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Erwagungen

E.1
Formelles

E.11
Zustandigkeit

E.111

Ortliche Zustandigkeit Fir Klagen aus unerlaubter Handlung ist geméss Art. 36 ZPO das
Gericht am Wohnsitz oder Sitz der geschédigten Person oder der beklagten Partei oder am
Handlungs- oder am Erfolgsort zustandig. In den Anwendungsbereich von Art. 36 ZPO
fallen insbesondere Klagen aus unlauterem Wettbewerb gemass UWG sowie die
Verletzung von Immaterialgiterrechten (MARTI, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner
Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band |, 2012, Art. 36 N 6). Sitz der
Beklagten ist Zurich. Demnach ist das Handel sgericht des Kantons Zurich fir die
vorliegende Klage ortlich zustandig.

E.112
Sachliche Zusténdigkeit Die sachliche Zustandigkeit des Handel sgerichts des Kantons
Zirich ergibt sich aus Art. 5 Abs. 1 lit. aund d ZPO in Verbindung mit § 44 lit. a GOG ZH.

E.12

Ubrige Prozessvoraussetzungen Die (ibrigen Prozessvoraussetzungen erweisen sich als
erfullt und geben zu kei- nen Bemerkungen Anlass. Damit ist auf die Klage einzutreten.

E.13
wird festgehalten, dass die B. AG durch die Abspaltung des Betriebes «Club
C. » und «Club F. » zusammen mit den Grundstiicken B. gemass Entwurf

des Kaufrechtsvertrages mit der Stadt Zurich vom 26. Juni 2006 (Anhang 1) basierend auf
dem Spaltungsplan vom 23. Méarz 2006 gegrindet und am tt. mm. 2006 in das
Handel sregister eingetragen wurde. Gemass lit. D der Préambel des vom 26. Juni 2006

datierenden Entwurfs des Kaufrechtsvertrags sind die Aktionare der A. AG unter den
dort vereinbar- ten Voraussetzungen und Bedingungen bereit, der Stadt Zirich ein
Kaufrecht an sémtlichen Aktien der infolge der Spaltung gegriindeten «B. AG»

einzu- raumen (act. 29/8 S. 3). Ziff. 11l. C. 6. Abs. 2 des Entwurfs lautet sodann wie folgt:

- 18 - «Die Stadt Zirich wird zudem daf ir sorgen, dass, spatestens wenn der "Club

C. " und/oder "Club F. " aus irgendwel chen Griinden nicht mehr von den
Kaufrechtgebern bzw. einer anderen von den Kaufrechtgebern dazu berech- tigten
Drittperson in der B. betrieben werden, den Kaufrechtgebern bzw. ei- ner von den
Kaufrechtgebern bezei chneten Drittperson die Rechte an den Be- zeichnungen "Club



C. " bzw. "Club F. " sowie mit diesen Bezeichnun- gen alenfalls verbundene
weitere Rechte entschédigungsl os Uberlassen wer- den.» (act. 29/8 S. 6). Kaufrechtgeber
waren die Aktionére der A. AG (da- mals noch die beiden Familien G. und

H. ; vgl. act. 29/8 S. 1). Gemass der oben zitierten Formulierung des Entwurfs gingen
die daran Beteilig- ten davon aus, dass die Stadt Zirich nach einer allfélligen Austibung des
Kauf- rechts an den Aktien der B. AG (Beklagte) an den Bezeichnungen «Club

C. » bzw. «Club F. » berechtigt sein wirde, ansonsten sie nicht daftir sorgen
konnte, dass diese Rechte den Kaufrechtgebern Gberlassen wirden. Dies spricht dafir, dass
die Rechte am Kennzeichen CLUB C. bei der Abspal- tung auf die Beklagte
ubertragen worden waren. Vertragspartner der Stadt Zirich (die Kaufrechtgeber) waren
alerdings die Aktionadre der A. AG (damalswa- ren diesL. , M. , J. ,
N. , O. und 1. , d.h die Fa- milien G. und H. ), und die Stadt
Zurich sollte dafUr sorgen, dass die- sen (oder einer von ihnen bezei chneten Drittperson) die
Rechte an den Bezeich- nungen «Club C. » bzw. «Club F. » Uberlassen werden,
nicht etwa al- lein der Familie H. . Die Formulierung des Vertragsentwurfsist im
Hinblick auf die sich im vorliegenden Verfahren stellenden Fragen nicht vollkommen
schlissig. Vor dem Hintergrund, dass im Vertragsentwurf zudem festgehalten wurde, dass

die Aktien der B. AG zu 100% von den Aktionaren der A. AG gehalten wirden
(act. 29/8 S. 3), ist denn auch davon auszugehen, dass der Entwurf die schliesslich
vollzogene Aufteilung des Vermogens zwischen den Fa- milien H. und G.

(noch) nicht abbildet. Es kann demnach aus dem V ertragsentwurf entgegen der Auffassung
der Beklagten nicht abgeleitet werden, ob und wel chen tatséchlichen Konsens die Parteien
zum Zeitpunkt der Abspal- tung in Bezug auf die Rechte am Kennzeichen CLUB C.
hatten.

-19- 3.5.3.2. Zweckartikel der Beklagten und Zweckanderung der Kl&gerin In Artikel 2 der
Statuten der Beklagten vom 19. Juni 2006 ist unter anderem der Betrieb des Restaurants
«Club C. »inder B. als Zweck genannt (vgl. act. 3/8). Im
Handelsregistereintrag der Kl&gerin wurde der Betrieb des «Club C. » nach der
Abspaltung als Zweck hingegen nicht mehr aufgefihrt (vgl. act. 3/2). Der Zweckartikel der
Beklagten und die Zweckénderung der Klagerin lassen darauf schliessen, dass die Parteien
davon ausgingen, dass die Beklagte — zumindest bis auf Weiteres — das Kennzeichen CLUB
C. fUr das Restau- rant in der B. nutzen wird. Die Kl&gerin hat sich mit der
Zweckanderung wiederum bewusst davon distanziert. Allerdings geht die Betriebsfuhrung,
welche in den Zweckartikeln aufgeftihrt ist bzw. war, nicht zwingend mit der Berechtigung
an den entsprechenden Kennzeichen einher, wie die Klagerin zu Recht einwendet (vgl. act.
24 Rz. 81). Zudem ist der Kl&gerin insoweit zuzustimmen, als dass der Zweck der Klagerin
bzw. der Beklagten ohne Zutun und Einflussmdglichkeit der jeweils anderen Partel
geéndert werden kann. Gleichwohl suggeriert der im Han- delsregister festgehaltene Zweck
eine gewisse Verbindlichkeit und Dauerhaf- tigkeit. Es kann demnach aufgrund des
Zweckartikels der Beklagten oder der An- derung des klagerischen Zweckartikels nicht
abschliessend beurteilt werden, wel- chen tatséchlichen Konsens die Parteien zum
Zeitpunkt der Abspaltung in Bezug auf die Rechte am Kennzeichen CLUB C. hatten.
Die genannten Handlun- gen sprechen insgesamt allerdings eher fur die Ubertragung der
Rechte am Kennzeichen CLUB C. an die Beklagte. 3.5.3.3. Vereinbarung vom 15.
April 2008 Parteien der Vereinbarung vom 15. April 2008 sind der Club C. und die
Be- klagte (vgl. act. 3/18), nicht hingegen die Kl&gerin. Unterzeichnet wurde die Ver-
einbarung seitens des Clubs durch den V orsitzenden sowie den stellvertretenden




Vorsitzenden des Klubkomitees (Namen nicht lesbar). Unbestritten ist, dass die Rechtsnatur
des Clubs nicht klar ist. Seitens der Beklagten unterzeichnete ein De- |legierter des
Verwaltungsrates (1. ). Ziff. 5 dieser Vereinbarung lautet wie folgt: «Die A. AG
erhdlt fur die Zurverfigungstellung der Namensrechte "Club C. " einejahrliche
Entschadigung von CHF 25'000.— von der B.

- 20 - AG.». Esist unklar (und umstritten), ob Ziff. 5 eine Verpflichtung der Beklagten
begrinden soll oder eine blosse Feststellung enthalt (vgl. act. 1 Rz. 28; act. 15 Rz. 61; act.
24 Rz. 28; act. 28 Rz. 90). Festzuhalten ist diesbeziiglich zunachst Folgendes: Die Klagerin
ist nicht Partel der Vereinbarung vom 15. April 2008, deren Verbindlichkeit die Beklagte
bestrei- tet. Die Kl&gerin vermag die Verbindlichkeit sodann weder substantiiert zu be-
haupten noch zu belegen, sondern stellt sich auf den Standpunkt, dies spiele tberhaupt
keine Rolle (vgl. act. 24 Rz. 1151.). I. , der die Vereinbarung als Delegierter des
Verwaltungsrates der Beklagten unterzeichnet hat, war zu diesem Zeitpunkt nicht
einzelzeichnungsberechtigt und insofern nicht befugt, die Beklagte zu vertreten. Ob und
weshalb die Vertretungshandlung von I. gleichwohl der Beklagten zuzurechnen ist,
fuhrt die Kl&gerin nicht aus. Die Vertretungsbe- fugnis des Komitees fir den Club ist
bestritten und wird von der Kl&gerin ebenfalls nicht dargetan. Die Urheberschaft des
Vertragstextes und insbesondere der Ziff. 5ist unklar (und auch umstritten; vgl. act. 24 Rz.
43 f.; act. 28 Rz. 114). Die Klausel betreffend die Entschadigung fur die Namensrechte
stammit jedenfalls nicht von der Beklagten und wurde erst kurz vor Unterzeichnung in die
Vereinbarung inte- griert —wie genau l&sst sich anscheinend nicht mehr rekonstruieren (vgl.
act. 28 Rz. 114; nicht bestritten in act. 36 Rz. 40 ff.). Unabhangig von der Verbindlichkeit
der Vereinbarung an sich, die nach dem Ge- sagten nicht erwiesen ist, bleibt auch die
Rechtsnatur von Ziff. 5 der Vereinbarung unklar. Moglich ist, dass die Parteien in der
Vereinbarung vom 15. April 2008 eine bestehende bzw. anderweitig vereinbarte oder zu
vereinbarende Verpflichtung bloss festhalten oder aber eine neue Verpflichtung (Vertrag
zugunsten Dritter) be- griinden wollten. Aufgrund der sehr rudimentéren Formulierung, der
fehlenden Regelung der Entschédigungsmodalitéten (namentlich Zahlungstermin oder -ort
bzw. Kontonummer) und der zusammenhangsl osen Erwahnung in nur eéinem Ab- schnitt
der Vereinbarung ist hochstens von einer blossen Feststellung und nicht von einer neu
begrindeten V erpflichtung auszugehen. Mangels entsprechender Ausfiihrungen in den
Rechtsschriften kann allerdings auch dies nicht abschlies-

- 21 - send beurteilt werden. Die weiteren Umstande und Einzelheiten einer potenziellen
Verpflichtung bleiben damit unklar. Unbestritten ist, dass . die Vereinbarung vom
15. April 2008 unterzeichnet hat. Weshalb er dies trotz des Passus betreffend die
Entschadigungszahlung fur Nutzungsrechte durch die Beklagte an die Kl&gerin getan hat,
kann verschiedene Griinde haben. Ein starkes Indiz fir einen tatséchlichen Konsensim
Sinne der klégerischen Behauptungen (d.h. Verbleib der Rechte am Kennzeichen CLUB

C. bei der Kl&gerin und Bezahlung einer Nutzungsgebihr durch die Beklag- te) ist es
aufgrund der zahlreichen, oben genannten Unsicherheiten im Zusam- menhang mit der
Vereinbarung nicht, zumal fraglich ist, ob die Unterzeichnung durch I. der Beklagten
Uberhaupt zugerechnet werden kann. Hinzu kommt, dass die seitens der Kl&gerin
behauptete V erpflichtung der Beklagten zur Bezah- lung einer Lizenzgebihr von den
Parteien unbestrittenermassen nie gelebt wurde. 3.5.3.4. Fehlende K oexistenzvereinbarung
Eine schriftliche K oexistenzvereinbarung besteht unbestrittenermassen nicht. Dies spricht
allerdings entgegen der Auffassung der Klagerin (vgl. act. 24 Rz. 17 ff.) per se nicht fur den



von ihr behaupteten tatsachlichen Konsens, da eine Koexistenz zweier Zeichen ohne
entsprechende schriftliche Vereinbarung moglich und nicht undblich ist. Gerade in der
vorliegenden Konstellation, bei welcher die Rechte an den beiden Zeichen CLUB C.

und C. im Rahmen der Ab- spaltung nicht explizit erwahnt wurden, ist die
konkludente Abmachung einer Koexistenz der genannten Zeichen plausibel. Ergénzend ist
aber festzuhalten, dass die fehlende (schriftliche) Koexistenzvereinbarung umgekehrt auch
nicht fir den von der Beklagten behaupteten tatséchlichen Konsens spricht (vgl. act. 15 Rz.
88; act. 28 Rz. 51, 61), dadie Konstellation vor der Abspaltung, fur die unbe-
strittenermassen keine K oexistenzvereinbarung bestand, nicht mit derjenigen nach der
Abspaltung vergleichbar ist: Vor der Abspaltung lag das ganze Vermé- gen bei einem
einzigen Rechtstrager, so dass elne Koexistenzvereinbarung kei- nen Sinn gemacht hétte.

- 22 - 3.5.3.5. Fehlende Vereinbarung betreffend Nutzungsgebuhr Eine (schriftliche)
Vereinbarung zwischen der Klégerin und der Beklagten betref- fend eine Lizenzgebuhr fir
die Nutzung des Zeichens CLUB C. liegt nicht vor. Dies sowie der Umstand, dass die
Kl&gerin nach der Abspaltung jahrelang (soweit ersichtlich bisim Juli 2013; vgl. act. 17/4)
keine Lizenzgebuhren von der Beklagten einforderte (nicht bestritten in act. 24 Rz. 19, 28,
40, 44, 112), spricht eher dafiir, dass die Parteien tibereinstimmend von einer Ubertragung
der Kenn- zeichenrechte auf die Beklagte ausgegangen sind. Auch der Passus in der Ver-
einbarung vom 15. April 2008 vermag daran nichts zu éndern (vgl. dazu obenste- hende
Erw. 3.5.3.3.). 3.5.3.6. Ubertragung der Domain-Namen Die unbestrittene und
bedingungslose Ubertragung der Domain-Namen www.cbal .ch, www.clubbauraul ac.ch und
www.club-bauraulac.ch auf die Beklagte (act. 2; act. 15 Rz. 23; act. 24 Rz. 67; act. 28 Rz.
32) ist ein Indiz fur die Ubertra- gung auch der entsprechenden Namensrechte an die
Beklagte. Dass die Uber- tragung der genannten Domain-Namen aus rein administrativen
Griunden erfolgt sei, wie die Kl&gerin behauptet, Gberzeugt nicht: Wéaren ndmlich die Rechte
am Kennzeichen CLUB C. bei der Kl&gerin verblieben und hétte die Beklagte
entsprechende Lizenzgebihren bezahlen missen bzw. hétte hierzu zumindest eine
Verpflichtung bestanden, wére es auch ohne nennenswerten Zusatzaufwand moglich
gewesen, dass die Beklagte auch die Rechnungen fur die Domain- Namen bezahlt.
Jedenfalls spricht die Ubertragung der Domain-Namen auf die Beklagte nicht dafirr, dass

die Rechte am Kennzeichen CLUB C. bei der Kl&gerin verblieben sind. 3.5.3.7.
Mitteilung vom 27. Oktober 2006 Der nach der Abspaltung an die Clubmitglieder
versandten Mitteilung ist zu ent- nehmen, dass die Familie H. u.a «dieB. mit
dem CLUB C. » Ubernehme (vgl. act. 17/3). Dem Zweck der Abspaltung
entsprechend kommuni- zierten J. und I. als Vertreter der Parteien in dieser
Mitteilung an die

- 23 - Clubmitglieder die vollzogene Vermogensentflechtung der Familien G. und
H. . Abgesehen von den bereitsim Zusammenhang mit dem Zweck der Ab- spaltung

angefiihrten Uberlegungen (vgl. Erw. 3.4.2) geht aus der genannten Mit- teilung nichts
hervor, was fur den Standpunkt der Kl&gerin oder der Beklagten sprechen wiirde. 3.5.4.
Zwischenfazit Der Klagerin gelingt es nach dem Gesagten nicht, einen vom Ergebnis der
norma- tiven Auslegung abwei chenden Uberei nstimmenden tatséchlichen Willen der Par-
teien nachzuweisen. Insbesondere genligt die Vereinbarung vom 15. April 2008 nicht fur
den Nachweis eines tatsachlichen Konsenses, wonach die Rechte am Kennzeichen CLUB
C. bei Abspaltung bei der Kl&gerin verbleiben sollten und die Beklagte demnach fur
die Nutzung dieser Rechte eine Gebuihr zu zahlen hétte. Esist daher vom Ergebnis der



vorangegangenen normativen Auslegung auszugehen (Erw. 3.4.6.). 4. Klage auf
Ubertragung der Marke CLUB C. 4.1. Unbestrittener Sachverhalt Unbestritten ist,
dass die Kl&gerin Inhaberin der 1994 hinterlegten Schweizer Marke C. (Nr.2),ua
fur Dienstleistungen der Klassen 3 und 4 ist (act. 1 Rz. 29; act. 3/19; act. 15 Rz. 64 f.), und
dass die Beklagte am 16. September 2010 die Schweizer Marke CLUB C. (Nr. 1) for
verschieden Dienstleistun- gen der Klassen 3 und 4 ohne Ruicksprache mit der Kl&gerin und
ohne deren Ein- verstandnis hinterlegt hat (act. 1 Rz. 5, 30; act. 15 Rz. 39, 66). 4.2.
Streitpunkte Die Klagerin stitzt ihre bessere Berechtigung auf Art. 3f. MSchG: Sie
behauptet das Vorliegen einer zustimmungsl osen Agentenmarke bzw. einer verwechsel ba-
ren, rechtsverletzenden Marke (act. 1 Rz. 45 ff., 60 ff., 71; act. 24 Rz. 118 ff.). Die Parteien
hétten keine K oexistenz beabsichtigt und vereinbart. Entsprechend sei

- 24 - auch die Schaffung einer Verwechslungsgefahr nicht beabsichtigt gewesen (act. 24
Rz. 1351.). Die Beklagte stellt sich auf den Standpunkt, sie sei zur selbstandigen Hinterle-
gung der Marke CLUB C. berechtigt gewesen (act. 15 Rz. 66; act. 28 Rz. 261). Die
Voraussetzungen einer Agentenmarke seien vorliegend nicht erfillt (act. 15 Rz. 96 ff.). Die
Koexistenz der beiden Zeichen sei von Anfang an beab- sichtigt und vereinbart gewesen
(act. 15 Rz. 105 f.). 4.3. Rechtliches 4.3.1. Voraussetzungen der Ubertragungsklage nach
Art. 53 MSchG Gemass Art. 53 Abs. 1 MSchG kann der Klager anstatt auf Feststellung der
Nich- tigkeit der Markeneintragung (vgl. Art. 52 MSchG) auf Ubertragung der Marke
klagen, wenn der Beklagte sich diese angemasst hat. Gegenstand der Ubertra- gungsklage
konnen nur nichtige bzw. nichtig zu erklarende, eingetragene Marken sein.
Voraussetzungen des Ubertragungsanspruchs sind zum einen die bessere Berechtigung des
Kl&gers an der Marke und zum anderen, dass sich der Beklagte die Marke angemasst hat.
Beidesist vom Klager nachzuweisen (BGer 4A_39/2011 vom 8. August 2011 E. 8.5.1
m.w.H.; vgl. auch FRICK, in: David/Frick [Hrsg.], Basler Kommentar,
Markenschutzgesetz/\Wappenschutzgesetz, Art. 53 MSchG N 3; STAUB, in:
Noth/Buhler/Thouvenin [Hrsg.], Stampflis Handkommen- tar, Markenschutzgesetz, Art. 53
MSchG N 9 ff.). Als Nichtigkeitsgriinde, die auf einer besseren Berechtigung des Klagers
beruhen, kommen namentlich die relati- ven Ausschlussgriinde nach Art. 3 MSchG und die
unautorisierte Agentenmarke (Art. 4 MSchG) in Betracht (FRICK, a.a.O., Art. 53 MSchG
N 3). Allerdings kann nicht jede aufgrund relativer Ausschlussgriinde nichtige Marke
Gegenstand einer Ubertragungsklage sein. Da die Rechte an der Markeneintragung bei
Guthels- sung der Klage auf den Klager tibergehen sollen, muss es sich um eine Marke
handeln, die dem Kl&ger tatséchlich zustehen wirde, wenn er sie selbst ange- meldet hétte
(STAUB, aa.0., Art. 53 MSchG N 10; zustimmend BGer 4A_39/2011 vom 8. August 2011
E. 8.5.1).

- 25 - 4.3.2. Agentenmarke Keinen Schutz geniessen nach Art. 4 MSchG Marken, die ohne
Zustimmung des Inhabers auf den Namen von Agenten, Vertretern oder anderen zum
Gebrauch Erméchtigten eingetragen werden oder die nach Wegfall der Zustimmung im Re-
gister eingetragen bleiben. Art. 4 MSchG bezweckt den Schutz des wirtschaftli- chen
Inhabers einer Marke gegentiber einem Agenten, Vertreter oder einem an- deren zur
Nutzung der Marke Erméchtigten, der die Marke wahrend der Dauer der Zusammenarbeit
in eigenem Namen eintragen 1&sst und die Eintragung nach Beendigung der
Zusammenarbeit weiterhin aufrechterhdt (WANG, in: Handkom- mentar zum
Markenschutzgesetz, Noth/Buhler/Thouvenin [Hrsg.], 2. Aufl., 2017, Art. 4 N 1). Art. 4

M SchG ist nur dann anwendbar, wenn der Inhaber ein dem Nutzungsbe- rechtigten



vorgehendes Recht an der fraglichen Marke geltend machen kann, er mithin als der an der
Marke besser Berechtigte erscheint (WANG, a.a.0., Art. 4N 7 m.H.). Erforderlich ist
jedoch stets, dass der Markengebrauch durch den Hin- terleger zunachst mit Willen des
Inhabers erfolgte (WANG, a.aO., Art. 4 N 10). Geméss bundesgerichtlicher
Rechtsprechung und einem Grosstell der Lehre setzt die Anwendung von Art. 4 MSchG
neben der Erméachtigung zum Markengebrauch auch das Vorliegen eines Vertrages
zwischen Inhaber und Nutzungsberechtigtem voraus, der die Wahrung der geschéftlichen
Interessen des Inhabers zum Gegen- stand hat (BGer 4A_128/2013 vom 30. September
2012 E. 3.2.1; WANG, aa.0., Art. 4N 12 m.H.). 4.3.3. Verwechslungsgefahr Inhalt und
Umfang der Rechte aus einer Marke werden in Art. 13 M SchG festge- legt. Gemass dessen
Abs. 1 verleiht das Markenrecht dem Inhaber das aus- schliessliche Recht, die Marke zur
Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistun- gen, fur welche sie beansprucht wird, zu
gebrauchen und darUber zu verfiigen (positive Verfigungsmacht). Der Markeninhaber kann
anderen in Anwendung von Abs. 2 sodann verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach
Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist (Art. 13 Abs. 2 MSchG;
negative

- 26 - Verbietungsmacht). Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die einer
alteren Marke ahnlich und fir gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistun- gen
bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 11it. ¢
MSchG). Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. ¢ MSchG besteht, wenn
das jungere Zeichen die dtere Marke in ihrer Unterschei- dungsfunktion beeintrachtigt
(ausfuhrlich dazu BGer 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.1). 4.4. Wirdigung 4.4.1.
Gegenstand Die Kl&gerin verlangt die Ubertragung der Marke CLUB C. .Esist
unbestrit- ten und erwiesen, dass es sich hierbei um eine eingetragene Marke handelt (vgl.
act. 3/20). 4.4.2. Aktivlegitimation Der Kreis der Aktivlegitimierten ist enger als bel der
Nichtigkeitsklage nach Art. 52 MSchG. Esist primér digjenige Person aktivlegitimiert,
deren Marke sich der Be- klagte anmasst (STAUB, a.a.0., Art. 53 MSchG N 15). Die
Kl&gerin verlangt, die Marke CLUB C. sei auf sie zu Ubertragen. Esist vorliegend
demnach ent- scheidend, ob die Kl&gerin ein besseres Recht an der Marke CLUB C.

hat und ob sich die Beklagte diese Marke angemasst hat. 4.4.3. Bessere Berechtigung der
Kl&gerin an der Marke Da die Rechte am Kennzeichen CLUB C. im Zuge der
Abspaltung auf die Beklagte Ubertragen worden sind (vgl. Erw. 3) und die Parteien damit
zumindest konkludent eine Koexistenz der Kennzeichen CLUB C. und C. ver-
einbart bzw. diese in Kauf genommen haben, handelte die Beklagte bei der Mar-
kenanmeldung des Kennzeichens CLUB C. nicht als Agentin, und die KI& gerin
kann sich nicht gestitzt auf Art. 4 MSchG auf eine bessere Berechtigung berufen. Aus den
gleichen Grunden kann die Klagerin auch keine bessere Be-

- 27 - rechtigung gestiitzt auf Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG (Verwechslungsgefahr) geltend
machen. Folglich kann die Klagerin aus dem mit Eingabe vom 27. Juni 2022 geltend ge-
machten Novum ebenfalls nichts zu ihren Gunsten ableiten (vgl. act. 38 f.): Zu- n&chst ist
fraglich, ob ein Artikel auf einem News-Portal Uberhaupt a's Referenz daftir herangezogen
werden kann, wie die massgebenden Verkehrskreise die Marken C. und CLUB

C. wahrnehmen. Selbst wenn eine Verwechs- lungsgefahr besttinde bzw. der
eingereichte Artikel eine solche belegte, wirde dies aber an der obigen Begriindung sowie
am Ergebnis des Urteils nichts an- dern, denn die Parteien haben gewusst und gewollt, dass
die Kennzeichen C. und CLUB C. nebeneinander bestehen, und damit eine



Verwechs- lungsgefahr zumindest implizit in Kauf genommen. 4.5. Fazit Mangel s besserer
Berechtigung hat die Klagerin beziglich der Marke CLUB C. keinen
Ubertragungsanspruch im Sinne von Art. 53 MSchG. Die Beklag- te hat sich nach dem
Gesagten die Marke CLUB C. denn auch nicht ange- masst, weshalb es der Klagerin
bereits an der Aktivlegitimation fehlt und die Klage gemé&ss Rechtsbegehren Ziff. 1
abzuweisen ist. 4.6. Eventual begrindung Verwirkung 4.6.1. Streitpunkte Die Klagerin
macht geltend, die Verwirkungsfrist spiele vorliegend keine Rolle, weil die Beklagte in der
Vereinbarung vom 29. Januar 2016 explizit auf die Gel- tendmachung und Anwendbarkeit
von Verwirkungsfristen verzichtet habe. Dar- Giber hinaus sei die zweijahrige Frist ohnehin
noch nicht abgelaufen, denn diese beginne erst mit Ablauf der Lizenzvereinbarung am 30.
Juni 2019 zu laufen, dem Datum, ab dem die Kl&gerin nicht mehr bereit gewesen sei, die
Markenhinterle- gung der Beklagten zu dulden (act. 1 Rz. 67, 74).

- 28 - Dem entgegnet die Beklagte, in Ziff. 10 der Vereinbarung vom 29. Januar 2016 sei
nur fur die Differenzen in Bezug auf die angebliche Nutzungsgebihr und das entsprechende
von der Kl&gerin geltend gemachte V errechnungsrecht vereinbart worden, dass die
Beklagte nicht die Verwirkung der Namensrechte oder Verjéh- rung der Entgeltforderung
habe geltend machen konnen (act. 15 Rz. 74; act. 28 Rz. 132, 269). Die Zweijahresfrist von
Art. 53 Abs. 2 MSchG sei in casu bereits zwei Jahre nach Eintragung der Marke, also am
11. Februar 2013, abgelaufen und die Anspriiche seien schon zu diesem Zeitpunkt verwirkt
(act. 15 Rz. 100). 4.6.2. Rechtliches Der Anspruch auf Ubertragung einer Marke erlischt
zwel Jahre nach Verdffentli- chung der Eintragung oder nach Wegfall der Zustimmung des
Markeninhabers gemass Art. 4 MSchG (Art. 53 Abs. 2 MSchG). Es handelt sich um eine
Verwir- kungsfrist, die nicht unterbrochen werden kann (FRICK, aa.O., Art. 53 MSchG N
13; STAUB, aa.0., Art. 53 MSchG N 24). Sie gilt unabhéngig von einer alféli- gen Gut-
oder Bosglaubigkeit (FRICK, aa.O., Art. 53 MSchG N 14). Die Frist be- ginnt
grundsétzlich mit der Verdffentlichung der Eintragung zu laufen. Wurde die Eintragung
urspriinglich mit Zustimmung des Klagers vorgenommen, l&uft die Frist ab Wegfall der
Zustimmung (STAUB, aa.O., Art. 53 MSchG N 25.). Die Verwirkung hat das Gericht
von Amtes wegen zu beachten (GAUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, OR AT, Band I1,
11. Aufl., 2020, N 3386 m.H.). 4.6.3. Wirdigung Die Eintragung der im Streit liegenden
Marke erfolgte unbestrittenermassen ohne Zustimmung der Kl&gerin. Die Verwirkungsfrist
begann damit bereits im Zeitpunkt der Verdffentlichung der Eintragung der im Streit
liegenden Marke zu laufen (vgl. Art. 53 Abs. 2 MSchG). Der Anspruch auf Ubertragung der
Marke CLUB C. verwirkte demnach am 10. Februar 2013 (vgl. act. 3/20).
Unbestritten ist auch, dass die Klagerin bereitsim Jahr 2013 Kenntnis von der
Markeneintragung durch die Beklagte und der behaupteten Verletzung nahm (vgl. act. 24
Rz. 125). Dadie Klé&gerin folglich spétestens zu diesem Zeitpunkt wusste,
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eigenem Namen eintragen lassen hat, begann spétestens dann die Verwirkungs- frist zu
laufen (sofern sie nicht bereits im Zeitpunkt der Verdffentlichung der Ein- tragung zu
laufen begann). Die Verwirkung ist demnach vor Abschluss der Ver- einbarung am 29.
Januar 2016 bzw. spétestens Ende 2015 eingetreten. Erganzend ist darauf hinzuweisen, dass
keine Lizenzvereinbarung zwischen den Parteien bestand. Wie oben dargelegt, ist zudem
die Verbindlichkeit der Vereinba- rung vom 15. April 2008 zwischen der Beklagten und
dem Club C. und da- mit eine Verpflichtung der Beklagten zur Bezahlung von
Lizenzgebuhren nicht er- wiesen (vgl. act. 3/18 und Erw. 3.5.3.3.). Unbestrittenermassen



forderte die KI& gerin bis 2013 denn auch keine Lizenzgebuhren von der Beklagten ein.
Die Ar- gumentation der Klagerin, die Verwirkungsfrist beginne erst mit Ablauf der
Lizenz- vereinbarung am 30. Juni 2019 zu laufen, ist daher unzutreffend. 4.6.4. Fazit Zum
Zeitpunkt der Rechtshangigkeit der vorliegenden Klage am 16. Dezember 2020 wére ein
alfaliger Anspruch auf Ubertragung der Marke CLUB C. be- reits verwirkt. 5. Klage
auf Feststellung der Nichtigkeit der Marke CLUB C. 5.1. Ubersicht Eventualiter
verlangt die Kl&gerin, es sei die Nichtigkeit der Marke CLUB C. festzustellen und
dieseinnert 10 Tagen ab definitiver Rechtskraft des Entscheids zu |oschen (act. 1 S. 2). Fur
den diesbezuglich unbestrittenen Teil des Sachver- halts sowie die Streitpunkte ist auf die
entsprechenden Erwagungen zur Ubertra- gungsklage zu verweisen (Erw. 4.1. und 4.2.).
5.2. Rechtliches Wer ein rechtliches Interesse nachweist, kann vom Richter feststellen
lassen, dass ein Recht oder Rechtsverhaltnis nach diesem Gesetz besteht oder nicht be- steht
(Art. 52 MSchG). Die Nichtigkeitsklage stellt den wichtigsten Anwendungsfall
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Nichtigkeit einer eingetragenen Marke. Letztlich zielt die Klage aber auf die Loschung der
Eintragung durch das IGE nach erfolgter Feststellung durch das Gericht ab. Als
Nichtigkeitsgrinde in Betracht kommen unter anderem die relati- ven Ausschlussgriinde
nach Art. 3 MSchG und die zustimmungsl ose Agenten- marke (STAUB, a.a.O., Art. 52
MSchG N 44). Der Klager muss ein Interesse an der Feststellung der Nichtigkeit (bzw. an
der nachfolgenden L 6schung) der Marke dartun (STAUB, aa.O., Art. 52 MSchG N 53).
5.3. Wirdigung Wie bereits dargelegt, sind die von der Klagerin geltend gemachten
Nichtigkeits- griinde nach Art. 3 f. MSchG vorliegend nicht einschlégig (vgl. Erw. 4.4.).
5.4. Fazit Zusammenfassend ist daher auch die auf Art. 52 MSchG gestiitzte Nichtigkeits-
klage gemaéss Rechtsbegehren Ziff. 2 abzuweisen. 6. Unlautere Markenanmel dung
(UWG-Verletzung) 6.1. Ubersicht Erganzend macht die Klagerin eine unlautere
Markenanmeldung geltend (vgl. act. 1 Rz. 68 ff.). Fur den diesbeziglich unbestrittenen Tell
des Sachverhalts so- wie die Streitpunkte kann auf die entsprechenden Erwéagungen zur
Ubertragungs- klage verwiesen werden (Erw. 4.1. und 4.2.). 6.2. Rechtliches Geméss
bundesgerichtlicher Rechtsprechung haben die Normen des Bundesge- setzes gegen den
unlauteren Wettbewerb (UWG) im Verhdtnis zum Marken- schutz einen eigenstandigen
Anwendungsbereich (BGer 4A_22/2019 vom 23. Mai 2019 E. 3 m.w.H.). Aus diesem
Grund ist die Frage, ob eine UWG-V erletzung vor- liegt, grundsétzlich trotz der
Verneinung des Markenschutzes zu prifen.
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Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder
Geschéaftsgebaren, welches das Verhdtnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen
Anbietern und Abnehmern beeinflusst. Die Generalklausel von Art. 2 UWG wird in Art. 3
bis 8 UWG durch Spezialtatbestande konkretisiert. Erfullt die Handlung einen der
besonderen Tatbestande, bedarf es sodann des Riickgriffs auf die Generalklausel nicht. Die
Anwendbarkeit der Sondernormen ist daher nach der Rechtsprechung zuerst zu priifen
(BGE 131111 384 E. 3S.388; 122 111 469 E. 8 S. 483). Bei Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG handelt
es sich um einen sogenann- ten wettbewerbsrechtlichen Kennzeichenschutz (BGE 140 |11
297 E. 7.2.1). Unlau- ter handelt geméss Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG insbesondere, wer
Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen
oder dem Geschéftsbetrieb eines anderen herbeizufihren. 6.3. Wirdigung Zunéchst ist
festzuhalten, dass keine Konstellation vorliegt, in welcher die Klage- rin mit der Beklagten



in direktem Wettbewerb steht, weil das von der Beklagten betriebene Restaurant «Club

C. » nur den Clubmitgliedern (und nicht der Of- fentlichkeit) zur Verfiigung steht.
Inwiefern die Beklagte unter der Marke CLUB C. dartiber hinaus tatsachlich
Dienstleistungen erbringt bzw. anbietet, wel- che digjenigen der Kl&gerin konkurrenzieren,
fuhrt die Kl&gerin nicht aus und ist auch nicht ersichtlich. Der blosse Markeneintrag fir
gleiche bzw. gleichartige Dienstleistungen (vgl. act. 1 Rz. 63 f.) schafft fur sich alleine
jedenfalls keine fakti- sche Konkurrenzsituation. Bereits dies wére eine untibliche
lauterkeitsrechtliche Ausgangslage. Hinzu kommt, dass die Rechte am Kennzeichen CLUB
C. wie oben ausge- fuhrt im Rahmen der Abspaltung auf die Beklagte Uibergegangen
sind (vgl. Erw. 3). Trotz fehlender schriftlicher Koexistenzvereinbarung war den Parteien
be- wusst, dass die Zeichen CLUB C. und C. nach der Abspaltung und
Ubertragung der Rechte am Kennzeichen CLUB C. auf die Beklagte ne- beneinander
existieren werden. Sie haben diese Koexistenz folglich zumindest konkludent vereinbart
und eine damit allenfalls verbundene V erwechslungsgefahr
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mit Eingabe vom 27. Juni 2022 vorgebrachten Novum nichts zu ihren Guns- ten ableiten
(vgl. act. 381.): Zunéchst ist fraglich, ob ein Artikel auf eilnem News- Portal Uberhaupt als
Referenz dafir herangezogen werden kann, wie das mass- gebende Publikum die Marken
C. und CLUB C. wahrnimmt. Selbst wenn eine Verwechslungsgefahr besttinde
bzw. der eingereichte Artikel eine sol- che belegte, wirde dies aber an der obigen
Begruindung sowie am Ergebnis des Urteils nichts @ndern. Vor diesem Hintergrund kann
sich die Kl&gerin nicht darauf berufen, dass die be- klagtische Marke in unlauterer und
damit widerrechtlicher Weise angemeldet wor- den sai. 6.4. Fazit Die Anmeldung der
Marke CLUB C. durch die Beklagte ist nicht unlauter. Die Klagerin kann demnach
nicht gestiitzt auf die behauptete UWG-V erletzung die Feststellung der Nichtigkeit sowie
L 6schung der Marke CLUB C. ver- langen.

E.2

Vorbemerkung zur Beweislast Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das
Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der ausihr Rechte ableitet (Art. 8
ZGB). Die- se Vorschrift wird als Grundregel der Beweidastverteilung im Privatrecht
betrach- tet. Grundsétzlich ist das Verhdtnis der anwendbaren materiellen Normen fir die
Beweidastverteilung massgebend. Dieses bestimmt im Einzelfall, ob eine rechts-
begrtindende, rechtsaufhebende bzw. rechtsvernichtende oder rechtshindernde Tatsache zu
beweisen ist. Wer einen Anspruch geltend macht, hat die rechtsbe- griindenden Tatsachen
zu beweisen. Demgegentiber liegt die Beweidlast fur die
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Untergang des Anspruchs behauptet oder dessen Entstehung oder Durchsetz- barkeit
bestreitet (BGE 128 |11 271 E. 2a/aq). Die beweisbel astete Partei hat die zu beweisenden
Tatsachen zu behaupten, weshalb mit der Beweislast die Be- hauptungslast einhergeht. Die
beweisfreie Partel trifft hingegen die Bestreitungs- last. Ein Aspekt der Behauptungslast ist
die Substantiierungslast: Die konkreten Anforderungen an die Substantiierung der
anspruchsbegrindenden Tatsachen ergeben sich aus den Tatbestandsmerkmalen der
angerufenen Norm sowie aus dem prozessualen Verhalten der Gegenpartel.
Tatsachenbehauptungen sind so konkret zu halten, dass sie einerseits ohne Weiteres as
Beweissatz formuliert und in eine allféllige Beweisverfligung aufgenommen werden
konnen, und ande- rerseits ein gezieltes Bestreiten moglich ist sowie der Gegenbeweis



angetreten werden kann. Bestreitet der Prozessgegner das Vorbringen der behauptungsbe-
lasteten Partei schitissig und widerspruchsfrei, muss diese die rechtserheblichen Tatsachen
nicht nur in den Grundziigen, sondern so umfassend und klar darle- gen, dass dartiber
Beweis abgenommen werden kann. Nur hinreichend substanti- ierte Sachvorbringen
begrinden einen Beweisanspruch (WALTER, in: Berner Kommentar, Bd. 1/1, Einleitung,
Art. 1-9 ZGB, 2012, Art. 8 N 199 f.; LARDEL- LI/VETTER, in: Geiser/Fountoulakis
[Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch 1,

E.7

Zusammenfassung der Tat- und Rechtsfragen Sowohl die Ubertragungsklage geméss
Rechtsbegehren Ziff. 1 as auch die Nich- tigkeitsklage gemass Rechtsbegehren Ziff. 2 sind
abzuweisen: Da die Rechte am Kennzeichen CLUB C. im Zuge der Abspaltung auf
die Beklagte tibertragen worden sind, war die Beklagte auch befugt, die entsprechende
Marke im Register eintragen zu lassen. Die Kl&gerin hat demnach weder einen Anspruch
auf Uber- tragung der Marke CLUB C. noch auf Feststellung deren Nichtigkeit.

E.8
Kosten- und Entschadigungsfolgen

E.81

Streitwert Vorliegend handelt es sich um eine vermogensrechtliche Streitigkeit (vgl. BGE
11811 528 E. 2c). Lautet das Rechtsbegehren in einer vermogensrechtlichen Streitigkeit
nicht auf eine bestimmte Geldsumme, so setzt das Gericht den Streit-
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sichtlich unrichtig sind (Art. 91 Abs. 2 ZPO). Dabei hat das Gericht eine eigene Bewertung
vorzunehmen, d.h. es hat den Streitwert nach objektiven Kriterien zu schdtzen
(RUEGG/RUEGG, in: SPUHLER/TENCHIO/INFANGER [Hrsg.], Basler Kom- mentar,
Schwei zerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., 2017, Art. 91 N 6 m.H.). Die Kl&ger haben
den Streitwert mit CHF 100'000.— beziffert (act. 1 Rz. 11). Dies wurde von der Beklagten
nicht bestritten (act. 15 Rz. 5). Der Streitwert ist deshalb auf CHF 100'000.— festzusetzen.

E.82

Gerichtskosten Die Hohe der Gerichtskosten bestimmt sich nach der Gebthrenverordnung
des Obergerichts vom 8. September 2010 (GebV OG; Art. 96 ZPOi.V.m. § 199 Abs. 1
GOG ZH) und richtet sich nach dem Streitwert, dem Zeitaufwand des Gerichts sowie der
Schwierigkeit des Falls (§ 2 Abs. 1 lit. a, ¢ und d sowie § 4 GebV OG). Die auf Basis des
Streitwerts von CHF 100'000.— errechnete Grundgebuhr betragt rund CHF 9'000.— (8§ 2 Abs.
1lit. aund 8 4 Abs. 1 GebV OG). Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partel
auferlegt (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die vorliegende Klage ist abzuweisen. Die gesamten
Kosten sind ausgangsge- méss der Klégerin aufzuerlegen und aus deren Kostenvorschuss zu
beziehen.

E.83

Partei entschadigungen Aufgrund des Obsiegens der Beklagten ist die Kl&gerin zu
verpflichten, ihr eine Parteientschadigung zu leisten. Die Hohe der Parteientschadigung ist
gestitzt auf die Verordnung Uber die Anwaltsgebihren in erster Linie anhand des
Streitwerts zu bemessen (AnwGebV; Art. 96 ZPO i.V.m. Art. 105 Abs. 2 ZPO). Bei einem
Streitwert von CHF 100'000.— betrégt die Grundgebiihr rund CHF 11'000.— (8 2 Abs. 1 lit. a



und 8 4 Abs. 1 AnwGebV). Dieseist vorliegend mit der Begriindung der Klageantwort
verdient (8 11 Abs. 1 AnwGebV). Fir die Tellnahme an der Ver- gleichsverhandlung, die
zweite Rechtsschrift sowie die zusétzliche Stellungnahme zur Wahrung des Replikrechts
(act. 37) ist sieum rund einen Drittel zu erhdhen (8
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E.11

Abs. 2 AnwGebV), was zu einer Parteientschadigung in der Hohe von rund CHF 15'000.—
fuhrt. Das Handel sgericht erkennt:
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