, sich also beispielsweise als zustandig zu
erklaren, obwohl die Existenz einer unerlaubten Handlung nicht festgestellt wurde.
Selbstverstandlich wird diese V oraussetzung vom Gericht in der Phase der Sachprtfung,
bei der Frage nach der Begriindetheit des Anspruchs gepruft, was indessen zu keiner
Abanderung seines Entscheids Uber die Zustandigkeit flhrt; dieser ist endgultig. In
tatséchlicher Hinsicht stimmt die auf der Grundlage der Theorie der doppelrelevanten



Tatsachen angenommene Zustandigkeit mit der Realitét Gberein, wenn nach der

Bewei sabnahme das V orhandensein einer doppelrel evanten Tatsache festgestellt wurde;
kann hingegen die Existenz einer solchen Tatsache nicht nachgewiesen werden, so weist
das Gericht die Klage mit einem rechtskraftfahigen Urteil ab, was im Interesse der
beklagten Partei liegt (BGE 147 111 159 E. 2.1.2 m.H. [= Pra2021 Nr. 111]).

E. 134

Die kl&gerischen Tatsachenvortrége tber die von der Beklagten begangenen
Markenrechtsverletzungen sind schllissig: So fuhrte die Kl&gerin kohérent aus, (1) dassin
der Schweiz eine Verletzung ihrer in der Schweiz registrierten, aktiven Marken (im
Schweizer Markenregister unter den Nrn. 629410 und 629989 hinterlegt; nachfolgend:
CH-REICO- Marken) Uber die Zweigniederlassung der Beklagten in Widnau bzw. Uber das
Internet ("www. .ch") und Uber Vertriebspartner, darunter solche im Kanton Zug,
erfolgtist (act. 1 Rz 6, 40f., 60, 64 ff.), mithin im selben Raum, in dem die verletzte Marke
Schutz geniesst (vgl. act. 1/9-10), (2) dass das verletzende Zeichen — zumindest im
Schutzraum — junger ist as die verletzte (altere) Marke, (3) dass mit dem verletzenden
Zeichen zufolge Zeichenidentitédt bzw. -ahnlichkeit sowie Gleichheit bzw. Gleichartigkeit
der Waren und Dienstleistungen in den Schutzbereich der verletzten Marke eingedrungen
wurde (act. 1 Rz 97 ff.) und (4) dass das Verwenden des Zeichens eine der Markeninhaberin
(Kl&gerin) vorbehaltene Handlung war (zu den V oraussetzungen einer
Markenrechtsverletzung vgl.

Seite 11/31 E. 5.1). Die von der Beklagten vorgebrachten Einwénde (vgl. act. 10 Rz 109
[angebliche dltere Rechte an der Marke], Rz 112 [Welterbenttzungsrecht] oder Rz 139
[keine Nutzung der CH- REICO-Marken durch Klagerin]) vermégen weder die
Schlissigkeit der klagerischen Darstellung in Frage zu stellen noch den kl&gerischen
Tatsachenvortrag eindeutig zu widerlegen (vgl. E. 5.6). Bei der Sachurteilsprifung ist —
soweit notwendig — auf die Behauptungen der Parteien zurtickzukommen und ndher darauf
einzugehen. Aufgrund der Behauptungen und Antrége der Kl&gerin jedoch gilt die
Markenrechtsverletzung im Rahmen der Zustandigkeitsprifung einstweilen als erstellt.

E.1.35

Dasselbe gilt fur die angeblich unlauteren Handlungen der Beklagten. Die Behauptung der
Klé&gerin, die Beklagte habe in Verletzung von Art. 2 UWG systematisch mittels unwahrer
und irrefihrender Angaben und mit vorverfassten Formularen alle Vertriebspartner der
Kl&gerin und damit im Ergebnis alle Kunden zum Wechsel von der Kl&gerin zu Beklagten
Zu bewegen versucht, ist zumindest schltissig. Dies gilt auch fir die Behauptung, die
Beklagte habe die Online-Bestellplattform der Klagerin technisch zum Erliegen gebracht
und dadurch sowie durch das technische "Umlenken” von an die Kl&gerin gerichteten
E-Mails (inkl. Kundenbestellungen) an die "Inbox™ der Beklagten " Auftragsdiebstahl”
begangen (act. 1 Rz 117). Ob weitere UWG- Verletzungen schliissig behauptet sind, kann
fr die Prifung der Eintretensfrage offenbleiben.

E.1.3.6

Die Beklagte bestreitet das V orliegen einer markenrechtsverletzenden oder unlauteren
Handlung. Von ihr nicht bestritten ist hingegen, dass der Erfolg solcher Handlungen —so sie
denn nachgewiesen werden — (auch) im Kanton Zug eingetreten ist. Mithin ist das
Obergericht des Kantons Zug gestiitzt auf Art. 5 Ziff. 3 LugU international und gestiitzt auf
Art. 109 Abs. 2 bzw. Art. 129 Abs. 1 IPRG ortlich zustandig, um Uber die



Informationsklage zu urteilen. Da keine anderen Prozesshindernisse (Art. 59 ZPO)
ersichtlich sind, ist somit auf die Informationsklage einzutreten. Ob auch in der Hauptsache
auf die Klage einzutreten ist, wird im vorliegenden Teilurteil nicht geprift. 2. Als Nachstes
ist zu kl&ren, ob die materiellrechtlichen Voraussetzungen fur den geltend gemachten
Informationsanspruch gegeben sind. Diese V oraussetzungen beurteilen sich nach Schweizer
Recht (Art. 110 Abs. 1 bzw. Art. 136 Abs. 1 IPRG). 2.1 Materiellrechtliche

Informati onsanspriiche konnen sich aus dem Gesetz kraft ausdriicklicher Vorschrift
ergeben, vertraglich begriindet werden oder aus dem Gebot von Treu und Glauben
abgeleitet werden. Eine ausdriickliche gesetzliche Grundlage stellen im

Immaterial guterrecht namentlich Art. 55 Abs. 1 lit. ¢ MSchG oder im Auftragsrecht Art.
400 Abs. 1 OR dar. Bei der echten und berechtigten Geschéaftsfihrung ohne Auftrag hat der
Geschéftsfuhrer gemass herrschender Lehre analog zum Beauftragten (Art. 400 Abs. 1 OR)
dem Geschéftsherrn Uber seine Tétigkeit Auskunft zu erteilen und Rechenschaft abzulegen.
Bei der echten unberechtigten Geschéftsfiihrung ohne Auftrag sowie bei der unechten
bosgldubigen Geschéftsfihrung ohne Auftrag wird die Auskunfts- und Rechenschaftspflicht
des Geschéftsfuhrers aus dem allgemeinen Gebot von Treu und Glauben nach Art. 2 Abs. 1
ZGB abgeleitet (Schmid, Zircher Kommentar, 3. A. 1993, Art. 419 OR N 123 ff. und Art.
423 OR N 126 ff. und 161; Baechler, aa.O., S. 6 f.; je mit Hinweisen). Auch bei
Anspruchen aus ungerechtfertigter Bereicherung wird der dem Entreicherten zustehende
Informationsanspruch aus Art. 2 Abs. 1 ZGB abgeleitet (Schmid, a.a.O., Art. 423 OR N
187; Baechler, aa.0O., S. 6 f.; je mit Hinweisen). Nach herrschender Lehre kann sodann
auch bel deliktischen
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Abs. 1 ZGB abgeleitet werden (vgl. Baechler, aa 0., S. 6 f. mit zahlreichen Hinweisen). 2.2
Zu den abgeleiteten Informati onsansprichen — namentlich den aus dem Gebot von Treu und
Glauben nach Art. 2 Abs. 1 ZGB abgel eiteten Anspriichen — zahlen die préparatorischen
Informationsanspriiche. Sie bezwecken, Anspriiche gegen den Informationsschul dner
vorzubereiten. Sie sind Hilfsanspriiche und al's solche vom Hauptanspruch abhangig; sie
teilen dessen Schicksal (Leumann Liebster, Die Stufenklage im schweizerischen
Zivilprozessrecht, 2005, S. 22 f.). Préparatorische Informationsanspriiche setzen voraus,
dass zwischen dem Informationsberechtigten und dem Informationspflichtigen eine
rechtliche Sonderverbindung materiellrechtlicher Natur besteht (Leumann Liebster, aaO.,
S. 12 m.H.). Sodann bedarf es fiir jeden aus dem Grundsatz von Treu und Glauben
abgeleiteten Informationsanspruch eines I nformationsinteresses. Auskiinfte sollen nur dann
verlangt werden konnen, wenn tatsachlich berechtigte Interessen des
Informationssuchenden dies rechtfertigen. Ein berechtigtes Informationsinteresse ist nur
dann zu bejahen, wenn (1) der Hauptanspruch dem Grunde nach nachgewiesen oder —falls
der Nachweis von der Information selbst abhangt — wenigstens plausibel gemacht worden
ist, (2) die Information fur den Zielanspruch (Hauptanspruch) relevant ist, (3) die
Information vom Informationssuchenden nicht selbst beschafft werden kann und (4) die
Unkenntnis der klagenden Partei unverschuldet ist (Leumann Liebster, a.a.O., S. 119 ff.;
Baechler, aa 0., S. 6; je mit Hinweisen). Die Information hat der Aufklarung des
Hauptanspruchs und nicht bloss der Erleichterung seiner Durchsetzung zu dienen (Leumann
Liebster, a.a.O., S. 123f.). Der Informationsanspruch geht mit anderen Worten nur so weit,
als er zur Durchsetzung des Hauptanspruchs notwendig ist (Teilurteil des
Bundespatentgerichts 02012_036 vom 13. Februar 2013 E. 4.5; Frick, Basler Kommentar,
3. A. 2017, Art. 55 MSchG N 124). Das Informationsinteresse begrenzt mithin den Umfang



des Informationsanspruchs. Deshalb handelt es sich bei diesem Interesse nicht bloss um
eine Prozessvoraussetzung (Rechtsschutzinteresse; Art. 59 Abs. 1 lit. a ZPO), sondern
genauso um eine Sachurteilsvoraussetzung (Leumann Liebster, aa.O., S. 120f.). Die
Beweidlast fur die Sonderverbindung und das Informationsinteresse obliegt jener Partei, die
Informationsanspriiche geltend macht (Art. 8 ZGB). 3. Zu prifen ist als Erstes, ob fur die
verlangte Gewinnherausgabe ein praparatorischer Informationsanspruch (Hilfsanspruch)
besteht. Die Kl&gerin stiitzt ihren Gewinnherausgabeanspruch (Hauptanspruch) auf
Markenrecht (dazu E. 3.2) und auf Lauterkeitsrecht (E. 3.3). 3.1 Die Klagerin behauptet, die
verlangten Auskinfte zur Ermittlung des abzuschopfenden [bel der Beklagten
entstandenen] Gewinns zu bendtigen (act. 39 Rz 12). Zur Gewinnherausgabe ist vorab
Folgendes festzuhalten: Der Anspruch auf Gewinnherausgabe beurteilt sich nach Art. 55
Abs. 2 MSchG bzw. Art. 9 Abs. 3UWG, jewellsin Verbindung mit Art. 423 OR, mithin
nach Massgabe der bosglaubigen Eigengeschéftsfihrung (Staub, in:
Noth/Buhler/Thouvenin [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2. A. 2017, Art. 55
MSchG N 111 ff.; Spitz, aa.O., Art. 9 UWG N 184 ff.). Bosglaubig handelt, wer weiss oder
hatte wissen missen, dass er die Marke eines anderen gebraucht, ohne dass ein
Rechtfertigungsgrund vorliegt (vgl. Staub, a.a.O., Art. 55 MSchG N 114; Schweizer,
Zivilrechtliches Verschulden bei der Verletzung von
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Bundesgerichts 4C.389/2002 vom 21. Mérz 2003 E. 3.2), oder wer weiss oder hatte wissen
mussen, dass er unlauter handelt (Spitz, aaO., Art. 9 UWG N 209). Der gute Glaube wird
vermutet (Art. 3 Abs. 1 ZGB). Der Beweis der Bosglaubigkeit obliegt dem Geschaftsherrn
(Urteil des Bundesgerichts 4A_474/2012 vom 8. Februar 2013 E. 8.1; Schmid, a.a.O., Art.
423 OR N 37), vorliegend also der Klagerin. Fur eine Gewinnabschopfung ist die
Bdsglaubigkeit unentbehrlich (Staub, a.a.O., Art. 55 MSchG N 114 1.; Spitz, aa.O., Art. 9
UWG N 196). Ein Teil der Lehreist zwar der Auffassung, ein ausservertraglicher
(Gewinn-)Herausgabeanspruch kénne (bei fehlender Bosgléaubigkeit) auch gestitzt auf Art.
62 ff. OR geltend gemacht werden (vgl. Kohler, Gewinnherausgabe bei
Patentrechtsverletzungen. Bemerkungen zur Entscheidung "Rohrschelle”, sic! 2006 S. 818;
Spitz, Haftung fir Wettbewerbshandlungen, in: Jung [Hrsg.], Aktuelle Entwicklungen im
Haftungsrecht, 2007, N 99 ff.). Das Bundesgericht jedoch lehnt die Gewinnherausgabe a's
Inhalt eines Kondiktionsanspruchs (zu Recht) klar ab: Beim Kondiktionsanspruch geht es
um die Wiederherstellung des urspriinglichen Zustands, derweil die Gewinnherausgabe
nicht auf Wiederherstellung, sondern Abschopfung hinzielt; die Grundlage zur
Abschopfung bietet die Geschaftsanmassung (BGE 133 111 153 E. 2.4; Ruetschi,
Anmerkungen zum Bundesgerichtsentscheid "Patty Schnyders Vater”, sic! 2007 S. 4401.).
Art. 62 OR vermittelt folglich keinen Anspruch auf Gewinnerhausgabe, sondern nur, aber
immerhin einen Anspruch auf Zahlung einer angemessenen Benutzungsgebtihr
(Lizenzgebuhr) als Wertersatz im Sinne einer Gebrauchsentschadigung (BGE 133 111 153
E. 2.4; Urtell des Obergerichts Zurich LK060009 vom 7. Juli 2009 E. V.3.5, in: sic! 2010 S.
889 ff.; Schmid, aaO., Art. 423 OR N 164 ff. und 185 f. m.H.; Frick, Basler Kommentar,
Art. 55 MSchG N 111; Gauch/Schluep/ Schmid, Schweizerisches Obligationenrecht
Allgemeiner Teil, Band I, 11. A. 2020, N 1517c und 1525). Schliesslich zielt auch die
Schadenersatzklage nach Art. 41 OR — nach herrschender Lehre und bundesgerichtlicher
Rechtsprechung — nicht auf die Abschdpfung eines Gewinns (BGE 133 111 153 E. 2.5;
Schmid, aa.O., Art. 423 OR N 176; je mit Hinweisen). 3.2 Mit Bezug auf die behauptete
Markenrechtsverletzung durch die Beklagte ist Folgendes festzuhalten: 3.2.1 Zwischen den



Parteien ist umstritten, ob die Beklagte die Marke oder das Zeichen "Reico” wéahrend der
Jahre 2013-2018 bosglaubig oder gutglaubig verwendete. Strittig ist mithin, ob die Beklagte
in guten Treuen davon ausging, dass das von ihr gefiihrte Geschéft (V erwendung der
Reico-Marke bzw. des Reico-Zeichens) nicht fremd war, oder ob sie bosglaubig war, well
sie wusste oder hétte wissen mussen, dass sie in ein fremdes Geschéft eingreift (vgl. act. 19
Rz 84, 113, 192-199). 3.2.2 Die Kl&gerin mahnte die Beklagte betreffend die Verwendung
der Reico-Zeichen unbestrittenermassen wiederholt ab (act. 1 Rz 82 ff.; act. 19 Rz 316 ff.).
Die Beklagte setzte ihr Verhalten jedoch fort und stellte dieses unbestrittenermassen in der
Schweiz erst gestiitzt auf das Urteil des Bundesgerichts 4A_429/2017 vom 3. Januar 2018
ein (vgl. Schreiben des Rechtsvertreters der Beklagten vom 9. Februar 2018 [act. 1/81]
sowie Schreiben der Beklagten an ihre Vertriebspartner von Ende Januar 2018 [act. 1/83]),
und dies, obwohl sie
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Dieses Gesuch wurde am 21. Méarz 2018 abgewiesen (Urteil 4F _11/2018). Trotz dieser
Abmahnungen kann vorliegend aber dennoch nicht von Bosglaubigkeit gesprochen werden,
wie zu zeigen ist. 3.2.3 Die Beklagte hat sich zwar Uber die Rechtslage geirrt. Dieser Irrtum
stellte sich jedoch erst nach dem Bundesgerichtsurteil vom 3. Januar 2018 heraus. Zuvor hat
das Handelsgericht St. Gallen den Markengebrauch durch die Beklagte in zwel Urteilen
geschitzt, einmal am 5. Juli 2016 (act. 1/4) und nach der Rickweisung durch das
Bundesgericht vom 27. Februar 2017 (Urteil 4A_489/2016) ein weiteres Mal am 16. Mai
2017 (act. 1/5). Offenbar war die Rechtslage unklar bzw. schwierig abschétzbar. Die von
der Beklagten vertretene Rechtsauffassung stellte sich, wie erwéhnt, zwar letztlich als
falsch heraus, war aber nicht unhaltbar. Mithin kann der Beklagten kein boser Glaube
unterstellt werden (vgl. BGE 94 11 297 E. 5h; Urtell des Bundesgerichts 4C.101/2003 vom
17. Juli 2003 E. 6.3; 4A_474/2012 vom 8. Fe-bruar 2013 E. 8.1). Auch nach dem ersten, die
Parteien betreffenden Bundesgerichtsentscheid (4A_489/2016) vom 27. Februar 2017
handelte die Beklagte nicht bdsglaubig, indem sie die Reico-Zeichen in der Schweiz
weiterhin verwendete. Denn das Bundesgericht hatte in diesem Urtell Uber die
Rechtmassigkeit der Verwendung der Reico- Zeichen gerade noch nicht entschieden,
sondern die Sache zur Klarung, ob eine Uber eine Lieferantenbeziehung hinausgehende
Vertragsbeziehung vorliegt, an die Vorinstanz zurtickgewiesen. Das Handel sgericht St.
Gallen schiitzte in der Folge, wie erwahnt, die Auffassung der Beklagten ein weiteres Mal.
Entgegen der kl&gerischen Darstellung (act. 19 Rz 116) musste die Beklagte somit nicht
"jederzeit mit einer Niederlage" rechnen. Schliesslich stellte auch die Staatsanwal tschaft
des Kantons St. Gallen am 24. Juni 2014 ein gegen |. von der Kl&gerin wegen
Vergehen gegen das M SchG eingel eitetes Strafverfahren ein und dies gestiitzt auf den
"ausfuhrlich begrindeten Entscheid" des Handel sgerichts des Kantons St. Gallen vom 25.
Oktober 2013 (act. 9/66; act. 19 Rz 118). Ausserdem ging der Einzelrichter am
Kantonsgericht Zug in seinem Entscheid vom 4. September 2014 betreffend Schutz der
Personlichkeit (act. 1/76) ebenfalls davon aus, die CH-REICO-Marken wiirden der
Beklagten gehdren. Andernfalls hétte er kaum festgestellt, F. habe die
Personlichkeit der Beklagten widerrechtlich verletzt mit ihrer Behauptung, "Reico
Deutschland” habe kein Recht, die Marke Reico in der Schweiz zu verwenden. 3.2.4 Die
Beklagte handelte mit Bezug auf den von ihr durch die Verwendung der Reico-Zeichen
(alenfalls) erzielten Gewinn somit nicht bosglaubig. Ein markenrechtlicher
Gewinnherausgabeanspruch ist demnach nicht plausibel. Entsprechend besteht insofern
auch kein Informationsanspruch (vgl. E. 2.2). 3.3 Mit Bezug auf die behaupteten unlauteren



Handlungen ist Folgendes festzuhalten: 3.3.1 Die Klagerin sieht einen Verstoss der
Beklagten gegen Art. 2 UWG darin, dass die Beklagte systematisch, mittels unwahrer und
irrefthrender Angaben und mit vorverfassten Formularen alle Vertriebspartner der Klagerin
und damit im Ergebnis alle Kunden zum Wechsel von der Kl&gerin zur Beklagten zu
bewegen versucht habe. Einen weiteren Verstoss ortet die Kl&gerin darin, dass die Beklagte
die Online-Bestellplattform der Kl&gerin technisch zum Erliegen gebracht habe und sie
dadurch sowie durch das technische "Umlenken™" von an die
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Beklagten "Auftragsdiebstahl” begangen habe (act. 1 Rz 117). Einen Verstoss gegen Art. 3
Abs. 1 lit. aUWG (unlautere Herabsetzung) sodann erblickt die Kl&gerin darin, dass die
Beklagte Uber die Klagerin bzw. F. vielfach gedussert habe, diese wiirden ihre
Vertriebspartner nétigen oder unter Druck setzen und unlautere Abwerbemethoden sowie
Falschaussagen in der Produkte-werbung machen (act. 1 Rz 118). Art. 3 Abs. 1 1it. d UWG
(unlautere Nachahmung) soll die Beklagte verletzt haben, indem sie E-Mails,
einschliesslich Kundenbestellungen, an ihre "Inbox" umgeleitet habe. Dadurch seien die
Kunden getéuscht worden, hétten doch diese gemeint, bei der (von ihnen "angepeilten)
Kl&gerin und nicht bel der (von ihnen nicht gekannten oder doch verschmahten) Beklagen
zu bestellen (act. 1 Rz 119). Als Folge dieser Lauterkeitsrechtsverletzungen wirden der
Kl&gerin nach ihrer Darstellung unter anderem ein Unterlassungsanspruch und ein
Schadenersatzanspruch zustehen. Der Schadenersatzanspruch, so die Klagerin in der
Klageschrift weiter, bilde Gegenstand des vorliegenden Verfahrens (act. 1 Rz 120 f.). In der
Replik fuhrte die Kl&gerin (neu) aus, der ihr zustehende Anspruch auf Gewinnherausgabe
bzw. auf Erstattung der ungerechtfertigten Bereicherung sei in der Klage nicht vorgetragen
worden, kdnne aber aufgrund der vorliegenden Klagednderung zum Gegenstand einer
Stufen- bzw. unbezifferten Forderungsklage gemacht werden. Anschliessend behauptete sie
pauschal, um den Gewinn der Beklagten aus Markenrechts- bzw. UWG-V erletzungen bzw.
ihre diesbezligliche ungerechtfertigte Bereicherung zu berechnen und zu belegen, seien die
in Ziffer 1 ihres geénderten Rechtsbegehrens verlangten Angaben "unerlasslich” (act. 19 Rz
12). 3.3.2 Inwiefern die verlangten Informationen "unerlasslich™ bzw. nur schon geeignet
sind, den Gewinn, der aus der Umleitung der Bestellungen, den diffamierenden
Ausserungen gegentiber der Klagerin oder F. oder aus der Abwerbung von
Vertriebspartnern entstanden ist, zu beziffern, legt die Klagerin nicht dar (vgl. etwa act. 19
Rz 354, 356 und 360), ist nicht offenkundig und ergibt sich auch nicht aus den Akten.
Allein etwa aus der Stickzahl, der Verkaufspreise und der Gestehungskosten der von der
Beklagten vertriebenen Produkte (vgl. Ziffer 1 ihres Rechtsbegehrens) ergibt sich nichts,
das der Klagerin erlaubte, den aus diesen konkreten, der Beklagten vorgeworfenen
unlauteren Handlungen (kausal) erzielten Gewinn zu beziffern. Insbesondere verlangt die
Kl&gerin keine Informationen dartber, Gber welchen Kanal (namentlich ob tberhaupt Gber
die Domain .com) oder Uber welchen Vertriebspartner die Bestellungen
eingegangen sind. Die Relevanz der verlangten Informationen ist nicht plausibel. 3.3.3 Fir
die Abschopfung eines (allfalligen) Gewinns aus den behaupteten unlauteren Handlungen
sind die verlangten Informationen somit offensichtlich irrelevant. Entsprechend besteht
insofern auch kein Informationsanspruch (vgl. E. 2.2). 3.4 Als Zwischenergebnis ist somit
festzuhalten, dass der Kl&gerin hinsichtlich der von ihr verlangten Gewinnherausgabe kein
materiellrechtlicher préparatorischer Informationsanspruch (Hilfsanspruch) zusteht. 4. Zu
prifen bleibt, ob die verlangten Informationen fir die Bestimmung des (méglicherweise
bestehenden) Hauptanspruchs auf Erstattung der ungerechtfertigten Bereicherung



(Kondiktionsanspruch) oder auf Schadenersatz relevant sind, sodass insofern ein
préparatorischer Informationsanspruch (Hilfsanspruch) bestiinde.
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nirgends, dass fur die Ermittlung bzw. Bezifferung der Lizenzgebihr (vgl. E. 3.1) die
verlangten Informationen einschlégig waren. Selbst wenn ein Zusammenhang zwischen
Lizenzgebuhr und wirtschaftlichen Vorteilen, welche die Lizenz zu verschaffen vermochte,
nicht ausgeschlossen scheint und madglicherweise Informationen dartber die Durchsetzung
eines Lizenzanspruchs erleichtern wirden (vgl. act. 9 Rz 134 infine), ist ein fur die
Aufklarung des Hauptanspruchs erforderlicher Zusammenhang nicht erkennbar und schon
gar nicht offenkundig bzw. notorisch. Die Klagerin behauptet, eine Lizenzgebuhr richte
sich "naturgemass nach dem Verletzergebrauch™ (act. 42 Rz 138). Mit dieser pauschalen
Behauptung kommt die Kl&gerin ihrer Substanziierungspflicht nicht nach. Dass sich eine
Lizenzgebuhr nach dem Verletzergebrauch richtet, ist zudem nicht selbsterklarend,
geschweige denn offenkundig. Schliesslich misst sich der Preis einer Lizenz gerade nicht
am tatsachlich erzielten Gewinn. Letzterer korrespondiert ndmlich nicht zwingend mit der
Verwendung des Lizenzobjekts (hier der Marke), sondern ist wesentlich auch auf eigene
Leistungen (namentlich Vermarktung, Produkteinhalt usw.) und die Bereitschaft zur
Risikotragung zuriickzufihren (vgl. Mller, in: Muller/Oertli [Hrsg.], Kommentar zum
Urheberrechtsgesetz, 2. A. 2012, Art. 62 URG N 19). Uber den Wert der
CH-REICO-Marken kann die Kl&gerin selbst Angaben machen, gebrauchte sie doch diese
Marken immerhin von 2009 bis 2013. Im Ubrigen legt die Kl&gerin auch nicht dar und ist
nicht erkennbar, was sie unter "V erletzergebrauch” versteht. Hinzu kommt, dass die
Kl&gerin aufgrund der vorliegend gestitzt auf Art. 55 Abs. 1 lit. c MSchG
herauszugebenden Informationen — im Wesentlichen Gber die Anzahl der in der Schweiz
vertriebenen Produkte (vgl. Dispositiv-Ziffer 1.1) — ohnehin in der Lage sein sollte,
substanziierte Angaben tber eine angemessene Lizenzgebihr zu machen. Schliesslich hat
die Kl&gerin diese oder dhnliche Produkte zuvor selbst vertrieben und kennt daher die —von
der Beklagten geméss vorliegendem Urtell nicht mitzuteilenden (dazu E. 6.1) —
Verkaufspreise (vgl. Baechler, aa.O., S. 6). Ob die Kl&gerin in prozessualer Hinsicht die
Lizenzgebuhr noch substanziieren kann oder ob die Novenschranke bereits eingetreten ist,
braucht vorliegend nicht geklért zu werden. 4.2 Was den in der Klageschrift geltend
gemachten Schadenersatzanspruch (CHF 9'405'904.00 nebst Zins) anbelangt, so ist die
Kl&gerin fur dessen Bezifferung offenkundig nicht auf die verlangten Informationen
angewiesen. Schliesslich bezifferte sie den Schaden bereits in der Klage auf den Franken
genau. Offensichtlich war esihr weder unzumutbar noch unmaoglich, das Hauptbegehren
vor Durchfiihrung des Hilfsverfahrens auf Auskunftserteilung oder Rechnungslegung genau
zu beziffern. Diese Unzumutbarkeit oder Unmadglichkeit wére jedoch eine V oraussetzung
der Stufenklage (Markus, Berner Kommentar, 2012, Art. 85 ZPO N 15 m.H.). Die
Auskunftspflicht dient nicht dazu, bereits bezifferte Rechtsbegehren nachtréglich zu
uberprifen bzw. "zu hinterfragen und gegebenenfalls zu erganzen™ (vgl. act. 42 Rz 105). Zu
beachten ist aber, dass die Klagerin zum Bestand und Umfang des Schadens erst ein
einzigesMal (namlich in der Klage) Stellung genommen hat. In der (beschrénkten) Replik
ging sie ausdrticklich nicht mehr auf diesen Aspekt ein (vgl. act. 19 Rz 135). In der
unaufgefordert eingereichten Stellungnahme zur (beschréankten) Duplik wies die Kl&gerin
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anhand des Verletzergewinns zu berechnen (act. 42 Rz 10 und 104). Konkrete



Behauptungen hat sie (noch) nicht aufgestellt. Esist mithin nicht ausgeschlossen, dass die
Kl&gerin in der unbeschrankten Replik neu einen Schadenersatz geltend macht, der sich
nach dem Verletzergewinn bemisst oder fir dessen Bezifferung Angaben Uber den
Verletzergewinn erforderlich sind. Allerdings ist der Klagerin entgegenzuhalten, dass
beztglich eines solchen bei ihr mdglicherwel se entstandenen Schadens ausschliesslich
dessen Umfang unbekannt ist und nicht auch der Inhalt bzw. der Bestand dieses Schadens.
Im Gegensatz etwa zu einer Gewinnherausgabe betrifft der Schaden definitionsgemass eine
Vermogensveranderung, die bei der geschadigten Person eingetreten ist. Die Klagerin legt
auch nicht dar, inwiefern ihr der Anspruchsinhalt dieses noch zu umschreibenden Schadens
unbekannt wére. Unter diesen Umsténden hétte die Kl&gerin den Bestand, jedenfalls aber
die Berechnungsgrundsétze des angeblich anhand des V erletzergewinns zu ermittelnden
Schadens (nicht auch dessen Bezifferung), umfassend und dem Substanziierungserfordernis
geniigend behaupten missen; blosses Plausibilisieren gentigt in diesem Fall nicht mehr (vgl.
Leumann Liebster, a.a.O., S. 122 f.; Baechler, aa.O., S. 6; Affolter, Die Durchsetzung von
Informationsanspriichen im schweizerischen Zivilprozess, 1994, S. 73). Der blosse Verweis
auf die Moglichkeit einer Schadensberechnung nach dem Verletzergewinn ist daher
ungentgend. Auskinfte ber bloss vermutete (oder mogliche) Anspriiche sind gestiitzt auf
Art. 2 Abs. 1 ZGB namlich keine zu erteilen, zumal esim schweizerischen Recht keinen
allgemeinen Informationsanspruch gibt (Baechler, aa.O., S. 6; BGE 132111 677 E. 4.2.1;
143 111 297 E. 8.2.5.4). Mithin hétte die Kl&gerin zumindest den Inhalt bzw. Bestand des
Schadens, den sie anhand der verlangten Informationen berechnet haben will, substanziiert
darlegen muissen. Dies hat die Kl&agerin, wie die Beklagte zutreffend einwendet (act. 41 Rz
74), nicht getan. Folglich ist auch bezliglich des noch nicht bezifferten Schadens ein
praparatorischer |nformationsanspruch (Hilfsanspruch) nicht gegeben. 5. Zu prifen bleibt,
ob die Beklagte eine Markenrechtsverletzung nach M SchG begangen hat, die zu einem
Informationsanspruch fuhrt, der sich direkt aus Art. 55 Abs. 1 lit. c MSchG er- gibt. 5.1
Vorausgesetzt ist hierfur, (1) dass die Beklagte in der Schweiz (im Schutzraum) mit der
umstrittenen Marke aufgetreten ist (E. 5.2), (2) dass das verletzende Zeichen — zumindest
im Schutzraum — junger ist as die verletzte (éltere) Marke (E 5.3), (3) dass mit dem
verletzenden Zeichen zufolge Zeichenidentitdt bzw. -dhnlichkeit sowie Gleichheit bzw.
Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen in den Schutzbereich der verletzten Marke
eingedrungen wurde (E. 5.4) und (4) dass das V erwenden des Zeichens eine ausschliesslich
der Markeninhaberin (Kl&gerin) vorbehaltene Handlung war (E. 5.5; zu den

V oraussetzungen dieser Bestimmung statt Vieler: Frick, aa.O., Art. 55 MSchG N 3 ff., 7 ff.
und 61; Staub, aa.O., Art. 55 MSchG N 8; je mit Hinweisen). 5.2 Die Beklagte trat sowohl
mit der Reico-Wortmarke (im Schweizer Markenregister unter der Nr. 643963 eingetragen,
zwischenzeitlich geldscht) als auch mit der folgenden REICO-Wort-/ Bildmarke (im
Schweizer Markenregister unter der Nr. 643659 eingetragen, zwischenzeitlich gel6scht)
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Kl&gerin im streitgegenstandlichen Zeitraum vom 1. Mai 2013 bis 28. Februar 2018 aktiv
war und ist (vgl. act. 10 Rz 171). 5.3 Gemass Urteil des Bundesgerichts war im hier
interessierenden Zeitraum von 1. Mai 2013 bis 28. Februar 2018 ausschliesslich die
Kl&gerin an den in der Schweiz registrierten CH- REICO-Marken berechtigt (Urtell

4A 429/2017 vom 3. Januar 2018 E. 4.2). Damit ist die Altersprioritét
(Hinterlegungsprioritét; Art. 6 MSchG) gegeben. 5.3.1 Die Beklagte wendet ein, den
"Handel snamen REICO mindestens ab 2007 auch in der Schweiz" gebraucht zu haben und
daher Uber &ltere Zeichen (Gebrauchsprioritét) zu verfiigen (act. 10 Rz 16 ff.). Dieses



Argument geht fehl. Bereits das Bundesgericht stellte — zu Recht — fest, dass die Beklagte
"eine Gebrauchsprioritét des Zeichens 'REICO' in der Schweiz nicht beweisen konnte"
(Urtell 4A_429/2017 vom 3. Januar 2018 E. 3.2 und 4.1). Die Beklagte bringt nichts vor,
namentlich nichts Neues, das die Schlussfolgerung des Bundesgerichts umzustossen
vermdchte. 5.3.2 Selbst wenn jedoch die Gebrauchsprioritét bejaht wirde, kdnnte der
Grundsatz der Hinterlegungsprioritét nur nach Massgabe von Art. 14 M SchG durchbrochen
werden. Damit ein Weliterbenitzungsrecht bestiinde, muissten die V oraussetzungen von Art.
14 Abs. 1 MSchG erfillt sein. Gemass dieser Bestimmung kann der Markeninhaber einem
anderen nicht verbieten, ein von diesem bereits vor der Hinterlegung gebrauchtes Zeichen
im bisherigen Umfang weiter zu gebrauchen. Selbst wenn die Beklagte das Reico-Zeichen
bereits vor dem 1. Mai 2013 in der Schweiz gebraucht hétte (ob dies so war, kann
offengelassen werden), wére ihr damit nicht geholfen, da sich deren Gebrauch, wie zu
zeigen ist, jedenfalls ab dem 1. Mai 2013 im Umfang verandert hat. 5.3.3 Ab diesem
Zeitpunkt namlich erfolgte der Vertrieb durch die Beklagte neu unbestrittenermassen tber
ein eigenes Beratervertriebsnetz der Beklagten in der Schweiz (vgl. act. 10 Rz 44). Zuvor
wurde der Vertrieb entweder Uber die Klagerin vorgenommen oder —wie die Beklagte
behauptet (act. 41 Rz 259 1.), die Kl&gerin aber bestreitet (act. 42 Rz 358) —im
"Fernabsatz", und zwar insbesondere Uber die Webseiten .com, .deund

.com. Damit hat sich der Umfang des Gebrauchs ab dem 1. Mai 2013 gedndert.
Denn der bisherige Gebrauchsumfang gemass Art. 14 Abs. 1 MSchG wird verlassen, wenn
neue V ertriebswege erschlossen werden (Isler, Basler Kommentar, 3. A. 2017, Art. 14
MSchG N 4; Thouvenin, in: Noth/Buhler/Thouvenin [Hrsg.], aa.O., Art. 14 MSchG N 25).
Nicht zwingend wegen der Er6ffnung der Zweigniederlassung der Beklagten in Widnau im
Kanton St. Gallen im Juni 2013, von welcher Niederlassung die Beklagte behauptet, es sei
ein "blosses Warenlager" gewesen (act. 41 Rz 260), sondern (priméar) wegen des Vertriebs
uber ein eigenes Netz an |okalen Vertriebspartnern wurde der bisherige Gebrauchsumfang
Uberschritten. Der Vertrieb bzw. das entsprechende Vertriebsmodell ist im Geschéftsfeld
der Parteien von zentraler Bedeutung. Zum Vertriebsmodell fuhrte die
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Beklagten" (act. 41 Rz 123). Nach unbestrittener Darstellung beider Parteien soll das
Vertriebspartnernetzwerk am 1. Mai 2013 immerhin rund 300 V ertriebspartner umfasst
haben (act. 10 Rz 185; act. 41 Rz 170). Gemeint sein kdnnen damit per 1. Mai 2013 nur die
Vertriebspartner der Kl&gerin, deren Vertriebstétigkeit als Markengebrauch durch die
Kl&gerin gilt. Indem die Beklagte ein solches und aus ihrer Sicht wichtiges Vertriebsnetz
selber aufzubauen begann, verliess sie den bisherigen Umfang, umso mehr, als sie selbst
behauptet, der " Aufbau einer neuen Vertriebsorganisation in der Schweiz war zeit- und
kostenintensiv" (act. 41 Rz 90). Angesichts des grossen Vertriebsnetzes ist auch davon
auszugehen, dass der (klagerischerseits bestrittene) "Fernabsatz”, der unabhéngig von den
Vertriebspartnern erfolgt sein soll, ohnehin nur einen sehr kleinen Tell ausmachen konnte;
zur Quantitét dusserte sich die Beklagte jedoch nicht. 5.3.4 Mit der Behauptung, samtliche
Vertriebspartner der Klagerin seien auch Vertriebspartner der Beklagten gewesen (act. 10
Rz 173), ist die Beklagte nicht zu héren. Die Behauptung widerspricht den
bundesgerichtlichen Feststellungen, dasssich I. mit der
"Informationsveranstaltung” vom 1. Mai 2013 in die operative Téatigkeit der Klagerin
eingemischt (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_447/2019 vom 14. April 2020 E. 4.2) und
eine"Veranstaltung mit zahlreichen Vertriebspartnern und Mitarbeitenden der [Kl&gerin]
durchgefihrt hat, obwohl [...] die Kompetenz dazu fehlte" (Urteil des Bundesgerichts




4A 629/2017 vom 17. Juli 2018 E. 4.3.5.1). Es handelte sich bei diesen Vertriebspartnern
ausschliesslich um solche der Kl&gerin, nicht auch der Beklagten. Die Vertriebspartner
hatten vertragliche Vereinbarungen ("Berater-Vertrage") mit der Klégerin (vgl. etwa
Kundigungen der Klégerinan L. und M. [act. 10/18-19]), nicht auch mit
der Beklagten. Jedenfalls legt die Beklagte nichts anderes dar. 5.3.5 Gegen die Darstellung
der Beklagten, wonach der bisherige Umfang des Markengebrauchs durch die Beklagte ab
Mai 2013 nicht zugenommen habe, sprechen sodann die von ihr selbst bzw. 1. an
der "Informationsveranstaltung” vom 1. Mai 2013 présentierten Folien. Auf diesen ist unter
der Rubrik "Umsetzung" Folgendes aufgefiihrt: "neuer Vertriebskanal”, "neue
Vertriebsgestaltung”, "neue Herangehensweise mit den Behorden”, "neuer Vertriebskanal
Niederlassung der C. GmbH in Widnau / SG" (act. 1/25 Folien 10 und 11). Die
Beklagte hat mithin ab Mai 2013 in der Schweiz umfassende Neuerungen lanciert. Nach
dem Gesagten kann die Beklagte nicht ernsthaft behaupten, sie habe im Jahr 2013 keine
neuen V ertriebswege erschlossen und die Marke im selben Umfang weitergebraucht. 5.3.6
Die Beklagte hatte daher ab 1. Mai 2013 kein Recht auf Weitergebrauch oder Gebrauch der
CH-REICO-Marken in der Schweiz. 5.4 Strittig ist schliesslich, ob die Zeichen identisch
oder ahnlich und ob die Waren und Dienstleistungen gleich oder gleichartig waren (vgl.
Art. 13 Abs. 2 lit. ei.V.m. Art. 3 Abs. 1 lit. ac MSchG).
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mit folgenden Zeichen in der Schweiz am Markt auf (act. 10 Rz 113): "REICO" bzw.
"Reico" (betrifft Wortmarken) und (betrifft Wort-/ Bildmarke). Die entsprechenden Marken
wurden zwischenzeitlich im Markenregister gel6scht (E. 5.2). Die Kl&gerin hat im
Dezember 2011 eine "REICO"-Wortmarke (Nr. 629410) und folgende Wort-Bild-Marke
(Nr. 629989) im Schweizerischen Markenregister hinterlegt (diese "CH- REICO-Marken™
sind nach wie vor aktiv; E. 1.3.4): 5.4.2 In markenrechtlicher Hinsicht sind Waren und
Dienstleistungen gleichartig, wenn sie aus Sicht des normativen Durchschnittsabnehmers
des massgeblichen Verkehrskreises als funktionell austauschbar betrachtet werden, was
umso eher zu bejahen it, je konkreter der Ubereinstimmende Verwendungszweck der
Warenist (Joller, in: Noth/Buhler/Thouvenin [Hrsg.], aa.O., Art. 3MSchG N 259, 262,
280 ff. und 286 ff.). Eine hohe Wahrscheinlichkeit der Gleichartigkeit besteht, sobald die
konkurrierenden Waren unter den gleichen Oberbegriff zu subsumieren sind (Joller, aa.O.,
Art. 3MSchG N 274). Die Zugehorigkeit zur gleichen Klasse der Nizza-Klassifikation kann
fir eine Gleichartigkeit sprechen (Joller, aa.0., Art. 3 MSchG N 281 und 315). Uber eine
in einem Zolllager des Zollinspektorats Rheintal zurtickbehaltene Sendung an die
Zweigniederlassung der Beklagten in Widnau wurde am 24. Juli 2013 eine notarielle
Urkunde erstellt. Gemass der in dieser Urkunde anhand von Stichproben festgestellten
Waren dieser Sendung vertrieb die Beklagte unter dem Wortzeichen "REICO" bzw. dem
Wort-/Bildzeichen "REICQO" (fig.) jedenfalls folgende Waren: Haustierfutter,
Nahrungserganzungsmittel, Pflanzendiinger und ein Korperpflegebad (s. act. 1/84 S. 4). Die
kl&gerischen CH-REICO- Marken sind in den folgenden Nizza-Klassifikationen
eingetragen: Nr. 1 (Dungemittel), Nr. 5 (Pharmazeutische und veterindrmedizinische
Erzeugnisse[...]), Nr. 29 (Fleisch, Fisch, Geflugel und Wild[...]) und Nr. 31 (Land-,
garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse sowie Samenkorner [...]; frisches Obst und
Gemuse[...]; Futtermittel [...]; Tierfutter [...]). Betreffend das Haustierfutter und den
Pflanzendiinger besteht somit Warengleichheit zu den Klassen Nrn. 1 und 31. Betreffend
Nahrungserganzungsmittel — es handelt sich unbestrittenermassen um
Nahrungserganzungsmittel fir Tiere — besteht zumindest Warengleichartigkeit zur Klasse



Nr. 31 (vgl. auch Entscheid der Commission fédérale de recours en matiére de propritété
MA-WI 42/05 vom 8. Dezember 2006 E. 4 betreffend die Gleichartigkeit von Produkten
der Klassen 5, 29, 30 und 32, die sowohl Ernghrungs- als auch Gesundheitsbedirfnisse
befriedigen, ohne dass es sich dabei um Medikamente im
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betreffend das K 6rperpflegebad besteht zumindest Warengleichartigkeit zur Klasse Nr. 5.
Schliesslich ist anzufiigen, dass die Beklagte in ihrer Rechtsschrift ausdriicklich davon
sprach, sie habe mit der Zweigniederlassung in Widnau den "Weitervertrieb der Produkte
der Beklagten in der Schweiz" bezweckt (act. 10 Rz 171; Hervorhebung hinzugeftgt).
Weitervertrieb bedeutet den Vertrieb von identischen oder zumindest gleichartigen
Produkten. Auch der Handel sgerichtsprésident des Kantons St. Gallen stellte in seinem
Entscheid fest, dass hinsichtlich der Klasseneinteilung eine "weitgehende Uberschneidung"
besteht (Entscheid HG.2013.148.148/149/153 vom 25. Oktober 2013 E. 111.3.2 [act. 1/57 S.
11]). 5.4.3 Die Zeichenghnlichkeit beurteilt sich anhand des Gesamteindrucks, den die
Marken in der Erinnerung des interessierten Publikums hinterlassen (BGE 121 111 377 E.
2a). Bei reinen Wortmarken ist der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der
Sinngehalt massgebend (BGE 127 111 160 E. 2b/cc; 121 111 377 E. 2b). Bei einer
Wort-/Bildmarke, also einer Kombination aus einer Wort- und einer Bildmarke, sind die
einzelnen Bestandteile nach ihrer Kennzeichnungskraft zu gewichten. Entscheidend fiir den
Gesamteindruck sind die pragenden Wort- oder Bildelemente, wahrend

kennzei chnungsschwache Wort- und Bildelemente diesen weniger beeinflussen (Urtell des
Bundesverwaltungsgerichts B- 3119/2013 vom 12. Juni 2014 E. 2.2). Eine
Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. ¢ MSchG besteht dann, wenn das
jungere Zeichen die éltere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeintréchtigt. Eine
solche Beeintrachtigung ist gegeben, falls zu befirchten ist, dass die massgeblichen
Verkehrskreise sich durch die Ahnlichkeit der Zeichen irrefiihren lassen und Waren und
Dienstleistungen, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber
zurechnen, oder falls das Publikum die Zeichen zwar auseinanderzuhalten vermag,
aufgrund ihrer Ahnlichkeit aber fal sche Zusammenhange vermutet, insbesondere an
Serienmarken denkt, welche verschiedene Produktelinien des gleichen Unternehmens oder
von mehreren, wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen kennzeichnen (BGE
128111 96 E. 2a; 128 111 441 E. 3.1; 122 111 382 E. 1). Je dhnlicher die Waren und
Dienstleistungen sind, desto grésser ist das Risiko einer Verwechslungsgefahr und desto
stérker muss sich das jiingere Zeichen vom dteren abheben (Joller, a.a.O., Art. 3MSchG N
46 f.). Fur die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist zudem bedeutsam, an welche
Abnehmerkreise sich die Waren richten und unter welchen Umsténden sie gehandelt zu
werden pflegen. Bei Massenartikeln des taglichen Bedarfs, wie beispielsweise
Lebensmitteln, ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren
Unterscheidungsvermégen der Konsumenten zu rechnen als bel Spezia produkten, deren
Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten
beschrankt bleibt (Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3).
Werden von einer Marke mehrere Verkehrskrei se angesprochen, so gentigt in der Regel,
wenn die Verwechs ungsgefahr mit Bezug auf einen dieser Verkehrskreise besteht (Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts B-37/2011 vom 6. Ok-tober 2011 E. 4; Joller, aa.O., Art. 3
MSchG N 53). Die von der Beklagten verwendete Wortmarke "REICO" stimmt mit der
entsprechenden "REICO"-Wortmarke der Klagerin (Nr. 629410) Uberein. Es besteht
Zeichenidentitdt bzw. bel allfalligen Unterschieden in der Gross- oder Kleinschreibung



zumindest Zeichenaghnlichkeit. Bei der von der Beklagten verwendeten Wort-/Bildmarke
besteht zwar keine Identitdt zur Wort-/Bildmarke der Kl&gerin (Nr. 629989), dafiir aber
Zeichendhnlichkeit. Die Wort-/Bild-
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und das Zeichen prégenden "REICO"-Schriftzug (in Grossbuchstaben und Serifenschrift)
unten in der Mitte auf. Bel der Marke der Beklagten befinden sich darunter noch —in
anderer, serifenloser Schriftart und wesentlich kleinerer Schrift — die Worter
"VITAL-SYSTEME". Diese Erganzung tritt nicht hervor. Beide Marken haben sodann
nahezu dieselbe, einem Torbogen dhnliche " Abdeckung”. Auch dieses Element prégt die
Wort-/Bildmarke. Der Bogen ist bel beiden Marken gleich gross und an denselben Stellen
ungefahr gleich dick bzw. dinn. Bei der Marke der Beklagten ist der Bogen ungeféhr auf
und in der Hohe des REICO-Schriftzuges gestrichelt anstatt gefillt. Zwischen dem Dach
des Bogens und dem REICO-Schriftzug befindet sich bei beiden Marken das gleich grosse
Symbol eines Berges mit beinahe identischem Umriss. Bel der Marke der Beklagten ist das
Bergsymbol eingeférbt und die Gipfel rechts von der Mitte leicht schattiert. Bei der Marke
der Kl&gerin ist beides nicht der Fall. Dafur befinden sich im Bergsymbol die Umrisse der
Schweizer Landesgrenze und darin ein nicht eingeférbtes Schweizerkreuz. Die Marke der
Beklagten ist griin (ausser der Schattierung des Berges und des Schriftzuges
"VITAL-SYSTEME", welche beide schwarz sind), jene der Klagerin ausschliesslich
schwarz. Beim Durchschnittsbetrachter bleiben allerdings nicht diese Unterschiede, sondern
die Kombination von "REICO"-Schriftzug mit Berg und Torbogen in Erinnerung. Dies sind
die pragenden Elemente. Hierin unterscheiden sich die Marken praktisch nicht. Die Gibrigen
divergierenden Aspekte wieder "VITAL- SY STEME"-Schriftzug, die Fullung des
Torbogens oder des Berges oder die unterschiedlichen Farben springen nicht ins Auge.
Hinzu kommt, dass es sich bei den unter diesen Marken verkauften Produkten der
Beklagten um Produkte handelte, die an Endverbraucher verkauft wurden, mithin um
Massenartikel destaglichen Bedarfs. Angesichts dessen ist ohnehin mit einer geringeren
Aufmerksamkeit der Konsumenten zu rechnen. 5.4.4 Als Zwischenergebnis ist festzuhalten,
dass die von der Beklagten ab 1. Mai 2013 in der Schweiz verwendete REICO-Marke bzw.
REICO-Wort-/Bildmarke mit der klégerischen Marke identisch oder dieser dhnlich war und
die damit umworbenen Waren und Dienstleistungen gleich oder gleichartig wie jene der
Kl&gerin waren. 5.5 Schliesslich ist festzuhalten, dass der Vertrieb der entsprechenden
Waren mit den REICO- Zeichen eine ausschliesslich der Markeninhaberin (K1agerin)
vorbehaltene Handlung war. Ob die Gegenstande im Ausland rechtmassig mit den
REICO-Marken der Beklagten versehen wurden, wie die Beklagte behauptet (act. 41 Rz 49
f.), ist unerheblich. Entscheidend ist, dass sie— mit der Marke versehen —in der Schweiz
vertrieben wurden, ohne dass die Kl&gerin dem Anbringen der Marke im Ausland und dem
Vertrieb der Marke in der Schweiz zugestimmt hat. Entgegen dem Vorbringen der
Beklagten ist nicht das "Anbringen” der Marke relevant, sondern gemass klarem Wortl aut
von Art. 55 Abs. 1 lit. c MSchG der Umstand, dass die Waren in der Schweiz mit REICO
"versehen" waren, as sie vertrieben wurden (vgl. Thou-venin/Dorigo, in:
Noth/Buhler/Thouvenin [Hrsg.], aaO., Art. 13 MSchG N 77). 5.6 Die Beklagte erhebt
sodann verschiedene weitere Einwénde. 5.6.1 So macht die Beklagte geltend, die Kl&gerin
sai bereits seit Juli 2013 mit ihrer neuen Marke N. aufgetreten. Damit werde Kl ar,
dass die Kl&gerin die [CH-]REICO-Marken gar
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Rz 228). Die Kl&agerin entgegnet, in VVerkennung der spéter zugunsten von ihr
bundesgerichtlich geklarten Rechtslage habe der Einzelrichter am Kantonsgericht Zug die
Geschéftsfuhrerin der Kl&gerin, F. , am 4. September 2014 wegen (angeblicher)
Personlichkeitsverletzung der Beklagten verurteilt, weil sieihre Vertriebspartner und die
Kundschaft tber die spater bundesgerichtlich bestétigte Rechtslage hinsichtlich der
Berechtigung an den [CH-]REICO- Marken (zutreffend) in Kenntnis gesetzt habe.

F. habe damit nicht mehr sagen dirfen, was gestimmt habe, némlich dass der
Kl&gerin die [CH-]"REICO"-Marken gehdrten und die Beklagte mit ihrem neuen
"REICO"-Vertrieb die Marken der Klagerin verletze. Dieser Druck habe die Klagerin
zwecks Verhinderns weiterer Urteile bzw. Strafanzeigen gegen sich und ihre
Vertriebspartner sowie zur Vermeidung zusétzlicher Unsicherheiten im Schweizer Markt
gezwungen, vorlaufig ihre [CH-]"REICO"-Marken nicht mehr zu gebrauchen und fortan
insbesondere unter den neu zu schaffenden Marken "N. " zu vertreiben (act. 1 Rz
78 ff.; act. 19 Rz 311 ff.). Hat der Inhaber die Marke im Zusammenhang mit den Waren
oder Dienstleistungen, fur die sie beansprucht wird, wahrend el nes ununterbrochenen
Zeitraums von funf Jahren nach unbenitztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach
Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht, so kann er sein Markenrecht nicht
mehr geltend machen, ausser wenn wichtige Gruinde fur den Nichtgebrauch vorliegen (Art.
12 Abs. 1 MSchG). Was unter wichtigen Grinden im Einzelnen zu verstehen ist, definiert
das Gesetz nicht. Entsprechend obliegt es gemass Art. 4 ZGB dem Richter, Uber deren
Vorliegen nach Recht und Billigkeit zu entscheiden (Wang, in: Noth/Buhler/Thouvenin
[Hrsg.], aaO., Art. 12 MSchG N 19). Ein den Nichtgebrauch rechtfertigender Grund kann
in einer ernstlich drohenden oder hangigen rechtlichen Auseinandersetzung liegen (Wang,
aaO., Art. 12 MSchG N 27 mit Hinweisen). Vorliegend ist unbestritten, dass die Kl&gerin
die CH-REICO-Marken jedenfalls ab Juli 2013 nicht mehr gebrauchte. Unbestritten ist
ferner, dass sowohl die Kl&gerin als auch die Beklagte bereits ab Mai 2013 diese Marken je
fur sich beanspruchten. Es drohte eine rechtliche Auseinandersetzung Uber die
Berechtigung an den Marken. Am 30. Juli 2013 liess die Kl&gerin beim Handel sgericht des
Kantons St. Gallen ein "Gesuch um Erlass von superprovisorischen und vorsorglichen
Massnahmen" einreichen. Damit wollte sie der Beklagten verbieten, Marken der "REICO"
in der Schweiz zu gebrauchen. Gleichentags reichte die Beklagte eine Schutzschrift ein
(vgl. act. /57 S. 6). Mit Entscheid vom 25. Oktober 2013 wies der

Handel sgerichtspréasident des Kantons St. Gallen das Gesuch der Klé&gerin ab (act. 1/57).
Ausserdem stellte der Einzelrichter am Kantonsgericht Zug mit Entscheid vom 4.
September 2014 fest, dass die Kl&gerin die Beklagte in ihrer Personlichkeit widerrechtlich
verletzt habe, indem sie ausgefuihrt habe, "die Eréffnung einer neuen Vertriebsstruktur
durch . in Widnau wirde nicht bestehen kénnen, da Reico Deutschland kein
Recht habe, die Marke Reico in der Schweiz zu verwenden™ (act. 1/76). Faktisch war diese
Feststellung — entgegen der Auffassung der Beklagten (act. 41 Rz 213) —ein an die
Kl&gerin gerichtetes Verbot, sich dahingehend zu dussern, die Klagerin sei an den
CH-REICO-Marken berechtigt. Erst mit Urteil des Bundesgerichts vom 3. Januar 2018 war
die Rechtslage um die CH-REICO-Marken endguiltig geklart. Der Nichtgebrauch der CH-
REICO-Marken durch die Kl&gerin von Sommer 2013 bis Anfang 2018 beruhte mithin auf
wichtigen Grunden. Daher kann die Klagerin ihr Markenrecht vorliegend geltend machen.
Dass die Klagerin "freiwillig" auf die Verwendung der REICO-Kennzeichen verzichtet hat,
wie
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Produktelinie "N. " von der Kl&gerin "von langer Hand geplant” gewesen ist, wie
die Beklagte behauptet (act. 41 Rz 191), wird von der Klagerin bestritten (act. 42 Rz 239).
Taugliche Beweise fur ihre Behauptung offeriert die Beklagte nicht. Aus der E-Mail von
0. , des damaligen Geschéftspartners von F. , vom 20. Juni 2013 | &sst
sich dies Jedenfalls entgegen der Darstellung der Beklagten (act 41 Rz 231) — nicht
herleiten. O. schrieb in dieser E-Mail bloss, dass die Eigenmarke "N. "
bereits bestehe und mittelfristig auch Reico as Handelsmarke in der Schweiz ersetzen
werde (act. 10/112). Wie zudem die Klagerin zutreffend entgegnet (act. 42 Rz 431), hétte
sie nicht noch im Mérz, April und Mai 2013 — wie die Beklagte behauptet (act. 41 Rz 354) —
"ein Lager fir REICO-Werbematerialien” angelegt, wenn sie bereits dann (oder friher)
geplant hétte, zur "N. "-Marke zu wechseln. Mithin hat die Kl&gerin die
CH-REICO-Marken ab 1. Mai 2013 nicht freiwillig aufgegeben und nicht freiwillig nicht
gebraucht. Der Nichtgebrauch durch die Kl&gerin erfolgte vielmehr aus wichtigen Grinden,
weshalb die Beklagte daraus nichts zu ihren Gunsten ableiten kann. 5.6.2 Die Beklagte
wendet weiter ein, die Parteien hatten im Rahmen der Verhandlung vom 20. Oktober 2014
bei der Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland eine abschliessende Saldoerklarung Uber das
dortige Strafverfahren ST.xxxx.xxxxx sowie weitere Strafverfahren unterzeichnet. Die
Parteien hétten darin vorbehaltlos erklért, als per saldo aller Anspriiche aus den genannten
Strafverfahren auseinandergesetzt zu sein. Daraus folge, dass F. sich fur die
Kl&gerin per saldo aller Anspriiche al's auseinandergesetzt erklart habe im Hinblick auf
alféllige (bestrittene) Markenrechtsverletzungen im Zeitraum 1. Mai 2013 bis 20. Oktober
2014. Damit habe sie auch in zivilrechtlicher Hinsicht verbindlich auf samtliche allféllige
aus der Markenverwendung resultierenden Forderungen verzichtet, so auch die vorliegend
eingeklagten Anspriche, die auf Sachverhalte im Zeitraum 1. Mai 2013 bis 20. Ok-tober
2014 basieren sollen (act. 41 Rz 206 f.). Die Klagerin bestreitet dies und macht unter
anderem geltend, der Vergleich habe nur Strafverfahren, nicht aber Zivilverfahren geregelt
(act. 42 Rz 263). Das Vorbringen der Beklagten ist unbegrindet. Wie die Klagerin zu Recht
geltend macht, bezog sich der Vergleich gerade nicht auf Zivilanspriiche. In Ziffer 6 des
Vergleichs kommt dies deutlich zum Ausdruck: "Die Parteien und Unterzeichnenden
erklaren sich mit Vollzug des vorliegenden Vergleiches per Saldo aller Anspriiche aus den
obernerwahnten [recte: obenerwahnten] Strafverfahren auseinandergesetzt” (act. 10/64).
Dieser Wortlaut l&sst eine Ausdehnung der Saldoklausel auf etwaige Zivilanspriiche nicht
zu. 5.6.3 Weiter wendet die Beklagte ein, die klagerischen [CH-]REICO-Marken seien am
1. Dezember 2011 hinterlegt und am 9. bzw. 29. Mai 2012 verdffentlicht und eingetragen
worden. Sie (die Beklagte) verfiige in der Schweiz liber dltere Rechte. Sie habe [namlich]
bereits am 21. Mé&rz 2007 den Domainnamen .com registriert. Dieser
Domainname sei seit seiner Registrierung insbesondere zur Bewerbung der Produkte der
Beklagten in der Schweiz benutzt worden, und zwar bereits bevor die Klagerin mit

Handel sregistereintrag vom 10. Mai 2007 ihre Rechtspersonlichkeit erlangt und bevor sie
ihre REICO-Marken hinterlegt habe. Auch wéahrend der Dauer der Zusammenarbeit habe
die Beklagte die Kontrolle Uber die Domain und die Vertriebsplattform behalten. Jeder
Gebrauch durch die Klagerin stelle
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sai (act. 10 Rz 107). Die Klagerin wendet ein, die Registrierung oder Nutzung eines
Domainnamens habe keine markenrechtlichen Positionen vermittelt und wirde auch keine
solchen vermitteln (act. 19 Rz 139). Mit der Registrierung eines Domainnamens wird kein



(absolut wirkendes) Ausschliesslichkeitsrecht erworben, sondern bloss ein Nutzungsrecht
am zugeteilten Domainnamen. Die Prioritét des Domainnamensiist rein technischer Natur
und vermag lediglich gegentiber spéter angemel deten, gleichlautenden Domainnamen
Wirkung entfalten (Buri, Domain-Namen, in: von Buren/David [Hrsg.], Schweizerisches
Immateria guter- und Wettbewerbsrecht, Band 111/2, 2. A. 2005, S. 346, 352 und 375 ff.).
Die Domainnamen- Berechtigung folgt daher dem Markenrecht und nicht umgekehrt. Die
CH-Markenrechte an REICO standen jedenfallsin der streitgegenstandlichen Zeit vom 1.
Mai 2013 bis 28. Februar 2018 ausschliesslich der Klagerin zu. Aus der allenfalls bereits
vorbestehenden Registrierung der REICO-Domainnamen —im Ausland — kann die Beklagte
nichts zu ihren Gunsten in der Schweiz ableiten (David, Basler Kommentar, 3. A. 2017, Vor
Art. 1-46aMSchG N 2). 5.7 Als Ergebnisist festzuhalten, dass die Beklagte die Rechte der
Kl&gerin an deren CH-REICO- Marken innerhalb des Zeitraums vom 1. Mai 2013 bis Ende
Januar 2018 (vgl. E. 3.2.2; nicht bis Ende Februar 2018) verletzt hat. Der Kl&gerin steht
daher ein Informationsanspruch gestiitzt auf Art. 55 Abs. 1 lit. ¢ MSchG zu. Pr8paratorische
(materiellrechtliche) Informationsanspriiche stehen der Klégerin indes keine zu (vgl. E. 3
und 4). 6. Zu kléren bleibt der Umfang des der Klagerin zustehenden
Informationsanspruchs.

E.6

September 2019 (act. 26), eine unaufgeforderte "Replikeingabe” zur Frage der Zul&ssigkeit
der Klageanderung vom 21. Oktober 2019 (act. 29), ein Fristerstreckungsgesuch vom 17.
Dezember 2019 (act. 34), ein weiteres vom 20. Januar 2020 (act. 36) und noch eines vom
10. Februar 2020 (act. 37). Schliesdlich folgte am 26. Februar 2020 besagte Eingabe, in der
die Beklagte die Einrede der international-6rtlichen Unzustandigkeit erhob (act. 39).

E.6.1

Gemass Art. 55 Abs. 1 lit. ¢ MSchG kann die Beklagte verpflichtet werden, Herkunft und
Menge der sich in ihrem Besitz befindlichen Gegenstande anzugeben und Adressaten sowie
Ausmass einer Weitergabe an gewerbliche Abnehmer zu nennen. Ein weitergehender
Anspruch auf Rechnungslegung, das heisst auf finanzielle Auskunft Uber Preise, Kosten,
Gewinne, Margen oder dergleichen, besteht gestitzt auf Art. 55 Abs. 1 lit. c MSchG
alerdings nicht (Frick, a.a.O., Art. 55 MSchG N 64 und 124; Willi, Kommentar zum
Markenschutzgesetz, 2002, Art. 55 MSchG N 41). Die Bestimmung bildet keine Grundlage
fUr eine umfassende Verpflichtung zur Rechnungslegung. Der Sinn und Zweck dieser
Bestimmung besteht darin, es dem Rechtsinhaber zu ermdglichen, die Produktions- und
Absatzkette rechtsverletzender Gegenstande zu ermitteln, um so die Verletzung an ihrem
Ursprung bekémpfen und den weiteren Vertrieb bereitsin Verkehr gesetzter Produkte
verhindern zu kdnnen. Dagegen bezweckt diese V orschrift nicht, den Rechtsinhaber in die
Lage zu versetzen, allfallige Wiedergutmachungsanspriiche berechnen zu kénnen. Damit ist
alerdings nicht gesagt, dass Art. 55 Abs. 1 lit. ¢ MSchG grundsétzlich nicht als
Anspruchsgrundlage einer Stufenklage dienen kann. Gestitzt auf diese Angaben diirfte es
dem Rechtsinhaber in der Regel méglich sein, den von ihm durch selbst nicht getétigte
Verkaufe erlittenen Schaden zu berechnen (Baechler, aa.0O., S. 5f. m.H.), soweit er diesen
Schaden nicht bereits auf anderer Grundlage berechnet und beziffert hat. Der eigensténdige
Auskunftsanspruch umfasst allerdings auch die Herausgabe von Belegen wie Offerten,
Lieferscheine und Rechnungen zu Beweiszwecken. Immerhin dirfen bei diesen
Dokumenten die Preise abgedeckt werden, nicht aber Namen der Vertragspartner und Daten
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Ruckverfolgung notwendig. Sie dienen auch der Kontrolle, ob die Beklagte ihrer
Auskunftspflicht umfassend nachgekommen ist (Frick, aa.O., Art. 55 MSchG N 65; Staub,
aaO., Art. 55 MSchG N 78; a.M. Willi, aa.O., Art. 55 MSchG N 40). Nebst dem
Auskunftsanspruch steht der Klagerin vorliegend demnach kein zusétzlicher Anspruch auf
Rechnungslegung (finanzielle Auskunft) zu. Daher ist Bst. b von Ziffer 1 des kl&gerischen
Rechtsbegehrens abzuweisen, verlangt die Klagerin doch dort Informationen "ber den
Gesamtumsatz, den die Beklagte wahrend des obgenannten Zeitraums mit dem Verkauf der
obgenannten Waren erzielte, unter Angabe der unmittelbar zuzuordnenden
Herstellungskosten sowie unmittelbar zuzuordnenden sonstigen Kosten, wobel sémtliche
Kosten mittels Belegen nachzuweisen seien”. Falls auf den gemé&ss Bst. aihres
Rechtsbegehrens herauszugebenden Belegen Preise ersichtlich sind, darf die Beklagte diese
abdecken. Damit die Klagerin jedoch kontrollieren kann, dass nur Preise und nicht auch
weiteres abgedeckt wird, sind die Preise so abzudecken, dass die Wahrung und die
Nachkommastellen noch ersichtlich bleiben.

E.6.2

Die Beklagte beruft sich auf Geheimhaltungsinteressen und Geschaftsgeheimnisse. Die
verlangten Belege wirden Geschéftsgehelmnisse der Beklagten enthalten. Neben den
Absatz- und Umsatzzahlen wirden insbesondere auch Informationen Uber Hersteller,
Zulieferer, Lieferkonditionen, Preiskalkulationen, Kunden, Lieferanten und Rezepturen
Geschaftsgeheimnisse darstellen. Die Beklagte verfuge Uber ein offenkundiges
Geheimhaltungsinteresse an derartigen Informationen. Dies gelte umso mehr, als es sich bel
der Kl&gerin um eine direkte Konkurrentin der Beklagten handle, sodass die Gefahr gross
sel, dass die Kl&gerin die erhaltenen Informationen missbrauche (act. 41 Rz 65). Die
Klagerin entgegnet, die Beklagte berufe sich ohne jede Substanziierung auf den
Geheimnisschutz. Der Anspruch auf Auskunft gehe grundsétzlich den Interessen der
auskunftsunwilligen Partei vor (act. 42 Rz 100 f.).

E.6.2.1

Mit ihrem Einwand dringt die Beklagte aus mehreren Grinden nicht durch. Zunachst
einmal kann bei Bgjahung einer Auskunftspflicht nach Art. 55 Abs. 1 lit. c MSchG die
beklagte Partei die geforderten Auskiinfte nicht gestiitzt auf Geheimhaltungsinteressen
verweigern oder sie lediglich einer zur Verschwiegenheit verpflichteten Drittperson
mitteilen. Denn der Zweck dieser Bestimmung liegt gerade darin, dem Rechtsinhaber zu
ermaoglichen, die gesamte Produktions- und Absatzkette rechtsverletzender Gegensténde zu
ermitteln, um weitere Verletzungen verhindern zu kénnen. Dieser Zweck erheischt, dass
dem Rechtsinhaber sdmtliche Daten vollsténdig bekanntgegeben werden. V orbehalten ist
der Fall, dadie klagende Partei den Anspruch missbraucht, um Geschéftsgeheimnisse
auszukundschaften (vgl. Baechler, a.a.O., S. 11; Staub, a.a.O., Art. 55 MSchG N 80). Ein
rechtsmissbrauchliches Verhalten der Klagerin wurde aber nicht substanziiert behauptet
und ist auch nicht ersichtlich.

E.6.2.2

Ausserdem legt die Beklagte ohnehin nicht dar, weshalb ihr Interesse am Schutz dieser
Daten jenes der Klagerin an Auskunft Uber diese Daten tberwiegen soll. Hinzu kommit,
dass die Kl&gerin aus der Zeit vor 2013 einen Grossteil der Hersteller, Zulieferer und
Kunden bereits kennen durfte. Ausserdem werden nur Daten bis ins Jahr 2018 verlangt, was



bereits vier und mehr Jahre zurtickliegt. Auskiinfte etwa zu "Rezepturen” werden sodann
nicht
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vorliegendem Urteil keine zu erteilen.

E.6.2.3

Mithin sind die Daten auch nicht einem Wirtschaftspriifer, sondern direkt der Klagerin
vorzulegen (vgl. Ziffer 3.2 des Rechtsbegehrens der Beklagten).

E.6.3

Die Beklagte wendet weiter ein, die Aufbereitung der verlangten Informationen sei "sehr
aufwandig” (act. 41 Rz 61). Was die Beklagte daraus zu ihren Gunsten ableiten will, ist
unklar. Hinzu kommt, dass die Beklagte nicht darlegt, wie aufwandig die Aufbereitung
tatséchlich ist und weshalb dieser Aufwand der Beklagten allenfalls unzumutbar sein soll.

E.6.4

Die Beklagte moniert zudem, das Auskunftsbegehren sai zu unbestimmt. Es sai

bei spiel sweise unklar, was mit "sémtlicher weiterer Dokumente, aus denen die Stiickzahlen
und Verkaufspreise der obgenannten Waren hervorgehen” oder mit "mittels Belegen
nachzuweisen" gemeint sein solle (act. 41 Rz 42). Dieser Einwand ist unbegriindet. Die
Anforderungen an die Bestimmtheit des I nformationsbegehrens dirfen nicht zu streng sein.
Da die Kl&gerin naturgemass noch gar nicht weiss oder wissen kann, ob und gegebenenfalls
welche weiteren Belege es gibt und welches genau der Inhalt der ihr zustehenden
Informationen ist, kann von ihr nicht verlangt werden, jeden verlangten Beleg einzeln zu
bezeichnen. Vielmehr muss es geniigen, wenn sie mit ihrem Antrag Klarheit dartiber
schafft, zu welchem Zweck sie woriiber Auskunft (oder Rechnungslegung) verlangt und fur
welchen Zeitraum und in welcher Form sie dies begehrt. Verlangt sie mit Blick auf einen
konkreten Zweck nicht genau bestimmte Unterlagen, so ist es Sache der Beklagten, die
Auswahl der Belege vorzunehmen (vgl. BGE 143 111 297 E. 8.2.5.4). Der klagerische
Antrag ist deshalb nicht (zu) unbestimmt und somit grundsétzlich zuzulassen.

E.6.5

Die Beklagte rtigt, Offerten enthielten keine Angaben Uber tatsachlich gelieferte Ware (act.
41 Rz 43). Dieser Einwand ist berechtigt. Beztiglich der verlangten Offerten (vgl. Ziffer 1
lit. a des klégerischen Rechtsbegehrens) ist die Informationsklage der Klégerin mangels
Informationsi nteresses abzuwei sen.

E. 6.6

Die Beklagte kritisiert weiter, die Klagerin habe nicht einmal behauptet, geschweige denn
nachgewiesen, dass die Beklagte samtliche Waren gemass Rechtsbegehren im betreffenden
Zeitraum in der Schweiz angeboten oder vertrieben hétte. Bis zum rechtsgeniigenden
Nachweis bestreite die Beklagte insbesondere, dass sie in der Schweiz das Kennzeichen
REICO, Reico oder REICO VITAL-SYSTEME (fig.) fur Pflanzenpflegeprodukte,
Nahrungserganzungsmittel fir Menschen, Nahrungserganzungsmittel fir Tiere,

K orperhygieneprodukte fir Menschen, Korperhygieneprodukte fir Tiere und/oder Produkte
zur Tierpflege (insbesondere Reinigungskonzentrat, Handtlicher und Matten) verwendet
habe (act. 41 Rz 44). Mit diesem Einwand ist die Beklagte nicht zu horen. Einerseits trifft es
nicht zu, dass die Kl&gerin keine solche Behauptung aufgestelIt hétte (vgl. act. 19 Rz 61).



Andererseitsist der
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Auskunft der Beklagten samt Belegen gar nicht mdglich. Die Auskunftspflicht dient gerade
dazu, dass die Kl&gerin diesen Nachweis gegebenenfalls erbringen kann.

E.6.7

Weiter wendet die Beklagte ein, der blosse Besitz von widerrechtlich markierten Waren sei
nicht vom Verbotsrecht des Markeninhabers erfasst, genauso wenig wie die blosse
Herstellung oder Bestellung solcher Waren (act. 41 Rz 45). Dieser Einwand geht fehl. Auch
das Lagern von Waren zum Zweck des Anbietens oder Inverkehrbringens falt unter das
Verbotsrecht des Markeninhabers. Nicht erfasst wird dagegen der blosse, nicht auf den
Zweck des Anbietens oder |nverkehrbringens ausgerichtete Besitz von Waren, die mit
einem in den Schutzumfang der Marke fallenden Kennzeichen versehen sind. Wie das
Anbringen von Kennzeichen auf Waren oder Verpackungen (Art. 13 Abs. 2 lit.aMSchG)
Ist auch das Lagern von Waren zum Weck des Anbietens oder Inverkehrbringens eine reine
V orbereitungshandlung. Beide Tatbesténde sollen dem Markeninhaber erméglichen,
frihzeitig gegen drohende V erletzungen vorzugehen, was in beiden Fallen zu einer
Vorverlagerung des Markenschutzes fiihrt (Thouvenin/Dorigo, a.a.O., Art. 133 MSchG N
72; Willi, aa.O., Art. 13 MSchG N 31). Wie die Klagerin zutreffend bemerkt, wird die
Beklagte nicht ernsthaft behaupten wollen, sie habe markenverletzende Ware in die
Schweiz eingefuhrt und in ithrem Lager in der eigens fur den Vertrieb in der Schweiz
gegrindeten Zweigniederlassung in Widnau gehalten, ohne die Ware in der Schweiz
vertreiben zu wollen (act. 42 Rz 70). Deshalb ist auch tber die gelagerten (besessenen)
Waren Auskunft zu erteilen. Daferner auch die Ein-, Aus- und Durchfthr dem
Markeninhaber vorbehalten ist (Art. 13 Abs. 2 lit. d MSchG), ist auch die Bestellung
solcher Waren — insbesondere, aber nicht nur zwecks Weltervertriebs (vgl. Art. 13 Abs.
2bis MSchG) — unzul&ssig. Nach dem Gesagten schliesslich ist umso mehr auch die
Herstellung markenrechtsverletzender Waren verboten. Entsprechend ist von der Beklagten
Auskunft auch Uber die Bestellung und Herstellung solcher Waren zu erteilen.

E.6.8

Im Ergebnisist somit festzuhalten, dass die im Informationsbegehren in Ziffer 1 verlangte
Rechnungslegung und zudem diein lit. avon Ziffer 1 des klagerischen Rechtsbegehrens
gestellten Antréage beziiglich Vorlage von "Offerten” bzw. Auskunft Uber "V erkaufspreise”
sowie die ganze lit. b abzuweisen ist, im Ubrigen aber das klagerische
Informationsbegehren gutzuheissen ist.

E.7

Die Klé&gerin beantragt die Anordnung von V ollstreckungsmassnahmen und zwar die
Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall sowie eine
Ordnungsbusse von CHF 1'000.00 fir jeden Tag der Nichterfillung.

E.71

Auf Antrag der obsiegenden Partei kann das urteilende Gericht V ollstreckungsmassnahmen
anordnen (Art. 236 Abs. 3 ZPO). Lautet der Entscheid auf eine Verpflichtung zu einem Tun
(hier die Ertellung von Auskinften und Herausgabe von Belegen), kann das Gericht
namentlich eine Strafandrohung nach Art. 292 StGB oder eine Ordnungsbusse bis CHF
1'000.00 fir jeden Tag der Nichterfullung anordnen (vgl. Art. 343 Abs. 1 lit. aund ¢ ZPO).



Fur die Androhung eines solchen indirekten Zwangesist nicht erforderlich, dass die
obsiegende Partei Anhaltspunkte fir die Nichterfullung der Anordnung im Entscheid
glaubhaft macht. Es gentigt, wenn der unterliegenden Partei im Dispositiv des Entscheids
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wird (Weber/Oberhammer, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar

Schwei zerische Zivilprozessordnung, 3. A. 2021, Art. 236 ZPO N 18). Welche
Vollstreckungsmassnahmen im Einzelfall zur Anwendung gelangen, entscheidet das
Gericht von Amtes wegen und nach eigenem Ermessen. Es hat die zur Durchsetzung
wirksamste Anordnung zu wahlen. Es hat dabei den Grundsatz der Verhaltnisméassigkeit zu
beachten (Zindi, Basler Kommentar, a.a.O., Art. 343 ZPO N 4 m.w.H.).

E.7.2

Eine Strafandrohung nach Art. 292 StGB ist auch gegentiber Personen mit Sitz bzw.
Wohnsitz im Ausland zulassig und stellt mithin keine Verletzung des
Territorialitétsprinzips dar (vgl. Urteil des Obergerichts des Kantons Zug BZ 2020 28 vom
14. Juli 2020 E. 1.3.4; Kolz, Die Zwangsvollstreckung von Unterlassungspflichten im
schwei zerischen Zivilprozessrecht unter Berticksichtigung ausgewahlter kantonal er
Verfahrensgesetze und des Entwurfs fir eine Schwei zerische Zivil prozessordnung, 2007,
Rz 307, mit Hinweisen). Entsprechend ist die Verpflichtung der Beklagten zur
Auskunftserteilung i.S.v. Art. 343 Abs. 1 lit. aZPO antragsgemass mit einer Androhung
gemass Art. 292 StGB zu verbinden. Obwohl von der Kl&gerin beantragt, ist diese
Strafandrohung indessen nicht zusétzlich mit der Androhung einer Ordnungsbusse zu
verbinden. Abgesehen davon, dass die Kombination von Ordnungsbusse und
Ungehorsamsstrafe grundsétzlich nicht sinnvoll erscheint (vgl. Kellerhals, Berner
Kommentar, 2012, Art. 343 ZPO N 10; Staehelin, in: Sutter-
Somm/Hasenbohler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 3. A. 2016, Art. 343 ZPO N 11; Zindli, aa.O., Art. 343 ZPON 4
m.H.), ist eine solche doppelte Vol lstreckungsmassnahme bei der erstmaligen Anordnung
auch nur in ganz besonderen Fallen verh@ltnismassig. Vorliegend ist ein solches Vorgehen
jedenfalls nicht angezeigt, zumal sich die Beklagte bislang nie Uber Gerichtsurteile
hinweggesetzt hat. Der vorlaufige Verzicht auf weitergehende V ollstreckungsmassnahmen
schliesst jedoch nicht aus, dass solche nétigenfalls zu einem spateren Zeitpunkt noch
angeordnet werden kénnten.

E.73

Ordnet das urteilende Gericht direkte Vollstreckungsmassnahmen an, so hat es der
unterliegenden Partei elne angemessene Frist zur Erfullung der angeordneten Verpflichtung
anzusetzen (vgl. vorne E. 7.1). Im vorliegenden Fall sind 60 Tage ab Rechtskraft
angemessen.

E.8

Vorliegend handelt es sich um ein Teilurteil und damit um einen Endentscheid (tiber den
entschiedenen Teil) im Sinne von Art. 104 Abs. 1 ZPO. Gestlitzt auf diese Bestimmung
waére daher in der Regel Uber die Prozesskosten zu entscheiden. Da der Prozess mit dem
vorliegenden Teilurteil indes noch nicht abgeschlossen ist, rechtfertigt es sich, von dieser
Regel abzuweichen und Uber die Prozesskosten erst im das vorliegende Verfahren endglltig
abschliessenden Endentscheid zu befinden.



E.9

Das Urteil Uber den Hilfsanspruch auf Auskunftserteilung ist ein selbstandiger
Teilentscheid im Sinne von Art. 91 lit. aBGG (Urteil des Bundesgerichts 4A _269/2017
vom 20. Dezember 2017 E. 1.2, nicht publiziert in: BGE 144 111 43). Da das Obergericht
des Kantons Zug als einzige Instanz urteilt, gilt keine Streitwertgrenze (Art. 74 Abs. 2 lit. b
BGG).

E. 10

Dieses Teilurteil ist dem Institut fir Geistiges Eigentum (IGE) mitzuteilen (Art. 54
MSchG).
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