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Erwagungen

E.1
Formelles

E.11

Ortliche und sachliche Zustandigkeit Die 6rtliche und sachliche Zustandigkeit des
Handel sgerichts des Kantons Zurich ist gegeben (Art. 36 ZPO; Art. 5 Abs. 1 lit. aund d
ZPO; § 44 lit. aGOG) und im Ubrigen unbestritten geblieben (vgl. act. 14).

E.12

Klageénderung Die Kl&gerin anderte in der Replik ihr Rechtsbegehren Ziff. 2
(Unterlassungsbe- gehren). Sie erwelterte dieses um eine weitere Verwendungsform des
beanstan- deten Zeichens des Beklagten (Verwendung auf Geschéftsfahrzeug) (act. 34 N.
3). Eine Klageanderung ist zulassig, wenn der geanderte oder neue Anspruch nach der
gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und mit dem bisherigen Anspruch in eéinem
sachlichen Zusammenhang steht (Art. 227 Abs. 1 lit. aZPO). Diese V o- raussetzungen sind
hier ohne Weiteres erfillt.

-8-

E.13

Rechtsschutzinteresse Unterlassungsklagen setzen ein hinreichendes Rechtsschutzinteresse
voraus. Es kann entweder in einer Erstbegehungs- oder einer Wiederholungsgefahr begriin-
det sein (FRICK, in: Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz, David/Frick [Hrsg.], 3.
Aufl., Basel 2017, Art. 55 MSchG N. 29). Hat noch keine Rechtsverlet- zung stattgefunden,
muss die klagende Partel die Erstbegehungsgefahr nachwei- sen, d.h. sie muss konkrete
Anhaltspunkte dartun, dass die beklagte Partei eine rechtsverletzende Handlung
beabsichtigt (RUETSCHI/ROTH, in: Basler Kommentar zum Bundesgesetz gegen den
unlauteren Wettbewerb, Hilty/Arpagaus [Hrsg.], Basel 2013, Art. 9 UWG N. 18). Hat eine
Rechtsverletzung bereits stattgefunden, muss die Wiederholungsgefahr nachgewiesen
werden. Dafur muss die klagende Partei den Beweis fur in der Vergangenheit bereits
erfolgte gleichartige Rechts- verletzungen erbringen. Zudem muss sie dartun, dass eine
Wiederholung der Verletzung zu befurchtenist (BGE 124 111 72 E. 2aS. 74 f.; BGE 116 |11
367 E. 2a S 359; FRICK, a.a.0., Art. 55 MSchG N. 31). Ob die Klagerin hinsichtlich ihrer
Unterlassungsbegehren (Rechtsbegehren Ziff. 1 und Ziff. 2) Uber ein hinreichendes
Rechtsschutzinteresse verfugt, ist nachtste- hend unter E. 3.3.1 zu prifen.

E.14

Noveneingabe Die Kl&gerin reichte mit Eingabe vom 23. September 2020 eine
Noveneingabe ein (act. 20; act. 20/19m 20). Diese erfolgte vor Aktenschluss. Zu diesem
Zeitpunkt konnen Tatsachen und Beweismittel noch unbeschrénkt vorgetragen werden (Art.



229 Abs. 2 ZPO). Die Noveneingabe ist demzufolge zu berticksichtigen.

E.2
Materielles

E.21
Ausgangslage

E.211
Kennzeichen der Kl&gerin

- 9- Die Deutsche A. Handel SE ist Inhaberin der nachfolgend abgebildeten in-
ternationalen Marken (fortan: "A. "-Marken), die beide mittels Schutzaus- dehnung
auch fur die Schweiz Schutz geniessen (act. 1 N. 16). Die IR-Marke Nr. 1 ist seit dem tt.
Mai 1996 geschiitzt. Sie wird beansprucht fir Waren und Dienstleistungen der Klassen 7, 8,
9, 11, 20, 21, 28, 35 und 37 (u.a. fur div. Elektronikwaren, deren Ersatzteile, Kiichengeréte,
Waren der Unterhal- tungselektronik sowie Reparatur- und Unterhal tungsdienstleistungen
im Bereich der Unterhaltungs- und Elektronikwaren) geméass des Abkommens von Nizza
uber die Internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen fr die Ein- tragung
von Marken (revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967; SR 0.232.112.8) (fortan:
"Nizza-Klassifikation") (act. 1 N. 17; act. 3/3). Mit der Markenanmeldung wurde der
Farbanspruch «griin» geltend gemacht. Die Marke hat folgendes Er- scheinungshild (act.
3/3): A. [Abbildung] Die IR-Marke Nr. 2 ist seit dem tt. April 1998 geschiitzt. Sie
wird beansprucht fur Waren und Dienstleistungen der Klassen 7, 8, 9, 11, 20, 21, 28, 35 und
37 ge- méss Nizza-Klassifikation (u.a. fur diverse Elektronikwaren, deren Ersatzteile, K-
chengeréte, Waren der Unterhaltungsel ektronik sowie Reparatur- und Unterhal-
tungsdienstleistungen im Bereich der Unterhaltungs- und Elektronikwaren) (act. 1 N. 18;
act. 3/4). Mit der Markenanmeldung wurden die Farben «Griin» und «Grau» beansprucht.
Die Marke hat folgendes Erscheinungsbild (act. 3/4): A. [Abbildung] Der Kl&gerin
kommt fir die beiden Marken fur das gesamte Gebiet der Schweiz eine ausschliessliche
Lizenz zu. Dies ergibt sich aus der Bestétigung der A. Handel SE vom 3. September
2019 und ist im Ubrigen unbestritten geblieben (act. 1 N. 19; act. 3/5; vgl. act. 14).

E.21.2
Kennzeichen des Beklagten

- 10 - Der Beklagte verwendet im Geschéftsverkehr u.a. die folgenden Wort- /Bildzeichen:
(act. 1 N. 21 f.; act. 3/34 N. 8; act. 35/21m 22) (act. 1 N. 25)

E.213

Marketingvertrag Die Klagerin schloss mit dem Beklagten im Jahr 2011 einen
Marketingvertrag (Contrat Marketing "A. "). Darin raumte sie dem Beklagten das
Recht ein, die"A. "-Marken wahrend der Vertragsdauer in einem klar definierten
Rah- men zu verwenden (act. 1 N. 28 f.; act. 3/12). Der Beklagte kiindigte mit Schrei- ben
vom September 2015 den Marketingvertrag fristgerecht per 31. Dezember 2016 (act. 1 N.

29; act. 3/13). Auch diesist unbestritten geblieben (vgl. act. 14).

E.22

Parteivorbringen Die Klagerin macht geltend, dass der Beklagte trotz gekiindigtem
Marketingver- trag die "A. "-Marken bzw. damit verwechsel bare Kennzeichen



weiterhin im Geschéftsverkehr verwende, so etwa zur Beschriftung des Ladenlokals oder
des Geschéftsfahrzeugs (act. 34 N. 91.). Ferner bewerbe der Beklagte seine Waren und
Dienstleistungen mit den klagerischen Zeichen (act. 1 N. 25). Schliesslich seien die
kl&gerischen Zeichen auch in Adressbiichern, Verzeichnissen und Profi- len des Beklagten
m etwa auf www.zip.ch, www.elektronikmaerkte.ch, wwwe.itdir.ch, www.wirnetwork.ch" m
zu finden (act. 34 N. 11). Auch nach mehrfa-

- 11 - cher Abmahnung habe der Beklagte den beanstandeten Zeichengebrauch nicht
eingestellt (act. 1 N. 33 ff.; act. 3/14m 17; act. 34 N. 5). Er habe zwar nach Beendi- gung des
Vertragsverhaltnisses seine Zeichen teilweise angepasst (neuer Schrift- zug "A.

B. "). Trotz dieser leichten Modifikationen bestehe in Bezug auf die Zeichen weiterhin
Verwechslungsgefahr (act. 34 N. 16, N. 21). Entspre- chend stiinden ihr (der Klégerin)
gegentber dem Beklagten Anspriiche aus Mar- ken- und Lauterkeitsrecht zu (act. 1 N. 57
ff.). Der Beklagte macht geltend, dass es ihm nach Beendigung des Marketingver- trags
unmadglich gewesen sei, simtliche Geschéaftsbezeichnungen und Eintrégein

(Online-)V erzeichnissen anzupassen. Mittlerweile lauteten diese indes praktisch alle auf

"A. B. ". Eine Verwechslungsgefahr zwischen "A. B. " und den
Kennzeichen der Kl&gerin bestehe nicht. Er (der Beklagte) werde seine Geschéftstétigkeit
ohnehin aufgeben; das Einzelunternehmen werde nach dem Auslaufen des Mietvertrages
per Anfang 2022 aus dem Handelsregis- ter geldscht (act. 14).

E.23

Einheitlicher Begriff der Verwechslungsgefahr Sowohl im Firmenrecht alsauch im
Namensrecht, Markenrecht und Lauterkeits- recht ist der Rechtsbegriff der
Verwechslungsgefahr zentral. Gemass standiger Rechtsprechung des Bundesgerichts ist der
Begriff der Verwechsungsgefahr fr das ganze Kennzeichenrecht einheitlich zu
umschreiben (Urteil 4A_83/2018 des Bundesgerichts vom 1. Oktober 2018, E. 3.1, in: sic!
2019, S. 94 ff. m "Pachmann Rechtsanwélte AG / Bachmann Rechtsanwélte AG"; ferner
BGE 128111 401 E. 5 S. 403; BGE 127 111 160 E. 2a S. 165f.). Dieser Grundsatz gilt indes
nur be- schrankt. Der Rechtsanwendende muss m je nach beanspruchtem Rechtsschutz m
dieim Gesetz statuierten unterschiedlichen Schutzvoraussetzungen beachten und damit
auch andere Umsténde wirdigen (vgl. HILTI, Zivilrechtlicher Firmen- schutz, in: SIWR
[11/2, Streuli-Y oussef [Hrsg.], 3. Aufl., Basel 2019, N. 305 m.H.). Eswird zwischen
unmittelbarer und mittelbarer Verwechs ungsgefahr unterschie- den. Unmittelbare

V erwechslungsgefahr liegt dann vor, wenn die Zeichen nicht unterschieden werden kénnen,
also ein Zeichen fur das andere gehaten wird. Es

- 12 - kommt zu einer "direkten Tauschung" tber die Herkunft der Produkte (siehe STA-
DELI/BRAUCHBAR BIRKHAUSER, in: Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz,
David/Frick [Hrsg.], 3. Aufl., Basel 2017, Art. 3 N. 26). Eine lediglich mittelbare

V erwechslungsgefahr besteht dann, wenn die Zeichen vom Abnehmer zwar aus-
einandergehalten werden konnen, es aber aufgrund von Ubereinstimmungen, wie der
konzeptionellen Ahnlichkeit oder vollstandigen oder teilweisen Ubernahme des dlteren
Zeichens dennoch zu einer Fehlzurechnung kommt (siehe STADE- LI/BRAUCHBAR
BIRKHAUSER, a.a0., Art. 3N. 27 mw.H.)

-13-

E.24
Markenrecht




E.24.1

Rechtliches Art. 3 Abs. 1 lit. aMSchG versagt einem Zeichen den Markenschutz, wenn es
mit einer dteren Marke identisch ist und fir gleiche Waren bestimmt ist. Ferner sind
Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie mit einer dteren Marke identisch
sind bzw. ihr @nlich sind sowie fir gleiche oder gleichartige Waren und Dienstleistungen
bestimmt sind, sodass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 lit. bmc
MSchG). Entsprechend kann der Markeninhaber an- deren gemass Art. 13 Abs. 2 MSchG
verbieten, Zeichen im geschéftlichen Ver- kehr zu gebrauchen, die nach Art. 3 Abs. 1

M SchG vom Markenschutz ausge- schlossen sind. Eine Verwechslungsgefahr besteht,
wenn das jungere Zeichen die dtere Marke in ihrer Unterschel dungsfunktion beeintréchtigt.
Diesist der Fall, wenn zu befirchten ist, dass die massgeblichen Verkehrskreise sich durch
die Ahnlichkeit der Zeichen irrefiihren lassen und Waren bzw. Dienstleistungen, die das
eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen, oder falls das
Publikum die Zeichen zwar auseinanderhalten kann, aufgrund ihrer Ahnlichkeit aber
falsche Zusammenhange vermutet (BGE 128 111 96 E. 2aS. 97 f.; BGE 127 |1 160 E. 2a S.
165f.,in: sic! 2001, S. 314 ff. m "Securitas[fig.]"; BGE 122 111 382 E. 1 S. 384, in: sic!
1997, S. 46 ff. m "Kamillosan / Kamillan, Kamillon"). Fir die Verwechsel- barkeit von
Marken ist der Gesamteindruck massgebend, den sie in der Erinne- rung der Adressaten
hinterlassen (BGE 128 111 441 E. 3.1 S. 445f.; Urteil 4A_83/2018 des Bundesgerichts vom
1. Oktober 2018, E. 4.1, in: sic! 2019, S. 94 ff. m "Pachmann Rechtsanwélte AG /
Bachmann Rechtsanwéalte AG").

-14 -

E.24.2
Wiurdigung

E. 2421

Aktivlegitimation Die Klagerin verftgt fUr die beiden "A. "-Marken (IR-Marken Nr. 1
und Nr. 2) fur das gesamte Gebiet der Schweiz Uber eine ausschliessliche Lizenz (act. 1 N.
19; act. 3/5). Diesist unbestritten geblieben (vgl. act. 14). Sieist entsprechend zur Klage
aktivlegitimiert (Art. 55 Abs. 4 MSchG).

E.24.22

Hinterlegungsprioritét Der Beklagte verflgt Uber keine eingetragenen Marken.
Entsprechend kommt der Klagerin hinsichtlich der beiden "A. "-Marken (IR-Marken
Nr. 1 und Nr. 2) Hinterlegungsprioritét zu.

E.24.23

Massgebliche Verkehrskreise Vorab sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen.
Ausgangspunkt da- fur ist das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der &lteren Marke
(Urteil B-1009/2020 des Bundesverwaltungsgerichts vom 14. Marz 2011, E. 2 m "Credit
Suisse/ UniCredit Suisse [fig.]"). Die Abnehmerkreise der von den klagerischen

"A. "-Marken beanspruchten Waren und Dienstleistungen m u.a. Elektronikwaren,
deren Ersatzteile, Klichenge- réte, Waren der Unterhaltungsel ektronik und schliesslich auch
Reparatur- und Un- terhaltungsdienstleistungen im Bereich der Unterhaltungs- und
Elektronikwaren m bestehen sowohl aus Durchschnittskonsumenten (insbesondere
Endkonsumen- ten) als auch aus Fachleuten (z.B. Handlern).



E.2424

Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen Marken werden nur im Rahmen ihres
Gleichartigkeitsbereichs geschiitzt (Speziali- tétsprinzip). Die beiden "A. "-Marken
(IR-Marken Nr. 1 und Nr. 2) sind fir Waren und Dienstleistungen der Klassen 7, 8, 9, 11,
20, 21, 28, 35 und 37 ge- mass Nizza-Klassifikation (u.a. fur div. Elektronikwaren, deren
Ersatzteile, KU- chengerédte, Waren der Unterhaltungsel ektronik und schliesslich Reparatur-

und

- 15 - Unterhaltungsdienstleistungen im Bereich der Unterhaltungs- und Elektronikwa- ren)
hinterlegt (act. 1 N. 17 f.; act. 3/3m 4). Der Beklagte fuhrt einen Elektronik- fachmarkt in
C. . Sein Sortiment umfasst Elektronikwaren, deren Ersatzteile, K lichengeréte und
Waren der Unterhaltungsel ektronik. Zusétzlich bietet er (Repa- ratur-)Dienstleistungen im
Bereich der Unterhaltungs- und Elektronikwaren an (act. 1 N. 20). Die diesbeziiglichen
kl&gerischen Vorbringen sind unbestritten ge- blieben (vgl. act. 14). Die beiden

"A. "-Marken sowie die beanstandeten be- klagtischen Zeichen "A. B.
"A. B. " und"A. " wer- den flr gleiche (oder zumindest gleichartige)
Waren- und Dienstleistungen ge- braucht. Demzufolge miissen sich die Zeichen besonders
deutlich voneinander unterscheiden (vgl. BGE 122 111 382 E. 3a S. 387 f.m "Kamillosan /
Kamillan").

E.24.25

Zeichennutzung durch den Beklagten Die Kl&gerin macht geltend, dass der Beklagte die
Zeichen "A. B. " (act. 1 N. 23m 25; act. 34 N. 11; act. 3/6m 11; act. 35/21),

"B. " (act. 1 N. 21m 22, N. 25, N. 27, N. 31, N. 34 N. 8, N. 10, N. 11, act. 35/22m 23)
und "A. " (act. 1 N. 25; act. 3/10) weiterhin zur Kennzeichnung seines Angebotesim
Ge- schaftsverkehr benutze (act. 1 N. 20 ff.; act. 19 N. 41., N. 30; act. 34 N. 8 ff.). Siereicht
diesbeziiglich Fotoaufnahmen des Geschéftslokals des Beklagten, des Ge- schaftsautos
sowie diverse Scans von (Online-) Telefonbtichern und (Online- )V erzeichnissen ins Recht
(act. act. 3/6m 11; act. 35/21 act. 35/22m 23): Esist weder geltend gemacht noch ersichtlich,
dass es sich bei diesen Fotogra- fien um Falschungen handelt. Damit ist der (weiterhin
andauernde) Gebrauch der beanstandeten Zeichen durch den Beklagten nachgewiesen.

E.24.26
Schutzfahigkeit / Schutzausschlussgriinde

- 16 - Die klégerische IR-Marke Nr. 1 setzt sich aus den zwel griinen Grossbuchstaben

"A. "und"A. " zusammen. Den beiden Buchstaben "A. " ist so- dann eine
Interpunktion (":") nachgestellt. Es handelt sich um ein sog. Akronym, ein aus den
Anfangsbuchstaben mehrerer Worter zusammengesetztes Kurzwort. "A. " steht fur
"A. ". Akronyme zéhlen grundsétzlich zum Kreis der ein- tragungsfahigen Marken
(Urteil B-7466/2006 des Bundesverwaltungsgerichts vom

E.24.27

Zeichendhnlichkeit 2.4.2.7.1. "A. " A "vs. "A. B. "

"A. -B. " 2.4.2.7.1.1. Zeichenvergleich Gegenllberzustellende Zeichen:
IR-Marken Nr. 1 und Nr. 2 der Kl&gerin: A. [Abbildung], A. [Abbildung]

Zeichen des Beklagten: Abbildung Nr. 1: Anzeige Printmedium (exemplarisch, act. 1 N.
25): Abbildung Nr. 2: Anzeige Printmedium (exemplarisch, act. 1 N. 25): Abbildung Nr. 3:
Online-Verzeichnis (exemplarisch, act. 1 N. 27; act. 3/8): Massgeblich bei der Frage der



Zeichendhnlichkeit ist einzig der Registereintrag (Urteil B-2844/2009 des
Bundesverwaltungsgerichts vom 28. Mai 2010, E. 4.1 m "SAP/ asap [fig.]"). Im
vorliegenden Fall stehen sich die klégerische "A. "- Marke (Wort-/Bildzeichen) und
das beklagtische Zeichen "A. B. " (ge- nutzt als Wortzeichen und
Wort-/Bildzeichen) gegentiber (siehe oben). Das Wort- /Bildzeichen des Beklagten setzt
sich aus den Bestandteilen "A. " und "B. " bzw. "B. " zusammen.

- 18 - Teilweise Ubernimmt der Beklagte die kl&gerische "A. "-Marke (IR-Marke Nr.
1) m samt Schriftbild, Farbe und Interpunktion m vollstandig in sein Wort- /Bildzeichen
(siehe oben die Abbildung Nr. 1). Der zweite Zeichenbestandteil "B. " entspricht dem
Nachnamen des Beklagten. Bei der Ubernahme einer dteren Marke (oder deren prégenden
Hauptbestandteil) in ein jingeres Zeichen ist grundsétzlich von einer Zeichendhnlichkeit
auszugehen (vgl. das Urteil B- 1009/2010 des Bundesverwaltungsgerichts vom 14. Méarz
2011, E. 5.1 infinem "Credit Suisse/ UniCredit Suisse [fig.]"). Dies trifft auch im
konkreten Fall zu: Der Namens-Bestandteil "B. " bzw. "B. " genligt nicht, um
die ibernomme- ne "A. "-Marke als untergeordneter Bestandteil des beklagtischen
Zeichens erscheinen zu lassen (vgl. das Urteil B-1009/2010 des Bundesverwaltungsge-
richtsvom 14. Mérz 2011, E. 5.2 m "Credit Suisse/ UniCredit Suisse [fig.]"). Hin- sichtlich
der Nutzung des Wort-/Bildzeichens "A. B. " gemass Abbil- dung Nr. 1 liegt
entsprechend Zeichenghnlichkeit vor. In anderen Fallen verwendet der Beklagte zwar das
klagerische "A. "- Zeichen, alerdings in weisser Schrift auf schwarzem Grund (siehe
etwa oben die Abbildung Nr. 2) oder in herkébmmlicher schwarzer Schrift a's Wortzeichen
(siehe etwa oben die Abbildung Nr. 3). Diesim Unterschied zu den kl&gerischen

"A. "-Wort-/Bildmarken (IR-Marke Nr. 1 und Nr. 2), diein grtner, kursiver Schrift
mit prominenter Interpunktion (":") dargestellt sind. In Ubereinstimmung mit den
kl&gerischen "A. "-Marken werden indessen auch bei den Zeichen des Beklagten die
Grossbuchstaben "A. "und"A. " verwendet. Dem einlei- tenden

"A. "-Zeichen nachgestellt ist wiederum der Namens-Bestandteil "B. " bzw.
"B. ". Dam wieunter Ziff. 2.5 zu zeigen sein wird m diese Zeichenverwendungen
eine Verletzung des Lauterkeitsrechts darstellen, kann hier offen bleiben, ob hinsichtlich
der abgebildeten beklagtischen "A. "- Zeichen Nr. 2 und 3 und den kl&gerischen

"A. "-Marken Zeichenahnlichkeit im Sinne des M arkenrechts besteht.

-19-24.2.7.1.2. Verwechslungsgefahr Schliesslich ist in einer abschliessenden
Gesamtbetrachtung die Verwechslungs- gefahr zu beurteilen. Zu berticksichtigen sind die
Kennzeichnungskraft der Marke, die Art der Waren bzw. Dienstleistungen sowie der
Aufmerksamkeitsgrad der massgeblichen Verkehrskreise, den sie bei der Nachfrage walten
lassen (Urteil 4C_258/2004 des Bundesgerichts vom 6. Oktober 2004, E. 2 ff., in: sic! 2005,
S. 123 ff. m "Yello/Yelow Access AG [fig.]"). Kennzechnungskraft: Akronyme sind
grundsétzlich schwach bis normal kenn- zeichnungskraftig (Urteil B-6426/2012 des
Bundesverwaltungsgerichts vom 20. Dezember 2013, E. 5m "VZ [fig.] / SVZ"). In
Anbetracht der dezenten figurativen Elemente der kl&gerischen "A. "-Marken und der
beanspruchten Waren ist in markenrechtlicher Hinsicht indes von einer schwachen bis
durchschnittlichen Kennzeichnungskraft auszugehen. Aufmerksamkeit der Verkehrskreise /
Art der Waren und Dienstleistungen: Waren und Dienstleistungen im Elektronikfachhandel
werden zwar mit einer bestimmten Regelméssigkeit nachgefragt, aber doch nicht alltaglich
erworben. Entsprechend muss angenommen werden, dass der Durchschnittskonsument bei
der Nachfrage eine leicht erhdhte Aufmerksamkeit walten 18sst (vgl. dazu Urteil




B-3663/2011 des Bundesverwaltungsgerichts vom 17. April 2013, E. 4.2.1m "INTEL
INSIDE und in- tel inside [fig.] / GALDAT INSIDE"). Diese leicht erhthte
Aufmerksamkeit kann die V erwechslungsgefahr im konkreten Fall indes nicht bannen. Die
Durchschnitts- konsumenten kdnnen die konfligierenden Zeichen "A. " bzw.

"A. A. " (Wort-/Bildmarken) und "A. B. " (Abbildung Nr. 1) zwar
aus- einanderhalten (keine unmittelbare Verwechslungsgefahr). Es besteht indes die reae
Gefahr, dass m namentlich angesichts der Waren und Dienstleistungsgleich- heit m die
massgeblichen Verkehrskreise aufgrund der Zeichendhnlichkeit unter- nehmerische
Allianzen vermuten bzw. von einer Serienmarke ausgehen (mittelba- re
Verwechslungsgefahr) (vgl. das Urtell 4A_207/2010 des Bundesgerichts vom 9. Juni 2011,
E.5.1,in: sic! 2011, S. 666 ff. m "R [fig.] RSW Rama Swiss Watch / RAM Swiss Watch";
STADELI/BRAUCHBAR BIRKHAUSER, a.a.0., Art. 3 MSchG N. 28).
Zusammenfassend ist festzustellen, dass hinsichtlich des beklagtischen

- 20 - Wort-/Bildzeichens"A. B. " (vorstehende Abbildung Nr. 1) und den
kl&gerischen "A. "-Wort-/Bildmarken eine rechtserhebliche Verwechslungs- gefahr
vorliegt. 2.4.2.7.2."A. "/ A. "vs. "A. B. "/ A. B. !
2.4.2.7.2.1. Zeichenvergleich IR-Marken Nr. 1 und Nr. 2 der Kl&gerin: A.

[Abbildung], A. [Abbildung] Zeichen des Beklagten: Abbildung Nr. 1: Beschriftung
des Geschéftsfahrzeugs (exemplarisch, act. 34 N. 10; act. 35/22): Abbildung Nr. 2 und 3:
Anschrift Geschaftsrdumlichkeiten bzw. Anzeige Printme- dium (exemplarisch, act. 1 N. 21
ff.): Im Unterschied zu den vorstehend behandelten Zeichen "A. B. " bzw.

"A. B. " fehlt es bei den hier beanstandeten beklagtischen Zeichen "A.

B. " bzw. "A. B. " an einer vollstandigen Ubernahme der kl&gerischen

"A. "-Marken. Anstelle des einleitenden Bestandteils

-21-"A. -" steht lediglich der Grossbuchstaben "A. ". Der Beklagte verwen- det
seine Zeichen in drel verschiedenen, leicht voneinander abweichenden Versi- onen. In
Abbildung Nr. 2 wurde der Buchstaben "A. " durch senkrechte gri- ne Linien ersetzt,
die parallel zueinander stehen. Dies erweckt den Eindruck einer schraffierten Fléche, dieals
dezentes figuratives Element dem Buchstaben "A. " vorangestellt ist. In den
Abbildungen Nr. 1 und Nr. 3 fehlen diese senk- rechten Linien. In Abbildung Nr. 1 befindet
sich zudem das teilweise in roter Farbe unterlegte Wort-/Bildzeichen "...A. " unter
dem Zeichenbestanteil "A. ". Dieser Zeichenbestandteil Gbernimmt den grauen
Schriftzug "A. " der IR- Marke Nr. 2 ("A. ") vollsténdig. Die
Namens-Bestandteile "B. " bzw. "B. " sind jeweils griin unterstrichen. Bei
samtlichen der beanstandeten Zei- chen wurde der griine, kursive Buchstaben "A. "
sowie die prominente Inter- punktion (*:") unverandert von den kl&gerischen

"A. "-Marken Gbernommen. Ob indessen hinsichtlich der beklagtischen
Wort-/Bildzeichen "A. B. " bzw. "A. B. " in markenrechtlicher
Hinsicht Zeichendhnlichkeit gege- ben ist, mithin VVerwechslungsgefahr besteht, kann offen
bleiben, zumal auch diesbezuglich m wie nachstehend unter Ziff. 2.5 zu zeigen ist m eine
Verletzung des Lauterkeitsrechts vorliegt. 2.4.2.7.3. "A. " vs. "A. "A.
[Abbildung] vs. Anschrift auf www.itdir.ch (exemplarisch, act. 3/10): Aus den abgebildeten
Darstellungen ergibt sich, dass der Beklagte die kl&geri- sche IR-Marke Nr. 2 fast ganzlich
ubernommen hat und fir seine Zwecke ver-

- 22 - wendet. Die Zeichen sind sich sehr dhnlich und werden m wie vorstehend gezeigt
(siehe unter Ziff. 2.4.2.4) m fir die gleichen Waren und Dienstleistungen ge- braucht; eine



Verwechslungsgefahr besteht entsprechend auch hier. Damit ist der Tatbestand gema&ss Art.
3 Abs. 2 lit. c MSchG erfullt.

E.24.28

Rechtfertigungsgrund Der Beklagte kiindigte den Marketingvertrag aus dem Jahr 2011
(Contrat Marke- ting "A. ") unbestrittenermassen auf den 31. Dezember 2016 (act. 1
N. 29; act. 3/12m 13; vgl. act. 14). Seit diesem Zeitpunkt verflgt er nicht mehr Gber eine
Lizenz zur Benutzung der kl&gerischen "A. "-Marken. Gegenteiliges behaup- tet der
Beklagte denn auch nicht (vgl. act. 14). Der Einwand des Beklagten, wo- nach ihm die
finanziellen Mittel zur Neugestaltung seiner Zeichen bzw. Beschrif- tungen gefehlt hétten,
ist im Ubrigen nicht rechtserheblich (vgl. act. 14). Esliegt in der Verantwortung des
Beklagten, seine Zeichen unter Einhaltung sémtlicher Rechtsregeln zu gestalten. Es liegen
demzufolge keine Rechtfertigungsgrtinde vor, aufgrund derer die Rechtswidrigkeit der
Benutzungshandlungen des Beklag- ten entfiele.

E.243

Zwischenfazit Die von der Klagerin beanstandete Zei chenverwendung "A. B. !
(Wort-/Bildzeichen, vorstehende Abbildung Nr. 1) durch den Beklagten stellt eine
Verletzung des markenrechtlichen Ausschliesslichkeitsrechts dar und ist entspre- chend
vom V erbotsanspruch erfasst.

E.25
Lauterkeitsrecht

E.251

Rechtliches Unlauter handelt u.a., wer Massnahmen trifft, die geeignet sind,
Verwechslungen mit den Waren und Werken, Leistungen oder dem Geschéaftsbetrieb eines
ande- ren herbeizuftihren (Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG). Wie gezeigt (siehe vorne unter Ziff.
2.3), beurteilt sich die Verwechslungsgefahr im Lauterkeitsrecht nach den gleichen
Grundsétzen wie im Firmen-, Namens- und Markenrecht. Andersalsim

- 23 - Firmen- und Markenrecht, wo nur die jeweiligen Registereintrage massgebend sind
(sog. kennzeicheninterne Umstande), missen im Lauterkeitsrecht die ge- samten Umsténde
betrachtet werden. Nicht nur das registerrechtliche Zeichen ist massgebend, sondern dessen
tatsachlicher Gebrauch im Wirtschaftsverkehr. Auch weitere Elemente ausserhalb der
jeweiligen Zeichen missen gewUrdigt werden (z.B. der Internetauftritt etc.)
(kennzeichenexterne Umstande) (ARPAGAUS, in: Basler Kommentar zum UWG,
Hilty/Arpagaus [Hrsg.], Basel 2013, Art. 3 Abs. 11it. d UWG N. 91).

E.252
Wirdigung

E. 2521

Aktivlegitimation Die Kl&gerin ist durch den Marktauftritt des Beklagten in ihrem
Geschéftsbetrieb bzw. in ihren wirtschaftlichen Interessen betroffen (Art. 9 Abs. 1 UWG).
Entspre- chend ist sie zur vorliegenden Klage aktivlegitimiert.

E. 2522

Verletzung eines schutzfahigen Marktauftritts Tatséchlicher Zeichengebrauch der Klagerin
und Kennzeichnungskraft: Die KI& gerin verwendet ihre "A. "-Zeichenim



Geschéftsverkehr wie folgt (exempla- risch, act. 35/25): Nach dem einleitenden griinen
"A. "-Element (samt Interpunktion [":"]) ist der Name des jeweiligen der Kl&gerin
angeschl ossenen Handel spartnersin kursiver, grauer Schrift nachgestellt. In diesem
Zeichen wird das Geschaftskonzept der Klagerin m némlich eine Einkaufs-Kooperation im
(Elektronik-)Detailhandel mit aufgrund Mitgliedschaftsvertrégen als Kunden anerkannten
Detailhandel sunter- nehmungen m gleichzeitig ausserlich wahrnehmbar (vgl. dazu auch
ARPAGAUS, in: Basler Kommentar zum UWG, Hilty/Arpagaus [Hrsg.], Basal 2013, Art.
3lit. d N. 54; vgl. das Urteil HEO3002 des Handel sgerichts des Kantons Zurich vom 14.
Mai

- 24 - 2004, in: sic! 2003, E. 4 m "Freitag / Dorr"). Der graue Namens-Bestandtell ist zu-
sétzlich grun unterstrichen. Umgekehrt ist der "A. "-Bestandteil mit dem stark
verkleinerten, kursiven grauen Schriftzug "A. " unterlegt. In farblicher Hinsicht
erscheinen die griinen und grauen Zeichenelemente Ubers Kreuz ge- spiegelt. In Anbetracht
des Gesagten liegt ein unterscheidungskraftiger Marktauf- tritt i.S.v. Art. 3 Abs. 1 lit. d
UWG vor. Weitere Beispiele solcher Zeichennutzun- gen durch die Kl&gerin sind aus den
Urkunden act. 35/24 und act. 35/26 ersicht- lich ("A. Gysin"; "A. Falco").
Damit ist rechtsgeniigend dargetan (und im Ubrigen unbestritten geblieben), dass die
Klégerinihre"A. "-Zeichen im Geschéaftsverkehr in dieser Form verwendet. In
lauterkeitsrechtlicher Hinsicht ist von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der
kl&gerischen "A. "- Zeichen auszugehen (vgl. auch Ziff. 2.4.2.7.1.2). Zudem
behauptet die Kl&gerin (act. 34 N. 181.), dasssichihre"A. "-Zeichenim ... [Region]
regional durch- gesetzt hatten, was unbestritten geblieben ist (vgl. act. 14). Durch diesen
Um- stand ist die Kennzeichnungskraft der klégerischen Zeichen im genannten Gebiet
zusétzlich erhoht. Gebrauchsprioritét: Im Lauterkeitsrecht ist die Gebrauchsprioritét
entscheidend (statt vieler: ARPAGAUS, a.aO., Art. 3lit. d UWG N. 62). Die Kl&gerin
macht gel- tend, dass sie in den 1990-er Jahren ihre Markttétigkeit in der Schweiz aufge-
nommen habe (act. 1 N. 14; vgl. auch act. 3/2). Mangels gegenteiliger Behaup- tungen ist
davon auszugehen, dass in diesem Zeitraum auch der Zeichenge- brauch eingesetzt hat. Der
Beklagte verfugte sodann unbestrittenermassen fur den Zeitraum von 2011 bis 2016 fir das
gesamte Gebiet der Schweiz Uber eine ausschliessliche Lizenz fir die klagerischen

"A. "-Zeichen (act. 1 N. 19; act. 3/5). Samtliche dieser Behauptungen sind unbestritten
geblieben und stiitzen sich im Ubrigen auf die eingereichten Urkunden (vgl. act. 14).
Demzufolge kommt der Kl&gerin hinsichtlich ihrer "A. "-Zeichen Gebrauchsprioritét
zu. Zeichendhnlichkeit / Zeichengebrauch des Beklagten: Der Beklagte benutzt seine
Zeichen im Geschéftsverkehr wie folgt: Abbildung Nr. 1: Beschriftung des
Geschéftsfahrzeugs (exemplarisch, act. 34 N. 10; act. 35/22):

- 25 - Abbildungen Nr. 2, 3 und 4: Anschrift Geschéftsraumlichkeiten bzw. Anzeigenin
Printmedien (exemplarisch, act. 1 N. 21 ff.): Abbildung Nr. 5: Anzeige Printmedium
(exemplarisch, act. 1 N. 25): Abbildung Nr. 6: Online-Verzeichnis (exemplarisch, act. 1 N.
27; act. 3/8): Aus den vorstehenden Abbildungen Nr. 1 bis4 ist ersichtlich, dass sich der
Be- klagte den charakteristischen Aufbau der klagerischen "A. -"Zeichen zu ei- gen
gemacht hat. Auch er stellt seinen Namen in einem kursiven, grau eingeférb- ten Schriftzug
dem einleitenden, grun eingeférbten "A. "-Element nach. Die beiden Zeichenelemente
sind wiederum durch eine Interpunktion (":") voneinan- der abgetrennt. Damit begibt der
sich in die unmittelbare N&he der klagerischen "A. "-Zeichen.



- 26 - In Abbildung 1 (Beschriftung des Geschéftsfahrzeugs) tbernimmt der Beklagte
zusétzlich die fur das klagerische Zeichen charakteristische, kreuzweise Spiege- lung der
grunen und grauen Zeichenelemente. Der graue Namens-Bestandteil "B. "istm
gleichsam wie bel der Kl&gerin m griin unterstrichen. Das grine "A. "-Element (samt
Interpunktion [":"]) ist mit dem grauen, teilweise rot um- rundeten Zeichen "...A. !
unterlegt. Beim klagerischen Zeichen befindet sich stattdessen an dieser Stelle das graue
Zeichenelement "A. ". Es sticht ins Auge, dass der Beklagte das Zeichenel ement

"A. " mit dem rot eingeféarbten Zeichenelement "..." Uberschrieben hat. Die
Abbildungen Nr. 2 und 3 (Beschriftung Geschéftsraumlichkeiten bzw. Anzei- genin
Printmedien) unterscheiden sich insofern von den klégerischen Zeichen, als dass das
gesamte Zeichen des Beklagten griin unterstrichen ist. Bei der Ab- bildung Nr. 2
(Beschriftung Geschéaftsréumlichkeiten) wurde der Buchstabe "A. " des kl&gerischen
"A. "-Zeichens mittels einer schraffierten Flache unkenntlich gemacht. Im
Unterschied zu den kl&gerischen Zeichen ist der Na- mens-Bestandteil "B. " dagegen
gross geschrieben. Bei der Abbildung Nr. 3 (Anzeige in Printmedium) fehlt diese
schraffierte Flache; dem grauen Namens- Bestandteil "B. " ist nur das kursive griine
"A. "-Element (samt Inter- punktion [":"]) vorangestellt. Fir den Namens-Bestandtell
"B. " wurde indes auf die Schriftgestaltung der Klagerin zuriickgegriffen. In
Abbildung Nr. 4 (Anzeige in Printmedium) ist denn auch ersichtlich, dass der Beklagte den
Zeichenbestandteil "A. " komplett von der Kl&gerin Gbernom- men hat. Aus den
Abbildungen Nr. 5 und 6 (Anzeige Printmedium bzw. Online-Verzeichnis) ergibt sich
schliesslich, dass sich der Beklagte als "A. -B. " bezeichnet. Er Gbernimmt damit
das kl&gerische "A. "-Zeichen, alerdings ohne die typi- sche griine, kursive Schrift.
Zusammenfassend ist aufgrund des Aufbaus und der Gestaltung lauterkeitsrecht- lich von
einer Ahnlichkeit der vom Beklagten im Geschaftsverkehr benutzten Zei- chen mit den

kl&gerischen «A. »-Zeichen auszugehen.
- 27 - Verwechslungsgefahr: Sdmtliche oben abgebildeten Zeichen des Beklagten wei- sen
in gestalterischer Hinsicht im Vergleich zu den klégerischen "A. "- Zeichen zwar

dezente Modifikationen auf. Diese sind indes m betrachtet aus der Perspektive des
Erinnerungsbilds der massgebenden Verkehrskreise m nicht ge- eignet, um gentigenden
Abstand zu den kl&gerischen "A. ":-Zeichen und ei- nen anderen Gesamteindruck zu
schaffen. Weiter gilt es zu berlicksichtigen, dass die Vertriebsstruktur der Klagerin
massgeblich auf einem Netz von ihr ange- schlossenen Handel spartnern basiert. Gerade in
diesem Kontext suggeriert der Beklagte mit seiner Zeichengestaltung den Abnehmern, dass
sieihre Waren wei- terhinin eéinem "A. -Fachgeschéft" m d.h. von einem offiziell mit
der Kl&gerin verbundenen Handel spartner m beziehen. Auch der Beschriftung "A.

B. " (in der beanstandeten grafischen Gestaltung, die sich den klégerischen

"A. "-Zeichen anlehnt) auf dem Geschéftslokal und dem Geschéftsauto kon- nen die
durchschnittlichen Abnehmer nicht entnehmen, dass der Beklagte nun m nach langjahriger
Geschéftspartnerschaft m nicht mehr ins Vertriebsnetz der KI& gerin eingebunden ist. Im
Rahmen einer wertenden Gesamtbetrachtung fallt zu- sétzlich ins Gewicht, dass dem
Beklagten zahlreiche M 6glichkeiten offen gestan- den hétten, seinen Namenszug "B. !
fur den Geschéftsgebrauch individuell m d.h. mit gentigend Abstand zu den kl&gerischen
Zeichen m zu gestalten. Damit begibt sich der Beklagte in den Schutzbereich des
individualisierten und kenn- zeichnungskréftigen Marktauftritts der Klégerin. Entsprechend
ist in lauterkeits- rechtlicher Hinsicht zumindest von einer mittelbaren
Verwechslungsgefahr hin- sichtlich der streitbetroffenen Zeichen auszugehen (Art. 3 Abs. 1



lit. d UWG).

E. 2523

Rechtfertigungsgrund Wie bereits vorstehend festgehalten (siehe vorne unter Ziff. 2.4.2.8),
besteht kein vertragliches Nutzungsrecht an den Zeichen der Klégerin. Entsprechend
entfallt die Rechtswidrigkeit des Verhaltens des Beklagten auch in lauterkeitsrechtlicher
Hinsicht nicht.

- 28 -

E. 253

Zwischenfazit Zusammenfassend ist festzuhalten, dass hinsichtlich samtlicher von den
Kl&gerin beanstandeten beklagtischen Zeichenverwendungen ein Verstoss gegen Art. 3
Abs. 1lit. d UWG vorliegt. Ob gleichzeitig die Tatbesténde von Art. 2 UWG (Ge-
neralklausel) und Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG (Verbot irrefihrender bzw. tauschender
Angaben) verletzt sind, kann daher offen bleiben. 3. Rechtsfolgen 3.1. Parteivorbringen Die
Kl&gerin beantragt, es sei dem Beklagten zu verbieten, das Wortzeichen "A. ", das
Wort-/Bildzeichen "A. " sowie das Zeichen "A. " und die vorstehend

abgebildeten Wort-/Bildzeichen "A. B. " und "B. " im Geschéftsverkehr
zu verwenden (Unterlassungsbegehren) (act. 1 N. 57 ff.). Fer- ner beantragt sie die
Entfernung des"A. "-Zeichens aus diversen (Online- ) Telefonbiichern bzw. aus
weiteren (Online-)Verzeichnissen (act. 1 N. 62). Der Beklagte macht geltend, dass er nicht
in der Lage sei, "samtliche Werbeschriften neu zu beplanken und die[...] verlorene Domain
zurlickzukaufen™. Die Einzelfirmawerde ohnehin per Anfang 2022 aus dem
Handelsregister gelscht, zumal der Mietvertrag zu diesem Zeitpunkt enden werde (act. 14).
3.2. Rechtliches Wer in seinem Recht an der Marke oder einer Herkunftsangabe verletzt
oder ge- fahrdet wird, kann vom Richter verlangen (1.) die drohende Verletzung zu verbie-
ten (Art. 55 Abs. 1 lit. aM SchG; Unterlassungsanspruch) und/oder (2.) eine be- stehende
Verletzung zu beseitigen (Art. 55 Abs. 1 lit. b MSchG; Beseitigungsan- spruch). Die
genannten Anspriiche ergeben sich gleichsam aus Art. 9 Abs. 1 lit. aund b UWG.

- 29 - 3.3. Wirdigung 3.3.1. Unterlassungsbegehren (Rechtsbegehren Ziff. 2)
Rechtsschutzinteresse: Wie vorstehend gezeigt, benutzt der Beklagte die bean- standeten
Zeichen weiterhin im Geschéftsverkehr (siehe dazu unter Ziff. 2.4.2.5). Der Beklagte macht
geltend, dass esihm nach der Kiindigung des Marketingver- trags nicht moglich gewesen
sei, samtliche Werbemittel anzupassen. Ferner bringt er mit Verweis auf eine

K Undigungsbestétigung (E-Mail vom 4. Januar 2021, act. 30) pauschal vor, dass seine
Einzelfirma anfangs des Jahres 2022 aus dem Handel sregister gel 6scht werde, da er den
Mietvertrag fur die Geschafts- raumlichkeiten auf diesen Zeitpunkt gekiindigt habe (act.
14). Indes fehlt eine kl& rende und Uberzeugende Darstellung hinsichtlich dieser
(behaupteten) Aufgabe der Geschéftstétigkeit. Ein Verweis auf die Kindigung der
Geschéftsraumlichkei- ten sowie auf den (derzeitigen) schlechten Gesundheitszustand (act.
29) ist dazu jedenfalls nicht hinreichend. Zudem bestreitet der Beklagte weiterhin die
Rechts- widrigkeit seines Verhaltens (act. 14). Insgesamt ist im Prozessverhalten des Be-
klagten keine explizite (d.h. vorbehalts- und bedingungslose) Erklarung zu erken- nen, die
von der Klagerin beanstandeten Zeichenverwendungen inskiinftig (dau- erhaft) zu
unterlassen (FRICK, a.a.0., Art. 55 MSchG N. 31). Die Wiederholungs- gefahr liegt
entsprechend vor. Damit verflgt die Klagerin hinsichtlich ihrer Unter- lassungsbegehren
(Rechtsbegehren Ziff. 1 und 2) Uber ein hinreichendes Rechts- schutzinteresse.




Bestimmtheit der Rechtsbegehren: Die kl&gerischen Marken und die von ihr be-
anstandeten Verletzerzeichen des Beklagten werden in den Rechtsbegehren Ziff. 1 und Ziff.
2 einzeln genannt bzw. abgedruckt. Esist sodann ohne Weiteres er- kennbar, welche
Handlungen des Beklagten verbotsbehaftet sind. Demzufolge ist dem Beklagten zu
verbieten, das Zeichen "A. ", das Wort-/Bildzeichen A. [Abbildung] und das
Wort-/Bildzeichen A. [Abbildung] einerseits sowie die im Rechtsbegehren Ziff. 2
abgebildeten Zeichen andererseits im Zu- sammenhang mit Multimedia- und
Elektronikwaren und -dienstleistungen zu ver- wenden, auf Geschaftspapieren, in der
Werbung oder in anderen Medien kenn-

- 30 - zeichenmassig im Verkehr zu gebrauchen oder auf Multimedia- und Elektronikwa-
ren anzubringen. 3.3.2. Beseitigungsbegehren (Rechtsbegehren Ziff. 3) Mit Verweis auf die
vorstehenden Ausfuhrungen verfiigt die Kl&gerin auch hin- sichtlich des
Beseaitigungsbegehrens Uber ein rechtsgentigendes Rechtsschutzin- teresse. Die anbegehrten
Anordnungen m ndmlich die Verpflichtung des Beklag- ten, das Zeichen "A. " aus
(Online-)Telefonbuichern und weiteren (Online- )V erzeichnissen entfernen zu lassen,
erweisen sich auch als verhdtnisméassig. Demzufolge ist der Beklagte zu verpflichten, das
Zeichen "A. " innert 30 Ta- gen ab Vollstreckbarkeit dieses Urtells aus seinen
Eintragen in den Telefonbii- chern www.local.ch und www.search.ch sowie in den
Verzeichnissen auf www.zip.ch, www.elektronikmaerkte.ch, www.itdir.ch und www.
wir-network.ch entfernen zu lassen.

E.4

V ollstreckungsmassnahmen Urteile des Handel sgerichts sind mit deren Ausféllung bzw.
Mitteilung an die Par- teien vollstreckbar, soweit das Bundesgericht nicht im Rahmen einer
alfaligen Beschwerde auf Gesuch hin die aufschiebende Wirkung erteilt hat (Art. 103 Abs.
1und Abs. 3BGG; BGE 142 11l 738 E. 5.5.4 S. 745). Auf Antrag der obsie- genden Partel
ordnet das Gericht Vollstreckungsmassnahmen an (Art. 236 Abs. 3 ZPO). Gemass Art. 343
Abs. 11it. am e ZPO kann der Vollstreckungsrichter bel ei- nem Entscheid auf eine
Verpflichtung zu eéinem Tun, Unterlassen oder Dulden verschiedene indirekte Zwangsmittel
androhen. Dazu gehort u.a. die von der KI& gerin in ihren Rechtsbegehren Ziff. 1 und 2
beantragte Strafandrohung nach Art. 292 StGB. Es erscheint vorliegend angemessen, die
gerichtlichen Anordnungen m wie beantragt m mit einer an den Beklagten gerichteten
Strafandrohung nach Art. 292 StGB (Busse bis CHF 10'000.—) zu verbinden, um ihnen
Nachdruck zu verlei- hen.

E.5
Die Gerichtsgebihr wird festgesetzt auf CHF 8'800.m .

E.5.1
Streitwert

- 31 - DieKl&gerin beziffert den Streitwert auf CHF 50'000.m (act. 1 N. 8; act. 34 N. 2). Der
Beklagte 18sst sich diesbeziglich nicht vernehmen (vgl. act. 14). Lautet das Rechtsbegehren
nicht auf eine bestimmte Geldsumme, so setzt das Gericht den Streitwert fest, sofern sich
die Parteien nicht dartiber einigen oder ihre Angaben offensichtlich unrichtig sind (Art. 91
Abs. 2 ZPO). Die Praxis geht bei wirtschaftlich eher unbedeutenden Zeichen von einem
Streit- wert von CHF 50'000.m bis CHF 100'000.m aus (ZURCHER, Der Streitwert im
Imma- terialglter- und Wettbewerbsrechtsprozess, in: sic! 2002, S. 493 ff., S. 505; so auch



FRICK, in: Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz, David/Frick [Hrsg.], 3. Aufl.,
Basel 2017, Vor Art. 51am 60 MSchG N. 84). Die Klagerin macht selber geltend, ihre

"A. "-Marken tber Jahre hinweg mit beachtlichen Marketingmit- teln aufgebaut zu
haben. Das Schadigungspotential der Verletzungshandlungen des Beklagten sei demzufolge
nicht unerheblich (act. 1 N. 8). Angesichts dieser Umstande rechtfertigt es sich, den
Streitwert auf CHF 100'000.m festzusetzen.

E.5.2

Gerichtsgebuhr Beim vorliegenden Streitwert betragt die ordentliche Gerichtsgebiihr rund
CHF 8'800.m und erweist sich als angemessen (8§ 4 GebV OG). Die Verteilung der
Gerichtskosten erfolgt im Grundsatz nach Obsiegen und Unter- liegen der Parteien (Art.
106 Abs. 1 ZPOi.V.m. Art. 95 Abs. 1 lit. aZPO). Da der Beklagte vollstandig unterliegt,
sind ihm die Gerichtskosten vollumfénglich aufzu- erlegen. Die Kosten sind aus dem von
der Kl&gerin geleisteten Kostenvorschuss (CHF 11'000.-) (act. 9) zu decken (Art. 111 Abs.
1 ZPO). Fur die dem Beklagten auferlegten Kosten ist der Klagerin das Ruckgriffsrecht auf
den Beklagten einzu- rdumen (Art. 111 Abs. 2 ZPO).

E.53

Partei entschadigungen Ausgangsgemass ist der Beklagte zu verpflichten, der Klagerin eine
Prozessent- schadigung zu bezahlen (Art. 106 Abs. 1 ZPOi.V.m. Art. 95 Abs. 1 lit. b ZPO).

- 32 - Vorliegend betragt die ordentliche Anwaltsgebihr CHF 10'900.m ; sie erweist sich als
angemessen (8 4 AnwGebV OG). Mangels Darlegung der fehlenden Berechtigung zum
Vorsteuerabzug ist die Par- teientschadigung praxisgemass ohne Mehrwertsteuerzuschlag
zuzusprechen (vgl. das Urteil 4A_552/2015 des Bundesgerichts vom 25. Mai 2016, E. 4.5).
Das Handel sgericht erkennt: 1. Dem Beklagten wird verboten, das Zeichen "A. ", das
Wort- /Bildzeichen A. [Abbildung] sowie das Zeichen A. [Abbildung] im
Zusammenhang mit Multimedia- und Elektronikwaren und -dienstleistungen zu verwenden,
auf Geschéftspa- pieren, in der Werbung oder in anderen Medien kennzeichenmassig im
Ver- kehr zu gebrauchen oder auf Multimedia- und Elektronikwaren anzubringen. 2. Dem
Beklagten wird verboten, die nachfolgend abgebildeten Zeichen im Zu- sammenhang mit
Multimedia- und Elektronikwaren und -dienstleistungen zu verwenden, auf
Geschéaftspapieren, in der Werbung oder in anderen Medien kennzeichenmassig im Verkehr
zu gebrauchen, seine Filiale fur Elektrogerd te sowie sein Geschéftsfahrzeug damit zu
kennzeichnen oder auf Multime- dia- und Elektronikwaren anzubringen: 3. Flr den Fall der
Widerhandlung gegen Dispositiv-Ziffern 1 und 2 wird dem Beklagten die Bestrafung
wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfi- gung im Sinne von Art. 292 StGB (Busse
bis CHF 10'000) angedroht: Art. 292 StGB Ungehorsam gegen amtliche Verfligungen

- 33 - Wer der von einer zustandigen Behdrde oder einem zustandigen Beamten unter
Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfi- gung nicht Folge
leistet, wird mit Busse bestraft. 4. Der Beklagte wird verpflichtet, das Zeichen "A. !
innert 30 Tagen ab Vollstreckbarkeit dieses Urteils aus seinen Eintrégen in den
Telefonblichern www.local .ch und www.search.ch sowie in den Verzeichnissen auf
www.zip.ch, www.elektronikmaerkte.ch, wwwe.itdir.ch und www.wir- network.ch entfernen

Zu lassen.

E.©6



Die Kosten werden dem Beklagten auferlegt und aus dem von der Klagerin geleisteten
Kostenvorschuss bezogen. Fir die dem Beklagten auferlegten Kosten wird der Kl&gerin das
Ruckgriffsrecht auf den Beklagten eingerdumt.

E.7

Der Beklagte wird verpflichtet, der Kl&gerin eine Parteientschadigung in H6- he von CHF
10'900.m zu bezahlen.

E.8

Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie an das Eidgendssische Ingtitut fir Geistiges
Eigentum (IGE), ... [Adressg].

E.9

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.m .

- 34 - Zlrich, 30. November 2021 Handel sgericht des Kantons Zurich Die Vorsitzende: Die
Gerichtsschreiberin: Dr. Claudia Buhler Dr. Corina Botschi
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