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A. SA,

Klagerin

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. et sc. nat. ETH X1.

vertreten durch Rechtsanwalt MLaw X2.

gegen

B.
Beklagter

betreffend Marke



Rechtsbegehren:
(act. 1 S. 21f.)




L. In der Hauptsache:

"I, Die von der Eidg. Zofiverwaltung, Zollsteile Zi-
rich-Flughafen unter Aktenzeichen
zurtickbehaltena Sendung, be-
inhaltand siebern Uhran {inkl. Verpackungen und
alffdllige Begieitpaplere), sei alnzuziehen und zu
varnichten;

2, Dem Beklegten sei, uater Androhung der Bestra-
fung im Falle einer jeden Widerhandlung geméss
Art. 292 Sh38 (Busse), zu werbistan, Uhren, Uh-
rentefle [inshesondere Zifferbldtter, Uhrenarm-
binder und Uhrenbeweger) und Accessalres (ins-
basandere Uhrenstuls), welche mit siner oder
mehreren der Marken

- A, o &

= Al [ X

-A&3_ 0 i

-G___ i .. 3

-C1_ { - X

- D o 2
unddoder

- E [ !

gekennzelchnet sind und die nicht von der Kldge-
i stammen, d.h, wedear dureh die Kligerin selhst

noch durch Dntte mit Zusiimmong dar Kidgerin
hergestellt wurden, alsg Nachmachungen sind,

a}l in die Schwelz einzufiiren, 4.h. kérparlich
vorn Auwsland in die Schwelz zu verbringen,
ader Gber Dritte in die Schweiz einfdbran zu
laszen, ader sich sefbst oder sich Ober Dritte
vom Austand her auf dem Postweg in die
Schwelr zusenden zu fassen oder bei ainer
dieser Handiungen mitzuwirien;

b} in der Schwelz anzubileten, In Varkehr zu
bringen oder zu dlesern Zweck zu lagermn oder
bei ainer dieser Handlungen mitzuvinkean,



3. Dar Beklagte sef, wnter Androhung einar Ord-
nungsbusse gemndss Art, 343 Abs, 10t ¢ ZP0 von
CHF 1'000.- fir jeden Tag der Michterfilfung, zu
verpfiichten, der Kldgerin zo den G‘egenﬂ&ndﬂn

der

wnter Aktanzeichen
agar Eidg., Foilverwaltung, Zollstelle

Zurich-Flughafen zurlickbehaltenen Sendung s0-
wie zu sdmtliichen in selnem Besitz befinglichen
Gegenstinden, die mit eirer oder mehreren der
untar Rechisbegehren 2 genanoben Marken ge-
kennzaichnet sind und die nichl ven der Klagerin
stammen, d.h, weder durch die Kligerin selbst
nach durch Dritte mit Zustimmung der Kldgerin
hergestelt wurden, alsa Nachmachungen sing,
foigende Angaben innert 15 Tagen scheiftlich zu-
kommen zu lassen:

Herkunftsland und Zeitpunkt der Einfuhe;
MName und Adresse der Herstaller, Lieferan-
ten, Kontakipersonen und Vorbesilzer dieser
Geganstdngs;

Kaufpreis;

{sowelt der Gagenstand nicht mehr im Be-
sltze des Beidaglen st} Mame wnd Adresse
der Person oder dzs Unternehmens, an dis
brw., das der Gegenstand zu gewearbiichen
Zwecken woltergegeben wurde sowle die
Jewsils erhaltenen Gegenleistungen, insba-
sondere - sowsit verainbart - Verkaufspreis
odar andere anfgeftliche Geganleistungen.

4, Untar Kosten- und Entschidigungsfolgen [(zzgl
MWET) zu Lasten des Beklagten.”

II. Im Massnahmeverfahren:

s

Die  Eidg.  Zollverwaltung, Zolistelle  Zidrich-
Flughalen, sei supsarprovisorisch {par vertraulicher
E-Mail an F. Eezv.adminch sowle an
. @exv.adimineh),  dh ohne
vorharige Anhirung des Gesuchsgegners, anzu-
weisen, die van ihr untar Aktenzeichen - :
zurlickbehaltene Sendung, be-
inhaltend sfeben Uhren (ki Verpackungen und
alifdilige Begleitpapiere), bis zum rechiskrafbgen
Abs=chluss der vorliegenden Streftsache welteriin
zurickzubehalten, insbesondere sie nicht an den
Gesuchsgagnar oder Dritte herauszugeban;

e Verbote gemdss Rechishegehren 2 seien im
Sinne einer vorsorglichen Massnahme anzuord-
nern"



Sachverhalt und Verfahrensgang

A. Sachverhaltsubersicht
a. Parteien und ihre Stellung

Die Klagerin ist eine schweizerische Uhrenmanufaktur in der Form einer Aktien-
gesellschaft mit Sitz in .... Beim Beklagten handelt es sich um eine naturliche
Person mit Wohnsitz in ... (AG).

b. Prozessgegenstand

Die eidgenossische Zollverwaltung hielt im Mai 2018 eine an den Beklagten
adressierte Sendung mit sieben mutmasslich gefalschten A.__ -Uhren zurick.
Die Klagerin will die Einziehung und Vernichtung dieser Uhren und die Anordnung
eines Verbots fur den Beklagten, weiterhin unter ihren Marken gefalschte Uhren in
die Schweiz einzufuhren. Zudem will sie den Beklagten verpflichten lassen, Uber
die zurlckbehaltene Sendung sowie samtliche in seinem Besitz befindlichen Ge-

genstande der klagerischen Marken Auskunft zu erteilen.

B. Prozessverlauf

Am 20. Juni 2018 (Uberbracht) reichte die Klagerin hierorts die Klage samt Beila-
gen ein (act. 1; act. 3/3-24). Mit Verfigung vom 20. Juni 2018 wurde dem super-
provisorischen Gesuch stattgegeben und die Eidgendssische Zollverwaltung
(EZV) angewiesen, die zurlckbehaltene Sendung weiterhin zurtickzubehalten.
Gleichzeitig wurde der Klagerin Frist zur Leistung eines Gerichtskostenvorschus-
ses und dem Beklagten — unter Sdumnisandrohung — Frist zur Gesuchsantwort
zum klagerischen Massnahmegesuch angesetzt (act. 4). Die Klagerin leistete den
Gerichtskostenvorschuss rechtzeitig (act. 7). Der Beklagte reichte innert Frist kei-
ne Gesuchsantwort ein. Mit Beschluss vom 8. August 2018 wurde Uber das klage-
rische Massnahmegesuch entschieden. Dabei wurde die Eidgendssische Zollver-
waltung, Zollstelle Zurich-Flughafen, angewiesen, die unter Aktenzeichen ... zu-

rickbehaltene Sendung, beinhaltend sieben Armbanduhren (inkl. Verpackungen



und allfallige Begleitpapiere), weiterhin zuriickzubehalten, insbesondere sie nicht
an den Beklagten oder Dritte herauszugeben. Dem Beklagten wurde sodann vor-
sorglich unter Strafandrohung einstweilen verboten, Uhren, Uhrenteile (insbeson-
dere Zifferblatter, Uhrenarmbander und Uhrenbeweger) und Accessoires (insbe-
sondere Uhrenetuis), welche mit einer oder mehreren der streitgegenstandlichen
Marken gekennzeichnet sind und die nicht von der Klagerin stammen, in die
Schweiz einflhren zu lassen, sich selbst oder sich Uber Dritte vom Ausland her
auf dem Postweg in die Schweiz zusenden zu lassen oder bei einer dieser Hand-
lungen mitzuwirken. Gleichzeitig wurde dem Beklagten Frist zur Einreichung der
Klageantwort angesetzt (act. 9). Mit ihrer Eingabe vom 20. August 2018 reichte
die Klagerin eine "Noveneingabe" ein (act. 12; act. 13/25-26). Die Eingabe wurde
am 22. August 2018 dem Beklagten — mit Hinweis zur Stellungnahme innert lau-
fender Frist bis 31. August 2018 — zugestellt (Prot. S. 7; act. 14). Nachdem weder
eine Stellungnahme hinsichtlich der "Noveneingabe" noch innert Frist eine Kla-
geantwort eingegangen waren, wurde dem Beklagten mit Verfugung vom
7. September 2018 eine Nachfrist angesetzt (act. 15). Daraufhin reichte der Be-
klagte seine Klageantwort vom 17. September 2018 ein (act. 17). In der Folge
wurde der zweite Schriftenwechsel angeordnet (act. 18). Nachdem die Replik vom
2. Oktober 2018 rechtzeitig erstattet worden war (act. 20), wurde dem Beklagten
mit Verflgung vom 4. Oktober 2018 Frist zur Duplik angesetzt, unter Androhung,
dass bei Saumnis Verzicht auf eine weitere Rechtsschrift angenommen wirde

(act. 21). Der Beklagte reichte innert Frist keine Duplik ein.

Mit Verfugung vom 1. November 2018 wurde den Parteien Frist angesetzt, um zu
erklaren, ob auf die Durchfuhrung einer Hauptverhandlung verzichtet werde, unter
Androhung, dass bei Stillschweigen Verzicht auf die Hauptverhandlung ange-
nommen wurde (act. 23). Die Klagerin hat innert Frist ausdricklich auf die Durch-
fuhrung einer Hauptverhandlung verzichtet (act. 25); der Beklagte hat sich nicht

vernehmen lassen.

Der Prozess erweist sich als spruchreif (Art. 236 Abs. 1 ZPO).



Erwaqungen

l. Formelles

1. Eintretensvoraussetzungen

Die ortliche und sachliche Zustandigkeit des Handelsgerichts des Kantons Zurich
ist gegeben (Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO i.V.m. § 44 lit. a GOG) und im Ubrigen unbe-
stritten geblieben. Das Verfahren wurde mittels Klage gehorig eingeleitet (Art. 220
ZPO). Die Vollmacht der klagerischen Rechtsvertretung wurde beigebracht
(act. 2/1-2). Auch hat die Klagerin den von ihr geforderten Gerichtskostenvor-
schuss fristgerecht geleistet (act. 4; act. 7). Auf die Klage ist daher einzutreten
(Art. 59 Abs. 1 ZPO).

2. Rechtswirksame Zustellungen

Die Zustellung von Vorladungen, Verfugungen und Entscheiden erfolgt durch ein-
geschriebene Postsendung oder auf andere Weise gegen Empfangsbestatigung
(Art. 138 Abs. 1 ZPO). Dem Beklagten wurden samtliche gerichtliche Sendungen
postalisch rechtswirksam zugestellt (act. 5/2 [Verfigung vom 20. Juni 2018 inkl.
Klage und Beilagen]; act. 10/2 [Beschluss vom 8. August 2018]; act. 14 [betref-
fend Zustellung der "Noveneingabe"]; act. 16/2 [VerfUgung vom 7. September
2018]; act. 19/2 [Verfugung vom 24. September 2018]; act. 22/2 [Verfugung vom
4. Oktober 2018]).

3. Versaumte Duplik

Da der Beklagte innert Frist keine Duplik eingereicht hat, ist androhungsgemass

Verzicht auf eine weitere Rechtsschrift anzunehmen (act. 21).



Il. Materielles

1. Sachverhalt

1.1. Gemass der unbestritten gebliebenen klagerischen Sachdarstellung
(act. 17) und in Ubereinstimmung mit den von ihr eingereichten Urkunden

(act. 3/3-24), ist von folgendem Sachverhalt auszugehen:

Die Klagerin ist Inhaberin diverser im schweizerischen Markenregister eingetra-
gener Marken mit dem wesentlichen Bestandteil "A. " unter anderem der

folgenden Marken (je Schutz beanspruchend auch fur Uhren):

- A )

- A— :
~AT__ ),
A ),
~A3___ (o ),

sowie der weiter im schweizerischen Markenregister eingetragenen folgenden

Wortmarken (je Schutz beanspruchend auch far Uhren):
- . { .J.-
- C1___ (. ),
- D. (.. J
uhdfoder
- E .. )

(act. 1 S. 13 f.; act. 3/4-12).



1.2. Im Mai 2018 hielt die EZV unter dem Aktenzeichen ... eine aus China
kommende und an den Beklagten adressierte Sendung mit sieben mutmasslich
gefalschten A._ -Uhren zurick und informierte die Klagerin mit Schreiben
vom 24. Mai 2018 daruber (act. 3/13). Auf Ersuchen der Klagerin stellte ihr die
EZV Fotografien der zurtickbehaltenen Uhren sowie eine der zurtickbehaltenen
Uhren zwecks Prufung derer Authentizitat zu. In der Folge erkannte der von der
Klagerin mit einer entsprechenden Analyse beauftragte Verband der Schweizeri-

schen Uhrenindustrie (FH) die betreffenden Uhren als Falschungen der Uhren-

modelle "A. D. " (zweimal), "A4. " (einmal), "A2. " (einmal)
und "A. E. " (zweimal). Eine weitere der zurtuckbehaltenen Uhren,
welche ebenfalls mit der Aufschrift "A. " versehen ist, hat der FH ebenfalls

als nicht von der Klagerin stammend erkannt, konnte diese aber keinem konkre-

ten Uhrenmodell der Klagerin zuordnen (act. 1 Rz. 16 ff.; act. 3/18-19).

1.3. Im Juli 2018 hat der Beklagte, nach dessen vorgangigem Onlineangebot,
zwei andere gefalschte A.__ -Uhren fur insgesamt CHF 320.— an Ermittler der
Kantonspolizei Zirich verkauft. Anlasslich dieser Ubergabe hat der Beklagte ge-
genuber den Ermittlern der Kantonspolizei Zirich verschiedene weitere gefalschte

Uhren prasentiert. Im Rahmen der gleichentags durchgefuhrten Hausdurchsu-

chung beim Beklagten wurden sodann weitere gefalschte A. -Uhren der Uh-
renmodelle "A. E. " (zweimal), "A2. " (dreimal), "AS5. " (ein-
mal), "A6. " (einmal) und "A. D. " (einmal) vorgefunden. Die Er-

mittlungen der Kantonspolizei Zurich haben sodann ergeben, dass der Beklagte
zuvor bereits zwei gefalschte Uhren der Marken "A. " und "H. " weiter-
verkauft hatte (act. 12 Rz. 1 ff.).

2. Rechtliches und Wirdigung
21. Verletzung der Markenrechte der Klagerin

2.1.1. Nach Art. 13 Abs. 1 MschG verleiht das Markenrecht dem Inhaber das
ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleis-
tungen, fur die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und dartber zu verfigen. Der

Markeninhaber kann insbesondere anderen verbieten, unter einem in den
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Schutzumfang seiner Marke fallenden Zeichen Waren ein-, aus- oder durchzufih-
ren (Art. 13 Abs. 2 lit. d MschG), wobei ihm dieser Anspruch auch dann zusteht,
wenn die Ein-, Aus- oder Durchfuhr von gewerblich hergestellten Waren zu priva-
ten Zwecken erfolgt (Art. 13 Abs. 2 MschG).

2.1.2. Unbestritten liess der Beklagte Uhren, welche mit den Marken der Klage-
rin gekennzeichnet sind, aber nicht von der Klagerin stammen, in die Schweiz ein-

fuhren. Damit verletzte er die Markenrechte der Klagerin.
2.2. Einziehungs- und Vernichtungsanspruch

2.2.1. Nach Art. 57 MschG kann das Gericht die Einziehung von Gegenstanden,
die widerrechtlich mit einer Marke versehen sind, anordnen. Gleichzeitig ent-
scheidet es daruber, ob die Marke unkenntlich zu machen ist oder ob die Gegen-
stdnde unbrauchbar zu machen, zu vernichten oder in einer bestimmten Weise zu

verwenden sind.

2.2.2. Nachdem sich der Beklagte dem klagerischen Rechtsbegehren nicht wi-
dersetzt, sind die sieben zurickbehaltenen Uhren, welche widerrechtlich mit Mar-
ken der Klagerin versehen wurden, einzuziehen (vgl. STAUB, in: NOTH/BUH-
LER/THOUVENIN [HRSG.], Markenschutzgesetz Stamplis Handkommentar, 2. Aufl.,
Bern 2017, Art. 57 N. 15). Da weder ein Unkenntlichmachen der Marken noch ei-
ne bestimmte gesetzmassige Verwendung in Frage kommt, sind sie sodann (inkl.
Verpackungen und allfalligen Begleitpapieren) zu vernichten (vgl. STAuUB, in:
NOTH/BUHLER/THOUVENIN [HRSG.], Markenschutzgesetz Stamplis Handkommentar,
2. Aufl., Bern 2017, Art. 57 N. 15 und N. 28 ff.).

Um die vorzeitige Vernichtung der Sendung zu verhindern, wurde auf Antrag der
Klagerin — zur Beweissicherung — die (weitere) Zurtckbehaltung der Sendung an-
geordnet (act. 4; act. 9). Urteile des Handelsgerichts sind grundsatzlich mit ihrer
Ausfallung rechtskraftig und vollstreckbar (BGE 142 Il 738 E. 5.5.4). Um den
diesbezuglich damit verbundenen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteilen
bei allfalliger Erhebung der bundesgerichtlichen Beschwerde entgegenzuwirken,

ist das EZV erst nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Nichtgewah-
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rung der aufschiebenden Wirkung nach erfolgter bundesgerichtlicher Beschwerde

zu ersuchen, die entsprechende Vernichtung vorzunehmen.
2.3. Anspruch auf Einfuhrverbot

2.3.1. Wer in seinem Recht an der Marke verletzt oder gefahrdet wird, kann
beim Gericht insbesondere beantragen, eine drohende Verletzung zu verbieten
(Art. 55 Abs. 1 lit. a MschG). Eine solche Unterlassungsklage setzt eine Erstbe-
gehungs- oder Wiederholungsgefahr voraus. Die Klagerin hat darzutun, dass der
Beklagte entweder die Verletzungen bereits begangen hat und Wiederholungen
nicht auszuschliessen sind oder dass konkrete Anhaltspunkte daflir bestehen,
dass er sie erstmals begehen wird (BGE 116 Il 357, E. 2a mit Hinweisen; vgl.
auch BGE 124 Il 72, E. 2a). Eine Wiederholungsgefahr ist in der Regel schon
dann anzunehmen, wenn der Beklagte die Widerrechtlichkeit des beanstandeten
Verhaltens bestreitet, ist doch in einem solchen Fall zu vermuten, dass er es im
Vertrauen auf dessen Rechtmassigkeit weiterfiUhren wird (BGE 124 |l 72, E. 23;
116 11 357, E. 2a,).

2.3.2. Mit der Klagerin ist von einer gewerblich motivierten Einfuhr des Beklag-
ten auszugehen. Dafir spricht zunachst die Anzahl der in der Sendung enthalte-
nen Uhren. Entscheidend ins Gewicht fallt aber insbesondere der Umstand, dass
der Beklagte, nach seinem vorgangigen Onlineangebot, zwei gefalschte A. -
Uhren flr insgesamt CHF 320.— an Ermittler der Kantonspolizei Zirich verkaufen
wollte und er anlasslich dieser Ubergabe am 5. Juli 2018 gegeniiber den Ermitt-
lern der Kantonspolizei Zurich weitere gefalschte Uhren prasentierte. Im Rahmen

der gleichentags durchgefihrten Hausdurchsuchung wurden beim Beklagten so-

dann verschiedene gefalschte A. -Uhren der Uhrenmodelle "A.
E. " (zweimal), "A2. " (dreimal), "A5. " (einmal), "A6. " (ein-
mal) und "A. D. " (einmal) vorgefunden (act. 12 Rz. 1 ff.). Dies lasst

auf eine gewerbliche Motivation schliessen. Es ist daher mit weiteren, gleich gela-
gerten Einfuhren zu rechnen, womit eindeutig eine Wiederholungsgefahr vorliegt.

Demnach ist das klagerische Unterlassungsbegehren gutzuheissen.
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2.3.3. Auf Antrag der obsiegenden Partei ordnet das Gericht Vollstreckungs-
massnahmen an (Art. 236 Abs. 3 ZPO). Dabei kbnnen gemass Art. 343 Abs. 1
ZPO bei einem Entscheid auf eine Verpflichtung zu einem Tun, Unterlassen oder
Dulden verschiedene indirekte Zwangsmittel angedroht werden. Dazu gehdéren
die Strafandrohung nach Art. 292 StGB, die Ordnungsbusse und die Tagesbusse
(als Variante der Ordnungsbusse). Uber die Anordnung der Vollstreckungsmass-
nahmen entscheidet das Gericht nach seinem eigenen Ermessen. Dabei hat es
den Grundsatz der Verhaltnismassigkeit zu beachten (D. STAEHELIN, in: SUTTER-
SOMM/HASENBOHLER/LEUENBERGER [HRSG.], Kommentar zur Schweizerischen Zi-
vilprozessordnung, 3. Aufl., Zurich/Basel/Genf 2016, Art. 236 N. 25).

Die Klagerin beantragt zur Durchsetzung ihres Unterlassungsbegehrens die An-
ordnung einer Strafandrohung nach Art. 292 StGB (Rechtsbegehren Ziff. 2). Dem
ist stattzugeben. Unter den gegebenen Umstanden erscheint — zur Durchsetzung
des auszusprechenden Einfuhrverbots — die Anordnung einer Strafandrohung
nach Art. 292 StGB (Bestrafung mit Busse bis CHF 10'000.-) notwendig und auch
verhaltnismassig, zumal der Beklagte nach Zustellung der Verfigung des hiesi-
gen Gerichts vom 20. Juni 2018, mithin im Laufe des vorliegenden Verfahrens,
andere gefalschte A.__ -Uhren verkaufen wollte. Er liess sich somit auch durch

das vorliegende Verfahren offensichtlich nicht beeindrucken.
24. Anspruch auf Auskunftserteilung

2.4.1. Werin seinem Recht an der Marke verletzt oder gefahrdet wird, kann dem
Gericht beantragen, den Beklagten zu verpflichten, Herkunft und Menge der in
seinem Besitz befindlichen Gegenstande, die widerrechtlich mit der Marke verse-
hen sind, anzugeben und Adressaten sowie Ausmass einer Weitergabe an ge-
werbliche Abnehmer zu nennen (Art. 55 Abs. 1 lit. ¢ MschG). Dieser Anspruch
dient primar der Pirateriebekampfung. Der Besitz muss nicht im Zeitpunkt der Gel-
tendmachung des Anspruchs bestehen. Auch fruherer Besitz reicht aus, da sich
ansonsten der Beklagte einfach seiner Passivlegitimation entledigen konnte
(STAUB, a.a.0., Art. 55 N. 67 ff.). In gleicher Weise muss es auch ausreichen,
wenn der Beklagte aufgrund einer Zurlickbehaltung durch die Zollbehdrde gar

nicht erst in den eigentlichen Besitz der Gegenstande gekommen ist.
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Die Klagerin hat damit einen Anspruch auf Auskunftserteilung gegeniber dem
Beklagten, da dieser gefalschte A.__ -Uhren in die Schweiz eingefihrt hat.
Dieser Anspruch bezieht sich sowohl auf die von der Zollverwaltung zurtckbehal-
tene Sendung als auch auf allfallige weitere Gegenstande, welche der Beklagte
im Besitz hat bzw. hatte, und welche die streitgegenstandlichen Markenrechte der

Klagerin verletzen.

Inhalt des Auskunftsanspruchs ist die Herkunft der Ware (StAuB, a.a.O., Art. 55
N. 75). Sodann hat der Besitzer Auskunft dariber zu geben, ob, an wen und in
welchem Umfang er entsprechende Gegenstande weitergegeben hat. Da gegen
private Abnehmer grundsatzlich keine Abwehranspriuche geltend gemacht werden
konnen, beschrankt sich dieser Anspruch allerdings auf die Auskunft Gber ge-
werbliche Abnehmer (STAUB, a.a.0., Art. 55 N. 77). Ein weitergehender Anspruch
auf Auskunft betreffend Preis, Kosten oder Gewinne besteht aber nicht. Dieser
besteht nur als Hilfsanspruch in Verbindung mit einem finanziellen Wiedergutma-
chungsanspruch (FRICK, in: DAvVID/FRICK [HRSG.], Basler Kommentar, Marken-
schutzgesetz / Wappenschutzgesetz, 3. Aufl., Basel 2017, Art. 55 N. 64).

2.4.2. Damit ist der Beklagte antragsgemass zu verpflichten, Auskunft Gber Her-
kunftsland und Einfuhr der entsprechenden Gegenstande zu geben. Weiter hat er
Name und Adresse der ihm bekannten Hersteller, Lieferanten, Kontaktpersonen
und Vorbesitzer der Gegenstande bekanntzugeben. Sodann muss er der Klagerin
Name und Adresse der Personen oder Unternehmen bekanntgeben, welchen er

entsprechende Gegenstande zu gewerblichen Zwecken weitergegeben hat.

Da kein finanzieller Wiedergutmachungsanspruch geltend gemacht wurde, be-
steht kein Anspruch auf Auskunft Gber den Kaufpreis, Verkaufspreis oder andere
erhaltene entgeltliche Gegenleistungen. Das klagerische Rechtsbegehren Ziff. 3

ist in diesem Umfang daher abzuweisen.

2.4.3. Die Klagerin beantragt die schriftliche Auskunftserteilung innert 15 Tagen
(Rechtsbegehren Ziff. 3). Auch wenn sich der Auskunftsanspruch gemass Geset-
zeswortlaut auf eine blosse Wissenserklarung richtet, kann zu Beweiszwecken ei-

ne schriftliche Erklarung verlangt werden (STAuB, a.a.O., Art. 55 N. 78). Dies er-
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scheint vorliegend denn auch verhaltnismassig. Die verlangte Frist von 15 Tagen

erscheint vorliegend zudem auch als angemessen.

2.4.4. Weiter beantragt die Klagerin die Anordnung einer Ordnungsbusse ge-
mass Art. 343 Abs. 1 lit. ¢ ZPO von CHF 1'000.— fir jeden Tag der Nichterflllung
(Rechtsbegehren Ziff. 3).

Ihrer Rechtsnatur als Zwangsgeld entsprechend ist dabei die Ordnungsbusse
vorerst fur den Fall der Nichterfullung lediglich anzudrohen und erst dann auszu-
sprechen, wenn die Nichterfullung feststeht. Die Nichterfullung eines Zivilurteils ist
nicht schon per se eine Ordnungswidrigkeit, die ohne jegliche Androhung vom
Vollstreckungsgericht mit einer Busse bestraft werden kann (D. STAEHELIN, in:
SUTTER-SOMM/HASENBOHLER/LEUENBERGER [HRSG.], a.a.0., Art. 343 N. 22; KEL-
LERHALS, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, Bern
2012, Art. 343 N. 43 ff.). Die Androhung kann bereits in das zu vollstreckende Ur-
teil aufgenommen werden. Das Vollstreckungsgericht hat sodann in einem zwei-
ten Entscheid festzustellen, ob tatsachlich nicht erfullt wurde, und allenfalls die
Busse zu verhangen. Dieser letztere Entscheid des Vollstreckungsgerichts bedarf
eines Antrags der obsiegenden Partei (D. STAEHELIN, in: SUTTER-SOMM/HASEN-
BOHLER/LEUENBERGER [HRSG.], a.a.0., Art. 343 N. 22; KELLERHALS, Berner Kom-

mentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bern 2012, Art. 343 N. 49).

Vorliegend erscheint die Androhung eines solchen Zwangsgeldes am besten ge-
eignet, um der gerichtlichen Anordnung gehorig Nachdruck zu verleihen und den
Beklagten zur Auskunftserteilung zu bewegen. Was die Hohe der Tagesbusse be-
trifft, ist das Verhaltnismassigkeitsprinzip zu beachten. Beim von der Klagerin vor-
geschlagenen Betrag von CHF 1'000.— handelt es sich um den gesetzlich vorge-
sehenen Hochstbetrag. Dieser erscheint vorliegend aber als zu hoch. Unter Be-
rucksichtigung dessen, dass es sich beim Beklagten um eine Privatperson han-
delt und vor dem Hintergrund der konkreten Verletzungshandlung des Beklagten,
erscheint einstweilen die Festsetzung einer Tagesbusse in der Hohe von

CHF 100.- als angemessen.



-15 -

3. Kosten- und Entschadigungsfolgen

3.1. Die HOhe der Gerichtsgebuhr bestimmt sich nach der Gebuhrenverord-
nung des Obergerichts (Art. 96 ZPO i.V.m. § 199 Abs. 1 GOG) und richtet sich in
erster Linie nach dem Streitwert bzw. nach dem tatsachlichen Streitinteresse (§ 2
Abs. 1 lit. a GebV OG). Vorliegend betragt der Streitwert CHF 100'000.—. In An-
wendung von § 4 Abs. 1 und 2 GebV OG ist die Gerichtsgeblhr — unter Beruck-
sichtigung des ergangenen Massnahmeentscheids und in Anbetracht des konkre-
ten Zeitaufwandes — auf rund drei Viertel der Grundgebuhr festzusetzen. Die Kla-
gerin obsiegt mit ihrer Klage annahernd vollumfanglich. Der abgewiesene Umfang
betreffend Rechtsbegehren Ziff. 3 ist derart geringflgig, dass dies nicht prozess-
kostenrelevant ins Gewicht fallt. Nachdem die Klagerin auch mit ihnrem Massnah-
megesuch vollumfanglich obsiegte, sind die Kosten ausgangsgemass vollumfang-
lich dem Beklagten aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Die Kosten sind vorab
aus dem von der Klagerin geleisteten Kostenvorschuss zu decken (Art. 111
Abs. 1 ZPO). Der Klagerin ist hierfur das Ruckgriffsrecht auf den Beklagten einzu-
raumen (Art. 111 Abs. 2 ZPO).

3.2. Sodann hat der Beklagte als unterliegende Partei der Klagerin eine Par-
teientschadigung zu bezahlen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Deren Hohe wird nach der
Verordnung Uber die Anwaltsgebuhren vom 8. September 2010 (AnwGebV) fest-
gesetzt (Art. 105 Abs. 2 und Art. 96 ZPO). Die Grundgebuhr ist mit der Begrin-
dung oder Beantwortung der Klage verdient (§ 11 Abs. 1 AnwGebV). In Anwen-
dung von §4 Abs. 1 und 2 und § 11 AnwGebV betragt die ordentliche Gebuhr
vorliegend CHF 11'000.—. Sodann ist zu berucksichtigen, dass die Klagerin eine
"Noveneingabe" sowie eine Replik verfasste. Fur Letztere ist allerdings in Anbe-
tracht des geringeren Umfangs — nicht zuletzt auch aufgrund der bescheidenen
Ausflhrungen in der Klageantwort — nur ein geringflgiger Zuschlag zu gewahren
(§4 Abs. 2 und § 11 Abs. 1 AnwGebV). Der Beklagte ist somit zu verpflichten, der

Klagerin eine Parteientschadigung in der Hohe von CHF 12'000.— zu bezahlen.

Die Klagerin beantragt die Zusprechung einer Parteientschadigung zuzlglich
Mehrwertsteuer. Eine solche steht der Klagerin aufgrund der grundsatzlichen

Maoglichkeit des Vorsteuerabzugs nicht zu. Ware ein entsprechender Abzug nicht
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oder nicht vollumfanglich méglich, so hatte dies die Klagerin behaupten und bele-
gen mussen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_552/2015 vom 25. Mai 2016,
E. 4.5.; ZR 104 [2005] Nr. 76; SJZ 101 [2005] 531 ff.), was sie indessen nicht tat.

Folglich ist ihr die Parteientschadigung ohne Mehrwertsteuer zuzusprechen.

Das Handelsqgericht erkennt:

1. Die von der Eidgendssischen Zollverwaltung, Zollinspektorat Zurich, unter
Aktenzeichen ... zurlickbehaltene Sendung, beinhaltend sieben Uhren (inkl.

Verpackungen und allfallige Begleitpapiere), wird eingezogen und vernichtet.

Die Eidgendssische Zollverwaltung wird — nach unbenutztem Ablauf der
Rechtsmittelfrist bzw. Nichtgewahrung der aufschiebenden Wirkung nach er-
folgter bundesgerichtlicher Beschwerde — ersucht, die entsprechende Ver-

nichtung vorzunehmen.

2. Dem Beklagten wird, unter Androhung der Bestrafung im Falle einer Wider-
handlung gemass Art. 292 StGB (Bestrafung mit Busse bis Fr. 10'000.— im
Widerhandlungsfall) verboten, Uhren, Uhrenteile (insbesondere Zifferblatter,
Uhrenarmbander und Uhrenbeweger) und Accessoires (insbesondere Uh-

renetuis), welche mit einer oder mehreren der Marken

-A_ (- ),
-A___ (. ),
Al ),
- A2. ( )
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-Cc___ (. b

-G (. Y

- D { - )
undfoder

- E ¢ - )

gekennzeichnet sind und die nicht von der Klagerin stammen, in die Schweiz
einzufihren oder Uber Dritte in die Schweiz einfuhren zu lassen, oder sich
selbst oder sich uber Dritte vom Ausland her auf dem Postweg in die

Schweiz zusenden zu lassen oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken.

Art. 292 StGB (Ungehorsam gegen amtliche Verfigungen) lautet:

" Wer der von einer zustandigen Behorde oder einem zustandigen Beamten unter Hinweis
auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassene Verflgung nicht Folge leistet, wird mit

Busse bestraft."

Der Beklagte wird, unter Androhung einer Ordnungsbusse gemass Art. 343
Abs. 1 lit. ¢ ZPO von CHF 100.— fur jeden Tag der Nichterfullung, verpflich-

tet, der Klagerin zu den Gegenstanden der Sendung gemass Dispositiv-

Ziffer 1 sowie zu samtlichen in seinem Besitz bzw. zuvor in seinem Besitz
befindlichen Gegenstanden, die mit einer oder mehreren der unter Disposi-
tiv-Ziffer 2 genannten Marken gekennzeichnet sind, jedoch nicht von der
Klagerin stammen, folgende Angaben innert 15 Tagen schriftlich zukommen

zu lassen:
- Herkunftsland und Zeitpunkt der Einfuhr;

- Name und Adresse der Hersteller, Lieferanten, Kontaktpersonen und

Vorbesitzer dieser Gegenstande;

- (sofern die Gegenstande nicht mehr im Besitz des Beklagten sind)
Name und Adresse der Personen oder der Unternehmen, an welche

die Gegenstande zu gewerblichen Zwecken weitergegeben wurden.

Im Ubrigen Umfang wird Rechtsbegehren Ziff. 3 abgewiesen.
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4. Die Gerichtsgebuhr wird auf CHF 6'600.— festgesetzt.

5. Die Kosten werden dem Beklagten auferlegt und vorab aus dem von der
Klagerin geleisteten Kostenvorschuss gedeckt. Der Klagerin wird hierfur das

Ruckgriffsrecht auf den Beklagten eingeraumt.

6. Der Beklagte wird verpflichtet, der Klagerin eine Parteientschadigung von
CHF 12'500.— zu bezahlen.

7.  Schriftliche Mitteilung an
- die Parteien
- das Eidgendssische Institut flr Geistiges Eigentum (IGE), Stauffa-
cherstrasse 65/59g, 3003 Bern
sowie nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Nichtgewahrung
der aufschiebenden Wirkung nach erfolgter bundesgerichtlicher Beschwerde
im Dispositiv-Auszug gemass Dispositiv-Ziff. 1 und 7 an die Eidgendssische

Zollverwaltung EZV, ... [Adresse].

8. 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 Streit-
wert betragt CHF 100'000.—.

Zurich, 20. November 2018
Handelsgericht des Kantons Zurich

Prasident: Gerichtsschreiber:

Dr. George Daetwyler Roman Kariya
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