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in Sachen

1.  Verein A. ,
2. B. :
Klagerinnen

1, 2 vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. X. ,

gegen

Verein A1. ,

Beklagter

vertreten durch Rechtsanwalt Y. ,

betreffend Marke / UWG / vorsorgliche Massnahmen



Rechtsbegehren:
(act. 1S.2f1.)

Der Gesuchsgegner sei gestitzt auf Art. 29 Abs. 2 ZGB und Art. 9 Abs. 1 lit. b
UWG unter Androhung der Straffolgen gemass Art. 292 StGB und einer Ord-
nungsbusse bis zu CHF 1'000.— fiir jeden Tag der Nichterfullung gemass Art.
343 Abs. 1 lit. ¢ ZPO an seine verantwortlichen Organe gerichtlich zu verpflich-
ten, die Domanen "....ch", "....info", "....org" sofort von allen von ihm veréffent-
lichten Internet-Seiten und Inseraten sowie "....com" aus facebook und allen
anderen social medias (wie Twitter etc.) zu entfernen und alle mit dem ge-
schitzten Namen versehenen Gegenstande und Werbematerialien, Drucksa-

chen, Wegweiser, etc. zu vernichten.

Es sei dem Gesuchsgegner gestuitzt auf Art. 29 Abs. 2 ZGB und Art. 9 Abs. 1
lit. a UWG unter Androhung der Straffolgen gemass Art. 292 StGB und einer
Ordnungsbusse bis zu CHF 5'000.— gemass Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO an seine
verantwortlichen Organe gerichtlich zu verbieten, die Bezeichnung "Swiss Hos-
tels" als Name, Firma, Bezeichnung und / oder Marke ohne schriftliche Zu-
stimmung der Gesuchsteller zur Kennzeichnung seines Vereins, seiner Leis-
tungen und / oder Angebote weiter zu verwenden.

Der Gesuchsgegner sei gestiitzt auf Art. 59 lit. d MSchG und Art. 9 Abs. 1 lit. b
UWG unter Androhung der Straffolgen geméass Art. 292 StGB und einer Ord-
nungsbusse bis zu CHF 1'000.— firr jeden Tag der Nichterfiillung gemass Art.
343 Abs. 1 lit. ¢ ZPO an seine verantwortlichen Organe gerichtlich zu verpflich-
ten, die Bezeichnung "Swiss Hostels" als Name, Firma und / oder Marke sofort
von allen von ihm verdéffentlichten Internet-Seiten und Inseraten sowie "swiss-
hostels.com" aus facebook und allen anderen social medias (wie Twitter etc.)
zu entfernen und alle mit der geschiitzten Marke versehenen Gegenstande und
Werbematerialien, Drucksachen, Wegweiser, etc. zu vernichten.

Es sei dem Gesuchsgegner gestiitzt auf Art. 59 lit. d MSchG und Art. 9 Abs. 1
lit. a UWG unter Androhung der Straffolgen gemass Art. 292 StGB und einer
Ordnungsbusse bis zu CHF 5'000.— gemass Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO an seine
verantwortlichen Organe gerichtlich zu verbieten, die geschitzte Marke "Swiss
Hostels" als Name, Firma, Bezeichnung und / oder Marke ohne schriftliche Zu-
stimmung der Gesuchsteller zur Kennzeichnung seines Vereins, seiner Leis-
tungen und / oder Angebote oder fur irgendwelche Zwecke weiter zu verwen-
den.

Die Anordnungen gemass den Rechtsbegehren Ziffer 1. + 3. vorstehend seien
gestutzt auf Art. 261 Abs. 1 ZPO als vorsorgliche Massnahmen sofort zu erlas-
sen.

Es sei den Gesuchstellern eine Frist von 60 Tagen zur Einreichung der Klage
im Hauptverfahren anzusetzen.

Die Klagebeilagen 11 + 12 seien dem Gesuchsgegner nicht zur Einsichthahme
offenzulegen.

Unter Kosten- und Entschadigungsfolgen zu Lasten des Gesuchsgegners."



Der Einzelrichter zieht in Erwadqung:

Sachverhalt und Verfahren

A. Sachverhaltsibersicht

a. Der Klager 1 ist ein Verein nach Art. 60 ff. ZGB und im Handelsregister des
Kantons Zurich eingetragen (act. 3/1). Er bezweckt die Vertretung und Wahrung
der Interessen von Hostels und Jugendherbergen und unterstitzt damit deren

Fortbestand und Entwicklung (vgl. act. 3/1).

Der Klager 2 ist ebenfalls ein im Handelsregister des Kantons Zrich einge-
tragener Verein nach Art. 60 ff. ZGB (act. 3/2). Sein Zweck ist es unter anderem,
auf gemeinnutziger Grundlage Jugendherbergen auf dem Gebiet der Schweiz und
des Furstentums Liechtensteins zu betreiben sowie den Jugend- und Familientou-
rismus, die Begegnung der Jugend und Familien des In- und Auslandes und die
sinnvolle Gestaltung der Freizeit durch Sport, Spiel und kulturelle Aktivitaten zu
fordern (vgl. act. 3/2).

Auch der Beklagte ist ein Verein nach schweizerischem Recht, jedoch nicht
im Handelsregister eingetragen (act. 7 S. 2 f.). Er trat friher unter dem Namen
"C.___ "auf. An der Mitgliederversammlung vom 23. April 2012 wurde einstim-
mig beschlossen, inskunftig unter dem Vereinsnamen "Verein A1.___ " aufzu-
treten (act. 1 S. 7; act. 7 S. 3 und S. 9; act. 8/3).

b. Der Klager 2 ist Inhaber der Marken YOUTH HOSTEL (CH ...) sowie JU-
GENDHERBERGE (CH ...), beide hinterlegt am 19. Marz 1997, u.a. fur die Be-
herbergung von Gasten, Verpflegung sowie Betrieb und Reservierung von Hotels,
Pensionsunterkunften und Gastezimmern (Klasse 42; vgl. act. 3/6+32). Weiter ist
der Klager 2 Inhaber der Wort-/Bildmarke CH ..., hinterlegt am 19. Dezember
2012 u.a. fur Verpflegung und Beherbergung von Gasten (Klasse 42: act. 3/5).
Sie besteht neben den Worten "Swiss Hostels" und HOSTELLING INTERNATIO-
NAL aus ... [Beschreibung Bildmarke Klager 2]:



[Bildmarke-Kldger 2]

Der Beklagten gehdort die Wort-/Bildmarke CH ..., hinterlegt am 24. April
2013 u.a. fur Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gasten,
bestehend aus den Worten "swiss hostels" und " "SWISSHOSTELS.COM", wel-
che ... [Beschreibung Bildmarke Beklagte]:

[Bildmarke-Beklagte]T



Der Klager 2 legte gegen diese Eintragung Widerspruch ein (act. 3/18). Das Ver-

fahren ist pendent.

Der Beklagte ist weiter Inhaber der Internet-Domains ....ch (act. 3/19), ....com
(act. 8/32+45), ....org und ....info (act. 3/20; act. 8/50; vgl. auch die entsprechen-
den Websites).

Mit Schreiben vom 21. Januar 2012 [recte wohl: 2013] (act. 3/14) liess der
Beklagte dem Klager 2 mitteilen, dass er die alteren Rechte am Zeichen "Swiss
Hostels" beanspruche und sich in seinen Rechten verletzt sehe. Mit Schreiben
vom 3. Marz 2013 (act. 3/15) liess der Klager 2 antworten, durch die Eintragung
der Marke und des Vereins Swiss Hostels im Marken- bzw. Handelsregister habe
er das Zeichen Swiss Hostels noch vor dem Beklagten benutzt und in Verkehr

gebracht, weshalb er die Rechte an diesem Zeichen beanspruche.

c. Die Klager machen Anspruche aus Namens- und Markenrecht sowie unlau-

terem Wettbewerb geltend.

B. Prozessverlauf

Mit Eingabe vom 16. August 2013 (Datum Poststempel) machten die Klager
vorliegendes Begehren um Erlass vorsorglicher Massnahmen rechtshangig (act.
1). Die mit Verfugung vom 22. August 2013 (Prot. S. 2 f.; act. 5) verlangte Stel-
lungnahme des Beklagten ging unterm 12. September 2013 (act. 7) ein. Den mit
Verfligung vom 18. September 2013 (Prot. S. 4 f.; act. 10) unter Hinweis auf Art.
98 ZPO verlangten Kostenvorschuss bezahlten die Klager fristgerecht (act. 12);
die verlangte Stellungnahme erfolgte mit Eingabe vom 11. Oktober 2013 (act. 13).

Letztere wurde dem Beklagten zugestellt (Prot. S. 6).



Erwaqungen

1. Einfache Streitgenossenschaft

1.1. Die Klager machen geltend, gestutzt auf Art. 71 Abs. 1 ZPO als einfache
Streitgenossenschaft gemeinsam klagen zu kdnnen, weil sie ihre Anspriche ge-
stltzt auf die gleichen Tatsachen geltend machten und zur Geltendmachung ihrer

Ansprlche die gleiche Verfahrensart anwendbar sei (act. 1 S. 5).

1.2. Der Beklagte wendet ein, der Zusammenhang und das allfallige Zusam-
menwirken der beiden Klager sei unklar und aus den eingereichten Unterlagen
nicht ersichtlich (act. 7 S. 3 f.).

1.3. Gemass Art. 71 Abs. 1 ZPO kénnen mehrere Personen gemeinsam klagen
oder beklagt werden, wenn Rechte und Pflichten beurteilt werden sollen, die auf
gleichartigen Tatsachen oder Rechtsgrinden beruhen. Die einfache Streitgenos-
senschaft ist dadurch gekennzeichnet, dass die eingeklagten Anspriche an sich
getrennt erhoben werden konnten, jedoch aus Zweckmassigkeitsuberlegungen
eine Vereinigung stattfindet (RUGGLE, in: SPUHLER / TENCHIO / INFANGER, Basler
Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 2013, N 4 und 6 zu Art.
71 ZPO).

1.4. Die Parteien streiten sich Uber die Rechte am Namen und der Marke "Swiss
Hostels". Die Klager stutzen sich bezlglich der Beurteilung auf die gleichen Um-
stéande, weshalb eine einfache Streitgenossenschaft zumindest zweckmassig er-
scheint. Es ist weiter die gleiche Verfahrensart und die gleiche Zustandigkeit ge-

geben. Die einfache Streitgenossenschaft kann somit zugelassen werden.

2. Vorsorgliche Massnahmen

Eine Partei kann verlangen, dass das Gericht vorsorgliche Massnahmen
trifft, wenn sie glaubhaft macht, (a) dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt
oder eine Verletzung zu befirchten ist und (b) ihr aus der Verletzung ein nicht
leicht wieder gutzumachender Nachteil droht (Art. 261 Abs. 1 ZPO).



2.1. Hauptsachenprognose

Entsprechend ihrem Zweck setzt die vorsorgliche Massnahme einen zivil-
rechtlichen Anspruch der gesuchstellenden Partei voraus, fur den sie des vorlau-
figen Rechtsschutzes bedarf. Die gesuchstellende Partei muss ihren Verfligungs-
anspruch, die Begrundetheit ihres materiellen Hauptbegehrens, glaubhaft machen
(SPRECHER, in: SPUHLER / TENCHIO / INFANGER, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 2013, N 15 zu Art. 261 ZPO).

2.1.1. Namensrecht

2.1.1.1. Die Klager machen geltend, durch die Anderung des Vereinsnamens vom
23. April2012von C.__ zu"A1.___ " habe der Beklagte gegen das Na-
mensrecht der Klager verstossen bzw. sich den Namen der Klager angemasst
und damit rechtlich schiutzenswerte Interessen des Klagers 2 als Trager des Na-
mens "B.__ "und der Klagers 1 als Trager des Namens "A.__ " verletzt
(act. 1 S.10).

Solange der Beklagte kein unterzeichnetes Protokoll der Generalversammlung
vom 6. November 2000 und keine unterzeichneten Statuten vom 6. November
2000 vorlege, werde die rechtsgultige Grundung des Vereins C.__ ausdruck-
lich bestritten. Die vom Beklagten als Beweis vorgelegten Dokumente seien nicht
unterzeichnet (act. 13 S. 5). Zur Registrierung der Marke "Swiss Hostels" hatten
die Organe des Klagers 2 im Mai 2012 den Klager 1 mit Sitz in Zurich gegrindet,
der auch mit der Bezeichnung "Swiss Hostels Association" im Handelsregister
eingetragen sei (act. 1 S. 7). Durch die Verwendung der Bezeichnung "Swiss
Hostels" werde das Namensrecht des Klagers 1 verletzt. Im Gegensatz zum Be-
klagten sei der Klager 1 rechtsgultig konstituiert und im Handelsregister eingetra-
gen, was ihm samtliche Rechte auf Verwendung des Namens "Swiss Hostels"
verleihe (act. 13 S. 10). Die Behauptung des Beklagten, an der Generalversamm-
lung vom 23. April 2012 habe der Verein eine Namensanderung vorgenommen
sei falsch. In Ziffer 3 des Protokolls heisse es wortlich: "..., dass an dieser heuti-
gen ausserordentlichen GV nur das Konzept, nicht aber die Statuten behandelt
werde. Die Anpassungen der Statuten werden fur die nachste GV im Herbst ins

Auge gefasst." Der Beklagte habe somit die Namensanderung nicht nachgewie-



sen, sodass von einer rechtmassigen Verwendung des Namens "Swiss Hostels"
keine Rede sein konne. Allein mit dem Beschluss uber das neue Konzept habe
der Beklagte keine Anspriche auf Verwendung des Namens "Swiss Hostels" er-
worben. Der Beklagte sei darauf zu behaften, dass der Wechsel des Vereinsna-
mens vor, d.h. de facto ohne entsprechende Statutenanderung publik gemacht
worden sei. Mitunter also zu einem Zeitpunkt, in dem die Rechtsgrundlage fur die
Verwendung des neuen Namens noch gar nicht bestanden habe (act. 13 S. 3 und
S.7).

Der Klager 2 habe die Bezeichnungen "Schweizer Hostels" und "Swiss Hostels"
seit mehreren Jahren offentlich und stets an prominenter Stelle benutzt. Die Be-
zeichnungen kennzeichneten sein Angebot in der Schweiz. Naturlich seien die
Grundlagen fir die Verwendung der Bezeichnungen "Schweizer Hostels" und
"Swiss Hostels" schon Jahre zuvor erarbeitet und sowohl in internen als auch ge-
gen aussen kommunizierten Dokumenten festgehalten worden (act. 1 S. 5 f.).
Weiter habe sich der Klager 2 auch unter der Bezeichnung "Swiss Hostels" bei
facebook angemeldet und registrieren lassen (act. 1 S. 7). Schweiz Tourismus,
als nationale Marketingorganisation des Bundes, setze die Bezeichnung "Youth-
hostels" neben "Hotels", "Apartments", "Campsites" und "Farms" als Hauptkate-
gorie von Unterklnften. Der Begriff "hostels" beschreibe nach allgemeinem Ver-
standnis preisglinstige, einfache Herbergen. Der Zusatz "youth" weise heutzutage
nicht auf eine Unterkategorie des Begriffes "hostels" hin. Herbergen fur Jugendli-
che stellten historisch eine im Zug der Jugendbewegung entstandene Beherber-
gungsform dar; heutzutage gehére das Ubernachten und Verweilen in Jugend-
herbergen zu einer der wirtschaftlich sozialtouristisch wichtigsten Tourismusfor-
men (act. 1 S. 9).

Zwar habe der Beklagte seine Namensanderung per 23. April 2012 beschlossen
und anschliessend offentlich bekannt gegeben. Zu diesem Zeitpunkt habe er al-
lerdings noch keine Produkte oder Dienstleistungen unter dem neuen Namen an-
geboten, weshalb festzustellen sei, dass er die betreffende Bezeichnung erst spa-
ter, auf jeden Fall nicht vor dem 2. Mai 2012, im Verkehr nach aussen gebraucht

habe. Fest stehe also, dass die Klager — insbesondere der Klager 2 — die betref-



fende Bezeichnung eindeutig und nachweisbar vor dem Beklagten in Verkehr ge-
bracht hatten, was nicht zuletzt durch das Konzept "Swiss Hostel Official Partner"
aus dem Jahre 2003 und die Internetauftritte aus dem Jahr 2010 nachgewiesen
werde (act. 1 S. 9). Die E-Mail vom 19. Juni 2012 beweise, dass der Beklagte
noch im Juni 2012 unter dem Namen "Verein C.__ " aufgetreten sei. Damals
habe der Beklagte seinem Vertragspartner bestatigt, dass die Domain anschlies-
send dem Verein C._ gehodre (act. 13 S. 9). Die Publikationen aus dem Jahre
2012 seien mindestens zwei Jahre nach der Verwendung der Bezeichnung Swiss
Hostels durch den Klager 2 erfolgt, die im Jahre 2010 unzweifelhaft nachgewie-
sen worden sei (act. 13 S. 7). Aus der angeblichen Verwendung der Begriffe
Swiss und Hostel kdnne der Beklagte nichts fir sich ableiten. Beide Begriffe seien
jeweils lediglich zur Bezeichnung von bestimmten Dokumenten verwendet worden
und nicht als eigentliche Namen oder Marken. Im Ubrigen verweise der Beklagte
selbst darauf, dass Swiss und Hostel als Begriffe nicht geschitzt werden konnten,

weil sie lediglich beschreibenden Charakter aufwiesen (act. 13 S. 9).

2.1.1.2. Der Beklagte fuhrt aus, er habe seit seiner Griindung im Jahr 2000 neben
dem Begriff "Backpackers" die Begriffe "Swiss" und "Hostel" regelmassig verwen-
det (act. 7 S. 11). An der Mitgliederversammlung vom 23. April 2012 habe der Be-
klagte beschlossen, insklnftig unter dem Vereinsnamen "Verein A1._ " aufzu-
treten. Auch der Vereinszweck sei leicht angepasst und erganzt worden, um die
beabsichtigte Starkung des Beklagten im Markt zu demonstrieren. Der Wechsel
des Vereinsnamens sei in den folgenden Tagen in den einschlagigen Zeitungen
und Zeitschriften publiziert und auch online verbreitet worden (act. 7 S. 9). Der
Beklagte habe eine Projektdokumentation "Swiss Hostels" verfasst, in welcher der
Wechsel zum neuen Vereinsnamen, die neuen Marketinganstrengungen, die Pro-
jektorganisation etc. dargelegt worden seien. Der Beklagte sei inskinftig nur noch
unter dem Namen "A1.__ " aufgetreten (act. 7 S. 10). Bereits vor diesem Be-
schluss seien die erforderlichen Domainnamen reserviert worden. Nach dem Be-
schluss Uber die Namensanderung seien die Markeneintragung sowie der Auftritt
in den verschiedenen Social Media vorbereitet und aktiv bewirtschaftet worden
(act. 7 S. 11).
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Die Geschaftsfuhrung des Gesuchstellers 2 habe umgehend auf die entspre-
chenden Publikationen reagiert, wonach der Beklagte seinen Vereinsnamen in
"Verein A1.__ "umbenannt habe. Die Geschaftsleitung des Klagers 2 habe ei-
nen gleichlautenden "Verein A.___ " gegrundet. Im Unterschied zum Beklagten
habe der neu gegrundete Klager 1 die Eintragung seines Vereins im Handelsre-
gister veranlasst (act. 7 S. 10). Der Klager 1 habe somit im Zeitpunkt, als der Be-
klagte die Namensanderung vorgenommen habe, am 23. April 2012, noch gar
nicht existiert. Er sei erst auf die entsprechenden Publikationen hin, in denen die
Namensanderung des Beklagten bekannt gegeben worden seien, in aller Winde-
seile gegrundet worden. Die Rechte der Altersprioritat lagen damit beim Beklag-
ten (act. 7 S. 11 1.).

Die Behauptung des Klagers 2, er benutze die Bezeichnungen "Schweizer Hos-
tels" und "Swiss Hostels" seit mehreren Jahren 6ffentlich und stets an prominen-
ter Stelle, werde bestritten. Auf den Prints der Website des Klagers 2 werde stets
in grossen Buchstaben der Begriff "Swiss Youth Hostels" sowie "Schweizer Ju-
gendherbergen" mit oder ohne erkenntliche Beigabe des Logos der Jugendher-
bergen abgebildet. FUr die Suche nach einer bestimmten Herberge kdnnten dann
die Register "Swiss Hostels" oder "International Hostels" ausgewahlt werden.
Dies stelle aber keinen kennzeichenmassigen, schon gar keinen namens-, firmen-
oder markenmassigen Gebrauch dar. Vielmehr zeige dieser Gebrauch gerade
den beschreibenden Charakter der Bezeichnung Swiss Hostels. Soweit die Klager
interne Papiere zum Beweis einreichten, taugten sie fur den Nachweis fur den
Zeichengebrauch und damit des namensrechtlichen Schutzes ohnehin nicht.
Auch der Hinweis auf die Webseite des Klagers 2 in Facebook mit der Bezeich-
nung Swiss Hostels, welche am 3. Mai 2012 begrundet worden sei andere daran
nichts. Wie die klagerischen Beweisakten darlegten, habe der Klager 2 seinen
Facebook-Auftritt ebenfalls als umgehende Reaktion auf die wenige Tage zuvor
publizierte Namensanderung des beklagtischen Vereins, und habe in den folgen-
den Monaten keinerlei Aktivitaten aufgewiesen. Erst seit Juli 2013, d.h. kurz vor
Einreichung des Gesuchs, seien einzelne Eintrage auf die Facebook-Seite vorge-

nommen worden (act. 7 S. 12 f.).
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Der Klager 2 habe den Begriff "Schweizer Jugendherbergen" und in deutlich ge-
ringerem Masse die englische Ubersetzung "Swiss Youth Hostels" oder "Youth
Hostels" gepragt. Dabei habe der Begriff "Jugend" bzw. "Youth" stets eine we-
sentliche Bedeutung gehabt. Die einzelnen vom Klager 2 betriebenen Herbergen
wurden denn auch stets als "Jugendherbergen” bezeichnet (act. 7 S. 13). Entge-
gen der Darstellung der Klager kénne sich auch der Klager 2 (vom Klager 1 sei
gar nicht die Rede) [recte wohl: nicht] auf ein namensrechtliches Vorrecht zu be-
rufen. Zwar werde zu Recht darauf hingewiesen, dass die zeitliche Prioritat auf
den Gebrauch des Namens im Verkehr abstelle. Der Klager 2 versaume es aber,
einen solchen Gebrauch darzulegen. Vielmehr wirden lediglich Hinweise auf den
namensmassigen Gebrauch von "youthhostel.ch", "Schweizer Jugendherbergen"
etc. vorgebracht, oder dann auf das interne Papier mit dem Konzept "Swiss Hos-
tel official Partner" verwiesen. Diese Unterlagen belegten aber den angeblichen
prioritdren, namens- oder firmenrechtlichen Gebrauch des Zeichens "Swiss Hos-
tels" nicht. Das Gesagte treffe auch auf die weiteren Hinweise der Klager auf die
im Internet gelegentlich verwendeten Begriffe "Jugendherberge" oder "Youth Hos-
tels" zu (act. 7 S. 14).

2.1.1.3. Das Namensrecht verleiht dem Namenstrager das Recht, "von ihm selbst
geschaffene Werke und Einrichtungen aller Art nach seinem Namen zu bezeich-
nen und unter dem eigenen Namen am Geschaftsverkehr teilzunehmen. Das ist
eine naturliche Folge der im Namensrecht enthaltenen Befugnis, den eigenen
Namen bei allen sich bietenden Gelegenheiten als Mittel der |dentifizierung zu
verwenden" (BGE 116 |l 614, 617). Diese Befugnis wird verletzt, sofern ein Dritter
den Namentrager in der Ausubung des Namensrechts ohne berechtigte Interes-
sen behindert. Mit Blick auf den Auftritt im Internet sperrt zwar die Registrierung
des fremden Namens als Domain nur genau dieses Zeichen und lasst die Ver-
wendung anderer Zeichen weiterhin zu, doch handelt es sich gerade um jene
Domain, welche flir den Namenstrager am nachsten liegt bzw. dessen Namen ge-
radezu entspricht. Ein schutzwtrdiges Interesse am Gebrauch eines bestimmten
Domain-Namens ist nur bezuglich einer Domain zu bejahen, die mit dem Namen
oder einer im Verkehr gebrauchlichen und damit ebenfalls geschuitzten Kurzform
vollstandig Ubereinstimmt (BURI, in: VON BUREN / DAVID, Schweizerisches Immate-
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rialguter- und Wettbewerbsrecht, Band 111/2, Kennzeichenrecht, 2. Aufl. 2005,
S. 367 f., unter Hinweis auf BGE 116 |l 614, E.5.c.aa). Stlutzt sich ein Domain-
Name auf ein alteres Zeichen, geht er auch vor, wenn er erst nach Entstehung

des jungeren Kennzeichens in Gebrauch genommen wurde (Burl, a.a.0., S. 371).

Gemass Art. 29 Abs. 2 ZGB kann jemand, wenn er dadurch beeintrachtigt wird,
dass ein anderer sich seinen Namen anmasst, auf Unterlassung dieser Anmas-
sung klagen. Neben dem Unterlassungsanspruch ist in dem namensrechtlichen
Abwehranspruch ein Beseitigungsanspruch mitenthalten, etwa auf die Entfernung
von Namensschriftzigen an Gebduden usw. oder die Loschung eines Domain-
namens bei der Vergabestelle (BUHLER, Basler Kommentar, ZGB |, 3. Aufl. 2006,
N 68 f. zu Art. 29 ZPO).

Namensrechte lassen sich durch rechtserzeugenden Namensgebrauch begrin-
den. Dies geschieht durch namensmassige (nicht bloss interne) Ingebrauchnah-
me eines von Haus aus unterscheidungskraftigen Zeichens, oder bei Fehlen sol-
cher Unterscheidungskraft durch einen standigen und unbestrittenen Zeichenge-
brauch, der zu einer Verkehrsdurchsetzung fihrt. Stets missen diese beiden Tat-
bestande bewirken, dass der Verkehr das fragliche Zeichen als Namen eines

moglichen Namenstragers auffasst (BUHLER, a.a.0., N 16 zu Art. 29 ZPO).

Eine Namensanmassung liegt vor, wenn die Verwendung eines Kennzeichens
durch eine Person zu einer Verwechslungsgefahr mit einem Namen einer ande-
ren Person fuhrt, sodass eine Gefahrdung der Unterscheidungs- und Kennzeich-
nungsfunktion dieses Namens entsteht (BUHLER, a.a.0., N 32 zu Art. 29 ZPO).
Ausser durch Schaffen einer Verwechslungsgefahr werden die Interessen des
Namenberechtigten gegebenenfalls auch durch dessen Behinderung beim Na-
mensgebrauch erheblich tangiert, etwa wenn ihn jemand ohne berechtigte Inte-
ressen daran hindert, seinen Namen enthaltende Kennzeichen (z.B. Domainna-
men) registrieren zu lassen (BUHLER, a.a.0., N 35 zu Art. 29 ZPO). Namenskolli-
sionen sind nach dem Prioritatsprinzip zu I6sen; das durch Zeichengebrauch er-
worbene altere Namensrecht geht dem jingeren Namens- oder anderen jlingeren
Recht vor (BUHLER, a.a.0., N 56 zu Art. 29 ZPO). Namensinhaber haben eine er-

hdhte Verwechslungsgefahr hinzunehmen, wenn diese daraus resultiert, dass sie
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selber einen wenig kennzeichnungskraftigen Namen gewahlt haben (BUHLER,
a.a.0., N 60 zu Art. 29 ZPO).

2.1.1.4. Die Namen des Klagers 1 und des Beklagten sind identisch. Damit ist die

Verwechslungsgefahr an sich zu bejahen.

Das nicht unterzeichnete Protokoll der Generalversammlung vom 6. November
2000 (act. 8/2) genugt zur Glaubhaftmachung der Griindung des beklagtischen
Vereins. Es gibt keine Bestimmung im Vereinsrecht, welche die Unterschrift als
Gultigkeitsvoraussetzung sieht (vgl. auch zu den Verhaltnissen bei der AG: DuBs /
TRUFFER, in: HONSELL / VOGT / WATTER, Basler Kommentar, OR Il, N 27 zu Art.
702 OR). Auch die Statuten mussen nicht unterzeichnet sein (vgl. HEI-
NI/SCHERRER, in: HONSELL / VOGT / GEISER, Basler Kommentar, ZGB |, N 40 zu Art.
60 ZGB). Der Beklagte anderte anlasslich der ausserordentlichen Mitgliederver-
sammlung vom 23. April 2012 (act. 8/3) seinen Namen von Verein C.__ umiin
"Verein A1, ". Es st zwar zutreffend, dass in Ziffer 3 des Protokolls festge-
halten ist, es wirden lediglich das Konzept, nicht aber die Statuten behandelt.
Doch wurde gemass Ziffer 6 bereits Gber den Antrag zur Namensanderung abge-
stimmt und dieser angenommen. Diese Namensanderung wurde in der Folge
publik gemacht, so beispielsweise in der hotel revue vom tt.mm.2012 (act. 8/36)
und der ... Zeitung vom tt.mm.2012 (act. 8/37), wie auch in weiteren Publikatio-
nen (vgl. act. 3/31; act. 8/38, 40, 42+43). Dem widerspricht nicht, wenn der Be-
klagte wahrend einer gewissen Ubergangszeit jeweils auch noch auf seinen bis-
herigen Namen hinwies (vgl. act. 3/31 S. 5). Auch dass der Beklagte im E-Mail
vom 19. Juni 2012 (act. 8/46) gegenuber einem einzelnen Dritten noch unter dem

alten Namen auftrat, andert daran nichts.

Der Klager 1 wurde am 2. Mai 2012 gegrindet und am 10. Juli 2012 ins Handels-
register (Tagesregister) eingetragen (act. 8/4). Er legt nicht dar, wie und wo er in

der Folge unter diesem Namen in der Offentlichkeit in Erscheinung trat.

Jedenfalls ist das Namensrecht des Beklagten alter und geht daher grundsatzlich

nach dem Prioritatsprinzip dem Recht des Klagers 1 vor.
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Die Klager argumentieren weiter, der Klager 2 habe die Bezeichnungen
"Schweizer Hostels" und "Swiss Hostels" verwendet; diese hatten sein Angebot in
der Schweiz gekennzeichnet. Wie die Klager bereits selbst ausfihren und sich
auch aus den eingereichten Beilagen (act. 3/8+10) ergibt, verwendete der Klager
2 die Ausdrucke "Schweizer Hostels" und "Swiss Hostels" aber lediglich zur
Kennzeichnung seines Angebots, jedoch nicht zur Kennzeichnung seiner selbst.
Der Name gemass Art. 29 ZGB ist jedoch ein sprachliches Kennzeichen, das der
Unterscheidung einer Person von allen anderen und ihrer Kennzeichnung dient,
nicht hingegen der Kennzeichnung ihres Angebots. Die Registrierung bei Face-
book, wo der Klager 2 offenbar unter "Swiss Hostels" auftritt, erfolgte erst am 3.
Mai 2012 und damit nach der Griindung des Beklagten; Eintrage sind erst ab Juli
2013 ersichtlich (act. 3/9+13; act. 8/52).

Der Name des Klagers 2 lautet "B.___ " auf franzdsisch "...". Diese Namen ha-
ben mit demjenigen des Beklagten keine Ahnlichkeit, welche zu einer Verwechs-
lungsgefahr fihren kénnten. Die Klager machen denn auch eine Verletzung der
englischen Namensversion "..." geltend. Diese Benennung ist mit dem beklagti-
schen Namen "Verein A.___ " bezuglich der Worte "Swiss" und "Hostels" iden-
tisch und unterscheidet sich lediglich hinsichtlich "Youth" und "Verein". Die Kenn-
zeichnungskraft beider Namen ist sehr gering, da nur allgemeine Begriffe ver-
wendet werden. Fir den Klager 2 ist offenbar der Zusatz "Youth" zentral. Er ver-
weist auf den englischen Dachverband International Youth Hostel Federation und
die Jugendbewegung. Da bei der Wahl wenig kennzeichnungskraftiger Namen ei-
ne erhdhte Verwechslungsgefahr hinzunehmen ist, erscheint unter Berucksichti-
gung der insgesamt geringen Kennzeichnungswirkung die Unterscheidungskraft
des Zusatzes "Youth" gentgend. Eine Verwechslungsgefahr ist demnach nicht

dargelegt.

Dem Beklagten steht nach dem Gesagten grundsatzlich das altere Recht am Na-
men "Verein A1. " zu, weshalb er befugt ist, die Domain-Namen "....ch",

"....info", "....org" und "....com" zu verwenden. Eine frihere Verwendung dieser

Bezeichnung als Name durch den Klager 2 ist nicht glaubhaft gemacht.
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Ein Anspruch der Klager gegen den Beklagten aufgrund einer Verletzung des

Namensrechts ist somit nicht glaubhaft dargetan.

Erganzend sei angemerkt, dass sich aus den Griinden, wie sie nachfolgend sub
2.1.2.4 dargelegt werden, die Frage stellt, ob aus dem Namen "Swiss Hostels"
Uberhaupt Schutzrechte abgeleitet werden konnen. Auch im Namensrecht konnen
Umstande vorliegen, bei welchen im Markt ein Uberragendes Freihaltebedurfnis
besteht, was dazu fuhrt, dass — plakativ gesprochen — gewisse Zeichen nicht mo-
nopolisiert werden durfen. Roland Buhler fuhrt aus (a.a.0., N 27 zu Art. 29 ZGB;
ohne Hervorhebungen): "An rechtswidrigen Wortzeichen (...) ist ein Namens-
rechtserwerb ausgeschlossen. In diesem Sinne absolut schutzunfahige Zeichen
sind zunachst solche, die besondere Vorschriften verletzen, insbes. entgegen
namensrechtlichen Vorschriften (160, 270), firmenrechtswidrig (Art. 944 f., 947,
950, 952 - 954 OR) oder entgegen dem Tauschungsverbot des Art. 3 lit. b UWG
gebildet worden sind. Gleiches gilt fur Zeichen, die sich als allgemein unzulassig,
weil anstdssig erweisen (z.B. unsittliche Zeichen), sowie fur Zeichen, die fur den
Verkehr unverzichtbare und daher zwingend freizuhaltende Sachbezeichnungen
darstellen”. "Swiss Hostels" als englischer Ausdruck fur "Schweizer Herbergen" ist
klar als gemeinfreier Begriff bzw. Hinweis anzusehen, der freihaltebedurftig ist
und daher (ohne spezielle weitere Umstande) keine Rechtsanspriiche begriinden
kann. Diskutabel ist auch, ob der Klager 1 und der Beklagte nicht gegen das all-
gemein zu verstehende Tauschungsverbot verstossen (vgl. fur Handelsregis-
tereintragungen die Bestimmung von Art. 26 HRegV). Der Beklagte hat offenbar
etwas uber 30 Mitglieder (act. 8/3). Beim Klager 1 kennt man die Zahl nicht. Die
Bezeichnung "Swiss Hostels" erweckt den Anschein einer schweizweiten Dachor-
ganisation mit mindestens hunderten von Mitgliedern. Dem kdnnen die beiden
genannten Parteien zur Zeit wohl kaum entsprechen. Der Tauschungsvorwurf wa-
re naher zu prifen. So oder anders sprechen ernsthafte Griinde dafir, dass es
ganz generell an der Schutzfahigkeit des Zeichens bzw. Namens "Swiss Hostels"
fehlt und diesbezlglich keine Anspruchsbasis besteht. Allerdings stellen die er-
ganzenden Bemerkungen keine selbstandige weitere Begriindung dar, da die

Parteien hiertiber keine Sachbehauptungen aufgestellt haben.
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2.1.2. Markenrecht

2.1.2.1. Die Klager bringen vor, die vom Beklagten verwendete, verletzende Be-
zeichnung sei junger als die verletzte Marke, weil der Beklagte sie erstmals an-
lasslich der Umfirmierung seines Vereins verwendet und erst danach an die Of-
fentlichkeit getragen habe. Die Marke des Klagers 2 sei demgegenuber bereits
Jahrzehnte zuvor verwendet worden. Die Marke des Klagers 2 sei am 19. De-
zember 2012, jene des Beklagten hingegen erst am 24. April 2013 hinterlegt wor-
den, weshalb dem Klager 2 das Markenrecht zustehe; seine Marke geniesse Prio-
ritat (act. 1 S. 11 und S. 18).

Dem Inhaber der alteren Marke (dem Klager 2) stehe das ausschliessliche Recht
zu, die Marke zu gebrauchen und daruber zu verfliigen, wenn er die Marke im Zu-
sammenhang mit den Waren und Dienstleistungen brauche, fir die sie bean-
sprucht werde. Auch diese Voraussetzung liege in Bezug auf die Aktivitat des
Klagers 2 vor (act. 1 S. 12 und S. 14). Die Bezeichnung "Jugendherberge", oder
eben "swiss hostels" oder "swiss youthhostels" habe sich in der Schweiz und im
Ausland als Marke fir die Dienstleistung des Klagers 2 und der von ihm kontrol-
lierten Betriebe durchgesetzt. Somit stelle die Bezeichnung "swiss hostels" kein
Gemeingut dar, weshalb kein Schutzausschlussgrund vorliege (act. 1 S. 16 und
S. 18). Angesichts der jahrzehntelangen Geschichte und Tradition sowie des brei-
ten operativen Tatigkeitsfeldes in der Schweiz und im Ausland, die mit der Aktivi-
tat des Klagers 2 verbunden seien, sei hinsichtlich seiner Marke von einer starken
Marke auszugehen. Demzufolge sei der geschuitzte Ahnlichkeitsbereich grosser

als derjenige von schwachen Marken (act. 1 S. 12).

Mit der Marke "swiss hostels" kennzeichne der Klager 2 in der Klasse 41 und 43
Dienstleistungen, die von anderen, den Klager 2 nicht zugehodrigen Anbietern,
nicht in der gleichen Qualitat, Art und Weise erbracht wirden (act. 1 S. 12). Im
konkreten Fall sei die Verwechslungsgefahr angesichts des Umstandes zu beja-
hen, dass die betreffenden Marken sich nur hinsichtlich des graphischen Ele-
ments unterschieden, wobei der Beklagte die Bezeichnung "Swiss Hostels" so-
wohl als Text (Wortmarke) als auch als Domane einsetze (act. 1 S. 12). Der Be-

klagte verwende mit "swiss hostels" eine Bezeichnung flr seine Dienstleistungen,



-17 -

welche absolut identisch sei mit der geschutzten Marke des Klagers 2 und damit
eindeutig in den Schutzbereich der verletzten Marke "swiss hostels" eindringe.
Die verletzende, auf den Gesuchsteller 2 hinweisende Bezeichnung sei sachlich
identisch mit der verletzten Marke und werde vom Beklagten fur die gleichen
Dienstleistungen (Beherbergungs- und Verpflegungsleistungen) verwendet, fur
die sie vom Klager 2 eingetragen worden sei. Der sich aus der Registrierung der
Marke ergebende Schutzraum erstrecke sich értlich auf die gesamte Schweiz und
damit auch auf das ganze vom Beklagten durch seinen Internet-Auftritt abgedeck-
te geographische Gebiet der Schweiz und im Ausland. Die Verletzung erfolge also
nachweisbar in der Schweiz und manifestiere sich durch das Anpreisen der Leis-
tungen durch den Beklagten per Internet auch in der Schweiz (act. 1 S. 17). Der
Beklagte habe das verletzende Zeichen gemass Feststellungen der Klager so-
wohl im Internet als auch auf Drucksachen und in social medias wie facebook und
twitter verwendet. Ferner biete er im Internet permanent unter diesem Zeichen

Dienstleistungen an (act. 1 S. 18).

2.1.2.2. Der Beklagte halt fest, dass die Marke des Klagers 2 erst neu eingetragen
und noch gar nicht oder kaum gebraucht worden sei, spreche gegen die Behaup-
tung einer starken Marke. Das starkere, zumindest unterscheidungskraftige Ele-
ment in der klagerischen Marke sei das von den internationalen Jugendherbergen
verwendete Zeichen im linken Teil der Marke. Dieser Bestandteil werde auch in
anderen Markeneintragungen des Klagers 2 oder von internationalen Jugendher-
bergen verwendet. Dieser Bild- und Textteil sei fur die Marke des Klagers 2 pra-
gend. Bei den Woértern "Swiss Hostels" handle es sich lediglich um einen be-

schreibenden Zusatz, der allein keinen Schutz beanspruchen kénne (act. 7 S. 15).

Der Klager 2 berufe sich auf die Dienstleistungen der Klassen 41 und 43 des
Markenrechts. Gerade aber in diesen Dienstleistungen sei der Begriff "Swiss Hos-
tels" besonders schwach (act. 7 S. 15). Weiter behaupte der Klager 2 immer wie-
der, den Begriff "Swiss Hostels" kennzeichenmassig zu verwenden bzw. die von
ihm eingetragene Marke tatsachlich zu gebrauchen. Es finde sich aber in samtli-
chen Unterlagen, weder im Geschaftsbericht noch im eingereichten Werbemateri-

al kein einziger Gebrauch der klagerischen Marke. Hingegen werde regelmassig
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das internationale Logo ... [Beschreibung Bildmarke] mit dem Zusatz "Hostelling
International" verwendet. Gelegentlich werde dieses Logo auch mit dem Zusatz
"Schweizer Jugendherbergen" oder auch "Swiss Youth Hostels" gebraucht. Der
Klager 1 vermische den Begriff Youth Hostel, der vom internationalen Verband
der Jugendherbergen gepragt sei, mit dem Begriff Swiss Hostels. Bei der Be-
zeichnung "Swiss Hostels" von einem durchgesetzten Kennzeichen des Klagers 2

zu sprechen, entbehre jeglicher Grundlage (act. 7 S. 15f.)

Die Verwendung der Internetdomains ....ch, ....com, ....org und ....info sowie die
Verwendung der Bezeichnung ... im Facebook stelle weder eine Verwendung der
beklagtischen Marke "Swiss Hostels" noch eine Verletzung der klagerischen Mar-
ke "Swiss Hostels" dar. Vielmehr wirden in den Domainnamen lediglich die fur
sich allein als Marke nicht schitzbaren Begriffe Swiss und Hostels verwendet,
nicht aber das kennzeichnungskraftige Logo des Klagers 2 oder die grafische
Darstellung des Beklagten. Hingegen handle es sich bei der Verwendung der
Domainnamen um einen namensrechtlich relevanten Gebrauch des Zeichens.
Diesbezuglich stinden aber dem Beklagten das Prioritatsrecht zu, da die Do-
mainnamen bereits vor der Grundung des Klagers 1 registriert und verwendet

worden seien (act. 7 S. 16 f.).

2.1.2.3. Das Markenrecht steht gemass Art. 6 MSchG demjenigen zu, der die
Marke zuerst hinterlegt (Hinterlegungsprioritat). Die Marke ist geschutzt, soweit
sie im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, fur
die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Die Marke ist grundsatzlich zu
gebrauchen, wie sie im Register eingetragen ist (VON BUREN / DAVID, Schweizeri-
sches Immaterialgtter- und Wettbewerbsrecht, Band 111/1, Markenrecht, 2. Aufl.
2009, N 1368).

Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die Gemeingut sind, es sei
denn, dass sie sich als Marke fur die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt
haben, fur die sie beansprucht werden (Art. 2 lit. a MSchG). Als Gemeingut zu-
ruckzuweisen sind Zeichen, an deren Mitgebrauch Konkurrenten ein legitimes In-
teresse haben kdnnten, wie reine Sachbezeichnungen oder stark beschreibende

Zeichen. Solange gleichwertige Alternativen verbleiben und folglich auch keine
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absolute Sperrwirkung resultiert, ist ein Zeichen jedoch dann eintragungsfahig,
wenn es sich im Verkehr als Marke durchgesetzt hat (voN BUREN / DAvID, a.a.0.,
N 259 f.). Verkehrsgeltung kann ein Zeichen zwangslaufig nur in der Form und far
die Produkte erlangen, fur welche es im Verkehr effektiv markenmassig benutzt
wird. Entsprechend belegt der langjahrige Gebrauch eines originar schutzunfahi-
gen Zeichens noch keine Verkehrsgeltung dieses Zeichens in Alleinstellung (VON
BUREN/ DAVID, a.a.0., N 428 f.). Vom Markenschutz ausgeschlossen sind weiter
Zeichen, die mit einer alteren Marke identisch und fur gleichartige Waren oder
Dienstleistungen bestimmt sind, sodass sich daraus eine Verwechslungsgefahr
ergibt (Art. 3 Abs. 1 lit. b MSchG). Ein alteres Zeichen wird in seiner Unterschei-
dungsfunktion beeintrachtigt, wenn das jingere Zeichen keinen genigenden Ab-
stand wahrt. Grundlage dieser Beurteilung bildet die Prifung der Zeichenahnlich-
keit und der Gleichartigkeit der beanspruchten Produkte (VON BUREN / DAVID,
a.a.0., N 695). Die Ahnlichkeit von zwei Zeichen beurteilt sich aufgrund des Ge-
samteindrucks, den sie bei den massgeblichen Verkehrskreisen hinterlassen (VON
BUREN/ DAvVID, a.a.0., N 864).

Das Markenrecht verleiht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur
Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, fur die sie beansprucht wird, zu
gebrauchen und daruber zu verfigen (Art. 13 Abs. 1 MSchG). Der Markeninhaber
kann anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 vom
Markenschutz ausgeschlossen ist (Art. 13 Abs. 2 MSchG). Im Rahmen vorsorgli-
cher Massnahmen kann nach Art. 59 lit. d MSchG die vorlaufige Vollstreckung

von Unterlassungs- und Beseitigungsanspruchen verlangt werden.

2.1.2.4. Die Marke des Klagers 2 wurde am 19. Dezember 2012 unter der Num-
mer ... beim IGE registriert und am 15. Januar 2013 erstmals veroffentlicht (act.
3/5). Die beklagtische Marke wurde unter der Nummer ... am 24. April 2013 beim
IGE registriert und am 6. Juni 2013 erstmals veroffentlicht (act. 3/17). In zeitlicher
Hinsicht ist somit die Marke des Klagers 2 die altere.

Uber den rechtsgentiglichen Gebrauch muss nicht gestritten werden, da die

Schonfristen gemass Art. 12 MSchG noch laufen.
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Eine Verwechslungsgefahr ist um so eher zu bejahen, je ahnlicher die Waren o-
der Dienstleistungen sind (vgl. vVON BUREN / DAVID, a.a.0., N 993). Hier kann die
(Haupt-)Dienstleistung der Verpflegung und Beherbergung von Gasten wohl als
identisch, zumindest aber ohne Weiteres als gleichartig, bezeichnet werden. Ein
qualitatives Gefalle ist — entgegen der Klagerin — irrelevant (vgl. VON BUREN / DA-
vID, a.a.0., N 823).

Beide Marken enthalten die Worte "Swiss Hostels", zu Deutsch "Schweizer Her-
bergen". Gemass IGE ist das Zeichen "Swiss Hostels" ein gemeinfreies Zeichen,
fur welches ein Freihaltebedurfnis besteht. Dieses entfallt, wenn das Zeichen mit
schutzfahigen Elementen so kombiniert oder grafisch gestaltet wird, dass es im
Gesamteindruck unterscheidungskraftig wird und das Freihaltebedtrfnis entfallt.
Dann kann es zum Markenschutz zugelassen werden (act. 8/54). Dem ist zuzu-
stimmen. Die Parteien haben denn auch ihre Marken grafisch gestaltet. Eine Ver-
kehrsdurchsetzung der Bezeichnung "swiss hostels" des Klagers 2 ist nicht
glaubhaft dargetan. Anders konnte dies allenfalls bei den Bezeichnungen "Ju-
gendherberge" oder "swiss youthhostels", welche der Klager 2 konsequent ver-
wendet, sein. Aufgrund der gemeinfreien und freihaltebedurftigen Bestandteile
"swiss", "youth" sowie "hostels" und der geringen Kennzeichnungswirkung der
Bezeichnungen "swiss youthhostels" oder "swiss hostels" , kann aus einer allfalli-
gen Verkehrsdurchsetzung der Bezeichnung "swiss youthhostels" nicht auf eine
solche der Bezeichnung "swiss hostels" in Alleinstellung geschlossen werden.
Dies auch weil der Klager 2 grosses Gewicht auf den Zusatz "Jugend" oder "y-
outh" legt (konsequente Verwendung, Hinweis auf Griindung durch International

Youth Hostel Federation (IYHF) und Jugendbewegung).

In der bildnerischen Gestaltung unterscheiden sich die beiden Marken deutlich.
Einerseits im Schriftbild; wahrend der Klager 2 eine klassische schwarze Schrift
auf weissem Grund verwendet, bedient sich der Beklagte einer weissen, verbun-
denen Schrift auf dunklem Grund. Die Marke des Klagers 2 wird erganzt durch
sein Signet (...) sowie der Unterschrift "Hostelling International”. Die Marke des
Beklagten besteht aus ..., dem erwahnten Schriftzug und einem Schweizerkreuz.

In einem Balken unterhalb des Kreises steht zudem der Domain-Name "....com".
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Das vom Klager 2 konsequent verwendete und separat als Marke eingetragene
(vgl. act. 8/33) Signet (...) mit der Unterschrift "Hostelling International" hat glaub-
hafterweise eine starke Kennzeichenwirkung. Gerade zu diesem hat jedoch die
bildnerische Gestaltung der beklagtischen Marke keinerlei Ahnlichkeit. Uber-
schneiden sich schwache Wortelemente, so fuhrt dies bei unterschiedlicher Bild-
gestaltung noch zu keiner Zeichenahnlichkeit (vgl. voN BUREN / DAVID, a.a.0.,

N 930, mit Hinweis). Uberschneidungen im gemeinfreien Bereich fihren grund-
satzlich noch zu keiner Verwechslungsgefahr und missen hingenommen werden
(vgl. vON BUREN / DAVID, a.a.0., N 960). Der massgebliche Gesamteindruck der
streitgegenstandlichen Marken zeigt aufgrund der Zusatze und der bildnerischen
Gestaltung einen gentigenden Abstand. Dementsprechend besteht glaubhafter-

weise keine Verwechslungsgefahr.

Das Markenrecht hat nicht automatisch Vorrang vor dem Firmenrecht. Bei Kollisi-
onen zwischen Firmenrecht und Markenrecht gibt es keine Regel, die vorschreibt,
welches Recht dem anderen vorgeht. Erforderlich ist in jedem Einzelfall die Ab-
wagung der gegenseitigen Interessen, um zu einer moglichst gerechten Losung
zu gelangen. Wenn zwei Gesellschaften denselben Namen als Firmenname ge-
brauchen, ist das Interesse der einen Gesellschaft, die den Namen schon lange
vor der anderen Gesellschaft gebraucht hat, daran, die Bezeichnung auf der
Website im Internet zu verwenden, gewichtiger als dasjenige der anderen Gesell-
schaft, die sich auf den Markenschutz beruft und die Verwendung der Bezeich-
nung im Internet untersagen will (vgl. BGE 125 Ill 91). Analoges hat fur das Na-
mensrecht zu geltend. Wie oben gepruft (Erw. 2.1.1), ist das Namensrecht des
Beklagten alter und daher zu schitzen (unter dem erwahnten, generellen Vorbe-
halt der Schutzbarkeit). Entsprechend ist das Interesse des Beklagten, seinen
Namen als Internet-Domain verwenden zu kdnnen, gewichtiger einzustufen, als
dasjenige des Klagers 2, der sich auf Markenschutz beruft. Abgesehen davon
liegt der Name der Beklagten in keinem Schutzbereich der klagerischen Marken.

Der Klager 1 macht nicht geltend, er habe Marken, welche die Bezeichnung
"Swiss Hostels" beinhalten, registrieren lassen. Solches ergibt sich auch nicht aus
den Akten.
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Nach dem Gesagten ist ein Anspruch der Klager aufgrund einer Markenrechtsver-

letzung nicht glaubhaft gemacht.

2.1.3. Unlauterer Wettbewerb

2.1.3.1. Die Klager fuhren aus, durch die unrechtmassige Verwendung des Na-
mens und der Marke swiss hostels habe der Beklagte Massnahmen getroffen, die
geeignet seien, Verwechslungen mit den Leistungen oder dem Geschaftsbetrieb
der Klager 1 und 2 herbeizufiihren. Damit handle der Beklagte unlauter im Sinne
von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG. Der Beklagte habe durch seinen Auftritt unter dem
Namen swiss hostels seine Leistungen gegenuber dem Publikum angeboten und
diese damit entsprechend gekennzeichnet und individualisiert. Durch dieses Vor-
gehen habe der Beklagte die geschutzten Rechte an Name und Marke der Klager
1 und 2 verletzt. Aufgrund des Marktauftritts des Klagers 2 unter Verwendung des
Namens und der Marke swiss hostels beanspruchten die Klager 1 und 2 eine
schutzwurdige Marktposition. Die Verwechslungsgefahr ergebe sich allein schon
aus dem absolut identischen Wortlaut "swiss hostels", der vom Beklagten sowohl
fir seinen Namen als auch flr die von ihm angemeldete Marke unverandert tber-
nommen worden sei. Die Gefahr betrieblicher Fehlzurechnungen sei deshalb of-
fensichtlich und kénne ernsthaft nicht bestritten werden. Uberdies sei im Lauter-
keitsrecht zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr ein weiter Blickwinkel anzu-
wenden. Der Beklagte verwende das Zeichen swiss hostels gleich wie der Klager
2 die geschutzte Marke verwende, namlich zur gut sichtbaren Kennzeichnung der
Herkunft der angebotenen Leistung, was durch den entsprechenden Internet-
Auftritt sowie das Werbematerial nachgewiesen werde. Hinzu komme, dass der
Beklagte das Erscheinungsbild in Bezug auf das verwendete Schriftbild weitge-
hend dem Schriftbild angenahert habe, das vom Klager 2 in seinen Publikationen
verwendet werde. Hinzu komme, dass sowohl die Klager 1 und 2 als auch der
Beklagte im gleichen geographischen Gebiet — der ganzen Schweiz — und zudem
in der gleichen Branche tatig seien, dem Tourismus (act. 1 S. 19 f.).

2.1.3.2. Der Beklagte erwidert, die Schlussfolgerung der Klager, dass durch die
angebliche unrechtmassige Verwendung des Namens und der Marke Swiss Hos-

tel gleichzeitig der Tatbestand des unlauteren Wettbewerbs erflllt sei, erscheine
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etwas kurzgegriffen. Der Beklagte verwende die von ihm eingetragene Wort-
/Bildmarke Swiss Hostels auf elektronischen Publikationen ebenso wie auf Druck-
sachen. Gelegentlich werde auch nur ein Teil der geschitzten Marke zur Erzeu-
gung des Wiedererkennungseffekts als Logo verwendet. Zwischen dem Schriftbild
in der Marke des Beklagten und dem vom Klager 2 in seinen Publikationen ver-
wendeten Schriftbild sei auch nicht im Entferntesten eine Ahnlichkeit zu erkennen,

schon gar nicht eine Anlehnung an das Schriftbild des Klagers 2 (act. 7 S. 17 f.).

2.1.3.3. Gemass Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG handelt insbesondere unlauter, wer
Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken,
Leistungen oder dem Geschaftsbetrieb eines anderen herbeizufihren. Wer durch
unlauteren Wettbewerb in seiner Kundschaft, seinem Kredit oder beruflichen An-
sehen, in seinem Geschaftsbetrieb oder sonst in seinen wirtschaftlichen Interes-
sen bedroht oder verletzt wird, kann nach Art. 9 Abs. 1 lit. b UWG dem Richter

beantragen, die bestehende Verletzung zu beseitigen.

Der Name eines Wettbewerbsteilnehmers ist kumulativ auch tber Art. 3 lit. d
UWG geschltzt, wenn durch die Verwendung eines jingeren Namens im Wir-
kungskreis die Gefahr der Verwechslung besteht. Prioritat geniesst dabei der
Name der als erster im Geschaftsverkehr gebraucht wurde (BAUDENBACHER / CAS-
PERS, in: BAUDENBACHER, Lauterkeitsrecht, Kommentar zum Gesetz gegen den
unlauteren Wettbewerb (UWG), 2001, N 113 zu Art. 3 lit. d UWG). Mit der unbe-
fugten Verwendung einer verwechslungsfahigen Marke im Wirtschaftsleben
kommt es neben der Verletzung des absoluten subjektiven Rechts des Markenin-
habers stets auch zu einer Tauschung des Publikums (BAUDENBACHER / CASPERS,
a.a.0., N 133 zu Art. 3 lit. d UWG).

Art. 3 Abs. 2 lit. d UWG schutzt vor IrreflUhrungen Uber die betriebliche Herkunft
von Waren, Werken oder Leistungen bzw. die betriebliche Identitat an sich (AR-
PAGAUS, in: HILTY / ARPAGAUS, Basler Kommentar, Bundesgesetz gegen den un-
lauteren Wettbewerb (UWG), 2013, N 9 zu Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG). Das lauter-
keitsrechtlich verponte Verhalten besteht darin, dass der verletzende Marktteil-
nehmer irgendwelche Massnahmen oder Vorkehren trifft, die geeignet sind, Ver-

wechslungen mit den Produkten oder dem Geschéaftsbetrieb des verletzten Markt-
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teilnehmers herbeizufihren (ARPAGAUS, a.a.0., N 63 zu Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG).
Zu berucksichtigen sind sowohl die Art der in Frage stehenden Waren oder Leis-
tungen wie auch die Zusammensetzung der beteiligten Verkehrskreise. Massge-
bend ist der Gesamteindruck der Zeichen (ARPAGAUS, a.a.0., N 69 f. zu Art. 3
Abs. 1 lit. d UWG). Massgeblich ist weiter, wie ein fur den Marktauftritt eingesetz-
tes Element im Markt tatsachlich gebraucht wird und nicht, wie es allenfalls im
Marken- oder Handelsregister eingetragen ist (ARPAGAUS, a.a.0., N 92 zu Art. 3
Abs. 1 lit. d UWG). Erschopft sich die Ubereinstimmung oder die Ahnlichkeit von
zwei Zeichen in gemeinfreien Bestandteilen, ist die Verwechslungsgefahr grund-
satzlich zu verneinen. Auf jeden Fall genugen in einem solchen Fall bereits relativ
geringe Abweichungen, um die Verwechslungsgefahr abzuwenden (ARPAGAUS,
a.a.0., N 99 zu Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG).

2.1.3.4. Zwischen den Parteien besteht sowohl geographische Nahe als auch
Branchennahe, was eine Verwechslungsgefahr grundsatzlich beglnstigt. Wie
oben dargelegt (Erw. 2.1.1.4.), ist der Name des Beklagten gegeniber dem Kla-
ger 1 alter, weshalb er Prioritat geniesst. Jedenfalls ist von keinem besseren
Recht des Klagers 1 auszugehen. Bezuglich des Namens des Klagers 2 besteht
klarerweise keine Verwechslungsgefahr. Eine frihere Verwendung der Bezeich-
nung "swiss hostels" als Name ist nicht glaubhaft dargetan. Entsprechend ist dem
Beklagten auch das Recht zuzugestehen, die Domain "swisshostels" zu verwen-
den. Verwechslungsgefahr mit der Marke des Klagers 2 ist nicht gegeben; die
streitgegenstandlichen Marken sind genugend unterscheidungskraftig. Ein unlau-

teres Verhalten des Beklagten ist demnach nicht glaubhaft gemacht.
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2.2. Nachteilsprognose

Infolge der negativen Hauptsachenprognose kann auf die Prtfung der Vor-

liegens eines nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteils verzichtet werden.

3. Kosten- und Entschadigungsfolgen

3.1. Ausgangsgemass werden die Klager — unter solidarischer Haftung — kosten-
und entschadigungspflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO).

3.2. Die Hohe der Gerichtsgebuhr bestimmt sich nach der Gebuhrenverordnung
des Obergerichts (GebV OG) vom 8. September 2010 (Art. 96 ZPO i.V.m. Art.
199 Abs. 1 GOG) und richtet sich in erster Linie nach dem Streitwert bzw. nach
dem tatsachlichen Streitinteresse (§ 2 Abs. 1 lit. a GebV OG). Die Klager haben
den Streitwert nicht beziffert, sprechen aber von einem enormen Schadigungspo-
tential (act. 1 S. 22), weshalb der Streitwert vom Gericht auf CHF 100'000.— ge-
schatzt wurde (Art. 91 Abs. 2 ZPO; Prot. S. 4; act. 10 S. 2). Unter Berucksichti-
gung von § 4 Abs. 1 und Abs. 2 sowie § 8 Abs. 1 GebV OG ist die Gerichtsgebuhr

auf rund zwei Drittel der Grundgebuhr festzusetzen.

3.3. Die Parteientschadigung wird nach Ermessen festgesetzt (SUTTER / VON
HOLZEN, in: SUTTER-SOMM / HASENBOHLER / LEUENBERGER, a.a.0., N 30 zu Art. 95
ZPO). In Anwendung von § 4 Abs. 1 und § 9 der Verordnung uber die Anwaltsge-
bihren vom 8. September 2010 (AnwGebV) ist dem Beklagten eine Parteient-

schadigung in Hohe der Halfte der Grundgeblhr zuzusprechen.

Der Einzelrichter erkennt:

1. Das Massnahmebegehren wird abgewiesen.
2. Die Gerichtsgeblhr wird festgesetzt auf CHF 5'800.—.

3. Die Kosten werden den Klagern unter solidarischer Haftung auferlegt.
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4. Die Klager werden unter solidarischer Haftung verpflichtet, dem Beklagten

eine Parteientschadigung von CHF 5'500.— zu bezahlen.
5.  Schriftliche Mitteilung an die Parteien.

6. Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb
von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht,
1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulassigkeit und Form einer solchen Be-
schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art.
113 ff. (subsidiare Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 und
90 ff. des Bundesgesetzes Uber das Bundesgericht (BGG). Der Streitwert
betragt CHF 100'000.—.

Zurich, 14. November 2013
Handelsgericht des Kantons Zurich
Einzelgericht

Gerichtsschreiberin:

lic. iur. Mirjam Muanger



