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Erwagungen

E. 18

Januar (recte: Februar) 2016 behauptet, die Beklagte sei ausschliesslich mit aus
Deutschland bezogenen Produkten beliefert worden (act. 10 S. 6; act. 12/17). Bei dem als
"A. n" bekannten Behandlungsprozess handle es sich um den Behandlungsprozess mit
Produkten des Unternehmens A. ... GmbH. Die Beklagte habe mit diesem
Unternehmen einen Markenlizenzvertrag abgeschlos- sen, womit sie keinesfalls unlauter
handle, wenn sie die Produkte vertreibe und als Original bezeichne. Vielmehr vertreibe sie
tatsachlich den bei einer Vielzahl von renommierten Mdbelhéusern als"A. n"
bekannten Behandlungsprozess (act. 10 S. 9). Abklarungen der A. ... GmbH hétten
ergeben, dass die Kl&ge- rin der Beklagten schon vor dem 31. Dezember 2015
vertragswidrig andere Pro- dukte geliefert habe, was durch die Kl&gerin bestatigt worden
sei (act. 10 S. 9). Estreffe nicht zu, dass die Beklagte von sich aus Kunden kontaktiert habe,
sie habe lediglich auf Anfragen reagiert. Sodann werde bestritten, dass die Beklagte nicht
ihren vollstandigen Firmennamen gebrauche. Die Beklagte gebrauche ausnahms- |os den
vollstéandigen Firmennamen (act. 10 S. 11). Den Firmenkern "A. " verwende die
Beklagte sei 1997 mit ausdrticklicher Zustimmung der Klagerin (act. 10 S. 12). Es sel die
Kl&gerin gewesen, die Herrn C. im Jahr 1997 an- gefragt habe, ob er Interesse habe,
Produkte der ... GmbH zu vertreiben (act. 10 S. 14).

- 14 - Der Beklagten seien sodann keine Produkte bekannt, welche einen mit den Pro-
dukten der FirmaA. ... GmbH vergleichbaren Fleckenschutz béten. Die Kl&gerin sel
von der Wirksamkeit dieser Produkte offensichtlich auch Uberzeugt gewesen und habe diese
wahrend einer sehr langen Dauer vertrieben. Ein ver- gleichbares Produkt werde von der
Klé&gerin auch nicht genannt (act. 23 S. 4 Rz. 4). Es sei zutreffend, dass die A.
GmbH ihre Produkte von einer Dritt- firma herstellen lasse. Diese wirden jedoch nach
ihren Vorgaben hergestellt und ausschliesslich an diese geliefert (act. 23 S. 5 Rz. 8; act.
24/38). Sodann sei der Beklagten nie die vertragliche Berechtigung erteilt worden, die
Bezeichnung "A. " inihrer Firmafuhren zu dirfen, daher kdnne auch keine
vertragliche Berechtigung widerrufen werden (act. 23 S. 5 Rz. 12). Die Beziehung zur

A. ... GmbH sei sehr wohl wesentlich, werde doch letztlich um eine Bezeichnung und
ein Produkt gestritten, welche von diesem Unternehmen stamme (act. 23 S. 6 Rz. 16).
Schliesslich habe die Klagerin nicht unmittelbar nach Auflésung der Zu- sammenarbeit der
Parteien die Beklagte aufgefordert, die Bezeichnung "A. " nicht mehr in ihrem
Firmennamen zu verwenden, vielmehr sei sie erst aktiv ge- worden, als die Umfirmierung
in"A. Schweiz GmbH" erfolgt sei. Die Beklag- te habe aber auch in der
Stellungnahme nicht geltend gemacht, dass ihre Rechte durch die Verwendung des neuen
Firmenzusatzes " Schweiz" verletzt wirden (act. 23 S. 6 Rz. 13). Die Beklagte verwende die
Marke zur Bezeichnung ihrer Produkte. Inwiefern dies einen firmenméassigen Gebrauch



darstellen sollte, sei nicht ersichtlich. Es sei lediglich zutreffend, dass die
kennzeichnungsstarken Ele- mente der Marke und der Firmenname identisch seien. Die
Kl&gerin verhalte sich rechtsmissbrauchlich, wenn sie die Marke in Kenntnis der damit
einhergehenden Verwechslungsgefahr abgetreten habe, um sich nun auf ebendiese
Verwechs- lungsgefahr zu berufen (act. 23 S. 12 Rz. 38f.). Die Kl&gerin lege keinerlei
Bewel- sevor, dass sie an der Entwicklung des Zeichens, welches den Namen einer an-
deren Firma enthdlt, beteiligt gewesen sei (act. 23 S. 7 Rz. 18). Mit der aus- schliesslichen
Verwendung dieses auf die FirmaA. ... GmbH eingetragenen Zeichens fir die
Bezeichnung der an die Klagerin gelieferten Produkte sei klar gewesen, dass zwischen den
Parteien mit A. Fleckenschutzprodukten die- jenigen der FirmaA. ... gemeint
gewesen seien. Die Produkte seien eben-

- 15 - falls mit einer Garantieurkunde mit dem Zeichen A. ... GmbH geliefert, wel-
che auf den Rechnungen jeweils auch erwahnt werde, Im bisherigen Internetauf- tritt habe
die Klé&gerin ihre Produkte mit Zertifikaten, welche auf die FirmaA. ... GmbH
ausgestellt worden seien. Ferner seien die Garantieleistungen auch Uber diese Firma
abgerechnet worden (act. 23 S. 7 Rz. 19). Die konstante Ver- wendung des L ogos der Firma
A. ... GmbH bereits auf der ersten Rechnung (act. 12/15) lasse keine Zweifel dartiber
zu, dass nur deren Produkte verwendet worden seien . Auch die Verwendung dessel ben
Logos auf der Dokumentation "A. Organisation” lasse keinen anderen Rickschluss
zu (act. 23 S. 8 Rz. 20). Offensichtlich falsch sai, dass es egal sei, was fur ein
Fleckenschutzpro- dukt bei der Behandlung eingesetzt werde. Mit der Verwendung einer
Marke wer- de dem Kunden gerade mitgeteilt, dass er ein Produkt mit speziellen
Eigenschaf- ten erhalte, welches sich von anderen im Handel erhdtlichen Produkten unter-
scheide (act. 23 S. 8 Rz. 22). Es mussten alle gefahrlichen Produkte eingetragen werden,
auch wenn diese dhnliche Inhaltsstoffe wie bereits eingetragene Produkte enthalten wirden.
Die Klagerin lege denn auch keine Bestatigung fir die Behauptung vor, dass kein Ein- trag
notwendig sei. Die Untersuchungen des Kantonalen Labors des Kantons ZU- rich kénnten
weder das Datenblatt noch den Registereintrag ersetzen (act. 23 S. 9 Rz. 25 ff.). Es sl der
Beklagten Anfangs Jahr nicht erlaubt gewesen, die da- zumal weder getesteten noch
eingetragenen Produkte unbekannter Herkunft zu verwenden. Daher sei die Kl&gerin (recte:
Beklagte) gezwungen gewesen, die bisher verwendeten Produkte direkt bei der Herstellerin
zu beziehen (act. 23 S. 10 Rz. 30). Zur Zusammenarbeit fuhrt die Beklagte aus, die erste
Rechnung an die Beklagte sei von der Klagerin im Juni 1997 ausgestellt worden (act.
12/15), der Entwurf des Alleinvertriebsvertrages jedoch erst im Jahre 1999 erstellt worden.
Die Zusam- menarbeit habe somit nicht mit dem Entwurf des Alleinvertriebsvertrages
begon- nen (act. 23 S. 10 Rz. 31). Die Beklagte gebrauche kein fremdes Zeichen, sondern
eineihr gewdhrte Mar- kenlizenz. Sie verwende weiterhin dieselben
Fleckenschutzprodukte, die sie seit

- 16 - beinahe 20 Jahren verwende; es liege keine Tauschung vor (act. 10 S. 18). Die
Beklagte habe sowohl hinsichtlich des Firmennamens als auch des Namens &i- nen
geschitzten Besitzesstand, der unlauteres Verhalten ausschliesse (act. 10 S. 18 Ziff. 19). Es
treffe zwar zu, dass die unrechtmassige Verwendung einer Fir- ma oder eines Namens zu
einer Marktverwirrung fuhren konne. Die Kl&gerin habe jedoch der Verwendung des
Firmenkerns und Namens "A. " wahrend beina- he 20 Jahren zugestimmt. Die
Beklagte beute nicht im geringsten den Ruf der Kl&gerin aus; sie verwende ihren selbst
aufgebauten Ruf und ihre lizenzierte Mar- ke (act. 10 S. 19 Ziff. 20). 5.2.4. Rechtliches



Gemass Art. 951 OR (in der seit 1. Juli 2016 geltenden Fassung, die hinsichtlich der Firma
der GmbH zu keinen Anderungen fuhrt; vgl. auch Art. 1 Abs. 2 der
Ubergangsbestimmungen, AS 2016,1507) muss sich die jiingere Firmavon der
prioritétsalteren "deutlich” unterscheiden. Ob diese Anforderung im Einzelfall er- fullt wird,
ist aufgrund des Gesamteindrucks zu entscheiden, den zwel Firmen beim Publikum
hinterlassen. Je néher sich die Kundenkreise sind, desto schneller ist Verwechslungsgefahr
zu bejahen (BGE 118 11 322 E. 1; ROLAND VON BUREN, EUGEN MARBACH,
PATRIK DUCREY, Immaterial- und Wettbewerbsrecht, 3. Auflage, Bern 2008, Rz. 790
ff.). Der Begriff der Verwechslungsgefahr ist fir das gesamte K ennzeichenrecht ein-
heitlich zu umschreiben. Die Gefahr der V erwechslung bedeutet, dass ein Kenn- zeichen im
Schutzbereich, den ihm das Firmen-, Namens-, Marken- oder Wett- bewerbsrecht verleiht,
durch gleiche oder dhnliche Zeichen in seiner Funktion der Individualisierung bestimmter
Personen oder Gegensténde gefahrdet wird. Dabei kdnnen schlechter berechtigte, gleiche
oder dhnliche Zeichen Fehlzurechnungen derart verursachen, dass die Adressaten die mit
ihnen gekennzeichneten Perso- nen oder Gegenstéande fir jene halten, die mit den besser
berechtigten Zeichen individualisiert werden (unmittelbare V erwechslungsgefahr), oder die
schlechter berechtigten Zeichen kénnen eine mittelbare Verwechslungsgefahr schaffen, in-
dem die Adressaten zwar die Unterschiede der Zeichen wahrnehmen, aber auf- grund der
Ahnlichkeit falsche Zusammenhange vermuten (BGE 128 111 146 E. 2a).

- 17 - Die Zeichenverwechsel barkeit — das heisst die Identitdt oder Ahnlichkeit der Zei-
chen hinsichtlich Wortlaut, Form oder Bild —ist als Voraussetzung fur die Ver-
wechselbarkeit stets erforderlich, aber nicht ausreichend. Denn massgebend ist, ob aufgrund
der Ahnlichkeit Fehlzurechnungen zu befuirchten sind, welche die besser berechtigten
Zeichen in ihrer Individualisierungsfunktion gefahrden. Dabel hangt die Gefahr von
Fehlzurechnungen von den Umsténden ab, unter denen die Adressaten die Zeichen
wahrnehmen, und von der Art, wie sie die Zeichen ver- stehen und in Erinnerung behalten
(BGE 127 111 160 E. 24). Im Gedéachtnis blei- ben namentlich die prégenden
Firmenbestandteile haften, die durch ihre Originali- téat und Besonderheit, aber auch durch
ihre Stellung innerhalb der Firma oder durch ihren Sinn oder Klang hervorstechen, wie
FantasiewOrter oder Personen- namen (BGE 127 111 160 E. 2b/cc). Unterscheiden sich zwei
Firmen in ihren pr& genden Bestandteilen nicht hinreichend, gentigen beschreibende
Zusétze, die le- diglich die Rechtsform oder auf den Tétigkeitsbereich des Unternehmens
hinwei- sen, in der Regel nicht, um die Verwechslungsgefahr zu bannen (BGE 100 |1 224 E.
3; zum Ganzen: Urtell des Bundesgerichts vom 16. Juli 2002 [4C.165/2001] E. 1.1; Urtell
des Bundesgerichts vom 5. Mérz 2012 [4A_669/2011]). Gleich anderen Rechten kdnnen
Abwehranspriche aus Firmen- und Wettbe- werbsrecht untergehen, wenn sie zu spét
geltend gemacht werden. Dies darf aber nicht leichthin angenommen werden. Die
Verwirkung setzt voraus, dass der Be- rechtigte die Verletzung seiner Rechte durch
Mitgebrauch eines gleichen oder &hnlichen Kennzeichens wahrend |angerer Zeit
widerspruchslos geduldet und der Verletzer inzwischen am Zeichen einen eigenen
wertvollen Besitzstand erworben hat (BGE 117 |1 575 E. 4a). Im Unterschied zur Marke
erfasst der firmenrechtliche Abwehranspruch indessen nicht jegliche Verwendung als
Kennzeichen, sondern nur den firmen- oder na- mensméssigen Gebrauch (BGE 107 |1
356/362; BGE 127 111 160). Bel sonstigen Verletzungen (Verwendung eines

verwechsel baren Zeichens zur Kennzeichnung von Waren, in Prospekten, Reklamen,
Plakaten usw.) gelangt das UWG zur An- wendung. Erganzend zum Firmenrecht kann die
Firma auch durch das Namens- recht des ZGB geschiitzt werden, jedoch kommt dieses



lediglich subsidiar zum

- 18 - Firmenrecht zur Anwendung (RENE ERNST, Die vorsorglichen Massnahmen im
Wettbewerbs- und Immaterialgiterrecht, Diss. Zurich 1991, S. 73). Gegen den Gebrauch
von Namen as Domainnamen, welcher zumindest von einem Teil der Lehre nicht als
firmenmassiger Gebrauch qualifiziert wird, steht das Namensrecht im Vordergrund
(Hilty/Arpagaus [Hrsg.], Basler Kommentar zum Bundesgesetz Gber den unlauteren
Wettbewerb, Basel 2013, RETO ARPAGAUS, Art. 3 Abs. 1 lit. d N 168). Domains kommt
aber nur dann Kennzeichenqualitét im eigentlichen Sinne zu, wenn sie an vorbestehende
Kennzeichen (Marke, Firma, Name, Herkunftsan- gaben) ankniipfen (ROLAND VON
BUREN/EUGEN MARBACH/PATRIK DUCREY, Immate- rial- und Wettbewerbsrecht,
aa0., Rz. 546 ff.). Der Inhaber dterer Marken-, Fir- men- oder Namensrechte kann
bessere Rechte haben, in welchem Fall der Do- mainname ungeachtet der zeitlichen
Registrierungsprioritét zu Ubertragen oder zu ldschen ist (ROLAND VON
BUREN/EUGEN MARBACH/PATRIK DUCREY, Immaterial- und Wettbewerbsrecht,
aa0, Rz. 821). Gemass Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG handelt unlauter, wer Massnahmen trifft,
die ge- eignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Ge-
schéftsbetrieb eines anderen herbeizufiihren. Fir die Anwendung von Art. 3 Abs. 1 1it. d
UWG gentgt das Vorliegen einer objektiven Verwechslungsgefahr. Beim
lauterkeitsrechtlichen Schutz ist der Grundsatz der Gebrauchsprioritét massgebend. Die
Bestimmung ist auch anwendbar, wenn ein Zeichen als Marke gar nicht eingetragen ist (und
markenrechtlich damit auch nicht geschtitzt), sich aber im Markt als Zeichen durchgesetzt
und eine hohe Verkehrsgeltung erlangt hat (ROLAND VON BUREN/EUGEN
MARBACH/PATRIK DUCREY, a.a.0O., Rz. 1136 ff.) Neben registrierten Kennzeichen
(Marken, Firmen, Domains etc.) geniessen unter gewissen Voraussetzungen auch nicht
registrierte Kennzeichen rechtlichen Schutz. Kollisionen zwischen verschiedenen
Kennzeichen, so namentlich zwi- schen Namens-, Firmen- und Markenrechten, lassen sich
nicht schematisch ent- scheiden: es gilt, die gegenseitigen Interessen abzuwagen und einem
maoglichst gerechten Ausgleich zuzufiihren. Insbesondere gibt es kein Primat der Marke
(BGE 125 111 91; ROLAND VON BUREN/EUGEN MARBACH/PATRIK DUCREY,
Immaterial-

- 19 - und Wettbewerbsrecht, 3. Auflage, Bern 2008, Rz. 546 ff.; RETO ARPAGAUS,
aaO., Art. 3ADbs. 11it. d N 227). Als prioritatsdlter gelten trotz fehlender Registrierung im
Sinne eines Ausnahme- tatbestands auch digjenigen Zeichen, die im Zeitpunkt der
Hinterlegung der kon- kurrierenden Marke in der Schweiz bereits notorisch bekannt waren
(Art. 3 Abs. 3lit. b Markenschutzgesetz [M SchG]). Damit ein Zeichen a's notorisch
bekannt ak- zeptiert werden kann, muss es bei Handlern und/oder Abnehmern tiber eine
tberdurchschnittliche Bekanntheit verfiigen (BGE 130 |11 267; ROLAND VON BU-
REN/EUGEN MARBACH/PATRIK DUCREY, aa0., Rz. 630 ff.). In Bezug auf die Zei-
chendhnlichkeit ist der Gesamteindruck entscheidend. Bei kombinierten Marken ist dieser
im Einzelfall zu ermitteln. Massgebend sind die das Erinnerungsbild préagende Elemente
(BGE 128 111 441). Oft ist dies das Wortelement, weil dassel- be —im Unterschied zu
Bildern — gleichzeitig auch im direkten Kundengesprach verwendet wird; ROLAND VON
BUREN/EUGEN MARBACH/PATRIK DUCREY, a.a.0., Rz. 655). Der Markeninhaber
kann Dritten nicht verbieten, ein bereits vor der Hinterlegung gebrauchtes Zeichenim
bisherigen Umfang weiter zu gebrauchen (Art. 14 Abs. 1 MSchG; ROLAND VON
BUREN/EUGEN MARBACH/PATRIK DUCREY, aa.0., Rz. 721).



- 20 - 5.2.5. Wiirdigung 5.2.5.1. Unbestrittenermassen kommt der Kl&gerin
Eintragungsprioritét in Bezug auf Ihre Firma zu und handelt es sich bei den beiden
Unternehmen um direkte Konkurrentinnen. Die Firma der Kl&gerin setzt sich aus den zwel
englischen Be- griffen™..." und "..." zusammen. Dabel handelt es sich zwar nicht um eine
reine Phantasi ebezei chnung, an die besonders strenge Anforderungen an die Unter-
scheidbarkeit zu stellen sind, dennoch weist die Kombination eine hinreichende Originalitét
auf. Andere Firmen haben sich durch individualisierende Zusétze von dieser Firma
abzugrenzen. Die Firma der Beklagten Gbernimmt die Wortkombina- tion™..." und "..."
und erganzt sie lediglich um den Zusatz "Schweiz". Dabel han- delt es sich bloss um eine
Bezeichnung des Tétigkeitsgebiets, der ungeniigende Abgrenzungsfunktion zukommt. Aus
den eingereichten Belegen geht denn auch hervor, dass es zu V erwechslungen gekommen
ist (vgl. act. 3/7/1, 3/7/2 und 3/7/5). Daran vermag der Einwand der Beklagten — sie habe
einen wertvollen Be- sitzstand erworben — nichts zu &ndern: Die Beklagte wurde im Februar
2016 um- firmiert, nachdem Ende Januar 2016 die Zusammenarbeit zwischen den Parteien
beendet worden war. Die Kl&gerin hat somit rechtzeitig gegen die Umfirmierung protestiert.
Im Ubrigen geht der Einwand der Beklagten fehl, indem sie die Erlan- gung eines
wertvollen Besitzstandes damit zu begrinden versucht, die Beklagte habe schon seit dem
26. Juni 2012 die Firma"A. Zentralschweiz GmbH" gefuhrt und am 28. Februar 2013
seien samtlichen Aktiven und Passiven der Ein- zelfirmaA. (Zentralschweiz)

C. —dieam 19. Februar 1999 im Han- delsregister eingetragen worden war — auf die
Beklagte Ubertragen worden. Dies mag zwar zutreffen. In beiden Fallen lag aber deutlichere
Unterscheidbarkeit vor, bel der Einzelfirma durch den Namen "C. " und bei der
GmbH durch den Zusatz "Zentralschweiz". Diese Bezeichnung flihrte zu einer gewissen
Individuali- sierung gegenuiber dem Zusatz "Schweiz". Eine Einwilligung der Kl&gerin zum

beklagtischen Gebrauch der Firma"A. Schweiz GmbH" liegt nicht vor. Zu-
sammenfassend ist somit festzuhalten, dass die Kl&gerin glaubhaft gemacht hat, dass die
Beklagte durch die Umfirmierung in "A. Schweiz GmbH" eine Ver-

- 21 - wechslungsgefahr zur Firma der Klagerin geschaffen hat und weiterhin schafft und
somit Art. 951 OR verletzt. 5.2.5.2. Soweit die Klagerin sich auf den Standpunkt stellt, die
Beklagte verwende fur sich selbst oder zur Individualisierung ihres Unternehmens den
Begriff "A. "(act. 1S. 7, act. 17 S. 18 Rz. 40), so ist dem zu entgegnen, dass aus den
zitierten Beilagen hervorgeht, dass die Beklagte in jeder E-Mail sehr wohl ihre Firma
gebraucht und selbst bei der Sunrise E-Mailadresse der Absender "A. Schweiz
GmbH" erscheint (act. 3/7/1-5). Nicht entscheidend ist, dassim Februar 2016 noch als
Absender bei der E-Mailadresse "A. " erschien (vgl. act. 3/7/5), da dies heute nicht
mehr der Fall ist. Es kann der Beklagten kein Vor- wurf gemacht werden, wenn sie die
Bezeichnung "A. " im Sinne einer Ab- kiirzung verwendet, solange sie gleichzeitig
stetsihre korrekte Firma angibt. Im Ubrigen kiirzte auch die Klagerinin ihren
Rechtsschriften die A. ... GmbH mit "A. Deutschland” ab. Es bestehen keine
Anhaltspunkte daftir, dass sich die Beklagte selbst — ohne zumindest einmalige
Verwendung ihrer Firma"A. Schweiz GmbH" — nur mit "A. " bezeichnet. Es
kann somit nicht davon gesprochen werden, die Beklagte beniitze das Zeichen "A. "
zur Indi- vidualisierung ihres Unternehmens und schaffe dadurch eine V erwechslungsge-
fahr. Sowelt die Kl&gerin der Beklagten weiter vorwirft, die Beklagte verwende die ein-
getragene Marke "A. ... (fig.)" zur Individualisierung ihres Unternehmens (act. 17 S.
15 Rz. 32), ist ihr zwar zuzustimmen, dass es durch Verwendung die- ser Marke zu
Verwechslungen mit der klagerischen Firma bzw. dem Unterneh- men kommen kann




(beispielsweise durch besonders prégnante Darstellung der Marke auf der Internetseite, im
geschéftlichen Verkehr oder in der Werbung). Das Rechtsbegehren Ziff. 2 ist sehr welit
gefasst (vgl. DAVID RUETSCHI/SIMON ROTH, in: Basler Kommentar zum
Bundesgesetz Uber den unlauteren Wettbewerb, Hil- ty/Arpagaus (Hrsg.), Basel 2013, Art.
9 N 30). Dem Rechtsbegehren Ziff. 2 kann nicht explizit entnommen werden, dass der
Beklagten die Verwendung der einge- tragenen Marke verboten werden soll oder wie diese
zu Positionieren wére, um den Forderungen der Kl&gerin gerecht zu werden, obwohl die
Kl&gerin Kenntnis

- 22 - vom Markennutzungsvertrag der Beklagten mit der A. ... GmbH hatte. Das
Rechtsbegehren Ziff. 3.2 ist geméss kl&gerischer Darstellung jedenfalls al's Even- tualantrag
zu Ziffer 3.1 zu verstehen, worin es aber nur um die Bezeichnung der Produkte und
Dienstleistungen geht und nicht um die Verwendung zur Individuali- sierung des
Unternehmens. Insofern erweist sich das klégerische Rechtsbegeh- ren Ziff. 2 alszu
unbestimmt verfasst, weshalb es schon aus diesem Grund ab- zuweisen wére. Ohnehin steht
—wie noch zu zeigen sein wird — der Beklagten das Nutzungsrecht an der Marke "A.

... (fig.)" zu (dazu sogleich). Indem sie diese Marke bloss gebraucht, konnte ihr
grundsétzlich kein unlauteres Verhalten vorgeworfen wer- den. Unlautere Verhaltensweisen
Im Zusammenhang mit der eingetragenen Mar- ke zur Individualisierung ihres
Unternehmens (beispiel sweise in Bezug auf Positi- onierung, Grdsse etc.) wurden von der
Klagerin im Ubrigen nicht einmal behaup- tet. 5.2.5.3. Der Domainname

"A. -schweiz.ch" ist mit der (geanderten) Firmader Beklagten identisch, womit ihm
Kennzeichenqualitat zukommt. Hinsichtlich Verwechselbarkeit kann auf die Ausfihrungen
hiervor verwiesen werden. Der Wortbestandteil Schweiz ist al's schwach zu werten und es
fehlt an der deutlichen Unterscheidbarkeit zur Firma der Kl&gerin. Die Klagerin legt
glaubhaft dar, dass die Beklagte durch Verwendung der Domain "A. -schweiz.ch”
Verwechsun- gen mit dem Geschéftsbetrieb der Klagerin herbeigefihrt hat, was aus den
einge- reichten Belegen hervor geht. So gingen E-Mails an die Beklagte, die eigentlich an
die Kl&gerin gerichtet waren. Der Domainname "A. -schweiz.ch" ist zwar auf die

A. ... GmbH registriert. Indes geht aus der Aufmachung der Websei- te ohne weiteres
hervor, dass die Beklagte den Domainnamen fir sich verwendet. Dies wird von der
Beklagten auch nicht in Abrede gestellt. Zusammenfassend ist somit festzuhalten, dass die
Kl&gerin glaubhaft gemacht hat, dass die Beklagte durch Verwendung des Domainnamens
"A. -schweiz.ch" eine Verwechslung mit dem Geschéftsbetrieb der Klagerin
geschaffen hat und weiterhin schafft und sich somit unlauter i.S.v. Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG
verhalt.

- 23 - Soweit die Klagerin sodann in ihren Rechtsschriften das Verhalten der Beklagten
anprangert, beispielsweise sich als "Original seit 20 Jahren" zu bezeichnen oder auf Kunden
der Kl&gerin zugegangen zu sein und behauptet zu haben, nur sie kdnne die

Original produkte anbieten, so finden diese Vorwuirfe im Rechtsbegeh- ren der Klagerin
keinen Niederschlag, weshalb auf diese Vorwirfe nicht weiter einzugehen ist. 5.2.5.4. Die
Kl&gerin rugt ferner eine unbefugte Namensanmassung i.S.v. Art. 29 Abs. 2 ZGB am
Zeichen "A. " durch die Beklagte. Nach Beendigung des konkludent abgeschl ossenen
Alleinvertriebsvertrags sei die Beklagte auch ihres Rechtes verlustig gegangen, das Zeichen
"A. " in Alleinstellung oder im Zu- sammenhang mit anderen Zeichen fur ihre
Produkte und Dienstleistungen ver- wenden zu durfen (act. 1 S. 13 ff., Rz. 27 ff.). Die
Beklagte erachtet unter Verweis auf den mit der A. ... GmbH abgeschl ossenen



Markenlizenzvertrag vom 6. Februar 2016 fur die Marke "A. ... (fig.)" Markenrecht
als anwendbar und beruft sich im Gbrigen auf Verwirkung bzw. Rechtsmissbrauch (act. 10
S. 16 f. Rz. 17; act. 23 S. 12 Rz. 39). Soweit sich die Kl&gerin auf den Standpunkt stellt, sie
habe die Marke "A. ... (fig.)" ohne rechtliche Verpflichtung an die A. ... GmbH
abgetreten, so mag dies zwar zutreffen. Es @ndert jedoch nichts daran, dass im heutigen
Zeit- punkt die A. ... GmbH mit Zustimmung der Kl&gerin Inhaberin der genann- ten
Marke ist. Grinde, wieso das nicht registrierte Zeichen "A. " unter diesen Umstanden
der — notabene von der Klagerin (!) — eingetragenen Marke vorgehen soll, sind nicht
ersichtlich. Wem die A. ... GmbH in der Folge die Nutzungs- rechte Ubertragt, ist ihr
Uberlassen. Der Klagerin gelingt es jedenfalls nicht, glaub- haft zu machen, dass die
Beklagte durch Verwendung der Marke "A. ... (fig.)" sich den Namen der Klagerin
anmassen soll, benutzt die Beklagte die Mar- ke doch gestiitzt auf eine vertragliche
Abmachung mit der A. ... GmbH. Eine Verletzung von Art. 29 Abs. 2 ZGB liegt nicht
vor. Die Beklagte verhdlt sich aus den dargelegten Griinden auch nicht unlauter.

- 24 - Die Klagerin beantragt generell, es sei der Beklagten die Fuhrung des Zeichens

"A. " alein oder im Zusammenhang mit weiteren Zeichen fur ihre Produkte und
Dienstleistungen zu verbieten. Dem kann nicht gefolgt werden. Esist sich im vorliegenden
Fall die ganze Geschichte vor Augen zu halten: Wie gezeigt hat die Klagerin die Marke
"A. ... (fig.)" selbst im Markenregister eingetragen und in der Folge an das deutsche
Unternehmen abgetreten. Die Beklagte nutzt diese Marke gestiitzt auf einen
Markenlizenzvertrag. Die beiden Parteien waren zudem durch einen Vertriebsvertrag
verbunden. Es handelt sich somit nicht um zwei vol- lig voneinander unabhangige
Unternehmen. Zwischen den Parteien und dem deutschen Unternehmen besteht seit Jahren
ein enges Verhadtnis. Ob nun die Kl&gerin in den vergangenen Jahren ausschliesslich
Produkte bei der A. ... GmbH bezogen hat, die Beklagte ausschliesslich mit solchen
Produkten beliefert hat, oder die A. ... GmbH nun neu auch den Behandlungsprozess
anbietet oder nicht, ist nicht von wesentlicher Bedeutung. Entscheidend ist vielmehr, dass
die Produkte mehrheitlich von der A. ... GmbH stammten, wobei diese sie von einem
Chemieunternehmen exklusiv fur sich herstellen liess und immer noch l&sst. Dies geht
sowohl aus der Verwendung der Garantieurkunden und der La- borberichte durch die
Klé&gerin a's auch aus den der Beklagten gegebenen Unter- lagen hervor, wo das Logo des
deutschen Unternehmens enthalten ist (vgl. act. 12/9, 12/11 und 12/12). Im Ubrigen hatte
die Kl&gerin der Beklagten mit Schreiben vom 18. Januar (recte: Februar) 2016 versichert,
bis Ende 2015 aus- schliesslich Produkte des deutschen Unternehmens geliefert zu haben
(act. act. 12/17). Es erscheint glaubhaft, dass die Kl&gerin nicht nur Produkte ver- trieb,
sondern eine Dienstleistung erbrachte. Dies andert aber nichts daran, dass sie die
Dienstleistung mehrheitlich mit Produkten der A. ... GmbH erbrachte. Insofern passt
die vorliegende Konstellation nicht zum klassischen Fall einer Na- mensanmassung. Eine
unbefugte Namensanmassung liegt vor, wenn die Kenn- zeichnungswirkung eines fremden
Namens fir eigene Zwecke missbraucht wird, das heisst, wenn der Anschein erweckt wird,
der fremde Name habe etwas mit dem neuen Namenstrager personlich oder mit seinem
Geschéaft zu tun oder es bestehe eine enge - personliche, ideelle, geistige oder geschéftliche
- Verbindung, diein Tat und Wahrheit fehlt oder gar nur aus Gegensétzen besteht. Eine
Beein-

- 25 - tréchtigung kann daher insbesondere auch darin liegen, dass ein Namenstrager durch
Gedankenverbindungen in nicht vorhandene Beziehungen hineingestellt wird, die er ablehnt



und vernuinftigerwei se auch ablehnen darf (BGE 128 [11 401 E. 5). Zwischen den Parteien
gibt es nun aber Verbindungen in der Vergangenheit, die sich nicht wegdiskutieren lassen.
Weder eine der Parteien des vorliegenden Strei- tes noch das deutsche Unternehmen haben
das Zeichen "A. " in der Schweiz schitzen lassen. Erst spater wurde die Marke

"A. ... (fig.)" im schweizerischen Markenregister eingetragen. Eine Kollision von
absoluten Rech- ten kann nicht isoliert Uber das Namensrecht gel 6st werden. Vielmehr hat
eine In- teressenabwagung zu erfolgen, wobel von der Gleichwertigkeit der Rechte aus-
zugehen ist und ein mdglichst gerechter Ausgleich gefunden werden muss (vgl. BGE 128
[11 358 E. 4.2.1 und E. 4.3.2). Zwar ist eine eingetragene Marke nicht per se
schiitzenswerter als ein nicht registriertes Zeichen, insbesondere, wenn diesesim
Geschéftsleben einen hohen Bekanntheitsgrad aufweist. Der Bekanntheitsgrad ist aber nicht
der Kl&gerin aleine zu verdanken: Die Kl&gerin hat sich in der Ver- gangenheit des
Zeichens"A. " bedient, ohne selbst speziell schopferisch té tig geworden zu sein,
handelt es sich bel der Kombination "A. " doch um ein eher kennzeichenschwaches
Zeichen, dasim ubrigen dem prégenden Element der deutschen Firma, von der die Produkte
—zumindest mehrheitlich — bezogen wurden, entspricht. Sodann steht fest, dass das
deutsche Unternehmen zumin- dest mitbeteiligt an der Entwicklung des Logos war. Vor
diesem Hintergrund er- schliesst sich nicht, inwiefern die Beklagte ihre Produkte und
Dienstleistungen nicht mit dem Zeichen "A. " bezeichnen dirfte, zumal sie Uber ein
vertragli- ches Nutzungsrecht an der Marke verfiigt. Der Kl&gerin gelingt es nicht, glaubhaft
zu machen, dass sich die Beklagte das Zeichen "A. " zur Bezeichnung ihrer Produkte
und Dienstleistungen ange- masst haben soll. Vielmehr verwendet sie dieses unabhangig
von der Klagerin gestiitzt auf einen Markenlizenzvertrag. Wenngleich damit eine gewisse
Ver- wechslungsgefahr einherzugehen vermag, hat sich die Klégerin dies selbst zuzu-
schreiben.

- 26 - Selbst wenn jedoch von einer besseren Berechtigung der Klagerin an der Wort-
kombination "A. " ausgegangen werden wiirde, spatestens mit Ubertragung der Marke
"A. ... (fig.)" an das deutsche Unternehmen hat die Kl&gerin ihr Einverstandnis erteilt,
dass das deutsche Unternehmen diese Marke gebrauchen darf. Darin wére eine Aufgabe der
alleinigen Berechtigung — sofern es eine solche denn je gegeben haben sollte, was zu
bezweifeln ist —am Zeichen "A. " in Alleinstellung oder in Kombination zu sehen,
zumal essich bel der Kombination "A. " um das wesentliche Element der Marke
handelt, das im Erinnerungs- bild der Adressaten verbleibt. Dem deutschen Unternehmen
war es unbenom- men, die Marke durch die Beklagte nutzen zu lassen. Entsprechend hat
auch die Aufgabe der alleinigen Berechtigung gegeniiber der A. ... GmbH eine Auf-
gabe des Alleingebrauchs gegenlber der Beklagten zur Folge. Andernfalls hétte die
Kl&gerin im damaligen Zeitpunkt das Wortzeichen "A. " 0.A. ebenfallsins
Markenregister eintragen lassen mussen. Dies st aber nicht geschehen. Sich nun auf
Namensschutz in Bezug auf das Zeichen "A. " im Allgemeinen oder in einer
erganzten Form zur Bezeichnung der Produkte und Dienstleistungen zu be- rufen, erstaunt
unter diesen Umstanden doch sehr und ware als treuwidrig zu werten. Jedenfalls ist das
Namens- oder Lauterkeitsrecht nicht dafiir da, Ver- sGumnisse in markenrechtlicher
Hinsicht nachholen zu kénnen, wirde dies doch das Markenrecht grundsétzlich in Frage
stellen. Damit liegt weder eine Verletzung von Art. 29 Abs. 2 ZGB noch unlauteres Ver-
halten i.S.v. Art. 2 UWG oder Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG vor. 5.2.5.5. Esist nicht ersichtlich,
was die Beklagte aus der Behauptung, die KI& gerin habe die verwendeten
Fleckenschutzprodukte nicht im " Produkteregister Chemikalien" eingetragen und sei ihrer



Meldepflicht nicht nachgekommen, ablei- ten will. Jedenfalls kdnnte sich die Klagerin
gleichwohl auf Firmen-, Namens- und Lauterkeitsrecht berufen, wéare doch eine alféllige
Verwechslungsgefahr nicht ge- bannt, solange die Produkte weiterhin — ob nun
erlaubterweise oder nicht —im Umlauf sind. Jedenfallsist die Frage der Zulassigkeit der
Beendigung des zwi- schen den Parteien vorliegenden Vertrags nicht Gegenstand des
vorliegenden Massnahmeverfahrens.

- 27 - 5.3. Nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil 5.3.1. Parteistandpunkte Die
Kl&gerin bringt vor, gerade im Falle von Verletzungen des Personlichkeits- rechts, wozu
Namensrechtsverletzungen gehdren wirden, kbnne eine immateriel- le Benachteiligung
gegeben sein und misse mit dem Eintritt eines nicht leicht wieder gut zu machenden
Nachteil ernsthaft gerechnet werden. Die Beklagte suggeriere dem Publikum mit ihrem
Verhaten einein Tat und Wahrheit nicht vor- handene Beziehung zur Kl&gerin, was
offensichtlich zu einer Marktverwirrung fuh- re. Es sal auch zu erwarten, dass der Klagerin
aufgrund der Verwechslungsgefahr weitere finanzielle Schaden durch das Entgehen von
Geschéften bzw. Verlieren von Kunden entstehen, die nachtraglich kaum erfasst oder
entschadigt werden konnten (act. 1 S. 17 f. act. 17 S. 22 Rz. 57). Die Klagerin fuhrt sodann
aus, sie habe unmittelbar nachdem ihr das rechtsverletzende Verhalten der Beklagten be-
kannt geworden sei, gehandelt und die Beklagte abgemahnt. Die Bedrohung sei aktuell und
akut (act. 1 S. 18 Rz. 41 ff.; act. 17 S. 23 Rz. 58). Die Beklagte hélt dagegen, die Kl&gerin
habe der Verwendung des Firmenkerns und Namens "A. " wahrend beinahe 20 Jahren
zugestimmt, daher sei ein erheblicher Nachtell klar zu verneinen. Der Beklagten entstiinden
jedoch durch ein Verbot, den beinahe wahrend 20 Jahren gebrauchten Firmenkern nicht
mehr benttzen zu durfen, tatsachlich ein kaum wieder gut zu machender Nachteil, weshalb
angesichts der im Firmen- und Namensrecht gebotenen grossen Zu- riickhaltung bel der
Anordnung von vorsorglichen Massnahmen von solchen klar abzusehen sai (act. 10 S. 19).
Besondere Umstande oder einen besonders schweren Schaden mache die Klagerin nicht
geltend. Die Nachteilsprognose sei umso mehr zu verneinen, als es der Klagerin
ausdrucklich untersagt sei, die Be- zeichnung "A. " fur ihre Produkte zu verwenden.
Von Dringlichkeit kbnne bei beinahe 20-jahrigen Duldens keine Rede sein (act. 10 S. 20;
act. 23S.3Rz. 1).

- 28 - 5.3.2. Rechtliches Unter einem Nachteil im Sinne von Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO ist
jede Beein- trachtigung zu verstehen, welche durch das inkriminierte Verhalten der
Beklagten verursacht wurde oder werden kann. Der Nachteil kann materieller oder
immateri- eller Natur sein. Wahrend es sich beim materiellen Nachteil in der Regel um
einen finanziellen Schaden handelt, geht es beim immateriellen Nachteil beispielsweise um
Ruf- oder Ansehensbeeintrachtigungen (ZURCHER, DIKE-Komm-ZPO, Art. 261 N 21f.).
Irrelevant ist, ob die Beeintrdchtigung am Ende des Verfahrens mit Geld entschadigt
werden kann (so zumindest die Botschaft ZPO, S. 7354). Ein drohender, nicht leicht wieder
gut zu machender Schaden kann durch Marktver- wirrung gegeben sein, beispielsweise
durch falsche Zuordnungen (JOHANN JAKOB ZURCHER, Der Einzelrichter am

Handel sgericht des Kantons Zirich: Einstweiliger und definitiver Rechtsschutz fur
immaterial guter- und wettbewerbsrechtliche An- spriiche im summarischen Verfahren,
Diss. Zurich 1998, S. 105 f.). In firmenrecht- lichen Auseinandersetzungen kann das
Drohen eines Nachteils oft vermutet wer- den, denn erscheinen Verwechslungen madglich,
sind auch finanzielle Einbussen (unterbliebene Geschaftsabschllisse) im Bereich des
Erwartbaren, Dies setzt al- lerdings ein Uberschneiden der potentiellen Kundensegmente



voraus (JOHANN JAKOB ZURCHER, a.a.0., S. 109.) Dringlichkeit, als Bestandteil der
Nachteilsprognose, muss ebenso gegeben sein. Sie wird dann bejaht, wenn der nicht leicht
wiedergutzumachende Nachteil nicht anders als durch den Erlass der vorsorglichen

M assnahme abgewendet werden kann (DAVID RUETSCHI/SIMON ROTH, in: Basler
Kommentar zum Bundesgesetz Uiber den unlauteren Wettbewerb, Hilty/Arpagaus (Hrsg.),
Vor Art. 9-13aUWG N 62). Wenn die klagende Partei ungebuhrlich lange mit der Stellung
eines Mass- nahmebegehrens zuwartet, kann dies unter Umstanden rechtsmissbrauchlich
sein und der Rechtsschutz kann verweigert werden bzw. die Gesuchstellerin hat einen
erhohten Erklarungsbedarf in der Nachteilsdiskussion (ZURCHER, DIKE-Komm- ZPO,
Art. 261 N 9).

- 29 - 5.3.3. Wirdigung Es erscheint glaubhaft, dass die materiellen Interessen der Kl&gerin
aufgrund des Verhaltens der Beklagten (Benutzung der Firma"A. Schweiz GmbH"
und des Domainnamens "A. -schweiz.ch") infolge der moglichen Fehlzurech- nungen
beei ntréchtigt werden. Es erscheint moglich, dass Kunden wegen der Verwechslung nicht
bei der Kl&gerin vorstellig werden, sondern sich irrtiimlicher- weise an die Beklagte
wenden. Ein damit verbundener Schaden l&sst sich spéter kaum nachweisen. Von einem
ungebthrlich langen Zuwarten mit Stellung des M assnahmebegehrens kann nicht
gesprochen werden. Die Beeintréachtigung ma- terieller Art ist gesamthaft nicht leicht
wieder gut zu machen. Hingegen wurde die angebliche Beeintréchtigung immaterieller Art
durch die Kl&gerin nicht gentigend substantiiert. In Bezug auf die weiteren Begehren (insb.
Verbot, das Zeichen "A. " in Al- leinstellung oder in Kombination mit anderen
Zeichen oder die Marke "A. ... (fig.)" zu benutzen) fiel die Hauptsacheprognose
negativ aus, weshalb sich die Nachteilsprognose eriibrigt. 5.4. Widergesuch Die Beklagte
beantragt eventualiter, es sai ihr die Fiihrung der bisherigen Firma"A. Zentralschweiz
GmbH" zu erlauben (act. 10 S. 2). Die Kl&gerin hat nicht verlangt, dass der Beklagten die
Fihrung der Firma"A. Zentralschweiz GmbH" zu verbieten sei. Sie fihrte denn auch
zutreffend aus, dies nicht verlan- gen zu kdnnen, da die Beklagte diese Firma nicht fuhre
(act. 17 S. 23 Ziff. 58). Die Beklagte macht einen eigenen Anspruch geltend, weshalb von
einem Wider- gesuch auszugehen ist. Ein solches ist im summarischen Verfahren
grundsétzlich zulassig. Das Erfordernis derselben Verfahrensart ist erfullt (Art. 224 Abs. 1
ZPO). Indes hat ein Widergesuch in einem vorsorglichen Massnahmeverfahren den An-
forderungen von Art. 261 ZPO zu geniigen. Vorliegend scheitert das Widergesuch bereits
an der Tatsache, dass die Beklagte keine Verletzung einesihr zustehen- den Anspruchs
behauptet, sondern vielmehr verlangt, dassihr ein zukinftiges

- 30 - Verhalten zu erlauben sai. Zu diesem Zweck sind vorsorgliche Massnahmen aber
nicht geschaffen. Vielmehr mangelt es an einem Rechtsschutzinteressei.S.v. Art. 59 Abs. 2
lit. aZPO. Auf das Widergesuch ist nicht einzutreten. 5.5. Zu treffende Anordnungen Fur
die Androhung indirekten Zwangs st nicht erforderlich, dass die obsiegende Partei
glaubhaft macht, dass Anhaltspunkte fur die Nichterfullung bestehen. Das Erfordernis der
Glaubhaftmachung eines drohenden Nachteils ist denn auch im Gesetz nicht enthalten
(KuKo ZPO — PAUL OBERHAMMER, Art. 236 Rz. 18). Der Beklagten ist daher unter
Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Orga- ne gemass Art. 292 StGB mit
Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, in der Schweiz die Firma"A. Schweiz
GmbH" zu fuhren. Sodann ist der Beklagten unter Androhung der Bestrafung ihrer
verantwortlichen Organe geméss Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu
verbieten, den Domainnamen "A. -schweiz.ch™ im Bereich ...pflege zu verwenden.



Soweit die Klagerin be- antragt, es sei der Beklagten ebenfalls zu verbieten, den
Domainnamen "A. -schweiz.ch" verwenden zu lassen, so gentigt dieses Begehren dem
Er- fordernis der geniigenden Bestimmtheit des Rechtsbegehrens nicht. Dieses Tell-
begehren ist daher zusammen mit den weiteren Rechtsbegehren der Klagerin ab- zuweisen.
Im Hinblick auf die Verhdtnismassigkeit und die mégliche Anfechtung des Ent- scheides
mit Stellung eines Gesuches betreffend aufschiebende Wirkung (Art. 103 BGG) ist die
Wirkung der Massnahme um 60 Tage aufzuschieben. Der Kl&gerin ist Frist zur
Anhangigmachung des Prozesses in der Hauptsache anzusetzen (Art. 263 ZPO). Bel
Saumnis wiirde die entsprechende Anordnung ohne Weiteres dahinfallen. Die
Prosequierungsfrist ist auf 60 Tage festzulegen. 6. Kosten und Entschadigungsfolgen,
Sicherheitdeistung 6.1. Die Hohe der Gerichtsgebihr wird nach der Gebihrenverordnung
des Obergerichts bestimmt (Art. 96 ZPO i.V.m. 8 199 Abs. 1 GOG) und richtet sich in
erster Linie nach dem Streitwert bzw. nach dem tatsachlichen Streitinteresse (8 2

- 31- Abs. 1lit. aGebV OG). Sofern sich Gesuch und Widergesuch nicht gegenseitig
ausschliessen, werden die Streitwerte zur Bestimmung der Prozesskosten zu-
sammengerechnet (Art. 94 Abs. 2 ZPO). Die Beklagte gibt keinen Streitwert an. Der
Streitwert wird von der Klagerin auf mindestens CHF 100'000.— beziffert. Das
Schédigungspotential sei betréchtlich (act. 1 S. 3f. Rz. 5). Gemass Art. 91 Abs. 2 ZPO setzt
das Gericht den Streitwert fest, wenn das Rechtsbegehren nicht auf ei- ne bestimmte
Geldsumme lautet und die Angaben offensichtlich unrichtig sind. Wie bereitsin der
Verfligung vom 1. April 2016 dargelegt, geht die Klagerin von einem betrachtlichen
Schéadigungspotential aus (act. 1 S. 3f. Rz. 5; act. 4). Der Streitwert ist daher auf CHF
200'000.— festzusetzen. Die Gerichtsgebtihr ist unter Beriicksichtigung des Zeitaufwands
und der Schwierigkeit des vorliegenden Fal- les—in Anwendung von 8 4 Abs. 1 und 2
I.V.m. 8§ 8 Abs. 1 GebV OG — auf CHF 8'500.— festzusetzen. Da das M assnahmegesuch
Ziffer 2, 3.1 und 3.2 teil- weise abzuweisen ist, sind der Klagerin in diesem Umfang
ausgangsgemass die diesbeziiglichen Gerichtskosten definitiv aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1
ZPO). In gesamthafter Betrachtung ihres Massnahmegesuchs unterliegt die Kl&gerin zu
rund der Halfte, weshalb es sich rechtfertigt, ihr die Gerichtkosten von CHF 4'250.—
definitiv aufzuerlegen. Im Ubrigen ist dagegen die definitive Rege- lung beziiglich der
Verteilung der Gerichtskosten in der Hohe von CHF 4'250.— gestiitzt auf Art. 104 Abs. 3
ZPO dem Entscheid des Hauptsachegerichts vorzu- behalten. Nur fur den Fall, dass die
Anordnung wegen Nichtanhangigmachens des Prozesses in der Hauptsache dahinféllt, ist
eine definitive (wenn auch beding- te) Anordnung zu treffen. Gemass Praxis des

Einzel gerichts des Handel sgerichts des Kantons Zirich sind die Gerichtskosten im
vorsorglichen Massnahmeverfah- ren von der Klagerin zu beziehen, wobel der endguiltige
Entscheid des Gerichts im ordentlichen Verfahren vorbehalten bleibt. Ausgehend von einer
Gebuhr betreffend die Parteientschédigung von CHF 8000.— (8 4 Abs. 1, 89 und 8 11 Abs.
1 und 2 AnwGebV OG), ist der Be- klagten — entsprechend der teilweisen Abweisung des
Massnahmegesuchs Zif- fer 2, 3.1 und 3.2 — definitiv eine um die Hélfte reduzierte
Parteientschadigung von CHF 4'000.— zuzusprechen. Im Ubrigen ist dagegen die definitive
Regelung betreffend die Entschadigungsfolgen dem ordentlichen Verfahren vorbehalten.

- 32 - Fur den Fall, dass die Klagerin ihren Anspruch jedoch nicht prosequieren sollte, hat
sie die Beklagte mit CHF 4'000.— zu entschédigen. Die Mehrwertsteuer ist nach neuester

Rechtsprechung (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_552/2015 vom 25. Mai 2016, E. 4.5.)
nicht zu berticksichtigen. 6.2. Voraussetzung fir die Festsetzung einer Sicherheitsleistung



Ist, dass die Gegenpartel oder ein Dritter durch Anordnung einer vorsorglichen Massnahme
einen Schaden zu befurchten haben. Mit dem Eintritt eines Schadens muss mit gewisser
objektiver Wahrscheinlichkeit gerechnet werden. Die Gegenpartei muss ihren Anspruch
soweit wie moglich substantiieren. Dem Gericht steht ein weites Ermessen zu. Es kann auf
die Anordnung einer Sicherheitsleistung selbst dann verzichten, wenn die Voraussetzungen
erfillt sind (BSK ZPO, THOMAS SPRECHER, Art. 264 Rz. 7 ff.) Entgegen der Ansicht
der Beklagten fuhrt die teilweise Gutheissung des Mass- nahmebegehrens mitnichten zur
Aufgabe der Geschéftstétigkeit der Beklagten. Sie kann weiterhin Produkte des deutschen
Unternehmens beziehen und im glei- chen Segment wie die Kl&gerin tétig sein, einzig mit
der Einschrankung, dass sie dies unter anderer Firma und anderem Domainnamen tun muss.
Der Antrag auf Sicherheitseistung ist daher abzuweisen. Der Einzelrichter erkennt: 1. Der
Beklagten wird mit Wirkung nach Ablauf von 60 Tagen seit Erhalt des Entscheides
vorsorglich verboten, in der Schweiz die Firma"A. Schweiz GmbH" weiterhin zu
fuhren sowie den Domainnamen "A. - schweiz.ch” im Bereich ...pflege weiterhin zu
verwenden. Bel Zuwiderhand- lung gegen das Verbot konnten die zustandigen Organe der
Beklagten mit Busse bis CHF 10'000.— nach Art. 292 StGB bestraft werden. 2. Im Ubrigen
werden die Antrage der Klagerin auf Erlass vorsorglicher Mass- nahmen abgewiesen.

- 33 - 3. Auf das Widergesuch der Beklagten vom 12. Mai 2016 wird nicht eingetre- ten. 4.
Der Antrag der Beklagten, es sal auf die mit Eingabe vom 23. Juni 2016 neu gestellten
Antrége nicht einzutreten, wird abgewiesen. 5. Der Antrag der Beklagten, die Anordnung
von vorsorglichen Massnahmen sel von der Leistung einer Sicherheitseistung von CHF
1'000'000.— abhén- gig zu machen, wird abgewiesen. 6. Der Klagerin wird eine einmalige
Frist von 60 Tagen nach Erhalt des Ent- scheids angesetzt, um den Prozessin der
Hauptsache anhangig zu ma- chen. Bei Saumnis wirde die Anordnung gemass Ziff. 1 ohne
Weiteres da- hinfallen. 7. Die Gerichtsgebtihr betragt CHF 8'500.—. 8. @) Die Gerichtskosten
gemass Dispositiv-Ziffer 7 werden im Umfang von CHF 4'250.— definitiv der Klagerin
auferlegt und aus dem von der KI& gerin geleisteten V orschuss gedeckt. b) Im Ubrigen
Umfang von CHF 4'250.— werden die Gerichtskosten aus dem von der Kl&gerin geleisteten
Vorschuss gedeckt. Féllt die vorsorg- liche Massnahme wegen Sdumnis dahin (vgl.
Dispositiv-Ziffer 6), so wird dieser Kostenbezug definitiv. Kommt es zum Prozess in der
Hauptsache, so bleibt die definitive Regelung der Verteilung im dorti- gen Verfahren
vorbehalten. 9. a) Die Klagerin wird verpflichtet, der Beklagten eine Parteientschadigung
von CHF 4'000.— zu bezahlen. b) Im Ubrigen wird die Regelung der Parteientschadigung
dem Prozess in der Hauptsache vorbehalten. Féllt die vorsorgliche Massnahme wegen
Saumnis dahin (vgl. Dispositiv-Ziffer 6), so hat die Kléagerin die Beklag- te mit CHF
4'000.— zu entschéadigen.

- 34 - 10. Schriftliche Mitteilung an die Parteien. 11. Eine bundesrechtliche Beschwerde
gegen diesen Entscheid ist innerhalb von 30 Tagen von der Zustellung an beim

Schwei zerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zul&ssigkeit und Form
einer solchen Be- schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder
Art. 113 ff. (subsididre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 und 90 ff. des
Bundesgesetzes Uiber das Bundesgericht (BGG). Der Streit- wert betrégt CHF 200'000.—.
Zurich, 1. September 2016 Handel sgericht des Kantons Zirich Einzelgericht Die
Gerichtsschreiberin: Adrienne Hennemann
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