Handelsgericht des Kantons Zirich

Geschafts-Nr.: HG190075-O u

Mitwirkend: Oberrichterin Dr. Claudia Buhler, Vizeprasidentin, und Oberrichterin
Dr. Helen Kneubuhler Dienst, die Handelsrichter Matthias Stadeli,
Stefan Vogler und Handelsrichterin Sandra Hanhart sowie der

Gerichtsschreiber Christian Markutt

Urteil vom 31. Auqust 2021

in Sachen

A. (A. ),
Klager und Widerbeklagter

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. X1
vertreten durch Rechtsanwaltin LL.M. X2

gegen

B. SE,
Beklagte und Widerklagerin

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Y.

betreffend Marke /| UNG



Inhaltsverzeichnis
I. Sachverhalt und Verfahren ... e 6
A. SachverhaltsSubersiCht ... ..o e 6
a. Parteien und ihre STEIUNG .......oooiiiiii e e 6
b. Prozessgegenstand. ... .. .o i s 6
B. ProzZesSSVErIaUT ...ttt e e e e ee e e e e e 6
C. BEWEISVOIDIINGEN ...t e e 8
VT T 1] 4 Ve 1= o A RSP PURR 8
| IR o 4 4 =1 = 8
1. i F= T 0] 14 = T 1= 8
1.1. 4 U €= 1 o [T | Y 8
2. LTAT Ao 1= 5 =T = 11
2.1. Wesentliche Parteistandpunkte ..o 11
2.2. L AT L0 T 8T T 11
L. Materielles.... ..o 12
L =10 011 = To = T PSPPSR 12
1.1. Irrefihrendes Zeichen Art. 2 lit. ¢ MSchG (i.V.m. Art. 52 MSchG) .......coccoiiiiieeenen. 12
1.1.1.  Unbestrittener Sachverhalt ... e 12
1.1.2.  Wesentliche Parteistandpunkte .............ooo e 13
1.1.3. Rechtliche Grundlagen zum Markenschutzgesetz ...........ccccccooeeiiiiiiieiii i, 16
114, WURIQUNG e 18
1.2. Unlauterer Wettbewerb (Art. 3 Abs. 1 lit. b, d und e UWG i.V.m. Art. 52 MSchG)......... 23
1.2.1. Wesentliche Parteistandpunkte ... 23
1.2.2. Rechtliche Grundlagen zum Unlauteren Wettbewerb .............cccooiiiiiiiiiii e, 24
1.3. L AT L0 T 8T T 26
1.4. Fazit zur HAUPLKIQE ... s 29
1o [=T4 (=T [ PP OPPRPPPPR 29
21. Unbestrittener Sachverhalt ... 29
2.2. Wesentliche Parteistandpunkte ... 29
2.3. Rechtliches (MarkenreCht) ............oooiiiiiiii e 31
2.3.1. Markenrechtlicher Gebrauchszwang (Art. 11 und 12 MSChG) .........cccceiviiiiiiiiienenee. 31
2.3.2. Schutzausschlussgrund "Zeichen des Gemeingutes" (Art. 2 lit. a MSchG) .................. 32
24, L AT L0 T 8T T 34
2.5. Fazit zur Widerklage ..........ooovoveiieieee 37
3. Zusammenfassung der Tat- und Rechtsfragen..........ccccovviiiiiiei e 37
IV. Kosten- und Entschadigungsfolgen.........cccccoviiiiiniiinss e, 38
(I Gy el ) 51 (0 L] (= o RS 38

2. ParteientSChAdIQUNGEN ......cooiiiie et e et e e e aabeee e 39



"1-

Rechtsbegehren Klage:
(act. 1S.2)

Die Schweizer Marke CH Nr. 1 "B. WORLD CUP H. "
der Beklagten sei fur samtliche beanspruchten Waren fur nichtig
zu erklaren und das Eidgendssische Institut fur Geistiges Eigen-
tum sei anzuweisen, die Schweizer Marke CH Nr. 1 "B.

WORLD CUP H. " zu léschen;

Die Beklagte sei unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe
mit Busse nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall sowie unter
Androhung einer Ordnungsbusse fur jeden Tag der Nichterfullung
gemass Art. 343 Abs. 1 lit. ¢ ZPO mit sofortiger Wirkung zu ver-
pflichten, das Schweizer Markengesuch CH Nr. 2 "B.

WORLD CUP 2022" flir samtliche beanspruchten Waren zurlck-
zuziehen;

Der Beklagten sei unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe
mit Busse nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall sowie unter
Androhung einer Ordnungsbusse flr jeden Tag der Nichterfullung
gemass Art. 343 Abs. 1 lit. ¢ ZPO mit sofortiger Wirkung zu ver-
bieten, in der Schweiz im geschaftlichen Verkehr die Bezeichnung
"B. WORLD CUP H. " im Zusammenhang mit

"Taschen; Beuteln; Tragetaschen; Reisetaschen;, Mehrzwecksportta-
schen; Sportbeuteln; Dokumentenkoffern; Einkaufstaschen; Einkaufs-
netzen; Markttaschen, Handtaschen; Unterarmtaschen; Matchsédcken;
Rucksécken; Schultaschen, Schultertaschen; Giirtel- und Hiiftta-
schen; Kulturbeuteln; Reise- und Handkoffern; Gepéckanhéngern;
Geldscheintaschen; Geldbeuteln; Kartentaschen; Aktentaschen,; Kre-
ditkartenetuis; Visitenkartenetuis; Schitisseletuis; Schminketuis; Kra-
wattentaschen, Regenschirmen; Schirmfutteralen; Sonnenschirmen;
Spazierstécken, Bekleidungsstiicken; Schuhwaren; Stiefelschéften;
Schuhvorderbléttern; Einlegesohlen; Gleitschutz fiir Stiefel und Schu-
he; Schuhsohlen, Stollen flir Fussballschuhe; Kopfbedeckungen,
Spielen, Spielzeugen, Turn- und Sportgeréten, Turn- und Sportartikein
(soweit in Klasse 28 enthalten), Ski- und Tennissportgeréten; Ski,
Skibindungen, Skistécken, Skikanten, Skifellen; Béllen, einschliesslich
Sport- und Spielbélle, Golfbélle, Tennisbélle; Hanteln, Stosskugein,
Disken, Wurfspeere, Gymnastikkeulen, Sportreifen; Schienbeinschuit-
zern, Knie-, Ellenbogen- und Knéchelschiitzern fiir Sportzwecke;
Sporthandschuhen (soweit in Klasse 28 enthalten); Tennis-, Cricket-,



Golf-, Hockey-, Tischtennis-, Badminton- und Squash-Schldgern und
deren Teile, insbesondere Griffe, Saiten, Griff- und Bleibédnder,; Ta-
schen fiir Sportgeréte, die an die aufzunehmenden Gegensténde an-
gepasst sind, angepassten Taschen und Hiillen fiir Tennis-, Tischten-
nis-, Badminton-, Squash-, Cricket-, Golf- und Hockeyschldger, Roll-
und Schlittschuhen, Inline Skates, Tischtennis-Tischen und -Netzen;
Netzen fiir Sportzwecke, Tor- und Ballnetzen,; Spielfeldmarkierungen,
némlich Start- und Zieltransparente, -bénder und -planen flir Sport-
veranstaltungen, Schiedsrichterstihlen fiir Tennisveranstaltungen."

zu gebrauchen oder durch Dritte gebrauchen zu lassen;

Der Beklagten sei unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe
mit Busse nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall sowie unter
Androhung einer Ordnungsbusse flr jeden Tag der Nichterfullung
gemass Art. 343 Abs. 1 lit. ¢ ZPO mit sofortiger Wirkung zu ver-
bieten, in der Schweiz im geschaftlichen Verkehr die Bezeichnung
"B. WORLD CUP 2022" im Zusammenhang mit

"Taschen; Beuteln; Tragetaschen; Reisetaschen; Mehrzwecksportta-
schen; Sportbeuteln;, Dokumentenkoffern; Einkaufstaschen,; Einkaufs-
nefzen; Markttaschen, Handtaschen; Unterarmtaschen, Matchsédcken;
Rucksécken; Schultaschen; Schultertaschen, Giirtel- und Hiiftta-
schen; Kulturbeuteln; Reise- und Handkoffern; Gepéckanhéngern;
Geldscheintaschen,; Geldbeuteln; Kartentaschen; Aktentaschen; Kre-
ditkartenetuis, Visitenkartenetuis; Schitisseletuis; Schminketuis; Kra-
wattentaschen; Regenschirmen,; Schirmfutteralen; Sonnenschirmen;
Spazierstocken, Bekleidungsstiicken, Schuhwaren; Stiefelschéften;
Schuhvorderbléttern; Einlegesohlen; Gleitschutz fir Stiefel und Schu-
he; Schuhsohlen, Stollen fiir Fussballschuhe; Kopfbedeckungen,
Spielen, Spielzeugen, Turn- und Sportgeréten, Turn- und Sportartikeln
(soweit in Klasse 28 enthalten); Ski- und Tennissportgeréten, Ski,
Skibindungen, Skistécken, Skikanten, Skifellen; Béllen, einschliesslich
Sport- und Spielbélle, Golfbélle, Tennisbéalle; Hanteln, Stosskugein,
Disken, Wurfspeere, Gymnastikkeulen, Sportreifen; Schienbeinschiit-
zemn, Knie-, Ellenbogen- und Kndchelschlitzemn fiir Sportzwecke,
Sporthandschuhen (soweit in Klasse 28 enthalten); Tennis-, Cricket-,
Golf-, Hockey-, Tischtennis-, Badminton- und Squash-Schldgern und
deren Teile, insbesondere Griffe, Saiten, Griff- und Bleibénder; Ta-
schen fur Sportgeréte, die an die aufzunehmenden Gegensténde an-
gepasst sind; angepassten Taschen und Hiillen fiir Tennis-, Tischten-
nis-, Badminton-, Squash-, Cricket-, Golf- und Hockeyschldger; Roll-
und Schlittschuhen, Inline Skates, Tischtennis-Tischen und -Netzen;
Netzen fiir Sportzwecke, Tor- und Ballnetzen; Spielfeldmarkierungen,
némlich Start- und Zieltransparente, -b&nder und -planen fir Sport-
veranstaltungen, Schiedsrichterstiihlen fiir Tennisveranstaltungen.”
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zu gebrauchen oder durch Dritte gebrauchen zu lassen.;

Unter Kosten- und Entschadigungsfolgen (inkl. MwSt) zulasten
der Beklagten."

Geandertes Rechtsbegehren Klage:
(act. 30 S. 2 ff.)

(unverédndert geméass Klage vom 3. Mai 2019)

Die Schweizer Marke CH Nr. 3 "B. WORLD CUP 2022" der
Beklagten sei fir samtliche beanspruchten Waren fur nichtig zu
erklaren und das Eidgendssische Institut fur Geistiges Eigentum
sei anzuweisen, die Schweizer Marke CH Nr. 3 "B. WORLD
CUP 2022" zu l6schen;

(unverédndert geméass Klage vom 3. Mai 2019)
(unveréndert geméss Klage vom 3. Mai 2019)

Unter Kosten- und Entschadigungsfolgen (inkl. MwSt) zulasten
der Beklagten."

Rechtsbegehren Widerklage:
(act. 11 S. 2; act. 34 S. 2)

Es sei auf die Klage vom 3. Mai 2019 nicht einzutreten, eventuali-
ter sei sie vollumfanglich abzuweisen.

die Schweizer Marken CH-Nr. 4 "H. " (fig.) und CH-Nr. 5
"WORLD CUP 2022" (fig.) der Klagerin seien fur samtliche bean-
spruchten Waren widerklageweise fur nichtig zu erklaren und das
Eidgendssische Institut flr geistiges Eigentum sei anzuweisen,
die beiden vorgenannten Marken zu l6schen.

- alles unter Kosten- und Entschadigungsfolgen (zuzuglich Mehr-
wertsteuer) zu Lasten der Klagerin und Widerbeklagten."



. Sachverhalt und Verfahren

A. Sachverhaltsiibersicht

a. Parteien und ihre Stellung

Der Klager und Widerbeklagte (nachfolgend: Klager) ist der ... A.
(A. ). Als Verein im Sinne von Art. 60 ff. ZGB hat er seinen Sitz in Zirich und
ist dort im Handelsregister eingetragen (act. 3/5). Er organisiert u.a. alle vier Jahre

die Fussball-Weltmeisterschaft der Herren (sog. A. World Cup bzw.
A. Fussball-Weltmeisterschaft) (act. 1 Rz. 36 ff.).

Die Beklagte und Widerklagerin (nachfolgend: Beklagte) ist als "B. eine

borsennotierte deutsche Sportartikelanbieterin und Herstellerin von Schuhen,
Textilien und Accessoires, v.a. im Fussballbereich. Organisiert ist sie als europai-
sche Aktiengesellschaft mit Sitz in C. (D. , Deutschland).

b. Prozessgegenstand

Die vorliegende Hauptklage betrifft zwei Markeneintragungen der Beklagten: ei-
nerseits die per 2. Oktober 2018 hinterlegte Schweizer Marke Nr.1 "B.____
WORLD CUP H._____ ", andererseits die Marke Nr.2 "B.___ WORLD CUP
2022". Fur diese Marken begehrt der Klager die Nichtigerklarung und Léschung

respektive das Gebrauchsverbot.

Die Widerklage betrifft die Schweizer Marken CH-Nr. 4 "H. " (fig.) und CH-
Nr. 5 "WORLD CUP 2022" (fig.), fir welche die Beklagte die Nichterklarung bzw.

Léschung verlangt.

B. Prozessverlauf

Am 3. Mai 2019 (Datum Poststempel) reichte der Klager hierorts die Klage ein
(act. 1). Mit Verfigung vom 6. Mai 2019 wurde dem Klager Frist zur Leistung ei-
nes Gerichtskostenvorschusses angesetzt (act. 4). Nach der rechtzeitigen Leis-

tung des Gerichtskostenvorschusses (act. 6) wurde der Beklagten mit Verfigung



vom 22. Mai 2019 Frist angesetzt, um die Klageantwort einzureichen (act. 7). Die
Beklagte erstattete ihre Klageantwort und Widerklage innert Frist per 26. August
2019 (act. 11). Mit Verfligung vom 27. August 2019 wurde der Beklagten Frist zur
Leistung eines Gerichtskostenvorschusses (fur die Widerklage) angesetzt
(act. 13), welcher rechtzeitig geleistet wurde (act. 17). Nach Delegation des Pro-
zesses an Oberrichterin Dr. Helen KneubuUhler Dienst fand am 2. Dezember 2019
eine Vergleichsverhandlung statt (Prot. S. 8 f.). Anlasslich dieser verzichteten die
Parteien auf eine Stellungnahme zur Frage eines hdheren Streitwerts, sodann er-
suchten sie um Sistierung des Verfahrens bis Ende Januar 2020 zwecks Fuhrung

aussergerichtlicher Vergleichsgesprache (Prot. S. 8 ff.).

Mit Verfigung vom 3. Dezember 2019 wurde der Prozess zunachst bis 31. Januar
2020 (act. 19) und mit Verfigung vom 31. Januar 2020 bis 31. Marz 2020
(act. 23) sistiert. Mit Verfugung vom 25. Marz 2020 wurde nach dem Scheitern
aussergerichtlicher Vergleichsgesprache die Sistierung aufgehoben, den Parteien
je Frist angesetzt, um — aufgrund einer Schatzung eines erhdhten Streitwertes
von je CHF 1'000'000.— fur die Klage bzw. Widerklage — zusatzliche Kostenvor-
schusse zu leisten sowie dem Klager Frist angesetzt, um seine Replik und Wider-
klageantwort einzureichen (act. 26). Der Klager erstattete die Replik und Wider-
klageantwort innert Frist per 22. Juni 2020 (act. 30). Mit Verfligung vom 24. Juni
2020 wurde der Beklagten Frist angesetzt, um eine Duplik/Widerklagereplik einzu-
reichen (act. 32). Die Beklagte erstattete die Duplik/Widerklagereplik rechtzeitig
am 28. September 2020 (act. 34). Mit Verfugung vom 2. Oktober 2020 wurde dem
Klager Frist angesetzt, um die Widerklageduplik einzureichen (act. 36). Die Wi-
derklageduplik reichte der Klager fristgerecht per 19. Oktober 2020 ein (act. 38).
Mit Verfugung vom 21. Oktober 2020 wurde die Widerklageduplik der Beklagten
zugestellt und Aktenschluss festgestellt (act. 39). Am 2. November 2020 reichte
die Beklagte (unaufgefordert) eine Stellungnahme ein (act. 41). Am 18. November
2020 reichte der Klager (unaufgefordert) eine Stellungnahme ein (act. 43). Am
27. November 2020 reichte erneut die Beklagte (unaufgefordert) eine weitere

Stellungnahme ein (act. 44).



Mit Verfugung vom 4. August 2021 wurde den Parteien Frist angesetzt, um zu er-
klaren, ob sie auf Durchfuhrung der muandlichen Hauptverhandlung verzichteten
(act. 46). Nachdem der Klager mit fristgerechter Eingabe vom 10. August 2021
erklarte, nicht auf die Durchfuhrung einer Hauptverhandlung verzichten zu wollen,
fand diese am 31. August 2021 statt (Prot. S. 23 ff.). Anlasslich der Hauptver-
handlung wurden von den Parteien keine Noven geltend gemacht (vgl. Prot. S. 23
ff.).

Der Prozess erweist sich als spruchreif.

C. Beweisvorbringen

Der Klager offeriert zum Beweis seiner Behauptungen diverse Urkunden (act. 1
S. 58 ff.: act. 3/2-47; act. 30 S. 36: act. 31/48-62) sowie ein Gutachten ["Demosko-
pische Umfrage zur Zuordnung der Begriffe "WORLD CUP H.______ " und/oder "WORLD
CUP 2022"] (act. 1 S. 60).

Die Beklagte offeriert zum Beweis ihrer Darstellungen diverse Urkunden (act. 11
S. 74 ff.: act. 12/1-68; act. 34 S. 55 ff.: act. 35/69-113; act. 41 S. 17: act. 42/114;
act. 44 S. 14: act. 45/115-116).

Erwagqungen

Il. Formelles

1. Hauptklage
1.1.  Zustandigkeit

Es liegt ein internationaler Sachverhalt vor, da der Klager seinen Sitz in der
Schweiz, die Beklagte dagegen ihren Sitz in Deutschland hat (act. 3/5; act. 3/36).
Da sowohl Deutschland als auch die Schweiz Mitgliedsstaaten des Lugano-
Ubereinkommen (LugU) sind, bestimmt sich die zivilprozessuale Zustéandigkeit in

erster Linie nach diesem Ubereinkommen.



Bei der Streitigkeit um die Gultigkeit einer Marke handelt es sich um eine Zivil-
und Handelssache im Sinne von Art. 1 Ziff. 1 LugU. Nach Art. 22 Ziff. 4 LugU sind
fur Klagen, welche die Eintragung oder die Gultigkeit von Marken zum Gegen-
stand haben, die Gerichte des Staates zustandig, in dessen Hoheitsgebiet die
Hinterlegung oder Registrierung beantragt oder vorgenommen worden ist oder
aufgrund eines Gemeinschaftsrechtsakts oder eines zwischenstaatlichen Uber-
einkommens als vorgenommen gilt. Fur Klagen betreffend die Gultigkeit oder die
Eintragung von Immaterialguterrechten in der Schweiz sind die schweizerischen
Gerichte am Geschéaftssitz des im Register eingetragenen Vertreters zustandig,
sofern die Beklagte — wie vorliegend — keinen Wohnsitz in der Schweiz hat
(Art. 109 Abs. 1 IPRG). Da sich der Geschaftssitz der im Markenregister eingetra-
genen Vertreterin der Beklagten (E.__ AG) in Zurich befindet, ist die értliche
Zustandigkeit in Zurich gegeben.

Ebenfalls ist die Ortliche Zustandigkeit fur die lauterkeitsrechtlichen Anspruche
gemass Rechtsbegehren-Ziffer 3 und 4 gegeben: Nach einhelliger Meinung von
Rechtsprechung und Lehre fallen diese in den Anwendungsbereich von Art. 5
Ziff. 3 LugU (vgl. nur HOFMANN/KUNZ, in: Oetiker/Weibel [Hrsg.], Basler Kommen-
tar, Lugano-Ubereinkommen, 2. Aufl. 2016, N. 479 zu Art. 5 LugU). Deliktsort in
diesem Sinne sind sowohl der Handlungs- wie der Erfolgsort. Klagen aus unlaute-
rem Wettbewerb kdnnen danach sowohl am Handlungsort angebracht werden,
d.h. am Ort, an dem die Ursache der Schadigung gesetzt wurde, wie auch am Er-
folgsort, d.h. am Ort, an dem der Schaden eingetreten ist (BGE 125 IIl 346 E. 4a).
Es besteht daher bei der internationalen Zustandigkeit fur den Klager ein Wahl-
recht zwischen Handlungs- und Erfolgsort. Der Handlungsort im Sinne von Art. 5
Ziff. 3 LugU befindet sich in Zlrich, da der von der Beklagten bestellte Vertreter
(E.____ AG) von dort die Markenanmeldung vorgenommen hat. Gemass § 44 lit.
a GOG i.V.m. Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO ist das Handelsgericht Zirich fur Streitigkei-
ten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum, wie es an dieser Stelle der Fall
ist, auch sachlich zustandig. Da der Streitwert mehr als CHF 30'000.— betragt,
liegt die sachliche Zustandigkeit nach § 44 lit. a GOG i.V.m. Art. 5 Abs. 1 lit. d

ZPO gleichermassen flr die lauterkeitsrechtlichen Anspriche vor. Zusammenge-



-10 -

fasst ist die internationale/6rtliche wie sachliche Zustandigkeit fir die Hauptklage

gegeben, was im Ubrigen nicht (substantiiert) bestritten wurde (act. 11 Rz. 89).

Zum Rechtsschutzinteresse: Die Beklagte stellt das Rechtsschutzinteresse des

Klagers in Abrede, nachdem sich dieser in ungerechtfertigter Weise darauf stutze,
die Worter "World Cup 2022" und "World Cup H.___ " seien ihm zuzurechnen
(act. 11 Rz. 90). Soweit der Klager das angebliche Rechtsschutzinteresse auf die
hinterlegten Marken "H._ " oder "World Cup 2022" stltze, sei festzuhalten,
dass es sich dabei um nicht rechtsbestandige Defensivmarken handle (act. 11
Rz. 91).

Ein Feststellungsinteresse liegt vor, wenn die Rechtsbeziehungen der Parteien
ungewiss sind, die Ungewissheit durch die Feststellung Uber Bestand und Inhalt
des Rechtsverhaltnisses beseitigt werden kann und ihre Fortdauer der Klagepar-
tei nicht zugemutet werden kann, weil sie sie in ihrer Bewegungsfreiheit behindert
(BGE 136 Ill 102 E. 3.1 m.w.H.). Der Begriff des rechtlichen Interesses nach
Art. 52 MSchG ist in einem weiten Sinne zu verstehen, selbst die Berucksichti-
gung eines sachlichen Interesses ist nicht ausgeschlossen (BGE 140 Il 251
E. 5.1). Ein schutzwirdiges Interesse an der Nichtigerklarung einer Marke hat je-
dermann, der durch deren Bestand behindert wird oder beflrchten muss, in ab-
sehbarer Zeit durch ihren Inhaber behindert zu werden (MARKUS R. FRICK, in: Da-
vid/Frick [Hrsg.], Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, N. 21 zu
Art. 52 MSchG). Da der vorliegende Streitgegenstand ahnliche Marken der Par-
teien betrifft, welche in einzelnen Elementen gar identisch sind, und sich die Par-
teien zudem bereits im Konflikt befinden, u.a. durch Widerspriche beim IGE ge-
gen die Markeneintragungen, liegt ohne Weiteres ein ausreichendes Rechts-
schutzinteresse des Klagers vor; die entsprechenden Einwande der Beklagten be-
treffen ohnehin eher die Frage der Begrundetheit.

Zur Klagednderung: Da mit der Anderung von Rechtsbegehren-Ziffer 2 in der

Replik (act. 30) die Verfahrensart nicht andert und ein sachlicher Zusammenhang
vorliegt, ist die Klagednderung im Sinne von Art. 227 ZPO zuléssig. Uberdies ist
die vorgenommene Klageanderung unter markenrechtlichen Gesichtspunkten ge-
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boten (vgl. ROGER STAUB, in: Noth/Buhler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz
SHK, 2. Aufl. 2017, N. 50 zu Art. 52 MSchG).

Da zudem die geforderten Kostenvorschisse gemass Art. 59 Abs. 2 lit. f ZPO ge-
leistet wurden und die Ubrigen Prozessvoraussetzungen (Art. 59 ZPO) keinen An-
lass zu Bemerkungen geben, ist damit auf die Hauptklage einzutreten.

2.  Widerklage
2.1. Wesentliche Parteistandpunkte

Der Klager stellt sich auf den Standpunkt, es liege kein gentugender Sachzusam-
menhang (Konnexitat) zwischen Haupt- und Widerklage vor, und schliesst daraus,
es sei auf die Widerklage nicht einzutreten (act. 30 Rz. 33 ff.). In der Widerklage-
duplik halt der Klager daran fest, es sei im Sinne von Art. 6 Ziff. 3 LugU zwingend
eine Konnexitat zwischen Haupt- und Widerklage vorausgesetzt (act. 38 Rz. 60
ff.).

Die Beklagte begrindet die internationale Zustandigkeit in erster Linie mit Art. 22
Ziff. 4 LugU sowie zusétzlich mit Art. 6 Ziff. 3 LugU (act. 11 Rz. 92 ff.). Weiter
stutzt sie sich fur die ortliche Zustandigkeit auf Art. 109 Abs. 1 IPRG (act. 11
Rz. 96). Die Beklagte stellt in Abrede, dass der Sachzusammenhang Eintretens-
voraussetzung fur die Widerklage sei. Insbesondere Art. 14 Abs. 1 ZPO sei hier
gar nicht einschlagig (act. 34 Rz. 11 ff.). Weiter weist sie darauf hin, es handle
sich bei den widerklageweise angegriffenen Marken um im schweizerischen Mar-
kenregister eingetragene Marken und der Sitz des Klagers befinde sich in Zurich
(act. 34 Rz. 16).

2.2. Wirdigung

Da die flr die Widerklage relevanten Marken im Sinne von Art. 22 Ziff. 4 LugU im
schweizerischen Markenregister eingetragen sind und der Klager seinen Sitz in
Zurich hat, ist die internationale und 6rtliche Zustandigkeit ohne Weiteres gege-
ben. Hiergegen bringt der Klager keine stichhaltigen Argumente vor. Demzufolge

kann dahingestellt bleiben, inwiefern (dartber hinaus) die Voraussetzungen fur
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einen Gerichtsstand nach Art. 6 Ziff. 3 LugU gegeben waren. Im Ubrigen bieten
weder die Voraussetzungen der Widerklage nach Art. 224 Abs. 1 ZPO (Erhebung
Widerklage in Klageantwort sowie Anwendbarkeit des ordentlichen Verfahrens)
noch die sachliche Zustandigkeit Anlass zu Bemerkungen. Zusammenfassend ist
auch die internationale/6rtliche wie sachliche Zustandigkeit fur die Widerklage ge-

geben.

Wie die Beklagte zu Recht ausfuhrt, ist nach der bundesgerichtlichen Rechtspre-

chung das Feststellungsinteresse im Sinne von Art. 52 MSchG fur die Widerklage

ohne Weiteres gegeben, da es um die Geltendmachung des Nichtgebrauchs der
Marken geht (BGE 136 Il 102 E. 3.4). Wiederum wurden die verlangten Kosten-
vorschisse geleistet. Die Ubrigen Prozessvoraussetzungen (Art. 59 ZPO) sind

gegeben. Auf die Widerklage ist einzutreten.

Ill. Materielles

1. Hauptklage
1.1.  Irrefuhrendes Zeichen Art. 2 lit. c MSchG (i.V.m. Art. 52 MSchG)

1.1.1. Unbestrittene Vorbringen

Vom Klager wird nicht bestritten, dass die Beklagte Sponsorin bzw. Ausrusterin
einzelner Nationalmannschaften, Clubmannschaften und Spieler ist (act. 30
Rz. 49). Weiter gesteht der Klager der Beklagten an sich die Moglichkeit zu, in
beschreibender Weise auf die Fussball-Weltmeisterschaft hinzuweisen, so na-
mentlich fur spezifische Produkte oder im Zusammenhang mit ihrer Ausrusterta-
tigkeit (act. 30 Rz. 66 ff. und Rz. 80, Rz. 110). Auch die Unterscheidungskraft der
fraglichen Marken der Beklagten wird vom Klager nicht grundsatzlich in Abrede
gestellt; konkret geht er ebenso davon aus, dass ein Verbraucher aufgrund des
beigefugten Zusatzes "B.__ " die Herkunft von mit diesen Marken bezeichne-
ten Produkten richtig zuordnen wirde (act. 30 Rz. 1 ff., Rz. 105). Auf der anderen
Seite bestreitet die Beklagte nicht die Unzulassigkeit der Verwendung des Akro-

nyms A. sowie der offiziellen Logos (act. 34 Rz. 113). Weiter als unstrittig
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zu erachten ist, dass die Beklagte, so ihre eigene Darstellung (act. 34 Rz. 79), mit
den streitgegenstandlichen Marken bzw. damit gekennzeichneten Produkten ef-
fektiv beabsichtigt, auf die (2022 in |I.___ stattfindende) A.__ Fussball-
Weltmeisterschaft Bezug zu nehmen und nicht etwa auf irgendeine Weltmeister-

schaft in einer anderen Sportart (vgl. auch act. 11 Rz. 43 ff.).
1.1.2. Wesentliche Parteistandpunkte

Der Klager bringt vor, die Beklagte wolle offensichtlich als Sponsorin der Fussball-
Weltmeisterschaft wahrgenommen werden, ohne dies auch tatsachlich zu sein
(act. 1 Rz. 86). Die Beklagte wolle als Trittbrettfahrerin vom Image der Weltmeis-
terschaft profitieren, ohne diese zu unterstitzen und offizieller Sponsor oder Part-
ner zu sein und sich somit in tduschender und irreflhrender Weise an das Ereig-
nis anlehnen (act. 1 Rz. 89; act. 30 Rz. 2, Rz. 76, Rz. 80). Auch absolut freihalte-
bedurftige und beschreibende Begriffe konnten irrefiuhrend gebraucht werden
(act. 30 Rz. 77, Rz. 101). Wie die Beklagte selber bestatige, konne es zu Fehlzu-
rechnungen zwischen der Bezeichnung "B.. ~ WORLD CUP H._ " und
den Bezeichnungen "WORLD CUP 2022" sowie "H. " kommen. Weiter stellt
sich der Klager auf den Standpunkt, Art. 2 lit. ¢ MSchG stehe nach standiger
Rechtsprechung der Eintragung von Zeichen entgegen, die auf ein bestimmtes
Ereignis von o&ffentlichem Interesse hinwiesen, wozu er auf einen Entscheid be-
treffend die Bezeichnung "Sion 2006" verweist (act. 1 Rz. 100; act. 30 Rz. 4).

Die Marke "B.__ WORLD CUP H.___ " sei irrefuhrend im Sinne von Art. 2
lit. ¢ MSchG, da die Beklagte so eine tatsachlich nicht bestehende Verbindung
bzw. sonstige Beziehung zum Klager als Veranstalter respektive mit der Fussball-
Weltmeisterschaftin I.__ als solche vortausche (act. 1 Rz. 101). Die Bezeich-

nung Austragungsland + Austragungsjahr, so namentlich "H.___ ", werde von
den Sponsoren der Weltmeisterschaften fur inre Werbung verwendet, um kundzu-
tun, dass sie den Klager als offizieller Ausrichter der Fussball-Weltmeisterschaft
finanziell unterstitzten (act. 1 Rz. 104). Da zusammengefasst der absolute Aus-
schlussgrund von Art. 2 lit. ¢ MSchG vorliege, seien die fraglichen Marken ge-

mass Art. 52 MSchG fur nichtig zu erklaren (act. 1 Rz. 98).
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In der Replik fuhrt der Klager aus, gerade die Marken-Kombination mit dem Vo-

ranstellen von "B. " spreche fur die irrefuhrende Aneignung des fremden
Eventnamens; so sei es v.a. im Sportbereich im Rahmen des sog. "Titel-
Sponsorings" ublich, bei offizieller Sponsoreneigenschaft den Sponsornamen
dem Namen des Events oder der Sportstatte voranzustellen (act. 30 Rz. 3, Rz. 81
ff.). Es gebe in der Tat kein "indirektes Sponsoring" durch die Beklagte, welche
jeweils einzelne Teilnehmer bzw. Mannschaften der Fussball-Weltmeisterschaften
unterstitze. Weder leiste die Beklagte finanzielle Unterstlitzung an den Klager
oder die Fussball-Weltmeisterschaft noch seien die Verbande auf diese Unter-

stutzung angewiesen, um an dem Event teilzunehmen (act. 30 Rz. 57 ff.).

Die Beklagte bringt zunachst vor, es kdnne nicht davon ausgegangen werden,
dass der englische Begriff "World Cup" als Synonym fir die vom Klager organi-
sierte Fussball-Weltmeisterschaft der Manner stehe, wozu sie u.a. zahlreiche wei-
tere Sportveranstaltungen auffuhrt (act. 11 Rz. 25 ff., Rz. 62). Indem Sportartikel-
hersteller wie sie wichtige finanzielle Beitrage an die Teams, welche an den
A.  Weltmeisterschaften teilndhmen, leisteten, seien diese mindestens indi-
rekt auch Sponsoren des Anlasses (act. 11 Rz. 38). Weiter bestreitet die Beklag-
te, dass beim Muster "World Cup + Austragungsjahr" vom schweizerischen Publi-
kum in jedem Fall die Fussball-Weltmeisterschaft verstanden wirde (act. 11
Rz. 65 f.). Auch die Bezeichnung "Austragungsland + Austragungsjahr" werde
zum einen fur andere Sportarten verwendet, zum anderen lasse sich daraus kein
Hinweis auf Waren und Dienstleistungen des Klagers oder dessen Sponsoren se-
hen (act. 11 Rz. 70).

Die Beklagte bestreitet sodann, dass sie durch die Verwendung der umstrittenen
Marken als Partnerin, (Mit-)Veranstalterin oder offizielle Sponsorin der A.___
Fussball-Weltmeisterschaft wahrgenommen wurde oder dies beabsichtige (act. 11
Rz. 84; act. 34 Rz. 78). Sie verwende die Marken, um Waren und Angebote zu
kennzeichnen, die im Zusammenhang mit der A._ Fussball-
Weltmeisterschaft angeboten wirden (act. 34 Rz. 79). Obschon sie schon bei
friheren Weltmeisterschaften praxisgemass ahnliche Zeichen hierfur verwendet

habe, habe nie eine solche unzulassige Irrefiihrung stattgefunden (act. 34 Rz. 80
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ff.). Die Ziffernfolge "2022" sei freihaltebedurftig und als solche markenrechtlich
nicht unterscheidungskraftig, ebenso sei "I.__ " als englische Bezeichnung flr
den Staatl.__ ein gemeinfreies Zeichen, das markenrechtlich fur sich betrach-
tet nicht schutzfahig sei (act. 11 Rz. 110 ff.). Selbst die Kombination "H.___ "
ergebe keine unterscheidungsfahige und damit markenfahige Bezeichnung
(act. 11 Rz. 114). Die Kombination "WORLD CUP" sei freihaltebedurftig, so habe
auch das HABM [Harmonisierungsamt flr den Binnenmarkt] fir die Bezeichnung

"World Cup 2006" erkannt, dass dieser eine Kennzeichnungsfunktion nur in Kom-

bination mit einem nicht-deskriptiven Element wie beispielsweise "A. " zu-
komme (act. 11 Rz. 120).
Auch die Kombination der einzelnen Elemente zu "WORLD CUP H. " erge-

be keine unterscheidungskraftige Kombination. Wie bei der vergleichbaren Kom-
bination "World Cup 2006 Germany" handle es sich lediglich um eine beschrei-
bende Bezeichnung fur einen Anlass (act. 11 Rz. 124). Bei den Kombinationen
"B. WORLDCUPH.__ "und"B.___ WORLD CUP 2022" wirde pri-
mar der kennzeichnende Bestandteil "B. " wahrgenommen (act. 11
Rz. Rz. 130). Da die Ubrigen Bestandteile des Zeichens rein beschreibend seien,
erkannten die Konsumenten, es musse sich um Produkte handeln, welche die
Beklagte im Zusammenhang mit der Fussball-Weltmeisterschaft 2022 in .
hergestellt habe und anbiete; demgegentber werde der Verkehr diese Kombinati-
onen nicht mit dem Klager oder den Sponsoren der A._ Fussball-Welt-
meisterschaft in Verbindung bringen (act. 11 Rz. 132). Der Klager und seine Part-
ner stellten in konstanter Praxis die Bezeichnung "A.__ " den beschreibenden
Begriffen voran, meist kombiniert mit einem offiziellen Logo. Desgleichen sei der
Verkehr daran gewohnt, dass der Klager sowie seine Partner und Sponsoren auf
ihre Eigenschaft durch Verwendung offizieller Logos, Bezeichnungen etc. hinwie-
sen (act. 11 Rz. 133). Im Gegensatz zum Entscheid "Expo.02" (Entscheid der Re-
kurskommission fur geistiges Eigentum MA-AA16/00 vom 28. August 2001, in:
sic! 2001, S. 738 ff.) liege hier zum einen der Zusatz "B.______ " vor, und zum an-
deren bestehe insofern eine Verbindung, als dass sie als Ausrusterin zahlreicher

Teams und Nationalspieler involviert sei (act. 11 Rz. 138 ff.).
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1.1.3. Rechtliche Grundlagen zum Markenschutzgesetz

Die Marke dient der Individualisierung der Produkte eines Unternehmens und de-
ren Abgrenzung gegenuber Konkurrenzprodukten. Allein diese Unterscheidungs-
eignung respektive das Potenzial zur ldentifikation des eigenen Angebotes im
Wettbewerb mit Konkurrenzprodukten ist rechtlich geschutzt (EUGEN MARBACH, in:
Marbach/Ducrey/Wild [Hrsg.], Immaterialglter- und Wettbewerbsrecht, 4. Aufl.
2017, N. 567). Allfallige weitere wirtschaftliche Funktionen wie Werbung, Profilie-
rung oder Kommunikation der Markeninhaber im Wettbewerb geniessen keinen
selbstandigen Schutz. Angaben zur Beschreibung eigener Warenangebote oder
Dienstleistungen darf vielmehr jedermann verwenden, auch wenn davon Marken
Dritter berthrt werden. Die Werbung mit einer Drittmarke findet dort ihre Grenze,
wo beim Publikum der unzutreffende Eindruck einer besonderen Beziehung des
mit der Marke werbenden Anbieters zum Markeninhaber erweckt wird (Urteil des
Bundesgerichts 4A_95/2019 vom 15. Juli 2019 E. 2.2.1. unter Hinweis auf BGE
128 111 146 E. 2b.bb bzw. BGE 122 |1l 469 E. 5f).

Nach Art. 2 lit. ¢ MSchG sind u.a. irrefiihrende Zeichen vom Markenschutz aus-
geschlossen (absoluter Ausschlussgrund). Wer ein rechtliches Interesse nach-
weist, kann dies mittels Feststellungsklage gemass Art. 52 MSchG feststellen las-
sen. Bei der Beurteilung des Schutzausschlussgrundes der Irreflhrungsgefahr ist
massgebend, ob nach dem mutmasslichen Verstandnis der konkret angespro-
chenen Schweizer Verkehrskreise respektive einem beachtlichen Teil davon un-
zutreffende Erwartungen erweckt werden (STADELI/BRAUCHBAR BIRKHAUSER, in:
David/Frick [Hrsg.], Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017,
N. 284 zu Art. 2 MSchG; MICHAEL NOTH, in: Noth/Buhler/Thouvenin [Hrsg.], Mar-
kenschutzgesetz, 2. Aufl. 2017, N. 9 zu Art. 2 lit. ¢ MschG). Im Allgemeinen ist ein
Zeichen unter drei Aspekten irrefuhrend, wenn es geeignet ist, (i) falsche Vorstel-
lungen Uber die sachlichen Eigenschaften, (ii) die geschaftlichen Verhaltnisse
oder (iii) die geografische Herkunft der mit der Marke gekennzeichneten Waren
und/oder Dienstleistungen zu wecken (STADELI/BRAUCHBAR BIRKHAUSER, a.a.O.,
N. 280 zu Art. 2 MSchG unter Hinweis auf den Entscheid des Bundesverwal-
tungsgerichts B-3052/2009 vom 16. Februar 2010 E. 2.4 m.w.H.; MICHAEL NOTH,
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a.a.0., N. 32 zu Art. 2 lit. ¢ MschG). Bei der Beurteilung der IrrefuUhrungsgefahr ist
der Gesamteindruck eines Zeichens massgebend (MICHAEL NOTH, a.a.O., N. 13
und 88 zu Art. 2 lit. ¢ MschG, BGE 132 Ill 770 E. 2.2; STADELI/BRAUCHBAR BIRK-
HAUSER, a.a.0., N. 323 zu Art. 2 MSchG). Ergebnis der Irrefliihrung ist der Irrtum
im Sinne eines Widerspruchs zwischen Realitat und subjektiver Vorstellung. Irre-
fuhrend sind Zeichen, welche derartige Widerspriche beim Zeichenbetrachter
bewirken kdnnen (MICHAEL NOTH, a.a.0., N. 22 zu Art. 2 lit. ¢ MschG). Ohne Wei-
teres maoglich ist, dass ein Zeichen als Marke geschutzt wird, spater aber im mar-
kenrechtlichen Loschungsverfahren als Folge ihres tduschenden Charakters ge-
|0scht wird (STADELI/BRAUCHBAR BIRKHAUSER, a.a.0., N. 286 zu Art. 2 MSchG;
BGE 135 Ill 359 E. 2.5.3). Die Frage der IrrefUhrungsgefahr ist eine Rechtsfrage,
daher ist es nicht notwendig, beispielsweise mittels eines demoskopischen Gut-
achtens nachzuweisen, inwiefern das Publikum tatsachlich getauscht worden ist
(MICHAEL NOTH, a.a.0., N. 29 zu Art. 2 lit. c MschG m.w.H.).

Eine IrrefUhrung wurde namentlich bejaht flr die Marke "Sion 2006", da dieser
Bezeichnung die Assoziation der "Offizialitat" des damit bezeichneten Ereignisses
anhafte, indes dem Markeninhaber jede Verbindung zu den offiziellen Forderin-
nen der Kandidatur Sions fehle (Urteil des Appellationshofes Bern 97 |l 98 vom
29. April 1998, in: sic! 1999 S. 269, 271 E. 8 ["Sion 2006"]). Ebenfalls mangels
entsprechender Berechtigung wurde eine Irreflihrung angenommen fir die Marke
"Expo.02", wobei der Markeninhaber weder befahigt noch vom Bund beauftragt
gewesen sei, die Expo.02 zu organisieren (Entscheid der Rekurskommission fur
geistiges Eigentum MA-AA16/00 vom 28. August 2001, in: sic! 2001, S. 738 ff.
["Expo.02")).

Zu beachten ist, dass in der Schweiz den Veranstaltern von sportlichen oder kul-
turellen Anlassen weder nach dem Markenschutzgesetz noch einem anderen Ge-
setz ein selbstandiges Leistungsschutzrecht zusteht, das ihnen die rechtliche
Ausschliesslichkeit der Bezugnahme auf den Anlass garantieren wirde und das
sie denjenigen entgegengehalten konnten, die das Ereignis als Werbe- und Mar-
ketingplattform benutzen, ohne ihnen etwas zu bezahlen (CYRILL P. RIGAMONTI,
Wirtschaftsrecht in Theorie und Praxis, FS Roland Buren, 2009, S. 346). Als
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Eventmarken respektive Ereignis- oder Veranstaltungsmarken gelten Marken, die
ein bestimmtes Ereignis symbolisieren oder auf eine bestimmte Veranstaltung

hinweisen (CYRILL P. RIGAMONTI, a.a.0., S. 347).
1.1.4. Wurdigung

Der Klager sieht durch die in Frage stehenden Marken der Beklagten den absolu-
ten Ausschlussgrund Art. 2 lit. ¢ MSchG in der Variante einer IrreflUhrung Uber
Geschéftsverhéltnisse als gegeben. Hier muss sich die Irrefhrung abstrakt aus
dem registrierten Zeichen ergeben; der konkrete Gebrauch steht nicht zur Diskus-
sion. Zunachst ist festzuhalten, dass der Klager ausdrucklich nicht in Abrede
stellt, dass mit der Voranstellung des Zusatzes "B.____ " bei den strittigen Mar-
ken — unter dem Aspekt der Herkunftsidentifikation — vom Schweizer Publikum
keine unzutreffenden Schliisse zu erwarten sind. Mit anderen Worten ist unbestrit-
ten, dass die massgeblichen Verkehrskreise namentlich bei mit"B._ WORLD
CUPH.__ "oder"B.__ WORLD CUP 2022" bezeichneten Produkten zu-
treffend die Herkunft bei der Beklagten verorten wirden (act. 30 Rz. 1, Rz. 3,
Rz. 104 f.). Eine Beeintrachtigung der Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion
wurde dementsprechend gar nicht behauptet. Bei dieser Sachlage muss auch
nicht weiter gepruft werden, ob es sich bei den Bestandteilen neben dem Zusatz
"B. "("B.__ ] WORLD CUP H._____"und "[B.____ ] WORLD CUP

2022") um rein beschreibende Hinweise handelt.

Es bleibt im Wesentlichen die klagerische Argumentation, die Marken der Beklag-
ten fuhrten bei abstrakter Betrachtung der registrierten Zeichen zu unrichtigen
Ruckschlissen auf die Geschaftsverhaltnisse der Markenanmelderin und seien ir-
refuhrend, weil sich die Beklagten mit den fraglichen Marken unzulassig mit dem
Klager bzw. dem Event der A.___ Fussball-Weltmeisterschaft assoziiere. Die
Marken suggerierten beim massgebenden Publikum die falsche Vorstellung, sie
sei Sponsorin, Partnerin oder Veranstalterin. Es handle sich in unzulassiger Wei-
se um die Vorspiegelung eines sog. "Titel-/Namenssponsorings". Bei der vom
Klager geltend gemachten Irrefhrung kdnnen die klagerischen Marken einstwei-
len aus dem Bilde bleiben.
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Unbestritten ist zwischen den Parteien, dass die Beklagte nicht offizielle Sponso-
rin, Partnerin oder Veranstalterin ist. Wie der Klager sodann zu Recht vorbringt,
wirkt indes auch das von der Beklagten vertretene Argument des "indirekten
Sponsorings" konstruiert und abwegig. Wenn teilnehmende Teams oder Spieler
von dritter Seite durch Sponsoren unterstitzt werden, kann dadurch noch nicht

von einem (indirekten) Sponsoring des Turniers gesprochen werden.

Dies wird offensichtlich vom Klager in dieser Form ermdglicht bzw. geduldet,
schreibt doch der Klager selber den Ausrustern vor, u.a. die Trikots der Spieler
seien mit offiziellen Kennzeichen vom ihm zu versehen. Daraus erhellt aber auch,
dass der Klager die daraus folgende Nahe der Ausruster und Sponsoren von teil-
nehmenden Mannschaften zum Event und eine entsprechende Bezugnahme in
Kauf zu nehmen und zu dulden hat. Da der Klager im Grundsatz billigt, dass die
Beklagte bei ihrer Kommunikation in diesem Sinne einen gewissen (indirekten)
Bezug zur A.___ Fussball-Weltmeisterschaft 2022 nimmt (act. 30 Rz. 7, Rz. 53,
Rz. 65 ff., Rz. 80, Rz. 110), ist letztlich irrelevant, inwiefern dannzumal — was
einstweilen noch unklar ist — tatsachlich von der Beklagten unterstitzte Teams
oder Spieler an der A._ Fussball-Weltmeisterschaft 2022 inI.__ teilneh-

men werden.

Angesichts dessen, dass im Grundsatz sogar vollig unbeteiligte Dritte u.U. sach-
lich auf die A.__ Fussball-Weltmeisterschaft Bezug nehmen kdnnen, kann
keine Rede davon sein, der Beklagten fehle jegliche sachliche Rechtfertigung flr
eine Assoziierung mit diesem Event. Dies ist hernach jeweils bei der Beurteilung
der behaupteten IrreflUhrung zu beachten. Hierdurch unterscheidet sich die vorlie-
gende Situation schon in einem ersten Punkt von den angefuhrten Entscheiden
"Sion 2006" sowie "Expo.02", bei welchen eine IrrefGhrung angenommen wurde.
Sodann ist v.a. entscheidend, dass dort jeweils ohne weitere Zusat-
ze/Erganzungen mit "Sion 2006" und "Expo.02" die allgemein bekannte ("offiziel-
le") Bezeichnung der Veranstaltung tbernommen wurde. Im Gegensatz dazu geht
es hier einerseits nicht um eine solche direkte Ubernahme der offiziellen Bezeich-

nungen "A. Fussball-Weltmeisterschaft" oder "A. World Cup", und
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andererseits ist den Marken der massgebliche Zusatz "B. vorangestellt,

sodass eine solche evidente Irrefihrung jedenfalls ausgeschlossen werden kann.

Konkret zur Behauptung der IrreflUhrung Uber die Rolle als Sponsorin/Partnerin:
Wie bereits deutsche Gerichte (so der Bundesgerichtshof im Urteil | ZR 183/07
vom 12. November 2009 Tz. 45 S. 14 [act. 12/52]) treffend festgestellt haben, ist

auch den angesprochenen Verkehrskreisen in der Schweiz ohne Weiteres be-

kannt, dass offizielle Ausstatter, Lieferanten, Sponsoren etc. deutlich auf ihre Stel-
lung hinweisen, so z.B. durch die Verwendung offizieller Logos mit dem Akronym
"A.____ " und der Verwendung von Begriffen wie "Sponsor". Dies deckt sich mit
den klagerischen Ausfuhrungen (act. 1 Rz. 77), wonach offizielle Sponsoren ins-

besondere das Recht hatten, auf die Sponsoreneigenschaft hinzuweisen. Im Ein-

klang damit lasst sich den Akten das Beispiel des Partners "F. " entnehmen,
welches zeigt, dass augenscheinlich die offizielle Bezeichnung "A. Fuss-
ball-Weltmeisterschaft Russland 2018" bzw. "A. WORLD CUP" verwendet

wird [Hervorhebungen beigeflgt] (act. 3/35). Nicht nur der Klager selbst, sondern
auch die Sponsoren/Partner verwenden offenbar Kennzeichen und Bezeichnun-
gen mit dem Zusatz "A.___ ". Aufgrund des Zusatzes "A.___ " wird der durch-
schnittlich informierte Verbraucher zwischen Werbemassnahmen und Produkten
der offiziellen Sponsoren und der sonstigen Vermarktung von Produkten im Hin-

blick auf die A. Fussball-Weltmeisterschaft unterscheiden konnen.

Dieses Unterscheidungsmerkmal mittels offizieller Kennzeichen scheint denn
auch notwendig, kommt es doch generell, wie aus den Darstellungen des Klagers
zur Situation in Deutschland erhellt, offenbar beim Publikum durchaus zu Fehlzu-
rechnungen von Marken vermeintlicher "WM-Sponsoren"; zumindest wenn die of-
fizielle Bezeichnung oder Bezugnahme fehlt (act. 1 Rz. 86). Wie das Beispiel
"G.____ " zeigt, werden teilweise Nichtsponsoren gar wesentlich haufiger fur
Sponsoren gehalten als die tatsachlichen Sponsoren (act. 1 Rz. 86). Grinde flr
diese Umstande werden nicht genannt, jedenfalls wurde weder behauptet noch ist
erkennbar, inwiefern die Fehlzurechnungen jeweils explizit auf unerlaubte Mass-
nahmen ("Ambush Marketing") der Nichtsponsoren zurtckzufuhren waren. Davon

ist auch nicht auszugehen. Naheliegend erscheint, dass gerade bei grosseren
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und sehr bekannten internationalen Herstellern, welche jeweils ihrerseits etliche
(Sport-) Events und Sportler unterstitzen (z.B. G. ), das Publikum einfach
vermutet, diese seien (ebenfalls) WM-Sponsoren. Die tatsachlichen Grinde kon-

nen dahingestellt bleiben.

Die Beklagte taucht zwar in dieser deutschen Statistik (noch) nicht auf, angesichts
dessen, dass auch sie prinzipiell als sehr bedeutende Herstellerin von Fussball-
/Sportartikeln gilt (vgl. act. 1 Rz. 88; act. 11 Rz. 19; act. 12/14), durfte sich die Si-
tuation aber ahnlich gestalten. Selbst wenn es zu "Fehlzurechnungen" als ver-
meintliche Sponsorin kommen wurde, ware kaum verlasslich zu eruieren, ob dies
Uberhaupt kausal auf die strittigen Marken "B._  WORLD CUP (I.___ )
2022" oder andere Grunde zurtuckzufihren ware, zumal die Beklagte ja unbestrit-
tenermassen in der Regel als Ausrlsterin diverser Teams und Spielern auftritt
und u.a. sogar verpflichtet ist, klagerische Logos auf den Spielertrikots anzubrin-
gen (act. 11 Rz. 20 ff.). Massgebend ist, dass aus den registrierten Zeichen keine
Irrefliihrung Uber die Rolle der Beklagten als (offizielle) Sponsorin/Partnerin resul-

tiert; dies ist nicht der Fall.

Solche "falsche" Wahrnehmungen sind rechtlich gesehen wohl zu akzeptieren,
wenn sie nicht auf unzulassigen Vorgehensweisen basieren. Inwiefern die rechtli-
chen Mittel des Markenschutzes Uberhaupt tauglich sein sollen, um solche Wahr-
nehmungen bzw. "Fehlzurechnungen" der Offentlichkeit beeinflussen zu kénnen —
und ob dies v.a. noch dem Zweck der Markenschutzgesetzgebung entsprechen
wurde — ist fraglich. Eine unrechtmassige Bevorteilung gegenuber den tatsachli-
chen Sponsoren/Partnern ist jedenfalls nicht erkennbar, ist doch gerade Kern des
Sponsorings/Partnerschaft die offizielle Assoziation mit einem Event oder der Or-
ganisation selber (vgl. act. 1 Rz. 75 ff.) und bleibt diese Exklusivitat unangetastet.
Ungeachtet der naheliegenden Moglichkeit der Kennzeichnung mit dem Zusatz
"A.___ " geht es nebenbei beim Sponsoring respektive den Partnerschaftsmo-
dellen um diverse weitere Vorteile und Aspekte wie beispielsweise um "Ticketing-

und Hospitality-Angebote" usw. (vgl. act. 1 Rz. 75 ff.).

Dass aus den Markenregistrierungen eine angebliche (Mit-)Veranstalterrolle der

Beklagten fur die A. Fussball-Weltmeisterschaft erkennbar sei, wird vom
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Klager nicht naher begriindet. Damit behauptet der Klager nicht mehr lediglich ei-
ne Assoziation mit dem Klager oder dem Event, sondern impliziert spezifisch wei-
tergehend eine Rolle in der Organisation des Events der Fussball-
Weltmeisterschaft. Weshalb abstrakt betrachtet aus den beklagtischen Marken
der Schluss gezogen werden soll, dass die Beklagte — und nicht ausschliesslich
der Klager als Weltverband des Fussballs — als Veranstalter der A._ Fuss-
ball-Weltmeisterschaft I._ 2022 fungieren soll, ist nicht nachvollziehbar.
Vielmehr ergibt sich aus den registrierten Marken keine Irrefiihrung. Dies gilt so-
wohl fur "B._ WORLD CUP H._ " als auch "B.__ WORLD CUP
2022". Inwieweit der kunftige, konkrete Gebrauch der Marken irrefuhrend sein

konnte, steht nicht zur Diskussion.

Zuletzt hat der Klager in seiner Replik die Argumentation praktisch ausschliesslich

auf das sog. "Titel-/Namenssponsoring" fokussiert: Allgemein bekannt ist, dass

nicht nur spezifisch im (Fussball-)Sport, sondern auch beispielsweise im Kulturbe-
reich etc., zahlreiche Veranstaltungen den Namen eines Sponsors voranstellen.
Der Klager nennt in diesem Zusammenhang exemplarisch diverse so benannte
Sportligen und Sportstatten. Vorliegend lautet allerdings die offizielle deutsche
Bezeichnung fur den Event: "A.__ Fussball-Weltmeisterschaft" bzw. englisch
"A.___ World Cup" (act. 30 Rz. 79). Weder behauptet noch erkennbar ist, dass
der Klager jemals ein "Namenssponsoring" flr eine Fussball-Weltmeisterschaft
vergeben oder fur die Zukunft in Betracht gezogen hatte. Jegliche relevanten Tur-
niere, ob Manner-, Frauen- oder Juniorenturniere, fihren im Ubrigen die offizielle
Bezeichnung "A.__ [...]", wie sich bereits ohne Weiteres schon der offiziellen
Webseite des Klagers und u.a. dem im Recht liegenden A._ Finanzbericht
2018 (act. 3/32 [S. 89]) entnehmen lasst.

Im Gegenteil fuhrt der Klager aus, es stehe auch den offiziellen Sponso-
ren/Partnern kein Titel-/Namenssponsoring zu (act. 30 Rz. 79). Bereits wegen der
notorisch herausragenden Bekanntheit der Fussball-Weltmeisterschaften ist denn
auch dem Publikum bestens bekannt, dass es hierfur jeweils kein Titel-/Namens-
sponsoring, wie beispielsweise "F.__ World Cup 2022", gibt. Nebenbei wird

bekanntermassen beim Europaischen Fussballverband UEFA ahnlich vorgegan-
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gen, sodass mitunter die bedeutendsten internationalen Fussballwettbewerbe den
Namen des Verbandes und nicht etwa eines Sponsors tragen (UEFA Europa-
meisterschaften, UEFA Champions League). Das massgebliche Publikum ist sich
dieser Umstande bewusst. Weshalb die entsprechenden Verkehrskreise trotzdem
vernunftigerweise von einem Titel-/Namenssponsoring ausgehen sollen, legt der

Klager nicht plausibel dar. Ebensowenig werden dazu allfallige Beweise offeriert.
1.2. Unlauterer Wettbewerb (Art. 3 Abs. 1 lit. b, d und e UWG i.V.m. Art. 52 MSchG)
1.2.1. Wesentliche Parteistandpunkte

Der Klager macht gestiutzt auf diverse lauterkeitsrechtliche Tatbestande (Art. 2
und Art. 3 lit. b, d und e UWG) einen Beseitigungsanspruch gegenuber der Be-
klagten geltend. So stellt er sich auf den Standpunkt, es stehe ausschliesslich ihm

zu, die kennzeichnungskraftigen Bezeichnungen "WORLD CUP H. " und
"WORLD CUP 2022" zu nutzen (act. 1 Rz. 112 ff.). Mit der Kombination ihrer
Marke "B.____ " und den erwahnten Bezeichnungen erwecke die Beklagte den
irrefUhrenden Eindruck, sie durfe als offizielle Partnerin des Klagers oder gar Mit-
veranstalterin offizielle Sponsoring-Produkte des Klagers bzw. des klagerischen
Grossereignisses vertreiben; damit sei zumindest eine mittelbare lauterkeitsrecht-

liche Verwechslungs- bzw. IrrefUhrungsgefahr im Sinne von Art. 3 lit. b bzw. d

UWG gegeben (act. 1 Rz. 116). Der Beklagten sei zu entgegnen, dass es in die-
sem Zusammenhang nicht um eine Verwechslungsgefahr tber die Produkther-
kunft im markenrechtlichen Sinne gehe, sondern es werde eine tatsachlich nicht
bestehende Verbindung bzw. sonstige Beziehung zum Klager als Veranstalter
respektive mit der vom Klager durchgefihrten Veranstaltung als solcher vorge-
tauscht (act. 30 Rz. 115 f.). Unter dem Aspekt von Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG bringt
der Klager vor, die Beklagte beute mit ihrer Markenregistrierung den Werbewert
und den Ruf seiner Veranstaltung aus (act. 1 Rz. 119 ff.; act. 30 Rz. 118 ff.). Aus-

serdem sieht der Klager eine "Trittbrettfahrerei" der Beklagten im Sinne der Gene-
ralklausel von Art. 2 UWG gegeben (act. 1 Rz. 127 ff.).

Die Beklagte bringt vor, im gesamten bundesrechtlichen Kennzeichnungsrecht sei
von einem einheitlichen Begriff der Verwechslungsgefahr auszugehen (act. 11
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Rz. 157). Weiter stellt sie sich auf den Standpunkt, es bestehe weder eine unmit-
telbare noch mittelbare Verwechslungsgefahr aufgrund des kennzeichnungskraf-
tigen Bestandteils "B._ " (act. 11 Rz. 159). In den angegriffenen Marken er-
scheine nirgends das Akronym "A.__ " oder eine ahnliche Bezeichnung, wel-
che auf eine Beziehung mit dem Klager hindeuten wurde (act. 11 Rz. 164). Auch
das Herstellen eines deskriptiven Bezuges flhre nicht zu einer Verwechslungsge-
fahr, das Bundesgericht erlaube sogar die Verwendung fremder Marken, wenn
dies in deskriptiver Art geschehe (act. 11 Rz. 165 ff.). Bei der lauterkeitsrechtli-
chen Verwechslungsgefahr gelte genauso, dass sich diese nicht mit Verweis auf
gemeinfreie Zeichen begrinden lasse (act. 34 Rz. 150). Im Weiteren bestreitet die
Beklagte eine "Rufausbeutung" im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG. Mit einem
blossen Hinweis auf eine Veranstaltung werde nicht suggeriert, sie sei Veranstal-
terin oder Sponsorin des Anlasses (act. 11 Rz. 175). Uberdies seien mittelbare
Beeintrachtigungen durch Bezugnahmen zu akzeptieren (act. 11 Rz. 179).

In Bezug auf die Generalklausel nach Art. 2 UWG sieht die Beklagte bereits gene-
rell keinen Raum fur deren Anwendung, da im Wesentlichen die fur den vorlie-
genden Streitgegenstand zur Diskussion stehenden Sondertatbestande nicht er-
fullt seien (act. 11 Rz. 197 ff.). In diesem Zusammenhang verweist die Beklagte
zudem darauf, dass der Gesetzgeber die Einfuhrung eines Sondertatbestandes,
welcher genau eine solche Bezugnahme untersagt hatte, ausdricklich abgelehnt
habe (act. 11 Rz. 203 ff.).

1.2.2. Rechtliche Grundlagen zum Unlauteren Wettbewerb

Ahnlich wie Art. 2 lit. ¢ MSchG (vgl. oben E. 1.1.3.) schiitzen die UWG-Tat-
bestande den unverfalschten Wettbewerb. Wahrend sich das UWG gegen eine Ir-
refuhrung durch die konkrete Benutzung eines Zeichens richtet, ist unter dem
markenrechtlichen Aspekt nur der irrefUhrende Sinngehalt der angemeldeten bzw.
registrierten Marke erfasst (MICHAEL NOTH, in: Noth/Buhler/Thouvenin [Hrsg.],
Markenschutzgesetz, 2. Aufl. 2017, N. 7 zu Art. 2 lit. ¢ MschG). Ins Feld gefuhrt
werden hier die Art. 2, Art. 3 Abs. 1 lit. b, d und e UWG. Zumindest nach teilwei-

ser Ansicht soll eine erganzende wechselseitige Anwendung der Generalklausel
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Art. 2 UWG mit den Spezialbestimmungen in Betracht kommen (FERRARI HOFER,
in: Heizmann/Loacker, UWG Kommentar, 2018, N. 17 ff. zu Art. 2 UWG).

Nach Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG handelt insbesondere unlauter, wer unrichtige oder

irreflihrende Angaben macht. Die Tatbestandsmerkmale sind (i) eine Angabe, (ii)
uber einen bestimmten Gegenstand, (iii) die IrrefGhrung/Unrichtigkeit nach (iv)
dem Verstandnis des Durchschnittsadressaten, wobei (v) die Angabe einen Wett-
bewerbsbezug haben muss (BLATTMANN, in: Heizmann/Loacker, UWG Kommen-
tar, 2018, N. 10 zu Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG). Die Beweislast liegt nach Art. 8 ZGB
beim Klager. Als Tatfrage in Betracht kommt, ob und wie eine Angabe erfolgt ist,
und ob sie richtig oder falsch ist, und welche Fahigkeiten und Kenntnisse der
massgebende Personenkreis bzw. der Durchschnittsadressat haben. Die Ermitt-
lung des objektivierten Verstandnisses demgegenuber ist eine Rechtsfrage, womit
grundsatzlich ausgeschlossen ist, das Verstandnis mittels demoskopischer Unter-
suchungen zu belegen (BLATTMANN, a.a.0., N. 212 zu Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG;
PETER JUNG, Jung/Spitz [Hrsg.], Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
(UWG), SHK Kommentar, 2. Aufl. 2016, N. 66 zu Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG).

Beim sog. "Ambush-Marketing" bringt sich der Werbende in Beziehung insbeson-
dere zu einem Grossanlass (z.B. zu einem grossen Sportanlass wie der Europa-
oder der Weltmeisterschaft im Fussball) oder zu dessen Veranstalter, bspw. in-
dem er Farben, Logos oder andere Kennzeichen- und Gestaltungselemente
ubernimmt ("Assoziationsmarketing") (BLATTMANN, a.a.0., N. 27 zu Art. 3 Abs. 1
lit. b UWG m.w.H.; NUFER/CHERKEH/BANKE, Ambush Marketing im Sport — eine in-
terdisziplinare Betrachtung, CaS 2012 S. 43). Steht der Vorwurf des Ambush-
Marketing im Raum, geht es regelmassig um die Variante der unrichtigen/irre-
fuhrenden Angabe Uber Geschaftsverhaltnisse (BLATTMANN, a.a.O., N. 203 zu
Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG).

Pro memoria gilt es festzuhalten, dass die vom Europaischen Fussballverband
(UEFA) im Zusammenhang mit der Fussball-Europameisterschaft 2008 angeregte
Neufassung des UWG, welche exakt gegen das sog. "Ambush-Marketing" hatte
eingefuhrt werden sollen — aufgrund von erheblicher Kritik — schliesslich nicht um-

gesetzt wurde (vgl. hierzu das Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens [zur An-
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passung des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb im Zusammenhang mit der

Durchfiihrung der Fussball-Europameisterschaft 2008] vom 30. Oktober 2006 und die ent-
sprechende Pressemitteilung des Staatssekretariats fur Wirtschaft SECO vom
22. November 2006 sowie namentlich zum Ganzen HILTY/VON DER CRONE/WEBER,
Stellungnahme zur Anpassung des UWG: Ambush Marketing, sic! 2006 S. 702 ff.;
DANIEL THALER, Ambush Marketing mit der UEFA EURO 2008 — Eine Standortbe-
stimmung, CaS 2008, S. 160 ff.; CYRILL P. RIGAMONTI, Wirtschaftsrecht in Theorie
und Praxis, FS Roland Buren, 2009, S. 346 f.).

Nach Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG handelt unlauter, wer Massnahmen trifft, die geeig-
net sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Ge-

schaftsbetrieb eines anderen herbeizufuhren (zum Verhaltnis zu lit. b: BLATTMANN,
a.a.0., N. 219 zu Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG m.w.H.). Verhindert werden sollen Ver-
wechslungen in Bezug auf die betriebliche Herkunft von Produkten sowie die Un-
ternehmensidentitat (HEINEMANN, in: Heizmann/Loacker, UWG Kommentar, 2018,
N. 5 ff. zu Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG).

Nach Art. 3 Abs. 2 lit. e UWG sind Verhaltensweisen unlauter, bei welchen sich

ein Mitbewerber unndétig an die Leistungen eines Dritten anlehnt oder dessen Ruf
ausbeutet (BGE 135 Ill 446 E. 7.1). Unnatig ist die Anlehnung, wenn sie ohne
Rechtfertigungsgrund erfolgt oder das zur Information erforderliche Mass Uber-
schreitet. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung sollen nur eindeutige
Falle unnétiger Anlehnungen erfasst werden (STAUBER/ISKIC, in: Heizmann/
Loacker, UWG Kommentar, 2018, N. 56 zu Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG unter Hinweis
auf BGE 135111 446 E. 7.5).

1.3.  Wiirdigung

Vorab ist zu erwahnen, dass sich hier die klagerischen Argumente weitgehend mit
denjenigen decken, welche unter dem Aspekt des Markenrechts vorgebracht
wurden. Der zentrale Standpunkt des Klagers besteht darin, die Beklagte wurde in
unzulassiger Weise eine Nahe zu ihm bzw. zu der A.__ Fussball-Welt-
meisterschaft schaffen. Der Klager erachtet daher die beklagtischen Marken (zu-

satzlich) als unlauter im Sinne des UWG. Unbestritten und erstellt ist, dass die



-27 -

Beklagte in ihren Marken weder den Bestandteil "A.___ " noch ein offizielles Lo-
go oder Emblem verwendet. Erneut kann offen bleiben, inwiefern die Bestandteile
"WORLD CUP (. ) 2022" Uberhaupt als solches einen konkreten Hinweis
auf die A.__ Fussball-Weltmeisterschaft zuliessen, nachdem zwischen den
Parteien unstrittig ist, dass es sich tatsachlich um eine Bezugnahme auf diesen

Event handelt.

Zu Art. 3 Abs. 1 lit. d und e UWG: Da der Klager, wie bereits unter dem Aspekt

des Markenschutzes gesehen, letztlich selbst nicht davon ausgeht, es konnte be-

treffend der beklagtischen Marken bzw. damit gekennzeichneten Produkten zu
Verwechslungen kommen (act. 30 Rz. 1, Rz. 3 und Rz. 104; noch in der Klagebe-
grundung offenbar anderer Meinung: act. 1 Rz. 112 ff., Rz. 125, Rz. 147, Rz. 149)
ist fraglich, inwiefern eine Unlauterkeit gemass Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG Uberhaupt

in Frage kommen soll. In der Tat ist nicht plausibel, wie die Marken der Beklagten,

welche nota bene den Zusatz "B._ " aufweisen, zu Verwechslungen, und
wenn ja, mit wem oder was, fuhren sollen. Da zudem vom Klager auch nicht dar-
getan wird, dass die Beklagte neben der Markeneintragung Massnahmen im en-
geren Sinne, welche zu Verwechslungen fuhren kdnnten, getroffen hatte, ist da-

rauf nicht weiter einzugehen.

Zu Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG: Diesbezuglich kommt lediglich die Variante der un-

richtigen/irrefGhrenden Angaben Uber Geschaftsverhaltnisse in Betracht, namlich

als lauterkeitsrechtliche Entsprechung zu Art. 2 lit. ¢ MSchG. Da der Klager nicht
eine bestimmte Verwendung, sondern die lauterkeitsrechtliche Zulassigkeit der
Marke abstrakt in Frage stellt, fallt vorliegend eine Wirdigung von konkreten Be-
gleitumstanden des Gebrauchs ausser Betracht. Aufgrund des bestehenden
Streitgegenstandes kann damit auch vollumfanglich auf die beim Markenrecht
gemachten Feststellungen verwiesen werden (vgl. oben E. 1.1.4.). Nach der mas-
sgeblichen Verkehrsauffassung lasst sich weder auf eine unzulassige Bezugnah-
me der Beklagten zum Klager schliessen, noch wird von ihr in irgend einer Weise
eine offizielle Rolle als Sponsorin, Partnerin oder Mitveranstalterin (sog. "Ambush-
Marketing") vorgetauscht. Es liegen keine unrichtigen oder irrefihrenden Anga-

ben vor.
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Die Beklagte nimmt im zuldssigen Rahmen Bezug auf die A.__ Fussball-
Weltmeisterschaft. Eine unlautere Rufausbeutung oder Anlehnung im Sinne von
Art. 3 lit. e UWG ist nicht gegeben (vgl. auch BGE 135 Ill 446 E. 7.3). Wie bereits
unter der markenrechtlichen Perspektive erwahnt, gibt es denn traditionellerweise

durchaus nicht unwesentliche — und beidseitig akzeptierte — Verbindungen der
Beklagten mit dem Klager bzw. dessen Veranstaltungen (Ausristung/Sponsoring
von Teams und Spielern). Dementsprechend ist das Wecken von Assoziationen
mit einem bestimmten Anlass als solches auch nicht unlauter, wenn nicht eine
unzutreffende Beziehung als Sponsorin, Partnerin oder (Mit-)Veranstalterin sug-
geriert wird, was nicht der Fall ist. Nicht verlangt werden kann von der Beklagten
ein (aktiver) Hinweis darauf, dass es sich bei ihr nicht um eine offizielle Sponsorin,

Partnerin, (Mit-)Veranstalterin etc. handelt.

Das Verhaltnis der lauterkeitsrechtlichen Generalklausel nach Art. 2 UWG zu den
spezifischen Bestimmungen gemass Art. 3 UWG kann offen bleiben, da keine
Gesichtspunkte erkennbar sind, die lediglich von der Generalklausel und nicht be-
reits von den Spezialtatbestanden nach Art. 3 UWG erfasst waren. Es wurde be-
reits darauf hingewiesen, dass von der Schaffung neuer gesetzlicher Grundlagen
fur eine von Veranstaltern gewunschte weitergehende Monopolisierung von Be-
zugnahmen und o6ffentlicher Wahrnehmung Abstand genommen wurde. Wie die
Beklagte zu Recht ausfuhrt, lassen sich solche weitergehenden Schutzrechte
nicht alternativ auf die Generalklausel von Art. 2 UWG stutzen. Schliesslich wird
auch nicht naher dargetan, inwiefern US-Entscheide des USPTO [UNITED STA-
TES PATENT AND TRADEMARK OFFICE], so namentlich betreffend "B._ Bos-
ton 2021" bzw. "B.___ Tokyo 2021" oder "B.____ EURO 2021", hier einschla-
gig sein sollen, zumal schon die (rechtlichen) Hintergrinde dieser Entscheide so-
wie v.a. deren rechtliche Verbindlichkeit (Rechtskraft) unbekannt sind. Darauf ist

nicht weiter einzugehen.

Eine umfassende Wirdigung der beklagtischen Marken ergibt, dass weder eine
Tauschung/lrrefuhrung noch ein anderes, gegen den Grundsatz von Treu und
Glauben verstossendes, Verhalten vorliegt. Demzufolge ergeben sich ebenfalls
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keine Anspruche nach den geltenden lauterkeitsrechtlichen Grundlagen, mit wel-

cher sich eine Nichtigkeit im Sinne von Art. 52 MSchG begrinden liesse.

1.4. Fazit zur Hauptklage

Die zur Diskussion stehenden beklagtischen Marken "B. WORLD CUP
H. " und "B. WORLD CUP 2022" stellen keine irrefihrenden Zeichen

im Sinne von Art. 2 lit. ¢ MSchG dar. Abgesehen davon, dass keine Beeintrachti-

gung der Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion behauptet wurde, gelingt es
dem Klager nicht darzutun, inwiefern diese Marken objektiv geeignet sein sollen,
unzutreffende Vorstellungen tber die Beziehung der Beklagten zu ihm respektive
zur A.___ Fussball-Weltmeisterschaft 2022 zu wecken. Auch unter dem Aspekt
des UWG ergibt sich keine Nichtigkeit der beiden Marken im Sinne von Art. 52
MSchG. Dementsprechend erubrigt sich die Priafung der beiden Rechtsbegehren-
Ziffer 3 und 4 und die Hauptklage ist gesamthaft abzuweisen.

2. Widerklage

2.1. Unbestrittener Sachverhalt

Unbestrittenermassen wurden die streitgegenstandlichen Marken CH 4 (fig.) und
CH 5 (fig.), welche am 5. Dezember 2018 angemeldet wurden, bislang vom Kla-
ger nicht verwendet (act. 34 Rz. 28; act. 38 Rz. 72). Ebenso unbestritten ist, dass

die Benutzungsschonfrist noch nicht abgelaufen ist (act. 38 Rz. 73).
2.2. Wesentliche Parteistandpunkte

Die Beklagte fuhrt aus, der Klager habe fir die von ihm eingetragenen und mit der
Widerklage angegriffenen Wort/Bildmarken "H._ " und "World Cup 2022" gar
nicht die Absicht, diese tatsachlich als Kennzeichen zu nutzen. Es konne ausge-
schlossen werden, dass es sich bei den streitgegenstandlichen Marken um offizi-
elle Logos der A.__ Fussball-Weltmeisterschaftin|.__ handle; diese seien
in standiger Praxis vielmehr aufwandig gestaltet und nicht so primitiv anmutend

(act. 11 Rz. 221; act. 34 Rz. 23 ff.). Das mittlerweile Offentlich gemachte offizielle
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Logo sei im Gegenteil aufwandig gestaltet, symboltrachtig und fihre zudem das
Akronym "A._ " (act. 34 Rz. 24 ff.). Ausserdem werde dieses offizielle Logo,
im Gegensatz zu den klagerischen Marken, in der Kommunikation benutzt (act. 34
Rz. 28 ff.).

Die zu den rein beschreibenden Begriffen "H._ " und "WORLD CUP 2022"
hinzugefligten grafischen Elemente seien vernachlassigbar, weil sie von ihrer
Grosse und Art her den Marken keinen unterscheidungs- oder kennzeichnungs-
kraftigen Gesamteindruck verschafften (act. 11 Rz. 221; act. 34 Rz. 59). Die ge-
stalterische Darstellung eines Fussballs als "0" sei wenig ideenreich (act. 11
Rz. 51). Da der Klager, seine Partner und Sponsoren in standiger Praxis offizielle
Bezeichnungen und Logos verwendeten und es sich bei den widerklageweise an-
gegriffenen Marken nicht um das offizielle Logo handle, sei erstellt, dass der Kla-
ger diese beiden Marken ohne jegliche Benutzungsabsicht habe eintragen lassen
(act. 11 Rz. 224). Es handle sich um nichtige Defensivmarken, was schon das
Amt der Europaischen Union fur geistiges Eigentum EUIPO erkannt habe (act. 11
Rz. 226; act. 34 Rz. 36). Auch die in der Vergangenheit vergleichbaren eingetra-
genen Marken wie "WORLD CUP 2014" und "MUNDIAL 2014" sowie "World Cup
2018" seien nie verwendet worden (act. 34 Rz. 32). Gleichermassen fur zukunfti-
ge A._ Fussball-Weltmeisterschaften, namentlich diejenige fir das Jahr
2026, halte der Klager an der Praxis fest, Defensivmarken ohne Gebrauchsab-

sicht einzutragen (act. 34 Rz. 39 f.).

Der Klager bestreitet, dass es sich bei den eingetragenen Marken um sog. "De-
fensivmarken" handelt. Es wirden zahlreiche Eventmarken fur unterschiedliche
Events genutzt, vermehrt werde in den letzten Jahren auf das "einfache Fuss-
ballmotiv" zurickgegriffen wie etwa im neuen A._  -Slogan "..." (act. 30
Rz. 69; act. 38 Rz. 81). Es bestehe kein Anspruch der Beklagten auf Loschung
der klagerischen Marken. Der Hinterleger der Marke habe verschiedene Mdglich-
keiten, seiner zukunftigen geschaftlichen Entwicklung Rechnung zu tragen, daher
gebe es eine funfjahrige Benutzungsschonfrist (act. 30 Rz. 135 f.; act. 38 Rz. 73
f.). Beide Marken seien grundsatzlich mit Benutzungsabsicht angemeldet worden
(act. 38 Rz. 75).
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2.3. Rechtliches (Markenrecht)
2.3.1. Markenrechtlicher Gebrauchszwang (Art. 11 und 12 MSchG)

Nach Art. 11 Abs. 1 MSchG ist eine Marke nur insoweit geschutzt, als sie im Zu-
sammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, fur die sie beansprucht wird,
auch gebraucht wird (BGE 139 Ill 424 E. 2.2.1; vgl. zum Ganzen MARKUS WANG,
in: Noth/Buhler/Thouvenin [Hrsg.], Handkommentar SHK Markenschutzgesetz
(MSchG), 2. Aufl. 2017, N. 1 ff. zu Art. 11 MSchG). Nach der Rechtsprechung und
herrschenden Lehre muss der Gebrauch fur die rechtserhaltende Wirkung im All-
gemeinen (i) kennzeichnungsmaéssig sein, d.h. die Marke muss als ldentifizie-
rungsmittel eingesetzt werden, (ii) im Wirtschaftsverkehr erfolgen, d.h. die Marke
muss ein im Wirtschaftsverkehr frei erhaltliches Angebot kennzeichnen, (iii) ernst-
haft sein, d.h. bloss Scheingebrauch genugt nicht, und schliesslich muss die Mar-
ke (iv) im Inland gebraucht werden (Urteile des Bundesgerichts 4A_299/2017 vom
2. Oktober 2017 E. 5.3. und 4C.159/2005 vom 19. August 2005 E. 2.2; EUGEN
MARBACH, in: Marbach/Ducrey/Wild [Hrsg.], Immaterialguter- und Wettbewerbs-
recht, 4. Aufl. 2017, N. 781; MARKUS WANG, a.a.0., N. 5 ff. zu Art. 11 MSchG;
BERNARD VOLKEN, in: David/Frick [Hrsg.], Basler Kommentar, Markenschutzge-
setz, 3. Aufl. 2017, N. 6 ff. zu Art. 11 MSchG; EUGEN MARBACH, SIWR, Bd. IlII/1,
Markenrecht, 2. Aufl. 2009, N. 1303; CHRISTOPH WILLI, Kommentar MSchG, Mar-
kenschutzgesetz, 2002, N. 9 zu Art. 11 MSchG; zum Ganzen KARIN BURGI LOCA-
TELLI, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Bern 2008, S. 115
ff., S. 9 ff.).

Zu den Folgen des Nichtgebrauchs (Art. 12 MSchG): Soweit sich ergibt, dass der
Markeninhaber im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, fur die
sie beansprucht wird, die Marke (a.) wahrend einer Karenzfrist von funf Jahren

nicht gebraucht und (b.) hierfur keine wichtigen Grunde vorliegen, kann er sein
Markenrecht nicht mehr geltend machen. Somit verliert er im Wesentlichen seine
Abwehranspriuche und den zivil- und strafrechtlichen Rechtsschutz bezuglich des-
jenigen Teils des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses, der nicht gebraucht
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wird (BERNARD VOLKEN, a.a.O., N. 28 f. und 33 ff. zu Art. 12 MSchG; MARKUS
WANG, a.a.0., N. 36 ff. zu Art. 12 MSchG; vgl. zum Ganzen KARIN BURGI LOCATEL-
LI, a.a.0., S. 151 ff.). Der Nichtgebrauch kann mittels einer sog. Léschungs- oder

Nichtigkeitsklage geltend gemacht werden.

Wahrend der Dauer der Gebrauchsschonfrist kann die Marke ganzlich ruhen, es
besteht keinerlei Gebrauchslast. Grundsatzlich muss der Inhaber auch keine An-
strengungen tatigen, den Gebrauch der Marke nach Ablauf der Karenzzeit aufzu-
nehmen (BERNARD VOLKEN, a.a.0., N. 6 zu Art. 12 MSchG; MARKUS WANG, a.a.0.,
N. 6 zu Art. 12 MSchG). Ausgenommen davon sind indes Defensivmarken, wel-
che nicht in den Genuss einer Gebrauchsschonfrist kommen (Urteile des Bun-
desgerichts 4A_265/2020 vom 28. Dezember 2020 E. 6.3.4. und 4A 429/2011
vom 23. Februar 2012 E. 3.2 sowie 4C.82/2007 vom 30. Mai 2008 E. 2.1.5; BER-
NARD VOLKEN, a.a.0., N. 7 zu Art. 12 MSchG). Fur den Nachweis einer Defensiv-
marke — wahrend der Gebrauchsschonfrist — ist Art. 8 ZGB anwendbar, die spezi-
elle Beweisbestimmung im Sinne von Art. 12 Abs. 3 MSchG kommt dagegen nicht

zum Tragen.
2.3.2. Schutzausschlussgrund "Zeichen des Gemeingutes" (Art. 2 lit. a MSchG)

Liegt kein Gemeingut (Art. 2 lit. a MSchG) vor, ist die Marke in aller Regel schutz-
fahig. Liegt hingegen mit Bezug auf die konkret beanspruchten Waren und Dienst-
leistungen Gemeingut vor, so ist weiter zu prifen, ob sich das fragliche Zeichen
fur diese Waren oder Dienstleistungen im Verkehr als Marke durchgesetzt hat
(BGE 145 111 178 E. 2.3.1). Verkehrsdurchsetzung kann einzig mittels demoskopi-
scher Umfragen direkt bewiesen werden (EUGEN MARBACH, in: Marbach/Ducrey/
Wild [Hrsg.], Immaterialglter- und Wettbewerbsrecht, 4. Aufl. 2017, N. 622). Im
Fall der Verkehrsdurchsetzung ist das betreffende Zeichen trotz Gemeingutcha-
rakters eigentlich schutzfahig, solange es sich dabei nicht um eine Defensivmarke
handelt, die ohne ernsthaften Benutzungswillen hinterlegt wurde und deshalb
nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nichtig ist (CYRILL P. RIGAMONTI,
Wirtschaftsrecht in Theorie und Praxis, FS Roland Buaren, 2009, S. 350). Die
Grunde fur den Schutzausschlussgrund von Zeichen, die dem Gemeingut ange-

hoéren, liegen entweder im Freihaltebedlrfnis oder in der fehlenden Unterschei-
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dungskraft, wobei sich Uberschneidungen ergeben kdénnen. Freihaltebeddirftig

sind Zeichen, auf deren Verwendung der Wirtschaftsverkehr angewiesen ist.

Die Unterscheidungskraft geht Zeichen ab, die aufgrund ihres Erscheinungsbildes
oder ihres sachlichen respektive beschreibenden Gehalts die markenspezifische
Unterscheidungsfunktion nicht erfullen kdonnen, wobei auch englischsprachige
Ausdricke berucksichtigt werden kdnnen, sofern sie von einem nicht unbedeu-
tenden Teil der massgebenden Verkehrskreise verstanden werden (BGE 145 Il
178 E. 2.3.1 m.w.H.; BGE 139 Ill 176 E. 2). Wortzeichen, die aufgrund des be-
schreibenden Sinngehalts zum Gemeingut gehoéren, konnen durch eine unter-
scheidungskraftige grafische Darstellung auf der Ausdrucksebene zu einer
schutzfahigen Wort-Bildmarke kombiniert werden. Das grafische Beiwerk muss
den Gesamteindruck wesentlich beeinflussen (STADELI/BRAUCHBAR BIRKHAUSER,
in: David/Frick [Hrsg.], Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017,
N. 195 ff. zu Art. 2 MSchG m.w.H.).

Hinsichtlich des vorliegenden Streitgegenstandes gibt es in der Schweizer Recht-
sprechung v.a. zwei beachtete Entscheide, welche sich einerseits mit der Kombi-
nation "Veranstaltungsabkiirzung und Veranstaltungsjahr" (Entscheid der Rekurs-
kommission fur geistiges Eigentum MA-AA16/00 vom 28. August 2001, in: sic!
2001, S. 738 ff. ["Expo.02"]) sowie "Austragungsort und Austragungsjahr' (Urtell
des Appellationshofes Bern 97 |l 98 vom 29. April 1998, in: sic! 1999 S. 269, 271
E. 8 ["Sion 2006"]) befassen. Als ebenfalls grundsatzlich einschlagig, da eine
Veranstaltung betreffend, durfte dabei ein Entscheid der Rekurskommission fur
Geistiges Eigentum gelten (RKGE vom 14. Oktober 2003, in: sic! 2004 S. 103
["Montreux Jazz Festival"]). In samtlichen erwahnten Entscheiden wurde — soweit
die graphische Gestaltung ausser Acht gelassen wird — Gemeingutcharakter der
Zeichen festgestellt, teilweise aufgrund mangelnder Unterscheidungskraft oder
aufgrund der Freihaltebedurftigkeit (zum Ganzen CYRILL P. RIGAMONTI, Wirt-
schaftsrecht in Theorie und Praxis, FS Roland Biren, 2009, S. 351 f.). Soweit er-
sichtlich ist die Schweizer Literatur gleicher Auffassung (namentlich CYRILL P. RI-
GAMONTI, a.a.0., S. 352; HILTY/VON DER CRONE/WEBER, Stellungnahme zur Anpas-
sung des UWG: Ambush Marketing, sic! 2006 S. 703; DANIEL THALER, Ambush
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Marketing mit der UEFA EURO 2008 — Eine Standortbestimmung, CaS 2008,
S. 164). Auch die deutsche Rechtsprechung und das europaische Harmonisie-
rungsamt flr den Binnenmarkt (HABM) haben auf die fehlende Unterscheidungs-
kraft solcher Zeichen geschlossen (vgl. die Hinweise bei CYRILL P. RIGAMONTI,
a.a.0., S. 353 ff.): so konkret bezluglich "EURO 2000" (Entscheid des Bundesge-
richtshofes vom 25. Marz 2004 | ZR 130/01, GRUR 2004 S. 775), "FUSSBALL
WM 2006" (Entscheid des Bundesgerichtshofes vom 27. April 2006 | ZB 96/05).

2.4. Wiurdigung

Im Streit liegen folgende Wort-/Bildmarken:
CH Nr. 6:

... [Bild]

CH Nr. 3:

... [Bild]

Zum Einwand der fehlenden Gebrauchsabsicht: Wie erwahnt ist unstrittig, dass
der Klager die fraglichen Marken "H. " (fig.) und "WORLD CUP 2022" (fig.)

bislang (noch) nicht genutzt hat. Unbestrittenermassen ist die flnfjahrige Karenz-

frist zur Nutzung noch nicht abgelaufen (lauft am 5. Dezember 2023 ab). So kann
sich der Klager auf die Benutzungsschonfrist berufen, es sei denn, die Beklagte
konnte die Missbrauchlichkeit der Markeneintragung respektive das Vorliegen ei-
ner Defensivmarke nachweisen. Dass der Klager gar nie die Absicht gehabt hatte,
die Marken effektiv zu nutzen, schliesst die Beklagte hauptsachlich aus friiheren
A.__ Fussball-Weltmeisterschaften, bei welchen der Klager ahnlich vorgegan-
gen sei, in dem er vergleichbar zusammengesetzte Marken registriert und
schliesslich trotzdem nur die offiziellen Logos und Symbole genutzt habe. Tat-
sachlich ergibt sich aus den Akten und wurde soweit nicht substantiiert bestritten,
dass in der Vergangenheit regelmassig ahnliche Marken wie beispielsweise
"WORLD CUP 2018" registriert und dann doch nicht genutzt wurden. Wie die Be-
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klagte zu Recht ausfuhrt, wurden dabei offenbar jeweils v.a. die aufwandiger ge-
stalteten Logos und Symbole benutzt. Auch fur die bevorstehende A._ Fuss-
ball-Weltmeisterschaft liegt mittlerweile ein spezifisches Logo vor. Ebenso wurde
bereits festgestellt, dass der Klager praktisch ausschliesslich offizielle Bezeich-
nungen in Kombination mit dem Verbandsnamen "A.___ " verwendet (vgl. oben
E.1.1.4.). Ob indes bereits aus diesen allgemeinen Vorbringen zu friheren
Events genauso im vorliegenden Fall bereits zwingend auf eine Missbrauchlich-
keit geschlossen werden kann, ist zweifelhaft. Jedenfalls tut die Beklagte nicht
dar, inwiefern konkret fur die hier im Zentrum stehenden Marken eine ernsthafte

Gebrauchsabsicht ausgeschlossen sein soll.

Zur Begrindung seines Standpunktes fuhrt der Klager u.a. die Benutzung des fol-
genden Zeichens ins Feld (act. 30 Rz. 69):

... [Slogan A. |

Die gestalterische Ahnlichkeit dieses Zeichens (hier die Abbildung eines Fussballs
in der Form und anstelle des Buchstabens "O") zu "H.__ " (fig.) und "WORLD
CUP 2022" (fig.) lasst sich nicht von der Hand weisen. Obschon lediglich eine
Verwendung zusammen mit dem offiziellen A.___ -lL.ogo erkennbar ist und auch
der tatsachliche Zusammenhang zu den in Frage stehenden Marken an sich fehlt,
spricht dessen Verwendung immerhin dafir, dass eine Gebrauchsabsicht des
Klagers fur Kennzeichen mit stilisiertem Fussball nicht vollig abwegig scheint.
Letztlich ist aber weniger dieses Indiz entscheidend, als dass die Beklagte keine
Grinde aufzeigen kann, die konkret fir die strittigen Marken auf eine Missbrauch-

lichkeit hindeuten.

Zum Einwand des Gemeingutes: Der Beklagten ist darin beizupflichten, dass die
isoliert betrachteten einzelnen Elemente "l.___ " und "2022" als Landes- bzw.
Jahresbezeichnung ohne Weiteres freihaltebedurftig im Sinne von Art. 2 lit. a
MSchG sind. Auch der isolierte Bestandteil "World Cup" als solches durfte — un-
geachtet der weit verbreiteten Bekanntheit der Bezeichnung als Synonym fur die
A._ Fussball-Weltmeisterschaft — grundsatzlich freihaltebedurftig sein, was
indes offen bleiben kann. Abzustellen ist auf den Gesamteindruck. Angesichts der
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praktisch einhelligen Rechtsprechung und Literatur zu vergleichbaren Eventmar-
ken muissten wohl auch die Wortkombinationen "H._ " und "WORLD CUP
2022" als Gemeingut im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG erachtet werden, unabhan-
gig davon, ob man von Freihaltebedurftigkeit oder fehlender Unterscheidungskraft
ausgehen will. Die Frage, ob tatsachlich Gemeingut vorliegt, kann an dieser Stelle
insofern offen bleiben, als dass ohnehin eine Bild-/Wortmarke mit grafischen Ele-
menten (stilisierter Fussball anstelle einer "Null") vorliegt, die zu prifen ist. Im
Gegensatz zu den simplen Wortzeichen "WORLD CUP 2022" und "H._ " st
bei dieser kombinierten Gestaltung der Kennzeichen die Freihaltebedurftigkeit be-
reits nicht mehr erkennbar, zumal dem Wirtschaftsverkehr so kein wesentliches

oder gar unentbehrliches Zeichen entnommen wird.

Zu prufen bleibt die Unterscheidungskraft, nachdem sich die Beklagte u.a. auf den
Standpunkt stellt, die grafischen Elemente seien zu vernachlassigen, sodass kein
unterscheidungs- oder kennzeichnungskraftiger Gesamteindruck bestehe. Die
Unterscheidungskraft geht v.a. Zeichen ab, die aufgrund ihres Erscheinungsbildes
oder ihres sachlichen respektive beschreibenden Gehalts die markenspezifische
Unterscheidungsfunktion nicht erfullen konnen (BGE 145 Il 178 E. 2.3.1 m.w.H.).
Damit bei einer Bild-/Wortmarke genlgende Unterscheidungskraft angenommen
werden kann, ist freilich nicht eine besonders aufwendige Gestaltung zwingend
notwendig. Von der Grosse her entspricht der stilisierte, eingefugte Fussball, wie
die obigen Abbildungen zeigen, etwa einer Ziffer respektive der substituierten
"Null". Bei insgesamt zwoOIf bzw. neun Buchstaben/Ziffern ("WORLD CUP 2022"
bzw. "H.__ ") kann bereits gréssenmassig nicht mehr von einem ganz unwe-
sentlichen grafischen Bestandteil gesprochen werden. Im Gegenteil sticht der
dargestellte Fussball ins Auge und es ist naheliegend, dass dieser — selbst bei le-
diglich flichtiger — Betrachtung bemerkt wird. Es handelt sich zweifellos um ein
den Gesamteindruck pragendes Element, welches Uberdies einen erkennbaren
Bezug zum Fussball als solches bzw. in Kombination mit den Worten zur A,
Fussball-Weltmeisterschaft herzustellen vermag. Alles in allem kann den Marken
die Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden. Unter diesen Umstanden

braucht nicht mehr auf die Verkehrsdurchsetzung eingegangen zu werden.
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2.5. Fazit zur Widerklage

Auch wenn die streitgegenstandlichen klagerischen Marken "H._ " (fig.) und
"WORLD CUP 2022" (fig.) — soweit es sich dabei um reine Wortmarken handeln
wurde — als Gemeingutszeichen im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG zu erachten sein
durften, kommt ihnen in ihrer tatsachlich gestalteten Form als Bild-/Wort-marke
mit dem stilisierten Fussball Unterscheidungskraft zu. Da die funfjahrige Karenz-
frist der Benutzung fur die Marken zur Zeit noch nicht abgelaufen ist, schadet dem
Klager im Grundsatz nicht, dass diese bislang offenbar noch nicht kennzeichen-
massig genutzt worden sind. Der Beklagten gelingt es nicht darzutun, dass es
sich hier um Defensivmarken handelt, welche missbrauchlich hinterlegt wurden;
die Marken sind entsprechend nicht als nichtig zu erklaren. Zusammengefasst ist

die Widerklage vollumfanglich abzuweisen.

3. Zusammenfassung der Tat- und Rechtsfragen

Die Hauptklage ist abzuweisen: Dem Klager gelingt es nicht, Gberzeugend darzu-
tun, dass die streitgegenstandlichen Marken der Beklagten unter dem Aspekt des
Marken- oder Lauterkeitsrechts unzulassig waren. Namentlich fehlt es an einer Ir-
refuhrung der massgeblichen Verkehrskreise. Auch die Widerklage ist abzuwei-
sen: Der Klager hat die streitgegenstandlichen Marken zwar bis anhin nicht ge-
nutzt, jedoch kann er sich auf die noch laufende Gebrauchsschonfrist berufen.
Dass ihm jegliche Gebrauchsabsicht fehlt und unzulassige Defensivmarken vor-
liegen, konnte von der Beklagten nicht dargetan werden. Angesichts der konkre-
ten grafischen Ausgestaltung der klagerischen Marken liegen sodann keine Zei-
chen des Gemeinguts im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG vor, da keine Freihaltebe-
durftigkeit besteht und gentgende Unterscheidungskraft angenommen werden

kann.
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IV. Kosten- und Entschadigungsfolgen

1. Gerichtskosten

In seiner Klage beziffert der Klager den Streitwert seiner Klage auf "mindestens
CHF 100'000.— pro angegriffener Marke", d.h. gesamthaft CHF 200'000.— (act. 1
Rz. 30). Die Beklagte bestreitet diesen Standpunkt des Klagers nicht und geht flr
die von ihr geltend gemachte Widerklage, da ebenso zwei Marken betreffend,
ebenfalls von einem Gesamtstreitwert von CHF 200'000.— fur die Widerklage aus
(act. 11 Rz. 100). Den Streitwert des Gesamtverfahrens beziffert die Beklagte so-
dann auf gesamthaft CHF 200'000.— (act. 11 Rz. 101). Mit Verfligung vom
25. Marz 2020 wurde der Streitwert von Haupt- und Widerklage auf (mindestens)
je CHF 1'000'000.— geschatzt und infolgedessen zusatzliche Vorschusse verlangt
(act. 26). Die Parteien haben sich hierzu nicht weiter gedussert, womit an dieser

Schatzung der Streitwerte festzuhalten ist.

Fur die Bestimmung der Prozesskosten werden die Streitwerte nach Art. 94
Abs. 2 ZPO zusammengerechnet, sofern sich Klage und Widerklage nicht gegen-
seitig ausschliessen. Allfallige Eventualbegehren werden dabei nach Art. 91
Abs. 1 ZPO nicht hinzugerechnet. Ein Ausschluss im Sinne von Art. 94 Abs. 2
ZPO liegt vor, wenn es logisch widerspruchsvoll ware, trotz voller Gutheissung
der einen Klage auch die andere ganz oder teilweise zu schitzen, mithin wenn
aus der Gutheissung der einen Klage die Abweisung der andern folgt (BGE 108 Il
51 E. 1; STEIN-WIGGER, in: Sutter-Somm/Hasenbdhler/Leuenberger [Hrsg.], Kom-
mentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2016, N. 12 zu Art. 94
ZPO; fur eine restriktivere Annahme des Ausschlusses: DIGGELMANN, in: Brun-
ner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl.
2016, N. 7 ff. zu Art. 94 ZPO sowie Urteil des Obergerichts des Kantons Zurich
LB140010 vom 4. November 2016). Da es sich vorliegend um unterschiedliche —
grundsatzlich voneinander unabhangige — Marken handelt, welche den Streitge-
genstand der (Haupt-)Klage bzw. Widerklage bilden, kdnnten an sich beide Kla-
gen gutgeheissen werden, d.h. sie schliessen sich nicht im Sinne von Art. 94 Abs.

2 ZPO aus. Nichts anderes bringen die Parteien vor. Dementsprechend sind die
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Streitwerte zusammenzurechnen, sodass ein Gesamtstreitwert (Klage und Wider-
klage) von CHF 2'000'000.— anzunehmen ist.

Die Kosten- und Entschadigungsfolgen sind nach Obsiegen und Unterliegen der
Parteien im Prozess festzulegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Hat keine Partei vollstan-
dig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens
verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Da sowohl die (Haupt-)Klage als auch die Wider-
klage vollumfanglich abzuweisen sind und jeweils derselbe Streitwert zugrundezu-
legen ist, sind die Gerichtskosten demgemass den Parteien je zur Halfte aufzuer-

legen.

Die Hohe der Gerichtsgebuhr bestimmt sich nach der Gebuhrenverordnung des
Obergerichts vom 8. September 2010 (Art. 96 ZPO i.V.m. § 199 Abs. 1 GOG). Die
Gerichtsgebuhr richtet sich in erster Linie nach dem Streitwert bzw. nach dem
Streitinteresse (§ 2 Abs. 1 lit. a GebV OG). In Anwendung von § 4 Abs. 1 und 2
GebV OG ist die Gerichtsgebuhr auf CHF 40'000.— festzusetzen und den Parteien
je zur Halfte aufzuerlegen. Die Kosten sind je zur Halfte aus den von den Parteien

geleisteten Vorschussen zu beziehen.

2. Parteientschadigungen

Bei einer Haupt- und Widerklage sind allfallige Parteientschadigungen einander
gegenuberzustellen und zu verrechnen. Ausgangsgemass unterliegen die Partei-
en jeweils mit ihrer Klage zu gleichen Teilen, sodass sich zwei identische Ent-
schadigungsforderungen gegenuberstehen. Infolge Verrechnung der sich gegen-
uberstehenden Anspruche sind vorliegend keine Parteientschadigungen zuzu-

sprechen.

Das Handelsgericht erkennt:

1.  Die Hauptklage wird abgewiesen.
2. Die Widerklage wird abgewiesen.

3. Die Gerichtsgebuhr wird auf CHF 40'000.—- festgelegt.
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4. Die Kosten werden den Parteien je zur Halfte auferlegt und aus den von

ihnen geleisteten Vorschissen gedeckt.
5. Es werden keine Parteientschadigungen zugesprochen.

6.  Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie an das Eidgendssische Institut
fur Geistiges Eigentum (IGE), Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 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 2'000'000.—.

Zirich, 31. August 2021
Handelsgericht des Kantons Zurich

Vorsitzende: Gerichtsschreiber:

Dr. Claudia Buhler Christian Markutt
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