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Urteil vom 17. November 2020
Zivilabteilung

Besetzung Vizeprasidentin Barbara Brodmann, Vorsitz,
Oberrichter Franz Odermatt,
Oberrichter Albert Odermatt,
Oberrichter Paul Achermann,
Oberrichterin Franziska Ledergerber Kilchmann,
Gerichtsschreiber Silvan Zwyssig.

Verfahrensbeteiligte A._ -B.  AG,
Z._,

vertreten durch Rechtsanwalt Pierre de Raemy,
Troller Hitz Troller, Miinstergasse 38, 3011 Bern,

Klagerin,

gegen

C.__ Sarl,
(vormals: A.__-B._ pma Sarl),
Y.

Beklagte.

Gegenstand Ruckweisung zur Neubeurteilung i.S. ZA 19 17

Urteil des Bundesgerichts 4A_297/2020 vom 7. September
2020.



A.

Sachverhalt:

Mit Klage betreffend Lizenz-, Firmen- und Markenrecht sowie unlauterem Wettbewerb vom
1. Juli 2019 beantragte die A.__-B.  AG («Klagerin») mit Sitz in Z.__ gegen die A._-B.
(pma) Sarl («Beklagte») Folgendes (amtl. Bel. 1):

«1.

3.1

3.2

Es sei der Beklagten — unter Androhung einer Ordnungsbusse von Fr. 1'000.— firr jeden Tag der Nicht-
erfiillung, mindestens aber von Fr. 5'000.-, sowie zusatzlich unter Androhung der Bestrafung ihrer Or-
gane nach Art. 292 StGB (Busse bis Fr. 10'000.-) im Widerhandlungsfall - zu verbieten, das Zeichen
«A.__» in der Schweiz als Firma oder Bestandteil einer Firma zu verwenden und es sei die Beklagte
anzuweisen, innerhalb von 30 Tagen nach Rechtskraft dieses Urteils die Firmenbezeichnung «A._ -
B.__ (pma) Sarl» durch das Handelsregister des Kantons Waadt I6schen zu lassen.

Es sei der Beklagten — unter Androhung einer Ordnungsbusse von Fr. 1'000.- fiir jeden Tag der Nicht-
erfiillung, mindestens aber von Fr. 5'000.—, sowie zusatzlich unter Androhung der Bestrafung ihrer Or-
gane nach Art. 292 StGB (Busse bis Fr. 10'000.-) im Widerhandlungsfall - zu verbieten, das Zeichen
«A.__» in der Schweiz im geschaftlichen Verkehr zu verwenden um sich, inre Waren oder ihre Dienst-
leistungen zu bezeichnen.

Es sei der Beklagten — unter Androhung einer Ordnungsbusse von Fr. 1'000.- fiir jeden Tag der Nicht-
erfiillung, mindestens aber von Fr. 5'000.-, sowie zusatzlich unter Androhung der Bestrafung ihrer Or-
gane nach Art. 292 StGB (Busse bis Fr. 10'000.—) im Widerhandlungsfall — zu befehlen, innerhalb von
30 Tagen nach Rechtskraft des vorliegenden Urteils das schweizerische Markeneintragungsgesuch
Nr. aa/2019 bzw. die daraus resultierende Marke auf die Klagerin zu Gbertragen.

Eventualiter sei der Beklagten — unter Androhung einer Ordnungsbusse von Fr. 1'000.— fir jeden Tag
der Nichterflillung, mindestens aber von Fr. 5'000.—, sowie zuséatzlich unter Androhung der Bestrafung
ihrer Organe nach Art. 292 StGB (Busse bis Fr. 10'000.-) im Widerhandlungsfall - zu befehlen, innerhalb
von 30 Tagen nach Rechtskraft des vorliegenden Urteils das schweizerische Markeneintragungsgesuch
Nr. aa/2019 bzw. die daraus resultierende Marke l6schen zu lassen.

— unter Kosten- und Entschadigungsfolgen zu Lasten der Beklagten —»

Die Klagerin leistete innert angesetzter Frist einen Kostenvorschuss von Fr. 4'500.— (amtl. Bel.

21).

Am 21. August 2019 wurde der Beklagten Frist zur Einreichung einer Klageantwort angesetzt

(amtl. Bel. 4). Mit Eingabe vom 9. September 2019 ersuchte die Beklagte um Fristerstreckung

und liess gleichzeitig wissen, dass sie seit dem 23. August 2019 unter dem Namen C.__ Sarl

firmiert (amtl. Bel. 5).



In der Folge wurde die Klagerin gebeten mitzuteilen, ob sie an der Klage festhalten wolle
(amtl. Bel. 6). Mit Schreiben vom 12. September 2019 teilte die Klagerin mit, dass ein Einlen-
ken bezuglich der tbrigen Rechtsbegehren offenbleibe, weshalb sie vorerst an der Klage fest-

halten wolle (amtl. Bel. 7).

C.

Nachdem die Beklagte innert erstreckter Frist keine Klageantwort einreichte, wurde ihr mit
Verfigung vom 23. Oktober 2019 eine kurze Nachfrist angesetzt unter der Androhung, dass
das Gericht bei SGumnis einen Endentscheid trifft, sofern die Angelegenheit spruchreif ist, oder
zur Hauptverhandlung vorladt (amtl. Bel. 9). Die Beklagte reichte auch innert der Nachfrist
keine Klageantwort ein. Mit Verfiigung vom 27. November 2019 wurde festgestellt, dass keine
Klageantwort eingegangen ist, weshalb androhungsgemass zu verfahren sei. Das vorliegende

Urteil ist auf dem Zirkularweg ergangen (amtl. Bel. 12).

Die Rechtsvertretung der Klagerin reichte am 3. Dezember 2019 ihre Kostennote ein
(amtl. Bel. 13).

D.
Mit Urteil ZA 19 17 vom 27. April 2020 erkannte das Obergericht:

«1.  Auf die Klage ist, soweit nicht zufolge Anerkennung gegenstandslos geworden, nicht einzutreten.

2. Die Gerichtskosten von Fr. 2'500.— gehen ausgangsgemass im Umfang von Fr. 1'650.— zu Lasten der
Klagerin und im Umfang von Fr. 850.— zu Lasten der Beklagten, werden dem von der Klagerin geleiste-
ten Kostenvorschuss entnommen und sind bezahlt.

Die Beklagte wird verpflichtet, der Kldgerin den Gerichtskostenanteil im Betrage von Fr. 850.- intern und
direkt zu ersetzen.

Die Gerichtskasse wird angewiesen, der Klagerin die Vorschussrestanz von Fr. 2'000.— zurlickzuerstat-
ten.

3. Die Beklagte hat der Klagerin eine Parteientschadigung von Fr. 2'311.— zu bezahlen.

4. Zustellung dieses Urteils an: [...]»

Mit Beschwerde in Zivilsachen vom 2. Juni 2020 gelangte die Klagerin als Beschwerdefuhrerin

an das Bundesgericht.



E.
Mit Urteil 4A_297/2020 vom 7. September 2020 erkannte das Bundesgericht:
«1. Die Beschwerde wird gutgeheissen. Der Entscheid des Obergerichts des Kantons Nidwalden vom

27. April 2020 wird aufgehoben, soweit darin nicht das Verfahren zufolge Anerkennung abgeschrieben
wird. Die Sache wird zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz zuriickgewiesen.

2. Die Gerichtskosten von Fr. 3'500.— werden der Beschwerdegegnerin auferlegt.

3. Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdefiihrerin fir das bundesgerichtliche Verfahren mit
Fr. 4'000.- zu entschadigen.

[4. Mitteilung an...]»

FI

Mit verfahrensleitendem Schriftstlick vom 12. Oktober 2020 ersuchte das Obergericht Nidwal-
den beim Eidgendssischen Institut flr Geistiges Eigentum (IGE) um Einsicht in die Verfahren-
sakten beziiglich Gesuch Nr. aa/2019. Mit Schreiben vom 21. Oktober 2020 kam das IGE dem

Ansuchen nach und schickte das Aktenheft beilageweise in Kopie zu.

Mit prozessleitender Verfligung vom 23. Oktober 2020 wurde den Parteien unter Kenntnisgabe
der edierten Akten des IGE Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Mit Eingabe vom 2. No-
vember 2020 nahm die Klagerin diese Gelegenheit wahr; die Beklagte liess sich nicht verneh-

men.

G.
Das Obergericht Nidwalden, Zivilabteilung, beriet die Streitsache anlasslich seiner Sitzung
vom 17. November 2020 in Abwesenheit der Parteien abschliessend. Auf die Akten und Par-

teivorbringen wird, soweit erforderlich, in den nachstehenden Erwagungen eingegangen.



Erwagungen:

1.
1.1

Die Zustandigkeit des Obergerichts Nidwalden, Zivilabteilung, ist als Vorinstanz des Bundes-
gerichts und Adressatin des Urteils 4A_297/2020 vom 7. September 2020 ohne Weiteres ge-

geben.

1.2

Gemass Art. 223 Abs. 2 ZPO trifft das Gericht bei definitiv versdumter Klageantwort einen
Endentscheid, sofern die Angelegenheit spruchreif ist. Hierzu muss die Klage soweit geklart
sein, dass darauf entweder mangels Prozessvoraussetzungen nicht eingetreten oder sie durch
Sachurteil erledigt werden kann. Spruchreife bedeutet, dass der Klagegrund im Hinblick auf
die anwendbaren Rechtsnormen hinreichend substantiiert ist und das Gericht an der Richtig-
keit der klagerischen Tatsachenbehauptung keine erheblichen Zweifel hat (Art. 153 Abs. 2
ZPO). Wenn es die klagerische Sachdarstellung erlaubt, ist nach dem Klagebegehren zu er-
kennen, andernfalls ist die Klage abzuweisen. Dabei hat das Gericht rechtshemmende, rechts-
hindernde und rechtsaufhebende Tatsachen zu bertlicksichtigen, soweit sie in der Klage selbst
angefuhrt sind (DANIEL WILLISEGGER, in: Spuhler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], BSK-ZPO, 3. A,,
2017, N. 18 zu Art. 223 ZPO). Andere aus den Akten ersichtliche Tatsachen durfen nur inso-
weit berucksichtigt werden, als eine Beweiserhebung von Amtes wegen stattfindet (Art. 153
ZPO).

1.3

Die klagerische Streitwertbezifferung blieb unbestritten. Der Streitwert belduft sich mithin auf
Fr. 100'000.— (Art. 91 Abs. 2 ZPO).

2.

Die Klagerin fuhrte in ihrer Klage aus, sie bzw. ihr Inhaber und Prasident des Verwaltungsrates
sei seit dem Jahr 2000 auf dem Schweizer Markt aktiv. Sie erbringe Treuhanddienstleistungen
gegenuber Dritten und zwar vor allem in den Bereichen Unternehmensfihrung und Geschafts-
entwicklung, der Begleitung von Unternehmen bei Zertifizierungsprozessen, der Beratung bei

finanziellen Strukturierungen und bei Unternehmenstbertragungen. Als Hilfestellung werde



den Firmen ein A.__-B.__ -Intranetportal zur Verfigung gestellt, das u.a. ein Dokumentenma-
nagement der verschiedenen Geschéftsprozesse erlaube. Sodann vergebe sie Lizenzen an
unabhangige Partnerfirmen, welche ihre Kunden mit denselben strukturierten Beratungen un-
terstiitze und diesen auch das A.__-B. _-Intranetportal zur Verfigung stellen wolle. Die Kla-
gerin sei Inhaberin der Marke A.__ (KB 2) und der Marke A.__-B.__ (KB 3).

Die Beklagte sei am 26. Januar 2017 ins Handelsregister eingetragen worden (KB 5). Deren
Inhaber, Geschaftsfiihrer und einziger Zeichnungsberechtigter sei D.__. Bereits am 24. Okto-
ber 2016 (KB 8) habe dieser seine Einzelfirma A.__-B.__ (pma), D.__, im Handelsregister
eintragen lassen. Am 20. Februar 2019 sei diese Einzelfirma infolge Aufgabe der Geschéfts-
tatigkeit geléscht worden (KB 8). Der statutarische Zweck der GmbH werde im Handelsregister
mit nahezu identischen Worten wie derjenigen der Einzelfirma umschrieben: Beratung im Be-
reich der Unternehmensfuhrung und Geschaftsentwicklung; finanzielle Strukturierung; Fusion;
Ubertragung, Kauf und Finanzierung von Gesellschaften; Begleitung bei der Zertifizierung;
Entwicklung, Verkauf und Einrichtung von Softwareldésungen fir die Geschaftsfiihrung und
Entscheidfindung (KB 5). Die Beklagte sei somit in denselben Bereichen tatig wie die Klagerin.

Am 9. Mai 2016 habe die A.__-B.  AG mit der Einzelfirma A.__-B.__ (pma), D.__, einen
ersten Vertrag abgeschlossen, der diese als lizenzberechtigte Partnerin ausweise (KB 12). In
diesem Vertrag sei in der Praambel und in Ziff. 1 das Vertragsobjekt mit denselben Worten
umschrieben wie im zuletzt glltigen, am 11. Mai 2018 geklindigten Vertrag. Die gleichen Par-
teien hatten am 16. August 2016 den ersten Vertrag mittels Abschluss eines neuen Vertrags
als lizenzberechtigten assoziierten Partner aufgehoben (KB 13). Mit diesem (neuen) Vertrag
sei D.__ weiterhin Lizenznehmer geblieben und er habe (berdies Aktien der Klagerin bzw.
nach deren Grindung im Dezember 2016 der A.__-B._ Group AG erworben. Zugleich sei er
deren Verwaltungsrat geworden. Im Januar 2018 sei D.__, handelnd durch die Beklagte, als
assoziiertes Mitglied und Verwaltungsrat der A.__-B.__ Group AG zuriickgetreten. Am 24. Ja-
nuar 2018 sei die Beteiligung der Beklagten an der Klagerin mittels Rickibertragung der Ak-
tien beendet und der am 16. August 2016 geschlossene Vertrag aufgehoben worden. Gleich-
zeitig habe man erneut einen Vertrag fur einen lizenzberechtigten Partner geschlossen (KB
4).



Ungeachtet des beendeten Lizenzverhéltnisses habe die Beklagte seit nunmehr Gber einem
Jahr ohne Berechtigung weiterhin ihre quasi identische Firmenbezeichnung verwendet. Die
der Beklagten mit Kiindigungsschreiben festgesetzte Frist zur Loschung des Elements A.__ -

B. _ sei ungenutzt verstrichen und Mahnungen seien erfolglos geblieben.

3.

Im Rahmen der Stellungnahme vom 2. November 2020 monierte die Klagerin in prozessualer
Hinsicht, dass das Gericht durch den Beizug des Aktenhefts des Gesuchs Nr. aa/2019 beim
IGE unzulassig Beweise beschafft und die Verhandlungsmaxime verletzt habe.

Das Gericht pruft von Amtes wegen, ob die Prozessvoraussetzungen erfullt sind (Art. 60 ZPO).
Hinsichtlich der Sachurteilsvoraussetzungen kommt m.a.W. der Untersuchungsgrundsatz zum
Tragen. Prozessvoraussetzung ist namentlich, dass die klagende oder gesuchstellende Partei
Uber ein schutzwirdiges Interesse verfugt (Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO). Fehlt dieses (oder fallt es
wahrend der Dauer des Prozesses weg) ist auf das entsprechende Begehren nicht einzutreten
(ausfuhrlicher: MYRIAM A. GEHRI, in: BSK-ZPO, a.a.0., N 5f. zu Art. 59 ZPO).

Antragsziffern 3.1 und 3.2 der Klage beziehen sich auf das schweizerische Markeneintra-
gungsgesuch Nr. aa/2019 bzw. die daraus resultierende Marke. Die beantragte Ubertragung
bzw. Léschung des Markeneintragungsgesuchs bzw. der daraus resultierenden Marke be-
dingt, dass das entsprechende Eintragungsverfahren tberhaupt (noch) pendent ist bzw. die
Marke eingetragen wurde. Andernfalls fehlt es der klagenden Partei an einem schutzwiirdigen
Interesse. Folglich ist diese Tatsache von Amtes wegen abzuklaren (Art. 60 ZPO), was ent-
sprechende Beweisabnahmen des Gerichts ohne einen Beweisantrag einer Verfahrenspartei
erlaubt (Art. 55 Abs. 2, Art. 153 Abs. 1 ZPO). Das beigezogene Aktenheft des Gesuchs

Nr. aa/2019 des IGE ist bei den Verfahrensakten zu belassen und beweisrechtlich verwertbar.

4.

Die Klagerin verlangt zunéchst, es sei der Beklagten zu verbieten, das Zeichen «A.__ » in der
Schweiz als Firma oder Bestandteil einer Firma zu verwenden und sie sei anzuweisen, die
Firmenbezeichnung «A.__-B.__ (pma) Sarl» im Handelsregister I6schen zu lassen (Antrags-
ziffer 1).



Es ist davon Vormerk zu nehmen, dass das Obergericht mit Urteil ZA 19 17 vom 27. April 2020
die Klage beziiglich Antragsziffer 1 zufolge Klageanerkennung der Beklagten in Anwendung
von Art. 241 Abs. 3 ZPO als gegenstandslos abgeschrieben hatte (dortige E. 3 S. 5), dies im
bundesgerichtlichen Beschwerdeverfahren unangefochten blieb und entsprechend in Teil-
rechtskraft erwuchs (Art. 107 Abs. 1 BGG e contrario).

5.
5.1

Die Klagerin beantragt, der Beklagten sei zu verbieten, das Zeichen «A.__ » in der Schweiz im
geschéftlichen Verkehr zu verwenden, um ihre Waren oder Dienstleistungen zu bezeichnen

(Antragsziffer 2).

5.2

Wer in seinem Recht an der Marke oder an einer Herkunftsangabe verletzt oder geféahrdet
wird, kann gemass Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG (SR 232.11) gerichtlich u.a. verlangen, eine
drohende Verletzung zu verbieten. Die Anordnung eines Verbots nach Art. 55 Abs. 1 lit. a
MSchG setzt ein Rechtsschutzinteresse voraus. Ein rechtlich geschitztes Interesse an einer
Unterlassungsklage besteht nur, wenn eine Verletzung droht, das heisst wenn das Verhalten
des Beklagten die kiinftige Rechtsverletzung ernsthaft beflrchten Iasst. Indiz fir einen bevor-
stehenden Eingriff kann sein, dass gleichartige Eingriffe in der Vergangenheit stattgefunden
haben und eine Wiederholung zu beflirchten ist. Wiederholungsgefahr kann regelméssig an-
genommen werden, wenn der Verletzer die Widerrechtlichkeit des beanstandeten Verhaltens
bestreitet, ist doch in einem solchen Fall zu vermuten, dass er es im Vertrauen auf dessen
Rechtmassigkeit weiterfilhren wird (Urteil 4A_297/2020 vom 7. September 2020 [zur Publika-
tion vorgesehen] E. 2.1 m.w.H.). Gewerbliche Handlungen sind aufgrund der allgemeinen Le-
benserfahrung grundséatzlich auf Wiederholung ausgerichtet, was eine widerlegbare Vermu-
tung begriindet (CHRISTOPH WILLI, Kommentar MSchG, 2002, N 18 zu Art. 55 MSchG [unter
Verweis auf BGE 116 Il 357]). Die Vermutung der Wiederholungsgefahr kann durch den Ver-
letzer widerlegt werden, wenn er Umstande dartut, die eine Wiederholung im konkreten Fall
ausschliessen oder als unwahrscheinlich erscheinen lassen. An die Beseitigung der Vermu-
tung sind jedoch strenge Anforderungen zu stellen (WiLLI, a.a.0., N 21 zu Art. 55 MSchG). Die
blosse Einstellung einer Verletzung im Hinblick auf einen von der Gegenpartei angestrengten

Prozess genugt nicht, wenn etwa an der Rechtmassigkeit des eigenen Verhaltens weiterhin



festgehalten wird (Urteil 4A_297/2020 vom 7. September 2020 [zur Publikation vorgesehen)]
E. 2.3 m.w.H.).

5.3

Hinsichtlich der Antragsziffer 2 ist zu klaren, ob die Voraussetzungen fur die Anordnung eines
gerichtlichen Verbots nach Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG gegeben sind, hamentlich ob das bis-
herige Verhalten der Beklagten ernsthaft beflirchten lasst, dass diese das Zeichen «A.__ » in
der Schweiz im geschaftlichen Verkehr verwenden wird, um ihre Waren oder Dienstleistungen
zu bezeichnen. Ergeben hat sich, dass die berechtigte Klagerin (KB 2 f.) die Beklagte bereits
im Kiindigungsschreiben vom 11. Mai 2018 aufgefordert hat, bis am 8. Juni 2018 das Element
«A.__-B.__» aus deren Firma zu I6schen (KB 6). Nachdem die Beklagte untatig blieb, erneu-
erte die Klagerin ihre Aufforderung betreffend die Anderung der Firmenbezeichnung mit
Schreiben vom 22. Februar 2019 (KB 7a) sowie vom 17. Mai 2019 (KB 7b). Zwar léschte der
Inhaber der Beklagten, D.__, seine friher aktive Einzelfirma A.__-B.__ (pma), D.__ (KB 8).
Die Beklagte selbst beliess ihre Firma, ihren gewerblichen Auftritt, jedoch unverandert. Zwi-
schenzeitlich hinterlegte die Beklagte zudem am 20. Marz 2019 eine schweizerische Marke
«A.__-B.__ », Schutz fur Dienstleistungen in den Klassen 35 und 45 beanspruchend (KB 9).
Damit ist hinreichend dargetan, dass Eingriffe, wie sie die Klagerin mit ihrem Unterlassungs-
begehren verbieten lassen will, in der Vergangenheit stattgefunden haben und Verwarnungen
keine Wirkungen gezeigt haben. Wiederholungen scheinen nicht ausgeschlossen, namentlich
da die bereits abgemahnte Beklagte nicht nur passiv blieb und die Marke unberechtigt weiter-
verwendete, sondern vielmehr gar aktiv wurde und ein Markeneintragungsgesuch stellte. Das

Verhalten der Beklagten lasst eine kiinftige Rechtsverletzung ernsthaft befiirchten.

Zwar bleibt zusétzlich in Erwégung zu ziehen, dass sich die Beklagte nach Klageeinreichung
umfirmiert hat und die neue Firma das beanstandete Zeichen nicht mehr beinhaltet. Ebenso
hat sie sich nicht weiter um die Eintragung der Marke «A.__-B.__» bemiht, sondern das ent-
sprechende Verfahren untatig verstreichen lassen (IGE-Akten). Diese Umstéande vermogen
die bisherige Unnachgiebigkeit und die entsprechend bestehende Vermutung der Wiederho-
lungsgefahr nicht aufzuwiegen. Die jeweiligen «Zugestandnisse» durch die Beklagte zeichne-
ten sich namlich jeweils nicht durch aktives Tatigwerden bzw. ausdrickliche Zusagen aus,
sondern waren — soweit ersichtlich — einzig durch das gerichtliche Vorgehen der Klagerin mo-

tiviert.



5.4

Der Antrag der Klagerin, der Beklagten zu verbieten, das Zeichen «A.__ » in der Schweiz im
geschéftlichen Verkehr zu verwenden, um ihre Waren oder Dienstleistungen zu bezeichnen,
wird somit gutgeheissen (Antragsziffer 2). Das Verbot wird antragsgemass mit einer Andro-
hung einer Ordnungsbusse von Fr. 1'000.— fur jeden Tag der Nichterfullung, mindestens aber
von Fr. 5'000.—, sowie zusatzlich einer Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292
StGB im Widerhandlungsfall verbunden (Art. 343 Abs. 1 lit. a-c ZPO).

6.
6.1

Die Klagerin fordert weiter, der Beklagten sei zu befehlen, das schweizerische Markeneintra-
gungsgesuch Nr. aa/2019 bzw. die daraus resultierende Marke auf die Klagerin zu Gbertragen
(Antragsziffer 3.1) bzw. die daraus resultierende Marke I6schen zu lassen (Antragsziffer 3.2).
Zur Begrindung fuhrt sie an, das strittige Markeneintragungsgesuch sei nicht nur im Méarz
2019 hinterlegt worden, sondern stehe bei der Beklagten auch in Gebrauch. Damit wirden
ihre vertraglichen Unterlassungsanspriiche verletzt. Diese Verletzung kénne durch eine Uber-
tragung, eventualiter eine Loschung behoben werden.

6.2

6.2.1

Nach Art. 53 MSchG kann der Klager anstatt auf Feststellung der Nichtigkeit der Markenein-
tragung auf Ubertragung der Marke klagen, wenn der Beklagte sich diese angemasst hat.
Diese Klage dient dem Schutz vor Usurpatoren. Indem der besser Berechtigte nicht nur auf
Nichtigkeit der Marke klagen, sondern ihre Ubertragung verlangen kann, vermag er sich ins-
besondere die Prioritéat der Markeneintragung des Usurpators zu sichern. Voraussetzungen
des Ubertragungsanspruchs sind zum einen die bessere Berechtigung des Klagers an der
Marke und zum anderen, dass sich der Beklagte die Marke angemasst hat. Beides ist vom
Klager nachzuweisen (Urteil 4A_297/2020 vom 7. September 2020 [zur Publikation vorgese-
hen] E. 3.1 m.w.H.). Anmassung im Sinne von Art. 53 MSchG meint, dass der Beklagte die
Marke zur Eintragung anmeldet, obwohl er vom besseren Recht des Klagers wusste oder hatte
wissen mussen. Bereits die — dergestalt treuwidrige — Anmeldung der Marke tangiert die
Rechte des Klagers, ohne dass es einen dariiberhinausgehenden effektiven Gebrauch des

Zeichens durch den Beklagten bedirfte. Hinzu kommt, dass die Klage nach Art. 53 MSchG



auf die Herstellung des rechtmassigen Zustands und insofern auf eine Bereinigung des Mar-
kenregisters zielt, weshalb etwa verlangt wird, dass die Marke, deren Ubertragung verlangt
wird, dem Klager tatsachlich zustiinde, wenn er sie selbst angemeldet hatte. Auf den Gebrauch
der angegriffenen Marke durch den Beklagten kann es dabei nicht ankommen (Urteil
4A 297/2020 vom 7. September 2020 [zur Publikation vorgesehen] E. 3.2.2 m.w.H.).

Zwar entsteht das Markenrecht nach Art. 5 MSchG erst mit der Eintragung im Register. Indes
besteht die Moglichkeit, klageweise die Ubertragung von Marken bereits im Anmeldungssta-
dium zu verlangen (Urteil 4A_297/2020 vom 7. September 2020 [zur Publikation vorgesehen]
E. 3.2.1 mw.H.).

Hinsichtlich der Voraussetzung des schutzwirdigen Interesses wird auf Vorstehendes verwie-
sen (siehe vorstehende E. 3).

6.2.2

Erganzend steht es dem besser Berechtigten offen, gerichtlich die Beseitigung einer beste-
henden Verletzung zu verlangen (Art. 55 Abs. 1 lit. b MSchG). Die Beseitigungsklage soll es
dem Markeninhaber erlauben, den durch eine Markenverletzung geschaffenen, fortdauernden
Storungszustand zu beheben. Der mit dem Markenrecht in Widerspruch stehende Zustand soll
beseitigt und kunftigen Rechtsverletzungen die Grundlage entzogen werden. Die Beseiti-
gungsklage erganzt die Unterlassungsklage in jenen Fallen, in denen der durch eine Marken-
verletzung geschaffene Zustand nur durch ein aktives Tun behoben werden kann (WILLI,
a.a.0., N 27 zu Art. 55 MSchG). Darunter fallt etwa die Moglichkeit, gestiitzt auf die positive
Verfligungsmacht des Markeninhabers bzw. Art. 52 MSchG eine (unberechtigte) Markenein-

tragung l6éschen zu lassen (WILLI, a.a.O., N 30 zu Art. 55 MSchG).

6.3

Sowohl die Antragsziffer Ziff. 3.1. (Ubertragungsgebot) als auch die Eventualantragsziffer 3.2
(Loéschungsgebot) beziehen sich auf das schweizerische Markeneintragungsgesuch
Nr. aa/2019 bzw. die daraus resultierende Marke. Es wird zu klaren sein, ob die Klagerin hin-
sichtlich dieser Rechtsschutzersuchen tber ein schutzwirdiges Interesse verfigt, andernfalls
es an einer Sachurteilsvoraussetzung fehlt und auf die Ersuchen nicht eingetreten werden

kann.



Die Beklagte beanspruchte am 20. Marz 2019 Schutz fur Dienstleistungen in den Klassen 35
und 45 fir eine schweizerische Marke «A. _ -B._ » (KB 9). Aus den beigezogenen Akten des
IGE ergibt sich, dass dieses mit Schreiben vom 15. November 2019 an die Beklagte gelangte.
Darin wurde dieser mitgeteilt, dass bei der Prifung des Eintragungsgesuchs Mangel festge-
stellt worden seien. Konkret handle es sich beim angemeldeten Zeichen («A.__-B.__ ») um ein
solches im Sinne von Art. 2 lit. ¢ MSchG (sog. irrefiihrendes Zeichen). Es wird unter Verweis
auf die gesetzlichen Grundlagen und die Richtlinien des IGE erlautert, dass die Verwendung
des englischen Begriffs «B.__», wie sie mit dem Eintragungsgesuch verlangt werde, irrefiih-
rend, mithin unzuldssig sei und deshalb keinen Markenschutz beanspruchen konne. Die Be-
klagte wurde aufgefordert, das Gesuch der Beanstandung entsprechend innert Frist bis zum
15. Januar 2020 zu korrigieren. Andernfalls werde das Gesuch in Anwendung von Art. 30 Abs.
2 MSchG i.V.m. Art. 16 f. MSchV (SR 232.111) zurickgewiesen. Dieser Aufforderung kam die
Beklagte nicht nach, weshalb das IGE am 29. Januar 2020 das Eintragungsgesuch in Anwen-
dung von Art. 30 Abs. 2 lit. ¢ i.V.m. Art. 2 lit. ¢ MSchG zuriickwies. Dies versehen mit Hinwei-
sen auf das einschlagige Rechtsmittel sowie die Moglichkeit der «Weiterbehandlung bei Frist-
versaumnis» (Art. 41 MSchG). Aus den beigezogenen Akten des IGE (Stand: 21. Oktober
2020) ist ersichtlich, dass die Beklagte innert Frist weder ein Rechtsmittel eingelegt noch ein
Weiterbehandlungsgesuch gestellt hat. Das streitige Gesuch ist demgemass als definitiv
(rechtskraftig) zuriickgewiesen zu betrachten. Nachdem der Eintragsanspruch fur die ange-
meldete Marke definitiv verneint wurde, bleibt sowohl dessen Ubertragung auf die Klagerin als
auch dessen zwangsweise Léschung durch die Beklagte ausgeschlossen. Uber etwas Nicht-
bestehendes kann schliesslich nicht verfligt werden. In zivilprozessualer Hinsicht wird dies mit
dem Dahinfallen des schutzwirdigen Interesses an der Beurteilung der Rechtsschutzersuchen
Antragsziffern 3.1 und 3.2 gleichzusetzen sein. Auf die Begehren ist nicht einzutreten (Art. 59
Abs. 1 ZPO e contrario).

Mit der Kl&gerin ist jedoch einig zu gehen, dass es sich bei der Plattform Swissreg (abrufbar
unter <https://www.swissreg.ch>) um das von IGE festgelegte Publikationsorgan (Art. 43
MSchV) handelt und auf dieser das Gesuch Nr. aa/2019 in dessen Detailansicht selbst im
Urteilszeitpunkt im Widerspruch zu den beigezogenen Verfahrensakten noch als «hangiges
Gesuch» gefuhrt ist. Der markeneintragungsgesuchstellenden Beklagten war diese Diskre-
panz — anders als der Klagerin, welche nicht darum hat wissen kénnen — im Ubrigen bekannt,
wobei sie es unterliess, diese in gegenstandlichem Prozess zu bereinigen. Dem ist im Rahmen

der Kostenverteilung Rechnung zu tragen.



7.

Die Klage ist somit — soweit noch pendent — hinsichtlich deren Antragsziffer 2 gutzuheissen.
Im Ubrigen — betreffend die Antragsziffer 3.1 und die Eventualantragsziffer 3.2 — ist mangels

eines schutzwirdigen Interesses nicht darauf einzutreten (Art. 59 Abs. 1 ZPO e contrario).

8.
8.1

Die Gerichtskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und Klage-
riickzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterlie-
gend (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Hat keine Partei vollstandig obsiegt, so werden die Prozesskosten
nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Das Gericht kann bei be-
sonderen Umstanden, wenn die Kostenverteilung nach dem Prozessausgang starr und unbillig
erscheint, davon abweichen und die Kosten nach Ermessen verteilen (Art. 107 ZPO i.V.m.
Art. 4 ZGB; ausfuhrlich: VIKTOR RUEGG/MICHAEL RUEGG, in: BSK-ZPO, a.a.0., N 1 f. zu
Art. 107 ZPO). Die Entscheidgebuhr des Obergerichts als einzige Instanz richtet sich nach Art.
7 PKoG (Art. 8 Abs. 1 Ziff. 1 PKoG [NG 261.2]). In Verfahren mit einem Streitwert Uber Fr.
60'000.— bis Fr. 150'000.— betragt die Entscheidgebuhr des Obergerichts Fr. 2'500.— bis Fr.
6'000.— (Art. 8 Abs. 1 Ziff. 1i.V.m. Art. 7 Abs. 1 PKoG).

Die Gerichtskosten werden vorliegend auf Fr. 4'500.— festgesetzt. Bezliglich der Antrags-Ziffer
1 unterlag die Beklagte zufolge Anerkennung, wobei diese Kosten infolge bundesgerichtlicher
Aufhebung der Kostendispositiv-Ziffer des Urteils ZA 19 17 vom 27. April 2020 noch zu verle-
gen sind. Die Klagerin obsiegt zudem hinsichtlich ihrer Antrags-Ziffer 2. Insoweit auf die An-
tragsziffer 3.1 und die Eventualantragsziffer 3.2 mangels eines schutzwirdigen Interesses
nicht eingetreten wird, erscheint eine Kostenauflage zulasten der Klagerin unbillig, weshalb
aufgrund der Umstande ermessensweise in Anwendung von Art. 107 ZPO davon abzusehen
ist. Namentlich hat die Beklagte das Verfahren bzw. die diesbeziiglichen Kosten durch ihr (un-
gerechtfertigtes) Markeneintragungsgesuch und ihre fehlende Mitwirkung (vgl. hierzu auch
vorstehende E. 6.3 dritter Abschnitt) Gberhaupt erst verursacht. Eventualiter waren der Be-
klagten die diesbeziglichen Kosten auch in Anwendung von Art. 106 ZPO, zufolge Anerken-
nung, aufzuerlegen, nachdem die Beklagte wohl erst angesichts des hiesigen gerichtlichen
Vorgehens der Klagerin auf eine Weiterverfolgung des Eintragungsgesuchs verzichtete. Zu-
sammenfassend sind die Gerichtskosten somit vollumfénglich durch die Beklagte zu tragen.
Der Betrag wird dem von der Klagerin geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Héhe entnom-

men und ist bezahlt. Die Beklagte hat der Klagerin Fr. 4'500.— direkt und intern zu erstatten.



8.2

Die unterliegende Partei hat der obsiegenden eine Parteientschadigung zu bezahlen (Art. 106
Abs. 1i.V.m. Art. 95 Abs. 1 lit. b ZPO). Das Gericht spricht die Parteientschadigung nach den
Tarifen gemass Art. 42 ff. PKoG zu (Art. 96 ZPO), wobei die Parteien berechtigt sind, eine
Kostennote einzureichen (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Massgebend fir die Festsetzung des Hono-
rars innerhalb der vorgesehenen Mindest- und Héchstanséatze sind die Bedeutung der Sache
fur die Partei in personlicher und wirtschaftlicher Hinsicht, die Schwierigkeit der Sache, der
Umfang und die Art der Arbeit sowie der Zeitaufwand (Art. 33 PKoG). Das Honorar betragt je
Stunde maximal Fr. 250.— (Art. 34 Abs. 2 PKoG). In Prozessen mit einem Streitwert von
Fr. 100'000.— betragt das ordentliche Honorar zwischen Fr. 4'000.— bis 13'000.— (Art. 42 Abs. 1
PKoG) zuziiglich Auslagen und Mehrwertsteuer (Art. 43, 52 und 54 PKoG).

Die klagerische Rechtsvertretung machte mit Kostennote vom 3. Dezember 2019 eine Partei-
entschadigung von Fr. 15'061.65 (Honorar Fr. 13'560.— [37.66 Std. a Fr. 360.—] Auslagen pau-
schal 3% Fr. 406.80, Betreibungsauskunft Fr. 18.— sowie 7.7% Mehrwertsteuer Fr. 1'076.85)
geltend. Rund die Halfte des Aufwandes (17 Stunden) werden fir das Verfassen der Klage-
schrift («réd mémoire», «recherche juridique») veranschlagt, was jedoch angesichts des Um-
fangs der einzigen Rechtsschrift und der Schwierigkeit der Sache unangemessen erscheint.
Die ab August bis November 2019 verrechneten Positionen (10.2 Stunden) sind, mit Aus-
nahme jener vom 12. September 2019, 30. September 2019, 24. Oktober 2019 und 26. No-
vember 2019 (2.1 Stunden), zufolge Fehlens von Prozesshandlungen nicht mit dem gerichtli-
chen Verfahren in Zusammenhang zu bringen. Insgesamt wird fr die Festsetzung des Hono-
rars ein Aufwand von 25 Stunden berlcksichtigt. Das Honorar wird in Nachachtung des ge-
setzlich vorgesehenen maximalen Stundenansatzes von Fr. 250.— auf Fr. 6'933.20 (Fr. 6'250.—
[25 Std. & Fr. 250.—], Auslagen Fr. 187.50 [pauschal 3%], MwSt. Fr. 495.70 [7.7%)]) festgesetzt.
Ausgangsgemass hat die Beklagte der Klagerin intern und direkt eine Parteientschadigung
von Fr. 6'933.20 zu bezahlen.



Demnach erkennt das Obergericht:

1. Die Klage wird teilweise gutgeheissen. Der Beklagten wird unter Androhung einer Ord-
nungsbusse von Fr. 1'000.— fur jeden Tag der Nichterflllung, mindestens aber von
Fr. 5'000.—, sowie zusétzlich unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292
StGB im Widerhandlungsfall verboten, das Zeichen «A.__ » in der Schweiz im geschéttli-
chen Verkehr zu verwenden, um sich ihre Waren oder ihre Dienstleistungen zu bezeich-

nen.

Art. 292 StGB (Ungehorsam gegen amtliche Verfligungen) lautet wie folgt:

«Wer der von einer zustandigen Behdrde oder einem zustandigen Beamten unter Hinweis auf die
Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfligung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.»

2. Im Ubrigen wird auf die Klage nicht eingetreten, soweit sie nicht bereits zufolge Anerken-

nung gegenstandslos geworden ist.

3. Die Gerichtskosten werden auf Fr. 4'500.— festgesetzt, der Beklagten auferlegt, mit dem

von der Klagerin geleisteten Gerichtskostenvorschuss verrechnet und sind bezahlt.

Die Beklagte hat der Klagerin intern und direkt Fr. 4'500.— zu erstatten.

4. Die Beklagte hat dem Klager intern und direkt eine Parteientschadigung von Fr. 6'933.20

zu bezahlen.

5. Zustellung an:

Stans, 17. November 2020
OBERGERICHT NIDWALDEN

Zivilabteilung
Die Vizeprasidentin

lic. iur. Barbara Brodmann



Der Gerichtsschreiber

Dr. iur. Marius Tongendorff

i.V. MLaw Silvan Zwyssig

Versand:

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen seit Zustellung beim Schweizerischen Bundesgericht,
1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen eingereicht werden (Art. 72 ff. i.V.m. Art. 90 ff. BGG).
Die Beschwerde hat Begehren, deren Begrindung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift
des Beschwerdefiihrers oder seines Vertreters zu enthalten; der angefochtene Entscheid sowie die als
Beweismittel angefiihrten Urkunden sind beizulegen, soweit die Partei sie in Handen hat (Art. 42 BGG).
Fir den Fristenlauf gelten die Art. 44 ff. BGG. Es handelt sich um eine vermégensrechtliche Angele-
genheit.

Der Streitwert betragt Fr. 100'000.—.



