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Erwagungen

E.1
Formelles

E.11

Tragweite der Rickweisung Heisst das Bundesgericht eine Beschwerde (teillweise) gut und
weist es die Ange- legenheit zur neuen Beurteilung an die kantonale Instanz zuriick, wird
der Streit in jenes Stadium vor der kantonalen Instanz zurlickversetzt, in dem er sich vor Er-
lass des angefochtenen Entscheids befand. Die kantonale Instanz hat ihre neue
Entscheidung auf die rechtlichen Erwagungen des bundesgerichtlichen Ent- scheids zu
stiitzen. Sie hat sich von Bundesrechts wegen nur noch mit jenen

- 21 - Punkten zu befassen, die das Bundesgericht kassierte. Entscheidend ist dabel nicht
das Dispositiv, sondern die materielle Tragweite des bundesgerichtlichen Entscheids. Die
neue Entscheidung der kantonalen Instanz ist somit auf digjenige Thematik beschrankt, die
sich aus den bundesgerichtlichen Erwagungen als Ge- genstand der neuen Beurteilung
ergibt. Das Verfahren wird nur insoweit neu in Gang gesetzt, als dies notwendig ist, um den
verbindlichen Erwagungen des Bundesgerichts Rechnung zu tragen (BGE 143 1V 214 E.
5.2.1S.220; BGE 135111 334 E. 2und 2.1 S. 335 f.). Nach einem Rickwei sungsentscheid
des Bundesgerichts sind sowohl dieses selbst als auch die kantonalen Instanzen an die
rechtliche Beurteilung, mit der die Rickweisung begriindet wurde, gebunden. Wegen dieser
Bindung der Gerichte ist esihnen wie auch den Parteien, abgesehen von alenfalls
zuldssigen Noven, verwehrt, der Beurteilung des Rechtsstreits einen anderen als den
bisherigen Sachverhalt zu unterstellen oder die Sache unter rechtlichen Gesichtspunkten zu
prufen, die im Rickweisungsentscheid ausdrticklich abgelehnt oder Giberhaupt nicht in
Erwégung gezogen worden waren (BGE 143 1V 214 E. 5.3.3 S. 222 f.; Ur- teil 4A_48/2019
des Bundesgerichts vom 29. August 2019, E. 2). Wird die Sache zur Ergénzung des
Sachverhalts zurlickgewiesen, so bedeutet dies nicht, dass auf jegliche verbindliche
Sachverhaltsfeststellungen zurtickgekommen werden konnte (vgl. BGE 135111 334 E. 2
und E. 2.1 S. 335 f. mit Hinweisen). Vielmehr beschrénkt sich die Neubeurteilung auf den
Rahmen und die Elemente des Sach- verhalts, zu deren Kl&rung die Sache im

Ruckwei sungsentscheid zurtickgewiesen wurde (BGE 131 111 91 E. 5.2 S. 94 mit
Hinweisen; Urteil 4A_48/2019 des Bun- desgerichts vom 29. August 2019, E. 2).

E.12

Noveneingaben Nach dem Aktenschluss ist das Vorbringen neuer Tatsachenbehauptungen
und Beweismittel im Prozess nicht mehr uneingeschrénkt maoglich (Art. 229 Abs. 2 ZPO).
Das Gesetz unterscheidet zwischen "echten Noven", die vor Akten- schluss nicht existierten
(Art. 229 Abs. 1 lit. aZPO), und "unechten Noven", die vor diesem bestanden, aber damals
nicht vorgebracht wurden (Art. 229 Abs. 1 lit. aZPO). Erstere sind unter der einzigen



Bedingung zul&ssig, dass sie "ohne

- 22 - Verzug vorgebracht werden” (Art. 229 Abs. 1 ZPO). Die Zuléssigkeit von Noven,
deren Entstehung vom Willen der Parteien abhéngt m sog. Potestativ-Noven m, entscheidet
sich gemass neuester bundesgerichtlicher Rechtsprechung danach, ob sie trotz zumutbarer
Sorgfalt im Sinn von Art. 229 Abs. 1 lit. b ZPO nicht vorher vorgebracht werden konnten
(BGE 146 111 416 E. 5.3 S. 422). Die Parteien reichten nach Aktenschluss diverse
Noveneingaben ins Recht (act. 48; act. 57; act. 61; act. 65; act. 69; act. 73; act. 77; act. 81,
act. 85; act. 87; act. 89; act. 91; act. 95; act. 101, act. 98; act. 113; act. 115; act. 122; act.
146). Die Rechtzeitigkeit und Zuldssigkeit der darin behaupteten Noven ist, soweit er-
forderlich, jeweils nachstehend an den einschl&gigen Stellen zu prufen.

E.13

Rechtsschutzinteresse Erstbegehungs- und Wiederholungsgefahr: Unterlassungsklagen
setzen ein hin- reichendes Rechtsschutzinteresse voraus. Es kann entweder in einer
Erstbege- hungs- oder einer Wiederholungsgefahr begrtindet sein (FRICK, in: Basler Kom-
mentar zum Markenschutzgesetz, David/Frick [Hrsg.], 3. Aufl., Basel 2017, Art. 55 MSchG
N. 29). Hat noch keine Rechtsverletzung stattgefunden, muss die klagen- de Partei die
Erstbegehungsgefahr nachweisen, d.h. sie muss konkrete Anhalts- punkte dartun, dass die
beklagte Partei eine rechtsverletzende Handlung beab- sichtigt (RUETSCHI/ROTH, in:
Basler Kommentar zum Bundesgesetz gegen den un- lauteren Wettbewerb, Hilty/Arpagaus
[Hrsg.], Basel 2013, Art. 9 UWG N. 18). Hat eine Rechtsverletzung bereits stattgefunden,
muss die Wiederholungsgefahr nachgewiesen werden. Daflr muss die klagende Partel den
Beweisfir in der Vergangenheit bereits erfolgte gleichartige Rechtsverletzungen erbringen.
Zudem muss sie dartun, dass eine Wiederholung der Verletzung zu beftrchten ist (BGE 124
11 72 E. 2aS. 741.; FRICK, a.a.0., Art. 55 MSchG N. 31). Unterlassungserklarung: Eine
Erstbegehungs- oder Wiederholungsgefahr entfélt, wenn sich der Verletzer in einer
Unterlassungserklarung verpflichtet hat, das be- anstandete Verhalten einzustellen. Damit
die Vermutung der Wiederholungsge- fahr im Einzelfall als widerlegt gilt, mussdie
Unterlassungserklarung strenge An- forderungen erfiillen. Das Bundesgericht verlangt, dass
die Unterlassungserkl&-

- 23 - rung vorbehaltlos und unter materieller Anerkennung des geltend gemachten Un-
terlassungsanspruchs erfolgt (BGE 116 |1 357 E. 2b m Doxycyclin; BGer, sic! 2009, 607 E.
4.1 m Produits cosmétiques; FRICK, a.a.O., Art. 55 N. 32). Die Aufga- be der verletzenden
Handlung oder das Akzeptieren einer vorsorglichen Mass- nahme durch den Verletzer
alein genugt nicht, um das Rechtsschutzinteresse zu beseitigen (FRICK, aa.O., Art. 55 N.
32). Die Beklagten bezeichnen ihre am 23. Dezember 2021 eingereichte Erklérung
ausdricklich as "Unterlassungserklarung im Sinne einer Teilklageanerkennung” (act. 154
N. 8; act. 151/244). Zwischen den Partelen ist umstritten, inwiefern die
Unterlassungserklarung dieses Verfahren beendigt bzw. in welchem Umfang die
Kl&agerinnen noch Uber ein Rechtsschutzinteresse verfiigen. Diese Frage ist fUr jedes
einzelne Rechtsbegehren gesondert zu beantworten. Die Unterlassungser- klarung ist daftr
in einem ersten Schritt unter Beizug der Stellungnahmen der Be- klagten (act. 154; act. 166)
auszulegen. Danach ist in einem zweiten Schritt zu beurteilen, ob die Kl&gerinnen weiterhin
Uber ein Rechtsschutzinteresse hinsicht- lich der geltend gemachten
Unterlassungsanspriiche verfiigen.

E.14



Bestimmtheit der Rechtsbegehren Ein Rechtsbegehren m insbesondere ein
Unterlassungsbegehren m muss gent- gend bestimmt sein, um zum Urteil erhoben zu
werden (RICHERS/NAEGELLI, in: Kommentar zur ZPO, Oberhammer/Domej/Haas
[Hrsg.], 3. Aufl., Zurich 2021, Art. 221 N. 5 ff.). Auch die Bestimmtheit der
Rechtsbegehren ist nachstehend an den jeweils einschl&gigen Stellen zu priifen.

E.15

Umfirmierung und Domizilwechsel Die Beklagte 2 (vormals. "A. B. Corp.)
und die"A. B. LLC" unterzeichneten am 7. April 2022 ein " Certificate of
Merger" (act. 177 N. 2; act. 178/251). Dabei wurde die Beklagte 2 ("A. B.

Corp.) durch die"A. B. LLC" mittels Absorptionsfusion tibernommen. Diese
Fusion ist per tt.mim.2022 in Kraft getreten (act. 177 N. 3; act. 178/251). Die entsprechende

- 24 - Umfirmierung und der Domizilwechsel der Beklagten 2 wurden mit Verfligung vom
29. Juni 2022 im Rubrum vollzogen (act. 179).

E.2
Materielles

E.21

Umfang der neuen Beurteilung Aufgrund der Bindungswirkung des bundesgerichtlichen
Ruckwei sungsentscheids sind nur noch digjenigen Streitpunkte zu beurteilen, die das
Bundesgericht kas- siert hat. Im Ubrigen sind der Beschluss und das Urteil des
Handelsgerichts vom 27. Mai 2019 in Rechtskraft erwachsen. Das Verfahren erweist sich
alsvielschich- tig und komplex. Hinzu kommt der Umstand, dass die Beklagten am 23.
Dezem- ber 2021 eine Unterlassungserklérung (act. 151/244) eingereicht haben, die sich auf
das kl agerische Rechtsschutzinteresse auswirkt. Der Ubersicht halber ist fur jedes einzelne
Rechtsbegehren zu bestimmen, inwiefern esm vor dem Hinter- grund des

Ruckwei sungsentscheids m neu zu beurteilen ist (1.) und inwiefern das
Rechtsschutzinteresse der Klagerinnen m vor dem Hintergrund der Unterlas-
sungserkldrung m noch besteht (2.).

E.22
Zentrale Sach- und Rechtsfragen

E.221

Hinreichender wirtschaftlicher Bezug Das Bundesgericht hat in seinem

Ruckwel sungsentscheid vom 29. April 2020 Uber einzelne Sach- und Rechtsfragen
entschieden, die sich fir die noch zu beur- teilenden Streitpunkte als zentral erweisen. Sie
definieren den verbindlichen Rahmen fir diesen neuen Entscheid. Zwischen den Parteien
ist u.a. umstritten, ob die blosse Abrufbarkeit einer Inter- netseite oder einer
Socia-Media-Prasenz der Beklagten in der Schweiz einen Kennzeichengebrauch
begrindet. Im Rickweisungsentscheid vom 29. April 2020 definierte das Bundesgericht die
V oraussetzungen, die hinsichtlich der Abrufbar- keit einer Internetprésenz erfillt sein
mussen, um einen hinreichenden wirtschaft- lichen Bezug zur Schweiz zu begriinden (BGE
146 111 225 E. 3.3.1 S. 230 ff.). Demnach soll die blosse technische M églichkeit, ein
Zeichen im Internet abzuru-

- 25 - fen, nicht ausreichen, um al's zeichenrechtlich relevante Nutzungshandlung im be-
treffenden Gebiet angesehen zu werden. Vielmehr ist eine zusétzliche qualifizierte



Beziehung der Zeichennutzung zu einem bestimmten Gebiet erforderlich, damit eine
virtuelle Nutzung vom Geltungsbereich eines territorial beschrankten Schutz- rechts erfasst
wird (BGE 146 111 225 E. 3.3.1 S. 231). Zur Beurteilung, ob die Ver- wendung des Zeichens
im Internet einen hinreichenden wirtschaftlichen Bezug zur Schweiz aufweist, bedarf esin
erster Linie einer Abwagung der Interessen des Nutzers des Kennzeichens und jener des
Inhabers des auslandischen Schutzrechts (BGE 146 111 225 E. 3.3.2 S. 233). Die von der
Weltorganisation fur geistiges Eigentum (World Intellectual Property Organization, WIPO)
und vom Pa- riser Verband (Paris Union for the Protection of Industrial Property) im Jahre
2001 zum Schutz des geistigen Eigentums in einer gemeinsamen Empfehlung entwi-
ckelten Kriterien fUr die Beurteilung des hinreichenden Inlandbezugs (Joint
Recommendation Concerning Provision on the Protections of Marks, and Other Industrial
Property Rightsin Signs, on the Internet, fortan: " Joint Recommendati- on™) sind zwar nicht
formell rechtsverbindlich, indessen aber bei diesen Fragen as Auslegungshilfe zu
berticksichtigen (BGE 146 111 225 E. 3.3.2 S. 231 f.). Bei der Gesamtwrdigung der
konkreten Umsténde ist sodann der technischen M6g- lichkeit einer geographischen
Einschrankung der Abrufbarkeit von Internet- Inhalten mittels sog. "Geoblocking” bzw.
"Geotargeting” Rechnung zu tragen (BGE 146 111 225 E. 3.3.3 S. 235). Die Kriterien der
Joint Recommendation fur ei- nen hinreichenden wirtschaftlichen Bezug zur Schweiz
("commercial effect") sind entsprechend weit auszulegen (BGE 146 111 225 E. 3.3.4 S. 236).
Diese bundes- gerichtlichen Erwagungen erweisen sich fir die noch zu beurteilenden
Streitpunk- te als verbindlich.

E.222

Abgrenzungsvereinbarungen Zwischen den Parteien ist sodann umstritten, ob die

Kennzei chennutzung der Be- klagten durch die Abgrenzungsvereinbarungen von 1970 und
1975 gedeckt ist. Zu dieser Auslegungsfrage finden sich in den Rechtsschriften weitlaufige
Ausfuhrun- gen (act. 43 N. 45 ff.; act. 53 N. 61 ff.). Das Bundesgericht hielt in seinem
Ruck- weisungsentscheid mit Blick auf die Abgrenzungsvereinbarungen indessen fest,

- 26 - dass sich die Beklagten mit diesen Vereinbarungen zu einer klaren Abgrenzung im
Sinne des Verzichts eines Auftritts unter dem Zeichen 'A. " ausserhalb der USA und
Kanada verpflichtet hatten (Urteil 4A_335/2019 des Bundesgerichts vom 29. April 2020, E.
4.2 infine, nicht publ. in: BGE 146 I11 225). Diesen Erwé& gungen folgend konnen die
Beklagten den von den Kl&gerinnen beanstandeten Kennzeichengebrauch ("A. "in
Alleinstellung) in der Schweiz nicht auf die Abgrenzungsvereinbarungen von 1970 und
1975 stitzen. Auch diese bundesge- richtlichen Erwéagungen erweisen sich fur den hiesigen
Entscheid als bindend.

E.23
Rechtliche Grundlagen

E. 231

Einheitlicher Kennzeichenbegriff Gemass Riickweisungsentscheid vom 29. April 2020
muss hinsichtlich der von den Kl&gerinnen geltend gemachten Rechtsbegehren jeweils eine
vollstandige Anspruchsprifung erfolgen. Die Kl&gerinnen berufen sich auf Anspriiche aus
Markenrecht, Firmenrecht, Namensrecht und Lauterkeitsrecht. In den genannten
Rechtsgebieten ist der Rechtsbegriff der Verwechselbarkeit zentral. Gemass stéandiger
Rechtsprechung des Bundesgerichtsist der Begriff der Verwechslungs- gefahr fir 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
Rechtsanwdte AG/Bachmann Rechtsanwdte AG"; ferner BGE 128 111 401 E. 5 S. 403;
BGE 127111 160 E. 2a S. 165f.). Dieser Grundsatz gilt in- des nur beschrénkt. Der
Rechtsanwendende muss m je nach beanspruchtem Rechtsschutz m die im Gesetz
statuierten unterschiedlichen Schutzvoraussetzun- gen beachten und damit auch andere
Umstande wurdigen (HILTI, Zivilrechtlicher Firmenschutz, in: SIWR 111/2, Streuli-Y oussef
[Hrsg.], 3. Aufl., Basel 2019, N. 305 m.H.).

-27 -

E.23.2

Schutz von Domain-Namen etc. Die Kennzei chnungsfunktion von Domain-Namen hat zur
Folge, dass sie gegen- Uber Kennzeichen von Dritten den erforderlichen Abstand einhalten
mussen, um Verwechslungen zu vermeiden. Ist das als Domain-Name verwendete Kennzei -
chen durch das Marken-, Firmen-, Lauterkeits- oder Namensrecht geschuitzt, kann der
Rechtsinhaber dem Unberechtigten die Verwendung des Zeichens als Do- main-Name
grundsétzlich verbieten (Urteil 4A _375/2021 des Bundesgerichts vom

E.233
Markenrecht

E.2331

Anspruchsvoraussetzungen Zeichenghnlichkeit: Art. 3 Abs. 1 lit. ¢ MSchG versagt einem
Zeichen den Mar- kenschutz, wenn es einer dlteren Marke @nlich sieht und fir gleiche oder
gleich- artige Waren bestimmt ist, sodass sich daraus eine V erwechslungsgefahr ergibt.
Entsprechend kann der Markeninhaber anderen geméss Art. 13 Abs. 2 M SchG verbieten
lassen, Zeichen im geschéftlichen Verkehr zu gebrauchen, die nach Art. 3 Abs. 1 MSchG
vom Markenschutz ausgeschlossen sind. Verwechslungsgefahr: Eine Verwechslungsgefahr
besteht, wenn das jingere Zei- chen die dltere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion
beeintrachtigt. Diesist der Fall, wenn zu befurchten 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
zu- rechnen, oder falls das Publikum die Zeichen zwar auseinanderhalten kann, auf- grund
ihrer Ahnlichkeit aber falsche Zusammenhénge vermutet (BGE 128 111 96 E. 2a S. 97 f.;
BGE 12711 160 E. 2a S. 165f., in: sic! 2001, S. 314 ff. m "Securitas[fig.]"; BGE 122 11
382E.1S. 384, in: sic! 1997, S. 46 ff. m "Kamillosan/Kamillan, Kamillon"; Urteil

4A 83/2018 des Bundesgerichts vom 1. Oktober 2018, E. 4.1, in:

- 28-sic! 2019, S. 94 ff. m "Pachmann Rechtsanwdte AG/Bachmann Rechtsanwélte AG").
Rechtserhaltender Gebrauch: Hat der Markeninhaber die Marke im Zusammen- hang mit
Waren oder Dienstleistungen, fur die sie beansprucht wird, wahrend ei- nes
ununterbrochenen Zeitraums von funf Jahren nach unbenutztem Ablauf der
Widerspruchsfrist nicht gebraucht, so kann er sein Markenrecht nicht mehr gel- tend
machen, ausser wenn wichtige Grunde fur den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 12 Abs. 1
MSchG). Wer den Nichtgebrauch der Marke geltend macht, muss ihn glaubhaft machen.
Der Bewels des Markengebrauchs obliegt dagegen dem Markeninhaber (Art. 12 Abs. 3
MSchG). Nach Ablauf der funfjahrigen Karenzfrist und bel entsprechend glaubhaft
gemachtem Einwand seitens des Inhabers der jingeren Marke (Art. 12 MSchG) sind zur
Beurteilung der Gleichartigkeit digeni- gen Waren und Dienstleistungen der dteren Marke



entscheidend, fur welche die Marke tatsachlich rechtserhatend benutzt wurde (Urteil
B-7202/2014 des Bun- desverwaltungsgerichts vom 1. September 2016, E. 4.2 m
"GEO/Geo influence"). Die Gebrauchsfrist ist dabei von der Geltendmachung des
Nichtgebrauchs an riickwarts zu rechnen (Urteil B-4465/2012 des
Bundesverwaltungsgerichts vom 11. Juni 2013, E. 2.2). Defensivmarken: Fur registrierte
Marken kann sodann kein Schutz beansprucht werden, wenn diese nicht zum Zweck des
Gebrauchs hinterlegt worden sind, sondern die Eintragung entsprechender Zeichen durch
Dritte verhindern oder den Schutzumfang tatséchlich gebrauchter Marken vergréssern
sollen. Solche Defen- sivmarken sind nichtig. Der Inhaber einer solchen missbréuchlich
hinterlegten Marke kann sich namentlich nicht auf die Benutzungsschonfrist berufen (Urtell
4A_429/2011 des Bundesgerichts vom 23. Februar 2012, in: sic! 2012, S. 458 m
"Yello/Yalo1l"). Digenige Partei, die sich auf den Nichtigkeitsgrund der Defen-
sivhinterlegung beruft, tragt die Beweidast fir die fehlende Gebrauchsabsicht. Bel der
fehlenden Gebrauchsabsicht handelt es sich indes um eine innere Tatsache, die kaum
positiv bewiesen werden kann. Im Rahmen der Mitwirkungsobliegenheit kann von der
Gegenseite verlangt werden, dass sie Grinde dokumentiert oder zumindest behauptet,
wieso die Hinterlegung in ihrem konkreten Fall trotz der

- 29 - vorgebrachten Ungereimtheiten Teil einer auf Fairness beruhenden Markenstra- tegie
ist. Erscheint diese Erkl&rung als unglaubwirdig, so muss der abstrakte Nachweis der
typischerweise defensiven Konstellation im Rahmen einer Ge- samtwiirdigung gentigen
(Urteil 4A_429 2011, 4A_435/2011 des Bundesgerichts vom 23. Februar 2012, in: sic!
2012,459—-"Yellol Yadloll"; MARBACH, aa.O., N. 1446).

E. 2332

Markenrechtliche Anspriiche Wer in seinem Recht an der Marke oder einer
Herkunftsangabe verletzt oder ge- féahrdet wird, kann vom Richter verlangen (a) die
drohende Verletzung zu verbie- ten (Unterlassungsanspruch) und eine bestehende
Verletzung zu beseitigen (Be- seitigungsanspruch). Gemass Art. 60 M SchG kann der
Richter auf Antrag der ob- siegenden Partel anordnen, dass das Urteil auf Kosten der Partel
veroffentlicht wird (Anspruch auf Urteilsverdffentlichung).

E.234
Firmenrecht

E. 2341

Anspruchsvoraussetzungen Die im Handel sregister eingetragene und im schwei zerischen
Handel samtsblatt veroffentlichte Firma eines einzelnen Geschéftsinhabers, einer

Handel sgesell- schaft oder Genossenschaft steht dem Berechtigten zu ausschliesslichem
Ge- brauch zu (Art. 956 Abs. 1 OR). Wird die Firma einer im schweizerischen
Handelsregister eingetragenen Gesell- schaft in der Schweiz durch eine ausléndische Firma
verletzt, kann erstere eben- falls Anspriiche aus Firmenrecht geltend machen. V orausgesetzt
ist namentlich ein firmenmé&ssiger Gebrauch, der die prioritaren Rechte des Firmeninhabers
be- eintréchtigt (siehe HILTI, Zivilrechtlicher Firmenschutz, in: SIWR 111/2, Streuli-
Youssef [Hrsg.], 3. Aufl., Basal 2019, N. 412).

E.234.2

Firmenrechtliche Anspriiche Wer aus dem unbefugten Gebrauch einer Firma beeintréchtigt
wird, kann wegen Verwechslungsgefahr auf Unterlassung des Gebrauchs der jingeren



Firmakla-

- 30 - gen. Ebenso ergibt sich daraus ein Beseitigungsanspruch (Art. 956 Abs. 2 OR; vgl.
dazu BGE 131 111 572 E. 3S.575; BGE 122111 369 E. 1 S. 370).

E.235
Namensrecht

E. 2351

Anspruchsvoraussetzungen Nach Art. 29 Abs. 2 ZGB kann, wer dadurch beeintréchtigt
wird, dass ein anderer sich seinen Namen anmasst, auf Unterlassung dieser Anmassung
klagen. Eine Namensanmassung liegt vor, wenn die Verwendung eines Kennzeichens durch
eine Person zu einer Verwechslungsgefahr mit einem Namen einer anderen Per- son fuhrt,
sodass eine Geféhrdung der Unterscheidungs- und Kennzeichnungs- funktion dieses
Namens entsteht. Indessen kann die Auslbung markenrechtlicher
Ausschliesslichkeitsrechte den Namensrechten eines Namenstragers entgegen- stehen (sog.
Recht des Gleichnamigen). In solchen Situationen wird der Grund- satz der zeitlichen
Prioritét eingeschrankt (THOUVENIN/DORIGO, in: Stampflis Handkommentar zum
Markenschutzgesetz, Noth/Buhler/Thouvenin [Hrsg.], 2. Aufl., Bern 2017, Art. 13 N. 138).

E.235.2

Namensrechtliche Anspriiche Aus Art. 29 Abs. 2 ZGB folgen u.a. Anspriiche auf
Unterlassung und Beseitigung der Namensanmassung (BGE 102 11 305 E. 2 S. 307). Fur die
Beurteilung einer durch einen Domain-Namen geschaffenen Verwechslungsgefahr ist denn
auch nicht der Inhalt einer Website rechtserheblich, sondern aleine die Beschaffenheit der
Domainansich (BGE 128 111 401 E. 7.2.2 S. 407 m "www.luzern.ch"). Liegt ein Fall von
Gleichnamigkeit vor, muss anhand einer umfassenden Abwé&- gung der Interessen ein
maoglichst gerechter Ausgleich gefunden werden (siehe BGE 128 111 353 E. 4.3.2m
"montana.ch 11"; BGE 125111 91 E. 3c m "rytz.ch"; THOUVENIN/DORIGO, a.a.O., Art.
13 N. 138). Das Ergebnis dieser Interessenabwé- gung kann ein Kompromiss sein, indem
das prioritéts iingere Homonym durch ei- nen unterscheidungskraftigen Zusatz zu erganzen
ist. Wenn dies nicht moglich ist, kann unter Umstanden dem Prioritéts tingeren verboten
werden, seinen Na- men als charakteristischen Zeichenteil zu benutzen (HEINEMANN, in:
Kommentar

- 31 - zum Bundesgesetz tber den unlauteren Wettbewerb, Heizmann/L oacker [Hrsg.],
Zurich/St. Gallen 2019, Art. 3 Abs. 1 1it. d N. 71 mit Verweis auf BGE 128 [11 353 E. 4.3.2
m "montana.ch I1"). Bestehen bereits dltere Markenrechte, so darf der Tréger eines gleichen
oder verwechselbaren Namens diesen in der Regel nicht mehr als Marke einsetzen, sondern
nur als Hinweis auf die Betriebsherkunft (BGE 127 111 160 E. 2 m "Securitas'; BGE 107 11
356 E. 3m "San Marco"; ISLER, in: Bas- ler Kommentar zum Markenschutzgesetz,
David/Frick [Hrsg.], 3. Aufl., Basal 2017, Art. 13 N. 85).

E.236
Lauterkeitsrecht

E.236.1

Anspruchsvoraussetzungen Unlauter handelt u.a., wer Massnahmen trifft, die geeignet sind,
Verwechslungen mit den Waren und Werken, Leistungen oder dem Geschéaftsbetrieb eines
ande- ren herbeizufiihren (Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG). Geméss Praxis des Bundesgerichts



werden mit Bezug auf die lauterkeitsrechtli- che Verwechslungsgefahr sémtliche
Verhaltensweisen erfasst, bei denen das Publikum durch die Schaffung der
Verwechslungsgefahr irregefiihrt wird, insbe- sondere, um den Ruf der Wettbewerber
auszubeuten (BGE 140 111 297 E. 7 S. 307 ff. m "Keytrader"). Im Gegensatz zum Firmen-
und Markenrecht, wo nur die jeweiligen Registereintrdge massgebend sind (sog.

kennzei cheninterne Umstan- de), mussen im Lauterkeitsrecht die gesamten Umstande
betrachtet werden. Nicht nur das registerrechtliche Zeichen ist massgebend, sondern dessen
tat- séchlicher Gebrauch im Wirtschaftsverkehr. Auch weitere Elemente ausserhalb der
jeweiligen Zeichen missen gewurdigt werden (z.B. der Internetauftritt etc.)
(kennzeichenexterne Umsténde) (siehe zum Ganzen ARPAGAUS, in: Basler Kom- mentar
zum UWG, Hilty/Arpagaus [Hrsg.], Basel 2013, Art. 3 Abs. 1lit. d N. 91). Andersalsim
Marken- und Firmenrecht ist im Lauterkeitsrecht sodann die Ge- brauchsprioritét
massgeblich (HEINEMANN, in: Kommentar zum UWG, Heiz- mann/Loacker [Hrsg.],
Zurich/St. Gallen 2018, Art. 3lit. d N. 57 ff.).

- 32 - Gemass Art. 136 Abs. 1 IPRG unterstehen Anspriiche aus unlauterem Wettbe- werb
dem Recht des Staates, auf dessen Markt die unlautere Handlung ihre Wir- kung entfaltet
(sog. Marktauswirkungsprinzip).

E.23.6.2

Lauterkeitsrechtliche Anspriiche Art. 9 Abs. 1 lit. aUWG sieht einen
Unterlassungsanspruch vor. Aus Art. 9 Abs. 1 lit. b UWG folgt sodann ein
Beseitigungsanspruch. Art. 9 Abs. 2 UWG sieht unter bestimmten V oraussetzungen einen
Anspruch auf Urteilsverdffentlichung vor.

E.24
A. .com (Rechtsbegehren Ziff. 1b)

E.24.1

Ausgangslage Der Riickweisungsentscheid vom 29. April 2020 hielt betreffend das
Rechtsbe- gehren Ziff. 1b verbindlich fest, dass ein hinreichender wirtschaftlicher Bezug
der Internetprasenz "www.A. .com" zum Gebiet der Schweiz ("commercial effect")
gegeben ist (Urteil 4A_335/2019 des Bundesgerichts vom 29. April 2020, E. 4.3, nicht
publ. in: BGE 146 111 225). Demzufolge sind die weiteren Anspruchs- voraussetzungen zu
prufen. Der Vollstandigkeit ist festzuhalten, dass die Kl&ge- rinnen am Rechtsbegehren
Ziff. lanicht mehr festhalten (Urteil 4A_335/2019 des Bundesgerichts vom 29. April 2020,
E. 4.3, nicht publ. in: BGE 146 111 225). Bevor indes zur Anspruchsprifung geschritten
wird, ist in einem ersten Schritt mit Blick auf die Unterlassungserkl&rung der Beklagten
vom 23. Dezember 2021 (act. 151/244) zu prufen, ob die Klagerinnen weiterhin tber ein
rechtsgentigendes Rechtsschutzinteresse verfligen.

E.24.2

Rechtsschutzinteresse

E.2421

Parteivorbringen Die Beklagten machen geltend, sich gemass der Unterlassungserklarung
Ziff. 1bm d verpflichtet zu haben, auf der Internetseite "www.A. .com" umfassende

Anpassungen in Form von untibersehbaren und klaren Disclaimern vorzunehmen (act. 154
N. 15 ff.; act. 166 N. 27 ff.). Im Lichte des Rickweisungsentscheids wr-



- 33 - den diese Anpassungen dazu fuhren, dass die streitgegensténdliche Internetseite in der
Schweiz nicht mehr bestimmungsgemass abrufbar sei. Entsprechend sei das
Rechtsbegehren Ziff. 1b vollumfanglich abzuweisen (act. 154 N. 29 ff.; act. 166 N. 42 ff.).
Die Klé&gerinnen machen geltend, dass das Bundesgericht im Riickweisungsent- scheid
bereits verbindlich festgestellt habe, dass "www.A. .com" in der Schweiz
bestimmungsgemass abrufbar sei (act. 160 N. 42 ff.). Die von den Be- klagten
vorgenommenen "Retuschen” an der streitgegenstandlichen Website durften al's verspétet
vorgebrachte Noven nicht mehr berticksichtigt werden (act. 160 N. 42, N. 45). Das
Rechtsbegehren Ziff. 1b sei entsprechend gutzuheis- sen.

E.24.22
Rechtliches Die rechtlichen V oraussetzungen wurden vorne unter Ziff. 1.3 dargelegt.

E. 2423

Wirdigung Die Beklagten verpflichteten sich in Ziff. 1bm d der Unterlassungserklarung
vom 23. Dezember 2021, diverse Disclaimer ("pop up disclaimer”, "banner disclaimer” und
"permanent footer") an verschiedenen Stellen auf der Internetseite "www.A. .com"
anzubringen (act. 151/244). Zur Unterlassungserklarung ge- nerell machen sie geltend, dass
diese als Teilanerkennung der Klage zu werten sei, weshalb die Novenschranke i.S.v. Art.
229 Abs. 1 ZPO nicht greife (act. 154 N. 4; act. 166 N. 20). Indessen handelt es sich bel der
Verpflichtung zur Anbrin- gung von Disclaimern, die sich die Beklagten selber auferlegt
haben, nicht um ei- ne férmliche Abstandserklérung. Die Beklagten verpflichten sich
namlich nicht, auf das von den Klagerinnen beanstandete Verhalten freiwillig und definitiv
zu ver- zichten. Die Klagerinnen beantragen mit Rechtsbegehren Ziff. 1b vielmehr die Im-
plementierung von Geobl ocking-Massnahmen. Demzufolge sind die Erklarungen in Ziff.
1bm d der Unterlassungserklarung nicht als vorbehaltlose Klageanerken- nung zu werten.
Vielmehr beabsichtigen die Beklagten, die auf der streitgegen- stéandlichen Internetseite neu
angebrachten Disclaimer a's neue Tatsachen in den

- 34 - Prozess einzubringen. Die Implementierung dieser Disclaimer war aleine vom
Willen der Beklagten abhangig. Damit sind diese beklagtischen Sachvorbringen als
Potestativ-Noven zu qualifizieren. In Nachachtung der Eventualmaxime hat das
Bundesgericht unléngst entschieden, dass Potestativ-Noven al's unechte No- ven zu
gualifizieren sind. Demzufolge entscheidet sich ihre Zul&ssigkeit danach, ob sie trotz
zumutbarer Sorgfalt i.S.v. Art. 229 Abs. 1 lit. b ZPO nicht vorher hétten vorgebracht
werden kdnnen (BGE 146 111 416 E. 5.3 S. 421 f.). Dieses Verfahren wurde zwecks
aussergerichtlicher Vergleichsgesprache bereits mehrfach sistiert (siehe dazu unter Ziff. B).
Die letzte Sistierung wurde mit Verfiigung vom 1. Okto- ber 2021 aufgehoben (act. 148).
Ob die Parteien tatséchlich noch m wie von den Beklagten behauptet (act. 166 N. 22) m bis
Ende des Jahres 2021 Vergleichsge- sprache gefihrt hatten, ist nicht rechtserheblich.
Tatsache ist, dass die bestim- mungsgeméasse Abrufbarkeit der Internetprésenz

"Www.A. .com" zwischen den Parteien seit Anhangigmachen der Klage im Jahr 2016
strittig ist. Die Beklag- ten hétten diese Anderungen an der streitgegenstandlichen
Internetpréasenz langst vornehmen kénnen. Stattdessen haben sie damit Gber lange Zeit
zugewar- tet; die Unterlassungserklarung datiert vom 23. Dezember 2021 (act. 151/244).
Ob die von den Beklagten neu aufgeschalteten Disclaimer auf "www.A. .com"
bewirken, dass letztere in der Schweiz nicht mehr bestim- mungsgeméss abrufbar ist, kann
demzufolge offen bleiben. Zumindest aus pro- zessualen Griinden sind diese



Modifikationen unbeachtlich. Da die Beklagten an- gesichtsihrer diesbeztiglichen Tat- und
Rechtsvorbringen die Domain "www.A. .com" weiterhin zu nutzen gedenken, ist auch
die Wiederholungs- gefahr ohne Weiteres gegeben. Die Kl&gerinnen verfiigen demzufolge
weiterhin Uber ein Rechtsschutzinteresse hinsichtlich des Rechtsbegehrens Ziff. 1b.

E.243
Bestimmtheit des Rechtsbegehrens

E.243.1

Parteivorbringen Die Beklagten wenden ein, dass das Verbot der Zuganglichmachung der
streitge- gensténdlichen "www.A. [XY].com"-Internetprésenzen bzw. die Beseitigung
von deren Abrufbarkeit (u.a. durch den Einsatz von Geobl ocking-M assnahmen)
unverhadltnismassig sei (act. 53 N. 766, N. 770).

- 35 - Die Klagerinnen machen geltend, dass der Einbezug von Geotargeting- Massnahmen
verhdtnismassig sel (act. 43 N. 921).

E.24.32

Rechtliches Diesbeziiglich kann auf Ziff. 1.4 verwiesen werden.

E.2433

Wirdigung Die Klagerinnen wollen den Beklagten das Zuganglichmachen der Internetseite
"Www.A. .com" nicht generell verbieten. Vielmehr erachten sie es als ausrei- chend,
wenn die Beklagten Geobl ocking-Massnahmen implementieren, damit Personen in der
Schweiz die Inhalte von "www.A. .com" nicht abrufen kon- nen. Dem Duktus des

Ruckwei sungsentscheids vom 29. April 2020 ist zu ent- nehmen, dass das Bundesgericht
die Geoblocking-Technologie als zeitgeméasse und v.a. verhdtnisméssige Massnahme
erachtet, um Rechtsverletzungen im In- ternet zu begegnen (BGE 146 [11 225 E. 3.3.3 S.
234 1.). Diese Rechtsauffassung ist fur diesen Entscheid verbindlich. Damit erweisen sich
die von den Kl&gerinnen beantragten Geobl ocking-Massnahmen a's zumutbar und
verhadltnismassig. Ebenso sind die von den Kl&gerinnen beantragten
Geoblocking-Technologien m Geo-IP-Datenbank von T. oder CDN-Software von

u. mit Geo-IP- Datenbank m zweckmassig. Einzig hinsichtlich des Passus des
Rechtsbegehrens Ziff. 1 b "und/oder deren mit dem Bestandteil 'A. ' gekennzeichneten
Unter- seiten” gilt es zu prézisieren, dass damit die Unterseiten von "A. .com" m al- so
beispielsweise "www.A. .com/xy" m gemeint sind. Andere Umsténde, auf- grund
derer sich das Rechtsbegehren Ziff. 1b als unbestimmt erweisen wirde, sind weder dargetan
noch ersichtlich. Damit ist das Rechtsbegehren Ziff. 1b ge- nligend bestimmt.

E.24.4
Anspruchsgrundlagen

E.2441

Parteivorbringen Die Klagerinnen machen geltend, dass die Beklagten 1 und 2 die Domain
"WWwW.A. .com" gewerbsméssig und kennzeichenmassig brauchen wirden

- 36 - (act. 1 N. 668). Entsprechend stiinden ihnen (den Kl&gerinnen) gegentiber den
Beklagten 1 und 2 Unterlassungsanspriiche aus Markenrecht (act. 1 N. 567 ff.), Firmenrecht
(act. 1 N. 603 ff.), Namensrecht (act. 1 N. 621 ff.) und Lauterkeits- recht (act. 1 N. 637 ff.)
zu. Die Beklagten wenden ein, dass die Klagerinnen Uber keine Anspruchsgrundlage fir das



Unterlassungsbegehren in Bezug auf veteringrmedizinische Waren und Dienstleistungen
verflgten (act. 53 N. 674 ff.). Lediglich drei der klagerischen Marken seien noch in der
Benutzungsschonfrist (act. 53 N. 680 ff.). Diese Marken taugten aufgrund ihres
Defensivcharakters indes nicht als Anspruchsgrundlage im Bereich der Veterindrmedizin
(act. 53 N. 686 ff.). Schliesslich konnten sich die Klagerinnen nicht auf ihre Marken fr
Humanmedizin und Desinfektionsmittel stiit- zen, da keine Gleichartigkeit zu
veterinarmedizinischen Produkte bestehe und diese infolge Nichtgebrauch
(Desinfektionsmittel) ohnehin nichtig seien (act. 53 N. 694 ff.).

E.24.42
Rechtliches Die rechtlichen V oraussetzungen wurden vorne unter Ziff. 2.3 dargelegt.

E.2443

Wirdigung 2.4.4.3.1. Markenrecht 2.4.4.3.1.1. Zeichenahnlichkeit

Zeichenidentitdt/Zei chendhnlichkeit: Die Klagerinnen haben die fir die Schweiz
bestehenden Markenregistrierungen und die zugehdrigen Waren- und Dienstleis-
tungsverzeichnisse in ihrem Sachvortrag detailliert dargelegt (act. 1 N. 138 ff.). Dazu kann
m um Doppelspurigkeiten zu vermeiden m auf das Urteil des Handels- gerichts vom 27.
Mai 2019, E. 1.1, verwiesen werden (act. 106). Die Klagerin 1 verfligt fir das Schutzgebiet
der Schweiz u.a. Uber die folgenden, prioritér eingetragenen Marken: die IR-Marke Nr. 1
"A. " (Wortmarke) (act. 5/68), die IR-Marke Nr. 2 (Wort-/Bildmarke) (act. 5/72) und
dieIR-Marke Nr.

E.245
Verwirkung a's Durchsetzungshindernis

E.2451

Vorbemerkung Nachstehend ist zu prifen, ob die Beklagten Umstande darlegen und
nachwei sen kdnnen, welche die vorstehend bejahten Unterlassungsanspriiche nachtraglich
zum Erléschen bringen. Wie bereits im Urtell des Handel sgerichts vom 29. Mai 2019
festgehalten, ist die Frage der Verwirkung jewells separat fur alle (behaupte- ten)
Rechtsverletzungen zu prifen (act. 106 E. 11.5).

E.2452
Parteivorbringen 2.4.5.2.1. Kl&gerinnen Zur Verwirkung allgemein: Die Beklagten machen
geltend, dass die Rechte der Klagerinnen an der Domain "www.A. .com" verwirkt

seien. Die Kl&gerinnen entgegnen dazu Folgendes. Anfangs der 2000-er Jahre sei der
Internetauftritt der Beklagten nicht derart virulent gewesen, dass eine sofortige Reaktion
seitens der Klagerinnen angezeigt gewesen ware (act. 53 N. 342). In den Jahren 2002 bis
2004 habe der Internetauftritt der Beklagten indessen fortlaufend Anlass zu Dis- kussionen
geboten, die teilweise in Schreiben der Klagerinnen an die Beklagten gemiindet hétten (act.
43 N. 352, N. 354, N. 358; act. 5/36; act. 44/237; act. 44/269). Aufgrund der besonderen
Beziehung der Parteien und der daraus resultierenden Kommunikations- und
Konfliktlésungskultur hdtten Klageandro- hungen, formelle Abmahnschreiben oder
Fristansetzungen indes nicht dem gan- gigen V erhaltensschema entsprochen (act. 43 N.
332, N. 335 ff.). Im Schreiben vom 11. Februar 2005 habe die Kl&gerin 1 indessen explizit
festgehalten, dass die Verwendung des Zeichens "A. " sowohl in der Domain
"Www.A. .com" als auch in den beklagtischen E-Mail-Adressen ihre Rechte verletze
(act. 43 N. 361, act. 5/38). Die Parteien hétten in den darauffolgenden Jahren das Thema



"Internet” immer wieder diskutiert (act. 43 N. 363). Der eigentliche Wendepunkt habe mit
der Fusion der beklagtischen Gruppe mit AF. im Jahr 2009 einge- setzt (act. 43 N.
369). Dort hétten die Beklagten ihre Internetprésenz von einer einfachen
Unternehmenswebsite durch den Einsatz von Social-Media, neuen In-

- 49 - ternetseiten und zahlreichen Verlinkungen in eine globale und vernetzte Internet-
kommunikationsplattform umgewandelt (act. 43 N. 367 ff.). Zur Verwirkung der
Anspriche betreffend die Domain "www.A. .com": Die Kl&gerinnen machen geltend,
dass die Beklagten die Domain "www.A. .com" zwar im Jahr 1992 registriert hétten.
Die streitgegenstandli- che Domain sai indessen im Jahr 1992 noch nicht in Gebrauch
gewesen. Ebenso sai diese zu diesem Zeitpunkt nicht auf die Schweiz ausgerichtet gewesen
(act. 43 N. 424, N. 436). Sie (die Klagerinnen) hétten die Internet-Problematik ein erstes
Mal im Jahr 2002 an die Beklagten herangetragen. Ab dem Jahr 2009 hét- ten sich die
Umstande sodann komplett geéndert. Die Présenz "www.A. .com" sel zu einer neuen
globalen, interaktiven Kommunikations- plattform geworden, welche die Beklagten von
2007 bis 2012 aufgebaut hétten. Darauf hétten sie (die Klagerinnen) denn auch sofort
reagiert (act. 43 N. 436). 2.4.5.2.2. Beklagte Zur Verwirkung allgemein: Die Beklagten
machen geltend, dass die Parteien die Nutzung des Zeichens "A. " durch die

Gegenseite jewells aufmerksam be- obachtet hétten (act. 53 N. 499). Die von den
Kl&gerinnen als Abmahnung betitel- ten Schreiben hétten sie (die Beklagten) als Einladung
zur Diskussion um eine gemeinsame Internetseite verstanden (act. 53 N. 617). Die
Kl&gerinnen versuch- ten nun im Nachhinein ihre Untétigkeit betreffend
Internetsachverhalte mit der be- haupteten "Expansion™ des beklagtischen Internetauftritts
ab dem Jahr 2009 zu rechtfertigen (act. 53 N. 577). Dieses Vorbringen sei indes nicht
rechtserheblich, zumal die heute vorgeworfenen Kennzeichennutzungen lange vor dem Jahr
2009 existiert hétten (act. 53 N. 499). Zur Verwirkung der Anspriiche betreffend die
Domain "www.A. .com": Be- treffend die Domain "www.A. .com" machen die
Beklagten konkret geltend, dass diese bereits am tt. Dezember 1992 registriert und aktiviert
worden sai (act. 18 N. 177; act. 53 N. 579). Die Parteien hétten sich hinsichtlich der
Zeichen- nutzung gegenseitig ununterbrochen und flachendeckend beobachtet (act. 53 N.
499). Die Klagerinnen hétten bis ins Jahr 2012 keine Unterlassung der Abruf-

- 50 - barkeit der Domain "www.A. .com" gefordert. Damit sei von einem 20- jghrigen
Zuwarten auszugehen. Gegen die Nutzung von anderen Domains durch die Beklagten m
etwa "www.A. Ak, "www A, .no", "www.A. .com.tr" und

"www.A. .co.uk" m seien die Kl&gerinnen dage- gen energisch vorgegangen (act. 53
N. 511; act. 54 N. 190). Unter diesen Um- standen hétten die Beklagten das passive
Verhalten der Kl&agerinnen in Bezug auf die Domain "www.A. .com" a's Zustimmung
werten durfen (act. 53 N. 513). Entsprechend seien dahingehende Anspriiche der
Kl&gerinnen verwirkt.

E. 2453

Rechtliches Bel der Verwirkung handelt es sich um eine Einrede, mit der vorgebracht wird,
dass das betreffende Abwehrrecht gegentiber dem Verletzter nicht mehr bestehe. Sie
bewirkt nicht den umfassenden Rechtsuntergang, sondern ein aus dem
Rechtsmissbrauchsverbot abgel eitetes Durchsetzungshindernis (FRICK, in: Basler
Kommentar zum Markenschutzgesetz, David/Frick [Hrsg.], 3. Aufl., Basel 2017, Vor Art.
51am 60, N. 58 m.w.H.; ISLER, in: Basler Kommentar zum Markenschutz- gesetz,
David/Frick [Hrsg.], 3. Aufl., Basel 2017, Art. 13 N. 64). Diesist nament- lich der Fall,



wenn der Berechtigte die Verletzung seiner Rechtsstellung jahrelang duldet, dann aber doch
gerichtlich gegen den Verletzer vorgeht (Urteil 4A_257/2014 des Bundesgerichts vom 29.
September 2014, E. 6.1, in: sic! 2015, S. 37 ff. m "Arthursgroup SA | Swiss Arthur Prod
SA"). Geméss hochstrichterlicher Rechtsprechung ist die Verwirkung des
Abwehranspruchs indessen nicht leichthin anzunehmen (BGE 130111 113E. 4.3 =
"Montessori”; BGE 117 11 575 E. 4am "lbal Ibacom”; Urteil 4A_257/2014 des
Bundesgerichts vom 29. September 2014, E. 6.1, in: sic! 2015, S. 37 ff. m "Arthursgroup
SA | Swiss Arthur Prod SA"). Mass- gebend sind stets die Umstande des Einzelfalles. Fur
den Eintritt der Verwirkung mussen im Einzelnen vier Voraussetzungen (ku- mulativ)
erflllt sein: (1) Der Verletzte muss Kenntnis von der Verletzung haben oder sie muss
zumindest erkennbar sein, und (2) er muss die Verletzung wéhrend einer l&ngeren Zeit
dulden. Der Verletzende muss sodann (3) einen wertvollen Besitzstand erworben haben und
(4) diesin gutem Glauben getan haben (FRICK, a.a.0., Vor Art. 51am 60 N. 61). Als
Faustregel wird vertreten, dass eine Verwir-

- 51 - kung kaum vor funf Jahren zu bejahen ist. Nach Ablauf von zehn Jahren durfte die
Verwirkung dagegen meistens eingetreten sein (MARBACH/DUCREY/WILD, Im-
materialgiter- und Wettbewerbsrecht, 4. Aufl., Bern 2017, N. 1061).

E.2454

Wirdigung Die Klagerinnen machen generell geltend, eine Verwirkung ihrer
Abwehranspri- che sel aufgrund der bestehenden Abgrenzungsvereinbarungen von
vornherein unmaoglich. Dieser Rechtsauffassung ist nicht beizupflichten. Bei einer Abgren-
zungsvereinbarung handelt es sich um eine einvernehmliche Regelung zweier In- haber von
Kennzeichen (Marken, Firmen etc.) Uber den Einsatzbereich ihrer Zei- chen (MARBACH,
aa.0., N. 714). Der Umstand, dass eine Abgrenzungsvereinba- rung abgeschlossen wurde,
andert nichts daran, dass die dem Inhaber von priori- tatsdlteren Kennzeichen zustehenden
Abwehranspriichen im Grundsatz verwir- ken kénnen. Dies umso mehr, als dass sich die
Klagerinnen vorliegend nicht auf vertragliche, sondern ausservertragliche Anspriiche
berufen. Kenntnis von der Zeichenverletzung / fahrlassige Unkenntnis/ langes Zuwarten:
Vorab ist festzuhalten, dass bei Internetseiten auf das Aktivierungsdatum und nicht auf den
Zeitpunkt der Registrierung abzustellen ist. Dies wurde im Rickwel- sungsentscheid
betreffend das Rechtsbegehren 7 nicht beanstandet (Urtell 4A_335/2019 des
Bundesgerichts vom 29. April 2020, E. 4.2, E. 7.1 ff., nicht publ. in: BGE 146 |11 225).
Davon ist auch hier auszugehen. Die Internetseite "www.A. .com" wurde am tt.
Dezember 1992 registriert (act. 18 N. 177; act. 53 N. 593). Dies ist seitens der Klagerinnen
unbestritten geblieben (act. 43 N. 424). Die Beklagten behaupten ferner, die
streitgegenstandliche Internetseite sel von diesem Zeitpunkt an in der Schweiz abrufbar
gewesen (act. 18 N. 177). Die Klagerinnen bestreiten dies (act. 43 N. 425, N. 436). Gemass
ihrer Sachdar- stellung sel die Internetseite erst Jahre spater in Gebrauch genommen worden
(act. 43 N. 204). Die Beklagten vertreten den Standpunkt, dass die Klagerinnen bereits seit
Dezember 1992 Kenntnis von der Domain "www.A. .com" ge- habt hatten bzw.
hétten haben mussen. Entscheidend ist jedoch, ob die streitge- genstandliche Internetseite
zu diesem Zeitpunkt in der Schwelz bestimmungsge- méss abrufbar gewesen ist. Erst dieser
Umstand stellt eine Rechtsverletzung dar.

- 52 - Die Beklagten reichen dazu ein "Witness Statement” von AG. , welches die- ser
im UK-Verfahren im Jahr 2015 abgegeben hatte, ein. Er dussert sich dahin- gehend, dass
die Internetseite "www.A. .com" im Jahr 2012 bereits seit 20 Jahren gebraucht worden



sai (act. 44/262 Rz. 38). Dieser pauschalen Aussage |asst sich nicht entnehmen, ab welchem
Zeitpunkt die streitgegenstandliche Inter- netseite auf die Schweiz ausgerichtet gewesen ist
bzw. seit wann diese in der Schweiz bestimmungsgemass abrufbar ist. Ebenso ist nicht
erkennbar, ob der Zeuge im UK-Verfahren auf das Registrations- oder das
Aktivierungsdatum Bezug nimmt. Entsprechend kann offenbleiben, welcher Beweiswert
diesem "Witness Statement” zukommit. Es l&asst sich nicht erstellen, ab wann die
Internetseite "www.A. .com” Auswirkungen auf die Schweiz zeitigte. Daher ist auch
nicht erwiesen, ab wann die Kl&gerinnen vom rechtsverletzenden Verhaten Kenntnis hatten
bzw. dieses hatten erkennen missen. Dies wirkt sich zulasten der Beklag- ten aus. Nur
schon aus diesem Grund ist der Verwirkungstatbestand nicht erfallt. Wertvoller
Besitzstand: Die Beklagten machen geltend, hinsichtlich der in der Schweiz abrufbaren
Internetseite "www.A. .com" einen wertvollen Besitz- stand m namentlich eine
wertvolle Wettbewerbsstellung m erworben zu haben. Zur Begriindung verweisen die
Beklagten pauschal auf den Umstand, dassin der Schweiz anséssige (Gross)-Investoren und
potentielle Stellensuchende ohne die- se Internetseite keine Informationen tber die
Beklagte 2 im Internet finden wiir- den, um Entscheidungen betreffend Anlagen bzw.
Stellenbewerbungen treffen zu kdnnen. Diesbeziiglich reichen sie u.a. eine Sammelbeilage
ein, woraus sich ergibt, dass die Beklagten ihre Adressaten fur weitere Informationen auf
die streitgegenstandlichen Internetprésenzen verweisen (act. 54/201). Esist zwar
nachvollziehbar, dass es sich fir die Wettbewerbsstellung der Beklagten giinstig auswirkt,
wenn diese unter der in der Schweiz abrufbaren Internetseite "www.A. .com”
potentielle Arbeitnehmer und (Gross-)Investoren ansprechen kénnen. Dieser Umstand
alein ist indes noch nicht hinreichend, um einen wertvol- len Besitzstand zu begrinden.
Vielmehr ist es den Beklagten zumutbar, ihren Ad- ressaten die genannten Informationen
auf einem Weg zukommen zu lassen, der die Kennzeichenrechte der Klagerinnen nicht
verletzt. Dies kann die Beklagte 2 namentlich unter der vertraglich vorgesehenen
Bezeichnung "A. & Co. Inc.,

- 53 - ... [Ortschaft], N.J., [USA bzw. dlenfals nun neu: ... [Ortschaft], N.J., USA]" (Art. 5
der Abgrenzungsvereinbarung von 1970, act. 5/34) sowie unter den Do- mains

"www.C. .com” und "www.C. .ch" tun. In Anbetracht des Gesag- ten ist weder
dargelegt noch ersichtlich, dass sich die Beklagten in Bezug auf die aus der Schweiz
abrufbaren Internetseite "www.A. .com" eine derart starke Wettbewerbsstellung in der

Schweiz aufgebaut und basierend darauf Dispositio- nen getroffen hétten, um den
Kl&gerinnen ihre Rechtsausiibung zu verwehren. Damit ist auch die eigentliche Grundlage
desInstituts der Verwirkung nicht erflllt. Bei diesem Ausgang erdbrigt sich die Prifung der
weiteren Tatbestandsvoraus- setzungen. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass eine
Verwirkung der kenn- zeichenrechtlichen Anspriiche der Kl&gerinnen in Bezug auf die
Domain "www.A. .com" weder dargetan noch nachgewiesen ist. Ausgangsgemass
ertbrigt es sich, den Klagerinnen zu diesbeziiglich vorgebrachten Dupliknoven Frist zur
Stellungnahme anzusetzen.

E. 246

Aktiv- und Passivlegitimation Die Kl&gerinnen machen geltend, dass die Beklagten 1 und 2
passivlegitimiert seien (act. 1 N. 171 f., N. 678i.V.m. N. 683, N. 679). Die Beklagten
aussern sich nicht zur Aktiv- und Passivlegitimation hinsichtlich des Rechtsbegehrens Ziff.
1b. Die Kl&gerin 1 ist aus Markenrecht, Namensrecht und Lauterkeitsrecht und die Kl&gerin
2 aus Namensrecht und Lauterkeitsrecht fir die geltend gemachten An- spriiche



aktivlegitimiert. Passivlegitimiert ist alsdann die Beklagte 1 als Admin- Kontakt der

Domain "www.A. .com”. Die Beklagte 2 ist schliesslich als Re- gistrantin der Domain
ins Recht zu fassen.

E.247

Zwischenfazit Den Beklagten 1 und 2 ist zu verbieten, die Internetseite

"Www.A. .com" und/oder die entsprechenden Unterseiten ("www.A. .com/xy")
fUr Personen in der Schweiz zugénglich zu machen. Ein Inhalt von "www.A. .com"

(oder der entsprechenden Unterseite) gilt indessen dann als nicht zuganglich gemacht, wenn
die Beklagten 1 und 2 eine Geoblocking-Technologie (Geo-1P-Datenbank

-54-vonT. oder CDN-Software von U. mit Geo-IP-Datenbank oder eine
gleichwertige Technologie) verwenden, um derartige Anfragen aus der Schweiz zu
blockieren. Eine Frist von 30 Tagen nach Rechtskraft dieses Urteils erscheint zur
Umesetzung dieser Anordnungen als angemessen.

E.25

A. (xy).com (Rechtsbegehren Ziff. 2)

E.251

Ausgangslage Fur die Internetseiten "A. G. .com", "A. -E. .com”,
"A. F. .com”, "A. H. .com", "A. J. .com",

"A. l. .com", "A. K. .com", "A. manuals.com",

"A. P. .com” und "A. L. .com" entschied das Bundesgericht, dass

diese einen hinreichenden wirtschaftlichen Bezug zur Schweiz aufweisen (Urteil

4A _335/2019 des Bundesgerichts vom 29. April 2020, E. 5.1, nicht publ. in: BGE 146 11
225). Damit sind auch die weiteren Anspruchsvoraussetzungen (An- spruch auf
Unterlassung aus Markenrecht, Firmenrecht, Namensrecht und Lau- terkeitsrecht) zu
prufen. Bevor indes zur Anspruchsprifung geschritten wird, ist mit Blick auf die
Unterlassungserkldrung der Beklagten vom 23. Dezember 2021 (act. 151/244) zu priifen, ob
die Klagerinnen weiterhin Gber ein rechtsgentigendes Rechtsschutzinteresse verfgen.

E.252

Rechtsschutzinteresse

E.2521

Parteivorbringen Die Beklagten machen geltend, den Betrieb der Internetprésenz

"Www.A. H. .com" (Rechtsbegehren Ziff. 2d) geméss Ziffer. 8 in der
Unterlassungserklarung in Zukunft komplett einzustellen (act. 154 N. 32). Hin- sichtlich der
Internetprasenzen "www.A. -E. .com”, "www.A. G. .com",

"www.A. l. .com”, "www.A. - K. .com”,

"WWW.A. L. .com”, "www.A. P. .com” und

"Www.A. -manuals.com” wirden sie (die Beklagten) sodann Geoblocking-

- 55 - Massnahmen implementieren (Rechtsbegehren Ziff. 2a, 2c, 2e, 2g, 2h, 2i und 2j) (act.
154 N.34 ff.; Ziff. 1a der Unterlassungserklarung). Uberdies hétten sie (die Beklagten) sich
in Ziff. 2 der Unterlassungserklarung neu verpflichtet, die Inter- netnutzer mit einer
Schweizer IP-Adresse, die auf die Internetseite "www.A. F. .com"
(Rechtsbegehren Ziff. 2b) zugreifen wollten, kiinftig auf die Internetseite

"WWW.A. .com/medial" weiterzuleiten. Internetnutzer mit einer Schweizer 1P-Adresse



wrden sodann kinftig gleichsam von "www.A. J. .com” (Rechtsbegehren Ziff.
2f) auf "www.A. .com" umgeleitet (act. 154 N. 40 f.). Die Rechtsbegehren Ziff. 2a,
2c, 2d, 2e, 2g, 2h, 2i, 2j seien entsprechend zufol ge Gegenstandsl osigkeit abzuschreiben.
Die Rechts- begehren Ziff. 2b und 2f seien sodann abzuweisen (act. 154 N. 33, N. 36, N.
42; act. 166 N. 46 ff.). Die Kl&gerinnen machen geltend, dass die Beklagten in Ziff. 1laund
8 der Unter- lassungserklarung im Sinne einer Teilklageanerkennung erklért hdtten, den Ge-

brauch von "www.A. H. .com”, Www.A. -E. .com”,

"WwWWw.A. G. .com”, "www.A. l. .com”,

"WwWWw.A. K. .com”, "wwww.A. L. .com”,

"www.A. P. .com” und "www.A. -manuals.com” (Rechtsbegehren Ziff. 2a,

2c, 2d, 2e, 2g, 2h, 2i und 2j) verbindlich einzustellen bzw. auf diesen In- ternetseiten
Geobl ocking-Massnahmen zu implementieren (act. 160 N. 63 ff.). Was die von den
Beklagten angekiindigten Verlinkungen betreffend die Internet- prasenzen

"www.A. F. .com" (Rechtsbegehren Ziff. 2b) und "www.A. J. .com"
(Rechtsbegehren Ziff. 2f) betreffe, so seien diese damit einhergehenden neuen Tatsachen
vor dem Hintergrund der Bindungswir- kung des Riickwei sungsurteils und der
Novenschranke unzuléssig (act. 160 N. 71 ff.). Hinsichtlich der Rechtsbegehren Ziff. 2b
und Ziff. 2f verfugten sie (die Kl&ge- rinnen) noch immer Uber ein Rechtsschutzinteresse
(act. 160 N. 71 ff.).

E.25.22
Rechtliches Die rechtlichen V oraussetzungen wurden vorne unter Ziff. 1.3 dargelegt.
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E.2523

Wirdigung Die Beklagten haben sich in der Unterlassungserklarung Ziff. 8 hinsichtlich der
In- ternetprasenz "www.A. H. .com" (Rechtsbegehren Ziff. 2d) dazu ver-
pflichtet, das Zeichen "A. " in Alleinstellung nicht mehr zu gebrauchen bzw. den

Betrieb der Internetseite komplett einzustellen. Ferner haben sie (die Beklag- ten) sichiin
Ziff. lader Unterlassungserklarung verpflichtet, auf den Internetpré senzen

"Www.A. -E. .com”, "www.A. G. .com”,

"Www.A. -1 .com”, "www.A. K. .com”,

"www.A. L. .com”, "www.A. P. .com" und

"Www.A. manuals.com" (Rechtsbegehren Ziff. 2a, 2c, 2e, 2g, 2h, 2i und 2j)

Geobl ocking-Massnahmen zu implementieren. Auch diese Willenserklérung ist
dahingehend zu verstehen, als dass sich die Beklagten dem klégerischen Ansin- nen gemass
Rechtsbegehren Ziff. 2 (Implementation von Geoblocking- Massnahmen) vollumfénglich
und bedingungsl os unterworfen haben. Demzufolge ist das Verfahren hinsichtlich der
Rechtsbegehren Ziff. 2a, 2c, 2d, 2e, 29, 2h, 2i und 2j als durch Klageanerkennung erledigt
abzuschreiben. Anderes gilt hinsichtlich der Rechtsbegehren Ziff. 2b und Ziff. 2f. Die
Kl&gerinnen verlangen in den entsprechenden Rechtsbegehren ebenfalls die
Implementierung von Geobl ocking-Massnahmen. Die Beklagten beabsi chtigen indessen,
Internet- nutzer mit einer Schweizer IP-Adresse von "www.A. F. .com" (Rechts-
begehren Ziff. 2b) kiinftig auf die Internetseite "www.A. .com/medial" weiter-
zuleiten. Internetnutzer mit einer Schweizer 1P-Adresse wirden alsdann kiinftig von
"Www.A. J. .com" (Rechtsbegehren Ziff. 2f) auf "www.A. .com"
weitergeleitet. Diese Ausserungen konnen nicht als Kla- geanerkennung gewertet werden.



Vielmehr erweisen sich auch diese neuen Sachverhaltsvorbringen m wie vorne bereits
dargelegt (siehe dazu unter Ziff. 2.4.2.3) m a's unzuléssige Potestativ-Noven, die nicht
rechtzeitig in das Ver- fahren eingebracht wurden und damit nicht mehr zu berticksichtigen
sind. Zudem ist es den Beklagten ohnehin untersagt, die Internetseite "www.A. .com”
Nutzern mit einer Schweizer-1P-Adresse zuganglich zu machen. Da die Beklagten
angesichts ihrer diesbeziiglichen Tat- und Rechtsvorbringen die Domains

- 57 - "www.A. F. .com” und "www.A. J. .com" weiterhin zu nut-
zen gedenken, ist auch die Wiederholungsgefahr ohne Weiteres gegeben. Dem- zufolge
verfligen die Klagerinnen hinsichtlich der Rechtsbegehren Ziff. 2b und Ziff. 2f noch immer
uber ein hinreichendes Rechtsschutzinteresse.

E. 253

Bestimmtheit des Rechtsbegehrens Die Beklagten machen auch hinsichtlich der
Rechtsbegehren Ziff. 2b und 2f gel- tend, dass diese nicht gentigend bestimmt und/oder
unverhatnismassig seien (act. 53 N. 762 ff.). Einzig hinsichtlich des Passus des
Rechtsbegehrens Ziff. 2 "und/oder deren mit dem Bestandtell 'A. ' gekennzeichneten
Unterseiten” gilt es zu prézisieren, dass damit die entsprechenden Unterseiten, also
beispielswei- se "www.A. F. .com/xy", gemeint sind. DarUber hinaus ist

indessen weder konkret dargetan noch ersichtlich, dass die Rechtsbegehren Ziff. 2b und 2f
unbestimmt seien. Ebenso erweisen sich die von den Kl&agerinnen beantragten

Geoblocking-Technol ogien (Geo-1P-Datenbank von T. oder CDN-Software von
u. mit Geo-IP-Datenbank oder eine gleichwertige Technologie) als zweckméassig.
E.254

Anspruchsgrundlagen

E.254.1

Parteivorbringen Die Klagerinnen machen geltend, dass die Beklagten die von den
Rechtsbegeh- ren Ziff. 2b und 2f umfassten Domain-Namen gewerbsmassig und
kennzeichen- méassig gebrauchten. Die Beklagten wirden auf den unter diesen
Domain-Namen abrufbaren Internetseiten pharmazeutische Produkte beschreiben und
bewerben sowie Informationen im Gesundheitsbereich zur Verfigung stellen (act. 1 N.
688). Entsprechend verletzten die streitgegensténdlichen Domain-Namen das Marken-
recht, Firmenrecht, Namensrecht und Lauterkeitsrecht (act. 1 N. 692 ff.). Die Beklagten
bestreiten wiederum, dass die Klagerinnen in Bezug auf ihre Mar- ken im Bereich der
Veterindrmedizin Uber eine Anspruchsgrundlage verfigten, um die Sperrung des Zugangs
zu den Domains gemass Rechtsbegehren Ziff. 2b und 2f zu erwirken (act. 18 N. 406). Im
Ubrigen kann auf die vorstehend zusam-

- 58 - mengefassten Vorbringen der Beklagten verwiesen werden (siehe dazu vorne un- ter
Ziff. 2.4.4.1).

E.254.2

Rechtliches Die rechtlichen V oraussetzungen wurden vorne unter Ziff. 2.3 dargelegt.
E.2543

Wirdigung 2.5.4.3.1. Markenrecht Zeichenidentitét/Zeichendhnlichkeit: Diein
Rechtsbegehren 2b und 2f aufgefthr- ten Domains ™ "www.A. F. .com” und

"Www.A. J. .com" sind dhnlich mit der IR-Marke Nr. 1 "A. " (Wortmarke),



den IR-Marken Nr. 3und Nr. 2"A. , fig." (Wort-/Bildmarken) sowie der IR-Marke
Nr. 7"A. fig." (Wort-/Bildmarke) (act. 1 N. 690). Die Zusétze "-F. " und

"-J. " sind be- schreibend und damit wenig unterscheidungskréftig. Sie sind nicht
geeignet, ge- nigend Abstand zu den kl&gerischen Marken zu schaffen (act. 1 N. 690).
Damit liegt Zeichendhnlichkeit vor. Gleichheit bzw. Gleichartigkeit der Waren und
Dienstleistungen: Die Klagerinnen machen geltend, dass sémtliche auf den genannten
Internetseiten beschriebenen Waren und Dienstleistungen identisch oder zumindest
hochgradig gleichartig mit den von den kl&gerischen Kernmarken beanspruchten Waren
und Dienstleistun- gen seien (act. 1 N. 689). Auf den streitgegenstandlichen Internetseiten
werden im Wesentlichen pharmazeutische Produkte (verschreibungspflichtige Medika-
mente, Desinfektionsmittel, veterindrmedizinische Produkte etc.) sowie Informati- onen im
Gesundheitsbereich (Zusammenstellen von wissenschaftlichen und me- dizinischen
Expertenberichten, Zurverfiigungstellen von medizinischen und phar- mazeutischen Daten
etc.) beschrieben und beworben (act. 1 N. 217 ff., N. 689, act. 5/ 54, act. 5/102 ff.). Esliegt
auf der Hand, dass es sich dabei um Waren und Dienstleistungen handelt, die mit den von
den kl&gerischen Kernmarken bean- spruchten Waren und Dienstlei stungen zumindest
gleichartig sind. Diesist von den Beklagten im Wesentlichen auch nicht bestritten worden
(vgl. act. 18 N. 398 ff., N. 514). Auch die Verwechslungsgefahr ist gegeben; dazu kann auf
die

- 59 - vorstehenden Erwégungen zu "www.A. .com" verwiesen werden (siehe da- zu
unter Ziff. 2.4.4.3.1.4). Indessen verfugen die Kl&gerinnen tber keinen Anspruch aus
Markenrecht betref- fend Waren und Dienstleistungen im Bereich "Veterindrmedizin®.
Dazu kann auf die vorstehenden Erwagungen verwiesen werden (siehe dazu vorne unter
Ziff. 2.4.4.3.1.2). 2.5.4.3.2. Firmenrecht, Namensrecht und L auterkeitsrecht Firmenrecht:
Vorstehend wurde festgehalten, dass die Klagerin 2 nicht Uber priori- tére Rechte verflgt
(siehe zum Ganzen vorne unter Ziff. 2.4.4.3.2). Damit steht ihr kein Anspruch aus
Firmenrecht zu. Namensrecht: Die Kl&gerinnen haben am Namen "A. !

Namensrechte. Die Unterseiten "www.A. F. .com" und
"Www.A. J. .com" beein- tréchtigen die Klagerinnen m gleich wie die Hauptseite
"Www.A. .com” m inihren rechtlich geschitzten Interessen (Art. 29 Abs. 2 ZGB). Die

Verwechsungs- gefahr ist ebenfalls gegeben. Dazu kann auf die vorstehenden
Ausfuhrungen verwiesen werden (siehe zum Ganzen vorne unter Ziff. 2.4.4.3.2).
Lauterkeitsrecht: Fir die Prifung lauterkeitsrechtlicher Anspriiche erweist sich m wie
bereits erlautert m der Inhalt der konkreten Internetseite als rechtserheblich. Namentlich ist
relevant, ob diese gut sichtbare, kldrende Hinweise oder Zusétze enthélt, welche die
massgeblichen Verkehrskreise Uber die betrieblichen Identité ten aufkléren. Die
Kl&gerinnen haben am Zeichen "A. " ein prioritétsélteres Recht. Die Internetseite
"Www.A. F. .com" soll sich gemass den in der Fusszeile abrufbaren "Terms of
use" ausschliesslich an Internetnutzer aus den USA richten (act. 18 N. 269; act. 19/70). Auf
der Internetseite "www.A. J. .com” werden Internetnutzer u.a. eingeladen, sich
zu re- gistrieren. Hier findet sich der kryptische Hyperlink "Privacy Commitment for US
Patients Consumer and Caregivers' (act. 43 N. 646; act. 44/286; act. 53 N. 327). Dieser
Hinweis fallt dezent aus und wird vom Durchschnittsnutzer kaum zur Kenntnis genommen
(Urteil 4A_335/2019 des Bundesgerichts vom 29. April 2020,

- 60 - E. 5.1, nicht publ. in: BGE 146 111 225). Im Ubrigen dienen auch die auf den streit-
gegenstandlichen Websites abrufbaren Inhalte betreffend den Pharma- bzw. Me-




dizinalbereich nicht der Klarstellung hinsichtlich der betrieblichen Identitéten. Die Inhalte
dieser Internetseite laden den Nutzer vielmehr zum Verweilen ein und lei- ten dadurch
wirtschaftliche Werte um (vgl. HEINEMANN, in: Kommentar zum UWG,
Heizmann/Loacker [Hrsg.], Zurich 2018, Art. 3lit. d UWG N. 139).

E. 255

Verwirkung als Durchsetzungshindernis Hinsichtlich der Internetseiten
"Www.A. F. .com” und "www.A. -J. .com" machen die Beklagten
keine Verwirkung der Abwehrrechte geltend, weshalb sich eine Prifung ertibrigt.

E. 256

Aktiv- und Passivlegitimation Die Kl&gerinnen machen geltend, dass die Beklagten 1 und 2
passivlegitimiert seien (act. 1 N. 700 f.; act. 1 N. 217, N. 235, N. 250, N. 259, N. 266, N.
276, N. 288, N. 294). Die Beklagten dussern sich nicht zur Aktiv- und Passivlegitimati- on
hinsichtlich des Rechtsbegehrens Ziff. 2. Die Klagerin 1 ist aus Markenrecht, Namensrecht
und Lauterkeitsrecht und die Klagerin 2 aus Namensrecht und Lauterkeitsrecht fur die
geltend gemachten An- spriiche aktivlegitimiert. Passivlegitimiert ist alsdann die Beklagte 1
als Admin- Kontakt der Domains "www.A. F. .com” und "www.A. -

J. .com". Die Beklagte 2 ist schliesslich als Registrantin der Domain ins Recht zu
fassen.

E. 257

Zwischenfazit Die Klage ist mit Bezug auf die Rechtsbegehren m Ziff. 2 lit. a
("www.A. -E. .com”), m Ziff. 2 lit. ¢ ("www.A. G. .com"), m Ziff. 2
lit. d (www.A. H. .com"), m Ziff. 2lit. e ("www.A. l. .com"),

- 61 - m Ziff. 2lit. g ("www.A. K. .com"), m Ziff. 2lit. h

("www.A. L. .com”), m Ziff. 2 lit. i ("www.A. P. .com”) und m Ziff.
2lit. j ("www.A. manuals.com”) als durch Klageanerkennung erledigt abzuschreiben.
Den Beklagten 1 und 2 ist sodann zu verbieten, die Domains "www.A. F. .com"
und "www.A. J. .com" und/oder die ent- sprechenden Unterseiten

("www.A. F. .com/xy" oder "www.A. - J. .com/xy")
(Rechtsbegehren Ziff. 2 lit. b und f) fir Personen in der Schweiz zuganglich zu machen. Ein
Inhalt von "www.A. F. .com” oder "www.A. J. .com"” gilt indessen
dann als nicht zuganglich gemacht, wenn die Beklagten 1 und 2 eine

Geoblocking-Technol ogie (Geo-IP-Datenbank von T. oder CDN-Software von

U. mit Geo-1P-Datenbank oder eine gleichwertige Technologie) verwenden, um
derartige Anfragen zu blockieren. Eine Frist von 30 Tage nach Rechtskraft dieses Urteils
erscheint zur Umsetzung dieser Anordnungen al's angemessen.

E.26
Facebook.com / Y outube.com (Rechtsbegehren Ziff. 3)

E.26.1

Ausgangslage Hinsichtlich der vom Rechtsbegehren Ziff. 3 umfassten
Social-Media-Prasenzen (Facebook/Y outube) hielt das Bundesgericht in seinem

Ruckwei sungsentscheid vom 29. April 2020 fest, dass die Feststellung des Sachverhaltsim
Erstentscheid unvollsténdig geblieben sei (Urteil 4A_335/2019 des Bundesgerichts vom 29.
April 2020, E. 5.2 infine, nicht publ. in: BGE 146 |11 225). Damit ist in eéinem ersten Schritt




zu prifen, ob diese Social-M edia-Prasenzen einen gentigenden wirtschaft- lichen Bezug zur
Schweiz aufweisen. Bevor indes zur Anspruchsprifung geschrit- ten wird, ist mit Blick auf
die Unterlassungserklarung der Beklagten vom 23. De- zember 2021 (act. 151/244) zu
prufen, ob die Klagerinnen weiterhin Gber ein rechtsgentigendes Rechtsschutzinteresse
verfligen.

-62-
E.26.2
Rechtsschutzinteresse

E.26.21

Parteivorbringen Die Beklagten machen geltend, sich im Rahmen von Ziff. 4 der
Unterlassungser- klarung verpflichtet zu haben, auf den facebook-Présenzen

"www.facebook.com/A. N. " "www.facebook.com/A. L.
"www.facebook.com/A. Manual, "www.facebook.com/A. P.
"www.facebook.com/A. Q. " und "www.facebook.com/A. V. "

Geobl ocking-Massnahmen zu implemen- tieren (act. 154 N. 37). Internetnutzer mit einer
Schweizer 1P-Adresse wirden so kiinftig nicht mehr auf diese Présenzen zugreifen kénnen.
Entsprechend sei das Verfahren hinsichtlich der Rechtsbegehren Ziff. 3b, 3c, 3d, 3f, 3g und
3i as ge- genstandslos geworden abzuschreiben (act. 154 N. 38 f.; act. 166 N. 57 f.). Der
Betrieb der facebook-Prasenzen "www.facebook.com/A. M.
"www.facebook.com/A. 0. " und "www.facebook.com/A. J. "
(Rechtsbegehren Ziff. 3a, 3e, 3h) sei so- dann ganzlich eingestellt worden (act. 154 N. 32 f.;
act. 166 N. 46 f.). Indessen seien hinsichtlich der youtube-Internetprasenzen derzeit keine
Geoblocking- Massnahmen moglich. Die neu eingefiigten Disclaimer verhinderten jedoch
eine bestimmungsgemass Abrufbarkeit dieser Internetprasenzen in der Schweiz, wes- halb
die Rechtsbegehren Ziff. 3] und Ziff. 3k abzuweisen seien (act. 154 N. 44 ff.; act. 166 N.
76.). Die Klagerinnen machen geltend, dass die Rechtsbegehren Ziff. 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f,
39, 3h und 3i infolge Klageanerkennung als gegenstandsl os geworden ab- zuschreiben seien
(act. 160 N. 70). Hinsichtlich der youtube-Présenzen seien Ge- oblocking-Massnahmen
maoglich, weshalb sie (die Klagerinnen) an den Rechtsbe- gehren Ziff. 3j und Ziff. 3k
weiterhin Uber ein Rechtsschutzinteresse verfigten (act. 160 N. 77, N. 81 ff.).

E.26.2.2
Rechtliches Die rechtlichen V oraussetzungen wurden vorne unter Ziff. 1.3 dargel egt.
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E.26.23

Wirdigung Die Beklagten erklaren in Ziff. 4 der Unterlassungserklérung, hinsichtlich der
In- ternetprasenzen "www.facebook.com/A. N. "

"www.facebook.com/A. -L. ", "www.facebook.com/A. Manual,
"www.facebook.com/A. -P. ", "www.facebook.com/A. Q. "und
"www.face-book.com/A. V. " Geobl ocking-Massnahmen zu im- plementieren

(act. 151/244). Damit kommen sie dem Ansinnen der Kl&gerinnen geméass Rechtsbegehren
Ziff. 3b, 3c, 3d, 3f, 3g und 3i vollumfanglich nach. Den Betrieb der Prasenzen
"www.facebook.com/A. M. ", "www.facebook.com/A. -O. " und
"www.facebook.com/A. J. " haben die Beklagten sodann gemaéss Ziff. 8 iimiv

der Unterlassungserklérung definitiv eingestellt (Rechtsbegehren Ziff. 3a, 3e, 3h). Damit ist




das Verfahren hinsichtlich der Rechtsbegehren Ziff. 3ami als durch Klageanerkennung
erledigt abzuschreiben. Wie bereits vorstehend fest- gehalten (siehe vorne unter Ziff.
2.4.2.3), handelt es sich bei den von den Beklag- ten auf den youtube-Internetprésenzen neu
angebrachten Disclaimern um unzu- 1&ssige Potestativ-Noven, diein diesem
Verfahrensstadium nicht mehr einge- bracht werden konnen. Da die Beklagten die
Internetprésenzen "www.youtube.com/user/A. " und "www.youtube.com/user-

IA. E. .com" weiterhin zu nutzen gedenken, ist auch die Wiederho- lungsgefahr
ohne Weiteres gegeben. Demzufolge verfiigen die Kl&agerinnen hin- sichtlich der
Rechtsbegehren Ziff. 3j und 3k weiterhin Gber ein Rechtsschutzinte- resse.

E.26.3
Hinreichender wirtschaftlicher Bezug

E. 2631

Parteivorbringen Zu den Social-Media-Présenzen generell: Die Klagerinnen machen
geltend, dass die Socia-Media-Internetprasenzen Tell eines einheitlichen, globalen
Werbeauf- tritts der Beklagten bildeten (act. 43 N. 489 ff.). Aus diesem explizit globalen
Cha- rakter der beklagtischen Social-Media-Présenzen ergebe sich auch ein hinrei- chender
wirtschaftlicher Bezug zur Schweiz (act. 43 N. 488). Die Internet- und die

- 64 - Social-Media-Prasenzen seien umfassend und miteinander verknupft. Sie be-
zweckten, weltweit abgerufen zu werden, und seien entsprechend Teil des globa- len
Kommunikations-K onzepts der Beklagten (act. 43 N. 684). Die Schwelizer In- ternetnutzer
wurden entweder direkt als Schweizer oder zumindest aufgrund des Inhalts und der
Aufmachung als Teil der "globalen Community” angesprochen (act. 43 N. 491). Ferner
lasse sich auch in Anwendung der Prinzipien der " Joint Recommandation™ eine
bestimmungsgemasse Abrufbarkeit der Internet- und Social-Media-Prasenzen in der
Schweiz begriinden (act. 43 N. 488). Zu den Y outube-Prasenzen: Auch die
streitgegenstandlichen youtube-Prasenzen "www.youtube.com/user/A. !
"www.youtube.com/user/A. E. " seien Teil des globalen
Kommunikationskonzepts der Beklagten und bestim- mungsgemass in der Schweiz
abrufbar (act. 1 N. 351, N. 356, N. 360; act. 43 N. 698). Es sei irrelevant, ob die einzelnen
Video-Clips einen direkten inhaltlichen Bezug zur Schweiz aufwiesen oder nicht (act. 43 N.
698). Die Beklagten machen geltend, ihre youtube-Kand e wirden in der Schweiz keine
wirtschaftliche Wirkung zeitigen (act. 53 N. 313). Seit November 2017 wirden die
Beklagten 3, 4 und 5 sodann den "youtube"-Kanal "C. Schweiz" betreiben, der sich
explizit an Schweizer Nutzer richte (act. 53 N. 346).

E.2.6.3.2

Rechtliches In seinem Rickweisungsentscheid vom 29. April 2020 entwickelte das
Bundesge- richt zentrale Kriterien, nach denen sich in Internetsachverhaten ein rechtlich
re- levanter Gebrauch eines Kennzeichens in einem bestimmten Staat begriindet. Demnach
reicht die blosse Abrufbarkeit einer Website nicht aus, um einen hinrei- chenden
wirtschaftlichen Bezug ("commercial effect") zu einem bestimmten Staat herzustellen. Es
braucht vielmehr eine qualifizierte Beziehung der Zeichennut- zung zu einem bestimmten
Gebiet, um vom Geltungsbereich eines territorial be- schrénkten Schutzrechts erfasst zu
werden. Um dies zu beurteilen, missen die Gesamtumstande gewirdigt werden. Zudem
mussen die Interessen des Kennzei- chennutzers und jene des Inhabers des inléndischen
Schutzrechts gegeneinander abgewogen werden. Als Auslegungshilfe dazu dienen die

und



Kriterien, welche die

- 65 - Weltorganisation fir geistiges Eigentum (World Intellectual Property Organisation,
WIPO) und der Pariser Verband (Paris Union fur the Protection of Industrial Pro- perty) im
Jahre 2001 zum Schutze des geistigen Eigentums in einer gemeinsa- men Empfehlung
(Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protec- tion of Marks, and Other
Industrial Rightsin Signs, on the Internet, fortan: Joint Recommendation) entwickelt hatte
(BGE 146 111 225 E. 3.3.2 S. 231 ff.):

- 66 - Angesichts der heute verfigbaren technischen Mdglichkeiten wie Geotargeting bzw.
Geoblocking, mittels derer die Abrufbarkeit einer Website territorial begrenzt werden kann,
sind diese Kriterien bel der Interessenabwéagung geméss Bundes- gericht weit auszulegen
(BGE 146 111 225 E. 3.3.4 S. 236).

E.26.33

Wirdigung Die Klagerinnen machen geltend, dass mittlerweile eine grosse Anzahl der von
den Beklagten aufgeschalteten Videos globale und damit auch fir den Internet- nutzer in
der Schweiz relevante Inhalte aufwiesen (act. 43 N. 700). Auf den bei- den
streitgegenstandlichen youtube-Kanélen befinden sich (Werbe-)Videos mit den Titeln "A

promise made to help the world M. " (act. 43 N. 702; act. 44/329), "A. L.

m Push” (act. 43 N. 703), "A. ..." (act. 43 N. 704; act. 44 N. 329), "... day" (act. 43
N. 704, act. 44/329), "A. L. who we are” (act. 43 N. 706; act. 44/329), "...
Committment™ und "A. E. " (act. 43 N. 711; act. 44/329). Die Beklagten
bestreiten die Inhalte dieser Videos nicht (act. 53 N. 346). Die"A.

L. s'-Initiative (youtube-Videos "A. L. m Push" [act. 44/329]; "A.

..." [act. 44/329]) ist m wie schonim Titel der Videos ersichtlich m global angelegt (act. 43
N. 703 ff.). Die Be-

- 67 - klagten stellen auch das Thema"Impfungen” aus einem globalen Blickwinkel dar
(youtube-Video "... day" [act. 43 N. 705; act. 44/329]). Das (Werbe-)Video "A.

E. " ist u.a. auch in deutscher Sprache abrufbar (act. 43 N. 712). Die von diesen
(Werbe-)Videos aufgegriffenen Themen (Gesundheitsprévention, Pravention der
Muttersterblichkeit, HIV, Impfungen, Tiergesundheit) sind vielseitig und richten sich
entsprechend an ein breites, mitunter globales Publikum. Die Be- klagten gehtren zugleich
zu einem global tatigen Pharmakonzern, der u.a. auch in der Schweiz Medikamente und
andere pharmazeutische Produkte entwickelt und vertreibt (Urteil 4A_335/2019 des
Bundesgerichts vom 29. April 2020, E. 4.2, nicht publ. in: BGE 146 |11 225). In Anbetracht
dieser Umstande liegt es auf der Hand, dass die Beklagten mit diesen Videos eine moglichst
grosse Breitenwir- kung erzielen, mitunter auch ein Schweizer Publikum ansprechen wollen
(vgl. Art. 3 Ziff. 1 lit. aund b [i] der Joint-Recommendation). Daran andert auch nichts,
dass einzelne Videoclips US-Arzte und US-Patienten portrétieren (act. 18 N. 293; act. 43 N.
708). Im Ruckweisungsentscheid vom 29. April 2020 wird in diesem Kontext auch
verbindlich festgehalten, dass Schweizer Nutzer nicht in hdherem Masse als andere
Internetnutzer angesprochen sein missen, um eine bestim- mungsgemasse Abrufbarkeit der
Internetprésenz in der Schweiz zu begriinden (Urteil 4A_335/2019 des Bundesgerichts vom
29. April 2020, E. 5.1, nicht publ. in: BGE 146 |11 225). Auf dem Kanal
"www.youtube.com/user/A. " befinden sich sodann Links auf die Hauptseite
"Www.A. .com" und auf diverse Social- Media-Présenzen (facebook- und
Twitter-Prasenzen) (act. 1 N. 356; act. 5/130). Der Internetauftritt der Beklagten hat



aufgrund der Unterlassungserklarung vom 23. Dezember 2021 (act. 151/244) diverse
Anderungen erfahren. Insbesondere die von den Kl&gerinnen beanstandeten

"A. [XY].com"-Unterseiten und fa- cebook-Prasenzen sind fur Nutzer aus der
Schweiz grisstenteils nicht mehr ab- rufbar oder werden von den Beklagten nicht mehr
weiter betrieben (siehe dazu vorne unter Ziff. 2.6.2.2). Kraft dieser Unterlassungserklarung
hat der Internetauf- tritt der Beklagten, der bis zu diesem Zeitpunkt aus einem dicht
verwobenen Netz aus einer Hauptseite, diversen Unterseiten und Social-Media-Présenzen
bestan- den hatte, eine gewisse Fragmentierung erfahren (vgl. act. 166 N. 64). Dies an- dert
indessen nichts daran, dass die streitgegenstandlichen youtube-Kanéle, die

- 68 - mit der bestimmungsgemass abrufbaren (Haupt-)Internetseite "www.A. .com”
verbunden sind, weiterhin Teil eines globalen, eng aufeinan- der abgestimmten
Marketingsystems mit kommerzieller Breitenwirkung sind (vgl. act. 168 N. 35 und das
Urteil 4A_335/2019 des Bundesgerichts vom 29. April 2020, E. 5.2 in fine, nicht publ. in:
BGE 146 I11 225). Hinzu kommt, dass die Kl&ge- rinnen in ihrer Klage geltend machen,
dass kommerzielle Benutzer von "youtube" die Moglichkeit hatten, Geotargeting- bzw.
Geobl ocking-Massnahmen zu imple- mentieren (act. 1 N. 135f.). Dieswurde von den
Beklagten m zumindest vor Ak- tenschluss m nicht bestritten (vgl. act. 160 N. 77; act. 166
N. 61). Demzufolge ist davon auszugehen, dass die streitgegenstandlichen youtube-Kanédle
der Beklag- ten landerspezifisch abgegrenzt werden kénnen. Auch dieser Umstand ist ge-
maéss Rickweisungsentscheid vom 29. April 2020 zu berticksichtigen (BGE 146 111 225 E.
3.3.4 S. 236). In Anbetracht dieser Gesamtumstande ergibt sich denn auch eine
bestimmungsgeméasse Abrufbarkeit der beiden streitgegenstandlichen youtube-Kandlein
der Schweiz.

E.264

Bestimmtheit des Rechtsbegehrens Die Beklagten machen hinsichtlich des Rechtsbegehrens
Ziff. 3 geltend, dass die- ses nicht gentigend bestimmt und/oder unverh@ltnismassig sei (act.
53 N. 762 ff.). Konkretere Ausfihrungen dazu machen sie indessen nicht. Esist damit
weder dargetan noch ersichtlich, dass das Rechtsbegehren Ziff. 3 unbestimmt sai. Der
Einsatz von Geoblocking-Technologien erweist sich sodann als zweckméssig.

E.265
Anspruchsgrundlagen

E.26.51

Parteivorbringen Die Klagerinnen machen geltend, dass die Beklagten die vom
Rechtsbegehren 3 (noch) umfassten youtube-Prasenzen gewerbsmassig und
kennzeichenméssig gebrauchten. Die Beklagten wirden diese Social-Media-Prasenzen
nutzen, um m zumindest mittelbar m ihre Waren und Dienstlei stungen anzupreisen (act. 1
N. 705). Demzufolge verletzten die streitgegenstandlichen Socia-Media-

- 69 - Présenzen das Markenrecht, Firmenrecht, Namensrecht und Lauterkeitsrecht (act. 1
N. 704 ff.). Die Beklagten bestreiten wiederum, dass die Kl&gerinnen in Bezug auf die
klage- rischen Marken im Bereich der Veterinarmedizin Uber eine Anspruchsgrundlage
verflgten, um die Sperrung des Zugangs zum youtube-Kanal "A. E. " mit
solchen Inhalten zu erwirken (Rechtsbegehren Ziff. 3) (act. 18 N. 406). Im Ub- rigen kann
auf die vorstehend zusammengefassten Vorbringen der Beklagten verwiesen werden (siehe
dazu die Erwégungen vorne unter Ziff. 2.4.4.1).




E.2.6.5.2
Rechtliches Die rechtlichen Ausfihrungen wurden vorne unter Ziff. 2.3 dargelegt.

E.2.6.53

Wirdigung 2.6.5.3.1. Markenrecht Zeichenidentitét/Zeichendhnlichkeit: Die Klagerinnen
beantragen in Rechtsbegeh- ren Ziff. 3 das an die Beklagten 1 und 2 gerichtete Verbot, in
der Schweiz im ge- schéftlichen Verkehr Uber die beiden Kanédle
"www.youtube.com/user/A. " und "www.youtube.com/user/A. E. " Inhalte
fur Nutzer aus der Schweiz abrufbar zu machen. Diese Nutzernamen sind hinsichtlich
Funktion und wirt- schaftlichem Nutzen mit Domains vergleichbar. Es bietet sich an, die
vom Bun- desgericht entwickelten Grundsétze zu den Top Level Domains und Second
Level Domains auf diese Nutzernamen analog anzuwenden (vgl. BGE 126 111 239 E. 2a S.
2431.). Der Bestandteil "youtube/-" ist von seiner Funktion her mit Top Level Domains
(".com" oder ".ch") vergleichbar. Fir den Zeichenvergleich sind die der Top Level Domain
"youtube/-" nachstehenden Zeichenelemente relevant (Second Level Domains; siehe hierzu
sogleich die Aufzahlung). Die in Rechtsbegehren 3 aufgefuhrten Nutzernamen
"youtube.com/user/A. " und "youtu- be.com/user/A. E. " verflgen beide
Uber den Bestandteil "A. ". Demzufolge sind diese @hnlich mit der IR-Marke Nr. 1
"A. " (Wortmarke),

- 70 - den IR-Marken Nr. 3und 2 "A. , fig." (Wort-/Bildmarken) sowie der IR-Marke
Nr. 7"A. fig." (Wort-/Bildmarke) (act. 1 N. 690). Der Zusatz -"E. st
beschreibend und damit wenig unterscheidungskréaftig. Er ist nicht geeignet, um geniigend
Abstand zu den kl&gerischen Marken zu schaffen (act. 1 N. 706 f.). Damit liegt
Zeichendhnlichkeit vor. Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen /
Verwechslungsgefahr: Die KI& gerinnen machen geltend, dass samtliche auf den genannten
Internetseiten be- schriebenen Waren und Dienstleistungen identisch oder zumindest
hochgradig gleichartig mit den von den kl&gerischen Kernmarken beanspruchten Waren
und Dienstleistungen seien (act. 1 N. 706). Die youtube-Pr&senzen dienen zwar nicht
unmittelbar dem Absatz von Waren und Dienstleistungen. Es liegt jedoch auf der Hand,
dass die Beklagten diese Ziele mittels ihrer Social-Media-Présenzen zu- mindest mittel bar
verfolgen. Damit liegt ein kennzeichenméssiger Gebrauch vor. Auf den
streitgegenstandlichen youtube-Prasenzen werden im Wesentlichen pharmazeutische
Produkte (verschreibungspflichtige Medikamente, Desinfekti- onsmittel,
veterindrmedizinische Produkte etc.) sowie Informationen im Gesund- heitsbereich
(Zusammenstellen von wissenschaftlichen und medizinischen Exper- tenberichten,
Zurverfugungstellen von medizinischen und pharmazeutischen Da- ten etc.) beschrieben
und beworben (act. 1 N. 308 ff., N. 706; act. 5/128 ff.; act. 43 N. 698 ff.; act. 44/291, act.
44/329). Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen ist damit gegeben.
Schliesslich liegt auch die Verwechslungsge- fahr vor (siehe dazu unter Ziff. 2.4.4.3.1.4).
Indessen verfiigen die Klagerinnen aus Markenrecht hinsichtlich der Présenz
"www.youtube/user/A. E. " gegenuber den Beklagten tiber keinen An- spruch
auf Unterlassung in Bezug auf die Veterindrmedizin. Dazu kann auf die vorstehenden
Erwégungen unter Ziff. 2.4.4.3.1.2 verwiesen werden. 2.6.5.3.2. Firmenrecht, Namensrecht,
Lauterkeitsrecht Firmenrecht: V orstehend wurde festgehalten, dass die Klagerin 2 nicht
uber priori- tére Rechte verfigt (siehe zum Ganzen vorne unter Ziff. 2.4.4.3.2). Damit steht
ihr gegeniiber den Beklagten 1 und 2 kein Anspruch aus Firmenrecht zu.



- 71 - Namensrecht: Die Klagerinnen haben am Namen "A. " Namensrechte. Die

I nternetprasenzen "www.youtube.com/user/A. " und "www.youtube.
com/user/A. E. " beeintrachtigen die Kl&gerinnen m gleichsam wie die
Hauptseite "www.A. .com” m inihren rechtlich geschitzten Interessen (Art. 29 Abs. 2

ZGB). Die Verwechslungsgefahr ist ebenfalls gegeben. Dazu kann auf die vorstehenden
Ausfuhrungen verwiesen werden (siehe zum Ganzen vorne unter Ziff. 2.4.4.3.2).
Lauterkeitsrecht: Im Unterschied zum Marken-, Namens- und Firmenrecht erweist sich fur
die Beurteilung der lauterkeitsrechtlichen Anspriiche wiederum der Inhalt der
streitgegenstandlichen youtube-Présenzen a's rechtserheblich. Die Kl&gerin- nen verfiigen
uber eine schiitzenswerte Marktposition (siehe dazu unter Erwé gung Ziff. 2.4.4.3.2). Esist
notorisch, dass die Videoplattform "youtube" heutzuta- ge im Alltag zahlreicher Personen
prasent ist. Sie bietet fur die Zielgruppen von Werbetreibenden einen niederschwelligen
Zugang zu Informationen tber Waren und Dienstleistungen. Die Beklagten konnen mittels
der youtube-Présenzen mit wenig informierten Kreisen in einen (Erst-)Kontakt treten. Die
Beklagten machen in ihrer Erlauterung zur Unterlassungserklarung vom 23. Dezember
2021 (act. 151/244) geltend, dass den Nutzern der beiden streitgegenstéandlichen you-
tube-Kandle in Zukunft folgender Informationstext angezeigt wirde: "This siteisin- tended
for residents of the US an ist territories only” oder "This site is intended for residents of the
US and Canada and their territories only” (act. 154 N. 47 f.; act. 166 N. 72; act. 167/18m
19). Wie vorstehend festgestellt, handelt es sich bei diesen neuen Sachverhalts- bringen um
unzul &ssige Potestativ-Noven (siehe dazu unter Ziff. 2.4.2.3). Zur Be- urteilung der
lauterkeitsrechtlichen Relevanz ist der Inhalt der youtube-Prasenzen, wie er sich zum
Zeitpunkt des Aktenschlusses prasentiert hatte, rechtserheblich. Zu diesem Zeitpunkt
befanden sich dort die folgenden Disclaimer (act. 5/130 S. 14): "This site isintended only
for residents of the United States and its territories. A. , known as C. outside the
United States, is an innovative, globa healthcare leader that is committed to improving
health and well-being around the world." Ein vergleichbarer Hinweis war auf
"www.youtube.com/A. E. " aufgeschaltet (act. 1 N. 357 ff.; act. 5/131 S. 6).
Diese Disclaimer sind nicht besonders prominent platziert. Esist davon auszugehen, dass
der durchschnittliche Nutzer regelméssig bei den

- 72 - Hauptinhalten des jewelligen "youtube"-Kanals verweilt und sich nicht bis zur Rubrik
"Kanalinfo" durchklickt. Auch inhaltlich tragen diese Disclaimer wenig dazu bei, um
Klarheit betreffend die betrieblichen Verhaltnisse zu schaffen. Aus ihnen ergibt sich nicht
unmittelbar und unmissverstandlich, dass es zwel Konzerne gibt, die in unterschiedlichen
Weltregionen den Namen "A. " tragen. Der Hinweis, dass die Beklagten in den USA
anders genannt werden als anderswo, ist zur Aus- raumung einer Verwechslungsgefahr m
namentlich vor dem Hintergrund der kom- plexen Unternehmensgeschichte und den
Vereinbarungen der Parteien betreffend die weltumspannende Zeichenverwendung m
jedenfalls nicht tauglich (vgl. act. 43 N. 266 f.; vgl. auch das Urteil 4A_335/2019 des
Bundesgerichts vom 29. April 2020, E. 6.5.2, nicht publ. in: BGE 146 |11 225). Die beiden
bekl agtischen youtube- Présenzen behandeln Themen wie Mttersterblichkeit, Impfungen
und das HIV- Virus (act. 43 N. 698 ff.). Das sind Medizinal-Themen, welche die
Durchschnitts- verbraucher auch mit den Kl&gerinnen in Verbindung bringen. In
thematischer Hinsicht findet damit ebenfalls keine Abgrenzung statt. Damit liegt auch in
lauter- keitsrechtlicher Hinsicht eine VVerwechslungsgefahr vor.

E.2.6.6



Verwirkung a's Durchsetzungshindernis Hinsichtlich der streitgegenstandlichen
youtube-Prasenzen machen die Beklagten keine Verwirkung der Abwehrrechte der
Kl&gerinnen geltend, weshalb sich eine Priifung erdbrigt.

E.26.7

Aktiv-und Passivlegitimation Die Klagerinnen machen geltend, dass die Beklagten 1 und 2
passivlegitimiert seien (act. 1 N. 714 f.). Die Beklagten dussern sich nicht zur Aktiv- und
Passivle- gitimation hinsichtlich des Rechtsbegehrens Ziff. 3. Die Kl&gerin 1 ist aus
Markenrecht, Namensrecht und Lauterkeitsrecht und die Klagerin 2 aus Namensrecht und
Lauterkeitsrecht fur die geltend gemachten An- spriiche aktivlegitimiert. Passivlegitimiert
Ist alsdann die Beklagte 2 als operativ tatige Gesellschaft und Betreiberin der
streitgegenstandlichen youtube- Présenzen. Die Kl&gerinnen machen sodann geltend, dass
die Beklagten 1 und 2

- 73 - die Verantwortung fir die Hauptseite "www.A. .com"” tragen wirden. Des- halb
sel davon auszugehen, dass die Beklagte 1 fUr die Gestaltung und den Inhalt der beiden
youtube-Prasenzen ebenfalls mitverantwortlich sei (act. 1 N. 715; vgl. act. 1 N. 354, N.
358). Diese Tatsachenbehauptungen werden von den Beklagten nicht bestritten.
Demzufolge ist die Beklagte 1 aufgrund ihrer Mitverantwortung fur den Internetauftritt
ebenfalls passivlegitimiert.

E.2.6.8

Zwischenfazit Die Klage ist mit Bezug auf die Rechtsbegehren m Ziff. 31it. a
("www.facebook.com/A. M. "), m Ziff. 3lit. b

("www.facebook.com/A. N. "), m Ziff. 3lit. c

("www.facebook.com/A. L. "), m Ziff. 3lit. d

("www.facebook.com/A. Manual"), m Ziff. 3lit. e

("www.facebook.com/A. 0. "), m Ziff. 3lit. f

("www.facebook.com/A. P. ") m Ziff. 3lit. g

("www.facebook.com-/A. Q. "), m Ziff. 3lit. h

("www.facebook.com/A. J. ") und m Ziff. 31it. i
("www.facebook.com/A. V. ") als durch Klageanerkennung erledigt
abzuschreiben. Den Beklagten 1 und 2 ist sodann zu verbieten, die Internetprasenzen
"www.youtube.com/user/A. " und "www.youtube.com/user/A. E. !
(Rechtsbegehren Ziff. 3 lit. j und k) fur Personen in der Schweiz zuganglich zu machen. Ein
Inhalt von "www.youtube.com/user/A. " und

"www.youtube.com/user/A. E. " gilt indessen dann a's nicht zuganglich

gemacht, wenn die Beklagten 1 und 2 auf der Videoplattform "youtube" eine Ge-
oblocking-Technologie verwenden, um derartige Anfragen zu blockieren. Eine Frist von 30
Tagen nach Rechtskraft dieses Urteils erscheint zur Umsetzung die- ser Anordnungen als
angemessen.

-74 -
E.2.7
Twitter.com / Linkedin.com (Rechtsbegehren Ziff. 4)

E.27.1

Ausgangslage Zunéchst wurde mit Beschluss des Handel sgerichts vom 27. Mai 2019 auf
das Rechtsbegehren Ziff. 4 nicht eingetreten, soweit darin das Verbot des Versendens von



Werbung beantragt wurde (act. 106 S. 119). Auf eine Anfechtung dieses Be- schlusses
haben die Kl&gerinnen verzichtet, weshalb diese Sach- und Rechtsfra- gen nicht erneut zu
beurteilen sind (siehe das Urteil 4A_335/2019 des Bundesge- richts vom 29. April 2020, E.
C., nicht publ. in: BGE 146 |11 225). Hinsichtlich der vom Rechtsbegehren Ziff. 4
umfassten Social-Media-Prasenzen (twitter/linkedin) hielt das Bundesgericht in seinem
Ruckwei sungsentscheid vom 29. April 2020 sodann fest, dass die Feststellung des
Sachverhalts im Erstentscheid unvollstan- dig geblieben sei (Urteil 4A_335/2019 des
Bundesgerichts vom 29. April 2020, E. 5.2 in fine, nicht publ. in: BGE 146 |11 225). Damit
ist in einem ersten Schritt zu prifen, ob diese Social-M edia-Prasenzen einen genligenden
Bezug zur Schweiz aufweisen. Bevor indes zur Anspruchsprifung geschritten wird, ist mit
Blick auf die Unterlassungserklérung der Beklagten vom 23. Dezember 2021 (act. 151/244)
zu prifen, ob die Klagerinnen weiterhin Uber ein rechtsgentigendes Rechtsschutz- interesse
verfligen.

E.2.7.2
Rechtsschutzinteresse

E.2.721
Parteivorbringen Die Beklagten machen geltend, dass in technischer Hinsicht hinsichtlich

der twit- ter- und linkedI n-1nternetprasenzen keine Geobl ocking-Massnahmen méglich sei-
en (act. 154 N. 44 ff.). Zunéchst hétten sie (die Beklagten) den Betrieb der Inter-

netprasenzen "https.//twitter.com/A. N. 1", "https.//twitter.com/A.
R. ", "https.//twitter.com/A. J. ", "https://twitter.com/A. J.
und "https:.//linkedin.com/company/A. -Corporate-Responsibility" (Rechtsbegehren

Ziff. 4c, Ziff. 4e, Ziff. 4j, Ziff. 4k und Ziff. 40) vollstéandig einge- stellt (Ziff. 8 der
Unterlassungserklérung, act. 151/244). Das Verfahren sei in die- ser Hinsicht al's
gegenstandsl os geworden abzuschreiben (act. 154 N. 32;

- 75- act. 166 N. 46 f.). Auf den Ubrigen "twitter- und "linkedIn"-Prasenzen wirden sie (die
Beklagten) indessen diverse Disclaimer aufschalten (Ziff. 6 der Unterlas- sungserklarung).
Aufgrund dieser Klarstellungen seien die streitgegenstandlichen Internetprasenzen nicht
mehr bestimmungsgemass in der Schweiz abrufbar (act. 154 N. 53). Die Rechtsbegehren
Ziff. 4a, Ziff. 4b, Ziff. 4d, Ziff. 4f, Ziff. 4q, Ziff. 4h, Ziff. 4i, Ziff. 41, Ziff. 4m und Ziff. 4n
seien entsprechend abzuweisen (act. 154 N. 54; act. 166 N. 59 ff.). Die Klagerinnen machen
geltend, dass Ziff. 8 der Unterlassungserklarung in Be- zug auf die Internetprasenzen
"https.//twitter.com/A. N. 1", "https.//twitter.com/A. R. ",
"https:.//twitter.com/A. J. ", "https.//twitter.com/A. J. " und
"https.//linkedin.com/company/A. - Corporate-Responsibility” (Rechtsbegehren Ziff.
4c, Ziff. 4e, Ziff. 4, Ziff. 4k und Ziff. 40) als vorbehaltslose Klageanerkennung zu
verstehen sei (act. 160 N. 63; act. 168 N. 24). Anders als behauptet, konnten indessen auf
den twitter- Internetprésenzen Geobl ocking-Massnahmen implementiert werden (act. 146
N. 23 ff.; act. 160 N. 78). Auf der Internetprésenz "linkedin" stiinden dagegen der- zeit
lediglich fir das Versenden von Werbung L anderbeschréankungen zur Verfi- gung (act. 1
N. 133 f.; act. 160 N. 79). Ohnehin stellten die auf den twitter- und

linkedl n-Internetprasenzen neu angebrachten Disclaimer unzulssige Noven dar (act. 160
N. 81 ff.).

E.27.22
Rechtliches Die rechtlichen V oraussetzungen wurden vorne unter Ziff. 1.3 dargel egt.




E.27.23
Wrdigung Gemass Uberei nstimmenden Parteiantrdgen sind zunédchst die Rechtsbegehren

Ziff. 4c, Ziff. 4e, Ziff. 4j, Ziff. 4k und Ziff. 40 ("https://twitter.com/A. N. 1",
"https:.//twitter.com/A. R. ", "https.//twitter.com/A. J. "
"https:.//twitter.com/A. J. " und

"https.//linkedln.com/company/A. -Corporate-Responsibility") infolge Kla-

geanerkennung als erledigt abzuschreiben.

- 76 - Bel den von den Beklagten auf ihren restlichen twitter- und linkedIn-Prasenzen neu
aufgeschalteten Disclaimern handelt es sich m wie bereits vorstehend unter Ziff. 2.4.4.3
ausgefuhrt m um unzulassige Potestativ-Noven, diein diesem Pro- zessstadium nicht mehr
vorgebracht werden kénnen. Die Beklagten beabsichti- gen auch, diese Internetprésenzen
weiterhin zu gebrauchen, weshalb die Wie- derholungsgefahr ohne Weiteres gegeben ist.
Die Klagerinnen verfligen entspre- chend weiterhin Uber ein Rechtsschutzinteresse
hinsichtlich der Rechtsbegehren Ziff. 4a, Ziff. 4b, Ziff. 4d, Ziff. 4f, Ziff. 4g, Ziff. 4h, Ziff.
4i, Ziff. 41, Ziff. 4m und Ziff. 4n ("https.//.twitter.com/A.

"https.//twitter.com/A. L. ", "https.//twitter.com/A. E'. ",
"https:.//twitter.com/A. S. , "https.//twitterl.com/A. 0. ",
"https:.//twitter.com/A. P. ", "https://twitter.com/A. Q.
"https.//twitter.com/A. W. ", "https.//linkedin.com/company/A. " und
"https.//linkedin.com/company/A. -E. ).

E.2.73

Bestimmtheit des Rechtsbegehrens

E.273.1

Parteivorbringen Die Beklagten machen geltend, dass vor dem Hintergrund, dass auf den
twitter- und linkedl n-1nternetprasenzen keine Geobl ocking-Massnahmen implementiert
werden konnten, ein Verbot des Versendens von Nachrichten unverhaltnismassig bzw.
Uberschiessend sei. Entsprechend fehle es am Rechtsschutzinteresse (act. 18 N. 219 ff.; act.
53 N. 754). Die Kl&gerinnen machen geltend, dass ein Verbot des Versendens von
Nachrich- ten auf den twitter- und linkedln-Internetprésenzen verhdltnismassig sei, zumin-
dest, bis auch hier Mittel zur territorialen Einschrénkung der Abrufbarkeit der In-
ternetprasenzen zur Verflgung stinden (act. 43 N. 924) (zur neuen Behauptung, wonach
auf "twitter" nun Geoblocking-Massnahmen ebenfalls moglich seien, sie- he sogleich unter
Ziff. 2.7.4 [Noveneingabe vom 8. Oktober 2021, act. 146 N. 23 ff.]).

-77 -

E.27.32
Rechtliches Die rechtlichen V oraussetzungen wurden vorne unter Ziff. 1.4 dargel egt.

E.2.733

Wirdigung Die Beklagten machen auch hinsichtlich des Rechtsbegehrens Ziff. 4 geltend,
dass dieses nicht gentigend bestimmt und/oder unverhéltnisméssig sei (act. 53 N. 754). Die
Geoblocking-Technologie stellt im Vergleich zu einem Verbot des Versendens von
Nachrichten ein milderes Mittel dar. Dies gilt indessen nur, sofern die
Geoblocking-Technologie fur eine bestimmte Internetprésenz verfiigbar und technisch
umsetzbar ist. Wie noch zu zeigen sein wird, kénnen gemass dem pro- zessua
rechtserheblichen Sachverhalt auf "twitter" keine Geoblocking- Massnahmen implementiert



werden (siehe zum Ganzen sogleich unter Ziff. 2.7.4). Dementsprechend koénnte der
Rechtsposition der Klagerinnen ohnehin nur durch ein entsprechendes Verbot gentigend
Rechnung getragen werden. Das Rechts- begehren Ziff. 4 erweist sich demzufolge nicht als
uberschiessend bzw. unver- héltnismassig. Weitere Griinde, inwiefern das Rechtsbegehren
Ziff. 4 unbestimmt sein soll, sind weder dargetan noch ersichtlich.

E.274
Hinreichender wirtschaftlicher Bezug

E.2741

Parteivorbringen Die Klagerinnen machen geltend, dass die twitter- und linkedl n-Présenzen
eben- falls Teil des globalen Kommunikationskonzepts der Beklagten seien (act. 43 N. 713
ff., N. 740 ff.). Auf den twitter-Kanden wirden ebenfalls Themen wie die

M ttersterblichkeit, die Tiergesundheit, das West-Nil-Virus etc. angesprochen, die von
globalem Interesse seien (act. 1 N. 365; act. 43 N. 715 ff., N. 748 ff.). Die twit- ter- und
linkedl n-Présenzen seien sodann mit den Websiten der Beklagten ver- knlpft, die ihrerseits
in der Schweiz bestimmungsgemass abrufbar seien (act. 1 N. 366 act. 43 N. 730, N. 752).
Gemass der aktuellsten Policy von "twitter” konn- ten Inhalte auf V orlage eines Urteils fir
ausgewahlte Lander neu mittels Geoblo- cking gesperrt werden, wenn die Inhalte gegen
nationale V orschriften verstiessen (act. 146 N. 24 f.; act. 147/466).

- 78 - Die Beklagten machen geltend, dass die twitter- und linkedln-Présenzen in der
Schweiz nicht bestimmungsgemass abrufbar seien (act. 53 N. 347). Die Beklag- ten 3, 4
und 5 wirden zudem seit August 2017 mit "https://twit- ter.com/C. Switzerland"
einen eigenen Twitter-Kanal betreiben. Uberdies existierten auch eine Vielzahl von

C. -twitter-Kandlen und zwei C. - linkedIn-Prasenzen, die sich auch an das
Schweizer Publikum richteten (act. 53 N. 212, N. 347).

E.2.7.4.2
Rechtliches Die rechtlichen V oraussetzungen wurden vorne unter Ziff. 2.6.3.2 dargel egt.

E.2743
Wirdigung Die Internetprésenz "https.//twitter.com/A. " behandelt u.a. das Thema

"Miit- tersterblichkeit in ... [asiatischer Staat]", das von breitem Interesseist (act. 1 N. 716;
act. 5/135 S. 7; act. 43 N. 716). Der kleingedruckte Disclaimer "Intended for US-Residents
only" ist nichtssagend und halt Schweizer Besucher nicht davon ab, diese Inhalte zur
Kenntnis zu nehmen (act. 1 N. 371; act. 5/135 S. 2; act. 18 N. 300). Auch die unter diesem
Kanal veroffentlichten Quartal sresultate der Be- klagten 1 sind fir Investoren aus der
Schweiz durchaus von Interesse (act. 18 N. 300; act. 43 N. 717). Dass auf diesem
twitter-Kanal zusétzlich Beitrage zu Themen publiziert werden, die sich spezifisch auf die
USA und Kanada beziehen, falt hier nicht ins Gewicht (act. 18 N. 300). Zudem verlinkt die
Beklagte 2 von "https.//twitter.com/A. " direkt auf ihre Hauptseite

"Www.A. .com” (act. 1 N. 372; act. 5/135 S. 3und S. 12). Die Internetprésenz
"https://twitter.com/A. L. " thematisiert sodann das globale Engage- ment gegen
Muttersterblichkeit (act. 1 N. 374 f.; act. 43 N. 719 f.; act. 44/292 S. 11 f.). Da auf
"Www.A. L. .com" neu Geoblocking-Massnahmen im- plementiert wurden,
funktioniert zwar der Link von "https://twitter.com/A. L. " auf

"Www.A. L. .com" fur Schwei- zer Nutzer nicht mehr (act. 151/244 Ziff. lader
Unterlassungserklarung). Dieser Umstand andert indessen nichts am allgemein



interessierenden Thema "M Utter- sterblichkeit". Hinter diesen durchaus lobenswerten
Bemiihungen der Beklagten

- 79 - im Bereich "Mttersterblichkeit” steht gerichtsnotorisch auch eine Werbeabsicht;
diese Botschaft soll gerade einem breiten, mitunter globalen Publikum kommuni- ziert
werden. Auf "https://twitter.com/A. W. " werden weiter (Ianderun- abhangig)
Stellensuchende angesprochen und es wird auf die bestimmungsge- méss in der Schweiz
abrufbare Internetseite "www.A. .com/N. " verlinkt (act. 1 N. 376; act. 5/137;
act. 43 N. 721 ff.; act. 44/292). Die Prasenz "https://twitter.com/A. E'. " wird
dagegen unbestrittener- massen uber die Tochtergesellschaft AH. betrieben (act. 18
N. 430; act. 43 N. 728, N. 948). Die Kl&gerinnen machen geltend, dass diese
Internetprasenz mit "www.A. -E. .com" verbunden sai, fur welche die Beklagten
1 und 2 verantwortlich seien. Da von einem weiten Begriff des Storers auszugehen sei, sei
hinsichtlich der Passivlegitimation irrelevant, dass der streitgegenstandliche Kanal formell
von AH. betrieben werde (act. 43 N. 948). Die Klagerinnen behaupten zwar, dass
dieser twitter-Kana zum Gesamtinternetauftritt der Beklag- ten gehore, liefern gleichzeitig
aber keine plausible Erklarung dafir, dass dieser nicht von den Beklagten selber, sondern
von einer Drittgesellschaft betrieben wird (act. 43 N. 948). Damit ist nicht rechtsgentigend
dargetan, inwiefern die Beklagten 1 und 2 auf die Internetprasenz

"https://twitter.com/A. E'. " Einfluss nehmen bzw. diesbeziiglich die
Verantwortung tragen (vgl. dazu auch das Urteil 4A_335/2019 des Bundesgerichts vom 29.
April 2020, E. 7.3., nicht publ. in: BGE 146 111 225). Dementsprechend fehlt es hier an der
Passivlegitimation, weshalb die bestimmungsgemasse Abrufbarkeit nicht weiter zu prifen
ist. Mit den Présenzen "https://twitter.com/A. S. " und

"https://twitter.com/A. O. " stellen die Beklagten ferner medizinische
Handbuicher vor, die sich an medizinische Fachpersonen

("https://twitter.com/A. S. ") und Laien ("https://twitter.com/A. O. )
richten (act. 1 N. 385 ff.; act. 5/140m 141). Auch mit diesen Handbu- chern ist
gerichtsnotorisch eine Werbefunktion verbunden; sie sollen gerade einen moglichst
grossen, nicht landerspezifischen Personenkreis erreichen. Die Beklag- ten vertreten gar
selber den Standpunkt, dass es sich hierbei um eine sehr be- kannte, seit tber 100 Jahren
herausgegebene Bicherreihe handle (act. 18

- 80 - N. 315). Sodann wird von diesen beiden twitter-Kanédlen auf die Hauptseite
"Www.A. .com" verlinkt (act. 43 N. 386, N. 388; act. 5/140 S. 2; act. 5/140 S. 2).
Gleiches gilt fur die beiden Kandle "https://twitter.com/A. P. " und
"https://twitter.com/A. Q. ", die medizinische Handbucher fir die Tier- medizin
prasentieren und ebenfalls mit "www.A. .com” verlinkt sind (act. 1 N. 389 ff.; act. 43
N. 732 ff.; act. 5/142m 143). Auf der Prasenz "www.linkedin.com/company/A. " stellt

sich die Beklagte 2 als Produzentin von Arzneimitteln etc. vor und es werden
Quartalszahlen der Beklagten 1 publi- ziert (act. 1 N. 407; act. 5/147 act. 18 N. 333; act. 43

N. 750). Uberdies verlinkt diese linkedin-Présenz auf die Hauptseite "www.A. .com"
(act. 1 N. 407; act. 5/147 S. 10m 11). Auf der Prasenz
"www.linkedin.com/company/A. - E. " befinden sich alsdann Posts zu diversen,

universell interessierenden Themen im Bereich "Tiergesundheit”, wie etwa zum
"Welt-Veterindr-Tag" oder zu Tollwut-Programmen in .. [asiatischer Staat] (act. 43 N. 751;
act. 5/149). Sodann betreiben die Beklagten die Internetprésenzen

"https://twitter.com/A. N. 1", "https://twitter.com/A. R. "




"https://twitter.com/A. J. ", "https:/twitter.com/A. J. " und
"https://linkedln.com/company/A. -Corporate-responsibility” nicht mehr wei- ter (act.
151/244, Ziff. 8 der Unterlassungserklarung). Das Netz der twitter- und linkedIn-Présenzen
der Beklagten hat sich dadurch etwas verschlankt. Esist in- dessen notorisch, dass ein
Internetauftritt stetigen Anderungen unterworfen ist und im Zuge der Uberarbeitung bzw.
der Aktualisierung veraltete oder nicht mehr benétigte Présenzen gel dscht werden. Dies
andert hier konkret nichts daran, dass die twitter- und linkedl n-Présenzen der Beklagten
ebenfalls Teil der beklagtischen globalen Kommunikationsplattform sind. Der Umstand,
dass zu den "A. "- Présenzen zusétzlich C. -twitter- und

C. -linkedIn-Présenzen abrufbar sind, andert daran nichts. In der Noveneingabe vom
8. Oktober 2021 machen die Klagerinnen neu geltend, dass "twitter" gemass aktueller
Policy nun Geoblocking anwende und Inhalte auf Antrag fir ausgewahlte Lénder sperre,
wenn die Inhalte gegen nationale Vor- schriften, u.a. das Marken- und Urheberrecht,
verstossen wurden. Die in Rechts-

- 81 - begehren Ziff. 4 beantragten V erbote seien daher umso mehr verhatnismassig (act.
146 N. 24 1.). Die Beklagten bestreiten, dass auf "twitter" Geoblocking- Massnahmen
maoglich seien (act. 154 N. 44, act. 155/247). Die Kl&gerinnen &us- sern sich nicht dazu,
inwiefern diesen neuen Tatsachenbehauptungen Novenqua- litdt zukommen soll. Sie
machen lediglich geltend, im Rahmen der Vorbereitung der Vergleichsgespréche auf diese
Neuerungen gestossen zu sein (act. 146 N. 24). Mangels entsprechender Behauptungen sind
diese neuen Tatsachenvor- bringen daher nicht rechtsgentigend in den Prozess eingebracht.
Dagegen gehen die Parteien darin einig, dass die Plattform "linkedIn”

L dnderbeschrankungen zur- zeit nur fir das Versenden von Werbung vorsieht (act. 154 N.
44; act. 160 N. 79). Zusammenfassend sind auf "twitter" und "linkedIn" (gemass dem
prozessual rele- vanten Sachverhalt) keine Landerbeschrankungen moglich. Die beiden
Kandle sind Teil des globalen Werbeauftritts der Beklagten und entsprechend darauf an-
gelegt, eine moglichst grosse Breitenwirkung zu erzielen. Daran andert auch der Umstand,
dass der Zugang fur Schweizer Nutzer auf diese derzeit nicht mittels

Geobl ocking-Massnahmen beschrankt werden kann, nichts. Dies wirkt sich ledig- lich
dahingehend aus, dass die Rechte der Klagerinnen derzeit nur mit einem génzlichen
Unterlassen der Verletzungshandlungen seitens der Beklagten ge- wahrt werden kénnen.
Zusammenfassend sind sdmtliche streitgegenstandlichen twitter- und linkedin-Présenzen in
der Schweiz bestimmungsgemass abrufbar.

E.28
Anspruchsgrundlagen

E.281

Parteivorbringen Die Klagerinnen machen geltend, dass die Beklagten die vom
Rechtsbegehren Ziff. 4 umfassten Social-Media-Prasenzen ("twitter” und "linkedIn™)
gewerbsmas- sig und kennzeichenmassig gebrauchten (act. 1 N. 721). Die Beklagten
wirden diese Social-Media-Prasenzen u.a. nutzen, um intensiv Nachrichten an "Follower"
zu schicken (act. 1 N. 717). Entsprechend verletzten die streitgegenstandlichen
Domain-Namen das Markenrecht, Firmenrecht, Namensrecht und L auterkeits- recht (act. 1
N. 720 ff.).

- 82 - Die Beklagten bestreiten wiederum, dass die Klagerinnen in Bezug auf die klége-
rischen Marken im Bereich der Veterinarmedizin Uber eine Anspruchsgrundlage verflgten,



um ein Verbot des Versendens von Nachrichten tiber

"https.//twitter.com/A. P. ", "https://twitter.com/A. Q. " und
"www.linkedin.com/company/A. -E. " zu erwirken (Rechtsbegehren Ziff. 4)
(act. 18 N. 406). Im Ubrigen kann auf die vorstehend zusammengefassten Vorbringen der
Beklagten verwiesen werden (siehe dazu die Erwagungen vorne unter Ziff. 2.4.4.1).

E.282
Rechtliches Die rechtlichen Ausfihrungen wurden vorne unter Ziff. 2.3 dargelegt.

E.283
Wirdigung

E. 2831

Markenrecht Zeichenidentitdt/Zei chendhnlichkeit: Die Klagerinnen beanstanden, dass die
Be- klagten Uber diein Rechtsbegehren Ziff. 4 genannten sozialen Netzwerke "twitter" und
"linkedIn" unter diversen Nutzernamen bzw. Adressen Nachrichten versen- den wirden.
Wie bereits ausgefiihrt (siehe dazu unter Ziff. 2.6.5.3.1), sind diese Nutzernamen
hinsichtlich Funktion und wirtschaftlichem Nutzen mit Domains ver- gleichbar. Die
Bestandteile "twitter.com/-" bzw. "linkedin.com/company/-" sind mit Top Level Domains
(".com" oder ".ch") vergleichbar. Fir den Zeichenvergleich sind die den Bestandteilen
"twitter.com/-" bzw. "linkedin.com/-" nachstehenden Zeichenelemente massgeblich. Diein
Rechtsbegehren 4 aufgefihrten Nutzerna- men "twitter.com/A.

"twitter.com/A. L. " "twitter.com/ A. S.

"twitter.com/A. O. ", "twitter.com/A. P.

"twitter.com/A. Q. ", "twitter.com/A. W. " "linke-

din.com/A. " und "linkedin.com/company/A. -E. " verfligen alle Uber den
Bestandteil "A. ". Demzufolge sind sie &hnlich mit der IR-Marke Nr. 1 "A. !
(Wortmarke), den IR-Marken Nr. 3und Nr. 2"A. , fig." (Wort-/Bildmarken) sowie
der IR-Marke Nr. 7 "A. fig." (Wort-/Bildmarke) (act. 1 N. 723). Die Zusétze
-83-P. ", "-Q. "W " und "-E. " sind beschreibend und damit

wenig unterscheidungskréaftig. Sie sind nicht geeignet, um gentigend Abstand zu den
kl&gerischen Marken zu schaffen (act. 1 N. 723 f.). Damit liegt Zeichenghn- lichkeit vor.
Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen / Verwechslungsgefahr: Die K1& gerinnen
machen geltend, dass samtliche auf den streitgegenstandlichen Social- Media-Préasenzen
beschriebenen Waren und Dienstleistungen identisch oder zu- mindest hochgradig
gleichartig mit den von den kl&gerischen Kernmarken bean- spruchten Waren und
Dienstleistungen seien (act. 1 N. 722). Die twitter- und lin- kedIn-Présenzen dienen
ebenfalls nicht unmittelbar dem Absatz von Waren und Dienstleistungen. Mittels "twitter"
konnen Unternehmen kurze Textnachrichten verbreiten. Die angesprochenen Personen
haben dann die M6glichkeit, sich als " Abonnenten” dieser Textnachrichten zu registrieren
(vgl. act. 1 N. 361; act. 5/133). Die linkedI n-Pr&senzen werden von Unternehmen
vornehmlich ge- nutzt, um sich selber vorzustellen und potentielle Arbeitnehmer
abzuwerben (vgl. act. 1 N. 396; act. 5/145). Es versteht sich von selbst, dass diese
Plattformen kommerziell, also gewerbsméssig, genutzt werden (vgl. act. 1 N. 721). Mit
diesen Présenzen werden ebenfalls pharmazeutische Produkte (verschreibungspflichtige
Medikamente, veteringrmedizinische Produkte etc.) sowie Informationen im Ge-
sundheitsbereich (Informationen zu Gesundheit, Medizin, Fitness und Ernghrung,



Zurverfugungstellen von medizinischen und pharmazeutischen KnowHow und Da- ten etc.)
beschrieben und beworben (act. 1 N. 361 ff., N. 722). Die Gleichartigkeit der Waren und
Dienstleistungen ist damit gegeben. Indessen verfigen die Klagerinnen aus Markenrecht
hinsichtlich der Prasenzen "twitter.com/A. P. " "twitter.com/A. Q. "
und "link- edin.com/company/A. -E. " gegenuber den Beklagten Gber keinen
An- spruch auf Unterlassung in Bezug auf die Veterinarmedizin. Dazu kann auf die
vorstehenden Erwégungen unter Ziff. 2.4.4.3.1.2 verwiesen werden. Schliesslich ist auch
die Verwechslungsgefahr gegeben (siehe dazu unter Ziff. 2.4.4.3.1.4).

-84-

E.2.83.2

Firmenrecht, Namensrecht, Lauterkeitsrecht Firmenrecht: Vorstehend wurde festgehalten,
dass die Kl&gerin 2 nicht Uber priori- tére Rechte verfugt (siehe zum Ganzen vorne unter
Ziff. 2.4.4.3.2). Damit steht ihr kein Anspruch aus Firmenrecht zu. Namensrecht: Die

Klagerinnen haben am Namen "A. " Namensrechte. Die Social-Media-Prasenzen
"https://twitter.com/A. ", "https://twitter.com/A. -L. "
"https.//twitter.com/S. ", "https://twitter.com/A. -O. "
"https://twitter.com/A. P. ": "https://twitter.com/A. -Q.
"https://twitter.com/A. W. ", "https://linkedin. com/company/A. " und
"https://linkedin.com/company/A. -E. " beeintréchtigen die Klagerinnen m

gleich wie die Hauptseite "www.A. .com” m inihren rechtlich geschitzten Interessen.
Die Verwechdungsgefahr ist ebenfalls gegeben. Dazu kann auf die vorstehenden
Ausfuhrungen verwiesen werden (siehe zum Ganzen vorne unter Ziff. 2.4.4.3.2).
Lauterkeitsrecht: Die Klagerinnen verfligen Uber die Gebrauchsprioritét am Zei- chen

"A. " (siehe dazu unter Ziff. 2.4.4.3.2). Im Unterschied zum Marken- und Firmenrecht
erweist sich fur die Beurteillung der lauterkeitsrechtlichen An- spriiche wiederum der
Internetauftritt der jeweiligen twitter- und linkedln- Présenzen als rechtserheblich. Die
Beklagten machen neu geltend, auf ihren twit- ter- und linkedln-Prasenzen kinftig die
folgenden Hinweise aufzuschalten: "Inten- ded for USresidents only."” bzw. "This siteis
intended for residents of the United States only.” (act. 154 N. 50, N. 52). Zunéchst handelt
essich bei den von den Beklagten auf diesen Internetprasenzen neu angebrachten
Disclaimern um unzuléssige Potesta- tiv-Noven, die in diesem Verfahrensstadium nicht
mehr eingebracht werden kon- nen. Selbst wenn diese neuen Disclaimer bei der Beurteilung
zu beachten waren, wurden sie vom durchschnittlichen Internetnutzer kaum zur Kenntnis
genommen und wirden diesen v.a. nicht vom Zugriff auf die Internetprésenz abhalten (vgl.
das Urtell 4A _335/2019 des Bundesgerichts vom 29. April 2020, E. 5.1, nicht publ. in:
BGE 146 111 225). Zur Beurteilung der lauterkeitsrechtlichen Relevanz ist der Inhalt der
twitter- und linkedIn-Présenzen, wie er sich zum Zeitpunkt des Ak-

- 85 - tenschlusses prasentiert hatte, rechtserheblich. Auf der Seite

"https://twitter.com/A. S. " befand sich links der folgende Hinwels. "This siteis
intended only for residents of the U.S. & itsterritories." (act. 5/140 S. 2; vgl. act. 1 N. 385
f.). Vergleichbare Hinweise finden sich an gleicher Stelle auf

"https://twitter.com/A. ", "https://twitter.com/A. -O. ", "https://twit-

ter/A. P. " und "https://twitter.com/A. -Q. s' (act. 5/135 S. 2; act.
5/141 S.1; act. 5/142 S. 2; act. 5/143 S. 2). Diese Hinweise, wonach sich die betreffenden
Inhalte lediglich an Einwohner in den USA richteten, erweisen sich m mit Blick auf die

vorstehenden Ausfihrungen m ebenfalls als nicht ausreichend, um eine




Verwechslungsgefahr in lauterkeitsrechtlicher Hinsicht aus dem Weg zu raumen. Damit
liegt die Verwechslungsgefahr vor.

E.2.84

Verwirkung als Durchsetzungshindernis Hinsichtlich der streitgegenstéandlichen twitter-
und linkedl n-Présenzen machen die Beklagten keine Verwirkung der Abwehrrechte
geltend, weshalb sich eine Pri- fung ertibrigt.

E.285

Aktiv- und Passivlegitimation Die Kl&gerinnen machen geltend, dass die Beklagten 1 und 2
passivlegitimiert seien (act. 1 N. 730). Die Beklagten machen geltend, dass ihnen
hinsichtlich der Prasenz "https://twitter.com/A. E'. " die Passivlegitimation
abgehe, zu- mal dieser Kanal Uber die Tochtergesellschaft AH. betrieben wirde (act.
18 N. 430; act. 53 N. 783). In Bezug auf die geltend gemachten Anspriiche betreffend die
twitter- und linke- din-Présenzen ist die Kl&gerin 1 aus Markenrecht, Namensrecht und
Lauterkeits- recht und die Klagerin 2 aus Namensrecht und Lauterkeitsrecht
aktivlegitimiert. Wie vorstehend unter Ziff. 2.7.4.3 gezeigt, sind die Beklagten hinsichtlich
der Pré& senz "https://twitter.com/A. E'. " nicht passivlegitimiert. In Bezug auf
die Ubrigen twitter- und linkedIn-Prasenzen ist alsdann die Beklagte 2 die operativ tétige
Gesellschaft und damit deren Betreiberin, weshalb sie ohne Weiteres pas- sivlegitimiert ist.
Die Klagerinnen machen sodann geltend, dass die Beklagten 1

- 86 - und 2 die Verantwortung fir die Hauptseite "www.A. .com" tragen wrden.
Deshalb sei davon auszugehen, dass die Beklagte 1 fur die Gestaltung und den Inhalt der
streitgegenstandlichen Internetprésenzen ebenfalls mitverantwortlich sei (act. 1 N. 730 f.;
vgl. act. 1 N. 370, N. 374, N. 376, N. 379, N. 384, N. 388, N. 389, N. 391, N. 393, N. 4009,
N. 412). Diese Tatsachenbehauptungen werden von den Beklagten nicht bestritten.
Demzufolge ist die Beklagte 1 aufgrund ihrer Mitverantwortung hinsichtlich der Gbrigen
twitter- und linkedIn-Prasenzen eben- falls passivlegitimiert.

E.2.8.6

Zwischenfazit Die Klage ist mit Bezug auf die Rechtsbegehren m Ziff. 4 lit. ¢
("https://twitter.com/A. N. 1"), m Ziff. 4lit. e
("https://twitter.com/A. R. "), m Ziff. 41it.

("https://twitter.com/A. J. "), m Ziff. 4lit. k
("https://twitter.com/A. J. ") und m Ziff. 4lit. o
("https://linkedin.com/company/A. -Corporate-Responsibility") as durch

Klageanerkennung erledigt abzuschreiben. Den Beklagten 1 und 2 ist sodann zu verbieten,
uber die in Rechtsbegehren Ziff. 4 aufgefuhrten Internetprasenzen Ziff. 4 lit. a

("twitter.com/A. "), Ziff. 4 lit. b ("twitter.com/A. L. "), Ziff. 4lit. f
("twitter.com/A. S. "), Ziff. 41it. g ("twitter.com/A. O. "), Ziff. 41lit.
h ("twitter.com/A. P. "), Ziff. 4 lit. i ("twitter.com/A. Q. "), Ziff. 4 lit.
| ("twitter.com/A. W. "), Ziff. 4 lit. m ("linkedin.com/A. ") und

- 87 - Ziff. 4lit. n ("linkedin.com/company/A. -E. ") Nachrichten an Personen in

der Schweiz zu senden. Diese Internetprasenzen gel- ten indessen dann nicht als an
Personen in der Schweiz zuganglich gemacht, wenn die Beklagten 1 und 2 sdmtliche
kunftig allenfalls auf diesen twitter- und lin- kedin-Prasenzen zur Verfligung stehenden
L &nderbeschrankungs- oder Geoblo- cking-Technologien verwenden, um zu verhindern,



dass eine Nachricht an Perso- nen in der Schweiz gesendet oder gerichtet wird. Eine Frist
von 30 Tagen nach Rechtskraft dieses Urteils erscheint zur Umsetzung dieser Anordnungen
als an- gemessen. Hinsichtlich des Rechtsbegehrens Ziff. 4 lit. d

("twitter.com/A. E'. ") ist die Klage im Ubrigen abzuweisen.
E.29

L ogos und Webseiten: Online-Bereich (Rechtsbegehren Ziff. 5)
E.29.1

Ausgangslage Konkretisierung des Rechtsbegehrens: Die Kl&gerinnen schrankten das
Rechts- begehren Ziff. 5 mit der zweiten Rechtsschrift auf den Online-Bereich ein. Die Off-
line-Handlungen sind entsprechend unter Rechtsbegehren Ziff. 6 zu behandeln (act. 106 E.
9.1). Mit Urtell des Handelsgerichts vom 27. Mai 2019 wurde das Rechtsbegehren Ziff. 5
sodann dahingehend konkretisiert, als dass darunter die streitbetroffenen Internetseiten und
Social-Media-Prasenzen zu verstehen seien, die bestimmungsgemass abrufbar sind. Ferner
wurde der Passus "zur Kenn- zeichnung ihrer Unternehmen” mit "zur Kennzeichnung der
Unternehmen der Be- klagten 1 und 2" konkretisiert (act. 106 E. Ziff. 9.2). Der

Ruckwei sungsentscheid beanstandet dies nicht (vgl. auch das Urteil 4A_335/2019 des
Bundesgerichts vom 29. April 2020, E. 5.2, nicht publ. in: BGE 146 |11 225). Entsprechend
erwei- sen sich diese Konkretisierungen fur diesen Entscheid als verbindlich. Fehlende
Erstbegehungsgefahr (Versenden von Werbung auf "twitter”- und "lin- kedIn"-Présenzen):
Mit Beschluss vom 27. Mai 2019 wurde auf das Rechtsbegeh- ren 5 ("twitter”- und
"linkedIn"-Kanal e gemass Rechtsbegehren Ziff. 4) nicht ein- getreten, sofern darin das
Verbot des Versendens von Werbung beantragt wor-

- 88 - denist (act. 106 E. Ziff. 8.3.1). Die Klagerinnen hielten im Beschwerdeverfahren an
diesem Antrag nicht mehr fest (vgl. auch das Urteil 4A_335/2019 des Bundes- gerichts vom
29. April 2020, E. C., nicht publ. in: BGE 146 |11 225), weshalb sich diesbeziiglich
Weiterungen ertibrigen. Hinreichender wirtschaftlicher Bezug: Hinsichtlich der vom
Rechtsbegehren Ziff. 5 umfassten Logos und Internetseiten hielt das Bundesgericht in
seinem Ruckwei - sungsentscheid vom 29. April 2020 sodann (ebenfalls) fest, dass die
Feststellung des Sachverhalts im Erstentscheid unvollstéandig geblieben sei (Urtell

4A 335/2019 des Bundesgerichts vom 29. April 2020, E. 5.2 in fine, nicht publ. in: BGE
146 111 225). Damit ist in einem ersten Schritt zu prifen, ob die fir das Rechtsbegehren
Ziff. 5 relevanten Internetprasenzen einen gentigenden Bezug zur Schweiz aufweisen.
Bevor indes zur Anspruchsprifung geschritten wird, ist mit Blick auf die
Unterlassungserklarung der Beklagten vom 23. Dezember 2021 (act. 151/244) zu prifen, ob
die Klagerinnen weiterhin Gber ein rechtsgeniigendes Rechtsschutzinteresse verfgen.

E.29.2
Rechtsschutzinteresse

E.29.21

Parteivorbringen Die Beklagten machen geltend, dass sie sich verpflichtet hétten (Ziff. 1a, 4
und 8 der Unterlassungserklarung vom 23. Dezember 2021), auf den folgenden Inter-
netpréasenzen Geobl ocking-Massnahmen zu implementieren bzw. deren Betrieb einzustellen
(act. 154 N. 57): i. www.A. H. .com; ii. www.A. E. .com; iii.
WWW.A. G. .com; iv. Www.A. l. .com; v.

Www.A. K. .com; vi. Www.A. L. .com; Vii-




WwWw.A. P. .com; viii. www.A. manuals.com; ix.

facebook.com/A. M. ; X. facebook.com/A. 0. ; Xi.

facebook.com/A. J. ; Xii. facebook.com/A. N. ; Xiii.
facebook.com/A. L. ; Xiv. facebook.com/A. Manual; xv.
facebook.com/A. P. : xvi. facebook.com/A. Q. :

- 89 - xvii. facebook.com/A. V. : Xviii. twitter.com/A. N. 1; xix.
twitter.com/A. R. ; XX. twitter.com/A. J. ; XXI.

twitter.com/A. J. ; XXIl.

linkedin.com/company/A. -Corporate-Responsibility. Entsprechend wirden sie (die
Beklagten) i.S.v. Ziff. 10 der Unterlassungserkl& rung nicht mehr von "www.C. .ch"
und "www.C. .E. .com” auf diese Internetprasenzen verlinken. Damit sei das

Rechtsbegehren Ziff. 5, soweit es sich auf die Internetprésenzen gemass Ziff. 2a, Ziff. 2c,
Ziff. 2d, Ziff. 2e, Ziff. 2g, Ziff. 2h, Ziff. 2i, Ziff. 2j, Ziff. 3a, Ziff. 3b, Ziff. 3c, Ziff. 3d, Ziff.
3e, Ziff. 3f, Ziff. 3g, Ziff. 3h, Ziff. 3i, Ziff. 4c, Ziff. 4e, Ziff. 4j, Ziff. 4k und Ziff. 40
beziehe, als gegenstandsl os geworden abzuschreiben (act. 154 N. 57). In Bezug auf die
nachtstehenden Internetprasenzen betreffend die Rechtsbegeh- ren Ziff. 1, Ziff. 2b, Ziff. 2f,
Ziff. 3j, Ziff. 3k, Ziff. 4a, Ziff. 4b, Ziff. 4d, Ziff. 4f, Ziff. 4q, Ziff. 4h, Ziff. 4i, Ziff. 41, Ziff.
4m und Ziff. 4n sei das Rechtsbegehren Ziff. 5 dage- gen abzuweisen, zumal diese
Internetprasenzen nicht bestimmungsgemass in der Schweiz abrufbar seien (act. 154 N. 58;

act. 166 N. 77): i. www.A. .com; ii. wWww.A. F. .com; ii.

WWW.A. J. .com; iv. youtube.com/user/A. ) V.

youtube.com/user/A. E. ; Vi. twitter.com/A. ; Vil

twitter.com/A. L. : Viii. twitter.com/A. E'. siX.

twitter.com/A. S. ; X. twitter.com/A. O. ;X

twitter.com/A. P. ; Xii. twitter.com/A. Q. ; Xiil.

twitter.com/A. W. ; Xiv. linkedin.com/company/A. ; XV.
linkedin.com/company/A. E. . Die Klagerinnen machen geltend, dass eine

vollsténdige und vorbehaltlose Kla- geanerkennung vorliege, soweit sich die Beklagten
verpflichtet hétten, die fir das Rechtsbegehren Ziff. 5 massgeblichen Internetprasenzen fir
Schweizer Nutzer zu blockieren bzw. deren Betrieb verbindlich einzustellen (act. 160 N.
91). Soweit es demgegentiber um den Kennzeichengebrauch auf Internetprésenzen gehe,
von denen die Beklagten der Ansicht seien, diese seien nicht (mehr) bestimmungs-

- 90 - geméss in der Schweiz abrufbar, liege keine Klageanerkennung vor. In dieser
Hinsicht verfligten sie (die Klagerinnen) weiterhin tber ein Rechtsschutzinteresse (act. 160
N. 92).

E.29.22
Rechtliches Die rechtlichen Ausfihrungen wurden vorne unter Ziff. 1.3 dargelegt.

E.29.23

Wirdigung Hinsichtlich der Internetprésenzen betreffend die Rechtsbegehren Ziff. 2a, Ziff.
2c, Ziff. 2d, ziff. 2e, Ziff. 2g, Ziff. 2h, Ziff. 2i, Ziff. 2j, Ziff. 3a, Ziff. 3b, Ziff. 3c, Ziff. 3d,
Ziff. 3e, Ziff. 3f, Ziff. 3g, Ziff. 3h, Ziff. 3i, Ziff. 4c, Ziff. 4e, Ziff. 4j, Ziff. 4k und Ziff. 4o ist
das Rechtsbegehren Ziff. 5 gemass Ubereinstimmenden Partelantrégen infolge
Klageanerkennung als erledigt abzuschreiben. Hinsichtlich der Internetprasenzen betreffend
die Ubrigen Rechtsbegehren Ziff. 1, Ziff. 2b, Ziff. 2f, Ziff. 3j, Ziff. 3k, Ziff. 4a, Ziff. 4b,
Ziff. 4d, Ziff. 4f, Ziff. 4q, Ziff. 4h, Ziff. 4i, Ziff. 41, Ziff. 4m und Ziff. 4n machen die



Beklagten geltend, dass diese aufgrund von verschiedenen neu implementierten
Disclaimern in der Schweiz nicht mehr bestimmungsgeméss abrufbar seien. Mit Verwels
auf die vorstehenden Ausfiihrungen (siehe dazu unter Ziff. 2.4.3.3) handelt es sich bei
diesen neuen Tatsachenbehauptungen um unzu- |assige Potestativ-Noven, die nicht mehr in
das Verfahren eingebracht werden konnen. Die Beklagten beabsi chtigen sodann nach dem
Gesagten, die streitge- genstandlichen Zeichen auf den entsprechenden Internetprésenzen
weiterhin zu gebrauchen, weshalb die Wiederholungsgefahr gegeben ist. Entsprechend
verfi- gen die Klagerinnen hinsichtlich der in Rechtsbegehren Ziff. 5 aufgelisteten Logos
und Internetseiten, die sich auf den in Rechtsbegehren Ziff. 1, Ziff. 2b, Ziff. 2f, Ziff. 3j,
Ziff. 3k, Ziff. 4a, Ziff. 4b, Ziff. 4d, Ziff. 4f, Ziff. 4q, Ziff. 4h, Ziff. 4i, Ziff. 4l, Ziff. 4m und
Ziff. 4n genannten Internet- und Social-M edia-Présenzen befinden, weiterhin Gber ein
Rechtsschutzinteresse.

E. 293

Bestimmtheit des Rechtsbegehrens Die Bestimmtheit des Rechtsbegehrens wurde in Ziff.
9.2 des Urteils des Han- delsgerichts vom 27. Mal 2019 bereits konkretisiert, weshalb sich
Weiterungen

- 91 - eriibrigen. Der Einsatz von Geoblocking-Technologien erweist sich im Ubrigen als
zweckmassig.

E.294

Hinreichender wirtschaftlicher Bezug Wie eingangs gezeigt, wurde das Rechtsbegehren
Ziff. 5 auf die konkret hier im Streit stehenden Internetseiten und Social-Media-Prasenzen
("facebook™, "youtu- be", "twitter" und "linkedIn") beschrankt. Die Klagerinnen
beanstanden hier den Gebrauch verschiedener Ze chenkombinationen mit dem Bestandteil
"A. " auf den genannten Internetprasenzen. Vorstehend wurde festgehalten, dass
samtliche streitgegenstandlichen Internetseiten und Social-M edia-Présenzen ("fa- cebook”,
"youtube", "twitter" und "linkedIn™) in der Schweiz bestimmungsgemass abrufbar sind.
Dazu kann auf die vorstehenden Ausfihrungen verwiesen werden (siehe dazu unter Ziff.
2.6.3).

E.295
Anspruchsgrundlagen

E. 2951

Parteivorbringen Die Kl&gerinnen machen geltend, dass die Beklagten die vom
Rechtsbegehren Ziff. 5 umfassten Zeichen gewerbsmassig und kennzeichenmassig
gebrauchten (act. 1 N. 732 ff.). Die Beklagten wirden diese Zeichen dusserst intensiv auf
ihren Internet- und Social-Media-Prasenzen verwenden (act. 1 N. 415 ff.; act. 43 N. 783 ff.).
Der gesamte Webauftritt der Beklagten umfasse mindestens 700'000 Einzelseiten. Auf fast
jeder dieser Seiten wirden die Zeichen rechtsverletzend gebraucht (act. 43 N. 767).
Entsprechend verletzten die streitgegenstandlichen Domain-Namen das Markenrecht,
Firmenrecht, Namensrecht und Lauterkeits- recht (act. 1 N. 720 ff.). Die Beklagten
bestreiten, dass hinsichtlich der Zeichen in Rechtsbegehren Ziff. 5 ein rechtsverletzender
Gebrauch stattfinde (act. 53 N. 620). Die Zeichen wirden nicht kennzeichenmassig,
sondern lediglich informativ gebraucht (act. 18 N. 350). Zudem sei ihnen (den Beklagten)
das Zeichens"A. " in der Kombination von "A. & Co., Inc. ... [Ortschaft], NJ,
USA [neu wohl: ... [Ortschaft], NJ, USA]" aufgrund der Abgrenzungsvereinbarung erlaubt



(act. 18 N. 360). Die angeblichen

- 92 - Verletzungshandlungen seien auch nicht substantiiert; ein pauschaler Verweis auf
ausserst umfangreiche Beilagen sei dazu jedenfalls nicht hinreichend (act. 18 N. 559 ff.).
Schliesslich wirden die Klagerinnen im Bereich "Veterindrmedizin” nicht tUber eine
Anspruchsgrundlage verfiigen, um ein Verbot des Gebrauches dieser Zeichen zu erwirken
(act. 18 N. 571).

E.295.2
Rechtliches Die rechtlichen Ausfihrungen wurden vorne unter Ziff. 2.3 dargelegt.

E.2953

Wirdigung 2.9.5.3.1. Markenrecht Die Kl&gerinnen beantragen in Rechtsbegehren Ziff. 5
ein Verbot, auf Internetpré senzen, die fir Schweizer Nutzer abrufbar sind, die folgenden
Zeichenkombinati- onen mit dem Bestandteil "A. " im geschéftlichen Verkehr zu
verwenden bzw. die Implementierung von entsprechenden Geobl ocking-Massnahmen (act.
43 Rechtsbegehren Ziff. 5): ... [Liste div. Logos] Die streitbetroffenen Zeichen werden auf
samtlichen Internet- und Social-Media- Présenzen regel massig abgedruckt. Dies ergibt sich
aus der beispielhaften Auf- zdhlung der Klagerinnen und aus den von ihr eingereichten
Beilagen (act. 1 N. 415 ff.; act. 5/1m 181; act. 43 N. 772, N. 783 ff.; act. 44/334). Anders,
als von den Beklagten geltend gemacht, erweisen sich die Vorbringen der Klagerin al's
geniigend substantiiert. Sie fuhrenin act. 1 N. 415 bis N. 525 und act. 43 N. 783 bisN. 792
ausfuhrlich zu jeder beanstandeten Zei chennutzung bei spiel haft jeweils Internet- und
Socia-Media-Prasenzen an. In Anbetracht des dusserst umfangrei- chen Internetauftritts der
Beklagten, der sich aus den zahlreichen eingereichten Beilagen ergibt, ist die
Substantiierung jeder einzelnen (behaupteten) Verlet- zungshandlung nicht zumutbar.
Vielmehr ist fir das Gericht und die Beklagten aufgrund der klagerischen Ausfihrungen
erkennbar, welchen Zeichengebrauch die Klagerinnen beanstanden. Mit Blick auf die
Erwagung Ziff. 6.4.2.1 des Rick-

- 93 - weisungsentscheids werden die Zeichen auch kennzeichenméssig und nicht bloss m
wie die Beklagten geltend machen (act. 18 N. 350) m informativ gebraucht (vgl. auch das
Urteil 4A_335/2019 des Bundesgerichts vom 29. April 2020, E. 5.2, nicht publ. in: BGE
146 111 225). In Bezug auf die Internetprasenz "www.A. H. .com” ist die
Verwendung des Zeichens "A. " in Al- leinstellung indessen nicht dargetan (act. 106
E. Ziff. 9.6.3.2). Dadiese Internet- seite jedoch nicht mehr in Betrieb ist, ist dieser Umstand
nicht rechtserheblich. Zeichenidentitét/Zeichenghnlichkeit: Im Urteil des Handel sgerichts
vom 27. Mai 2019 wurde festgehalten, dass das Zeichen "A. "in Alleinstellung
offensicht- lich mit der klagerischen Marke bzw. Firmaidentisch ist (act. 106 Ziff. 9.6.2).
Hin- sichtlich des beklagtischen Zeichens A. in Alleinstellung (Rechtsbegehren Ziff.
51it. @) und den klagerischen Marken bzw. Firmen wurde Zei chenidentitdt an- genommen.
Den in Rechtsbegehren Ziff. 5 lit. dm g und lit. z abgebildeten Logos wurde im Verhaltnis
zu den kl&gerischen Zeichen Zeichenahnlichkeit bescheinigt. Ebenso wurde den Zeichen

"A. & Co., Inc." (in Alleinstellung), "A. & Co." (in Alleinstellung),
"A. .com", "A. -E. .com", "A. H. .com",

"A. l. .com", "A. J. .com", "A. K. .com”,

"A. L. .com","A.___ manual.com”,und"A. _ manuals.com”

(Rechtsbegehren Ziff. 5 I|t bmcund lit. rmy) Zeichenahn lichkeit attestiert. Diese
Erwagungen wurden im Rickwei sungsentscheid nicht kassiert und erweisen sich auch fr



diesen Entscheid als verbindlich. Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen /
Verwechslungsgefahr: Die K1& gerinnen machen geltend, dass samtliche Waren und
Dienstleistungen, die in Zu- sammenhang mit den von Rechtsbegehren Ziff. 5 umfassten
Logos und Zeichen beworben wiirden, identisch oder zumindest hochgradig gleichartig mit
den von den klégerischen Kernmarken beanspruchten Waren und Dienstleistungen seien
(act. 1 N. 739). Mit den streitgegenstandlichen Logos und Zeichen werden im Wesentlichen
pharmazeutische Produkte (verschreibungspflichtige Medikamente, Desinfektionsmittel,
veterindrmedizinische Produkte etc.) sowie Informationen im Gesundheitsbereich
(Zusammenstellen von wissenschaftlichen und medizini- schen Expertenberichten,
Zurverfugungstellen von medizinischen und pharma-

- 94 - zeutischen Daten etc.) beschrieben und beworben (act. 1 N. 414 ff.; act. 5/151m 181
ff.; act. 43 N. 783 ff.; act. 44/334). Die Gleichartigkeit der Waren und Dienst- leistungen ist
damit gegeben. Indessen verfligen die Klagerinnen aus Markenrecht hinsichtlich der auf
den be- stimmungsgemass abrufbaren Internet- und Socia-Media-Présenzen in Bezug auf
die in Rechtsbegehren Ziff. 5 aufgefihrten Zeichen und L ogos gegeniiber den Beklagten
Uber keinen Anspruch auf Unterlassung betreffend den Bereich der Ve- terindrmedizin.
Dazu kann auf die vorstehenden Erwéagungen unter Ziff. 2.4.4.3.1.2 verwiesen werden. In
Bezug auf das Zeichen "A. " in Alleinstellung (Rechtsbegehren Ziff. 5 lit. 8 mussdie
Verwechslungsgefahr nicht gepruft werden, zumal Zeichenidentitét besteht. Was die
ubrigen Zeichen und L ogos geméss Rechtsbegehren Ziff. 5 lit. bm z betrifft, soist die
Verwechslungsgefahr schliesslich gegeben (siehe dazu unter Ziff. 2.4.4.3.1.4). 2.9.5.3.2.
Lauterkeitsrecht, Namensrecht, Firmenrecht Firmenrecht: Vorstehend wurde festgehalten,
dass die Kl&gerin 2 nicht Uber priori- tdre Rechte verfugt (siehe zum Ganzen vorne unter
Ziff. 2.4.4.3.2). Damit steht ihr kein Anspruch aus Firmenrecht zu. Namensrecht: Die
Kl&gerinnen haben am Namen "A. " Namensrechte. Die in Rechtsbegehren Ziff. 5
abgedruckten Zeichen und Logos, die sich auf den be- stimmungsgemass abrufbaren
Internet- und Social-M edia-Prasenzen befinden, verletzen ihre rechtlich geschitzten
Interessen. Die Verwechslungsgefahr ist ebenfalls gegeben. Dazu kann auf die
vorstehenden Ausfuhrungen verwiesen werden (siehe zum Ganzen vorne unter Ziff.
2.4.4.3.2). Lauterkeitsrecht: Vorstehend wurde in Bezug auf die streitgegenstandlichen, in
der Schweiz abrufbaren Internet- und Social-M edia-Prasenzen festgehalten, dass diese das
Lauterkeitsrecht verletzen. Gleiches muss demzufolge fur die darauf abgebildeten Logos
und Zeichen gemass Rechtsbegehren Ziff. 5 gelten. Demzu- folgeist auch das
Lauterkeitsrecht verletzt.

-05-

E.29.6
Abgrenzungsvereinbarungen as Rechtfertigungsgrund

E.296.1

Parteivorbringen Die Beklagten machen geltend, dass der Gebrauch des Zeichens "A.

& Co., Inc." mit dem geografischen Zusatz "... [Ortschaft], NJ, USA [neu wohl: ... [Ort-
schaft], N.J., USA]" ihnen ausdriicklich gestattet sei (act. 18 N. 360). Die Klagerinnen
entgegnen, dass Art. 5 der Abgrenzungsvereinbarung 1970 le- diglich eng definierte
Verwendungen der Firmenbezeichnung der Beklagten 1 er- laube. Logos und
Domainnamen wrden nicht darunter fallen. Das Rechtsbegeh- ren Ziff. 5 umfasse keine
Gebrauchsformen, die den Beklagten vertraglich zuge- standen seien (act. 43 N. 766).



E.29.6.2
Rechtliches Die rechtlichen Ausfihrungen wurden vorne unter Ziff. 2.2.2 dargelegt.

E.29.6.3

Wiurdigung Grundsétzlich schliesst Art. 7 der Abgrenzungsvereinbarung von 1970 ("In all
other countries A. & Co. has undertaken to cancel all existing registrations, withdraw
all applications and discontinue all use of the trademarks'A. LA Cross und
‘A. A. A. ") den Gebrauch des Zeichens"A. " durch die Beklag- ten
in der Schweiz ganzlich aus (act. 5/34). Einzig Art. 5 der Abgrenzungsverein- barung sieht
vor, dass die Beklagte 1 ihre Unternehmensbezeichnung "A. & Co. Inc." bzw.

"A. & Co. Limited" in Verbindung mit Worten benutzen darf, die sie geografisch mit
den Vereinigten Staaten bzw. Kanada identifiziert, und alle Worte gleichrangig erscheinen
("Inal other countries ... A. will not object to theuse by A. & Co. asall or part
of afirm-name or corporate name of 'A. & Co., Inc." used in asso- ciation with words
such as ... [Ortschaft], N.J., U.S.A." which identify it geographically with the Unit- ed
States or 'A. & Co. Limited' used in association with words such as ... [Stadt in
Kanada] Canada which identify it with Canada, all words being given equa prominence.")
(act. 5/34; act. 43 N. 83). Auch der Ruckweisungsentscheid vom 29. April 2020 hélt in die-
sem Zusammenhang fest, dass die Beklagten gestiitzt auf die Abgrenzungsver-
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barten Zusétzen zu verwenden (Urteil 4A_335/2019 des Bundesgerichts vom 29. April
2020, E. 6.5.2, nicht publ. in: BGE 146 |11 225). In Anbetracht dieser ver- traglichen
Regelungen fragt sich, ob die Zeichen "A. & Co., Inc." (Wortzei- chen,
Rechtsbegehren Ziff. 5 lit. b), "A. & Co." (Wortzeichen, Rechtsbegeh- ren Ziff. 5lit.
¢) und ... [Abbildung Worthildzeichen] (Wortbildzeichen, Rechtsbe- gehren Ziff. 5 lit. €)
unter die Ausnahmebestimmung von Art. 7 der Abgrenzungs- vereinbarung von 1970
fallen. Diesist hinsichtlich der Zeichen "A. & Co., Inc." und "A. & Co." nicht
der Fall, zumal bei ihnen die notwendigen geogra- fischen Bezeichnungen fehlen. Auch das
vorstehend abgedruckte Wortbildzei- chen erfillt diese Voraussetzungen nicht, dadie
geografische Bezeichnung im Vergleich zur Firmenbezei chnung deutlich kleiner ausfallt
und damit nicht m wie dem klaren Wortlaut von Art. 7 der Abgrenzungsvereinbarung zu
entnehmen ist m gleichrangig erscheint. Damit kann offen bleiben, ob die
Ausnahmeregelung von Art. 7 Gberhaupt Logos umfasst (vgl. act. 43 N. 766). Der Gebrauch
der vorste- henden Zeichen ist schliesslich auch nicht von der ergénzenden Vereinbarung
von 1975 gedeckt. Diese erlaubt den Gebrauch des Zeichens "A. " lediglichin eng
definierten Formen. Diese Regelung umfasst namentlich die Verwendung des Zeichens auf
Briefpapier, Visitenkarten und in der Zeitschriftenwerbung (act. 5/35; act. 43 N. 90; act. 53
N. 81 ff.); ihr Anwendungsbereich greift hier nicht. Zusammenfassend ist der Gebrauch der
Zeichen gemass Rechtsbegehren Ziff. 5 lit. b, c und e nicht durch die
Abgrenzungsvereinbarungen von 1970 bzw. durch die ergénzende Vereinbarung von 1975
gedeckt. Damit liegt kein Rechtferti- gungsgrund fir die Gebrauchshandlungen vor,
weshalb sich diese als rechtswid- rig erweisen.

E. 297
Verwirkung als Durchsetzungshindernis

E.29.7.1



Parteivorbringen Die Beklagten machen geltend, dass die verschiedenen Logos und Zeichen
ge- mass Rechtsbegehren Ziff. 5 (soweit sich dieses auf Logos und Zeichen auf den

Internetseiten "www.A. .com”, "www.A. K. .com" und
"Www.A. -manuals.com” bezieht) seit 1992 (L ogos und Zeichen auf

- 97 - "www.A. .com") bzw. seit den Jahren 2000 bis 2003 (Logos und Zeichen auf
"www.A. G. .com”, "www.A. K. .com” und "www.A. -
manuals.com”) in der Schweiz abrufbar seien (act. 53 N. 486, N. 561), ohne dass diesdie
Kl&gerinnen beanstandet hétten. Sie m die Beklagten m hétten durch das lange Zuwarten
der Kl&gerinnen einen wertvollen Besitzstand an diesen Zeichen und Logos erworben (act.
53 N. 588 ff.). Die Klagerinnen machen geltend, dass die Beklagten den Gebrauch der
nachste- henden Logos und Zeichen betreffend das Rechtsbegehren Ziff. 5 erst in den Jah-
ren nach der Fusion mit AF. im Jahr 2009 m und damit kurz vor Einreichung der
Klageim Vereinigten Konigreich im Jahr 2012 m aufgenommen hétten (act. 43 N. 410, N.
426, N. 435): ... [Abbildung div. Wortbildmarken] Die Beklagten hétten an diesen Logos
und Zeichen auch keinen wertvollen Be- sitzstand erworben (act. 43 N. 442 ff.).
Schliesslich seien die Beklagten hinsicht- lich dieses Zeichengebrauchs zu keinem
Zeitpunkt gutglaubig gewesen (act. 43 N. 450 ff.).

E.29.7.2

Rechtliches Die rechtlichen Ausfihrungen wurden vorne unter Ziff. 2.4.5.3 dargel egt.
E.29.7.3

Wirdigung Vorbemerkung: Die Beklagten machen geltend, dass die streitgegenstandlichen
Zeichen und Logos auf "www.A. .com" schon seit dem Jahr 1992 bzw. auf

"www.A. G. .com”, "www.A. K. .com” und "www.A. -

manuals.com” schon seit den Jahren 2000 bis 2003 in der Schweiz abrufbar sei- en. Die drei
letztgenannten Internetseiten sind gemass Ziff. 1 der Unterlassungs- erklarung vom 23.
Dezember 2021 nicht mehr bestimmungsgemass abrufbar, zumal sich die Beklagten
verpflichtet haben, entsprechende Geoblocking- Massnahmen zu implementieren (act.
151/244). Demzufolge ist die Verwirkungs- einrede nur noch hinsichtlich der Internetseite
"Www.A. .com" zu prufen.
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zungsvereinbarung von 1970 und aufgrund offentlicher Interesse nicht verwirken kénnten,
siehe sodann die Erwagungen vorne unter Ziff. 2.4.5.4. Kenntnis von der Zeichenverletzung
/ fahrlassige Unkenntnis / langes Zuwarten: Es obliegt den Beklagten, zu behaupten und zu
beweisen, seit wann sie (die Be- klagten) die in Rechtsbegehren Ziff. 5 lit. am z
abgedruckten Zeichen und Logos auf ihren Internet- und Social-M edia-Prasenzen
verwenden. Ebenso missen sie dartun, seit wann die Kl&gerinnen Kenntnis von diesen
Zeichenverletzungen hat- ten bzw. in welchem Zeitpunkt sie davon spétestens héatten
Kenntnis haben mis- sen. Die Beklagten machen indessen keine Ausfihrungen dazu, ab
welchem Zeitpunkt sie die streitgegenstandlichen Zeichen und Logos auf

"Www.A. .com" aufgeschaltet haben. Die Kl&gerinnen dussern sich dazu konkreter.
Sie legen eine Zusammenstellung betreffend die Zeitpunkte der Ge- brauchsaufnahme
einiger Logosins Recht (act. 43 N. 410; act. 44 N. 294). Dar- aus geht hervor, dass das
Logo "A. M. " seit 2009 gebraucht wird; be- ziglich der weiteren Logosist der
Gebrauch sogar noch spéter aufgenommen worden. Die Beklagten bestreiten diese
tabellarische Darstellung nicht. Sie ma- chen indes geltend, diverse andere




"A. -Logos' m wenn auch in unterschied- lichen Designs m bereits vor dem Jahr 2009
benutzt zu haben. Die geméass Rechtsbegehren Ziff. 5 streitgegenstandlichen L ogos hétten
damit keine neuen Verwirkungsfristen ausgel 0st. Entscheidend sei lediglich das
Zeichenelement "A. " (act. 53 N. 560). Eine solche undifferenzierte
Gesamtbetrachtung er- weist sich bel der hier vorliegenden Problemstellung al's nicht
sachgerecht. Es liegt seitens den Beklagten m wie bereits mehrfach gezeigt m ein sehr breit
gefé cherter Internetauftritt vor, der sich Uber verschiedene Medienplattformen er- streckt
und zahlreiche Arten der Kennzeichenverwendung erfasst. Die Verwir- kungsfristen sind an
die vom Rechtsbegehren Ziff. 5 umfassten konkreten Dar- stellungsformen des Zeichens

"A. " geknuipft. Die Beklagten machen ledig- lich geltend, im Zeitraum von 1999 bis
2008 m also vor dem Jahr 2009 m auf "www.A. .com”,

"Www.A. G. .com”, "www.A. K. .com” und

"Www.A. manuals.com" die zwei folgenden Zeichen, die nicht Gegen- stand des

Rechtsbegehrens Ziff. 5 sind,

- 99 - ... [Abbildung zweier Wortbildmarken] verwendet zu haben (act. 53 N. 561, act. 54
N. 191). Hinsichtlich der restlichen streitgegensténdlichen Logos und Zei- chen gemass
Rechtsbegehren Ziff. 5 fehlen konkrete Behauptungen der Beklag- ten zum Zeitpunkt der
Gebrauchsaufnahme, weshalb von dem von den Kl&gerin- nen behaupteten friihesten
Zeitpunkt fur die Gebrauchsaufnahme des Wort- /Bildzeichens "A. M. "
(Rechtsbegehren ziff. 5 lit. f) im Jahr 2009 aus- zugehen ist. Da die Kl&gerinnen
unbestrittenermassen bereitsim Jahr 2012 im Vereinigten Konigreich Klage eingereicht
hatten (vgl. act. 53 N. 529), ist hinsicht- lich dieser Logos und Zeichen kein langes
Zuwarten erstellt. Im Vertrauen auf Untétigkeit erworbener Besitzstand: Den Beklagten
gelingt es sodann nicht, in Bezug auf die vom Rechtsbegehren Ziff. 5 umfassten Logos und
Zeichen einen wertvollen Besitzstand darzutun. Sie mussten ndmlich behaupten und
nachweisen, dass sie gestltzt darauf im Vertrauen auf den (vermeintlichen) Rechtsfrieden
Dispositionen getroffen oder unterlassen hétten. Dazu wird in den Schriftsdtzen nichts
Konkretes ausgefuhrt. Was die allgemeinen, auch hier nicht einschlagigen Vorbringen
hinsichtlich der wertvollen Informationen fur Stellensu- chende und Investoren betrifft,
kann auf die vorstehenden Ausfihrungen verwie- sen werden (siehe dazu unter Ziff.
2.4.5.4). Gutglaubigkeit: Da es bereits an den ersten drei Voraussetzungen des Verwir-
kungstatbestandes fehlt, muss tber die Gutgléubigkeit nicht befunden werden.
Zusammenfassend greift die Verwirkungseinrede der Beklagten betreffend die L ogos und
Zeichen gemass Rechtsbegehren Ziff. 5 in Bezug auf "www.A. .com" nicht.

E. 298

Aktiv- und Passivlegitimation Die Kl&gerinnen machen geltend, dass die Beklagten 1 und 2
passivlegitimiert seien (act. 1 N. 749). Die Beklagten aussern sich nicht zur Aktiv- und
Passivlegi- timation hinsichtlich des Rechtsbegehrens Ziff. 5. Die Kl&gerin 1 ist aus
Markenrecht, Namensrecht und Lauterkeitsrecht und die Klagerin 2 aus Namensrecht und
Lauterkeitsrecht fur die geltend gemachten An-

- 100 - spriche aktivlegitimiert. Passiviegitimiert ist alsdann die Beklagte 2 als Registran-
tin der Domains gemass Rechtsbegehren Ziff. 1b und Ziff. 2, auf welchen die Zei- chen und
L ogos verwendet werden (vgl. auch act. 1 N. 679, N. 700). Die Beklagte 1 ist sodann
unbestrittenermassen Admin-Kontakt fir diese Domains. Schliesslich sind die Beklagten 1
und 2 unbestrittenermassen als Verantwortliche fir den In- halt auf den von Rechtsbegehren
Ziff. 3 und 4 umfassten Internet-Adressen m mit Ausnahme der Présenz



"https://twitter.com/A. E'. " (Rechtsbegehren Ziff. 4 lit. d), wo die
Passivlegitimation der Beklagten fehlt m ins Recht zu fassen.

E. 299

Zwischenfazit Hinsichtlich der Internetprasenzen betreffend die Rechtsbegehren Ziff. 2a,
Ziff. 2c, Ziff. 2d, Ziff. 2e, Ziff. 2q, Ziff. 2h, Ziff. 2i, Ziff. 2j, Ziff. 3a, Ziff. 3b, Ziff. 3c, Ziff.
3d, Ziff. 3e, Ziff. 3f, Ziff. 3g, Ziff. 3h, Ziff. 3i, Ziff. 4c, Ziff. 4e, Ziff. 4j, Ziff. 4k und Ziff.
40 ist das Rechtsbegehren Ziff. 5 infolge Klageanerkennung als erledigt abzuschrei- ben.
Den Beklagten 1 und 2 ist sodann zu verbieten, die vorstehend aufgefiihrten Kennzeichen
und Logos (siehe dazu unter Ziff. 2.9.5.3.1) auf den bestimmungs- geméss abrufbaren
Internet- und Socialm Media-Présenzen betreffend die Rechts- begehren Ziff. 1b, Ziff. 2b,
Ziff. 2f, zZiff. 3, Ziff. 3k, Ziff. 4a, Ziff. 4b, Ziff. 4d, Ziff. 4f, Ziff. 4q, Ziff. 4h, Ziff. 4i, Ziff.
41, Ziff. 4m und Ziff. 4n zur Kennzeichnung ihrer Un- ternehmen, im Zusammenhang mit
der Bewerbung, der Anpreisung oder dem Vertrieb von Waren und/oder Dienstleistungen
im Bereich der Human- und Vete- rinédrmedizin oder sonstwie im geschéftlichen Verkehr zu
verwenden. Diese Logos und Kennzeichen auf den genannten, bestimmungsgemass
abrufbaren Internet- und Social-Media-Présenzen gelten indessen dann nicht als an
Personen in der Schweiz zuganglich gemacht, wenn die Beklagten 1 und 2 sdmtliche zur
Verfu- gung stehenden Landerbeschrankungs- oder Geoblocking-Technologien verwen-
den, um den Zugriff von Schweizer Internetnutzern auf diese Internet- und Social-
Media-Prasenzen zu verhindern. Eine Frist von 30 Tagen nach Rechtskraft dieses Urteils
erscheint zur Umsetzung dieser Anordnungen als angemessen. In Bezug auf die Logos und
Kennzeichen auf der Présenz
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Rechtsbegehren Ziff. 5 abzuwei sen.

E.2.10
Offline-Bereich (Rechtsbegehren Ziff. 6)

E. 2101

Ausgangslage In Rechtsbegehren Ziff. 6 verlangen die Kl&gerinnen ein an die Beklagten
gerich- tetes Verbot, verschiedene Ze chenkombinationen mit dem Bestandteil "A. !
im geschéftlichen Verkehr, namentlich zur (i) Kennzeichnung der Unternehmen, zum
Beispiel im Empfangsbereich von Buroraumlichkeiten, (ii) im Verkehr mit Lie- feranten,
(iii) auf Visitenkarten der Beklagten 3 bis 5, (iv) an Kongressen und Messen, (v) im
Zusammenhang mit der Bewerbung, der Anpreisung oder dem Vertrieb von Waren und
Dienstleistungen im Bereich der Human- und Veterinar- medizin oder (iv) sonstwie zu
gebrauchen und/oder gebrauchen zu lassen. Rechtsbegehren Ziff. 6 umfasst demzufolge den
Offline-Gebrauch des Zeichens "A. ". Empfangshalle (Rechtsbegehren Ziff. 6 lit. [i]):
Das Bundesgericht entschied hin- sichtlich des Zeichengebrauchs in der Eingangs- und
Empfangshalle in den Biro- raumlichkeiten der Beklagten 3 in Luzern, dass gestutzt auf die
Begrundung des Urteils des Handel sgerichts vom 27. Mai 2019 ein marken- bzw.
firmenrechtlicher Anspruch geméss Art. 13 Abs. 2 MSchG bzw. Art. 956 Abs. 2 OR zu
Unrecht ver- neint wurde (Urteil 4A_335/2019 des Bundesgerichts vom 29. April 2020, E.
6.4.2.2 in fine, nicht publ. in: BGE 146 111 225). Damit ist Uber das Rechtsbe- gehren Ziff. 6
(i) erneut zu befinden. Verkehr mit Lieferanten / Umgang mit Vertragspartnern
(Rechtsbegehren Ziff. 6 lit. [ii]): Mit Urteil des Handel sgerichts vom 27. Mai 2019 wurde
das Rechtsbegeh- ren Ziff. 6 lit. (ii) mangels genligender Substantiierung abgewiesen (act.




106 E. 10.4.3). Das Urteil wurde diesbeztglich nicht angefochten. In diesem Punkt ist das
Urtell des Handel sgerichts vom 27. Mai 2019 in Rechtskraft erwachsen. Zeichengebrauch
auf Kongressen bzw. Messen: Tellnehmerliste von Al. (Rechtsbegehren Ziff. 6 lit.
[iv]): Ebenfalls mit Urteill vom 27. Mai 2019 wurde das
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"A. " auf der Teilnehmerliste von Al. abgewiesen (act. 106 Ziff. 10.4.2). Auch
in dieser Hinsicht ist das Urteil unangefochten in Rechtskraft erwachsen (act. 117 N. 6.2.4).
Zeichengebrauch an Messen oder Kongressen: Verbandssitzungen der AJ.

(AJ. ) (Rechtsbegehren Ziff. 6 lit. [iv]): Im Urteil des Handel sgerichts vom 27. Mai
2019 wurde hinsichtlich des Rechtsbegehrens Ziff. 6 lit. (iv) festgehalten, dass der Bewelis,
wonach sich AK. (Managing Director bei der Beklagten 3 von November 2009 bis
Oktober 2014) an Verbandssitzungen der AJ. wie- derholt als Vertreter von

"A. " vorgestellt habe, mangels rechtsgentigender Bewei sofferte misslungen sei (act.
106 Ziff. 10.4.1). Das Bundesgericht hob das Urteil in diesem Punkt auf (Urteil

4A 335/2019 des Bundesgerichts vom 29. April 2020, E. 6.2.3 in fine, nicht publ. in: BGE
146 111 225). Entsprechend ist dieser As- pekt des Rechtsbegehrens Ziff. 6 (iv) im
Folgenden neu zu priifen. Uber die Rechtsbegehren Ziff. 6 (v) (Zeichengebrauch zur
Anpreisung von Waren und/oder Dienstleistungen im Bereich der Human- oder
Veterindrmedizin) und Rechtsbegehren Ziff. 6 (vi) (sonstiger Gebrauch des Zeichensim
geschéftlichen Verkehr in der Schweiz) ist im Rahmen der Rlickweisung erneut zu
entscheiden. Der Riickweisungsentscheid vom 29. April 2020 wies das Rechtsbegehren
Ziff. 6 (iii) betreffend den Zeichengebrauch auf Visitenkarten zur neuen Beurteilung zu-
ruck (Urteil 4A_335/2019 des Bundesgerichts vom 29. April 2020, E. 6.5.1, nicht publ. in:
BGE 146 I11 225). Dadie Kl&gerinnen in dieser Hinsicht lediglich das Ab- drucken von
"@A. .com"-E-Mail-Adressen auf Visitenkarten monieren, sind die diesbeziiglichen
Sach- und Rechtsfragen nachstehend unter Ziff. 8 zu behan- deln.

E.2.10.2
Rechtsschutzinteresse

E. 21021

Parteivorbringen Die Beklagten machen geltend, sich in Ziff. 11 und Ziff. 12 der
Unterlassungser- klarung vom 23. Dezember 2021 verbindlich verpflichtet zu haben, das
Zeichen
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arbeitervisitenkarten der Beklagten 3 bis 5 (in Form der "@A. .com"-E-Mail-
Adressen) zu entfernen. Damit sei das Rechtsbegehren Ziff. 6 als gegenstandsl os geworden
abzuschreiben. Ferner kdnnten die Klagerinnen keinen weiteren Off- line-Gebrauch des
Zeichens nachwei sen, weshalb das Rechtsbegehren Ziff. 6 im Ubrigen abzuweisen sei (act.
154 N. 61 f.; act. 166 N. 78 f.). Die Klagerinnen machen geltend, in Rechtsbegehren Ziff. 6
beantragt zu haben, es sei den Beklagten 1 bis5 zu verbieten, die Zeichen "A. " (in
Alleinstel- lung), "A. & Co" (in Alleinstellung) und "A. Manual" einzeln oder
kom- biniert fir verschiedene Konstellationen des Offline-Gebrauchs zu verwenden (act.
160 N. 93). Ziff. 12 der Unterlassungserklérung vom 23. Dezember 2021 de- cke nur das
Zeichen "A. " in Alleinstellung ab und beschrénke sich lediglich auf das Beispiel des
Empfangsraums der Beklagten 3. Im Ubrigen Umfang beste- he das Rechtsschutzinteresse
an den Rechtsbegehren Ziff. 6 (i) und Ziff. 6 (iimvi) fort (act. 160 N. 94).



E.210.2.2
Rechtliches Die rechtlichen V oraussetzungen wurden vorne unter Ziff. 1.3 dargel egt.

E.210.2.3
Wirdigung Die Beklagten haben sich in Ziff. 12 der Unterlassungserkldrung vom 23.
Dezem- ber 2021 verpflichtet, das Zeichen "A. " (in Alleinstellung) im Empfangsbe-

reich von Buroraumlichkeiten (Eingang und Empfangshalle) der Beklagten 3 nicht mehr zu
gebrauchen (act. 151/244). Es sind weder Umsténde dargetan noch er- sichtlich, die Zweifel
an der Ernsthaftigkeit dieser Erkl&rung erwecken wirden. Hinsichtlich des Zeichens

"A. " (in Alleinstellung) ist das Rechtsbegehren Ziff. 6 (i) (Eingang und
Empfangshalle der Beklagten 3) al's durch Klageanerken- nung erledigt abzuschreiben. Die
Unterlassungserkldrung dussert sich in diesem Zusammenhang nicht zu den beiden weiteren
Zeichen "A. & Co." und "A. Manual". Damit besteht in diesem Umfang
weiterhin ein Rechtsschutzin- teresse der Klégerinnen am Rechtsbegehren Ziff. 6 (i).
Hinsichtlich der noch zu
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der Beklagten vor, vielmehr erachten die Beklagten den Offline-Zeichengebrauch von

"A. " A & Co." und "A. Manua" nicht als rechtsverletzend, weshab
die Wiederholungsgefahr (mit Ausnahme hinsichtlich der Rechtsbegeh- ren Ziff. 6 [va vi],
siehe hierzu sogleich) gegeben ist (act. 53 N. 623 ff.).

E.2.10.3

Bestimmtheit des Rechtsbegehrens Die Beklagten machen geltend, dass das
Rechtsbegehren Ziff. 6 Gberschiessend sei, zumal es auch zuléssige Verwendungsformen
des Zeichens "A. " erfas- se. Namentlich der informative Hinweis auf den Namen der
Beklagten 1 und 2 im Rahmen der Darstellung der Unternehmensgeschichtein der ...
[Ortschaft in der Schweiz] Empfangshalle der Beklagten 3 sei eine zuléssige
Verwendungsform des Zeichens (act. 53 N. 794 f.). Die Klagerinnen machen geltend, dass
Ihre Rechtsbegehren gentigend bestimmt seien und vom Vollstreckungsrichter alle- samt
ohne rechtliche Qualifikation vollstreckt werden kdnnten (act. 43 N. 919 ff.). In
Rechtsbegehren Ziff. 6 (v) und Ziff. 6 (vi) soll den Beklagten untersagt werden, das Zeichen
"A. " (in Alleinstellung), "A. & Co." (in Alleinstellung) und "A. Manua"
Im Zusammenhang mit der Bewerbung, der Anpreisung oder dem Vertrieb von Waren
und/oder Dienstleistungen im Bereich der Human- und Veterindrmedizin oder (vi) sonstwie
im geschéftlichen Verkehr in der Schweiz zu gebrauchen und/oder gebrauchen zu lassen.
Im Gegensatz zu den Rechtsbegeh- ren Ziff. 6 (i-iv), gemass welchen konkrete
Nutzungshandlungen verboten werden sollen, sind die Rechtsbegehren Ziff. 6 (vmvi) sehr
breit und allgemein gefasst. Pauschal sollen den Beklagten jegliche Nutzungshandlungen
verboten werden. Ein so formuliertes Urteil sdispositiv wiirde den Vollstreckungsrichter im
Unklaren lassen und ihm letztlich aufblrden, Gber die Zuldssigkeit von einzelnen Nutzungs-
handlungen zu entscheiden. Mangels Bestimmtheit ist auf die Rechtsbegehren Ziff. 6

(vm vi) demzufolge nicht einzutreten. Im Ubrigen stellen die Kl&gerinnen diesbeziiglich
keine Behauptungen zur Erstbegehungs- und Wiederholungsgefahr auf, weshalb auch aus
diesem Grund auf die Rechtsbegehren 6 (vm vi) nicht einzu- treten wére. Inwiefern sich die
ubrigen, noch zu beurteilenden Rechtsbegehren

- 105 - Ziff. 6 (i) und Ziff. 6 (iv) as unbestimmt bzw. lbermé&ssig erweisen sollten, ist so-
dann weder dargetan noch ersichtlich.



E. 2104
Anspruchsgrundlagen

E.2104.1

Parteivorbringen Rechtsbegehren Ziff. 6 (i) (Zeichengebrauch in der Empfangshalle der
Beklagten 3): Die Klagerinnen machen geltend, dass die schwel zerischen Beklagten promi-
nent in der Eingangshalle der Beklagten 3 das Zeichen "A. "in Alleinstellung
verwenden wirden (act. 43 N. 538). Die Beklagten bestreiten die Verwendung der Zeichen
"A. " A & Co." und "A. Manual" in der Empfangshalle der Beklagten 3
nicht. Allerdings wirden die Zeichen Iedlgllch informativ ge- braucht (act. 53 N. 624).
Rechtsbegehren Ziff. 6 (iv) Zeichengebrauch an Verbandssitzungen der AJ. (bzw. an
Messen und Kongressen): Die Klagerinnen machen geltend, dass sich AK. , der von
November 2009 bis Oktober 2014 Managing Director bei der Beklagten 3 gewesen sai, auf
Verbandssitzungen der AJ.__ wiederholt als Vertreter von "A. " vorgestellt habe
(act. 43 N. 538). Die Beklagten bestrei- ten dleﬁeTat%\chenbehauptung (act. 53 N. 627).

E.2104.2
Rechtliches Die rechtlichen V oraussetzungen wurden vorne unter Ziff. 2.3 dargel egt.

E.210.4.3

Wirdigung 2.10.4.3.1. Markenrecht Rechtsbegehren Ziff. 6 (i): Zeichengebrauch in der
Empfangshalle der Beklagten 3. Das Bundesgericht statuierte im Rickweisungsentscheid
vom 29. April 2020, dass betreffend den Zeichengebrauch in der Empfangshalle der
Beklagten 3 (hin- sichtlich der verbleibenden, hier zu prifenden Zeichen "A. & Co."
und "A. Manual") ein gewerbsmassiger Zeichengebrauch vorliege. Dazu fihrte es
weiter aus, dass mit dieser Begriindung des Urteils des Handel sgerichts vom
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worden sei (vgl. auch das Urteil 4A_335/2019 des Bundesgerichts vom 29. April 2020, E.
6.4.2.2 infine, nicht publ. in: BGE 146 |11 225). Damit ist erneut zu priifen, ob ein
Anspruch auf Unterlassung gemass Art. 13 Abs. 2 MSchG be- steht. Rechtsbegehren Ziff. 6
(iv): Zeichengebrauch an Verbandssitzungen der AJ. bzw. an Messen und
Kongressen: Die Kl&gerinnen machen geltend, dass sich AK. , der von November
2009 bis Oktober 2014 Managing Direc- tor bei der Beklagten 3 gewesen sei, an
Verbandssitzungen der AJ. wie- derholt als Vertreter von "A. " vorgestellt habe
(act. 43 N. 538). Vorab ist festzuhalten, dass die Klagerinnen damit lediglich einen einzigen
Ge- brauch des Kennzeichens "A. " (in Alleinstellung) behaupten. Dariiber hin- aus m
namentlich, was die Zeichen "A. & Co." und "A. Manual" betrifft m wurden
seitens der Beklagten keine Nutzungshandlungen behauptet. In diesem Umfang ist das
Rechtsbegehren Ziff. 6 (iv) abzuweisen. Den Zeichengebrauch durch AK. an
Verbandssitzungen der AJ. be- haupten die Klagerinnen in sehr allgemeiner Form.
Einzig mittelbar durch die An- gabe der Anstellungsdauer von AK. bei der Beklagten
3 von November 2009 bis Oktober 2014 |18sst sich interpretieren, dass die Klagerinnen eine
Verlet- zungshandlung in diesem Zeitraum geltend machen, ohne jedoch néher darzutun,

wann und wo die Verbandssitzungen der AJ. stattgefunden haben, an wel- chen der
Zeichengebrauch tatsachlich erfolgt sein soll. Ebenso unb%timmt ist die Behauptung der
"wiederholten” Vorstellung als Vertreter von "A. ". Mangels Substantiierung bleibt

offen, wann und wie oft es Uberhaupt zu unerlaubtem Zei- chengebrauch durch einen
Mitarbeiter der Beklagten 3 gekommen sein soll; ebenso offen ist, zu welchen konkreten



Tatsachen die Klagerinnen die Beweisab- nahme beantragt haben. Bereits aus diesem
Grund hat sie zu unterbleiben. Dies gilt umso mehr, as der Beweis der aufgestellten
Behauptungen keine zuver- 18ssige Tatsachenlage schaffen wiirde, bliebe doch offen, ob die
Verletzungs- handlungen zu Beginn oder gegen Ende der durch Interpretation ermittelten
Zeit-

- 107 - spanne erfolgt waren. Mit Blick auf die fur das Rechtsschutzinteresse relevante
Frage der Wiederholungsgefahr vermochte aber nur ein Gber den gesamten Zeit- raum
wiederholter Zeichengebrauch die Beflirchtung aufrecht zu erhalten, dass auch kinftig mit
Rechtsverletzungen zu rechnen ist. Als einziges Beweismittel fir die behauptete
wiederholte Vorstellung von AK. als Vertreter von "A. " berufen sich die
Kl&gerinnen sodann auf die Zeugin AL. . Nach Angaben der Kl&gerinnen soll es sich
bei ihr um den ehemaligen General Manager A. (Schweiz) AG handeln. Aus dem
Handels- register ergibt sich, dassAL. ab 2010 als Geschéftsfuhrerin und ab 2011 bis
2017 als Verwaltungsrétin bzw. als Verwaltungsratsprasidentin der Klégerin 2 amtete.
Geméss Art. 159 ZPO konnte sie mithin nicht als Zeugin, sondern ledig- lich als Partei zur
fraglichen Behauptung befragt werden. Aufgrund ihrer engen Verbindung zur Klagerin 2
waére der Beweiswert ihrer Aussagen deshalb marginal und vermdchte den vollen Beweis
der unbestimmten Behauptungen der Klagerin- nen von vornherein nicht zu erbringen.
Auch aus diesem Grund hat die Be- weisabnahme zu unterbleiben. Das Rechtsbegehren
Ziff. 6 (iv) ist insgesamt ab- zuweisen. Rechtsbegehren Ziff. 6 (iii): Zeichengebrauch auf
Visitenkarten: Dieses Rechts- begehren ist nachstehend unter Ziff. 2.12 in Zusammenhang
mit den " @A. .com"-E-Mail-Adressen zu behandeln.

Zeichenidentitdt/Zei chendhnlichkeit: Die Klagerinnen machen geltend, dass der Gebrauch
der Zeichen "A. & Co." und"A. Manual" zur Bezeichnung der Beklagten in
der Empfangshalle der Beklagten 3 verletzend sei. Esliegt auf der Hand, dass diese Zeichen
(zumindest) ahnlich mit der IR-Marke Nr. 1 "A. " (Wortmarke), den IR-Marken Nr. 3
und Nr. 2"A. , fig." (Wort- /Bildmarken) sowie der IR-Marke Nr. 7 "A. fig."
(Wort-/Bildmarke) (act. 1 N. 138 ff.) sind. Damit liegt Zeichenahnlichkeit vor.
Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen / Verwechslungsgefahr: Die K1& gerinnen
machen in Bezug auf ihre Rechtsbegehren betreffend den Online- Bereich geltend, dass
samtliche auf den streitgegenstandlichen Social-Media-

- 108 - Prasenzen beschriebenen Waren und Dienstleistungen identisch oder zumindest
hochgradig gleichartig mit den von den kl&gerischen Kernmarken beanspruchten Waren
und Dienstleistungen seien (act. 1 N. 567 ff.). Zum Offline-Bereich bringen die Klagerinnen
keine konkreten Tatsachenbehauptungen zur Gleichartigkeit vor. Der
Rickweisungsentscheid vom 29. April 2020 erkannte hinsichtlich der Zei- chenverwendung
in der Empfangshalle der Beklagten 3 ausdriicklich auf einen gewerbsmassigen Gebrauch
(Urtell 4A_335/2019 des Bundesgerichts vom 29. April 2020, E. 6.4.2.1, nicht publ. in:
BGE 146 I11 225). Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen ist damit mit Blick
auf die Ausfuhrungen betreffend den Onlinebereich ohne Weliteres gegeben (siehe dazu
unter Ziff. 2.4.4.3.1.3). Verwechslungsgefahr: Das Bundesgericht bejahte in seinem
Rickweisungsent- scheid vom 29. April 2020 asdann die Verwechslungsgefahr betreffend
den Zei- chengebrauch in der Empfangshalle der Beklagten 3 (Urteil 4A_335/2019 des
Bundesgerichts vom 29. April 2020, E. 6.4.2.2 infine, nicht publ. in: BGE 146 111 225).
Demzufolge ist auch die Verwechslungsgefahr gegeben. 2.10.4.3.2. Lauterkeitsrecht,
Namensrecht, Firmenrecht Firmenrecht: Vorstehend wurde festgehalten, dass die Kl&gerin



2 nicht Uber priori- téare Rechte verfugt (siehe zum Ganzen vorne unter Ziff. 2.4.4.3.2).
Damit steht ihr in Bezug auf die Rechtsbegehren Ziff. 6 (i) kein Anspruch aus Firmenrecht
zu. Namensrecht: Die Kl&agerinnen haben am Namen "A. " Namensrechte. Das
Abbilden der Zeichen "A. & Co." und "A. Manual" in der Empfangs- halle der
Beklagten 3 beriihrt die Klagerinnen in ihren rechtlich geschiitzten Inte- ressen. Die
Verwechslungsgefahr ist ebenfalls gegeben. Dazu kann auf die vor- stehenden
Ausfuhrungen verwiesen werden (siehe zum Ganzen vorne unter Ziff. 2.4.4.3.2).
Lauterkeitsrecht: Im Unterschied zum Marken- und Firmenrecht erweisen sich fur die
Beurteilung der lauterkeitsrechtlichen Anspriiche auch kennzei chenexterne Umstande als
rechtserheblich. Den Klagerinnen kommt hinsichtlich des Zeichens"A. " zunéchst
Gebrauchsprioritét zu (siehe dazu vorne unter Ziff. 2.4.4.3.2).

- 109 - Hinsichtlich der Zeichenverwendung in der Eingangshalle der Beklagten 3 hielt das
Bundesgericht in Bezug auf das Markenrecht fest, dass eine VVerwechslungs- gefahr
vorliege, zumal Besucher der Eingangshalle fal sche Zusammenhange zwi- schen den
Parteien vermuteten (Urteil 4A_335/2019 des Bundesgerichts vom 29. April 2020, E.
6.4.2.2 infine, nicht publ. in: BGE 146 111 225). Diese Erw&gun- gen kdnnen ohne Weiteres
auch fur das Lauterkeitsrecht Ubernommen werden, zumal die Beklagten auch hier keine
Massnahmen zur Ausraumung der Ver- wechslungsgefahr ins Feld fiihren. Damit liegt in
lauterkeitsrechtlicher Hinsicht ebenfalls eine V erwechslungsgefahr vor.

E. 2105

Verwirkung al's Durchsetzungshindernis Eine Verwirkung der Abwehranspriiche, die dem
Rechtsbegehren Ziff. 6 zugrunde liegen, wird nicht behauptet. Entsprechend ist nicht weiter
darauf einzugehen.

E. 2.10.6

Aktiv- und Passivlegitimation Die Kl&gerin 1 ist aus Markenrecht, Namensrecht und
Lauterkeitsrecht und die Klagerin 2 aus Namensrecht und Lauterkeitsrecht fir die geltend
gemachten An- spriiche aktivlegitimiert. Die streitgegenstandlichen Zeichen "A. &
Co." und "A. Manual" wer- den in der Empfangshalle der Beklagten 3 abgebildet. In
Bezug auf die Rechtsbe- gehren Ziff. 6 (i) erweist sich damit die Beklagte 3 al's
passivlegitimiert.

E.2.10.7

Zwischenfazit Hinsichtlich des Zeichens "A. " (in Alleinstellung) ist das
Rechtsbegehren Ziff. 6 (i) (Kennzeichnung der Unternehmung der Beklagten im
Eingangsbereich und Empfangshalle der Beklagten 3) als durch Klageanerkennung erledigt
abzu- schreiben. Mangels Bestimmitheit ist auf die Rechtsbegehren Ziff. 6 (v) (Zeichen-
gebrauch ["A. " A. & Co." und "A. Manua"] im Zusammenhang mit der
Bewerbung, der Anpreisung oder dem Vertrieb von Waren und Dienstleis- tungen im
Bereich der Human- und Veterinarmedizin) und Ziff. 6 (vi) (sonstiger

- 110 - Zeichengebrauch ["A. " A. & Co." und "A. Manual"] im geschéaft-
lichen Verkehr) nicht einzutreten. Der Beklagten 3 ist sodann zu verbieten, die Zeichen

"A. & Co" (in Allein- stellung) und "A. Manual" (einzeln oder kombiniert) zur
Kennzeichnung ih- rer Unternehmung im Eingangsbereich und der Empfangshalle der
Beklagten 3 zu verwenden (Rechtsbegehren Ziff. 6 [i]). Eine Frist von 30 Tagen ab
Rechtskraft erscheint fir die Umsetzung dieser Anordnungen al's verhéltnismassig.




E.211

Verlinkungen (Rechtsbegehren Ziff. 7) Die Beklagten anerkennen das Rechtsbegehren Ziff.
7 vollsténdig und vorbehalts- los (act. 154 N. 63; act. 166 N. 80). Dies sehen auch die
Klégerinnen so (act. 160 N. 101). Damit ist das Verfahren hinsichtlich Rechtsbegehren 7 al's
durch Kla- geanerkennung erledigt abzuschreiben.

E.2.12
E-Mail-Adressen / Visitenkarten (Rechtsbegehren Ziff. 8 bzw. Ziff. 6 [iii])

E. 2121

Ausgangslage Das Bundesgericht entschied in seinem Rickwel sungsentscheid vom 29.
April 2020 hinsichtlich der beklagtischen E-Mail-Adressen mit dem Aufbau "[Vorna-
me.Nachname] @A. .com" verbindlich, dass diesen Individualisierungsfunk- tion
zukomme. Diesbeziglich liege ein kennzeichenmassiger Gebrauch durch die Beklagten vor
(Urteil 4A_335/2019 des Bundesgerichts vom 29. April 2020, E. 6.5.1, nicht publ. in: BGE
146 111 225). Gleiches gilt fur die Verwendung von E- Mail-Adressen auf Visitenkarten, auf
denen sich auch das Logo "C. ", die Firma oder der Domain-Name "C. .ch"
befinden. Auch diesen liegt gemass Riickwei sungsentscheld eine Kennzei chnungsfunktion
zugrunde (Urtell 4A_335/2019 des Bundesgerichts vom 29. April 2020, E. 6.5.1 infine,
nicht publ. in: BGE 146 111 225). Bevor indes zur Anspruchsprufung geschritten wird, ist
mit Blick auf die Unterlassungserklarung der Beklagten vom 23. Dezember 2021 (act.
151/244) zu prifen, ob die Klagerinnen weiterhin Uber ein rechtsgentigendes
Rechtsschutzinteresse verfligen.

-111-

E.2.122
Rechtsschutzinteresse

E. 21221

Parteivorbringen Die Beklagten machen geltend, dass sie sich in Ziff. 11 der
Unterlassungserkl& rung verbindlich verpflichtet hétten, die " @A. .com"
E-Mail-Adressen der Mitarbeiter der Beklagten 3 bis 5 durch "C. .com"-Adressen zu
ersetzen (act. 154 N. 65). Damit sei das Verfahren bezliglich Rechtsbegehren 8 a's gegen-
standsl os geworden abzuschreiben (act. 154 N. 66). Die Kl&gerinnen machen geltend, dass
das Rechtsbegehren Ziff. 8 darauf abziele, den Gebrauch der streitgegenstandlichen
E-Mail-Adressen durch die Beklagten zu unterbinden. In diesem Zusammenhang sei
indessen unklar, was die Beklag- ten mit Ziff. 11 der Unterlassungserkldrung bezweckten
(act. 160 N. 102 ff.). Sie wirden in ihrer Stellungnahme zur Unterlassungserklérung

bei spiel sweise unbe- rechtigterwel se zwischen personalisierten und unpersonalisierten
E-Mail- Adressen unterscheiden (act. 168 N. 44 f.). Zudem seien die von den Beklagten
aufgelisteten Ausnahmen intransparent (act. 160 N. 103 f.). Damit liege keine in- haltlich
eindeutige und bindende Verpflichtungserklérung vor, die das Verfahren erledige (act. 168
N. 46).

E.21222
Rechtliches Die rechtlichen V oraussetzungen wurden vorne unter Ziff. 1.3 dargelegt.

E. 21223



Wirdigung Geméss Rechtsbegehren Ziff. 8 soll den Beklagten 3, 4 und 5 verboten werden,
E-Mail-Adressen mit dem Bestandtell " @A. .com" in der Schweiz zu gebrau- chen. In
Ziff. 11 der Unterlassungserklarung verpflichteten sich die Beklagten wie folgt (act.
151/244 S. 4): "[...] the Defendants bindingly untertake und agree asfollows: [...] 11) for
employees domiciled in Switzerland and for Defendants 3 to 5, to replace e-mail addresses
endingin"@A. .com" with e-mail addresses ending in"@C. .com", except for
the func- tional exceptions agreed on for the UK and Australia, i.e. to make internal use not
accessible by third parties of the domain name "A. .com" or e-mail addresses or other
identifiers ending

-112 - "@A. .com"; (i) in usernames for authentication of applications; (ii) for
creating and arranging virtual meetings; (iii) to continue to receive emails and to forward
them to an alternative e-mail ad- dress; (iv) in automatically generated non-delivery
e-mails." Inihrer Stellungnahme vom 12. Januar 2022 erklarten die Beklagten, sich
verbindlich verpflichtet zu haben, die " @A. .com"-E-Mail-Adressen durch

"@C. .com"-E-Mail-Adressen zu ersetzen (act. 154 N. 65). Die Klagerinnen machten
daraufhininihrer Stellung- nahme vom 7. Februar 2022 geltend, dass die Erklarung der
Beklagten zwar di- verse Unklarheiten enthalte, indessen nur dahingehend verstanden
werden kon- ne, als dass diese (die Beklagten) das in Rechtsbegehren Ziff. 8 beantragte
Ver- bot des Gebrauchs von " @A. .com"-E-Mail-Adressen in der Schweiz aner-
kennen wirden (act. 160 N. 105). In den darauffolgenden Stellungnahmen vom 18. Mérz
2022 (act. 166, Beklagte) und vom 8. April 2022 (act. 168, Kl&gerinnen) entwickelte sich
zwischen den Parteien eine weitere Auselnandersetzung betref- fend die in Ziff. 11 der
Unterlassungserkl &rung genannten Ausnahmen (Ziff. 11 lit. imiv) und betreffend
personalisierte bzw. unpersonalisierte E-Mail-Adressen. Zusammenfassend stellen sich die
Kl&gerinnen auf den Standpunkt, dass Ziff. 11 der Unterlassungserkl&rung zu viele
Unklarheiten bzw. "Ausnahmen” enthalte, um das Verfahren in diesem Punkt definitiv
beenden zu kénnen (act 168 N. 45f.). In der Tat ist das von den Kl&gerinnen in
Rechtsbegehren Ziff. 8 beantragte Verbot hinsichtlich des Gebrauchs der

"@A. .com"-E-Mail-Adressen umfassender als die diesbeztiglichen Zugesténdnisse
der Beklagten in Ziff. 11 ihrer Unterlas- sungserklérung. Da sich die Parteien Uber den
Regelungsgehalt von Ziff. 11 der Unterlassungserkl&rung offensichtlich nicht einig sind und
die Beklagten gleichzei- tig auf den diversen "Ausnahmen™ gemass Ziff. 11 beharren (act.
166 N. 81 ff.), ist in diesem Punkt nicht von einer vollumfanglichen und vorbehaltslosen
Klageaner- kennung auszugehen. Vielmehr verfiigen die Kl&gerinnen weiterhin tber ein
Rechtsschutzinteresse hinsichtlich des Rechtsbegehrens Ziff. 8. Da unter diesen Umstanden
nicht von einer bedingungsl osen und unzwei deutigen Unterlassungs- erklarung auszugehen
ist, ist mit Blick auf die Rechtsauffassung der Beklagten davon auszugehen, dass diese die
"@A. .com"-E-Mail-Adressen zukinftig weiter nutzen werden. Damit ist auch die
Wiederholungsgefahr gegeben.

- 113 - Die Beklagten erkl&ren sodann in ihrer Stellungnahme vom 18. Mérz 2022 ergan-
zend zu Ziff. 11 der Unterlassungserkldrung, zukiinftig den Gebrauch von

"@A. .com" E-Mail-Adressen auf Visitenkarten zu unterlassen (act. 166 N. 78). Die
Kl&gerinnen &ussern sich in ihrer Stellungnahme vom 8. April 2022 nicht mehr weiter dazu.
Namentlich fihren sie nicht aus, weshalb diese Absichts- erklarung nicht ernsthaft gemeint
sein soll (act. 168 N. 42). Demzufolge ist das Rechtsbegehren Ziff. 6 (iii) (Gebrauch des
Zeichens"A. "inFormvon"@A. .com"-E-Mail-Adressen auf Visitenkarten) als



durch Klageanerken- nung erledigt abzuschreiben. Hinsichtlich der Zeichen "A. &
Co." und "A. Manual" sind fur den Ge- brauch auf Visitenkarten (Rechtsbegehren
Ziff. 6 [iii]) indessen (drohende) Nut- zungshandlungen durch die Beklagten weder
dargetan noch nachgewiesen. Da- mit fehlt es an einer Erstbegehungs- bzw. an einer
Wiederholungsgefahr, weshalb die Klagerinnen tiber kein Rechtsschutzinteresse verfiigen.
Diesbeziiglich ist auf die Klage nicht einzutreten.

E. 2123

Bestimmtheit des Rechtsbegehrens Die Beklagten aussern sich nicht zur Bestimmtheit bzw.
Verhdtnisméssigkeit des Rechtsbegehrens Ziff. 8. Dasich diesesklar auf die

"@A. .com"-E-Mail- Adressen bezieht, erweist sich das Rechtsbegehren Ziff. 8 als
gentigend be- stimmt und verhaltnismassig.

E.2124
Anspruchsgrundlagen

E.21241

Parteivorbringen Die Klagerinnen machen geltend, dass die Beklagten 3, 4 und 5 in der
Schweiz die streitbetroffenen E-Mail-Adressen auf Visitenkarten (act. 1 N. 552) sowieim
Internet auf C. .ch (etwain den Rubriken "Kontakt", "Uber uns', "Daten- schutz")
(act. 1 N. 547 ff.) sowie auf "www.C. -E. .ch" (etwain den Rubriken "Wir Gber
uns', "Jobs", "Geschéftszeiten") benutzten (act. 1 N. 548 ff.). Dabel wirden sie das
Markenrecht, Firmenrecht, Namensrecht und Lauterkeits- recht verletzen (act. 1 N. 756 ff.;
act. 43 N. 841 ff.).

- 114 - Die Beklagten entgegnen, dass die E-Mail-Adressen keinen Bezug zu spezifi- schen
Produkten herstellten, weshalb keine Verletzung von Markenrecht vorliege (act. 53 N. 664).
Sodann diirfe der beschreibende Gebrauch einer Firma oder ei- nes Namens mangels
Widerrechtlichkeit nicht verboten werden (act. 53 N. 653). Das Zeichen "A. " werde
sodann nicht als Kennzeichen, sondern als techni- sches Adressierungselement
wahrgenommen (act. 53 N. 666, vgl. act. 18 N. 612). Sodann fehle es an einer
Verwechslungsgefahr, weshalb lauterkeitsrechtliche An- spriiche ausscheiden wiirden (act.

53 N. 667).

E.2124.2
Rechtliches Die rechtlichen V oraussetzungen wurden vorne unter Ziff. 2.3 dargel egt.

E. 21243

Wirdigung 2.12.4.3.1. Markenrecht Kennzeichenmassiger Gebrauch: Die Kl&gerinnen
beantragen in Rechtsbegehren Ziff. 8 ein an die Beklagten 3, 4 und 5 gerichtetes Verbot,
E-Mail-Adressen mit dem Bestandtell " @A. " in der Schweiz im geschéftlichen
Verkehr zu ver- wenden (act. 1 N. 756 ff.). Das Bundesgericht entschied in seinem
Ruckwei- sungsentscheid vom 29. April 2020 verbindlich, dass dem Adressierungselement
"@A. " Individualisierungsfunktion zukomme und demzufolge ein kennzei-
chenmassiger Gebrauch vorliege (Urteil 4A _335/2019 des Bundesgerichts vom 29. April
2020, E. 6.5.1, nicht publ. in: BGE 146 |11 225). Damit sind die weiteren
Anspruchsvoraussetzungen zu prifen. Zeichenidentitét/Zeichendhnlichkeit: Der Bestandtell
"@A. .com" der bean- standeten E-Mail-Adressen ist ahnlich mit der IR-Marke Nr. 1
"A. " (Wort- marke), den IR-Marken Nr. 3und 2 "A. , fig." (Wort-/Bildmarken)




sowie der IR-Marke Nr. 7 "A. fig." (Wort-/Bildmarke) (act. 1 N. 758). Damit ist die
Zei- chendhnlichkeit gegeben. Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen /
Verwechslungsgefahr: Die Be- klagten verwenden diese E-Mail-Adressenim
geschéftlichen Verkehr im Zusam-

- 115 - menhang mit dem Bewerben und Anpreisen diverser Waren (inkl. pharmazeuti- sche
Produkte, V eterindrprodukte) und Dienstleistungen (Zusammenstellen von
wissenschaftlichen und medizinischen Informationen, Fragen von Fachpersonen fir Human
und Veterinarmedizin etc.) (act. 1 N. 548 ff., N. 553 ff., N. 555 ff.; act. 5/101 S. 114m 117,
act. 5/105; act. 5/185f.; act. 5/207 S. 2m 5). Die Gleichar- tigkeit der Waren und
Dienstleistungen ist damit ohne Weiteres gegeben (siehe dazu auch die Ausfihrungen unter
Ziff. 2.4.4.3.1.3). Auch die Verwechs ungsge- fahr ist gegeben; dies hat das Bundesgericht
in seinem Rickweisungsentscheid vom 29. April 2020 verbindlich entschieden (Urteil

4A _335/2019 des Bundesge- richts vom 29. April 2020, E. 6.5.2, nicht publ. in: BGE 146
[11 225). Indessen verfuigen die Kl&gerinnen aus Markenrecht hinsichtlich der

"@A. .com"-E-Mail-Adressen gegeniiber den Beklagten 3, 4 und 5 Uber kei- nen
Anspruch auf Unterlassung in Bezug auf die Veterinarmedizin. Dazu kann auf die
vorstehenden Erwégungen unter Ziff. 2.4.4.3.1.2 verwiesen werden. 2.12.4.3.2.
Firmenrecht, Namensrecht, L auterkeitsrecht Firmenrecht: Vorstehend wurde festgehalten,
dass die Kl&gerin 2 nicht Uber priori- tdre Rechte verfugt (siehe zum Ganzen vorne unter
Ziff. 2.4.4.3.2). Damit steht ihr kein Anspruch aus Firmenrechtsverletzung zu.
Namensrecht: Die Klagerinnen haben am Namen "A. " Namensrechte. Der
Adressbestandteil "@A.__.com" beeintrachtigt diese in ihren rechtlich ge- schitzten
Interessen. Die Verwechs ungs ungsgefahr ist ebenfalls gegeben. Dazu kann auf die
vorstehenden Ausfuhrungen verwiesen werden (siehe zum Ganzen vorne unter Ziff.
2.4.4.3.2). Lauterkeitsrecht: Die Kl&gerinnen verfiigen Uber die Gebrauchsprioritdt am Zei-
chen"A. " (siehe dazu unter Ziff. 2.4.4.3.2). Der "@A._____ "-Bestandteil wird von
den Nutzern als Hinweis auf das Unternehmen wahrgenommen Dieser Umstand fihrt zu
betrieblichen Fehlzurechnungen und tangiert die schutzwtirdige Marktposition der
Kl&gerinnen. Das auf der Visitenkarte ebenfalls abgedruckte"C._ "-Logo stellt dabel m
wie schon im Rickweisungsentscheid festgehalten

- 116 - (Urteil 4A_335/2019 des Bundesgerichts vom 29. April 2020, E. 6.5.1 in fine, nicht
publ. in: BGE 146 111 225) m keinen klarstellenden Zusatz dar. Die Verwechs- lungsgefahr
ist auch hier gegeben (Urteil 4A_335/2019 des Bundesgerichts vom 29. April 2020, E.

6.5.2, nicht publ. in: BGE 146 111 225). Entsprechend ist auch das L auterkeitsrecht verletzt.

E. 2125
Verwirkung als Durchsetzungshindernis
E.21251
Parteivorbringen Die Beklagten machen geltend, dass die
"@A.___ .com"-E-Mail-Adressen seit 1993 fir die Mitarbeiter in der Schweiz genutzt
waurden (act. 53 N. 487, N. 585). Bereitsim Jahr 1999 sei auf
"www.C. -switzerland.com” angegeben worden, dass die Beklagte 3 Uber die
Adressen"... ch@A. .com" erreichbar sei (act. 18 N. 44i.V.m. N. 191). Bisins Jahr
2007 seien dieindividuellen "@A. .com"-E-Mail-Adressen auf den Internetseiten
"www.C. - switzerland.com” und "www.C. .ch" aufgelistet gewesen (act. 53 N.

569). Seit t dem ersten Schreiben der Kl&gerinnen im im Jahr 1995 betreffend die behaupte- ten



Rechtsverletzungen hétten sie (die Beklagten) davon ausgehen dirfen, dass die Klagerinnen
von der Nutzung der E-Mail-Adressen Kenntnis gehabt hétten (act. 53 N. 574). Eine
Abmahnung hinsichtlich dieser E-Mail-Adressen sei erst- mals mit Schreiben vom 11.
Februar 2005 erfolgt (act. 53 N. 525; act. 5/38). In ei- nem E-Mail-Austausch im Jahr 2011
habe die Kl&gerin 1 die Nutzung der streit- gegenstandlichen E-Mail-Adressen erneut
beanstandet (act. 53 N. 562 f.). Bei ei- ner derart langjdhrigen Nutzung von

"@A. .com"-E-Mail-Adressen hétten sie (die Beklagten) einen strategisch wichtigen
Besitzstand erworben (act. 53 N. 603 ff.). Die Klagerinnen entgegnen hinsichtlich der
"@A. .com"-E-Mail-Adressen, dass sie mit Schreiben vom 11. Februar 2005 explizit
beanstandet hétten, dass die " @A. -E-Mail-Adressen” ihre Rechte verletzten (act. 43
N. 361). Erst in diesem Zeitpunkt hatten sie (die Klagerinnen) Kenntnis erlangt, dass die
Beklag- ten diese E-Mail-Adressen ausserhalb der USA und Kanada verwendeten (act. 43
N. 429). Die E-Mail-Adresse der Beklagten habe vom Jahr 2000 bis mindestens

- 117 - am 25. Méarz 2002 auf "info@C. Switzerland.com™ gelautet (act. 43 N. 430).
Im Jahr 2007 hétten die Parteien den Gebrauch der streitgegenstandlichen E- Mail-Adressen
anléasslich eines Treffens erneut beanstandet (act. 43 N. 363 f.). Aufgrund der Fusion der
Beklagten mit AF. im Jahr 2009 sei ein erhebliches Wachstum erfolgt. Weltweit
hétten zusétzlich 50'000 Mitarbeiter neue " @A. .com"-E-Mail-Adressen erhalten (act.
43 N. 367 ff., N. 377). Die Kl&ge- rin 1 habe sodann am 21. Januar 2011 ein weiteres Mal
gegen die Verwendung der streitgegenstandlichen E-Mail-Adressen opponiert (act. 43 N.
413). An einem weiteren Treffen am 15. Marz 2012 hétten sie (die Kl&gerinnen) dieses
Thema schliesslich erneut angesprochen (act. 43 N. 415).

E.2125.2
Rechtliches Die rechtlichen V oraussetzungen wurden vorne unter Ziff. 2.4.5.3 dargelegt.

E. 21253

Wirdigung Zum Vorbringen der Klégerinnen, wonach ihre Rechte aufgrund der Abgren-
zungsvereinbarung von 1970 und aufgrund 6ffentlicher Interessen nicht verwirken kénnten,
siehe die Erwéagungen vorne unter Ziff. 2.4.5.4. Kenntnis von der Zeichenverletzung /
fahrlassige Unkenntnis / langes Zuwarten: Die Beklagten machen geltend, die

"@A. .com"-E-Mail-Adressen seit dem Jahr 1993 aktiv zu verwenden. Die
Klagerinnen hétten diesen Gebrauch indessen erst im Jahr 2005, also rund 12 Jahre spéater
beanstandet (act. 53 N. 586). Vorlie- gend ist rechtserheblich, ab welchem Zeitpunkt die
Mitarbeiter der Beklagten 3, 4 und 5 die streitgegenstandlichen E-Mail-Adressen in der
Schweiz verwendet ha- ben. Dem Screenshot von "www.C. -switzerland.ch™ ist zu
entnehmen, dass die Beklagte 3 im Jahr 1999 Uber die Adresse ... _ch@A. .com" in
der Schweiz erreichbar gewesen ist (act. 18 N. 44, N. 191; act. 19/12). Aus den ein-
gereichten Screenshotsvon "....org" ergibt sich sodann fur die Jahre 2000, 2003, 2004,
2006 und 2007, dass die individuellen E-Mail-Adressen einzelner leitender Angestellten auf
den Internetseiten "www.C. -switzerland.com” und "www.C. .ch" sichtbar
gewesen waren (act. 53 N. 569; 54/192m 196). Ande-

- 118 - rerseits haben die Klagerinnen mit Schreiben vom 11. Februar 2005 die Nutzung der
"@A. .com"-E-Mail-Adressen ausserhalb der USA und Kanada bean- standet (act. 43
N. 361; act. 5/38). Eine weitere Beanstandung dieser Nutzungs- handlungen erfolgte mit
Schreiben vom 21. Januar 2011 (act. 43 N. 413; act. 5/40). Ob die Beklagten bei dem rund
sechgahrigen Zuwarten der Kl&gerin- nen zwischen 1999 und 2005 bereits davon ausgehen



mussten, dass der klégeri- sche Anspruch als befriedet erachtet werde, kann dahingestellt
werden, zumal esm wie sogleich zu zeigen ist m an der Tatbestandvoraussetzung des
erworbenen wertvollen Besitzstandes fehlt. Wertvoller Besitzstand: Die Beklagten machen
geltend, dass die Mitarbeiter der Beklagten 3, 4 und 5 seit dem Jahr 1993 in der Schweiz
und im Ausland unter diesen Adressen erreichbar seien. Auch die Visitenkarten und
E-Mail-Signaturen wirden seit jeher diese Adressen enthalten (act. 53 N. 604). Bel einer
derart lang- jdhrigen Nutzung der "@A. .com"-Adressen hétten die Beklagten 3, 4 und
5 eine wertvolle Wettbewerbsstellung erlangt (act. 53 N. 605, N. 608). Esist den Beklagten
zwar beizupflichten, dass der Austausch der E-Mail-Adressen sdmitli- cher Mitarbeiter der
Beklagten 3, 4 und 5 sowie das damit verbundene Anpassen sémtlicher Visitenkarten bzw.
Internetprésenzen mit einem grésseren (Organisati- ons)-Aufwand verbunden ist.
Deswegen haben die Beklagten indessen keine der- art starke Wettbewerbsstellung erlangt,
von der angenommen werden muss, dass sie (die Beklagten) die beanstandeten
E-Mail-Adressen nicht ohne ernsthafte Nachteile durch neue ersetzen konnten. Das
beanspruchte Vertrauen erscheint unter diesen Umstanden nicht als schiitzenswert.
Vielmehr sind diese Umtriebe bzw. Umstelllungen sowohl den Beklagten als auch ihren
Adressaten zuzumuten. Demzufolge haben die Beklagten 3, 4 und 5 hinsichtlich der

"@A. .com"-E- Mail-Adressen keinen wertvollen Besitzstand erwirtschaftet.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass eine Verwirkung der kennzeichenrechtli- chen
Anspriiche der Kléagerinnen in Bezug auf die" @A. .com"-E-Mail- Adressen weder
dargetan noch nachgewiesen ist. Damit missen die restlichen Voraussetzungen des
Verwirkungstatbestand nicht mehr weiter gepruft werden.

- 119 - Ausgangsgemass ertbrigt es sich, den Klégerinnen zu diesbeziiglich vorgetrage- nen
Dupliknoven Frist zur Stellungnahme anzusetzen.

E. 2126

Aktiv- und Passivlegitimation Die Kl&gerinnen machen geltend, dass die Beklagten 3, 4 und
5 die streitgegen- sténdlichen E-Mail-Adressen verwendet hétten und damit
passivlegitimiert seien (act. 1 N. 761). Die Beklagten bestreiten die Passivlegitimation der
Beklagten 3, 4 und 5 nicht (act. 18 N. 426 ff.). Der Gebrauch der streitgegenstandlichen
"@A. .com"-E-Mail-Adressen durch die Beklagten 3, 4 und 5 ergibt sich denn auch
aus den Akten (act. 1 N. 548 ff., N. 553 ff., N. 555 ff.; act. 5/101 S. 114m 117; act. 5/105;
act. 5/185f.; act. 5/207 S. 2m 5; act. 43 N. 829 ff.). Damit ist die Passivlegitimation der
Beklagten 3, 4 und

E. 2127

Zwischenfazit Demzufolge ist das Rechtsbegehren Ziff. 6 (iii) (Gebrauch des Zeichens

"A. " in Form von abgedruckten " @A. .com"-E-Mail-Adressen auf Visi-
tenkarten der Beklagten 3 bis 5) als durch Klageanerkennung erledigt abzu- schreiben. Auf
das Rechtsbegehren Ziff. 6 (iii) (Gebrauch der Zeichen "A. & Co." und "A.

Manual" auf Visitenkarten) ist sodann mangels Erstbegehungsgefahr nicht einzutreten. Den
Beklagten 3, 4 und 5 ist schliesslich zu verbieten, E-Mail-Adressen mit dem Bestandtell

"@A. .com" in der Schweiz zu gebrauchen. Eine Frist von 60 Tagen nach Rechtskraft
dieses Urteils erscheint fur die Umsetzung dieser Anord- nungen al's angemessen.
E.2.13

Vollstreckungsbegehren (Rechtsbegehren Ziff. 9) Auf Antrag der obsiegenden Partel ordnet
das Gericht Vollstreckungsmassnah- men an (Art. 236 Abs. 3 ZPO). Gemass Art. 343 Abs.



1lit. am e ZPO kann der

- 120 - Vollstreckungsrichter bei einem Entscheid auf eine Verpflichtung zu einem Tun,
Unterlassen oder Dulden verschiedene indirekte Zwangsmittel androhen. Dazu gehort u.a
die von den Klé&gerinnen in ihren Rechtsbegehren Ziff. 9 beantragte Strafandrohung nach
Art. 292 SIGB. Es erscheint vorliegend angemessen m und wurde vom Bundesgericht in
seinem Ruckweisungsentscheid auch nicht beanstandet m, die gerichtlichen Anordnungen
in Bezug auf die mit diesem Entscheid beurteilten Rechtsbegehren mit einer an die
verantwortlichen Organe der Beklagten gerichteten Strafandrohung nach Art. 292 StGB zu
verbinden, um ihnen Nachdruck zu verleihen.

E.214
Urtellspublikation (Rechtsbegehren Ziff. 10)

E.2141

Ausgangslage Gemass dem Riickweisungsentscheid vom 29. April 2020 (act. 117) ist auch
Uber das Begehren der Klagerinnen um Urteil spublikation neu zu befinden (Urteil

4A 335/2019 des Bundesgerichts vom 29. April 2020, E. 6.5.2, nicht publ. in: BGE 146 |11
225).

E.2142

Parteivorbringen Die Klagerinnen machen geltend, tiber ein legitimes
Informationsbedurfnis zu ver- figen. Nur mittels Urteil spublikation kdnnten sie digjenigen
Nutzer der Internet- prasenzen erreichen, welche durch die diversen
".com"-Internetprasenzen der Beklagten verwirrt worden seien (act. 1 N. 762 f.; act. 43 N.
953). Die Beklagten machen geltend, dass kein Informationsbedirfnis bestehe, zumal sie
(die Beklagten) klarstellende Disclaimer verwendeten (act. 18 N. 435). Ent- sprechend
wrden die Klagerinnen auch tber kein schutzwirdiges Interesse an der Urteilspublikation
verfligen. Zudem hétten diese auch durch ihr langes Zuwar- ten hinsichtlich der Einleitung
dieses Verfahrens ihr Rechtsschutzinteresse an der Urtellspublikation verloren (act. 18 N.
431 ff.; act. 53 N. 796 ff.).

-121 -

E. 2143

Rechtliches Gemass Art. 60 MSchG kann der Richter auf Antrag der obsiegenden Partel an-
ordnen, dass das Urteil auf Kosten der anderen Partel veroffentlicht wird, wobel er Art und
Umfang der Veroffentlichung bestimmt. Die Urtellspublikation dient der Behebung der
eingetretenen Marktverwirrung und soll weiteren Verletzungen vor- beugen (FRICK, in:
Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz, David/Frick [Hrsg.], 3. Aufl., Basel 2017,
Art. 60 N. 1). Ebenso sieht Art. 9 Abs. 2 UWG die Moglichkeit der Urteil sverdffentlichung
vor. Art. 60 MSchG bzw. Art. 9 Abs. 2 UWG wohnt eine Wiedergutmachungs- und Sto-
rungsbeseitigungsfunktion inne; das Publikum soll Gber die gerichtlich festgestell- te
Rechtslage informiert werden bzw. es soll die verursachte Marktverwirrung be- hoben
werden (vgl. DOMEJ, in: Kommentar zum UWG, Heizmann/Loacker [Hrsg.], Zurich/St.
Gallen 2018, Art. 9 N. 26 ff.; FRICK, aa.O., Art. 60 N. 1).

E.2.144

Wirdigung Die Klagerinnen beantragen in Rechtsbegehren Ziff. 10, sie seien zu
erméachtigen, das vorliegende Urteil oder Teile darausinnert 30 Tagen ab Rechtskraft im



Um- fang von einer halben Seite und auf Kosten der Beklagten in einer beliebigen Sprache
im Wirtschaftsteil in den Publikationsorganen "Neue Zircher Zeitung”, "Le Temps' und
"Corriere del Ticino" zu publizieren. Wie nachstehend zu sehen ist, enthélt das
umfangreiche Entscheiddispositiv ei- nen mehrseitigen Beschluss, mit welchem einerseits
zahlreiche Rechtsbegehren ganz oder teilweise al's durch Klageanerkennung erledigt
abgeschrieben werden und andererseits auf zahlreiche Rechtsbegehren ganz oder teilweise
nicht einge- treten wird, sowie ein mehrseitiges Urteil, mit welchem in Bezug auf
zahlreiche Rechtsbegehren ganz oder teilweise Verbote ausgesprochen werden und im Ub-
rigen eine Klageabweisung erfolgt. Das Urteilsdispositiv ist wenig lesefreundlich und
schwer verstandlich ohne Kenntnis des vollstandigen Rechtsbegehrens. Eine Publikation
des reinen Urteilsdispositivs in den beantragten Medien erweist sich damit weder als
verhdtnis- noch zweckmassig. Sodann ist mit diesem Entscheid

- 122 - m wie vom Rickweisungsentscheid des Bundesgerichts vom 29. April 2020 ange-
ordnet m im Wesentlichen eine detaillierte Anspruchsprifung hinsichtlich der zahl- reichen
beklagtischen Internet- und Social-Media-Prasenzen erfolgt. Der besagte

Ruckwei sungsentscheid, der einige zentrale Rechtsfragen mit grosser Tragweite in dieser
Streitsache verbindlich entschieden hatte, wurde alsdann in die amtliche Sammlung der
Bundesgerichtsentscheide aufgenommen und hat damit bereits seinerseits eine gewisse
Publizitét erfahren. Der Streitgegenstand, Uber den hier erneut zu befinden war, ist m
namentlich fir das breite Publikum m uniibersichtlich und wohl schwer fassbar. Sodann gilt
es zu berticksichtigen, dass die Beklagten mit ihrer Unterlassungserkl&rung vom 23.
Dezember 2021 zumindest teilweise den klagerischen Forderungen stattgegeben haben.
Welchen Zusatznutzen eine Publikation dieses Entscheids m auch in einer Kurzfassung m
in den beantragten Medien unter diesen Umstanden fur die breite Offentlichkeit bieten soll,
ist weder dargetan noch ersichtlich. Damit liegen die Voraussetzungen fir eine
Urtellspubli- kation nicht vor, weshalb das Rechtsbegehren Ziff. 10 vollumfénglich
abzuweisen ist. 3. Kosten- und Entschédigungsfolgen

E.3
(Wort-/Bildmarke) (act. 5/73). Esist unbestritten geblieben, dass es sich dabel

- 37 - um prioritatsdlitere Markeneintragungen handelt (act. 1 N. 569). Den kl&gerischen
Marken steht die beklagtische Domain "www.A. .com” gegentber. Im Urtell des
Handelsgerichts vom 27. Mai 2019 wurde festgehalten, dass es sich bei der kl&gerischen
Marke "A. " und der beklagtischen Domain "www.A. .com” um dhnliche
Zeichen handle (act. 106 E. 9.6.2). Diese Wr- digung wurde im Ruckwei sungsentscheid
(Urteil 4A_335/2019 des Bundesge- richts vom 29. April 2020, E. 7, nicht publ. in: BGE
146 111 225) nicht beanstandet. Demzufolge handelt es sich bel der Wortmarke "A. "
(IR-Marke Nr. 1) (act. 5/68) und der Domain "www.A. .com" um ahnliche Zeichen.
Ebenso ist evident, dass die Domain "www.A. .com" mit den Wort-/Bildmarken der
Kl& gerin 1 (IR-Marken Nr. 2"A. , fig." [act. 5/72] und Nr. 3"A. , fig." [act.
5/73]) dhnlich ist; die zusétzlichen Bildelemente in Form von senkrechten (farbigen)
Strichen tragen wenig zur Unterscheidbarkeit bei. ... [Abbildung zweier Logos]
(IR-Marken Nr. 2 "A. , fig." [act. 5/72] und Nr. 3"A. , fig." [act. 5/73])
2.4.4.3.1.2. Nichtgebrauchseinrede / rechtserhatender Gebrauch Nichtgebrauchseinrede:
Bevor ein rechtserhaltender Gebrauch der klagerischen Marken in den Bereichen
"Veterindrmedizin” und "Desinfektionsmittel” beurteilt werden kann, ist zu prifen, ob die
Klagerinnen tUber Marken verfugen, die fir Wa- ren und Dienstleistungen in den Bereichen



"Veterindrmedizin" und "Desinfekti- onsmittel” hinterlegt sind, die sich im Zeitpunkt der
Erhebung der Nichtgebrauchs- einrede noch in der Benutzungsschonfrist befanden. Ist dies
der Fall, wére die Nichtgebrauchsei nrede zu friih erhoben worden und wiirde sich al's
unwirksam erweisen. Die Beklagten erheben die Nichtgebrauchseinrede in der
Klageantwort vom 30. September 2016 (act. 18 N. 397 ff.). Gemass eigener Darstellung der
Beklag- ten befanden sich zu diesem Zeitpunkt die klégerischen IR-Marken Nr. 4

"A. , fig." (in der Schweiz geschitzt seit tt. Oktober 2015), Nr. 5"A. fig." (in
der Schweiz geschiitzt seit tt. Oktober 2015) und Nr. 6 "A. " (inder

- 38 - Schweiz geschiitzt seit tt. November 2016) noch in der Benutzungsschonfrist (act. 53
N. 680; siehe auch act. 43 N. 865 lit. mm o, N. 888; act. 44/342m 344). Die- se sind
(unbestrittenermassen) fur Waren und Dienstleistungen im Bereich "Vete- rindrmedizin”
und "Desinfektionsmittel” hinterlegt (act. 53 N. 680; siehe auch act. 43 N. 865 lit. mm o, N.
888; act. 44/342m 344). Damit erfolgte die Nichtge- brauchseinrede der Beklagten in Bezug
auf diese drei Marken, die fur Waren und Dienstleistungen in den Bereichen
"Veterindrmedizin" und "Desinfektionsmittel" hinterlegt sind, verfriht, und ist damit
unbeachtlich. Entsprechend muss nicht ent- schieden werden, ob die Klagerinnen ihre
Marken fir Desinfektionsmittel und Ve- terinarmedizin rechtserhaltend gebraucht haben
(vgl. Art. 12 Abs. 3 MSchG). Defensivmarken: Die Beklagten machen in der Duplik sodann
geltend, dass u.a. die drei vorgenannten Marken (IR-Marken Nr. 4 "A. ,fig.", Nr. 5
"A. fig." und Nr. 6 "A. ") aufgrund ihres Defensivcharakters nicht al's
Anspruchs- grundlagen im Bereich der Veterinarmedizin taugten (act. 53 N. 686 ff.). In den
Jahren 1984 bis 2016 hétten die Klagerinnen in der Schweiz 15 Marken, die Wa- ren und
Dienstleistungen im Bereich "Veterindrmedizin” umfassten, eingetragen. Dies, obwohl die
Kl&gerinnen in ihrer gesamten Geschichte nie in dieser Ge- schaftssparte tétig gewesen
seien (act. 53 N. 687). Es obliegt den Beklagten, zu behaupten und zu beweisen, dass die
Kl&gerinnen ihre Marken fir den Bereich "Veterindrmedizin” ohne Gebrauchsabsicht
hinterlegt haben (VOLKEN, in: Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz, David/Frick
[Hrsg.], 3. Aufl., Basel 2017, Art. 12 N. 8). Gelange den Beklagten dieser Nachwels,
konnten sich die Kl&gerin- nen in der Folge nicht auf die Gebrauchsschonfrist berufen. Die
streitgegenstandliche Domain "www.A. .com” wird von den Beklagten unstrittig im
Zusammenhang mit veterindrmedizinischen Produkten gebraucht (vgl. act. 1 N. 670). Es
obliegt den Beklagten, den Nichtgebrauch der klagerischen Marken im Bereich der
Veterindrmedizin glaubhaft zu machen. Die Beklagten stlitzen ihre Einrede des
Nichtgebrauchs einerseits auf einein einer Wirtschafts- zeitschrift zitierte Aussage des
CEO der Klagerin 1, AA. , wonach dieser die klagerische Gruppe "nicht in die
Tiermedizin fihren wolle" (act. 53 N. 674; act. 54/202). Andererseits fuhrten auch
Suchanfragen auf den Internetseiten

- 39 - "www.A. group.com” und "www.A. AB. .com" unter dem Begriff
"Tiermedizin" zu keinen Ergebnissen (act. 53 N. 677; act. 54/203m 204). Diese Umstande
indizieren stark, dass die Kl&gerinnen derzeit nicht in der Geschéfts- sparte
"Veterinarmedizin” tétig sind; ein rechtserhaltender Gebrauch ihrer Zeichen scheint in der
Tat wenig wahrscheinlich. Die Klagerinnen kdnnen diesen Behaup- tungen der Beklagten
betreffend Defensivmarken auch nichts Greifbares entge- gensetzen. Sie fuhren in ihrer
Stellungnahme zu den Dupliknoven aus, dass ein Eintritt in den Geschéaftsbereich der
Veterindrmedizin unter der Agide einer neuen Fiihrung keineswegs ausgeschlossen sei (act.
98 N. 92). Diese Aussage | asst sich nur dahingehend verstehen, als dass bis jetzt keine




Diversifikation in die Ve- terinarmedizin erfolgt ist. Auch die klagerische Behauptung,
wonach eine entspre- chende Ausdehnung (z.B.) durch Ubernahmen jederzeit bevorstehen
konne, ist wenig spezifisch (act. 98 N. 91). Ferner stiitzen auch die ins Recht gelegten nega-
tiven Suchergebnisse der internen Suchfunktion der Internetseiten "A. group.com”
und "A. AB. .com" zum Stichwort "Tiermedizin” den Standpunkt der Beklagten
(act. 54/203m 204). Esist schliesslich unbestritten geblieben, dass die Kl&gerinnen in den
Jahren 1990, 2001, 2002, 2006, 2010, 2011, 2012, 2015 und 2016 ihre Marken
kontinuierlich fir veterindrmedizinische Produkte und Dienstleistungen hinterlegt haben
(act. 53 N. 687). Esist zwar nachvollziehbar, dass ein Pharmaunternehmen seine Marken
fur den Fall einer alféligen kinftigen Expansion in das Geschéftsfeld der Veterindrmedizin
hinter- legt. Konkret zeigt sich indes, dass die Kl&gerinnen Uber einen Zeitraum von
Jahrzehnten ihre Marken systematisch und kontinuierlich fiir den Bereich der Ve-
terindrmedizin hinterlegt haben. Eine Erweiterung des Geschaftsfelds ist indessen nie
erfolgt. Auch heute kann aus den Behauptungen der Kl&gerinnen nicht auf ei- ne ernsthafte
Gebrauchsabsicht geschlossen werden. Eine konkret geplante Di- versifikation in den
Bereich der Veterinarmedizin ist weder dargetan noch nach- gewiesen. Damit haben die
Kl&gerinnen ihre Marken fir veterindrmedizinische Waren und Dienstleistungen tiber
Jahrzehnte hinweg ohne jegliche Gebrauchs- absicht hinterlegt, um den Schutzumfang ihrer
Marken zu vergréssern. Demzufol- ge erfolgte die Hinterlegung dieser Marken fir
veterinarmedizinische Waren und Dienstleistungen durch die Klagerinnen
rechtsmissbrauchlich. Dieim Zeitpunkt

- 40 - der Nichtgebrauchseinrede noch andauernde Gebrauchsschonfrist der drei vor-
genannten klagerischen Marken (IR-Marken Nr. 4 "A. , fig.", Nr. 5"A, fig."
und Nr. 6 "A. ") ist in Bezug auf veterinarmedizinische Waren und Dienstleistungen
damit unbeachtlich. Zusammengefasst konnen die Klagerinnen ihre
Unterlassungsanspriche aus Markenrecht im Bereich Veterinarmedizin nicht auf ihre
neueren IR-Marken Nr. 4 "A. , fig." (Wort-/Bildmarke) (act. 44/342), Nr. 5"A. ,
fig." (Wort-/Bildmarke) (act. 44/343) und Nr. 6 "A. " (Wort- marke) (act. 44/344)
stiitzen. Rechtserhaltender Gebrauch: Die Klagerinnen stiitzen ihr Unterlassungsbegehren
Ziff. 1b hinsichtlich veterindrmedizinischer Waren und Dienstleistungen ferner auf ihre
Marken, die sie fir Humanmedizin (act. 43 N. 865 ff.) und Desinfektionsmittel (act. 43 N.
886 ff.) hinterlegt haben. Sie machen geltend, dass hinsichtlich der Waren und
Dienstleistungen der Bereiche "Humanmedizin", "Veterindrmedizin" und
"Desinfektionsmittel” Gleichartigkeit bestehe. Dies gilt esim Folgenden zu prifen:
Gleichartigkeit von human- und veterindrmedizinischen Waren und Dienstleistun- gen:
Humanmedizinische Produkte dienen dazu, menschliche Krankheiten zu hei- len.

V eterindrmedi zinische Produkte werden dagegen zur Behandlung von tieri- schen
Krankheiten eingesetzt. Es mag zwar sein, dass in Einzelfdlen humanme- dizinische
Produkte zur Behandlung von Tierkrankheiten eingesetzt werden kon- nen. Dies &ndert
indessen nichts daran, dass humanmedizinische und veterinar- medizinische Waren und
Dienstleistungen von den massgeblichen Verkehrskrei- sen m Fachpersonen sowie
Endabnehmer m im Grundsatz al's nicht substituierbar erachtet werden. Sie haben einen klar
unterschiedlichen Verwendungszweck. Auch das Bundesgericht stellte in jingeren
Entscheiden bei der Beurteilung der Gleichartigkeit von Waren auf die Verwendungs- und
Nutzungszwecke ab (BGE 128 111 96 E. 2¢ S. 99 m "Orfina"; Urteil 4A_242/2009 des
Bundesgerichts vom 10. Dezember 2009, in: sic! 2010, 355 m "Coolwater/cool water";
Urtell 4A_257/2014 des Bundesgerichts vom 29. September 2014, in: sic! 2015, 37,42 =



"Arthursgroup SA/Swiss Arthur Prod SA™). Damit besteht zwischen human- und
veterinarmedizinischen Waren und Dienstleistungen keine Gleichartigkeit. Die

- 41 - Kl&gerinnen kdnnen sich demzufolge fur ihren Unterlassungsanspruch im Bereich der
Veterindrmedizin nicht auf ihre Marken im Bereich Humanmedizin stiitzen. Gleichartigkeit
von Desinfektionsmitteln und veterindrmedizinischen Produkten: Ob die Klagerinnen ihre
Marken im Bereich "Desinfektionsmittel" rechtserhaltend gebraucht haben, mussm wie
vorstehend gezeigt m nicht geprift werden; die kl& gerischen IR-Marken Nr. 4 "A. ,
fig.", Nr.5"A. fig." und Nr. 6 "A. ", dieu.a. fur Desinfektionsmittel hinterlegt
sind, befanden sich im Zeit- punkt der Erhebung der Nichtgebrauchseinrede noch in der
Gebrauchsschonfrist. Entsprechend konnten sich die Klagerinnen fur ihren
Unterlassungsanspruch im Bereich "Veterinarmedizin” auf ihre Marken im Bereich
"Desinfektionsmittel” beru- fen, wenn sich Waren und Dienstleistungen aus den Bereichen
"Desinfektionsmit- tel” und "Veterinarmedizin” als gleichartig erweisen wirden. Die
Kl&gerinnen brin- gen vor, dass gemass Praxis des | GE zwischen Desinfektionsmitteln
einerseits und veterindrmedizinischen Erzeugnissen andererseits Gleichartigkeit bestehe,
zumal die Abnehmerkreise erwarteten, dass ein Anbieter von Desinfektionsmitteln auch
Desinfektionsmittel fur den veterinarmedizinischen Bereich vertreibe (act. 43 N. 886 mit
Verweis auf IGE: Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 9446, E. 111.B.3 und IGE:
Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 10021, E.111.B.4). Inder Tat gibt es
Uberschneidungen zwischen Desinfektionsmitteln und veterinar- medizinischen
Erzeugnissen hinsichtlich Inhaltsstoffen und Wirkungsweisen. Des- infektionsmittel
werden bekanntlich auch in der Veterindrmedizin verwendet. Nach dieser Logik wirde es
sich bei Desinfektionsmitteln um einen Teilbegriff handeln, der sich unter den Oberbegriff
"veterindrmedizinische Erzeugnisse” subsumieren liesse. Desinfektionsmittel sind indessen
fUr den Begriff der veterinarmedizini- schen Waren und Dienstleistungen nicht typisch,
sondern unspezifisch. Die Ab- nehmer erwarten beim Gebrauch der kl&gerischen Marken
fur Desinfektionsmittel keinen zukuinftigen Gebrauch fur Waren und Dienstleistungen aller
Arten in der Veterinarmedizin (vgl. das Urteil B_5871/2011 des
Bundesverwaltungsgerichts vom 4. M&arz 2013, E. 2.3 m "Gadovist/Gadogita'). Damit
besteht keine Gleichar- tigkeit von Waren und Dienstleistungen. Die kl&gerischen Marken,
die fur Desin- fektionsmittel hinterlegt sind und sich noch in der Gebrauchsschonfrist
befinden, wirken sich demzufolge nicht rechtserhaltend fir den Bereich der Veterindrmedi-

- 42 - zin aus. Zusammenfassend verfligen die Klagerinnen im Bereich der Veterinér-
medizin Uber keinen markenrechtlichen Unterlassungsanspruch. 2.4.4.3.1.3. Gleichartigkeit
von Waren und Dienstleistungen Die Klagerinnen machen geltend, die auf

"Www.A. .com" beworbenen Wa- ren und Dienstleistungen (Impfstoffe/
verschreibungspflichtige Medikamente / ve- terindrmedizinische Produkte sowie die zu
ihnen gelieferten Produktinformatio- nen) seien identisch oder zumindest hochgradig
gleichartig mit den von den kl& gerischen Marken beanspruchten Waren und
Dienstleistungen (Medikamente fir Menschen / pflanzliche und tierische Arzneimittel,
Desinfektionsmittel / Zurverfi- gungstellen von Informationen und Beratung in
Gesundheitsfragen / Zusammen- stellen von wissenschaftlichen, medizinischen und
pharmazeutischen Experten- berichten etc.) (act. 1 N. 179 ff., N. 670). Esliegt auf der Hand
und ist im Grund- satz ebenfalls unbestritten geblieben (vgl. act. 18 N. 507), dass die auf der
be- klagtischen Internetseite "www.A. .com" angebotenen bzw. beworbenen Waren
und Dienstleistungen und die von den kl&gerischen Marken beanspruchten Waren und



Dienstleistungen gleichartig sind. Damit liegt Waren- und Dienstleis- tungsgleichartigkeit
als Anspruchsvoraussetzung vor. 2.4.4.3.1.4. Verwechslungsgefahr Zur Beurteilung der
Verwechslungsgefahr sind die Kennzeichnungskraft, die Art der Waren und
Dienstleistungen sowie die Aufmerksamkeit der massgeblichen Verkehrskreise
entscheidend. Die IR-Marken Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3 sind u.a. fur Medikamente fur Tiere
und Menschen, pflanzliche Arzneimittel, Desinfektionsmit- tel, tierische Arzneimittel,
pharmazeutische und hygienische Préparate, medizini- sche Erzeugnisse sowie fir diverse
damit im Zusammenhang stehende Informati- onen hinterlegt. Adressaten dieser Waren und
Dienstleistungen sind sowohl Fachpersonen als auch Endverbraucher. Selbiges gilt im
Hinblick auf die von den kl&gerischen Kernmarken beanspruchten Druckwaren, Lehr- und
Unterrichtsmate- rialien und die diversen Dienstleistungen (u.a. das Zurverfigungstellen
von Infor-

- 43 - mationen und Beratung in Gesundheitsfragen). Gemass jingerer Rechtsprechung des
Bundesverwal tungsgerichts wird in Bezug auf Medikamente davon ausge- gangen, dass
nicht nur Fachpersonen, sondern auch Endverbraucher im Ge- schéftsverkehr grundsétzlich
eine hohere Aufmerksamkeit an den Tag legen (Ur- teil B-1048/2015 des
Bundesverwaltungsgerichts vom 22. Mérz 2016, E. 3). An- gesichts der Waren- bzw.
Dienstleistungsgleichartigkeit und Zeichenghnlichkeit ist indes evident, dass esm trotz der
(tellweise) hoheren Aufmerksamkeit der mass- geblichen Verkehrskreise im
Geschéftsverkehr m zu Fehlidentifikationen der hinter der Domain stehenden Unternehmen
kommen wird oder zumindest falsche Zu- sammenhange vermutet werden (vgl. das Urteil
4C _341/2005 des Bundesgerichts vom 6. Mérz 2007, E. 5.1 m "swiss-life.ch"). Die Parteien
hatten m wie die Kl&ge- rinnen zutreffend vortragen m auch mehrere
Abgrenzungsvereinbarungen abge- schlossen, um genau dieser Verwechslungsgefahr zu
begegnen (act. 1 N. 51 ff., N. 587; act. 5/25m 35). Entsprechend ist die
Verwechslungsgefahr gegeben. Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Klagerin 1
zufolge der Verwendung der Domain "www.A. .com" durch die Beklagten
grundsétzlich ein Unterlas- sungsanspruch aus Markenrecht (mit Ausnahme von Waren und
Dienstleistungen aus dem Bereich "V eterindrmedizin™) gegentiber den Beklagten zusteht.
Wie noch zu zeigen sein wird, wirkt sich die Einschrankung auf den Ausgang des Verfah-
rens indessen nicht aus; sie erweist sich damit nicht als entscheidend. 2.4.4.3.2.
Firmenrecht, Namensrecht, Lauterkeitsrecht Firmenrecht: Die Kl&gerin 2 fihrt unstrittig
seit dem tt. Juni 1997 die Firmenbe- zeichnung "A. (Schweiz) AG". Diese geht
zurick auf die ... A. (Schweiz) AG, die am tt.mm.1973 im Handel sregister des
Kantons Zirich einge- tragen wurde (act. 1 N. 21 ff., N. 147 ff., N. 606; act. 5/10m 11, act.
18 N. 128; act. 43 N. 201). Die Kl&gerinnen berufen sich ferner auf die erstein der Schweiz
ein- getragene Gesellschaft der klagerischen Gruppe "A. Holding AG", dieam
tt.mm.1929 in AC. ins Handel sregister eingetragen wurde. Diese sei spater zur

"A. AG" umfirmiert und am tt.mm.2013 aus dem Handel sregister ge- |6scht worden
(act. 1 N. 149; act. 43 N. 201; act. 44/214). Esist indes weder be- hauptet noch ersichtlich,
dass es sich dabei um die Rechtsvorgéngerin der Klége-

- 44 - rin 2 handelt. Hinsichtlich der Eintragungsprioritét betreffend die Klagerin 2 ist der
Eintrag vom tt.mm.1929 entsprechend nicht massgeblich. Die Beklagte 3 firmiert seit 2011
als"C. A. B. AG" (vormals. "A. B. AD. AG"). Se
wurde 1963 in Zurich als Tochtergesellschaft der Beklagten 2 gegriindet und am
tt.mm.1963 in das Handel sregister des Kantons Luzern einge- tragen (act. 1 N. 39; act.




5/20). Diese Firma enthdt den Bestandteil "A. ". Damit verfigt die Beklagte 3 tber
die prioritétséltere Firma. Dadas Erfordernis der Hinterlegungsprioritét nicht erflllt ist,
ertbrigt es sich, die tbrigen Anspruchs- voraussetzungen zu priifen. Der Klagerin 2 steht
aus Firmenrecht kein Unterlas- sungsanspruch zu. Namensrecht: Die Klagerin 1 verfiigt
Uber eine nicht in den schweizerischen Re- gistern eingetragene, auslandische Firma. Sie
kann den Firmenschutz von Art. 956 OR nicht in Anspruch nehmen. Subsidiar kann siesich
jedoch auf das Namensrecht geméss Art. 29 Abs. 2 ZGB berufen. Ausléndische
Handelsnamen sind durch Art. 8 PVU in allen Verbandsl dndern ohne Verpflichtung zur
Hinterle- gung oder Eintragung geschitzt (siehe das Urteil 4C_31/2004 des Bundesge-
richts vom 8. November 2004, E. 7; BUHLER, in: Basler Kommentar zum Zivilge-
setzbuch, Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], 6. Aufl., Basel 2018, Art. 29 N. 10f1.). Die
Kl&gerinnen 1 und 2 treten sodann unter dem Namen "A. " auf dem schwei- zerischen
Markt auf (act. 1 N. 623). Die Beklagten treten u.a. unter der in der Schweiz abrufbaren
Domain "www.A. .com" in Erscheinung. Der Namens- tréger wird durch Art. 29 Abs.
2 ZGB geschitzt, wenn seine rechtlich geschiitzten Interessen beeintrachtigt sind. Auch das
blosse Registrierenlassen von Internet- seiten im In- und/oder Ausland kann eine unbefugte
Zeichenverwendung i.S.v. Art. 29 Abs. 2 ZGB darstellen (vgl. BUHLER, aa.0., N. 39).
Die Aneignung des kl&gerischen Namens mittels der beklagtischen Domain

"Www.A. .com" ist mit Blick auf die obigen Ausfihrungen ohne Weiteres geeignet,
um im Rechtsver- kehr Fehlvorstellungen tber die Identitdt des Namenstrégers zu
erwecken. Es be- steht offenkundig die Gefahr, dass Investoren, Arzte, Apotheker etc.
fehlgeleitet werden. Die Beklagten wenden indessen ein, die Domain "www.A. .com”
seit 1992 in der Schweiz genutzt zu haben (act. 53 N. 40, N. 378 ff.). Ihr Interes- se, den
eigenen Namen als Domain zu gebrauchen, sei hdher zu gewichten als

- 45 - dagenige der Klagerinnen (act. 18 N. 131 ff.; act. 53 N. 385). Die Kl&gerinnen
entgegnen, dass die Beklagten Gber keine Namensrechte am Zeichen "A. "in der
Schweiz verflgten. Entsprechend konnten sie sich auch nicht auf das Recht des
Gleichnamigen berufen, um das Zeichen "A. " in Alleinstellung zu gebrauchen (act.
43 N. 171 ff.). Im Urteil des Handel sgerichts vom 29. Mai 2019 wurden m alerdings
hinsichtlich des Verbots der Verlinkung von "www.C. .ch" auf "www.A. .com”,
"Www.A. F. .com” sowie "www.A. -L. .com"”, sofern auf den
verlinkten Seiten "A. " in Al- leinstellung zur Kennzeichnung verwendet wird
(Rechtsbegehren Ziff. 4 und 5) m die Interessen der Kl&agerinnen am Gebrauch des
Kennzeichens"A. " hoher gewichtet. Das Bundesgericht hat diesin seinem
Rickweisungsentscheid vom 29. April 2020 nicht beanstandet. Vielmehr hat es
ausdriicklich festgehalten, dass sich die Beklagten mit den Abgrenzungsvereinbarungen
zum Verzicht des Auf- tritts unter dem Zeichen "A. " ausserhalb der USA und Kanada
verpflichtet hatten (Urteil 4A_335/2019 des Bundesgerichts vom 29. April 2020, E. 4.2in
fine, nicht publ. in: BGE 146 I11 225). Gemass diesen Vereinbarungen steht es den Be-
klagten frei, fur ihre Adressaten beliebige Inhalte auf Internetseiten mit den Do-
main-Namen "www.C. .ch" oder "www.C. .com" in der Schweiz zu- ganglich zu
machen. Die Beklagten dirfen im Sinne der Vereinbarungen gar m wie das Bundesgericht
in seinem Riickweisungsentscheid ebenfalls verbindlich festgehalten hat m in der
Kommunikation mit ihren Adressaten das Zeichen "A. " als Firmenbestandteil
verwenden, sofern es mit den vereinbarten Zu- sdtzen verknipft wird (Urteil 4A_335/2019
des Bundesgerichts vom 29. April 2020, E. 6.4.2.1, nicht publ. in: BGE 146 111 225). In
Anbetracht dessen ist ein ge- wichtiges Interesse weder dargetan noch ersichtlich, wonach




die Beklagten ihren Anlegern, potentiellen Arbeitnehmern oder sonstigen Interessenten
zwingend In- formationen auf einer in der Schweiz abrufbaren Internetseite mit der Domain
"Www.A. .com" anbieten mussten. Vielmehr haben die Parteien den ge- meinsamen
historischen Wurzeln, der erzwungenen Spaltung des urspriinglichen Unternehmens und
den daraus wachsenden Abgrenzungsproblemen bereits mit den genannten
Abgrenzungsvereinbarungen Rechnung getragen. Demzufolge kdnnen sich Beklagten nicht
auf das Recht des Gleichnamigen berufen. Damit

- 46 - sind die geschéftlichen Interessen der Klagerinnen erheblich tangiert und es liegt
gleichzeitig Verwechslungsgefahr i.S.v. Art. 29 Abs. 2 ZGB vor. Den Kl&gerinnen steht
entsprechend ein Unterlassungsanspruch aus Namensrecht gegeniiber den Beklagten zu.
Lauterkeitsrecht: Da die Website "www.A. .com"” bestimmungsgemass in der Schweiz
abrufbar ist, ist auf den vorliegenden Sachverhalt in Nachachtung des
Marktauswirkungsprinzips (Art. 136 Abs. 1 IPRG) schweizerisches Lauterkeits- recht
anwendbar. Die Klagerinnen machen geltend, dass der erste nach aussen wahrnehmbare
Gebrauch des Zeichens "A. " in der Schweiz im Jahre 1920 stattgefunden habe.
Damals seien sie (die Klagermnen) in den Schweizer Markt eingetreten, wobei die

AE. __ inZurich den Vertrieb von Chemikalien und pharmazeutischen Spezialitéten von
A. . [Ortschaft in Deutschland] tber- nommen habe (act. 1 N. 152 ff., N. 644; act.
5/11). Dleﬁe Sachdarstellung wird von den Beklagten nicht bestritten (vgl. act 18 N. 496).
Damit ist erstellt, dass die Klagerinnen in der Schweiz das Zeichen "A. " zuerst
gebraucht haben (Ge- brauchsprioritét). Die Kl&gerinnen verfiigen sodann Uber eine
schutzwirdige Marktposition; es sind weder Umstande geltend gemacht noch ersichtlich,
wonach sie diese Rechtsposition unrechtméssig erworben hétten. In lauterkeitsrechtlicher
Hinsicht sind zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr neben den kennzeichenin- ternen
Umstanden auch ausserhalb des Zeichens liegende Umsténde massge- blich
(kennzeichenexterne Umsténde). Namentlich ist zu beriicksichtigen, ob die Internetseite
"WWW.A. .com"” gut sichtbare, kl&rende Hinweise oder Disclai- mer mit Angaben tber
die betriebliche Herkunft enthalt. V orauszuschicken ist, dass es sich bel den von den
Beklagten im Zusammenhang mit ihrer Unterlas- sungserkl&rung vom 23. Dezember 2021
neu angebrachten Disclaimern um unzu- 18ssige, also hier unbeachtliche Noven handelt
(siehe dazu vorstehend ausfuhr- lich unter Ziff. 2.4.2.3). Diese Disclaimer kdnnen
demzufolge nicht in die Beurtei- lung mit einbezogen werden, vielmehr hat diese auf Basis
des bisherigen Pro- zessstoffes zu erfolgen. Das Bundesgericht fuhrt in seinem

Ruckwei sungsent- scheid mit Verweis auf die vorinstanzlichen Erwagungen aus, dass der
Hinweis, wonach sich "www.A. .com" nur an nordamerikanische Benutzer richte,
nicht einfach aufzufinden sei. Dazu misse der Cursor unten im Bildschirm tiber einen

- 47 - schwarzen Balken bewegt werden, woraufhin ein Pop-Up-Fenster mit Links er-
scheine. Erst wenn dabel auf "Terms of Use" geklickt werde, was der angespro- chene
Internetnutzer kaum je tun werde, befinde sich dort ein entsprechender Hinwels. Ein
Disclaimer erscheine einzig, sofern der Internetnutzer auf die Rubrik "worldwide offices’
klicke, woraufhin er auf die Internetprésenz "www.C. .com" umgeleitet werde. Dies
setze dagegen voraus, dass der In- ternetnutzer die Hauptseite "www.A. .com"
verlasse (Urteil 4A_335/2019 des Bundesgerichts vom 29. April 2020, E. 4.2, nicht publ.
in: BGE 146 I11 225). Diese vom Bundesgericht nicht beanstandeten
Sachverhaltsfeststellungen erwel- sen sich auch fir den hiesigen Entscheid as verbindlich.
Demzufolge enthdlt die Internetseite "www.A. .com" keine genuigend sichtbaren,



kl&renden Zusétze, durch die eine Fehlzurechnung sofort richtiggestellt werden konnte.
Selbst bei in- formierten Internetnutzern m etwa Fachpersonen, die in medizinischen
Belangen spezialisiert sind m kann nicht ausgeschl ossen werden, dass ihnen der Umstand,
dass die Parteien in rechtlicher Hinsicht zwel voneinander unabhangigen Konzer- nen
angehoren, nicht bekannt ist. Dies muss umso mehr fur Endverbraucher, die ebenfalls Teil
des hier massgeblichen Verkehrskreises sind, gelten. Sie haben keinen Anlass, nach einem
solchen "Treffer” ("www.A. .com") bel der Inter- netrecherche nach einer anderen
Website zu suchen. Damit ist auch unter Be- riicksichtigung des konkreten Internetauftritts
der Beklagten die (mittelbare) Ver- wechslungsgefahr nicht wirksam gebannt.
Zusammenfassend verfgt die Kl&gerin 1 gegentiber den Beklagten Uber einen
Unterlassungsanspruch aus Markenrecht (mit Ausnahme von veterindrmedizini- schen
Waren und Dienstleistungen, dies allerdings nur bezogen auf das Marken- recht),
Lauterkeitsrecht und Namensrecht. Die Klagerin 2 verfligt gegentiber den Beklagten tber
einen Unterlassungsanspruch aus Lauterkeitsrecht und Namens- recht. Im Folgenden ist auf
Einwendung der Beklagten hin zu prifen, ob die dies- beziiglichen Anspriiche der
Kl&gerinnen verwirkt sind.
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E.31

Gerichtskosten Wie bereits im Entscheid des Handel sgerichts vom 29. Mai 2019
festgehalten (act. 106 E. 16.1), bestimmt sich die H6he der Gerichtsgebiihr nach der Gebuh-
renverordnung des Obergerichts (Art. 96 ZPO i.V.m. § 199 Abs. 1 GOG) und rich- tet sich
in erster Linie nach dem Streitwert bzw. nach dem tatsachlichen Streitinte- resse (8§ 2 Abs. 1
lit. aGebV OG). Im genannten Entscheld wurde der Streitwert auf CHF 9'600'000.m
veranschlagt. Dieser Streitwert ist m davom Bundesgericht nicht beanstandet m fir den
hiesigen Entscheid verbindlich. Auf dieser Basis wur- deim Erstentscheid des

Handel sgerichtsin Anwendung von 8§ 4 Abs. 1 GebV die ordentliche Grundgebuhr von
CHF 116'750.m errechnet. Diese Grundgebihr wur- de sodann aufgrund der Kompl exitét
und des Aktenumfanges um rund die Halfte auf CHF 170'000.m erhoht. Diese Erwégungen
wurden im Ruckwel sungsent- scheid ebenfalls nicht beanstandet (Urteil 4A_335/2019 des
Bundesgerichts vom 29. April 2020, E. 8, nicht publ. in: BGE 146 |1l 225). Indessen ist zu
berticksichti-

- 123 - gen, dass seit dem Ruckweisungsentscheid vom 29. April 2020 zahlreiche neue
Eingaben m namentlich Noveneingaben (z.B. act. 113; act. 115; act. 122; act. 131, act. 146)
m und Verfligungen ergingen (act. 113 bis act. 180). Sodann wurde das Verfahren zwecks
aussergerichtlicher Vergleichsgesprache mehrfach sistiert (act. 118; act. 120; act. 124; act.
125; act. 133; act. 134; act. 136; act. 138; act. 139; act. 141; act. 143; act. 144). Diese
Vergleichsgesprache verliefen er- gebnislos. Ferner miindete die von den Beklagten
eingereichte Unterlassungser- kldrung vom 23. Dezember 2021 (act. 150; act. 151/244) in
weltere (teilweise) umfangreiche Eingaben und Verfigungen (act. 153; act. 154; act. 156;
act. 158; act. 160; act. 163; act. 164; act. 166; act. 168; act. 170). Sodann fihrte auch die
Fusion der Beklagten 2 und die damit verbundene Umfirmierung zu weiteren Ein- gaben
und Verflgungen (act. 170; act. 172; act. 175; act. 177; act. 179). Zusam- mengefasst sind
seit dem Rickwel sungsentscheid vom 29. April 2020 erhebliche weitere Aufwande
angefallen, die hinsichtlich der Gerichtsgebuhr (und der Partei- entschadigung) zu
berlicksichtigen sind. Demzufolge rechtfertigt es sich, die or- dentliche Grundgebuhr (CHF
116'750.m) in Anwendung von 8§ 4 Abs. 2 GebV neu um rund 75% auf CHF 200'000.m zu



erhodhen.

E.3.2

Kostenauflage Fir die Beschltisse ist keine separate K ostenfestsetzung angezeigt. Es wére
an- gesichts der vorliegenden Umstande illusorisch und entspréche einer zu vermei- denden
Scheingenauigkeit, die Kosten im Einzelnen aufzugliedern. Vielmehr sind diese im Rahmen
einer Gesamtbetrachtung festzulegen. Unter Berticksichtigung der jewelligen anerkannten
Klagebegehren obsiegen die Kl&gerinnen in Bezug auf die Rechtsbegehren Ziff. 1b
(Eventualbegehren), Ziff. 2, Ziff. 3, Ziff. 5 und Ziff. 7 vollstéandig, in Bezug auf die
Rechtsbegehren Ziff. 4, Ziff. 8 und Ziff. 9 nahezu vollstandig (jeweils ca. zu 75%) und in
Bezug auf das Rechtsbegehren Ziff. 6 rund zur Halfte. Insgesamt obsiegen die Kl&gerinnen
zu rund 75% und die Beklagten zu rund 25%. Demzufolge sind die Kosten den K&
gerinnen zu 25 % (CHF 50'000.m ) und den Beklagten zu 75% (CHF 150'000.m )
aufzuerlegen.

- 124 - Dasowohl die Kl&gerinnen als auch die Beklagten je gemeinsame Rechtspositio-
nen vertreten, haften sie fir die Kosten solidarisch (Art. 106 Abs. 3 ZPO). Einein- terne
Verteilung der Kosten auf die einzelnen Parteien bzw. Solidarschuldner ist entsprechend
nicht erforderlich (JENNY, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivil- prozessordnung,
Sutter-Somm/Hasenbohler/Leuenberger [Hrsg.], 3. Aufl., Zurich 2016, Art. 106 N. 14). Die
Kosten sind vorab aus dem von den Kl&gerinnen geleisteten Kostenvorschuss zu decken.
Fir die den Beklagten auferlegten Kosten ist den Klagerinnen das Ruckgriffsrecht auf die
Beklagten einzurédumen (Art. 111 ZPO).

E.33

Partei entschadigungen Die Grundgebuhr fir die Partelentschadigung betrégt CHF
103'400.m (8 4 Abs. 1 AnwGebV). Der Anspruch auf die Gebuhr entsteht u.a. mit der
Erarbeitung der Begriindung. Sie deckt auch die Teilnahme an der Hauptverhandlung ab (8
11 Abs. 1 AnwGebV). Fir die Teilnahme an der Vergleichsverhandlung sowie fir die
zweite Rechtsschrift wurde im Erstentscheid des Handel sgerichts vom 29. Mai 2019 ein
Zuschlag von insgesamt der Halfte gewahrt (act. 106 Ziff. 16.2). Die seit dem

Ruckwei sungsentscheid vom 29. April 2020 neu in den Prozess eingebrach- ten Themen
(Unterlassungserklérung, Fusion/Umfirmierung) generierten auch fur die Parteivertreter
zusétzlichen Aufwand. Entsprechend rechtfertigt sich nunmehr ein Zuschlag von 75% (8 11
Abs. 2 AnwGebV). Daraus resultiert eine Parteient- schadigung in Hohe von insgesamt
rund CHF 180'000.m . Entsprechend ihrem Obsiegen und Unterliegen im vorliegenden
Verfahren ist den Klégerinnen eine re- duzierte Partei entschédigung von CHF 90'000.—
(50%) zuzusprechen. Angesichts der gemeinsamen Vertretung und der gleichlaufenden
Interessen ist wiederum auf eine interne Verteilung zu verzichten; die Beklagten haften
solidarisch. Das Handel sgericht beschliesst: 1. Die Klage wird mit Bezug auf die

Rechtsbegehren m Ziff. 2 lit. a ("www.A. -E. .com”);

- 125 - m Ziff. 2lit. c ("www.A. G. .com”); m Ziff. 2lit. d

("www.A. H. .com”); m Ziff. 2 lit. e ("www.A. l. .com"); m Ziff, 2
lit. g ("www.A. K. .com”); m Ziff. 2 lit. h ("www.A. L. .com"); m
Ziff. 2 lit. i ("www.A. P. .com”); m Ziff. 2 lit. j ("www.A. manuals.com”);
m Ziff. 3lit. a ("www.facebook.com/A. M. "), m Ziff. 3lit. b
("www.facebook.com/A. N. "); m Ziff. 3lit. c

("www.facebook.com/A. L. "), m Ziff. 3lit. d



("www.facebook.com/A. Manual"); m Ziff. 3lit. e

("www.facebook.com/A. O. "), m Ziff. 3lit. f

("www.facebook.com/A. P. "); m Ziff. 3lit. g

("www.facebook.com-/A. i "); m Ziff. 3lit. h

("www.facebook.com/A. J. "); m Ziff. 3 it

("www.facebook.com/A. V. "); m Ziff. 4lit. c

("https://twitter.com/A. N. 1"); m Ziff. 4lit. e

("https://twitter.com/A. R. "); m Ziff. 41it. |

("https://twitter.com/A. J. "); m Ziff. 4 lit. k

("https://twitter.com/A. J. "); m Ziff. 4lit. o

("https://linkedin.com/company/A. - Corporate-Responsibility”); m Ziff. 5, soweit der

Kennzeichengebrauch auf den vorstehenden Inter- net- und Social-Media-Présenzen
betreffend die Rechtsbegehren Ziff. 2 lit. g, Ziff. 2 lit. c, Ziff. 2 lit. d, Ziff. 2 lit. e, Ziff. 2it.
g, Ziff. 21it. h, ziff. 2lit. i, Ziff. 2lit. j, Ziff. 3lit. g, Ziff. 3lit. b, Ziff. 3 lit. ¢, Ziff. 3lit. d,
Ziff. 3

- 126 - lit. e, Ziff. 3 lit. f, Ziff. 3lit. g, Ziff. 3 lit. h, Ziff. 3 lit. i, Ziff. 4 lit. c, Ziff. 4 lit. e,
Ziff. 4lit. J, Ziff. 4 lit. k und Ziff. 4 lit. o betroffen ist; m Ziff. 6 (i) (Verwendung des

Zeichens"A. " [in Alleinstellung] zur Kennzeichnung der Unternehmung im
Eingangsbereich und der Emp- fangshalle der Beklagten 3); m Ziff. 6 (iii) (Gebrauch des
Zeichens"A. " in Form von"@A. .com" E-Mail-Adressen auf Visitenkarten der

Beklagten 3 bis 5); m Ziff. 7 (Verlinkungen); als durch Klageanerkennung erledigt
abgeschrieben. 2. Auf die Rechtsbegehren m Ziff. 6 (v) (Gebrauch der Zeichen "A. !
[in Alleinstellung"], "A. & Co." [in Alleinstellung] und "A. Manual" [einzeln
oder kombiniert] im Zusammenhang mit der Bewerbung, der Anpreisung oder dem

Vertrieb von Waren und Dienstleistungen im Bereich der Human- oder V eterinarmedizin);

m Ziff. 6 (vi) (sonstiger Gebrauch der Zeichen "A. " [in Alleinstel- lung], "A. &
Co." [in Alleinstellung] und "A. Manual" [ein- zeln oder kombiniert] im
geschéftlichen Verkehr in der Schweiz); m Ziff. 6 (iii) (Gebrauch der Zeichen "A. &
Co." [in Alleinstellung] und "A. Manual" [einzeln oder kombiniert] auf

Visitenkarten); wird nicht eingetreten. 3. Die Kosten- und Entschadigungsfolgen richten
sich gemass nachfolgendem Erkenntnis. 4. Schriftliche Mitteilung und
Rechtsmittel belehrung mit nachfolgendem Er- kenntnis.

- 127 - Das Handel sgericht erkennt: 1. Den Beklagten 1 und 2 wird verboten, nach Ablauf
von 30 Tagen ab Rechts- kraft des Urteils Giber die Domain "www.A. .com" und/oder
deren Un- terseiten ("www.A. .com/xy") (Rechtsbegehren Ziff. 1b) Inhalte fur An-
fragen, die (bspw. durch Eingabe der Domain in der Adresszeile eines Browsers oder durch
Anklicken von Hyperlinks mit der entsprechenden Do- main) durch Personen in der
Schweiz erfolgen, zugéanglich zu machen und/oder zuganglich machen zu lassen, wobei ein
Inhalt dann nicht als Per- sonen in der Schweiz zugénglich gemacht gilt, wenn die
Beklagten 1 und 2 eine Geobl ocking-Technologie zwecks Blockierung von Anfragen von
Inter- netnutzern mit einer Schweizer 1P-Adresse verwenden wie zum Beispiel, nach ihrer
Wahl, (i) eine Geo-IP-Datenbank von T. , (i) eine CDN- Software von U. mit
Geo-IP-Datenbank, oder (iii) eine gleichwertige Technologie, wobel als gleichwertig jede
Technologie gilt, die mindestens 95% der Anfragen von Internetnutzern mit einer
Schweizer IP-Adresse blo- ckiert. 2. Den Beklagten 1 und 2 wird verboten, nach Ablauf von
30 Tagen ab Rechts- kraft des Urteils Giber die Domains "www.A. F. .com" und



"Www.A. J. .com" und/oder deren Unterseiten "www.A. F. /xy.com"
und "www.A. J. lyx.com" (Rechtsbegehren Ziff. 2 lit. b und f) Inhalte fir
Anfragen, die (bspw. durch Eingabe der Domain in der Adresszeile eines Browsers oder
durch Ankli- cken von Hyperlinks mit der entsprechenden Domain) durch Personen in der
Schweiz erfolgen, zugénglich zu machen und/oder zuganglich machen zu lassen, wobei ein
Inhalt dann nicht als Personen in der Schweiz zuganglich gemacht gilt, wenn die Beklagten
1 und 2 eine Geobl ocking-Technol ogie zwecks Blockierung von Anfragen von
Internetnutzern mit einer Schweizer 1P-Adresse verwenden wie zum Beispiel, nach ihrer
Wahl, (i) eine Geo-IP- Datenbank von T. , (i) eine CDN-Software von U. mit
Geo-IP- Datenbank, oder (iii) eine gleichwertige Technologie, wobei als gleichwertig

- 128 - jede Technologie gilt, die mindestens 95% der Anfragen von Internetnutzern mit
einer Schweizer |P-Adresse blockiert. 3. Den Beklagten 1 und 2 wird verboten, nach Ablauf
von 30 Tagen ab Rechts- kraft des Urteilsin der Schweiz im geschéftlichen Verkehr tber
die Internet- présenzen "www.youtube.com/user/A. " und "www.youtube.com/user/
A. E. " (Rechtsbegehren Ziff. 3 it. j und k) Inh K) Inhalte fir Anfragen, die (bspw.
durch Ei ngabe der Adressein der Adresszeile eines Browsers oder durch Anklicken von
Hyperlinks mit der entsprechenden Adresse eines Browsers oder durch Anklicken von
Hyperlinks mit der entsprechenden Ad- resse) durch Personen in der Schweiz erfolgen,
zugéanglich zu machen und/oder zuganglich machen zu lassen, wobel ein Inhalt dann nicht
als Per- sonen in der Schweiz zugénglich gemacht gilt, wenn die Beklagten 1 und 2 auf

Y ouTube sémtliche zur Verfigung gestellten L énderbeschrankungs- und
Geotargeting-Massnahmen fir Personen in der Schweiz oder Internetnutzer mit einer
Schweizer IP-Adresse anwenden oder anwenden lassen, um deren Anfragen zu blockieren.
4. Den Beklagten 1 und 2 wird verboten, nach Ablauf von 30 Tagen ab Rechts- kraft des
Urtells Uber die folgenden Internetadressen m Rechtsbegehren Ziff. 4 lit. a

("twitter.com/A.____ "); m Rechtsbegehren Ziff. 4 lit. b ("twitter.com/A.___ L. ");
m Rechtsbegehren Ziff. 4 lit. f ("twitter.com/A.___ S, "); m Rechtsbegehren Ziff. 4
lit. g ("twitter.com/A. 0. "); m Rechtsbegehren Ziff. 4 lit. h

("twitter.com/A. P. "); m Rechtsbegehren Ziff. 4 lit. i

("twitter.com/A. Q. "); m Rechtsbegehren Ziff. 4 lit. |

("twitter.com/A. W. "); m Rechtsbegehren Ziff. 4 lit. m

("linkedin.com/A. ") und m Rechtsbegehren Ziff. 4 lit. n

("linkedin.com/company/A. - E. ")

- 129 - Nachrichten an Personen in der Schweiz zu senden, senden zu lassen, zu richten
und/oder richten zu lassen, wobel ab dem Zeitpunkt, in dem Twitter bzw. Linkedin

L &nderbeschrankungs- und Geotargeting-Massnahmen zur Verfiigung stellen, eine
Nachricht dann nicht als an Personen in der Schweiz gesendet oder gerichtet gilt, wenn die
Beklagten 1 und 2 auf Twitter bzw. Linkedln sdmtliche zur Verfligung gestellten

L &nderbeschrankungs- und Geotargeting-Massnahmen fir Personen in der Schweiz oder
Internetnutzer mit einer Schweizer |P-Adresse anwenden oder anwenden lassen, um zu
verhindern, dass eine Nachricht an diese gesendet und/oder gerichtet wird.

E.5

Den Beklagten 1 und 2 wird verboten, nach Ablauf von 30 Tagen ab Rechts- kraft des
Urtells auf den bestimmungsgemass abrufbaren Internetprasenzen betreffend die
Rechtsbegehren Ziff. 1b, Ziff. 2b, Ziff. 2f, Ziff. 3], Ziff. 3k, Ziff. 4a, Ziff. 4b, Ziff. 4f, Ziff.
4q, Ziff. 4h, Ziff. 4i, Ziff. 41, Ziff. 4m und Ziff. 4n die folgenden Kennzeichen einzeln oder



kombiniert (i) zur Kennzeichnung der Unternehmen der Beklagten 1 und 2, (ii) im
Zusammenhang mit der Be- werbung, der Anpreisung oder dem Vertrieb von Waren
und/oder Dienstleis- tungen im Bereich der Human- und Veterinarmedizin, oder (iii)
sonstwie im geschéftlichen Verkehr zu gebrauchen und/oder gebrauchen zu lassen, wo- bei
eine Internetseite dann nicht als Personen in der Schweiz zuganglich gemacht gilt, wenn die
Beklagten 1 und 2 (i) eine Geoblocking-Technologie zwecks Blockierung von Anfragen
von Internetnutzern mit einer Schweizer |P-Adresse verwenden wie zum Beispiel, nach
ihrer Wahl, (a) eine Geo-IP- Datenbank von T. , (b) eine CDN-Software von U.

mit Geo-1P- Datenbank, oder (c) eine gleichwertige Technologie, wobei a's gleichwertig
jede Technologie gilt, die mindestens 95% der Anfragen von Internetnutzern mit einer
Schweizer |P-Adresse blockiert, bzw. (ii) sdmtliche von der jeweili- gen Plattform zur
Verfligung gestellten Landerbeschrénkungs- und Geotar- geting-Massnahmen fiir Personen
in der Schweiz oder Internetnutzer mit ei- ner Schweizer |P-Adresse anwenden oder
anwenden lassen: ... [div. Abbildungen]
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E.6

Der Beklagten 3 wird verboten, nach Ablauf von 30 Tagen ab Rechtskraft des Urteilsdie
Kennzeichen "A. & Co." (in Alleinstellung) und "A. Manua" (einzeln oder

kombiniert) zur Kennzeichnung ihrer Unter- nehmen im Empfangsbereich und der
Eingangshalle der Beklagten 3 (Rechtsbegehren Ziff. 6 [i]) zu gebrauchen und/oder
gebrauchen zu lassen.

E.7

Den Beklagten 3, 4 und 5 wird verboten, nach Ablauf von 60 Tagen ab Rechtskraft dieses
Urteils E-Mail-Adressen mit dem Bestandteil " @A. .com" in der Schweiz zu
gebrauchen (Rechtsbegehren Ziff. 8).

E.8
Im Gbrigen Umfang wird die Klage abgewiesen.

E.9

Fir den Fall der Widerhandlung gegen Dispositiv-Ziffern 1 bis 7 wird den je- weils
verantwortlichen Organen der Beklagten die Bestrafung wegen Unge- horsams gegen eine
amtliche Verfligung geméss Art. 292 StGB (Busse bis CHF 10'000.m ) angedroht. Art. 292
StGB Ungehorsam gegen amtliche Verfiigungen Wer der von einer zustandigen Behdrde
oder elnem zusténdigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn
erlassenen Verfi- gung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.

E. 10
Die Gerichtsgebihr wird festgesetzt auf CHF 200'000.m .

E. 11

Die Kosten werden den Klagerinnen — unter solidarischer Haftung — zu 25% (CHF
50'000.m) und den Beklagten m ebenfalls unter solidarischer Haftung m zu 75% (CHF
150'000.m) auferlegt. Sie werden vorab aus dem von den Kl& gerinnen geleisteten
Kostenvorschuss (CHF 240'000.m ) gedeckt. Fir den Anteil der Beklagten (CHF 150'000.m)
wird den Klagerinnen das Ruckgriffs- recht auf die Beklagten eingeraumt.



E.12

Die Beklagten werden m unter solidarischer Haftung m verpflichtet, den KI& gerinnen eine
Partei entschadigung in Hohe von CHF 90'000.m zu bezahlen.

E. 13

Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie an das | GE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003
Bern.
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E.14

Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb von 30 Tagen von
der Zustellung an beim Schwei zerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen.
Zulassigkeit und Form einer solchen Be- schwerde richten sich nach Art. 72 ff.
(Beschwerdein Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsididre V erfassungsbeschwerde) in
Verbindung mit Art. 42 und 90 ff. des Bundesgesetzes Uber das Bundesgericht (BGG). Der
Streit- wert betrégt CHF 9'600'000.m . Zurich, 9. November 2022 Handel sgericht des
Kantons Zurich Die Vizeprasidentin: Die Gerichtsschreiberin: Dr. Claudia Buhler Dr.
Corina Botschi

Export aus OpenCaseLaw (CCQ). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veroffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.



