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Erwagungen

E.1
Formelles

E.11

Das Gericht pruft von Amtes wegen, ob die Prozessvoraussetzungen erfullt sind (Art. 60
ZPO). Prozessvoraussetzungen sind insbesondere die sachliche und ¢rtliche Zustandigkeit
(Art. 59 Abs. 2 lit. b ZPO).

E.12

Die ortliche Zustandigkeit ergibt sich aus Art. 36 ZPO. Gemass dieser Be- stimmung ist fir
Klagen aus unerlaubter Handlung das Gericht am Wohnsitz oder Sitz der geschadigten
Person oder der beklagten Partei oder am Handlungs- oder am Erfolgsort zustandig. Der
Begriff der unerlaubten Handlung ist weit zu verste- hen. Art. 36 ZPO umfasst daher nicht
nur die Sachverhalte, dieim OR unter die- sem Titel aufgefuhrt sind, sondern sémtliche
Falle ausservertraglicher Haftung fir widerrechtliches Verhalten. Dazu gehdren auch
Verletzungsklagen im Marken- recht und Anspruiche aus unlauterem Wettbewerb
(HEMPEL, in: SPUHLER/TENCHIO/ INFANGER, Basler Kommentar Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 2013, N 6 f. zu Art. 36 ZPO). Sowohl die Kl&agerin als auch
die Beklagte haben ihren Sitz in ZUrich (act. 3/2; act. 3/10), womit die ortliche
Zustandigkeit des Handel sgerichts des Kantons Zirich ohne Welteres gegeben ist.

E.13

Die sachliche Zustandigkeit ergibt sich aus Art. 5 Abs. 1 lit. a, cund d ZPO i.V.m. Art. 6
Abs. 4 ZPO und § 44 lit. a GOG.

E.14
Die ubrigen Prozessvoraussetzungen sind erfillt.

E.2

Es seien der Beklagten und ihren verantwortlichen Organen unter Androhung der Be-
strafung nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfalle zu verbieten, das Zeichen "B. "
Im Zusammenhang mit Dienstleistungen im Bauwesen einzeln oder kombi- niert mit
anderen Zeichen as Firma, auf Geschéftspapieren, in der Werbung oder sonstwie im

geschéftlichen Verkehr zu verwenden.

E.21

Sachverhalt Die Darstellungen der Klagerin (act. 1) stimmen mit den von ihr eingereichten
und zum Beweis offerierten Beweismitteln (act. 3/2-13) Uberein. Weil sich die Beklagte



- 6 - zu den Vorbringen der Klagerin nicht gedussert hat, gelten deren Tatsachenbe-
hauptungen a's unbestritten. Da an der unbestritten gebliebenen Sachdarstellung der
Kl&gerin weiter keine Zweifel bestehen, kann sie dem Entscheid zugrunde ge- legt werden
(LEUENBERGER, in: SUTTER-SOMM/HASENBOHL ER/LEUENBERGER, Kom-
mentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2. Aufl. 2013, N 5 zu Art. 223
ZPO; vgl. auch Art. 150 Abs. 1 und Art. 153 Abs. 2 ZPO). Die Klagerin gehort zur

A. -Gruppe und ist seit 1980 im Handel sregister des Kantons Zurich unter der
Firmennummer 1 eingetragen (act. 1 S. 6 Rz. 9; act. 3/2). Seit Beginn des letzten
Jahrhundertsist der Name"A. " eng mit der Immobilien- und Bauwirtschaft und deren
Entwicklung verbunden. 1915 als Ein- Mann-Schreinerei gegruindet, entwickelte sich die
Firmain drei Generationen zu einem fuhrenden Generalunternehmen in der Schweiz (act. 1
S. 6 Rz. 10). Unter der Marke "B. " hat die Kl&gerin seit 1973 Dienstleistungen eines
Totalun- ternehmers und Generalunternehmers im Bereich Umbau und Renovation ange-
boten. Die B. AG wurde im Jahre 1973 unter der Firmennummer 2 im Han-
delsregister des Kantons Zirich eingetragen. Infolge Fusion mit der A. - Gruppe
wurde die B. AG im Jahre 2005 aus dem Handel sregister gelGscht. Zur

A. -Gruppe gehdrt auch ein auf Umbau und Renovation spezialisierter
Unternehmensbereich. Dieser wurde bis September 2013 unter dem Namen "B. "
gefuhrt. Seit Mitte September 2013 tritt dieser Unternehmensbereich nun ebenfalls unter
dem Namen "A. "auf (act. 1 S. 6f. Rz. 11, act. 3/3). Die Kl&gerin hat unter dem
Namen "B. " in den letzten Jahren regelmassig nicht nur grosse Objekte von Privaten
(z.B. ... Hotel in Zrich, ...hausin Luzern) son- dern auch immer wieder von der
Offentlichen Hand (z.B. ... — Zurich, ...haus Zu- rich) ausgefihrt, und die insbesondere in
der Baubranche nach wie vor bekannte Marke von 1973 bis Mitte September 2013
regelméssig gebraucht. Bis September 2013 hat die Klagerin unter der Webseite

www.B. .ch zahlreiche Renovati- onsobjekte, die von der Klagerin unter deren Marke
"B. " ausgefuhrt wurden, aufgefihrt. Diese Projekte sind nunmehr auf

wWww.A. .chersichtlich (act. 1 S. 7 Rz. 12 f.; act. 3/4a-c). Die Klagerin ist Inhaberin
der folgenden Schweizer Marken:

-7-+1-B. (Wort) mit Schutz in den Klassen 36 und 37; « 2— B. (Wort-Bild)
mit Schutz in den Klassen 36 und 37; « 3—B. (Wort) mit Schutz in den Klassen 35,
36, 37, 42 und 45; « 4 —B. (Wort-Bild) mit Schutz in den Klassen 35, 36, 37, 42 und

45. Die Marken sind alle unter anderem auch fur "Bauwesen, insbesondere Ausfih- rung
von Bauprojekten, Beratung und Betreuung in Erschliessungsangel egenhei- ten,
Innenausbau, Erstellen, Betreuung von sowie Beratung in Bezug auf haus- technische
Anlagen und Installationen” in Klasse 37 eingetragen (act. 1 S. 7 Rz. 14; act. 3/5-8). Die
Kl&gerin ist auch Inhaberin des Domainnamens www.B. .ch. Unter diesem
Domainnamen wurden bis Mitte September 2013 die Dienstleistungen des
Unternehmensbereiches "B. " angeboten. Seit der eingefihrten "One-Brand- Strategy”
wird die Seite direkt auf www.A. .ch um- geleitet (act. 1 S. 8 Rz. 15; act. 3/9). Die
Beklagte hat am tt. Juli 2013 die Firma"D. GmbH" auf die Firma"BC. GmbH"
umbenannt. Diese ist nun unter der Firmennummer 3 im Han- delsregister des Kantons
Zurich eingetragen. Als Zweck der Firmawird folgendes aufgefihrt: "Die Gesellschaft
bezweckt insbesondere die Ubernahme von Zimme- rei- und Bauschreinereiarbeiten,
Kucheneinbauten, TUr-, Fenster- und Treppen- einbauten, Herstellung von massgefertigten
Einbauschranken. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen
errichten, sich bei anderen Un- ternehmen des In- und des Auslandes beteiligen,



gleichartige oder verwandte Un- ternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschéfte
eingehen, in denen Sy- nergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind.” (act. 1 S. 8. Rz. 16;
act. 3/10). Als Gesellschafterin der Beklagten war bis am 28. Mai 2014 dieim bereits abge-
schlossenen Verfahren HG130059 als Beklagte auftretende " B. Bau AG" eingetragen,
welche auch das gesamte Stammkapital hielt (act. 1 S. 9 Rz. 17; act. 3/10). Seit dem 28.
Mai 2014 ist die E. AG Gesdllschafterin (vgl. www.zefix.ch). Die Beklagte betreibt
keine eigene Webseite, sieist auch nicht In- haberin einer Marke "B. "04 (act.1S.9
Rz. 18).

- 8 - Mit eingeschriebenen Schreiben vom 20. Dezember 2013 forderten die Vertreter der
Klé&gerin die Beklagte mittel s eines Abmahnschreibens auf, die Firma"BC. GmbH"
derart zu éndern, dass "B. " nicht mehr Bestand ihrer Firmaist und die Markenrechte
der Kl&gerin nicht mehr tangiert werden. Der Be- klagten wurde eine Frist bis zum 10.
Januar 2014 angesetzt. Die Beklagte rea- gierte innert der angesetzten Frist nicht. Daher
liessihr die Kl&agerin mit Schreiben vom 28. Januar 2014 eine Erinnerung zukommen und
setzte ihr erneut eine Ant- wortfrist biszum 7. Februar 2014 an. Mit Schreiben vom 27.
Februar 2014 ver- neinte die Beklagte eine VV erwechslungsgefahr zwischen ihrer Firma und
den Markenrechten der Klagerin und hélt fest, Firmenrecht und Markenrecht seien un-
terschiedlich. Zudem wirden bis Ende Jahr noch etwa zwanzig Firmen mit dem Bestandteil
"B. " ins Handel sregister eingetragen werden. Ausserdem wird in diesem Schreiben
die Vertreterin der Kl&gerin als "Betrugsfirma’ bezeichnet, die "Streit vom Zaune bricht,
um Honorare generieren zu kénnen” (act. 1 S. 9 Rz. 19 ff.; act. 3/11-13).

E.22

Rechtliches Das Markenrecht verleiht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke
zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, fur die sie beansprucht wird, zu
gebrauchen und dariiber zu verfligen (Art. 13 Abs. 1 MSchG). Der Markeninhaber kann
anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom
Markenschutz ausgeschlossen ist, so insbesondere, das Zeichen auf Geschéftspapieren, in
der Werbung oder sonstwie im geschéftlichen Verkehr zu gebrauchen (Art. 13 Abs. 2 lit. e
MSchG). Als Gebrauch im geschéftlichen Ver- kehr gilt jeder marktgeneigte Gebrauch,
also jede Verwendung, die auf dem Markt wahrgenommen wird oder zumindest
wahrgenommen werden kann. Der kennzei- chenmassige geht Uber den markenmassigen
Gebrauch hinaus und umfasst auch die Verwendung der Marke al's Name, Firma, Enseigne,
Geschéftsbezeichnung oder Domain Name (THOUVENIN/DORIGO, in:
NOTH/BUHLER/THOUVENIN, Stampflis Handkommentar M arkenschutzgesetz
(MSchG), 2009, N 13 zu Art. 13 MSchG; vgl. betreffend Firmaauch BGE 120 |1 144,
E.2.b.,, S. 148). Die Eintragung im Handel sregister gilt bereits als Gebrauch im
geschéftlichen Verkehr, weil der In-

- 9 - haber einer Firmanach Art. 954a Abs. 1 OR zu deren Gebrauch verpflichtet ist
(THOUVENIN/DORIGO, a.a.0., N 79 zu Art. 13 MSchG; DAVID, in: HONSELL/
VOGT/DAVID, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz,
Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl. 1999, N 23 zu Art. 13 MSchG). Vom Marken- schutz
ausgeschlossen sind geméss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG Zeichen, die einer dteren Marke
ahnlich und fir gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind,
sodass sich daraus eine Verwechslungsge- fahr ergibt. Die Verwechslungsgefahr bestimmt
sich nach den Kriterien Marken- &hnlichkeit und Gleichartigkeit der Waren und
Dienstleistungen (WILLI, Kommen- tar Markenschutzgesetz, 2002, N 15 zu Art. 3



MSchG). Gemass Art. 12 MSchG ist der Nichtgebrauch einer Marke wahrend eines
Zeitraums von bis zu funf Jah- ren unschédlich (Gebrauchsschonfrist). Diese Frist beginnt
mit der letzten ernst- haften Bentitzungshandlung des Markeninhabers zu laufen (WANG,
in: NOTH/ BUHLER/THOUVENIN, a.a.0., N 3und N 17 zu Art. 12 MSchG).

E.23

Wirdigung Die Klagerin ist Inhaberin der Marken 1 B. (Wort) mit Schutz in den
Klassen 36 und 37, 2 B. (Wort-Bild) mit Schutz in den Klassen 36 und 37, 3 B.
(Wort) mit Schutz in den Klassen 35, 36, 37, 42 und 45 und 4 B. (Wort-Bild) mit
Schutz in den Klassen 35, 36, 37, 42 und 45 (act. 3/5-8). Die Eintragung der ersten Marke
nennt eine Gebrauchsprioritéat seit 1972, ins Markenregister einge- tragen wurde sie am 26.
Oktober 1993 (act. 3/5). Die zweite Marke wurde am 23. Juni 2005 ins Markenregister
eingetragen (act. 3/6). Die Eintragungen der drit- ten und vierten Marke erfolgten am 14.
bzw. 15. Januar 2010 (act. 3/7+8). Bei keiner der Eintragungen wurde Widerspruch
erhoben. Die Umfirmierung der Be- klagten von "D. GmbH" in"BC. GmbH"
erfolgte am 29. Juli 2013 (act. 3/10) und damit nach den Eintragungen der kl&gerischen
Marken, die somit Priori- tét geniessen. Die Kl&gerin verwendete ihre Marken
unbestrittenermassen bis Mit- te September 2013, sodass die funfjghrige
Gebrauchsschonfrist nach Art. 12 M SchG noch nicht abgelaufen und ihre Marke welterhin
geschitzt ist. Nach Rechtsprechung und Literatur gentigt fur den verletzenden Gebrauch im
Sinnevon Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG die Eintragung einer Firmain das Handels-

- 10 - register. Diese stellt einen VVorgang im geschéftlichen Verkehr dar, welcher auf dem
Markt wahrgenommen wird oder zumindest wahrgenommen werden kann. Die Beklagte tat

mit der Umbenennung ihrer Unternehmung von "D. GmbH" in"BC. GmbH"
kund, dass sie fortan unter dieser Firmenbezeichnung am Geschéftseben partizipiert.
Dieser Akt ist daher as kennzeichenmaéssiger Ge- brauch der Marke "B. "im
geschéftlichen Verkehr einzustufen. Die Zeichen "B. "und "BC. GmbH" sind
Im kennzeichnungsstarken Bestandteil "B. " identisch. Der Zusatz C. ist von

schwacher Kenn- zeichnungskraft. Insgesamt sind sich die Zeichen somit sehr &hnlich. Die
Wort- bzw. Wort-Bild-Marken der Kl&gerin sind in den Klassen 36 und 37 bzw. 35-37
sowie 42 und 45 eingetragen (act. 3/5-8). Diese umfassen unter anderem die Be- reiche
Bauwesen, Reparaturwesen und I nstallationsarbeiten im Immobilienbe- reich bzw.
Bauwesen inkl. Innenausbau. Damit decken die Markenschutzrechte der Klagerin den
Hauptzweck der Beklagten, die Ubernahme von Zimmerei- und Bauschreinereiarbeiten,

K lcheneinbauten, Tir-, Fenster- und Treppeneinbauten, sowie die Herstellung
massgefertigter Einbauschranke (vgl. act. 3/10), ab. Auch der weitere Zweck, wonach die
Beklagte im In- und Ausland Zweigniederlassun- gen errichten, sich bei anderen
Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen
erwerben oder errichten sowie ale Ge- schéfte eingehen kann, in denen Synergien mit dem
Hauptzweck zu erzielen sind (vgl. act. 3/10), ist von den markenschutzrechtlichen
Ansprichen der Klagerin ge- deckt, da es sich hierbei um typische Nebendienstleistungen
einer Gesellschaft handelt. Die von der Kl&gerin, welche unter anderem die Entwicklung,
Realisie- rung und Nutzung von Immobilien und Bauprojekten aller Art sowie die Planung
und Ausfuhrung von Neu- und Umbauten, insbesondere als Total- oder General -
unternehmung auf Rechnung Dritter bezweckt (act. 3/2), und der Beklagten ange- botenen
Dienstleistungen sind gleichartig, weshalb das Risiko von Verwechslun- gen bei den
angesprochenen Verkehrskreisen gross ist. Nach dem Gesagten verletzt die Beklagte mit



der Eintragung und Verwendung der Firma"BC. GmbH" das ausschliessliche Recht
der Kl&gerin, die Marken

-11-"B. " (Wort und Wort-Bild) zur Kennzeichnung ihrer Geschéfte und Dienst-
leistungen zu gebrauchen.

E.24
Unterlassungsklage

E.24.1

Einleitung Wer in seinem Recht an der Marke verletzt oder gefahrdet wird, kann nach Art.
55 Abs. 1 lit. aMSchG vom Richter verlangen, eine drohende Verletzung zu verbie- ten.
Das Rechtsschutzinteresse an der Unterlassungsklage setzt voraus, dass konkrete
Anhaltspunkte fir eine kiinftige Rechtsverletzung bestehen oder solche in der
Vergangenheit bereits erfolgt sind und Wiederholungen nicht ausgeschlos- sen werden
koénnen. Aufgrund des Verhaltens des Beklagten muss ernsthaft da- mit zu rechnen sein,
dass die Verletzungshandlung erstmals bzw. erneut began- gen wird (WILLI, aa.O., N 17 f.
zu Art. 55 MSchG). Das gestellte Rechtsbegehren muss nach allgemeinen prozessualen
Grundsétzen das zu verbietende V erhalten prézise umschreiben bzw. die zu unterlassenden
Handlungen genau definieren. Das Begehren des Kl&gers hat zudem detailliert digjenigen
Waren und/oder Dienstleistungen aufzufthren, fir welche das Zeichen nicht verwendet
werden soll. Aufgrund des Territorialitatsprinzips ist dagenige Territorium zu bezeichnen,
fur welches das Verbot ausgesprochen werden soll. Bei schweizerischen Marken ist dies
regelmassig das Staatsgebiet der Schweiz (STAUB, in: NOTH/BUHLER/ THOUVENIN,
aa0., N 33 ff. zu Art. 55 MSchG). Unterlassungsansprtiche konnen gegentiber dem
Beklagten nur indirekt durchgesetzt werden, indem die Missach- tung mit Busse nach Art.
292 StGB geahndet wird (WILLI, a.a.O., N 25 zu Art. 55 MSchG). Die Kl&gerin kann der
Beklagten demnach die festgestellte Markenrechtsverlet- zung verbieten lassen. Thr
Rechtsschutzinteresse kann in Anbetracht der Reaktion der Beklagten auf die klagerischen
Schreiben vom 20. Dezember 2013 und 28. Januar 2014 bejaht werden, da davon
ausgegangen werden kann, dass die Be- klagte ihre Firma weiterhin benutzen wird. Das
kl&gerische Unterlassungsbegeh- ren beinhaltet ein genau umschriebenes und bestimmtes
der Beklagten zu verbie- tendes Verhalten und beschrénkt sich auf Dienstleistungen im
Bauwesen. Das

- 12 - Rechtshegehren der Kl&gerin ist sodann hinsichtlich des Territorialitétsprinzipsim
Sinne von Treu und Glauben und unter Einbezug der Klagebegriindung so auszu- legen
(vgl. hierzu LEUENBERGER, a.a.0., N 38 zu Art. 221 ZPO), dass das Verbot, das Zeichen

"B. " Zu nutzen, innerhalb der ganzen Schweiz gelten soll. Eine Missachtung ist mit
Busse nach Art. 292 StGB zu ahnden.
E.24.2

Vollstreckungsmassnahmen Was die anzuordnenden V oll streckungsmassnahmen betrifft,
kann auf die nach- folgenden Erwagungen verwiesen werden (vgl. Ziff. 2.5.2. - 2.5.6.).

E.243

Fazit Somit ist es der Beklagten gestitzt auf Art. 13 Abs. 1 und Abs. 2 lit. ei.V.m. Art. 55
Abs. 1lit. aMSchG unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.— fir jeden Tag
der Nichterfullung (Art. 343 Abs. 1 lit. ¢ ZPO), mindes- tens aber CHF 5'000.— (Art. 343
Abs. 1lit. b ZPO), sowie zusétzlich unter Andro- hung der Bestrafung ihrer Organe nach



Art. 292 StGB (Busse bis CHF 10'000.—) im Widerhandlungsfall — zu verbieten, das
Zeichen "B. " in der Schweiz im Zusammenhang mit Dienstleistungen im Bauwesen
einzeln oder kombiniert mit anderen Zeichen als Firma, auf Geschaftspapieren, in der
Werbung oder sonst wie im geschéftlichen Verkehr zu verwenden.

E.25
Beseitigungsklage

E.251

Einleitung Wer in seinem Recht an der Marke verletzt oder gefahrdet wird, kann nach Art.
55 Abs. 1 lit. b MSchG vom Richter verlangen, eine bestehende Verletzung zu besei- tigen.
Die Beseitigungsklage soll es dem Markeninhaber erlauben, den durch eine
Markenverletzung geschaffenen, fortdauernden Stérungszustand zu beheben. Der mit dem
Markenrecht in Widerspruch stehende Zustand soll beseitigt und kiinftigen
Rechtsverletzungen die Grundlage entzogen werden (WILLI, aa.O., N 27 zu Art. 55

M SchG). Beseitigungsklagen unterliegen dem Grundsatz der Ver- haltnismassigkeit
(STAUB, a.a0., N 44 zu Art. 55 MSchG).

-13-

E.25.2

Kl&gerisches Rechtsbegehren Die Kl&gerin beantragt weiter die Androhung der Bestrafung
nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfalle, sowie weiter, fir den Fall, dass die Beklagte
der erforder- lichen Willenserkl&rung nicht nachkomme, die Anweisung des

Handel sregisteram- tes des Kantons Zurich gestiitzt auf Art. 344 Abs. 2 ZPO, der Beklagten
eine Frist von einem Monat anzusetzen, um ihre Firmenbezei chnung in ihren Statuten zu
andern und gestiitzt darauf die Anderung der Firmaim Handelsregister zu veran- lassen. Fiir
den Fall, dass es nicht gelingt, innert zweier Monate seit der Fristan- setzung, fr die
Beklagte eine Firmenbezeichnung im Handel sregister einzutra- gen, die den Anforderungen
von Art. 944 OR genugt, beantragt die Kl&gerin so- dann, sei die Auflésung der Beklagten
anzuordnen, wobei fur das Liquidationsver- fahren sinngeméass die Regeln tiber den
Konkurs heranzuziehen seien. Fur den Fall, dass die Aufldsung der Beklagten eintreten
sollte, sei das Handelsregister- amt des Kantons Zirich anzuweisen, beim zustandigen
Vollstreckungsrichter die Anordnung des Liquidationsverfahrens nach den Regeln tber den
Konkurs sowie die Mandatierung des zustandigen Konkursamtes zu verlangen. Diese
Rechtsbegehren, die von der Kl&gerin nicht weiter begriindet werden (vgl. act. 1), basieren
(wohl) auf den Anordnungen im Urteil des Handel sgerichtes des Kantons Zirich vom 7.
Mérz 2014 in Sachen A. AG gegen B. Bau AG (HG130059). Im damaligen
Verfahren lauteten die Rechtsbegehren der Klagerin anders bzw. waren einfacher (vgl.
Urteil vom 7. M&rz 2014, S. 2): "1. Es seien die Beklagte und ihre verantwortlichen Organe
unter Androhung der Bestra- fung nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfalle zu

verpflichten, den Bestandteil "B. " inihrer Firmainnert 14 Tagen ab Eintritt der
Rechtskraft im Handel sregister des Kantons Zirich zu léschen.
E.253

V ollstreckungsmassnahmen Auf Antrag der obsiegenden Partel ordnet das Gericht
Vollstreckungsmassnah- men an (Art. 236 Abs. 3 ZPO). Geméss Art. 343 Abs. 1 lit. bund c
ZPO kann der Vollstreckungsrichter bei einem Entscheid auf eine Verpflichtung zu einem
Tun, Unterlassen oder Dulden verschiedene indirekte Zwangsmittel androhen. Dazu



gehdren die Strafandrohung nach Art. 292 StGB, die Ordnungsbusse und die Ta- gesbusse
(als Variante der Ordnungsbusse). Strafandrohung nach Art. 292 StGB Eine Strafandrohung
nach Art. 292 StGB kann sich nur an natiirliche Personen richten. Dies folgt aus dem
Grundsatz "societas delinquere non potest”. Eine Ausnahme zu diesem Grundsatz ist
vorliegend nicht ersichtlich. Die Bestrafung setzt aber voraus, dass die Organe von der
Androhung Kenntnis erlangt haben (ZINSLI, in: SPUHLER/TENCHIO/INFANGER,
Basler Kommentar Schweizerische Zivil- prozessordnung, a.a.O., N 15 zu Art. 343 ZPO).
Esist vorliegend nichts dagegen einzuwenden bzw. dréngt sich gegenteils auf, die
gerichtlichen Anordnungen mit einer an die Organe selbst gerichteten Strafandrohung nach
Art. 292 SIGB (Bus- se bis CHF 10'000.—-) zu verbinden, um den gerichtlichen
Anordnungen Nach- druck zu verleihen. Ordnungsbusse nach Art. 343 Abs. 1 lit. bund c
ZPO Die Strafandrohungen nach Art. 292 StGB konnen mit der Androhung einer Ord-
nungsbusse (auch Tagesbusse) verbunden werden: Gemass L ehre und Recht- sprechung ist
die Androhung von maximalen Ordnungsbussen nach Art. 343 Abs. 1 lit. b und ¢ ZPO
kombiniert mit der Strafandrohung nach Art. 292 StGB mdglich und zul&ssig
(STAEHELIN, in: SUTTER-SOMM/HASENBOHLER/LEUENBERGER, a.a.0., N 15 zu
Art. 343 ZPO m.w.H.; Urteil des Bundespatentgerichtsi.S. A. AG gegen B. AG vom 21.
Mérz 2013, S2013 001 [im Internet publiziert]; Urteil des

- 15 - Bundesgerichts 4A_160/2013 vom 21. August 2013 [das Bundesgericht hat zu den im
Entscheid aufgefiihrten Strafandrohungen aber nicht explizit Stellung be- zogen]). Ihrer
Rechtsnatur als Zwangsgeld entsprechend ist dabei (auch) die Ordnungs- busse vorerst fir
den Fall der Nichterfllung lediglich anzudrohen und erst dann auszusprechen, wenn die
Nichterfullung feststeht. Die Nichterfullung eines Zivilur- teilsist nicht schon per se eine
Ordnungswidrigkeit, die ohne jegliche Androhung vom Vollstreckungsgericht mit einer
Busse bestraft werden kann (STAEHELIN, in:

SUTTER-SOMM/HASENBOHL ER/LEUENBERGER, a.a.0., N 22 zu Art. 343 ZPO;
KEL- LERHALS, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band |1, Bern
2012, Art. 343 N 43 ff.). Die Androhung kann bereits in das zu vollstreckende Ur- teil
aufgenommen werden. Der Vollstreckungsrichter hat sodann in einem zweiten Entscheid
festzustellen, ob tatséchlich nicht erfiillt wurde, und allenfalls die Busse zu verhéngen sowie
deren Hohe festzusetzen. Dieser |etztere Entscheid des Voll- streckungsrichters bedarf dann
eines Antrags der obsiegenden Partei (STAEHELIN, in:

SUTTER-SOMM/HASENBOHL ER/LEUENBERGER, a.a.0., N 22 zu Art. 343 ZPO; Kel-
lerhals, Berner Kommentar, a.a.O., N 49 zu Art. 343 ZPO; dazu auch: Urteil des
Kantonsgerichts Graubinden, 11. Zivilkammer, ZK2 13 27 vom 20. August 2014, Erw. 2).
Daran vermag nichts zu &ndern, dass die vereinnahmten Ordnungsbus- sen dem Staat
zustehen und nicht dem Urteilsglaubiger.

E.254

Fazit Zusammenfassend drangt sich vorliegend auch die an die Gesellschaft selber ge-
richtete Androhung einer Tagesbusse nach Art. 343 Abs. 1 lit. ¢ ZPO auf, um den
gerichtlichen Anordnungen gehdrig Nachdruck zu verleihen. Fur weitergehende
Zwangsmittel besteht einstweilen kein Raum. Auch die Klagerin legt nicht dar, weshalb
davon ausgegangen werden musste, dass die Beklagte sich dem Urteil nicht unterziehen
wird. Allein aus der Bestreitung der Verwechs ungsgefahr und der Aussage, Firmenrecht
und Markenrecht seien unterschiedlich im beklagti- schen Schreiben vom 27. Februar 2014
(act. 3/13), ergibt sich dies nicht. Es kann somit davon ausgegangen werden, dass die



Beklagte sich nach Studium des vor- liegenden Urteils diesem unterziehen und
entsprechend ihre Firmaim Handelsre-

- 16 - gister &ndern wird bzw. dem Verbot nachkommen wird; dies insbesondere auch unter
dem Druck der Strafdrohung nach Art. 292 StGB und den drohenden hohen Bussen. Esist
klar, dass sich im Weigerungsfall der Beklagten, ihre Firmenbe- zeichnung |6schen zu
lassen, weitergehende Vol lstreckungsmassnahmen auf- drangen konnten. Hierfir wére die
Beklagte dann kosten- und entschéadigungs- pflichtig. Dartber ist vorliegend jedoch nicht
zu befinden. Somit ist die Beklagte gestutzt auf Art. 13 Abs. 1 und Abs. 2 lit. ei.V.m. Art.
55 Abs. 1 lit. b MSchG — unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.— fir jeden
Tag der Nichterfullung (Art. 343 Abs. 1 lit. ¢ ZPO), mindestens aber CHF 5'000.— (Art. 343
Abs. 1lit. b ZPO), sowie zusétzlich unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art.
292 StGB (Busse bis CHF 10'000.—) im Wider- handlungsfall — zu verpflichten, innerhalb
eines Monates seit Rechtskraft dieses Urteils die Firmenbezeichnung "BC. GmbH"
durch das Handel sregisteramt des Kantons Zurich |6schen zu lassen.

E.3

Unlautere Wettbewerbshandlungen der Beklagten Die Klagerin macht auch eine Verletzung
vom Art. 3Abs. 1 lit. d UWG geltend (act. 1 S. 11 f. Rz. 28 ff.).

E.31

Unlauter und widerrechtlich ist jedes tauschende oder in anderer Weise ge- gen den
Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Ge- schéftsgebaren, welches
das Verhdtnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern
beeinflusst (Art. 2 UWG). Gemass Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG handelt insbesondere unlauter,
wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken,
Leistungen oder dem Geschéftsbetrieb eines anderen herbeizufihren. Die
Verwechslungsgefahr ist gegeben, wenn ein verwendetes Zeichen einem anderen derart
ahnlich ist, dass die massgebenden Verkehrskreise Gefahr laufen, die damit
gekennzeichneten Waren, Werke, Leis- tungen oder den Geschéftsbetrieb zu verwechseln.
Das Risiko von Verwechslun- gen ist umso grésser, je naher sich die Waren sind, fur
welche die in Frage ste- henden Zeichen gebraucht werden. Wer sich auf ein verwendetes
Zeichen beru- fen will, muss die Gebrauchsprioritat nachweisen (ARPAGAUS, in: HILTI /
ARPAGAUS,

- 17 - Basler Kommentar, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), 2013,
N 62, N 64 und N 73 zu Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG). Wer durch unlauteren Wettbewerb in
seiner Kundschaft, seinem Kredit oder beruflichen Ansehen, in seinem Geschéftsbetrieb
oder sonst in seinen wirtschaftlichen Interessen bedroht oder verletzt wird, kann nach Art. 9
Abs. 1lit. aund b UWG dem Richter beantra- gen, eine drohende Verletzung zu verbieten
sowie eine bestehende Verletzung zu beseitigen. Die Geltendmachung eines
Unterlassungsanspruches setzt ein hinrei- chendes Rechtsschutzinteresse voraus. Hat bereits
eine Rechtsverletzung statt- gefunden, muss der Klager einerseits den Nachwels erbringen,
dass bereits eine gleichartige Rechtsverletzung stattgefunden hat. Andererseits hat er
darzulegen, dass eine Wiederholung zu befiirchten ist (RUETSCHI/ROTH, in:
HILTI/ARPAGAUS, a.a.0O., N 20 zu Art. 9 UWG). Die Beseitigungsklage richtet sich
gegen eine an- dauernde Verletzung, sie zielt auf die Wiederherstellung des rechtmassigen
Zu- standes. Sie verpflichtet den Verletzer, die bestehende Verletzung zu beseitigen, wobei
fUr den Fall der Nichtbefolgung der gerichtlichen Verfiigung eine Ungehor- samsstrafe



angedroht werden kann (RUETSCHI/ROTH, a.a.0., N 39 und N 47 zu Art. 9 UWG).

E.3.2

Wie bereits unter markenschutzrechtlichen Aspekten erwogen, trat die Klage- rin
unbestrittenermassen seit 1973 bis Mitte September 2013 unter dem Zeichen "B. " auf
und bot Dienstleistungen eines Totalunternehmers und Generalun- ternehmersim Bereich
Umbau und Renovation an. Die Umfirmierung der Beklag- ten von "D. GmbH" in
"BC. GmbH" erfolgte erst am 29. Juli 2013 (act. 3/10), sodass der Marktauftritt der
Kl&gerin Prioritét geniesst. Die Zeichen "B. " und "BC. GmbH" sind sich fur die
massgebenden V erkehrskrei se zum verwechseln dhnlich. Die Klagerin und die Beklage sind
zudem in sich Uber- schneidenden Geschéftsbereichen tatig. Damit ist eine
Rechtsverletzung durch die Beklagte gegeben. In Anbetracht der Reaktion der Beklagten
auf die kl&geri- schen Schreiben vom 20. Dezember 2013 und 28. Januar 2014 kann davon
aus- gegangen werden, dass die Beklagte ihre Firma weiterhin benutzen und damit die
Rechte der Kl&gerin beeintrachtigen wird. Dies rechtfertigt es, der Beklagten ihr Tun zu
verbieten und den rechtméssigen Zustand wieder herzustellen.
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E.33

Folglichist die Klage auch gestiitzt auf Art. 3 Abs. 1lit. di.vV.m. Art. 9 Abs. 1 lit. aund b
UWG gutzuheissen.

E.4

Die Kosten werden der Beklagten auferlegt und vorab aus dem von der Kl& gerin
geleisteten K ostenvorschuss gedeckt. Fur die der Beklagten auferleg- ten Kosten wird der
Kl&gerin ein Ruckgriffsrecht auf die Beklagte einge- rumt.

E.41

Der Streitwert wurde von der Klagerin auf mindestens CHF 200'000.— ge- schétzt (act. 1 S.
5 Rz. 6), was von der Beklagten unbestritten blieb, sodass von diesem Streitwert
auszugehen ist (Art. 91 Abs. 2 ZPO). Ausgangsgemass wird die Beklagte kosten- und
entschadigungspflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO).

E.4.2

Unter Berlicksichtigung von § 4 Abs. 1 und 2 sowie 8§ 10 Abs. 1 der Gebiih- renverordnung
des Obergerichts (GebV OG) vom 8. September 2010 ist die Ge- richtsgebuhr fir dieses
Verfahren auf rund drel Viertel der Grundgebiihr festzu- setzen. Die Kosten sind der
Beklagten aufzuerlegen und aus dem von der Kl&ge- rin geleisteten V orschuss zu beziehen,
wobei der Kl&gerin in diesem Umfang ein Ruckgriffsrecht auf die Beklagte einzuraumen
ist.

E. 43

Der Klagerinist in Anwendung von 8§ 4 Abs. 1 und 8 11 Abs. 1 und 2 der Ver- ordnung
uber die Anwaltsgebuhren vom 8. September 2010 (AnwGebV) eine Par- telentschadigung
von einer vollen Grundgebuhr zuzusprechen. Das Handel sgericht erkennt: 1. Der Beklagten
wird — unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.— fiir jeden Tag der
Nichterfullung (Art. 343 Abs. 1 lit. ¢ ZPO), mindestens aber CHF 5'000.— (Art. 343 Abs. 1
lit. b ZPO), sowie zusétzlich unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292
StGB (Busse bis CHF 10'000.—) im Widerhandlungsfall — verboten, das Zeichen "B. "



in der Schweiz im Zusammenhang mit Dienstleistungen im Bauwesen ein- zeln oder
kombiniert mit anderen Zeichen a's Firma, auf Geschaftspapieren, in der Werbung oder
sonst wie im geschéftlichen Verkehr zu verwenden. 2. Die Beklagte wird zudem — unter
Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.— fur jeden Tag der Nichterftillung (Art.
343 Abs. 1 lit. ¢ ZPO),

- 19 - mindestens aber CHF 5'000.— (Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO), sowie zusétzlich unter
Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB (Busse bis CHF 10'000.—) im
Widerhandlungsfall — verpflichtet, innerhalb eines Mo- nates seit Rechtskraft dieses Urteils

die Firmenbezeichnung "BC. GmbH" durch das Handel sregisteramt des Kantons
Zurich loschen zu las- sen. 3. Die Gerichtsgebuhr wird festgesetzt auf CHF 9'000.—.
E.5

Die Beklagte wird verpflichtet, der Klagerin eine Parteientschadigung von CHF 16'000.— zu
bezahlen.

E.6

Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie — separat — auch an F. , Geschéftsfuhrer
der Beklagten, personlich.

E.7

Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb von 30 Tagen von
der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen.
Zulassigkeit 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.—.

- 20 - ZUrich, 18. Dezember 2014 Handel sgericht des Kantons Zirich Vorsitzender:
Gerichtsschreiberin: Dr. George Daetwyler Katja Diethelm
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