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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}

4A 38/2014

Urteil vom 27. Juni 2014
L. zivilrechtliche Abteilung

Besetzung

Bundesrichterin Klett, Prasidentin,
Bundesrichter Kolly,

Bundesrichterinnen Hohl, Kiss, Niquille,
Gerichtsschreiber Leemann.

Verfahrensbeteiligte

UBS AG,

vertreten durch Rechtsanwalt Peter Widmer,
Beschwerdefiihrerin,

gegen

Keytrade Bank SA,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Erich Riiegg,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Nichtigkeit einer Marke, UWG;

Beschwerde gegen das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Aargau, 2. Kammer, vom 27. November 2013.
Sachverhalt:

A.

Die UBS AG (Klédgerin; Beschwerdefiihrerin) ist eine Aktiengesellschaft schweizerischen Rechts mit Sitz in
Basel und Ziirich. Thre Geschiftstitigkeit umfasst vor allem Bank-, Finanz-, Beratungs-, Dienstleistungs- und
Handelsgeschiifte.

Die Keytrade Bank SA (Beklagte; Beschwerdegegnerin) ist im belgischen Handelsregister eingetragen. Sie hat
ihren Sitz in Watermael-Boitsfort, Briissel, und betreibt ebenfalls eine Bank. Die Klage betrifft den Marktauf-
tritt der Schweizer Zweigniederlassung der Beklagten mit Sitz in Genf, die seit dem 24. Februar 2009 unter der
Firma ”Keytrade Bank SA, Bruxelles, succursale de Geneve” im Genfer Handelsregister eingetragen war. Seit
dem 30. August 2012 firmiert die Zweigniederlassung unter der Bezeichnung "STRATEO, Genéve, succursale
de Keytrade Bank SA, Bruxelles”.

Die Wortmarke "KEYTRADER” ist seit dem 26. Februar 1998 zugunsten der Klédgerin (bzw. zugunsten einer
ihrer Rechtsvorgingerinnen, von welcher sie auf die Kldgerin iibertragen wurde) unter der Nummer P-449536
fiir die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen in den Klassen 9, 36, 38 und 42 im schweizerischen Mar-
kenregister eingetragen:

Klasse 9: Elektrische und elektronische (soweit in der Klasse 9 enthalten) Apparate und Instrumente; Gerite
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zur Aufzeichnung, Ubertragung und Wiedergabe von Daten, Ton und Bild; elektronische, optische und magne-
tische Aufzeichnungstriger; Datenverarbeitungsgerite, Computer Hard- und Software sowie Peripheriegerite
und -instrumente; Bestandteile, Ersatzteile und Zubehor wie Kabel und Verbindungsteile fiir alle vorgenannten
Waren;

Klasse 36: Dienstleistungen im Versicherungs- und Finanzwesen, insbesondere Dienstleistungen einschliess-
lich elektronischer Dienstleistungen von Bankinstituten und damit zusammenhédngenden Institutionen einsch-
liesslich Wechselstuben, Kreditinstituten, Investment-, Treuhand- und Immobiliengesellschaften, im Zusam-
menhang mit Versicherungs-, Finanz-, Wertpapier-, Geld- und Edelmetallangelegenheiten und Vermdgensver-
waltung, einschliesslich Maklerdienste bzw. Auftragsvermittlung im Zusammenhang mit den obgenannten An-
gelegenheiten;

Klasse 38: Telekommunikation, einschliesslich Datenferniibertragung und Dienstleistungen betreffend die Uber-
mittlung bzw. den Zugriff zu Informationen im Zusammenhang mit Finanz-, Wertpapier-, Geld- und Edelme-
tallangelegenheiten und Vermogensverwaltung; Informationsdienstleistungen mit Hilfe von Telekommunika-
tionsmitteln, Abwicklung der Kundenbeziehungen mit Hilfe von Telekommunikationsmitteln, einschliesslich
Telefondienste und Bildschirmtextdienste;

Klasse 42: Vermietung der Zugriffszeit zu Datenbanken, insbesondere im Zusammenhang mit Finanz-, Wertpapier-
, Geld- und Edelmetallangelegenheiten und Vermogensverwaltung.

Verwendet wird die Marke "KEYTRADER” zur Bezeichnung des Angebots der Kldgerin, welches Banken,
Effektenhidndlern und anderen Adressaten den Handel iiber das Internet erlaubt.

Gegenstand der Geschiftstitigkeit der Beklagten ist vorwiegend der Betrieb einer elektronischen Handels-
plattform. Sie verwendete das Zeichen ”Keytrade Bank™ in verschiedenen Ausgestaltungen und Varianten im
Zusammenhang mit der Geschiftstitigkeit ihrer Genfer Zweigniederlassung, somit seit April 2009. Seit der
Umfirmierung der Zweigniederlassung per August 2012 verwendet sie das Zeichen “Keytrade Bank™ - soweit
ersichtlich - nur noch als Firmenbestandteil jener.

Die Klédgerin kam Ende Mai 2009 zum Schluss, dass die Beklagte durch die Verwendung des Zeichens "Key-
trade Bank” ihre Rechte an der Marke "KEYTRADER” verletze.

B.

B.a. Am 21. Juli 2010 hiess der Prasident des Handelsgerichts des Kantons Aargau ein Gesuch der Kldgerin vom
17. November 2009 um Erlass vorsorglicher Massnahmen teilweise gut. Er verbot der Beklagten vorsorglich,
in der Schweiz unter dem Zeichen "Keytrade” in Alleinstellung Finanzdienstleistungen anzubieten oder zu be-
werben, insbesondere Investment-Dienstleistungen iiber eine internetgestiitzte elektronische Handelsplattform.
Ferner verbot er der Beklagten vorsorglich, in der Schweiz das Zeichen “Keytrade” in Alleinstellung als Teil
eines Internet Domainnamens zu verwenden, soweit dieser Name den Zugang zu einer Webseite ermoglicht,
auf welcher Finanzdienstleistungen fiir ein Zielpublikum in der Schweiz angeboten werden, insbesondere der
Online-Handel mit Finanzprodukten. Die vorsorglichen Verbote wurden mit Strafandrohung nach Art. 292
StGB im Widerhandlungsfall verbunden.

B.b. Bereits am 20. April 2010 reichte die Kldgerin beim Handelsgericht des Kantons Aargau Klage gegen
die Beklagte ein. Diese erhob Widerklage, mit der sie die Nichtigerkldrung der kldgerischen Marke "KEY-
TRADER” (CH P-449536) fiir samtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen in den Klassen 9, 36, 38
und 42 beantragte.

Mit ihrer Replik stellte die Kldgerin folgende Rechtsbegehren:

” A. Antrige zur Hauptklage
1. Der Beklagten sei unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Busse wegen Ungehorsams gegen

eine amtliche Verfiigung gemiss Art. 292 StGB im Falle der Zuwiderhandlung zu verbieten, in der Schweiz
unter Verwendung des Zeichens “Keytrade”
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(1) in Alleinstellung (also ohne Zusitze),

(i1) in kombinierten Versionen mit den Zusétzen “Bank”, und/oder ’Pro”, ”ID” bzw. "Mobilesite”
oder

(iii) als Teil der kombinierten Wort-/Bildmarken

bzw.

oder

RB 1)

Finanzdienstleistungen anzubieten und zu bewerben, insbesondere Investment-Dienstleistungen iiber eine in-
ternetgestiitzte elektronische Handelsplattform.

2. Der Beklagten sei unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Busse wegen Ungehorsams gegen eine
amtliche Verfiigung gemiss Art. 292 StGB im Falle der Zuwiderhandlung zu verbieten, nach Ablauf der Frist
gemiss Rechtsbegehren 4 nachfolgend in der Schweiz die in Rechtsbegehren 1 (i) und (ii) erwdhnten Zeichen
als Teil eines Internet Domainnamens zu verwenden, welcher Zugang auf eine Webseite ermoglicht, auf der Fi-
nanzdienstleistungen fiir ein Zielpublikum in der Schweiz angeboten werden, insbesondere der Online-Handel
mit Finanzprodukten.

3. Der Beklagten sei unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Busse wegen Ungehorsams gegen eine
amtliche Verfiigung geméss Art. 292 StGB im Falle der Zuwiderhandlung zu verbieten, nach Ablauf der Frist
gemiss Rechtsbegehren 5 nachfolgend in der Schweiz die in Rechtsbegehren 1 (i) und (ii) erwédhnten Zeichen
als Teil eines Firmennamens einzutragen und/oder im Geschiftsverkehr zu verwenden, insbesondere auch als
Teil des Namens einer Zweigniederlassung.

4. Die Beklagte sei unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Busse wegen Ungehorsams gegen
eine amtliche Verfiigung gemiss Art. 292 StGB im Falle der Zuwiderhandlung zu verurteilen, den [recte:
die]Internet Domainnamen www.keytradebank.ch und www.keytradebankpro.ch innert richterlich zu bestim-
mender Frist nach Rechtskraft des Urteils zu 16schen.

5. Die Beklagte sei unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Busse wegen Ungehorsams gegen ei-
ne amtliche Verfiigung gemiss Art. 292 StGB im Falle der Zuwiderhandlung zu verurteilen, die Firma ihrer
Zweigniederlassung (Keytrade Bank SA, Bruxelles, succursale de Geneve) innert richterlich zu bestimmender
Frist zu 16schen.

B. Antriage zur Widerklage vom 8. September 2010

2. Die Klage auf Feststellung der Nichtigkeit der schweizerischen Marke P-449°536 KEYTRADER sei voll-
umfinglich abzuweisen.

3. Der Antrag auf Mitteilung des rechtskriftigen Feststellungsurteils ans Eidgenossische Institut fiir Geistiges
Eigentum sei als gegenstandslos abzuschreiben.”

Mit Eingabe vom 16. August 2012 brachte die Kldgerin vor, die Beklagte habe per 14. August 2012 ein voll-
standiges Rebranding durchgefiihrt. Die Beklagte verwende eine neue Website www.strateo.ch, auf welche man
von der Website www.keytradebank.ch automatisch verwiesen werde. Sie gebrauche nun das folgende Zeichen,

bei welchem die umstrittenen Bestandteile “Keytrade” oder "Keytrade Bank™ nicht enthalten seien. Sodann
habe sie eine Wortmarke “Strateo” im Markenregister anmelden lassen. Der Firmenname der beklagtischen
Zweigniederlassung in der Schweiz werde in ”Strateo, Genf, Zweigniederlassung der Keytrade SA Briissel”
abgedndert. Zumindest faktisch unterziehe sich die Beklagte damit den Rechtsbegehren gemiss Replik vom
21. Januar 2011. Die Klédgerin habe allerdings immer noch ein Rechtsschutzinteresse an der Beurteilung der
Hauptklage, da weder feststehe, ob der beklagtische Verzicht auf die Zeichen “Keytrade” oder ”Keytrade-Bank”
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definitiv sei und welche Abdnderungsfristen etwa beziiglich der Firma vorgesehen seien.

Am 17. August 2012 hielt die Kldgerin fest, dass parallel zum hiesigen Verfahren ein Prozess vor dem Han-
delsgericht Ziirich stattgefunden habe. In diesem habe eine Keytrade AG ihre firmen- und namensrechtlichen
Anspriiche gegen die Beklagte durchgesetzt. Die gegen das handelsgerichtliche Urteil erhobene Beschwerde
der Letzteren sei vom Bundesgericht am 12. Juli 2012 abgewiesen worden. Der Beklagten sei demnach nun-
mehr letztinstanzlich verboten worden, die Firma ihrer Zweigniederlassung “Keytrade Bank SA, Bruxelles,
succursale de Geneve” zu fiihren und sich oder ihre schweizerische Zweigniederlassung oder ihre Dienstleis-
tungen mit “Keytrade Geneva Branch Bank” oder “Keytrade Bank” zu bezeichnen. Weiter sei die Beklagte
verpflichtet worden, den Domainnamen “keytradebank.ch” zu 16schen.

Daraufhin bestitigte die Beklagte, dass gegen sie am 12. Juli 2012 unter der Verfahrensnummer 4A 45/2012
ein Bundesgerichtsurteil in einer firmen- bzw. namensrechtlichen Sache ergangen sei. Mit diesem Urteil habe
die Klédgerin das Rechtsschutzinteresse an ihren Rechtsbegehren Ziff. 4 und 5 verloren. Selbstredend konnten
die bundesgerichtlichen Ausfithrungen zur Kennzeichnungskraft von ”Keytrade” nicht unbesehen in das vorlie-
gende Verfahren iibernommen werden. Ferner bestitigte die Beklagte, dass ihre Zweigniederlassung neu unter
”Strateo, Geneve, succursale de Keytrade Bank SA, Bruxelles” firmiere.

Mit Stellungnahme vom 15. Oktober 2012 trug die Kldgerin vor, die neue Sach- und Rechtslage habe gewisse
Anderungen der Antriige zur Folge. Wihrend Rechtsbegehren Ziff. 1 unverindert bleibe, wiirden die Rechts-
begehren Ziff. 2 und 3 in der Sache unverindert bleiben, hingegen miissten sie formal angepasst werden. Im
Einzelnen seien die Passagen “nach Ablauf der Frist geméss Rechtsbegehren 4 nachfolgend” in Rechtsbegeh-
ren Ziff. 2 sowie "nach Ablauf der Frist geméss Rechtsbegehren 5 nachfolgend” in Rechtsbegehren Ziff. 3 zu
streichen. Erst recht habe deshalb die Kldgerin immer noch ein Rechtsschutzinteresse an der Beurteilung ihres
Rechtsbegehrens Ziff. 3. Weiter trug die Kldgerin vor, was ihr Rechtsbegehren Ziff. 4 angehe, so sei unklar,
ob der Domainname www.keytradebank.ch geldscht oder einfach derzeit nicht aktiv geschaltet sei. Denn er sei
immer noch auf eine eBrand Services FBS SA mit Sitz in Luxemburg registriert. Sollte diese den Domainna-
men treuhiinderisch fiir die Beklagte halten, so bestehe nach wie vor ein Rechtsschutzinteresse der Kldgerin am
besagten Rechtsbegehren. Am Rechtsbegehren Ziff. 5 bestehe hingegen kein Rechtsschutzinteresse mehr, da
die Beklagte die fragliche Firma ihrer Zweigniederlassung im Handelsregister

bereits habe 16schen lassen. Das entsprechende Rechtsbegehren sei als gegenstandslos abzuschreiben.

Am 27. November 2013 fillte das Handelsgericht sein Urteil: Es schrieb das Verfahren ”im Sinne der vorste-
henden Erwigungen 7.6.1 und 7.6.2 (je in fine) ” als teilweise gegenstandslos ab (Dispositivziff. 1). Soweit
nicht als gegenstandslos abgeschrieben, hiess es die Widerklage gut und erklirte die Marke ”’KEYTRADER”
der UBS AG (P-449536) fiir nichtig (Dispositivziff. 2.1). Soweit nicht als gegenstandslos abgeschrieben, wies
es die Klage ab (Dispositivziff. 2.2). Ferner hob es die vorsorglichen Massnahmen gemiss Entscheid des Han-
delsgerichtsprasidenten vom 21. Juli 2010 ersatzlos auf (Dispositivziff. 3) und regelte die Kosten- und Ent-
schadigungsfolgen (Dispositivziff. 4 und 5).

C.
Die Beschwerdefiihrerin stellt dem Bundesgericht mit Beschwerde in Zivilsachen folgende Begehren:

1. Das Urteil des Handelsgerichts Aargau vom 27. November 2013 sei aufzuheben,

a) die Klage in der Fassung vom 15. Oktober 2012 sei gutzuheissen und

b) die Widerklage vom 8. September 2010 sei abzuweisen, soweit diese nicht ”’Versicherungsdienstleistungen”
in Klasse 36 bzw. “elektrische und elektronische Apparate und Instrumente, Geriite zur Aufzeichnung, Uber-
wachung [recte: Ubertragung]und Wiedergabe von Daten, Ton und Bild, Datenverarbeitungsgerite, Computer
Hardware, Peripheriegerite und -instrumente und fiir Bestandteile, Ersatzteile und Zubehor wie Kabel und Ver-
bindungsteile” in Klasse 9 betrifft.

Eventualiter:

2. Das Urteil des Handelsgerichts Aargau vom 27. November 2013 sei aufzuheben,

a) die Widerklage vom 8. September 2010 sei abzuweisen, soweit diese nicht ”Versicherungsdienstleistungen”
in Klasse 36 bzw. “elektrische und elektronische Apparate und Instrumente, Geriite zur Aufzeichnung, Uber-
wachung [recte: Ubertragung]und Wiedergabe von Daten, Ton und Bild, Datenverarbeitungsgerite, Computer
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Hardware, Peripheriegerite und -instrumente und fiir Bestandteile, Ersatzteile und Zubehor wie Kabel und Ver-
bindungsteile” in Klasse 9 betrifft, und

b) die Klage in der Fassung vom 15. Oktober 2012 sei zu neuer Beurteilung an das Handelsgericht Aargau
zuriickzuweisen.

Subeventualiter :

3. Das Urteil des Handelsgerichts Aargau vom 27. November 2013 sei aufzuheben und

a) die Klage in der Fassung vom 15. Oktober 2012 sowie die Widerklage vom 8. September 2010 seien zur
neuen Beurteilung an das Handelsgericht Aargau zuriickzuweisen,

b) die Widerklage nur, soweit diese nicht ’Versicherungsdienstleistungen” in Klasse 36 bzw. “elektrische und
elektronische Apparate und Instrumente, Gerite zur Aufzeichnung, Uberwachung [recte: Ubertragung]und
Wiedergabe von Daten, Ton und Bild, Datenverarbeitungsgerite, Computer Hardware, Peripheriegerite und
-instrumente und fiir Bestandteile, Ersatzteile und Zubehor wie Kabel und Verbindungsteile” in Klasse 9 be-
trifft.”

Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde abzuweisen. Die Vorinstanz verzichtete auf Vernehmlas-
sung.

Erwédgungen:

1.

Es geht um eine Zivilrechtsstreitigkeit in Anwendung des MSchG (SR 232.11) und des UWG (SR 241). Dafiir
sieht das Bundesrecht (Art. 5 Abs. 1 lit. a und d ZPO; zuvor aArt. 58 Abs. 3 MSchG [AS 1993 288]und aArt. 12
Abs. 2 UWG [AS 1988 226 f.]) eine einzige kantonale Instanz vor (Art. 75 Abs. 2 lit. b BGG). Die Beschwerde
in Zivilsachen ist demnach unabhéngig vom Streitwert zuldssig (Art. 74 Abs. 2 lit. b BGG). Angefochten ist
ein Endentscheid (Art. 90 BGG). Da auch die iibrigen Sachurteilsvoraussetzungen erfiillt sind, ist auf die Be-
schwerde einzutreten.

2.1. In tatsdchlicher Hinsicht stellte die Vorinstanz beziiglich des zur Zeit der vorinstanzlichen Urteilsfallung
erfolgten Gebrauchs der strittigen Zeichen durch die Beschwerdegegnerin Folgendes fest:

”Die Beklagte hat - was unbestritten ist - ihren Zeichenauftritt seit Eintritt der Rechtshingigkeit der vorlie-
genden Klage (per 20. April 2010) mehrfach abgeédndert. Einerseits verzichtete sie seit ca. Ende des Jahres
2010 auf die Verwendung des Zeichens “Keytrade” in mehreren von Rechtsbegehren Ziff. 1 (in der zuletzt auf-
rechterhaltenen Form vom 21. Januar 2011) erfassten Kombinationen und Formen, v.a. seit sie im Internet nur
noch unter dem in RB 1 aufgefiihrten nachfolgenden Logo auftrat:

Andererseits verdnderte die Beklagte ihren Zeichenauftritt in dieser Hinsicht nochmals in markanter Art und
Weise, nachdem das bundesgerichtliche Urteil vom 12. Juli 2012 ergangen war. Seither verwendet sie insbe-
sondere im Internet (vgl. dazu die Beilage 2 der kldgerischen Stellungnahme vom 15. Oktober 2012) einzig
noch das Logo:

Im jetzigen Zeitpunkt der Urteilsfillung wird das Zeichen “Keytrade” lediglich noch als Bestandteil der Fir-
ma der beklagtischen Zweigniederlassung verwendet (deren vollstindige Firma lautet: STRATEO, Geneve,
Succursale de Keytrade Bank SA, Bruxelles; vgl. Beilage 1 der kldgerischen Stellungnahme vom 15. Oktober
2012). Weitere Benutzungen von “Keytrade” (in jedwelcher Kombination mit den in Rechtsbegehren Ziff. 1
genannten Zusitzen) sind nicht ersichtlich.”

2.2. Darauthin priifte die Vorinstanz, inwieweit die im Nachgang zum bundesgerichtlichen Urteil 4A 45/2012
vom 12. Juli 2012 ”neu entstandene Sach- und Rechtslage” sich auf das vorliegende Verfahren ausgewirkt hat,
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insbesondere ob im Zeitpunkt der Urteilsfidllung ein Rechtsschutzinteresse an den kldgerischen Rechtsbegehren
und entsprechend ein Rechtsschutzinteresse der Beschwerdegegnerin an der Aufrechterhaltung ihrer Nichtig-
keitswiderklage bestand.

Dabei befand sie, dass der Beschwerdefiihrerin ein Rechtsschutzinteresse an den Unterlassungsbegehren Ziff.
1-3 der Klage (in der zuletzt aufrecht erhaltenden Form) nicht abgesprochen werden kdnne, unabhiingig davon,
dass die Beschwerdegegnerin einzelne Verwendungsarten von “Keytrader” zwischenzeitlich verdndert und ein-
gestellt habe. Im entsprechenden Umfang habe die Beschwerdegegnerin auch noch ein Rechtsschutzinteresse
an der Aufrechterhaltung ihrer Nichtigkeitswiderklage.

Demgegeniiber sei beziiglich der kldgerischen Rechtsbegehren Ziff. 4 und 5 das Rechtsschutzinteresse dahin-
gefallen, weshalb insoweit die Klage und spiegelbildlich die Nichtigkeitswiderklage mangels Rechtsschutzin-
teresses als gegenstandslos abzuschreiben seien.

2.3. Die Beschwerdefiihrerin beanstandet ein “rechtsfehlerhaftes Nichteintreten” auf ihre Rechtsbegehren Ziff.
1-3.

2.3.1. Das Rechtsschutzinteresse an der Unterlassungsklage - sowohl gestiitzt auf das MSchG wie auch das
UWG - setzt eine Erstbegehungs- oder Wiederholungsgefahr voraus. Der Kldger hat mithin darzutun, dass der
Beklagte entweder die Verletzungen bereits begangen hat und Wiederholungen nicht auszuschliessen sind oder
dass konkrete Anhaltspunkte dafiir bestehen, dass er sie erstmals begehen wird (BGE 116 II 357 E. 2a mit
Hinweisen; vgl. auch BGE 124 III 72 E. 2a S. 74; Lucas David und andere, Der Rechtsschutz im Immaterial-
giiterrecht, in: Schweizerisches Immaterialgiiter- und Wettbewerbsrecht [SIWR], Bd. I/2, 3. Aufl. 2011, S. 114
ff. Rz. 271 ff.). 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 Rechtmissigkeit weiterfithren wird (BGE 124 Il 72 E. 2a S. 74; 116 I1 357 E. 2a
S. 359; David und andere, a.a.0., S. 115 Rz. 273). Dies gilt insbesondere, wenn der Verletzer zwar im Hinblick
auf den Prozess die Verletzungen eingestellt hat, in seinen Rechtsvortrigen aber nach wie vor sein Verhalten
als rechtmaéssig verteidigt (BGE 128 III 96 E. 2e).

2.3.2. Entgegen der in der Beschwerde vertretenen Ansicht ist die Vorinstanz auf die klidgerischen Rechts-
begehren Ziff. 1-3 - zumindest soweit diese auf eine Verletzung des Markenrechts gestiitzt wurden - eingetreten
und hat die Klage insoweit abgewiesen (Dispositivziff. 2.2). Sie verwies in Dispositivziff. 1, mit der sie die Kla-
ge teilweise als gegenstandslos geworden abschrieb, auf die Erwidgungen 7.6.1 und 7.6.2 (je in fine ). Dort wird
ausgefiihrt, die kldgerischen Rechtsbegehren 4 und 5 seien mangels Rechtsschutzinteresses als gegenstandslos
abzuschreiben. Demgegeniiber hilt die Vorinstanz in Erwédgung 7.7 fest, die kldgerischen Rechtsbegehren Ziff.
1-3 der Verletzungsklage vom 20. April 2010 (in der zuletzt aufrechterhaltenen Form) seien auf ihre materi-
elle Begriindetheit zu priifen. Zur Begriindung des nach wie vor bestehenden Rechtsschutzinteresses an den
klagerischen Unterlassungsbegehren Ziff. 1-3 wies sie zutreffend darauf hin, die Beschwerdegegnerin habe im
bisherigen Verfahrensverlauf gegeniiber der Beschwerdefiihrerin nie verbindlich zugesichert, kiinftig auf die
Verwendung des Zeichens “Keytrade” inkl. Kombinationen zu verzichten, sondern verteidige ihr fritheres Ver-
halten in ihren Parteivortrigen nach wie vor als rechtmaéssig.

Der Beschwerdefiihrerin ist jedoch insoweit beizupflichten, als der angefochtene Entscheid unzutreffend und
widerspriichlich ist, wenn er in seinen weiteren Erwigungen davon ausgeht, die Unterlassungsklage (nach
Rechtsbegehren Ziff. 1-3) sei - soweit sie alternativ auf eine lauterkeitsrechtliche Anspruchsgrundlage (Art. 2
und aArt. 3 lit. d UWG) gestiitzt wird - infolge Einstellung der Verwendung der fraglichen Zeichen gegen-
standslos geworden und daher nur noch hinsichtlich der Kostenverlegung zu priifen. Angesichts der vorinstanz-
lichen Sachverhaltsfeststellungen, wonach die Beschwerdegegnerin die Widerrechtlichkeit des beanstandeten
Verhaltens in ihren Parteivortrdgen nach wie vor bestritt, ist ein Rechtsschutzinteresse an den fraglichen Unter-
lassungsbegehren unabhingig davon zu bejahen, ob sich die Beschwerdefiihrerin zu deren Begriindung auf das
MSchG oder - als alternative Anspruchsgrundlage - auf das UWG beruft (dazu nachfolgend E. 7).

2.4. Die Beschwerdefiihrerin riigt auch ein “rechtsfehlerhaftes Nichteintreten” auf ihr Rechtsbegehren 4.
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2.4.1. Mit Rechtsbegehren Ziff. 4 verlangte die Beschwerdefiihrerin, die Beschwerdegegnerin sei zu verpflich-
ten, die Internet Domainnamen www.keytradebank.ch und www.keytradebankpro.ch innert richterlich zu be-
stimmender Frist nach Rechtskraft des Urteils zu 16schen. Die Vorinstanz stellte fest, die Domains www.keytradebank.ch
und www.keytradebankpro.ch seien im Zeitpunkt der Urteilsfallung nicht mehr abrufbar. Der Umstand, dass
die Domain www.keytradebank.ch heute auf eine luxemburgische Unternehmung registriert sei, dndere nichts
daran, dass die Beschwerdegegnerin unter der besagten Domain im Internet nicht mehr auftrete und die Domain
nachweislich nicht mehr auf sie registriert sei. Die von der Beschwerdefiihrerin angesprochene Moglichkeit,
dass die luxemburgische Unternehmung die Domain treuhinderisch halten und sie allenfalls wieder auf die Be-
schwerdegegnerin iibertragen konnte, hielt die Vorinstanz nicht fiir ausschlaggebend, da eine Ubertragung auf
die Beschwerdegegnerin auch méglich wire, wenn der jetzige Halter die Domain nicht treuhiinderisch halten
wiirde. Selbst bei einer Loschung hitte die Beschwerdegegnerin - wenigstens solange die (geloschte) Domain
nicht von einem anderen Halter registriert werde - in Zukunft die

Moglichkeit, die (geloschte) Domain wieder auf sich registrieren zu lassen. Zur Halterschaft der zweiten Do-
main www.keytradebankpro.ch hitten die Parteien keine Behauptungen und Beweisantrige aufgestellt. Die
Vorinstanz stellte demnach darauf ab, dass die beiden Domains nicht mehr im Internet abrufbar seien, was der
beantragten Loschung gleichkomme. Deshalb sei das Rechtsschutzinteresse an Rechtsbegehren 4 dahingefallen
und die Klage insoweit als gegenstandslos abzuschreiben.

2.4.2. Die Beschwerdefiihrerin riigt, die Vorinstanz habe iibersehen, dass eine klare Wiederholungsgefahr be-
stehe, verteidige die Beschwerdegegnerin doch weiterhin ihre bestrittene Berechtigung an den Domainnamen,
was sich bereits aus der Nichtigkeitswiderklage gegen die Marke der Beschwerdefiihrerin ergebe.

2.4.3. Gemiss den verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz sind die beiden Domainnamen, deren Loschung
die Beschwerdefiihrerin beantragte, nicht mehr abrufbar. Die Beschwerdegegnerin war denn auch mit dem vom
Bundesgericht im Verfahren 4A 45/2012 bestitigten Urteil des Handelsgerichts Ziirich vom 1. Dezember 2011
verpflichtet worden, den Domainnamen “’keytradebank.ch” 16schen zu lassen. In der Folge nahm sie ein voll-
standiges Rebranding vor. Dass die Beschwerdegegnerin im Zeitpunkt des vorinstanzlichen Urteils und nach
dem Urteil des Bundesgerichts vom 12. Juli 2012 weiterhin behauptet hitte, sie sei zur Benutzung der beiden
Domainnamen berechtigt, ist nicht aufgezeigt. Eine Wiederholungsgefahr ist daher nicht dargetan.

Demnach ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz die Klage zufolge des dahingefallenen Rechtsschutzin-
teresses beziiglich Rechtsbegehren 4 als gegenstandslos abschrieb.

3.

Die Vorinstanz beurteilte sodann zuerst die Begriindetheit der Widerklage. Die Beschwerdegegnerin machte mit
ihrer Widerklage im Wesentlichen geltend, die kldagerische Marke ”’KEYTRADER” (CH P-559536) sei nichtig,
welil sie beschreibend sei. Weiter brachte sie vor, die Beschwerdefiihrerin habe die Marke nicht rechtserhaltend
gebraucht.

3.1. Die Vorinstanz erkannte, die Marke ’JKEYTRADER” sei beschreibend und deshalb nicht unterscheidungs-
kréftig fiir Aufzeichnungstriger und Software in der Klasse 9, fiir Dienstleistungen im Finanzwesen (Klasse
36) sowie fiir die beanspruchten Waren und Dienstleistungen in den Klassen 38 und 42. In diesem Rahmen
liege auch keine Verkehrsdurchsetzung vor. Soweit die Marke unterscheidungskriftig sei, sei sie fiir Dienst-
leistungen im Versicherungswesen (Klasse 36) und fiir elektronische und elektrische Instrumente und Apparate
etc. (Klasse 9) nicht rechtserhaltend gebraucht worden.

Letzteres wird von der Beschwerdefiihrerin nicht bestritten und sie wehrt sich in diesem Umfang nicht gegen
die Teilloschung der Marke.

Hingegen stellt sie den beschreibenden Charakter der Marke fiir die von der Vorinstanz erwihnten Waren und
Dienstleistungen in Abrede. Sie wirft der Vorinstanz im Zusammenhang mit der Ermittlung des Sinngehalts von
"KEYTRADER?” offensichtlich unrichtige Sachverhaltsfeststellungen und eine Gehorsverletzung vor. Sodann
beanstandet sie eine rechtsfehlerhafte Anwendung von Art. 2 lit. a MSchG, wobei sie insbesondere moniert,
dass die Vorinstanz die Erkenntnisse aus dem vergleichbaren Verfahren 4A 45/2012 nicht beriicksichtigt habe,
was zu einer nicht nachvollziehbaren rechtlichen Ungleichbehandlung von Kennzeichen fiihre.
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3.2. Eine Marke ist nichtig, wenn ein Ausschlussgrund nach Art. 2 MSchG gegeben ist. Vorliegend zu priifen
ist der Tatbestand von Art. 2 lit. a MSchG: Danach sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die Ge-
meingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke fiir die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, fiir
die sie beansprucht werden.

Als Gemeingut im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen sind nach der bundes-
gerichtlichen Rechtsprechung namentlich beschreibende Zeichen, die sich in Angaben iiber die Art, Beschaf-
fenheit, die Menge, die Bestimmung, den Wert oder sonstige Merkmale der gekennzeichneten Waren oder
Dienstleistungen erschopfen und daher die zu deren Identifikation erforderliche Kennzeichnungs- und Unter-
scheidungskraft nicht aufweisen (BGE 139 III 176 E. 2; 131 III 495 E. 5 S. 503; je mit Hinweisen). Dazu
gehoren auch Qualitdtsangaben, mithin diejenigen Zeichen, deren inhaltliche Aussage sich in einer reklame-
haften Anpreisung oder Selbstdarstellung erschopft (BGE 129 III 225 E. 5.1 S. 227 f.; 128 111 447 E. 1.6 S.
452; 100 Ib 250 E. 1 S. 251). Sowohl die Bezeichnung der avisierten Beniitzer oder Empfinger als auch ei-
ne Beschreibung des Kreises der Hersteller oder Erbringer der gekennzeichneten Produkte kann zudem die
Unterscheidungskraft einer Marke beseitigen (David Aschmann, in: Michael Noth und andere [Hrsg.], Mar-
kenschutzgesetz [MSchG], 2009, N. 175 zu Art. 2 lit. a MSchG; vgl. auch Eugen Marbach, Markenrecht, in:
Schweizerisches Immaterialgiiter- und Wettbewerbsrecht [SIWR], Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, S. 91 Rz. 294; BGE
139 110

176 E. 5.2 mit Hinweis auf Urteil 4A.13/1995 vom 20. August 1996 E. 4b, in: sic! 6/1997 S. 159). Der be-
schreibende Charakter solcher Hinweise muss vom angesprochenen Publikum ohne besondere Denkarbeit und
ohne besonderen Fantasieaufwand unmittelbar erkennbar sein (BGE 135 III 359 E. 2.5.5 S. 368; 131 111 495 E.
5S.503; 129 11 225 E. 5.1 S. 228; 128 111 447 E. 1.5; je mit Hinweisen).

Dass eine Angabe neuartig, ungewohnt oder fremdsprachig ist, schliesst ihren beschreibenden Charakter nicht
aus. Entscheidend ist, ob das Zeichen nach dem Sprachgebrauch oder den Regeln der Sprachbildung von den
beteiligten Verkehrskreisen in der Schweiz als Aussage iiber bestimmte Merkmale oder Eigenschaften der ge-
kennzeichneten Ware oder Dienstleistung aufgefasst wird (Urteile 4A 528/2013 vom 21. Mirz 2014 E. 5.1,
nicht publ. in: BGE 140 III 109 ff.; 4A 39/2011 vom 8. August 2011 E. 8.3, in: sic! 2/2012 S. 109 ff.; 4A
109/2010 vom 27. Mai 2010 E. 2.3.1 mit Hinweisen, in: sic! 12/2010 S. 907 ff.). Dies kann namentlich auch
aufgrund von englischsprachigen Bestandteilen des Zeichens der Fall sein, die von einem nicht unbedeutenden
Teil des Zielpublikums verstanden werden (BGE 129 III 225 E. 5.1 S. 228; Urteil 4A 528/2013 vom 21. Mirz
2014 E. 5.1, nicht publ. in: BGE 140 III 109 ft.).

Das Bundesgericht priift grundsitzlich als Rechtsfrage frei, wie der massgebende Adressatenkreis fiir die be-
anspruchten Waren oder Dienstleistungen abzugrenzen ist und wie das allgemeine Publikum aufgrund der er-
warteten Aufmerksamkeit das Zeichen wahrnimmt (BGE 139 III 176 E. 2 S. 179; 134 III 547 E. 2.3 S. 551;
133 III 342 E. 4 S. 347; je mit Hinweisen). Der massgebende Verkehrskreis kann je nach Priifungsgesichts-
punkt unterschiedlich sein. So beurteilt sich die Freihaltebediirftigkeit eines Zeichens nach dem Bediirfnis bzw.
Verstidndnis der Konkurrenten, wihrend bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft auf das Verstindnis des
durchschnittlichen Abnehmers abzustellen ist (BGE 139 111 176 E. 2 S. 179).

3.3. Die Vorinstanz nahm an, dass sich die beanspruchten Waren und Dienstleistungen (Finanzdienstleistun-
gen und damit verbundene technische Produkte) sowohl an das Fachpersonal im Finanzbereich (professionelle
Nutzer) als auch an die Mehrheit der in der Schweiz ansissigen Personen (private Finanz- bzw. Bankkunden)
richten. Massgebend sei das Verstéindnis des iiberwiegenden Teils der in der Schweiz wohnhaften Bevolkerung.
Dies wird von der Beschwerdefiihrerin nicht angefochten; davon ist auszugehen.

3.4. Die Vorinstanz befasste sich sodann mit dem Sinngehalt von "JKEYTRADER”. Sie stellte fest, der Be-
standteil "Key” konne insbesondere “Haupt-" oder dhnliches, aber auch “’Schliissel” ausdriicken. “Trader”
meine allgemein “Héndler” oder spezifisch "Wertpapierhdndler”. Andere Sinngehalte seien im vorliegenden
Kontext zu vernachldssigen.

Laut Vorinstanz hat die Beschwerdefiihrerin mit einer demoskopischen Umfrage nachgewiesen, dass der Be-
standteil "Key” aktuell die dominierende Bedeutung “Schliissel” habe. Dieser Sinngehalt weise hochstens ei-
ne geringe inhaltliche Nihe zu den mit ’KEYTRADER” bezeichneten Produkten bzw. Dienstleistungen auf.
Einzeln betrachtet sei der Bestandteil ”Key” der kldgerischen Marke fiir das massgebliche Angebot durchaus
unterscheidungskriftig.
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Zum Bestandteil “Trader” fiihrte die Vorinstanz aus, es sei notorisch, dass der iiberwiegende Teil der in der
Schweiz wohnhaften Bevolkerung (und erst recht das Fachpublikum), wenn das Wort "Héndler” im Zusam-
menhang mit einer Bank oder Finanzgeschiften vernommen werde, nicht an einen Kleinwarenhéndler oder
Kriamer denke. In jiingerer Vergangenheit hitten Borsenhédndler fiir viele Aufsehen erregende, vor allem ne-
gative Schlagzeilen in der Tagespresse, aber auch in den Online-Medien gesorgt. Deshalb verstehe die breite
schweizerische Offentlichkeit im Kontext von Finanzgeschiften unter ”Hindler” hauptsichlich einen Bérsen-
hindler oder Héndler, der mit Wertschriften, Devisen, Waren oder noch allgemeiner mit fungiblen Giitern hand-
le.

Hinsichtlich der in der Klasse 9 beanspruchten Software und Aufzeichnungstriger erachtete es die Vorinstanz
als naheliegend, dass die Abnehmer den Begriff "KEYTRADER” auf den vermittelbaren Inhalt dieser Wa-
ren beziehen; der Begriff “Trader” beschreibe sodann vor allem die Beniitzer, weshalb er auch aus diesem
Grund als Sachbezeichnung gelten miisse und fiir Software und Aufzeichnungs- bzw. Datentrdger nicht un-
terscheidungskriftig sei. "Trader” mit dem Sinngehalt "Héndler von Wertschriften” sei fiir die beanspruchten
Dienstleistungen im Finanzwesen (nicht aber im Versicherungswesen) beschreibend und bezeichne auch im
Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 38 und 42 die Erbringer der
beanspruchten Dienstleistungen bzw. die avisierten Beniitzer der gekennzeichneten Produkte.

Die Vorinstanz priifte sodann, ob die Kombination von ”Key” und “Trader” den beschreibenden Charakter
des Bestandteils “Trader” beziiglich der betroffenen Waren und Dienstleistungen authebe. Dies verneinte sie
mit der Begriindung, dass der Begriff ’KEYTRADER” oder ”Schliisselhindler” im Zusammenhang mit Bank-
bzw. Finanzgeschiften nicht im Sinne von “Héndler, der mit Schliisseln handelt” aufgefasst, sondern in Bezug
auf Wertschriften-, Geld- und Borsenhandel allgemein gesetzt werde. Im Ubrigen sei ”Key” als Attribut von
Personen in der englischen Sprache durchaus hiufig (z.B. key player, key customer). Eine Fantasiebezeich-
nung liege nicht vor. Die zusammenhédngende Schreibweise dndere daran nichts. Der Bestandteil ”Key” wolle
die Wichtigkeit des nachfolgenden Begriffs “trader” betonen und damit dessen Bedeutung erhohen, weshalb
er auch dessen dominierende Rolle - und damit aber auch dessen beschreibenden Charakter - nicht veréndere.
Aus dem Vergleich mit den auch im deutschen Sprachgebrauch geldufigen Kombinationen von ”’Schliissel” mit
anderen Substantiven (z.B. Schliisselfunktion, Schliisselindustrie, Schliisselspieler) erhelle dem massgebenden
Adressaten im angesprochenen Publikum, dass der ’KEYTRADER” als ”Schliisselhdndler” ein besonders
wichtiger Handler bzw. Wertpapierhiindler sein miisse.

3.5. Die vorinstanzliche Beurteilung ist im Lichte der nach Art. 2 lit. a MSchG massgebenden Grundsitze
zu priifen. Wegen der unterschiedlichen Rechtslage beziiglich der Eintragungsfahigkeit im Firmen- und im
Markenrecht kann aus dem Umstand, dass die Firma “Keytrade AG” firmenrechtlich eintragungsfzhig ist und
Schutz geniesst, da sie trotz Verwendung der Sachbezeichnung “trade” als Hinweis auf den Unternehmen-
strager verstanden wird (Urteil 4A 45/2012 vom 12. Juli 2012), nicht geschlossen werden, dass “Keytrade”,
geschweige denn ’KEYTRADER” auch hinsichtlich der konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen
unterscheidungskriftig ist und markenrechtlichen Schutz beanspruchen kann. Mit der Firma wird der Unterneh-
menstriger als Rechtssubjekt bezeichnet, nicht aber die vom fraglichen Unternehmen angebotenen Waren oder
Dienstleistungen (Florent Thouvenin/Michael Noth, in: Michael Noth und andere [Hrsg.], Markenschutzgesetz
[MSchG], 2009, N. 97 der Einleitung). Ausserdem darf die Firma nach ausdriicklicher gesetzlicher Bestim-
mung, neben dem vom Gesetz vorgeschriebenen wesentlichen Inhalt, Angaben enthalten, die auf die Natur des
Unternehmens hinweisen (Art. 944 Abs. 1 OR). Aufgrund des je unterschiedlichen Gegenstands
(Unternehmenstréger einerseits, bestimmte Waren oder Dienstleistungen andererseits), auf den sich die Beurtei-
lung des beschreibenden Charakters im Firmenrecht und im Markenrecht bezieht, lassen sich die Erkenntnisse
einer firmenrechtlichen Entscheidung nicht ohne Weiteres auf das Markenrecht iibertragen. Ob einem Zeichen
die erforderliche Unterscheidungskraft zukommt, l4sst sich nicht abstrakt beurteilen, sondern ausschliesslich
im Hinblick auf die beanspruchten Produkte, entsprechend dem Verstindnis der massgebenden Verkehrskreise
(Marbach, SIWR 1II/1, a.a.O., S. 81 Rz. 265).

Da somit nicht ohne Weiteres von jenem firmenrechtlichen auf den vorliegenden markenrechtlichen Fall ge-
schlossen werden kann, stellt es entgegen der Riige der Beschwerdefiihrerin keine Verletzung der aus dem
Gehorsanspruch fliessenden Begriindungspflicht dar, wenn sich die Vorinstanz nicht im Einzelnen mit den bun-
desgerichtlichen Erwdgungen im Verfahren 4A 45/2012 auseinandergesetzt hat.

Es steht jedoch nichts entgegen, den zur Firma “Keytrade AG” ergangenen Entscheid (Urteil 4A 45/2012 vom
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12. Juli 2012) im Hinblick auf den massgebenden Sinngehalt von ”KEYTRADER” aus Kohirenzgriinden mit-
zuberiicksichtigen.

3.5.1. Der Bestandteil "Trader” ist fiir die beanspruchten finanzbezogenen Dienstleistungen der Klassen 36,
38 und 42 beschreibend, indem - was die Vorinstanz zutreffend angenommen hat - “Trader” vom allgemei-
nen Publikum ohne besonderen Fantasieaufwand als ”Héndler” bzw. in Bezug auf Finanzdienstleistungen als
“Borsen- oder Wertpapierhédndler” aufgefasst wird, und damit den Anbieter bzw. die angesprochenen Beniitzer
der gekennzeichneten Produkte beschreibt. Entsprechend wurde im Verfahren 4A 45/2012 der beschreibende
Gehalt von “Trade” als Sachbezeichnung bejaht, die als Hinweis auf den Tatigkeitsbereich einer Handelsfirma
verstanden werden kann. Umso mehr muss das fiir "Trader ” gelten, da dieser Begriff im Zusammenhang mit
Finanzdienstleistungen spezifisch einen ”"Borsen- oder Wertpapierhéndler” bezeichnet und damit den Erbringer
der Dienstleistung oder deren Empfianger direkt und konkret beschreibt.

Hinsichtlich der in der Klasse 9 beanspruchten Software und Daten- bzw. Aufzeichnungstriger ist nicht von der
Hand zu weisen, dass die Abnehmer den Begriff “Trader” mit dem Sinngehalt "Borsen- oder Wertpapierhédnd-
ler” auf den vermittelbaren Inhalt dieser Waren beziehen. Sie verstehen den Begriff “Trader” als Hinweis auf
den Zweck der damit bezeichneten Ware, ndmlich den Borsen- oder Wertpapierhandel zu ermoglichen. Gleich-
zeitig wird damit unmittelbar der Beniitzer bzw. Abnehmer der Waren beschrieben, weshalb die Vorinstanz
dem Begriff zu Recht auch fiir diese Waren der Klasse 9 die Unterscheidungskraft abgesprochen hat.

3.5.2. Was den Bestandteil "Key” anbelangt, anerkannte auch die Vorinstanz, dass er in Alleinstellung in
seiner - nach dem dominierenden Verstindnis des Publikums massgebenden - Bedeutung als “Schliissel” fiir
das beanspruchte Angebot unterscheidungskriftig wire. Sie stellte damit auf die demoskopische Umfrage der
Beschwerdefiihrerin ab, die ergeben hatte, dass die iiberwiegende Mehrheit des Publikums (88 %) key” als
”Schliissel” versteht und nur 2 % auch an die Bedeutung “haupt-"" oder ”wichtig” denken. Trotzdem ging sie
dann bei der Beurteilung des Gesamteindrucks der Kombination "JKEYTRADER” davon aus, dass das ange-
sprochene Publikum dieses Zeichen als ”Schliisselhdndler” im Sinne eines “besonders wichtigen Héndlers bzw.
Wertpapierhindlers™ versteht.

Sie unterstellt damit, dass dem durchschnittlichen Schweizer Publikum die Bedeutung von “key” als "haupt-"
oder "wichtig” bekannt sei, was die Beschwerdefiihrerin als in Widerspruch zum Ergebnis der demoskopischen
Umfrage stehend und damit als offensichtlich unrichtige Sachverhaltsfeststellung riigt. Diese Riige ist unbe-
griindet. Denn aus dem Umstand, dass nur 2 % der Befragten auch die Bedeutung “haupt-" oder "wichtig”
nannten, als sie gefragt wurden, welche Bedeutung dem Wort “key” zukomme, muss nicht folgen, dass die
Mehrheit nicht doch an diese Bedeutung denken wiirde, wenn sie nach der Bedeutung von “key”” in Kombina-
tion mit einem nachfolgenden Substantiv gefragt wiirde. Nur bei einer solchen Wortkombination liegt es nahe,
an jene Konnotation zu denken, wéhrend bei der Frage nach der Bedeutung von “key” in Alleinstellung diese
Attributs-Bedeutung mangels dazugehorenden Substantivs kaum in Betracht fillt. Der Vorinstanz kann daher
keine offensichtlich unrichtige Feststellung vorgeworfen werden.

3.5.3. Die Beschwerdefiihrerin betont sodann, dass "’ KEYTRADER” kein englisches Wort sei und dement-
sprechend in keinem englischen Lexikon vorkomme. Sie wirft der Vorinstanz eine offensichtlich unrichtige
Sachverhaltsfeststellung und eine Gehorsverletzung vor, indem sie ohne Anhorung der Parteien im Internet
nachforschte, ob der Begriff " KEYTRADER” vorkomme. Dabei war die Vorinstanz in drei amerikanischen
Online-Medien fiindig geworden, allerdings in der Schreibweise “’key trader” oder “’key-trader”. Allein mit
diesen drei Fundergebnissen belegt sie ihre Feststellung, die Verwendung von ”Key Trader” zur Bezeichnung
eines besonders wichtigen Héndlers sei im englischen Sprachgebrauch durchaus iiblich. Das geniigt nicht und
kann nicht ausschlaggebend sein, da - wie die Beschwerdefiihrerin zu Recht moniert - die Wahrung des recht-
lichen Gehors der Parteien geboten hitte, dass ihnen Gelegenheit eingerdumt worden wire, sich zu diesem, die
Feststellung der Vorinstanz allein stiitzenden und deshalb entscheidwesentlichen Beweismaterial zu dussern.
Die kritisierte Feststellung der Vorinstanz entbehrt daher der Grundlage. Darauf kann nicht abgestellt werden.
Wie im Verfahren 4A 45/2012 fiir das Wort ”Keytrade” muss vielmehr auch hier davon ausgegangen

werden, dass nicht nachgewiesen ist, dass das zu einem Wort verkniipfte ’JKEYTRADER” im Englischen be-
steht.
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3.5.4. Auch wenn hinsichtlich des Verstindnisses des Begriffs ’KEYTRADER” nicht auf die von der Vorinstanz
recherchierten drei auslédndischen Websites abzustellen ist, kann nicht gesagt werden, das Zeichen "KEYTRA-
DER” entziehe sich im Zusammenhang mit den beanspruchten Finanzdienstleistungen jeglicher Sinngebung.
Das Gegenteil trifft zu: Auch ohne Leerschlag zwischen "KEY” und "TRADER” wird das Wort sowohl in
der visuellen Wahrnehmung als auch in der Aussprache in seine zwei Bestandteile zerlegt. Der beschreibende
Gehalt von “Trader” und dessen dominierende Bedeutung wird daher durch die Voranstellung von ”Key” nicht
aufgehoben. Hierin ist der Vorinstanz beizupflichten.

Weiter ist anerkannt, dass im Englischen das Wort “key” in Kombination mit einem Substantiv verschiedentlich
vorkommt und (als Eigenschaftswort) dessen Wichtigkeit betont (so das Bundesgericht im Urteil 4A 45/2012
E. 3.3.1). Das Gleiche gilt im Deutschen fiir das Wort ”Schliissel” (z.B. Schliisselerlebnis, Schliisselargument,
Schliisselzeuge, Schliisselspieler etc.). Es darf daher davon ausgegangen werden, dass eine entsprechende Ver-
bindung von “key” mit einem geeigneten Substantiv - nicht zuletzt in Verbindung mit Personen (z.B. key
customer, key account manager, key witness, key player) - vom Publikum zwanglos in diesem Sinngehalt, d.h.
einer Verstiarkung der Wichtigkeit dieses Substantivs, aufgefasst wird.

Wihrend die Verbindung der Sachbezeichnung ”Trade” (mit der allgemeinen Bedeutung “Handel”) mit dem
Zusatz ”Key” im Zusammenhang mit einem derart bezeichneten Rechtstriger keine klar umrissene Bedeutung
aufweist, die der Eintragung einer entsprechenden Firma entgegenstehen wiirde (vgl. Urteil 4A 45/2012 E.
3.3.1), ist der Begriff "Trader” bezogen auf die beanspruchten Finanzdienstleistungen durchaus einer Steige-
rung der Bedeutung zuginglich: Mit dem Zusatz ’key” wird betont, dass es sich bei dem damit qualifizierten
“Trader” um einen besonders wichtigen handelt, der unter den anderen hervorsticht. Werden die vorliegend
massgebenden Produkte aus dem Finanzbereich damit bezeichnet, wird der anpreisende Sinngehalt des Zusat-
zes “’key” daher von den angesprochenen Verkehrskreisen ohne Weiteres verstanden (vgl. Aschmann, a.a.O.,
N. 163 zu Art. 2 lit. a MSchG). Im Ergebnis ist daher der Vorinstanz zu folgen, dass "JKEYTRADER” im Ge-
samteindruck beim massgebenden Publikum die Vorstellung eines besonders wichtigen Hiandlers bzw. Wertpa-
pierhéndlers hervorruft.

In dieser Bedeutung ist ’TKEYTRADER” aber fiir die betroffenen Waren und Dienstleistungen - wie der Begriff
“Trader” - beschreibend. Die Vorinstanz verneinte mithin die origindre Unterscheidungskraft des Zeichens zu
Recht.

4.

4.1. Zeichen, die Gemeingut sind, konnen grundsitzlich nach Art. 2 lit. a MSchG mittels Durchsetzung im
Verkehr Kennzeichnungskraft und markenrechtlichen Schutz erlangen, soweit im Einzelfall nicht ein absolutes
Freihaltebediirfnis besteht (BGE 137 II1 77 E. 3.1; 134 111 314 E. 2.3.2 S. 320).

Die Vorinstanz verneinte ein absolutes Freihaltebediirfnis an ’KEYTRADER?” fiir die betreffenden Waren und
Dienstleistungen (Aufzeichnungstriger und Software in der Klasse 9, Dienstleistungen im Finanzwesen der
Klasse 36 sowie Waren und Dienstleistungen der Klassen 38 und 42). Sie priifte daher, ob es sich als Marke im
Verkehr durchgesetzt hatte, was sie jedoch fiir nicht nachgewiesen hielt.

4.2. Ein Zeichen hat sich im Verkehr durchgesetzt, wenn es von einem erheblichen Teil der Adressaten der
betreffenden Waren oder Dienstleistungen im Wirtschaftsverkehr als individualisierender Hinweis auf ein be-
stimmtes Unternehmen verstanden wird. Die Verkehrsdurchsetzung eines Zeichens kann aus Tatsachen abgelei-
tet werden, die erfahrungsgemaiss einen Riickschluss auf die Wahrnehmung des Zeichens durch das Publikum
erlauben. Dazu gehoren etwa langjihrige bedeutsame Umsitze, die unter einem Zeichen getitigt worden sind,
oder intensive Werbeanstrengungen. Moglich ist aber auch der direkte Nachweis durch eine reprisentative Be-
fragung des massgebenden Publikums (BGE 140 III 109 E. 5.3.2 S. 112 f.; 131 IIT 121 E. 6 S. 131; 130 111 328
E. 3.1; je mit Hinweisen).

4.3. Die Beschwerdefiihrerin hatte zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung die Studie der D & S Institut fiir
Markt- und Kommunikationsforschung AG (heute Link Marketing Services AG), Ziirich (heute Luzern), vom 8.
November 2010 eingereicht. Gemiss den Feststellungen der Vorinstanz umfasst diese Studie 104 halbstruktu-
rierte Interviews mit Effektenhéndlern bzw. Banken in der Schweiz. Sie zeigt, dass die Marke ’KEYTRADER”
unter den von der Finma zugelassenen Banken und Effektenhéindlern einen hohen Bekanntheitsgrad geniesst.
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Zur Wahrnehmung der Marke im massgebenden Verkehrskreis, dem iiberwiegenden Teil der Schweizer Be-
volkerung, dussere sich - so die Vorinstanz - die Studie hingegen nicht. Dass sich die Marke "’KEYTRADER”
im massgebenden Verkehrskreis durchgesetzt habe, sei durch die Umfrage somit nicht bewiesen.

4.4. Die Beschwerdefiihrerin bringt vor, um spezialisierte Angebote gegeniiber Produkten des tiglichen Bedarfs
nicht zu benachteiligen, hitte es sich angesichts der mit der demoskopischen Umfrage und weiteren Belegen
nachgewiesenen hohen sektoriellen Bekanntheit bei richtiger Anwendung von Art. 2 lit. a MSchG gerechtfer-
tigt, in Bezug auf die Verkehrsdurchsetzung auf die tatsichlichen und potentiellen Nutzer des ’KEYTRADER”-
Angebots abzustellen und so auf ein schiitzbares Zeichen zu schliessen. Auch insofern habe die Vorinstanz Art.
2 lit. a MSchG rechtsfehlerhaft angewendet und die besonderen Umstinde des Einzelfalles schlicht verkannt.
Dem kann nicht gefolgt werden. Die Vorinstanz ist vielmehr zutreffend davon ausgegangen, dass fiir die Be-
stimmung des massgebenden Verkehrskreises auch im Rahmen der Verkehrsdurchsetzung von den potentiellen
Abnehmern der beanspruchten Waren und Dienstleistungen auszugehen ist und nicht vom konkreten Kunden-
kreis des Ansprechers (Marbach, SIWR 1III/1, a.a.O., S. 138 Rz. 441-443; derselbe, Die Verkehrskreise im
Markenrecht, sic! 1/2007 S. 3 ff., insb. S. 9 f.; Adrian P. Wyss, Die Verkehrsdurchsetzung im schweizerischen
Markenrecht, 2013, S. 107 ff.). Als potentielle Abnehmer von Finanzdienstleistungen und den damit zusam-
menhédngenden technischen Produkten hat die Vorinstanz den tiberwiegenden Teil der Schweizer Bevolkerung
gesehen und damit den massgebenden Verkehrskreis fiir die derivative Unterscheidungskraft gleich definiert
wie fiir die origindre Unterscheidungskraft (vgl. vorne Erwédgung 3.3). Dies ist korrekt und nicht zu beanstan-
den.

Die Beschwerde erweist sich demnach als unbegriindet, soweit sie sich gegen die Verneinung der Durchsetzung
der kldgerischen Marke richtet.

5.

Die Beschwerdefiihrerin erblickt in der Nichtigerkldrung und Loschung der seit Jahren gebrauchten Marke
"KEYTRADER” (CH P-449536) einen Verstoss gegen die Eigentumsgarantie nach Art. 26 BV. Die Nichtiger-
kldrung sei insbesondere wegen des hohen wirtschaftlichen Schadenspotentials unverhéltnismissig.

5.1. Die Immaterialgiiterrechte bilden Eigentum im Sinne von Art. 26 Abs. 1 BV und als solches Schutzobjekt
der verfassungsrechtlichen Eigentumsgarantie (BGE 139 III 110 E. 2.3.1; 126 III 129 E. 8a S. 148; Giovanni
Biaggini, Kommentar BV, 2007, N. 12 zu Art. 26 BV). Das gilt mithin namentlich fiir das hier betroffene Mar-
kenrecht (Thouvenin/Noth, a.a.0., N. 25 der Einleitung). Die Eigentumsgarantie gewihrleistet das Eigentum
indessen nur mit dem Inhalt, den es nach Massgabe der jeweiligen Rechtsordnung hat, und sie bietet grundsétz-
lich keinen Schutz gegen deren Anderung (BGE 123 111 454 E. 5b S. 459; 101 1a 443 E. 2¢ S. 447).

Nach dem schweizerischen Markenrechtssystem verleiht die Registrierung der Marke keine Rechtsbestidndig-
keit. Die Moglichkeit der Nichtigerkldrung einer registrierten Marke bei gegebenen Voraussetzungen ist in Art.
52 MSchG vorgesehen und beruht auf gesetzlicher Grundlage. Die Eintragung der Marke schafft kein wohl-
erworbenes Recht am Ausschliesslichkeitsanspruch, sondern steht unter dem Vorbehalt anderer Beurteilung
durch den Zivilrichter (Marbach, SIWR 1II/1, a.a.0., S. 60 Rz. 197). Den Eintragungsentscheiden des Instituts
fiir Geistiges Eigentum (IGE) kommt fiir den Zivilrichter keine bindende Wirkung zu. Nach stindiger Recht-
sprechung kann die Schutzunfihigkeit einer registrierten Marke im Zivilprozess widerklage- oder einredeweise
geltend gemacht werden. Daraus folgt als Grundsatz, dass das IGE in Zweifelsfillen eine Marke einzutragen
und die endgiiltige Entscheidung dem Zivilrichter zu iiberlassen hat (BGE 135 III 359 E. 2.5.3; 130 III 328 E.
3.2 S. 332; je mit Hinweisen; fiir die Ausnahmen von der Zweifelsfallregel: BGE 136 111 474 E. 6.5). Der Zivil-
richter priift die Schutzfahigkeit einer angegriffenen Marke frei. Dabei konnen sich absolute Ausschlussgriinde
bei verdnderter Wahrnehmung eines Zeichens sogar erst nach der Eintragung

verwirklichen, z.B. kann ein urspriinglich unterscheidungskriftiges Zeichen zu einem Freizeichen degenerie-
ren (Marbach, SIWR 1II/1, a.a.0., S. 60 Rz. 197). Deshalb trigt der Inhaber einer registrierten Marke stets das
Risiko, dass sich sein Zeichen in einem allfélligen Nichtigkeitsprozess nicht behaupten kann. Dieses Risiko
musste auch der Beschwerdefiihrerin bewusst sein.

5.2. Sodann gesteht auch die Beschwerdefiihrerin zu, dass ein 6ffentliches Interesse an der Loschung nichtiger
Marken aus dem Register besteht. Sie betont aber vor allem, dass eine Loschung in ihrem Fall unverhéltnis-
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missig sei, weil aufgebaute grosse wirtschaftliche Werte vernichtet wiirden.

Diesem Argument kann nicht gefolgt werden. Der Gesetzgeber hat den Interessen des Inhabers einer regis-
trierten Marke, der diese lange Zeit gebraucht und damit einen wirtschaftlichen Wert aufgebaut hat, mit dem
Verkehrsdurchsetzungstatbestand (Art. 2 lit. a MSchG) durchaus Rechnung getragen, indem ein origindr nicht
unterscheidungskriftiges Zeichen bei nachgewiesener Verkehrsdurchsetzung dennoch Schutz behilt und nicht
nichtig ist. Die Beschwerdefiihrerin vermochte aber die Verkehrsdurchsetzung ihrer Marke "JKEYTRADER”
nicht nachzuweisen.

5.3. Schliesslich postuliert die Beschwerdefiihrerin, bei der Verhiltnismissigkeitspriifung miisse beachtet wer-
den, dass im Ausland beziiglich des nachtriglichen Widerrufs von Marken positivrechtliche Vorschriften zur
Verbesserung der Rechtssicherheit bestiinden. So konne eine Marke nach Ablauf einer gewissen Zeitspanne
zumindest gegeniiber Angriffen gestiitzt auf gewisse absolute Ausschlussgriinde unanfechtbar werden.

Damit kritisiert die Beschwerdefiihrerin das schweizerische Markenrechtssystem, wie es im MSchG und damit
in einem Bundesgesetz geregelt ist. Ob diese Regelung einen unverhiltnismissigen Eingriff in die Eigentums-
garantie darstellt, weil sie bei gegebenen Voraussetzungen die Nichtigerkldrung einer registrierten Marke ohne
zeitliche Befristung zuldsst, hat das Bundesgericht nicht zu tiberpriifen (Art. 190 BV). Jedenfalls kann allein
aus dem Bestand entsprechender ausldndischer Vorschriften nicht auf eine verfassungswidrige Unverhiltnis-
missigkeit der schweizerischen Regelung geschlossen werden, zumal das jeweilige Rechtssystem als Ganzes
und nicht bloss punktuelle Vorschriften zu betrachten sind.

Die Berufung der Beschwerdefiihrerin auf eine Verletzung der Eigentumsgarantie geht demnach fehl.

6.

Die Beschwerde erweist sich damit als unbegriindet, soweit sie sich gegen die Gutheissung der Widerklage
richtet. Es bleibt bei der vorinstanzlichen Nichtigerklarung der Marke ’JKEYTRADER” der Beschwerdefiihre-
rin (fiir alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen) nach Dispositivziff. 2.1.

Hiervon ist auch betreffend die Unterlassungsklage (Ziff. 1-3) der Beschwerdefiihrerin auszugehen, und die
Vorinstanz konnte dieselbe ohne Weiteres abweisen, soweit sie sich auf Markenrecht stiitzte.

7.

7.1. Soweit die Unterlassungsklage jedoch eventualiter auf das UWG gestiitzt wurde, hatte die Vorinstanz nach
wie vor zu priifen, ob die entsprechenden Unterlassungsbegehren auf dieser Grundlage zu schiitzen sind. Wie
bereits dargelegt, besteht ein Rechtsschutzinteresse an den Rechtsbegehren Ziff. 1-3 auch insoweit, als diese
von der Beschwerdefiihrerin alternativ mit einer Verletzung des UWG begriindet wurden (dazu vorne E. 2.3.2).
Die Vorinstanz hat die lauterkeitsrechtlich abgestiitzten Unterlassungsbegehren damit zu Unrecht wegen Ge-
brauchseinstellung der inkriminierten Zeichen durch die Beschwerdegegnerin als gegenstandslos erachtet und
sie in der Folge in Verletzung von Bundesrecht nur im Hinblick auf die Kostenverteilung gepriift.

7.2.

7.2.1. Nach Art. 2 UWG ist unlauter und widerrechtlich jedes tduschende oder in anderer Weise gegen den
Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschéftsgebaren, welches das Verhiltnis zwi-
schen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst. Unlauter handelt geméss Art. 3 Abs.
1 lit. d bzw. aArt. 3 lit. d UWG insbesondere, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit
den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschiftsbetrieb eines anderen herbeizufiihren.

Unter diesen mitunter als wettbewerbsrechtlicher Kennzeichenschutz bezeichneten Tatbestand der Schaffung
einer Verwechslungsgefahr mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschéftsbetrieb eines anderen fallen
samtliche Verhaltensweisen, bei denen das Publikum durch die Schaffung von Verwechslungsgefahr irregefiihrt
wird, insbesondere um den Ruf der Wettbewerber auszubeuten (BGE 135 III 446 E. 6.1 S. 450; 128 III 353 E.
4 S. 359; je mit Hinweisen). Ob eine lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr besteht, ist dabei hinsichtlich
eines konkreten Wettbewerbsverhaltens zu bestimmen (BGE 129 III 353 E. 3.3 S. 359).

7.2.2. Die Vorinstanz ging zunichst zwar grundsitzlich zutreffend davon aus, dass die Kennzeichnungskraft
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aus Sicht der massgebenden Verkehrskreise und die Verwechselbarkeit mit @hnlich gekennzeichneten Pro-
dukten anhand der tatsdchlichen Produktpridsentation in Wiirdigung der konkreten Umstidnde zu priifen sei.
In der Folge verzichtete sie jedoch auf die Priifung der von der Beschwerdefiihrerin behaupteten lauterkeits-
rechtlichen Verkehrsgeltung von "JKEYTRADER”, die aufgrund des engeren massgebenden Verkehrskreises
im Vergleich zum Markenrecht nicht a priori auszuschliessen war, und ging - unter Verweis auf ihre marken-
rechtlichen Erwigungen - selbst unter der Annahme der Verkehrsgeltung von einer ’eher hohen urspriingli-
chen Unterscheidungsschwiche” von ’KEYTRADER” mit “bestenfalls eingeschrinktem Schutzumfang” aus.
In einer Eventualbegriindung verneinte sie die Verwechslungsgefahr unter Annahme einer durchschnittlichen
Kennzeichnungskraft” von ’JKEYTRADER”, wiederum mit Hinweis auf eine urspriinglich relativ hohe Un-
terscheidungsschwéche” des Zeichens.

Es ist widerspriichlich und geht mit Blick auf die gebotene Beurteilung einer lauterkeitsrechtlichen Verwechs-
lungsgefahr anhand der konkreten Umstéinde nicht an, von einer hypothetischen Verkehrsgeltung des fraglichen
Zeichens auszugehen und ihm gleichzeitig - unter Hinweis auf die markenrechtliche Beurteilung der urspriing-
lichen Unterscheidungskraft - eine hohe Unterscheidungsschwiche zu unterstellen. Die Vorinstanz verkennt mit
ihren Erwigungen, dass die urspriingliche Unterscheidungsschwéche durch Verkehrsdurchsetzung infolge lang-
dauernden und/oder intensiven Gebrauchs gerade iiberwunden werden kann (vgl. zur Unterscheidung zwischen
origindrer und derivativer Unterscheidungskraft im Markenrecht BGE 140 III 109 E. 5.3.2). Sollte ’KEYTRA-
DER?” fiir Online-Handelsplattformen tatsichlich Verkehrsgeltung erlangt haben, liegt eine Verwechslungsge-
fahr nach Art. 3 Abs. 1 lit. d bzw. aArt. 3 lit. d UWG auf der Hand, wenn ein anderer Wettbewerber dieselben
Dienstleistungen mit dem Zeichen “Keytrade” anbietet, wobei eine solche auch dann nicht ausgeschlossen
werden kann, wenn dem Zeichen lediglich kennzeichnungsschwache Zusitze wie “Bank”, ”Pro”, ”ID” oder
”Mobilesite” beigefiigt werden, die fiir beide Angebote gleichermassen beschreibend wirken.

Die erfolgte bloss abstrakte Priifung der lauterkeitsrechtlichen Verwechslungsgefahr lediglich im Hinblick auf
die Kostenfolgen ist mit Bundesrecht nicht vereinbar. Die Beschwerde ist daher teilweise gutzuheissen und die
Sache zu neuer Beurteilung der Unterlassungsbegehren (Ziff. 1-3) nach UWG an die Vorinstanz zuriickzuwei-
sen.

8.

Die Beschwerde erweist sich als unbegriindet, soweit sie sich gegen die Nichtigerkldrung der Marke "KEY-
TRADER” (CH P-449536) nach Dispositivziff. 2.1 richtet.

Soweit sich die Beschwerde gegen die Abweisung bzw. Abschreibung der Unterlassungsbegehren (Ziff. 1-3)
richtet, erweist sie sich als teilweise begriindet. Entsprechend sind Dispositivziff. 1, 2.2 und 3-5 aufzuheben
und die Sache ist zu neuer Beurteilung der Unterlassungsbegehren (Ziff. 1-3) nach UWG an die Vorinstanz
zuriickzuweisen.

Die Beschwerdefiihrerin dringt mit ihren Begehren nur teilweise durch, und es erscheint gerechtfertigt, die Ge-
richtskosten den Parteien je zur Hilfte aufzuerlegen sowie auf eine Zusprechung von Parteientschiddigungen zu
verzichten (vgl. Art. 66 Abs. 1 sowie Art. 68 Abs. 1 und 2 BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.

In teilweiser Gutheissung der Beschwerde werden Dispositivziff. 1, 2.2 und 3-5 des Urteils des Handelsge-
richts des Kantons Aargau vom 27. November 2013 aufgehoben und die Sache wird zu neuer Beurteilung der
Unterlassungsbegehren (Ziff. 1-3) nach UWG an das Handelsgericht zuriickgewiesen. Im Ubrigen wird die
Beschwerde abgewiesen.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 15°000.— werden den Parteien je zur Hilfte auferlegt.

3.
Es werden keine Parteientschidigungen zugesprochen.

4.
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Dieses Urteil wird den Parteien und dem Handelsgericht des Kantons Aargau, 2. Kammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 27. Juni 2014

Im Namen der L. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Die Prisidentin: Klett

Der Gerichtsschreiber: Leemann



