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Erwagungen

E.1
Formelles

E.11

Versdumte Klageantwort Gemass Art. 223 Abs. 2 ZPO trifft das Gericht bei definitiv
versdumter Klageant- wort einen Endentscheid, sofern die Angelegenheit spruchreif ist.
Dabei gelten die Tatsachenbehauptungen der klagenden Partei als unbestritten
(LEUENBERGER, in: SUTTER-SOMM/HASENBOHL ER/LEUENBERGER,
Kommentar zur Schweizerischen Zi- vilprozessordnung, 3. A., 2016, Art. 223 N 5). Damit
eine Angelegenheit spruch- reif ist, muss die Klage soweit gekléart sein, dass darauf
entweder mangels Pro- zessvoraussetzungen nicht eingetreten oder sie durch Sachurteil
erledigt werden kann. Steht dem Eintreten auf die Klage nichts entgegen, bedeutet
Spruchreife, dass der Klagegrund im Hinblick auf die anwendbaren Rechtsnormen
hinreichend substantiiert ist und — dartiber hinaus — dass das Gericht an der Richtigkeit der
kl&gerischen Tatsachenbehauptungen keine erheblichen Zweifel hat (Art. 153 Abs. 2 ZPO).
Unter den gegebenen Umstanden ist, wenn es die kl&gerische Sachdarstellung erlaubt, nach
dem Klagebegehren zu erkennen, andernfallsist die Klage abzuweisen. Dabei hat das
Gericht auch rechtshemmende, rechtshin- dernde und rechtsaufhebende Tatsachen zu
berticksichtigen, soweit siein der Klage selbst angefiihrt werden. Andere Tatsachen, die aus
den Akten ersichtlich sind, dirfen nur insoweit beriicksichtigt werden, als es fir das
Vorhandensein der von Amtes wegen zu prufenden Prozessvoraussetzungen von Bedeutung
ist (Art. 60 ZPO). An der erforderlichen Spruchreife fehlt es insbesondere dann, wenn das
Klagebegehren oder die Begriindung der Klage (noch) unklar, unbe- stimmt oder
offensichtlich unvollstandig ist (Art. 56 ZPO) oder dem Gericht die Klagebegrindung in
erheblichem Mass als unglaubhaft erscheint und es dartiber Beweis erheben will (Art. 153
Abs. 2 ZPO; WILLISEGGER, in: SPUH- LER/TENCHIO/INFANGER [Hrsg.], Basler
Kommentar, Schweizerische Zivilprozess- ordnung, 3. A., 2017, Art. 223 N 20 ff. m.H.).

E.12
Zustandigkeit und Ubrige Prozessvoraussetzungen

- 5 - Die ortliche und sachliche Zustandigkeit des Handel sgerichts des Kantons Zurich ist
gegeben (Art. 36 ZPO sowie Art. 5 Abs. 1 lit. c ZPOi.V.m. § 44 lit. aGOG ZH; SIFFERT,
Berner Kommentar, Die Geschéftsfirmen, Art. 944 - 956 OR, 2017, Art. 956 N 41). Die
ubrigen Prozessvoraussetzungen (Art. 59 Abs. 2 ZPO) erwei- sen sich vorliegend — wie sich
auch fur das besondere Rechtsschutzinteresse in Ziffer 3 nachfolgend zeigen wird —
ebenfalls als erflillt und geben zu keinen weite- ren Bemerkungen Anlass.

E.2



Firmenrechtlicher Verstoss

E.21

Vorbringen der Kl&gerin Die Kl&gerin bringt vor, dass sie seit dem tt.mm.2017 unter der
Firma"A. Systems & Services AG" im Handelsregister eingetragen sei (SHAB
Publikation: tt.mm.2017), die Firma"A'. Lab Sarl" der Beklagten hingegen erst seit
dem tt.mm.2017 (SHAB Publikation: tt.mm.2017) (act. 1 Rz. 2 ff.). Mit Schreiben vom 11.
Oktober 2018 habe sie die Beklagte dazu aufgefordert, ihre Firma abzuéndern oder zu
|6schen. Die Beklagte habe sich jedoch gewelgert, diese Forderung zu er- fillen (act. 1 Rz.
6). Die Klagerin erklart mit Verweis auf Art. 956 i.V.m. Art. 951 OR und das
Bundesgerichtsurtell 4A_45/2012 vom 12. Juli 2012, die Beklagte verletzte mit der Firma
"A'. Lab Sarl" das ausschliessliche Gebrauchsrecht der Klagerin an ihrer Firma

"A. Systems & Services AG" (act. 1 Rz. 331.). Der préagende Bestandteil der Firma
der Kl&gerin sei der Begriff "A. ". Die Worte "Systems" und " Services' seien nicht
kennzeichnungsstark, da es sich um beschreibende Substantive handle, die oft Bestandteile
von Firmen seien. Dies zeigten auch die vielen Treffer fur diese Worte bei der Zefix-Suche.
"A. " komme dagegen nur ein einziges Mal in den Suchresultaten vor und zwar in der
Firmader Klagerin (act. 1 Rz. 23 f.). Der Begriff "A. (.. [Farbbezeich- nung]")
lasse sich nicht mit ... [Farbe 1] ("... [Farbe 1 auf englisch]") gleichsetzen. "A. " sel
eine Fantasiebezeichnung. Die Bezeichnung einer Aktiengesell- schaft als"A. " stelle
—auchwenn "A. " a's Sachbezeichnung fur Auto- oder ...-Farben verwendet werden
konne — kelne Sachbezeichnung dar, hatten doch Aktiengesellschaften keine Farbe. Sie
seien juristische Gebilde, keine tat-

- 6 - sachlich existierenden, die man anstreichen konne. Sowohl aus der Bezeichnung allein
alsauch aus der Verbindung mit "Systems" und "Services' lasse sich der Tétigkeitsbereich
nicht ableiten. Es gebe kein gefestigtes Versténdnis von Syste- men und Dienstlei stungen,
die ... [Farbbezeichnung] seien. "A. " komme nach dem Gesagten eine starke
Unterscheidungskraft zu. Bel der Firma der Be- klagten stelle der Begriff "A'. " der
préagnanteste Teil der Firmadar. Fur das Wort "Lab" gebe esviele Eintrége auf Zefix (act. 1
Rz. 25 ff.). Der Unterschied zwischen "A. "und"A'. " sal minimal und bestehe
nur in einem L eer- schlag sowie einem klein statt gross geschriebenen Buchstaben "...".
Phonetisch betrachtet seien die beiden Begriffe sogar vollkommen deckungsgleich, die
Aus- sprache sal gleich. Derart &nliche zeichnungsstarke Begriffe konnten schon bel
aufmerksamer Betrachtung kaum auseinandergehalten werden, in der Erinnerung erst recht
nicht. Es misse deshalb von einer sehr erheblichen Verwechslungsge- fahr der beiden
Firmen ausgegangen werden (act. 1 Rz. 29 ff.). Die Verwechs- lungsgefahr werde durch
"Lab" in der Firma der Beklagten — da diese Bezeich- nung héufig fur Unternehmen im
Softwarebereich, in welchem die Klagerin tétig sei, verwendet werde — noch erhéht, da man

meinen konnte, es bestehe eine konzernmassige Verbindung (act. 1 Rz. 32).

E.22
Rechtliches

E.221

Firmenrechtliche Ausschliesslichkeit / Allgemeine Voraussetzungen Gemass Art. 951 OR
muss sich die Firma einer Handel sgesellschaft von alen in der Schweiz bereits
eingetragenen Firmen von Handel sgesel | schaften und Ge- nossenschaften deutlich
unterscheiden. Die deutliche Unterscheidbarkeit be- zweckt die Verhinderung von



Verwechslungen im Rechtsverkehr (BGer Urteil 4C.310/2006 vom 28. November 2006 E.
2.1), also von potentiellen Tauschun- gen. Gleiches ergibt sich aus Art. 944 Abs. 1 OR.
Demgemass darf jede Firma, neben dem vom Gesetze vorgeschriebenen wesentlichen
Inhalt, Angaben enthal- ten, die zur néheren Umschreibung der darin erwahnten Personen
dienen oder auf die Natur des Unternehmens hinweisen oder eine Fantasi ebezeichnung dar-

- 7 - stellen, vorausgesetzt, dass der Inhalt der Firma der Wahrheit entspricht, keine
Tauschungen verursachen kann und keinem offentlichen Interesse zuwiderlauft. Pendant
zur Anforderung der deutlichen Unterscheidbarkeit der Firmen bildet dasin Art. 956 Abs. 1
OR normierte Recht des Inhabers auf ausschliesslichen Ge- brauch an der im Schweizer
Handel sregister eingetragenen und im Schwei zeri- schen Handel samtsblatt (SHAB)
verdffentlichten Firma einer Handel sgesellschaft. Die Ausschliesslichkeit verbietet anderen
nicht nur die Verwendung einer identi- schen, sondern auch einer verwechselbaren Firma
(SIFFERT, aa.0., Art. 956 N 6; BGE 131 111 572 E. 3). In standiger Rechtsprechung
schiitzt das Bundesgericht Firmen auch gegentiber Unternehmen, die in anderen Branchen
tétig sind (vgl. BGer Urteil 4A_45/2012 vom 12. Juli 2012 E. 3.3.2 verweisend auf BGer
Urteil 4C.206/1999 vom 14. Mé&rz 2000 E. 3c, in: sic! 5/2000 S. 399; HGer Urteil
HG170043 vom 20. Dezember 2017 E. 3.2.2. m.H.). Zur Durchsetzung des Rechts auf
ausschliesslichen Gebrauch der Firmakann der Inhaber der dlteren, im Schweizer

Handel sregister eingetragenen, im SHAB publizierten und firmenmassig gebrauchten
Firma, der durch den unbefugten Ge- brauch einer (jungeren) Firma beeintrachtigt wird, auf
Unterlassung der Fuhrung der jingeren Firmaklagen (Art. 956 Abs. 2 OR). Dabei bestimmt
sich die zeitliche Prioritdt nach dem Datum des Handel sregistereintrags (SIFFERT, Berner
Kommen- tar, Die Geschéftsfirmen, Art. 944 - 956 OR, 2017, Art. 951 N 14 m.H.) und as
firmenmassiger Gebrauch gilt die externe Verwendung der Firma als Bezeichnung des
Unternehmens im Geschéfts- und Rechtsverkehr (SIFFERT, aaO., Art. 956 N 20). Eine
Beeintrachtigung des Inhabers durch unbefugten Firmengebrauch liegt nicht nur dann vor,
wenn es wegen Gleichheit oder Ahnlichkeit von Firmen tatsichlich zu Verwechslungen
kommt und daraus ein Schaden resultiert. Bereits das Vorliegen einer
Verwechslungsgefahr, d.h. die Wahrscheinlichkeit einer Ver- wechslung, geniigt
(SIFFERT, aa.0., Art. 956 N 33). Das Vorliegen einer Beeintrachtigung ist unter dem
Gesichtspunkt der firmen- rechtlich relevanten V erwechslungsgefahr zu untersuchen.
Hierbei gelten die Grundsétze des Markenrechts (HGer Urteile HG160205 vom 21. Januar
2019 E. 2.2 und HG170043 vom 20. Dezember 2017 E. 3.2.1; WIDMER, Zur Methodik

- 8 - der Beurteilung von Firmenkollisionen, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts bel
firmenrechtlichen Kollisionen, in: sic! 2009, S. 8, bei Fn. 57). Entsprechend der
Formulierung in Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG gilt es zun&chst die Zeichendhnlichkeit der
Firmen zu prifen, alsdann in einem zweiten Schritt, ob sich aus der alfélligen
Zeichendhnlichkeit eine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr ergibt (HGer Ur- teile
HG160205 vom 21. Januar 2019 E. 2.2 und HG170043 vom 20. Dezember 2017 E. 3.2.1;
vgl. auch STADELI/BRAUCHBAR BIRKHAUSER, in: DAVID/FRICK [Hrsg.], Basler
Kommentar, Markenschutzgesetz / Wappenschutzgesetz, 3. A., 2017, Art. 3N 13). Bei der
Verwechslungsgefahr handelt es sich um eine Rechtsfrage (BGer Urteil 4A_83/2018 vom
1. Oktober 2018 E. 3.1), weshalb sie vorliegend trotz unbestritten gebliebenen
Tatsachenbehauptungen frel zu prifenist.

E.222



Zeichendhnlichkeit und Verwechslungsgefahr im Besonderen Da Gesellschaften mit
beschrankter Haftung ihre Firma grundsétzlich frei wahlen kdnnen, muss sich deren Firma
von alen in der Schweiz bereits eingetragenen Firmen von Gesellschaften in den
Rechtsformen AG, GmbH und Genossenschaft deutlich unterscheiden. In sténdiger
Rechtsprechung stellt das Bundesgericht an deren Unterscheidungskraft im Allgemeinen
strenge Anforderungen (vgl. BGer Ur- teil 4A_83/2018 vom 1. Oktober 2018 E. 3.1 m.H.;
BGE 122111 369 E. 1; 11811 322 E. 1; 10011 224 E. 2; 9211 95 E. 2; vgl. Art. 950 Abs. 1
OR). Ob sich zwei Firmen dhnlich sind bzw. sich hinreichend deutlich voneinander un-
terscheiden, beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Firmen in der Erin- nerung
des Publikums hinterlassen (BGE 118 11 322 E. 1; SIFFERT, a.a.O., Art. 951 N 29;
ALTENPOHL, in: HONSELL/VOGT/WATTER [Hrsg.], Basler Kommentar,
Obligationenrecht 11, 5. A., 2016, Art. 951 N 7; vgl. BGE 121 111 377 E. 2a; 11911 473 E.
2c; vgl. STADELI/BRAUCHBAR BIRKHAUSER, a.a.0., Art. 3N 40f.). Die
Massgeblichkeit des Erinnerungsbildes bedeutet indes nicht, dass alle Firmenbe- standteile
gleich ins Gewicht fallen (vgl. SPITZ/BRAUCHBAR BIRKHAUSER, in: JUNG/SPITZ,
Stampflis Handkommentar, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), 2. A.,
2016, Art. 3lit. d N 32). Einzelne Firmenbestandteile kdnnen optisch, akustisch oder
aufgrund ihre Sinngehalts, allenfalls verbunden mit ihrer Stellung, hervorstechen. Solch
charakteristische, kennzeichnungskréftige

- 9 - Elemente, diein der Erinnerung besser haften bleiben als die Ubrigen, haben bei der
Beurteilung des Gesamteindrucks einer Firma erhdhte Bedeutung (SIFFERT, aa.O., Art.
951 N 30; BGer Urteile 4A_83/2018 vom 1. Oktober 2018 E. 3.1; 4C.310/2006 vom 28.
November 2006 E. 2.2 m.H.; 4A_123/2015 vom 25. August 2015 E. 4.2; BGE 131 111 572
E. 3; 127 111 160 E. 2b/cc; 122 111 369 E. 1; vgl. AL- TENPOHL, a.a.O., Art. 951 N 7).
Schwache Firmenbestandteile, wie die Angabe der Rechtsform oder des geschéftlichen
Téatigkeitsbereichs (ALTENPOHL, aa.O., Art. 951 N 9), sind fir den Gesamteindruck
hingegen nicht préagend. Kennzeichnungskréaftige Bestandteile sind insbesondere reine
Fantasiebezeich- nungen. Nicht préagend sind hingegen gemeinfreie Sachbezeichnungen
(BGer Ur- teille 4A_83/2018 vom 1. Oktober 2018 E. 3.1; 4C.310/2006 vom 28. November
2006 E. 2.2 m.H.). Aus firmenrechtlicher Sicht stellt ein Begriff eine reine Sachbe-
zeichnung dar, wenn er die Tétigkeit des Unternehmens oder das Rechtssubjekt als solches
umschreibt (BGer Urteil 4A_123/2015 vom 25. August 2015 E. 4.2; HGer Urteil
HG170043 vom 20. Dezember 2017 E. 3.2.2 verweisend auf BGE 122 111 369 E. 1;
SIFFERT, a.a0., Art. 951 N 36; ALTENPOHL, a.aO., Art. 951 N 13). Wer dieselben
gemeinfreien Sachbezeichnungen als Bestandteile einer jingeren Firma verwendet, hat mit
individualisierenden, zusétzlichen Elementen fir eine fir hinreichend deutliche
Abgrenzung bzw. Abhebung von der &lteren Firma zu sor- gen, wofr blosse Hinweise auf
Rechtsform oder Tétigkeitsbereich in der Regel nicht gentigen (BGE 131 111 572 E. 3m.H;
BGer Urteil 4C.310/2006 vom 28. November 2006 E. 2.2 m.H.). Gleiches hat bei der
Verwendung gemeinfreier Sachbegriffe als Fantasiebezeichnung zu gelten (vgl. Art. 951
OR). Die Gefahr der Verwechslung besteht, wenn die Firma eines Unternehmens fir die
eines anderen gehalten werden kann (sog. unmittel bare V erwechslungsge- fahr) oder wenn
bei Aussenstehenden der unzutreffende Eindruck entsteht, die Unternehmen seien
wirtschaftlich oder rechtlich miteinander verbunden (sog. mit- telbare
Verwechslungsgefahr; BGer Urteile 4C.310/2006 vom 28. November 2006 E. 2.1;
4A_83/2018 vom 1. Oktober 2018 E. 3.1).



E.23
Wirdigung

- 10 - DieKlagerinist im Vergleich zur Beklagten die Inhaberin der zeitlich prioritér im
Schweizer Handel sregister eingetragenen und im SHAB publizierten, firmenmés- sig
gebrauchten Firma (siehe Ziffern Aaund 2.1; act. 1 Rz. 2 ff., 6 (Schreiben); vgl. kl&gerische
Homepage a's notorisch). Es bleibt deshalb die Beeintrachtigung der Firma der Kl&gerin
durch den unbefugten Gebrauch der beklagtischen Firma, sprich die Zeichenahnlichkeit
sowie die daraus resultierende rechtlich relevante V erwechslungsgefahr zwischen den
beiden Firmen zu prifen (vgl. Ziffer 2.2.2). Davorliegend beide Parteien nicht den gleichen
statutarischen Zweck verfolgen, bestehen keine erhéhte Anforderungen an die
Unterscheidbarkeit ihrer Firmen. Auch wenn es, wie vorstehend ausgefthrt (Ziffer 2.2.2),
bei der Beurteilung der Zeichenahnlichkeit auf den Gesamteindruck ankommt, erweist sich
letztlich die Ahnlichkeit der charakteristischen Bestandteile einer Firmaals
ausschlaggebend. Der charakteristische, kennzeichnungskréftige Bestandteil der
kl&gerischen Firmaist vorliegend der prominent am Anfang stehende und durch Klang
sowie Sinn hervorstechende englische Bestandteil "A. ". Die tétigkeitsbezeichnenden
Sachbezeichnungen " Services' und " Systems* sowie die Rechtsform "AG" treten
demgegeniber in den Hintergrund und stellen schwache Firmenbestandteile dar. Bei der
beklagtischen Firma steht prominent der ebenfalls durch Klang sowie Sinn hervorstechende
Bestandteil "A'". " am Anfang. Er ist das pragende Element dieser Firma, sind doch
"Lab" as tétigkeitsbeschreibende Sachbezeichnung und " Sarl" als Rechtsform schwache
Firmenbestandteile (vgl. Ziffer 2.2.2). "A. " (und damit auch "A'" ") ist kein
eigentlicher Fantasiebegriff, wird A. im Englischen doch als Farbbezeichnung (...
[deutsche Ubersetzung der Farbbezeichnung]) verwendet. Wie die Klagerin korrekt
ausfuhrt (Ziffer 2.1), wird der Bestandteil "A. " durch die Verwendung in der Firma
der Kl&gerin aber zu einer —wenn auch wenig originellen — Fantasi ebezei chnung. Grund
dafUr ist, dass der Bestandteil (sowohl alein a's auch zusammen mit den Gbrigen Firmen-
bestandteilen) weder die Tétigkeit der Klagerin noch diese al's solche umschreibt (vgl.
Ziffer 2.2.2). Von der Firma"A. " |&sst sich — sowohl allein al's auch zu- sammen mit
den restlichen Firmenbestanteilen — nicht auf die Téatigkeit der Kl&ge- rin schliessen. Damit
ist"A. " aufgrund der vorliegenden Verwendung weder

- 11 - eine Sachbezeichnung noch Gemeingut (vgl. BGE 92 11 270 E. 2 m.H.). Gleiches gilt
im Ubrigen auch fr "A'. " in der Firma der Beklagten, ist sie doch auch hier weder fir
die Téatigkeit noch das Rechtssubjekt selbst beschreibend. Entspre- chend sind primér die
beiden als Fantasi ebezei chnungen kennzeichnungskréfti- gen Bestandteile ("A. " und
"A. ") zu vergleichen. "A. " und"A'. " stehen beide am Anfang der Firma
und werden ahnlich, aber nicht exakt gleich geschrieben. Erstere Bezeichnung umfasst zwel
Worte und enthalt ein gross geschriebenes ... [Buchstabe]”, wahrend L etztere nur aus
einem Wort besteht und ein klein geschriebenes™... [Buchstabe]" verwendet. Darauf weist
auch die Klagerin hin. Dader Sinngehalt sowie der Wortklang beider Bestandteile identisch
sind und die Schreibweise trotz der erwahnten Unterschiede fast Uber- einstimmt, ist eine
(starke) Zeichendhnlichkeit zu bejahen. In der Erinnerung des Publikums sind die Firmen
aufgrund dieser kennzeichnungskréftigen Bestandteile kaum ausei nanderzuhalten. Die
Verwechsungsgefahr wird —wie die Kl&gerin richtig vorbringt — vorliegend nicht dadurch
verhindert, dass in der Firma der Beklagten zu "A'. " "Lab" und "Sarl" hinzugefuhrt
worden sind. Diese zusétzlichen Firmenbestandteile sind al's reine Sachbezeichnung ("Lab";



siehe der Tétigkeit der Beklagten Ziffer Aa) bzw. Rechtsform (Sarl)
kennzeichnungsschwach. Durch diese kennzeichnungsschwa- chen Bestandteile wird die
beklagtische Firmanicht individualisiert. Sie hebt sich dadurch nicht von der Firma der
Kl&gerin ab. Vielmehr flhren sie hochstens dazu, dass, anstatt dass die Firma der Beklagten
fur die Firma der Klagerin gehalten wird und umgekehrt (unmittelbare
Verwechslungsgefahr), von einer Verbunden- heit der Unternehmen ausgegangen wird.
Damit ist vorliegend mindestens von ei- ner sogenannten mittel baren V erwechslungsgefahr
auszugehen.

E.24
Zwischenfazit

- 12 - Aufgrund der Verwendung des Bestandteils"A'. " zu Beginn der beklagti- schen
Firmaist diese der zeitlich prioritaren klagerischen Firma mit dem kenn-
zeichnungskréftigen Anfang "A. " sehr dhnlich, woraus sich eine firmenrecht- lich

relevante (mittelbare) Verwechslungsgefahr ergibt. Die Klégerin wird dadurch in ihrem
Recht auf ausschliesslichen Gebrauch ihrer Firma beeintrachtigt.

E.3

Besonderes Rechtschutzinteresse Unterlassungsbegehren, wie das sich auf Art. 956 Abs. 2
OR stiitzende Rechts- begehren der Klagerin, setzen ein besonderes Rechtsschutzinteresse
voraus, namentlich die Erforderlichkeit der beantragten Unterlassungen beztglich allfalli-
ger kunftiger Rechtsverletzungen. Nach standiger bundesgerichtlicher Rechtspre- chung
liegt ein solches besonderes Rechtschutzinteresse dann vor, wenn das Verhalten des
Beklagten eine kiinftige Rechtsverletzung ernsthaft beflrchten lasst (Erstbegehungs- oder
Wiederholungsgefahr) (BGE 124 111 72 E. 2a; 116 11 357 E. 2a; OBERHAMMER, in:
OBERHAMMER/DOMEJHAAS [Hrsg.], Kurzkommentar Schweizerische
Zivilprozessordnung, Art. 84 N 10 m.H.). Indiz fir einen bevorste- henden Eingriff kann
die Tatsache sein, dass analoge Eingriffe in der Vergangen- heit stattgefunden haben
(Wiederholungsgefahr) und eine Verwarnung keine Wir- kung gezeigt hat oder zwecklos
wére (BGE 124 111 72 E. 2a; 90 11 51 E. 9). Eine Wiederholungsgefahr darf in der Regel
schon dann angenommen werden, wenn der Beklagte die Widerrechtlichkeit des
beanstandeten Verhaltens bestreitet, ist doch dann zu vermuten, dass er esim Vertrauen auf
dessen Rechtmassigkeit weiterfihren wird (statt vieler BGE 128 111 96 E. 2e und 124 111 72
E. 2a; OBER- HAMMER, in. OBERHAMMER/DOMEJHAAS [Hrsg.], Kurzkommentar
Schweizerische Zivilprozessordnung, Art. 84 N 10 m.H.). Als Prozessvoraussetzung muss
das be- sondere Rechtschutzinteresse am Unterlassungsbegehren im Zeitpunkt der Ur-
teilsfallung noch vorhanden sein (statt vieler BGE 124 I11 72 E. 2am.H.; vgl. Art. 59 Abs. 1
und Abs. 2 lit. ai.V.m. Art. 60 ZPO). Die Kl&gerin bringt vor, mit Schreiben vom 11.
Oktober 2018 die Beklagte dazu aufgefordert zu haben, ihre Firma abzudndern oder zu
|6schen. Die Beklagte ha- be sich geweigert, ihre Forderung zu erflllen (act. 1 Rz. 6). Wie
zudem aus dem eingereichten Schreiben der Beklagten vom 13. November 2018 selbst
hervor-

- 13 - geht, hat sich diese sinngemass darauf berufen, dassihr Verhaten nicht wider-
rechtlich sei (act. 3/6). Aufgrund der noch immer andauernden Stérung (vgl. Zif- fer Aa)
und der wirkungslos gebliebenen Verwarnung (vgl. act. 1 Rz. 6) ist von ei- ner
Wiederholungsgefahr auszugehen. Entsprechend ist ein aktuelles besonderes
Rechtschutzinteresse der Kl&gerin zu bejahen.



E.4

Rechtsfolge Die Klagerin wird durch den unbefugten Gebrauch der ihrer eigenen Firma
stark dhnelnden beklagtischen Firma beeintrachtigt, da daraus eine firmenrechtlich re-
levante Verwechslungsgefahr resultiert (Ziffer 2), und hat ein aktuelles, besonde- res
Rechtschutzinteresse an der Beseitigung dieser Storung (Ziffer 3). Folglich steht ihr gestiitzt
auf Art. 956 Abs. 2 OR ein Unterlassungsanspruch zu. Konkret beantragt die Kl&agerin als
Rechtsfolge in Ziffer 1 ihres Rechtsbegehrens, dass die Beklagte zu verpflichten sei, ihre
Firmainnert 60 Tagen seit Eintritt der Rechtskraft des Urteilsim Handelsregister éndern
oder 16schen zu lassen. In Zif- fer 2 ihres Rechtsbegehrens beantragt die Klagerin, dass der
Beklagten zu ver- bieten sei, die Firma «A'. Lab Sarl» nach Ablauf von 60 Tagen seit
Eintritt der Rechtskraft des Urteils zu fihren. Das Gericht darf einer Partei nicht mehr und
nichts anderes zusprechen, al's sie beantragt, und nicht weniger, als die Gegenpartei
anerkannt hat (Art. 58 Abs. 1 ZPO). Die Dispositionsmaxime verbietet dem urteilenden
Gericht allerdings nicht, den eigentlichen Sinn des Rechtsbegehrens durch Auslegung zu
ermitteln und dessen Zul&ssigkeit danach und nicht nach dem unzutreffenden Wortlaut zu
beur- teilen (vgl. dazu SUTTER-SOMM/SEILER, in:
SUTTER-SOMM/HASENBOHLER/LEUENB- ERGER [Hrsg.], Kommentar zur

Schwei zerischen Zivilprozessordnung, 3. A., 2016, Art. 58 Rz. 10; BGer Urtell
5A_621/2012 vom 20. Mérz 2013 E. 4; auch BGE 140 |11 159 E. 4.4). Entsprechend sind
denn auch Unterlassungsbegehren, denen die erforderliche Bestimmtheit fehlt, von den
Gerichten von Amtes wegen zu prézisie- ren, sofern die Neufassung vom klagerischen
Vorbringen umfasst ist (BGE 97 |1 92 S. 94; BAUDENBACHER/GLOCKNER, in:
BAUDENBACHER [Hrsg.], Lauterkeitsrecht,

- 14 - Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), 2001, Art. 9N
47). Mit Ziffer 1 des Rechtsbegehrens verlangt die Kl&gerin kein eigentliches Unterlas- sen
eines zukunftigen Verhaltens, sondern die Beseitigung der Verletzung bzw. Stérung. Dies
ist gemass L ehre und Rechtsprechung zulassig (vgl. SIFFERT, a.a.O., Art. 956 N 438).
Problematisch ist jedoch, dass siein dieser Ziffer 1 des Rechtsbegehrens nicht spezifiziert,
wie die Beklage ihre Firma abzuandern hat, und die Léschung der (gesamten?) Firmaals
Alternative formuliert. Ziffer 1 des Rechtsbegehren ware deshalb — unverandert zum
Dispositiv erhoben — nicht durchsetzbar und ginge in Bezug auf eine komplette Ldschung
der beklagtischen Firma auch zu weit. Das Rechtsbegehren ist folglich gestiitzt auf den Sinn
der kl&gerischen Vorbringen zu prazisieren. Die Kl&gerin mdchte namlich, wie aus der
Klagebegrindung sinngeméass hervorgeht, dass der Firmenbestandteil "A'. " aus der
beklagtischen, im Handel sregister eingetragenen Firmaentfernt wird. An den tbrigen
Firmenbestandteile alleine hat sie nichts moniert (vgl. act. 1 Rz. 23 ff.). Entsprechend ist in
Prézisierung von Ziffer 1 des Rechtsbegehrens die Beklagte zu verpflichten, ihre Firma
«A'. Lab Sarl» im Handel sregister so abzuandern, dass der Bestandteil "A'.

sowie Kombinationenvon"..." und "... [Farbe]" (unabhéngig von der Gross- und
Kleinschreibung bzw. Abstéanden) darin nicht mehr vorkommen. Demzufolgeist die
Beklagte weiter zu verpflichten, den Bestandteil "A'. " aus der Firma der Beklagten im
Handelsregister zu 16- schen. Ziffer 2 des Rechtsbegehrens bedarf hingegen keiner
Prézisierung. In beiden Ziffern des Rechtsbegehrens verlangt die Kl&gerin deren
Umsetzung innert 60 Tagen nach Rechtskraft des Urteils. Die Frage, wann das vorliegende
Urteil rechtskraftig wird, ist allerdings nicht vollig eindeutig zu beantworten (BGE 142 111
738 E. 5.5.4. aE.; anders aber: BSK-BGG-Dormann, Art. 103 N 5 mit Hin- weisen). In der
Praxis steht in der Regel im Vordergrund, ob ein Entscheid sofort vollstreckt werden kann



oder nicht. Die Kl&gerin hat mit ihrem Rechtsbegehren aufgrund praktischer Uberlegungen
den unbenutzten Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. die Nichtgewahrung der aufschiebenden
Wirkung nach erfolgter Beschwerde gemeint. Jedenfalls |&sst sich auch nichts Anderesihrer
Rechtsschrift entnehmen.

- 15 - Gestuitzt auf das Gesagte ist die Beklagte in Gutheissung der Klage zu verpflich- ten,
ihre Firma «A'. Lab Sarl» im Handel sregister innerhalb von 60 Tagen nach
unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Nichtgewadhrung der auf- schiebenden
Wirkung nach erfolgter Beschwerde so abzuéndern, dass der Be- standteil "A'. " sowie
Kombinationen von"..." und "... [Farbe]" (unabhangig von der Gross- und
Kleinschreibung bzw. Absténden) darin nicht mehr vorkom- men. Demzufolgeist die
Beklagte weiter zu verpflichten, innerhalb von 60 Tagen nach unbenutztem Ablauf der
Rechtsmittelfrist bzw. Nichtgewadhrung der auf- schiebenden Wirkung nach erfolgter
Beschwerde den Bestandteil "A'. " aus der Firma der Beklagten im Handel sregister zu
|6schen. Im Weiteren ist der Be- klagten zu verbieten, die Firma «A'. Lab Sarl» nach
Ablauf von 60 Tagen nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Nichtgewahrung
der auf- schiebenden Wirkung nach erfolgter Beschwerde zu fuhren.

E.5

V ollstreckungsmassnahmen Auf Antrag der obsiegenden Partel ordnet das Gericht
Vollstreckungs- massnahmen an (Art. 236 Abs. 3 ZPO). Dabel kdnnen gemass Art. 343
Abs. 1 ZPO bel einem Entscheid auf eine Verpflichtung zu einem Tun, Unterlassen oder
Dulden verschiedene indirekte Zwangsmittel angedroht werden. Dazu gehdren die
Strafandrohung nach Art. 292 StGB, die Ordnungsbusse bis CHF 5'000.— und die
Tagesbusse bis zu CHF 1'000.— fir jeden Tag der Nichterflllung (als Variante der
Ordnungsbusse). Uber die Anordnung der Vollstreckungsmassnahmen ent- scheidet das
Gericht nach seinem eigenen Ermessen (STAEHELIN, in: SUTTER-
SOMM/HASENBOHLER/LEUENBERGER [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen
Zivil- prozessordnung, 3. A., Art. 236 N 25). Dabei hat es den Grundsatz der Verhdlt-
nismassigkeit zu beachten (STAEHELIN, a.a.O., Art. 343 N 11, 14). Eine Kombina- tion
der verschiedenen Massnahmen ist moglich (STAEHELIN, aa.O., Art. 343 N 15; vgl.
HGer Urteile HG160205 vom 21. Januar 2019 E. 8.3). Die Kl&gerin beantragt zur
Durchsetzung des Urtellsin Ziffer 1 und 2 ihres Rechtsbegehrens sowohl die Androhung
einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.— fur jeden Tag der Nichterfullung (Art. 343 Abs. 1 lit.
¢ ZPO) — mindestens aber ei-

- 16 - ne Ordnungsbusse von CHF 5'000.— (Art. 343 Abs. 2 lit. b ZPO) —asauch die
Androhung der Bestrafung der Organe der Beklagten nach Art. 292 StGB. Ihrer Rechtsnatur
als Zwangsgeld entsprechend ist die Ordnungsbusse (inkl. Ta- gesbusse) vorerst fir den
Fall der Nichterflllung lediglich anzudrohen und erst dann auszusprechen, wenn die
Nichterflllung feststeht. Die Nichterfullung eines Zivilurteils ist nicht schon per se eine
Ordnungswidrigkeit, die ohne jegliche An- drohung vom Vol lstreckungsgericht mit einer
Busse bestraft werden kann (STAEHELIN, aa.O., Art. 343 N 22; KELLERHALS, in:
HAUSHEER/WALTER [Hrsg.], Berner Kommentar, Schwelizerische Zivilprozessordnung,
Band I, Bern 2012, Art. 343 N 43 ff.). Die Androhung kann bereitsin das zu
vollstreckende Urtell auf- genommen werden. Die Hohe der Busse kann beziffert werden,
muss jedoch nicht (STAEHELIN, a.a.O., Art. 343 N 22). Das Vollstreckungsgericht hat
sodann in einem zweiten Entscheid festzustellen, ob tatsachlich nicht erfllt wurde, und al-
lenfalls die Busse zu verhangen sowie — sofern noch nicht beziffert — deren Hohe



festzusetzen. Dieser Entscheid des V ollstreckungsgerichts bedarf eines Antrags der
obsiegenden Partei (STAEHELIN, aaO., Art. 343 N 22; KELLERHALS, a.a0O., Art. 343
N 49). Vorliegend dréngt sich in Anbetracht der Widerholungsgefahr die an die Gesell-
schaft selber gerichtete Androhung einer Tagesbusse nach Art. 343 Abs. 1 lit. ¢ ZPO —
gemass Gesetz bis zu CHF 1'000.- fur jeden Tag der Nichterfullung — auf, um den
gerichtlichen Anordnungen gehdrig Nachdruck zu verleihen. Auf eine Be- zifferung der
allenfalls auszuféllenden Tagesbusse ist indessen im jetzigen Zeit- punkt zu verzichten.
Vorliegend ist die Androhung der Tagesbusse mit einer an die Organe selbst gerichteten
Strafandrohung nach Art. 292 StGB (Busse bis CHF 10'000.—) zu verbinden, um den
gerichtlichen Anordnungen Nachdruck zu verleihen. In Anbetracht der Androhung der
Tagesbusse nach Art. 343 Abs. 1 lit. ¢ ZPO, verbunden mit der an die Organe selbst
gerichteten Strafandrohung nach Art. 292 StGB, rechtfertigt sich unter Berticksichtigung
des Verhdltnisméassigkeits- grundsatzes hingegen keine zusétzliche Androhung einer
Ordnungsbusse bis CHF 5'000.— (Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO).

-17 -

E.6
Schriftliche Mittellung an die Parteien.

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 betragt CHF 100'000.—. Zurich, 21. Juni 2019 Handel sgericht des Kantons
Zurich Vizepréasidentin: Gerichtsschreiberin: Dr. Claudia Buhler Sabrina Schalcher
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