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Rapport sur 'activité du Groupe Suisse
de I’ Association Internationale pour la Protection

de la Propriété industrielle

Rapport présenté a I’Assemblée générale du 3 avril 1951 par
G. de MONTMOLLIN,

Président du Groupe Suisse

Messieurs,

Ce n’est pas sans une certaine crainte que j’entame la lecture du pré-
sent rapport. En cffet, notre Groupe a vécu, durant ce dernier exercice,
d’une vie intense. Or ce rapport n’est pas seulement destiné a vous-
mémes, qui avez sans doute présent a la mémoire tout ce qui s’est passé
en 1950, mais aussi a nos aprés-venants. Il semble donc désirable qu’il
ne contienne pas trop de lacunes et qu’il donne-encore, dans quelques
années, une idée de notre activité.

Comme de coutume nous commencerons par évoquer le souvenir de
ceux qui nous ont quittés. Nous avons a déplorer le décés de Messieurs
Gustav Schoenberg et Hans Oppikofer.

Monsieur Schoenberg, D" en droit et Ingénieur-Conseil de renom,
fut des ndtres dés la fondation du Groupe Suisse. Il était assidu a nos
réunions, ol ses interventions étaient fréquentes et toujours écoutées.
Son départ est unc grande perte pour notre Groupe. Monsieur Oppi-
kofer, D" en droit et Professeur a I'université de Zurich, n’était, lui, que
depuis quelques années membre de notre société. Si je ne me rappelle
pas 'avoir vu a nos réunions, je sais néanmoins qu’il s’intéressait vive-
ment a nos problémes et a nos discussions et que parfois, par la voix de
certains de nos membres, nous avons entendu I’écho de ses opinions.

Nous présentons nos bien sincéres condoléances aux familles des dé-
funts et nous nous inclinons avec respect sur leurs tombes.



Effectif de la Société

Les efforts de Monsieur Heberlein continuent a porter leurs fruits.
Notre Société, qui au 31 décembre 1949 comptait 176 membres en a,
au 31 décembre 1950, 196. Notons ici que nous comptons 70 membres
individuels et 120 membres collectifs. Monsieur Heberlein vous donnera
tout a ’heure des renseignements plus circonstanciés a ce sujet.

Situation financiére

L’optimisme que j’avais manifesté lors de notre derniére assemblée
générale n’a pas été contredit par les faits. Si les dépenses sont encore
tres élevées, cela provient de nos travaux qui ne sauraient s’effectuer
sans débours divers. Je laisse ici aussi la parole a Monsieur Heberlein qui
vous donnera toutes les précisions désirables. Qu’il me soit permis de le
remercier d’ores et déja pour tous les soins qu’il apporte a ses fonctions.

Comité

Au cours de 'année 1950 votre comité s’est réuni 3 fois. Le 8 mars, &
Lausanne, nous avons eu une premiére séance, consacrée avant tout a
la préparation de I’assemblée générale du jour suivant. C’est en comité
élargi que nous nous sommes réunis le 18 aolit & Neuchitel pour nous
entendre sur les mesures a prendre ensuite de I'accueil fait par la com-
mission du Conseil National au projet de la loi sur les brevets d’inven-
tion. Enfin I'objet principal de notre quatriéme séance du 20 novembre
4 Zurich a été la préparation de la séance de travail du 21 novembre,
ol1 nous avions des résolutions importantes a prendre, tant au sujet du
projet de la loi sur les brevets d’invention qu’a celui du Tribunal des
Brevets.

Assemblée générale et séances de travail

Notre assemblée générale a eu lieu a Lausanne, le 9 mars. Au cours
de la partie administrative de cette assemblée, nous avons entendu un
rapport trés complet de M. Winter sur la transformation de notre bulle-
tin en revue. La partie scientifique de la réunion a été consacrée d’une
part aux propositions de réformes a apporter a 'Arrangement de Madrid
concernant 'enregistrement international des marques de fabrique et
d’autre part a la préparation du Congrés de Paris. Cette derniere
question a été reprise dans une séance a laquelle les participants au
Congres ont ¢té invités. Je reviendrai dans le chapitre suivant sur les
résultats de cette réunion, qui a cu lieu le 11 mai, a Zurich, au Riden.
Au sujet de la revision de I’Arrangement de Madrid, nous avons eu le
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plaisir d’entendre un exposé aussi intéressant que détaillé de la bouche
de M. Magnin, Vice-Directeur du Burcau International et promoteur
de la révision. Nous reviendrons, au cours de la seconde partie de la
séance d’aujourd’hui, sur différentes questions relatives a la dite révision.
Notre séance du 21 novembre a été consacrée a deux questions qui
nous tiennent particuliérement a cceur, celle de I'examen préalable et
celle du Tribunal des Brevets. Les résultats auxquels nous sommes arri-
vés dans cette séance sont relatés dans les chapitres de ce rapport ol je
parlerai de la revision de la loi sur les brevets ¢t du Tribunal des Brevets.
Je puis donc, pour gagner du temps, les passer maintenant sous silence,
je reléverai seulement que 'intérét suscité par les questions discutées a
été mis en évidence par le nombre des participants, 76, la plus forte par-
ticipation & une séance depuis la fondation de notre Groupe.

Congres de Paris

Ce congres, magistralement organisé, a été, a tout point de vue, une
réussite magnifique, et nous ne saurions assez remercier nos amis francgais
de la peine et du soin qu’ils ont mis a 'organiser. Sans nul doute, il
laissera dans la mémoire de tous les participants un souvenir aussi im-
pressionant que lumineux.

Des 42 nations que comprend I’Union de Paris, 31 étaient représen-
tées. Notons parmi celles-ci ’Allemagne, I’ Australie, I’ Autriche, le Brésil,
le Canada, I'Irlande, Isragl, la Pologne, la Tchéchoslovaquie, la Tur-
quie ct la Jougoslavie.

La Suisse y était représentée par 48 membres de notre groupe, soit
plus du quart de notre effectif.

Le programme des délibérations du Congres, élaboré avec le plus
grand soin par le Comité Exécutif ou, pour dire les choses telles qu’elles
se sont réellement passées, par le Rapporteur Général et le secrétaire
général, MM. Fernand Jacq et Blum, demandait aux participants de se
prononcer sur 42 — de fait 46 — questions, certaines questions ayant été
dédoublées.

L’étude de ces questions, ou plus exactement de celles ou le Groupe
Suisse avait une solution a proposer, avait été faite trés sérieusement, en
1949 au cours de 2 séances du comité, de I'assemblée générale et d’une
séance de travail, et durant ’exercice qui nous occupe actuellement, au
cours de I'assemblée générale et finalement de la séance spéciale, tenue
a Zurich le 11 mai, séance a laquelle les participants au Congres avaient
¢été invités. A cette séance les décisions prises lors des séances précédentes
— le cas échéant apres étude des rapports émanant d’autres groupes —
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furent revues, confirmées et les porte-parole désignés pour toutes les
questions oll nous pensions devoir intervenir.

C’est donc bien préparé que notre Groupe prit part aux délibérations
de Paris et nous elimes, en régle générale, la grande satisfaction de voir
adoptées par le Congres les conclusions auxquelles nous nous étions
ralliés.

Il en était notamment ainsi pour les questions:

31: Subdivision de la demande au cours de la procédure avec sauvegarde
du ou des droits de priorité.

8 et 33: Suppression de la déchéance faute d’exploitation et son remplacement
par la licence obligatoire.

36: Divulgation.

13, 15 et 35bis: Suppression des questions 13 et 15 et quant a la question 35bis, sup-
pression de la nécessité d’un enregistrement de base au pays d’origine
pour le dépé6t d’une marque.

35: Cession libre des marques, dont le principe est accepté.

9 et 40: On reconnait aux «Sociétés Holding» le droit de posséder des marques
qu’elles peuvent licencier aux sociétés qu’elles contrdlent.

34: Protection des armoiries publiques. Le veeu du Groupe Suisse est enfin
réalisé.

35ter et 40: Doit-il ou non étre apporté des modifications a ’arrangement de

Madrid en vue de faciliter ’augmentation du nombre des pays adhé-
rents (35ter); concordance entre la convention de Paris et les di-
verses unions restreintes (40).

Le Comité exécutif examinera ces questions (35ter et 40) au vu des rap-
ports qui seront présentés par les groupes nationaux.

Au sujet de la divulgation, je voudrais donner quelques explications.
La question 36 était: «Doit-on accorder a I'inventeur un droit de prio-
rité en cas de divulgation de l'objet de I'invention avant le dépdt du
brevet?». Le Congres a répondu négativement a cette question. Or, a
Berlin, le Congres s’était déclaré en principe favorable a octroi a I'in-
venteur du droit de divulguer son invention 6 mois avant le dépot de
la premiére demande (a condition toutefois que cette réforme soit incor-
porée dans le texte de I’'Union); en méme temps il s’était déclaré d’ac-
cord de conférer une priorité a la divulgation. A Prague le Congreés a
confirmé la premiére décision, qui, dans 'esprit de ses défenseurs, était
subordonnée a l'octroi de la priorité. Mais au méme Congres de Prague
Poctroi de la priorité a été réfusé. Il en est résulté une certaine confusion,
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car la décision de Prague relative a la priorité remettait en fait le prin-
cipe de la divulgation en question. Les débats de La Haye n’ont pas
réussi a éclaircir la situation. Une discussion, qui eut lieu au sein du
Comité exécutif a Londres en 1948, n’y apporta pas plus de clarté, de
sorte que Monsieur Blum, en sa qualité de Secrétaire Général, proposa,
comme meilleure solution, de reprendre la discussion de toute la question
lors du Congres de Paris, ceci sans tenir compte des décisions de Berlin
et de Prague, ni de la discussion de La Haye. Tous les participants,
heureux de gagner du temps, approuverent la proposition de Monsieur
Blum, sans se rendre compte que celle-ci pouvait avoir, comme consé-
quence possible, le bouleversement de toutes les décisions précédentes.
Ceci est la raison pour laquelle le rapport de MM. Blum pére et fils,
rapport qui a fait sensation au Congreés, conduisait non seulement a
dénier a la divulgation un droit de priorité, mais a revenir sur la déci-
sion de Berlin. C’est aussi pourquoi la décision de Paris a soulevé quel-
ques protestations dans le camp des partisans du principe de la divulga-
tion. La conséquence de cette décision sera la reprise, par le Comité
Exécutif, de la question de la divulgation proprement dite.

Au sujet des autres questions qui nous intéressent spécialement, nous
Suisses, je voudrals signaler comme bien caractéristique ’escarmouche
trés vive a laquelle la question 38 (loi type sur la protection des dessins
et modeles dans les divers pays) a donné lieu. Les points de vue exprimés
étalent si différents que le Congres a chargé le Comité Exécutif de dé-
cider si cette question devait étre remise a 'ordre du jour d’un prochain
Congres, ou non.

Les résultats du Congreés sont d’ailleurs excellemment résumés dans
un article du N de juin 1950 de la Propriété Industrielle (N° 6), dont
Iétude peut étre, a tout point de vue, chaudement recommandée.

Le programme du prochain Congres, prévu pour Pentecéte 1952, en
Autriche, n’est pas encore arrété; il le sera par le Comité Exécutif qui
sicgera dans quelques semaines & Copenhague. Dés que nous serons en
sa possession, nous nous mettrons a 'ouvrage pour nous préparer comme
pour le Congres précédent.

Je ne terminerai pas ce chapitre sans remercier encore une fois en
votre nom tous ceux d’entre nous qui, par des rapports et des interven-
tions, ont contribué aux résultats obtenus par le Congres et tout spéciale-
ment encore une fois nos amis de France du grand effort qu’ils ont
fourni pour arriver a cette merveilleuse réussite.
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Revision de la loi sur les brevets d’invention

Le 25 avril 1950, le message du Conscil Fédéral concernant la revision
de la loi sur les brevets d’invention, accompagné du projet définitif du
texte revisé, a paru. Ce document a naturellement retenu toute I'atten-
tion des milieux intéressés et, d’une fagon générale, requ un accueil fa-
vorable. On a en particulier loué la clarté de exposé et la maniere dont
le pour et le contre de diverses questions étaient exposés. Comme tou-
jours, on a aussi entendu certaines critiques, en particulier en ce qui con-
cerne le tribunal des brevets. L’industrie trouvait traité¢ par trop néga-
tivement le postulat de 'amélioration de notre jurisprudence c¢n matiére
de brevets, laquelle, de 'avis unanime, laisse & désirer. Si notre Groupe
avait, précédemment, refusé de lier la question d’une Cour fédérale des
brevets a celle de la revision, il avait cependant toujours proclamé la
nécéssité de traiter les deux questions en méme temps, et de son coté le
«Vorort» avait demandé au Département de Justice ct de Police:

« Quec le Tribunal Fédéral recit la compétence de revoir les questions de
«droit et de fait dans les contestations concernant les brevets

«et

« Qu’on examinat la possibilité de créer, au Tribunal Fédéral, pour ces
«contestations, une cour spéciale composée de juges ordinaires et de
«juges techniciens.

On s’attendait donc a la nomination d’une Commission d’experts et
I'on fut quelque peu étonné en lisant les conclusions du message, dont la
derniére phrase «Il convient de laisser aux milieux intéressés le soin d’en-
treprendre a cette fin (c.a.d. les changements a apporter dans I'organisa-
tion du Tribunal FFédéral) les démarches nécessaires», pouvait faire croire
a un enterrement. Vous savez tous qu'il n’en a heureusement point été
ainsi, je reviendrai sur cette question dans le chapitre suivant.

Un autre point du message et du texte du projet me semble réclamer
quelques commentaires. C’est I’Article 1, ler alinéa, conditions générales
requises pour Pobtention du brevet:

«Les brevets d’invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables in-
dustriellement. »

Le texte finalement proposé par les experts avait la teneur suivante:

&Les brevets d’invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables in-
dustriellement, quelle gu’en soit importance, qui enrichissent la technique et ne
constituent pas de simples tours de main.»
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Ce texte voulait donc accorder la protection a toutes les inventions,
pourvu qu’elles présentassent un mérite inventif, quelque faible que fat
ce dernier, et englober ainsi les modeles d’utilité dans le domaine protégé
par la nouvelle loi.

Or, la question d’une loi sur les modéles d’utilité avait été discutée
tres sérieusement dans une séance de votre Comité le 2 décembre 1949,
Comité élargi par la présence de différents spécialistes de cette question.
On en était arrivé a la conclusion que tant que le texte définitif du projet
de la loi sur les brevets d’invention et celui du message — en particulier
cc qui sera dit concernant les «petites inventions» — n’auraient point
paru, il serait prématuré de proposer une nouvelle loi (Rappelons ici que
par «petites inventions» on cntend les inventions qui, quelle que soit la
grandeur de objet a laquelle clles se rapportent, qu’il s’agissc d’un
grand four électrique ou d’un minuscule calibre d’horlogerie, ne présen-
tent pas de réel caractere inventif. Une «petite invention» peut cepen-
dant connaitre un grand succes de vente).

Or, maintenant, la situation cst claire. Le message dit pertinemment
quc si le texte proposé par les experts n’a pas été retenu, ¢’est parce que
les «petites inventions» ne doivent pas joulr de la protection accordée par
la loi sur les brevets d’invention {comme c’est par exemple le cas en
France). D’autre part, dans la conférence d’experts dont je parlerai
dans le chapitre suivant (I'ribunal des brevets), le représentant du Tri-
bunal Fédéral, Monsicur le Juge F'édéral Staufler, a expressément déclaré
que le Tribunal IFédéral n’accordera pas la protection aux «petites in-
ventions». Ce point de vue semble d’ailleurs compréhensible et la pro-
tection de 18 ans accordée aux brevets peut paraitre exagérée pour
des inventions dont le niveau est comparable & celui de simples tours
de main.

Il me semble donc que le moment est déja venu de reprendre la ques-
tion de la protection des modéles d’utilité et de décider si nous voulons
une loi nouvelle dans le sens du projet élaboré par M. Herrmann, ou sl
nous voulons proposer un remaniement de la loi actuelle sur les dessins et
modeles industriels de facon que ceux-ci jouissent de la protection lors-
que, a coté de la nouvcauté, ils présenteront soit un caractére esthétique,
soit un progrés technique quelconque.

Quant a I'accueil fait par la Commission du Conseil National au pro-
jet de loi, vous le connaissez.

La Commission a été vivement frappée par les dépenses et Paugmen-
tation de la burcaucratie fédérale qu'entrainera lintroduction del’exa-
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men préalable. Elle a en conséquence remis I'examen du projet de loi
et demandé au Département Fédéral de Justice et Police de lui confirmer
la nécessité de 'examen préalable en Suisse.

Je ne saurais revenir ici sur les démarches, conférences, séances etc.
que la décision de la Commission a provoquées. La chose a été prise en
main d’une part par le «Vorort» et d’autre part par votre Comité, qui
a tenu a ce sujet une séance le 18 aolit & Neuchétel, séance a laquelle
assistaient, a c6té de M. le Conseiller aux Etats Speiser et de M. le Con-
seiller National Tell Perrin, le Directeur du Bureau Fédéral de la Pro-
priété Industrielle, M. Morf, et les membres de notre Groupe, membres de
la commission de rédaction de notre revue.

En résumé les questions suivantes étaient posées aux cercles intéressés
et a Pindustrie:

19 Etant données la réouverture de I’Office des Brevets Allemand a
Munich et la reprise, apparemment imminente, de ’examen préalable,
I'introduction de celui-ci en Suisse répond-il encore a un besoin réel?

20 5i P’on répond par affirmative a la question 19, n’est-il pas possible de
trouver une solution moins onéreuse que I’examen préalable et propre
a rendre les mémes services?

Au vu des réponses données a ces questions, le Département Fédéral
de Justice et Police rédigera un message complémentaire destiné aux
Chambres Fédérales.

A la question 1° ont répondu d’emblée affirmativement: I'industrie
textile, 'industrie horlogere, les ingénieurs-conseils que ’on doit regarder
comime les représentant des « petits inventeurs» ¢’est-a-dire des inventeurs
isolés. L’industrie des machines et ’industrie chimique ont également
répondu oul, mais aprés avoir auparavant soigneusement étudié la ques-
tion 2% a laquelle chacune a présenté une solution. Mais ces solutions,
a I’étude, s’avérérent toutes deux ne pas répondre au but visé.

L’industrie des machines avait proposé une procédure d’opposition,
plus exactement une procédure de préavis. Les demandes de brevet sont
examinées, puis publiées avec faculté, pour le public, de faire opposition.
Cependant, si 'examen ou la procédure d’opposition prouvent qu’il n’y
a pas invention brevetable, le bureau a seulement le droit de conseiller
au demandeur de retirer sa demande, il n’a pas le droit de refuser la
délivrance, mais le brevet sera imprimé avec le préavisnégatif du bureau?.
Cette procédure ne répond pas a un des buts principaux de 'examen
préalable: éviter que le développement de I'industrie soit entravé par une

! Pour de plus amples détails voir notre circulaire du 2. 10. 1950.



foule de brevets de valeur douteuse; I’octroi de brevets reconnus sans
valeur est, au surplus, difficilement conciliable avec le principe de la
présomption de la validité d’un brevet.

L’industrie chimique avait proposé une procédure d’examen faculta-
tif, inspirée d’un article paru dans le numéro de juillet 1950 de la Pro-
priété Industrielle et dii ala plume de Monsieur Dunan. Le demandeur a
la faculté, au moment du dépét de sa demande, de demander I’examen.
Lorsquela demande est publiée, les intéressés peuvent, sila demande a déja
subi Pexamen préalable, faire opposition, ou, si la demande n’a pas subi
I’examen préalable, soit le demander soit faire opposition®. Il serait per-
mis d’espérer qu’un systéme semblable réduirait notablement le nombre
des demandes & examiner; cependant, il n’est pas possible de se rendre
compte de I'importance de ’économie qui pourrait étre ainsi réalisée.
Cette économie ne sera d’ailleurs pas immédiate, car I'industrie textile,
qui, pour les raisons que I’on sait, est particulierement intéressée a I’exa-
men préalable et qui sera la premiére a jouir de cette innovation, a dé-
claré qu’elle réclamerait 'examen pour toutes les demandes de brevets,
au moment de leur publication. On s’est aussi rendu compte que I'exa-
men facultatif posait certains problémes dont les solutions ne paraissent
pas toutes simples.

Aussi, dans sa séance de travail du 21 novembre, le Groupe Suisse
a-t-il voté, & une tres forte majorité, une résolution qui a été rendue pu-
blique par un communiqué a la Presse dont le préambule et le passage
relatif a la question de I'examen préalable avaient la teneur suivante:

« Le Groupe Suisse de I’ Association Internationale pour la Protection de la Pro-
«priété Industrielle (A.1.P.P.1.) s’est réuni a Zurich le 21 novembre 1950.
«L’assemblée, trés nombreuse, a examiné diverses questions importantes
«posées par la révision de la loi sur les brevets d’invention, dont les
«chambres fédérales ont actuellement a s’occuper.

«Introduction de I’examen préalable.

« Apres avoir étudié, sur I'invitation du Bureau Fédéral de la Propriété
«Intellectuelle, différentes propositions de simplification de la procédure
«d’examen des brevets, 'assemblée a décidé a une trés forte majorité de
«recommander Pintroduction de ’examen préalable, tel que le propose
«le Conseil Fédéral. Elle est en effet convaincue que seul un examen
«complet, introduit par étapes, c’est-a-dire industrie aprés industrie —
«afin d’en faciliter I'application — est a méme de donner satisfaction,

! Pour de plus amples détails voir notre circulaire du 2. 10. 1950.
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«non seulement aux inventeurs, mais aussi & la collectivité tout entiére,
«qui a un intérét primordial a ce que les brevets délivrés le soient en
«connaissance de cause.»

La résolution a regu pleine et entiére confirmation quand, le 5 décem-
bre, sous les auspices du «Vorort», une commission de coordination s’est
réunie & Zurich. Je reviendrai brievement sur cette séance dans le cha-
pitre suivant, consacré au Tribunal des Brevets.

Comme je I’ai d¢ja dit, la parole est maintenant au Département de
Justice et Police pour son rapport complémentaire.

Tribunal des Brevets

Au début du chapitre précédent j'avais signalé notre crainte que les
conclusions du Département de Justice et Police, relatives au Tribunal
des Brevets fissent prévoir un ajournement indéfini de cette question.
Heureusement il n’en a pas été ainsi.

Au début de 'automne, le Département de Justice et Police procédait
alanomination d’une commission d’experts ayant pour tiche d’examiner:

a) sila réglementation actuelle est insuffisante et, si oui,

b) quelles mesures peuvent étre prises pour y remédier efficacement.

La plupart des membres de votre Comité faisaient partie de cette
Commission. Monsieur Blum y représentaient le Groupe Suisse, Mon-
~sieur Bolla y assistait a titre personnel, Messieurs Heberlein, Hummler,
Pointet et votre serviteur y participaient en tant que représentants de
Iindustrie textile, de 'industrie des machines, du «Vorort» et de I'indu-
strie chimique.

Au moment de la nomination de cette Commission, la situation se
présentait ainsi: Le tribunal de premiére instance en matiere de brevets
était en pratique définitivement écarté, vu les problémes d’ordre con-
stitutionnel qu’il soulevait. L unanimité régnait quant au postulat éma-
nant de notre séance de travail du 15 mars 1949 a Lucerne et formulé par
le «Vorort»:

Qu’en mati¢re de brevet tout litige soit porté devant une cour spéciale,
composée de juges ordinaires et de juges techniciens, et que cette cour
ait la compétence de revoir toute question de fait et de droit.

Par contre, une certaine incertitude régnait sur les points suivants:

a) Les juges techniciens de la nouvelle cour doivent-ils avoir voix
délibérative ou simplement consultative?

b) Quel accueil réserver au postulat de I'industrie des machines:
compléter ['organisation du Burcau Fédéral de la Propriété Industrielle
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par la création d’une instance spéciale, chargée d’examiner les demandes
en nullité de brevets?

Dans la séance de travail du 21 novembre 1950 ces questions furent
reprises et soumises a un nouvel examen approfondi avec le résultat
suivant:

Confirmation de 'unanimité touchant la cour spéciale formée de juges
ordinaires et de juges techniciens, et les compétences de celle-ci relatives
a ’examen des questions de fait et de droit.

La question de savoir si les juges techniciens doivent avoir voix con-
sultative ou délibérative fut renvoyée. Quant au postulat de Pintroduc-
tion d’une instance en nullité, il ne fut pas accepté a 'unanimité, mais a
une forte majorité: le tiers des votants se prononga négativement, soit
pour des raisons de principe, soit parce qu’ils ne pouvaient pas encore
réaliser toutes les conséquences d’une pareille institution.

Le communiqué a la Presse auquel j’ai fait allusion il y a un instant
résumait la question du Tribunal des brevets comme suit:

« En ce qui concerne Porganisation judiciaire en matiére de brevets
«d’invention, ’assemblée, a une trés grande majorité, recommande que
«la compétence soit donnée au Tribunal Fédéral de revoir non seulement
«les questions de droit, mais aussi celles de fait et qu’en outre une cour
«spéciale soit créée, au Tribunal Fédéral, formée de juges ordinaires et
«de juges techniciens.

« Le Groupe Suisse de L’A.I.P.P.I. reste convaincu que la solution
«idéale serait celle de la création d’un tribunal unique de premiére instance
«pour toutes les contestations en matiere de brevets. Si cette solution
«devait se heurter a des obstacles d’ordre constitutionnel, il recommande
«alors, dans sa majorité, qu’une instance administrative ayant a juger les
«actions en nullité soit au moins créée aupres du Bureau Fédéral de la
«Propriété Intellectuelle.»

La commission d’experts siegea a Berne le jour qui suivit celui de notre
séance de travail, soit le 22 novembre, sous la présidence de M. le Con-
sciller Fédéral de Steiger. Le Département de Justice et Police était en
outre représenté par M. Alexander, le Bureau Fédéral par M. Morf et le
Tribunal Fédéral par M. Juge Fédéral Stauffer. Notons encore la pré-
sencc de représentants des Tribunaux cantonaux et de la science jurdi-
que. Au cours de cette séance M. Bolla a déposé les propositions suivantes:

10 E’article 67 O.]. est modifié en ce sens que dans les procés en matiére
de brevets d’invention:



a) Le Tribunal Fédéral n’est pas lié par les constatations de fait qui
reposent sur I’application de normes d’expérience technique.

b) Il peut avoir recours a un ou plusieurs experts, sans restriction
aucune; il doit y avoir recours dés que des connaissances tech-
niques sont nécessaires pour le jugement de I’affaire.

¢) Les experts siegent avec le Tribunal I'édéral, a titre consultatif.

20 1’0O.]J. (Art. 41) est modifié en ce sens que si les parties sont d’accord,
toute affaire en matiére de brevets d’invention peut étre portée devant
le Tribunal Fédéral, comme premicre et derni¢re juridiction, indé-
pendamment de la valeur litigieuse.

Personnellement j’ai retenu 'impression suivante de cette séance:

Le postulat du Groupe Suisse relatif & D’élargissement des compé-
tences du Tribunal IFédéral et I’adjonction de juges techniciens regut un
accueil favorable.

Le «Vorort» et I'industrie des machines firent quelques réserves quant
ala restriction des compétences du Tribunal Fédéral concernant la possi-
bilité de revoir toutes les questions de fait; par ailleurs d’autres experts
appuyerent vivement I’adjonction de juges experts avec voix consultative.

Tres intéressantes furent en particulier les explications données par
M. le Juge Fédéral Stauffer concernant les difficultés que causent aux
Juges Fédéraux les restrictions que leur impose la loi actuelle, parfaite-
ment insuffisante, et qui sont la cause des critiques, malheureusement pas
injustifiées, d’aujourd’hui.

Il n’en fut pas de méme pour le postulat relatif a Pinstutition de I'ins-
tance en nullité. Si le Vorort et 'industrie restérent sur leurs positions,
ce postulat fut attaqué tres vivement par divers orateurs, par M. Bolla
pour des raisons de principe, par M. Matter qui y voyait un Tribunal de
premiére instance camouflé et par d’autres experts qui redoutaient des
conséquences encore mal discernables.

En résumé, le combat pour la réorganisation du Tribunal Fédéral se
livrera avant tout devant les Chambres, celui de ’instance en nullité au
sein de la Commission d’experts.

Le proces verbal de cette séance est aux mains du Département de
Justice et Police. Celui-ci en tirera des conclusions qui seront reprises dans
une nouvelle séance de la Commission d’experts qui se réunira vraisem-
blablement au printemps de cette année. Le dernier acte de nos délibé-
rations relatives a ’examen préalable et au Tribunal des Brevets a été
la séance de coordination du «Vorort» du 5 décembre, au cours de
laquelle on est arrivé a la conclusion que la limitation du domaine des
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constatations de fait proposée a la Commission d’experts n’était pas in-
diquée, vu 'enchevétrement habituel, en matiere de litiges relatifs aux
inventions brevetées, non seulement des questions de droit et de fait,
mais encore, dans ces derniéres, des questions techniques et financiéres,
comme la contrefacon et les dommages-intéréts.

Modéles d’Utilité

Cette question n’a pas été traitée au cours de 'année 1950 dans notre
groupe. Je me référe cependant aux commentaires de ce rapport qui
concernent l'article I du projet de revision de la loi sur les brevets, com-
mentaires démontrant que la question est arrivée 4 un point ol notre
groupe devrait en reprendre 'étude.

Revue Suisse de la Propriété industrielle et du Droit d’Auteur

Comme je I’ai dit au début du chapitre intitulé: Assemblée générale et
séances de travail, Monsieur Winter nous a fait le 9 mars un trés inté-
ressant exposé sur notre publication, 'actuelle Revue Suisse de la Pro-
priété industrielle et du Droit d’Auteur. Il vous dira tout-a-I’heure lui-
méme ses expériences et ce qu’il attend de vous. S’il est évident que la
considération dont jouit notre groupe est en bonne partie dépendante du
niveau de notrc publication, il est également évident que notre commis-
sion de rédaction et son président ne sauraient seuls suffire a la tache. Ils
ont besoin non seulement de I'appui moral, mais avant tout de "appui
effectif des membres du Groupe. Pour le moment je me borne a remer-
cier d’ores et déja notre Commission de rédaction et son président pour
le remarquable travail qu’ils ont fourni et je forme le veeu que vos re-
merciements revétent la forme concrete de nombreuses publications.
(Pest certainement a ces remerciements-la que notre commission de ré-
daction et son président seront le plus sensibles.

Divers

L’année précédente, je tcrminais mon rapport en signalant que des
pourparlers avaient été amorcés avec I’Allemagne pour la reconnaissance
réciproque de certains délais de priorité. Les pourparlers ont abouti,
Paccord mis sur pied a été signé ct il ne reste plus aux Gouvernements
allemand et suissec qu’a le ratifier.

Conclusion

Messieurs, tirer des conclusions de cet exposé me semble superflu, sur
le plan national comme sur le plan international nous avons combattu
le bon combat.



Das l)elgiscl)e Verl)esserungs—Patent

E. BUCHI

Wattwil

1. Problemstellung

Gemifl dem Art. 1 des belgischen Patentgesetzes vom 24. Mai 1854
sind in Belgien drei Arten von Patenten méglich, namlich: Erfindungs-,
Verbesserungs- und Einfithrungspatente. Erfindungspatente werden fiir
unabhingige Erfindungen erteilt, wihrend Verbesserungspatente (bre-
vets de perfectionnement) gemil3 Art. 15 des Gesetzes fiir Weiterent-
wicklungen von in Belgien bereits patentierten Erfindungen erteilt wer-
den. Ein Verbesserungspatent erlischt gleichzeitig mit dem Erfindungs-
patent, auf welches es sich bezieht. Ist der Inhaber des Verbesserungs-
patentes nicht mit dem Inhaber des altern Patentes identisch, so kann
cr ohne dessen Einwilligung die urspriingliche Erfindung nicht ausiiben
und umgekehrt. Einfithrungspatente werden gemil3 Art. 14 des Gesetzes
erteilt fur Erfindungen, die bereits im Auslande patentiert waren, wobel
jedoch die Dauer eines solchen Einfithrungspatentes die maximale Dauer
des korrespondierenden Auslandpatentes nicht tibersteigen darf.

Wihrend die Bestimmungen betreffend die Erfindungs- und Einfiih-
rungspatente im wesentlichen denjenigen der Patentgesetze andercr
Linder entsprechen, nimmt das Verbesserungspatent gemiB dem bel-
gischen Patentgesetz eine cigentiimliche Mittelstellung zwischen Zusatz-
patenten und Abhingigkeitspatenten, wie sie die Patentgesetze anderer
Linder kennen, ein. Es diirfte sich deshalb lohnen, die Gesetzesbestim-
mungen beziiglich des belgischen Verbesserungspatentes, sowie deren
Interpretation durch die belgische Rechtsprechung etwas nidher zu be-
trachten.



II. Zusatzpatente und Abhingigkeitspatente gemiifg den

Patentgesetzen anderer Liinder

Zunichst durfte es niitzlich sein, die Verhaltnisse beziiglich der Zusatz-
patente und Abhédngigkeitspatente in andern Liandern etwas zu betrach-
ten, um das Verstandnis der nachfolgenden Ausfithrungen zu erleichtern.

Die Patentgesetze der meisten Industriestaaten geben bekanntlich
einem Erfinder die Moglichkeit, sogenannte Zusatzpatente anzumelden
fiir Verbesserungen von durch diesen frither patentierten oder zum
Patent angemeldeten Erfindungen, wobei die Jahrestaxen fiir die Haupt-
patente gleichzeitig fiir die Zusatzpatente gelten. Die Dauer solcher Zu-
satzpatente endigt mit der Dauer der Hauptpatente, auf die sie sich be-
ziehen. Keine Zusatzpatente sind in den USA und Kanada, sowie in
verschiedenen mittel- und sidamerikanischen Lindern erhiltlich, in den
den beiden erstgenannten Landern offensichtlich aus dem Grunde nicht,
well in diesen Lindern keine Jahrestaxen erhoben werden. Einer der
Hauptgrinde fur die Einfuhrung der Zusatzpatente durfte in der Ab-
sicht des Gesetzgebers bestanden haben, die Erfinder zur Veroffentli-
chung von Weiterentwicklungen von frither patentierten Erfindungen zu
veranlassen, indem ihnen die Méglichkeit zur Erwirkung eines Patent-
schutzes fiir diese Weiterentwicklungen zu relativ geringen Kosten ge-
boten wird.

Wird die Verbesserung einer patentierten Erfindung von einem andern
als dem Inhaber des Hauptpatentes gemacht, so kann diese Verbesserung
nur durch ein selbstindiges Patent geschiitzt werden, das in diesem Falle
aber als sogenanntes Abhidngigkeitspatent bezeichnet werden mufl. Fiir
die Beniitzung der Verbesserungserfindung bedarf es, solange das Grund-
patent noch zu Recht besteht, der Genehmigung des Inhabers des letz-
tern. In Frankreich ist diese Bestimmung zum Beispiel Gegenstand eines
besonderen Artikels des Patentgesetzes (Art. 19).

1L Der Art.15 des Lelglschen Patentgesetzes
und dessen Entstehung

Die Bestimmungen iiber die Verbesserungspatente sind in erster Linie
im Art. 15 des belgischen Patentgesetzes enthalten. Dieser Artikel lautet
wie folgt:

«En cas de modification a ’objet de la découverte, il pourra étre
obtenu un brevet de perfectionnement qui prendra fin en méme
temps que le brevet primitif.
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Toutefois si le possesseur du nouveau brevet n’est pas le breveté prin-
cipal, il ne pourra, sans le consentement de ce dernier, se servir de la
découverte primitive et réciproquement le breveté principal ne pourra
exploiter le perfectionnement sans le consentement du possesseur du
nouveau brevet.»

Aus dem Absatz 2 dieses Artikels folgt, dall Verbesserungspatente
nicht nur dem Inhaber des Hauptpatentes, auf welche sie sich beziehen,
erteilt werden, sondern auch jedem Dritten. Dadurch unterscheidet sich
das belgische Verbesserungspatent grundsitzlich vom Zusatzpatent an-
derer Liander, welches nur dem Inhaber des Hauptpatentes erteilt wird.
Wihrend fiir Verbesserungspatente, die Dritten erteilt werden, Jahres-
taxen zu entrichten sind, ist dies bei Verbesserungspatenten, die vom
Inhaber des Hauptpatentes herausgenommen werden, gemafl Art. 3 des
belgischen Patentgesetzes nicht der I'all; der zweite Satz dieses Art. 3
lautet namlich:

«Il ne sera point exigé de taxe pour les brevets de perfectionnement
lorsqu’ils auront été délivrés au titulaire du brevet principal. »

Gemidl Absatz 2 von Art. 15 des belgischen Patentgesetzes mufl dem
belgischen Verbesserungspatent mehr der Charakter eines Abhingig-
keitspatentes zugemessen werden, das ohne Bewilligung des Inhabers des
Grundpatentes nicht ausgeiibt werden darf. Wihrend jedoch in keinem
europiischen Lande die Existenz eines Abhdngigkeitspatentes mit der-
jenigen des Grundpatentes verkniipft ist, so ist dies beim belgischen
Verbesserungspatent der Fall, weil es, wie dies Absatz 1 von Art. 15
aussagt, gleichzeitig mit dem Hauptpatent erlischt, genau wie ein Zu-
satzpatent.

Um verstandlich zu machen, woher die eigentimliche Mittelstellung
zwischen Zusatzpatent und Abhingigkeitspatent herrithrt, wie sie das
belgische Verbesserungspatent gemill dem Art. 15 einnimmt, sei kurz
einiges uber die Entstehung dieses Artikels gesagt.

Bis zum Jahre 1854 wurde in Belgien der Patentschutz durch das alte
liollandische Gesetz vom 27. Januar 1817, sowie durch den diesbeziigli-
chen koniglichen Erlall vom 26. Midrz 1817 geregelt. Im letztern waren
die wesentlichen Bestimmungen betreffend die Verbesserungserfindung
in den Artikeln 8 und 10 enthalten, welche wie folgt lauteten:

Article 8: Tout propriétaire d’un brevet qui, par de nouvelles décou-
vertes, aura perfectionné celle pour laquelle il est déja bre-
veté, pourra obtenir, soit pour la durée du premier brevet



— 19 —

seulement, soit pour des termes fixés par ’article 3* un nou-
veau brevet pour I’exercice de ces nouveaux moyens.

Article 10: Si quelque personne annonce un moyen de perfection pour
une invention déja breveté, elle pourra obtenir un brevet,
pour Iexercice privatif du dit moyen de perfection sans qu’il
lui soit permis, sous aucun prétexte, d’exécuter ou de faire
exécuter 'invention principale, aussi longtemps que le bre-
vet délivré pour cette invention ne sera pas expiré et réci-
proquement sans que l'inventeur puisse faire exécuter par
lui-méme le nouveau moyen de perfection.

Wie ersichtlich, ist hierbei noch streng unterschieden zwischen einem
dem Inhaber des Patentes fiir eine frithere Erfindung zu erteilenden
Verbesserungspatent (Art. 8) und einem Patent, das einem Erfinder fiir
eine Verbesserung einer frither durch eine Drittperson patentierten Er-
findung erteilt wird (Art. 10). Diese Bestimmungen entsprechen unge-
fihr der Regelung, wie sie heute in den meisten wichtigen Industrie-
lindern besteht, wo zwischen Zusatzpatenten und Abhdngigkeitspaten-
ten unterschieden wird.

In dem den belgischen Kammern vorgelegten Entwurf zum Patent-
gesetz von 1854 waren dann die Bestimmungen betr. Verbesserungserfin-
dungen im Art. 6 enthalten, der wie folgt lautet:

«Les brevets d’invention ou d’importation pourront en cas d’addition
a 'objet de la découverte, donner lieu a des brevets de perfectionne-
ment qui prendront fin en méme temps que ceux-ci. Ces brevets con-
féront les mémes droits que ceux qui sont énumérés a article 9 ou a
’article 5 suivant qu’ils seront d’invention ou d’importation. »

Der erste Satz dieses Artikels entspricht dem 1. Teil des Art. 8 des
Erlasses von 1817, der aussagt, dall der Erfinder eines fritheren Patentes
fiir eine Weiterentwicklung ein Verbesserungspatent erhalten konne, ent-
hilt aber insofern eine Neuerung, als einerseits das Recht zur Entnahme
von Verbesserungspatenten auf Drittpersonen ausgedehnt ist, und ander-
seits das Verbesserungspatent, gleichgiiltig ob es durch den urspriingli-
chen Erfinder oder eine Drittperson herausgenommen wird, gleichzeitig
mit dem fritheren Patent erlischt. Im Erlal3 von 1817 war, wie erwihnt,
der Patentschutz fiir Verbesserungserfindungen von Drittpersonen durch
den besonderen Art. 10 geregelt. Was fiir Griinde zur obigen Formulie-
rung des Art. 6 den Anlall gaben, ist nicht feststellbar; jedenfalls wurde

* Dieser Art. 3 bezieht sich auf die Patentdauer und Taxentrichtung.
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aber der erste Satz dieses Art. nach einigen Umformungen zum 1. Ab-
satz von Art. 15 des Gesetzes von 1854.

Bei den heutigen Gesetzesbestimmungen bezuiglich des belgischen
Verbesserungspatentes ist noch eine weitere Anderung gegeniiber der
urspriinglichen Regelung durch das alte Gesetz von 1817 zu beachten,
die in bezug auf die Praxis der Rechtsprechung von groBer Bedeutung.
ist. Es betrifft dies die Frage, ob die Entnahme von Verbesserungspaten-
ten fiir Weiterentwicklungen fakultativ oder obligatorisch ist. Der Art. 8
des Erlasses zum Gesetz von 1817 lieB dem Anmelder noch eindeutig
die freie Wahl, ob er fiir eine Weiterentwicklung einer friher in Belgien
patentierten Erfindung ein Erfindungspatent oder ein Verbesserungs-
patent anmelden wollte. Aus dem Absatz 1 von Art. 15 des Gesetzes von
1854 scheint eine solche freie Wahl ebenfalls ableitbar zu sein, denn dieser
Absatz 1 beginnt ja wie folgt: «En cas de modification a 'objet de la
découverte, il pourra étre obtenu un brevet de perfectionnement...». Es
darf jedoch hierbei nicht auf den Art. 15 allein abgestellt werden, son-
dern es muf3 auch der Art. 1 des Gesetzes von 1854 berticksichtigt wer-
den, der wie folgt lautet:

«Il sera accordé des droits exclusifs et temporaires sous le nom de
Brevet d’invention, de perfectionnement ou d’importation pour toute
découverte ou tout perfectionnement susceptible d’étre exploité
comme objet d’industrie ou de commerce.»

In diesem Artikel ist das Verbum «pouvoir» nicht mehr enthalten
und es herrscht nun die Auffassung, bei der kombinierten Anwendung
der Artikel 1 und 15 ergebe sich, daf3 es dem Anmelder nicht frei gestellt
sel, ein Erfindungs- oder ein Verbesserungspatent fiir seine Erfindung an-
zumelden. Das bedeutet also, daB3 falls seine Erfindung eine Weiterent-
wicklung einer in Belgien unter Patentschutz stehenden Erfindung be-
trifft, er dafiir ein Verbesserungspatent anmelden muf}, und falls seine
Erfindung nicht in einer solchen Verbesserung besteht, er nur ein Erfin-
dungspatent wahlen kann.

Es ist natiirlich klar, da3 in den Féllen kein Verbesserungspatent an-
zumelden ist, wo das urspriingliche Patent im Zeitpunkt der Anmeldung
bereits erloschen ist und damit zum Stand der Technik gehort. In die-
sem Falle ist fiir die Verbesserung ein unabhingiges Erfindungspatent
anzumelden. Ebenso ist kein Verbesserungspatent anzumelden, wenn
das urspriingliche Patent nur im Auslande erteilt wurde und somit in
Belgien ebenfalls zum Stand der Technik gehort. Wenn das urspriing-
liche Patent nichtig erkldart wird, dann wird es als nie existierend be-



— 9] —

trachtet und das Verbesserungspatent kann dann nachtriglich in ein
Erfindungspatent umgewandelt werden.

IV. Die pralatiscllen Auswirlzungen des Art. 15

Wie im vorangegangenen Abschnitt festgestellt wurde, ergibt sich
nach der herrschenden Auffassung aus der gemeinsamen Anwendung der
Art. 1 und 15 des Gesetzes von 1854, daf} ein Anmelder fiir eine Verbes-
serung einer in Belgien patentierten Erfindung ein Verbesserungspatent
herausnehmen muf3 und dieser Standpunkt wird auch von der Recht-
sprechung eingenommen. Wihlt der Anmelder fiir die Verbesserung
oder Weiterentwicklung kein Verbesserungspatent, so wird in einem
Streitfalle sein Patent doch nur mit den fur Verbesserungspatente gel-
tenden Einschrinkungen bewertet, das heif3it falls das Hauptpatent in-
zwischen erloschen ist, so wird auch das gegeniiber diesem als Verbesse-
rungspatent zu betrachtende Patent als im gleichen Zeitpunkt erloschen
betrachtet. Die Feststellung, ob ein belgisches Patent als Erfindungs-
patent oder Verbesserungspatent zu betrachten ist, steht nach der herr-
schenden Praxis allein den Gerichten zu und beurteilt sich unabhingig
von der administrativen Qualifikation des Patentes.

Diese Praxis ist nun allerdings nicht ganz unbedenklich und hat fir
den Patentnehmer in Belgien oft schwerwiegende Konsequenzen. Zu-
nichst sel festgestellt, daBl derjenige, der in Belgien fiir eine Erfindung
ein Patent anmeldet, aber bisher in diesem Lande kein Patent fiir einen
gleichartigen Gegenstand herausgenommen hat, gegeniiber welchem die
neue Erfindung als Verbesserung bewertet werden miite, nicht mit
Sicherheit wissen kann, ob nicht frither einem Dritten ein solches Patent
erteilt wurde. Auch wenn er bei einer genauen Recherche der einschli-
gigen Klassen der belgischen Patentliteratur kein fritheres Patent findet,
gegeniiber welchem seine Erfindung eine Verbesserung darstellt, so ist
er nie sicher, ob sich nicht ein solches in einer andern Patentklasse be-
findet, in der es normalerweise nicht erwartet werden kann, und even-
tuell von einem Dritten gefunden und in einem allfilligen ProzeB ver-
wendet wird.

Aber auch falls ein Anmelder ein einen Zhnlichen Gegenstand wie
seine Erfindung betreffendes dlteres belgisches Patent auffindet, so be-
steht immer noch die Schwierigkeit, festzustellen, ob nun seine Erfin-
dung tatsdchlich eine Verbesserung der éltern Erfindung im Sinne des
Gesetzes darstellt, das heillt ob das sogenannte «lien de perfectionne-
ment» besteht. Nach der herrschenden Rechtsprechung gentigt es nicht,
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daB3 eine Abhingigkeit der jiingern Erfindung von der iltern erkannt
wird, sondern, das «lien de perfectionnement» besteht nur dann, wenn
beiden Erfindungen dieselbe «idée-meére» zu Grunde liegt. Als «idée-
meére» ist dabel der Erfindungsbegriff zu betrachten, wie er sich aus den
anzuwendenden MaBnahmen bzw. Mitteln ergibt; zwei Erfindungen,
die nur den gleichen Zweck haben, besitzen dagegen nicht die gleiche
«idée-mere». In diesem Sinne hat zum Beispiel im Jahre 1948 das Tri-
bunal de premiére instance von Brissel in der Angelegenheit « Vitos»?!
die Frage des Bestehens eines «lien de perfectionnement» behandelt.

Es kann nun auch vorkommen, daf3 nur eine bestimmte Ausfithrungs-
form eines jingern Patentes dieselbe «idée-meére» hat wie ein ilteres
Patent, wihrend dies fiir den tibrigen Gegenstand des jiingern Patentes
nicht zutrifft. In diesem Falle ist das jiingere Patent zum Teil als Erfin-
dungspatent und zum andern Teil als Verbesserungspatent zu betrach-
ten. Der als Verbesserungspatent geltende Teil des jiingern Patentes er-
lischt damit natiirlich gleichzeitig mit dem iltern Patent, wihrend der
als Erfindungspatent geltende Teil des jiingern Patentes weiterbesteht und
bis zum Ablauf der 20jdhrigen Patentdauer aufrechterhalten werden kann.

Sehr schwerwiegende Konsequenzen hat auch die aus dem Absatz 1
des Art. 15 abzuleitende Tatsache, dal}, wenn das Grundpatent mangels
Taxzahlung erlischt, gleichzeitig auch das zugehorige Verbesserungs-
patent verfallt. Wird namlich ein belgisches Patent in einem Streitfalle
als ein Verbesserungspatent eines dltern Patentes irgend eines Dritten
taxiert und hat dieser Dritte sein Patent mangels Interesse daran inzwi-
schen fallen gelassen, so wird auch das Verbesserungspatent als in diesem
Zeitpunkt erloschen betrachtet. Die Tatsache, daB3 der Inhaber des Ver-
besserungspatentes die Taxen fiir dasselbe regelmaBig bezahlt hat, andert
daran nichts. In diesem Sinne hat zum Beispiel das Tribunal de pre-
miére instance von Briissel im Jahre 1943 in der Angelegenheit Fr. Le-
chéne gegen J. Hanssens? geurteilt. Gegen diesen Standpunkt der bel-
gischen Rechtsprechung sind allerdings schon VorstéBe unternommen
worden, indem die berechtigte Forderung gestellt wurde, daf} in einem
solchen Falle der Inhaber des Verbesserungspatentes die Méglichkeit
haben soll, sein Patent in ein Erfindungspatent umzuwandeln.

Abschlielend soll noch kurz etwas tiber die Auswirkungen von Gesetz
und Praxis beziiglich der Verbesserungspatente bei von auslindischen
Patentnehmern unter Beanspruchung der Unionsprioritit in Belgien
herausgenommenen Patenten gesagt werden. Der Standpunkt der Recht-
sprechung in dieser Frage ist zum Beispiel dem im Jahre 1948 durch das
Tribunal de premiére instance von Briissel gefillten Entscheid in der
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bereits genannten Angelegenheit « Vitos»! zu entnehmen. Ein Erfinder
hatte zunichst fur eine Erfindung ein franzosisches Patent herausgenom-
men und zwel Jahre spiter meldete er in Frankreich ein weiteres Patent
fiir eine Verbesserung seiner ersten Erfindung an. Hierauf nahm er in
Belgien fiir seine erste Erfindung ein Einfuhrungspatent heraus (da ja
die Priorititsfrist bereits abgelaufen war), wihrend er seine zweite Er-
findung unter Beanspruchung der Unionsprioritat in diesem Lande zum
Patente anmeldete. Kurze Zeit spiter lieB er das belgische Einfithrungs-
patent mangels Interesse verfallen. Das belgische Gericht stellte sich nun
auf den Standpunkt, da8 das jungere belgische Patent als Verbesserungs-
patent gegeniiber dem belgischen Einfithrungspatent zu betrachten sei
und daB es deshalb gleichzeitig mit dem letztern erloschen sel.

Trotzdem gemidB Art. 4c¢ des Pariser-Unionsvertrages (PUV) einer
Erfindung keine innerhalb des Priorititsjahres angemeldeten Patente
entgegenstehen kénnen, so wurde im vorliegenden Falle doch die Ungiil-
tigerklarung des fiir die jingere Erfindung erteilten belgischen Patentes
durch das innerhalb des Prioritdtsjahres der jingern Erfindung in Belgien
eingereichte Einfuhrungspatent bewirkt. Das Gericht hat hervorge-
hoben, daB der Verfall des belgischen Einfithrungspatentes nur deshalb
gleichzeitig das Erloschen des belgischen Patentes fur die jiingere Erfin-
dung nach sich gezogen habe, weil das Einfithrungspatent vom gleichen
Anmelder wie das jingere Patent herausgenommen worden sei. Wire
das Einfuhrungspatent einem Dritten erteilt worden, so hitte es nach
Ansicht des Gerichtes in Anwendung des Art. 4c PUV auf den Bestand
des jiingern Unionspatentes keinen Einflul gehabt. Das Gericht war
also der Auffassung, daB der Art. 4c PUV zwar auf im Prioritdtsjahr
eines Unionspatentes entstandene Patentrechte Dritter zur Anwendung
gelange, dal3 dies aber bei derartigen Patenten, die auf den Namen des
Inhabers des Unionspatentes selbst lauten, nicht der Fall sei. Diese Auf-
fassung ist nicht ganz einleuchtend und wurde auch seinerzeit von belgi-
scher Seite kritisiert?.

V. Schlu@folgerungen

Aus dem Vorangehenden durfte deutlich hervorgehen, da3 die Ge-
setzesbestimmungen beziiglich des belgischen Verbesserungspatentes und
vor allem deren Interpretierung durch die Rechtsprechung fiir den
Patentnehmer in Belgien sehr unangenehme Folgen haben kénnen. Es
hat derin auch in den letzten Jahrzehnten nicht an Stimmen gefehlt, die
sich gegen diese Bestimmungen und deren Auslegung gewendet haben.
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Vor allem wird die Auffassung der Rechtsprechung, dafl die Anwendung
des Art. 15 obligatorisch sei, das hei3t daB3 fir Verbesserungen von frither
in Belgien patentierten Erfindungen Verbesserungspatente gew&hlt wer-
den miifiten, stark angefochten. Es sei in diesem Zusammenhange nur
zum Beispiel der Aufsatz von G. Vander Haeghen, «Protection des
perfectionnements en Belgique»? genannt. Der Autor hat unter anderm
die Vorbereitungsarbeiten des Gesetzes von 1854 genau verfolgt und
festgestellt, daB3 es seinerzeit nicht in der Absicht des Gesetzgeber lag, die
urspringlichen Bestimmungen beziiglich Verbesserungspatente, wie sie
im alten hollandischen Gesetz von 1817 festgehalten waren, zu dndern.

1928 hat ferner die Association Belge pour la protection de la pro-
priété industrielle auf den Vorschlag von G. Vander Haeghen in einer
Resolution unter anderm den Wunsch ausgesprochen, der Art. 15 des
Gesetzes von 1854 sei in dem Sinne zu idndern, daB der Erfinder einer
Verbesserung die freie Wahl haben soll, hiefiir entweder ein unabhingi-
ges Erfindungspatent oder ein Verbesserungspatent anzumelden. Eine
weitere Forderung der sachverstindigen belgischen Kreise geht, wie er-
wihnt, dahin, der Inhaber eines Verbesserungspatentes solle die Mog-
lichkeit haben, dasselbe bei vorzeitigem Verfall des Grundpatentes in ein
Erfindungspatent umzuwandeln.

AbschlieBend darf wohl nicht nur im Interesse der belgischen Patent-
nehmer, sondern auch in demjenigen des Auslandes der Wunsch ge-
duBert werden, dafl den Bestrebungen der interessierten Kreise in Bel-
gien, den Art. 15 des belgischen Patentgesetzes im obigen Sinne zu
dndern, ein baldiger Erfolg gewihrt sein moge.

:Résumé

D’apres ’art. 15 de la loi belge sur les brevets datant de 1854 on accorde
des brevets de perfectionnement pour les modifications d’inventions déja
brevetées en Belgique. Le brevet de perfectionnement tombe avec le
brevet principal. Si le propriétaire du brevet de perfectionnement n’est
pas aussi celui du brevet principal, il ne peut exploiter 'invention prin-
cipale sans I’accord du propriétaire de cette derniere et inversément.

Suivant P'interprétation actuelle des textes légaux, un inventeur est
forcé de prendre un brevet de perfectionnement pour toute modification
d’une invention brevetée en Belgique. S’il ne le fait pas, son brevet sera
soumis, en cas de litige, aux restrictions imposées aux brevets de perfec-
tionnement. Il appartient aux tribunaux de juger si un brevet belge doit
étre considéré comme brevet de perfectionnement, sans qu’ils soient liés
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par la qualification administrative du brevet. Il n’y a lien de perfec-
tionnement par rapport a un brevet plus ancien que si les deux inven-
tions découlent de la méme idée-mére; une simple dépendance du brevet
plus récent a I’égard du brevet antérieur ne suffit pas.

Si le brevet principal est déclaré caduc, le brevet de perfectionnement
peut étre transformé en brevet principal. Dans le cas en revanche ot le
brevet principal tombe par suite du défaut de paiement des annuités,
une transformation n’est pas possible. Certains milieux belges demandent
que l'art. 15 de la loi sur les brevets soit modifié, en ce sens que I'inven-
teur ait le libre choix de requérir pour son invention un brevet de per-
fectionnement, ou non, et qu’en cas de déchéance d’un brevet principal
par suite de non-paiement des annuités un brevet de perfectionnement
puisse étre transformé en brevet principal.
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Revision de I’Arrangement de Madrid (marques)

Quelques remarques & propos du projet de revision paru dans
«La Propriété Industrielle» de février 1950

J. G. ENGI

Bile

I’Arrangement de Madrid date, comme on le sait, de ’année 1891.
Les pays qui y ont souscrit forment une union restreinte dans le cadre de
la Convention d’Union de Paris, et comme cette derniére, il a été revisé
plus d’une fois durant les 60 ans de son existence. Cependant, ces revisions
ayant toujours été faites avec la plus grande retenue, cet Arrangement :
qui vise une notable simplification de I’enregistrement des marques de
fabrique, devient toujours moins conforme aux exigences de I’heure
actuelle. C’est la raison pour laquelle de divers c6tés des voix se sont fait
entendre, réclamant une modernisation de cet Arrangement. Dans le
numéro de février 1950 de «La Propriété Industrielle» paraissait un
article intitulé «Propositions provisoires de revision». Son auteur, M.
Charles Magnin, sous-directeur du Bureau International, s’était inspiré
du principe «Ce qui vaut la peine d’étre fait, vaut la peine d’étre bien
fait», et a mis sur pied un projet que I'on peut a juste titre qualifier non
pas de simple revision, mais de réforme de cet Arrangement de Madrid.
Lors de I’Assemblée générale du Groupe Suisse du 11 mai 1950 a Lau-
sanne, M. Magnin a commenté, d’une fagon approfondie, les réformes
qu’il proposait. Il terminait son exposé en reconnaissant que I’étude de
son projet exigeait un gros effort, et il émettait Pespoir que cet effort
demandé aux cercles intéressés n’ait pas pour conséquence ’abandon de
la revision dans l'indiflérence générale. L’accuell fait par I’assemblée et
les applaudissements qui accompagneérent la fin de ’exposé de M. Magnin
montrent que, dans notre Groupe, les propositions de M. Magnin susci-
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térent un vif intérét. Quelques semaines plus tard, le Congrés de Paris
confiait au Comité exécutif la tache d’étudier les propositions de M. Ma-
gnin au vudes rapports présentés par les groupes nationaux, ce qui impli-
quera, pour le Groupe Suisse, I’obligation d’envoyer en temps utile un
ou plusieurs rapports pour la réunion du Comité Exécutif qui aura lieu
a Pentecote 1951 a Copenhague.

Ayant eu moi-méme a m’occuper de ce projet de réforme en ma
qualité de représentant de la Suisse dans la commission compétente de la
Chambre de Commerce Internationale et le théme principal de la pro-
chaine assemblée générale du Groupe Suisse étant précisément ’Arran-
gement de Madrid, le Comité m’a demandé, pour faciliter la discussion,
d’exposer ici mon point de vue personnel qui, d’ailleurs, correspond assez
exactement au point de vue de la plus grande partie de I'industrie chi-
mique suisse.

Le projet de M. Magnin vise avant tout a apporter a cet Arrangement
les améliorations que la situation d’aujourd’hui exige et dont on peut
espérer qu’elles améneront un plus grand nombre de pays a adhérer au
dit Arrangement. Le Burecau International voit, en effet, dans la dénon-
ciation de ’Arrangement par différents pays, comme celle par le Brésil,
le Mexique, etc., un symptome alarmant, indiquant la nécessité de cette
revision.

En second lieu, M. Magnin préconise, dans la mesure du possible, la
concordance de la Convention de Paris avec I’Arrangement de Madrid.
Ce postulat a ensuite été repris et précisé par le Congres de Paris, lequel
a émis le voeu que les modifications apportées a I’ Arrangement de Madrid
établissent une concordance parfaite avec la Convention de Paris.

On se trouve donc de fait en face de deux postulats.

Logiquement il semble normal que I’Arrangement de Madrid, en tant
qu’institution subordonnée a la Convention de Paris, soit en «parfaite
concordance» avec celle-ci. ID’autre part on doit se poser la question de
savoir si les modifications que la «concordance parfaite» exige sont com-
patibles avec celles qui semblent susceptibles d’amener de nouveaux
pays & adhérer a ’Arrangement de Madrid.

Il semble indiqué d’étudier ce probléme a la lumiére de la raison
d’étre de PATPPI: la protection internationale de la propriété indus-
trielle et les moyens prévus pour arriver a cette protection. Or, parmi
ces moyens le développement des conventions internationales est expres-
sément mentionné.

Au cas oll quelque incompatibilité se révélerait entre les deux pos-
tulats, la préférence serait donc a donner au premier: modification de
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I’Arrangement de Madrid en vue de 'augmentation du nombre des pays
adhérents. Car cet Arrangement présente incontestablement de grands
avantages sur Ja Convention d’Union et son amenuisement par le départ
successif de ses adhérents risque a la longue d’amener sa disparition, ce
qui serait contraire au but que nous devons poursuivre. L’adhésion de
nouveaux membres doit naturellement étre efficace et effective et non
illusoire comme on pourrait le craindre pour les Etats-Unis d’Amérique.
En particulier, il y aura lieu d’obtenir de ce pays Passurance que les
marques internationales seront enregistrées au Registre Principal et que,
d’une maniére générale, elles jouiront de la méme protection que les
marques nationales.

Quelle que soit cependant la réponse que I’on donnera a ces questions,
les suggestions de M. Magnin restent d’un trés grand intérét, et c’est
pourquoi, dans ce qui va suivre, j'exposeral brievement les réflexions que
les 14 points de 'article de «La Propriété Industrielle » me suggérent:

I. - Etablissement de contacts directs entre le Bureau de Berne

et les déposants

Il faut s’attendre a voir le déposant suisse approuver cette suggestion.
Que ce changement apporte aux déposants étrangers un avantage appré-
ciable, spécialement & ceux dont la langue frangaise n’est pas la langue
nationale, cela semble a premitre vue douteux. Jusqu’'a présent il était
trés pratique pour les déposants étrangers d’avoir a leur disposition
Padministration de leur pays d’origine, c’était alors cette administration
qui portait la responsabilité de la correspondance avec le Bureau de
Berne. Ce serait donc a mon avis une erreur de se figurer que cette dis-
position engagera de nouveaux pays a se rallier a I’Arrangement de
Madrid a moins qu’au minimum deux ou trois autres langues soient
admises comme langues officielles a c6té du frangais.

Eventuellement, on pourrait envisager de laisser le choix au déposant
de s’adresser soit directement au Bureau International soit par linter-
médiaire de I’Office National.

- II. = Un premier pas vers l’indépendance
des mardues internationales
L’indépendance d’une marque internationale de la marque du pays

d’origine semble étre une disposition répondant aux besoins d’aujour-
d’hui. Ainsi i] est illogique que, en vertu du texte actuellement en vigueur,
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un enregistrement international devienne caduc du simple fait que, pour
une raison limitée au pays d’origine, I’enregistrement dans ce pays ait
été abandonné. Par ailleurs il faut reconnaitre que dans certains cas il
peut y avoir un réel avantage, en cas de litige, a faire radier un enre-
gistrement international dans tous les pays de I’Union restreinte par la
simple radiation dans le pays d’origine.

III. — Extension des attributions du Bureau de Berne

Il semble douteux que le Bureau de Berne réussisse & convaincre
toutes les administrations nationales que leur travail peut étre simplifié
par cette mesure. Ce sera peut-étre le cas pour certains pays a examen
peu approfondi; quant aux pays a examen trés strict, ils se verront pro-
bablement dans I’obligation de communiquer a Berne des dossiers volu-
mineux, d’ou surcharge de travail. Qu’adviendra-t-il par exemple en cas
de différence d’appréciation entre le pays a examen et Berne? L’exten-
sion des attributions du Bureau de Berne risque de ne conduire qu’a un
alourdissement de ’appareil administratif sans que pour cela, le travail
soit effectué plus rationnellement.

IV. — Limitation territoriale des enregistrements internationaux

L’approbation de cette mesure a été expressément recommandée par
M. le directeur Mentha au cours de son exposé introductif lors du Con-
grés de Paris. L’avantage qu’elle procurera — éviter ’encombrement des
registresdes pays contractants — est évident. Cependant, les taxes prévues
me semblent étre plus prohibitives qu’attrayantes. D’aprés le schéma
preposé, les frais d’enregistrement d’une seule marque dans 18 pays, et
ceci pour une seule classe, s’éléveront a fr. 1020.— pour une période de
20 ans, tandis qu’aujourd’hui le méme enregistrement, pour une série
de classes et pour tous les pays, revient a fr. 160.-—. Actuellement, ces
débours sont encore réduits lorsque plusieurs enregistrements sont de-
mandés en une fois. Si I’on veut recevoir I'approbation d’un bon nombre
de pays, il sera nécessaire de réduire considérablement les taxes, par
exemple a fr. 75.— émolument de base plus fr. 10..— par pays ol
Penregistrement sera demandé.

Quant a la proposition de publier une édition des «Marques Inter-
nationales» par pays contractant, on peut sérieusement se poser la ques-
tion de savoir si elle est vraiment souhaitable. Les travaux d’impression
seront trés notablement compliqués. En outre de nombreuses entre-
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prises d’envergure internationale devront s’abonner a la majeure partie
des éditions nationales et les lire toutes. Il serait peut-étre préférable
d’indiquer, pour chaque marque, les pays d’enregistrement, par exemple
en se servant d’un code d’abréviations.

V. — Enregistrement par classe

Cette proposition semble pouvoir étre soutenue.

VI. — Réduction de la durée de validité des enregistrements

internationaux

Cette mesure semble également indiquée, sous réserve toutefois que
les émoluments des taxes soient réduits (voir remarques concernant I'V).

VII. - Renouvellements

Le renouvellement tous les dix ans, et ceci pour tous les pays, a d’un
cOté un avantage administratif et de 'autre celul de diminuer I’encom-
brement des registres. Bien que le systéme anglais: premiére période de
protection 7 ans, premiére période de renouvellement et suivantes 14 ans,
ait aussi ses avantages, il me semble que I’'on peut se rallier a la propo-
sition de M. Magnin. (La proposition d’une protection de dix ans pour
une premieére période me semble suffisante, car durant ce temps le pro-
priétaire de la marque saura s’il veut Iexploiter ou non.)

Toutefois, le renouvellement devrait prendre effet a la date d’expi-
ration du premier enregistrement ou du renouvellement précédent, et
non pas a la date de dépdt de la demande de renouvellement. Car il
n’est guere logique de renouveler un enregistrement de marque pour un
laps de temps pendant lequel la protection est encore valable en raison de
Penregistrement précédent. (Voir aussi notre remarque sous chiffre X, 1.)

Les réserves que j’ai faites sous chiffre IV subsistent naturellement.

VIII. — Effet de l’enregistrement international

Il me semble que 'on peut se rallier & Ja définition de leffet donnée
a Particle 6.

IX. - Simplification des transferts

Il est a prévoir que les propriétaires de marques qui possedent dans de
nombreux pays des sociétés affiliées seront en général en faveur de la
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suggestion. La question se pose pourtant de savoir si, en facilitant le
transfert de la maniére proposée, on ne provoquera pas quelque confu-
sion, lorsqu’un enregistrement international sera attribué dans un pays
a un propriétaire et dans un autre pays a un autre propriétaire.

X. - Quelques réformes secondaires

1. Taxe d’ajournement:

" La suggestion concernant article 7 (2) devrait étre modifiée dans le
sens qu’'une taxe spéciale ne devrait pas étre demandée pour I’ajour-
nement du renouvellement de 'enregistrement dont Ja demande a été
recue par le Bureau de Berne avant la date de ’expiration de I’enre-
gistrement. (Voir aussi notre remarque sous chiffre VII, deuxiéme
alinéa.)

2. Délai de grace:
La teneur proposée par larticle 7 (3) me semble justifiée.

3. Notification d’une décision de refus:
Si cette suggestion est adoptée, la notification d’une décision de refus
peut étre ajournée indéfiniment. Il semble que, en reégle générale, une
année devrait suffire pour 'examen. Les déposants ont le plus grand
intérét & connaitre le plus tot possible le sort de leur marque dans les
différents pays.

4. La définition du pays d’origine me semble juste.

5. Augmentations de diverses taxes:

Il ne me semble pas que les augmentations proposées se justifient dans
tous les cas.

6. Renvoi des clichés au déposant:

On ne peut que se déclarer d’accord avec cette suggestion.

Xl — Répartition des excédents

L’approbation de cette proposition a été également recommandée par
M. Mentha lors de I'ouverture du Congrés de Paris. Cette nouvelle
répartition est logique et équitable. Son application pourra rencontrer
Popposition des pays contractants encore peu développés industrielle-
ment et qui, de ce fait, risquent de toucher des parts de bénéfice plus
faibles que par le passé. Les articles 8, chiffre 2 du projet de I’Arrange-
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ment et 9 du projet du réglement d’exécution ne semblent pas tout a
fait clairs quant a la répartition des taxes supplémentaires entre les dif-
férents pays.

XII.— Publication intégra]e du statut des marques internationales -

Développement du Service des Recherches d’Antériorité

Il semble a premiére vue indiqué de publier intégralement le statut
des marques internationales dans «Les Marques Internationales». Ce-
pendant, je me demande si les avantages procurés par le développement
du Service des Recherches d’Antériorité contre-balanceront le travail
supplémentaire et les frais du Bureau de Berne. Comme les critéres
appliqués pour juger de la ressemblance de désignations et de mar-
chandises différent de pays a pays, les informations données par le
Bureau de Berne risquent de n’avoir qu'une valeur limitée.

XIII. — Création d’un comité consultatif

Cette suggestion me parait tout a fait heureuse.

XIV. - Dispositions transitoires

Il ne me semble pas qu’il y ait des commentaires a faire ici.
P y

En résumé il me semble qu’il faut avant toute chose remercier et
féliciter M. Magnin de sa courageuse initiative. Ilfauts’attendre a ce que,
lors des échanges de vue au cours de la prochaine assemblée géné-
rale du Groupe Suisse, 'opinion émise ici sur différents points ne sera
pas partagée par I'unanimité de I'assemblée. Peut-étre aussi qu’a cette
date-Ia certaines des propositions provisoires de M. Magnin seront rem-
placées par celles d’un projet officiel élaboré par le Bureau International.
Quoi qu’il en soit, il appartiendra au Groupe Suisse de prendre les
décisions opportunes et je puis me déclarer heureux si, par ce bref
exposé, les discussions de la prochaine Assemblée générale seront facilitées.

Zusamm enfassung

Der von Herrn Ch. Magnin, Vice-Direktor des Bureau Internatio-
nal, stammende Revisionsvorschlag, wie er in der «Propriété Industri-
elle» vom Februar 1950 verdffentlicht wurde, verfolgt den Zweck,
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durch Verbesserungen des bestehenden Madrider Markenabkommens
den Kreis der Mitgliedstaaten zu erweitern. Diese Ausdehnung soll nach
unserer Ansicht jedoch nicht um jeden Preis erkauft werden; insbeson-
dere sollten von neu beitretenden Staaten gewisse Garantien fiir den
wirksamen Schutz internationaler Marken auf ihrem Gebiet verlangt
werden. Als weiteres Ziel soll eine moglichst weitgehende Ubereinstim-
mung zwischen Pariser Union und Madrider Abkommen angestrebt
werden.

Zu den Reformvorschligen wird im einzelnen Stellung genommen:
zur Foérderung der direkten Verbindung zwischen Anmeldern und Bu-
reau International erscheint die Einfithrung weiterer offizieller Sprachen
neben dem Franzosischen unerldBlich zu sein; das Postulat der Unab-
hingigkeit der internationalen Marke von threr Heimateintragung wird
unterstiitzt, ebenso der Vorschlag, die Eintragung einer internationalen
Marke auf bestimmte Mitgliedstaaten beschrinken zu kénnen und die
Schutzdauer auf 10 Jahre zu reduzieren. Die in Aussicht genommenen
Gebithren miiiten jedoch ermiBigt werden. Erneuerungen sollten vom
Tage des Ablaufs der vorangehenden Schutzdauer und nicht vom An-
tragsdatum an laufen. Die Frist, innerhalb welcher die Mitgliedstaaten
einen «Refus» bekanntzugeben haben, soll nicht linger als ein Jahr be-
tragen. Die vorgeschlagene Verteilung des Betriebsiiberschusses erscheint
logisch zu sein.

Auf alle Fille diirfte der Revisionsvorschlag des Herrn Magnin wesent-
lich beitragen zur Klidrung der Frage, wie das Madrider Markenabkom-
men revidiert und seine Anziehungskraft auf neue Mitgliedstaaten aus-
gedehnt werden koénnte. )



Zum Wetthewerbsrecht der Gleicknamigen

F. VON STEIGER

Bern

I.

1. Angesichts der Oberflachlichkeit vieler Geschiftskunden ereignen
sich oft Verwechslungen von Firmen, die einen Personennamen enthal-
ten, hiufig sogar dann, wenn die aus dem bloflen Familien- und Vor-
namen gebildete Einzelfirma noch mit einem Zusatz, selbst origineller
Art, versechen wurde. Bruno von Biiren bemerkt daher mit Recht in
seinem Aufsatz «Uber die Beschrinkungen des Rechtes, den eigenen
Namen zu gebrauchen» (Schweiz. Juristenzeitung, 44, Seite 65 ft.), daB3,
wihrend die durch mehrfache Benutzung desselben Kennzeichens ent-
stehenden Konflikte sonst durch die Anerkennung eines Priorititsrechtes
der Beniitzung gelost werden, das heit dadurch, daf3 der spitere Be-
nutzer dem fritheren zu weichen habe, im Falle von Gleichnamigkeit die
Losung nicht so einfach und so grundsitzlich gefunden werden kann.
Denn dem Gewerbetreibenden kann wohl die Fuhrung einer Phantasie-
bezeichnung verboten werden, nicht aber ohne weiteres die Fihrung
seines Namens. An sich ist das Recht am eigenen Namen zeitlos.

Wihrend ndmlich bei Phantasiebezeichnungen der Grundsatz der
Prioritit uneingeschriankt Geltung besitzt und ohne Schwierigkeit ange-
wendet werden kann, stellt sich bei Namenskollisionen die recht heikle
Frage, ob iiberhaupt und wie weit das Prinzip der Prioritit zu gelten
habe. Im Falle Franz Cerncic’s Erben gegen Franz Cerncic (BGE 61 11
121 fI.), wo allerdings die Prioritit schon deswegen nicht in Betracht
fiel, weil beide Firmen am selben Tage ins Handelsregister eingetragen
worden waren, entschied das Bundesgericht zugunsten des Einzelfirma-
inhabers und verpflichtete die Kollektivgesellschaft zu einer Anderung
in Hugo Cerncic & Co., trotzdem diese seinerzeit das unter dem Namen
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Franz Cerncic gefithrte viterliche Geschift mit Aktiven und Passiven
ibernommen hatte, weil eine Anderung der Firma der Kollektivgesell-
schaft leichter moglich sei als der des Einzelkaufmannes, welcher eben
die Firma von Gesetzes wegen aus seinem Familiennamen bilden miisse.
Man konnte daher bei firmenrechtlichen Namenskollisionen zwischen
einer Aktiengesellschaft und einer Einzelfirma, auch wenn erstere die
Prioritdt hat, unter Umstinden doch zugunsten der Einzelfirma ent-
scheiden.

2. Immerhin wird es auch da stets auf den konkreten Tatbestand an-
kommen. Mit Recht wurde daher sicherlich im Falle « Autogen Endref3
A.G.» gegen Max Miller-Endre3 (BGE 73 II 110) entschieden, dal3
die beklagte Einzelfirma auf die Fihrung des Frauennamens « EndreB3»
zu verzichten habe. Das Bundesgericht betonte, daf} derjenige, der seinem
Namen den Frauennamen beifiige, nicht das gleiche Mal3 von Schutz
beanspruchen kénne, wie wenn er selber Namenstriger wire; denn dieser
hat mindestens theoretisch ein Recht auf seinen Namen, wihrend jener
sich nur auf eine Gepflogenheit zu berufen vermége. Ahnlich hatte das
Bundesgericht frither hinsichtlich eines Vornamens entschieden. Naph-
taly Levy wurde gezwungen, seine Firma in N. Levy abzuindern, da
der Vorname «Naphtaly» zu Verwechslungen mit der Firma G. Naph-
taly Anlaf} gegeben hatte (BGE 23 II 1748 fI.). Das Gericht ging davon
aus, dafl zwar niemandem die Fithrung seines Familiennamens verboten
werden konne, die Verwendung des Vornamens dagegen —— wohl weil
er nicht obligatorischer Firmabestandteil ist — untersagt werden konne,
wenn er, entgegen dem Zwecke des Institutes der Namengebung, anstatt
zur Unterscheidung der einen Personlichkeit von der andern zur Ver-
wechslung zweler Gewerbegenossen benutzt werde.

3. Nicht ganz gleich, aber doch in gewissem Sinne dhnlich, lagen die
Verhiltnisse bei dem vom Reichsgericht am 12. Juni 1928 (siche Hecht
und Kiimpfel, Der Wettbewerb, Berlin 1936, Seite 573) entschiedenen
Fall. Die klagende Firma M. Kempinski & Co., fiir die der Name
«Kempinski» als Warenzeichen eingetragen ist, und die auch in der
Provinz vielfach Gaststitten und Verkaufsstellen unter diesem Namen
fithrt, verklagte eine Firma «Paul Kempinski, Inhaber E.R.» auf Un-
terlassung der Namensfithrung « Kempinski». Der Name « Kempinski»
sei fir die Waren der Kligerin so allgemein bekannt, dal} sie gemil3
§ 16 Ges. itber den unlauteren Wettbewerb und auf Grund des ithr nach
dem Warenzeichengesetz zustehenden Ausstattungsschutzes gegen die
Beklagte vorgehen miisse, da im Publikum die Gefahr einer Verwechs-
lung beider Unternehmen bestehe.
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Die Firma der Beklagten war durch einen Paul Kempinski gegriindet
worden, der zunichst gemil3 § 18 HGB das Geschift unter seinem Namen
gefithrt hatte. Die Bezeichnung wurde aber auch von den Nachfolgern
jenes Paul Kempinski bis heute tibernommen, obwohl ein gesetzlicher
Zwang hierzu nicht vorlag.

Der Firma H. Kempinski & Co. stand die Prioritdt zu. Dagegen war
die Firma der Beklagten an sich zulissig, hatte sie doch einfach von dem
durch § 22 HGB gewiahrten Wahlrecht, das Geschift unter der bisherigen
Firma fortzufithren oder unter dem eigenen Namen zu betreiben, im
Sinne der ersteren Eventualitit Gebrauch gemacht. Das Gericht ent-
schied jedoch, daB von dieser Mdoglichkeit, die bisherige Firma weiter-
zufithren, abgesehen werden miisse, wenn dadurch eine Verwechslungs-
gefahr entstehe. Eine solche sei aber nicht nur zu bejahen fiir den Fall,
daf3 eine Firma den Namen einer anderen gebrauche, gerade wie er im
Handelsregister eingetragen sei. Vielmehr geniige schon der Gebrauch
eines Bestandteiles des Firmanamens, um eine Verwechslungsgefahr zu
begriinden, wenn dieser Bestandteil besonders hervortrete und einen
schlagwortartigen Charakter habe. Die Beklagte war aber von Gesetzes
wegen nicht verpflichtet, das Wort « Kempinski» in ihrer Firma zu ver-
wenden.

II.

1. Wie verhilt es sich nun in dieser Beziehung mit der Praxis
des schweizerischen Bundesgerichtes? An sich bejaht unser oberster Ge-
richtshof das Vorhandensein einer Verwechslungsgefahr auch, wenn die
Firmen als Ganzes sich unterscheiden, Ubereinstimmung aber in einem
typischen Bestandteil vorhanden ist. So wurde im Falle Napro AG. ge-
gen Nago Nahrmittelwerke AG. (BGE 72 II 185) folgendes ausgefiihrt:

«Enthilt eine Firma einen besonders auffilligen, in die Augen sprin-
genden Bestandteil, der von den beteiligten Verkehrskreisen als charak-
teristisch empfunden wird, so ist die geniigende Unterscheidbarkeit unter
Umstdnden selbst dort zu verneinen, wo die beiden Firmen nur in diesem
hervorstechenden Bestandteil gleich oder dhnlich sind» (vgl. auch BGE
59 II 158; 53 II 32 ff. u.a.).

Allein bei Familiennamen hat das Bundesgericht wiederholt eine
andere Haltung eingenommen. Im in diesem Zusammenhang wichtig-
sten Urteil vom 30. Mai 1944 (BGE 70 II 182 ff.) — die Firma Pernod
S. A. bestritt der Aktiengesellschaft « Etablissement Abel Bresson et Félix
Pernod réunis S.A.» das Recht, das Wort «Pernod» als Marke zu ver-
wenden — erkldrte das Bundesgericht, daf3 es in der Rechtslehre und
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Rechtsprechung anerkannt sei, daBl jede Person das Recht habe, ihren
Namen im Handel und in der Industrie zu verwenden.

«Que si une marque verbale ou mixte contient le nom d’une personne
et qu’il y ait conflit entre cette marque et le nom porté par un homonyme,
le droit au nom est, en régle générale, plus fort que le droit a la marque,
car il est inhérent a la personne méme. L’ayant droit & la marque doit,
partant, en tolérer l'usage.»

Das Bundesgericht weigerte sich daher, die Beklagten zur Entfernung
des Namens «Pernod» aus ihrer Marke zu verpflichten und auferlegte
ihnen bloB, in Nachachtung von Art. 1 MSchG, ihre ganze Firma und
nicht den Namen «Pernod» allein als Marke zu gebrauchen.

Allerdings schiitzt das Bundesgericht den Rechtsmifibrauch nicht; wo
es sich also um eine sogenannte Strohmannsfirma und demgemifl um
unlauteren Wettbewerb handelt, kann der Gebrauch des Namens ver-
boten werden (BGE 37 II 376). Im nicht veréffentlichten Urteil vom
25. November 1941, das auch den Fall Pernod betraf, heif3t es:

«Le droit au nom ne comporte pas la faculté de fournir son nom a
autrui afin de permettre a 'homonyme de créer dans 'esprit du public
une confusion avec les produits d’un concurrent. Sans participation
effective ou financiére du titulaire d’un nom a une entreprise, nulle au-
torisation d’employer ce patronymique n’est juridiquement fondée et,
étant abusive, elle ne mérite pas la protection de la loi. »

2. Soweit es sich indessen nicht um mala fides handelt, betont das Bun-
desgericht das Recht am Familiennamen und verpflichtet nur zur Ver-
wendung von unterscheidenden Zusitzen.

«L’homonyme devra se soumettre aux restrictions que la bonne foi
impose a cet usage et prendre toutes les mesures propres 4 diminuer le
plus possible le risque de confusion; partant il n’utilisera son nom que
sous une forme et avec des adjonctions qui le différencient nettement du
nom de ’homonyme, protégé par une marque valable et au bénéfice de
Pantériorité du dépét et d’usage» (BGE 70 II 184).

Ahnliches wurde im leider nur teilweise verdffentlichten Urteil vom
11. Februar 1947 i.S. Aktiengesellschaft Hunziker & Cie. Ziirich gegen
G. Hunziker & Co., Ins AG. (BGE 73 II 119 ff.) ausgefiihrt:

«Das Monopol fiir den Familiennamen kann der Natur der Sache
nach nur relativ sein und findet seine natiirliche Grenze am Recht jedes
Tréagers des gleichen Namens, diesen geschiftlich zu verwenden. Ein
absolutes Gebot, daf3 jeder in der ndmlichen Branche Téitige den Namen
Hunziker bei der Firmabildung schlechthin zu vermeiden habe, konnte
daher auch aus der Verkehrsgeltung nicht abgeleitet werden. Sie géibe
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wie der Firmenschutz nur Anspruch darauf, dafl der Triger des gleichen
Namens bei dessen Verwendung in der Firma fiir eine unterscheidungs-
kriftige Gestaltung als Ganzes zu sorgen hitte.»

Weiter unten auf Seite 18 des Urteils heiit es dann: « Mehr (das heiBit
die Aufnahme eines firmenrechtlich gebotenen Zusatzes in die Firma)
kann die Kligerin auch unter dem Gesichtspunkt des Wettbewerbs-
rechtes nicht verlangen, da der Beklagten der Gebrauch des Namens Hun-
ziker in ihrer Firma nicht verwehrt werden kann. Nach Wettbewerbs-
recht muB, gleich wie nach Firmenrecht, in solchen Fillen die Anord-
nung eines die Verwechslung hindernden Zusatzes gentigen» (BGE 70
IT 182 und dort erwihnte Entscheide).

3. Nach dieser Rechtsprechung, die iibereinstimmt mit der dlteren
Praxis des Reichsgerichtes, ferner mit der franzosischen und italienischen
Rechtsprechung und im wesentlichen auch mit der englischen Judikatur
(vgl. den Aufsatz von Kirchberger, Das Wettbewerbsrecht der Gleich-
namigen unter Beriicksichtigung auslidndischen Rechtes, publiziert in
der Zeitschrift « Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht», 34. Jahr-
gang, Seite 1081 ff., Oktober 1929; vgl. ferner fiir die schweizerische Pra-
xis auBler dem bereits zitierten Aufsatz von Bruno von Biiren die Arbeit
von Prof. Charles Knapp «Le droit des personnes, la raison de commerce
et la marque de fabrique», publiziert in der Zeitschrift «La Suisse hor-
logere, édition d’exportation», Nr. 1, Mirz 1948), mull man wohl an-
nehmen, dafl zum Beispiel eine Firma Emil Hagestolz AG. nicht erfolg-
reich vorgehen kénnte gegen die Firma Hansag Hans Hagestolz AG.
Aber sie kann verlangen, dafl ihre Konkurrentin alles unternimmt, um
die Verwechslungsgefahr moglichst zu beseitigen. Insbesondere kann sie
sich dagegen wehren, daBl die Konkurrenzfirma in Katalogen, Telephon-
verzeichnissen und anderen Druckerzeugnissen unvollstindig aufgefiihrt
wird. Sie kann ferner beanspruchen, dafi die Reisenden und anderen
Vertreter des Geschiftes genau zum Ausdruck bringen, daB sie fiir die
Hansag Hans Hagestolz AG. titig sind.

ITI.

1. Soweit sind die Dinge klar. Kann eventuell dennoch mit Erfolg ein
Begehren um Firmainderung gestellt werden? Eine gewisse Hoffnung
besteht insofern, als das Bundesgericht im Entscheide i.S. Autogen End-
re3 AG. gegen Max Miiller-Endre8l vom 20. Mai 1947 (BGE 73 I1 1101%.)
die Tiire fiir eine Anderung der Rechtsprechung offen gelassen hat. Auch
hier fehlt die entscheidende Stelle in der Publikation in der amtlichen
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Sammlung. Auf Seite 13 dieses Urteils heifit es: «Beil Interessenkon-
flikten, die sich zwischen einem Personennamen einerseits und einer
Firmabezeichnung andererseits ergeben konnen, ist das Bundesgericht
— (im Falle Pernod) — im Schutze des Personennamens sehr weit gegan-
gen (vgl. BGE 70 11 182 fI.). Ob die dort aufgestellten Grundsitze, die in der
Literatur (Repertorio di giurisprudenza patria 1944, Seite 396 ff.) kri-
tisiert worden sind, einer erneuten Priifung standhalten wiirden, mag dahinge-
stellt bleihen. Auf jeden Fall kann derjenige, der seinem Namen den
Frauennamen beifiigt, nicht das gleiche Maf3 von Schutz beanspruchen,
wie wenn er selber der Namenstriager wire; denn dieser hat mindestens
theoretisch ein Recht auf seinen Namen, wihrend jener sich nur auf eine
Gepflogenheit zu berufen vermag, die zudem nur fiir eines von mehreren
Sprachgebieten zutrifft. »

2. Die kritischen Bemerkungen im Repertorio di giurisprudenza
patria, die offenbar unseren obersten Gerichtshof etwas beeindruckt
haben, stammen vom Redaktor dieser Zeitschrift, Dr. Ferrucio Bolla,
fritheres Mitglied des Tessiner Kantonsgerichts, und erwihnen insheson-
dere den in der italienischen Rechtsprechung beriihmt gewordenen
Fall Borsalino c. Borsalino. Die dltere Firma, welche wie die jiingere Hiite
fabriziert, Giuseppe Borsalino e fratello, hatte verlangt, daf3 der jiinge-
ren Unternehmung, Giovanni Battista Borsalino fu Lazzaro, die Ver-
wendung des Namens Borsalino untersagt werde. Indessen ohne Erfolg.
Die Turiner Gerichte wiesen die Klage ab.

Aus den Bemerkungen von Dr. Bolla ist die Rechtsnatur der beiden
Geschiifte nicht ganz ersichtlich. Allein da er sagt, daf3 bei der jiingeren
Unternehmung der Name Borsalino verwendet worden sei mit Riick-
sicht darauf, daf} einer der beiden Kommanditire so hief3, so muB es sich
wohl um eine Kommanditgesellschaft gehandelt haben und es muB3 nach
italienischem Firmenrecht an sich moglich gewesen sein, diesen Namen
des Kommanditirs zu verwenden, etwas, das nach schweizerischem Recht
bekanntlich ausgeschlossen ist (Art. 947, Ab. 4, OR).

3. In der italienischen Literatur besteht offenbar Einverstandnis dar-
itber, daf es sich hier um einen Fehlentscheid handelt. Die Meinung
geht dahin, «che la importanza, ¢ quindi la funzione del nome patroni-
mico debba subordinarsi a quella del nome commerciale». Bolla insbe-
sondere bemerkt, dafl der Name das Symbol der Individualitit eines
Menschen und seiner personlichen Wiirde sei. Beim Handelsmann handle
es sich dagegen um den Kredit und somit um ein Vermégensrecht, das,
wenn damit die Produkte eines Fabrikanten bezeichnet werden, wegen
der Vermeidung von Tiuschungen und Verwechslungen auch von
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offentlichem Interesse sei. Es mdge sein, dafi in vielen Fillen eine genii-
gende Unterscheidbarkeit fiir das Publikum erzielt werden koénne durch
die Beiftigung von Zusitzen; daneben gebe es aber die Namen mit ge-
steigerter Verkehrsgeltung «i quali posseggiano una tale forza di indi-
viduazione che non esistono elementi idonei a differenziarle». Prof.
Knapp bemerkte mit Recht zum Falle Borsalino: «Quels que soient les
prénoms, les ,borsalinos’ de ,Giuseppe se confondront avec ceux de
,Glovanni Battista® et vice-versa!»

4. Bolla bekdmpft daher die im Falle Pernod vertretene Auffassung
«Aller jusqu’a interdire 4 une personne s’appelant Gillette ou Suchard ou
Pernod d’employer son nom dans sa raison et ses marques, ¢’est porter au
droit de la personne une atteinte excessive et inutile» und verlangt in sol-
chen Féllen ein jus prohibendi, wie es vom Turiner Appellationshof spiter
1.S.Cinzano gegen S. A. Francesco Cinzano anerkannt worden sei, insbeson-
dere dann, wenn es sich nicht um die Firma eines Einzelkaufmanns, son-
dern einer Aktiengesellschaft handelt, wo die Verwendung des Personen-
namens nicht obligatorisch ist.

Iv.

1. In der Tat wirbt der Ruf eines im Verkehr bekannten Schlagwortes
fiir jede Ware, die unter der gleichen Bezeichnung vertrieben wird. Dar-
um darf man verlangen, dafl jemand eine Bezeichnung, die durch Mii-
hen und Kosten eines anderen in den Verkehr eingefiihrt worden ist, nicht
zur Kennzeichnung seines Unternehmens und seiner Waren wihlt. Denn
man soll nicht die fremde gewerbliche Leistung als Mittel zur Reklame
fiir die eigene Leistung benutzen (vgl. auch F. von Steiger, Zur Frage des
Schutzes von Marken mit erhohter Verkehrsgeltung, November 1948
der «Mitteilungen der Schweizergruppe der Internationalen Vereini-
gung fur gewerblichen Rechtsschutz» und «Schweiz. Aktiengesellschaft»
XX.Jahrgang, S. 192 fI., ferner das Urteil des bernischen Handelsge-
richts i.S. Therma vom 2. Juli 1947, publiziert in der Zeitschrift des berni-
schen Juristenvereins, Bd. 84, S. 222 {I'). Es ist daher durchaus richtig,
daB bei der Griindung eines neuen Geschiftes eventuell auch die Nicht-
aufnahme eines Personennamens in die Firma verlangt werden kann, so-
weit die Verwendung desselben in der Firma nicht von Gesetzes wegen
notig ist. «Vouloir, comme le demandent certains auteurs», bemerkt
Prof. Knapp, «que le droit au nom s’arréte au point ot 'usage devient
«déloyal» nous apparait grave. C’est dire que le second homonyme, par
I’emploi de son propre nom, utilise, en vrai et malhonnétement, le nom
du premier homonyme. C’est jouer avec les mots!
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Et pourtant, nous concédons volontiers, qu’in statu hodierno rerum,
I’exclusion du second nom est, hélas, la moins mauvaise solution.»

2. Zu dieser Losung ist auch das Reichsgericht in seiner jiingeren
Praxis gelangt. Wihrend es friher (vgl. Urteile im Fall Horch vom
3. Miarz 1911, Markenschutz und Wettbewerb (MuW) X, S. 387, und
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR) 1911, S. 175;
i. S. Stiller vom 19. Mirz 1911, MuW, XI, 479; RGZ 73, 370; i. S. Jas-
natzi vom 22. November 1912, GRUR 1913, S. 65, und i. S. Hommel
vom 10. Juli 1913, MuW 13, S. 67) mit dem schweiz. Bundesgericht
iibereinstimmend erklarte, daB die Benutzung des eigenen Namens als
Firma oder die gesetzlich berechtigte Verwendung von Familiennamen
zur Firmenbildung trotz der hierdurch entstehenden Verwechslungs-
fahigkeit mit dem Namen oder der Firma eines fritheren Berechtigten
nicht schlechthin verboten werden kénne, hilt der deutsche oberste Ge-
richtshof nun dafiir, daB3 niemand seinen Namen in eine Firma aufneh-
men darf, die dadurch zu Verwechslungen mit einer ilteren geeignet
wird, wenn die Firma auch auf andere Weise gebildet werden kann
(vgl. Urteile 1. S. Konstantinu vom 30. April 1924, MuW XXI1I, S. 245,
i. S. Malzmann, vom 24. Februar 1923, RGZ 110, S. 234, i. S. Arnheim
vom 22. Mai 1925, RGZ 111, S. 67, 1. S. Wagner, vom 6. Juli 1926, MuW
XXVI, S. 42, GRUR 1926, S. 482, 1. S. Stollwerck vom 22. Februar 1927,
RGZ 116, S. 209, GRUR 1927, S. 307, und 1. S. Weber vom 12. Juni
1928, MuW XXVII, S. 522, GRUR 1928, S. 657). Der mit einer schon
bestehenden Firma verwechslungsfahige Name soll daher zur Firmen-
bildung nicht mehr verwendet werden dirfen, wenn er nicht firmen-
rechtlich dazu verwendet werden muf3. '

Es ist klar, daf3, wenn das Bundesgericht bereit wire, dieser neueren
Rechtsprechung des Reichsgerichts zu folgen, bei Gleichnamigen ein Be-
gehren auf Firmadnderung erfolgreich sein kénnte, immerhin nur soweit,
als die Aufnahme des Personennamens in die Konkurrenzfirma nicht
firmenrechtlich notwendig ist, wie dies namentlich der Fall ist bei der
Einzelfirma, der Kommanditgesellschaft und der Kommanditaktien-
gesellschaft, wenn der einzige unbeschrinkt haftende Gesellschafter den
angefochtenen Personennamen fithren wirde.

In dieser Richtung bewegt sich der leider nicht veroffentlichte Ent-
scheid vom 2. Dezember 1947 1. S. Kressco AG. vormals Kressmann & Co.
gegen Eugen Kressmann, beide Hutfabrikanten in Bern.

Die Briider Eugen und Friedrich Kressmann griindeten im Jahre
1910 die Firma «Gebriider Kressmann» zum Zwecke der Miitzenfabri-
kation. Im Jahre 1922 wurde das Unternehmen in eine Aktiengesellschaft
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unter der Firma «Gebriider Kressmann AG.» umgewandelt. 1925 schied
Eugen Kressmann aus dem Betriebe aus und erdfinete unter der Firma
«Eugen Kressmann» eine eigene Mitzenfabrik. Die «Gebriider Kress-
mann AG.» ging 1932 mit Aktiven und Passiven an die von Friedrich
Kressmann gegriundete Kommanditgesellschaft «Kressmann & Co.»
iiber, die 1936 unter Mitwirkung von Ernst MeBmer in die heutige Firma
«Kressco Aktiengesellschaft vormals Kressmann & Co.» (Kressco,
société anonyme ci~-devant Kressmann & Cie.) (Kressco, societa anonima,
gia Kressmann & Co.) (Kressco Ltd., formerly Kressmann & Co.) um-
gewandelt wurde. Friedrich Kressmann war noch wéhrend einiger Zeit
Aktionidr dieser Firma; heute besitzt er keine Aktien derselben mehr.
Einziger Verwaltungsrat ist Ernst MeBmer.

Zwischen den beiden Firmen « Eugen Kressmann» und «Kressco AG.,
vormals Kressmann & Co.», die sich beide mit Miitzenfabrikation und
dergleichen befassen und ihren Sitz im selben Quartier in Bern haben,
kam es zu zahlreichen Verwechslungen. Eugen Kressmann erhob deshalb
am 18. Juni 1946 gegen die Kressco AG., vormals Kressmann & Co.
Klage mit dem Begehren, es sei der Beklagten die Verwendung der Be-
zeichnung «vormals Kressmann & Co.» und «Kressmann & Co.» in den
verschiedenen Sprachen zu verbieten und dieser Firmabestandteil im
Handelsregister zu léschen; eventuell sei der Beklagten die besondere
Hervorhebung des Firmabestandteiles «Kressmann & Co.» zu verbie-
ten und sie zu verpflichten, die ganze Firma stets vollstindig zu gebrau-
chen und sie mit gleich groflen Lettern zu schreiben.

Zur Begrindung seiner Klage machte Eugen Kressmann geltend, die
Beklagte begehe ihm gegeniiber durch die Verwendung ihrer Firma un-
lauteren Wettbewerb.

Die Beklagte beantragte Abweisung der Klage. Sie bestritt, daf3 die Fiih-
rung ihrer firmenrechtlich zuldssigen Firma an sich einen unlauteren Wett-
bewerb darstelle oder diese von ihr in unlauterer Weise gebraucht werde.

Das Handelsgericht Bern bejahte das Vorliegen eines unlauteren Wett-
bewerbes seitens der Beklagten und verbot ihr mit Urteil vom 9. Mai 1947,
die Bezeichnung «vormals Kressmann & Co., ci-devant Kressmann
& Cie., gia Kressmann & Co., formerly Kressmann & Co.», sowie
«Kressmann & Co.» und «Kressmann & Cie.» zu verwenden unter An-
drohung der Straffolgen des Art. 403 ZPO im Widerhandlungsfalle; ferner
ordnete es die Loschung dieser Firmabestandteile im Handelsregister an.

Das Bundesgericht hat das Urteil des bernischen Handelsgerichts be-
stitigt. Zwar anerkennt es, daf3 die Beklagte firmenrechtlich befugt ist,
sich als Rechtsnachfolgerin der Firma « Kressmann & Co.» auszugeben.
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Es gibt ferner zu, daB sich die beiden Firmen geniigend unterscheiden,
stellt dann aber fest, daf3 ein unlauterer Wettbewerb auch im Gebrauch
einer an sich zuldssigen Firma liegen konne. Das set dann der Fall, wenn
dieser Gebrauch gegen die Grundsitze von Treu und Glauben verstoBe.
Verwechslungen seien zwischen den beiden Unternehmen fortwihrend
vorgekommen, und zwar vor allem deshalb, weil die Beklagte denFirmen-
bestandteil «Kressmann & Co.» stark in den Vordergrund stellt. So
bringt sie auf threm Geschéftspapier ihre Firmabezeichnung in der Weise
an, daB unter dem in groBer Phantasieschrift gedruckten Wort « Kressco»
in gewthnlichen Druckbuchstaben «Aktiengesellschaft, société anonyme,
societa anonima» steht, und darunter «vormals, ci-devant, gia Kressmann
& Co.», wobeil die Worte «Kressmann & Co.» gegeniiber dem andern
in Druckschrift gehaltenen Text hervorgehoben, aber immerhin kleiner
gedruckt sind als das Wort « Kressco». Diese Aufmachung hat zur Folge,
dal3 dem Leser vor allem die Worte «Kressco» und «Kressmann & Co.»
in die Augen springen und infolge der graphischen Gestaltung der Ein-
druck entsteht, die eigentliche Firmabezeichnung laute « Kressmann &
Co.», wihrend «Kressco» lediglich eine Marke oder eine schlagwort-
artige abgekiirzte Firmenbezeichnung sei. Auch der von der Beklagten
im Laufe des Prozesses herausgebrachte, etwas abgednderte Briefkopf,
bei dem der Firmabestandteil «Kressmann & Co.» in etwas kleinerer
Druckschrift gehalten ist, vermag die Entstehung des oben erwihnten
MiBverstindnisses bei flichtiger Betrachtung nicht zu verhindern. Den-
selben Eindruck erweckt sodann auch ein anderer Briefkopf der Beklag-
ten, bei dem «Kressco» und «Kressmann & Co. » in gleich groflen Druck-
buchstaben auf dieselbe Linie gestellt sind und die Worte «AG.» und
«vormals» in ganz kleiner Schrift zwischen den fettgedruckten Firma-
bestandteilen darin stehen.

Ferner haben die Reisenden und Angestellten der Beklagten sich wie-
derholt als solche der «Firma Kressmann» ausgegeben und auf diese
Weise Verwechslungen verursacht oder bestehende Millverstandnisse
ausgenttzt. Endlich hat die Beklagte im Telephonverzeichnis auller dem
ihre volle Firmabezeichnung enthaltenden Haupteintrag als zusétzlichen
Eintrag aufnehmen lassen «Kressmann & Co., siche Kressco». Diese
selbstindige Verwendung des Firmabestandteils Kressmann & Co. ohne
den das Nachfolgeverhiltnis anzeigenden Zusatz war ebenfalls in hohem
Malle geeignet, Verwechslungen herbeizufithren, woriiber sich die Be-
klagte klar sein multe.

Das Bundesgericht hat hier also in weitem MaBe den Umstand beriick-
sichtigt, daf3 die Aktiengesellschaft sich regelrecht bemiiht hat, im Ge-
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brauch den Nachfolgezusatz, das heilt den eigentlichen Nebenbestand-
teil der Firma zur Hauptsache zu machen. Man wird ihm recht geben
miissen, wenn es darin einen MiBlbrauch erblickt und der Beklagten je-
den weiteren Gebrauch des Zusatzes «vormals Kressmann & Co.» oder
«Kressmann & Co.» allein verbietet. Es war dies offenbar der einzige
Weg, um dem Klidger Schutz zu gewihren, wenn auch an sich die Be-
klagte berechtigt war, den Nachfolgezusatz zu fithren und der Kliger
offenbar 10 Jahre lang die Firma nicht beanstandet hatte. Ob er dadurch
nicht sein Recht zur Einsprache verwirkt hatte, hat das Bundesgericht
nicht gepriift, vielleicht weil es zu sehr Uiberzeugt war vom dolosen Vor-
gehen der Beklagten.

V.

Uber einen hnlichen Fall aus der englischen Rechtsprechung be-
richtet die Juli-Nummer 1949 der Zeitschrift « La propriété industrielle»
(S. 117). Es heiB3t daselbst: «L’affaire Wright, Laymann and Umney
Ltd. ¢. Wright (Urteil der Chancery Division, eine aus 6 Richtern be-
stehende erstinstanzliche Abteilung des High Court of Justice in London,
vom 14. Mai 1948) fournit un exemple intéressant de I’ensemble de
circonstances, ol celui qui utilise son propre nom peut étre 'objet d’une
action en concurrence déloyale. Le défendeur s’appelle W. F.T. Wright. Il
avait entrepris, de 1934 4 1943, de vendre des préparations de toilette sous
cenom. En 1943, il adopta la raison sociale «Wright’s Chemical Co.» etse
mit a vendre, entre autres, sous cette firme un produit dénommé Wrights
Baby Powder. Les demandeurs, fabricants bien connus de préparations
de toilette, ont toujours exercé leur industrie sous le nom de Wrights.

La Chancery Division a prononcé que le défendeur n’avait pas le
droit d’apposer les noms Wright ou Wrights sur les récipients des pré-
parations de toilette qu’il vend. En revanche, les demandeurs ne pou-
vaient pas 'empécher d’exercer son commerce sous un nom contenant
Wright ou Wrights. C’est 12 une application du principe général sui-
vant, posé par la Cour d’appel, le 23 juillet 1900, dans I’affaire Valentine
Meat Juice Co. c¢. Valentine Extract Co. Ltd.: «Si le produit qu’une
personne vend est devenu connu sur le marché comme étant fabriqué par
autrui, il ne peut pas le vendre purement et simplement sous le nom en
cause, alors méme qu’il s’agirait de son nom patronymique, sans induire
les acheteurs en erreur.» Dong, si nul ne peut étre empéché d’utiliser son
propre nom, il ne doit pas le faire «purement et simplement», dans cer-
tains cas, de maniére a donner I'impression que ses produits sont ceux
d’un tiers.»
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Grundsitzlich gilt also auch hier, daB3 der Gebrauch des Namens an
sich nicht verboten werden kann, dies aber im I'all von Gleichnamigkeit
in einer Form geschehen muB, die Verwechslungen moglichst ausschlief3t.
Allerdings ist dies vielleicht eine Forderung, die nicht immer mit Erfolg
wird durchgesetzt werden kénnen. .

2. Zum Schluf3 noch ein Urteil des Landgerichts Wuppertal vom 30.
Juli 1948, das der Zeitschrift « Gewerblicher Rechtsschutz und Urheber-
recht» 50. Jahrgang, S. 307 ff. entnommen ist. Handelte es sich beim eng-
lischen Urteil um die Verwendung des Namens als Marke, um Verwechs-
lungen mit einem Konkurrenzprodukt zu erméglichen, bzw. um von
dessen Ruhm und Ansehen zu profitieren, so entstand hier der Konflikt
wegen einer Telegrammadresse. Einer Einzelfirma, nennen wir sie Au-
gust Born*, stand eine Kollektivgesellschaft Paul Max Born & Co. ge-
geniiber. Die Einzelfirma war am 1. November 1946, die Kollektivge-
sellschaft am 1. Februar 1947 im Handelsregister eingetragen worden.
Beide Unternehmen befassen sich mit der Herstellung von Textilien,
Kunstleder und verwandter Erzeugnisse. Jedes derselben umfaf3t Be-
triebe in mehreren Stddten, zum Teil in derselben Stadt Wuppertal.
Die Einzelfirma verwendet als Telegrammadresse Born-Werke Wupper-
tal. Auf den Briefbogen ist diese hervorgehoben, der Name Born in roter
Schrift.

Das Gericht hat anerkannt, daf3 sich die beiden Firmen geniigend
unterscheiden, auch wenn beide den Familiennamen Born enthalten.
Der Konflikt entsteht hier wegen der Telegrammanschrift. Uber diese
fihrt das Gericht folgendes aus:

«Der Telegrammanschrift kommt wegen der Art und Weise, wie sie
in geschiftlichem Verkehr benutzt wird, eine Bedeutung zu, die weit
iiber ihre urspriingliche I'unktion als postalische Anschrift im Tele-
grammverkehr hinausgeht. Sie findet — schon aus Griinden der Kosten-
ersparnis — eine immer weitere Verbreitung. Der Kaufmann pflegt sie
regelmiBig auf seinen Briefbogen und sonstigen Geschéftspapieren anzu-
bringen. Dadurch gelangt sie zur Kenntnis aller Personen, die mit ihm
in geschéftlichem Verkehr stehen. Bekannte Telegrammadressen kénnen
auf diese Art und Weise zu einem Schlagwort werden, das die Iirma er-
setzen und daher zu einer besonderen Kennzeichnung des Geschiftes
werden kann. Infolge dieser' Bedeutung wird die Telegrammanschrift
daher in der Rechtslehre riickhaltlos als ,besondere Bezeichnung des

* Im publizierten Text des Urteils stcht nur die Abkiirzung B. Wir haben des
bessern Verstindnisses wegen statt B. den Namen «Born» eingesetzt. Er ist aber will-
kirlich gewihlt.
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gewerblichen Unternehmens‘ im Sinne von § 16 UWG anerkannt (so
das RG in JW 1921 S. 1541; 1924 S. 1371; 1927 S. 653; HRR 1933
Nr. 1130; RGZ Band 102 S. 90). Die Telegrammanschrift geniet den
Schutz des § 16 UWG und, soweit sie den biirgerlichen Namen — wenn
auch in abgektirzter Form -— wiedergibt, daneben den allgemeinen
Namensschutz des § 12 BGB. Dieser Schutz wirkt sich in der Regel (so
auch der Gegenstand der oben angefiihrten Entscheidungen) dahin aus,
daB bei einem Zusammenstol3 mehrerer verwechselbarer Bezeichnungen
die priorititsjiingere Anschrift der prioritatsalteren Anschrift weichen
mulB.»

Beanstandet wird dann, dafl die Telegrammanschrift der Klidgerin
mit der Firma der Beklagten verwechslungsfihig sei. Das Gericht be-
merkt dazu:

«Der Kligerin kann der Gebrauch des Familiennamens Born als
Kennzeichnungsmittel im Geschiftsverkehr nicht verwehrt werden. Bei
mehreren Trigern eines gleichen Familiennamens darf dieser Name nach
der Regel von Treu und Glauben im Geschiftsverkehr nur in einer Ge-
staltung gebraucht werden, die die Verwechslungsgefahr soweit wie
irgendmoglich beseitigt. Ein Rest von Verwechslungsmoéglichkeit wird
in diesen Fillen bleiben und muf} als unvermeidbar hingenommen wer-
den. UnterldBt ein Namenstriger das in dieser Hinsicht Erforderliche
und Zumutbare, so wird sein Namensgebrauch aus einem befugten zu
einem unbefugten (Baumbach, Wettbewerbsrecht, 1. Aufl. XXVII 5 D
XXXVII 1 Q). Der unbefugte Gebrauch des eigenen Namens stellt eine
Verletzung des § 16 UWG dar (vgl. Rosenthal, Unlauterer Wettbewerb
§ 16 Anm. 2 und 24).

Diese Grundsitze haben die Parteien bei der Gestaltung ihrer Fir-
menbezeichnung beachtet. Die gleichen Grundsitze miissen aber auch
im Verhaltnis von Telegrammanschrift des einen zur Firmenbezeich-
nung des anderen Unternehmens gelten. Dal} insofern eine Verwechs-
lungsgefahr besteht, ist nicht zu bestreiten, zumal, wie bereits hervorge-
hoben, beide Firmen am gleichen Ort ihren Sitz haben und in der glei-
chen Branche titig sind. Die von der Kligerin gewihlte Telegramm-
anschrift kénnte ebensogut als Kennzeichnung der Beklagten dienen. Es
kénnte jemand, der sich die Telegrammanschrift eingepridgt hat, von
ihr Gebrauch machen, wenn er als Adressaten die Beklagte und nicht
die Kldgerin im Auge hat. Dadurch wird die Gefahr von Fehlleitungen
begriindet. Diese Gefahr wird auch nicht dadurch ausgeschlossen, daf3
die Telegrammanschrift auf Brief bogen usw. im Zusammenhang mit der
Firma der Kldgerin erwidhnt wird. Der Moglichkeit einer Irrefithrung
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wird durch die Hinzufiigung des Wortes ,Werke® besonderer Vorschub
geleistet. Es ist anzuerkennen, daB der Kldgerin mit Riicksicht auf den
Umfang ihres Unternehmens und die Tatsache, dalB3 sie mehrere Be-
triebsstatten unterhilt, die Verwendung der Pluralform ,Werke‘ nicht
als triigerische Reklame im Sinne der §§ 3, 13 UWG zugerechnet wer-
den kann (RG JW 1937, S. 2983). Die Verwendung des Wortes , Werke*
in Verbindung mit dem Familiennamen Born, dessen sich beide Par-
teien als Kennzeichnungsmittel bedienen, erhtht jedoch die Verwechs-
lungsgefahr, da der Eindruck erweckt wird, als ob die Kldgerin simtliche
Born-Betriebe, auch die zum Unternehmen der Beklagten gehorigen, in
sich vereinigt. Um Verwechslungen mit dem Unternehmen der Beklag-
ten vorzubeugen, muB} die Kligerin im Interesse des redlichen Verkehrs
nicht nur ihrer Firmenbezeichnung, sondern auch ihren anderen ge-
schiftlichen Kennzeichnungsmitteln (darunter auch der Telegramm-
anschrift) eine Gestaltung geben, die ohne ihr Recht zur Verwendung,
des Familiennamens Born auszuschlieBen, einer Verwechslung mit der
Firma der Beklagten soweit wie irgendmoglich vorbeugt. An einer sol-
chen Gebrauchsgestaltung fehlt es hier in Ansehung der Telegramm-
anschrift der Klidgerin. Thr — trotz Abmachung fortgesetzter — Ge-
brauch in der gewihlten Form ist nach allem als unbefugt zu bezeichnen. »

Endlich erklirt das Gericht, daf} sich hier keine Partei auf die Prioritit
in der Verwendung des Namens Born berufen kénne.

«An sich ist das Recht am eigenen Namen zeitlos. Der Prioritdts-
grundsatz konnte in Ansehung der Verwendung von Familiennamen
allerdings dann Platz greifen, wenn dieser bestimmte Verkehrsgeltung
erlangt hat und besondere Kennzeichnungskraft besitzt. Die Prioritit
bestimmt sich aber anerkanntermaflen nach dem Zeitpunkt der tatsach-
lichen Ingebrauchnahme der Bezeichnung. Auf den Zeitpunkt der re-
gisterlichen Eintragung kommt es nicht an. Hier sind beide Parteien
Trennstiicke eines urspriinglichen einheitlichen Betriebes. Sie haben um
die gleiche Zeit ihr Eigendasein begriindet und ihre selbstindige ge-
schiiftliche Titigkeit aufgenommen. Die Tatsache, dafl3 die Firma der
Beklagten 2 Monate frither als die Firma der Kligerin im Handelsregi-
ster eingetragen wurde, wirkt sich in Ansehung des Rechts zur Benutzung
des Namens im geschaftlichen Verkehr weder zugunsten noch zu Lasten
einer der Parteien aus. Hinsichtlich der Verwendung des Wortes ,Born’
als besonderes Kennzeichnungsmittel haben die Parteien gleiche Rechte
und daher aufeinander Riicksicht zu nehmen (vgl. Callmann, Unlaute-
rer Wettbewerb, § 16, Anm. 111). Die beklagte Firma kénnte die bean-
standete Telegrammanschrift ebensogut fihren, wie sie die Kligerin



— 48 —

fuhrt. Unter diesen Umstinden vermag nur eine unterschiedliche Ge-
brauchsgestaltung einer Verwechselungsgefahr und Irrefithrung vorzu-
beugen. Die Kligerin kann zum Beispiel ihren vollen Firmennamen
,August Born® oder eine daraus gebildete Abkiirzung als Telegramm-
anschrift fihren, sofern sie nicht iiberhaupt ein Fantasiewort wihlt. »

3. Es lag mir daran, durch meine Ausfithrungen etwas Einblick zu
geben in die Probleme, die sich im Wettbewerbsrecht bei den Gleich-
namigen stellen. Eine allgemeine Losung wird nicht gegeben werden
konnen, solange fiir eine Reihe von Firmen die Verwendung des Namens
gesetzlich vorgeschrieben und nicht das System der freien Firmenwahl
gestattet ist. Aber selbst wo dies der Fall ist, wie in England, zogert man,
jemandem den Gebrauch seines Namens zu verbieten. Also wird man
wohl in gewissem Sinn wenigstens in Kauf nehmen miissen, daf3 es Per-
sonen gibt, die den gleichen Namen tragen, und dafi der eigene Name
nicht nur leiden kann durch das Unrecht, das man ihm selbst zufiigt,
sondern auch durch die Taten von andern. Wiederum profitiert zum
Teil ein zweiter gleichnamiger Wettbewerber notwendigerweise von
dem guten Namen, den ein anderer geschaffen hat. Aber auch hier
heiBt es nach Treu und Glauben handeln.

Nachschrift

Dieser Aufsatz war bereits geschrieben, als mir das sehr interessante
Urteil des Landgerichts Kiel vom 4. August 1950 i. S. Persil-Werke
Henkel & Cie. gegen Sneewitt-Vertrieb K. Persiel & Comp. (vgl. Ge-
werblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Februar 1951, Seite 84)
zur Kenntnis gelangte. Die Leser dieser Zeitschrift seien auf dieses sehr
sorgfiltig motivierte Urteil aufmerksam gemacht. Auch hier wird der
Standpunkt vertreten, dal} die Streitfrage, inwieweit ein Wettbewerber
gegeniiber einer #lteren Warenzeicheneintragung zur Benutzung des
eigenen Namens zwecks Kennzeichnung seiner Waren und Bildung
seiner Firma berechtigt ist, nur durch eine billige Interessenabwigung
gelost werden konne.

Résumé

II arrive facilement au public de confondre telle entreprise avec une
autre, simplement parce que le méme nom de famille se trouve inclus
dans leur raison de commerce. Faut-il, des lors, empécher absolument
une personne d’utiliser son propre nom a des fins commerciales parce
qu'un homonyme en fait déja le méme usage?
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Le Tribunal fédéral a jugé que deux raisons sociales ne se distinguent
pas suffisamment 'une de l'autre s’il s’en dégage un mot caractéristique
qui leur est commun, alors méme que, considérées dans leur ensemble,
elles seraient sensiblement différentes. Toutefois, il a estimé que cette
régle générale devait souflrir une exception lorsque 1’élément commun
aux deux raisons est un nom de famille (arréts Pernod et Hunziker). En
pareil cas, il suffira que ’homonyme se soumette aux restrictions que la
bonne foi impose 4 I'usage, légitime en soi, de son nom, et prenne toutes
les mesures propres a diminuer le plus possible le risque de confusion.
Il n’utilisera donc son nom que sous une forme et avec des adjonctions
qui le différencient nettement de son concurrent.

Cette jurisprudence a été critiquée a juste titre. Quelquefois, en effet,
un nom de famille a acquis, par I'usage commercial qui en est fait, une
force distinctive si exceptionnelle (Gillette, Suchard, Pernod) qu’il devient
impossible a un homonyme, quelles que soient les adjonctions apportées
a son nom pour former sa raison de commerce, d’empécher tout risque
de confusion dans I’esprit de tiers non avertis. Il n’est pas équitable qu’il
puisse ainsi profiter en quelque sorte de la renommée d’autrui et il con-
viendrait d’interdire I'emploi d’un nom de personne déja utilisé a des
fins commerciales dans tous les cas ot 'usage de ce nom n’est pas prescrit
par la loi (par exemple, en Suisse, par I'art. 945 al. ler G.O. pour les
raisons individuelles). C’est dans ce sens qu’a évolué la jurisprudence du
Reichsgericht allemand. Il n’est pas exclu et il faut souhaiter que celle
du Tribunal fédéral suive une évolution analogue.

Une solution compléte du probléme n’est d’ailleurs pas possible tant
que certaines raisons doivent obligatoirement contenir un nom de fa-
mille. Mais il faut remarquer que méme dans les pays tels que 1’Angle-
terre olt s’applique le principe de la liberté en matiére de formation de
raisons de commerce, la jurisprudence hésite a interdire a quelqu’un
I'usage commercial de son propre nom. D’ailleurs, le véritable critére,
dans ce domaine, nous est toujours fourni, en derniére analyse, par la
notion de la bonne foi.



La Ligue

Internationale contre la Concurrence dé]oya]e

E. MARTIN-ACHARD

Genéve

Le Congres de la Ligue Internationale contre la Concurrence dé-
loyale a siegé a Paris du 21 au 22 septembre dernier. Invité a y prendre
part, nous avons eu le plaisir de rencontrer de nombreux délégués de
France et d’Allemagne, industriels, commergants, juristes, présidents et
secrétaires de syndicats.

Le groupe allemand comprenait également des personnalités offi-
cielles du Gouvernement de Bonn. On notait encore la présence de délé-
gués belges, hollandais et italiens, dont le Professeur Fré et Me Barbieri.
C’est ce dernier qui présidait le congres en l'absence du professeur
Junckerstorff, appelé a I’Université de Saint Louis (U.S.A.).

La Ligue Internationale contre la Concurrence déloyale, créée en
1931, est constituée en groupes nationaux dont les plus importants sont
les groupes frangais et allemand. Cette association a tenu de nombreux
congrés a La Haye (1931), Bruxelles (1933), Vienne (1934), Prague
(1935), Budapest (1936), Paris (1937), Londres (1938).

Par le moyen de son journal international, intitulé «La Concurrence
déloyale», la Ligue a cherché a exercer une influence sur le développe-
ment du droit international en matieére de droit concurrentiel.

A la suite du Congrés de Budapest, elle a proclamé les principes
suivants:

1° La concurrence est libre et doit rester libre.

29 La concurrence doit porter sur la qualité de la prestation principale et non sur

des avantages accessoires.

3% La concurrence doit étre loyale, elle doit s’inspirer des principes du commergant

honnéte et respecter, avant tout, les us et coutumes en vigueur dans les rapports
commerciaux. Elle doit étre scrupuleusement de bonne foi.
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49 La concurrence doit étre basée sur la vérité et exclure toute possibilité d’équi-

voque.

Trois commissions devaient siéger a Paris, soit la commission pour
I'unification du droit international, celle du jury international et celle
des spiritueux.

En fait, on traita, sans pouvoir les approfondir, toute une série de
questions (vente au rabais, avec prime, vente a perte, liquidation, sys-
téme de la boule de neige, etc.). Ces problémes préoccupent visiblement
les fabricants et les vendeurs qui s’efforcent, en mettant en évidence les
principes qui sont a la base d’une concurrence loyale, d’empécher les
agissements d’adversaires malhonnétes.

La question de la copie servile et celle de la protection des idées créa-
trices furent également évoquées. Certains ont émis le veeu qu’une pro-
tection soit accordée a tout inventeur en dehors et au dela de la protec-
tion prévue dans certaines conditions par les législations sur les brevets.
L’idée elle-méme devrait étre protégée et non seulement sa réalisation
technique.

On voit que les congressistes n’ont pas craint de s’attaquer a des
problémes dont certains sont d’une complexité redoutable. Pour I'instant,
ces questions n’ont été examinées que de fagon trés sommaire. Elles
seront étudides a nouveau et d’'une maniere plus systématique, on peut
Pespérer, au Congres de Milan qui aura lieu au mois de mai de cette
année.

La réunion de Paris aura cependant eu ’avantage de permettre a de
nombreuses personnes s’intéressant aux problémes de la concurrence
déloyale, de se rencontrer. Ce contact est utile, non seulement parce qu’il
rapproche des personnalités de nationalités différentes, mais également
parce qu’il donne la possibilité aux juristes de connaitre les difficultés
dans lesquelles se débattent de nombreux industriels et commergants en-
suite de la concurrence malhonnéte qui leur est souvent faite.

Au cours de ces réunions, nous avons insisté pour que la Ligue Inter-
nationale se mette en rapport avec la Chambre de Commerce Interna-
tionale et avec PA.I.P.P.I. Il faut tout faire pour éviter un éparpille-
ment de forces et la multiplication de réunions et congrés auxquels des
hommes occupés ne peuvent que difficilement participer. 1l nous semble
que les efforts qu’entreprennent la G.C.I. et A.I.P.P.1. pour lutter
contre les abus de la concurrence, devraient étre unis a ceux que fait la
Ligue Internationale.

On peut se demander si, en Suisse, il est nécessaire de reconstituer un
groupe de la Ligue Internationale et s’il ne serait pas préférable de con-



fier cette tiche aux membres suisses de I’A.I.P.P.I. On éviterait ainsi
une dispersion de forces qui, encore une fois, serait particuliérement
regrettable. Il ne faut cependant pas oublier que I'A.I.P.P.1. s’occupe
essentiellement des marques, brevets et dessins et modeles, laissant en
général au second plan les questions de concurrence déloyale.

Or, il y a dans ce domaine du droit toute une série de problémes d’une
importance pratique certaine, qu’il conviendrait que les cercles intéressés
de Suisse étudient sans tarder.

La solution ne pourrait-elle pas étre trouvée dans la constitution au
sein de notre Groupe Suisse de PA.I.P.P.1. d’une commission de la con-
currence déloyale qui pourrait, éventuellement, constituer le Groupe suisse
de la Ligue Internationale?

Nous avons estimé devoir attirer I’attention de nos lecteurs sur Pexis-
tence ou plus exactement sur la reconstitution de la Ligue Internationale
contre la Concurrence déloyale. Il est nécessaire que notre pays participe
a ses travaux. Nous serions particuliérement heureux qu’il puisse le
faire en étroite collaboration avec le Groupe suisse de PA.I.P.P. 1.



Anspruch des Urhebers
auf Entgelt fir den privaten Werl{zgenuﬁ

ALOIS TROLLER

Luzern

L.

Das Immaterialgiiterrecht hatte die bis vor kurzem allgemein aner-
kannte Regel geschaffen, dal3 nur fiir die zu gewerbliche Verwertung
geistiger Leistungen eine Entschiddigung zu bezahlen ist, nicht aber fiir
den privaten Gebrauch. Ein beliebtes Lehrbeispiel dieses Grundsatzes
ist der patentierte Kleiderhalter, den ein Anwalt nachbauen und fiir
seine Wohnung, nicht aber fiir sein Biiro benutzen darf.

Im Patent- und Musterrecht wird am Grundsatz des freien privaten
Gebrauches noch nicht gertittelt. Weder die Erfinder noch die Schépfer
von Mustern und Modellen glaubten ihren Anspruch auf das angemes-
sene Entgelt fur ihre geistige Leistung durch den unentgeltlichen privaten
Gebrauch ungerecht geschmilert. In ithrem Bezirk wurde diese Inter-
essenlage durch die vervollkommnete Technik nicht verdndert. Auch die
bildenden Kiinstler blieben davon unberiihrt. Merkwiirdigerweise haben
die technischen Fortschritte diejenigen Werke betroffen, bei denen
wegen ihrer, der volligen Materialisation unzugénglichen Eigenart, ein
geistiger oder technischer Weg vom physisch festgelegten Werk zu seiner
Aufnahme durch den Werkgenielenden begangen werden mulfl. Sie
sind mit physischen Mitteln nie véllig fest zu bannen, da sowohl die
Worte, als auch die Notenzeichen, oder sogar die akustischen Wieder-
gabemittel dem Sinn nur einen Bruchteil des Werkes vermitteln, den der
Aufnehmende geistig behalten und in Verbindung mit den weitern Ein-
dritcken zum gesamten Werk zusammenfiigen muf3. Die physische Un-
fahigkeit der unmittelbaren sinnlichen totalen Werkaufnahme ist durch
den Zeitablauf bedingt. Sogar schon einzelne Takte oder gar ganze
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Phrasen sind nur geistig, nicht aber physisch als Einheit zu erkennen.
Weil diese Werke mit rein technischen, dsthetisch indifferenten Mitteln
notiert und mitgeteilt werden kénnen, sind sie besonders geeignet, appa-
rativ festgehalten zu werden. Dabei ist in der Regel zwischen die Mit-
teilungsform des Urhebers und die Wiedergabe des Werkes durch Appa-
raturen die Téatigkeit eines oder mehreren Werkvermittler geschaltet:
Herausgeber, ausiibende Kiinstler, Plattenfabrikanten. Auf diese Folgen
der technischen Entwicklung fiir die Autoren und die Werkvermittler
hat Baum «Uber die Wiedergabe zum privaten Gebrauch nach Art. 22
des Schweiz. Urheberrechtsgesetzes» hingewiesen. Er hat ohne weitere
Analyse der Interessenlage aus dem spontanen Gefiihl heraus, daf dem
Urheber Unrecht geschieht, gefordert, der freie private Gebrauch der
mechanischen Aufnahmegerite soll eingeschriankt werden. Die Associa-
tion Suisse pour la Protection du droit d’Auteur hat an zwei Sitzungen
erwogen, ob, wie weit und auf welche Weise dieses Postulat in der Schweiz
zu verwirklichen sei. Die eifrigen Wechselreden leiteten zur urheber-
rechtlichen Grundlage zuriick, die man schon langst ausreichend und
fiir alle Zeiten beantwortet glaubte, — und die nun doch erneut zu er-
wigen ist: Fiir was und von wem kann der Urheber den Lohn seiner
kiinstlerischen Leistungen verlangen?

Man hat sich zu uberlegen, ob die bisherige Befreiung des privaten
Gebrauches von der Abgabe an den Urheber als Ausnahme, somit als
gesetzlicher Einbruch in sein Herrschaftsgebiet betrachtet wurde, oder
ob man zu diesem System gelangte, weil man den Urheber gar nicht mit
denjenigen in Zusammenhang brachte, die das Werk ideell genieBen
(den Werkkonsumenten), sondern nur mit denjenigen, die daraus einen
finanziellen Nutzen ziehen. Erst wenn diese gesetzgeberische Grund-
tendenz herausgeschilt ist, kann man mit fundierter Uberzeugung fiir
oder gegen den Anspruch des Autors auf den Einbezug der privaten
technischen Wiedergaben in den Herrschaftsbereich seines Urheberver-
mogensrechtes plddieren.

II.

Jeder Mensch, auch das primitivste Individuum hat Sehnsucht nach
asthetischem GenuBl. Dieses Bediirfnis ist seit den Uranfidngen der
Menschheit durch Bildwerke an den Winden und kunstvolle Gerite
bewiesen. Das Kunstverlangen ist elementarer und zwingender als das-
jenige nach technischem Komfort. In welcher Form sich das Hinzu-
dringen zur Kunst dullert, ist hier bedeutungslos; ob die klassische Mu-
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sik, die Lindlerkapelle, das Drama oder der Schwank der dauernden
Anlage, der Bildung oder dem augenblicklichen Bediirfnis des Empfan-
genden geniigen, dndert nichts an der Tatsache, da3 die Kunst in ihren
Hohen und Tiefen, in vollendeter Qualitit und primitivsten AuBerungen
von uns mehr oft begehrt wird als die andern Geniisse.

Der Kiinstler, der unsern Kunsthunger stillt, ist wirtschaftlich gespro-
chen der Produzent; wir sind die Konsumenten. Wir erhalten von ihm
ein Gut, das wir begehren und das wir uns nicht selber beschaffen kon-
nen. Wir erwarten von ihm, daB er sich ganz der Aufgabe widmet, die
Kunstwerke hervorzubringen — oder wir sind zum mindesten gerne
bereit, die Friichte seiner ausschlieBlich kiinstlerischen Tétigkeit zu ge-
nieBen. Er ist darauf angewiesen, dal3 wir als Kunstkonsumenten ihm
die materielle Existenz ermoglichen. Wir kdnnen vom Kinstler ebenso-
wenig wie von den Produzenten anderer Giiter erwarten, daf3 er uns
beschenkt, daB} er unsere Bediirfnisse, nur weil sie ideeller Art sind, gratis
befriedigt. Die kiinstlerische Leistung als Angebot und unser Konsum-
verlangen stehen im wirtschaftlichen Austauschverhiltnis.

Diese Lage ist tiberall dort klar, wo der Kiinstler eine geistige Leistung
direkt an einen Konsumenten abgibt (Verkauf eines Bildes) oder sie
vielen gegeniiber personlich erbringt (Eigenkonzert). Das Bild wird hin-
gegen sogleich verschwommen, wenn der Kinstler den unmittelbaren
Kontakt zum Werkkonsumenten nicht aufnehmen kann, sondern auf
Werkvermittler angewiesen ist. Dieser Tatbestand beschiftigt im allge-
meinen das Urheberrecht.

III.

Alle Kunstwerke sind ithrem innern Gehalte nach geeignet, auf Grund
ihres immateriellen Wesens beliebig oft und in unbeschrdnkt vielen
Arten wiedergegeben oder aufgefithrt zu werden; -—— dabei kann die
Wiedergabequalitit leiden, was vor allem bei denjenigen Werken zu-
trifft, bei denen, losgelost von ihrer geistigen Werkart, die dsthetische
Eigenschaft des Wiedergabemittels vom Urheber einmalig gestaltet ist
(zum Beispiel Bilder, Plastiken). Die Schrift- und Tonwerke hingegen
sind durch ihr Wesen prédestiniert, unabhdngig vom Urheber aufge-
fithrt und vervielfiltigt zu werden; ja, er ist geradezu auf die kiinstlerit
sche, technische und kaufminnische Werkvermittlung anderer ange-
wiesen. Fiir die Werkvermittler hat die Leistung des Urhebers, soweit sie
in dieser Eigenschaft titig sind, eine ganz andere Bedeutung als fiir uns.
Sie finden in ihr eine Gelegenheit, um selber kiinstlerisch zu gestalten
und zugleich oder nur aus thr wirtschaftlichen Nutzen zu ziehen.
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So ist der Urheber in den materiellen Giiterumlauf eingeschaltet;
seine ideelle Leistung wird zur Handelsware, die vom Vermittler wegen
ihres Geldwertes begehrt ist.

Dieser Tatbestand ist die Grundlage der urheberrechtlichen Entwick-
lung. Man wollte vermeiden, daB3 Dritte sich an der Leistung des Ur-
hebers bereichern, ohne ihn am Gewinn zu beteiligen. Dabei wurden
die Tatbestinde mit der entwickelten Wiedergabe- und Vervielfalti-
gungstechnik immer zahlreicher und variierter. An die direkte Beziehung
des Urhebers zum Konsumenten dachte man nicht und mufte man auch
nicht denken, weil der Konsument das Werk vom Vermittler beziehen
und ihm den entsprechenden Anteil abzugeben hat, an dem der Autor
durch den Werkvermittler ebenfalls beteiligt ist. Die Leistung, die der
Werkvermittler dem Autor zu erbringen hat, schlieft also beides in sich:
Die Entschiadigung fur seine Gewinnchancen und das Entgelt fur den
kiinstlerischen Genuf3 des Werkkonsumenten — Urheber und Werkver-
mittler teilen sich in das letztere, das vom Werkvermittler beim Konsu-
menten eingezogen wird. Ausgeprigter mag die unmittelbare Beziehung
des Autors zum Publikum beim Radio hervortreten, wo hauptsidchlich
die staatlichen oder halbstaatlichen Gesellschaften mehr als Kultur-
trager, als treuhdnderische Mittler zwischen Kiinstler und Volk, zu be-
trachten sind und nicht als rein gewerbliche Unternehmen. Wenn man
bei dieser Sachlage bis anhin daran festhielt, daB nur die gewerbliche
Wiedergabe und Auffithrung zur Entschddigung verpflichten soll, so fiel
dieser Entscheid umso leichter, weil der Werkkonsument ganz be-
schrankte und mithsame Moglichkeiten hatte, sich den gebithrenfreien
WerkgenuB zu verschaffen; das konnte er, wenn er das Werk dauernd bei
sich haben und es sich nicht nur ausleihen wollte, nur durch eigenhan-
diges Abschreiben tun. Dadurch wurden die Einnahmen der Autoren
aus ihren Leistungen praktisch gar nicht geschmailert. Der Werkgenul,
der durch die eigene Auffithrung des Werkes erzielt wird, ist mit dem
Erwerb des gedruckten Notenexemplares oder dem Kauf der Schall-
platte beglichen, so daf} die Freigabe des privaten Gebrauches in diesem
Fall geradezu den Sinn hat, eine doppelte Leistung zu verhindern. Man
kann von der Konsumtion des Urheberrechtes sprechen, das mit der
Bezahlung des Werkexemplares abgegolten ist, sowie das rechtsmaBig
erstellte Werkexemplar oder Objekt einer Erfindung nach dem ersten
Verkaufe durch den Berechtigten vom vermogensmiBigen Urheber-
rechts- bzw. Patentrechtsschutz frei wird.

Bis jetzt war also die Autorenvergiitung dem System der Werkver-
mittlung angepafit. Der Werkgenufl war nur in wenigen Ausnahmeféllen
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unentgeltlich und mufte mit viel Mithe verschaflt werden. Eine Kor-
rektur an diesem Vergiitungssystem, aber immer noch in seinem Rah-
men, schuf das dédnische Urheberrecht, indem es die gewerbsmaBigen
Buchausleiher verpflichtete, auch von den Leihgebiihren eine Abgabe an
den Autor zu entrichten. Das war notwendig, weil in Ddnemark wegen des
sehr umfangreichen Buchausleihens der Buchverkaut sehr beschrinkt ist.
Man kann aus dem bisherigen Rechtszustand nicht folgern, dafl der
Gesetzgeber den Urheber nur am geldmaBigen Nutzen, den der Werk-
vermittler erzielt, beteiligen wollte, dafl er ihm aber keinen Anspruch
aus der ideellen Leistung selber zuerkennen wollte. Wie wir sehen, war
die Vergiitung durch den Werkvermittler der einfachste Weg, wobei
dieses Entgelt die Leistung des Werkkonsumenten mitumfaBite. Der Ge-
setzgeber hatte iberhaupt keine Gelegenheit, sich wegen dieser Frage
Gedanken zu machen. Die neuen technischen, akustischen und optischen
Wiedergabegerite haben nun die Interessenlage vollig verdndert.

V.

1. Die Tonaufnahmegerite. Urheberrechtlich relevant ist die Autnahme
von Ton- und Sprachwerken; — letztere werden vorldufig weit weniger
festgehalten als die erstern.

Der Ubertragende kann drei Wege wihlen:

a) Aufnahmen mittels Schallplatten.
b) Aufnahme am Radio.
¢) Aufnahme von Konzerten.

Die dritte Moglichkeit ist praktisch sehr eingeschriankt und kann auBer
Betracht bleiben.

a) Plattenaufnahmen: In einer Schallplatte sind meistens drei selbstdn-
dige kinstlerische und wirtschaftliche Komponenten vereinigt: Die Lei-
stung des Urhebers, diejenige des ausiibenden Kiinstlers und diejenige des
Schallplattenfabrikanten. Der Preis der Platte ist so berechnet, daf alle
Beteiligten das richtige Entgelt erhalten; — der Beniitzer bezahlt den
Preis als Gegenwert fiir das Vergniigen und somit fiir die kiinstlerische
Tat, fur die Miihe und die finanziellen Mittel, die aufgewendet wurden,
um es zu verschaffen. Die Kalkulation ist auch auf die Lebensdauer der
Platte abgestimmt. Wenn die Platte mit einem Tonaufnahmegerit ab-
genommen wird, ist die Relation des Preises zur Lebensdauer gestort.
Allen Beteiligten entgeht der Gewinn aus weitern Plattenaufnahmen.
Das mag noch nicht so schwerwiegend sein, wenn der Platteneigentiimer
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mit seinen eigenen Platten die Aufnahme macht. Meistens aber werden
Platten von einem Freunde geliehen, oder es gelingt sogar, Auswahlsen-
dungen zu erhalten. In diesem Fall verschaflt sich der Private den Werk-
genuB3 ohne jegliche Entschiddigung; er befriedigt sein Kunstverlangen
als Zaungast, indem er die Gabe des Autors sich aneignet, ihm jedoch die
Gegenleistung verweigert, die uns als Selbstverstindlichkeit erscheint.

b) Aufnahme am Radio: Die Vergiitungen an die Urheber und ausiiben-
den Kiinstler sind bei Radioauffithrungen unter der Voraussetzung be-
stimmt, da3 das Werk aufgefithrt, aber nicht dauernd festgehalten wird.
Wenn die Sendungen mit privaten Aufnahmegeriten fixiert werden,
trifft diese Voraussetzung nicht mehr zu. Auch in diesem Falle verschafft
sich der Private Werkexemplare und damit den fortgesetzten Kunst-
genuB3, ohne das tbliche Entgelt zu leisten. Im Gegensatz zur Aufnahme
von Schallplatten ist oft keine direkte Schiadigung der an der Radiosen-
dung Beteiligten zu erkennen. Der Aufnehmende bezahlt seine Radio-
gebiithren trotzdem weiter. Weder das aufgenommene Werk noch die
Leistung der austibenden Kiinstler werden vielleicht auf Schallplatten
festgehalten. Da aber auch der eifrigste Musikfreund einen Sittigungs-
grad seiner Aufnahmefihigkeit und -willigkeit erreicht, wird dadurch
doch sein Ankauf anderer Platten vermindert, so daf3 zwar nicht die
Kinstler, die am Radio spielten, sondern die Kiinstler im allgemeinen
geschidigt sind. Da zudem in der Regel nur gute Wiedergaben bedeuten-
der Werke derart abgenommen werden, sehr oft sogar von Schallplatten-
auffihrungen im Studio, muB3 man auch in diesem Falle ein Zuwider-
handeln gegen die Interessen der Autoren feststellen, was dem allgemein
giiltigen Prinzip von Leistung und Gegenleistung widerspricht.

2. Miukrofilme. Diese Wiedergabetechnik ist in der Schweiz noch we-
nig verbreitet; sie wird aber im Ausland schon recht eifrig angewendet.
Man muB damit rechnen, daB sie sich auch bei uns immer mehr durch-
setzt, weil die Raumersparnis in Fachbiichereien immer dringlicher wird.
Wissenschaftliche Werke, deren Umsatz im allgemeinen ohnehin be-
schrinkt ist, eignen sich ganz besonders fiir die Mikrofilme; sie sind zu-
dem durch die Bibliotheken leicht zu verschaffen.

Die entschidigungsfreie Wiedergabe wissenschaftlicher Werke durch
Mikrofilme betrifft ibrigens nur urheberrechtlich den privaten Gebrauch,
weil nicht der urheberrechtliche Handelswert, nimlich die schéne Form
genutzt wird; hingegen wird der Inhalt, der allerdings gemeinfrei ist, sehr
oft fur gewerbliche Zwecke angewendet, weil die mit Mikrofilm aufgenom-
menen Werke dem Unternehmen dienen. Wenn auch dieser Verwen-
dungszweck urheberrechtlich nicht direkt interessiert, so ist er doch in-



direkt um so mehr zu beachten, weil die Wissenschafter darauf angewie-
sen sind, daB die Fachleute ihre Werke kaufen.

3. Folgerungen: Man kann daher nicht bezweifeln, dal3 bei all den an-
gefithrten Fillen dem Urheber ein Anspruch fiir die private Benutzung
durch akustische oder optische technische Wiedergabe seiner Werke zu
privaten Zwecken zukommen soll. Nachdem diese Erkenntnis feststeht,
obliegt es dem Gesetzgeber, den richtigen Weg zu finden. Er hat sich da-
bei zu iiberlegen, ob er grundsitzlich den Privaten als leistungspflichtig
erkldren soll, wobei in Kauf zu nehmen wire, dall wegen der mangeln-
den Kontrollméglichkeit oft nichts bezahlt wiirde, oder ob die Wieder-
gabegerdte beim Verkauf mit einem Sonderzuschlag zu belasten sind,
was aber zur Folge hitte, daB3 auch diejenigen die Leistung erbringen
miiten, welche gar nicht beabsichtigen, urheberrechtlich geschiitzte
Werke privat wiederzugeben.



Les enregistrements radiophoniques en droit suisse

par G. STRASCHNOV

Genéve

I.

Par le terme «enregistrements radiophoniques», nous désignons tous
les enregistrements, quel que soit leur support matériel et quelle que
soit la période d’utilisation envisagée au moment de leur confection, qui
sont réalisés par un organisme de radiodiffusion, pour un usage exclu-
sivement radiophonique.

L’intérét que portent les sociétés émettrices a ces instruments se jus-
tifie aisément. Ils permettent de procéder a I’émission & un moment ot
les artistes exécutants ne sont pas disponibles; I'utilisation des studios
peut étre, griace a ces enregistrements, plus judicieusement répartie; le
contréle préalable de ’émission devient chose facile, de méme que le
«montage», la juxtaposition de plusieurs éléments en un seul programme
continu; la mobilité des instruments mécaniques ouvre la voie aux
échanges entre les organismes de radiodiffusion. En somme, par la possi-
bilité qu’ils offrent de réaliser une émission dont la qualité artistique est
d’avance assurée, de répéter cette méme émission et de la voir effectuée
par d’autres stations que celle d’origine, les enregistrements radiopho-
niques deviennent un moyen tres efficace de propagation culturelle et
une nouvelle source de revenu pour Pauteur dont I’ccuvre a plus de
chances d’étre radiodiffusée fréquemment.

II.

Il est cependant un probléme qui projette des ombres sur cette
«image d’Epinal» des enregistrements radiophoniques. S’agissant d’une
reproduction de 'ccuvre par des instruments mécaniques, I’organisme



de radiodiffusion désireux de réaliser de tels instruments ne doit-il pas,
au préalable, solliciter 'autorisation du titulaire du droit mécanique et
acquitter la rémunération y afférente? L’on serait tenté de dire qu’il en
est ainsi dans tous les pays unionistes, & 'exception de I'Ttalie et de Mo-
naco dont la législation, prise sous 'empire de la Convention de Berne
revisée 2 Rome, permet dans certaines conditions la libre confection des
enregistrements radiophoniques!. Parmi les pays non membres de I’Union
de Berne, seul le Mexique a affranchi ces instruments du consentement
préalable et de la redevance subséquente?

Les organismes de radiodiffusion estiment que la fixation de I'ceuvre
aux seules fins radiophoniques, sans aucune intention de vente ou
d’autre mise en circulation publique, ne constitue pas une «reproduc-
tion» au sens juridique du mot mais plutét un simple moyen technique
de I’émission, dont la réalisation est implicitement couverte par 1’autori-
sation de radiodiffuser® Cette facon de voir est désormais, dans une
certaine mesure, interdite par une disposition spéciale de ’art. 1lbis
al. 3 de la Convention de Berne revisée a Bruxelles. Au demeurant, elle
a ¢été adoptée par la Cour d’appel de Vienne* ainsi que, avec certaines
restrictions, par le Tribunal d’arrondissement d’Amsterdam?®.

Les éditeurs de musique font évidemment valoir, a travers le BIEM
et ses sociétés nationales, une thése différente. Cessionnaires des droits
mécaniques des compositeurs qui leur confient I’édition de leurs ceuvres,
ils assimilent 1’enregistrement radiophonique & une reproduction pro-
tégée et entendent liciter sa confection moyennant le paiement d’une
rémunération. Ils estiment, d’autre part, qu'un enregistrement radio-
phonique, s§’il est confectionné a partir d’'un matériel de musique loué,
se substitue 4 ce matériel et les prive d’éventuelles locations ultérieures.

Les deux theses en présence, si opposées soient-elles 'une a I'autre, ne
sont cependant pas inconciliables lorsqu’on n’envisage pas ’ensemble
des enregistrements radiophoniques mais les différents types qui les
constituent. S’il est vrai que les éditcurs ou les auteurs s’estiment 1ésés
lorsqu'un enregistrement radiophonique a un caractére permanent, per-

1 Italie: art. 5 de la loi du 22 avril 1941 et art. 5 du réglement d’exécution du 18 mat
1942; Monaco: art. 3 de I'ordonnance N° 3778, du 27 novembre 1948, modifiée par
Pordonnance N°® 80 du 28 septembre 1949.

2 Art. 64 de la loi fédérale du 31 décembre 1947.

3 Cf. proposition, avec exposé des motifs, de la Principauté de Monaco a la Confé-
rence de Bruxelles.

2 Arrét du 17 novembre 1949; la Cour Supréme n’a cependant pas confirmé cette
opinion de la Cour d’appel.

5 Ordonnance du juge des référés, du 18 septembre 1950.
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mettant une fois pour toutes d’éliminer la partition et assumant mutafis
mutandis la fonction d’un disque du commerce, ce point de vue est cer-
tainement difficile a défendre lorsqu’il s’agit d’enregistrements pré-
caires, non durables, destinés & quelques émissions seulement et détruits
ou rendus inutilisables apreés cet usage limité6, Cela est d’autant plus
vral que les éditeurs eux-mémes acceptent que le prix payé pour une
location d’un matériel de musique couvre, en dehors de 1’émission origi-
nale, deux émissions subséquentes réalisées a partir de ce matériel. La
Conférence de Bruxelles, faisant ccuvre de conciliation, a introduit a
Part. 11bis de la Convention une disposition qui est précisément destinée
a faciliter la tAche des radiodiffuseurs sans léser les intéréts raisonnables
des auteurs et de leurs ayants droit. Il sera encore, dans la suite, question
de cette disposition; bornons-nous a rappeler ici qu’elle vise les «en-
registrements éphémeres» que le législateur national a regu le pouvoir
de libérer de l'autorisation du titulaire des droits mécaniques et du
paiement d'une rémunération.

L’instrument de Bruxelles une fois ratifié, chaque législateur unioniste
aura a se demander s’il répond a I’équité telle qu’il la congoit de fixer
un régime spécial pour les enregistrements radiophoniques de nature
éphémere. Telle sera aussi la préoccupation du législateur suisse, au
moment ol il envisagera la ratification de la Convention revisée en
1948. Devra-t-il user de la réserve prévue a l'art. 11his al. 3 et faire une
place a part aux enregistrements éphémeéres? C’est la question a laquelle
nous nous proposons de répondre.

TII.

Il convient tout d’abord d’examiner si la loi en vigueur ne contient
pas des dispositions permettant dés a présent la réalisation des enregistre-
ments radiophoniques dans des conditions acceptables pour I'organisme
de radiodiffusion. A cet égard, il y a lieu de prendre en considération
d’une part Part. 22, d’autre part les art. 17 a 20 de la loi sur le droit
d’auteur.

10 L’art. 22 dispose que la reproduction d’une ccuvre est licite lors-
qu’elle est destinée exclusivement a I'usage personnel et privé de celui
qui y procede. Il ressort de 'art. 42 ch. 3, ainsi que du Message du Con-

§ «L’interesse legittimo dell’autore d’autorizzare specialmente la registrazione
risorge per contro non appena la registrazione fatta in vista della radiodiffusione &
destinata a riempire funzioni analoghe a quelle dei soliti apparecchi meccanici.»
(Bolla, Scritti Giuridici in onore di Francesco Carnelutti, vol. 111, p. 203.)
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seil fédéral (p. 60) que I'art. 22 n’est pas applicable lorsque la reproduc-
tion est utilisée pour une exécution publique. Le Conseil fédéral ayant,
dans le message concernant la Convention de Berne revisée a Rome,
assimilé la radiodiffusion a une exécution publique, il n’est pas douteux
qu’un enregistrement radiophonique ne peut, sauf s’il est destiné exclu-
sivement a un usage interne, étre considéré comme une reproduction
faite pour I'usage privé de 'organisme de radiodiffusion. Les textes s’op-
posent formellement a I’adoption en Suisse d’un des considérants de
I'ordonnance précitée du Tribunal d’arrondissement d’Amsterdam, selon
lequel un enregistrement radiophonique tomberait, dans certaines con-
ditions, sous le coup de I’art. 17 de la loi néerlandaise sur le droit d’au-
teur, article qui est analogue a 'art. 22 de la loi suisse.

20 Les art. 17 a 20 permettent a toute personne possédant un établis-
sement industriel en Suisse de requérir, contre paiement d’une indem-
nité équitable, I'autorisation d’enregistrer une ccuvre musicale si auteur
a déja donné une autorisation de ce genre et si des instruments auxquels
Pceuvre a été une premiére fois adaptée sont mis sur le marché ou si
Peoeuvre a été éditée d’une autre maniére. Cette licence obligatoire s’ap-
plique également au texte qui accompagne I’ceuvre musicale et dont
Padaptation a des instruments de reproduction mécaniques a été autorisée
par l'auteur. En principe, le répertoire ouvert ainsi a Pexercice de la
licence est vaste, puisque la premiére autorisation peut consister en le
simple transfert des droits mécaniques a un éditeur ou a une société
d’auteurs (BIEM).

La question qui se pose a I’égard de ces dispositions est double: celle
de savoir si un organisme de radiodiffusion peut les invoquer et celle de
savoir si, dans affirmative, elles apportent des avantages réels a I’ex-
ploitation radiophonique.

a) Le probleme «préjudiciel» est le sulvant un organisme de radio-
diffusion ayant ses studios en Suisse, peut-il prétendre qu’il y posséde
un «établissement industriel » («eine gewerbliche Niederlassung»)? Le
message (p. 59) est assez explicite en I'occurrence lorsqu’il dit que «le
preneur de licence doit avoir un établissement industriel en Suisse, c’est-
a-dire qu’il doit fabriquer dans le pays des organes pour instruments
mécaniques». Il est évident qu’un organisme de radiodiffusion, qui a
en Suisse ses studios avec cabines d’enregistrement, magnétophones, etc.,
fabrique dans ce pays des organes (bandes, fils, disques) pour instru-
ments mécaniques. Certes, au moment de la promulgation de la loi, le
législateur n’avait en vue que lindustrie des boites 2 musique et I'in-

dustrie phonographique. Mais I’art. 1 al. 2 du CCS permettra au juge



d’étendre a l'organisme de radiodiffusion le bénéfice des art. 17 et sui-
vants de la loi sur le droit d’auteur, sans trahir leur esprit qui est celui
d’empécher la création des monopoles, qu'il s’agisse de monopoles in-
dustriels ou de monopoles d’auteurs. Or, point n’est besoin de démon-
trer que le BIEM est le détenteur d’un monopole de fait dont 1’exploi-
tation inconsidérée peut mettre en péril la vie d’'un organisme de radio-
diffusion st la loi ne lui donne pas les moyens de défense. Les art. 17 et
suivants constituent précisément, avec lart. 2 al. 2 du CGCS, de tels
moyens, ce d’autant plus que la loi fédérale concernant la perception de
droits d’auteurs (du 25 septembre 1940) n’est pas applicable aux droits
mécaniques et ne peut pas étre invoquée a 'encontre du titulaire de
ces droits.

b) Si donc, en principe, un organisme de radiodiffusion peut recourir
a la licence obligatoire prévue aux art. 17 a 20, encore faut-il que 'ap-
plication in concreto de ces dispositions s’adapte aux besoins d’un tel orga-
nisme. Il nous semble qu’il n’en est pas ainsi et cela pour les raisons
sutvantes:

aa) Bien que la loi ne I’énonce pas explicitement, il faut admettre
avec Iklé7 que l'autorisation d’enregistrer, amiable ou judiciaire, doit
étre obtenue préalablement a la confection de 'instrument. La radio-
diffusion, qui est une énorme consommatrice d’ceuvres de 'esprit, peut
difficilement s’accommoder d’un systéme ot chaque enregistrement radio-
phonique doit étre licité individuellement et au préalable, soit par le ou
les titulaires du droit mécanique, soit par le Tribunal. Si 'on pense qu’en
1948, 9695 différentes ccuvres protégées ont été radiodiffusées en Suisse,
en direct ou en différé, et que 16 497 ccuvres protégées ont été émises a
partir d’'un instrument mécanique servant a plus d’une seule émission
(disques du commerce, enregistrements radiophoniques utilisés au moins
deux fois) 8, il n’est pas exagéré d’admettre que pour cette seule année,
I'organisme de radiodiffusion aurait di recourir quelque 5 a 6000 fois
a la procédure prévue aux art. 17 et suivants. Il est évident que de telle
maniére, il serait plus que malaisé de composer un programme radio-
phonique, constamment renouvelé et treés souvent improvisé.

bb) Les art. 17 et suivants ne prévoient la licence obligatoire que pour
les ceuvres musicales, avec ou sans texte. Une telle restriction peut ne
pas géner un fabricant de disques mais, pour la radiodiftusion, elle rend
trés problématique 'utilité des dites dispositions. En effet, les ceuvres

? Dr. Gertrud Iklé, Urheberrechtliche Befugnisse an Werken der Tonkunst und technische
Entwicklung, p. 99.
8 Dr. Adolf Streuli dans Le droit et lart, p. 51.
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littéraires et dramatiques sont souvent enregistrées avant [’émission. Or,
en ce qui toncerne ces ccuvres, le droit exclusif de I'auteur devra tou-
jours étre respecté dans toute son étendue (art. 12 ch. 1 et art. 13 ch. 2),
et méme l’art. 66, concernant uniquement les ccuvres musicales, n’ap-
porte pas d’atténuation a cette regle.

¢c) Les dispositions des art. 17 et suivants restreignant I’exercice ab-
solu du droit d’auteur, elles sont de droit étroit et doivent étre interpré-
tées strictissime. Il ne semble donc pas permis d’étendre leur application
a des enregistrements autres que purement sonores, ce qui signifie que
lorganisme de radiodiffusion ne pourrait pas les invoquer lorsqu’il
s’agit d’enregistrements audio-visuels destinés a la télévision. Cette dé-
duction peut s’appuyer sur Parrét du Tribunal fédéral, du 12 décembre
19339, qui a estimé que le film sonore lato sensu n’était pas soumis aux
art. 17 et suivants. Une décision analogue a été prise, le 5 avril 1933,
par le Reichsgericht, au regard de Part. 22 de la loi allemande sur le droit
d’auteur?®. Il est cependant certain que, compte tenu de 'introduction
sans cesse s'étendant de la télévision, les organismes exploitant cette
technique devront pouvoir, eux aussi, bénéficier des facilités juridiques
rendant ’exploitation possible.

dd) Les art. 17 et suivants disposent que celui qui veut enregistrer
une ccuvre musicale, avec ou sans texte, dont les auteurs ont déja auto-
risé 'enregistrement, doit requérir I’autorisation soit du compositeur ou
de ses héritiers, soit de la personne a laquelle le droit mécanique a été
transféré «sans restriction». L’art. 20 ajoute qu’en cas de désaccord, le
Tribunal décidera.

Supposons que I'organisme de radiodiffusion, aprés que ses négocia-
tions habituelles avec le BIEM eurent échoué, ait recours a la procé-
dure prévue aux art. 17 et suivants. Il devra alors d’abord rechercher
si le BIEM est bien la tierce personne a laquelle le droit de reproduction
mécanique a été transféré «sans restriction», personne qu’il faut éven-
tuellement assigner conformément a l’art. 20. Il arrivera probablement
a la constatation que ce n’est pas le cas. Il résulte, en effet, d’une consul-
tation donnée au BIEM par le professeur Escarra, et diffusée par les
soins du BIEM, que les mandats de ce dernier ont une durée soit de
cing ans, soit de dix ans, et qu’ils se renouvellent par tacite reconduction.
Etant donné cette limitation dans le temps, on ne peut considérer le
BIEM comme titulaire «sans restriction» du droit mécanique et il faut

¥ Droit d’auteur, 1934, p. 80.
19 Droit d’auteur, 1933, p. 124.
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en conclure qu’il ne pourra assumer le réle de défendeur dans un litige
intenté selon I’art. 20. En ce qui concerne I’éditeur, la réponse est moins
affirmative. Souvent, mais pas toujours, ’éditeur se fait céder une fois
pour toutes le droit mécanique. Mais comme le demandeur ne sera pas
a méme de connaitre in concreto la teneur du contrat d’édition, 1l sera
obligé de saisir de sa requéte, et ensuite éventuellement d’assigner, a la
fois le compositeur (ou ses héritiers) et I’éditeur, quitte a ce que l'action
dirigée contre I'un ou I'autre soit jugée irrecevable. Ce procédé, lent et
compliqué, peut fonctionner lorsqu’il s’agit d’un enregistrement isolé,
entrepris par un fabricant de disques, mais non s’il s’agit de I'organisme
de radiodiffusion qui doit faire face a un énorme besoin d’ceuvres pro-
tégées.

¢¢) Enfin, et nous touchons ici le fond méme du probléme, les en-
registrements réalisés conformément aux art. 17 et suivants donnent
toujours lieu a une rémunération. Or, comme nous avons vu plus haut,
les organismes de radiodiffusion estiment avec raison qu’au moins les
enregistrements non durables devraient étre affranchis de la rémunéra-
tion «mécanique» parce que, loin de léser 'auteur, ils multiplient les
chances qu’il a de voir radiodiffusée son ceuvre et de percevoir ainsi plus
souvent la rémunération relative a I’émission.

3% Nous devons conclure que si I'art. 22 est totalement inapplicable
en matiére d’enregistrements radiophoniques destinés a I’émission, les
art. 17 et suivants ne mettent a la disposition d’une société émettrice
qu’un mécanisme trés peu adapté a ses besoins vitaux. La licence obliga-
toire, telle qu’elle est construite dans ces articles, peut, a la rigueur,
faciliter la confection des enregistrements durables préparés longtemps a
I’avance, mais certainement pas celle des enregistrements courants,
réalisés quotidiennement dans les studios de la radiodiffusion. Si, a un
moment donné, le recours a ce mécanisme peut étre utile comme moyen
de défense contre des prétentions exagérées, il n’est pas susceptible de
fournir une solution permanente et satisfaisante. Or, le législateur mo-
derne, dont le précurseur a eu soin, en 1883 comme en 1922, de protéger
Iindustrie phonographique lato sensu, restera-t-il insensible aux néces-
sités encore plus 1égitimes de la radiodiffusion? L’attitude de la déléga-
tion suisse a la Conférence de Bruxelles indique qu’il n’en est pas ainsi,
et c’est ce fait qui nous autorise a examiner la question de savoir de
quelle maniére la loi fédérale devrait étre aménagée pour constituer un
équitable compromis entre les intéréts en présence.



— 67 —

IV.

A la Conférence de Bruxelles chargée de la revision de la Convention
de Berne, la Suisse avait au départ soutenu, pour Part. 11bis al. 3, le

texte suivant:

«30% Sauf stipulation contraire, une autorisation accordée conformément a I’alinéa
ler n’implique pas lautorisation d’enregistrer, au moyen d’instruments portant
fixation des sons ou des images, I'ceuvre radiodiffusée. Cette derniére autorisation
n’est pas nécessaire pour les enregistrements effectués par un organisme de radio-
diffusion et destinés exclusivement a leur radiodiffusion ultérieure.»

Certains pays (Hongrie, Monaco, Pays-Bas, Pologne, Tchécoslova-
‘quie) ont adhéré au texte helvétique. La Suisse cependant a, par la
suite, restreint la portée de sa proposition en lui substituant la proposi-
tion suivante:

«L’autorisation accordée conformément a ’alinéa premier implique pour l'orga-
nisme qui I’a obtenue le droit d’enregistrer I’ccuvre au moyen d’instruments por-
tant fixation des sons ou des images, si, pour des raisons techniques ou d’horaire,
la radiodiffusion de ’ccuvre doit étre différée; dans ce cas ledit instrument, aprés
avoir servi a la diffusion de I’ceuvre dans le cadre d’un programme unique, doit
étre détruit ou rendu impropre a tout usage.»

Nous reproduisons ces deux textes dans le seul but de montrer que
le gouvernement fédéral a été manifestement en faveur d’un réglement
particulier en matiére d’enregistrements radiophoniques. Sa délégation
a, au surplus, signé I'instrument de Bruxelles dont I’art. 11bis, al 3. ren-
ferme une disposition relative aux enregistrements radiophoniques de
caractére éphémere, disposition qui est un moyen terme entre la pre-
miére et la seconde proposition suisse puisque, sans affranchir de Pexer-
cice du droit mécanique tous les enregistrements radiophoniques jure
conventionis, elle permet au législateur national d’en libérer les enregistre-
ments «éphémeéres» qui ne sont pas nécessairement destinés a une seule
¢émission différée «dans le cadre d’un programme unique».

Nous devons renoncer ici & une analyse approfondie de la portée du
nouvel art. 11bis al. 3 de la Convention, ce d’autant qu’une telle analyse
fait 'objet d’une étude paraissant actuellement dans I/ Diritto di Autore.
Nous nous contenterons de 'examen du seul terme «éphémeére», terme
que M. Bolla a spirituellement qualifié de «métaphore dont le législateur
a en général horreur».

Les débats qui se sont déroulés a la Conférence de Bruxelles, fournis-
sent une premiére approximation quant au sens a donner a la notion
en question: «enregistrement éphémeére» ne signifie pas «émission dif-
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térée», la portée du premier terme étant plus large que celle du second ™.
Etant donné, d’autre part, que 'idée d’enregistrement éphémeére n’en-
globe certainement pas celle d’enregistrement durable, il est permis de
dire que 'art. 11bis al. 3 de la Convention vise les enregistrements qui
se situent a mi-chemin entre ceux destinés a une émission différée et
ceux, tirés de matrices ou de dispositifs similaires, etc. présentant un
caractére de longévité.

La Convention s’étant contentée de créer la notion sans en expliciter
le sens, c’est au législateur national qu’appartient de définir ce qu’est un
«enregistrement éphémere». Il n’a cependant pas Pobligation de le
faire et peut, tout en fixant pour ce type d’enregistrement un régime
spécial, s’abstenir de le définir. Dans ce cas, cette tiche délicate incom-
bera au juge, appelé a trancher un différend entre 'organisme de radio-
diffusion et le titulaire du droit de reproduction.

A notre avis, la loi nationale peut, en principe, définir enregistrement
éphémeére selon trois différents critéres:

— soit en fixant un nombre restreint d’utilisations admises; un projet
de loi autrichien prévoyait, il y a quelque temps, la franchise des
enregistrements radiophoniques destinés a une seule émission, quel
que fit le délai dans lequel celle-ci aurait eu lieu aprés la confection de

Penregistrement 2;

— soit en fixant un laps de temps durant lequel un enregistrement
radiophonique peut étre utilisé, le nombre des utilisations étant ou non
précisé; nous croyons savoir qu’un pays unioniste étudie actuellement
un projet de loi selon lequel I'enregistrement éphémere serait celul
qui, confectionné par les moyens de 'organisme de radiodiffusion et
réservé aux émissions de celui-ci, pourrait étre utilisé pendant n mois
aprés confection 13;

11 Dans le méme sens Bulletin du Droit d’auteur de 'UNESCO, vol. I, N° 2, p. 23,

12 A notre avis, une telle définition aurait été trop rigide et ne pourrait guére satis-
faire les besoins de la radiodiffusion locale. Nous nous demandons si elle n’était pas
en partie due au fait que dans la traduction qui a été établie en Autriche de la Conven-
tion revisée a Bruxelles, le terme «enregistrement éphémeére» se trouve traduit par
«sehr vergingliche Schallaufnahmen» (Dr. Kurt Frieberger, Die Briisseler Neufassung
des Berner Ubereinkommens, p. 22). Outre que cette traduction limite improprement la
portée de ’art. 11 bis al. 3 de la Convention aux seuls enregistrements sonores, elle
introduit I"adverbe «trés» («sehr») qui limite sensiblement le sens de la disposition.

13 L.a Principauté de Monaco a combiné les deux critéres mentionnés ci-dessus
puisque l’art. 3 de 'ordonnance N? 3778 modifiée n’admet qu’une utilisation par fré-
quence ou direction d’antenne, dans les 6 mois qui suivent la réalisation de ’enregistre-



— 69 —

— soit en définissant les enregistrements éphémeéres par rapport a la ma-
tiére de leur support, c’est-a-dire en les assimilant a ceux qui, de parla
nature de la matiére utilisée, sont périssables a bref délai. Nous pensons
cependant que ce critére n’offre guére de garanties suffisantes aux au-
teurs puisque des matériaux, jugés aujourd’hui périssables, peuvent
acquérir une longévité considérable grace aux progres techniques.

Quelle que soit la définition que la loi nationale donnera de ’enregis-
trement éphémere, tout usage de celui-ci effectué soit en sus du nombre
des utilisations autorisées, soit a Pexpiration du délai prévu, constituera
un acte illicite, sauf stipulation contractuelle contraire entre I'organisme
réalisateur et le titulaire du droit de reproduction sur I'ccuvre fixée d’une
maniére éphémere. 11 en serait de méme au cas ol 'organisme émetteur
tenterait de contourner la loi en réalisant de nouveaux enregistrements a
l’aide de ceux effectués en franchise.

Il va de soi que les enregistrements éphéméres ne pourront pas, sauf le cas
prévu par la Convention, étre conservés et devront étre, apres le dernier
usage autorisé ou le laps de temps fixé par la loi, détruits ou rendus im-
propres a 'usage4. La destruction pourra, nous semble-t-il, étre évitée st
un accord intervient 3 temps entre I’organisme de radiodiffusion et le titu-
laire du droit de reproduction, accord qui transformerait alors I’enre-
gistrement éphémeére en un enregistrement radiophonique non privilégié.

V.

L’insertion dans la loi suisse sur le droit d’auteur d’un article dé-
terminant le régime des enregistrements éphémeéres aurait ’avantage de
régler un différend depuis longtemps vif entre organismes de radiodiffu-
sion et les titulaires du droit de reproduction mécanique. Cet article de-
vrait, pour ne pas rester «lettre morte», laisser a la société émettrice le
temps nécessaire a 'exploitation de ses enregistrements, sans cependant
mesurer ce temps d’une maniere si libérale que les intéréts de Pauteur s’en
trouvent lésés. Il devrait, conformément a I’art. 1 1bis al. 3 de la Convention,
évincer du privilege les enregistrements qui ne seraient pas confectionnés

ment, étant au surplus entendu que toutes les utilisations admises doivent avoir lieu
dans les 24 heures. Il convient cependant de noter que Monaco n’a pas ratifié I'instru-
ment de Bruxelles et que le législateur a pris soin de préciser dans I’exposé des motifs
que le dit art. 3 ne doit pas étre interprété comme rédigé en application de I’art. 11bis
al. 3 de la Convention revisée a Bruxelles (voir & cet égard notre ouvrage Nouveaux
aspects du droit d’auteur et des droits connexes en radiodiffusion, p. 86 et suiv.).

14 Cf. Bolla, op. cit., p. 205.
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par la société émettrice, par ses propres moyens, ou qui ne seraient pas
destinés aux seules émissions de celle-ci. Il pourrait aller jusqu’a limiter
le bénéfice du privilege aux enregistrements des sociétés émettrices
nationales.

Zusammenfassung

Der juristische Charakter von Aufnahmen fiir die Eigenbeniitzung des
Radio, von denen die Rundfunkgesellschaften immer mehr Gebrauch
machen, ist gegenwirtig der Gegenstand heftiger Auseinandersetzungen
zwischen diesen Gesellschaften und bestimmten Vereinigungen von Ur-
hebern und Herausgebern. Die Briisseler Konferenz versuchte in lobens-
werter Weise die widerstreitenden Interessen auszugleichen und zwischen
ihnen das Gleichgewicht herzustellen, indem sie in Art. 11bis der Kon-
vention die Moglichkeit einer besondern Regelung zugunsten der Auf-
nahmen, die als ephemer bezeichnet werden, vorsieht, also derjenigen
Aufnahmen des Radio, die nur einem voriibergehenden und bestimmten
Zwecken dienenden Gebrauch gewidmet sind. Hat nun der schweizeri-
sche Gesetzgeber ein Interesse daran, von der ihm gewéhrten Befugnis
Gebrauch zu machen, wenn sein Land den neuen Konventionstext rati-
fiziert hat? Der Verfasser des vorstehenden Artikels bejaht dies, nachdem
er de lege lata dargestellt hat, daB selbst die ephemeren Aufnahmen in
der Schweiz nicht in einer Art und Weise durchgefithrt werden kénnen,
die den Bediirfnissen des schweizerischen Rundfunkes entspricht, da sich
dieser nicht auf Artikel 22 des URG berufen und nur ausnahmsweise
die Zwangslizenz, die in den Artikeln 17 und 20 betreffend die mechanische
Wiedergabe vorgesehen ist, geltend machen kénnte. Die Thesen, die die
schweizerische Delegation an der Briisseler Konferenz verteidigt hat,
lassen darauf schlieBen, dal3 die Schweiz bei der Einfiihrung ihres neuen
Gesetzes besondere Bestimmungen in bezug auf die ephemeren Aufnah-
men vorsehen wird. Es ist also notwendig die Tragweite des Begriffes,
um den diskutiert wird und der im Konventionstext nicht umschrieben
ist, festzulegen; deshalb bemiiht sich der Verfasser des Artikels die Kri-
terien herauszufinden, auf die sich das schweizerische Gesetz beil der
Definierung der ephemeren Aufnahmen stiitzen konnte, ohne den Boden
des Geistes und der Buchstaben der Briisseler Konferenz zu verlassen.



Zur Frage der Fortdauer
des urlle]:)erpersanliclllzeitsrecl]tlicllen Schutzes

post mortem auctoris®

THEODOR MOLL

Basel

Mit der Briisseler Revisionskonferenz hat ein neuer Gedanke Eingang
in die Berner Ubereinkunft gefunden, der Gedanke, das droit moral des
Urhebers nach dessen Tode weiterdauern zu lassen?.

Die Vorschlige der Belgischen Regierung und des Berner Bureau zur Brisseler
Konferenz® sahen in einem Zusatz zu Abs. 2 des seit Rom bestehenden
Art. 6bis der Berner Ubereinkunft vor, die Verbandslinder zu ermich-
tigen, die Bedingungen fur die Ausiitbung des droit moral nach dem Tode
des Urhebers und nach Ablauf der Schutzfrist des Urheberrechts festzu-
setzen. In einem neuen Abs. 3 sollten die Verbandslinder verpflichtet
werden, ein «droit au respect» fiir alle gemeinfreien Werke, insbesondere
aber fiir «chefs-d’ceuvre consacrés par I'admiration générale», anzuer-
kennen, unabhingig welcher Epoche diese angehéren und welches ihr
Ursprungsland sei. Bearbeitungen sollten nur erlaubt sein, soweit die
Werke dadurch nicht in einer ithrer Schonheit oder dem droit moral des
Urhebers oder dessen Ruf abtriglichen Art und Weise entstellt oder in
ihrem geistigen Gehalt verfilscht wiirden.

* Inhaltlich und redaktionell unwesentlich abgeianderter Wortlaut eines Referats,
gehalten anlaBlich der Arbeitssitzung der ASPDA vom 14. Juni 1950.

1 Bereits die Romer Konferenz gab auf Vorschlag der italienischen Delegation dem
Wunsche Ausdruck, «que les Pays de I’Union envisagent la possibilité d’introduire
dans les législations respectives, qui ne contiendraient pas de dispositions a cet égard,
des reégles propres a2 empécher qu’apreés la mort de 'auteur son ceuvre ne soit déformée,
mutilée ou autrement modifiée au préjudice de la renommée de P'auteur et des intéréts
de la littérature, de la science et des arts». (Actes de Rome, p. 349, Veeu 1.)

2 Documents préliminaires, ler fascicule, 2e édition, revue; Janvier 1947, p. 25-27.



— 79 —

Von diesen Vorschligen der Belgischen Regierung und des Berner
Bureau, die einige Verbandslinder mit zum Teil blof3 redaktionellen
Anderungen zu den ihren gemacht hatten?, fand nur wenig Aufnahme
in die revidierte Ubereinkunft. Einzig in Abs. 2 des Art. 6bis der Briisseler
Konvention wird neu bestimmt, daf3, soweit die nationale Gesetzgebung
der Verbandslinder es gestatte, das im ersten Absatz dem Urheber ge-
wihrte droit moral nach seinem Tode mindestens bis zum Ablauf der
Schutzfrist weiter bestehen und durch diejenigen Personen und Institu-
tionen ausgelibt werden soll, die die betreffende Gesetzgebung hierzu
ermichtige. Eine Verpflichtung fiir die Verbandsliander, das droit moral
nach dem Tode des Urhebers weiterdauern zu lassen, ist nicht statuiert
worden. Vielmehr ist der nationale Gesetzgeber nach wie vor vollig frei,
die Weiterexistenz des Urheberpersonlichkeitsrechts anzuerkennen oder
zu verneinen. In dieser Hinsicht hat sich am bisher geltenden Konven-
tionsrecht nichts geindert.

Wenn somit eine zwingende Notwendigkeit, sich mit dem Problem zu
befassen, fiir den schweizerischen Gesetzgeber auch nicht besteht, so
scheint mir doch, daBl die Juristen eines verbandszugehorigen Landes
verpflichtet sind, sich mit dem durch die Aufnahme in Art. 6bis der Briis-
seler Konvention konkretisierten neuen Rechtsgedanken auseinanderzu-
setzen, und zwar um so mehr, als diese Idee in den umliegenden Staaten
zum Teil schon weitgehend Ful} gefaB3t hat, ja sogar bereits gesetzlich
verankert worden ist*. So soll denn mit den folgenden Ausfithrungen ver-
sucht werden, zum Postulat eines den Tod des Urhebers itberdauernden
droit moral vom Standpunkt der schweizerischen Rechtsordnung® aus Stellung
zu nchmen.

8 Vgl. die Vernehmlassungen Dinemarks, Finnlands, Frankreichs, Norwegens,
Osterreichs, Schwedens, der Tschechoslowakei und Ungarns in Documents prélimi-
naires, 3e fascicule, 2e édition, corrigée; Mars 1948, p. 16/18; Supplément I: p. 10/11;
Supplément II: p. 11 und Supplément II1: p. 8/9.

4 Vgl. etwa §§ 19-21 und 23 OURG; dazu LiBbauer, Die ésterreichischen Ur-
heberrechtsgesetze, Wien, 1936, S. 224, sowie Art. 20 und 23 1talURG; dazu Giannini,
Diritto d’autore, Firenze, 1943, S. 43.

5 Mit Recht hat Hoflmann in seinem Kommentar zur Rémer Fassung der Berner
Ubereinkunft (Berlin, 1935) betont, daB der Begriff des Urheberpersonlichkeitsrechts
eindeutig fiir alle Verbandslinder nicht festgestellt werden kénne, da er wesentlich
durch die Anschauungen iiber Urheberrecht und Persénlichkeitsrecht bedingt sei
(S. 102). Die zur Diskussion stehende Frage mul3 deshalb fiir jede einzelne nationale
Rechtsordnung der Verbandslinder gesondert gepriift werden. Die Stellungnahme
dazu kann von Land zu Land verschieden ausfallen.
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I

Unsere Rechtsordnung gewédhrt dem Urheber eines Werkes der Li-
teratur und Kunst zum Schutze seiner Interessen am Werk, die einerseits
ideell-personlicher, nicht geldwerter, andererseits finanzieller Art sind,
bekanntlich zwe: ihrer Ausgestaltung nach verschiedene Arten subjektiver Rechte:

Den wirtschaftlichen Interessen trigt das Bundesgesetz betr. das Urheber-
recht an Werken der Literatur und Kunst vom 7. Dezember 1922 Rech-
nung, das den Urheber mit einer Rethe von Verwertungsbefugnissen,
den sogenannten Werknutzungsrechten, ausstattet, die angesichts ihrer
in Art. 9, Abs. 1 des Gesetzes ausdriicklich normierten Ubertragbarkeit
und Vererblichkeit als echte Vermoégensrechte zu betrachten sind. Mit
thnen haben wir uns in diesem Zusammenhang nicht weiter zu befassen.

Fir den Schutz der persinlichen Interessen des Urhebers verweist das
Urheberrechtsgesetz in seinem Art. 44 auf den allgemeinen Personlich-
keitsschutz, der seine Quelle in Art. 28 des Zivilgesetzbuches hat. Der
Skizzierung dieses aus Art. 28 ZGB flieBenden Urheberpersonlichkeits-
rechtes oder droit moral, wie es in der internationalen Diskussion be-
zeichnet wird, mége der folgende Uberblick dienen. Er soll uns eine feste
theoretisch-systematische Grundlage fur die Beantwortung der Fragen
verschaffen, ob sich de lege ferenda die Ausgestaltung des Urheberper-
sonlichkeitsrechts als ein den Tod seines Tragers iiberdauerndes Recht —
in Abdnderung der geltenden Rechtsordnung — als notwendig erweist
und, falls dies bejaht werden miilte, ob eine solche Ausgestaltung mit
dem Wesen unseres geltenden droit moral iiberhaupt in Einklang zu
bringen wire.

I1.

Das Werk der Literatur und Kunst ist eine menschliche Schopfung,
bel der in einzigartiger Weise die Personlichkeit ihres Urhebers Ausdruck
und Verkdrperung findet, verdankt sie doch ihre Entstehung begriffs-
notwendig einer hochstpersonlichen Tétigkeit ihres Schopfers. Ja, die
besondere Charakteristik des urheberrechtlich geschiitzten Geisteswerkes
liegt gerade in dessen individuellem Cachet, das ihm von der Urheber-
personlichkeit aufgepriagt worden ist. Schon ldngst ist deshalb erkannt
worden, daB3 das Werk der Literatur und Kunst als AuBerung der Per-
sonlichkeit des Urhebers Werte enthilt, in bezug auf welche unter der
Herrschaft von Art. 28 ZGB Personlichkeitsrechte® entstehen kénnen.

6 Persinlichkeitsrechte im engern Sinne (der Art. 27-29 ZGB), die unmittelbar den
Schutz des Individuums, seiner kérperlichen und geistigen Werte zum Inhalt haben
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Der Schutz der persinlichen Interessen des Urhebers in bezug auf das von thm ge-
schaffene Werk 1aBt sich denn auch fiir unsere Rechtsordnung ohne Schwie-
rigkeiten aus Art. 28 ZGB herleiten, der die Personlichkeit selbst schiitzt
im Hinblick auf ihre Giiter. Art. 28 ZGB ist eine Blankettnorm in dem
Sinne, als keine speziellen Personlichkeitsrechte mit besonderen Ver-
letzungstatbestinden normiert werden wie etwa ein Recht am eigenen
Bild, ein Recht an Briefen und anderen vertraulichen Aufzeichnungen
oder das droit moral des Urhebers, sondern einfach gesagt wird, dal3
wer in seinen personlichen Verhéltnissen unbefugterweise verletzt werde,
auf Beseitigung der Stérung” klagen koénne, und es im iibrigen Theorie
und Praxis tiberlassen bleibt, die unantastbare persénliche Sphire abzu-
stecken und die als AuBerungen der Personlichkeit schutzwiirdigen Giiter
zu bestimmen®. Die aus dieser Blankettnorm sich ergebenden subjek-
tiven Rechte, die die Gesamtheit der Individualgiuter des Menschen
schiitzen, soweit diese rechtlich erfaflbar und rechtlichem Schutz zu-
ganglich sind, enthalten auch ein Recht, das — ich zitiere Melliger? —
«auf den besondern Komplex ,persénlicher Verhiltnisse® Bezug hat, der
sich an die Urheberqualitit kniipft». Gegen diese Feststellung, die be-
sagt, dafl der Richter auf Grund von Art. 28 ZGB die Moglichkeit be-
sitzt, den Urheber gegen jede unbefugte Verletzung seiner ideell-per-
sonlichen Interessen am Werk zu schiitzen, ist logisch nichts einzuwenden.

1L

Der Inhalt des Urheberpersonlichkeitsrechts 148t sich schlagwortartig kurz
folgendermafen skizzieren: Uber die persénlichen Giiter, die das Werk
verkorpert, soll nach allgemeiner Auffassung nur der Urheber verfiigen
dirfen und kein anderer. Das droit moral gewihrt ihm deshalb, wie ge-
meinhin angenommen wird, Schuiz tn dreifacher Hinsicht. Einmal ist der
Urheber kraft des ihm auf Grund von Art. 28 ZGB zukommenden droit

(Birgi in ZSR 1947, nF Bd. 66, S. 4) und von den Persinlichkeitsrechien im weilesten
Sinne zu unterscheiden sind, von denen tberall dort gesprochen werden kann, wo das
Individuum subjektive Rechte besitzt und ausiibt, und zu denen alle obligatorischen
oder dinglichen Rechte sowie diejenigen des Personen-, Familien- und Erbrechts ge-

héren (S. 3).
? Zur ausdricklich vorgeschenen Klage auf Beseitigung der Stérung gesellen sich
— von Doktrin und Praxis zugelassen — Feststellungsklage und Unterlassungsklage

(vgl. Kommentar Egger Nr. 72, 76 und 81 zu Art. 28 ZGB).

8 Burgi a.a.0. S. 7.

? Das Verhiltnis des Urheberrechts zu den Personlichkeitsrechten, Bern 1929,
S. 91/92.



moral davor geschiitzt, daf seine Werke — unter Verletzung seiner Ge-
heimsphire — gegen seinen Willen an die Offentlichkeit gezerrt werden
oder — was ebenfalls unter den Schutz des personlichen Gutes, das die
private Geheimsphire darstellt, subsumiert werden kann — dal} sein
Name bel anonymen oder pseudonymen Werken, wo er aus schutzwiir-
digen personlichen Griinden mit seinem burgerlichen Namen nicht ge-
nannt sein will, der Offentlichkeit unerlaubterweise bekannt gegeben
wird. Ebenso gilt der Satz, daB sich der Urheber jeder Einwirkung auf
sein Werk widersetzen kann, die seiner Ehre, seinem Ruf oder Ansehen
abtriglich ist oder einem Eingriff in die durch seine Persénlichkeit be-
dingte kunstlerische Eigenart seines Werkes gleichkommt. Er hat tber-
dies einen Anspruch darauf, daB bei jeglicher Wiedergabe seiner Werke
eine Unterdriickung der Urheberschaft, die seine enge Beziehung zum
Werk briisk durchbrechen wiirde, unterbleibt. Allgemein ist deshalb an-
erkannt das Recht des Urhebers, bei jeder Werkwiedergabe die Nen-
nung seines Namens zu fordern und sich gegen die Nennung cines andern
Namens als Urheber seines Werkes zu wehren.

Dabei 1st nun aber ausdriicklich darauf hinzuweisen, daf3 diese Drei-
teilung nicht etwa ermoglicht, den Inhalt des Urheberpersénlichkeits-
rechtes aus Art. 28 ZGB erschopfend darzustellen. Eine abschlieBende
Aufzihlung von urheberpersonlichkeitsrechtlichen Tatbestinden oder
Befugnissen lieBe sich bei der Vielfalt der durch Art. 28 ZGB umfassend
geschiitzten personlichen Verhiltnisse uberhaupt nicht verwirklichen.:
Im Vergleich zu einem allgemeinen Personlichkeitsschutz, wie ihn die
schweizerische Rechtsordnung kennt, vermag deshalb eine kasuistische
Aufzihlung personlichkeitsrechtlicher Befugnisse des Urhebers oder von
Tatbestinden, gegen die er einschreiten kann, nach Art der Berner
Ubereinkunft oder der deutschen, oOsterreichischen und italienischen
Regelung stets nur einen unvollstindigen, lickenhaften Schutz des Ur-
hebers in seinen personlichen Verhiltnissen zu bewirken.

Iv.

Die rechtliche Natur teilt das Urheberpersonlichkeitsrecht mit den all-
gemeinen Personlichkeitsrechten. Der Schutz des Urhebers in seinen
personlichen Verhiltnissen mit bezug auf das von ihm geschaffene Werk
der Literatur und Kunst beruht — wie ausgefiihrt worden ist — auf
Art. 28 ZGB1. Das Urheberpersonlichkeitsrecht muf3 deshalb logischer-

10 Fs ist nicht korrekt, wie dies bisweilen geschieht, bei dem aus Art. 13 in Verbin-
dung mit Art. 12, Ziff. 1 URG flielenden Recht des Urhebers zur Bearbeitung seiner
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weise alle diejenigen rechtlichen Eigenschaften aufweisen, die sich aus
dem Wesen des allgemeinen Personlichkeitsrechts ergeben, von dem es
ein Teilrecht ist. Als Teilrechte des allgemeinen Rechts auf Achtung und
Geltung der Personlichkeit handelt es sich bei den Befugnissen des Ur-
hebers aus Art. 28 ZGB um absolute, ausschlieBliche subjektive Rechte,
die dazu bestimmt sind, unmittelbar und ausschlieBlich die Person des
Urhebers bzw. seine personlichen, nichtfinanziellen Interessen in bezug
auf die von ihm geschaffenen Geisteswerke zu schiitzen. Als solche ent-
stehen und enden sie mit der Urheberpersénlichkeit, deren Schutz sie
bezwecken, und sind mit ihr untrennbar verbunden, also unveriullerlich
(untibertragbar), unvererblich, unpfindbar und unverzichtbar, soweit
durch einen solchen Verzicht die Schranken der allgemeinen Ordnung
und Sittlichkeit durchbrochen wiirden. Es sind sogenannte hichstpersin-
liche Rechte, Rechte, die unmittelbar auf den Schutz personlicher, das
heilt mit der betreffenden Personlichkeit unlésbar verkntipfter ideeller
Interessen ihres Triagers gerichtet und deshalb folgerichtig als innego-
tiable Rechte ausgestaltet sind ™. Aus dieser fiir das schweizerische Recht
geltenden Definition 1483t sich der bekannte Satz ableiten, wonach
der Urheber, selbst wenn er simtliche Werknutzungsrechte (die in ihrer
Gesamtheit das durch das URG gewidhrte UR ausmachen) verduBert
hat, Trager seines droit moral bleibt, das dann mit seinem Tode unter-
geht, weil ihm infolge Wegfalls von Subjekt und Objekt der Boden ent-
zogen ist.

Die Bezeichnung des Urheberpersoénlichkeitsrechts als héchstperson-
liches Recht, das einzig und allein dazu bestimmt und dementsprechend
ausgestaltet ist, die persdnlichen Interessen des Urhebers zu wahren, be-
deutet nun keineswegs, dafl durch die Austibung des droit moral durch
seinen Trédger in concreto nur gerade persénliche Interessen wahrgenom-
men und persénliche Giiter geschiitzt werden kénnen. So wird zum Bei-
spiel der Autor, der auf Grund von Art. 28 ZGB erzwingt, daf} die Wie-
dergabe seiner Werke durch die Verwerter nur unter Nennung seines
Namens oder seines Pseudonyms erfolgt, sich damit auch die erwartete
Reklamewirkung wieder verschaffen, mittelbar also auch einen dkonomi-
schen Nutzen aus der Geltendmachung seines droit moral ziehen. Mit der

Werke («verinderte Wiedergabe») oder beim Recht zur Erstveroffentlichung des
Art. 12, Ziff. 4, die gemiaB Art. 9, Abs. 1 des Gesetzes beide tbertragbar und ver-
erblich sind, von « Urheberpersénlichkeitsrechten» zu sprechen. Ein negotiabel ausge-
staltetes Recht wird nicht schon deshalb, weil damit unter Umstanden auch rein ideell-
personliche Interessen wahrgenommen werden kénnen, zum Persénlichkeitsrecht.

11 Kommentar Egger Nr. 48 fI. zu Art. 28 ZGB. Mellinger a.a.O. S. 21 ff.
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Klage auf Unterlassung von Werkverschandelungen wird andererseits
auch den Interessen der Allgemeinheit an der Erhaltung von Kunstgiitern
Rechnung getragen. Dall nun mit der Austibung des aus Art. 28 flie-
Benden droit moral durch den Urheber unter Umstidnden bedeutende
wirtschaftliche Interessen des Urhebers oder ideelle Interessen kultureller
Art der Allgemeinheit wahrgenommen werden, hindert indessen nicht,
dieses Recht als reines Personlichkeitsrecht zu bezeichnen, denn fir die
juristische Qualifikation subjektiver Privatrechte kommt es — wie Mel-
liger’? in seiner ausgezeichneten Dissertation iiberzeugend dargetan hat
— nicht auf die verschiedenen Arten von Interessen an, welchen das
Recht dienen kann, sondern ausschlieBlich auf die Art von Interesse,
durch dessen Eigenart sich der Gesetzgeber in der Ausgestaltung eines
Rechtes entscheidend hat leiten lassen und auf dessen unmittelbaren
Schutz das betreffende Recht gerichtet und zugeschnitten ist. Dieses
Interesse ist beim droit moral das auf den Schutz ideell-persénlicher,
nicht geldwerter Giiter gerichtete, sogenannte persénliche Interesse. Das
Urheberpersonlichkeitsrecht aus Art. 28 ZGB soll unmittelbar dem
Schutz des Urhebers in seinen sich auf sein Werkschaffen beziehenden
personlichen Verhiltnissen dienen. Aus dieser Zielsetzung ergab sich fir
den Gesetzgeber in gerader Linie die Unubertragbarkeit des droit
moral und die Bindung seiner Dauer an die Lebensdauer seines Tragers.
Die enge und unlésbare Verbundenheit der unmittelbar zu schiitzenden
personlichen Interessen und Giiter mit ihrem Subjekt, dem Urheber,
bildet den Grund dafiir, daf3 zur Bildung eines innegotiablen Rechts ge-
schritten werden konnte, das mit seinem Triger und dessen persénlichen
Interessen zu existieren aufhort, einer Rechtsnachfolge von Todeswegen
somit nicht zuginglich ist.

V.

Richten wir nun den Blick auf das Werk der Literatur und Kunst. Dieses
kann auch nach dem Tode seines Urhebers Gegenstand von Verletzungen person-
licher Interessen zum Beispiel in Form von Verschandelungen sein. Dabei
wird jedoch nicht mehr der — verstorbene — Urheber in seinen per-
sonlichen Verhiltnissen verletzt, denn er hat ja als Rechtssubjekt zu
existieren aufgehort!®. Hingegen kommen als Trager verletzungsfihiger

128,311

13 Andere Rechtsordnungen geben dem fiktiven Willen verstorbener Personen den
Vorrang vor dem Schutz persénlicher Interessen Hinterbliebener. Vgl. etwa ItalURG
Art. 93, Abs. 4 und Art. 96, Abs. 2; OURG § 77, Abs. 1 und 3 und § 78, Abs. 1; Deut-
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personlicher Interessen etwa hinterbliebene Angehorige oder nahe Be-
kannte des Urhebers in Betracht. So sind Fille denkbar, wo durch eine
Wiedergabe oder Zurschaustellung eines Werkes dieses entstellt oder ver-
tilscht wird und dadurch mit dem verstorbenen Urheber besonders ver-
bundene Personen in ihrem Pietdtsgefiihl'* verletzt werden. Solche Per-
sonen konnen ebenfalls aus Art. 28 ZGB gegen den Verletzer vorgehen.
Wohlverstanden handelt es sich bei diesen Personlichkeitsrechten hinter-
bliebener Angehoriger und naher Bekannter nicht etwa um eine Rechts-
nachfolge. Es wird nicht das droit moral des verstorbenen Urhebers von
Todeswegen iibertragen, sondern es entsteht ein neues Recht in der
Person des in seinen eigenen persénlichen Verhiltnissen verletzten Hin-
terbliebenen. Dieser klagt aus eigenem Recht, dem sogenannten droit
des proches. Er muf}, um mit seiner Klage durchdringen zu kénnen,
eine Verletzung in seinen eigenen persénlichen Verhiltnissen, eine Ver-
letzung seiner eigenen personlichen Interessen dartun.

VI.

Es ist eine Erfahrungstatsache, daB fur jedes Werk der Literatur und
Kunst frither oder spiter der Moment eintritt, wo nach dem Tode des
Urhebers und der erwihnten Angehorigen keine Rechtssubjekte mit
eigenen hochstpersonlichen Interessen an der Integritit des Werkes, an
dessen Geheimhaltung oder Urheberschaft mehr existieren. Jetzt ist das
Werk auch in bezug auf seine Integritdt gemeinfrei geworden. Nach gel-
tendem schweizerischem Recht ist es aus personlichkeitsrechtlichen Ge-
sichtspunkten niemandem mehr verwehrt, solche Werke der Offentlich-
keit zugidnglich zu machen (man denke an Fille der editio princeps
posthumer Werke), sie ohne Nennung des Urhebers wiederzugeben oder
sie sogar zu verschandeln.

Nun aber melden sich Interessen, von denen in vorherigem Zusam-
menhang auch schon kurz die Rede war und die als rein ideelle Interessen
der Allgemeinheit an kulturellen Dingen oder hihere Interessen der Kultur und
Wissenschaft bezeichnet werden koénnen. Diese kulturellen Interessen der
Allgemeinheit gehen — soweit sie fiir unsere Diskussion von Bedeutung
sind — in zwel Richtungen: auf Kenntnisnahme der Geisteswerke und auf

scher Akademie-Entwurf § 61, Abs. 1 und § 62, Abs. 2; betr. das Recht am eigenen
Bild und an Briefen und dhnlichen vertraulichen Schriftstiicken.

14 Kommentar Egger N. 49 zu Art. 28 ZGB. BGE 70 II 130 f.

15 Kommentar Egger N. 49 zu Art. 28 ZGB.
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deren FErhaltung. Einerseits sollen der Maler seine Gemiilde, der Kompo-
nist seine Musik, der Dichter seine Dramen der Allgemeinheit zuginglich
machen. Andererseits hat diese ein eminentes Interesse daran, dafl ihr
das vorhandene Kulturgut durch Zerstérungen oder Verschandelungen
von Kunstwerken nicht entzogen wird. Wie wir bereits gesehen haben,
kénnen die Kulturinteressen der Allgemeinheit bisweilen zu Lebzeiten
des Urhebers indirekt bei Ausiibung des droit moral durch den Urheber
wirksam wahrgenommen werden. Ebenso wird ihnen das Persénlich-
keitsrecht, tiber das hinterbliebene Angehorige oder mit dem Urheber
nahe verbundene Personen in bezug auf hinterlassene Geisteswerke ver-
fiigen konnen, unter Umstdnden Schutz gewdhren, «unter Umstinden»,
well, wie gerade zu zeigen sein wird, es sich nicht bei allen Arten dieser
Interessen gleich verhilt. So wird allerdings der Urheber, der sich gegen
eine Verschandelung seines Werkes zur Wehr setzt, die 6ffentliche Mei-
nung auf seiner Seite haben. Hingegen wird es nicht unmittelbar im
Interesse der Allgemeinheit liegen, wenn die Verdffentlichung eines
Werkes von an sich hohem kiinstlerischem Wert aus persénlichen Griin-
den, die beim Urheber selbst oder dessen hinterbliebenen Angehorigen
bestehen kénnen, zu unterbleiben hat. In beiden Beispielen wird durch
die Ausitbung des Personlichkeitsrechts gemif3 dessen primirer Bestim-
mung das personliche Interesse der Privatperson wahrgenommen, die
kulturellen Interessen der Allgemeinheit jedoch nur dort, wo sie mit den
personlichen Interessen des Urhebers oder dessen Angehorigen parallel
verlaufen. Soweit die Interessen der Allgemeinheit sich mit den persén-
lichen Interessen, die Art. 28 ZGB schiitzt, nicht decken oder zu ithnen
sogar in Widerspruch stehen, brauchen wir uns hier nicht weiter mit
thnen zu befassen. Hingegen ist es unerldBlich, mit Nachdruck darauf
hinzuweisen, dal3 diejenigen kulturellen Interessen, die mit den persén-
lichen Interessen des Urhebers oder hinterbliebener Angehoriger
gleichgerichtet sind, nun ihrerseits, wenn der bereits geschilderte Zu-
stand eintritt und in bezug auf die hinterlassenen Geisteswerke mangels
eines Rechtssubjektes mit persénlichen Interessen keine Personlichkeits-
rechte mehr bestehen, nicht mehr wahrgenommen werden. So kann der
Verbalhornung eines Geisteswerkes de lege lata nicht mehr entgegenge-
treten werden, wenn der Urheber nicht mehr lebt und an seiner Stelle
keine andern Rechtssubjekte vorhanden sind, deren personliche Giiter
durch die Werkverschandelung verletzt wiirden.

Ausschlieflich den Schutz dieser kulturellen Interessen der Allgemeinheit aber
haben nun die Befiirworter eines den Tod des Urhebers iiberdauernden Urheber-
personlichkeitsrechts im Auge. Das geht aus ihren Ausfithrungen und For-
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mulierungen eindeutig hervor!®. Dall dabei aber an das droit moral des
Urhebers angekniipft und dessen Weiterdauern p.m.a. postuliert wird,
hat seine Ursache wohl zur Hauptsache” darin, daf3 es auf den ersten
Blick ganz naheliegend und bequem erscheint, von der Gleichheit der
— aus verschiedenen Gesichtspunkten (was aber geflissentlich tibersehen
wird) — zu verhindernden Tatbestinden ausgehend, sich dieselben
rechtlichen Moglichkeiten, iiber die der Urheber zeitlebens zur Wahrung
seiner hochstpersénlichen Interessen verfiigt, zunutze zu machen und
zu erkldren, das droit moral des Urhebers gehe mit dessen Tod nicht
unter, sondern besteche weiter. Die Vererblichkeit'® des Urheberperson-
lichkeitsrechts wird normiert. Personen werden als Rechtsnachfolger des
Urhebers bezeichnet, die zur Ausitbung des Rechts wiederum derart
wenig geeignet erscheinen, dafl im gleichen Atemzug nach einer fur ein
wirksames Eingreifen Gewidhr bietenden staatlichen oder zumindest
unter staatlicher Aufsicht stehenden Instanz gerufen werden muf, der
die Ausitbung des fortdauernden droit moral obliegen soll, falls die
Rechtsnachfolger des Urhebers ihren «Pflichten» nicht nachkommen.
Man klebt an den urheberpersénlichkeitsrechtlichen Tatbestinden und
iibersicht oder vergiBt dariiber, daf es ja grundsitzlich um den Schutz
eines vom personlichen Interesse privater Rechtssubjekte gédnzlich ver-
schiedenen Interesses der Allgemeinheit geht, dessen Wahrung bestimmt
nicht in das Belieben Privater, sondern in die Macht obrigkeitlicher
Stellen oder kraft Delegation mit obrigkeitlichen Befugnissen ausge-
statteter Institution des kulturellen Lebens gestellt gehort. Auf der andern
Seite wird, unter dem Eindruck urheberrechtlicher Vorstellungen, die
Frage einer zeitlichen Beschrankung des weiterdauernden droit moral
erwogen und ernsthaft dartiber meditiert, ob die «Schutzdauer» der-
jenigen des Urheberrechts entsprechen oder dariiber hinausgehen soll.
Vollstindig auBler Acht gelassen wird, dafl das zu schiitzende Interesse
in bezug auf den Ankniipfungsgegenstand, das Werk des verstorbenen

16 Es sei hier nur auf die in Anm. 1-4 zit. Literatur und Materialien verwiesen.

17 Weitere Ursachen bilden die mangelhafte Erfassung des Wesens der Personlich-
keitsrechte und eines richtig verstandenen Personlichkeitsschutzes in denjenigen Lin-
dern, die, wie etwa Deutschland, einen allgemeinen Personlichkeitsschutz auf Grund
einer Generalklausel nicht kennen; dann aber auch — wie Melliger a.a.O. S. 139 ff.
ausfithrt — die mangelhafte Scheidung der persénlichen Urheberinteressen von den
Kulturinteressen der Allgemeinheit.

18 Auf die Konstruktionen eines sog. subjektlosen Rechts oder einer nach dem Tode
des Urhebers weiterbestehenden Rechtsfahigkeit des Urhebers hinsichtlich des droit
moral soll hier nicht nidher eingegangen werden. Die letztere scheitert schon an der
Bestimmung von Art. 31, Abs. | ZGB. Vgl. dazu Melliger a.a.O. S. 136.
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Urhebers, zeitlos ist und eine zeitliche Beschrinkung des Schutzes, die
mit seinem Wesen unvereinbar ist, nicht ertrdgt. Ebenso sieht an den
wahren Bediirfnissen der Interessen der Allgemeinheit vorbei der Vor-
schlag der dinischen Regierung?!?, den Schutz des den Tod des Urhebers
itberdauernden droit moral verbandsfremden Werken nicht zukommen
zu lassen; als ob diese nicht auch zum Bestand schiitzenswerter Kultur-

gliter gehodren kénnten.

VIIL.

Das Studium der den Gedanken eines p.m.a. weiterdauernden Ur-
heberpersonlichkeitsrechts propagierenden Publikationen 148t eine voll-
standige Verwischung der Gesichtspunkte erkennen. Anstatt sich dber Art
und Charakter des zu schiitzenden Rechtsgutes einmal volle Klarheit
zu verschaffen und dann den vorteilhaftesten zum Ziele fithrenden Weg
einzuschlagen, wird fiir die beabsichtigte gesetzgeberische Lésung eine
Form des neuzuschaffenden Rechts (das p.m.a. weiterdauernde droit
moral) vorgeschlagen, die dem zu ordnenden Stoff (dem im &ffentlichen
Interesse gelegenen Schutz wertvoller Kunstwerke verstorbener Ur-
heber vor Verschandelungen usw.) in keiner Weise gerecht wird. Die
mangelnde Eignung des weiterdauernden droit moral zur Losung der
gestellten Aufgabe wird allein schon dadurch offensichtlich, dafi die
grofiten Schwierigkeiten bei der Suche nach einem geeigneten Rechts-
trager auftauchen. Das sollte doch eigentlich geniigen, um darzutun,
daf} wir uns hier nicht mehr in privatrechtlichen Sphiren bewegen, dafl
vielmehr der Schutz von Werken der Literatur und Kunst verstorbener
Urheber vor Verschandelungen usw. aus dem Wesen der Sache heraus
ja geradezu nach einer 6ffentlich-rechtlichen Regelung hindringt?2.

Dazu kommt, daf} sich das in Form eines den Tod des Urhebers tiber-
-dauernden droit moral gekleidete Postulat im Hinblick auf die Systema-
tik unserer geltenden Rechtsordnung undurchfithrbar erweist. Der Ge-
setzgeber hat die Fragen, die er zu beantworten wiinscht, zu ordnen. Er
hat eine bestimmte Ordnung, ein System, das heif3t eine fiir den richtigen
Aufbau des Rechts wegleitende Anordnung zu beobachten, die die logi-
sche Geschlossenheit, die Widerspruch- und Liickenlosigkeit des Inhalts
verbiirgen soll, eine Forderung, die vor jeder Gesetzesarbeit besteht und

19 Doc. préliminaires, 3e fascicule, 2e édition, corrigée, Mars 1948, p. 16.

20 Die Frage, ob iiberhaupt ein Bedurfnis nach rechtlichem Schutz dieser kulturel-
len Interessen der Allgemeinheit besteht, wird wohl die auseinanderstrebendsten Ant-
worten finden. Sie soll in diesem Zusamenmhang nicht angeschnitten werden.
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sich deshalb an den Gesetzgeber wendet?!. Das System unseres geltenden
allgemeinen Personlichkeitsschutzes, unter den de lege lata auch das
droit moral des Urhebers subsumiert werden muf3, macht es dem Ge-
setzgeber unmoglich, dieses hochstpersonliche Recht nach Ableben des
Urhebers und Wegfall seines Trigers zum Zwecke des Schutzes 6ffent-
licher Interessen einfach weiterdauern zu lassen, seine Ausiibung beliebig
zu bestimmenden Dritten zu iibertragen und es tiberdies in seinem
rechtlichen Gehalt derart zu verdndern, dal3 zu seiner Geltendmachung
der Nachweis eines personlichen Interesses nicht mehr gefordert wird.

VIII.

In Beantwortung der eingangs gestellten Fragen kann somit gesagt
werden, daB fiir eine Fortdauer unseres auf Art. 28 ZGB basierenden
Urheberpersoénlichkeitsrechts p.m.a. im Sinne eines zeitlichen Ausbaues
des Schutzes des Urhebers und dessen hinterbliebener Angehériger in
ihren personlichen Verhiltnissen kein Bediirfnis besteht?2. Den person-
lichen Interessen dieser Rechtssubjekte wird de lege lata in jedem Zeit-
punkt ihres Vorhandenseins vollauf Rechnung getragen.

Die Ausgestaltung des droit moral als den Tod seines originidren
Trdgers iiberdauerndes Recht ist aber nicht nur vollkommen unnétig,
sie ware auch mit dem System des allgemeinen Personlichkeitsschutzes
nicht vereinbar. Verbotsnormen, die es gewissen Personen, staatlichen
Behorden oder staatlicher Aufsicht unterstellten Instanzen zur Pflicht
machen wiirden, gegen Tatbestinde wie Werkverschandelungen usw.
nach Ableben des Urhebers einzuschreiten, ohne daf3 diese Tatbestinde
eine Verletzung hochstpersonlicher Giiter irgendwelcher Rechtssubjekte
zur Folge haben miiiten, kénnten deshalb, obschon sie zwar in bezug
auf ein bestimmtes Geisteswerk zum gleichen praktischen Erfolg fithren
wirden wie das droit moral des verstorbenen Urhebers des betreffenden
Werkes, nach schweizerischer Auffassung kein droit moral sein. Sie
miifiten von der Doktrin wohl als der Domine des &ffentlichen Rechts
zugehorig betrachtet werden. Zum privatrechtlichen Urheberschutz
hitten sie keine niheren Beziehungen.

21 Burckhardt, Methode und System des Rechts, Ziirich 1936, S. 110/111.
22 So schon Melliger a.a.O. S. 135 I
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Résumé

Selon T’article 6bis, alinéa 2 de la Convention de Berne revisée 3
Bruxelles le droit moral de I’auteur prévu a l’alinéa 1 est maintenu aprés
la mort de 'auteur — dans la mesure ou la législation nationale des
pays de I’'Union le permet — au moins jusqu’a l’extinction des droits
patrimoniaux et exercé par les personnes ou institutions auxquelles cette
législation donne qualité.

En droit suisse le droit moral de I’auteur, basé sur P’article 28 du Code
civil et destiné a sauvegarder les intéréts personnels de 'auteur a I’égard
de son ceuvre, est inaliénable et intransmissible aux héritiers. La mort de
Pauteur supprime le titulaire de ce droit et en méme temps le seul objet
de la protection de I'article 28 du Code civil, c’est-a-dire 'intérét per-
sonnel. L’idée de I’étendue du droit moral aprés la mort de 'auteur est
donc incompatible avec le systéme du droit personnel en vigueur. De
lege lata il n’y a pas moyen d’accorder aux héritiers I'exercice du droit
moral de Pauteur. Nous ne pouvons leur reconnaitre que le droit de re-
courir a la protection de I'article 28 du Code civil dans le cas ol ils
subissent une atteinte illicite dans leurs propres intéréts personnels.

Or, 1l y a un certain intérét pour la collectivité a statuer des regles
propres a empécher qu’aprés la mort de Iauteur et de ses proches son
ceuvre ne soit déformée, mutilée, ou modifiée d’une maniére défavorable.
Pourtant, une telle protection de I'ceuvre aprés la mort de lauteur,
établie uniquement dans 'intérét de la collectivité, ne reléve plus du
droit privé. Il ne s’agit pas de sauvegarder des intéréts personnels de
Pauteur ou de ses proches qui n’existent plus, mais de protéger exclusive-
ment I'intérét public a la conservation de chefs-d’ceuvre consacrés par
I'admiration générale, protection que se rattache au domaine du droit
public.



Schweizerische Rechtsprechung

OTTO IRMINGER

Zirich

Patentrecht

PatG Art. 1; OR Art. 343; BGes. iiber das Dienstverhiltnis der Bundes-
beamten (BtG) Axrt. 1

Vergiitungen fir Erfindungen der Beamten; Begriff der Erfindung.

BGE 76 1380 f.; Urteil der staatsrechtlichen Abteilung vom 6. Oktober
1950 1i. S. Ganz gegen Schweiz. Eidgenossenschaft.

Nach Art. 16 BtG gehéren Erfindungen, die ein Beamter bei Aus-
ttbung seiner dienstlichen T#tigkeit oder im Zusammenhang mit ihr
macht, unter niher umschriebenen Voraussetzungen dem Bund. Ist
die Erfindung von erheblicher wirtschaftlicher oder militdrischer Be-
deutung, so hat der Beamte Anspruch auf eine angemessene besondere
Vergiitung.

Erfindungen im Sinne dieser Bestimmungen sind die ndmlichen,
wie diejenigen nach Art. 343 OR (vgl. Botschaft des Bundesrates vom
18. Juli 1924 fiir das BtG, Bundesblatt 1942 ITI und Separatdruck
S. 88). Der Begriff der Erfindung in Art. 343 OR ist aber so zu ver-
stehen, wie er im Bundesgesetz vom 21. Juni 1907 (PatG) umschrieben
ist (Oser-Schonenberger, Komm. N. 2 zu Art. 343 OR). Es muB sich
also um eine patentierbare Erfindung im Sinne von Art. 1 PatG han-
deln. Bestritten ist, ob Art. 343 OR auch auf die Erfindungen im
Sinne des PatG (Art. 1) anzuwenden ist, die nach Art. 2 von der Pa-
tentierung ausgeschlossen sind (vgl. hieritber Oser-Schonenberger
a.a.0. N. 3 und Zitate). Doch kann auf sich beruhen bleiben, wie es
sich damit verhilt, da hier keine der in Art. 2 PatG aufgefithrten Vor-
aussetzungen zutreffen wiirde.
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Nach stindiger Rechtsprechung liegt eine Erfindung dann vor,
wenn auf Grund einer eigenartigen «schépferischen» Idee durch neue
originelle Kombination von Naturkriften ein technischer Nutzeffekt
und damit ein technischer Fortschritt erzielt wird (BGE 63 II 271 und
dortige Zitate). Keine Erfindungen sind Konstruktionen, die nicht
auf einer solchen Idee beruhen, sondern lediglich das Erzeugnis tech-
nischer Geschicklichkeit sind, vor allem technische Fortbildungen, die
schon dem gutausgebildeten Fachmann méglich wiren (BGE 63 1T .
276, 69 11 200). Von den Erfindungen zu unterscheiden sind sodann
die Entdeckungen, die bereits Vorhandenes enthiillen (BGE 43 11 523).

PatG. Art. 49

Umfang der Zustindigkeit der einzigen kantonalen Instanz. — Obli-
gationenrechtliche Klagen, fiir deren Entscheid eine Vorfrage aus
dem Patentrecht prijudiziell ist, fallen nicht in die Zustindigkeit des
Spezialgerichtes fur Patentstreitigkeiten nach Art. 49 PatG.

BIZR 49 (1950), Nr. 201, S. 373 f.; Urteil der 1. Zivilabteilung des
Bundesgerichtes vom 18. Oktober 1949.

Wie in BGE 74 II 187 ff. entschieden wurde, sind der Anwendung
des Art. 49 PatG die feststehenden Regeln der ProzeBrechtslehre zu
Grunde zu legen, welche fur die Bestimmung der sachlichen Zustin-
digkeit allgemein maBgebend sind, und weiter wurde daran erinnert,
daB nach einem unverriickbaren Grundsatz des ProzeBrechts die Na-
tur des Rechtsstreites sich nach der Klage bestimme. Unter Klage ist
aber nach dem gleichfalls elementaren Begrift’ des ProzeBrechts die
Geltendmachung des Anspruchs zu verstehen, tiber den mit Rechts-
kraftwirkung geurteilt werden soll. Nun ergibt sich dieser allerdings
hiufig aus den Rechtsbegehren allein nicht eindeutig; dann ist die Be-
grindung zur Auslegung heranzuziehen. In diesem Sinne wird davon
gesprochen, daBl der Gegenstand der Klage dem Rechtsbegehren in
Verbindung mit der Begrindung zu entnehmen sei; niemals aber
kann der Begrindung gegentiber dem Rechtsbegehren der Vorrang
zukommen.

Gegenstand der vorliegenden Klage im genannten Sinne ist die
Feststellung der Unverbindlichkeit des Kaufvertrages aus obligationen-
rechtlichen Griinden und die Verurteilung des Beklagten zur Riick-
zahlung des empfangenen Kaufpreises, woflir ebenfalls das Obliga-
tionenrecht entscheidend ist. Die Frage der Nichtigkeit des Patentes,
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auf das sich der Kaufvertrag bezicht, ist lediglich Vorfrage fiir die
Entscheidung der genannten Streitpunkte. Nach der Vorfrage aber
bestimmt sich bekanntlich, wie in BGE 74 II 189 ebenfalls bereits er-
wihnt wurde, die Zustindigkeit sowenig wie nach der Einrede. Es
gibt Gesetzgebungen, welche die Beurteilung der Vorfragen und Ein-
reden aus dem Zustindigkeitsgebiet einer andern Behérde dieser zur
Beurteilung zuweisen, unter Einstellung des Prozesses. Wo keine solche
Sondervorschrift besteht, gilt als Regel, dal der Richter der Haupt-
sache auch tber die Vorfrage oder Einrede aus andern Zustindig-
keitsgebieten entscheidet (vgl. BGE 63 II 52), jedoch lediglich in den
Motiven, so dalBl diese Entscheidung der Rechtskraftwirkung nicht
teilhaftig ist. Die Zustindigkeit fiir die Entscheidung der Hauptfrage
aber dem Richter zuzuweisen, der bei selbstindiger Geltendmachung
der Vorfrage oder Einrede zustindig wire, ist in keiner Gesetzgebung
vorgesehen und auch sachlich keineswegs gerechtfertigt.

Dem kantonalen Gesetzgeber bleibt zwar unbenommen, solche
Fille, und speziell die Kaufklagen um ein Patent, dem Handelsgericht
auch beim Fehlen der sonst fir dessen Zustdndigkeit geltenden Vor-
aussetzungen (Handelsregistereintrag, Streitwert) zuzuwelsen, statt
sie den ordentlichen Gerichten zu unterstellen, wenn die von der Vor-
instanz angefiithrten Griinde rascher und billiger Entscheidung des
Prozesses und sicherer Losung der patentrechtlichen Irage ein in den
kantonalen Gerichtsverhiltnissen begriindetes Anliegen darstellt. Un-
ter dem Gesichtspunkte des Bundesrechts, insbesondere von Art. 49
PatG, fillt dagegen eine solche Lésung nicht in Betracht.

Mar]zenrecllt

MSchG Art. 6 und 24 Lit. a
Nachmachung oder Nachahmung einer Marke, Rechtsfolgen hieraus.

BGE 76 11 172 ff.; Urteil der 1. Zivilabteilung vom 7. juni 1950 i. S.
Clemence freres et Cie. gegen Fabrique Solvil des montres Paul
Dietisheim S. A.

Die Marke, die eine Nachmachung oder eine das Publikum irre-
fihrende Nachahmung einer andern Marke darstellt, ist absolut
nichtig. Diese Nichtigkeit kann von jedermann geltendgemacht wer-



den, insbesondere von einem Produzenten oder Hindler, dessen eigene
Marke durch den Inhaber der rechtswidrigen Marke angefochten oder
der wegen Verletzung der letzteren belangt wird (BGE 3011 584, 53 11
504 und 73 II 190).

Gegen diese Rechtsprechung ist eingewendet worden (Matter,
Komm. zum MSchG, zu Art. 6, S. 98, N. 5), diese Ldsung stehe in
Widerspruch mit dem Grundgedanken des MSchG, das nicht ein
Polizeigesetz sein wolle, sondern den Interessenten die Wahrung ihrer
Rechte bewuBt iiberlasse. Das trifft an sich zu, insbesondere in dem
Sinne, dafl die aus dem Markenrecht erwachsenden Klagen nicht den
Charakter von sogen. Popularklagen haben. Gleichwohl sind die Vor-
schriften des Markenschutzgesetzes, einschlieBlich diejenige des Art. 6,
nicht lediglich im Interesse der Fabrikanten und Handeltreibenden
erlassen worden, welche aus Marken Vorteile ziehen, sondern auch
im Interesse des kaufenden Publikums, das im Besonderen gegen
tduschende Marken geschiitzt werden soll. DaB3 dies zutrifft, ergibt
sich aus Art. 27, Ziffer | MSchG, der die Zivil- und Strafklage auch
dem getduschten Kéufer gibt; hiebei ist unter diesem Gesichtspunkt
ohne Bedeutung, dal} die Zivilklage des getduschten Kiufers nur auf
Schadenersatz gerichtet sein kann (vgl. BGE 73 11 190 f.).

Man kann im Hinblick auf Art. 27 Zifl. 1 MSchG anerkennen, dal3
einzig der Markenberechtigte die Initiative ergreifen kann, die Lo-
schung einer rechtswidrigen Marke, welche seine eigene Marke ver-
letzt, zu verlangen. Aber daraus folgt keineswegs, dall ein anderer
Fabrikant oder Handeltreibender, dessen Marke durch den Inhaber
der verletzenden Marke angegriffen wird, oder der wegen Usurpation
dieser Marke ins Recht gefat wird, nicht seinerseits die Nichtigkeit
der Marke durch Einrede oder auch durch Klage geltendmachen
kann (vgl. BGE 30 II 584 fI.). Wenn er dies tut, stiitzt er sich nicht auf
das Recht eines Dritten, sondern macht zu seiner Verteldigung das
offentliche Interesse daran geltend, dafi eine unerlaubte Marke keinen
Schutz geniefle, und zwar unabhingig von der Frage, ob seine eigene
Marke nichtig sei. Es wire tatsdchlich stoflend, wenn ein Fabrikant
oder Handeltreibender, der selbst die Marke eines Konkurrenten
nachgemacht oder nachgeahmt hat, den Schutz seiner rechtswidrigen
Marke gegen einen anderen Nachmacher oder Nachahmer erlangen
konnte, der thm gegeniiber nichts anderes macht, als was er selbst ge-
geniiber dem &dlteren Markenberechtigten gemacht hat.

Da im Zeitpunkt der ersten Verwendung der Marke «Jora» schon
die Marken «Cora», «Hora», «Jura» und «Nora» eingetragen und
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in Gebrauch waren, und da «Jora» mit diesen vier dlteren Marken
ebenso verwechslungsfahig ist, wie «Zora» mit «Jora», kann die
Marke «Jora» auch gegenitber der jungeren Marke «Zora» keinen
Schutz beanspruchen. Und da die Marke «Jora» der Klidgerin aus
den angegebenen Griinden absolut nichtig ist, ist die Klagerin nicht
legitimiert, gegen die Beklagte Anspriche aus Markenrecht geltend-
zumachen.

Art. 14 Ziff. 2 MSchG; Art. 6 lit. B Ziff. 3 Pariser Verbandsiiberecinkunft

Handelsmarke «Big Ben» fiir wasserdichte Kleidungsstiicke hollandi-
scher Herkunft. Verweigerung des Schutzes in der Schweiz wegen
Tauschungsgefahr und daheriger Sittenwidrigkeit.

BGE 761168 f.; Urteil der 1. Zivilabteilung vom 14. Februar 1950 1. S.
Hollandia Kattenburg N.V. gegen Eidg. Amt fur geistiges Eigentum.

Die Beschwerdefthrerin ist Inhaberin einer am 5. November 1935
unter Nr. 68833 in Holland und am 20. November 1948 unter Nr.
139348 international registrierten Wort/Bild-Marke, welche tiber dem
Text «Big Ben» in figurlicher Teildarstellung den Glockenturm des
Londoner Parlamentsgebdudes zeigt und fur «Vétements imperméa-
bles» bestimmt ist. Am 4. Oktober 1949 lehnte das Eidg. Amt fir gei-
stiges Eigentum die Eintragung dieses Zeichens im schweizerischen
Markenregister ab mit der Begriindung, es sei sittenwidrig, weil es
cinen Hinweis auf England enthalte und damit geeignet sei, beim
Publikum irrige Vorstellungen Gber die Herkunft der Waren herbei-
zufithren.

Sowohl nach Art. 6 lit. B Ziff. 3 PVU, wie nach Art. 14 Ziff. 2
MSchG darf die Eintragung von Marken, welche gegen die guten
Sitten verstoBen, verweigert werden. Als sittenwidrig gelten gemafl der
zitierten Vorschrift aus der PVU und stdndiger Praxis u.a. tauschende
Warenzeichen. Zu priifen ist also, ob die umstrittene Marke irre-
fithrend wirkt, und zwar auf den Durchschnittskdufer in der Schweiz.
Dabei geniigt es fir die Rickweisung, wenn Téduschungsgefahr nur
fir eines der verschiedenen schweizerischen Sprachgebiete bejaht
werden muf. Dal3 die internationale Marke der Beschwerdefihrerin
in Holland schon seit 1935 besteht, ist belanglos. In der Schweiz wurde
sie bisher nicht gebraucht, sondern jetzt erst neu hinterlegt. Und tber
ihre Zulissigkeit unter dem hier mafigebenden Gesichtspunkt be-
findet jedes der PV U beigetretene Land selbstindig.
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«Big Ben» ist keine Phantasiebezeichnung, sondern der Name der
groBen Glocke im Turm des Londoner Parlamentsgebdudes und die
in England allgemein tibliche Benennung fir diesen Turm selber. Das
well} jeder Schweizer, der England besucht hat. Angesichts der heuti-
gen Verbreitung des Radios ist zudem als sicher anzunehmen, daf3
auch einem groflen Teil der Schweizer, die nie in England waren,
«Big Ben» zum geldufigen Begriff geworden ist. Denn der besonders
wihrend des Krieges hdufig abgehorte englische Rundfunk pflegt die
genaue Zeit und ebenso das Signal fiir die Beendigung einzelner Sen-
dungen durch den Glockenschlag des «Big Ben» zu vermitteln. Ent-
sprechend lauten die Ansagen des Radiosprechers, wihrend in den
gedruckten Programmen nach englischen und schweizerischen Be-
legen hinter dem jeweiligen Zeitvermerk einfach «Big Ben» zu lesen
steht. Bezeichnend, zumindest fiir das beim deutschschweizerischen
Publikum vorausgesetzte Wissen um Eigenart und Standort des «Big
Ben», ist ein von der «Schweizer Illustrierten Zeitung» unter dem
Titel: «Wie heilt die Stadt?» im Jahre 1948 veranstalteter Wettbe-
werb, bel dem als charakteristisch fir London ein Bild des Parlaments-
turmes verdéffentlicht war. Im erliuternden Text ist allerdings nicht aus-
driicklich von «Big Ben» die Rede, wohl aber von dem «berthmten
Turm mit dem noch viel bertthmteren Glockenspiel, das immer wie-
der im Radio zu héren ist...» Und letzteres eben geschieht unter dem
Programmkennwort «Big Ben». Im iibrigen ist der Uhr- und Glok-
kenturm des Londoner Parlamentsgebiudes in belehrenden Abhand-
lungen, in Werbeschriften, in Reisefithrern, Prospekten, Kriegs- und
Reiseberichten so unzdhlige Male abgebildet worden, dal3 cr, gleich
dem Eiffelturm fir Paris, fuglich als allbekanntes Wahrzeichen der
britischen Hauptstadt betrachtet werden kann.

Geographische und ethnographische Bilder oder Begriffe deuten,
wie die Rechtsprechung wiederholt erkannt hat, bei markenméBiger
Beniitzung auf eine bestimmte Herkunft der Produkte. Mit Riicksicht
darauf wurden wegen unwahren Inhaltes beispiclsweise abgelchnt:
die Marke «Kremlin» fir nicht russische Maschinendle (BGE 56 I
471); die Marke «Yanki», weil auf Amerika weisend, fir deutsche
Putzmittel (nicht publiziertes Urteil der 1. Zivilabteilung vom 7. Fe-
bruar 1942); die Marke ““5th Avenue™, weil auf New York weisend, fiir
belgische Parfumerien (BGE 72 I 238). Die ndmliche Stellung driangt
sich im vorliegenden Falle auf. Nach dem Gesagten unterliegt es
keinem Zweifel, dal3 die Marke «Big Ben», zumal in Verbindung mit
dem bekannten Bild des so benannten Londoner Parlamentsturmes,



— 90 —

bei sehr vielen schweizerischen Kiufern den Eindruck erwecke, die
Waren seien englischer Herkunft, wihrend sie in Wirklichkeit aus
Holland stammen. Der falsche Riickschluf3 liegt um so néher, als Eng-
land beim schweizerischen Publikum geradefiir « Vétements imperméa-
bles» einen besonderen Ruf genieBt. Somit wirkt in der Schweiz die
streitige Wort/Bild-Marke tduschend und sie ist, weil gegen die guten
Sitten verstoflend, nicht eintragbar.

Dafl noch in jungster Zeit vom Amt zahlreiche Marken mit engli-
schem Text zugelassen wurden, darunter eine Marke «Westminster»
fir schweizerische Uhren, kann daran nichts dndern. Das Amt ver-
tritt keineswegs die Auffassung, schon die bloBe Verwendung engli-
scher Ausdriicke zur Markenbildung berge einen Hinweis auf engli-
sche Herkunft der Ware und sei daher schlechthin unzulidssig. Ent-
scheidend ist vielmehr, daf3 die Marke der Beschwerdefithrerin in Wort
und Bild auf ein bekanntes, fiir die englische Hauptstadt typisches
Bauwerk Bezug nimmt. Was die zum Vergleich herangezogene Marke
«Westminster» betrifft, so handelt es sich bei der im Jahre 1948 er-
gangenen Verdffentlichung lediglich um die Erneuerung eines alten,
in der Schweiz eingefithrten Zeichens. Ob dessen erstmalige Eintra-
gung nach heute herrschenden Anschauungen bewilligt oder durchge-
setzt werden konnte, mag offen bleiben. Jedenfalls unterscheidet es
sich von der Marke der Beschwerdefithrerin insofern, als ihm eigens
die Angabe «produit suisse» beigefiigt ist, was eine Vermutung uber
englische Herkunft des Markenproduktes ausschlieS3t.

* %k
*

Wegen des Problem-Zusammenhanges, wie auch weil es fiir schwei-
zerische Interessen wesentlich ist, weisen wir nachstehend ausnahms-
weise auch auf ein auslidndisches Urteil hin, auf das uns freundlicher-
weise Herr Farsprecher F. von Steiger, Vorsteher des Eidg. Amtes fir
das Handelsregister, aufmerksam gemacht hat:

Es handelt sich um ein Urteil des Tribunal de Commerce de Saint-
Nicolas, Belgien, vom 11. Juli 1950 i. S. Association Suisse des Fabri-
cants de Bonneterie und Handschin & Ronus AG. gegen S.P.R.L.
Janssens Breigoederen, publiziert im belgischen «Journal des Tribu-
naux», Jahrg. 65, No. 3866 vom 15. Oktober 1950, S. 543 ff.

Die beklagte belgische Gesellschaft hatte am 24. Mirz 1948 in Bel-
gien die Wortmarke «Tricotsuisse» in gewdhnlicher Druckschrift ohne
jede unterscheidende Eigenart fir ihre Fabrikationsprodukte (Tri-
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cotagen) hinterlegt und auf Grund dieser belgischen Registrierung die
gleiche Marke international in Bern am 14. Oktober 1949 eingetragen
erhalten. Der kldgerische Verband und die kldgerische Firma Hand-
schin & Ronus AG., hatten auf Loschung der Marke, Untersagung
ihres weiteren Gebrauches, auf Feststellung unlauteren Wettbewerbes
und auf Schadenersatz geklagt. Das Gericht hat die belgische und die
internationale Markeneintragung «Tricotsuisse» der Beklagten nich-
tig erkldrt, hat die Begehung unlauteren Wettbewerbes durch die Be-
klagten festgestellt, der Beklagten den weiteren Gebrauch dieser Marke
untersagt und zum Schadensausgleich die Urteilspublikation zuge-
sprochen.

Das belgische Urteil stiitzt sich im wesentlichen auf folgende
Grundsdtze und Erwigungen (Formulierung in der Zusammenfas-
sung des «Journal des Tribunaux»):

I. — Une association professionnelle, jouissant de la personnalité ci-
vile, constituée conformément a la législation suisse de droit civil est
légalement capable d’ester en justice en Belgique également.

Lorsque la dite association a pour but et objet social de promouvoir
en général les intéréts de I’industrie suisse de la bonneterie, et de les
détendre ot besoin en est, est recevable son intervention dans une ac-
tion qui vise a réprimer une prétendue atteinte continue aux droits
collectifs des fabricants suisses de bonneterie, faire édicter des mesures
adéquates a faire cesser cette situation abusive et & prendre des sanc-
tions pour réparer le préjudice matériel et moral causé par les agisse-
ments incriminés a la communauté d’intéréts de I'industrie suisse de la

bonneterie.

II. — Quant a la demande en annulation de la marque «Tricot-
suisse» a cet égard on peut admettre au besoin que la dénomination
Tricotsuisse, formée par 'accouplement de deux mots du langage or-
dinaire, n’est pas a tel point banale et manquant d’originalité qu’elle
ne pourrait faire objet d’un dépdt; que cependant cette marque est
incontestablement de nature & tromper le public sur la provenance
des tricots vendus sous cette dénomination; qu’il en résulte que le
dépot de cette marque doit étre déclaré nul et de nul effet.

ITI. — Quant a la concurrence déloyale le dépdt d’une marque
Tricotsuisse ayant eu pour but de faire croire dorénavant au public
que les produits mis sur le marché étaient de provenance suisse et de
tirer un avantage pécuniaire et moral de la bonne renommée dont
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jouit la bonneterie suisse est constitutif de concurrence déloyale. On
objecterait en vain que sur tous les fabricats figure outre la dénomi-
nation Tricotsuisse, 'indication «Made in Belgium» lorsque cette
derniére indication imprimée en petits caractéres n’attire pas 'atten-
tion de 'acheteur moyen.

Unlauterer Wettl)ewerl)

ZGB Art. 28; OR Art. 4t
Begriff und Wesen des Boykotts.

BGE 75 11 281 ff.; Urteil der 1. Zivilabteilung vom 10. Oktober 1950
i. S. Schweiz. GroBhandelsverband der sanitdren Branche gegen Ed-
win Jud AG.

Tatbestand:

Der GroBhandelsverband (Verein nach Art. 60 ff. ZGB) bezweckt
die Wahrung der Berufs- und Standesinteressen seiner Mitglieder und
die Bekdmpfung ungesunder Konkurrenzauswiichse. Als Mittel zur Er-
reichung dieses Zweckes sechen die Statuten vor: den AbschluB3 von
Vertrigen aller Art mit Produzenten und Konsumenten, die Auf-
stellung einheitlicher Kaufpreise, Lieferungs- und Zahlungsbedin-
gungen, gemeinsames Vorgehen gegen Konkurrenten und Dritte,
welche die Kreise des Verbandes storen, SperrmaBnahmen usw. Zur
Verfolgung seines Zweckes hat der Verband mit verschiedenen schwei-
zerischen Fabriken Abkommen getroffen, durch die er seinen Mit-
gliedern das Alleinvertretungsrecht fiir die von den betreffenden Un-
ternehmen hergestellten sanitdren Apparate sicherte. Ferner hat er
mit dem Schweiz. Spenglermeister- und Installateurverband (SSIV)
einen Vertrag abgeschlossen, wonach die Mitglieder des SSIV ver-
pflichtet sind, nur die von Mitgliedern des GroBhandelsverbandes ge-
lieferten hauptsdchlichsten sanitdren Apparate zu installieren.

Im Dezember 1946 griindete Edwin Jud, der vorher ca. 7 Jahre Ver-
kaufsreisender bei einem dem GroBhandclsverband angehérenden Un-
ternehmen gewesen war, zusammen mit 2 weiteren Interessenten die
Edwin Jud AG. in Winterthur zum Zwecke des Handels mit sanitdren
Apparaten. Die Gesellschaft brachte dem GroBhandel ihre Griindung
zur Kenntnis, erklirte ihre Bereitschaft zur Einhaltung der vom Ver-
band aufgestellten Richtlinien, Verkaufs- und Licferungsbedingungen
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und ersuchte um Aufnahme in den Verband. Dieses Gesuch wurde je-
doch am 30. Januar 1947 abschligig beschieden. In der Zwischenzeit
hatte der SSIV an seine Mitglieder ein Rundschreiben gerichtet, in
welchem ihnen die Verpflichtungen aus dem Vertrag mit dem Grof3-
handelsverband in Erinnerung gerufen und im Anschlul daran fest-
gestellt wurde, daB die kiirzlich in Winterthur eréfinete Firma Jud AG.
dem Grofhandelsverband nicht angehére. — Die Edwin Jud AG. er-
blickte im Verhalten des GroBhandelsverbandes einen unzulidssigen
Boykott und erhob Klage auf Einstellung desselben und auf Schaden-
ersatz.

Das Handelsgericht Ziirich verneinte mit Urteil vom 15. April 1948
das Vorliegen eines Boykottes, crklarte aber das Verhalten des be-
klagten Verbandes gegentiber der Kldgerin als gegen die guten Sitten
verstoflend, weil er ihr unter Versagung des Beitritts zum Verband
grundlos lebenswichtige Leistungen verweigert habe, und befahl
deshalb dem beklagten Verband, die vertraglichen Bindungen zu
losen, gemifl welchen einserseits die drei hauptsichlichsten schwei-
zerischen Lieferanten der Kldgerin keine Ware liefern und anderer-
seits der SSIV und dessen Mitglieder der Kligerin keine Ware
abnehmen diirfen. Uberdies sprach das Gericht einen Schadenersatz-
betrag zu.

Die Berufung des beklagten Verbandes gegen dieses Urteil wurde
vom Bundesgericht grundsitzlich abgewiesen, unter leichter Herab-
setzung der zugesprochenen Schadenersatzanspriiche.

Begrifl des Boykotts (sogen. Verdriangungsboykott).

DaB fiir das Vorliegen eines Boykotts eine Verrufserkldrung nétig
sei, trifft nicht zu. Das Wesen des Boykotts besteht in der organisierten
Meidung eines Gewerbetreibenden, mit dem Zwecke, ihn zu einem
bestimmten aktiven oder passiven Verhalten zu veranlassen oder ihn
fir ein solches zu maBregeln. Eine solche organisierte Mcidung der
Kldgerin ist hicr aber unzweifelhaft gegeben, indem durch die ver-
traglichen Bindungen zwischen dem Bcklagten und den Lieferanten
cinerseits und dem SSIV andererseits die Klagerin als Nichtmitglied
des Beklagten von der Belieferung mit bestimmten Artikeln und der
Absatzmoglichkeit aller Sanitdrapparate ausgeschlossen wird; dadurch
soll die Kldgerin zu einem bestimmten Verhalten, ndmlich zur Ein-
stellung der Tatigkeit auf dem Gebiete des Sanitdr-Grof3handels, ver-
anlaBt werden. Damit charakterisiert sich die Sperre, welche durch die
vom Beklagten geschaflfene Kartellorganisation im Zusammenhang
mit der Aufnahmeverweigerung gegentiber der Klidgerin bewirkt wird,
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als ein auf die Ausschaltung eines Konkurrenzunternehmens der Mit-
glieder des beklagten Verbandes gerichteter Verdrangungsboykott. Ob
mit der Sperre ein bestehendes Konkurrenzunternehmen lahmgelegt
oder die Einrichtung eines neuen verhindert werden soll, macht keinen
Unterschied aus. Zweck und Wirkung der MaBnahme sind in beiden
Fillen dieselben, ndmlich die Verdringung eines Gewerbetreibenden
aus einem bestimmten Wirtschaftsgebiet. Das Verhiltnis der im Wider-
streit liegenden Interessen, namlich das Interesse des Verdrangten an
der Betitigung im betreffenden Berufszweig einerseits und das Inter-
esse des Urhebers oder NutznieBers der Sperre an seiner Fernhaltung
andererseits, kann allerdings verschieden sein, je nachdem ob es sich
bei dem betroffenen Betrieb um ein schon bestehendes Unternehmen
oder eine Neugriindung handelt. Das ist aber erst fiir die Frage der
Zulidssigkeit des Boykotts von Belang, nicht dagegen fur die Entschei-
dung dartiber, ob ein Boykott vorliegt. Ebenso ist unerheblich, dal3 die
Kartellorganisation nicht gerade im Hinblick auf die Kligerin ge-
schaffen worden ist, sondern schon lange vor deren Griindung be-
stand und sich ganz allgemein gegen jeden Aufenseiter richtet. Mal3-
gebend ist allein, daB die Handhabung der bestchenden Ordnung
zur Meidung der Kligerin mit den dadurch bewirkten, oben darge-
legten Folgen fithrt. Einer besonderen Verrufserklarung bedarf es
nicht notwendigerweise. Sie ist tiberfliissig, wenn die organisierte Mei-
dung durch ein bereits bestehendes Vertragssystem und durch die
darauf beruhenden gegenseitigen Verpflichtungen der Beteiligten au-
tomatisch ausgelost wird, ohne daf3 noch ein besonderes Tatigwerden
der Kartellorgane gegeniiber dem AuBenseiter hinzutreten muf3. Uber-
dies liegt eine Verrufserkldrung hier vor. Wenn namlich im Rund-
schreiben des SSIV vom 8. Januar 1947 an seine Mitglieder auf die ver-
tragliche Pflicht, nur von Angehérigen des beklagten Verbandes ge-
lieferte Apparate zu installieren, hingewiesen und gleichzeitig fest-
gestellt wird, daB die Kldgerin dem genannten Verbande nicht ange-
hore, so kann dies doch nicht anders denn als Aufforderung verstanden
werden, die Installation von Sanitirapparaten, die bei der Kligerin
bezogen worden sind, zu verweigern. Dal3 diese Verrufserklirung nicht
unmittelbar vom Beklagten ausging, ist belanglos. Entscheidend ist,
daf} sie auf Grund der unter mallgebender Mitwirkung des Beklagten
geschaffenen Kartellbindung erfolgte.

Voraussetzungen der Zulissigkeit eines Boykotts, der zur wirtschaft-
lichen Vernichtung des Boykottierten fiihrt.
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Der Boykott, den die Aufnahmeverweigerung des Beklagten im Zu-
sammenspiel mit der bestehenden Kartellorganisation bewirkt, fithrt
gemil den verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz zur Vernich-
tung der wirtschaftlichen Existenz der Kligerin. Nach der Recht-
sprechung des Bundesgerichtes ist ein Boykott, der fiir den davon Be-
troffenen derart einschneidende Wirkungen zeitigt, nur zuldssig, wenn
schutzwiirdige Interessen des Urhebers der Sperre die Fernhaltung der
Boykottierten von dem in Frage stehenden Wirtschaftsgebiet rechtfer-
tigen und erheischen. Und zwar miussen diese Interessen derart ge-
wichtig sein, daf3 ihnen bei objektiver Betrachtung der Vorrang vor
dem Interesse des Boykottierten an der Betitigung auf dem betreffen-
den Wirtschaftsgebiet zuerkannt werden muf3. Dagegen ist ein Boy-
kott solchen AusmaBes unzuldssig, wenn die Abwigung der wider-
streitenden Interessen ergibt, daf3 zur Wahrung der vom Urheber des
Boykotts verfochtenen rechtmiBigen Bestrebungen die Fernhaltung
des Boykottierten nicht notwendig ist oder daB3 die Vernichtung der
Existenz des letzteren in keinem verniinftigen Verhiltnis steht zu den
Vorteilen, die sich mit dieser MaBBnahme fiir die gesamte Branche oder
die Volkswirtschaft im allgemeinen erzielen lassen. Ein solch iber-
miBiger Eingriff verstoBt gegen die guten Sitten und bedeutet darum
eine vor Art. 28 ZGB nicht mehr haltbare Verletzung des Rechts der
wirtschaftlichen Personlichkeit des Boykottierten (vgl. hiezu BGE 73
11 76, 69 11 82, 62 I1 280 und dort erwidhnte Entscheide).

Solche Rechtfertigungsgriinde, welche den Boykott zum erlaubten
Boykott machen wiirden, liegen aber hier nicht vor. Das iiberragende
Interesse der Gesamtheit an einer verniinftigen und zweckmiBigen
Organisation des Gewerbes vermochte zwar die wirtschaftliche Ver-
nichtung eines AuBlenseiters zu rechtfertigen, der sich aus eigensiichti-
gen Erwidgungen einer von den iibrigen Beteiligten anerkannten und
sich im Rahmen des rechtlich Zulissigen haltenden Ordnung nicht
fiigen will, sondern zum Beispiel durch Preisschleuderei, Unterbietung
und dergleichen eine verniinftige Marktorganisation gefihrdet und so
die Existenz der iibrigen Unternehmungen dieses Erwerbszweiges be-
droht. Auf die Kldgerin treffen aber diese Voraussetzungen fiir einen
zuldssigen Vernichtungsboykott nicht zu. Sie will die Bestrebungen
des Beklagten zur Gesunderhaltung des Gewerbes nicht durchkreu-
zen. Sie hat sich gegenteils mit ihrem Aufnahmegesuch ausdriicklich
bereit erklirt, die vom Verband vorgeschriebenen Preise und Liefe-
rungsbedingungen zu beobachten. Die Durchsetzung der vom Be-
klagten angestrebten Marktorganisation erheischt somit die Fernhal-
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tung der Kldgerin nicht, so dal3 der darauf gerichtete Boykott als un-
statthaft betrachtet werden mu8.

Der Beklagte macht geltend, die Kldgerin biete in personlicher und
sachlicher Hinsicht keine Gewihr fur die einwandfreie Fithrung eines
GroBhandelsunternehmens. Wiren diese Bedenken begriindet, so er-
schiene die Fernhaltung der Klidgerin allerdings als berechtigt. Denn
dann mifBite damit gerechnet werden, daf3 die Klidgerin die abgege-
benen Versprechungen auf Beachtung der Verbandsvorschriften nicht
einhalten werde oder unter dem Druck ihrer ungiinstigen wirtschaft-
lichen Lage auf die Dauer nicht einzuhalten vermége. Nach verbind-
lichen Feststellungen der Vorinstanz entbehren die vom Beklagten in
dieser Beziechung aufgestellten Behauptungen jedoch der Grundlage.

Der Beklagte hat sich zur Rechtfertigung der gegen dic Kligerin
getroffenen Sperre u.a. darauf berufen, daf} diese wegen der bestehen-
den Warenknappheit zur Sicherung der Existenz der ihm angeschlos-
senen GroBhandelsunternehmungen notwendig gewesensel. Es ist nicht
von vornherein auszuschlief3en, dafl Erwdgungen dieser Art die Fern-
haltung neuer Konkurrenzhetriebe zu rechtfertigen vermaéchten. Nach
Art. 31 bis BV ist der Bund befugt, zur Erhaltung wichtiger, in ihrer
Existenzgrundlage gefihrdeter Wirtschaftszweige die grundsitzlich
gewihrleistete Handels- und Gewerbefreiheit zu beschrinken, indem
er zum Beispiel die Er6ffnung neuer Betriebe untersagt oder von be-
stimmten Bedingungen abhingig macht. Mit Rucksicht darauf lieBe
sich vielleicht die Auffassung vertreten, dall es auch zulissig sein
miisse, derartige Beschrinkungen zum Schutze eines Gewerbezweiges
oder Berufes durch privatrechtliche Organisation herbeizufithren und
so den Eintritt eines Zustandes zu verhindern, der ein staatliches Ein-
greifen notwendig machen wiirde. Dabel mufite allerdings streng dar-
auf geachtet werden, dal3 die Voraussetzungen fiir eine solche Ein-
engung der freien Konkurrenz wirklich erfiillt waren und daf3 nicht
unter millbriuchlicher Ausniitzung einer tatsidchlichen Monopol-
stellung durch Schaffung eines geschlossenen Kreises von NutznieB3ern
der wirtschaftliche Wettbewerb tiberhaupt ausgeschaltet wiirde. Eine
Rechtfertigung des Boykotts der Kldgerin aus derartigen Grinden
scheidet indessen hier aus. Denn nach den verbindlichen Feststellun-
gen der Vorinstanz gingen die kriegsbedingten Lieferungsschwierig-
keiten im Jahre 1947 bereits zuriick, und dic noch bestchende Waren-
knappheit hatte ihren Grund ebensosehr in der duBert regen Bau-
tatigkeit. Unter diesen Umstdnden hat es die Vorinstanz daher mit
Recht abgelehnt, in der EréfTnung eines weiteren Unternehmens eine



Gefihrdung der Existenz der bestehenden Betriebe zu erblicken, da
die Schaflung geradezu unhaltbarer Zustinde, die sich zum Beispiel
aus dem Auftreten einer ganzen Anzahl neuer Betricbe ergibe, nicht
ZU erwarten war.

Nach den vorstehenden Ausfithrungen ist somit der gegen die Kli-
gerin gerichtete Boykott wegen der unnétigen und daher nicht ge-
rechtfertigten Schwere seiner Auswirkungen auf die wirtschaftliche
Existenz der Kligerin unzulissig. Hieran vermag nichts zu dndern, dafl
im ibrigen wedcr die vom Beklagten angewandten Mittel, noch der
mit der Kartellorganisation unmaittelbar verfolgte Zweck der Aufrecht-
erhaltung gesunder Wirtschaftsverhaltnisse im Sanitirgrofhandel fiir
sich allein betrachtet rechtswidrig oder unsittlich sind. Nach der Recht-
sprechung des Bundesgerichtes geniigt cs, wenn auch nur ein cinziger
der in Betracht kommenden Unzulidssigkeitseriinde — Unerlaubtheit
der Mittel oder des Zweckes oder Uberma8 des Eingriffes in das Per-
sonlichkeitsrecht des Betroffenen — verwirklicht ist (BGE 73 I1 76 und
dort erwihnte Entscheide). Da die Kldgerin durch die vom Beklagten
hervorgerufene Sperre in ihren persénlichen Verhiltnissen, ndmlich
in ithrem wirtschaftlichen Personlichkeitsrecht, in unbefugter Weisce
verletzt wird, hat sie gemaf3 Art. 28 Abs. 1 ZGB Anspruch auf Besei-
tigung der Storung, also auf Aulhebung des gegen sie gerichteten
Bovkotts.
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Buchl)esprecllungen

The Patents Act 1949 with a Commentary by The chartered Institute
of Patent Agents. Sweet & Maxwell, London (1950), 309 S. (4 18 S.
Register).

Das vom britischen Patentanwaltsverbandc herausgegebene Werk enthalt zunachst
den vollstindigen Wortlaut des neuen britischen Patentgesetzes, sowie der 1949/50 in
Kraft getretenen Nebengesctze, insbesondere die Ausfithrungsbestimmungen zum PG,
die Bestimmungen fiir das Verfahren vor dem Patents Appeal Tribunal und vor dem
Supreme Court; ferner findet man Bestimmungen iiber das Patentanwaltswesen,
Listen noch in Kraft stehender Gesetze und Verordnungen, sowie iber Taxen und Ge-
biihren, eine Sammlung der in Patentsachen zu verwendenden Vordrucke und schlie3-
lich ein ausfihrliches Schlagwortregister. Das Vorwort hat Sir R. R. Swan, der Vor-
sitzende der amtlichen Kommission zur Vorbereitung des ncuen Gesetzes, geschrieben
und eine kurze allgemeine Einleitung stellt in gedrangter Form die Vorgeschichte der
Revision des Gesetzes und dessen wichtigsten Neuerungen dar.

Wenn nun auch das Buch einige Informationen enthalten mag, die nur der Prak-
tiker in England sclbst braucht, so scheint mir das Werk in seinen Hauptteilen von
hohem Werte auch fiir den Fachmann, der sich vom Auslande her mit britischem
Patentrechte zu befassen hat. Es kénnen namlich darin nicht nur die ein Problem be-
herrschenden gesetzlichen Vorschriften leicht nachgeschlagen werden, sondern das
Werk ist vor allem deswegen von besonderem Interesse, weil jedem Artikel des Patent-
gesetzes ein kurzer, meist nur wenige Zeilen langer Kommentar beigefugt ist, der
natiirlich nur Aller-Wesentlichstes enthélt (sehr wenig Judikatur!) und in erster Linie
die Verbindung zum bisherigen Gesetze herstellt. So gibt der Kurzkommentar Gber
das Britische Patentrecht eine gute « erste Orientierung» und wird daher jedem, der
mit solchen Problemcn in Berihrung kommt, niitzliche Dienste leisten. Winter

Recht und Kunst; Schrift anldBlich des 25jdhrigen Bestehens der Schwei-
zerischen Gesellschaft der Urheber und Verleger, GEFA. Atlantis-Ver-
lag AG, Zirich. 59 S.

25 Jahre Geschichte des sechweizerischen Urheberrechts sind in diesem Biandchen
festgehalten, 25 Jahre oft stiirmischer, immer mutiger und stets nach dem Recht ausge-
richteter Entwicklung.

Wer diese, man méchte sagen, Pionierzeit, miterlebt hat, wird sich riickblickend
der Mihen freuen, sowie die Gipfelrast die Strapazen dcs Aufsticges verklirt. Wir
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Diese vielen noch ungelésten und teilweise auch kaum zu bewiltigenden Aufgaben
sind auf 81 Seiten meisterlich charakterisiert, nach ithren Extremen durchschritten und
in ihrem vollen Bereich uberblickt. Das schmale Heft gibt mehr als manche dicke
Wailzer. Troller

Boutet, Marcel, und Plaisant, Robert: Le Régime Iniernational du Drout
d’ Auteur, La Conveniion de Berne, revisée & Bruxelles, Préface de M. B.
Mentha, Extrait du juris-classeur civil annexes. Librairie de la Cour dc

Cassation, Paris (1950), 53 S.

Derjenige, der das Vorwort im allgemeinen nicht liest, wird hier eine Ausnahme
machen — unterlaBt er das, so bringt er sich um das Vergniigen, Hinweise auf die Li-
teratur, das Verdienst Frankreichs an der Berner Union und einige Hauptprobleme
der Brusseler Fassung in der sachlichen und eleganten Sprache Menthas entgegen zu
nehmen, der die beiden Autoren zum Erfolge ihres Bemiihens beglickwiinscht: « Qu’il
me soit simplement permis, en terminant, de remercier et de féliciter les auteurs dc
leur bel effort, ou se conjuguent le mieux du monde 1’expérience diplomatique de M.
Boutet (je rappelle qu’il présida magistralement la commission de rédaction de la Con-
férence de Bruxelles) et la science professorale qui brille en M. Robert Plaisant.»

Das Werk ist systematisch und nicht in Kommentarform aufgebaut. Es hilt die
Mitte zwischen einer wissenschaftlichen kritischen und einer vor allem auf die Anwen-
dung in der Praxis bedachten Arbeit. Ganz besonders sind Grundsitze aus internatio-
nalem Privat- und Prozefirecht betont, denen die urheberrechtlichen Autoren sonst
eher aus dem Wege gehen. Das Territorialititsprinzip wird als eine der Grundlagen
der Union bezeichnet: Die Unabhingigkeit der Rechte in simtlichen Unionslindern,
die der Autor durch die Schaffung der Werke in einem Unionsland erreicht, ist mit
folgenden zutreffenden Satzen charakterisiert: « Ces droits naissent simultanément dans
chacun de ces Etats et y produisent leurs effets indépendamment, souvent ils resteront
purement virtuels et ne seront pas invoqués.» (Note 49.)

Die Begriindung dieses Phidnomens, die auf dem unkérperlichen Charakter des
Rechts, auf seinem rein ideellen Objekt, das nur geistig und intellektuell ist und daher
den Gesetzen der Materie nicht unterworfen ist, beruht, vermag jedoch nicht zu iber-
zeugen. Diese Eigenschaften hitten die Anwendung des Personalstatuts, das zum Bei-
spiel in der Konvention von Montevideo enthalten ist, keineswegs ausgeschlossen. Das
Territorialitdtsprinzip ist nicht wegen des Autors und dem Wesen scines Werkes, son-
dern wegen dessen Bedeutung fiir die Allgemeinheit die richtige Regel. Wenn auch ein
Staat gewillt ist, dem fremden Urheber den Schutz gegeniiber seinen eigenen Staats-
angehérigen zu gewahren, so will er den letzteren doch nicht zumuten, das fremde
Recht zu kennen und sich zuerst noch zu vergewissern, welches die Nation des Ur-
hebers ist und welches Recht daher iibcrhaupt zur Anwendung zu gelangen habe. Zu
weit geht die Behauptung (Note 47), daf3 das Territorialititsprinzip vor allem durch
die neue franzésische Jurisprudenz anerkannt ist. Batiffol, auf den sich die Autoren
berufen (Tr. élém. dr. int., Paris, 1949, n. 530), und Niboyet (Dr. int. P.F. 1949,
Seite 448, insbesondere fiir das Patentrecht) betonen im Gegenteil, dal man vom
Territorialitatsprinzip eher abriicke. Die Meinung dieser beiden Spezialisten des
[.P.R. kann hier nicht behandelt werden; sie sind wohl durch gewisse Hinweise der
Berner Union (Schutzdauer, Schutz des Kunstgewerbes) vom Grundprinzip abgelenkt
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worden, das ohne Zweifel die Territorialitat ist; auch die amerikanischen Rechte (mit
Ausnahme des Vertrages von Montevideo, fiir dessen Abidnderung das argentinische
Projekt (1939/40) ebenfalls das Territorialititsprinzip vorsah), wenden das letztere an
und beziehen nur die Schutzdauer auf das nationale Recht des Autors oder auf das-
jenige des Landes der ersten Publikation zurick.

Die Autoren vertreten (n. 57), allerdings mit einiger vorsichtiger Zurickhaltung
die Ansicht, daBB Art. 4, Abs. 2 auch die Beachtung von Formvorschriften fur die
Ubertragung der Urheberrechte ausschlieBe. Sie berufen sich unter anderem auf
W. Hoffmann, Die Berner Ubereinkunft (S. 92 und 93), der aber an jener Stelle gerade
die gegenteilige Ansicht vertritt, sowie das unter anderem auch Baum (GRUR 1932)
tut. Die BU 148t nur die Urheberrechte frei von Formalitiaten entstehen, hindert aber
nicht, daB die Ubertragung an bestimmte Formen gebunden ist. Zur Diskussion reizt
die kurze Bemerkung in Note 104, daf3 der volle Unionsschutz einem Werk, das von
imehreren gemeinsam geschaffen wurde, dann gewihrleistet wird, wenn nur einer der
"Urheber die Bedingungen der BU erfiillt. Wenn man auch vom Schutz der Werke
ispricht, so stehen die Rechte doch nur demjenigen zu, der die Bedingungen der BU
erfilllt, also nur dem Verbandsurheber, wobel er dann gleichzeitig, indem er seine Be-
fugnisse verteidigt, auch die Miturheber zu schiitzen vermag, ohne daB3 diese aus eige-
nem Recht vorgehen kénnten. Ein Vorbehalt muf3 nach geltendem schweizerischem
Recht zu Note 105 gemacht werden, wo gesagt ist, die BU habe nur den Schutz der
Werke der Literatur und Kunst zum Gegenstand und nicht auch derjenigen der ver-
wandten Gebiete, zum Beispiel der Rechte der ausiibenden Kinstler. In Note 50
wurde dargelegt, daB3 die Qualifikation nach den Rechten des Landes vorzunehmen
sei, in dem der Schutz verlangt werde. Da nach geltendem schweizerischem Rechte die
ausiibenden Kiinstler fur ihre kiinstlerischen Leistungen den Urheberrechtsschutz ge-
nieflen, ist er auch den Verbandsangchdérigen zu gewdhren, da diese den schweizeri-
schen Urhebern gleichgestellt sind. DaB3 die lex loci delicti commissi anzuwenden ist,
wird feststehen, hingegen méchte man ein Fragezeichen zur vorbehaltslosen Anerken-
nung der ausschlieBlichen Zustandigkeit der Gerichte desjenigen Landes, in dem die
Urheberrechtsverletzung stattgefunden hat, setzen. Die deutsche Gerichtspraxis zum
Beispiel 146t wichtige Ausnahmen zu, die auch nach andern Rechten méglich scheinen.
Man méchte es doch wohl als sinnlos betrachten, dal3 zum Beispiel der Proze3 zwi-
schen einem englischen Verleger, der in Verletzung des Urheberrechtes eines Deut-
schen dessen Werk in Australien drucken lie3, in diesem fernen Erdteil gefithrt werden
mul, was fur Klager und Beklagten gleich unbequem ist. Die Kritik am Ausdruck
«wissenschaftliche Werke» ist zu unterstiitzen; auch das schwcizerische Gesetz wiirde
ihn besser vermeiden, da nicht der wissenschaftliche Gehalt, sondern dic dsthetische
Mitteilungsform (Sprache oder Zeichnung) geschiitzt ist.

Diese wenigen Stellen, denen man nicht zum vornherein zustimmen mag, einige
andere wiren noch zuzufiigen, zeigen, wie ausgeprigt juristisch dieses Werk ist, wie
sehr es die schwierigsten und daher auch umstrittensten Probleme aufgreift, obgleich
die 53 Seiten nicht Gelegenheit lassen, um sie véllig zu bewiltigen. Die Autoren haben
nicht ein Kompendium zusammengetragen, sondern in klarer Sprache, die jegliches
Abgleiten ins Nebensachliche meidet, nach eigenem Plan die gestellte Aufgabe ge-
meistert. Troller






Quelques remardues concernant la brevetabilité

des produits chimiques

GUILLAUME de MONTMOLLIN

Valangin (Neuchitel)

Le comité exécutif de ’A.I.P.P.1., lors de sa réunion de Copenhague en
mai 1951, sur Pinitiative prise par le Groupe hollandais a décidé de porter
A Pordre du jour du Congres de Vienne, prévu pour Pentecote 1952, la
juestion de la brevetabilité des produits chimiques.

Si cette question concerne certainement la brevetabilité des nouveaux
yroduits chimiques, elle n’exclut apparemment pas I’étude de la breveta-
ilité des produits chimiques déja connus, mais obtenus par de nouveaux
srocédés, le mot nouveau englobant toute amélioration susceptible de pro-
section d’un procédé déja connu. L’initiative du Groupe hollandais pose
enfin le probléme d’une protection équitable des inventions chimiques
correspondant réellement a ’état actuel de nos connaissances en chimie.

(est pourquoi, dans un premier chapitre I nous prendrons position
sur la question de la-brevetabilité des produits chimiques, puis, dans un

second chapitre 11, nous traiterons brievement la question d’une protec-
tion des inventions chimiques conforme a la situation, telle qu’elle se
présente aujourd’hui.

I

a) On peut résumer I’historique de la protection des inventions chi-
miques par le rappel des deux systémes bien connus.

Le plus ancien, appliqué entre autres en France et aux Etats-Unis
d’Amérique, accorde la protection tant aux procédés de fabrication
gu'aux «nouveaux»* produits.

* Nous mettons dés maintenant «nouveau» entre guillemets car, en réalité, dans

la majorité des cas, il ne s’agit pas de produits qui méritent sans restriction ce qualifica-
tif. (Voir chapitre 11, Se alinéa.)
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Le plus récent, qui émane de ’Allemagne, a été congu pour obvier a
certaines conséquences facheuses de la protection des produits. Il refuse
en principe la protection aux «nouveaux» produits qui sont le résultat
direct de réactions chimiques et ne protége que les procédés (en accordant
toutefois, regle générale, la protection aux produits résultant immédia-
tement du procédé protégé).

b) L’énoncé du principe refusant la protection aux nouveaux produits
chimiques dit clairement que ceux-ci ne tombent sous cette disposition,
ques’ilssontles produits directs de réactions chimiques. En conséquence un
mélange, par exemple, de deux produits tombant chacun sous cette inter-
diction n’y tombe pas et peut étre breveté, si ce mélange posséde des
qualités telles qu’il peut étre taxé d’invention. Il s’agitici d’un point acquis
sur lequel nous ne revenons que pour mémoire.

¢) Quant a la protection des «nouveaux» produits obtenus directe-
ment par des réactions chimiques, il existe auseinde I’'Union, comme on
vient de le rappeler sous lettre a deux systémes. L’initiative hollandaise
vise a aboutir a 'unification des 1égislations. Ce postulat est conforme a la
tache que s’est imposée I’A.L.P.P.I. Unc question se posc cependant: la
réalisation de ce postulat a ’heure actuelle est-elle vraiment opportune?

II convient tout d’abord de rappeler ce qui a incité 1’Allemagne, lors
de I’établissement de sa loi sur les brevets d’invention {(en 1887), ainstituer
la non-brevetabilité des produits chimiques. C’est ce qui s’était passé cn
France, il y a bient6t un siécle: I’émigration d’une industrie, qui était en
train de prendre un essor magnifique, au profit de la Suisse et surtout de
I’Allemagne; ceci a la suite du monopole quasiment absolu accordé par
les tribunaux aux détenteurs du fameux brevet de la fuchsine. Les mi-
lieux compétents sont aussi unanimes a voir dans la nouvelle disposition
allemande une des raisons du développement vraiment extraordinaire
que Iindustrie chimique a pris dans ce pays. C’est aussi la raison pour
laquelle nombre de pays de I’Europe, entre autres I’ Autriche, la Hollande
et la Suisse, lors de I’élaboration de leurs lois sur les brevets, ont adopté
eux aussi, la disposition allemande.

Le moment est-il vraiment venu de demander a ces pays, en particulier
aI’Allemagne, de retrancher de leur législation une disposition dont per-
sonne ne songe a contester les grands services qu’elle a rendus? Il nous
semble que c’est avant tout aux représentants de I’Allemagne a se pro-
noncer sur cette question.

Nous nous permettons cependant les remarques suivantes:
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1. Si Pon veut protéger Pinventeur avec le plus de chances de succes
possibles — et c’est entre autres a quoi ’A.I.P.P.I. veut arriver — la
protection la plus efficace, lorsqu’il s’agit de «nouveaux» produits, est,
sans contredit, la protection des produits eux-mémes. Car la poursuite
en contrefacon, lorsqu’il s’agit de procédés, sera toujours notablement
plus compliquée que lorsqu’il s’agit de «nouveaux» produits. La pro-
tection par le procédé encourage incontestablement le contrefacteur. Si
donc la protection des «nouveaux» produits chimiques n’est pas con-
traire & l'intérét général, ce mode de protection semble étre celui qu’il
faut soutenir.

2. Ce qui, il y a un demi-siécle, était considér¢ comme un dogme, la
supériorité du systéme de la brevetabilité des procédés chimiques sur le
systéme accordant la protection aux produits chimiques, ne Iest plus
aujourd’hui. Il suffit de constater le développement de I'industrie chi-
mique dans les Etats-Unis d’Amérique et le fait que I’Angleterre vient
d’introduire définitivement dans sa législation la brevetabilité des «nou-
veaux» produits chimiques.

3. La chimie, depuis un demi-siecle, a fait de tels progres dans les do-
maines les plus variés, qu’il est difficile de se représenter aujourd’hul un
secteur de I'industrie chimique dans lequel un nouveau produit chimique
ou une nouvelle classe de produits chimiques protégés par un brevet
créerait un monopole paralysant toute industrie n’y participant pas.

4. Dans I’état actuel de la chimie, il semble que, mis a part le domaine
des produits pharmaceutiques ot I'on a, en général, a faire a des subs-
tances relativement compliquées, la protection des inventions chimiques
par le seul procédé de fabrication est — abstraction faite de la poursuite en
contrefacon — sensiblement équivalente & la protection des «nouveaux»
produits eux-mémes, a condition, toutefois, que non seulement la pro-
tection du procédé englobe aussi celle du «nouveau produit» obtenu par
le «nouveau» procédé, mais encore que la loi établisse en outre une pré-
somption en faveur du breveté obligeant le contrefacteur de prouver que
son produit, s’il est identique a celui obtenu par le procédé protégé, est
cependant fabriqué par un procédé différent et indépendant de celul du
brevet. (Renversement du fardeau de la preuve; de telles dispositions
existent entre autres en Allemagne et en Suisse.) Il en est ainsi dans le
cas des maticres colorantes, des produits auxiliaires pour I'industrie tex-
tile, des produits artificiels polymeéres — comme les plastiques, dont on
ignore en général la structure — des insecticides, etc.

Il résulte donc des points 2, 3 et 4, que les arguments qui, en son
temps, ont été la cause du refus de la brevetabilité des «nouveaux»
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produits chimiques, ont grandement perdu de leur actualité et que 'on
peut, a bon droit, défendre le point de vue qu’aujourd’hui la breveta-
bilité des «nouveaux» produits chimiques n’est plus contraire & I'intérét
général.

5. Cependant il est indéniable que certains arguments militent encore
avec force pour le systéme de la protection par le procédé. Nous venons de
voir qu’abstraction faite de la poursuite en contrefacon et du cas parti-
culier des produits pharmaceutiques, la protection obtenue par la breve-
tabilité des «nouveaux» produits est sensiblement la méme que celle ob-
tenue par la protection des seuls procédés. Or, au point de vue inter-
national et dans l'intérét réel de I'inventeur, un postulat de 'A.I.P.P.IL.
nous semble notablement plus important a réaliser que I'unification de la
brevetabilité des inventions chimiques dans I’Union, c’est la suppression
de I'obligation d’exploiter. Tout disposition de la Convention qui pour-
rait s’opposer a la réalisation de ce postulat devrait étre évitée; il est a
craindre que l’obligation de la protection des nouveaux produits chi-
miques devienne une des principales raisons que les adversaires de la
suppression de I’obligation d’exploiter avanceront.

6. C’est en forgeant que ’on devient forgeron, et 'on sait que bien des
inventions sont dues au fait que des chercheurs ont trouvé tout autre
chose que ce qu’ils cherchaient. Si la brevetabilité des «nouveaux» pro-
duits chimiques ne semble plus aujourd’hui étre un obstacle capital au
développement de I'industrie chimique, leur non-brevetabilité reste une
précieuse incitation a faire de nouvelles inventions, donc de nouveaux
progres.

d) Dans Pintroduction du présent rapport, nous avons exprimé avis
que la proposition hollandaise devait aussi comprendre la brevetabilité
des produits chimiques déja connus, mais obtenus par de nouveaux pro-
cédés. L’examen de ce cas nous semble justifié, car on sait que dans
Pindustrie chimique le perfectionnement des méthodes employées a la
production de produits chimiques déja connus est, d’une part, peut-
étre aussi important que la création de «nouveaux» produits et, d’autre
part, nécessite tout autant d’efforts inventifs. Ces inventions méritent
donc une protection aussi efficace que celles qui se rapportent a de
«nouveaux» produits. Nous avons déja vu que I’Allemagne et les pays
qui ont suivi son exemple accordent, en régle générale, la protection aux
«nouveaux» produits résultant des procédés protégés accompagnée du
renversement du fardeau de la preuve. Cependant cette disposition
s’arréte aux produits «nouveaux» et n’englobe pas les cas ot le produit
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résultant du «nouveau» procédé est en soi déja connu. Orla présomption
enfaveur du breveté est une condition quasiment indispensable a I'efficacité
de la protection en cas d’un proceés concernant un brevet rclatif a un
procédé. Il semble donc raisonnable que, dans les litiges se rapportant
a des procédés concernant des produits chimiques déja connus, suivant
les circonstances, le juge ait le pouvoir de décréter ici aussi, le renverse-
ment du fardeau de la preuve.

e) En conclusion de ce qui précéde, nous renoncons, a I’heure qu’il est,
a nous déclarer partisan ou adversaire de la brevetabilité des «nouveaux»
produits chimiques.

En revanche nous sommes partisan d’une protection aussi efficace que
possible des procédés ceci en particulier par la généralisation de la pos-
sibilité de décréter le renversement du fardeau de la preuve toutes les
fois qu’une pareille mesure semblera raisonnable.

11

Le développement de la Chimie mentionné sous chiflre 3 de la section ¢
du chapitre I pose la question de savoir si les brevets destinés a protéger
les «nouveaux» produits chimiques ou les procédés par lesquels on obtient
de telles substances, correspondent a 'invention et 4 une protection vrai-
ment équitable.

Si Pon consulte, pour répondre & cette question, dans ouvrage bien
connu de Friedlinder «Fortschritte der Farbstoffindustrie und verwand-
ter Industriezweige» — ouvrage qui expose les progrés de l'industrie
chimique organique dans son ensemble — Ia collection des brevets alle-

mands ou les brevets correspondants anglais, francais ou des Etats-Unis
- d’Amérique, on constatera que, pour une notable partie de ces brevets,
cette question nese pose pas. Cesont par exemple les brevets concernant des
améliorations de procédés conduisant a des produits déja connus, ou des
brevets concernant ce qu’on est convenu d’appeler des procédés d’appli-
cation — teinture ou impression de textiles, emploi de matiéres artificielles,
etc. — dont le résultat ne peut guére étre taxé de «produits chimiques».

Lorsqu’il s’agit de produits réellement nouveaux, ¢’est-a-dire de produits
dont I’état de nos connaissances, lors du dépét du brevet, ne permettait
pas de prévoir 'existence et dont la préparation exige la découverte de
réactions originales, cette question ne se pose pas non plus.

Mais ces inventions-la sont vraiment rares, et ’on constatera que 1'im-
mense majorité des brevets relatifs & de « nouveaux» produits concerne des
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cas ot la réaction mise en ccuvre, n’a, considérée d’un point de vue stric-
tement chimique et théorique, rien d’original. Le «nouveau» produit
devait nécessairement se former en vertu des lois bien connues de la
chimie, et en particulier en vertu de la loi des équivalents, loi constam-
ment appliquée, et le «nouveau» procédé n’est lui-méme qu’une nouvelle
— peut-étre la dix-milliéme — vérification de la loi des équivalents. Il
s’agit toujours de 'adaption de réactions, en soi connues, a des corps dont
on sait comment ils réagiront. Il résulte de cet état de choses les deux con-
séquences suivantes:

a) Les «nouveaux» proéédés, qui sont 'objet de tous ces brevets et les
«nouveaux» produits résultant de ces procédés ne méritent, de prime
abord, cette épithete de «nouveau» que dans un sens restreint, dépouillé
de toute notion de découverte ou d’invention. C’est pourquoi, dans cet
article, nous avons, dés le début, mis le mot nouveau entre guillemets,
toutes les fois qu’il était pris dans ce sens restrictif ou qu’il ’englobait.

b} Dans les pays a examen, comme I'Allemagne d’avant 1945 et les
Etats-Unis d’Amérique, les brevets qui protégent ce genre d’inventions,
qui sont basées sur ce qu’on appelle, en langage du métier, des procédés
d’analogie, sont accordés non pas parce que l'inventeur a réalisé un
«nouveau» produit ou un «nouveau» procédé, mais parce que le «nou-
veau» produit a des qualités nouvelles et inattendues, grace auxquelles on
peut réaliser de nouveaux progrés dans 'industrie ou les sciences qui
appliquent la Chimie.

On peut donc prétendre a bon droit, que, dans les procédés d’analo-
gie, I'essentiel de I'invention n’est pas dans la réalisation des «nouveaux»
produits, mais se partage en divers facteurs, comme la découverte du
probléme a résoudre, les prévisions qui ont amené I'inventeur a synthé-
tiser le ou les «nouveaux» produits, dont il a des raisons d’admettre
qu’ils auront les propriétés voulues et, finalement, les progrés réalisés
grace aux nouveaux produits.

Les prévisions que I'on vient de signaler sont elles-mémes le résultat
d’un travail intellectuel inventif que seul le chimiste peut faire. Si le point
de départ de ses raisonnements et déductions est une connaissance appro-
fondie des applications qu’il veut améliorer ou renouveler, ce sont ses
connaissances en chimie d’une part et un sens particulier de 'invention
d’autre part qui lui montreront le chemin a suivre et empécheront de
s’égarer dans le maquis des innombrables possibilités qui résultent préci-
sément de la loi des équivalents. C’est ainsi que ce ne sont ni les teintu-
riers qui inventent les «nouvelles» matiéres colorantes synthétiques, ni
les médecins qui sont les auteurs de «nouveaux» produits chimiques
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propriétés curatives, mais des chimistes jouissant, a c6té de la Chimie, des
connaissances voulues dans les domaines ol leurs inventions doivent
s’appliquer.

St donc la synthése des «nouveaux» produits et les «nouveaux» pro-
duits eux-mémes ne sont pas, dans le cas qui nous occupe, 'essentiel de
ces inventions, ces inventions ressortent cependant incontestablement du
domaine de la Chimie synthétique. Leur protection équitable pose toute-
fois un probléme qui peut étre illustré par le cas suivant:

Un inventeur a obtenu un brevet protégeant les esters x, y et z non
pas parce que c’est une invention de faire agir les acides a, b et ¢ sur les
alcools d, e et f, puisque la chimie nous enseigne que par Iaction des
acides a, b et ¢ sur les alcools d, ¢ et fil se formera précisément les esters X,
y et z, mais uniquement parce que son sens de U'invention — qui est loin
d’étre ’apanage de tout le monde — lui aura fait prévoir que les esters x,
y et z ont quelque chance d’avoir des propriétés qui permettent de les
employer dans la lutte contre certains parasites, et parce que 'examen
des «nouveaux» produits a démontré que ses prévisions se sont réalisées.
Est-il alors logique que, si un nouvel inventeur trouve que les mémes
esters x, y et z peuvent étre employés avec succés dans la préparation de
nouvelles matiéres colorantes, il soit géné dans sa liberté d’action parce
que le premier inventeur a prévu que ces esters sont propres a la lutte
contre certains parasites? Nous n’hésitons pas a dire, pour notre part,
qu’il s’agit d’une protection a ]la mauvaise place et, de ce fait, illogique et
contraire a I’équité.

La question a été posée par la Ciba au «Deutsches Reichspatentamt»
au cours d’oppositions faites par elle a des demandes de brevets allemands
il y a une dizaine d’années!. La guerre n’a pas permis d’élucider la ques-
tion, mais elle a été étudiée depuis dans différents articles parus en
Allemagne ces derniers temps?.

Il nous semble qu’on ne pcut résoudre cette question qu’en prenant le
taureau par les cornes.

Puisque dans ce que Pon proteége actuellement soit par des procédés
d’analogie, soit par des produits résultant de tels procédés, Pessentiel de
Pinvention réside ailleurs que dans le «nouveau» procédé ou le «nou-
veau» produit, et que ce mode de protection a les graves inconvénients
que 'on vient d’exposer, pourquoi ne pas déclarer résolument, si la

! Oppositions de la Ciba contre les demandes de brevets J 63991/12. g du 20. 8. 42
et J 64619/12. q également du 28. 8.42.

2 GRUR 51. Jg. (1949) S. 215, 51. Jg. (1949) S.396, 52.Jg. (1950) S. 204. Ange-
wandte Chemie 63. Jg. (1951) S. 137.
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nouvelle application a un caractere industriel dans le sens de Iarticle 1 de
la Convention, que ni les «nouveaux» procédés, ni les «nouveaux» pro-
duits ne sont susceptibles de protection, mais le résultat de I'invention
réellement faite: procédé de teinture §’il s’agit de matieres colorantes, pro-
cédé de lutte contre les parasites, s’il s’agit de «nouveaux» produits para-
siticides, procédé pour la préparation d’objets de forme définie, s’il s’agit
de matiéres plastiques destinées & la fabrication de tels objets, etc. Ces
procédés seraient alors définis par 'emploi des «nouveaux» produits,
définis eux-mémes par leurs constitutions ou par leur mode de prépara-
tion. Le mode de préparation devra naturellement étre aussi exactement
décrit que précédemment. Cecl est nécessaire, d’une part, en vertu du prin-
cipe que, dans le texte du brevet, I'invention doit étre exposée de maniere
a pouvoir étre exécutée par ’homme du métier et, d’autre part, pour bien
souligner les liens entre les différentes parties de I'invention; lactivité
créatrice du chimiste qui doit d’abord concevoir puis synthétiser le
«nouveau» produit et le but de cette synthese, Papplication des «nou-
veaux » produits.

Un des inconvénients d’un pareil systéme serait la difficulté de la pour-
suite de la contrefagon, les fabricants de produits chimiques étant nota-
blement moins nombreux que ceux qui mettent en ccuvre les applications
industrielles. Pour obvier a cette difficulté, on pourrait envisager d’accorder
provisoirement au breveté un monopole surles «nouveaux» produits. Ce
monopole n’est que provisoire, car il sera automatiquement restreint toutes
lesfois qu’un tiers aura trouvé une application réellement différente de celle
qui est 'objet de 'invention brevetée, par exemple §’il a fait une nouvelle
invention paralléle a celle qui aura donné naissance au premier brevet.

Pour éviter, dans la mesure du possible, des abus, le tiers sera tenu de
communiquer son intention, avant la mise en ceuvre commerciale de son
invention, au détenteur du monopole provisoire, ceci soit par la publica-
tion d’un brevet ou d’'une demande de brevet, soit par communication
directe. Au cas ol le premier inventeur estimerait que la communication
n’est qu’un essai de légitimer une usurpation, il pourra porter immédiate-
ment le cas devant les tribunaux.

Si le tiers a négligé de faire la communication au premier inventeur,
cette circonstance sera jugée par les tribunaux comme aggravante.

Une deuxiéme objection que 'on pourrait faire au systéme proposé est
qu’il semble, a premiére vue, uniquement applicable aux pays a examen,
dans lesquels administration aura a trancher la question de savoir si les
inventions dont ont demande la protection, sont réellement nouvelles,
ou sont des cas d’analogie. Cependant, les pays sans examen sont, en régle
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générale, trés larges quant a D'interprétation de 'unité d’invention; on
obtient dans un méme brevet la protection du procédé de fabrication, du
«nouveau» produit et des nouvelles applications. Cesera alors, le cas éché-
ant, la tAche des tribunaux de décider o git I'invention et ce qu’il con-
viendra d’accorder au breveté.

Cette réglementation n’est apparemment pas applicable aux produits
pharmaceutiques, I’application de ces derniers n’appartenant plus aux
domaines de I'industrie, mais a celui de la santé publique. Les inventions
relatives aux produits pharmaceutiques sont cependant pour le moins
aussi méritoires et dignes de protection que celles faites dans d’autres do-
maines, leur protection est nécessaire non seulement pour une juste ré-
munération de 'inventeur, mais surtout pour encourager la recherche, ce
qui est certainement dans I'intérét général. Mais cette protection ne peutse
faire que par le systéme actuel, protection des «nouveaux» procédés et, si
I’on désire une protection plus effective, étant donné la nature des inven-
tions dans ce domaine (voir sous I, lettre ¢, chiffre 4) par la protection des
«nouveaux» produits. Les monopoles accordés par cette protection ne
devraient alors, eux aussi, n’étre que provisoires et soumis, mutatis mu-
tandis, aux mémes restrictions que celles prévues dans les cas ol les ap-
plications des «nouveaux» produits sont du domaine de ’'industrie.

La solution préconisée se rapproche trés sensiblement de la solution
proposée en Allemagne dans certains des travaux cités plus haut, E. Kirch-
ner, GRUR 51. Jg. (1949) S. 215; H. Dersin, Angewandte Chemie
63. Jg. (1951) S. 137 ol l'on suggérait, pour les procédés d’analogie et
les produits en résultant, la limitation du monopole conféré par le
brevet aux applications en vertu desquelles ce dernier aurait été accordé
(Angewandte Chemie, 1. ¢. Zusammenfassung, No. 4, S. 140, «Das Ana-
logieverfahren filhrt zu einem zweckgebundenen Patent mit einem be-
schrankten, auf den angegebenen Verwendungssektor gerichteten Schutz-
bereich»); dans le cas des produits pharmaceutiques, elle serait méme
pratiquement identique.

Nous voyons dans ces propositions les avantages suivants:

1. Le breveté regoit le monopole auquel il a réellement droit sans em-
piéter sur ce qui ne lui appartient pas.

2. Abstraction faite des produits pharmaceutiques, la question de ’obli-
gation d’exploiter perd son acuité puisque, régle générale, ce qui
sera breveté dans les différents pays sera précisément ce qui y sera mis
en occuvre.
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3. Abstraction faite des produits pharmaceutiques, I'inventeur, dans la
Jjouissance de son invention, profitera d’une sécurité comparable a
celle dont il jouit actuellement dans les pays accordant la brevetabilité
aux «nouveaux» produits.

Nous soumettons aux cercles intéressés ces quelques réflexions en es-
pérant que les discussions auxquelles elles pourront donner lieu aideront
a trouver une solution aux problémes soulevés par la question posée par
le Groupe hollandais.

Zusammenfassung

Die von der holldndischen Gruppe aufgerollte Frage der Patentfihig-
keit der chemischen Produkte wird von verschiedenen Gesichtspunkten
aus betrachtet.

Zur Frage, ob Verfahren- oder Stoffschutz zu empfehlen ist, wird die
Ansicht geduBert, daBl der wirksamste Schutz, insbesondere auf dem
Gebiete der Pharmaceutika, der Stoffschutz ist; gleichzeitig wird festge-
stellt, daB der Stoffschutz, infolge der groBen Entwicklung der Chemie,
heute nicht mehr die schwerwiegenden Nachteile besitzt, die seinerzeit
Deutschland veranlaBt haben, den Verfahrenschutz unter Ausschlufl des
Stoffschutzes einzufithren. Es kann aber nicht in Abrede gestellt werden,
daB, abgesehen von dem bereits erwidhnten Gebiete der Pharmaceutika,
der Verfahrenschutz auch heute gewisse Vorteile bietet. Deshalb und
insbesondere angesichts der historischen und wirtschaftlichen Bedeutung,
die der Stoffschutz fiir Deutschland hatte, wird zunichst darauf verzich-
tet, Stellung zugunsten des einen oder andern Systems zu nehmen, und
empfohlen, die Stellungnahme der Vertreter Deutschlands abzuwarten.

Im zweiten Teil des Aufsatzes wurde darauf hingewiesen, dal3 eine
Entscheidung tiber die Frage Stoff- oder Verfahrenschutz keine Losung
des Problems eines gerechten Schutzes solcher chemischer Erfindungen
bedeutet, ber welchen neue Produkte auf Grund von sogenannten Ana-
logieverfahren synthetisiert werden. In solchen Fillen ist der Begriff der
Neuheit der neuen’ Stoffe und besonders der neuen Verfahren mit ge-
wissen Einschrankungen auszulegen, und der monopolistische Schutz sol-
cher Stoffe und Verfahren kann zu flagranten Ungerechtigkeiten fithren.
Als Remedur wird ein «provisorischer Stoffschutz» zur Diskussion vor-
geschlagen, der sich etwa wie das in der deutschen Literatur vorgeschla-
gene «zweckgebundene Patent mit einem beschrinkten, auf den ange-
gebenen Verwendungssektor gerichteten Schutzbereich» auswirken

sollte.
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Basel

In den meisten Lindern unterstehen chemische Erfindungen einer
einschrankenden Ausnahmeregelung, die in der Schweiz aus geschichtli-
chen und wirtschaftlichen Griinden besonders ausgepragt ist. Der ginz-
liche Mangel eines Patentschutzes bis 1888 und der Ausschluf3 der Pa-
tentfahigkeit chemischer Erfindungen durch das Modellerfordernis bis
zum Jahre 1907 waren auf die Bestrebungen der einheimischen chemi-
schen Industrie zuriickzufiihren, ihre Handlungsfreiheit im eigenen
Lande zu bewahren. Unter dem Druck des Auslandes gewiéhrte jedoch
das Patentgesetz von 1907 auch chemischen Erfindungen den Patent-
schutz. Dieser Schutz war und ist heute noch enger als in den meisten
andern Lindern, da er nur solche Erfindungspatente fur die Herstellung
neuer chemischer Stoffe zuldfit, die ein einziges Verfahren zum Gegen-
stand haben, welches unter Verwendung ganz bestimmter Ausgangs-
stoffe zu einem einzigen Endstoff fithrt. Die Beschrankung ist somit eine
doppelte: einmal AusschluB3 des chemischen Stoffschutzes, sodann Ver-
bot der in der Chemie iiberall iiblichen Serienpatente, d. h. Patente,
welche Gruppen von Verbindungen umfassen. Die Forderung der chemi-
schen Industrie, dem auf chemischem Wege hergestellten Stoff an sich
den Patentschutz zu versagen, beruhte nicht zuletzt auf der Furcht vor
den nachteiligen Wirkungen, die das StofIpatent in Frankreich im Fuch-
sin-Fall gezeigt hatte, da es die Verwendung verbesserter Produktions-
verfahren ausschlof3, wodurch die Entwicklung der chemischen Industrie
aufgehalten und ein Teil davon zur Auswanderung veranlaf3t wurde. Die
Begrenzung des Verfahrensschutzes auf die Herstellung eines einzigen
Individuums der chemischen Serie war durch eine wohl ubertriebene
Furcht vor weitumfassenden Serienpatenten fremder Firmen motiviert.
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In den letzten Jahrzehnten hat die schweizerische chemische Industrie
ihre Leistungsfahigkeit derart gesteigert, daB sie nicht nur die Furcht vor
hemmenden Patentmonopolen fremder Firmen aufgeben durfte, sondern
daB der auBerordentlich enge Verfahrensschutz ihr selbst zur listigen
Fessel wurde. Die Hirte der gegenwirtigen Regelung kann auch durch
die Moglichkeit von Zusatzpatenten nicht wirksam gemildert werden,
so daB der Patentschutz fiir chemische Erfindungen zwangsldufig litk-
kenhaft bleibt. Dem hat der im Frithjahr 1950 der Bundesversammlung
unterbreitete Revisionsentwurf fiir ein neues Patentgesetz bis zu einem
gewissen Grade Rechnung getragen. Er bestimmt, daf3 Erfindungen von
Verfahren zur Herstellung chemischer Stoffe, bei welchen man die Aus-
gangsstoffe varilieren und durch die nimliche chemische Reaktion oder
Folge von chemischen Reaktionen eine Reihe von Endstoflen erhalten
kann, mit einem einzigen Patent umfassend geschiitzt werden kénnen.
Dadurch wird die Schweiz in Ubereinstimmung mit dem Ziel der Pariser
Verbandsiibereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums eine
Vereinheitlichung des Patentschutzes auch im internationalen Verhéltnis
férdern und die Ausnahmebehandlung chemischer Erfindungen mildern.

Angesichts gewisser Bestrebungen im SchoBle der Internationalen
Vereinigung fiir gewerblichen Rechtsschutz diirfte es jedoch angebracht
erscheinen, die Frage, ob iiberhaupt eine Ausnahmebehandlung chemi-
scher Erfindungen gerechtfertigt ist, einer erneuten Nachpriifung zu
unterziehen. Obwohl mit Zustimmung der einheimischen Industrie das
Verbot des chemischen Stoffschutzes im Revisionsentwurf beibehalten
wurde, kann auf lange Sicht diesem Problem von internationaler Trag-
weite nicht ausgewichen werden, sodaf} eine Diskussion des pro und contra
sicherlich nur niitzlich sein diirfte. Es ist klar, dal3 dabei der heute in der
Schweiz erzielte gesetzgeberische Kompromif3 unangetastet bleiben muf,
umsomehr als die Einfithrung des Stoffschutzes nur auf internationaler
Ebene erfolgen sollte, was noch viel Zeit und Miihe kosten wird. Die Er-
orterungen miissen auch die besonders umstrittene Frage des Schutzes
pharmazeutischer Erfindungen umfassen.

Welches sind nun die Griinde, die die oben erwidhnte Ausnahmebe-
handlung der chemischen Erfindungen, verglichen mit den ubrigen
naturwissenschaftlich-technischen Erfindungen, rechtfertigen, und sind
sie heute noch stichhaltig?

Gegen die Zuldssigkeit von Stoffpatenten wurden vor allem im deut-
schen Schrifttum Griinde theoretischer Natur geltend gemacht, die zum
Teil heute noch verfochten werden. So betonten Kohler und andere Au-
toren, daf3 chemische Stoffe in der Natur bereits vorhanden sind; werde
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nun etwas erfunden, was die Natur bereits geschaffen habe, so liege keine
Erfindung, sondern bloBe Entdeckung vor. Das gelte auch fiir den Fall,
daB ein chemischer Stoff bisher in der Natur nicht bekannt sei; denn sein
Vorhandensein sei mindestens moéglich. «Da der Natur somit keine neue
Seite abgewonnen werde», liege keine Erfindung vor und der Ausschlufl
der Patentierung chemischer Stoffe entspreche dem Wesen des Patent-
rechtes.

Wie Isay zutreffend ausgefiihrt hat, ist diese Argumentierung verfehlt.
Einmal miifite sie auch die Patentfihigkeit von Analogieverfahren, die
im allgemeinen bis heute nicht bestritten wurde, ausschlieBen. Denn,
wenn ein Herstellungsverfahren nicht erfinderisch ist, so miiflte man
auch der Auffindung eines neuen wertvollen Stoffes den Erfindungs-
charakter absprechen, weil damit «der Natur keine neue Seite abgewon-
nen wird» und eben tberhaupt keine Erfindung mehr iibrigbleibt. Da-
von abgeschen wiirde die These von Kohler auch fiir eine Reihe von
mechanischen Erfindungen gelten, die in der Natur vorgebildet sind.
Umgekehrt gibt es eine Anzahl chemischer Stoffe, die in der Natur gar
nicht vorkommen kénnen, weil deren Existenzbedingungen in der freien
Natur nicht vorhanden sind. Der weitere Gedanke von Kohler gehtdahin,
dafl — auch wenn eine chemische Kombination in der Natur nachweis-
lich fehle — es sich weniger darum handle, die Verbindung zu schaffen,
als die Hindernisse der Verbindung zu entfernen, da die chemischen
Verbindungen auf einer naturgemiflen Disposition der Grundstoffe
beruhen.

Wire dieser Gedanke fiir das Patentverbot zwingend, so wiirde er
hochstens gegen die Patentfahigkeit chemischer Verbindungen iiberhaupt
sprechen, nicht aber erkldren, weshalb zwar das Verfahren, jedoch nicht
der Stoff patentfihig sein soll.

Von verschiedenen Autoren wird ferner hervorgehoben, dall neue
chemische Vorgidnge der direkten Betrachtung entzogen sind, daB3 die
Ausgangsmaterialien meist verdndert oder verbraucht werden und daf3
somit die chemische Erfindung nicht durch ein Modell dargestellt werden
konne. Es ist nun nicht einzusehen, wieso diese Unterschiede gegeniiber
anderen Erfindungen den AusschluB des Patentschutzes begriinden
sollen. Sofern eine erfinderische T#tigkeit bejaht werden mul, diirfte es
keine Rolle spielen, ob diese duBlerlich erkennbar ist oder nicht. Es ist
auch nicht einzusehen, wieso die wertvollen Eigenschaften einer Erfin-
dung wahrnehmbar sein missen, um deren Patentfihigkeit zu begriin-
den. Endlich ist trotz mangelnder Modelldarstellbarkeit die Abgrenzung
eines neuen chemischen Stoffes durchaus méglich.
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Wir glauben deshalb, dal} es keine stichhaltigen Griinde theoretischer
Natur gibt, die eine unterschiedliche Behandlung chemischer Patente
rechtfertigen. Der Ausschlul des chemischen Stoffschutzes in vielen
Léndern ist geschichtlich und wirtschaftspolitisch zu erkliren, innerlich
aber nicht berechtigt.

Gewichtiger sind Erwédgungen praktischer Natur, die fiir das Verbot
des Stoffschutzes herangezogen werden. Im Vordergrund steht dabei die
Behauptung, der chemische Stoffschutz lahme die Erfindertitigkeit und
behindere die wissenschaftliche und industrielle Entwicklung, da der
Patentinhaber fiir einen chemischen Stoff ein das ganze Gebiet sperren-
des Monopol erhalte, so dal kein gentigender Anreiz mehr bestehe, nach
anderen Verfahren zur Herstellung desselben Stoffes zu suchen. Der
Stoffschutz kénnte zum Beispiel zur Folge haben, daB ein Stoff mangels
Wirtschaftlichkeit des Verfahrens tiberhaupt nicht oder nur nach dem
vom ersten Erfinder angewendeten unvollkommenen Verfahren fabri-
ziert werde, da der jingere Erfinder eines Verbesserungsverfahrens zu-
folge Abhangigkeit an der Ausbeutung seiner Erfindung gehindert
werde.

Es ist zunédchst zu bemerken, da3 der Stoffschutz in den Vereinigten
Staaten die gewaltige Entwicklung der chemischen Industrie nicht be-
hindert hat. Auffallend ist auch, dali das neue englische Patentgesetz von
1949 den Stoffschutz fiir chemische Produkte zul4ft, die Furcht vor einer
Lihmung der Erfindertitigkeit also offensichtlich nicht teilt. Es ist
naturgemif3 schwierig zu beurteilen, ob Stoffpatente die Entwicklung
zum Beispiel der schweizerischen und der deutschen chemischen Indu-
strie in den letzten Jahrzehnten beecintriachtigt hatten. Sicherlich mul3
zugegeben werden, daf die Fille, in denen der Erfinder eines chemischen
Stoffes zunachst ein wenig brauchbares Verfahren findet und man fiir die
Herstellung des Stoffes auf spitere Erfindungen angewiesen ist, heutzu-
tage selten sind. Oft sind mit der Auffindung des neuen wertvollen
Stoffes auch die Herstellungsverfahren gegeben und werden heute durch
Verfahrenspatente geschiitzt, die einem Stoffschutz de facto gleichkom-
men. Unsere Industrie ist im ibrigen zumeist schopferisch tatig durch
Schaffung und Verbesserung eigener Erfindungen, und sucht nicht in
erster Linie nach Verfahren zur Umgehung fremder Schutzrechte.
Wenn in Ausnahmefillen eine unerwiinschte Sperrwirkung eintritt, so
kommt dies wohl auch in anderen Industriezweigen vor; sollte diesfalls
keine Verstindigung zu erzielen sein, so kann das Institut der Zwangs-
lizenz Abhilfe schaffen. Es ist aber nicht gerechtfertigt, dem Erfinder
eines neuen wertvollen Stoffes, weil dieser auf chemischem Wege ge-
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wonnen wird, den Patentschutz fiir den Stofl zu versagen und ihn auf den
Weg des recht umstindlichen und etwa liickenhaften Verfahrensschutzes
zu verweisen. Die iberwiegende Zahl der chemischen Erfindungen
beruht heute auf Analogieverfahren, deren Patentfihigkeit durch die un-
erwartet wertvollen Eigenschaften des Endproduktes begriindet werden.
Es ist nun kaum folgerichtig, dal3 der Erfinder, der Wissenschaft und
Technik mit einem neuen chemischen Stoff bereichert, den Patentschutz
auf dem Umweg Uber an sich nichterfinderische Verfahren erzielen muf3
und dadurch eigentlich etwas anderes als den wahren Erfindungsgegen-
stand unter Schutz stellt. Ein Stoffpatent wiirde hingegen die wahre
Erfindung erfassen; ein allfilliger Vorwurf, dieses gewéhre einen iiber
das Ergebnis der eigentlichen Erfindertitigkeit hinausgehenden Schutz,
ware unbegriindet, denn zurerfinderischen Leistung des Chemikers gehort
die durch die Wahl geeigneter Ausgangsmaterialien erzielte Gewinnung
neuer und unerwartet wertvoller Endprodukte. Liegt kein neuer und
wertvoller Stofl vor, sondern wird ein bekannter Stoff durch ein Original-
verfahren beansprucht, so kommt nach wie vor nur ein Verfahrenspatent
in Betracht.

Wir glauben also, da3 die Befiirchtungen, wonach Stoffpatente die
Entwicklung der Industrie wesentlich erschweren wiirden, in praxi nicht
durchschlagend sind.

Anderseits zeigt die Erfahrung, dall nur der verfahrensunabhingige
Stoffschutz dem chemischen Erfinder einen wirksamen Schutz verleiht.
Wohl dehnen die meisten Patentgesetze den Verfahrensschutz auf die
unmittelbaren Verfahrenserzeugnisse aus, und viele Gesetze erleichtern
bei neuen Stoffen die Stellung des Patentinhabers durch Umkehrung
der Beweislast im PatentverletzungsprozeB. Diese Regeln erweisen sich
jedoch als ungentigend. Fehlt die Beweislastumkehrung, so befindet
sich der Inhaber eines Verfahrenspatentes regelmifig in einem Beweis-
notstand, da er ja nicht aufzuzeigen vermag, daB3 der Nachahmer oder
dessen in- oder ausldndischer Lieferant die vertriebenen Produkte nach
der ihm patentierten Methode herstellt, zumal das benttzte Herstel-
lungsverfahren am Verfahrenserzeugnis nicht erkennbar ist. Auch wenn
die Beweislastumkehrung an sich anwendbar ist, so behauptet der
Verletzer regelmiflig, ein unabhidngiges Fabrikationsverfahren zu be-
nutzen, und verschanzt sich hinter dem Geschiftsgeheimnis. Deshalb
muB} trotz der Beweiserleichterung das Risiko gerichtlicher Schritte
ibernommen werden, die zu zahlreichen Diskussionen, zum Beispiel
iber den Neuheitsbegriff des konkurrenzierten Stoffes, fithren. Der
Revisionsentwurf zum schweizerischen Patentgesetz hat deshalb die
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Beweislastregel ausgedehnt, u. a. in der Weise, daBl sie auch fiir be-
kannte Stoffe gilt, wenn eine Patentverletzung glaubhaft gemacht wird.
Dies dndert aber nichts daran, dafl der Patentinhaber unter dem System
des Verfahrenspatentes nur allzuoft Nachahmer dulden muB, welche
die Friichte einer Erfindung herbsten, die vielleicht erst nach jahrelanger
und kostspieliger Forschung ausgearbeitet wurde.

Die Anerkennung des Stoffschutzes bedeutet aber nicht nur die Ge-
wihrung eines aequivalenten und wirksamen Schutzes fir den chemischen
Erfinder, sondern bewirkt auch eine wesentliche Vereinfachung der Paten-
tierung sowie eine vermehrte Klarheit des Schutzumfanges des erteilten
Erfindungspatentes. Alle Abgrenzungsschwierigkeiten, beispielsweise zu
den Legierungen, sind hinfillig, und eine Gleichstellung der chemischen
Erfindung mit diesen und mechanischen Erfindungen wird erzielt. Ist also
fur einen Stoff, gleichgiiltig, ob chemisches Produkt oder Legierung, nach
den allgemeinen Regeln auf Grund seiner technischen Eigenart das Vor-
liegen einer Erfindung zu bejahen, so-muB3 er auch als solcher —d. h. um
seiner selbst willen — unmittelbar den Schutz genieBen kénnen und nicht
erst auf einem gekiinstelten Umwege, und zwar unabhingig davon, ob
sein Herstellungsverfahren als physikalisches oder chemisches zu deuten
ist. Ein bestimmtes Verfahren muf natiirlich in der Patentschrift insofern
beschrieben oder allenfalls mit beansprucht sein, als eine eindeutige tech-
nische Vorschrift zur jederzeitigen Erzeugung des Stoffes erforderlich ist.

Endlich kann die Berechtigung des Stoffschutzes dann um so unbedenk-
licher befurwortet werden, wenn die Einfithrung der amtlichen Vorprii-
fung die Ertellung wertloser oder unbegriindet breiter Patente weitgehend
ausschlieBt.

Wie bereits angetont, hat sich die chemische Industrie in den letzten
Jahrzehnten betrichtlich entwickelt, und zwar auf Grund ihrer schépfe-
rischen, auf neue Stoffe gerichteten Forschungstitigkeit, und nicht auf
Grund der vom Patentgesetz gegebenen Méglichkeit, neue Herstellungs-
verfahren fiir bekannte Stoffe frei von fremden Patentrechten ausiiben
zu kénnen. Der Einwand, die Beschrankung des chemischen Patentschut-
zes habe diesen Fortschritt ermoglicht, sodaB auf die weittragende
Neuerung durch Einfithrung des Stoffschutzes besser verzichtet werde,
erscheint daher nicht mehr als stichhaltig. Der Ubergang zum verfahrens-
unabhéngigen Stoffschutz wiirde im Hinblick auf die derzeitigen breiten
Verfahrenspatente oder Patentkategorien auch kaum zu vermehrter Pa-
tentierung zwingen, um nicht durch Schutzrechte Dritter von gewissen
Verbindungen ausgeschlossen zu sein. Jede Neuregelung zeitigt jedoch
naturgemifl gewisse nachteilige oder unvorhergesehene Folgen. Sie ist
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deshalb — wie bereits betont — nur zweckmiflig, wenn sie auf interna-
tionaler Ebene verwirklicht wird, so dal3 zwischen den Industriestaaten
ein Gleichgewicht erzielt wird, und wenn gewisse Kautelen vorhanden
sind, die weiter unten kurz angefiihrt werden sollen. Nur nebenbei sei er-
wihnt, dall mit dem Stoflschutz das vor allem in Deutschland umstrittene
Problem, ob und inwieweit neben der Herstellung einer neuen chemischen
Verbindung deren Anwendung schutzfzhig sein soll, hinfallig wird.

Aus sozialpolitischen Griinden ist der Patentschutz fiir pharmazeuti-
sche Erfindungen in vielen Lindern sehr umstritten. Soweit Arzneimittel
chemische Stofle darstellen, ist ein Stoffschutz in der Schweiz und in einer
Reihe von Lindern schon durch den AusschluB der Patentierbarkeit
chemischer Stoffe unzulédssig. Es ist jedoch grundsitzlich zu priifen, ob
auch im Falle der Befiirwortung des chemischen Stoffschutzes besondere
Griinde vorliegen, welche ein Patentverbot fiir Heilmittel rechtfertigen
in der Weise, daB3 nur gewisse pharmazeutische Herstellungsverfahren
schutzfihig sind. Der schweizerische Gesetzgeber hat solche Griinde an-
erkannt und daher auch auf anderem als chemischem Wege hergestellten
Arzneimitteln nicht nur den Stofl-, sondern auch den Verfahrensschutz
versagt. Der Revisionsentwurf hat durch Beseitigung einer Gesetzesliicke
samtliche Arzneimittel vom Stoffschutz ausgeschlossen und lediglich wie
bisher die chemischen Herstellungsverfahren fur Heilmittel zum Patent-
schutz zugelassen. Somit bleiben insbesondere die durch physikalisch-
analytische Verfahren gewonnenen neueren Arzneimittel ohne jeden
Patentschutz. Die Schweiz steht zufolge dieser oft schwierigen und rechts-
unsicheren Unterscheidung zwischen jenen Staaten, welche schlechthin
fiir Arzneimittel und deren Fabrikationsmethoden ein Patentverbot
kennen, und jenen Lindern, die wenigstens samtlichen Herstellungsver-
fahren die Patentfihigkeit zuerkennen. Immerhin soll die Diskriminie-
rung in der Dauer der schweizerischen Arzneimittelpatente aufgehoben
werden, da sie den von ihr verfolgten Zweck nicht erreichen konnte, viel-
mehr ungerechte und nachteilige Folgen zeitigte.

Fiir den Ausschlul bzw. die Einschrinkung des Patentschutzes von
Arzneimitteln werden gemeinhin folgende Griinde geltend gemacht. Die
Menschheit solle am Genusse dieser Giiter nicht durch Monopole behin-
dert werden. Der Patentschutz, der zwangsldufig die freie Konkurrenz
hemme, bewirke eine Verteuerung der Heilmittel und damit eine untrag-
bare finanzielle Belastung weiter Bevolkerungskreise. Wie bereits er-
wihnt, bewirkt jedoch der Erfindungsschutz eine Bereicherung und Stei-
gerung der Lebensgiiter der Menschheit. Es ist deshalb nicht einzuschen,
wieso jenen Erfindern, welche in langwieriger und kostspieliger For-
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schungstiitigkeit zur Linderung der Leiden der Bevélkerung beitragen,
der Patentschutz versagt werden sollte. Die Vereinigten Staaten und
neuerdings England kennen daher keine einschrinkenden Bestimmungen
fir die Patentierbarkeit pharmazeutischer Erfindungen. Es gibt eben
keine stichhaltigen inneren Griinde, die eine Schlechterstellung des Arz-
neimittelerfinders rechtfertigen. Die Berticksichtigung schutzwiirdiger
offentlicher Interessen erfolgt zutreffender durch das Institut der Zwangs-
lizenz als durch den Ausschlull oder die Begrenzung der Patentierbarkeit.
Der Einwand, der Patentschutz bringe eine ungebithrliche Verteuerung
der Arzneimittel, hdlt bei ndherer Priifung nicht stand, besonders wenn
fiir Ausnahmefille durch Zwangslizenzen Allgemeininteressen gewahrt
werden kénnen. Schon anldBlich der Beratungen tiber die Einfiihrung des
schweizerischen Patentgesetzes von 1907 konnte von den Gegnern des
Patentschutzes nicht tiberzeugend die Verteuerung der geschiitzten Arz-
neien gegeniiber den ungeschiitzten nachgewiesen werden. Wihrend der
Diskussionen tiber den Revisionsentwurf wurde vom Eidgendéssischen Amt
fir Geistiges Eigentum Ende 1947 ecine Untersuchung durchgefiihrt,
welche das vermutliche Ausmall der Verteuerung von Arzneimitteln
durch einen unbeschrinkten Verfahrensschutz fir eine normale Patent-
dauer feststellen sollte. Abgesehen davon, daB3 der prozentuale Anteil an
patentierten Arzneimitteln héchstens etwa 8 %, der gesamten Rezeptkosten
ausmachen wiirde, ergdbe sich nur bei etwa 159, der Arzneimittel eine
iibrigens nicht sehr erhebliche und voriibergehende Verteuerung zu
Lasten des Verbrauchers. Einer gewissen Verteuerung steht durch die
Gewihrung eines wirksamen AusschlulBrechtes der Vorteil gegeniiber,
daB3 der Anreiz zur Erforschung neuer Heilmittel unterstiitzt wird. Fer-
ner ist eine allfillige kleine Verteuerung die normale Folge jedes Exklu-
sivrechtes, dessen Existenzberechtigung ja nicht bestritten werden kann.
Endlich spielt der Patentschutz fiir den Preis pharmazeutischer Produkte
bei genauerer Betrachtung eine ganz untergeordnete Rolle; maBgebend
sind vielmehr die Kosten des fiir Arzneimittel aullergewthnlich grof3en
Forschungsaufwandes, der Ausgangsmaterialien und der Produktion
selbst. So hat zum Beispiel das in USA durch Verfahrens- und Stoffpa-
tente umfassend geschiitzte Heilmittel Cortison in jenem Lande innert ver-
hialtnismdBig kurzer Zeit eine ganz betrichtliche Verbilligung erfahren.

Hin und wieder wird gegen den Stoffschutz fiir Arzneimittel einge-
wendet, dal} es unsittlich wire, den Menschen zum Gegenstand gewerb-
licher Verwertung zu machen. Dieser Einwand geht an der Sache vor-
bei, da der Stoffschutz nur das Heilmittel selbst als industrielles Produkt
erfal3t und somit, wie bei den patentfahigen chirurgischen Instrumenten,
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die #rztliche Behandlung frei bleibt. Wir kommen daher zum Schluf}, da3
die bisher erwihnten allgemeinen Erwigungen zu Gunsten des Stoff-
schutzes auch bei den Arzneimitteln gelten, da keine besonderen Grinde
den AusschluB der Patentierbarkeit des erfundenen neuen Stoffes recht-
fertigen. Es wird lediglich noch zu priifen sein, ob und inwiefern neue
Mischungen bekannter Pharmazeutika vom Stoffschutz umfaBt werden
sollen. Mit dem generellen und absoluten Stoffschutz fallen auch alle
jene Abgrenzungsschwierigkeiten dahin, deren Erérterung den Rahmen
dieser Abhandlung iiberschreiten wiirde.

In den meisten Gesetzen sind die Herstellungsverfahren fiir chemische
Produkte, die als Nahrungs- oder Genufimittel dienen, patentfahig, wih-
rend der Erzeugnisschutz ausgeschlossen ist. Nach geltendem schweizeri-
schem Recht ist nicht nur der chemische Stofl-, sondern auch der Ver-
fahrensschutz bei Nahrungs- und GenuBmitteln ausgeschlossen. Die Be-
furchtung, dafl durch die Zulassigkeit von Verfahrenspatenten wichtige
Erfindungen von solchen Mitteln zum Schaden von Mensch und Tier
vom Patentinhaber ausgebeutet werden konnten, ist unbegriindet, da
kaum unentbehrliche Nahrungsstofte auf chemischer Grundlage erfunden
werden. Der Revisionsentwurf anerkennt daher die Patentierbarkeit aller
Herstellungsverfahren, erweitert jedoch das Stoffschutzverbot auch auf
nicht-chemische Stoffe. Da man sich bekanntlich auch ohne die neuesten
Erzeugnisse des Lebensmittelmarktes richtig erndhren kann, durfte die
allgemeine Zuldssigkeit des Stoffschutzes, der beispielsweise in Frankreich,
Italien und USA verwirklicht ist, keine Unzutriglichkeiten bringen. Dies
gilt fir Nahrungs- und a fortiori fiir reine Genufimittel.

Die generelle Einfithrung des absoluten chemischen Stoffschutzes hat
zur Folge, daf3 dem Erfinder einer neuen und wertvollen Verbindung die
Benutzung aller Herstellungsverfahren fiir diese und der Vertrieb des
Produktes wihrend der Patentdauer vorbehalten bleiben. Die Verwen-
dung eines auch in der Patentschrift nicht beschriebenen Herstellungs-
verfahrens ist somit nicht gestattet. Diese Ldsung ist keineswegs unbillig,
da der Ersterfinder gewissermalBen eine Pionierleistung erbringt und als
Aquivalent einen wirksamen Schutz verdient. Dagegen bleiben Dritten:
neue Verfahrensarten zugingig, wenn sie selbst erfinderisch sind (Origi-
nalverfahren), also gegeniiber dem Stande der Technik einen Fortschritt
darstellen. Fir eine derartige Verbesserungserfindung besteht allerdings
Abhingigkeit vom Stoffpatent, da sie ohne Beniitzung der Ersterfindung
nicht verwertet werden kann. Wird keine Verstindigung erzielt, so hat
der abhingige Erfinder nach den bestehenden allgemeinen Vorschriften
cinen Zwangslizenzanspruch. Auf Einzelheiten ist hier nicht einzutreten.
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Diese Regelung stellt einen angemessenen Ausgleich der Interessen dar
und entkriftet den Einwand, daf3 der Stoffschutz den Ansporn zur Er-
forschung besserer und billigerer Herstellungsverfahren zerstore.

Dem chemischen Stoffschutz wird nun éfters vorgeworfen, er gewihre
auch jenem Erfinder ein umfassendes Monopol, der eine neue Verbindung
erforscht hat lediglich fiir eine bestimmte Verwendungsmoglichkeit, wo-
durch der spitere Erfinder einer vielleicht wichtigeren Applikaiion des
gleichen Stoffes ungebiihrlich benachteiligt wiirde. In der Tat umfaf3t
das Erzeugnispatent auch sdmtliche Verwendungsmoglichkeiten der
neuen Substanz, obwohl die Angabe nur eines Anwendungsgebietes fir
die Patentierung geniigt bzw. weitere Applikationsmoglichkeiten noch
gar nicht erforscht oder tiberhaupt voraussehbar sind, so dafl man
u. U. die Auffassung vertreten kann, der Stoffschutz gebe mehr als
einen der offenbarten Erfindungskenntnis adiquaten Schutz und f6rdere
reine Sperrpatente. Aus diesem Grunde ist im Sinne eines Kompromisses
vorgeschlagen worden, den Stoffschutz nur in Bezug auf die vom Erfinder
geoffenbarte Anwendung zu gewdhren, welche auf den unerwarteten
Eigenschaften des neuen Produktes beruht. Der Erfinder eines Farbstof-
fes soll damit die Herstellung, den Vertrieb und Gebrauch des identischen
Stoftes, zum Beispiel als Desinfektionsmittel oder als Zwischenprodukt fiir
ein Arzneimittel, nicht verhindern kénnen. Das generelle AusschluBBrecht
soll durch den Verwendungszweck begrenzt werden.

Die vorgeschlagene Losung vermag uns nicht zu iiberzeugen. Zunéchst
sei vorausgeschickt, daB auch umfassende Verfahrenspatente naturgemif3
eine gewisse Sperrwirkung haben. Abgesehen davon darf fiiglich behaup-
tet werden, daB gédnzlich neue Applikationen fiir erfundene chemische
Stoffe doch eine seltene Ausnahme bilden. Die Nachpritfung und An-
wendung neuer chemischer Stoffe jedoch ist in der Regel keine erfinderi-
sche Leistung. Endlich fiithrt ein durch die Zweckbestimmung beschrank-
ter Erzeugnisschutz zu einer Reihe unvermeidbarer Komplikationen,
welche die Vorteile des Stoffschutzes bei der Verfolgung von Nachahmern
sofort wieder beseitigen. Wenn namlich ein Dritter zum Beispiel das als
Heilmittel geschiitzte Produkt fiir Desinfektionszwecke oder als Zwischen-
produkt in den Handel bringt, so ist beim besten Willen eine wirksame
Kontrolle dariiber, ob das Produkt nicht doch als Arzneimittel verwendet
wird, unmoglich. Logischerweise miifite ein zweckgebundener Stoffschutz
noch zu weiteren Unterteilungen innerhalb eines Anwendungsbereiches
fihren (zum Beispiel Heilmittel gegen Herzleiden), was jeden praktischen
Schutz verhindern wiirde. Die Schwierigkeiten fiir die Formulierung der
Patentanspriiche wiren iiberdies recht betrdchtlich. Es zeigt sich eben,
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daB auf lange Sicht nur der absolute Stoffschutz auch fur chemische
Produkte eine befriedigende Lésung bieten kann. Ein Vorbehalt gilt
aber auch hier. Wenn ein Dritter eine ganz neue Verwendbarkeit des
patentgeschiitzten chemischen Stoffes erfindet, so ist ithm in Anlehnung an
die Bestimmung des schweizerischen Revisionsentwurfes nétigenfalls
ein Zwangslizenzanspruch gegeniiber dem Inhaber des Stoffpatentes
einzurdumen, da sein Patent oder seine u. U. nicht zur Patentierung
zugelassene Erfindung von jenem abhidngig ist. Wie bei der Ver-
besserungserfindung bietet diese Regelung einen angemessenen Interes-
senausgleich.

Zusammenfassend sei festgehalten, dafl die gegen den Stoflschutz vor-
gebrachten Grunde theoretischer und praktischer Natur heute nicht mehr
stichhaltig sind. Vielmehr bietet — wie praktische Erfahrungen zeigen —
nur der absolute Stoffschutz dem chemischen Erfinder einen dquivalen-
ten und wirksamen Schutz, dessen Gewihrleistung bekanntlich auch im
offentlichen Interesse liegt. Es mufl demnach die Gleichstellung der
chemischen mit anderen Erfindungen in allen jenen Industriestaaten an-
gestrebt werden, die immer noch durch Gesetz oder Praxis eine Ausnahme-
behandlung kennen. Die geforderte internationale Anpassung der Patent-
gesetzgebung an die industrielle Entwicklung kann allerdings nur auf
lange Sicht und nicht ohne gewisse Kautelen gegen milbrauchliche Aus-
wirkungen geschehen. So missen ungerechtfertigt breite Stoffpatente
durch die amtliche Vorpriifung oder das gerichtliche Nichtigkeitsver-
fahren vermieden werden, wihrend die Interessen des abhidngigen Er-
finders und der Allgemeinheit durch eine angemessene Verwendung des
Institutes der Zwangslizenz zu wahren sind.

Unsere Ausfithrungen sind als personliche MeinungsduBBerung auf-
zufassen mit dem Zwecke, die Diskussion dieses umstrittenen Problemes
auch in unserem Lande zu férdern.

Résumé

Les inventions chimiques sont soumises dans beaucoup de pays, et
particuliérement en Suisse, 2 un régime spécial qui limite la protection
de fabrication. Ce systéme qui s’explique par des raisons historiques et
économiques ne correspond plus, & notre avis, aux exigences modernes de
Pindustrie chimique dont l'activité inventive considérable nécessite de
longues recherches souvent trés cotiteuses. D’autre part, la brevetabilité
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du procédé chimique, bien qu’elle s’étende souvent au produit directe-
ment obtenu par le procédé breveté, n’accorde pas une protection équi-
valente et efficace a I'inventeur. Pour cette raison, la nouvelle loi anglaise
a suivi 'exemple des Etats-Unis d’Amérique en introduisant le brevet de
corps qui proteége une nouvelle substance chimique indépendamment de
son procédé de fabrication.

La question de la brevetabilité des produits chimiques sera réexaminée
et discutée dans le cadre de I’Union, taut sur le plan national que sur le
plan international. Par conséquent, les milieux intéressés suisses doivent
approfondir I’étude de ce probléme complexe, et ceci indépendamment
du fait que le projet de la nouvelle loi suisse reprend le régime traditionnel
avec quelques modifications.

La partie principale de la publication est consacrée a I’examen des
arguments théoriques et pratiques avancés contre la brevetabilité du
produit chimique, qu’il ait un intérét au point de vue médical ou non,
et spécialement a ’examen de la validité actuelle de ces arguments. L’au-
teur arrive a la conclusion qu’on ne peut guere justifier de nos jours la
différentiation de I'invention chimique. L’auteur souligne également le
fait que, seul le brevet de corps peut assurer une protection effective
conforme a l'intérét du créateur d’une nouvelle substance et a 'intérét
général. Bien qu’il nous semble désavantageux de limiter — comme on
I’a suggéré pour certains cas -—— la protection du produit a appli-
cation invoquée pour justifier cette protection, il faudrait continuer
de sauvegarder les intéréts d’un éventuel inventeur ultérieur. Sous cette
réserve, nous croyons que tét ou tard les pays de I'Union devront accorder
une protection absolue aux produits chimiques pour éliminer la dif-
férentiation injustifiée de toute une classe d’inventeurs,
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Ein schwedisch-schweizerischer Patentproze@

Die CIBA Aktiengesellschaft in Basel meldete am 28. Januar 1939 in
Schweden ein Patent fiir ein Verfahren zur Herstellung ihres bekannten
Heilmittels « (Gbazol» an, und zwar unter der Beanspruchung schweizeri-
scher Prioritdtsanmeldungen aus dem Jahre 1938. Das schwedische Pa-
tent wurde am 9. Mai 1945 erteilt. Gegen dieses Patent reichte die
schwedische Aktiengesellschaft Astra, das grofite schwedische Unter-
nehmen fiir pharmazeutische Produkte, eine Klage ein, worin sie die
gerichtliche Feststellung verlangte, dal das Erfindungspatent der Ciba
ihr gegeniiber nicht gelte, da.ihr ein sogenanntes Vorbenutzungsrecht,
auf Grund ihrer Arbeiten im Herbst 1938 zustehe.

Das Stadtgericht in Stockholm fillte am 26. September 1946 mehrheit-
lich ein Urteil zu Gunsten der Firma Astra, gegen welches die Ciba Be-
rufung einlegte. Die zweite Instanz bestitigte jedoch am 20. Juni 1947
den erstinstanzlichen Entscheid. Da es sich um einen Streitfall von
grundsitzlicher und grofer wirtschaftlicher Bedeutung handelte —
Astra fabriziert ihr dem «Cibazol» entsprechendes Sulfathiazol in gro3en
Mengen —, appellierte die Ciba an den Obersten Gerichtshof Schwedens.
Das Urteil der hiéchsten Instanz wurde am 26. Juni 1951 verkiindet und
lautete einstimmig zu Gunsten der Ciba. Das von der schwedischen
Firma beanspruchte Vorbenutzungsrecht wurde zuriickgewiesen, so dal3
das schwedische Patent der Ciba auch der Astra gegentiber ab 1945 gel-
tend gemacht werden kann. Damit folgte der Oberste Gerichtshof der
Argumentierung der Ciba, welcher im wesentlichen auch ein in seinem
Auftrag erstelltes Gutachten des schwedischen Patentamtes beigepflichtet
hatte.
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Ahnlich wie in der Schweiz hat nach schwedischem Patentrecht der-
jenige ein Patent nicht gegen sich gelten zu lassen, welcher die Erfindung
zur Zeit der Patentanmeldung bereits beniitzt oder die fiir eine solche
Beniitzung wesentlichen MafBnahmen ergriffen hat. Da Schweden die
Londoner Fassung von 1934 der Pariser Verbandstibereinkunft zum
Schutz des gewerblichen Eigentums noch nicht ratifiziert hat, kann in
jenem Lande ein Vorbenutzungsrecht auch innerhalb des Priorititsinter-
valles entstehen, was zum erwihnten Patentstreit gefithrt hat. Das Vor-
benutzungsrecht bezweckt, aus Billigkeitserwigungen jenem die Mit-
benutzung einer Erfindung zu gestatten, der sie im Zeitpunkt der Patent-
anmeldung eines Dritten bereits ausgearbeitet und in Benutzung genom-
men hat oder mindestens wesentliche Veranstaltungen fiir eine Benut-
zung getroffen hat.

Im vorliegenden schwedisch-schweizerischen Patentprozel3 hat Ciba
nicht bestritten, daB3 Astra zeitlich vor der Entnahme der schwedischen
Patentanmeldung der Ciba kleinere Mengen Sulfathiazol im Labora-
torium hergestellt hat. Sie vertrat aber die Auffassung, daf3 dies in casu
keinesfalls gentige, weil Astra das von ihr hergestellte Sulfathiazol noch
nicht auf seine pharmakologischen Eigenschaften untersucht hatte. Sie
wuBte und konnte aber am 28. Januar 1939 noch nicht wissen, daf} ihren
Versuchsmengen die patentbegriindete giinstige therapeutische Wirkung
zukomme. Demzufolge fehlte die Erkenntnis der Erfindung und damit
der Wille zu deren unmittelbaren Ausnutzung. In den Laboratorien der
chemischen Fabriken werden laufend die verschiedensten Substanzen
nebeneinander zu Versuchszwecken hergestellt, bei denen hiufig das
Herstellungsverfahren selbst nicht erfinderisch ist. Es entspriche aber
nicht dem Sinn des Vorbenutzungsrechtes, das einen starken Eingriff in
die AusschlieBlichkeitsrechte des Erfinders und Patentinhabers darstellt,
in solchen Fillen die Befugnis zur lizenzfreien Fabrikation fiir die ganze
Patentdauer zu gewihren.

Im vorliegenden Rechtsstreit gelangte deshalb das héchste schwedi-
sche Gericht zur SchluBfolgerung, dafl das von der Astra vor dem 28. Ja-
nuar 1939 hergestellte Sulfathiazol nicht unmittelbar als Heilmittel ver-
wendet, sondern bei weiteren Versuchsarbeiten im Laboratorium ver-
braucht wurde. Da Astra nicht beabsichtigte, diese Versuchsmengen auf
andere Weise zu verwenden, verneinte der Gerichtshof die Vorbenutzung
und vertrat auf Grund der Beweisaufnahme der ersten Instanz die Auf-
fassung, dafl auch keine wesentlichen MaBnahmen zur Benutzung der
produzierten Sulfathiazol-Mengen als Heilmittel getroffen worden waren,
als Ciba ihre Erfindung in Schweden zum Patent anmeldete. Im Gegen-
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satz zu den unteren Instanzen wurde erkannt, dafl keine gentigende
Grundlage fir die Beanspruchung eines Vorbenutzungsrechtes gegeniiber
dem Patent der Ciba vorhanden sei, so daf3 Astra dieses Schutzrecht
gegen sich gelten lassen muf.

Dieses hochstgerichtliche Urteil ist fiir die pharmazeutische Industrie
in vielen Lindern unzweifelhaft ein Prdjudiz von erheblicher Trag-
weite, da es den Erfinder eines neuen Heilmittels vor einer unbegrinde-
ten Schmilerung seines gesetzlichen Patentschutzes bewahrt.

Ciba Aktiengesellschaft, Patentabteilung



Diskussionsbeitrag
zum Problem der Markentibertragung '

Dr. jur. ALFRED AMSLER
Zirich?

1. Zu zwei Publikationen

In Heft 2 der Zeitschrift « Wirtschaft und Recht» von 1950 weist W. F.
Biirgi in seinem Artikel «Rechtliche und wirtschaftliche Uberlegungen
zum Problem der Markenlizenz» unter anderem darauf hin,

— daB3 die Natur des Markenrechtes nur durch Betrachtung der wirt-
schaftlichen Realitdt erfafit werden kann und deshalb notwendiger-
weise zeithedingt ist,

— daB die neuere Theorie allgemein und sicher mit Recht das Marken-
recht als in engstem Jusammenhang mit dem Weltbewerbsrecht stehend aner-
kennt,

— daB3 die in der Literatur genannten Funktionen der Marke — Her-
kunftsbezeichnung und Qualititsgarantie — in der Praxis hdufig nebeneinan-
der in Erscheinung treten,

— daB3 Firmenmarken und Phantasiemarken als zwei voneinander verschie-
dene Markenarten auseinanderzuhalten sind,

! Dieser Artikel wurde auf Veranlassung von Heberlein & Co. AG. vom Autor der
nachstehend genannten Dissertation verfaBt, um die Diskussion iiber dieses aktuelle
Thema in FluB3 zu bringen.

* Die gemeinschaftliche Markenbeniitzung verschiedener Unternchmen, Diss.
Zirich 1949.
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— dalB bei der Firmenmarke (CIBA-lgin, CIBA-zol; TOBLER-one) die
Herkunft des Produktes betont wird und diese enge Verbindung
zwischen Marke und Hersteller bei freier Ubertragung des Marken-
rechtes auf einen Dritten zu Verwechslungen fithren kénnte, dall aber
die Gefahr einer Publikumstiuschung tuber die Herkunft der Ware
gegenstandslos wird, wenn der Markenerwerber oder Lizenznehmer
auf der Verpackung seine Firma bekanntgibt,

— daf} die besonders zahlreichen Phantasiemarken, ohne einen Anklang
an den Firmennamen aufzuweisen, in erster Linie der Kennzeichnung
etnes Produktes, nicht derjenigen seines Erstellers dienen,

~— daB die von den Gegnern einer freien Ubertragung des Markenrech-
tes angefithrte Tduschung des Publikums iiber die Herkunft der Ware vor-
wiegend ein Problem des unlauteren Wetthewerbes ist und daf3 die bei der
Ubertragung oder Lizenzerteilung zufolge anderer Herkunft gefiirchtete
Verschlechterung des Markenproduktes schon ebenso gut beim ur-
spriinglichen Markeninhaber vorkommen kann und — zum Beispiel
zufolge kriegswirtschaftlicher Bewirtschaftung bestimmter Rohstoffe
— auch mehrfach vorgekommen ist, so da3 eine Nichtiibertragung
von Markenrechten die Abnehmer keineswegs vor Téduschung si-
chert und das derart getduschte Publikum im Boykott des verschlech-
terten Produktes eine wirtschaftlich wirksame Waffe sowohl gegen den
urspriinglichen und jeden spidteren Markeninhaber hat.

Diesen zweifelsohne richtigen und die freie Ubertragbarkeit der Marke
befiirwortenden Ausfuhrungen stellt K. Spoendlin 1950 im November-
heft der Zeitschrift «Schweizerische Mitteilungen iiber gewerblichen
Rechtsschutz und Urheberrecht», nach Kenntnisnahme der Ausfithrun-
gen Biirgis, unter der Uberschrift « Zur freien Ubertragbarkeitder Marke»
seine ablehnende Meinung mit der im wesentlichen folgenden Begriin-
dung gegeniiber,

— daf} die wesentlichste Funktion der Marke die Angabe der Herkunft sei,

~—daBl die Theorie der Garantiefunktion der Marke, wonach diese im
wesentlichen die Aufgabe der Bezeugung einer bestimmten Qualitit
der Ware habe, den tatsichlichen Verhiltnissen nicht gerecht werde,

— daB die Marke selbst keine Garantie fiir die Beschaffenheit der Ware
biete,

— daB} die Qualititsfunktion der Marke héchstens in den Vorstellungen
der Kiufer liegen kénne,
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— daB der Fabrikant seine Marke wohl als « Qualitdtsmarke» auffasse
und erfreut sei, sie vom Kaufer als Merkmal einer bestimmien Qualitit
verstanden zu wissen, doch eben nur als Zeichen seines Qualitits-
produktes,

— daB wohl in der Vorstellung des Kiufers eine Anderung eingetreten
sein moge, doch sehe dieser in der Marke nicht nur eine Qualititsbezeich-
nung, «der Kaufer weil — zum Gliick — sehr wohl, dafl mit der
Marke die Herkunft von einer bestimmten Unternehmung bezeugt wird...»,

— dal} er diese jedoch bisweilen nicht kenne,

— daB sowohl Gegner wie Befuirworter sich auf die Garantiefunktion be-
rufen, woraus zu folgern sei, dafl Argumente auf einer andern Ebene
zu suchen seien,

— daB die Marke fiir das Geschift sehr wertvoll werden kénne, weil sie
«Werbekraft» gewonnen habe, die Werbekralft liege nicht im Marken-
wort oder -bild, sondern in der Werbekraft des Markenartikels oder
des Geschiaftes des Inhabers selbst,

— daf} die Verbindung von Marke und Markenartikel und Geschéftsin-
haber nicht eine zufillige sei, die Marke stelle einen integrierenden Be-
standteil des Geschdiftes mit dem betreffenden Markenartikel dar und aus ihrem
Wesen als akzessorisches Recht lasse sich ihre freie Ubertragbarkeit
nicht rechtfertigen.

2. Einige Betrachtungen zum Problem

Wihrend Biirgi in dem hiervor erwdhnten Artikel von der wirtschaft-
lichen Wirklichkeit ausgehend — also empirisch — der Natur des Marken-
rechtes naher zu kommen versucht und dabei richtig erkennt, daf3 recht-
liche Folgerungen aus wirtschaftlichen Tatsachen nur aus zwingenden
Griinden abgelehnt werden diirfen, kommt Spoendlin durch logische
Folgerungen aus der Behauptung der iiberragenden Herkunftsfunktion
der Marke — also deduktiv — zur Ablehnung einer freien Ubertragbar-
keit der Marke. Dabei ist die Richtigkeit seiner Folgerungen zwangs-
laufig vom Ausgangspunkt abhingig. Ist dieser falsch, so sind es auch alle
Folgerungen.

Nun hat die wirtschaftliche und rechtliche Bedeutung der. Marke im
Laufe der Geschichte wiederholt geindert. Diente sie wurspringlich als
Hausmarke dem Inhaber zur Markierung der ihm gehorenden Sachen, der
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von ihm verfertigten Waren und als Unterschrift, so schuf sie im Mittel-
alter personliche Beziehungen zwischen Gewerbetreibendem und Kunde.
Jedem Gewerbetreibenden war ein einziges Zeichen zuerkannt, das im
Markenbuch verurkundet und als Geschifiszeichen aufs engste mit dem
Geschiftsbetrieb verbunden war. Als Beispiel sei der von Osterrieth in
seinem Buche « Gewerblicher Rechtsschutz» angefithrte Eintrag tiber das
Zeichen eines Backers aus Liitbeck angefithrt, wonach im «Weddeboeck»
bestimmt wurde, daB das Zeichen bei dem Hause verbleiben soll, «so-
langhe dathsulve vor ein backhuess gebrucket werth». -— Vermochte die
Marke in wirtschaftlichen einfachen Verhiltnissen fritherer Zeiten auf
die Herkunft der Ware aus einem bestimmten Geschiftsbetrieb hinzu-
weisen, so dnderte das seit dem 19. Jahrhundert mit der Tatsache der Ein-
tragung von vielen Hunderttausenden von Marken. Abgesehen von den zahlen-
maBig wenigen Firmenmarken, die Biirgi niher erliutert, wurde das Heer
der Hunderttausenden von Phantasiemarken zu Warenzeichen. Als Beweis
sei zum Beispiel auf die in der Zeitschrift «Propriété industrielle» 1942
wiedergegebene Statistik tber die Fabrik- und Handelsmarken in
Deutschland verwiesen, wovon 1894 bis 1941 von 931 757 Eintragungs-
gesuchen 540 850 Marken eingetragen und 287 310 iibertragen und
396 242 Eintragungen erneuert wurden. Ein Blick in das Statistische Jahr-
buch der Schweiz besagt, daf3 jahrlich 2000 neue Marken national einge-
tragen werden. Erwihnt sei noch die Zahl der seit 1891 bis 1946 in Bern
eingetragenen infernationalen Marken mit iiber 127 000.

Spoendlin kniipft seine Folgerungen an mittelalterliche Gegebenheiten
an und liBt die neuzeitliche Entfaltung der Marke unberiicksichtigt,
wenn er behauptet, die Marke bezeuge die Herkunft von einer bestimm-
ten Unternehmung, der Kéufer kenne diese jedoch bisweilen nicht. Allein
die Berticksichtigung der hiervor erwihnten Zahlen aus nur zwei Staaten
ergeben das Gegenteil, ndmlich, daB bei solch gewaltigen Ziffern die Vor-
stellung des Kidufers von dem hinter der Marke stehenden Unternehmen
verschwindend klein sein mufl3 und er nur bisweilen ein Unternehmen
kennt. Hinter der Marke steht nicht mehr ein einzelner Gewerbebetrieb
mittelalterlicher Pragung, in dem zum Beispiel der KannengieBler stolz
sein Zeichen auf das wohlgelungene Einzelstiick schlug. Heute stehen oft
modernste, auf Massenproduktion eingerichtete GroBunternehmen mit
Tausenden von Arbeitern und vielen Zweigniederlassungen in aller Welt
hinter ihr, und in der heutigen arbeitsteiligen Wirtschaftsform sind auch
diese Untermmehmen weiter mit andern, Rohstoffe, Halbfabrikate oder
Bestandteile liefernden Unternehmen wirtschaftlich verflochten. — Er-
wihnt sei hier das von Biirgi angefithrte Beispiel der Vertriebsgesellschaften,
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die ihre Markenartikel anderswo fabrizieren oder fertigstellen lassen und
dabei keineswegs an ihre bisherigen Lieferanten gebunden sind.

Die Tatsache geschichtlicher Wandlung der Wirtschaftsform und die
Erfassung der faktischen Gegebenheiten unserer Zeit lassen erkennen,
daf3 die Phantasie- und Firmenmarke dem Kiufer nichts Eindeutiges
dariiber sagen konnen, ob der Markenartikel in einem einzigen Unter-
nehmen hergestellt oder nach Vorfabrikation in andern Unternehmen
dort nur zusammengestellt oder nach einem bestimmten und vorgeschrie-
benen Verfahren verarbeitet oder iiberhaupt nur mit einer Marke ver-
sehen wurde. Die Tatsache, dal3 der Artikel nun aber auf dem Wege
zum Konsumenten doch durch das ihn mit einer Marke bezeichnende
Unternehmen hindurchging, besagt dem Kunden aber noch nichts iiber
dessen Herkunft.

Der Wandel der Bedeutung der Herkunfts- oder Hinweisfunktion der
Marke geht auch aus folgenden Uberlegungen hervor. Wirtschaftlich
betrachtet, steht die eine Ware kennzeichnende Marke einerseits zwi-
schen dem Konsumenten und andererseits zwischen dem Fabrikanten
oder Héndler.Wihrend nun in Zeiten einfacher Wirtschaftsverhaltnisse
der Geschiftsbetrieb mit der ihm zugehérigen einzigen Marke eine Ein-
heit bildeten, haben sich in der modernen Wirtschaft Rechtsverhéltnisse
zwischen der Marke und dem den mittelalterlichen Geschiftsbetrieb in
der Weiterentwicklung ablosenden Unternehmen herausgebildet. Bild-
lich gesehen, ruckt die Marke vom Unternehmen ab, um die zwischen
diesem und ihr liegenden Rechtsverhéltnisse aufzuzeigen. Wihrend nun
frither, vom Konsumenten aus betrachtet, die Marke auf den Geschéfts-
betrieb hinwies, aus dem die Ware urspriinglich stammte, so weist sie
heute insbesondere auf den zur Markenfithrung Berechtigten, auch wenn
dieser nicht Produzent der Ware ist. — Diese Tatsache wird denn auch
in wirklichkeitsnahen richterlichen Entscheiden erhirtet, so zum Beispiel
in dem von Walt. Derenberg in «Warenzeichen und Wettbewerb in den
Vereinigten Staaten» zitierten «Bourjois-Katzel»-Entscheid, wonach
das amerikanische Gericht schon 1923 den inldndischen Markenbenutzer
vor einem ausldndischen Konkurrenten, der eine gleiche Ware gleicher
Herkunft verkaufte, schiitzte. — Insbesondere wurde im Entscheid aus-
gefithrt, dal wenn auch die Marke des auslindischen Konkurrenten die
Herkunft der Ware richtig angebe, das nicht genau sei, denn die einge-
tragene Marke weise auf den Berechtigten in USA hin, von dem die Ware
herkommt, auch wenn er nicht deren Fabrikant ist. Deutlich kommt hier
auch der Grundsatz zum Ausdruck, daf3 das der Marke schutzgewidhrende
Land dem zur Markenfiihrung Berechtigten ein AusschlieBlichkeits-
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recht gewdhrt. Ein grundsitzlich gleicher Entscheid ist in der Zeit-
schrift « Copyright» 1938/39 erwahnt, wonach die zur Markenfithrung
berechtigte hollandische Tochtergesellschaft des deutschen Unterneh-
mens «Bayer» mit Erfolg gegen einen Konkurrenten vorging, der eben-
falls aus dem Unternehmen «Bayer» (J. G. Farben AG., Leverkusen)
stammende Waren zu niedrigeren Preisen auf den hollindischen Markt
zu bringen versuchte. — Auch hier wurde der Erkenntnis, wonach die
Marke auf den zur Fihrung Berechtigten hinweist und ihm im schutzgewdh-
renden Lande eine Monopolstellung einrdumt, Nachachtung verschafft.

Das englische Markengesetz von 1937/38 legt denn diese Erkenntnis
schon der Begriffsbestimmung der Marke zugrunde, wonach diese ein
markenmaillig gebrauchtes Zeichen ist, das im Handel die Beziehungen
zwischen diesen Waren und irgend jemand kennzeichnen soll, der ent-
weder als Inhaber oder als eingetragener Lizenznehmer zu ihrem Ge-
brauch berechtigt ist, wobel ein besonderer Hinweis auf diese Person
vorhanden sein kann, aber nicht vorhanden sein muf.

Das Problem der freien Ubertragbarkeit der Marke und dasjenige
der Markenlizenz hat seine Wurzeln im Wettbewerbsrecht. Geht man von
dessen Grundgedanken aus, so kommt man zur Anerkennung der freien
Ubertragbarkeit der Marke und der Zulassigkeit der Markenlizenz. In
kiinftigen Auseinandersetzungen um das Fir und das Wider der Aner-
kennung der freien Markeniibertragung und der Zuldssigkeit der Mar-
kenlizenz sollten die Grundgedanken des Wettbewerbsrechtes um so eher
eine Diskussionsbasis abgeben, als schon heute Einmiitigkeit dariiber
herrscht, dafi das Markenrecht nur einen Ausschnitt aus dem gréBeren
Gebiete des Wettbewerbsrechtes bildet.

Welches sind nun diese Grundgedanken des Wettbewerbsrechtes?
— Die Antwort gewinnt an Klarheit, wenn man sich einerseits die Front
der Konkurrenten, andererseits die sich bildenden Rechtssitze vorstellt,
die schlieBlich im Gesetz verankert werden. Betrachtet man die Front
der Konkurrenten, so erkennt man, dafl die Tatsache der vorhandenen
Konkurrenz den Einzelnen zur Leistungssteigerung anspornt. Laft einer
in seiner Leistung im Verhiltnis zum Konkurrierenden nach, so bleibt
die Nachfrage nach der von ihm angebotenen Ware aus. EntschlieBt er
sich nicht zu neuen Leistungen, so scheidet er als nicht konkurrenz- und
nicht lebensfdhig aus dem Wettbewerb aus. Nun erbringt der einzelne
Konkurrent aber nur dann eine besondere Leistung oder bemiiht sich um
die Erhaltung der bisherigen Giite seiner Erzeugnisse, wenn ihm andrer-
seits Gewahr dafiir gegeben ist, daB ihm die Friichte seiner Anstrengun-
gen auch zufallen. So sind die Grundgedanken des Wettbewerbs einer-
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seits Leistungssteigerung, andrerseits Garantie dafiir, daB3 jeder Nutz-
nieBer seiner wirtschaftlich verwertbaren Leistung wird.

Die Art der Leistung kann nun recht mannigfaltig sein, wobei aber
immer der Erbringer der Leistung der NutznieBer derselben werden soll,
sei diese nun zum Beispiel im Gebiet der Technik, der Chemie oder der
Herstellung und dem Vertrieb von Massenartikeln. Uberragt zum Beispiel
eine Leistung auf'technischem Gebiet als Neuheit den Stand der bisherigen
Technik, so wird dem Erfinder gegen Offenbarung des Erfindergedankens
ein absolutes Ausschlufirecht wihrend ciner Reihe von Jahren zur wirt-
schaftlichen Nutzung dererbrachten Leistungeingerdumt. Die Art der Nut-
zung, zum Beispiel Hingabe seiner wirtschaftlichverwertbaren Leistung ge-
gen Geld oder die Einrdumung értlich und zeitlich beschrankter Nutzungs-
rechte ist ihm freigestellt. Wahrend der Schutzfrist, die zum Beispiel in der
Schweizfiir technische Erfindungenl3, fiir Arzneimittel 1 0 Jahre betragt, hat
der Erfinderoderdievonihm erméchtigten Personen das alleinige Recht auf
wirtschaftliche Nutzung durch Herstellung, Gebrauch und Absatz des Ge-
genstandes der Erfindung. Nach Ablauf der Schutzfrist wird die Erfindung
Allgemeingut und dient der Weiterentwicklung als Ausgangspunkt.

Wihrend nun bei den patentfdhigen Erzeugnissen diese ausschlielich
vom Patentinhaber und der von ihm erméchtigten Personen hergestellt
und wirtschaftlich genutzt werden dirfen, werden die nicht patentfahi-
gen Produkte von zahlreichen Konkurrenten in unterschiedlicher Giite
angefertigt und feilgehalten. Diese Konkurrenten genieflen nicht die dem
Erfinder eingeriumte Monopolstellung.

Die Marke ermoglicht es, die neben dem unter Patentschutz stehenden
Erzeugnis erbrachten Leistungen auch nach Ablauf der Schutzfrist wirt-
schaftlich zu nutzen, so daB nicht ein Dritter NutznieBer fremder Arbeits-
leistung wird. Mit Ablauf der Schutzfrist wird das patentierte Erzeugnis
Allgemeingut, und neben dem bisherigen Produzenten haben Konkurren-
ten das Recht auf Herstellung und Vertrieb des Produktes. Die Verwen-
dung der Marke aber, fiir deren Bekanntwerden der Inhaber Aufwen-
dungen machte, steht allein ihm zu, um so die neben dem patentierten
Erzeugnis erbrachten Leistungen zu nutzen, mégen diese zum Beispiel
auch nur in einer gefélligen oder zweckmifligen Verpackung oder in der
Schaffung einer weltweiten Absatzorganisation oder in der Preiswiirdig-
keit des Erzeugnisses liegen. Als Beispiel sei der Markenartikel «Aspirin»
erwihnt, dessen chemische Zusammensetzung lingst nicht mehr unter
Patentschutz steht und von jedermann als Acidum acetylo-salicilicum
hergestellt und unter dieser oder irgendeiner Bezeichnung, auller der-
jenigen des Wortes «Aspirin», abgesetzt werden darf.
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Anerkennt man den Grundsatz, dall jeder NutznieBer seiner Leistung
werden soll, so wird man dem Erbringer dieser Leistung auch die Art
der wirtschaftlichen Verwertung anheimstellen, solange diese im Rahmen
der Rechtsordnung bleibt. Wie dem Patentinhaber, mufl ihm die Ver-
duBerung der unter einer Marke erbrachten Leistung in Form der Uber-
tragung der Marke oder die FEinrdgumung von irtlich und zeitlich begrenzten
Nutzungsrechten zugebilligt werden. Als hauptsiachlichstes Hindernis einer
solchen, die tatsdchlichen Verhiltnisse gesetzlich anerkennenden Regelung
wird die Tauschung des Publikums ins Feld gefithrt, wobel sich die Tédu-
schung auf die Herkunft und die Qualitat des unter einer Marke offerier-
ten Erzeugnisses beziehe. — Glaubt man, daB trotz der Unsumme von
Marken eine Tduschung tiber die Herkunft der Ware moglich sei, so ist
diese Gefahr leicht durch Beifiigung der Firma des zur Markenfithrung
Berechtigten behoben. Fiirchtet man die Qualitédtsverschlechterung, so
werden auch diese Bedenken zerstreut, wenn man die wirtschaftliche
Wirklichkeit betrachtet, wonach es dem urspriinglichen Markeninhaber
unbenommen ist, die Qualitit seiner Erzeugnisse zu variieren. Der emp-
findsame Kiufer und die wachsame Konkurrenz wiirden hier rasch Ab-
hilfe schaffen, wenn sich wirklich jemand finden sollte, der glaubt, ohne
zwingende eigene Griinde (zum Beispiel durch Kriegswirtschaft oder
Rohstoffsperre) seine Ware ohne empfindliche eigene Nachteile ver-
schlechtern zu diirfen. Aber wo sind denn in der Wirklichkeit solche
Warenverschlechterungen oder -verdnderungen zu einem Grade vorge-
kommen, dafl von einer wesentlichen Tauschung des Publikums ge-
sprochen werden darf, indem zum Beispiel jemand unter einem be-
kannten Stimulierungsmittel (zum Beispiel C-phos) ein Schlafmittel
vertrieb ? — Solche theoretischen Bedenken schwinden, wenn man sieht,
mit welcher Sorgfalt eine Absatzorganisation fiir eine unter einer Marke
gehandelte Ware aufgebaut und gepflegt wird, um das einmal erworbene
Vertrauen in die Giite des Markenartikels zu erhalten, wenn maoglich,
zu mechren.

Wenn es einem Unternehmen durch irgendwelche zwischenstaatliche
Erschwerungen (Zoll- oder Clearingbestimmungen) nicht moglich ist, zu
annehmbaren Bedingungen ein Markenprodukt auf den auslandischen
Markt zu bringen, so ist der urspriingliche Markeninhaber im eigenen
Interesse in der Wahl des zur Markenfithrung Berechtigten recht vor-
sichtig, gefdhrdet er doch den von ihm geschaffenen Wert der Marke,
wenn der spitere Markenbenutzer durch irgendwelche Machenschaften
das Vertrauen des kaufenden Publikums in die Gite des Markenartikels
untergrabt. Dabei bliebe die schiddigende Wirkung nicht auf ein Land
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beschrinkt, kauft doch derselbe Kunde oft seine ihm besonders zusagen-
den Markenprodukte (zum Beispiel Raucherwaren, Toilettenartikel, Wa-
schestiicke) in aller Herren Liander und liest deren Anpreisung oft auch in
verschiedensprachigen Zeitschriften. Wurde er in einem Lande ent-
tdauscht, so wendet er sich auch in einem andern Lande einem Konkur-
renzprodukt zu.

Die rechtliche Regelung der Ubertragbarkeit der Marke ist in den
einzelnen Staaten heute noch verschieden. Eine Anzahl von Staaten an-
erkennen die Zuldssigkeit der freien Ubertragbarkeit der Marke, das
heiflt ohne gleichzeitige Mitiibertragung des Geschiftsbetriebes, in wel-
chem sie bisher gebraucht wurde, andere anerkennen die Rechtsgiiltig-
keit der Markeniibertragung, sofern gewisse Bedingungen erfiillt sind,
wieder andere halten an der starren Bindung von Marke und Geschifts-
betrieb fest, so da3 nur eine gemeinsame Ubertragung zulissig ist. Zur
schrittweisen Angleichung des Rechtszustandes im Gebiet der daran in-
teressierten und in einer Union zusammengefaiten Staaten wurde an-
laBlich der Revisionskonferenz von 1934 in London bestimmt, daf} es
far die Verbandslinder, die bisher die Marke nur zusammen mit dem
zugehorigen Geschiftsbetriebe tibertragen durften, zur Rechtsgiiltigkeit
der Ubertragung geniigen solle, wenn der im betreffenden Lande liegende
Teil des Geschiftsbetriebes mit dem Recht der ausschlieBlichen Marken-
nutzung in diesem Lande auf den Erwerber tibergeht. Auf Grund dieser,
eine freiere oder gar freie Ubertragharkeit der Marke ecinleitenden Be-
stimmung wurde in der schweizerischen Markengesetzgebung die Be-
stimmung aufgenommen, wonach wirtschaftlich eng miteinander ver-
bundene Produzenten oder Handeltreibende dieselbe Marke fiir gleiche
oder dhnliche Waren gleichzeitig benutzen diirfen.

Die richterliche Auslegung des Begriffes der engen wirtschaftlichen
Bindung bereitet jedoch entwelche Unsicherheit. Geht man aber von den
tatsdchlichen Verhdltnissen aus und nimmt Einblick in die Lizenzver-
trage, so erkennt man, daBl durch diese eine enge Bindung geschaflen
wird, bestimmt doch der Lizenzgeber oft die Bezugsquellen der Ausgangs-
stoffe, das anzuwendende Verfahren (zum Beispiel die Art der Impra-
gnierung von Stoffen, die Art der Behandlung, um Stoffe gegen Motten,
Licht oder Wascheinfliissse unempfindlich zu machen) und bedingt sich
Kontrollrechte an der auf den Markt zu bringenden Ware aus und bindet
den Mitbenutzer der Marke durch Konventionalstrafen fiir jeden Ver-
stol. Trotzdem besteht weiterhin die Gefahr, da3 unkorrekte Lizenz-
nehmer versucht sind, durch Aneignung der Marke NutznieBer fremder
Arbeitsleistungen zu werden, indem sie sich zum Beispiel die bisher vom
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Lizenzgeber bezogene Ware vertragswidrig anderswo beschaffen oder
diese gar selbst herstellen und unter der bisherigen Marke verkaufen.
Solchen offenbaren RechtsmifSbriuchen haben indessen Urteile ver-
standiger Richter entgegengewirkt, die besagten, dall der Lizenznehmer
die Marke nur fiir den Lizenzgeber benutzt, solange sie ihm nicht tibertra-
gen ist. Beispiele solcher Entscheide findet man in der Zeitschrift « Copy-
right» Jahrgang 1938/39 auf Seite 41 und 43 und im Jahrgang 1940
auf Seite 393. Dieser Grundsatz, wonach der Lizenznehmer die Marke
nur fir den Lizenzgeber benutzt, hat im englischen und amerikanischen
Markengesetz bereits Eingang gefunden.

3. Zusammenfassung

Die Marke weist heute nicht mehr auf die Herkunft der Ware aus
einem bestimmten Unternehmen, sondern auf den zur Markenfithrung
Berechtigten hin. Neben dieser verdnderten Hinweistunktion ist die Marke
heute ein Waren- und Giitezeichen, das dem Kéufer ermdglicht, unter den
Angeboten zahlreicher Konkurrenten den ihm durch besondere Eigen-
schaften und Vorziige genehmen Markenartikel zu wihlen. Stellt ein
Kunde bei spateren Beziigen einer immer wieder benétigten Ware (zum
Beispiel Toilettenartikel und Wischestiicke) die gleichbleibende Giite
derselben fest, so sieht er mit Recht in der Marke den Garanten fiir
gleichbleibende Qualitit, denn der Markeninhaber wird im eigensten
Interesse durch Beibehaltung der Warengiite das einmal erworbene,
doch so leicht wieder zerstorbare Vertrauen zu erhalten versuchen, um
die Anwartschaft auf weitere Verkidufe zu haben. Seine Absatzstatistik
entspricht dabei dem Wert der Marke.

Die rechtliche Zuldssigkeit der freien Markenuibertragung und der
Markenlizenz ergibt sich aus dem Grundsatz des Wettbewerbsrechtes, wo-
nach jeder Nutzniefler etner — wenn auch noch so kleinen — wirtschaftlich
verwertbaren Leistung werden soll. Die Art der Nutzung soll dabei innerhalb
der Rechtsordnung jedem freistehen. Will sich die Rechtsordnung nicht
weiterhin dem Vorwurf aussetzen, der wirtschaftlichen Entfaltung nach-
zuhinken, so ist im Interesse der Rechtssicherheit die Regelung der Mar-
keniibertragung und der Markenlizenz dringendes Gebot. Dabei soll
ausgedriickt werden, daB sich der Markeninhaber bei der Ubertragung
der Marke aller Rechte im Lande des Markenerwerbers begibt, daf3 aber.
der zeitlich und ortlich begrenzte Gebrauch der Marke durch den Lizenz-
nehmer rechtlich dem Lizenzgeber zugerechnet wird.



De nos jours, la marque ne se rapporte plus a Ientreprise d’olt une
certaine marchandise est originaire, mais se référe a la personne légitimée
a en faire usage. Outre cette fonction indicatrice, aujourd’hui modifiée,
de la marque, celle-ci remplit le réle d’un signe de marchandise et de
qualité, d’un signe qui permet a la clientéle de reconnaitre et de choisir,
parmi les produits de nombreux concurrents, l'article présentant les
avantages et la qualité requis. Lorsqu’un client, lors d’achats réitérés d’un
produit toujours demandé¢ (articles de toilette, lingerie, etc.), y retrouve
la qualité inaltérée, il considérera la marque comme garantie d’'une qualité
constante. Il la regardera comme telle a bon droit: le propriétaire de la
marque cherchera dans son propre intérét, en maintenant une qualité
inchangée, a garder la confiance de sa clientele, confiance s1 vite perdue,
et a satisfaire les acheteurs futurs. Le volume du débit de marchandises
établit la valeur de la marque.

La licéité de la cession libre de la marque et de la licence résulte de ce
principe du droit de concurrence selon lequel n’importe qui peut tirer
profit d’une ressource exploitable, aussi modeste soit-elle. Il appartient
a chacun de choisir librement, dans les limites fixées par 'ordre juridique,
le mode d’exploitation. Il importe que le législateur, s’il veut échapper
au reproche de méconnaitre plus longtemps I’évolution économique, régle
sans retard le droit de la cession libre de la marque et de la licence, dans
I'intérét de la sécurité des affaires. Il disposera que le propriétaire de la
merque, par la cession du signe, perd dans le pays du cessionnaire tous
Jes droits sur la marque. Dans le cas de la licence en revanche, le licencié
emploie la marque, dans les limites territoriales et de temps convenues,
pour le compte du donneur de licence, titulaire du signe.



Ul)er die Sch utzwirkung

der internationalen Markenregistrierung

WALTER WINTER

Basel

Problem stellung

Das Gebiet, in welchem die internationale Marke eine Schutzwirkung
entfaltet, ist bekanntlich in den letzten Dezennien zufolge von Austritten
von Verbandsstaaten aus dem Madrider Marken-Abkommen (MMA)
kleiner geworden. Obwohl die internationale Registrierung von Angehdri-
gen der 19 Verbandsstaaten sehr lebhaft beniitzt wird, sucht man in
Unionskreisen nach MaBnahmen, die weitere Staaten zum Beitrit¢ zum
MMA veranlassen konnten; man denkt etwa daran, durch eine Revision
des MMA die darin enthaltenen Verpflichtungen soweit herabzuset -en,
daB sich Linder mit den verschiedensten Markenrechtssystemen n-
schlieBen konnten, ohne dabei eine Beschriankung ihrer Souverdni.it
beklagen zu mussen.

So ist ein Revisionsprojekt aufgetaucht, nach welchem unter einem:
neuen Abkommen die internationale Registrierung einer Marke keinerlei
Schutzwirkung in den Verbandsstaaten zur Folge haben, sondern ledig-
lich eine Art von priorititsbegriindenden Legitimationsausweis zur An-
meldung der Marke zur Eintragung in den Registern der Verbands-
staaten bilden soll. Wer eine solche Aushohlung der internationalen
Marke bedauern wiirde, wird etwa darauf hingewiesen, dal3 eine solche
Revision groBen Gebietszuwachs bringen kénnte und auch, daB3 selbst
unter dem geltenden MMA die materielle Schutzwirkung fraglich sei,
insbesondere wenn seitens eines Verbandsstaates eine I.R. Marke noch
nach Ablauf eines Jahres seit der internationalen Registrierung zurtick-
gewiesen werde.
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Zweck dieses Aufsatzes ist, einen Beitrag zu liefern zur Beantwortung
der Frage nach der materiellen Schutzwirkung, welche die internationale
Registrierung unter dem geltenden MMA dem Markeninhaber tatsich-
lich verschaftt.

Die Vorschriften des MMA (1891/1934)

Im Zusammenhang mit den hier anzustellenden Uberlegungen sind
vor allem Art. 4 (besonders Ziffer 1) und Art. 5 (besonders Ziffer 5) zu

bertcksichtigen.

Es sei kurz rekapituliert, da Art. 4 (1) vorschreibt, da8 von der Eintragung im
Internationalen Register an die Marke in jedem Vertragslande «ebenso geschiitzt»
sei, «wie wenn sle dort unmittelbar hinterlegt worden wire».

Art. 5 betrifft insbesondere die Zuriickweisung einer Marke in einem Verbands-
lande; die Griinde, aus welchen abgelehnt werden darf, werden limitiert; fiir die
Zurickweisung wird eine Frist von 1 Jahr ab internationaler Registrierung ge-
setzt, und es werden verfahrensrechtliche Regeln aufgestellt. Von besonderer Be-
deutung ist die Statuierung der Vermutung auf Genehmigung der Marke durch
diejenigen Behérden, welche innert Jahresfrist keine Mitteilung an das Inter-
nationale Bureau gerichtet haben.

Darnach steht die Wirkung der internationalen Marke jedenfalls fur
diejenige Zeitperiode, die mit dem Ablauf des ersten Jahres seit der Ein-
tragung im Berner Register (bzw. mit der die Annahme statuierenden
Erledigung eines Beanstandungsverfahrens in einem Vertragslande) be-
ginnt, klar fest: Die Marke geniefit in jedem Verbandslande den gleichen
Schutz, wie wenn sie dort unmittelbar zur Registrierung angemeldet und
angenommen, das heillt eingetragen worden wire. Hiertiber scheinen
denn auch in der Literatur keine Zweifel zum Ausdrucke zu kommen:
So betont das Internationale Bureau schon in Prop. Ind. 1900, S. 103:
«I’enregistrement international produit absolument les mémes effets
qu’un enregistrement dans ce pays» (Italien), welche Feststellung spater
(Prop. Ind. 1922, S. 168) lediglich durch Hinweise auf das wihrend des
ersten Jahres gegebene Recht zur Zuriickweisung ergdnzt wurde. So
auch Ladas (International Protection of Industrial Property, Cambridge
USA, Harvard University Press 1930, S. 619): “After the lapse of the
one year period, no refusal of protection may be made by any country”;
dies ist natiirlich insofern zu ergénzen, daf3 auch nach Ablauf des ersten
Jahres der internationalen Marke in jedem Verbandslande der Schutz
entzogen werden kann unter den gleichen Umstinden, wie dies fiir jede
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national registrierte Marke in dem betreffenden Lande erfolgen kann
(vgl. Ladas, S. 620 mit Nachweisen).

Weniger Klarheit herrscht beziiglich des - minder wichtigen —
Problems, namlich der Rechtslage der internationalen Marke wihrend
des ersten Jahres nach der Registrierung: Hat die Registrierung in den
Verbandslandern bloB die Wirkung einer Anmeldung zum nationalen
Register (so Ladas S. 624), oder ist sic wie eine national registrierte Marke
geschiitzt mit der Auflage, dal der Schutz (riickwirkend) dahinfallt im
Falle einer Zuriickweisung (so in Deutschland, siehe § 7 der Verordnung
iiber internationale Markenregistrierung vom 9. Dezember 1922) ? Beide
Ansichten werden vertreten, und das Internationale Bureau scheint cine
Art Mittelstellung einzunehmen; es stellt in Prop. Ind. 1922, Seite 168,
fest, dafl die Marke auch wihrend des ersten Jahres «manifestement»
mehr Schutz geniele als eine blofle Anmeldung, wobei dessen Qualitit
von den nationalen Gesetzen abhinge. «Le titulaire de la marque ne
dépose pas seulement sa carte de visite a la porte; il est admis a entrer
dans la maison et il y pourra demeurer s’il remplit les mémes conditions
que les gens du pays; toutefois, si cette autorisation lui est retirée expressé-
ment sous forme de refus, il est forcé de quitter la maison pour toujours. »

Die Praxis in einigen Vertragslﬁndern

Beziiglich vorstehend dargelegter Probleme soll die Rechtslage in einer
Anzahl einzelner Verbandslinder durch folgende Kurzberichte etwas
niher beleuchtet werden:

Schweiz

Die Schweiz hat bis zum heutigen Tage alle Fassungen des MMA
ratifiziert; damit hat der Staatsvertrag hier innergesetzliche Verbind-
lichkeit erlangt (vgl. Gansser in Schweiz. Mitt. Gew. Rechtss. Urh. 1949,
S.301f1). In der Praxis der Gerichte werden denn auch international und
national registrierte Marken in vollig gleichartiger Weise behandelt
[vgl. zum Beispiel BGE 36 (1910) II 448; App.Ger. Bern v. 22. Sep-
tember 1911 in Prop. Ind. 1912/112; BG-Entsch. v. 12. April 1913 i. S.
Badt c. Filatures; ZBJV 64 (1928) 179; SJZ 28 (1931/32) 299].

Uber die Rechtslage, in welcher sich die Marke wihrend der einjihri-
gen Zurilickweisungsfrist oder bei einer allfalligen verspiteten Zuriick-
weisung seitens der schweizerischen Registrierbehérde befindet, konnten
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weder Entscheidungen noch Literatur ermittelt werden; im Hinblick auf
die innergesetzliche Verbindlichkeit des MMA ist eine Diskrepanz zwi-
schen dem Rechte aus Staatsvertrag und demjenigen aus nationalem
Gesetze hier kaum denkbar.

Belgien

Die internationale Registrierung ciner Marke hat die gleiche Wir-
kung wic eine nationale Registrierung. Letztere wird in Belgien vom Amte
lediglich einer Priifung auf Erfiilllung von Formvorschriften unterzogen;
bezuglich dieser wird bei international registrierten Marken Erfullung
prasumiert, so da3 nur héchst ausnahmsweise seitens der belgischen Be-
horde vom Rechte der Ablehnung Gebrauch gemacht wird. Die Prifung
der Rechtsbestindigkeit internationaler Marken liegt, gleich wie fiir
nationale Marken, ausschlieBlich bei den Gerichten, deren Entscheidung
naturgemil nicht an die einjahrige Ablehnungsfrist des MMA gebunden
ist. (Zusammengestellt auf Grund persénlicher Mitteilungen von Herrn
F. Gaspar, Patentanwaltsbiiro Vander Haeghen, Brissel.)

Deutschland

Auf Grund des Reichsgesetzes vom 12. Juli 1922 betr. den Beitritt zum
MMA erlieB3 die Reichsregierung am 9. November 1922 eine Verord-
nung iber die internationale Markenregistrierung gemil3 deren § 7,
Satz 1, die internationale Registrierung einer auslindischen Marke die
gleiche Wirkung hat, «wie wenn die Marke... zur Eintragung in die
Zeichenrolle angemeldet und eingetragen worden wire». Dementspre-
chend zum Beispiel die Beschwerdeentscheidung vom 13. August 1925
(Bl. 31/211), vgl. auch Pinzger «Das deutsche Warenzeichenrecht»,
2. Aufl. 1937, S. 343 fI. Nach Ablaufder einjdhrigen Refiisierungsfrist 1aft
die deutsche Praxis kein Administrativverfahren gegen die Anerkennung
einer internationalen Marke mehr zu; lediglich solche Widerspruchsver-
fahren, auf welche in einem fristgerechten Refus provisoire hingewiesen
worden 1st, diirfen nach Ablauf der Refusierungsfrist noch zu Ende ge-
fuhrt werden (Beschwerdeentscheidung vom 7. Juli 1926, in Bl 32,
S. 184).

Frankreich

Die internationale Registrierung einer Marke 19st ohne weiteres die
volle Schutzwirkung in Frankreich aus; die Londoner Fassung des MMA
ist far Frankreich durch die Verordnung vom 26. Juli 1939 in Kraft ge-
setzt worden. Da das franzosische Recht keine Vorprifung von Marken-
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anmeldungen vorsieht, stellt sich hier die Frage nach der Rechtslage der
Marke wihrend des ersten Jahres nach der internationalen Registrierung
itberhaupt nicht.

Daf} Frankreich die Rechte eines Markeninhabers aus dem MMA voll
anerkennt, ergibt sich zum Beispiel aus dem Urteil des Cour de Cassa-
tion vom 4. Mai 1936 (Annales de la P.I., 1937, S. 54), in welchem —
anlaBlich einer Streitfrage betreffend Ubertragung einer Marke — fest-
gestellt wurde, daBl der Inhaber einer internationalen Registrierung
besser gestellt sein kann als der Inhaber einer nationalen Marke. (Zu-
sammengestellt auf Grund personlicher Mitteilungen von Herrn E. Cou-
lomb, Patentanwalt, Paris.)

Niederlande

Die Niederlande haben alle Fassungen des MMA ratifiziert, wodurch
dieses innergesetzliche Verbindlichkeit erlangt hat. Deshalb ist die Kraft
einer internationalen Eintragung der einer national registrierten Marke
gleich. Es ist denn auch stindige Praxis der Gerichte, national und inter-
national eingetragene Warenzeichen in gleicher Weise zu behandeln
(Oberster Gerichtshof, 10. Mai 1946, B.I.E. 1946, Nr. 46).

Die §§ 8 und 9 des Warenzeichengesetzes geben das amtliche Verfahren
mit Bezug auf die Eintragung oder Verweigerung hierzulande einer in-
ternationalen Marke an. Es ist dort bestimmt, daf3 baldméglichst nach
Erhalt der Bekanntmachung vom Internationalen Bureau in Bern (ge-
mil § 3 MMA), jedenfalls innerhalb eines Monats danach, die Eintra-
gung in den Registern geschehen muf, falls keine Bedenken bestehen.
Innerhalb eines, oder hochstens dreier Monate nach der Bekanntma-
chung muf3 dem Berner Bureau Kenntnis davon gegeben werden, dal3
der Schutz auf Grund der dlteren Eintragung einer dhnlichen Marke
nicht bewilligt werden kann. In der gerichtlichen Praxis hat zwar die
Uberschreitung dieser Termine nicht die Ungiiltigkeit einer Schutzver-
weigerung zur Folge; dagegen ist es stindige Praxis, daf3 die Frist eines
Jahres, gemiB § 5, Absatz 2 des MMA, nicht tiberschritten werden darf
(Haager Gerichtshof, 12. Mai 1948, B.1.E. 1949, Nr. 4, und 12. April 1950,
B.I.E. 1950, Nr. 41). (Personliche Mitteilung der Vereenigde Octrooi-
bureaux, ’s-Gravenhage.)

Osterreich

Es sind alle Fassungen des MMA ratifiziert worden (BGBI. Nr. 8/1948),
das damit auch innerrechtliche Verbindlichkeit erlangt hat, soda3 die Er-
lassung einer besonderen &sterreichischen Vorschrift unnétig ist. Der
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Schutz auf Grund der internationalen Registrierung beginnt in Oster-
reich sofort, das hei3t mit der internationalen Eintragung (vgl. zum Bei-
spiel Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung vom 7. Marz 1951 [Osterr.
P. BIL. 1951, S. 67], wodurch eine nationale Marke auf Grund einer inter-
nationalen geléscht wurde), doch kann der Schutz noch wihrend eines
Jahres durch Refus bzw. rechtskriftige Entscheidung auf Grund eines
durch Refus hervorgerufenen Verfahrens mit Riickwirkung aufgehoben
werden (vgl. Adler, «System des osterreichischen Markenrechtes», Wien
1909, S. 371). (Zusammengestellt auf Grund einer Information von Herrn
Dr. Thaler, Wien.)

Portugal

Die letzte Fassung des MMA ist am 6. Juli 1949 ratifiziert worden
und ist damit Landesrecht geworden; das geltende Patent- und Marken-
gesetz. vom 24. August 1940 ist der Londoner Fassung der internationalen
Vertrdge bereits angepalt.

GemiB der amtlichen Ubersetzung des MMA (Diario de Governo vom
9. Februar 1950) hat die internationale Registrierung einer Marke die
gleiche Wirkung wie die Anmeldung einer Marke zur nationalen Regi-
strierung. Allerdings ist das administrative Verfahren fiir die Anerken-
nung einer internationalen Marke vereinfacht, indem der Inhaber der
letzteren am Widerspruchsverfahren nicht beteiligt wird, sondern ledig-
lich befugt ist, einen ablehnenden Entscheid an die Gerichte weiterzu-
zichen. Bis zum Abschlufl des Anerkennungsverfahrens durfte die inter-
nationale Registrierung in Portugal keine Schutzwirkung entfalten, doch
ist diese Frage bisher nicht durch Gerichtsentscheid geklart worden; ins-
besondere steht auch nicht fest, welche Wirkung die in einigen Fillen
getroffene amtliche Entscheidung hat, durch welche — entgegen auch
dem Wortlaute des nationalen Gesetzes — die Anerkennung der Schutz-
wirkung einer internationalen Marke nach Ablauf der einjihrigen Pri-
klusivfrist versagt wurde.

Die Rechtslage, in welcher sich eine internationale Marke wihrend des
ersten Jahres befindet, mag etwas weniger giinstig als in anderen Lindern,
zum Teil auch noch ungekldrt sein: Ob die portugiesische Praxis ver-
tragskonform ist oder nicht, soll hier nicht untersucht werden, wobeil
immerhin festgestellt werden darf, daB3 eine administrative Versagung
der Anerkennung nach Ablauf der Priklusivirist sicher vertragswidrig
ist. Es steht jedoch fest, dal3 die internationale Registrierung das Aner-
kennungsverfahren automatisch in Gang bringt und dal3 nach dessen er-
folgreichem Abschlu3 die Marke wie eine nationale geschiitzt ist. (Zu-
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sammengestellt auf Grund personlicher Mitteilungen von IHerrn J. E.
Dias Costa, Patentanwalt, Lissabon.)

Spanien

Das MMA ist in der Form der Haager Fassung von 1925 giiltig. Fir
internationale Marken findet binnen eines Jahres ein nationales Eintra-
gungsverfahren statt; nach dessen positivem Abschlusse ist die inter-
nationale Marke in genau gleicher Weise geschiitzt wie eine nationale.
(Zusammengestellt auf Grund personlicher Mitteilungen von Herrn J.
Isern, Patentanwalt, Barcelona-Madrid.)

Sclnlu@folgerung

Uber die Frage, ob wihrend des ersten Jahres die internationale Re-
gistrierung einer Marke in den Verbandsldndern einen bis auf Widerruf
bewilligten vollen Schutz bewirkt oder lediglich etwa die Wirkung einer
Anmeldung zur nationalen Registereintragung hat, scheinen in Verbands-
kreisen verschiedene Auffassungen zu herrschen. Dagegen durfte fest-
stehen, daf3 der Inhaber einer international registrierten Marke nach Ab-
lauf eines Jahres ab Eintragung im Berner Register tatsdchlich in allen
Vertragslindern, welche wihrend des ersten Jahres die Marke nicht zu-
riickgewiesen haben, den gleichen Schutz geniefit, wie wenn die Marke
am Tage der internationalen Registrierung im nationalen Register ein-
getragen worden wire, mit der MaBigabe, daf3 neben oder anstelle von
entsprechenden nationalen Vorschriften verschiedene Bestimmungen des
MMA anzuwenden sind (zum Beispiel Schutzdauer, Akzessorietit zur
Ursprungsmarke, Erneuerungstechnik, Ubertragung).

Die grofle Zahl der internationalen Marken beweist eindeutig, in wie
hohem Malle das Institut von vielen der am internationalen Handel
beteiligten Personen geschitzt wird, trotz der Beschrdnktheit des Terri-
toriums, in welchem es wirkt. Wenn auch die Erweiterung des Giltig-
keitsgebietes des MMA erwiinscht ist, so wird man bei einer Revision des
MMA doch Sorge tragen miissen, das Wesen der bewihrten internatio-
nalen Marken zu erhalten und nicht, zwecks Erleichterung des Beitrittes
weiterer Staaten, den heute gegebenen Rechtsschutz aufzuheben oder so
zu verdiinnen, dal3 das Interesse der Markeninhaber an einer interna-
tionalen Registrierung erlischt. Die interessierten Wirtschaftskreise diirf-
ten jedenfalls ein gutes, praktisch niitzliches Recht in wenigen Staaten
einem diinnen, wenig niitzlichen Rechte in vielen Staaten vorziehen.



L’étude ci-contre démontre que lenregistrement d’une marque
dans le Registre International sous le régime de I’ Arrangement de Madrid
confére en fait au détenteur de cette marque dans les pays convention-
nels le méme droit qu’il aurait eu, si la marque avait été enregistrée le
méme jour sur demande directe dans chacun des registres nationaux; des
divergences de vues ne semblent exister dans les pays conventionnels que
pour ce qui concerne la nature de ce droit et Peffet de la protection pen-
dant la premiére année suivant I'enregistrement international. Lors d’une
révision de I’ Arrangement de Madrid, il faudra prendre soin de maintenir
le précieux principe de basc du traité; ce principe de base ne devra pas
non plus étre délaissé en faveur de ’adhésion éventuelle d’autres Etats, si
désirable soit-elle.



Aus der Praxis des Amtes fur geistiges Eigentum

I. Patentreclat

Art. 12, Abs. 2, PG:

Bei der Schaftfung des Patentgesetzes wurde nicht vorausgesehen, dal3
das Patenterteilungsverfahren, wie es heute der Fall ist, unter Um-
stinden mehrere Jahre dauert. Das ist offenbar der Grund dafiir, daf in
Art. 12, Abs. 2, nur von «der inzwischen verfallenen Jahresgebiihr»
(Einzahl) die Rede ist. Der Sinn der Bestimmung ist jedoch, daf3 bei der
Patenterteilung nicht nur die inzwischen féllig gewordene zweite Jahres-
gebiithr, sondern gegebenenfalls auch alle weiteren noch fillig gewordenen
Jahresgebiihren zu entrichten sind. Andernfalls bliebe unklar, wann
diese weiteren Gebithren zu bezahlen wiren. Es geniigt daher in einem
solchen Fall nicht, innert der drei Monate nach Patenterteilung nur die
zweite Gebthr zu entrichten; werden die andern fillig gewordenen
Gebiihren nicht auch bezahlt, so erlischt das Patent wegen der Nicht-
bezahlung dieser letzteren.

(Entscheid vom 21. Mai 1949.)

Art. 27, Abs. 4, PG :

Diese Bestimmung kommt nicht zur Anwendung, wenn das Amt fest-
stellt, daB fur die nimliche Erfindung schon ein dlteres Patentgesuch an-
hangig ist, das noch nicht zur Erteilung des Patentes gefithrt hat; denn
die Hingigkeit des dltern Gesuches zerstort die Neuheit des jlingern
nicht. Wohl wird, wenn beide Gesuche zur Patenterteilung fithren, das
auf das jungere Gesuch erteilte Patent nichtig sein, aber nicht wegen
Ziff. 4 (Neuheitsmangel), sondern wegen Ziff. 5 von Art. 16.

(Entscheid vom 25. August 1950.)
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Art. 29, Abs. 1, PG :

Es ist Sache des Patentbewerbers, im Fall der Teilung eines fritheren,
mehrere Erfindungen umfassenden Patentgesuches fiir jedes der abge-
trennten Gesuche eine (schon fiir das Stammgesuch beanspruchte)
Prioritdt ausdriicklich zu beanspruchen. Weder das Patentgesetz noch
die Voliziehungsverordnung schreiben dem Amt in einem solchen Fall
vor, die fur das Stammgesuch beanspruchte Prioritdt automatisch auch
fur abgetrennte Teilgesuche vorzumerken. Fir Teilgesuche sind die glei-
chen Anmeldeformalitdten zu erfiillen wie fiir das Stammgesuch, darunter
auch die Einreichung eines Antrages auf Patenterteilung auf dem amtli-
chen Formular, welches besondere Vordrucke betreffend allfdllige Priori-
tatsanspriiche autweist. Wird hier kein Prioritdtsanspruch vermerkt, so
mull das Amt annehmen, da die beim Stammgesuch beanspruchte
Prioritét fiir das Teilgesuch nicht beansprucht wird.

(Entscheide vom Juli und August 1950.)

Art. 6 VTVoP:

Das Amt ist allerdings nicht befugt, die Berechtigung des Anmelders
zu untersuchen. Wenn indessen aus der Anmeldung selbst hervorgeht,
daB3 der Anmelder als Willensvollstrecker handelt, so wird es die genaue
Bezeichnung der Erben verlangen und diese als Anmelder behandeln;
denn der Willensvollstrecker hat nach dem ZGB nicht die Stellung eines
Eigentiimers am NachlaB.

(Entscheid vom 31. Mai 1949.)

Art. 6, Abs. 1, Ziff. 7, VVoP:

Eine Vollmachturkunde, in welcher zuerst eine bestimmte Person als
Vertreter bezeichnet, dieser Name aber nachtrdglich durchgestrichen
oder unleserlich gemacht und durch den Namen einer andern Person
ersetzt wurde, wird vom Amt nur entgegengenommen, wenn der Voll-
machtgeber diese Anderung auf der Urkunde noch besonders beglaubigt
hat. Andernfalls besteht UngewiBlheit dartiber, ob die Anderung mit
Zustimmung des Vollmachtgebers vorgenommen wurde.

(Entscheid vom 28. November 1950.)

Art. 20, Abs. 3, VVoP:

1. Ein Patentinhaber beantragte Registrierung einer Erklirung, nach
welcher er «sein Patent nicht geltend mache gegen eine gewisse (ndher
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umschriebene) Radkonstruktion». Dem Begehren wurde aus folgenden
Griinden nicht entsprochen:

Die Erklirung kommt in ihrer Wirkung einem teilweisen Verzicht
auf das Patent gleich. Voraussetzungen und Form eines teilweisen
Verzichtes sind in Art. 19 PG und Art. 23 VVo geregelt; diese Vor-
schriften diirfen nicht in der beantragten Weise umgangen werden.
(Entscheid vom 20. Januar 1951.)

2. Einem Antrag auf Registrierung einer Erkldrung, durch die der Pa-
tentinhaber «den wirtschaftlichen Ertrag aus der Verwertung der
patentierten Erfindung» abgetreten hat, wurde nicht entsprochen,
weil es sich hier um eine Abmachung handelt, welche nur fir die
Vertragsparteien von Interesse ist; deren Aufnahme ins offentliche
Patentregister kann daher nicht als «nitzlich» betrachtet werden.

(Entscheid vom Mai 1951.)
Art. 21, Abs. 1, VVoP:

1. Nachdem das Patent endgiiltig erloschen ist, wird eine Anderung im
Recht am Patent nicht mehr registriert, auch wenn die Anderung
noch aus der Zeit vor dem Erloschen des Patentes datiert. In einem sol-
chen Fall besteht kein rechtliches Interesse mehr an der Registrierung.
Die Registrierung soll der Anderung Wirkung gegeniiber gutgldubi-
gen Dritten verschaflen; nach Erloschen des Patentes kommt eine solche
Wirkung nicht mehr in Frage.

(Entscheid vom Januar 1951.

Anders verhilt es sich mit der nachtriglichen Feststellung der Nich-
tigkeit des erloschenen Patentes durch ein gerichtliches Urteil; diese
wird auch nach allfilligem Erloschen des Patentes registriert. )

2. Als «andere geniigende Beweisurkunde» kommt nur eine Urkunde in
Betracht, welche die Anderung am Patent auBler Zweifel stellt, wie
dies bei einem rechtskriftigen Gerichtsurteil oder einer von einem
dazu befugten Notar ausgestellten 6ffentlichen Urkunde der Fall ist
(vgl. Entscheid des Justiz- und Polizeidepartementes vom 7. Januar
1922, veroffentlicht im schweizerischen Bundesstaatsrecht Nr, 2180, 1).
Als 6fentliche Urkunde in diesem Sinne ist nur eine Urkunde anzu-
schen, in welcher der Notar erklirt, dal3 die in Frage stehende Ver-
fugung des Patentinhabers bestehe. Ungeniigend ist eine Urkunde, in
welcher der Notar lediglich erklirt, der vorangehende Text einer Ab-
schrift stimme tberein mit dem Text eines thm vorgelegten Originals.

(Entscheid vom 25. Juli 1951.)
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Art. 4, Abs. 2, VVo z. Prior.Ges.:

Die Beteiligung an einem Wettbewerb, wobei der Gegenstand ledig-
lich zuhanden der Jury in einem Raum aufgestellt wurde, zu welchem die
Offentlichkeit keinen Zutritt hatte, ist keine Zurschaustellung an einer
offiziellen oder offiziell anerkannten Ausstellung im Sinne des Prioritits-
gesetzes.

(Entscheid vom 26. April 1951.)

. Muster- und Modellredlt

Art. 13, Abs. 1, VVo MM :

Das Recht aus der Muster- oder Modellhinterlegung «ist ganz oder
teilweise an Dritte tibertragbar». Eine teilweise Ubertragung ist aber,
wie in Patentsachen, nur in der Weise moglich, dal3 der Erwerber in
einem bestimmten Verhiltnis neben den oder die bisherigen Berechtig-
ten tritt. Es entsteht Miteigentum nach Bruchteilen. Das Recht jedes
Miteigentiimers erstreckt sich aber auf die ganze Schweiz. Eine Verfi-
gung, durch welche das Recht aus der Hinterlegung nur fiir einzelne
Kantone abgetreten werden soll, ist nicht moglich, und es wird daher vom
Amt nicht zur Registrierung entgegengenommen. Den Beteiligten steht
in solchen Fillen der Weg der Lizenzerteilung offen.

(Entscheid vom 12. Mirz 1951.)

Art. 15, Abs. 1, VVo MM :

Im Gegensatz zu der in Patentsachen geltenden Regelung (vgl. Art. 15
in Verbindung mit Art. 6, Abs. 1, VVoP) gilt in Muster- und Modell-
sachen ein Hinterlegungsgesuch nicht als hinterlegt, solange die Voll-
macht fiir den Vertreter nicht eingereicht wird (Art. 15, Abs. I, in Ver-
bindung mit Art. 14, Abs. 1, und Art. 1, Zifl. 4, VVo MM). Wird daher
zu einem beim Amt vor Ablauf der Priorititsfrist eingegangenen Hinter-
legungsgesuch die Vollmacht erst nach Ablauf der Prioritétsfrist einge-
reicht, so gilt das Hinterlegungsgesuch selbst als erst nach Ablauf der
Priorititsfrist eingereicht, so daB3 der Prioritdtsanspruch nicht mehr an-
erkannt werden kann.

(Entscheid vom 29. Januar 1951.)
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I1I. Marlzenrecllt

Vom Amt auf Grund von Art. 14, Abs. 1, Zifl. 2, MschG zuruckge-
wiesene Marken:

1. mangels Unterscheidungskraft (Gemeingut: bloBe Angaben iitber Aus-

schen, Eigenschaften, Zweck oder Wirkung der Ware) :

«Antinebel » ‘
«Antiphar» J
«Apres-bain»
«Autolift»
«Block-Sparer »
«Bure-Kirsch »
«Bure-Pfliimli»
«Contrasol»
«Cutwell »
«Decoro»
«Fiberglas»
«Gold-Ended-Ribbon »

«Haushaltwolle»
«Hausmarke»
«Lactogéne»

«Maison »
«Paracolic»
«Pass-vit»
«Populaire»
«Quick»
«Rationnel »
«Schaffhauser Rollen»
« Sparwatt»
«Tourist»
«Water-Resist»
«Zweckpult»

fur Brillen;

fiir Strandkleider;

fiir eine Automobilhebevorrichtung;
fiir Schreibpapierwaren;

fir Kirsch;

fur Pflimliwasser;

fur Sonnenstoren;

fiir Scheren;

fur dekorierte Schrankpapiere;

fur Artikel aus Glasfibern;

fur Schreibmaschinen-Farbbidnder mit
goldfarbigen Enden;

fiir Strickwolle;

fur Waren jeder Art;

fur ein Mittel zur Iérderung der Milcher-
zeugung bei stillenden Miittern;

fiir einen Aperitif;

fiir ein Arzneimittel;

fur eine Gemiisepassiermaschine;
fur Tabak und Zigaretten;

fur einen Damptkochtopf;

fiur ein Viehfuttermittel;

fir Patisserie-Waren;

fiir einen Rotationskompressor;

fur Regenmintel;

fiir Taschen- und Armbanduhren;
fur Pulte.

. wegen VerstofS gegen die guten Sitten (Herabwirdigung des Schweizer-
namens; Verstdfe gegen das religidse Empfinden oder den geschlecht-
lichen Anstand; VerstéBe gegen die internationale Courtoisie oder
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Verwendung von Bezeichnungen internationaler Organisationen und
dergleichen):

«Un Suisse» fiir einen Bitter;

«Schwyzerli» fur Spirituosen;

«Bild einer Kuh, auf I

welcher die Umrisse der fur Waren irgendwelcher Art;
Schweizerkarte aufgetragen sind » J

«Deus» fur Waren irgendwelcher Art;
«Mekka» und « Medina» fiitr Waren irgendwelcher Art;
«Islam» fiir Waren irgendwelcher Art;
«Frisson» fiir Damenunterwische;

«Flirt» fir Praservativs;

«Sexofort» fiir pharmazeutische Spezialititen;
«Pucelle» fir einen Aperitif;

«Le vin de la

victoire 1945» fiir schweizerische Weine;

«Pax 1945» fiir Waren irgendwelcher Art;
«UNO» und «ONU»  fiir Waren irgendwelcher Art;
«Benelux» fiir Waren irgendwelcher Art;

«G.Is» fiir Waren irgendwelcher Art.



Prioritﬁts]oe]ege

fiir Markenanmeldungen in der Schweiz

Wie das Eidgenéssische Amt fiir geistiges Eigentum mitteilt, verlangt
es fiir Markenhinterlegungen keine Priorititsbelege mehr. Der Anmelder
hat lediglich die Erzeugnisse zu bezeichnen, firr welche er die Prioritit
beansprucht.

Es ist anzunchmen, daB analog der Bestimmung des Art.6, Abs.3,
des Priorititsgesetzes der Inhaber der Marke verpflichtet werden kann,
im Streitfall vor Gericht nachzuweisen, dal das Priorititsrecht wirklich
besteht, obwohl diesbeztglich keine positive gesetzliche Vorschrift be-
kannt ist. Indessen hat das Bundesgericht schon festgestellt, daB3 es be-
rechtigt sei, die materielle Voraussetzung der Markenhinterlegung zu
tberprifen (BGE 74 II 184{f.), zu welchen materiellen Voraussetzungen
zweifellos das Vorliegen eines Prioritdtsrechtes gehort, da von dessen
Vorhandensein das Bestehen gewisser Rechte abhdngt. Auf diese Weise
wird die richterliche Uberpriifung des Vorhandenseins eines geltend
gemachten Priorititsrechtes gewihrleistet sein.

Mitgeteilt von E. Blum & Co.



Schutz der Mittel zur Kennzeicllnung geistiger

und gewerblicll er Erzeugn 1ssc

RUDOLF BLUM

Zirich

I. Voraussetzungen und Kritik der bestehenden Rec]"ntsor(]nung

I. Industrie und Handel haben ein legitimes Bediirfnis, ihre Produkte,
Waren und Leistungen zu kennzeichnen.

Das Bediirfnis, seine eigenen Leistungen und Werke zu kennzeichnen
ist dem Menschen inhidrent. Es rithrt einerseits vom berechtigten Stolz
an der eigenen Schopfung her und andrerseits aus dem Bestreben, seine
eigenen Leistungen gegeniiber dhnlichen Leistungen Dritter zu unter-
scheiden.

2. Der Konsument hat das Bestreben, aus der Vielzahl der angebotenen
Waren und Leistungen die geeignete bezuiglich Inhalt und Herkunft
einwandfrei individualisieren zu kénnen.

Die Erfahrung lehrt, daf3 der Mensch im allgemeinen bei wiederhol-
ten Leistungen Resultate von annihernd gleichbleibender Qualitidt und
entsprechendem Niveau produziert. Wer mit einer Leistung zufrieden
gewesen ist, hat das Bestreben, bei der erneuten Inanspruchnahme einer
analogen Leistung diese wieder vom gleichen Urheber zu erhalten. Er
wiinscht daher, die Leistungen und Werke eines bestimmten Urhebers als
von demselben herstammend individualisieren zu kdnnen.

3. Im Interesse der Allgemeinheit (Produzenten und Konsumenten) ist
eine rechtliche Ordnung beziiglich der Schaffung und Verwendung
von Individualisierungszeichen vonnéten.
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Mangelt eine solche Ordnung, so ist, gewollt oder ungewollt, Ver-
wechslungen Tir und Tor gedfinet, ein Umstand, der sich sowohl zum
Nachteil der einen wie der andern Partei auswirkt.

4. Der heutige Welthandel in seinen unzihligen Erscheinungsformen hat
eine reiche Skala von Erkennungszeichen und -elementen geschaffen;
ihrem gemeinsamen Zweck entsprechend sollten sie einer gemeinsa-
men ecinheitlichen Regelung unterliegen.

Schuldbetreibung und Konkurs dienen dem gleichen Zweck, das heilt
der Vollstreckung von Anspriichen auf Geldzahlung oder Sicherheits-
leistung, und obwohl formell verschieden, werden sie ithrer materiellen
Verwandschaft wegen in einem gemeinsamen Gesetzeswerk geregelt.

Analog liegt der Fall bei Fabrik- und Handelsmarken, Ausstattungen,
Briefkopfen usw., sie dienen gemeinsam als gewerbliche Kennzeichen-
mittel, unterstehen leider aber verschiedenen Gesetzen, wie zum Beispiel
Bundesgesetzbetr. die gewerblichen Muster und Modelle (MMG), Bundes-
gesetz betr. den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken, der Herkunfts-
bezeichnungen von Waren und der gewerblichen Auszeichnungen
{MSchG), Bundesgesetz iiber den unlautern Wetthewerb (UWG), Schwei-
zerisches Obligationenrecht (OR). Es wire wiinschenswert, dafl bei einer
eventuellen Neuregelung dieser Materie ein einheitliches umfassendes
Gesetzeswerk geschaffen wiirde.

5. Die Gesetzgebung hat den Bediirfnissen von Gewerbe und Industrie
Rechnung zu tragen und muf} gegebenentfalls durch neue gesetzgeberi-
sche MaBnahmen angepallt werden.

Im Altertum, als sich die Industrie im Handwerk erschopfte, ge-
niigte die Signatur als Individualisierungselement. Als die Entpersonli-
chung von Handecl und Industrie begann, kam zur Signatur das Phanta-
siezeichen, die Uberzahl an Angeboten schuf die moderne Ausstattung,
die moderne Technik von Film und Radio das ténende (akustische) In-
dividualisierungszeichen. Die wirtschaftliche Integration fithrte zum
Kollektiv-, der Dienst am Kunden zum Service- und Qualititszeichen
(Gltezeichen).

Sozusagen alle Staaten kennen heute die Fabrik- und Handelsmarke,
einige Staaten haben auch einen speziellen Ausstattungsschutz geschaf-
fen (zum Beispiel Deutschland). Bereits zeichnet sich die Anerkennung
der Servicemarken und des Qualitétszeichens in der modernen Gesetz-
gebung ab (zum Beispiel USA). Auch die Kollektivzeichen werden von
einer GroBzahl von Staaten anerkannt. Im allgemeinen hinkt aber die
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Gesetzgebung der meisten Staaten hinter den Forderungen von Indu-
strie und Handel her, obwohl die Anerkennung dieser berechtigten For-
derungen in der Rechtsliteratur Eingang gefunden hat (vgl. Tetzner,
«Ncue Markenformen», GRUR 53, Nr. 2, S. 66).

6. Eine GroBzahl der in Handel und Verkehr gebrauchten Kennzei-
chen ohne Markencharakter wird heute unter dem Begriffe der Aus-
stattung zusammengefalt.

Die funktionelle und kommerzielle Verwandtschaft der Fabrik- und
Handelsmarken einerseits und der Ausstattungen anderseits dirfte un-
bestritten sein. Sandreuter definiert daher in «Ausstattung und gewerbli-
cher Rcchtsschutz» (ZSR Bd. 63, Heft 1, S. 8ff.}): «Die Marken sind
eine — durch Spezialgesetz — rechtlich besonders qualifizierte Gattung
der Warenausstattung. In der Praxis erweist sich der Begriff der Ausstat-
tung als das groBe Auffanggcbiet fiir alle gewerblichen Kennzeich-
nungsmittel, die des Markenschutzes nicht teilhaftig werden kénnen. Die
Marke wie die Ausstattung wird im Verkehr als Kennzeichen einheitli-
cher Herkunft und damit als Garant gleichbleibender Qualitit des damit
versehenen Artikels angesehen. » Deutlich kommt die funktionelle Gleich-
heit dadurch zum Ausdruck, da uneingetragene Marken rechtlich so
lange als Ausstattung qualifiziert werden, als sie nicht als Marke hinter-
legt sind.

Ein spezifisches Ausstattungsschutzgesetz, wie es andere Staaten, zum
Beispiel Deutschland, kennen, gibt es in der Schweiz nicht. Ausstattungen
konnen daher in der Schweiz bis heute nur auf dem Umweg iiber das
UWG und eventuell iiber das MMG geschiitzt werden.

Den Schutz des UWG geniefit cine Ausstattung aber nur unter der
Voraussetzung, daf} sie Verkehrsgeltung und/oder Originalitit aufweist
(vgl. BGE 69 IT 2951L. und 70 1I 110). Prioritdtsschutz kann eine Aus-
stattung aber durch das UWG nicht erhalten, und zudem ist der Schutz
durch UWG meistens regional beschrinkt.

Der ersten Unzuldnglichkeit konnte bis zu einem gewissen Grade durch
Hinterlegung der Ausstattung als Muster oder Modell abgeholfen werden,
doch handelt es sich dabei um einen Notbehelf, der einerseits nur einer
kleineren Auswahl von Ausstattungen Prioritdtsschutz verschaffen kann
und anderseits an Voraussetzungen gekniipft ist, die den Anforderungen
von Handel und Verkehr insofern nicht gerecht werden, als eine rechts-
giiltige Hinterlegung nach stattgefundenem offentlichem Gebrauch nicht
mehr moglich ist. Zudem ist zu beachten, dall das MMG im Gegensatz
zum MSchG nur einen zeitlich beschriankten, hochstens 15 Jahre dauern-
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den Schutz vermitteln kann. Da Kennzeichen anerkanntermalen ihrer
spezifischen Natur wegen zeitlich unbeschriankten Schutz beanspruchen
konnen, ist der Schutz tiber das MMG auch von diesem Gesichtspunkte
aus ungentigend und daher unbefriedigend. Es wire wiinschenswert, daf3
ein Gesetz geschaffen wiirde, welches, wie im Markenschutzgesetz, dem
ersten Gebrauch Prioritdtsrecht zuspricht, wodurch der erhohte gesetz-
liche Schutz auch nach Hinterlegung einer bekannten Ausstattung noch
vermittelt werden kénnte.

Da das Recht der Ausstattung seinem Charakter nach ein absolutes
Recht an einem Immaterialgut ist, ist es falsch, wenn der Schutz dieser
Immaterialgiiter auf dem Umwege tiber das UWG erzielt werden muB,
da das letztere nicht den Schutz dieser Rechte, sondern vielmehr den
Schutz des freien Leistungswettbewerbes nach den Regeln und Geboten
von Treu und Glauben bezweckt (siehe Botschaft 1942, S. 10, und Ger-
mann, « Unlauterer Wettbewerb», S. 246).

Die heutige Beschrinkung des spezifischen Rechtsschutzes fiir gewerb-
liche Kennzeichen auf Fabrik- und Handelsmarken ist willkiirlich und
nur noch aus der historischen Perspektive verstandlich.

II. Neues Gesetz

Im nachfolgenden soll kurz programmatisch dargestellt werden, wie
ein eventuelles neues Gesetz zum umfassenden Schutze der Kenn-
zeichenmittel der geistig-gewerblichen Erzeugnisse zu gestalten wire.

1. Samtliche gewerblichen Individualisierungszeichen und -elemente
sollten gleichartigen Schutz durch ein gemeinsames Gesetz erhalten.

Als gewerbliche Individualisierungselemente konnen, unter der Vor-
aussetzung, daf sie charakteristisch ausgestaltet sind, namentlich folgende
Eigenschaften gewertet werden:

a) Die Form des Produktes
z.B. Toblerone-Schokolade
Schokolade-Spezialititen (Pfundsteine, Betzeitglocklein usw.)
Knorrsuppenwirste
Union-Briketts
Life-Savers (Bonbon)

b) Die Form der Verpackung:
z.B. Waterman-Tintenflasche
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Coca-Cola-Flasche und Haushalttriger
Odolflasche

Maggiflasche

Minimax

Blue Pearls-Schifflein

Parfum-Flaschen usw.

Die Farbgebung des Produktes:
z.B. Blauer Angel an Feile (Baiter)
Blaue Randkanten an Skis

Farbiger Skilack «Vernis vert»

Die Farbgebung der Packung:
z.B. Narokpackung
Blau-Gold-Kolnisch-Wasser
Blauband Brissago
Gelb Flit-Zerstiuber

Der spezielle Zusatz zum Produkt:

z.B. Akustische Zeichen
Knopf im Ohr (Steiff-Puppen)
Zugabeartikel wie Landkarte von Esso
Schlisselhalter von Valvoline
Parfimierung des Produktes

Zusatz zur Verpackung:
Parfiimierung der Verpackung

Spezieller Teil des Produktes:
z.B. Webkante (Goldzack)
Wasserzeichen (Papier)

Spezieller Teil der Verpackung:

z.B. Fahnenetiketten bei Landolt-Weinflaschen

Scotchlite-Etiketten bel Zweifel

Qualititszeichen:
z.B. Label
Armbrust

Verwendungsmoglichkeit der Verpackung:
z.B. Mehlsiacklein aus Taschentiichern
Senfbehilter als Tafelgliser
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Andere Elemente:

Laufburschen-Uniform

2. Elemente, dic eine technische Funktion erfiillen, diirfen selbstver-
standlich des Kennzeichenschutzes nicht teilhaftig werden, ebenfalls
sind Elemente ausgeschlossen, deren Verwendung als unlauterer Wett-
bewerb qualifiziert werden mull sowie solche, deren Verwendung
gegen andere Spezialgesetze (zum Beispiel Wappen-Schutzgesetze)
verstoBt. Ebentfalls sind diejenigen Elemente ausgeschlossen, die nicht
kennzeichnungsfzhig sein kénnen.

3. Der Schutzumfang soll proportional der Kennzcichnungskraft des
Kennzeichens sein.

Man spricht heute von schwachen und starken Marken, und ebenfalls
hat sich der Begriff der Weltmarke (marque notoirement connue) durch-
gesetzt. Damit sind willkiirlich drei Markengattungen, die in ihrer
Kennzeichnungskraft verschiedene Intensitdt aufweisen, herausgegriffen.
Ubcr ihren Schutzumfang hat sich eine Rechtsprechung herausgebildet,
die bis zu einem gewissen Grade den Schutzumfang nach der Kenn-
zeichnungskraft bemifit. Es fehlt aber noch die Verankerung dieses
Grundsatzes in einer generellen Fassung im Gesetz.

4. Die heute in Industrie und Handel verwendeten Individualisierungs-
elemente lassen erkennen, daf3 einzelne Elemente nur zur Individuali-
sierung eines einzigen Produktes, andere wiederum zur Individuali-
sierung einer ganzen Produktenreihe verwendet werden; es ist daher
in Anbetracht der verschiedenen Anforderungen, die an den Rechts-
schutz solcher Zeichen gestellt werden, die Schaffung verschiedcner
Kategorien von Individualisierungszeichen vorzusehen.

a) Fir Kennzeichen, deren Verwendung fiir nur emn einziges Produkt
vorgeschen ist, soll sich der Schutz entsprechend der Gebrauchsab-
sicht nur gegentiber identischen und eng verwandten Produkten er-
strecken. Diese Kennzeichen sollen in cinem separaten Register ein-
getragen werden.

b) Individualisierungselemente, deren Verwendung fir eine Produk-
tenreihe vorgesehen ist, sollten entsprechend der nicht genau abgrenz-
baren Gebrauchsdomine Schutz gegenitber Verwendung des gleichen
oder dhnlichen Zeichens fiir identische Produkte und solche, die in
einem weitern Kreise mit ihnen verwandt sind, genieBen.
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Diese Kennzeichen wiren in einem zweiten separaten Register ein-
zutragen, die Kosten fiir diese Eintragung durften sich dem Ge-
brauchsumfang entsprechend wesentlich hoher belaufen, als die Ein-
tragung im ersten Register zu stehen kdme.

¢) Ebenfalls ware ein eigenes Register fiir Giitezeichen zu schaffen.

d) Sofern die obigen Zeichen von mehreren gebraucht wiirden, mii3te
im Register vorgemerkt werden kénnen, ob es sich um ein Kollektiv-
zeichen handelt oder ob Lizenzen eingerdumt worden sind.

5. Markenlizenzen sollten ausdriicklich gestattet werden. Sofern eine
Irrefihrung des Publikums ausgeschlossen ist, das heifit der Lizenz-
geber eine effektive Kontrolle iiber den Lizenznehmer ausiibt, ist dies
in Ubereinstimmung zur heutigen Bundesgerichtspraxis bereits még-
lich. Eine gesetzliche Verankerung dieses Rechtes steht aber noch aus.

6. Jeder Gebrauch eines Individualisierungszeichens oder -elementes,
sel es im Original, sel es in Abbildung, solange es als Individualisie-
rungszeichen oder -element erkannt wird, mufite durch das gleiche
Gesetz geschiitzt werden.

Es ist unsinnig, daB3 heute zum Beispiel die rechtswidrige Nachah-
mung eines Warenzeichens, wenn sie einerseits auf der Ware selbst und
anderseits in Prospekten oder Briefkopfen erfolgt, trotzdem beide Male
das gleiche Rechtsgut verletzt worden ist, im ersten Falle gestiitzt auf das
Markenschutzgesetz und im zweiten Falle gestiitzt auf das Gesetz gegen
den unlautern Wetthewerb verfolgt werden mul3.

Zusammenfassung

Die heutige Gesetzgebung zum Schutze der Kennzeichnung geistiger
und gewerblicher Erzeugnisse geniigt den Anforderungen von Industrie
und Handel nicht mehr. In der Praxis wird daher versucht, das UWG und
MMG zum Schutze von Kennzeichen ohne Markencharakter heranzu-
ziehen. Der durch diese Gesetzc vermittelte Schutz ist aber sowohl in
zeitlicher wie auch in territorialer Hinsicht beschrinkt, und zudem wer-
den diese Gesetze dadurch fiir einen Zweck mifbraucht, fir den sie nicht
geschaffen sind. Diese Praxis ist daher abzulehnen.

Es sollte ein neues umfassendes Gesetz zum Schutze der Kennzeich-
nungen geistiger und gewerblicher Erzeugnisse geschaffen werden, das so
gestaltet wiirde, dafl darunter die heutigen Handels- und Fabrik-, Quali-
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tiats- und Servicemarken und auch ganz generell simtliche Ausstattungen
fallen wiirden. Es wire wiinschenswert, wenn dieses Gesetz den Schutz-
umfang der Kennzeichensmittel ihrer Originalitit und/oder ihrer
Durchsetzung im Verkehr anpasscn und cntsprechend ihrem Gebrauch
verschiedene Register schaffen wiirde. Der Schutz fiir diese Kennzeichen
sollte sich nicht nur auf den Gebrauch dieser Kennzeichnungsmittel in
Verbindung mit Ware oder Leistung, sondern auch auf den Schutz der
Kennzeichnungsmittel in Druckschriften, Reklamen usw. erstrecken.

Résumé

Des movyens trés variés étant utilisés dans le commerce moderne pour
identifier des produits, la 1égislation actuelle ne suffit plus pour assurer a
ces moyens la protection qui devrait leur revenir dans I'intérét tant des
producteurs que des consommateurs. La pratique qui consiste a recourir
ala LCD et ala LDMI pour protéger des moyens d’identification n’ayant
pas le caractére de marques, moyens qu’on désigne souvent par le terme
générique de «présentation», ne correspond pas au but de ces lois et a
pour effet que des moyens équivalents quant a leur portée jouissent d’une
protection de durée et d’étendue territoriale trés inégale. Cette pratique
doit donc étre abandonnée.

La création d’une nouvelle loi protégeant toutes les formes d’identi-
fication de produits industriels et de produits de Iactivité intellectuelle
s’impose donc. Une telle loi devrait étre formulée de maniére a couvrir
non seulement les marques de fabrique, commerciales, de qualité et de
service, mais plus généralement toutes formes de présentation, utilisées
dans un but d’identification. De préférence, ’ampleur de la protection
devrait étre indépendante de la nature matérielle des moyens d’identi-
fication employés, mais tenir compte de leur pouvoir distinctif et/ou de
leur notoriété, et différents registres devraient étre créés pour distinguer
les uns des autres les enregistrements suivant le but visé par’identification.
La protection devrait s’étendre non seulement a l'usage des moyens
d’identification en liaison avec le produit ou la prestation méme, mais
encore a leur évocation par des moyens de publicité de tous genre, pros-
pectus, entétes de lettres, etc.



Verwendung wissenschaftlicher Publikationen
iber pharmazeutische Priaparate durch Nachahmer

dieser Prﬁparate

ADOLF STREULI

Zirich

Die Hersteller pharmazeutischer Priparate verwenden zu deren Pro-
pagierung unter anderem wissenschaftliche Publikationen tber diese
Produkte. Wenn ein Priparat Erfolg hat, wird dieses in der Regel nachge-
ahmt, und der Nachahmer bedient sich zur Propagierung der Nachah-
mung hdufig der genannten wissenschaftlichen Publikationen.

Der erste Hersteller fithlt sich durch dieses Vorgehen des Nachahmers
ausgeniitzt, da er Arbeiten, die zu den wissenschaftlichen Publikationen
fithren, fordert oder Publikationen in Auftrag gibt.

Es wird die Frage gestellt, ob auf Grund des Urheberrechtes oder auf
Grund des Wettbewerbsrechtes gegen die Verwendung solcher wissenschaft-
lichen Publikationen durch den Nachahmer vorgegangen werden kann.

Die Nachahmer haben ihren Sitz in den verschiedensten Lindern der
Erde, und sie kénnen ihre Propaganda in den verschiedensten Staaten
entfalten. Da sich nach allgemeingiiltigen Rechtssidtzen Handlungen
nach den Gesetzen des Landes beurteilen, in dem diese erfolgen, ein-
geschlossen die Frage, wann und wieweit fremdes Recht anzuwenden sei,
und da die einschldgigen Gesetzgebungen von Land zu Land stark aus-
einandergehen koénnen, wire man fiir eine abschlieBende Abklirung
der zu begutachtenden Fragen gezwungen, diese fiir jedes in Betracht
kommende Land gesondert zu behandeln. Da ferner, was in der Folge
festgestellt werden soll, der primir aus Urheberrecht Berechtigte nie der
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Hersteller sein wird, sondern der Verfasser der Publikationen, und da der
Umfang der Urheberrechte von der Nationalitidt des Verfassers oder dem
ersten Erscheinungsort der Publikation abhingig ist, widren wenigstens in
bezug auf das Urheberrecht die Rechtsbezichungen jedes in Frage kom-
menden Landes zu jedem andern Land einzeln zu untersuchen. Auf ein
solch duBerst weit fithrendes und kostspieliges Unternehmen darf aber
verzichtet werden, da sich ergeben wird, daB schon eine allgemein ge-
haltene Untersuchung zu praktisch brauchbaren Schliissen fithrt.

Es sei vorerst untersucht, ob das Vorgehen der Nachahmer auf Grund
des Urheberrechtes unterbunden werden kann.

Zunichst fihrt schon die Bestimmung des Gegenstandes, der des
Schutzes durch das Urheberrecht teilhaftig wird, zu fiir den Erdball
giiltigen und kldrenden Schliissen.

Es gehort zu einem weit verbreiteten Irrtum, dafl durch das Urheber-
recht auch das geschiitzt werde, was in einer Publikation zur Darstellung
kommt. Mit anderen Worten, man glaubt des 6ftern, dafl das, was durch
einen Verfasser ausgesagt wurde, in der Publikation eines Anderen nicht
wiederholt werden durfe. Das Urheberrecht schiitzt aber ausschlieBlich
die Art, die Form, in der etwas ausgesagt wird: das heilit, Gegenstand des
Urheberrechtsschutzes bel einer wissenschafilichen Publikation sind aus-
schlieflich die Satzbildungen, gegebenenfalls die Art der Darstellung von
Zahlenmaterial, der Aufbau von Tabellen, bildliche Darstellungen, usw.
Die Tatsache, dal3 einzelne Urheberrechtsgesetze auch die Verwendung
eines Werkes der schénen Literatur zur Schaffung eines neuen Werkes nur
mit Zustimmung des Urhebers des verwendeten Werkes zulassen, kann in
diesem Gutachten unberiicksichtigt bleiben. Anders lautende Urteile in
bezug auf wissenschaftliche Werke erachtet der Verfasser als Fehlurteile,
auf die nicht abgestellt werden sollte.

Da diese Feststellung zur Begriflsdefinition des Urheberrechtes gehért,
ist sie fiir simtliche Staaten giiltig, die tiberhaupt ein Urheberrecht
kennen.

Aus dieser ersten Feststellung ergibt sich zunidchst der SchluB, dal3 es
der Originalhersteller eines pharmazeutischen Priparates niemandem,
also selbst nicht dem Nachahmer des Priparates, verbieten kann, die in
einer Publikation niedergelegten Ergebnisse wissenschaftlicher Forschun-
gen Uber dieses Priaparat durch neue Publikationen weiter zu verbreiten;
Ja, es entspringt sogar lediglich einer Anstands- und keiner Rechtspflicht,
daB der zweite Verfasser den Wissenschaftler, dem die Ergebnisse zu ver-



— 169 —

danken sind, wenigstens nennt, und die Schrift erwihnt, in der die Ergeb-
nisse erstmals publiziert wurden.

Aus diesem ersten Schlufl ergibt sich aber umgekehrt und ebenso
zwingend, dafl es niemandem gestattet ist, ohne Erlaubnis des hiezu
Berechtigten eine wissenschaftliche Publikation zur Ginze oder teilweise
nachzudrucken.

Dies gilt zundchst positiv-rechtlich in allen Staaten, die der sogenann-
ten Berner Ubereinkunft zum Schutze von Werken der Literatur und
Kunst angehdren, und in bezug auf alle jene Schriften, die erstmals
in einem Ubereinkunftsstaat versffentlicht wurden. Der Berner Uberein-
kunft gehoren zurzeit 41 Staaten an, namlich:

— in der dstlichen Hemisphire praktisch alle Staaten, mit Ausnahme der
USSR und Chinas, also zum Beispiel auch die Satellitenstaaten der
USSR, Japan, die beiden Indien, Australien und alle sonstigen Teile
des Britischen Commonwealth;

—1n der westlichen Hemisphire gehoren jedoch von den bedeutenderen
Staaten nur Brasilien und Canada, sowie die Gbrigen Teile des Briti-
schen Commonwealth der Berner Ubereinkunft an.

Eine Untersuchung, inwieweit wissenschaftliche Publikationen in den
USSR und in China gegen Nachdruck geschiitzt sind, diirfte sich er-
ubrigen.

Dagegen durfte eine Untersuchung in dieser Richtung beziiglich eini-
ger Staaten der westlichen Hemisphire, die nicht der Berner Uberein-
kunft angehdren, notwendig sein. In allererster Linie kommen wohl die
USA, aber auch Argentinien und etwa Uruguay, Chile und einige zen-
tralamerikanische Staaten in I'rage. In bezug auf die USA darf festge-
stellt werden, dal3 so ziemlich alle Staaten, die Angehorige der Berner
Ubereinkunft sind, mit den USA Gegenrechtserklarungen ausgetauscht
haben, oder bilaterale Vertriage abschlossen, welche bewirken, dafl die
Ausldnder in den USA den amerikanischen Biirgern im Urheberrecht
assimiliert werden. Da das Urheberrecht der USA wissenschaftliche Ar-
beiten gegen den Nachdruck schiitzt, gilt somit unsere allgemeine Fest-
stellung auch in bezug auf dieses wichtige Land. Aber auch Argentinien,
Uruguay, usw. schiitzen auslindische Urheber gegen Nachdruck ihrer
Publikationen, insofern das Land des Verfassers oder das Ursprungsland
der Publikation Gegenrecht halten, was so ziemlich ohne Ausnahme zu-
treflen diirfte.

In bezug auf die USA ist allerdings folgende wichtige Einschriankung
zu machen: Der Anspruch auf Verbot des Nachdruckes kann nur geltend
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gemacht werden, wenn fiir die Publikation das sogenannte Copyright er-
worben wurde. Die Erfullung dieser Formalitdt konnte in der allerjiing-
sten Zeit und fiir eine ganze Reihe von Staaten, unter denen sich die
Schweiz befindet, wesentlich vereinfacht und kostenlos gestaltet werden.

Es darf somit festgestellt werden, daf3 sich praktisch jeder Berechtigte
einer beliebigen Nationalitit gegen den Nachdruck ganzer wissenschaft-
licher Arbeiten oder von Teilen solcher Arbeiten, soweit deren Nach-
druck nicht gemilB3 unserer weiteren Untersuchungen als Zitat erlaubt
ist, in so ziemlich allen in Frage kommenden Staaten der Erde zu vertei-
digen vermag.

Immerhin muf} zu dieser generellen Feststellung noch eine Einschran-
kung gemacht werden: Hauptsdchlich in den Staaten Lateinamerikas,
aber auch in anderen Staaten mit unbedeutendem wissenschaftlichem
Eigenleben entwickelt sich eine Tendenz, die dahingeht, die Verdffent-
lichung von Ubersetzungen wissenschaftlicher Arbeiten in die Landes-
sprache nicht von der Zustimmung der Berechtigten hiezu abhingig zu
machen.

Ferner muf} darauf hingewiesen werden, daf3 die Grenze zwischen dem
Begriff «Teile eines Werkes», dessen Nachdruck verboten ist, und dem
Begriff « Zitat», das, wortiber in der Folge gesprochen werden soll, eben-
so allgemein zulissig ist, nicht allgemeingultig ist und von Land zu Land
festgelegt werden miifite.

Die eingehende Darstellung, in welchen Lindern heute die Publika-
tion dbersetzter wissenschaftlicher Arbeiten ohne Zustimmung des Be-
rechtigten zulidssig ist, oder in welchen Lindern diese Zuldssigkeit in ab-
sehbarer Zeit statuiert werden diirfte, ferner die Untersuchung, wie in den
einzelnen Lindern die Grenzziehung zwischen dem Begriff «Teile eines
Werkes» und dem Begriff' « Zitat» erfolgt, diirfen umso mehr konkreten
Fillen vorbehalten bleiben, als sich der Originalhersteller von pharma-
zeutischen Priparaten weniger durch den Nachdruck als vorziiglich
durch verschiedenartig verwendete Zitate aus den von ihm geférderten
Publikationen ausgeniitzt fithlt.

MuBl man nun bestimmte Formalititen erfullen, um sich gegen
den Nachdruck wehren zu konnen? Wie schon vorstehend ausgefiihrt
wurde, kann in den USA gegen einen Nachdruck nur vorgegangen wer-
den, wenn fiir die Originalpublikation die Formalititen des sogenannten
Copyright erfiillt wurden. In samtlichen Staaten, die der Berner Uberein-

“kunft angeschlossen sind und in bezug auf die Publikationen, die von
Biirgern dieser Staaten stammen oder die erstmals in einem dieser Staa-
ten verdffentlicht wurden, besteht dagegen dieser Schutz voraussetzungs-
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auf Ubertragung von Rechten gibt. Es kann also niemals aus den Bezie-
hungen des Herstellers zum Verfasser auf eine Ubertragung etwa des
Publikationsrechtes geschlossen werden. Es besteht im Urheberrecht
keine analoge Bestimmung etwa zu Art. 343 des Schweizerischen Obli-
gationenrechtes, wonach Erfindungen unter bestimmten Vorausset-
zungen von Gesetzes wegen dem Dienstherrn gehoren.

Auch die vorstehenden Feststellungen tiber Gerichtsstand und Aktiv-
legitimation dirfen, die Ausnahme wurde erwihnt, allgemeingiiltig ge-
macht werden, da sie zu den Institutionen des Urheberrechtes gehéren.

Es ist wohl unnétig, daran zu erinnern, daf3 auch wissenschaftliche
Publikationen den Schutz aus Urheberrecht nur wahrend einer bestimm-
ten Zeitdauer genieBen. Als Faustregel dartf angenommen werden, dal3
dieser Schutz bis mindestens 30 Jahre und bis lingstens 50 Jahre nach
dem Tode des Verfassers dauert. In den USA betrigt diese Schutzdauer
vorerst allerdings nur 28 Jahre seit der ersten Verdffentlichung, eine
Dauer, welche durch Erneuerung des Copyright um weitere 28 Jahre
verlangert werden kann; und als Kuriosum sei erwihnt, daf3 Portugal ein
ewiges Urheberrecht kennt.

Nun fiihlt sich aber der Originalhersteller pharmazeutischer Praparate
weniger durch ganzen oder teilweisen Nachdruck von wissenschaftlichen
Arbeiten tber seine Produkte bedroht als ausgentitzt durch Sifate aus
solchen Arbeiten, oder durch die besondere Verwendung solcher Zitate.
Wenn in der Folge von Zitaten gesprochen wird, wird die wortlich
genaue Wiedergabe eines nach Umfang den Umstdnden angemessenen
Teiles eines Werkes verstanden.

Vorerst muf} festgestellt werden, daf3 Zitate aus wissenschaftlichen
Arbeiten in anderen wissenschaftlichen Arbeiten in simtlichen Staaten
der Erde bei der Beobachtung bestimmter Bedingungen frei sind, also
nicht einer Bewilligung des Verfassers der zitierten Arbeit oder des Nach-
folgers im Rechte der Veroffentlichung dieser Arbeit bedriifen.

Wie bereits vorstehend ausgefithrt wurde, ist aber zunichst die Grenz-
ziehung zwischen «Teilen eines wissenschaftlichen Werkes», die gegen
Nachdruck geschiitzt sind, und «Zitaten aus einem wissenschaftlichen
Werk», die frei sind, nicht ohne weiteres gegeben und unterliegt von Staat
zu Staat vorab dem richterlichen Ermessen. Aber auchdie Bestimmungen,
unter denen Zitate frei sind, brauchen nicht in allen Staaten einheitlich zu
sein. Selbst fiir die Staaten, die der Berner Ubereinkunft von Werken der
Literatur und Kunst angehoren, besteht keine einheitliche Regelung des
Zitationsrechtes. Immerhin kann der einschldgigen Bestimmung der Ber-
ner Ubereinkunft in der Fassung, wie sie aus der Revisionskonferenz von
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1948 in Brissel hervorging, mit praktisch geniigender Deutlichkeit die
Rechtslage fiir den tiberwiegenden Teil der Erde entnommen werden;
denn neue Bestimmungen der Ubereinkunft bediirfen der Zustimmung
aller Mitgliedstaaten, und diese ist nur zu erlangen, wenn alle Staaten
schon eine entsprechende nationale Regelung kennen oder beabsichti-
gen; endlich erscheint es ausgeschlossen, daB der Berner Ubereinkunft
niclit angehorige Staaten gegeniiber dem Zitationsrecht weniger liberal
sind als jene.

Die ecinschldgige Bestimmung lautet: « Est réservé I’effet de la législa-
tion des Pays de I’Union et des arrangements particuliers existants ou a
conclure entre eux, en ce qui concerne la faculté de faire licitement,
dans la mesure justifiée par le but a atteindre, des emprunts a des ccuvres
littéraires ou artistiques pour des publications destinées a I’enseignement
ou ayant un caractére scientifique ou pour des chrestomathies.» «Les
citations et emprunts seront accompagnés de la mention de la source et
du nom de 'auteur, st ce nom figure dans la source.»

Bei der Beantwortung der Frage, ob es sich in einem bestimmten Fall
um eine miBbriuchliche und damit verfolgbare Ausiibung des an sich
bestehenden Zitationsrechtes handle, mufl man sich wiederum vor Augen
halten, daB nur das Recht des zitierten Verfassers in Frage kommt: Das
Zitationsrecht bedeutet eine Einschrankung des ausschlieBlichen Rechtes
des Urhebers auf Veroffentlichung seiner Arbeiten; mit anderen Worten,
die Zitation kann solange nicht miBBbrduchlich sein, als sie den Verfasser
der zitierten Arbeit nicht schidigt, wobei es unerheblich ist, ob sich der
Hersteller des dargestellten Praparates geschadigt fiithlt. Der Verfasser
aber wird als geschidigt betrachtet, wenn die Zitation iiber das Maf}
hinaus erfolgt, «qui est justifiée par le but a atteindre». Das Ziel des
zitierenden Verfassers aber ist wissenschaftlicher Natur und sicher von
Fall zu Fall umschreibbar. Diese grundsitzlichen Uberlegungen diirften
es fallweise gestatten, allgemeingiiltig abzuschétzen, ob eine Zitation noch
innerhalb des Erlaubten blieb oder nicht.

Die Frage des Gerichtsstandes, wer berechtigt ist, den MiBbrauch des
Zitationsrechtes zu verfolgen, ferner nach den Voraussetzungen zu einer
Rechtsverfolgung sind dieselben, wie sie in bezug auf die Verfolgung der
Verletzung des Publikationsrechtes dargestellt wurden.

Nun fuahlt sich aber der Originalhersteller eines pharmazeutischen
Produktes vorziiglich durch folgendes Vorgehen durch den Nachahmer
geschiddigt: Der Originalhersteller bringt sein Priparat unter einem be-
stimmten Namen in den Verkehr, hierauf gehit das Priparat unter einem
andern allgemeingiiltigen Namen in die Wissenschaft ein, in der Folge
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propagiert dann ein Nachahmer des Priparates dieses unter seinem all-
gemeingiiltigen Namen und auf Grund von wissenschaftlichen Publika-
tionen, die Zitate aus Arbeiten tber das Originalprodukt verwenden. Der
Originalhersteller fragt sich nun, ob in einem solchen Vorgehen nicht ein
MiB3brauch des Zitationsrcchtes zu erblicken sei, ob nicht ein«falsches»
und die Zitationsfreiheit miibrauchendes Zitat vorliege.

Hiezu ist zu sagen, da3 nur dann eine Urheberrechtsverletzung und
damit ein vcrfolgbarer Tatbestand vorliegen wiirde, wenn in einem
scheinbar wortlich wiedergegebenen Text einzelne Worte oder Sitze
durch andere ersetzt worden wiren. Eine Verletzung des Urheberrechtes
lige schon dann vor, wenn im Zitat der Name des Originalpriparates
durch den neuen allgemeingiiltigen Namen ecrsetzt wiitrde; immerhin
darf nicht allgemeingiltig behauptet werden, daf3 eine so geringe Rechts-
verletzung auch ihren richterlichen Schutz fande, da es sich um eine Frage
des richterlichen Ermessens handelt, ob der urheberrechtlich allein ge-
schiitzte zitierte Verfasser geschidigt wurde. Aber, wohlverstanden,
eine Rechtsverletzung kénnte tiberhaupt nur vorliegen, insofern die Er-
setzung des Namens des Praparates innerhalb des Zitates selbst erfolgte;
ein wortliches Zitat, das den Namen des Priaparates nicht nennt, aber in
einem Artikel erfolgt, der iiber das Priaparat unter seinem generellen
Namen berichtet, wiirde das Urheberrecht von vornherein nicht verletzen.

Wohl aber kénnte ein Verhalten vorliegen, das den Tatbestand des
unlautern Wettbewerbs erfiillt, womit zwangsldufig die Frage zur Be-
handlung kommt, ob sich der Originalhersteller gegen die Verwendung
wissenschaftlicher Publikationen durch den Nachahmer auf Grund des
Wettbewerbsrechtes zur Wehr setzen kann.

Die Beantwortung auch dieser Frage ergibt sich zwangsliufig aus der
Feststellung, welches Gut in diesem Zusammenhang diesmal durch das
Wettbewerbsrecht, geschiitzt wird, und man darf hierauf feststellen, daf3
gegen Zitationen nur dann auf Grund des Wettbewerbsrechtes einge-
schritten werden kann, wenn die Zitation so Verwendung findet, dal
das Publikum in den Glauben versetzt wird, es handle sich nicht um das
Produkt des Nachahmers, sondern um das Originalpriparat.

Eindeutig erscheint, daB3 diesfalls der Hersteller als Verletzer zur Klage
wegen VerstoB gegen die Regeln des Wettbewerbsrechtes aktiv legiti-
miert wire; wogegen die Frage, wer passiv legitimiert wire, einer nihe-
ren Untersuchung bedarf.

In der T'at stellt sich die Frage, ob nicht eine unlésbare Kollision der
Rechte des zitierenden Verfassers mit den Rechten desjenigen, der sich
auf die Normen des Wettbewerbsrechtes beruft, entstehen kann.
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druck bildlicher Darstellungen, natiirlich nur im Rahmen des dies-
falls aber tatsichlich sehr engen Zitationsrechtes, gestatten).

Da die Nachahmer pharmazeutischer Priparate im allgemeinen, und
besonders jene in den USA, erfahrungsgemil sehr gut tiber das Urheber-
- recht orientiert sind, aber auch die Regeln des Wettbewerbsrechtes zu
beobachten pflegen,

da das Urheberrecht ausschlieBlich die Rechte des Verfassers an des-
sen literarischer Leistung regelt, und da das Wettbewerbsrecht nicht
primir den Schutz der wissenschaftlichen Leistung des Herstellers oder
des Verfassers zum Gegenstand hat,

ferner auf Grund vorstehender Untersuchung,
komme ich im wesentlichen zum praktischen Schluf3, daB3 weder das Ur-
heberrecht, noch das Wettbewerbsrecht dem Originalhersteller von
pharmazeutischen Priparaten eine generell einzusetzende und iuristisch
besonders interessante Waffe gibt, um seine Produkte gegen Nachahmer
zu verteidigen. Der Hersteller darf somit versichert sein, daf3 er sich kei-
nerlei Unterlassung schuldig macht, wenn er die Frage des Schutzes seiner
Priaparate iiber das Urheberrecht oder itber das Wettbewerbsrecht nicht
eingehender verfolgt, als dies bis anhin geschieht.

Dieses auch iuristisch tiberwiegend negative Ergebnis der Untersu-
chung war vorauszusehen. In der Tat regelt die Gesetzgebung iiber den
gewerblichen Rechtsschutz (Patentrecht, Muster- und Modellrecht) den
Schutz der Produkte der Wissenschaft und der Technik abschlieBend:
Der eindeutige Wille des Gesetzgebers umschrieb die Voraussetzungen,
unter denen ein Schutz solcher Produkte entsteht, und wann ein ent-
standener Schutz dahinfillt. Es war deshalb von vornherein nicht denk-
bar, daf3 auf Grund von Gesetzgebungen, die anderen Giitern Schutz
gewihren, der Schutz pharmazeutischer Produkte faktisch verstirkt oder
dessen Dauer verlingert werden kénnte.

Résumé

1. L’objet de la présente étude est la question suivante:
Pour propager leurs produits pharmaceutiques les fabricants recourent
entre autre a des publications scientifiques. Lorsqu’un produit a du
succes 1l est dans la regle imité et I'imitateur utilise fréquemment pour
sa propre propagande les dites publications scientifiques.
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Le premier fabricant qui encourage les travaux permettant des publi-
cations scientifiques ou qui commande ces publications se sent ex-
ploité par ce procédé.

On a donc posé la question de savoir si, sur la base du droit d’auteur
ou de la législation sur la concurrence déloyale, il est possible d’agir
contre I'utilisation de telles publications par 'imitateur.

. Apreés avoir donné quelques conseils au fabricant original de prépa-
rations pharmaceutiques I’auteur en arrive aux conclusions suivantes:

Etant donné que, d’expérience, les imitateurs de préparations phar-
maceutiques en général, et ceux des USA en particulier sont parfaite-
ment orientés sur le droit d’auteur, mais qu’ils ont également soin
d’observer la législation sur la concurrence déloyale;

Etant donné que le droit d’auteur régle exclusivement les droits de
Pauteur sur ses travaux littéraires et que le droit sur la concurrence
déloyale n’a pas en premier lieu pour objet la protection des pres-
tations scientifiques du fabricant ou de ’auteur;

on arrive a la conclusion essentielle pour la pratique que ni le droit

d’auteur ni la législation sur la concurrence déloyale ne donnent au
fabricant original de produits pharmaceutiques une arme a laquelle il
puisse généralement recourir et qui soit particulierement intéressante
en droit, pour défendre ses produits contre des imitateurs. Le fabricant
peut en conséquence étre assuré qu’il ne commet aucune négligence
s’il n’approfondit pas davantage la question de la protection de ses
produits a I’aide du droit d’auteur cu de la législation sur la con-
currence déloyale.
Le résultat juridique de cet examen était a prévoir. En fait, la Iégis-
lation sur la protection industrielle (droit sur les brevets, dessins et
modeles) regle définitivement la protection des produits de la science
et de la technique: la volonté unique du législateur circonscrit les
conditions qui donnent naissance a une protection de tels produits, et
fixe le moment ou elle cesse. (Yest pourquoi on pouvait prévoir
d’entrée de cause que les législations qui protégent d’autres biens ne
pouvaient ni renforcer la protection des produits pharmaceutiques ni
prolonger sa durée.



Gesetzesubersicht
Oktober 1950—August 1951

A'gyptm
Beitritt zu folgenden internationalen Abkommen:

1. Pariser Verbandsiibereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigen-
tums mit Wirkung ab 1. Juli 1951,

2. Madrider Abkommen betreflfend die internationale Eintragung der
Fabrik- oder Handelsmarken mit Wirkung ab 1. Juli 1952,

3. Haager Abkommen betreffend die internationale Hinterlegung der
gewerblichen Muster und Modelle mit Wirkung ab 1. Juli 1952,

4, Madrider Abkommen betreffend das Verbot falscher Herkunftsbe-
zeichnungen mit Wirkung ab 1. Juli 1952,

alle in der Londoner Fassung von 1934.
(Prop. Ind. 1951, S. 57 und 125.)

Das im neuen Patentgesetz vorgesehene Patentamt (vgl. Heft 1, 1949,
S. 64, und Heft 2, 1950, S. 146) ist nunmehr geschaffen worden; seit
Sommer 1951 nimmt es Patentanmeldungen entgegen. Die Ausfiihrungs-
bestimmungen zum Gesetz verlangen, dafl die Patentbeschreibung in
arabischer Sprache abgefal3t wird.

(Prop. Ind. 1950, S. 239, und Private Information.)

Canada

Beitritt mit Wirkung vom 30. Juli 1951 zur Londoner Fassung von
1934 der Pariser Verbandsiibereinkunft zum Schutz des gewerblichen

Eigentums (Canada gehorte bisher nur der Haager Fassung an).
(Prop. Ind. 1951, S. 105.)
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China

Am 11. August 1950 wurde ein provisorisches Reglement betref-
fend die Patente und Erfinderscheine erlassen. Chemische Verfahren
sind schutzfihig, nicht aber die chemischen Stoffe. Entsprechend dem
russischen System kann der Erfinder einen Erfinderschein oder ein Pa-
tent verlangen. Der Erfinderschein gibt ihm einen vererblichen Anspruch
auf eine Vergiitung sowie auf gewisse Ehrungen, wihrend der Staat
ausschlieBlich tiber die Erfindung verfiigt. Die Dauer des Erfinderschei-
nes und des Patentes wird von der Behérde im Einzelfall festgesetzt und
schwankt zwischen 3 und 15 Jahren. (Prop. Ind. 1951, S. 79.)

Die Markenregistrierungsbehérde hat Schweiier grundsdtzlich als
zur Markenanmeldung in China legitimiert anerkannt (vgl. Heft 2, 1950,
S. 147, und Prop. Ind. 1951, S. 46). (Private Information.)

Deutschland
Bundesrepublik Deutschland (Westdeutschland)

Das erwartete Abkommen zwischen der Schweiz und der Bundesrepu-
blik Deutschland ist am 2. November 1950 abgeschlossen und am 20.
Mai 1951 in Kraft gesetzt worden. Gegenseitig wird die Erstreckung von
abgelaufenen Prioritétsfristen bis zum 31. Juli 1951 zugesichert. Dies gilt
fur solche Priorititen, welche am 1. Januar 1945 noch bestanden, aber
vor dem 1. Oktober 1950 abgelaufen sind. Mitbenutzungsrechte erhalten
Dritte, welche die Erfindung gutgldubig beniitzt oder die dazu erforder-
lichen Veranstaltungen getroffen haben, und zwar nach dem 1. Januar
1944 und vor der betreffenden Nachmeldung, jedenfalls aber vor dem
31. Mirz 1950. Die Mitbenutzungsrechte sind unentgeltlich im Gegen-
satz zur Regelung im Kontrollratsgesetz Nr. 8 zugunsten der deutschen
Patente alliierter Staatsangehoriger.

(BundesbeschluB3 vom 21. Dezember 1950 und Bundesratsbe-
schlufl vom 15. Mai 1951 Eidg. Ges. Slg. 1951, S. 457{f., und Blatt
f. Patent-; Muster- und Zeichenwesen 1951, S.151/2.)

Die Frist fiir die Antrdge zur Aufrechterhaltung von Alt-Schutzrech-
ten bzw. zur Weiterbehandlung von Alt-Anmeldungen war bis zum 30.
September 1950 verldngert worden; dadurch erfolgte eine Angleichung
an den zugunsten alliierter Staatsangehoériger bereits bestehenden Ter-
min vom 3. Oktober 1950 gemidf3 Kontrollratsgesetz Nr. 8.
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Am 15. Juli 1951 ist ein Gesetz iiber die Verlingerung der Dauer be-
stimmter Patente erlassen worden. Die Moglichkeit der Verlingerung
ist eingeschriinkt auf solche Alt-Patente und auf Grund von Alt-Patent-
anmeldungen (das heit vor dem 8. Mai 1945 eingereichten) erteilte Pa-
tente, bel denen bis zum 8. Mai 1945 die Bekanntmachung nicht erfolgt
und damit die Schutzwirkung nicht eingetreten war. Die Verlingerung
entspricht dem Zeitabschnitt vom 8. Mai 1945 bis zum 7. Mai 1950. Bei
Auslindern wird Gegenrecht verlangt. »

(Blatt f. Patent-, Muster- und Zeichenwesen 1951, S. 229.)

Domintkanische Republik

Gegen die Riickwirkung des Beitritts der Dominikanischen Republik
zu verschiedenen internationalen Abkommen (vgl. Heft 2, 1950, S. 149)
haben einige Staaten Einspruch erhoben. Die Dominikanische Republik
tritt nun mit Wirkung vom 6. April 1951 der Pariser Verbandsiiberein-
kunft und dem Madrider Abkommen iiber das Verbot falscher Herkunfts-
bezeichnungen, beiden in der Haager Fassung von 1925, bei, nichtaber
dem Madrider Abkommen tiber die internationale Eintragung der Fabrik-
oder Handelsmarken. (Prop. Ind. 1951, S. 37.)

Italien

Beitritt zum Madrider Abkommen tiber das Verbot falscher Herkunfts-

bezeichnungen in der Londoner Fassung von 1934 mit Wirkung ab 5.
Mirz 1951. (Prop. Ind. 1951, S. 21.)

Am 10. Oktober 1950 wurde ein Patentverlingerungsgesetz erlassen,
welches die Moglichkeit der Verlangerung der Giiltigkeitsdauer um
héchstens 5 Jahre fir Patente vorsieht, welche am 10. Juni 1940 in Kraft
waren und des Kriegszustandes wegen nachweislich nicht ausgewertet
werden konnten. Ausldnder kénnen Verlingerungen nur erhalten, wenn
ihr Staat Gegenrecht gewéhrt.

(Prop. Ind. 1950, S. 238, und Blatt f. Patent-, Muster- und
Zeichenwesen 1951, S. 177.)

FJugoslawien

Jugoslawien erlie am 28. November 1950 auch noch eine Morato-
riumsverordnung. Alle Handlungen zur Aufrechterhaltung von gewerb-
lichen Schutzrechten, welche zwischen dem 3. September 1939 und dem
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. Januar 1946 verfallen waren, konnten innert 10 Monaten nach Ver-
6ffentlichung der Verordnung (6. Dezember 1950) nachgeholt werden.
Zwischenbenutzungsrechte an Patenten, Mustern und Modellen werden
anerkannt, nicht aber an Marken. Eine Verlingerung der Giiltigkeits-
dauer erfolgte jedoch nicht. Am 3. September 1939 noch nicht abgelau-
fene Priorititsfristen auf Grund von vor dem 1. Januar 1946 erfolgten
Anmeldungen wurden bis zum Inkrafttreten dieser Verordnung erstreckt.

(Prop. Ind. 1951, S. 4, und PTMR* Februar 1951, S. 126.)

Liechtenstein

Beitritt zur Londoner Fassung (1934) folgender Abkommen mit Wir-

kung ab 28. Januar 1951:
Pariser Verbandsubereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigen-

tums,
Madrider Abkommen iiber das Verbot falscher Herkunftsbezeich-

nungen,
Madrider Abkommen betreffend die internationale Eintragung von
Fabrik- oder Handelsmarken,

Haager Abkommen betreflend die internationale Hinterlegung von
Mustern und Modellen. (Prop. Ind. 1951, S. 3.)

Osterreich

In der Propriété Industrielle 1951 ist auf Seiten 51f., 224, 411f., 58T
und 74ff. eine Neuausgabe des Patentgesetzes abgedruckt, welche den
bisherigen Gesetzestext mit allen Abinderungen zusammenfalt und

ersetzt.

Saargebiet

Hinsichtlich samtlicher multilateralen und bilateralen internationalen
Abkommen tiber gewerblichen Rechtsschutz, denen Frankreich beige-
treten ist, mull das Saargebiet als zu Frankreich gehérend betrachtet
werden. (Prop. Ind. 1950, S. 238.)

Territorium von Tanganyika

Beitritt zur Londoner Fassung (1934) der Pariser Verbandsiiberein-
kunft mit Wirkung ab 28. Januar 1951. (Prop. Ind. 1951, S. 3.)

* Patent and Trade Mark Review.
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Us4

In der Propriété Industrielle 1950, Seiten 208fL., 22311, 239ff. und
1951, Seiten 8ff. sind die heute giltigen gesetzlichen Vorschriften be-
treffend Patente zusammenfassend abgedruckt.

Internationales Patentamt im Haag

(Abkommen vom 6. Juni 1947, vgl. Heft 1, 1949, S. 68.)

Das internationale Patentamt hat nunmehr ein Reglement tiber seine
Tatigkeit erlassen. In erster Linie liefert es Gutachten iiber die Neuheit
von Patentanmeldungen in den Mitgliedstaaten und von Patenten. Den
Angehorigen der Mitgliedstaaten und Personen, die in diesen Staaten
wohnen, erstattet es auch andere Gutachten uber Fragen aus seinem
Tiatigkeitsgebiet. Der Verkehr mit den Gesuchstellern erfolgt in der
Regel tiber die nationalen Patentimter.

(Prop. Ind. 1951, S. 38.)

(Mitgeteilt von der Patentabteilung der CIBA Aktiengesellschaft.)



A propos de la révision de la
Loi Fédérale concernant le droit d’auteur

sur les ceuvres littéraires et artistiques du 7 décembre 1922
ADOLF STREULI

Allocution présentée lors de I’Assemblée générale de
I’Association Suisse pour la Protection du Droit d’Auteur
tenue a Fribourg le 26 septembre 1951
en présence de membres du Conseil exéceutif de
PAssociation Littéraire ct Artistique Internationale 4 Paris

Motto:

L’auteur crée son ceuvre littéraire, artistique ou scientifique afind’entrer
en communication avec le public, c’est-a-dire afin de manifester son
«moi»; si le droit de 'auteur de disposer souverainement de son ceuvre —
ce droit de ’homme — n’est pas reconnu, ou se voit restreint, la consé-
quence fatale en sera une entrave a la libre jouissance des produits de
Pesprit.

Au cas ol I'usager rencontre des difficultés pour se mettre en rapport
avec les titulaires des droits d’auteur, les sociétés des auteurs, qui doivent
étre investies du pouvoir d’agir au nom de tous les auteurs du monde,
sont appelées a rendre applicable le droit de ’homme créateur en tenant
compte des intéréts en présence, tout en respectant la régle fondamentale
que abus d’un droit, surtout quand il est absolu, n’est pas protégé par la
loi.
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Messieurs,

Je vous prie de bien vouloir accepter mon intervention dans le sens de
la contribution d’un Suisse & une discussion a propos de la révision de
certaines lois nationales sur le droit d’auteur.

Beaucoup de pays en effet, et notamment ceux qui ne veulent pas fa-
voriser les étrangers au préjudice de leurs propres citoyens en ratifiant la
convention de Berne issue de la conférence diplomatique de Bruxelles en
1948, sont obligés de reviser leur législation nationale sur le droit d’au-
teur. Toute question qui se rattache a des problémes de législation dans le
domaine du droit d’auteur est donc des plus actuelles, entre autres pour
la Suisse.

Nous nous rendons tous parfaitement compte que le droit d’auteur est
encore a I’heure actuelle un domaine peu accessible méme aux juristes, et
pis encore, un droit qui est loin d’étre entré dans les mccurs des citoyens.
En général le public incline a ne voir dans ce droit de ’homme qu’une
invention fantaisiste du législateur, et beaucoup d’Etats ont encore de la
difficulté a incorporer dans leur législation ce que les juristes ont découvert.

Aujourd’hui, nous nous trouvons devant ’heureuse nécessité de nous
rappeler les principes juridiques qui devraient régler la législation sur le
droit d’auteur.

Ceux, qui, a titre de juristes, d’artistes, d’écrivains ou d’usagers,
s’intéressent au droit d’auteur, sont frappés par la complexité de la 1égis-
lation qu’ils doivent étudier; ils se trouvent généralement en face de lois,
de décrets, d’ordonnances et méme de réglements qui ne se limitent
gueére aux quelques dispositions suffisantes pour statuer sur les droits en jeu.

Je suis persuadé que cette complexité de la législation est une des rai-
sons primordiales qui font que le grand public n’a pas encore réalisé que
le droit de "auteur sur son ceuvre est un droit de P’homme garantissant a
lui seul la possibilité de créer librement et de jouir librement des ceuvres
de Pesprit. Si cette idée est exacte il s'impose avant tout de simplifier la
législation en ayant recours aux principes qui sont a la base du droit d’au-
teur. Pour procéder de cette maniére il me parait nécessaire de préciser
d’abord les faits qui ont provoqué ces législations complexes et nuisibles.
Il sera certainement plus facile ensuite de faire du bon travail lors de la
rédaction des nouvelles lois.

Voyons donc quels sont ces faits?

D’abord la découverte lardive du droit de [’ auteur sur son euvre, dont la con-
séquence fut une législation trop casuistique et trop dépendante des condi-
tions existant & un moment déterminé.
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Je ne crois nullement forcer I'histoire en constatant que la découverte
de ’ccuvre comme objet du droit de I"auteur vers la fin de 17¢éme siécle
seulement est due, si nous faisons abstraction des raisons sociologiques, au
fait qu’avant qu’une exploitation commerciale intense de la découverte
de 'imprimerie fat possible, ccuvre était difficilement détachable de
Iexemplaire de I'ccuvre. Aussi longtemps que ccuvre écrite ne pou-
vait étre reproduite qu’en un nombre trés restreint d’exemplaires, soit
en la copiant & la main soit en I'imprimant par des procédés coliteux,
Pauteur pouvait toujours contréler son droit au moyen de I'exemplaire
de P’ccuvre sur la base du droit de propriété et de possession. Ce qui est
vral pour les ceuvres écrites me parait encore plus vrai pour les ceuvres
des arts figuratifs, par exemple, et de la musique: les procédés bon marché
de reproduction d’ceuvres des arts figuratifs, et d’édition de musique, pour
ne pas parler des inventions techniques les plus récentes permettant de
conserver méme ’exécution, la représentation et la récitation, ont per-
mis ces derniéres décades sculement de dissocier facilement I’ccuvre de
son exemplaire, de telle sorte qu’on peut maintenant se servir, sans la
collaboration de I’auteur, des ccuvres de I'esprit d’'une maniére inconnue
autrefois; et 'auteur est obligé maintenant d’avoir recours au droit d’au-
teur afin de faire valoir ses prérogatives sur ’ceuvre.

Faute d’une conception générale et de principe du droit de "auteur
surson ccuvre, qui peut s’ exprimer dans cette seule disposition: «Le ou les
auteurs d’une ccuvre en disposent souverainement»* -— disposition inutile
autrefois, car les occasions de la léser n’existaient point — faute d’une
disposition générale dis-je, on a tdché de légiférer au fur et a mesure qu’un
nouveau domaine technique de Putilisation de ceuvre était découvert.

Voila une des raisons qui expliquent, selon moi, I’étrangeté de la légis-
lation en face de laquelle nous nous trouvons actuellement. Mais bien
d’autres faits encore ont provoqué la naissance de ces codes spéciaux et
complexes sur le droit d’auteur:

A mon avis les conventions internationales sur le droit d’auteur ont eu
également des répercussions indéniables sur les législations nationales.

Sil'on étudie le développement de la Convention de Berne on constate
qu’on engageait les pays qui en faisaient partie a observer les prérogatives
de l’auteur comportant seules une portée pratique. De révision en révision,
et parallélement au développement de la technique de 'utilisation des
ccuvres, la Convention rendit obligatoires les nouvelles prérogatives, seule
maniére d’ailleurs de développer un traité international multilatéral.

* ou, comme le dit Pavant-projet de loi frangais dans son article 24, «’auteur
jouit du droit exclusif d’exploiter son ceuvre sous quelque forme que ce soit».
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Il est notoire en outre qu’on n’est pas toujours parvenu a engager les
pays faisant partie de ’'Union de Berne a observer les prérogatives res-
pectives de 'auteur d’une maniére absolue. Au contraire on a été obligé
— trop souvent — de prévoir la possibilité de licences obligatoires de
toutes nuances afin d’obtenir I'unanimité nécessaire & un progres.

Ainsi la Convention de Berne forga bien les pays adhérents a dévelop-
per leur législation nationale, mais celles-ci tinrent compte des nouvelles
obligations conventionnelles, comme la convention elle-méme, sous une
Sorme casuistique, genre d’ccuvre par genre d’ccuvre, suivant la technique
du moment, au lieu de transformer les progrés de la Convention en en
condensant les principes dans un langage clair.

De plus, trop d’Etats se croyaient en regle avec le droit de 'homme,
méme s’ils faisaient usage des différentes possibilités de restriction per-
mises par la Convention de Berne, oubliant qu’il ne s’agissait point d’une
législation matérielle modéle mais d’un résultat politique.

A ces faits se sont ajoutés ces dernieres décennies d’autres phénomeénes
particulierement néfastes qui ont compliqué encore ces législations déja
complexes.

D’abord les tendances totalitaires. Si notre génération a vécu, et vit encore,
une décadence manifeste dans le domaine de la législation, c’est que le
législateur a généralement oublié qu’il existe dans le domaine du droit
civil des régles immuables et simples, et qu’il confond trop souvent le
réglement d’application avec les lois de base; certains Etats croient qu'un
droit n’existe que s’il a trouvé une expression positive pour chaque appli-
cation a la vie pratique. Cette tendance fait que trop de juges se perdent
dans ces lois trop complexes qui ne sont plus qu'une agglomération de
décrets, de réglements, de suggestions ou de présomptions légales sous
réserve d’autres arrangements entre les parties.

Mais d’autres raisons encore expliquent pourquoi la législation est si
abondante dans le domaine du droit d’auteur. De plus en plus les iniéréts
éeonomiques de certains groupes jouent un réle prépondérant lors des dé-
libérations a propos des lois, et d’une maniére particuliéerement néfaste
a propos de la Iégislation sur le droit d’auteur, parce que ceux qui créent
sont une élite formant une petite minorité comparée a ceux qui aspirent
a l’usage des ceuvres et en font une source de leurs revenus. Si les inté-
réts économiques priment la science et le droit de créer librement et de
pouvoir jouir librement des ccuvres de I'esprit, les auteurs, le public, et
avec eux la science méme, sont lésés.

En résumé je crois que, sans faire preuve d’une audace excessive, nous
pouvons constater que les faits suivants: législation casuistique basée sur
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des faits momentanés, tendances au totalitarisme, influence politiques,
ont produit une législation complexe et manifestant, semble-t-il, une cer-
taine méfiance a I’adresse du juge.

Permettez-moi de vous citer quelques exemples a I’appui de ces rai-
sons d’ordre plutét historique qui expliquent ces 1égislations indésirables a
mon avis sur le droit d’auteur.

D’abord un exemple montrant combien une législation qui a perdu de
vue les principes rend la tiche du juge difficile.

Pendant la derniére décennie les auteurs ont dt défendre leurs droits
contre les cinémas, et toute une série de procés monstres ont été nécessai-
res pour arriver a des jugements qu’on aurait pu prévoir facilement si I’on
n’avait pas été submergé par cette complexité de législation. Leur théme
était celui-ci:

Une ccuvre peut-elle étre utilisée sans que tous les auteurs quil’ont créée y
alent consenti, et, dans affirmative, qui est responsable de I’utilisation?

Les batailles terminées, on se demande pourquoi ces procés ont pu
prendre naissance. N’est-ce pas une lapalissade de dire qu'une ccuvre ne
peut étre utilisée sans que tous ses créateurs y consentent? N’en est-ce pas
une autre de rappeler que seul celui qui utilise ’ceuvre en est responsable?

Voici d’autres exemples qui démontreront cette fois-ci 'influence né-
faste de D’esprit totalitaire sur la législation sur le droit d’auteur; veuillez
ne pas y voir une critique adressée a un Etat plutét qu’a un autre; je crois
que tous les Etats sont plus ou moins coupables et qu’ils ont tous subi plus
ou moins la contagion du totalitarisme.

En constatant dans sa loi méme que celui qui dispose licitement du
corpus mecanicum d’un film sonore a acquis les droits de tous les auteurs
de projeter 'ccuvre, sauf celui du compositeur, et en précisant alors que
le compositeur a le droit de réclamer au cinémaunerémunérationspéciale,
un pays par exemple a incorporé a sa loi des faits qui découlent a I’heure
actuelle des contrats privés en usage. Si vous demandez a ceux qui ont
créé cette 1égislation pourquoi ils ont dérogé a tel point au procédé classi-
que de légiférer, vous obtenez toujours une serie d’arguments qui, je crois,
permettent de mieux saisir I'influence du totalitarisme sur la législation.

On vous dira notamment: «Si I’on reconnaissait aux auteurs leur droit
de ’homme sur la projection d’un film, ils pourraient grice a leur droit
absolu bloquer la projection du film en lésant les légitimes intéréts des
autres auteurs qui voudraient le projeter.» Ne voyez-vous pas comme moi
dans un tel argument lattitude typique provoquée par le totalitarisme?
Seuls les juristes qui ont oublié les grands principes du droit valable dans
tous les domaines de la vie sociale peuvent arriver a une pareille conclu-
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sion. Nous n’avons qu’a nous rappeler le grand principe selon lequel ’abus
du droit, méme et surtout quand il est absolu, ne peut jamais rencontrer
I’approbation du juge. Un auteur qui utiliserait son droit absolu afin de
faire du chantage sur celui qui voudrait projeter le film ne trouverait ja-
mais de protection dans un pays libéral, non totalitaire, mettant ’homme
au centre de ses préoccupations, et s’abstenant de s’immiscer dans les rela-
tions privées des hommes, condition premiére d’une vie telle que celle a
laquelle nous aspirons.

Que se passerait-il si a I'avenir, lors de la création d’un film, fous les
auteurs, et pas seulement le compositeur, s’en réservaient la projection?
Le pays dont nous avons parlé serait alors contraint de revoir sa législa-
tion afin de faire place au droit d’auteur en tant que droit de ’homme, et
par conséquent a la Convention de Berne.

Citons un autre exemple: si quelqu’un exécute publiquement des
ccuvres au moyen d’un radio-récepteur, il utilise le droit de "auteur sur
I’exécution de son ceuvre, mais en rencontrant, il est vrai, tout une série
de difficultés: 'usager doit se mettre en ordre aussi bien avec lautorité
qui donne la concession qu’avec le titulaire du droit d’exécution, lequel
de son c6té a de grandes difficultés a prouver quelles ceuvres furent utili-
sées par le concessionnaire; si le titulaire est membre d’une société d’au-
teurs, celle-ci doit trouver la clé équitable pour faire la répartition des
droits encaissés. Les sociétés d’auteurs ont su résoudre ces problémes en
recourant a des arrangements privés. A titre d’exemple je citerai mon
pays ou les PTT se chargent d’encaisser le droit d’auteur avec les taxes de
concession, tandis que la Société Suisse des Auteurs répartit les' sommes
ainsi encaissées sur la base des programmes des émetteurs suisses.

Cependant une législation sur le droit d’auteur a cru devoir se méler
encore a ce domaine privé. Elle n’a pu le faire qu’en niant le droit de
I"auteur et en décidant qu’il s’agit dans ce cas non pas d’une prérogative de
lauteur, mais seulement du droit des auteurs a une compensation spéciale.

Sivous posez des questions au législateur responsable il vous avancera des
arguments qui ne peuvent que soutenir ma thése. Il vous dira par exemple:
«Comment une société d’auteurs peut-elle répartir les droits encaissés
si la loi ne transforme pas le droit d’auteur en une chose différente?»

Bref, il s’agit & nouveau d’un cas d’abdication devant sa responsabilité
de I’homme, qui ne croit plus pouvoir agir sans que tout ce qui devrait
étre du domaine privé ait trouvé saréglementation obligatoire dans une loi.

Voici maintenant des exemples sur 'influence néfaste exercée par la
politique sur la législation: La loi suisse actuelle a été rédigée pendant et
immédiatement apres la guerre 1914-18. On ne pouvait alors imaginer
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comment se développeralent les moyens techniques pour conserver les
ceuvres musicales, et les appareils servant a I'exécution, la représentation
ou la projection des ccuvres ainsi enregistrées. Cependant il y avait déja
a ce moment une industrie qui fabriquait les coquettes boites a musique, et
le gramophone a pavillon avec ses disques primitifs était déja connu.
Bien gu’on pit se rendre compte que de pareils instruments ne se pré-
taient pas a I’exécution publique d’une ceuvre et que, méme si ¢’avait été
le cas, le titulaire du droit d’exécution n’aurait pu songer a faire de pareil-
les exécutions Iobjet d’une prérogative de l'auteur, on introduisit dans
la loi suisse une disposition suivant laquelle une ccuvre musicale peut
étre exécutée publiquement sans autre si cette exécution est faite au
moyen d’instruments mécaniques licitement fabriqués. Ce faisant le
législateur avait cédé au désir des fabricants de ces instruments primitifs.

De quel fardeau s’est-on chargé pour avoir oublié les principes géné-
raux lors de 1’établissement de la législation! Cette disposition est encore
en vigueur et il a fallu un avis de la conférence diplomatique de Bruxelles
pour que la Suisse, entre autres, revienne sur cette hérésie.

Quelles difficultés nos tribunaux n’ont-ils pas rencontrées pour rendre
compatible avec le développement de la technique cette disposition
dictée par la politique et négligeant la science! Si cet article n’a pu dé-
ployer ses néfastes effets sur le film sonore par exemple, qu’il a fallu
reconnaitre comme une ceuvre sui generis et non musicale afin d’éviter
Papplication de I'injuste exception citée, c’est a notre Tribunal fédéral, et
notamment au Juge rapporteur a ce moment la, M. Bolla, que nous le
devons. Il est de méme a ’honneur de la radiosuisse de n’avoir jamais taché
de se soustraire a I'obligation de rémunérer les émissions des ccuvres
musicales en recourant aux disques bien qu’il s’agisse incontestablement
dans ces cas d’ceuvres musicales, et bien qu’on assimile encore en Suisse
I’émission d’une ceuvre musicale a 'exécution.

Mais que de discussions, que de procés coliteux indisposant les intéressés
de part et d’autre seulement parce que le législateur s’était laissé guider
par des considérations autres que juridiques. _

Un autre exemple illustre I'influence néfaste qu’exerce la politique sur
la législation.

La loi suisse* prétend, contre toute science que I'instrument mécani-
que, méme celui fabriqué, par le perforage, I’estampage, ’apposition de
points (!) est une ccuvre dans le sens du droit d’auteur. Il dépend donc
de la grace dufabricant des «conserves» d’ceuvres musicales que 'auteur
puisse entrer en communication avec le public, et que celui-ci puisse
~ * LDA, art. 4, al. 2.
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jouir des ceuvres, deés I'instant qu’elles sont mises en circulation au moyen
d’instruments mécaniques. Or, depuis que dans maints domaines la dit-
fusion de la pensée se fait surtout par le moyen d’instruments mécaniques,
cet état de fait ne peut pratiquement plus exister.

Pensez enfin aux multiples difficultés que provoquent les séries d’ar-
ticles sur les licences obligatoires de tout ordre, qui doiventleur existence aux
considérations peujuridiques parlesquelleslalégislation s’est laissée guider.

A tous ces faits d’ordre historique principalement qui ont influencé
nos législations sur le droit d’auteur, s’en ajoute encore un qui, a mon
avis, exerce lui aussi une influence des plus nuisibles sur le 1égislateur: Sur-
pris par la découverte de 'ccuvre en tant qu’objet du droit, on a cherché
en légiférant des analogies avec d’autres phénoménes d’ordre juridique et on est
tombé sur le droit de propriété. On a fait ainsi des analogies entre ceuvres
et choses qui, nous le reconnaissons aujourd’hui, étaient le plus souvent
erronées, preuve en soit [a monstrueuse expression de «propriété intellec-
tuelle» qui est une erreur tant au point de vue linguistique que juridique.

Je me risque a constater que le droit de propriété et le droit de 'au-
teur sur son ceuvre n’ont qu’un seul caractére commun: ils sont I'un et
Pautre des droits exclusifs, restreints seulement par le droit des voisins et
Pintérét public. A mon avis toutes les autres analogies qu'on a cru pou-
voir établir et qui malheureusement ont trouvé leur expression dans
certaines législations, et notamment dans celle de mon pays, sont inuti-
les sinon fausses, et ont provoqué beaucoup de difficultés: on a jugé bon
d’introduire dans la législation suisse par exemple I’analogie avec la co-
propriété et la propriété en main commune du droit réel.

Cette analogie suisse s’est avérée inexacte; elle est due a une confusion
entre I’ceuvre, seul objet du droit d’auteur, et ’exemplaire de I'ccuvre,
objet du droit sur les choses mobiliéres, entre le droit d’auteur et la pro-
priété. Evidemment il importe peu si pour une ceuvre créée par plus d’un
auteur les apports des auteurs différents peuvent étre effectivement sé-
parés ou non: Pccuvre créée par plusieurs auteurs est toujours, comme le
dit trés justement lavant-projet de loi frangais, une nouvelle ccuvre, qui
ne peut étre utilisée que si tous ses créateurs y consentent, et la question de
savoir si un apport a ’ceuvre peut oui ou non étre utilisé isolément est une
pure question de fait d’abord et de contrat passé entre les co-auteurs ensuite.

Une série d’événements ont confirmé ces derniéres années que I’ana-
logie citée entre droit d’auteur et droit de propriété est erronée. Qu’on
ne me reproche pas de voir les problémes qui nous préoccupent d’un
point de vue trop spécial si je me sers & nouveau comme exemple du film
sonore: c’est le plus actuel pour toutes les ccuvres créées par plus d’un
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auteur et ce que je dirai a propos du film pourrait se dire aussi bien a
Iégard des ccuvres radiophoniques, des ccuvres a téléviser, de certains
Festspiele voire méme d’opéras, d’opérettes, etc.

La jurisprudence actuelle étiquette le film sonore comme une ccuvre
faite en collaboration, tandis que le Tribunal fédéral, se basant sur la
législation suisse actuellement en vigueur a d le considérer comme une
ceuvre composite. Mais ces classifications différentes n’ont pas empéchés
les deux juges, et ceci est 'essentiel, d’aboutir exactement aux mémes
conclusions selon lesquelles le film sonore est une ccuvre dans le sens du
droit d’auteur, sur laquelle tous ses créateurs disposent de toutes leurs
prérogatives. Et méme si les termes de "avant-projet de loi frangais sont
utilisés d’une maniére différente de celle qui est d’usage en Suisse, et
méme en France actuellement, ceci ne change rien aux prérogatives des
auteurs. Malheureusement le juge fédéral qui référait dans le dernier
procés du film sonore n’a pas eu le temps de se prononcer en émettant
I’hypothése que le film sonore soit une ceuvre faite en collaboration dans
le sens de la loi suisse; mais je crois qu’il m’est permis de vous dire que
méme en adoptant cette hypothese il ne serait pas arrivé a une autre con-
clusion que celle suivant laquelle une ceuvre créée par plus d’un auteur ne
peut étre utilisée qu’avec le consentement de tous les auteurs; tant il est
vral que faire des prérogatives des auteurs sur une ceuvre, une prérogative
surla part apportée 4 la création del’ceuvre, ou parler d’une part de chaque
auteur au droit sur ’ccuvre entiére, ne change en rien les prérogatives de
P’auteur sur ceuvre. Ce seul exemple suffit 2 démontrer comment on a
compliqué la législation en croyant devoir faire des analogies inutiles?.

! Chose curieuse: si dans le passé 'industrie cinématographique a farouchement in-
sisté sur le fait que le film sonore est une ceuvre originale, en croyant pouvoir tirer de
cette situation juridique son étrange conclusion quant & ’utilisation de cette ceuvre, les
auteurs se voient obligés maintenant de recourir au fait que le film sonore est une ceuvre
originale afin de se défendre contre I’industrie cinématographique; celle-ci se permet en
effet trop souvent de louer le film et non pas la bande sonore, en autorisant le loueur a
remplacer la bande sonore originale par une nouvelle bande, c’est-a-dire en substituant
une nouvelle musique a celle du film.

Inutile de nous étendre sur ce procédé qui dessert aussi bien le droit que I’art; il n’a
d’autre but que de faire perdre au compositeur de la musique originale ses droits
d’exécution pour en faire bénéficier un compositcur du pays dans lequel le film est
projeté.

Dr’ailleurs il s’agit ici d’un exemple extrémement instructif sur le danger qu’il y a a
confondre ’ccuvre et ’exemplaire de 'ccuvre dans le sens du droit d’auteur: méme si le
corpus mecanicum n’est pas un, comme c¢’est souvent le cas pour le film sonore (film
proprement dit et bande sonore) I’ccuvre en question peut toujours étre une, et méme
originale.
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Pour en finir avec les exemples de cet ordre, est-il besoin de rappeler,
combien d’encre ont fait couler les deux écoles, 'une soutenant que le
droit d’auteur est une association de différents droits et 'autre qu’il est
un droit un, sans qu’on puisse parler de différents droits, mais seulement
de différentes possibilités de faire valoir ce droit unique: discussion pra-
tiquement inutile, qui doit sa seule origine, ceci est ma ferme conviction,
au fait qu'on a voulu trouver une analogie entre le droit d’auteur et le
droit réel.

Notre temps est limité. Permettez-moi donc de m’arréter a ces géné-
ralités et aux quelques exemples qui les illustrent, dont on pourrait mul-
tiplier le nombre a I'infini.

Je suis persuadé que I’étude des conditions dans lesquelles les législa-
tions actuelles sur le droit d’auteur ont pris naissance et se sont dévelop-
pées permettent de tracer le chemin a suivre maintenant qu’il s’agit pour
nombre d’Etats, et notamment pour la France et la Suisse, de reviser
leur 1égislation.

Rappelons-nous que le droit de I'auteur sur son ceuvre est un droit de
I’homme facile a circonscrire, et ne perdons pas de vue les raisons pour
lesquelles nous nous trouvons en présence des législations compliquées de
Pheure actuelle.

Messieurs,

Je me suis permis de dire beaucoup de choses et, trouverez-vous peut-
étre, d’'une maniere peu motivée. J'ose toutefois arriver a une conclusion:

Personne ne peut nier que beaucoup de législations nationales sur le
droit d’auteur, notamment celle de la Suisse, portent encore trop les
traces des conditions dans lesquelles elles ont pris naissance. Pour cette
raison elles sont, nous 'avons vu, difficilement accessibles méme aux
juristes; de par leur défectuosité et leur complexité méme, elles renfor-
cent I'idée de nos concitoyens que le droit de I’auteur sur son ceuvre est une
chose a combattre, et ils ne reconnaissent pas que le droit d’auteur est un
droit de I’homme créateur qui seul peut garantir la libre création
d’ceuvres et leur libre jouissance.

Les personnalités a qui incombe maintenant la lourde tiche de reviser
les lois en vigueur se trouvent placées devant un dilemme, car pour ren-
dre la législation accessible 2 tout le monde:

— va-t-on continuer dans la voie ot la majorité des pays se sont engagés
en établissant les dispositions légales sur le droit d’auteur dans des
codes complets & part, tout en précisant d’une maniére casuistique les
droits respectifs a chaque genre d’ccuvres?
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— ou bien va-t-on au contraire tenir compte des expériences historiques
et scientifiques en réduisant les 1égislations actuelles a leurs principes?

Vous pouvez deviner facilement pour laquelle des deux possibilités
j opte personnellement:

Avant tout le législateur devra s’abstenir de résoudre les probléemes
qui se posent a lui en faisant de la législation sur le droit d’auteur une loi
totalitaire, devant subir une nouvelle révision a chaque possibilité nouvelle
d’expression de Pesprit et chaque fois que les intéressés s’entendent pour
appliquer les droits sur la base de nouveaux arrangements.

Mais, le choix une fois fait, les problémes qui se posent au législateur
n’en seront pas résolus pour autant: car nous sommes citoyens d’une
démocratie, et dans une démocratie, 1égiférer est par définition un acte
politique, c’est-a-dire un métier du possible.

Or la démocratie demande aux lois d’étre claires, simples et lisibles
pour tout le monde. Il faut donc se méfier de tomber dans le vice de la
«Begriffsjurisprudenz», accessible seulement aux initiés, aux «IFach-
juristen». Croyez bien que je suis le dernier & incliner vers ce snobisme.
Par contre je suis persuadé qu’une législation qui ne se laisse inspirer que
par la science et qui sait condenser ses expériences dans des dispositions
claires et simples est la seule qui peut étre comprise par tous les citoyens,
et nous €pargner des études et des proces inutiles.

De plus il ne faut pas oublier gu’on ne peut remplacer d’un jour a I’au-
tre ce qui est le résultat d’un développement historique; 4 mon avis se
serait une erreur de ne pas vouloir construire sur ce qui existe déja méme ,
si 'on aspire a simplifier; tous les faits auxquels je me suis arrété ne peu-
vent donc, selon moi, que conduire toute révision vers une simplification
de ce qui existe déja.

Qu’il me soit permis de jeter encore dans la discussion une derniére
idée qui se rapporte au théme dont nous nous occupons mais qui s’adresse
avant tout a mes confréres suisses. Vous serez certainement avec moi
d’avis que la révision de la loi suisse et son adaptation a la Convention de
Berne telle qu’elle est sortie des délibérations de Bruxelles sera politique-
ment une affaire difficile. Réfléchissant aux difficultés qui attendent le
rédacteur du projet, la Commission des experts et nos deux Chambres, je
me suis posé la question de savoir s’il ne serait pas possible de prendre un
chemin nouveau pour arriver au but qui nous est dicté par des circons-
tances de force majeure, c’est-a-dire ’adaptation de la loi nationale a la
Convention revisée et la ratification de la Convention? Jelancerai monidée
tout en me rendant compte que sa réalisation rencontrera des obstacles qui
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peut-étre m’échappent encore actuellement puisque je n’ai pas eu la possi-
bilité de I’étudier de pres et de la discuter avec des personnes compétentes:

Pour la premiére fois dans son histoire I’Union de Berne a aspiré
Bruxelles a ne plus se contenter seulement a obliger les Etats membres
tenir compte des possibilités nouvelles d’exploitation de I’ceuvre, mais
rédiger une loi internationale compléte sur le droit d’auteur. Preuve en
soit par exemple 'introduction du droit exclusif de Pauteur a exécuter
publiquement son ceuvre, droit que jamais personne n’a contesté. Nous
nous trouvons donc maintenant en face d’une législation matérielle
compléte sur le droit d’auteur.

En ratifiant la Convention revisée nous accorderons tous les droits
conventionnels a toutes les ccuvres entrant en ligne de compte, ¢’est-d-dire d
la grande majorité de toutes les wuvres protégées. D’autre part nous devons
éviter que ces étrangers aient plus de droits que nos propres concitoyens.

Je me demande en conséquence, en me rappelant que légiférer est par
définition un acte du possible, si ’'on ne pourrait pas déclarer la Conven-
tion de Berne revisée en 1948 applicable aux citoyens suisses également,
et remplacer la loi fédérale concernant le droit d’auteur sur les ceuvres
littéraires et artistiques de 1922 par une «Loi d’introduction» a la Con-
vention de Berne, genre de loi que nous connaissons bien en Suisse . Cette
loi d’introduction devrait se prononcer sur chaque article de la Conven-
tion de Berne laissant aux Etats la liberté d’option pour 'un ou l'autre
réglement touchant des questions particuliéres?, et prévoir encore les
sanctions et la procédure, nécessaires pour une loi nationale compléte;
certains articles de la Convention donneraient sans autre 'occasion de
prévoir également dans cette «Lot d’introduction» des articles visant
Iapplication de certaines prérogatives des auteurs, c’est-a-dire toutes ces
dispositions du domaine du droit public qui doivent garantir qu’un mo-
nopole d’entremise ou méme de mandat ne soit pas exercé abusivement?.

[ ST ST Y

! Depuis que cette allocution a été prononcée, la Commission de législation de la
Confédération internationale des Sociétés d’Auteurs et Compositeurs, réunie a Florence
du 29 octobre au 3 novembre 1951, a émis le vceu suivant:

La Commission de législation,

se félicitant de l’entrée en vigueur de I’Acte de Bruxelles dans les rapports de
douze des Pays membres de I'Union de Berne,

convaincue du haut intérét d’une prompte adhésion des autres Pays signataires,

rappelle que les Etats désireux d’adhérer dans un bref délai a I’Acte de Bruxelles
pourraient, sans recourir & une refonte préalable de la législation nationale, déclarer,
par une loi spéciale, que les dispositions contenues dans I’Acte de Bruxelles sont égale-
ment applicables aux nationaux.

? voir annexe ci-jointe.
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Peut-étre méme serait-il possible d’incorporer les articles de cette loi
d’introduction dans un texte méme de la Convention de sorte que les
articles explicatifs indispensables suivraient immédiatement I'article de la
Convention auquel ils se rapportent.

Si une pareille idée, s’avérait possible, on en retirerait des avantages
juridiques et politiques qui, & mon avis tout au moins, sautent aux yeux:

Pourquoi croire qu’on pourrait légiférer d’une maniere plus claire sur
le terrain national que ce ne fut le cas sur le terrain international aprés
des délibérations ayant duré trois quart de siécle entre des spécialistes
venant de tous les coins du monde? Quel avantage pour les intéressés
suisses et étrangers si 'on pouvait alors avoir une jurisprudence se basant
directement sur la Convention de Berne!

Politiquement, les problémes qui se poseront au législateur le seront
d’'une maniére absolument claire et beaucoup moins compliquée que
dans le cas ol 'on aurait a discuter de nouveaux textes en vérifiant s’ils
coincident entié¢rement avec ceux de la Convention.

Les questions qui se posent ici, la Suisse les a connues de tous temps
puisqu’elle est une Confédération d’Etats souverains, lesquels ont tou-
jours dit établir des lois d’introduction aux lois fédérales. 1l y a donc
une analogie frappante entre la Confédération suisse et I’Union de Berne.
Dans le cas qui nous occupe il s’agirait d’établir une loi d’introduction
visant non point un Etat confédéré de la Confédération helvétique mais
un Etat confédéré de I’Union Littéraire et Artistique.

Vous me direz peut-étre que cette idée est en contradiction avec les
remarques que j’ai faites tout a I'’heure au sujet de la Convention de
Berne et de I’énumération casuistique qu’elle avait involontairement
suscitée. Je crois toutefois que les avantages politiques dépasseraient de
loin ces inconvénients, et surtout quel exemple magnifique serait un pa-
reil développement pour 'unification internationale du droit privé! La
Suisse réparerait peut-étre ainsi le manque de zéle dont elle fait preuve
pour entrer dans le rang des autres nations en ratifiant la convention de
Berne revisée a Bruxelles, et pour reconnaitre elle aussi la durée de pro-
tection de 50 années p.m.a. Son prestige en tous cas n’aurait rien 4 y
perdre. N’en veuillez pas au Secrétaire général du Conseil Européen de
la Confédération Internationale des Sociétés d’Auteurs et Compositeurs
si I'idée qu’il vient d’émettre lui tient sentimentalement a cocur.
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Mes chers Confréres,

Ce qui s’impose devant les révisions qui nous attendent c’est de ne pas
perdre de vue les principes, et de penser en rédigeant les nouvelles lois a
cette phrase que mon grand maitre, M. le Professeur Fleiner, aimait
particuliérement et que je ne voudrais pas manquer de citer en termi-
nant: «Rien n’est plus pratique qu’une bonne théorie.»

Université de Fribourg, le 26 septembre 1951.
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Annexe

A mon avis la «Loi d’introduction» envisagée devrait contenir entre autres les ar-
ticles suivants:

Tout d’abord une disposition essentielle disant que la Convention de Berne pour la
protection des ceuvres littéraires et artistiques revisée a Bruxelles le 26 juin 1948 est
également applicable aux ccuvres des ressortissants suisses publiées en Suisse ou a
Iétranger qu’elles solent éditées ou non, ainsi qu’aux ceuvres d’auteurs étrangers
éditées pour la premiére fois en Suisse.

Ensuite, il serait nécessaire de prévoir les articles d’introduction ci-dessous:

— ad art. 2 al. 2: P’article qui s’impose,

— ad art. 2 al. 5: un article déclarant que les ceuvres visées par
cet alinéa jouissent de la protection en Suisse,

— ad art. 2 bis: Particle qui s’'impose,

— ad art. 6 al. 2, 3 et 4: I’article qui s’impose tout en tenant compte
de Part. 6 al. 2 LDA,

~- ad art. 6 bis al. 1: peut-étre s’impose-t-il d’ajouter un article

d’introduction disant:

«lauteur a le droit de s’opposer a la des-
truction de I’exemplaire original de I'ceuvre
seulement au cas ou celle-ci entrainerait la
destruction de ’ceuvre méme;

si le propriétaire de l’exemplaire original
de Pceuvre estime qu’on ne peut exiger de
lui qu’il s’abstienne de détruire Pceuvre, il
est autorisé a en référer au juge qui décidera
souverainement ;

les auteurs des ccuvres des arts appliqués,
de la photographie et de ’architecture ne
peuvent s’opposer a la destruction de leurs
ceuvres» (art. 14 dela proposition des groupe-
ments intéressés du 19 mars 1949).

— ad art. 6 bis al. 2 et 3: Particle qui s’impose,
— ad art. 7 al. 3: Iarticle qui s’impose,
— ad art. 9 al. 2: I’article qui s’impose,
— ad art. 10 bis: Particle qui s’impose,
— ad art. 11: un article réservant la «Lot fédérale con-

cernant la perception de droits d’auteur»
(du 25 septembre 1940),

— ad art. 11 bis al. 2: un article prévoyant que la gérance du droit
de radiodiffuser ’ceuvre est réservé a une
société, ayant requ 'autorisation nécessaire,
et mandatée de par la loi pour gérer les dits
droits afférant a toutes les ceuvres protégées
(art. ler de la Loi Perc. du 25 septembre









Prix Triennal
de la Confédération Internationale

des Sociétés d’ Auteurs et Compositeurs

La Confédération Internationale des Sociétés d’Auteurs et Composi~
teurs a créé un Prix Triennal destiné a récompenser un travail (juridique,
philosophique, littéraire, etc.} de nature a faire progresser le droit d’au-
teur.

Le montant de ce prix est fixé pour le concours de 1952 a trois cent
mille (300 000) francs francais.

Ce concours a été déclaré ouvert par le Bureau de la Confédération
réuni a Paris les 27 et 28 avril 1951. Il sera cléturé le 30 avril 1952.

Sont admis a concourir les ouvrages inédits ou publiés depuis le 30
avril 1949,

S’adresser pour tous renseignements et réglement du concours au
sicge de la Confédération 24 rue Chaptal, a Paris (IXe).

Réglement

I.— La Confédération Internationale des Sociétés d’Auteurs et
Compositeurs décerne périodiquement un prix destiné a récompenser des
€crits de nature a faire progresser le droit d’auteur dans un sens conforme
aux aspirations confédérales.
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II. — Le prix peut étre attribué a toute personne physique d’une ho-
norabilité indiscutable, auteur d’un ouvrage inédit ou publié trois ans
au plus avant la date de cl6ture du concours.

III. - En principe, le prix est décerné tous les trois ans. Le montant
en est fixé a un minimum de deux cent mille francs francais. Le Bureau
de la Confédération se réserve d’augmenter ce chiffre suivant I'impor-
tance des contributions apportées par les Sociétés confédérées.

IV. — Le jury est constitué par le Bureau de la Confédération, assisté
pour la lecture des ouvrages par la Commission de Législation. Celle-ci
lui présente un rapport sur chaque ouvrage. La décision est prise par le
Bureau de la Confédération, en toute indépendance et sans appel; elle
n’a pas a étre motivée.

Le prix peut étre divisé entre deux ou plusieurs ouvrages d’égale
valeur.

V. — L’ouverture du concours est décidée par le Bureau de la Confédé-
ration ainsi que la date de cléture dudit concours, et rendue publique un
an au moins avant cette date.

Les ouvrages présentés par les candidats ou en leur nom sont adressés,
autant que possible en trois exemplaires, au Secrétaire Général de la
Confédération, qui en accuse réception. Ils peuvent étre rédigés dans une
des langues de diffusion mondiale ou, a défaut, dans une autre langue, a
condition que ce soit celle de 'auteur ou, en cas de collaboration, d’un
des auteurs.

VI. — Toutes questions non prévues dans le présent réglement sont
tranchées discrétionnairement par le Bureau de la Confédération.

Nota — Les exemplaires imprimés demeureront acquis a la biblio-
theque de la Confédération.

Les manuscrits primés pourront étre publiés, en tout ou partie, par
les soins de la Confédération, dans sa revue «Inter-Auteurs».



Schweizerische Rechtsprechung

OTTO IRMINGER
Zirich

Markenrec‘at
ZGB Art.2

Voraussetzungen der Verwirkung des Klagerechtes des Inhabers
der verletzten Marke.

BGE 76 II 393ff.; Urteil der I. Zivilabteilung vom 12. Dezember
1950 i.S. Laboratoires Sauter S.A. gegen Sanitingesellschaft Bug-
mann & Cie.

Die Sanitingesellschaft Bugmann & Cie. lieB 1939 die Marke
«Sanitin» fiir ein Desinfektionsmittel eintragen. Die Laboratoires
Sauter S.A., seit 1910 Inhaberin der Marke «Salitine» fiir pharma-
zeutische Produkte, ersuchte Bugmann & Cie. 1939/40 erfolglos um
Loschung ihrer Marke. 1949 reichte die Sauter S:A. gegen Bugmann
& Cie. Klage auf Léschung der Marke und Schadenersatz ein.

Entgegen dem Entscheid der Vorinstanz hat das Bundesgericht das
Vorliegen ginzlicher Warenverschiedenheit verneint.

Die Auffassung der Vorinstanz, daB3 der Zeicheninhaber sein Klage-
recht unter allen Umstdnden erst mit der Verjahrung seiner Anspriiche
einbiiBe, ist unzutreffend. Das Klagerecht des Markeninhabers kann
vielmehr, auch falls es noch nicht verjahrt ist, verwirkt sein, wenn seine
Austibung ein Handeln gegen Treu und Glauben bhedeuten wiirde
(GBE 73 II 190 f.). Einen solchen Versto3 gegen die gute Treue will
die Beklagte in der vorliegenden Klage deshalb erblicken, weil die
Kldgerin nach ihren Zuschriften von 1939/40 sie wihrend eines Zeit-
raumes von vollen 9 Jahren in der Fithrung der Marke «Sanitin» in
keiner Weise behinderte.
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Dem Markeninhaber ein Handeln wider Treu und Glauben vor-
zuwerfen ist aber grundsitzlich nur befugt, wer sich selber nicht auch
den gleichen Vorwurf entgegenhalten lassen muBl. Daraus folgt, dal3
im allgemeinen nur der gutgldubige Verletzer Verwirkung des Klage-
rechtes geltend machen kann (BGE 73 II 192). Gutgldubig war die
Beklagte beim Gebrauch ihrer Marke «Sanitin» bestimmt nicht. Sie
wurde schon kurz nach der Hinterlegung der Marke, in der allerersten
Zeit threr Verwendung von der Kldgerin wiederholt darauf aufmerk-
sam gemacht, dal3 ihre Marke mit dem Zlteren Zeichen «Salitine»
unverkennbar sei. Die Beklagte beharrte aber auf dem offensichtlichen
unhaltbaren Standpunkte, eine Verwechslungsgefahr der beiden Mar-
ken bestehe nicht, und zeigte sich allen Bemithungen der Kligerin um
eine giitliche Einigung vo6llig unzuginglich. Angesichts dieser Sach-
lage befand sich die Beklagte in jenem Zeitpunkte bei der weiteren
Verwendung ihrer Marke ohne Zweifel im bdsen Glauben. Das
schliefit jedoch die Verwirkung des Klagerechtes nicht unter allen
Umstanden aus. Es kann sich vielmehr im Laufe der Zeit eine Situa-
tion herausgebildet haben, bei der das Untitigbleiben des Inhabers
der verletzten Marke den bosen Glauben des Verletzers aufwiegt.
Dies ist vor allem dann der Fall, wenn der Markeninhaber keine
stichhaltigen Griinde fiir sein langes Zuwarten vorzubringen vermag.
Auf Seiten des Verletzers sodann ist von Bedeutung, ob er wahrend
dieser Zeit durch den unangefochtenen Gebrauch seines an sich unzu-
ldassigen Zeichens einen wertvollen Besitzstand hat schaffen kénnen,
dessen er bei GutheiBung der Klage verlustig ginge. In einem solchen
Falle hitte der Inhaber der verletzten Marke die Méglichkeit, sich die
Frucht der Arbeit des Verletzers anzueignen, die im guten Ruf und
der Bekanntheit der jingeren Marke besteht und nur infolge des lan-
gen Zuwartens des Verletzten zur Entstchung gelangen konnte. Ein
derartiges Verhalten wire aber rechtsmiBbrduchlich und daher des
Rechtsschutzes nicht teilhaftig. Es fragt sich daher, ob im vorliegenden
Falle die 1939/40 vorhandene Bosgliubigkeit der Beklagten in Anbe-
tracht des nachfolgenden Verhaltens der Klidgerin im Sinne der vor-
stehenden Darlegungen iiberhaupt noch erheblich sei.

Nach der heutigen Aktenlage hat die Kldgerin seit dem Februar
1940 bis zum Frithjahr 1949 gegen die Beklagte nichts mehr vorgekehrt.
Dieses Untitigbleiben der Kldgerin rechtfertigt aber fiir sich allein
noch nicht ohne weiteres den SchluB3 auf ein stillschweigendes Ein-
verstindnis der Kligerin, da diese in der Korrespondenz von 1939/40
bestimmt und eindeutig gegen die Zulassigkeit der Marke der Beklag-
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ten Stellung genommen hatte. Doch 148t sich angesichts der langen
Zeitspanne, wihrend der die Kldgerin untétig blieb, eine Verwirkung
ihres Klagerechtes nur verneinen, wenn sie thr Verhalten mit stich-
haltigen Griinden zu rechtfertigen vermag. Was die Kligerin in Wirk-
lichkeit veranlasste, so lange zuzuwarten, ist aus den Akten nicht er-
sichtlich. Aber gerade die wahren Beweggriinde fir ihr Verhalten
kénnen fir die Entscheidung der Irage nach dem Vorliegen eines
RechtsmiBlbrauches den Ausschlag geben. So ist von wesentlicher Be-
deutung, in welchem Umfang die Beklagte ihre Marke «Sanitin» seit
1940 gebraucht hat, welche Reklametitigkeit sie dafir entfaltete, sowie
ob der Umsatz der mit dieser Marke versehenen Ware zunichst wih-
rend langerer Zeit nur gering war, und dann namentlich in der letzten
Zeit vor der Klageerhebung stark anstieg, oder ob die Beklagte schon
nach kurzem Gebrauch des Zeichens erhebliche Umsitze zu erzielen
vermochte. Ferner ist von Belang, ob das «Sanitin» der Beklagten
schon ab 1940 mit den Erzeugnissen der Kldgerin in Konkurrenz trat,
oder ob dies erst spiter der Fall war. Bedeutsam sind alle diese Verhilt-
nisse deshalb, weil die Kldgerin keinen Anlafl zum Einschreiten hatte,
wenn sie nach der Sachlage annehmen durfte, ein ernstlicher Schaden
drohie ihr aus dem Bestehen der verletzenden Marke wegen der Ge-
ringfugigkeit des Geschiftsbetriebes der Beklagten nicht.

MSchG Art. 4 und 6, Abs. 1

Klage auf Ungiltigkeit einer Marke, die schon eingetragen, aber
noch nicht gebraucht wird. — Verwechslungsgefahr bei Arzneimittel-
Marken; Bedeutung der Rezeptpflicht. —Neotrisan/Nephrisan.

BIZR Bd. 50 (1951), Nr. 59. Urteil des Handelsgerichtes Ziirich
vom 1. Mirz 1951.

Apotheker S. hinterlegte am 11. Juli 1949 die Marke «Nephrisan»
fir pharmazeutische Produkte aller Art. Die Firma A.G.H., die seit
langem unter der Marke «Trisan» ein Heilmittel gegen Asthma ver-
treibt, hinterlegte am 24. April 1950 die Marke «Neotrisan» fiir ein
chemisch-pharmazeutisches Produkt. Bevor ein Erzeugnis unter dieser
Marke in den Handel gebracht wurde, erhob S. gegen die A.G.H.
Klage mit dem Antrag, die Marke «Neotrisan», die sich von seiner
alteren Marke «Nephrisan» nicht gentigend unterscheide, sei ungiil-
tig zu erkldren und der Beklagten deren Gebrauch zu untersagen. Das
Handelsgericht hat diese Klage abgewiesen.
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Die Beklagte macht zunédchst geltend, die Klage miisse schon des-
wegen abgewiesen werden, weil die Marke «Neotrisan» noch nicht
gebraucht werde und sie auch noch keine Vorbereitungsmafnahmen
zu deren Gebrauch getroffen habe, wie zum Beispiel Druck von Etiket-
ten, Faltschachteln oder Prospekten. Dem kann nicht beigepflichtet
werden. Richtig ist allerdings, daB nach der in der Schweiz herrschen-
den Meinung der Eintragung der Marke im Markenregister nur
deklaratorische Bedeutung zukommt, so dal3 also die Beklagte durch
die Eintragung der Marke «Neotrisan» allein noch kein Recht auf
deren ausschlieBlichen Gebrauch erworben hat (vgl. Komm. Matter,
S. 68; Komm. Dawvid, N. 2 zu Art. 4 und N. 7 zu Art. 5 MSchG und
dort zitierte Urteile). Hierauf kommt es jedoch nicht an, sondern nur
darauf, daf3 die Marke des Kldgers im Gebrauch stehe, was unbestrit-
ten ist. Als Inhaber der Marke «Nephrisan» ist der Kldger befugt,
schon gegen eine drohende Stérung einzuschreiten. Sein rechtliches
[nteresse an einer derartigen Klage ist zu bejahen, wenn ernstlicher
Grund zur Besorgnis vorliegt, daB3 eine Verletzung seiner Rechte be-
stehe. Ein solcher Grund ist namentlich dann gegeben, wenn die
beanstandete Marke bereits eingetragen worden ist, denn die Ein-
tragung zeigt in aller Regel den Willen des Hinterlegers, die Marke
in Gebrauch zu nehmen. Die vorliegende Klage ist daher zuldssig.
(Vgl. hiezu Komm. Matter, S. 210; BGE 58 11 172.)

Der Ausgang des Prozesses hidngt somit davon ab, ob sich die jun-
gere Marke «Neotrisan» durch wesentliche Merkmale von der be-
reits frither gebrauchten und eingetragenen Marke «Nephrisan» un-
terscheide (Art. 6 Abs. 1 MSchG). Da die Verwechselbarkeit vom
Standpunkte der als Abnehmer der fraglichen Erzeugnisse in Betracht
fallenden Verkehrskreise aus zu beurteilen ist, ist zunichst festzustel-
len, welche Kreise als Abnehmer der mit den zu vergleichenden Mar-
ken versehenen Erzeugnisse in Betracht kommen.

«Nephrisan» ist ein zur Bekdmpfung der Wassersucht geeignetes
Pulver. Es untersteht nicht der Rezeptpflicht, sondern wird frei ver-
kauft. Die Reklame des Kligers richtet sich demgemi direkt an das
Publikum. «Neotrisan» befindet sich noch nicht auf dem Markt. Die
Beklagte erklidrt, sie beabsichtige diese Bezeichnung fir eine neue
Darreichungsform ihres alten Pridparates «Trisan» zu verwenden;
«Neotrisan» werde im wesentlichen gleich zusammengesetzt sein, wie
«Trisan»; es werde wie dieses als Antiasthmaticum verwendet wer-
den und ebenfalls nur gegen Rezept erhiltlich sein. Der Unterschied
zwischen «Trisan» und «Neotrisan» werde nur darin bestehen, daf3



— 206 —

das neue Medikament geschmacklich verbessert und daher fir den
Patienten angenchmer einzunchmen sein werde.

Es konnte sich fragen, ob die beiden Marken nicht schon dann als
hinldnglich verschieden zu betrachten wiren, wenn beide fiir frei ver-
kiufliche Heilmittel bestimmt wiren. Die Verschiedenheit der Erin-
nerungsbilder der beiden Marken ist fiir den Laien, der weder die
klassischen Sprachen beherrscht noch iiber Kenntnisse in der Arznei-
kunde verfiigt, betriachtlich. Sie wirkt sich sowohl im Schriftbild, als
namentlich auch phonetisch aus, da «Neotrisan» im Gegensatz zu
«Nephrisan» viersilbig ausgesprochen wird; die Behauptung, der
Vokal «o» werde bel rascher Aussprache verschluckt, ist nicht zu-
treffend. Auch die Verschiedenheit des nachfolgenden Konsonanten
ist nicht belanglos, da «phr» weich, «tr» dagegen hart ausgesprochen
wird, wodurch sich der Gesamteindruck des Wortes auf den Hoérer
erheblich verindert. Sodann fillt in Betracht, dafl die vom lateini-
schen «sanus» (gesund) abgeleitete Endsilbe «san» fir zahllose chemi-
sche und medizinische Priparate gebraucht wird, so daB sie keine
individualisierende Bezeichnungskraft mehr entfaltet; infolgedessen
gewinnen, wie das Bundesgericht in einem dhnlichen Fall (Bursolin
gegen Basolin, BGE 42 1T 666) ausgefithrt hat, die ersten Silben eine
um so groflere Bedeutung und treten die erwdhnten Unterschiede um
so scharfer hervor.

Schlieflich darf nicht auBer Acht gelassen werden, daB sich heute
eine sehr groBe Zahl pharmazeutischer Spezialititen im Handel befin-
det (der Kldger hat die Zahl 40 000 genannt) und immer neue Er-
zeugnisse entwickelt werden, so daB die Namensbildung allmihlich
auf Schwierigkeiten st68t. Dem vom Bundesgerichte zuletzt in einem
sich auf Uhrenmarken beziehenden Entscheid aufgestellten Satz, dal3
die Moglichkeiten zur Bildung von Phantasienamen praktisch unbe-
schriankt seien (BGE 73 II 62), kann nicht ohne weiteres beigepflich-
tet werden. Es lieBe sich wohl vielmehr mathematisch nachweisen, daf
die Anzahl der Mébglichkeiten, Buchstaben und Silben zu einprig-
samen, gut auszusprechenden und nicht allzu langen Wértern zu-
sammenzufiigen, verhdltnismiflig eng begrenzt ist. Damit soll nicht
etwa der Standpunkt vertreten werden, es seien auf dem Gebiete der
pharmazeutischen Industrie im Widerspruch zum Markenrecht ver-
wechslungsfahige Marken zu dulden; es soll nur angedeutet werden,
dal} sich bei der Beurteilung der Verwechslungsfihigkeit derartiger
Marken die Anlegung eines allzustrengen MaBstabes im Interesse der
Fortentwicklung dieser Industrie und damit zugleich im Interesse der
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Kranken nicht rechtfertigt. Dem vom Bundesgericht in stindiger
Rechtsprechung entwickelten Grundsatz, daBl eine Verwechslungs-
gefahr nicht nur dann vorliege, wenn das Publikum Gefahr laufe, das
eine Erzeugnis fiir das andere zu halten, sondern auch dann, wenn der
Eindruck hervorgerufen werde, die beiden Produkte stammten aus
dem gleichen Betrieb (BGE 61 II 56, 62 II 64, 65 11 207), kommt auf
dem fraglichen Gebiete keine entscheidende Bedeutung zu, da der
Krankesich erfahrungsgemall kaum dafiir interessiert, welche Firma das
von ihm benstigte Heilmittel herstelle. Im tibrigen diirfte ziemlich all-
gemein bekannt sein, daf3 dhnlich klingende Bezeichnungen von Me-
dikamenten in der Regel nicht darauf hindeuten, dafl die betreffenden
Erzeugnisse vom gleichen Unternehmen hergestellt werden, sondern
entweder auf dhnliche Zusammensetzung oder auf ein dhnliches An-
wendungsgebiet schlieBen lassen.

Weiter fillt in Betracht, daB3 «Neotrisan» nur gegen Rezept er-
haltlich sein und sich demgemiB die Reklame nur an die Arzte rich-
ten wird. Von diesen darf aber eine erhohte Aufmerksamkeit erwartet
werden, sie sind gewohnt, auch Heilmittel mit #hnlichen klingenden
Namen voneinander zu unterscheiden. Die Richtigkeit dieser Er-
wigung wird durch einzelne Beispiele von Verwechslungen, welche
Arzten bei Ausstellung von Rezepten unterlaufen sind, nicht beein-
trachtigt, denn das Gericht hat seiner Entscheidung denjenigen Grad
von Aufmerksamkeit zu Grunde zu legen, der von einem gewissen-
haften Arzt normalerweise erwartet werden darf. Fiir den Arzt unter-
scheiden sich die beiden Marken nicht nur durch die schon genannten
Merkmale, sondern auch durch ihre Bedeutung. Bei «Nephrisan»
wird er ohne weiteres an die jedem Mediziner geldufige griechische
Bezeichnung fiir Niere (nephros) denken, bei «Neotrisan» dagegen
ebenso leicht erkennen, dall es sich um eine Zusammensetzung des
griechischen «neo» (neu) mit einer Phantasiebezeichnung handelt.
Das Wortbild, das in der Erinnerung des Arztes zuriickbleibt, ist so-
mit bei den beiden in Frage stehenden Erzeugnissen ein vollig verschie-
denes.

Der Klager hat schlieBlich noch darauf hingewiesen, dafl wegen der
oft undeutlichen Schrift der Arzte auch fiir den Apotheker eine er-
hebliche Verwechslungsgefahr bestehe. Das fachkundige Mitglied des
Handelsgerichtes erkldrt jedoch, diese Gefahr sei tatsdchlich nicht vor-
handen; wenn die Schrift des Arztes nicht ohne weiteres leserlich
sei und wenn sich aus der Art der Krankheit des Kiufers nicht klar
ergebe, welches Medikament gemeint sei, dann sei der Apotheker ver-
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pflichtet, sich durch eine Riickfrage beim Arzt zu vergewissern, was er
habe verordnen wollen. Im tbrigen gilt fiir den Apotheker dasselbe,
was bereits hinsichtlich des Arztes ausgefiihrt worden ist: er ist dank
seiner akademischen Bildung und seiner Berufserfahrung fihig, auch
Wortmarken mit verhiltnismiBig geringfugigen Unterscheidungs-
merkmalen auseinanderzuhalten.

MSchG Art. 14, Abs. 1, Ziff. 2

Verwendung des Familiennamens als Marke; Unzuldssigkeit bei
Tauschungsgefahr.

BGE 77 I 771t.; Urteil der I. Zivilabteilung vom 30. Mai 1951 1.S.
Kibler gegen Eidg. Amt fir geistiges Eigentum.

Paul Kibler, der jungste Bruder des Rad-Rennfahrers Ferdinand
Kiibler, betrieb seit 1949 ein ecigenes Geschift fiir den Handel en gros
mit Fahrridern und Fahrradbestandteilen. Er teilte dem Eidg. Amt
mit, daf} er sein «eingefithrtes Kiibler-Rad » markenméifig zu schitzen
wiinsche. Das Amt antwortete, die Bezeichnung «Kubler-Rad» kénne
nicht als Marke eingetragen werden, weil sie beim Publikum den Ein-
druck erwecken wiirde, es handle sich um ein nach den Angaben des
Rennfahrers Kiibler hergestelltes Rad. Fiir den Gesuchsteller kénne
nur eine Marke mit dem vollen Namen «Paul Kibler» zugelassen
werden. Der Gesuchsteller wollte darauf eine Marke hinterlegen, wel-
che nur aus dem Namen «Kibler» und dem Wappenbild des Familien-
wappens Kiibler bestand. Das Amt wies das Gesuch ab. Das Bundes-
gericht wies die hiegegen vom Gesuchsteller eingereichte Verwaltungs-
gerichts-Beschwerde ab.

Die auf den Wortlaut von Art. 14 Abs. 1, Zifl. 2 MSchG und auf
BGE 70 I 101 gestiitzte Auffassung des Beschwerdefiihrers, die Regi-
strierung dirfe nur verweigert werden, wenn die Marke «an sich»
gegen die guten Sitten verstoB3e, geht fehl. Nicht nur findet sie im Ge-
setzestext keinen Anhalt, sondern es ergibt sich aus Art. 14 Abs. 2
MSchG unmiBverstindlich das Gegenteil. Tduschende Warenzeichen
gelten nach stindiger Rechtsprechung als sittenwidrig (vgl. BGE 76 1
169). Und zwar bedarf es grundsitzlich fiir eine dahingehende An-
nahme einer Tduschungsabsicht auf Seiten des Markeninhabers eben-
sowenig wie einer bereits erfolgten Irrefithrung; vielmehr geniigt das
Vorhandensein einer Tduschungsgefahr.

Diese Tauschungsgefahr besteht. Es ist unbestritten, daB3 der Renn-
fahrer Ferdinand Kiibler sich derzeit in der am sportlichen Geschehen
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interessierten schweizerischen Offentlichkeit einer weit verbreiteten
Popularitit erfreut. Dies auf «zeitgemidBe gewaltige Pressepropa-
ganda», statt aufl seine Rennerfolge zurtickzufithren, hieBe Ursache
und Wirkung verkehren. Am Anfang jeglicher Propaganda fur oder
um Ierdinand Kubler steht dessen sportliche Leistung, auch wenn in
der Presse «unter Ausniitzung und stdndiger Erneuerung der Popu-
laritdt des Rennfahrers Ferdinand Kibler» fur Fahrradtypen und
Fahrradzubehor geworben wird. Denn solche Geschiftsreklame be-
zweckt ja, die Qualitit eines bestimmten Fabrikates anzupreisen. Und
dafiir wiederum ist ein mit Hilfe dieses Erzeugnisses von Ferdinand
Kibler erzielter Erfolg die Voraussetzung.

Selbst wenn aber allgemein bekannt sein sollte, dafl Ferdinand Kuib-
ler als Rennfahrer in einem Vertragsverhiltnis mit dieser oder jener
Firma steht, wire das fir den Entscheid nicht maBgeblich. Derartige
Verbindungen zwischen Rennfahrer und Industrie sind heute ublich,
weil die durch sie bewirkte Zusammenarbeit beidseitige Interessen
tordert. Das hindert nicht, daB3 ein Rennfahrer frither oder spiter die
gesammelten Erfahrungen fiir sich verwertet, indem er entweder nach
seinen Anweisungen ein Fahrrad fabrizieren 148t oder selber unter die
Produzenten geht. Es kommt nichts darauf an, ob Ferdinand Kiibler
ebenfalls diesen Weg zu beschreiten beabsichtigt. Tatsache ist, daB
zahlreiche andere Rennfahrer es vor ihm getan haben. Die Kiufer-
schaft weil3 das. Sie vertraut darauf, dal die mit geldufigen Namen
aktiver oder ehemaliger Rennfahrer bezeichneten Fahrrider von eben
diesen Rennfahrern oder zumindest nach deren Angaben gebaut sind,
nicht von irgendeinem Triger desselben Namens, und sie erblickt
gerade darin eine Garantie fur die gesuchte Qualitdt. Es unterliegt
keinem Zweifel, daB3 in gleicher Weise auch ein unter der Marke
«Kibler-Rad» oder einfach unter dem Namen «Kiubler» auf dem
Markte erscheinendes Fahrrad vom kaufenden Publikum ohne weiteres
mit dem populiren Rennfahrer Ferdinand Kiibler in Beziehung ge-
bracht wiirde, wihrend er in Wirklichkeit an dessen Konstruktion
tiberhaupt nicht beteiligt wire.

Begriff der schweizerischen ideellen Leistung nach Clearing’recht

Entscheid des Eidg. Volkswirtschafts-Departementes vom 3. August
1950. Clearingverkehr mit der Sterling-Zone.

Mitteilungen der Schweizerischen Verrechnungsstelle, Bd. 3, Heft 2,
Seite 47, No. 64.
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Beim Verkauf oder bei der Gebrauchsiiberlassung einer Fabrik-
oder Handelsmarke liegt eine schweizerische Leistung nur dann vor,
wenn eine in der Schweiz domizilierte Person die Marke erfunden oder
erdacht und ihren kommerziellen Wert mit schweizerischen finanziel-
len Mitteln geschaffen hat.

(NB. Das erstgenannte Erfordernis, dal eine in der Schweiz domi-
zilierte Person die Marke erfunden oder erdacht hat, diirfte wohl auf
einer unzutreffenden Entlehnung patentrechtlicher Gesichtspunkte
fiir das Markenrecht beruhen. Die «Leistung», welche zum wirt-
schaftlichen Wert eines Markenrechtes fiihrt, diirfte richtigerweise
kaum auf dem ideellen Gebiet der Bildung und des Zustandekommens
des formellen Markenzeichens gesucht werden kénnen.)

Unlauterer Wel:t]:)ewer]:)
UWG Art.1

Nachahmung bzw. Ubernahme einer Reklame-Idee.
Urteil des Zivilgerichtes des Kantons Basel-Stadt (III. Abt.) vom
21. November 1950 i.S. Thibaud Gibbs & Cie. gegen Gaba AG.

1. Der Sachverhalt 148t nicht erkennen, dall die Reklamemal-
nahmen der Beklagten bestimmt waren, Verwechslungen der Aronal-
mit der Gibbs-Zahnpasta herbeizufiihren, somit bleibt nur zu unter-
suchen, ob sie an und fir sich hiezu geeignet waren. Dabel fragt sich
im Hinblick auf die weite Formulierung des kldgerischen Rechtsbe-
gehrens nicht blo, ob die von der Beklagten verwendeten Reklame-
bilder und -Texte als konkrete Ausgestaltung der Idee, vom ersten
Zahne an sei Zahnpasta zu verwenden, zu Lasten der Kldgerin eine
Verwechslungsgefahr schufen, sondern ob ein solches Resultat fiir die
Verwendung dieser Idee schlechthin schon zutreffe.

Die aus irgendwelchen Mafnahmen fiir ein Produkt resultierende
Verwechslungsgefahr setzt Verkehrsanerkennung (Verkehrsgeltung)
solcher MaBnahmen voraus und diese wiederum ist nur denkbar,
wenn ihr zu Gunsten des betreffenden Produkts Unterscheidungskraft
(Kennzeichenfunktion) zukommt (vgl. Kéhler in Zeitschrift «Ge-
werblicher Rechtsschutz und Urheberrecht» 1950 S. 120 f.). Die
Kligerin schreibt ihrer Werbeidee soiche Kennzeichenfunktion zu
und will ihr demgemiB den Rechtsschutz, wie er der fiir eine Ware
charakteristischen Ausstattung zukommen kann, zuerkannt wissen.
Da das schweizerische Recht den Gebrauch der keine Fabrik- und
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Handelsmarken darstellenden Warenkennzeichen nicht durch ein hie-
fiir geschaffenes Spezialgesetz, sondern nur allenfalls auf Grund der
Bestimmungen des allgemein gehaltenen UWG schiitzt, braucht sich
dieser Ausstattungsschutz nicht, wie es etwa das deutsche Warenzei-
chengesetz in § 25 tut, auf die Warenausstattung im engeren Sinn zu
beschriinken, das heiit auf die — nicht markenschutzfahige — sinn-
fillige Gestaltung der Ware oder ihrer Verpackung, welche in den
beteiligten Verkehrskreisen als Kennzeichen eines bestimmten Her-
stellers oder Verkidufers gilt. Vielmehr darfnach schweizerischem Recht
unter Ausstattung ganz allgemein «jedes irgendwie sinnfillige gewerb-
liche Kennzeichnungsmittel verstanden werden, das fiir die beteiligten
Verkehrskreise als Hinweis aufeinheitliche Herkunft eines Gegenstandes
des wirtschaftlichen Verkehrs zu gelten vermag» (Sandreuter: Aus-
stattung und gewerblicher Rechtsschutz, ZSR nF 1944 S. 16). Die
Kldgerin kann sich danach zugunsten ihrer Reklameidee «vom ersten
Zahn» mit Erfolg auf den wettbewerbsrechtlichen Ausstattungsschutz
berufen, wenn ihr der Nachweis gelingen sollte, daB diese als ein so
sinnfilliges gewerbliches Kennzeichnungsmittel wirkt, daf3 es fur die
beteiligten Verkehrskreise als Hinweis auf die Zahnpasta « Gibbs» gilt.

Zweck der von den Parteien verwendeten Reklameidee ist es, das
Publikum im Interesse der Kundenwerbung auf die Zahnpasta
«Gibbs» bzw. «Aronal» aufmerksam zu machen. Weder die Klagerin
noch die Beklagte verfolgen damit die Absicht, ihre Produkte zu kenn-
zeichnen, zu individualisieren. Hiezu dienen die Marken « Gibbs» und
«Aronal», ferner die Verpackung und Ausgestaltung der Zahnpasta-
tuben, das heifit die eigentliche Warenausstattung. Die umstrittene
Reklameidee an sich wirkt nicht schon als Anhaltspunkt, woran man
die Herkunft der Ware aus einem bestimmten Fabrikationsbetrieb
erkennen konnte. Sie ist als etwas Abstraktes zur Kennzeichnung einer
Ware vollig ungeeignet. Die Werbung der Kliagerin muf3 deshalb not-
wendigerweise auf die individualisierende Bezeichnung «Gibbs» Be-
zug nehmen. Der Kunde nennt die Ware, die er zu kaufen wiinscht, bei
ihrem Namen (Marke) oder zeigt aufihre Verpackung; dabei ist es un-
denkbar, daf} er zwei durch originelle Warenzeichen und Verpackun-
gen individualisierte Zahnpasten verwechseln kénnte, nur weil ihre
Hersteller gleichermafen in ihrer Reklame dem Publikum die Idee sug-
gerieren, daf3 ihr Produkt schon beim ersten Zahn des Kleinkindes zu
verwenden sel.

Die Kligerin hat nicht dargetan, dal3 diese theoretischen Erwa-
gungen hier vor allfilligen ihnen widersprechenden Tatsachen zu-
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riickzutreten hitten. Wohl stellt sie den Beweisantrag, es seien vier
bestimmte, in der Westschweiz domizilierte Kaufleute dariiber ein-
zuvernehmen, daf} sich bei der schweizerischen Bevélkerung beim Hin-
weis auf den ersten Zahn ohne weiteres eine Gedankenassoziation mit
der Kligerin und ihrer Zahnpasta einstelle. Diese vier Zeugen ver-
mochten jedoch als am Vertrieb der Gibbs-Zahnpasta beteiligte Hénd-
ler dem gewiinschten Bewels nicht zu geniigen. Davon abgesehen er-
gibt sich aus der persénlichen Lebenserfahrung der Gerichtsmitglieder
daB die genannte zum Beweis verstellte Behauptung der Kligerin
nicht stimmt, daf also die Idee «vom ersten Zahn» zu wenig originell
ist, um das Publikum automatisch an die Gibbs-Zahnpasta zu erinnern.
Die Kligerin kann sich hier somit nicht auf den in Art. 1 Abs. 2 lit. d
UWG normierten Ausstattungsschutz berufen.

2. Aus dem bisher Gesagten ergibt sich immerhin noch nicht, daf3
unlauterer Wettbewerb im vorliegenden Fall ausgeschlossen ist, denn
auch ohne T#uschung und Schaffen einer Verwechslungsgefahr kann
ein unter die Sanktionen des UWG fallender VerstoBl gegen Treu und
Glauben bewirkt werden. Es ist daher zu erwigen, ob dies fiir Uber-
nahme und Weiterverwendung einer von einem Mitbewerber zuerst
gebrauchten Werbeidee an sich schon oder doch nach den besondern
Umstanden des vorliegenden Falles zutrifft.

Das schweizerische Recht kennt grundsitzlich keinen immaterial-
giiterrechtlichen Schutz von Reklameideen. Diese sind gemeinfrei. Sie
stehen also im wirtschaftlichen Wettbewerb jedem zur Verfiigung, und
es ist stets im Einzelfall zu untersuchen, ob die Art und Weise, wie ein
Mitbewerber die von einem Konkurrenten ttbernommene Idee aus-
beutet, unlauteren Wettbewerb darstelle. Hiebel ist zu bedenken, dal3
das UWG auf dem Grundsatz der freien Konkurrenz aufbaut; es
anerkennt, daB jedermann eine beliebige Erwerbstatigkeit ausiiben
und damit andere konkurrenzieren darf, indem er mit seinen Leistun-
gen mit thnen Schritt hilt oder sie wenn mdéglich darin iibertrifft. Der
Leistungswettbewerb allein entspricht dem Sinne des Grundsatzes der
freien Konkurrenz, und die Frage, ob unlauterer Wettbewerb vor-
liege, unterscheidetsich einzig daran, ob die Mittel, die ein Mitbewerber
zur Ausschaltung seines Konkurrenten verwendet, dem Leistungs-
prinzip entsprechen (Germann: Zur Rechtsfindung im Wettbewerbs-
recht, ZbJV S. 59 f.). Gegen dieses Prinzip verstéBt jedenfalls noch
nicht die Tatsache, dafl ein Mitbewerber, wie es die Beklagte getan
hat, einen von der Konkurrenz in ihrer Reklame zuerst zum Ausdruck
gebrachten Gedanken seiner eigenen Kundenwerbung zugrunde-
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legt. « Der Leistungswettbewerb schlieft die Verwertung der Ergebnisse
fremder Arbeit keineswegs aus, sondern hat geradezu darauf aufzu-
bauen. Zwar anerkennt unsere Rechtsordnung ein Monopol des Ur-
hebers an Werken der Literatur und Kunst, an patentierten Erfin-
dungen und an hinterlegten Mustern und Modellen; aber dieses ist an
bestimmte Voraussetzungen gebunden und vor allem auch zeitlich
beschriankt... Es darf aber nicht, entgegen den Bestimmungen des
positiven Rechts, ein zeitlich unbeschrianktes Monopol auf Grund
richterlicher Rechtsfindung im Wettbewerbsrecht eingerdumt werden,
wodurch das Gesetzesrecht aus den Angeln gehoben wiirde. Auch dem
Mitbewerber darf man so wenig wie Dritten verwehren, die Ergebnisse
fremder Arbeit zu verwerten, soweit der positivrechtlich geregelte
Monopolschutz nicht besteht, ja er kann das Erzeugnis des Konkurrenten
sogar nachahmen und damit ihm gegentiber in Wettbewerb treten»
(Germann a.a.O. S. 67, vgl. hiezu auch BGE 57 II Nr. 72). Im Vor-
gehen der Beklagten miif3te immerhin dann ein MiB3brauch des Rechts
der freien Konkurrenz erblickt werden, wenn sie eine besonders priag-
nante Ausgestaltung der Idee «vom ersten Zahn» Gbernommen hitte,
zum Beispiel die spezielle von der Klidgerin gebrauchte, auf einer
Photographie basierende Bilddarstellung oder die damit zusammen
immer wieder verwendete Werbeformel («Confiée a Gibbs ainsi que
toutes celles qui viendront» etc.). Dann hitte sie sich in einer dem
Leistungsprinzip widersprechenden Weise einer Leistung der Kldgerin
bemdachtigt und dadurch deren Mithe und Aufwendungen zunichte ge-
macht oder sich doch zum mindesten erhebliche Auslagen im Kon-
kurrenzkampf erspart. Damit hitte sie gegen den Grundsatz von Treu
und Glauben verstoen. Dal3 dies hier zutrift, ist jedoch nicht darge-
tan, vielmehr durch die von den Parteien eingelegten Werbetexte und
-Bilder widerlegt, denn diese weichen voneinander so auffallend ab,
daB sie offensichtlich vollstindig verschiedene Konkretisierungen der-
selben Idee darstellen. Allein darin, daf3 die Reklamebilder der Be-
klagten die Nachahmung eines gemeinfreien Erzeugnisses enthalten,
ist aber nach der Auffassung des Bundesgerichts (BGE 57 1T S. 4581f.,
Germann: Unlauterer Wettbewerb S. 122ff.) nichts Unerlaubtes zu
erblicken.

3. Aus den vorstehenden Erwiagungen ergibt sich, dal die Beklagte
durch Verwenden der Reklameidee, vom ersten Zahn an sei ihre Zahn-
pasta zu verwenden, sich nicht des unlauteren Wettbewerbs schuldig
machte.

(Mitgeteilt von Dr. Th. Moll, Basel.)
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LCD art.13,lit. ;5 CP art. 162

Sentence du Tribunal de Cossonay

Considérant qu’il y a lieu de rechercher en second lieu si X. s’est
rendu coupable d’une violation d’un secret de fabrication ou d’un se-
cret commercial qu’il était tenu de garder en vertu d’une obligation
légale ou contractuelle (art. 162 CP) et s’il s’est rendu coupable de
concurrence déloyale en exploitant ou en divulguant des secrets de
fabrication ou des secrets commerciaux qu’il a surpris d’'une maniére
contraire a la bonne foi (art. 13 lit. g LCD),

qu’il est constant que I'accusé X. a soustrait deux plans, des étampes,
des matrices et un pied a coulisse appartenant a la société plaignante,
dans le but d’exploiter lui-méme une fabrique de becs de plume et de
faire ainsi concurrence a Y. S. A

que dans ce méme but, le prévenu a construit un chariot compre-
nant les mémes dispositifs techniques et fonctionnant de la méme fa-
¢on que le chariot utilisé par Y. S.A_;

que selon I’expert Bolle ce chariot, et notamment les pinces de ce
chariot, constitue un secret de fabrication détenu par la plaignante
seule;

que rien ne permet de mettre en doute le bien-fondé de cette affir-
mation de 'expert;

que le seul fait de chercher a se procurer des secrets de fabrication ne
constitue pas déja un acte de concurrence déloyale, I'imitation étant
au contraire licite et étant un facteur normal dans la recherche du
progres industriel (T.F. Buser fréres & Cie ¢/Trummens’ Uhrenfabrik
AG., RO 57 11 457 = J.T. 1932 1 622; Cour civile Jaccard c/André

Gueissaz et Cie et consorts, du 19 mars 1948);

que le détenteur d’un secret de fabrication ne jouit d’une protection
gqu’autant qu’existent des circonstances particuliéres qui font apparai-
tre comme illicite Pappropriation du secret par un tiers (T.F. Maag
Zahnrader AG. et consorts ¢/Sauter. Bachmann & Cie et Bachmann,
RO 64 11 162 — J.T. 1938 1 521);

considérant qu’il faut rechercher aussi si Y. S. A. —soit son adminis-
trateur — avait eu la volonté de garder secret le procédé de fabrica-
tion des becs de plume et si cette volonté avait été manifestée extéri-
eurement d’une maniére reconnaissable pour 'accusé;
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quon doit se demander aussi si X. avait copié durant son engage-
ment les machines employées par la plaignante, en vue d’exploiter
lui-méme par la suite le secret de fabrication d’Y. S.A., ou §’il avait
simplement utilisé, aprés 'expiration du contrat de travail, les con-
naissances acquises pendant la durée de ce contrat (TF Jaccard c/
Gueissaz & Cie, arrét non publié du 22 juin 1948);

qu’on doit se demander enfin si X. avait, au temps ou il était em-
ployé par Y. S.A., une situation telle qu’on pourrait admettre qu’il
avait l'obligation de ne pas utiliser, aprés lexpiration du contrat
de travail, le secret de fabrication de son ancien employeur (arréts
Jaccard et Maag précités);

considérant, & ces divers points de vue, que le Tribunal n’a pas la
conviction qu’Y. S.A. ou son administrateur aient eu la volonté de
garder secret le procédé de fabrication des becs de plume et qu’ils
Paient manifesté extérieurement d’une maniére reconnaissable pour
I’inculpé,

qu’en effet, le contrat de travail oral passé entre parties ne compor-
tait aucune clause d’interdiction de concurrence,

qu’il n’est nullement établi que 'employeur ait insisté aupres de X.
sur l'obligation qu’il avait de garder secret le procédé de fabrication,

qu’il n’est pas établi non plus que la maison Y. S.A. ait pris des
récautions spéciales pour conserver le dit secret
P P P >

que ’écriteau avec défense d’entrer placé sur la porte de son atelier
n’est pas une preuve, qu’il avait essentiellement pour but d’empécher
que des personnes n’entrent dans le local pour déranger les ouvriers y
travaillant ou de faire comprendre a ces personnes que les burecaux de
Pentreprise n’étaient pas dans ce local,

qu’au surplus, on peut s’étonner que la maison Y. S. A. ait placé son
établi oli se fabriquait tout 'outillage nécessaire au fonctionnement des
machines si prés des fenétres, a telle enseigne que des pi¢ces en puissent
étre volées depuis l'extérieur, avant qu’on ne s’avise de mettre un
grillage protecteur,

qu’on doit s’étonner aussi qu’Y. S.A., ou son administrateur s’ils
entendaient garder jalousement leur secret de fabrication, aient autorisé
X.atravailler avant ou apres les heures normales de travail dans atelier
alors qu’il n’était plus sous surveillance et était libre, en somme, de faire
ce qu’il voulait avec les matériaux et outillages se trouvant sur place,
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que X. aurait pu, s’il avait voulu, amener des tiers dans Iatelier &
Iinsu de quiconque pour permettre a ces derniers de surprendre le
secret de fabrication dont fait état Y. S. A,

considérant que X. n’a pas surpris ou appris d’une autre maniére
contraire a la bonne foi des secrets de fabrication ou des secrets com-
merciaux,

qu’on doit admettre au vu des faits que 'intéressé a utilisé, apres
Iexpiration de son contrat, les connaissances acquises pendant la
p s
durée de celui-ci,

qu’il ne faut pas oublier que X. a été engagé comme mécanicien
spécialisé-faiseur d’étampes, qu’il avait donc déja de sérieuses connais-
sances dans le domaine de la mécanique,

qu’on ne peut donc admettre qu’il ait surpris d’une maniére con-
traire a la bonne foi des secrets de fabrication ou des secrets commer-
claux,

qu’au reste il n’est pas contesté que X. a toujours manifesté le désir
de se perfectionner dans sa partie, ce qu’on ne saurait lui reprocher;

considérant qu’il faut examiner aussi la question de savoir si I'in-
culpé avait dans la maison Y. S.A. une situation telle qu’on pourrait
admettre qu’il avait I'obligation de ne pas utiliser, aprés ’expiration
du contrat de travail, le secret de fabrication de son ancien employeur,

qu’a cet égard il faut relever que X. a passé contremalitre au bout
de quelques mois d’engagement,

que cet avancement n’était pas de nature a lui donner une situation
spéciale et privilégiée, qu’il était tout au plus destiné a reconnaitre ses
mérites comme mécanicien-faiseur d’étampes,

qu’il n’était pas responsable de la fabrication, a I’exclusion de tout
autre employé ou ouvrier, qu’au surplus il n’était pas le seul a faire
fonctionner la machine a fabriquer les becs de plume,

qu’il résulte de ces considérants que X. ne s’est pas renciu coupable
des délits réprimés par les art. 162 CP et 13 lit. g LCD.

(Communiqué par M¢ Agénor Krafft, Lausanne.)
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