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Erwagungen

E.1
Formelles

E.11
Zustandigkeit

E. 111
Internationale Zustandigkeit

E.1111

Die Parteien haben ihren jeweiligen statutarischen Sitz in zwei unter- schiedlichen Landern,
weshalb ein internationaler Sachverhalt vorliegt (DASSER, in: Dasser/Oberhammer, SHK
Lugano Ubereinkommen, 2. Aufl. 2011, Art. 1 N. 10). Sowohl die Schweiz als auch
Frankreich sind Signatarstaaten des Uber- einkommens tiber die gerichtliche Zustandigkeit
und die Anerkennung und Voll- streckung von Entscheidungen in Zivil- und Handel ssachen
[LugU, SR 0.275.12], weshalb das LugU raumlich anwendbar ist. In sachlicher Hinsicht ist
das LugU nur

- 9-in Zivil- und Handel ssachen anzuwenden, ohne dass es jedoch auf die Art der
Gerichtsbarkeit ankommt (Art. 1 Abs. 1 LugU). Der ordentliche Gerichtsstand be- findet
sich geméass Art. 2 Abs. 1 LugU in demjenigen Land, in welchem die be- klagte Partei
(Wohn-)Sitz hat. Das LugU regelt mit Artikel 2 somit lediglich die in- ternationale
Zustandigkeit, nicht aber die ortliche. Diese bestimmt sich nach nati- onalem Recht
(DASSER, aa.0., Art. 2N. 13).

E.1112

Die vorliegende Streitigkeit betrifft eine Handel ssache im Sinne des LugU, weshalb
selbiges Anwendung findet. Die Beklagte hat ihren statutarischen Sitz in der Stadt Zirich
(act. 4/2). Die Schweiz ist daher international zusténdig.

E.112
Ortliche Zustandigkeit

E.1121

Dadas LugU in Art. 2 LugU lediglich die internationale Zustandigkeit re- gelt, ist die
ortliche Zusténdigkeit dem schwei zerischen Recht zu entnehmen. Sie ergibt sich aus dem
Bundesgesetz Uber das Internationale Privatrecht vom 18. Dezember 1987 [IPRG, SR 291]
(DASSER, a.a.0., Art. 2 N. 15). Sieht das IPRG keine besondere Zusténdigkeit vor, so sind
die schwei zerischen Gerichte am Wohnsitz der Beklagten ortlich zustéandig (Art. 2 IPRG).
Gemass Art. 109 Abs. 2 IPRG sind fur Klagen betreffend Verletzung von



Immaterial guterrechten die schweizerischen Gerichte am (Wohn-)Sitz der Beklagten oder,
wenn ein sol- cher fehlt, digjenigen an ihrem gewohnlichen Aufenthaltsort zustandig. Fur
Klagen aus unerlaubter Handlung sind ebenfalls die schweizerischen Gerichte am
(Wohn-)Sitz der Beklagten zustandig (Art. 129 IPRG).

E.11.22

Vorliegend sind zwei besondere Zustandigkeiten des IPRG einschl&gig, welche beide auf
den Sitz der Beklagten verweisen. Die Beklagte hat ihren statu- tarischen Sitz in der Stadt
Zurich, weshalb ztrcherische Gerichte ortlich zustandig sind.

E.1.13
Sachliche Zusténdigkeit
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E.1.131

Das Handelsgericht ist fur die Beurteilung von handel srechtlichen Strei- tigkeiten zustandig
(Art. 6 Abs. 1 ZPO). Eine Streitigkeit gilt nach Art. 6 Abs. 2 ZPO dann a's handelsrechtlich,
wenn kumulativ die geschéftliche Tatigkeit min- destens einer Partel betroffen ist (lit. a),
gegen den Entscheid die Beschwerde in Zivilsachen an das Bundesgericht offen steht (lit. b)
und die Parteien im schweize- rischen Handelsregister oder in einem vergleichbaren
auslandischen Register eingetragen sind (lit. ¢). Eine Beschwerde in Zivilsachen ist gegen
Entscheide letzter kantonaler Instanzen zulassig (Art. 75 Abs. 1 BGG). Handelt es sich um
ei- ne vermdgensrechtliche Streitigkeit, so muss zudem ein Streitwert von CHF 30'000.—
erreicht werden (Art. 74 Abs. 1 lit. b BGG).

E.1.1.32

Die Streitigkeit betrifft die geschéftliche Tatigkeit beider Parteien, welcheim

schwei zerischen Handel sregister bzw. im franzésischen "Tribunale de Com- merce"
rechtsgiltig eingetragen sind. Der behauptete Anspruch ist vermogens- rechtlicher Natur
und Ubersteigt - da beide Parteien den Streitwert auf CHF 100'000.— bemessen (act. 1 S. 3;
12 Rz. 8) und dieser praxisgemass korrekt festgelegt wurde - die Streitwertgrenze von CHF
30'000.—. Entscheide des Han- delsgerichts kénnen als Entschelde | etzter kantonaler Instanz
mittels Beschwerde in Zivilsachen an das Bundesgericht weitergezogen werden. Das
Handelsgericht ist somit sachlich zustandig.

E.1.133

Die ortliche und sachliche Zustandigkeit des Handel sgerichts des Kantons Ziirich wird
zudem von beiden Parteien anerkannt.

E.12
Schutzwirdiges Interesse

E.121

Die Beklagte wendet ein, der Klagerin fehle es an einem aktuellen Rechts- schutzinteresse,
dasie keine Vertriebsaktivitdten in der Schweiz betreibe (act. 11 Rz. 9 ff.) und es der
Bezeichnung "A. Gestion" in der Schweiz an Bekannt- heit ermangele (act. 11 Rz. 13
ff.). Die Kl&gerin bestreitet beide Behauptungen (act. 18 Rz. 23). Die Einwénde der
Beklagten betreffen Tatsachen, die sowohl fir die Zulassigkeit der Klage als auch fir deren
Begrundetheit einschlédgig sind, da sie V oraussetzungen fir den marken- bzw.



lauterkeitsrechtlichen Schutz bilden. Diese sogenannten "doppel relevanten Tatsachen™
werden nach bundesgerichtli-

- 11 - cher Rechtsprechung nur in einer einzigen Prufungsstation untersucht, und zwar erst
in der Begriindetheitsstation (BGE 122 I11 249 S. 252 E. 3b/bb; THOMAS SUT-
TER-SOMM, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2. Auflage 2012, S. 52 Rz. 175). Esist
bei der Prifung der Prozessvoraussetzungen in erster Linie auf das Vor- bringen der
Kl&gerin abzustellen. Eine inhaltliche Wirdigung der Vorbringen findet damit erst im
Rahmen der materiellen Prifung statt (FELLER/BLOCH, in: Kommen- tar zur

Schwei zerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasen- bohler/L euenberger (Hrsg.), 2.
Aufl. 2013, N. 9 zu Art. 34; BGE 137 111 32 S. 34 E. 2.2). Vom Vorliegen eines
schutzwirdigen Interesses ist daher vorlaufig aus- zugehen.

E. 122

Die Rechtsbegehren der Kl&gerin seien zudem tberschiessend, da sie die gesamte Firma
bzw. das ganze K ennzeichen der Beklagten beinhalten. Im Um- fang dieses Uberschiessens
fehle es der Kl&gerin daher ebenfalls an einem aktu- ellen Rechtsschutzinteresse. Der
Beklagten kann hier nicht gefolgt werden. Indem die Kl&gerin die gesamte Firma bzw. das
Kennzeichen "B. Partners” in die Rechtsbegehren einbezieht, erweitert sie die
Schutzwirkung im Falle eines etwai- gen Gutheissens nicht. Entgegen dem Versténdnis der
Beklagten (vgl. act. 12 Rz. 17 f.) beeintrachtigt Ziffer 1 der Rechtsbegehren die Beklagte
nicht in der Verwendung des Begriffs "Partners’ oder des Firmenzusatzes"AG" hinsichtlich
einer alfédligen neuen Firma. Die Wortkombination "B. Partners AG" wére zu
ersetzen, mit dem Fokus auf "B. ". Dies schliesst eine erneute Verwen- dung des
Begriffs "Partners" jedoch nicht aus. Gleiches gilt fur Ziffer 2: Auch hier verunmdglichte
eine etwaige Untersagung des Gebrauchs der Wortkombination "B. Partners" der
Beklagten nicht, den Bestandtell "Partners’ in einer neuen Firma oder Marke zu verwenden;
sel dies alleine oder in einer anderen Kombina- tion. Diese durfte lediglich den Begriff

"B. " bzw. "A. " nicht mehr bein- halten. Die Rechtsbegehren sind somit nicht
Uberschiessend und daher vorlaufig nicht einzugrenzen. Esist spater im Rahmen der
materiellen Prifung festzuhalten ob - falls die V oraussetzungen hierzu erftllt wéren -
alenfalls nur der Begriff "B. " zu verbieten wére.
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E.2
Markenrecht: Anwendbarkeit

E.21
Unbestrittener Sachverhalt

E.211

Die Klé&gerin ist Inhaberin von neun Marken in der Klasse 36, welche das Wort "A.
enthalten und fir welche sie einen Markenschutz auch in der Schweiz beansprucht (act. 1
Rz. 13; 3/14-22).

E.212
Die Beklagteist seit dem tt. Mai 2012 Inhaberin einer Wort-/Bildmarke in der Klasse 36
mit dem Wortelement "B. Partners’ (act. 3/45). Sieist zudem seit dem tt. Mérz 2012

im Handel sregister rechtsguiltig unter der Firma "B. Part- ners AG" eingetragen (act.



3/10). Die Beklagte registrierte weiter auch die Do- mainnamen "A. Partners.ch” (act.

3/48) sowie "A. Partners.com™” (act. 3/49) und hat diese aktiv geschaltet (act. 50).
E.22
Streitpunkte Die Eintragung und Benutzung der Firma"B. Partners AG" der

Beklagten verletzt nach Meinung der Klagerin ihr Recht, ihre Marken ausschliesslich zu ge-
brauchen und darUber zu verfigen (Art. 13 Abs. 1 MSchG) (act. 1 Rz. 48 ff.). Die Beklagte
wendet dagegen ein, dass es sich beim vorliegenden Konflikt zwischen Marke und Firma
um einen Konflikt zwischen ungleichartigen Zeichen handle. Es sei deshalb nicht
Markenrecht, sondern einzig das UWG anwendbar. Das Mar- kenrecht verleihe der
Kl&gerin nicht das Recht, von der Beklagten die Ldschung des Firmenbestandteils

"B. " zu verlangen (act. 12 Rz. 92). Die Kl&gerin be- streitet dies (act. 18 Rz. 25f1.).

E.23

Rechtliches Die Ausschliesslichkeitsrechte elnes Markeninhabers erfassen jeden kennzei-
chenmassigen Gebrauch der Marke im geschéftlichen Verkehr (Art. 13 Abs. 2 MSchG).
Der kennzei chenmassige geht Uber den markenmassigen Gebrauch hinaus und umfasst auch
die Verwendung der fremden Marke als Name, Firma, Geschéftsbezei chnung oder
Domainname (THOUVENIN/DORIGO, in: Buh- ler/Noth/Thouvenin, SHK
Markenschutzgesetz, Bern 2009, N. 13 zu Art. 13). Das Markenrecht gewahrt damit auch
gegen den nichtmarkenmassigen Gebrauch ei-

- 13 - ner gliltig eingetragenen Marke umfassenden Schutz (ROLAND VON BUREN, in:
Immaterialgiter- und Wettbewerbsrecht, von Buren/Marbach/Ducrey, 3. Aufl. 2008, S. 249
Rz. 1136). Der Gebrauch des Kennzeichens muss einzig im ge- schéftlichen Verkehr
erfolgen. Als solcher gilt jede Verwendung, die auf dem Markt wahrgenommen wird oder
zumindest wahrgenommen werden kann (BGE 120 11 144 S. 148 E. 2b; EUGEN
MARBACH, in: von Buren/David (Hrsg.) Schweizeri- sches Immaterialgiter- und
Wettbewerbsrecht, Dritter Band, erster Halbband Markenrecht, 2. Aufl. 2009 [nachfolgend
Markenrecht], Rz. 1453; THOUVE- NIN/DORIGO, a.a.O., N. 13 zu Art. 13).

E.24

Subsumtion Der Umstand, dass der vorliegende Rechtsstreit (teilweise) unterschiedliche
Arten von Kennzeichen (Firma, Marke) betrifft, schliesst die Anwendung des Marken-
schutzgesetztes somit nicht a priori aus. Die Firma dient der Individualisierung des
Unternehmenstragers im Geschéftsverkehr. Daneben kommt ihr as Leis- tungssymbol und
Ruftragerin auch Werbefunktion zu (MEIER-HAY OZ/FORSTMOSER, Schweizerisches
Gesellschaftsrecht, 11. Aufl. 2012, 8 7 Rz. 41). Die Verwendung eines markenrechtlich
geschitzten Begriffs al's Firma stellt somit einen Gebrauch im geschéftlichen Verkehr dar,
weshalb auch ein solcher das Ausschliesslichkeits- recht des Markeninhabers verletzen
kann.

E.25
Fazit Das Markenschutzgesetz ist somit vorliegend anwendbar.

E.3
Markenrecht: Verletzung

E.3.1
Unbestrittener Sachverhalt



E.311

Die Klagerin ist Inhaberin von neun Marken u.a. in der Klasse 36, welche das Wort

"A. " enthalten und fir welche sie Markenschutz auch in der Schweiz beansprucht.
Die Marken wurden zwischen 2002 und 2008 als internati- onale Marken registriert (act. 1
Rz. 13; 3/14-22).
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E.3.12

Die Beklagte ist Inhaberin einer Wort-/Bildmarke in der Klasse 36, die das Wortelement
"B. Partners' enthélt. Die Schutzfrist dieser Wort-/Bildmarke begann am tt. Mai 2012
(act. 3/45). Die Beklagte ist zudem seit dem tt. Marz 2012 im Handel sregister rechtsguiltig
unter der Firma"B. Partners AG" eingetra- gen (act. 3/10).

E.3.2

Streitpunkte

E.321

Die Klagerin macht geltend, die Firma"B. Partners AG" sowie die Wort/Bild-Marke

der Beklagten verletzten ihr Recht, ihre eigenen Marken mit dem Wortelement "A. !
ausschliesslich zur Kennzeichnung ihrer Produkte zu ge- brauchen und dartiber zu verfligen
(Art. 13 Abs. 1 MSchG) (act. 1 Rz. 48 ff.).

E.3.22

Die Beklagte bestreitet vorab, dass die Marken der Klagerin in der Schweiz durch diese
selbst oder deren Vertriebspartnern rechtserhaltend gebraucht wir- den (act.12 Rz. 44). Die
Kl&gerin sowie die C. als Vertreterin der Kl&gerin in der Schweiz hétten es
unterlassen, offentlich fir die sechs bzw. aktuell noch funf zum Vertrieb zugel assenen
Anlagefonds zu werben (act. 12 Rz. 76). Der Kl&agerin sai es dabei bereits aus
regulatorischen Grinden verboten, selber in der Schweiz dffentlich Vertriebsaktivitéten
unter der Bezeichnung "A. Gestion" zu entwi- ckeln (act. 12 Rz. 25, 115).
Insbesondere die reine Wortmarke "A. " (IR- Nr. ...) sai infolge Nichtgebrauchs
|6schungsreif im Sinne von Art. 12 Abs. 1 MSchG (act.12 Rz. 95). Aufgrund der
rechtlichen Unmaglichkeit seitens der KI& gerin, die eingetragenen Marken zu gebrauchen,
handle es sich bei der von ihr behaupteten Markenserie Giberdies um nichtige
Defensivmarken (act. 12 Rz. 109).

E.3.23

DasWort "B. " sal, nach Ansicht der Beklagten, ein weltweit verbreite- ter Begriff mit
generischem Anklang (act.12 Rz. 79). Es handle sich um eine reine Sachbezei chnung ohne
Kennzeichnungskraft (act. 12 Rz. 103). Der Bestandteil "A. " sal daher weder fur die

Produkte und Dienstleistungen noch fur das Unternehmen der Kl&gerin individualisierend
(act. 12 Rz. 83, 101).

E.324
Zwischen den Marken der Klagerin und dem Firmenkennzeichen der Be- klagten bestehe
Uberdies keine Verwechslungsgefahr (act. 12 Rz. 101). Die

- 15 - Kennzeichen der Parteien wirden sich unter allen relevanten Kriterien, im Schrift-
bild, in der Klangwirkung und im Sinngehalt, deutlich voneinander unterscheiden (act. 12



Rz. 108). Die Beklagte bestreitet zudem, dass ihre Firma sowie der Ge- brauch der Begriffe
"B. " oder" B. Partners' als Kennzeichen die Inte- ressen der Klagerin massiv
beeintréchtigten. Die Kl&gerin richte sich an einen an- deren Kundenkreis als die Beklagte
(act. 12 Rz. 85). Es gebe auch keine Anhalts- punkte dafUr, dass die Klagerin mit ihren
Anlagefondsin der Schweiz bekannt sei. Sie hétte, wenn tiberhaupt, nur eine marginale

Bedeutung im schweli zerischen Markt (act. 12 Rz. 85).

E.33
Aktivlegitimation

E.331

Die Aktivlegitimation als Frage des materiellen Rechts ergibt sich vorliegend aus dem
Markenrecht. Eine L eistungsklage kann daher erst nach der Eintragung angehoben werden.
Zur Klage legitimiert ist der Zeicheneigentimer (EUGEN MAR- BACH, Markenrecht, S.
435 Rz. 1464 ff.).

E.33.2

Die Klé&gerin ist unbestrittenermassen Inhaberin der Marken IR-Nr. ..., IR- Nr. ..., IR-Nr. ...,
IR-Nr. ..., IR-Nr. ..., IR-Nr. ... IR-Nr. ..., IR-Nr. ... und IR-Nr. ... in der Klasse 36 mit
Schutzausdehnung auf die Schweiz (act. 3/14-22). Die vorlie- gend im Fokus stehende
Wort-/Bildmarke "A. Gestion" (IR-Nr. ...) sowie die Wortmarke "A. " (IR-NTr.
...) sind seit tt. Dezember 2002 bzw. tt. Dezember 2006 geschutzt (act. 3/14-15). Die
Aktivlegitimation der Kl&gerin resultiert somit aus Art. 55 MSchG. Sie wird von der
Beklagten nicht bestritten.

E.34
Passivlegitimation
E.34.1

Passivlegitimiert ist jede Person, die in den markenrechtlich geschitzten
Ausschliesslichkeitsbereich eingreift (MARBACH, Markenrecht, S. 435 Rz. 1468).

E.34.2

Die Beklagte wurde am tt. M&rz 2012 unter der Firma"B. Partners AG" in das
Zurcher Handel sregister aufgenommen und ist bis heute unter dieser Firma eingetragen
(act. 3/10). Die Wort-/Bildmarke "B. Partners' der Be- klagten wurde am tt. Juni
2012 in das Markenregister fur die Klassifikationen 35- 36, 45 aufgenommen und bis heute
nicht geldscht (act. 3/45). Die Kennzeichen

- 16 - der Beklagten sind folglich alesamt jinger als digjenigen der Kl&agerin. Die Be-
klagte ist daher die mutmassliche Storerin und somit passivlegitimiert.

E.35
Markenrechtlicher Schutz

E.351

Grundsatz Das Markenrecht verleiht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur
Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, fir die sie beansprucht wird, zu
gebrauchen und darUber zu verfligen (Art. 13 Abs. 1 MSchG). Er kann anderen verbieten,
ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Mar- kenschutz



ausgeschlossen ist (Art. 13 Abs. 2 MSchG). Hierzu zdhlen geméss Art. 3 Abs. 1 lit. ¢
MSchG u.a. Zeichen, die einer dlteren Marke @nlich und fir gleiche oder gleichartige
Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, sodass sich daraus eine V erwechslungsgefahr
ergibt. Das markenrechtliche Abwehrrecht ist jedoch beschrénkt auf den
kennzeichenméssigen Gebrauch im geschéftlichen Verkehr (BGE 12011 144 S. 148 E. 2b;
WILLI, aaO., Art. 13 N. 12f.).

E.35.2
Vertriebsbefugnis und Gebrauch

E.3521

Gemass Art. 120 Abs. 1 KAG bedarf der Vertrieb auslandischer kollektiver Kapitalanlagen
in der Schweiz oder von der Schweiz aus an nicht qualifizierte An- leger vor dessen
Aufnahme einer Genehmigung der FINMA (sog. Produktgeneh- migung). Wer kollektive
Kapitalanlagen an nicht qualifizierte Anleger vertreibt (sog. Bewilligungstrager), bendtigt
ebenfalls eine Bewilligung der FINMA (Art. 13 Abs. 1 KAG). Als Vertrieb im Sinne des
KAG gilt gemass Art. 3 der Verordnung Uber die kollektiven Kapitalanlagen vom 22.
November 2006 [KKV, SR 951.311] bzw. dem korrespondierendem
FINMA-Rundschreiben 2013/9 Folgendes: "(...) sowohl jedes Anbieten, d.h. das effektive
Angebot zum Vertragsabschluss, al's auch jedes Werben, d.h. die Verwendung von
Werbemitteln jeder Art, deren Inhalt dazu dient, bestimmte kollektive Kapitalanlagen
anzubieten. Das Anbieten oder Werben umfasst jegliche Art von Tétigkeit, die den Erwerb
von Anteilen kol- |ektiver Kapitalanlagen durch einen Anleger bezweckt. Art und Form der
Mittel

- 17 - sind grundsétzlich nicht von Bedeutung (...)" (FINMA-Rundschreiben 2013/9,
Vertrieb kollektiver Kapitalanlagen, Rz. 4 ff.). Eine auslandische Fondgesellschaft, die in
der Schweiz nicht Bewilligungstragerin ist, darf demnach selber keine Vertriebstatigkeiten
vornehmen, auch wenn sie le- diglich die eigenen Produkte vertreibt und diese Uber eine
entsprechende Pro- duktegenehmigung der FINMA verfigen.

E. 3522

Die etwaige Unzul&ssigkeit vermag jedoch keinen Einfluss auf den zur Diskussion
stehenden markenmaéssigen Gebrauch auszutiben. Wurden rechtsgul- tig in der Schweiz
eingetragene Marken hierzulande mit der erforderlichen Ernst- haftigkeit zur
Kennzeichnung von Waren bzw. Dienstleistungen verwendet, ist ein markenmassiger
Gebrauch zu bejahen, selbst wenn dies durch unzuléssige Ver- triebshandlungen geschah.
Auch der rechtswidrige Einsatz einer Marke wirkt ndmlich grundsétzlich rechtserhaltend
(vgl. MARKUS WANG, in: Noth/Buhler/Thouvenin (Hrsg.), SHK Markenschutzgesetz,
Bern 2009, N 6 zu Art. 11 m.w.H.).

E. 3523

Das Anbieten sowie das Bewerben von Fondsanteilen ist als Vertrieb im Sinne desKAG zu
qualifizieren. Aktuell verfiigen funf Produkte der Kl&gerin Uber eine Bewilligung der
FINMA (act.18 Rz. 9; 19/53). Aufgrund der Produktgenehmi- gung durfen sie in der
Schweiz auch an nicht qualifizierte Anleger vertrieben wer- den. Der Vertrieb hat durch
Bewilligungstrager zu erfolgen. Die von der Kl&agerin bezeichneten Vertreterin, die

C. , Paris, Zweigniederlassung Zirich, ist eine solche Bewilligungstrégerin. Sie darf
entsprechende V ertriebshandlungen vor- nehmen, was von der Beklagten nicht bestritten



wird. Die Kl&gerin selbst ist da- gegen keine Bewilligungstragerin und darf daher auch
keine direkten Vertriebs- handlungen im Hinblick auf nicht qualifizierte Anleger in der
Schweiz vornehmen, was von der Klagerin auch nicht in Abrede gestellt wird (act. 1 Rz. 18;
18 Rz. 6). Strittig ist einzig, ob die Kl&gerin eigene direkte V ertriebshandlungen ins Recht
legte, welche gegenliber nicht qualifizierten Anlegern erfolgten.

E.3524

Die Frage kann offengel assen werden, da sie keine Auswirkungen auf den markenmassigen
Gebrauch eines Zeichens hat. Selbst wenn die Klagerin ihr un-

- 18 - tersagte V ertriebshandlungen vorgenommen hétte, ist dies vorliegend unbeacht- lich,
daauch ein solcher, mdglicherweise rechtswidriger Einsatz einer Marke rechtserhaltend
wirkt.

E.353
Markenmassiger Gebrauch der Kennzeichen

E.3531

Wer einen ungeniigenden markenmassigen Gebrauch im Verletzungspro- zess einredeweise
geltend macht, hat diesen glaubhaft zu machen. Gelingt ihm ein Glaubhaftmachen, so hat
der Markeninhaber zu beweisen, dass ein ausrei- chender Gebrauch vorliegt (Art. 12 Abs. 3
MSchG; MARBACH, Markenrecht, S. 400 Rz. 1355). Die Beweidast liegt alsdann beim
Markeninhaber.

E.35.3.2

Nach unbenltztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach ungebrauch- tem Abschluss des
Widerspruchsverfahrens beginnt eine finfjahrige Benutzungs- schonfrist fir den Inhaber
einer Marke. Spétestens nach Ablauf der Frist hat der Inhaber die Marke im Zusammenhang
mit den Waren oder Dienstleistungen, fir die er sie beansprucht, ernsthaft zu gebrauchen,
um sich weliterhin auf die Mar- kenschutzwirkung berufen zu kénnen (Art. 12 Abs. 1
MSchG; MARBACH, Marken- recht, S. 383 Rz. 1290 ff.). Die Widerspruchsfrist endet bel
nationalen Marken drei Monate nach Veréffentlichung der Markeneintragung auf den vom

| GE bestimm:- ten Publikationsorgan (Art. 31 Abs. 1 MSchG). Im Falle eines Widerspruchs
ge- gen eine internationale Registrierung beginnt die dreimonatige Widerspruchsfrist nach
Art. 31 Abs. 2 MSchG am ersten Tag des Monats zu laufen, der dem Monat der
Veroffentlichung in dem vom Internationalen Biro herausgegebenen Publika- tionsorgan
(Gazette) folgt (Art. 50 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezem- ber 1992 [MSchV,
SR 232.111]). Rechtserhaltend wirkt nur ein funktionsgerechter Gebrauch der Marke as
Kennzeichen von Waren oder Dienstleistungen wie bel- spielsweise die Benutzung auf
Prospekten, Preidlisten, Rechnungen sowie an Vertriebsstétten. Der Abnehmer muss den
Gebrauch des Kennzeichens a's mar- kenméssig verstehen (MARBACH, Markenrecht, S.
388 Rz. 1309 f.; WANG, a.a.O. N. 10 zu Art. 11). Marken, auch Haus- oder Firmenmarken,
mussen einem be- stimmten Produkt des Anbieters zugeordnet werden kénnen (WANG,
aaO. N.7zuArt. 11; WILLI, aaO., N. 14 zu Art. 11). Der Markengebrauch auf
Geschéftspa- pier ist daher solange ungentigend, al's kein konkretes Produkt angesprochen

- 19 - wird. Auch lediglich unternehmensbezogene Werbung sowie Hinweise auf Spon-
soring sind ohne entsprechenden Produktebezug ungeniigend (MARBACH, Mar- kenrecht,
S. 389 Rz. 1316 f.; WANG, aaO. N. 22 zu Art. 11; WILLI, aaO., N. 16 zu Art. 11).



E.3533

Der Gebrauch der Marke hat ernsthaft zu erfolgen; nur ein solcher wirkt rechtserhaltend.
Hierfr muss der Gebrauch wirtschaftlich sinnvoll sein und nicht bloss zum Schein erfolgen
(Urteil des Bundesgerichts vom 14. Oktober 2008, 4A_253/2008 E. 2.1; MARBACH,
Markenrecht, S. 394 Rz. 1335 ff.; WANG, aa.O. N. 22 zu Art. 11; WILLI, aaO., N. 38 zu
Art. 11). Eine minimale Marktbearbeitung wird hierfir verlangt. Auch einfache
Massnahmen (standiges V erkaufsgeschaft, periodisch erscheinender Katalog,
Zusammenarbeit mit Vertriebspartnern, etc.) konnen geniigen (MARBACH, Markenrecht,
S. 397 Rz. 1343; WANG, a.a.0. N. 67 zu Art. 11). Ein ernsthafter Gebrauch ist abhangig
von der Art der Produkte bzw. Dienstleistungen, der Art und Grosse des Unternehmens
sowie seiner geographi- schen Présenz. Konsumguter verlangen eine hohere Stiickzahl als
Investitionsgi- ter. Bei lediglich regional tatigen Unternehmen reicht eine Aktivitéat im
entspre- chenden Rayon (MARBACH, Markenrecht, S. 395 f. Rz. 1340 ff.; WILLI, aa.O.,
N. 38 zu Art. 11).

E.3534

Die Marke ist grundsétzlich so zu gebrauchen, wie sieim Register einge- tragen ist (BGE
130111 267 S. 271 E. 2.4; WILLI, aaO., N. 48 zu Art. 11). Ein Ge- brauch in einer von der
Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form ist eben- falls rechtserhaltend (Art. 11
Abs. 2 MschG). Der Verkehr muss hierzu das effektiv gebrauchte Zeichen in der
praktischen Wahrnehmung der eingetragenen Marke gleichsetzen. Das markenspezifische
Gesamtbild muss Ubereinstimmen (BGE 130 |11 267 S. 271 E. 2.4; MARBACH,
Markenrecht, S. 405 Rz. 1376; WANG, a.a.O. N. 75 zu Art. 11). Zusdtze zur Marke
verandern diese Wahrnehmung nicht, sofern sie beschreibenden oder sonst wie
informativen Charakter aufweisen (BGE 81 11 284 S. 288f. E. 2). Gleiches gilt fur
Erganzungen mit gemeinfreien Herkunftsan- gaben. Auch die Kombination mit
typenspezifischen Zusétzen schadet solange nicht, als dies die einpragsame Wirkung der
Stammmarke nicht veréndert (MAR- BACH, Markenrecht, S. 406 Rz. 1376). Erforderlich
ist, dass die Marke auch inner-
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daher auch in der Kombination mit grafischen oder bildlichen Zusétzen rechtserhaltend
verwendet, wenn sie als Element eines Wort-/Bildzeichens einge- setzt wird (BGE 96 |1 243
S. 255 E. 5; WANG, a.a.O. N. 81 zu Art. 11). Das Hinzu- fligen von anderen
Wortelementen, die die einpragsame Wirkung des Marken- wortstamms nicht andern, wirkt
ebenso rechtserhatend (WANG, a.a.O. N. 85 zu Art. 11). Der Verzicht auf
Markenbestandteile ist unproblematisch, sofern er grafi- sches Beiwerk oder
sachlich-beschreibende Wortelemente betrifft. Zu tolerieren ist auch ein Verzicht auf
Markenelemente, die den kennzeichnenden Kern nur un- tergeordnet mitbestimmen (BGE
130111 267 S. 273 E. 2.4, WANG, aa.O. N. 8 zu Art. 11; WILLI, aaO., N. 56 zu Art. 11).
Bei Wort/Bild-Marken ist die Wesentlich- keit der Elemente ausschlaggebend. Sind beide
Elemente wesentlich, so ist nur ein kombinierter Gebrauch rechtserhaltend (MARBACH,
Markenrecht, S. 407 Rz. 1380f.).

E. 3535

Generell keinen Schutz geniessen sogenannte Defensivmarken. Diese wurden nicht zum
Zweck des Gebrauchs hinterlegt, sondern lediglich um den Ge- brauch gleicher Zeichen
durch Dritte zu verhindern. Sie sind nach bundesgericht- licher Rechtsprechung nichtig



(BGE 127 111 160 S. 163 1. E. 1a). Grundlage des Verbotes von Defensivmarken ist das
Rechtsmissbrauchsverbot von Art. 2 ZGB. Der Tatbestand ist daher nicht leichthin zu
bejahen (MARBACH, Markenrecht, S. 425 Rz. 1439).

E. 3536

Einige der klagerischen Marken schiitzt gegenwartig noch die Gebrauchs- schonfrist,
weshalb sie keines kennzel chenméssigen Gebrauchs bedirfen, um ih- re Schutzwirkung zu
entfalten und zu erhalten. Gegenteiliges gilt u.a. fr die kl& gerische Wort-/Bildmarke

"A. Gestion" (IR-Nr. ...) (act. 3/14), sowie fir die kldgerische Wortmarke "A. !
(IR-Nr. ...) (act. 3/15), deren Gebrauchsschon- fristen inzwischen abgelaufen sind. Um die
Schutzwirkung dieser und allenfalls weiterer Kennzeichen zu erhalten, ist ein ernsthafter,
markenmassiger Gebrauch in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden
Form notwendig. Die Kl&gerin versucht bereits in ihrer Klageschrift, einen geniigenden

markenmassi- gen Gebrauch dieser Marken nachzuwei sen.
-21 -

E.3.53.7

Die Klagerin legt hierfir, exemplarisch fir samtliche zugelassenen Fonds, den

V erkaufsprospekt, datierend vom Juni 2012, sowie die korrespondierende
Anlegerinformation zu einem ihrer in der Schweiz zugel assenen Fonds ins Recht (act.
3/24-25). Diese Dokumente wirden zwar nicht durch die Klagerin selbst, je- doch von ihren
Vertriebspartnern verwendet (act. 1 Rz. 19). Auf den Dokumenten findet sich die
Wortmarke "A. " (IR-Nr. ...), allerdings mit dem Zusatz "SE- LECTION". Das
Kennzeichen wird hier in direktem Zusammenhang mit einem Fi- nanzprodukt verwendet,
weshalb ein markenmassiger Gebrauch des Kennzei- chens zu bejahen ist. Der Zusatz
"SELECTION" ist als typenspezifisch zu qualifi- zieren. Er steht einem rechtserhaltenden
Gebrauch der Marke daher nicht im We- ge. Die Marke "A. " wird hier auch innerhalb
der Kombination als eigenstan- diges Element wahrgenommen. Als
Verwaltungsgesellschaft nennen die Doku- mente "A. Gestion™, einmal alsreines
Wort (act. 3/24), einmal als die kom- binierte Wort-/Bildmarke (IR-Nr. ...) (act. 3/25). Die
Wortmarke A. (IR-Nr. ...) erhdlt in einem Fall den Zusatz "Gestion". Der franzésische
Begriff gestion ist vor- liegend im Sinne von Verwaltung, Leitung oder Management zu
Ubersetzen. Er hat damit beschreibenden Charakter, ist unbeachtlich und steht einen
marken- massigen Gebrauch der Wortmarke IR-Nr. ... durch den Verkaufsprospekt nicht im
Wege. Der Gebrauch der erwahnten Zeichen ist al's ernsthaft zu betrachten, da periodisch
aktualisierte Verkaufsprospekte und Anlegerinformationen eine wirt- schaftlich sinnvolle
und geniigend intensive Marktbearbeitung darstellen. Mit ihrer Replik legt die Kl&gerin
zudem den jeweiligen V erkauf sprospekt vom Juni 2012 sowie die korrespondierenden
Anlegerinformationen aller in der Schweiz durch die FINMA zugelassenen Fonds ins Recht
(act. 19/55-56). Auch auf diesen einge- reichten Dokumenten findet sich derselbe
markenmassige Gebrauch der beiden klégerischen Zeichen. Die Beklagte wendet dagegen
ein, die Wort-/Bildmarke IR- Nr. ..., verwendet im Rahmen der Anlageinformationen (act.
19/56), vermoge kei- nen markenmassigen Gebrauch der reinen Wortmarke "A. !
(IR-Nr. ...) zu belegen (act. 22 Rz. 19).

E. 3538

Die Zusétze bestehen im konkreten Fall aus der farbigen ..., diein etwadie Hohe sowie die
Breite der beiden Buchstaben "..." aufweist sowie dem Wort "gestion”, welches



vergleichsweise klein unterhalb der Buchstaben "..." mit der
- 22 - Hélfte deren Hohe geschrieben steht. Optisch dominiert damit der zentralisierteund in

Grossbuchstaben geschriebene Bestandteil "A. " sowohl aufgrund der Grdsse als auch
seiner Positionierung. Die Wortmarke "A. " (IR-Nr. ...) ist daher auch innerhalb der
Kombination der Wort-/Bildmarke "A. Gestion" (IR-Nr. ...) as eigenstandiges

Element klar erkennbar. Die Verwendung der Wort- /Bildmarke (IR-Nr. ...) ist somit,
entgegen der Auffassung der Beklagten, stets auch als markenméassiger Gebrauch der reinen
Wortmarke "A. " (IR-Nr. ...) zu qudifizieren.

E. 3539

Die Beklagte wendet weliter ein, die eingereichten Unterlagen stellten kei- nen Bewels fir
einen effektiven Gebrauch der Unterlagen im Verkehr dar (act. 12 Rz. 59); und wenn, dann
doch hochstens fir Produkte der Klasse 16 (Drucksa- chen usw.) (act. 22 Rz. 16).

E. 35310

Auch wenn die Dokumente selbst keinen direkten Riickschluss zulassen, dasssie
tatséchlich a's Verkaufsprospekte bzw. Anlegerinformation im Verkehr mit (potentiellen)
Investoren verwendet wurden, so ist doch der Umstand, dass sie fr jedes der zugel assenen
Produkte erstellt und periodisch Uberarbeitet wurden, ein deutliches und ausreichendes
Indiz dafr, dass sie auch effektiv Verwendung fanden. Anderenfalls wéaren die Kosten fir
Erstellung und periodische Aktualisie- rung der Dokumente sinnlose Ausgaben. Die
Kl&gerin legt zudem Kooperations- und V ertriebsvereinbarungen mit verschiedenen
Banken und Vertriebsorganisati- onen ins Recht. Es finden sich ein "Representation und
Paying Agency Agree- ment" mit der C. , Zurich Branch und der C. , Paris, vom
17. Februar 2006 (act. 19/54), ein "Fund Lab Service Agreement” mit der D. AGund
der C. , Zurich Branch, vom 1. Juli 2011 (act. 19/65), ein "Cooperative Agree- ment"
mit der E. AG und der C. , Succursale de Zurich, vom 17.April/9.Mai/11. Mai
2012 (act. 19/66), ein "Distribution Agreement” mit der F. SA vom
7.Mai/18.Mai/26.Mai 2010 (act. 19/67) sowie eine "Convention de Distribution et de
Placement” mit G. SA und der C. , Succursale Zurich, vom 3. Mérz/28. April
2010 (act. 19/73). Auch diese Vertrage sind al's aus- reichender Nachweis fir effektive
Vertriebshandlungen seitens der genannten Vertragspartner zu werten. Es entspricht sodann
einer natlrlichen Vermutung,

- 23 - dass die eingereichten V erkauf sprospekte und Anlageinformationen, welche fir den
Vertrieb in der Schweiz erstellt worden sind, bei diesen Vertriebshandlungen Verwendung
fanden.

E. 35311

Die Klé&gerin reicht auch einen Screenshot des Internet-Portals von Fi- nanz und Wirtschaft
(www.fuw.ch) ein. Darauf sind die fur die Schweiz zugelas- senen Produkte der Kl&gerin
ersichtlich. Zu jedem Produkt sind augenscheinlich auch Informationen im Pdf-Format
hinterlegt ("Monatsbericht”, "vollstandiger Fondsprospekt”, "Live Factsheet") (act. 19/72).
Auch hier spricht eine natirliche Vermutung dafUr, dass es sich dabei um die eingereichten
V erkauf sprospekte und Anlageinformationen handelt.

E.3.53.12

Im Lichte einer Gesamtwertung erscheint ein effektiver Gebrauch der Marken als
ausreichend klar und damit als erstellt.



E. 35313

Die Auflistung der Klagerin als Fondsanbieter auf der Internetseite www.fundinfo.ch (act.
3/27) kann dagegen mangels Bezug zu einem konkreten Produkt nicht als markenmassiger
Gebrauch des Kennzeichens gewertet werden. Das Kennzeichen wird hier lediglich
unternehmensbezogen benutzt.

E.353.14
Gegenteiliges gilt fur die Ausdrucke der Internetseiten www.cash.ch (act. 19/57) und
www.swissfunddata.ch (act. 19/58). Hier wird die Wortmarke "A. " (IR-Nr...)im

Zusammenhang mit den konkreten, fr die Schweiz zuge- lassenen Produkten verwendet.
Sie dient damit der Kennzeichnung von Waren und kann einem bestimmten Produkt des
Anbieters zugeordnet werden. Dass die Marke die Zusdtze der jeweiligen Produkte
("SELECTION" etc.) bzw. den Zusatz "Gestion" enthélt, vermag, wie bereitsin Erw.
3.5.3.7 dargel egt, einem marken- massigen Gebrauch nicht entgegen zu stehen.

E.3.53.15

Der Umstand, dass die Kl&gerin auch ... der Internetseite www.ipplatform.chist (act. 18
Rz. 16; 19/59), stellt dagegen mangels Bezug zu einem konkreten Produkt keinen
markenmassigen Gebrauch ihres Kennzeichens dar.
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E. 35316

Die Klagerin legt weiter Einladungen zu Veranstaltungen in den Hotels " Four Seasons
Hotel des Bergues' und "L'Hoétel Beau Rivage" sowie die entspre- chenden Abrechnungen
der Hotelsins Recht (act. 3/30-31). Die Themen der Ver- anstaltungen lassen den Schluss
Zu, dass es sich jeweils um geschéftlich moti- vierte Seminare zu aktuellen Problemkreisen
der Finanz- und Anlagebranche handelte. Ein direkter Bezug zu Produkten der Kl&gerin ist
jedoch nicht ersichtlich. Die Verwendung der Firma"A. Gestion™ stellt in diesem
Zusammenhang keinen markenmassigen, sondern lediglich einen firmenmassigen Gebrauch
des Kennzeichens dar und wirkt somit nicht rechtserhaltend fur die wortgleiche Marke.

E.3.53.17

Mithilfe der beigelegten Rechnungen vermag die Kl&gerin aber rechts- gentuglich zu
beweisen, dass im Schnitt in etwa 40 Personen pro Veranstaltung anwesend waren. Der
Beklagten ist wohl zuzustimmen, wenn diese einwendet, dass damit noch nicht erwiesen
sai, dass ausschliesslich institutionelle Anleger, Banken und Versicherungen am Anlass
teilnahmen, wie dies die Klagerin be- hauptet (act. 12 Rz. 64). Aufgrund der allgemeinen
Erfahrung ist jedoch davon auszugehen, dass die Mehrheit der Besucher mindestens
potentielle Anleger bzw. Banken und Versicherungen waren. Fir andere ware ein solcher
Besuch ohne Vorteil. Esist nicht auszuschliessen, dass auch nicht institutionelle Anleger an
den Veranstaltungen teilgenommen haben. Selbst wenn dies eine der Kl&gerin untersagte
direkte Vertriebshandlung im Sinne des KAG darstellen sollte, wére dies, wie bereits
dargelegt, fir einen markenmassigen Gebrauch ohne Bedeutung (vgl. Erw. 3.5.2.2). Im
Rahmen der genannten V eranstaltungen wurden Vortrdge unter dem Titel "Les
Rendez-VousdeA. Gestion" gehalten (act. 3/32-33; 19/89). Die hierzu erstellten
Prasentationen enthalten neben Informationen Uber die Unternehmung allgemeiner Art auch
Hinweise Uber die Leistungen der Fondsprodukte im Vergleich zum Referenzindex. Auf der
entsprechenden Seite finden sich die Namen der Fonds sowie einmal die Wort-/Bildmarke



"A. ... (IR-Nr. ...), welche sich lediglich durch den Zusatz "... " von der
Wort-/Bildmarke unterscheidet. Dieser slogan-artige Zusatz, der sich eher diskret unterhalb
von"A. Gestion™" befindet, ist beschreibend informativer Natur und beeintrachtigt die
Wahrnehmung der Marke IR-NR. ... as eigensténdiges Element innerhalb der Kombination
nicht. Weiter findet sich die reine Wortmarke "A. " inVerbin-

- 25 - dung mit dem informativen Zusatz "Gestion" (act. 3/32 S. 12f.; 33 S. 39 ff.). Die
Verwendung der Kennzeichen ist markenmassig, da sie im Zusammenhang mit konkreten
Produkten und mit der nétigen Ernsthaftigkeit erfolgt. Es handelte sich um Veranstaltungen,
die darauf abzielten, bestehende und neue Kunden von den einzelnen Fondsprodukten der
Kl&gerin zu Uberzeugen. Esliegt damit ein Ge- brauch im geschéftlichen Verkehr vor. Die
Verwendung dieser Kennzeichen wirkt folglich fur die Marken IR-Nr. ... sowie IR-Nr. ...
rechtserhaltend. Da die Kennzei- chen im Zusammenhang mit den Fonds der Kl&gerin
benutzt werden, sind die Einwendungen der Beklagten, die Beweise seien nicht geeignet,
einen Gebrauch in Klasse 36 zu belegen (act. 12 Rz. 67), nicht stichhaltig.

E.3.5.3.18

Die Kl&gerin fuhrt weiter ihr Sponsoring an den "..." in den Jahren 2007, 2008 und 2009,
welche jeweilsin Montreux stattfanden, als markenméssige Ge- brauchshandlungen an. Als
Beweis legt sie entsprechende Rechnungen ins Recht (act. 3/34). Die Beteiligung as
Sponsor, ohne konkreten Bezug zu einem spezifi- schen Produkt bzw. einer Dienstleistung,
wirkt fur die fraglichen Marken in Er- mangelung el ner markenméassigen Gebrauchsweise
nicht rechtserhaltend. Glei- ches hat fir das Engagement der Kléagerinan der "..." zu
geltend, wo die Kl&gerin als "Luxury Partner” in Erscheinung trat (act. 3/35). Zwar ist es
durchaus mdéglich, dass im Rahmen derartiger Finanz... ein markenméssiger Gebrauch der
fragli- chen Zeichen im Geschéftsverkehr stattfand, jedoch gelingt es der Kl&gerin weder
dies substantiiert darzulegen noch anhand der eingereichten Beweismittel rechts- gentiglich
zu beweisen. Auch die Partnerschaft mit der ... "www.....ch" (act. 18 Rz. 16, 19/60-61)
kann mangels konkretem Bezug zu einem der Finanzprodukte der Kl&gerin nicht as
markenmassiger Gebrach des Kennzeichens gewertet wer- den.

E. 35319

Die Internetseite der Klagerin verflgt Uber eine Landerauswahl, worin sich auch die
Schweiz auswahlen l&sst (act. 3/36). Es erscheinen sodann die fir die Schweiz von der
FINMA zum offentlichen Vertrieb zugelassenen Fonds. De- ren Produktenamen bestehen
allesamt aus der Wortmarke "A. " sowie ei- nem typenspezifischen Zusatz
("SELECTION", "EURO", "AVENIR", "EUROPE", €tc.). Die Kl&gerin verwendet damit
das Kennzeichen "A. " (IR-Nr. ...) mar-
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explizit auch an Schweizer Interessenten. Sieist fur jedermann offentlich zu- génglich. Der
Gebrauch ist somit vom gesamten Markt wahrnehmbar, womit ein ernsthafter Gebrauch im
geschéftlichen Verkehr gegeben ist. Die Publikationen der Klagerin™..." und "..." (act.
3/37-40), welche geméss klagerischen Angabe an registrierte Kunden und Interessenten
verschickt werden (act. 1 Rz. 34), enthalten beide die Wort-/Bildmarke "A. Gestion"
(IR ...). In den Publikationen werden unter anderem auch die Leistungen der verschiedenen
Fondsprodukte, welche namentlich genannt werden, thematisiert (act. 3/37-38, jeweils S. 2;
3/39-40 je- weils S. 4). Esfindet sich somit auch hier ein markenmassiger Gebrauch der
Wortmarke "A. ", erneut mit dem fur den markenrechtlichen Gebrauch un-



beachtlichen Zusatz "Gestion" (vgl. Erw. 3.5.3.7). Das Argument der Beklagten, der
Adressatenkreis sei sowohl hinsichtlich der Homepage als auch der genann- ten
Publikationen zu klein, vermag nicht zu tiberzeugen. Die absolute Grosse des
Kundenstamms bzw. des I nteressentenkreises kann nicht dartiber entscheiden, ob ein
markenmassiger Gebrauch vorliegt oder nicht. Sobald sich die Aktivitéten an eine Vielzahl
von Adressaten richten und ihr Umfang in sinnvoller Weise der Grosse des Markeninhabers
sowie des adressierten Ziel publikums entsprechen, ist eine ausreichende Marktbearbeitung
zu bejahen. Die Adressatenanzahl ist ab diesem Moment nicht mehr al's Argument gegen
einen geschéftlichen oder ernst- haften Gebrauch dienlich. Sieist sodann fiir die Frage des
ausreichenden mar- kenrechtlichen Gebrauchs unbeachtlich.

E.3.5.3.20

Generdll ist an der Ernsthaftigkeit des markenmassigen Gebrauchs in Anbetracht der
eingereichten Beweismittel nicht zu zweifeln. Auch wenn sich die Klagerin hinsichtlich der
I nformationsveranstaltungen bis anhin vornehmlich auf die Romandie beschrankte, so
erklart sich dies doch aufgrund der Herkunft aus dem franzdsi schsprechenden Kreis, dem
Umstand der eher kleineren Unterneh- mensgrosse - auf welche auch die Beklagte hinweist
(act. 12 Rz. 29) - und dem daraus resultierenden Druck zur Fokussierung sowie dem
Umstand, dass Genf zusammen mit Zurich das wichtigste Zentrum der schweizerischen
Finanzbranche bildet. Die Klagerin verwendet die Marken auf sémtlichen Fondsunterlagen,
im Rahmen von V eranstaltungen, welche unter anderem die Fondsprodukte zum

- 27 - Thema haben, auf ihrer auch an den Schweizer Markt gerichtete Homepage so- wiein
den elektronischen Publikationen, die die Leistungen der Fondsprodukte er- lautern. Gerade
der Umstand, dass die Kl&gerin nach eilgenen Angaben und ohne Widerspruch seitens der
Beklagten eine "Fondsboutique” ist (act. 1 Rz. 10; 12 Rz. 29), macht deutlich, dass es sich
nicht um ein breites Massengeschéft han- delt. Damit gentigt auch eine vergleichsweise
kleine Anzahl von funf in der Schweliz zugel assenen Produkte, welche nicht in allzu grossen
Stiickzahlen ge- handelt werden, um eine ausreichende Marktbearbeitung und damit einen
ernst- haften Markengebrauch nachzuwei sen.

E. 35321

Ein gentigender markenrechtlicher Gebrauch der beiden kléagerischen Marken ist damit
erstellt. Ob und in wie weit Vertreter der Klagerin weitere Ver- triebshandlungen zugunsten
der Kl&gerin vorgenommen haben, im Rahmen wel- cher die Kennzeichen zusétzlich
markenmassig verwendet worden sind, ist somit nicht mehr von entscheidrelevanter
Bedeutung. Esist der Beklagten zwar zuzu- stimmen, wenn sie einwendet, von der Klagerin
ins Recht gelegten Vertrage mit Dritten vermogen einen markenmassigen Gebrauch der
Kennzeichen nicht zwei- felsfrei nachzuweisen (act. 22 Rz. 20 ff.). Diesist im Lichte der
gesamthaft ins Recht gelegten Beweise jedoch unerheblich.

E.354
Gemeingut

E.354.1

Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen des Gemeinguts, es sei denn, sie hétten
sich als Marke fir die Waren oder Dienstleistungen, fir die sie beansprucht werden,
durchgesetzt (Art. 2 lit. aM SchG). Erhebt die aufgrund einer Marke angegriffene Partei die
Gemeinguteinrede, so hat der Markeninhaber zu beweisen, dass die Marke nicht zum



Gemeingut zahlt oder, dass sie sich im Ver- kehr durchgesetzt hat (DAVID ASCHMANN,
in: Noth/Buhler/Thouvenin (Hrsg.), SHK Markenschutzgesetz, Bern 2009, N. 210 ff. zu
Art. 21it. a).

E. 3542

Als Gemeingut gelten Zeichen, die entweder fur den Verkehr freihatebe- durftig sind, oder
denen in einem bestimmten Verkehrskreis die erforderliche Un- terscheldungskraft fehlt,
um die markenspezifische Individualisierungsfunktion er- fillen zu konnen (MARBACH,
Immaterialgterrecht, S. 120 Rz. 576; ASCHMANN,

-28-aa0., N 1ff.zuArt. 2lit. & WILLI, aaO., N. 39 ff. zu Art. 2). Praxisund Lehre
haben hierzu Fallgruppen entwickelt. Als Gemeingut gelten u.a. Sachbezeichnun- gen und
Beschaffenheitsangaben, Freizeichen, elementare Zeichen sowie direkte Herkunftsangaben
(BGE 8411429 S.431f. E. 2; 11411 171 S. 172 ff. E. 2; 128 111 454 S. 457 ff. E. 2.1; 130
11113 S. 166 ff. E. 3; MARBACH, Immaterialgiterrecht, S. 120 Rz. 578. Vgl. auch
ASCHMANN, aaO., N 66 ff. zu Art. 2 lit. a; WILLI, aaO., N. 48 ff. zu Art. 2).
Vorliegend sind die Fallgruppen der Sachbezei chnungen und Beschaffenheitsangaben
sowie der Herkunftsangaben genauer zu prufen.

E. 3543

Sachbezei chnungen sind Begriffe die dem Verkehr zur gattungsmassigen Umschreibung
von Produkten und Dienstleistungen dienen. Es sind Ausdriicke, die nach dem allgemeinen
Sprachgebrauch dazu dienen, eine bestimmte Ware oder Dienstleistung unmittelbar zu
bezeichnen (BGE 84 11 429 S. 431 f. E. 3b). Ihnen fehlt die nétige Unterscheidungskraft.
Sie sind zudem fur den Verkehr zwingend freihaltebedirftig (MARBACH, Markenrecht, S.
85 Rz. 277; WILLI, aa0., N. 48 zu Art. 2). Es spielt dabei keine Rolle, ob der Sachbegriff
den massgebli- chen Verkehrskreisen gelaufig ist oder nicht. Bereits das potentielle
Interesse von Konkurrenten, den gleichen Begriff auch ihrerseits sachlich zu verwenden,
recht- fertigt den Schutzausschluss (MARBACH, Immaterialgiterrecht, S. 120 Rz. 580;
DERS., Markenrecht, S. 85 Rz. 279). Beschaffenheitsangaben sind Ausdriicke, die im
Verkehr geeignet sind, zur Bezeichnung von Eigenschaften oder als unmittel- barer
Hinweis auf Menge, Art der Herstellung, Verwendungszweck, Wirkungswei- se oder
geographische Herkunft der Ware oder Dienstleistung aufgefasst zu wer- den. Der
beschreibende Charakter muss fur einen erheblichen Teil des Verkehrs- kreises ohne
besondere Gedankenarbeit oder besonderen Fantasi eaufwand zu erkennen sein (BGE 106 ||
245S. 246 E. 2; WILLI, aa0.; N. 53f. zu Art. 2).

E.354.4

Herkunftsangaben sind gemass L egal definition direkte oder indirekte Hin- weise auf die
geographische Herkunft von Waren oder Dienstleistungen, ein- schliesslich Hinweisen auf
die Beschaffenheit oder auf Eigenschaften, die mit der Herkunft zusammenhéngen (Art. 47
Abs. 1 MSchG). Eine direkte Herkunftsanga- be liegt dann vor, wenn mittels Angabe eines
geographischen Namens ein direk- ter Hinweis auf die Herkunft eine Ware oder
Dienstleistung gegeben wird. Indirek-
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ohne unmittelbar das Produktionsgebiet zu definieren. Bei indirekten Hinwei- sen besteht
im Gegensatz zu direkten kein Uberwiegendes Freihaltebedirfnis. Sie sind grundsétzlich
eintragungsfahig (BGE 128 111 454 S. 458 E. 2.1; MARBACH, Markenrecht, S. 118 Rz.



379 ff.; WILLI, aaO., N. 68 zu Art. 2).

E.3.545

Die Beklagte wendet ein, beim Zeichen "A. " as Hauptbestandteil der kl&gerischen
Marken handle es sich um eine Sachbezeichnung, der es an der notwendigen
Kennzeichnungskraft fehle (act. 12 Rz. 103). Die Beklagte macht damit - im Widerspruch
zur eigenen Marke und Firma - geltend, dass es sich um ein gemeinfreies und daher vom
Markenschutz absolut ausgeschlossenes Zei- chen nach Art. 2 lit. aM SchG handle.

E.3.54.6
Der Begriff "B. " bzw. in seiner franzosischen Form "A. " um- schreibt weder

direkt ein Produkt noch eine Dienstleistung. Der altgriechische Be- griff B.

bezeichnet vielmehr die ... einer .... Im heutigen Sprachgebrauch wird unter einer ... eine
... bzw. eine ... mit ... Charakter verstanden. Es besteht damit seitens des Verkehrs kein
Bedurfnis an einer Freithaltung des Begriffs, da er fur die vorliegenden Finanzprodukte
keine Sachbezeichnung darstellt. Auch eine Beschaffenheitsangabe liegt nicht vor. Die
angebotenen Finanzprodukte haben keinen direkt ... Bezug bzw. Hintergrund. Schliesslich

ist auch eine unmittel bare Herkunftsangabe zu verneinen. Zwar sind ... selbst ..., doch

definieren sie kein bestimmtes ... .... Sie konkretisieren vielmehr eine ... in qualitativer
Hinsicht. Der Begriff "..." ist folglich in Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen kein
Ge- meingut und daher grundsétzlich markenfahig.

E.355

V erwechslungsgefahr

E.355.1

Der Schutz der Marke richtet sich sowohl gegen identische a's auch ge- gen éhnliche
Drittzeichen, sofern sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 13 Abs. 2i.V.m.
Art. 3 Abs. 1 MSchG). Eine Verwechslungsgefahr ist gege- ben, wenn das jlingere Zeichen
die @tere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeintrachtigt, d.h., wenn zu befrchten
ist, dass die massgeblichen Verkehrs- kreise sich durch die Ahnlichkeit der Marken
irrefthren lassen und Waren, die das

- 30 - eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen (sog.
direkte Verwechslungsgefahr) (BGE 122 111 382 S. 384 E. 1; MARBACH, Mar- kenrecht,
S. 293 Rz. 956). Eine Verwechslungsgefahr liegt jedoch auch dann vor, wenn das Publikum
die Marken zwar durchaus auseinanderzuhalten vermag, auf- grund ihrer Ahnlichkeit aber
fal sche Zusammenhange vermutet (sog. indirekte Verwechsungsgefahr) (BGE 96 |1 243 S.
248f.E. 2; 10211 122 S. 126 E. 2; 122111 382 S. 384 E. 1, MARBACH,
Immaterialglterrecht, S. 136 Rz.. 657 f.; WILLI, aaO., N. 11 zu Art. 3).

E. 3552

Ob sich zwei Marken hinreichend deutlich unterscheiden, ist aufgrund ei- ner
Gesamtbeurteilung aller massgebende Umstande zu bestimmen (BGE 121 111 377 S. 378 E.
2a; 122 111 382 S. 385 E. 1). Dazu zéhlen die Zeichenstérke (sog. Kennzeichnungskraft) der
dlteren Marke, die Zeichenahnlichkeit, die Gleichartig- keit der Produkte, sowie
marktspezifische Besonderheiten wie insbesondere die Zusammensetzung des jeweiligen
Verkehrskreises (MARBACH, Immaterialglter- recht, S. 136 Rz. 661, WILLI, aa.O., N.
14 ff. zu Art. 3; vgl. BGE 121 111 377 S. 378 1. E. 2). Ein zentrales Kriterium ist die



Zeichenstérke (Kennzeichnungs- kraft). Je grosser dieseist, desto umfangreicher ist der
Schutzumfang. Als schwach gelten Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an
Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen. Stark sind Marken, die entweder
aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durch- gesetzt
haben (BGE 122 111 382 S. 385 E. 2a). Fur die Ermittlung der Zeichenahn- lichkeit ist
ebenfalls auf den Gesamteindruck abzustellen. Bei Wortmarken wird dieser zun&chst durch
den Klang und durch das Schriftbild bestimmt (BGE 112 11 362 S. 364 E. 2). Dader
durchschnittliche Markenadressat das, was er hort und liest, gedanklich verarbeitet, ist fir
den Gesamteindruck einer Wortmarke auch ihr Sinngehalt mitentscheidend (BGE 121 111
377 S. 379 E. 2b). Je dhnlicher die Wa- ren bzw. Dienstleistungen sind, fur welche die
jeweiligen Marken registriert wur- den, desto grosser ist das Risiko von Verwechsiungen
und umso stérker muss sich das jlingere Zeichen vom alteren abheben (BGE 122 111 382 S.
387 E. 33 121 111 377 S. 379 E. 2a). Den massgeblichen Verkehrskreis bilden die aktuellen
und potenziellen Abnehmer der normativ definierten Waren und Dienstleistungen
(JOLLER, in: Noth/Buhler/Thouvenin (Hrsg.), SHK Markenschutzgesetz, Bern
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beei nflussen sowohl Zeichendhnlichkeit als auch -stérke. Bei Massenartikeln des taglichen
Bedarfsist die Aufmerksamkeit der Konsumenten daher tendenziell geringer (vgl. BGE 96
1400 S. 404 E. 2) als bei teuren Investitionsgitern sowie Spezial produkten, deren
Abnehmerkreis sich auf Fachleute beschrénkt (BGE 84 11 441 S. 445 E. 2; 122111 382 S.
388 E. 3a; MARBACH, Immaterialgiterrecht, S. 138 Rz. 671; WILLI, aa.O., N. 21 zu Art.
3). Esist dabei stets auf die Durchschnittsauf- fassung innerhalb des relevanten
Verkehrskreises abzustellen (JOLLER, aa.O., N. 51 zu Art. 3).

E.3.5.53

Die Zeichen, die sich vorliegend gegentiberstehen, sind seitens der Klage- rin die
Wortmarke "A. ", die Wort-/Bildmarke "A. Gestion" sowie weite- re Marken,
die al's Hauptbestandteil den Begriff "A. " enthalten (act. 3/14- 22); auf der Seite der
Beklagten sind esihre Firma"B. Partners AG" (act. 3/10) sowie die Ubrigen
geschéftsmassig verwendeten Bezeichnungen "B. " A ", "B. Partners'
und "A. Partners'. Die Beklagte argumentiert, bei dem Bestandtell "A. " handle
essich um ein relativ schwa- ches Kennzeichen, weshalb der Zusatz "Partners' gentige, ihre
Kennzeichen von den auslandischen Zeichen zu unterscheiden (act. 12 Rz. 104; 22 Rz. 39
ff.). Das Hauptelement "A. " mag im allgemeinen Sprachgebrauch ein vergleichswei-
se schwaches Zeichen sein, im Bereich der Finanzdienstleistungen ist dies jedoch nicht der
Fall.

E. 3554

Die Ahnlichkeit der beiden Zeichen ist sehr gross. Die zentralen Bestand- teile
unterscheiden sich einzig durch das stumme "..."[ein Buchstabe], welches bei der
Betrachtung der beiden Schriftbilder nur marginal ins Gewicht falt. Wort- klang und
Wortsinn sind bei beiden Begriffen identisch. Zudem sind die jeweils gewdahlten Zusdtze
"Gestion" bzw. "Partners' gemeinfreie Zeichen und vermogen die grosse Ahnlichkeit von
"A. " und "B. " nicht zu kompensieren.

E.3.5.55

Die Produkte der Parteien sind im Investmentbereich der Finanzbranche anzusiedeln. Beide
Parteien interagieren zumindest teilweise auch mit Privatper- sonen, selbst wenn die




Kl&gerin nur mittelbar Gber ihre schweizerischen Vertreter Vertriebshandlungen zugunsten
nicht institutionelle Anleger téatigen darf. Von el -
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Verkehrskreise beider Parteien ist somit auszugehen. Die Beklagte ist zudem nach eigenen
Aussagen in der ganzen Schweiz a's eine der fihrenden Vermao- gensverwalter tétig (act. 12
Rz. 39). Auf dem Gebiet, in welchem die Kl&gerin tétig ist, Uberschneiden sich somit die
Verkehrskreise auch in geographischer Hinsicht. Diese Schnittmenge der Verkehrskreise
erhoht die Anforderungen an die Unter- schiedlichkeit der Marken, welche trotz der Zusétze
"Gestion" bzw. "Partners” je- doch al's sehr gering einzustufen ist, markant. Die
Verwechslungsgefahr ist auf- grund einer Gesamtwertung daher trotz Zusdtzen virulent.
Zwar sind die Leistun- gen der Parteien nicht identisch, stehen sich doch Finanzprodukte
(Kl&gerin) und Finanzdienstleistungen (Beklagte) gegeniiber. Dies andert aber an der
Verwechs- lungsgefahr nichts, da beide Wirkungsbereiche im Finanzsektor liegen. Es
besteht somit eine Gefahr, dass das Publikum aufgrund der hohen Ahnlichkeit falsche Zu-
sammenhange vermutet, wie bei spiel sweise eine Zugehorigkeit zum selben Kon- zern u.a
Eine Verwechslungsgefahr ist daher zu bejahen.

E.3.5.6

Markenserie

E.356.1

Die Markenfahigkeit des Bestandteils "A. " sowie die Verletzung der klagerischen
Marken sowohl durch die Firma als auch durch die Gbrigen ge- schaftsméassig verwendeten
Bezeichnungen "B. " A ", "B. Partners’ und "A. Partners' der

Beklagten ist mithin zu bejahen. Die Frage, ob es sich bei den Marken der Klégerin um eine
eigentliche Markenserie handelt, ist daher unbeachtlich und kann offengel assen werden.
Folglich haben auch die Gbrigen Marken, fir welche die Kl&gerin einen markenmassigen
Gebrauch nicht nachweist, keinen Einfluss auf die vorliegende Streitsache. Der Einwand
der Be- klagten, es handle sich hierbei um nichtige Defensivmarken (act. 12 Rz. 109 ff.), ist
damit bedeutungslos und nicht zu prifen.

E.3.5.6.2

Weder die Wortmarke "A. " (IR-Nr. ...), noch die Wort-/Bildmarke "A.
Gestion™ (IR-Nr. ...) selbst erscheinen zudem angesichts der ins Recht gelegten
Beweismittel als einfache Hinderungseintragungen seitens der Klagerin. Sie werden
vielmehr markenmaéssig benutzt und sind selbst daher keine Defen- sivmarken.
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E.3.6
Beseitigungsanspruch

E.36.1

Das Ausschliesslichkeitsrecht eines Markeninhabers schiitzt vor jedem

kennzel chenmassigen Gebrauch der Marke im geschéftlichen Verkehr (Art. 13 Abs. 2
MSchG) und erfasst daher auch die Verwendung der fremden Marke als Firma. Wer in
seinem Recht an der Marke verletzt oder gefahrdet wird, kann vom Richter die Beseitigung
einer bestehende Verletzung verlangen (Art. 55 Abs. 1 lit. b MSchG). Jede
Beseitigungsmassnahme muss dabel verhdtnismassig sein (ROGER STAUB, in:



Noth/Buhler/Thouvenin (Hrsg.), SHK Markenschutzgesetz, Bern 2009, N 44 zu Art. 55).

E.3.6.2

Die Klé&gerin verlangt mit Ziffer 1 ihrer Rechtsbegehren, die Beklagte sel zur Umfirmierung
zu verpflichten. Die Verletzung ihres Ausschliesslichkeitsrechts dauert solange an, alsdie
Beklagte ihre gegenwartige Firma fuhrt. Eine Umfirmie- rung in eine Firma, die das Wort
"B. " bzw. "A. " nicht mehr enthdlt, ist daher geeignet und erforderlich, um den
gegenwartig andauernden Verletzungs- zustand zu beseitigen. Da der Zusatz "Partners’
bzw. die Gesellschaftsform "AG" nicht schitzenswert sind, richtet sich der Fokus auf das
Wort "B. " bzw. "A.

E.3.7
Unterlassungsanspruch

E.3.7.1

Wer in seinem Recht an der Marke geféhrdet wird, kann vom Richter ver- langen, dass eine
drohende Verletzung untersagt wird (Art. 55 Abs. 1 lit. aMSchG). Die Klage auf
Unterlassung bevorstehender oder erneuter Stérung setzt ein aktuelles Rechtschutzinteresse
des (potentiell) Verletzten voraus. Das Verha - ten des Beklagten muss eine kinftige
Verletzung ernstlich und in naher Zukunft befirchten lassen (STAUB, aa.O., N. 45 zu Art.
55). Das Bestehen einer Wieder- holungsgefahr ist regel méssig anzunehmen, wenn eine
Verletzung bereits statt- gefunden hat und der Verletzer die Rechtswidrigkeit des
beanstandeten Verhal-

- 34 - tens bestreitet (Entscheid 4C.341/2005 des Bundesgerichts vom 6. Mérz 2007, E. 5.4.;
STAUB, aaO., N. 47 zu Art. 55).

E.3.7.2
Die Kl&gerin verlangt mit Ziffer 2 ihrer Rechtsbegehren, der Beklagten sei zu verbieten
unter den Kennzeichen "B. " A ", "B. Partners' oder "A. Partners"

Finanzdienstlel stungen anzubieten und zu erbringen oder die- se Kennzeichen sonst wiein
der Werbung oder im Geschéftsverkehr fir oder im Zusammenhang mit

Finanzdienstlei stungen zu verwenden. Durch die Verwen- dung einer der aufgefthrten
Begriffe bzw. Begriffspaare im Zusammenhang mit Finanzdienstlei stungen wirde die
Beklagte erneut das Ausschliesslichkeitsrecht der Klagerin verletzen. Der Umstand, dass sie
mit der Firmenwahl sowie mit der geschéftsmassig Verwendung der Bezeichnungen

"B. " A ", "B. Partners’ und "A. Partners' bereits eine
dahingehende V erletzung begangen hat, zeigt, dass ein aktuelles Rechtsschutzinteresse
seitens der Kl&ge- rin gegeben ist. Ein Unterlassungsanspruch ist somit zu bejahen.

E.38

Fazit

E.38.1

Die Klé&gerin hat rechtsgentiglich nachgewiesen, dass sie sowohl die Wort- marke

"A. " asauch die Wort-/Bildmarke "A. Gestion™ im geschéftli- chen Verkehr

markenmassig und damit rechtserhaltend gebraucht. Beide klageri- schen Marken verfiigen
somit tber ihre volle Schutzwirkung. Keine der Marken ist |6schungsreif im Sinne von Art.
12 MSchG.



E.382

Der Begriff "A. " bzw. "B. " ist im vorliegenden Zusammenhang weder eine
Sachbezei chnung oder Beschaffenheitsangabe noch eine direkte Herkunftsangabe. Auch
sonst kommen keine der Tatbesténde von Art. 2 MSchG in Frage, weshalb der Begriff im
Finanzsektor kein Gemeingut darstellt und daher markenfahig ist.

E.3.83

Aufgrund der grossen Ahnlichkeit der Produkte und Zeichen sowie einer Uberschneidung
der Verkehrskreiseist eine Verwechslungsgefahr zu bejahen. Die Zusétze "Partners' bzw.
"Gestion" vermdgen daran nichts zu andern, dasie

- 35 - selbst gemeinfrei sind und keine eigene Unterscheidungskraft aufweisen; der Fo- kus
richtet sich daher auf die Begriffe "B. " bzw. "A.

E.384

In Anbetracht dessen ist sowohl ein Beseitigungsanspruch betreffend die andauernde
Storung, as auch ein Unterlassungsanspruch hinsichtlich weiterer drohender Stérungen des
markenrechtlichen Ausschliesslichkeitsrechts der Kl& gerin bei entsprechender
Strafandrohung zu bejahen.

E.3.85

Bei dieser Ausgangslage kann offen bleiben, ob die Klage auch unter lau- terkeits- bzw.
namensrechtlichen Aspekten gutzuheissen wére.

E. 4
Kosten- und Entschadigungsfolgen

E.41

Gerichtskosten Die Hohe der Gerichtskosten bestimmt sich nach der
Gerichtsgebuhrenverord- nung des Obergerichts vom 8. September 2010 [GebV OG] (Art.
96 ZPOi.V.m. § 199 Abs. 1 GOG). Beim vorliegenden von den Parteien tbereinstimmend
fest- gesetzten Streitwert von CHF 100'000.-- (act. 1 S. 3; act. 12 S. 4) ist die Gebhr in
Anwendung von 8 4 GebV OG auf gerundet CHF 9'000.-- (exkl. MwSt.) festzu- setzen. Die
Gerichtskosten sind zur Ganze der Beklagten aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO).

E.42

Partei entschadigungen Die Hohe der Parteientschadigung ist nach der Verordnung Uber die
Anwaltsge- biihren vom 8. September 2010 [AnwGebV] zu bemessen (Art. 105 Abs. 2
ZPO). Grundlage bildet der Streitwert (8 2 Abs. 1 lit. aAnwGebV). Die Grundgebuhr ist fur
die Begriindung bzw. die Beantwortung einer Klage geschuldet; fir jede weite- re
Rechtsschrift ist ein Zuschlag zu gewahren (8 11 Abs. 1 u. 2 AnwGebV). Der Kl&gerin ist
eine Parteientschédigung von funf Viertel der Grundgebthr zuzuspre- chen. Die Beklagte
ist demnach zu verpflichten, der Kl&gerin eine Parteientsché digung von gerundet CHF
14'000.-- (exkl. MwSt.) zu bezahlen (8 4i.V.m. 8§ 11 Abs. 2).

E.43
Hinweis M ehrwertsteuer

- 36 - Ist einer mehrwertsteuerpflichtigen Partei eine Prozessentschédigung zuzuspre- chen,
hat dies zufolge Moglichkeit des Vorsteuerabzugs ohne Berticksichtigung der



Mehrwertsteuer zu erfolgen (ZR 104 (2005) Nr. 76, SIZ 101 (2005) 531 ff.). Das
Handel sgericht erkennt:
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