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Rechtsbegehren der Hauptklage
gemass Klageschrift vom 1. Marz 2010:

Es sei die Beklagte unter Androhung der Bestrafung ihrer Orga-
ne wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfligung im Sin-
ne von Art. 292 StGB (Bestrafung mit Haft oder Busse) im Wi-
derhandlungsfalle zu verurteilen, die mit dem Zeichen ,omy
YOU™ versehenen Werbemittel (insbesondere auf der Webseite
http://fwww B. chyY /e_commerce/search.cfm} .zur Be-
werbung von MNagelpflege- und Nagelverschénerungsprodukten
und die in ihren Geschéften befindlichen mit dem Zeichen ,ony
YOU" versehenen Verpackungen fiir Nagelpflege- und Nagelver-
schénerungsprodukte, innerhalb von 2 Tagen nach Rechtskraft
des Urteils Im wvorliegenden Verfahren zu entfernen und ab die-
sem Zeitpunkt keine Kataloge mehr zu vertrelben, in welchen
diese Nageipflegeprodukte unter der Bezeichnung ,ony YOU™ ab-
gebildet sind.

Es sei der Beklagten unter Androhung der Bestrafung ihrer Or-
gane wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfiigung im
Sinne von Art. 292 StGB (Bestrafung mit Haft oder Busse) im
Widerhandlungsfalle zu verbieten, das Zeichen ,omy YOU" auf
oder im Zusammenhang mit Nagelpflege- und Nagelverschéne-
rungsprodukten zu verwenden, insbesondere zur Kennzeich-
nung entsprechender Produkte in ihren Verkaufsgeschéften, auf
ihrer Webseite und in ihrem Katalog,, B Magazin®.

Es sei die Beklagte zu verurteilen, Herkunft und Menge der in
ihrem Besitz befindlichen Nagelpflege- und Nagelverschine-
rungsprodukte mit der Kennzeichnung ,ony YOU™ Zu nennen so-
wie Auskunft zu geben {iber die Adressaten und das Ausmass,
insbesondere die Stiickzahl, der Weitergabe an allféllige ge-
werbliche Abnehmer.

Die Beklagte sei zu verurteilen, die Kosten des vorliegenden
Verfahrens zu bezahlen und dem Kldger eine Prozesskostenent-
schadigung auszurichten.



Rechtsbegehren der Hauptklage
gemass Replikschrift vom 27. September 2010:
(act. 12 S. 2, 3)

Das Rechtsbegehren Ziff. 1 wird wie folgt prézisiert: Es sei die
Beklagte unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe wegen
Ungehorsams gegen eine amtliche Verfligung im Sinne von Art.
292 StGB (Bestrafung mit Busse) im Widerhandlungsfalle zu

ONLY

verurteilen, die mit dem Zeichen V(@U - versehenen Wer-
bemittel zur Bewerbung von Make-up Paletten und die in ihren

ONLY

Geschéften befindlichen mit dem Zeichen VQU - versehe-
nen Verpackungen fir Make-up Paletten, innerhalb von 2 Tagen
nach Rechtskraft des Urteils im vorliegenden Verfahren zu ent-
fernen und ab diesem Zeitpunkt keine Kataloge mehr zu ver-
treiben, in welchen diese Make-up Paletten unter der Bezeich-

ONLY
YOU

nung - abgebildet sind.

Das Rechtsbegehren Ziff. 2 wird wie folgt prézisiert und er-
ganzt: Es sei der Beklagten unter Androhung der Bestrafung ih-
rer Organe wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfiigung
im Sinne von Art. 292 StGB (Bestrafung mit Busse) im Wider-

handlungsfalle zu verbieten, das Zeichen tYOU gder das zei-
chen

ONLY
YOU

auf oder im Zusammenhang mit Schénheits- und Kérperpflege-
produkten wle insbesondere Nagelpflege- und Nagelverschéne-
rungsprodukten und Make-up Paletten zu verwenden, insbeson-
dere zur Kennzeichnung entsprechender Produkte in ihren Ver-
kaufsgeschaften, auf ihrer Webseite und in ihrem Katalog 1
"B, -Magazin"j

Das Rechtsbegehren Ziff. 3 wird wie folgt prézisiert und er-
ganzt: Es sei die Beklagte zu verurteilen, Herkunft und Menge



der in [hrem Besitz befindlichen Schénheits- und Kérperpflege-
produkte wie insbesondere MNagelpflege- und Magelverschéne-
rungsprodukte und Make-up Paletten mit der Kennzeichnung

ONLY

tYOU und/oder V(@U - ZU nennen sowie Auskunft zu ge-
ben Uber die Adressaten und das Ausmass, insbesondere die
Stiickzahl, den Frankenumsatz und der Weitergabe an aliféllige
Abnehmer.

Am Rechtsbegehren Ziff. 4 wird vollumfénglich festgehalten.

Die Widerklage sei abzuweisen, ebenfalls unter Kosten- und
Entschidigungsfolgen zulasten der Beklagten/Widerklagerin.

Rechtshegehren-der-Hauptklage -+
gemass-Eingahe-vom-24.-Oktober-2011:+
(act.-31-8S.-2))

Es sei die Beklagte unter Androhung der Bestrafung ihrer Orga-
ne wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfiigung im Sin-
ne von Art. 292 StGB (Bestrafung mit Busse} im Widerhand-
lungsfalle zu verurteilen, die mit dem Zeichen OB und/oder
YoU und/oder Y versehenen Werbemittel zur Bewerbung von
Make-up Paletten und die in ihren Geschéften befindlichen mit
dem Zeichen Y und/oder 98 und/oder o0 versehenen
" Verpackungen fiir Make-up Paletten, innerhalb von 2 Tagen
nach Rechtskraft des Urteils im vorllegenden Verfahren zu ent-
fernen und ab diesem Zeitpunkt keine Kataloge mehr zu ver-
treiben, in welchen diese Make-up Paletten unter der Bezeich-

DMLY NL'Y v .
nung " und/oder ¥8% und/oder Fou abgebildet sind.



"1'

Es sei der Beklagten unter Androhung der Bestrafung threr Or-
gane wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfligung im
Sinne von Art. 292 StGB {Bestrafung mit Busse) im Widerhand-
lungsfalle zu verbleten, das Zeichen :YOU oder das zeichen
M oder das Zeichen Y85 oder das Zeichen YoU auf oder im
Zusammenhang mit Schénheits- und Kdrperpflegeprodukten wie
insbesondere Nagelpflege- und Nagelverschénerungsprodukten
und Make-up Paletten zu verwenden, insbesondere zur Kenn-
zeichnung entsprechender Produkte in ihren Verkaufsgeschaf-
ten, auf ihrer Webseite und in ihrem Katalog , g q Ma-

gazin®.

Es sei die Beklagte zu verurteilen, Herkunft und Menge der in
ihrem Besitz befindlichen Schénheits- und Kérperpflegeprodukte
wie insbesondere Nagelpflege- und Nagelverschénerunasoro-
dukte und Make-up Paletten mit der Kennzeichnung iYOU
und/oder """ und/oder 85 und/oder YO0 zu nennen sowie
Auskunft zu geben (iber die Adressaten und das Ausmass, ins-

besondere die Stlickzahl und Frankenumsatz der verkauften
Produkte sowie die Weitergabe an allfdllige Abnehmer.,

Die Beklagte sei zu verurteilen, die Kosten des vorliegenden
Verfahrens zu bezahlen und dem Klager eine Prozesskostenent-

schédigung auszurichten,

Die Widerklage sei abzuweisen, ebenfalls unter Kosten- und
Entschidigungsfolgen zulasten der Beklagten/Widerklagerin.

Rechtsbegehren der Widerklage:
(act. 8 S. 2)

Es sei die Nichtigkeit der Schweizer Marke Nr. ... festzustellen.
Es sei die Nichtigkeit der Schweizer Marke Nr. ... festzustellen.

Die Feststellung der Nichtigkeit sei dem Eidgendssischen Institut
fur Geistiges Eigentum in Bern zwecks Loschung der Marken
Nr. ... und Nr. ... im schweizerischen Markenregister zu melden.

Unter Kosten- und Entschadigungsfolgen zulasten des Klagers und
Widerbeklagten."



Erwaqungen:

.
Parteien und Streitgegenstand

1. Der Klager und Widerbeklagte (nachfolgend "Klager") ist von Beruf
Rechtsanwalt. Er ist seit dem 19. September 2008 Inhaber der Schweizer Wort-
marke "YOU", welche am 14. Juli 1976 als Nr. ... ins Markenregister eingetragen
wurde. Diese Marke wird fur "Seifen, Parflimerien, &therische Oele, Mittel zur
Kérper- und Schénheitspflege, Haarwésser, Zahnputzmittel” der Klasse 3 gemass
Abkommen von Nizza Uber die Internationale Klassifikation von Waren und
Dienstleistungen fur die Eintragung von Marken (nachfolgend "Nizza-
Klassifikation") beansprucht (act. 3/4). Zudem ist er Inhaber der am 26. Februar
2008 als Nr. ... eingetragenen Schweizer Wortmarke "YOU". Diese Marke wird flr
"Wasch- und Bleichmittel;, Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Sei-
fen; Parfiimeriewaren; &therische Ole, Mittel zur Kérper- und Schénheitspflege,
Haarwésser; Zahnputzmittel” der Klasse 3 sowie "medizinische und veterindrme-
dizinische Dienstleistungen; Gesundheits- und Schénheitspflege fiir Menschen
und Tiere; Dienstleistungen im Bereich der Land-, Garten- und Forstwirtschaft"
der Klasse 44 gemass Nizza-Klassifikation beansprucht (act. 3/5). Die Beklagte
und Widerklagerin (nachfolgend "Beklagte") ist eine in C.__ ansassige Aktien-
gesellschaft, welche den Handel mit Waren aller Art bezweckt. Sie betreibt in der
Schweiz die ParfUmeriekette "B. " mit Uber 100 Verkaufsstellen, gibt das
"B._ Magazin" heraus und fuhrt eine Webseite unter der Internetadresse
"www.B.  .ch". Die Beklagte ist eine Tochtergesellschaft der in D._
[Stadt in Europa] ansassigen B._ ... S.A,, welche indie E.__ -Gruppe, ei-
ne Detailhandelsgruppe des internationalen Mischkonzerns F._ Ltd. mit Sitz

in ..., integriert ist.

2. Der Klager macht mit der vorliegenden Klage geltend, die Beklagte verlet-

ze durch die drohende Wiederverwendung des Zeichens



AV
5 OU (nachfolgend "Zeichen 1")

und durch die Verwendung bzw. drohende Wiederverwendung der Zeichen

50 T

ONLY
YV

(nachfolgend "Zeichen 2/1") und

ONLY
_ YOU (nachfolgend "Zeichen 2/2") und

ONLY
- YOU (nachfolgend "Zeichen 3")

seine Markenrechte. Gestutzt darauf erhebt er eine Beseitigungs-, eine Unterlas-
sungs- und eine Auskunftsklage (vgl. Rechtsbegehren Ziff. 1, 2 und 3). Die Be-
klagte beantragt, auf die Beseitigungs- und die Unterlassungsklage (Rechtsbe-
gehren Ziff. 1 und 2) sei mangels Rechtsschutzinteresse nicht einzutreten. Die
Auskunftsklage (Rechtsbegehren Ziff. 3) sowie — eventualiter — die Beseitigungs-
und die Unterlassungsklage (Rechtsbegehren Ziff. 1 und 2) seien abzuweisen,
und zwar bereits mangels erforderlicher Bestimmtheit der Rechtsbegehren in Be-
zug auf das Zeichen 1. Widerklageweise verlangt sie die Feststellung der Nichtig-

keit der klagerischen Marken.

Il.
Prozessverlauf

1. Vor Anhangigmachung der Klage wurde vom Handelsgericht des Kantons
Zurich ein klagerisches Massnahmebegehren gegen die Beklagte (vormals:
B1. AG) abgewiesen (Geschafts-Nr. HE090013).

2. Mit Eingabe vom 1. Marz 2010 erhob der Klager ohne vorheriges Suhn-
verfahren die vorliegende Klage (act. 1). Am 25. Mai 2010 ging die Klageantwort
ein, mit welcher die Beklagte Widerklage erhob (act. 8). Die Hauptklagereplik und
Widerklageantwort datiert vom 27. September 2010 (act. 12). Mit Eingabe vom



6. Januar 2011 teilte die Beklagte dem Gericht mit, dass sie ihre Firma in
"B._ Switzerland AG" geandert habe (act. 15), worauf das Rubrum entspre-
chend angepasst wurde. Am 13. Januar 2011 fand eine Referentenaudienz und
Vergleichsverhandlung statt, welche zu keiner Einigung fuhrte (Prot. S. § ff.).
Auch aussergerichtliche Vergleichsgesprache blieben erfolglos (act. 21). Mit Ein-
gabe vom 20. Juni 2011 reichte die Beklagte die Hauptklageduplik und Widerkla-
gereplik ein (act. 27), worauf dem Klager mit Verfugung vom 22. Juni 2011 Frist
angesetzt wurde, um die Widerklageduplik einzureichen und sich zu allfalligen
neuen Behauptungen bzw. Beilagen der Hauptklageduplik zu &ussern (Prot.
S. 12). Die entsprechende Eingabe des Klagers ging am 25. Oktober 2011 ein
(act. 31), worauf der Beklagten Frist angesetzt wurde, um sich zum angepassten
Rechtsbegehren des Klagers sowie zu neuen Behauptungen bzw. Beilagen der
Widerklageduplik zu aussern (Prot. S. 13). Die entsprechende Eingabe der Be-
klagten datiert vom 15. November 2011 (act. 33).

3. Der vorliegende Prozess erweist sich als spruchreif. Auf die einzelnen
Parteivorbringen wird in den nachstehenden Erwagungen nur eingegangen, so-

weit sie fur die Entscheidfindung erheblich sind.

.
Formelles

1. Anwendbares Recht

1.1. Am 1. Januar 2011 ist die eidgendssische Zivilprozessordung (ZPO) in
Kraft getreten. Nach Art. 404 Abs. 1 ZPO gilt fur Verfahren, die bei Inkrafttreten
dieses Gesetzes rechtshangig sind, das bisherige Verfahrensrecht bis zum Ab-
schluss vor der betroffenen Instanz. Auf das vorliegende Verfahren ist demnach
das frihere kantonale Prozessrecht, mithin die Zivilprozessordnung des Kantons
Zurich (ZPO/ZH) und das Gerichtsverfassungsgesetz des Kantons Zurich (GVG),

anwendbar.



1.2. Fur die Rechtsmittel gilt hingegen das Recht, das bei der Eroffnung des
Entscheides in Kraft ist (Art. 405 Abs. 1 ZPO). Fir die Rechtsmittel ist vorliegend
also das neue Prozessrecht massgebend (Art. 308 ff. ZPO).

1.3. Die Ortliche Zustandigkeit bestimmt sich nach dem neuen Recht, wobei
eine bestehende Zustandigkeit nach dem alten Recht erhalten bleibt (Art. 404
Abs. 2 ZPO).

2. Zulassigkeit der Hauptklage

2.1. Das Handelsgericht des Kantons Zurich ist fur die vorliegende Klage 6rt-
lich zustandig (Art. 3 aGestG, Art. 58 Abs. 1 und 3 aMSchG; Art. 10 Abs. 1 lit. b
ZPO). Es ist auch sachlich zustandig (§ 61 Abs. 1 Ziff. 1 GVG). Die Zustandigkeit
des hiesigen Gerichts wird von der Beklagten denn auch nicht bestritten (act. 8
Rz. 11).

2.2. Die Beklagte beantragt, auf die Beseitigungs- und die Unterlassungs-
klage (Rechtsbegehren Ziff. 1 und 2) sei mangels Rechtsschutzinteresses nicht
einzutreten (act. 33 S. 2; act. 8 Rz. 5, 31). Zur Begrindung flhrt sie aus, der in-
ternational tatige E.__ -Konzern, in welchen sie eingebunden sei, habe im De-
zember 2009 beschlossen, das Zeichen 1 einem weltweiten "Re-Design" zu un-
terziehen. Am 5. Mai 2010 sei das neue Zeichen 2/1 lanciert worden. Die Inter-
netseite, auf welcher Nagellackstreifen mit dem Zeichen 1 angeboten worden sei-
en, sei am selbigen Tag vollstandig entfernt worden, wahrend der Vertrieb von
Produkten mit dem Zeichen 1 in den B.__ -Verkaufsstellen am 20. Mai 2010
vollstandig eingestellt worden sei. Zudem vertreibe die Beklagte keine Nagellack-
streifen bzw. Nagelpflege- und Nagelverschénerungsprodukte mehr, sondern
Make-up Paletten (act. 8 Rz. 5, 22, 29, 30).

2.3. Der Klager ersetzte daraufhin in seinem Rechtsbegehren Ziff. 1 das
Zeichen 1 durch das Zeichen 2/1 und die Nagelpflege- und Nagelverschone-
rungsprodukte durch Make-up Paletten (vgl. act. 12 S. 2 gegenuber act. 1 S. 2),
womit der beklagtische Antrag in Bezug auf die Beseitigungsklage gegenstands-

los wurde. Er machte — ein weltweites "Re-Design" in Abrede stellend — geltend,
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es konne nicht ausgeschlossen werden, dass die Beklagte in Zukunft wieder Na-
gelpflege- und Nagelverschonerungsprodukte sowie weitere Schoénheits- und
Korperpflegeprodukte wie insbesondere Make-up Paletten mit dem Zeichen 1 an-
bieten werde. Das Rechtsschutzinteresse an einer Unterlassungsklage sei des-
halb nach wie vor gegeben. Es bleibe solange bestehen, als die Beklagte keine
verpflichtende Unterlassungserklarung abgegeben habe (act. 12 Rz. 7, 8, 9; 31
Rz. 6).

2.4. Auf eine Klage ist nur einzutreten, soweit ein rechtliches Interesse an ih-
rer Beurteilung besteht (§ 51 Abs. 1 ZPO/ZH). Das Rechtsschutzinteresse an der
vorliegenden Unterlassungsklage setzt voraus, dass konkrete Anhaltspunkte fur
eine kinftige Rechtsverletzung bestehen oder solche in der Vergangenheit bereits
erfolgt sind und Wiederholungen nicht ausgeschlossen werden kénnen (BGE 116
I 357 "Doxycyclin" E. 2a S. 359).

2.5. Die Beklagte hat das Zeichen 1 nach eigener Darstellung in der Ver-
gangenheit verwendet (act. 27 Rz. 7). Sie stellt eine Verletzung der klagerischen
Marken durch die Verwendung dieses Zeichens in Abrede, weshalb eine Wieder-
verwendung nicht ausgeschlossen erscheint. Die Behauptung eines weltweiten
"Re-Designs" vermag daran nichts zu andern, da die Beklagte einen Zusammen-
hang mit der vorliegenden Klage verneint und damit eine Verletzung weiterhin be-
streitet (act. 27 Rz. 8). Ein Rechtsschutzinteresse an der Unterlassungsklage ist
demnach auch in Bezug auf das Zeichen 1 weiterhin gegeben, weshalb auf die

Unterlassungsklage (Rechtsbegehren Ziff. 2) einzutreten ist.

2.6. Die Beklagte beantragt weiter, die Auskunftsklage (Rechtsbegehren
Ziff. 3) sowie — eventualiter — die Beseitigungs- und die Unterlassungsklage seien
bereits mangels genlgender Bestimmtheit der Rechtsbegehren abzuweisen
(act. 33 S. 2; 8 Rz. 6, 32, 36). Sie beanstandet in der Hauptklageantwort, die kla-
gerischen Rechtsbegehren Ziff. 1 bis 3 wirden — wie das klagerische Massnah-
mebegehren vom 1. September 2009 (Geschafts-Nr. HE090013) — nicht das an-
gegriffene Zeichen 1 wiedergeben. Bei Bildzeichen sei es erforderlich, eine Abbil-
dung in das Begehren zu integrieren (act. 8 Rz. 33, 34, 35). Der Klager halt dem

in seiner Hauptklagereplik entgegen, dass er das bildliche Zeichen 1 ausdrucklich
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und mehrfach in die Klageschrift aufgenommen und in deren Begrindung eindeu-
tig darauf Bezug genommen habe. Es wirde gegen Treu und Glauben verstos-
sen, dem Klager aus der fehlenden graphischen Darstellung des Zeichens in den
Rechtsbegehren einen Nachteil erwachsen zu lassen (act. 12 Rz. 4). Um allfalli-
gen Unklarheiten vorzubeugen, wirden aber die Rechtsbegehren insofern prazi-
siert, als die graphische Darstellung der angegriffenen Zeichen 1 und 2/1 aus-
dricklich darin integriert werde (act. 12 Rz. 5). Die entsprechende Prazisierung
erweise sich als angezeigt, weil die Beklagte vorgebe, ihre Produkte inzwischen
nicht mehr unter dem Zeichen 1, sondern unter dem Zeichen 2/1 zu vertreiben
(act. 12 Rz. 15). In der Hauptklageduplik beanstandet die Beklagte weiterhin die
Aufnahme des figurativen Zeichens 1 in die klagerischen Rechtsbegehren (act. 27
Rz. 4, 20). Sie fuhrt aus, dass vom 5. Mai 2010 bis Weihnachten 2010 nebst dem
Zeichen 2/1 das Zeichen 2/2 verwendet worden sei, bevor die Produkte nach ei-
nem weiteren "Re-Branding" unter dem Zeichen 3 vertrieben worden seien
(act. 27 Rz. 6, 7). Der Klager — auch ein zweites konsequentes "Re-Branding" in
Abrede stellend — dehnte seine Rechtsbegehren daraufhin mit Eingabe vom
24. Oktober 2011 auf die Zeichen 2/2 und 3 aus (act. 31 S. 2, Rz. 5, 6). Eine Ana-
lyse der vorstehenden Parteivorbringen ergibt, dass die Beklagte die Ausdehnung
der klagerischen Rechtsbegehren auf die Zeichen 2/1, 2/2 und 3 nicht zu bean-
standen scheint, sondern in erster Linie die vom Klager mit der Hauptklagereplik
vorgenommene Anpassung der Rechtsbegehren Ziff. 2 und 3 in Bezug auf das
Zeichen 1. Sie ist der Auffassung, diese Anpassung stelle eine unzulassige Kla-
geanderung dar (act. 27 Rz. 3, 4, 20), wahrend der Klager darin eine blosse Pra-

zisierung seiner Rechtsbegehren und keine Klageanderung sieht (act. 31 Rz. 7).

2.7. Klageanderung  bedeutet inhaltliche ~ Anderung der Klage
(FRANK/STRAULI/ MESSMER, Kommentar zur ziurcherischen Zivilprozessordnung,
3. Auflage, Zurich 1997, N 2 und 13 zu § 61). Um den Inhalt eines Rechtsbegeh-
rens zu ermitteln, ist das Begehren nach seinem Sinngehalt und nach dem
Grundsatz von Treu und Glauben auszulegen (ZR 81 [1982] Nr. 48), wobei der
Sinngehalt unter Berucksichtigung der Begriindung festzustellen ist (BGE 82 I
173 E. 1S.178).
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2.8. Die Auslegung des ursprunglichen klagerischen Rechtsbegehrens ergibt
unter Berucksichtigung der Klagebegrindung eindeutig, dass die Klage auf das
figurative Zeichen 1 gerichtet war. Selbst die Beklagte scheint das Begehren so
zu verstehen, halt sie doch in ihrer Klageantwortschrift einleitend fest, die Klage
sei auf das graphische Zeichen 1 gerichtet (act. 8 Rz. 1). Mit der Aufnahme des
Zeichens 1 in die Rechtsbegehren Ziff. 2 und 3 wurde die Klage demnach inhalt-
lich nicht geandert, sondern nur prazisiert. Darin ist keine Klageanderung im Sin-
ne von § 61 ZPO/ZH zu erblicken. Nach der Prazisierung, welche nicht zuletzt
aufgrund des von der Beklagten neu verwendeten Zeichens angezeigt erschien,
konnte von einem unbestimmten Rechtsbegehren keine Rede mehr sein. Bei den
ubrigen Anpassungen der klagerischen Rechtsbegehren handelt es sich um zu-

lassige Klageanderungen.

3. Zulassigkeit der Widerklage

3.1. Beim fur die Hauptklage ortlich zustandigen Gericht kann Widerklage
erhoben werden, wenn die Widerklage mit der Hauptklage in einem sachlichen
Zusammenhang steht (Art. 6 Abs. 1 aGestG). Die Beklagte macht widerklagewei-
se die Nichtigkeit der klagerischen Wortmarken geltend, welche der Hauptklage
zugrunde liegen. Der sachliche Zusammenhang ist demnach gegeben, und damit

auch die ortliche Zustandigkeit fur die Widerklage.

3.2. Nebst der gleichen ortlichen Zustandigkeit setzt die Zulassigkeit einer
Widerklage die gleiche sachliche Zustandigkeit und die gleiche Verfahrensart wie
fur die Hauptklage voraus (§ 60 Abs. 1 ZPO/ZH). Diese Voraussetzungen sind im
vorliegenden Fall erflllt, da die widerklageweise erhobene Feststellungsklage im
Markenschutzgesetz (MSchG) vorgesehen ist (Art. 52 MSchG; § 61 Abs. 1 Ziff. 1
GVG). Die Widerklage wurde mit der Klageantwort im Ubrigen auch rechtzeitig
erhoben (§ 117 Abs. 1 ZPO/ZH).

3.3. Die Beklagte verlangt mit ihrer Widerklage die Feststellung der Nichtig-
keit der klagerischen Marken und deren Ldschung im schweizerischen Markenre-

gister. Die Widerklage scheint auf alle von den klagerischen Marken beanspruch-
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ten Waren und Dienstleistungen — und nicht nur auf die Mittel der Korper- und
Schoénheitspflege der Klasse 3 gemass Nizza-Klassifikation — gerichtet zu sein
(act. 8 S. 2). Das von der Beklagten beschriebene Interesse an der Feststellung
der Nichtigkeit der Marken (act. 8 Rz. 61) wird vom Klager nicht in Abrede gestellt
(vgl. act. 12 S. 12). Hinzu kommt, dass die Beklagte nach ihrem Zweck ein weites
Geschéftsfeld hat, welches durch Waren und Dienstleistungen aller Art betroffen
sein kann, und die Anforderungen an das Feststellungsinteresse gering sind. Ein
schutzwurdiges Interesse, welches die vorliegende Widerklage voraussetzt

(Art. 52 MSchG), erscheint demnach als gegeben.

4. Klagerische Eingabe vom 24. Oktober 2011

4.1. Die Beklagte beantragt, die Beilage 1 zur Eingabe vom 24. Oktober
2011 (vgl. act. 31) sei aus dem Recht zu weisen bzw. nicht zu berucksichtigen.
Zur Begrundung fuhrt sie aus, obwohl die Klageanderung ausschliesslich die Zei-
chen 2/2 und 3 betroffen habe, lege der Klager als Beilage 1 einen Auszug aus
einer Webseite bei, der die Benutzung des Zeichens 1 durch die Beklagte bele-

gen solle (act. 33 Rz. 4).

4.2. Die Parteien sind zwar — vorbehaltlich § 115 ZPO/ZH — mit Antragen zur
Sache, Tatsachenbehauptungen, Einreden und Bestreitungen ausgeschlossen,
die sie mit ihrem letzten Vortrag oder in ihrer letzten Rechtsschrift nicht vorge-
bracht haben (§ 114 ZPO/ZH). Mit der Bezeichnung und Einreichung von Be-
weismitteln sind sie indes grundsatzlich erst mit Ablauf der Frist zur Einreichung
einer allfalligen Beweisantretungsschrift ausgeschlossen (vgl. § 137 ZPO/ZH,;
FRANK/STRAULI/MESSMER, a.a.0., N 1 zu § 114). Dies scheint die Beklagte zu ver-
kennen, wenn sie beantragt, die noch im Hauptverfahren eingereichte Urkunde

sei aus dem Recht zu weisen bzw. nicht zu bertcksichtigen.

4.3. Die Beklagte beantragt weiter, die Randziffern 10 bis 23 der klageri-
schen Eingabe vom 24. Oktober 2011 seien im vorliegenden Verfahren aus dem
Recht zu weisen bzw. nicht zu berucksichtigen (act. 33 Rz. 7). Die Eingabe vom
24. Oktober 2011 sei als "Widerklageduplik" bezeichnet. In der Widerklageduplik
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konne sich der Klager und Widerbeklagte nur zur Widerklagereplik aussern
(act. 33 Rz. 6).

4.4. Der Klager bezeichnet seine Eingabe vom 24. Oktober 2011 zwar einlei-
tend als "Widerklageduplik" (act. 31 S. 2); bereits aus dem Inhaltsverzeichnis der
Eingabe muss sich fur die Beklagte indes ergeben haben, dass sich der Klager
auch zur Hauptklageduplik aussert (act. 31 S. 4). Es ist nicht nachzuvollziehen,
weshalb ihm dies durch die einleitende Bezeichnung "Widerklageduplik" von

vornherein verunmaoglicht worden sein sollte.

4.5. Die Beklagte beanstandet weiter, in den Randziffern 10 bis 23 der Ein-
gabe vom 15. November 2011 aussere sich der Klager zur Hauptklageduplik der
Beklagten, ohne auch nur im Ansatz geltend zu machen, aus welchem Grund ei-
ne Stellungnahme hierzu zulassig ware (act. 33 Rz. 6). Die Randziffern 10 bis 23

seien somit als reine "Triplik" zu werten und daher unzulassig (act. 33 Rz. 7).

4.6. Dieser Argumentation steht entgegen, dass die Beklagte bereits im ers-
ten Satz des materiellen Teils ihrer Hauptklageduplik ein weiteres weltweites "Re-
Branding" behauptet (act. 27 Rz. 6) und der Klager in seiner Eingabe vom 24. Ok-
tober 2011 dazu einleitend festhalt, die Beklagte behaupte neu, sie habe das von
ihr verwendete Zeichen einem weiteren "Re-Branding" unterzogen, bevor er sich
dazu insbesondere in der Randziffer 12 dussert (act. 31 Rz. 5, 12). Bereits daraus
erhellt, dass die Hauptklageduplik neue Behauptungen enthalt, zu welchen sich
der Klager in den genannten Randziffern aussern durfte. Dem Antrag, samtliche
Randziffern 10 bis 23 der Eingabe vom 24. Oktober 2011 aus dem Recht zu wei-
sen bzw. nicht zu berlcksichtigen, ist demnach nicht zu folgen. Neue Vorbringen
zur Hauptklage in der klagerischen Eingabe vom 24. Oktober 2011 sind aber des-
sen ungeachtet — vorbehaltlich § 115 ZPO/ZH - unbeachtlich.
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V.
Materielles

1. Widerklage auf Nichtigkeit

1.1. Vorab ist die Widerklage auf Feststellung der Nichtigkeit der klageri-
schen Marken "YOU" zu behandeln. Sind namlich die Marken des Klagers fur die
vorliegend betroffenen Produkte nichtig, muss die Hauptklage ohne Weiteres ab-

gewiesen werden.

1.2. Die Beklagte stellt sich auf den Standpunkt, im vorliegenden Fall kom-
me der Schutzausschlussgrund des Gemeinguts gemass Art. 2 lit. a MSchG zum
Tragen (act. 8 Rz. 4). Sie macht geltend, das Zeichen "YOU" sei freihaltebedurftig
und nicht unterscheidungskraftig. Es bestehe einerseits aus einem elementaren
Zeichen und stelle andererseits eine reklamehafte Anpreisung dar (act. 8 Rz. 4).
Im Ubrigen sei "YOU" als direkter Hinweis auf den Destinatarkreis, bestehend in
der ganzen Bevolkerung, beschreibend und deshalb fur sich alleine nicht schutz-
fahig (act. 27 Rz. 37).

1.3. Der Klager wendet ein, "YOU" habe keinerlei beschreibenden Charak-
ter. Der Destinatarkreis werde nicht beschrieben, spreche "YOU" doch gerade
"jedermann" und nicht nur eine bestimmte Gruppe von Konsumenten an. Auch ei-
ne reklamehafte Anpreisung beinhalte "YOU" nicht. Weder beschreibe noch be-
werbe das Wort "YOU" die Waren und Dienstleistungen fir deren Kennzeichnung
es verwendet werde, weshalb es in diesem Zusammenhang auch nicht freihalte-
bedurftig sei (act. 1 Rz. 35).

1.4. Nachstehend wird auf die massgeblichen rechtlichen Grundlagen ein-

gegangen, bevor der unstrittige relevante Sachverhalt subsumiert wird.

1.5. Nach Art. 2 lit. a MSchG sind Zeichen des Gemeinguts, die sich als
Marken fur die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen nicht durchgesetzt
haben, vom Markenschutz ausgeschlossen. Eine Durchsetzung wird im vorlie-

genden Fall nicht behauptet, weshalb alleine die Rechtsfrage zu beantworten ist,
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ob das Zeichen "YOU" dem Gemeingut angehort. Die Schutzunfahigkeit eines
Zeichens des Gemeinguts liegt im Freihaltebedurfnis an dem Zeichen und/oder in
der fehlenden Unterscheidungskraft des Zeichens begrindet. Es geht um die
Vermeidung von Fehlmonopolisierungen. Ein Freihaltebedurfnis besteht bei ei-
nem Zeichen, das im Wirtschaftsverkehr wesentlich oder sogar unentbehrlich ist
und folglich im Interesse eines fairen Wettbewerbs nicht monopolisiert werden
darf. Unter fairem Wettbewerb muss auch der freie Wettbewerb verstanden wer-
den. Die Unterscheidungskraft fehlt einem Zeichen, dem aufgrund seines Er-
scheinungsbildes oder seines sachlichen respektive beschreibenden Gehalts kei-
ne Unterscheidungskraft zukommt (Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zurich
vom 16. Mai 2011 "Zubréwka", in: ZR 110 [2011] Nr. 44 mit Verweisen).

1.6. Der Schutzausschlussgrund nach Art. 2 lit. a MSchG ist nach den Ver-
haltnissen im Zeitpunkt der Eintragung zu prufen, wobei absehbare Entwicklun-
gen bei der Beurteilung des Freihaltebedurfnisses berucksichtigt werden dirfen
(BGE 84 1l 429 "Farmerhosli" E. 3b S. 432; MARBACH, in: von BUREN/DAVID
[Hrsg.], Schweizerisches Immaterialglter- und Wettbewerbsrecht, Bd. Ill/1, Mar-
kenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, N 227). Die nachstehenden Erwagungen gelten
sowohl fur die Verhaltnisse im Zeitpunkt der Eintragung der klagerischen Marke
Nr. ... am 14. Juli 1976 als auch — in noch ausgepragterem Masse — flur die Ver-
haltnisse im Zeitpunkt der Eintragung der klagerischen Marke Nr. ... am 26. Feb-
ruar 2008. Nach dem Grundsatz der Registergebundenheit ist die Frage, ob eine
Marke dem Gemeingut angehdrt, allein nach ihrem Registereintrag zu beurteilen
(MARBACH, a.a.0., N 204).

1.7. Die Waren und Dienstleistungen der Klassen 3 bzw. 44 gemass Nizza-
Klassifikation, fur welche die klagerischen Marken Nr. ... und Nr. ... registriert
wurden, insbesondere die Mittel zur Korper- und Schonheitspflege (vgl. vorste-
hend 1.1), richten sich an die schweizerischen Durchschnittskonsumenten und an
Fachleute wie Zwischenhandler (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-
2687/2011 vom 20. Februar 2012 "NORMA" E. 4 und Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichts B-3541/2011 vom 17. Februar 2012 "LUMINOUS" E. 4.2.). Da es

sich bei den Endkonsumenten um die grésste Gruppe der massgeblichen Ab-
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nehmerkreise handelt, ist bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft des Zei-
chens "YOU" insbesondere auf deren Verstandnis abzustellen. Fur die Beurtei-
lung der Freihaltebedurftigkeit ist hingegen die Auffassung von Unternehmen,
welche gleiche oder ahnliche Waren und Dienstleistungen anbieten, massgebend

(vgl. MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 2007 S. 4).

1.8. Das Wort "YOU" gehért zum elementaren Grundwortschatz der engli-
schen Sprache und gilt als solches in der Schweiz als allgemein bekannt (vgl.
Entscheid der Eidgendssischen Rekurskommission flr geistiges Eigentum MA-AA
08/04 vom 23. Dezember 2004 "Boysworld", in: sic! 2005 S. 467). Der Klager
macht geltend, der Sinngehalt des Wortes sei "Du". Samtliche potentiellen Kon-
sumenten wirden mit dem Wort angesprochen (act. 1 Rz. 28). Auch die Beklagte
fuhrt aus, "YOU" werde als englisches Pronomen der zweiten Person Singular
wahrgenommen (act. 27 Rz. 23). Sie halt "YOU" ausgehend von diesem unbe-

strittenen Sinngehalt fur ein elementares Zeichen (act. 8 Rz. 55, 91).

1.9. Als elementare Zeichen, an welchen ein Uberwiegendes Freihaltebe-
dirfnis besteht, gelten mitunter auch dem allgemeinen Sprachgebrauch unent-
behrliche Ausdrucke (WiLLl, Kommentar Markenschutzgesetz, Zurich 2002, N 150
zu Art. 2 MSchG mit Verweisen und Beispielen). Bei Ausdrucken, die sich in all-
gemeiner Weise auf Waren oder Dienstleistungen beziehen, erfolgt die Prifung
absolut und unabhangig von den beanspruchten Waren und Dienstleistungen
(BGE 118 11 183 "DUO" E. 3c S. 182; WiLLI, a.a.0. N 43 zu Art. 2 MSchG).

1.10. Notorisch ist, dass es sich beim englischen Pronomen "YOU" um ein
triviales Wort handelt, das in der Schweiz weit verbreitet ist und im Wirtschafts-
verkehr haufig verwendet wird. Dementsprechend sind im schweizerischen Mar-
kenregister fur Waren der Klasse 3 Marken wie "EYES-FOR-YOU" (Nr. ...), "YOU
ARE THE ONE" (Nr. ...), "I want you" (Nr. ...), "REVEAL THE GODDESS IN Y-
OuU" (Nr. ...), "WATER MOVES YOU" (Nr. ... und Nr. ...), "DO YOU PLAY?" (Nr.
...), "BEAUTY COMES TO YOU" (Nr. ...) und "SIMPLY YOU" (Nr. ...) eingetra-
gen. Selbst der Klager halt "YOU" fir ein gebrauchliches Wort der englischen
Sprache (act. 1 Rz. 35). Das Wort "YOU" stellt denn auch insbesondere in der

von englischen Worten durchsetzten Werbesprache einen unentbehrlichen Begriff



-18 -

dar. Deshalb mussen sich auch die Unternehmen, welche gleiche oder ahnliche
Waren und Dienstleistungen anbieten, des Pronomens "YOU" bedienen kénnen,
um potentielle Konsumenten anzusprechen; die personliche Anrede ist dazu be-
sonders geeignet. Das Wort "YOU" stellt demnach aufgrund seines personenbe-
zogenen Sinngehaltes einen wesentlichen Ausdruck des allgemeinen Sprachge-
brauchs dar, welcher umfassend freizuhalten ist. Das Wort "YOU" darf in Allein-
stellung, ohne dass es graphisch originell oder phantasiereich dargestellt ware, im
Interesse des freien Wettbewerbs in der Schweiz nicht als Marke monopolisiert

werden. Das Zeichen "YOU" gehorte demnach zum Gemeingut.

1.11. Davon ging auch die Eidgendssische Rekurskommission flur geistiges
Eigentum aus (vgl. Entscheid der Eidgendssischen Rekurskommission flir geisti-
ges Eigentum vom 9. April 2003, in: sic! 2003 "Younet /Y Younet [fig.]" S. 715),
und das Eidgendssische Institut fur Geistiges Eigentum stufte in einem Wider-
spruchsentscheid sogar einen Markenbestandteil "4YOU" als gemeinfrei ein (vgl.
Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 7940 in Sachen "cardyou Schweiz AG"
gegen "MOTO4YOU AG" vom 17. Januar 2007). Das Bundesgericht hielt Bezug
nehmend auf das franzdsische Pronomen der dritten Person Singular "Elle" in
diesem Sinne fest, mit guten Griunden liesse sich die Auffassung vertreten, das
Zeichen sei, soweit es sich als Marke fir einzelne Waren oder Dienstleistungen
nicht bereits durchgesetzt habe, in Alleinstellung zufolge eines umfassenden Frei-
haltebedurfnisses Uberhaupt nicht schutzfahig (Urteil des Bundesgerichts
4A.13/1995 vom 20. August 1996 = Pra [1997] Nr. 73 "Elle" S. 379). Daran andert
nichts, dass das Harmonisierungsamt fur den Binnenmarkt (HABM) der Europai-
schen Union die Wortmarke "YOU" in einem Entscheid als schwach, damit aber
immerhin als schutzfahig, einzuschatzen scheint (vgl. Entscheid des HABM der
Europaischen Union 2908/2001 vom 30. November 2001 E. 111.B.3.b [act. 3/11]),
da einem solchen Entscheid fur das vorliegende Verfahren keine prajudizierende
Wirkung zukommt (vgl. BGE 129 Ill 225 E. 5.5 = Pra 92 [2003] Nr. 139 "MAS-
TERPIECE" S. 756). Hinzu kommt, dass es in diesem Entscheid um eine Ver-
wechslungsgefahr ging; das Freihaltebedurfnis und die Unterscheidungskraft der

Marke "YOU" waren im Gegensatz zum vorliegenden Verfahren kein Thema (vgl.
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Entscheid des HABM der Europaischen Union 2908/2001 vom 30. November
2001).

1.12. Die Frage, ob "YOU" beschreibenden und/oder anpreisenden Charak-
ter hat, steht vorliegend nicht im Vordergrund. Sie kann offen gelassen werden,
da einem Zeichen des Gemeinguts nicht zwingend auch die notige Unterschei-
dungskraft fehlen muss (MARBACH, a.a.0., N 249). Dahin gestellt bleiben kann
insbesondere, ob das Zeichen "YOU" — gleich wie "Elle" flir den weiblichen Teil
der Bevolkerung (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A.13/1995 vom 20. August 1996
= Pra [1997] Nr. 73 "Elle" S. 379) — fur die ganze Bevolkerung beschreibend ist.
Ob sich das Zeichen in einer anpreisenden Bedeutung erschopft, was nicht zwin-
gend voraussetzen wurde, dass es eine Eigenschaften der gekennzeichneten
Waren und Dienstleistungen berihmt (Entscheid der Eidgendssischen Rekurs-
kommission fur geistiges Eigentum MA-AA 20/05 vom 18. August 2006 "Enjoy",

in: sic! 2007 S. 180, mit weiteren Verweisen), kann auch offen bleiben.

1.13. Im Ergebnis ist festzustellen, dass die Schweizer Marke Nr. ... und die
Schweizer Marke Nr. ... vom Markenschutz ausgeschlossen und damit nichtig
sind. Es erlbrigt sich demnach, auf die anderen geltend gemachten Nichtigkeits-
grunde, namentlich den angeblich fehlenden Gebrauch beider Marken und die
angeblich rechtsmissbrauchliche Hinterlegung der Marke Nr. ... (act. 8 Rz. 3, 87),

einzugehen.

1.14. Das Eidgendssische Institut fur Geistiges Eigentum I6scht eine Mar-
keneintragung, wenn die Eintragung durch ein rechtskraftiges richterliches Urteil
nichtig erklart wird (Art. 35 lit. ¢ MSchG). Da die klagerischen Marken im schwei-
zerischen Markenregister eingetragen sind, ist dem Institut — nach Rechtskraft

des vorliegenden Urteils — eine entsprechende Mitteilung zu machen.

2. Hauptklage

2.1. Da die klagerischen Marken nichtig sind, ist eine Verletzung von ent-
sprechenden Markenrechten durch eine Verwendung bzw. drohende Wiederver-

wendung der angegriffenen Zeichen auszuschliessen.
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2.2. Demnach ist die Hauptklage, bestehend aus einer Beseitigungs-, einer
Unterlassungs- und einer Auskunftsklage (Rechtsbegehren Ziff. 1 bis 3), ohne

Weiteres abzuweisen.

V.
Prozesskosten

1. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der Klager kosten- und ent-
schadigungspflichtig (§ 64 Abs. 2 und § 68 Abs. 1 ZPO/ZH).

2. Beide Parteien legen der Haupt- und Widerklage Ubereinstimmend je ei-
nen Streitwert von CHF 50'000.-- bei (act. 1 Rz. 4; 8 Rz. 13 f.). Die Beklagte ist
der Auffassung, Haupt- und Widerklage wirden sich gegenseitig ausschliessen,
weshalb der Streitwert der Widerklage nicht mit demjenigen der Hauptklage zu-
sammenzurechnen sei (act. 8 Rz. 1). Dem ist allerdings entgegenzuhalten, dass
sich die Hauptklage auf die von der Beklagten verwendeten Zeichen bezieht, die
Widerklage jedoch die Marken des Klagers betrifft, womit der Streitgegenstand

nicht identisch ist.

Es wird erkannt:

1. Es wird in Gutheissung der Widerklage festgestellt, dass die Schweizer Mar-

ke Nr. ... und die Schweizer Marke Nr. ... nichtig sind.
2. Die Hauptklage (Rechtsbegehren Ziff. 1 bis 3) wird abgewiesen.
3. Die Gerichtsgeblhr wird auf CHF 12'000.-- festgesetzt.
4. Die Kosten werden dem Klager und Widerbeklagten auferlegt.

5. Der Klager und Widerbeklagte wird verpflichtet, der Beklagten und Wider-

klagerin eine Prozessentschadigung von CHF 16'000.-- zu bezahlen.
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6. Mitteilung an die Parteien, und nach Eintritt der Rechtskraft zwecks L06-
schung der Marken an das Eidgendssische Institut fir Geistiges Eigentum,

Bern.

7. 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.-.

HANDELSGERICHT DES KANTONS ZURICH

Der Prasident: Der Gerichtsschreiber:

Oberrichter lic. iur. Peter
Helm lic. iur. Roger Buchi



