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Affaires internes 

Depuis notre derniere assemblee generale, aucun changement n'est in
tervenu dans la composition dtt Comite du Graupe suisse, qui s'est reuni a 
deux reprises. La premiere fois a Zurich, le 2 septembre 1964, pour prendre 
position au sujet des travaux du Comite d'experts en brevets du Conseil 
de l'Eurape et de la question de l'abandon des inventions au domaine pu-
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blic soulevee par les Bureauxinternationaux reunis pour la protection de la 
propriete intellectuelle (BIRPI), a Geneve, ainsi que pour preparer la 
seance du Comite executif de l'AIPPI a Salzbourg (Autriche). La 
deuxieme seance a ete tenue immediatement avant l'assemblee generale, 
afin en particulier de regler les affaires administratives courantes et 
preparer la participation de notre Groupe au prochain Congres, qui aura 
lieu en avril 1966 a Tokio. 

Au cours des douze derniers mois, nous n'avons tenu qu'une seance de 
travail, le 15janvier 1965 a Zurich. Cette seance a ete consacree avant tout 
a l'examen des resultats de Salzbourg et a la preparation de la Conference 
des Presidents de Tel-Aviv. A cette occasion, le Directeur du Bureau fede
ral de la propriete intellectuelle, M.J. VoYAME, a bien voulu nous ren
seigner sur le projet de convention de !'Organisation mondiale de la pro
priete intellectuelle. 

Notre vice-president, M. JüRG G. ENGI, s'etant vu oblige, pour des rai
sons d'ordre professionnel, d'abandonner la presidence de la Commission 
de coordination internationale des droits de propriete intellectuelle, il a 
ete nomme, lors du Comite executif de Salzbourg membre d'honneur de 
l'AIPPI. Nous lui renouvelons nos felicitations. Nous nous rejouissons 
egalement que son successeur a la presidence de cette importante commis
sion, M. GEORGES GANSSER, ait ete de nouveau choisi parmi les membres 
du Groupe suisse. 

Etant dorine que le Secretaire general de l' AIPPI est membre de notre 
Comite, vous ne serez certainement pas etonnes d'apprendre que les rap
ports entretenus entre notre groupe et l'association internationale ont con
tinue d'etre excellents. Vorte president a en particulier eu l'occasion de 
representer l'AIPPI aux travaux de divers comites d'experts convoques a 
Geneve par les BIRPI. 

La « Revue suisse de la propriete industrielle et du droit d' auteur » a rencon tre 
un interet toujours plus grand. Je tiens ici a remercier tout specialement 
les membres de la commission de redaction et en particulier son president, 
M. WALTER WINTER, de leur activite et de leur devouement. Mes remer
ciements s'adressent egalement a M. KAMEN TROLLER, qui a bien voulu 
se charger de mettre au point le deuxieme repertoire general, couvrant la 
periode 1954-1963 et qui a paru comme second fascicule 1964 de notre 
revue. 

Je tiens enfin a mentionner la nouvelle augmentation du nombre de nos 
membres, qui a passe, au cours des douze derniers mois, de 252 a 258. Cette 
evolution rejouissante atteste l'interet toujours plus grand porte aux pro
blemes de propriete industrielle. 
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Le Comite executif de Salzhourg 

Le Comite executif de l'AIPPI s'est reuni a Salzbourg du 14 au 18 sep
tembre 1964. Environ 120 delegues - clont 10 representants du Groupe 
suisse - etaient presents. 

Six commissions ont ete constituees - les travaux de la premiere Com
mission etant diriges par le President du Groupe suisse - pour examiner les 
diverses questions qui avaient fait l'objet de rapports des groupes nationaux 
a savoir: 1. l'unification du droit des marques (question 23 B), 2. l'unifi
cation du droit des dessins et modeles industriels (34 B), 3. l'incidence sur 
les droits de la propriete industrielle des regles nationales ou internationa
les garantissant la liberte de concurrence (37 B), 4. les causes pour les
quelles des restrictions peuvent etre apportees aux droits du brevete (39 B), 
5. les inventions d'employes (40 B) et 6. la protection du nom commercial 
(41 B). 

Le Comite executif a, d'autre part, tenu quatre seances plenieres pour 
adopter les projets de rapport des six commissions ainsi que les conclusions 
auxquelles etait arrivee la Conference des presidents des groupes natio
naux, qui s'est reunie a deux reprises a Salzbourg afin d'examiner des 
problemes qui, faute de temps, n'avaient pas pu etre soumis aux differents 
groupes, a savoir la question de l'abandon d'inventions au domaine public 
et celle du projet de loi-type concernant les inventions et les perfectionne
ments techniques. 

Independamment des rapports du Secretaire general, M. RUDOLF BLUM, 
et du Rapporteur general de l' AIPPI, Me PAUL MATHELY, sur leur activite 
pendant l'annee ecoulee, le Comite executif a en outre pris connaissance 
d'un commentaire de M. STEPHEN P. LAoAs relatif au rapport du Secre
taire general des Nations Unies sur le role des brevets dans le transfert des 
connaissances techniques aux pays en voie de developpement, d'un rap
port de M. GEORGES GANSSER sur les travaux de la Commission de coordi
nation internationale des droits de propriete intellectuelle, ainsi que d'un 
rapport du President du Groupe suisse, en sa qualite de President de la 
Commission speciale AIPPI /CCI pour le rearrangement du texte de la 
Convention de Paris. 

L' Annuaire 1964/II de l' AIPPI donne tous renseignements utiles sur les 
deliberations de Salzbourg. Je puis clone m'y referer. 
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La Conference des Presidents de Tel-Aviv 

J'avais releve dans mon rapport de l'annee derniere qu'il serait peut
etre opportun de recourir a l'avenir plus frequemment que jusqu'ici a la 
Conference des Presidents, si l'on entend permettre a l' AIPPI de jouer un 
role plus efficace dans le domaine de la propriete industrielle. 

Les evenements ont confirme ce point de vue. Apres qu'une Conference 
des Presidents se soit tenue a Salzbourg a l'occasion du Comite executif, 
une nouvelle Conference des Presidents a eu lieu a Tel-Aviv (Israel) du 
30 janvier au 3 fevrier 1965. 

La Conference de Tel-Aviv s'est occupee avant tout de deux questions 
d'actualite examinees au cours du mois de mars 1965 par des Comites 
d'experts convoques a Geneve par les BIRPI et qu'il n'etait de ce fait pas 
possible de traiter par la procedure ordinaire: la prise en consideration 
dans la Convention d'Union de Paris des certificats d'inventeur et le projet 
de convention de l'Organisation mondiale de la propriete intellectuelle. 

La Conference a en outre procede a un echange de vues sur les resultats 
des travaux des Comites d'experts des BIRPI qui se sont occupes, en oc
tobre 1964, de la question de l'abandon d'inventions au domaine public 
et du projet de loi-type concernant les inventions et les perfectionnements 
techniques, ainsi que sur le rearrangement de la Convention de Paris et la 
reorganisation de l' AIPPI. L' etude de cette derniere question sera reprise 
apres le prochain Congres. 

Enfin, la Conference des Presidents a fixe l'ordre dujour du Congres de 
Tokyo (11 au 16 avril 1966), qui comprendra les six questions ayant fait 
l'objet de rapports des groupes nationaux et examinees a Salzbourg (voir 
ci-dessus), ainsi que trois questions d'actualite: le r6le de la propriete in
dustrielle dans le progres economique des pays en voie de developpement, 
le certificat d'inventeur et la reforme des structures de l'Union de Paris. 

Les autres questions retenues par le Comite executif de Salzbourg se
ront traitees ulterieurement et pourront etre examinees lors d'un prochain 
Congres. 

Les Bureaux internationaux reunis 
pour Ia protection de 1a propriete intellectuelle 

Les Bureaux internationaux reunis pour la protection de la propriete 
intellectuelle (BIRPI) ont, tout au cours de 1964, sous la direction dyna
mique du Professeur G. H. C. BonENHAUSEN, organise de nombreuses re
unions, parmi lesquelles je citerai, dans l'ordre chronologique, les suivan-
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tes: Groupe d'etude sur le certificat d'inventeur (Geneve, 27-30 janvier); 
Graupe de travail pour une « Convention administrative» (Geneve, 20-26 
mai); Congres de propriete industrielle pour l' Amerique latine (Bogota 
6-11 juillet); Comite de coordination interunions et Conference de repre
sentants de l'Union de Paris (Geneve 28 septembre-2 octobre); Comite 
international d'offices de brevets pratiquant l'examen de nouveaute (Ge
neve 5-6 octobre); Comite d'experts pour la classification internationale 
des dessins et modeles industriels (Geneve 12-16 octobre); Comite d'ex
perts pour l'etude d'un projet de loi-type concernant les inventions et les 
perfectionnements techniques (Geneve, 19- 23 octobre). Des comptes ren
dus de ces diverses reunions ont paru dans la revue des BIRPI, «La pro
priete industrielle». 

O n ne peut que feliciter les Bureaux internationaux reunis et son direc
teur des initiatives prises en vue d'une part de rapprocher dans des domai
nes determines le point de vue des Etats membres de l'Union de Paris et, 
d 'autre part, de favoriser les contacts avec les pays en voie de developpe
ment et d'etudier les problemes interessant tout specialement ces derniers. 

Les BIRPI ont egalement ete etroitement associes a la preparation du 
rapport du Secretaire general des Nations Unies sur «le röle des brevets 
dans le transfert des connaissances techniques aux pays sous-developpes ». 
Ils ont en outre participe aux reunions et collabore aux travaux d'autres 
organisations s'occupant de propriete industrielle: Comite d'experts en 
matiere de brevets du Conseil de l'Europe, Commission de la propriete in
dustrielle de la Chambre de commerce internationale, Federation inter
nationale des ingenieurs-conseils, Association interamericaine de pro
priete industrielle et, bien entendu, l' AIPPI et en particulier le Groupe 
suisse, puisque nous sommes heureux, a chacune de nos reunions, de saluer 
un de leurs representants. 

Par leur action toujours plus etendue et toujours plus efficace, les BIRPI, 
outre leur activite en tant que Bureaux reunis des Unions de Berne ( droit 
d'auteur) et de Paris - cette derniere comptant, au 1 er janvier 1965, 64 
Etats membres - jouent en fait, chaque annee davantage, le röle d'une or
ganisation de la propriete intellectuelle exen;ant son activite dans le monde 
entier. C'est afin d'etre reconnus comme tels et d'etre ainsi a meme d'in
teresser encore un plus grand nombre de pays aux problemes de propriete 
industrielle et de droit d'auteur que les BIRPI ont prepare un projet de 
Convention d'organisation mondiale de la propriete intellectuelle. 

Un pas important dans la voie de l'universalite vient du reste d'etre 
effectue. A la suite des efforts des BIRPI et tout particulierement de son 
directeur, le Prof. BonENHAUSEN, qui, accompagne de M. BoascH, vice-



-6-

directeur, s'etait rendu a Moscou au debut dejuin 1964 pour y rencontrer 
les responsables en matiere de conventions internationales en general et de 
propriete industrielle en particulier, le gouvernement de l'URSS a fait 
connaitre le 18 mars 1965, par l'intermediaire de son representant qui par
ticipait en qualite d'observateur au Comite d'experts sur les certificats 
d'inventeur reuni a Geneve par les BIRPI, qu'il deposerait tres prochaine
ment les instruments d'adhesion de l'URSS a la Convention de Paris. 
L'affaire n'a pas tarde, puisque, trois jours apres deja, le depöt etait effec
tue. 

On ne peut quese feliciter de cette decision, qui va certainement favori
ser l'adhesion d'autres pays restes jusqu'ici en dehors de !'Union interna
tionale pour la protection de la propriete industrielle. 

Les prochaines conferences diplomatiques 

Le droit de la propriete industrielle etant determine par les imperatifs 
de la vie economique, il doit sans cesse etre adapte a l'evolution de cette 
derniere. C'est la raison pour laquelle il est un des domaines les plus deve
loppes du droit international. 

Apres la Conference de Nice de 1957 relative aux marques, la Confe
rence de Lisbonne de 1958 concernant la revision de la Convention de Paris, 
la Conference de La Haye de 1960, au cours de laquelle l' Arrangement sur 
les dessins et modeles industriels a fait l'objet d'une refonte complete, et la 
Conference de Monaco de 1961 concernant le regime financier de !'Union 
particuliere de La Haye, deux nouvelles conferences diplomatiques sont 
prevues: 

Tout d'abord a Stockholm, en 1967, afin principalement de reviser la 
Concention de Berne sur la protection des reuvres litteraires et artistiques. 
La conference sera en outre chargee d'elaborer une convention creant une 
organisation internationale de la propriete intellectuelle et de prevoir 
l'insertion dans la Convention de Paris de dispositions relatives au certificat 
d'inventeur. 

Une seconde conference est envisagee a Vienne en 1969. Celle-ci sera 
entierement consacree a la propriete industrielle. Le principal point a 
!'ordre dujour de la conference sera le rearrangement de la Convention de 
Paris. Les BIRPI ont l'intention de convoquer un comite d'experts qui 
sera charge de mettre au point les propositions de rearrangement sur la 
base des travaux de la Commission speciale AIPPI/CCI. Cette derniere, 
je le rappelle, a dans un premier rapport presente un projet complet de 
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rearrangement ( cf. Actes de Lisbonne, p. 225-289); elle a en outre, dans 
un second rapport, fait des suggestions pour l'insertion dans le texte re
arrange des modifications apportees a la Convention d'Union a Lisbonne 
en 1958 ( cf. Annuaire AIPPI 1960, no 9 p. 25). 

Il est dans l'intention du directeur des BIRPI de mettre en outre a l'or
dre dujour de la Conference de Vienne quelques questions ayant deja ete 
examinees a Lisbonne, mais qui n'avaient pu reunir l'unanimite - neces
saire a toute modification de la convention - du fait de l'opposition d'un 
ou de plusieurs pays. Il est en effet possible que sur certains points, une 
entente puisse etre realisee a la conference de 1969. 

Organisation mondiale de la propriete intellectuelle 

U n projet des BIRPI tendait a creer, sous le nom d'Organisation mon
diale de la proprieteintellectuelle (OMPI), une organisationindependante 
des Nations Unies, ayant pour but d'encourager la collaboration interna
tionale dans le domaine de la propriete intellectuelle. Tout Etat devait 
pouvoir y adherer, meme sans etre rattache a l'Union de Paris ou a l'Union 
de Berne. 

Ainsi que M. le directeur J. Voyame l'a releve dans l'expose qu'il a 
presente a la seance de travail du Groupe suisse du 14 janvier 1965 a Zu
rich, ce qui importe avant tout, c'est la sauvegarde de l'independance des 
unions existantes. C'est du reste la raison pour laquelle le projet prevoyait 
qu'independamment des organes - assemblee generale et comite executif
de la nouvelle organisation, les unions actuelles conserveraient leurs pro
pres organes et leur propre budget. 

Il n'en est cependant pas moins probable que la possibilite qui serait 
donnee aux Etats non membres des Unions de Paris et de Berne de faire 
partie de l'OMPI leur procurerait le moyen d'influencer dans une cer
taine mesure la vie propre des unions. 

Or, s'il est souhaitable que toutes mesures opportunes soient prises pour 
interesser le plus grand nombre possible de pays a la propriete intellec
tuelle, on ne saurait approuver des mesures qui risqueraient de permettre 
aux Etats qui ne sont pas prets a adherer aux unions de Paris et de Berne 
d'influencer le comportement de ces dernieres. 

C'est la raison pour laquelle le Groupe suisse de I' AIPPI est arrive a la 
conclusion qu'un elargissement illimite de l'organisation actuelle et en 
particulier l'admission d ' Etats non membres des unions de Paris et de 
Berne n'etaient pas souhaitables. Il s'est demande si le but vise ne pourrait 
pas aussi etre atteint par la creation d'une fondation clont l'organe supe-
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rieur, le Conseil de fondation, serait compose uniquement de represen
tants de pays unionistes ( cf. proces-verbal de la seance du 14 j an vier 1965, 
p. 5-10). 

C'est a des conclusions analogues qu'est arrivee la Conference des Pre
sidents de Tel-Aviv. Elle s'est egalement prononcee contre une organisation 
mondiale ouverte a tous les pays, membres ou non des unions existantes, 
mais en faveur d'une telle organisation reservee aux Etats membres des 
unions, ces dernieres gardant leur independance. Afin toutefois de tenir 
compte de la situation des pays n'appartenant a aucune union, mais desi
reux de s'interesser aux problemes de propriete intellectuelle et d'obtenir 
l'aide et les conseils des BIRPI, la Conference des Presidents s'est en prin
cipe ralliee a une solution qui donnerait la possibilite aux pays non membres 
des unions de s'associer - sous une forme a determiner et moyennant le 
paiement d'une modeste cotisation - a I' organisation mondiale, a condition 
que cette association ne leur donne pas le droit devote ni celui de parti
ciper aux discussions relatives a l'administration des unions. 

Nous n'avons pas manque de porter a la connaissance des autorites 
suisses - par l'intermediaire du Bureau federal de la propriete intellectuelle 
- les conclusions auxquelles etaient arrives le Groupe suisse et la Conference 
des Presidents en vue de la reunion du Comite d' experts, convoque par les 
BIRPI pour s'occuper de ce probleme. 

Le Comite d'experts s'est reuni a Geneve du 22 mars au 3 avril 1965. 
Des l'ouverture du de bat general, les representants de la France, de l'Italie, 
de la Grece et du Liban ont declare qu'ils etaient opposes au projet des 
BIRPI, alors que les autres delegations l'ont admis comme document de 
travail. 

Apres de laborieuses discussions, une entente a finalement pu etre trou
vee sur les bases suivantes, plusieurs delegations ayant expressement reserve 
la position de leur gouvemement: 

Les matieres relevant de la competence exclusive de chacune des diverses 
unions ne seront pas inscrites dans la convention de l'organisation, qui 
prendra le nom d' « Organisation internationale de la propriete intellec
tuelle» (OPI), mais rattachees, sous la forme d'un protocole, aux textes 
memes des conventions et arrangements des differentes unions. Chacun des 
protocoles prevoira en particulier une assemblee generale des Etats mem
bres de chaque union et reglera les finances de celle-ci. 

Quanta la nouvelle organisation a creer, elle comprendra une assemblee 
generale et un comite de coordination groupant seulement les Etats mem
bres des diverses unions, ces deux organes ayant une mission essentielle
ment consultative. 



-9-

L' Assemblee generale aura cependant aussi certains pouvoirs de deci
sion et avant tout celui de nommer le Directeur general de !'Organisation. 
L'influence des unions de Paris et de Berne sera sauvegardee egalement 
sur ce point important, car la nomination du Directeur general requerra 
non seulement un vote de l'assemblee generale, mais aussi un vote identique 
dans chacune des deux unions. 

Le Comite d'experts s'est au surplus efforce de sauvegarder non seule
ment la souverainete de chaque union, mais aussi l'egalite entre les unions 
lorsqu'elles sont en contact l'une avec l'autre dans le cadre de l'Organi
sation afin que les unions ayant un nombre restreint d'Etats membres ne 
puissent etre contrölees ou influencees par celles qui sont plus importantes. 

Un autre organe de l'Organisation est la Conference, qui groupera tous 
les Etats membres de l'Organisation et qui aura comme principales taches 
de discuter de questions d'interet general dans le domaine de la propriete 
intellectuelle et d'adopter le budget de !'Organisation. 

Enfin, un secretariat - en fait les BIRPI actuels - gerera, SOUS l'autorite 
du Directeur general, les unions existantes et s'occupera des taches qui lui 
seront confiees par les organes de la nouvelle Organisation. 

En plus du projet de protocole-type et du projet de convention, le Co
mite d'experts reuni a Geneve a aussi approuve un projet de resolution 
prevoyant une application limitee et provisoire, a titre interimaire, des 
instruments qui doivent etre adoptes a Stockholm, jusqu'au moment de 
l'entree en vigueur de la convention, lorsque le nombre minimum de 
ratifications ou d'adhesions prevu aura ete atteint, soit 20 Etats appar
tenant a l'Union de Paris et 20 Etats membres de l'Union de Berne, etant 
entendu qu'un Etat membre de deux unions sera inclu dans chacun de ces 
groupes. 

Les projets prepares par les experts seront soumis par le gouvernement 
suedois et les BIRPI a la Conference diplomatique qui se tiendra a Stock
holmen 1969. Les textes seront prochainement publies dans les revues «La 
propriete industrielle» et « Le Droit d'auteur», de sorte que chacun pourra 
etre exactement renseigne a leur sujet. 

Loi-type concernant les inventions 

U n des problemes devant lesquels les Etats en voie de developpement 
se trouvent places est de stimuler l'activite inventive a l'interieur des fron
tieres et d'encourager les investissements etrangers. Une legislation ade
quate en matiere de brevets est a cet egard indispensable. 11 n'est cependant 
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pas toujours facile pour un pays en voie de developpement d'elaborer de 
toutes pieces une loi sur les brevets. 11 lui manque en general la documen
tation et l' experience; il lui est egalement difficile d' evaluer les repercus
sions d'ordre economique qu'aura telle ou telle disposition. 

C'est dans l'idee d'aider les pays en voie de developpement a legiferer 
en matiere de brevets et aussi, par la meme occasion, de les interesser aux 
efforts deployes sur le plan international dans le domaine de la propriete 
industrielle, en particulier au sein de l'Union de Paris, que les BIRPI ont 
pris l'heureuse initiative d'elaborer un projet de loi-type concernant les 
inventions et les perfectionnements techniques. 

Que le projet soumis au Comite d'experts - compose exclusivement de 
representants des pays en voie de developpement - reuni a Geneve du 19 
au 23 octobre 1964 n'ait pas entierement correspondu aux vreux des pays 
industriels, cela ne saurait etonner. Les pays evolues et les pays moins evo
lues industriellement n'ont ni la meme base pour le developpement de leur 
economie ni les memes moyens et besoins. 

Ayant ete consultee, l' AIPPI a eu l'occasion, lors du Comite executif 
de Salzbourg, d'examiner le projet et de faire part de ses observations aux 
BIRPI. Les representants de l' AIPPI au Comite d'experts ont rendu 
campte des travaux qui se sont deroules a Geneve du 19 au 23 octobre 1964 
par un rapport qui a egalement ete porte a la connaissance des membres 
du Graupe suisse (cf. Annuaire AIPPI 1964/II, p.221-228). 

On devra certes attendre de connaitre le proces-verbal officiel de la re
union et le texte de la loi-type et du commentaire, mis au point par les 
BIRPI, avant de se prononcer sur l'opportunite de telle ou telle disposition. 
On peut cependant declarer que, dans l'ensemble, la loi-type proposee 
est de nature a tenir campte des besoins des pays en voie de developpement, 
tout en sauvegardant les principes essentiels dans le domaine de la pro
tection des droits de propriete industrielle. 11 ne reste plus qu'a esperer que 
les pays qui se fonderont sur la loi-type pour elaborer une loi sur les brevets 
d'invention s'inspireront de l'ensemble du texte et non seulement des dis
positions qui leur paraitront favorables a court terme. 

Les certificats d'inventeurs 

C'est a la Conference de Lisbonne en 1958 que la delegation roumaine 
a souleve pour la premiere fois la question de l'assimilation du certificat 
d'inventeur - du certificat d'auteur, selon la terminologie des pays qui le 
connaissent- au brevet d'invention en ce qui concerne la priorite unioniste 
(art. 4 de la Convention d'Union). 
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U n premier examen a ete fait au sein d'un «Groupe d'etude sur le 
certificat d'auteur» qui s'est reuni a Geneve enjanvier 1964 a la suite de 
!'initiative prise par le Directeur des BIRPI. Faute de pouvoir arriver a un 
point de vue commun, les participants se sont bornes a faire connaitre la 
situation existant dans leur pays (cf. la publication «Groupe d'etude sur 
le certificat d'auteur» publiee par les BIRPI, Geneve 1964). 

Ce qui distingue le brevet du certificat d'inventeur, c'est que le premier 
confere au brevete un droit exclusif d'exploitation, tandis que le certificat 
d'inventeur donne un droit a une remuneration de l'Etat. 

Actuellement, cinq pays seulement connaissent le certificat d'inventeur : 
la Bulgarie, la Pologne, la Roumanie, la Tchecoslovaquie et l'URSS. Deux 
pays, qui le connaissaient, l'ont abandonne: la Hongrie et la Yougoslavie. 
Certains pays en voie de developpement paraissent s'y interesser. 

Les propositions des BIRPI en vue du Comite d'experts qui s'est reuni 
du 15 au 19 mars 1965 prevoyaient expressement qu'une assimilation du 
certificat d'inventeur au brevet dans le cadre de l'art. 4 de la Convention 
reglant la priorite unioniste ne pourrait etre reconnue qu'aux pays ou les 
deposants ont le droit de demander~ a leur choix, soit un brevet soit un 
certificat d'inventeur. Une telle disposition est importante, car elle exclut 
pour un Etat la possibilite de ne regler la protection des inventions que par 
la voie du certificat d'inventeur. La protection par brevet doit egalement 
etre prevue. 

Le Groupe suisse s'est prononce ( cf. proces-verbal de la seance de travail 
du 15 janvier 1965) en faveur du certificat d'inventeur, sous reserve que 
son assimilation comme titre de priorite soit liee a la condition que le pays 
qui entend se mettre au benefice de cette assimilation protege egalement 
les brevets d'invention. 

La Conference des Presidents de Tel-Aviv a pris une decision semblable, 
malgre l'opposition de certains groupes qui se sont prononces contre l'assi
milation envisagee, estimant qu'on a affaire a deux titres de nature com
pletement differente. 

La question n'a pas seulement un aspect technique. Un des buts vises 
par l'assimilation du certificat d'inventeur au brevet etait de creer les con
ditions necessaires pour l' adhesion de l'URSS a l'U nion de Paris. Ainsi que 
je l'ai releve, le gouvernement de l'URSS a pris les devant et a fait part 
de sa decision d'adherer au debut des travaux du Comite d'experts qui 
s'est reuni a Geneve du 15 au 19 mars 1965. Ce dernier est arrive aux con
clusions suivantes: 

Conformement aux propositions des BIRPI et malgre l'insistance des 
pays de l'Est qui demandaient la prise en consideration du certificat d'in-
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venteur dans toutes les dispositions de la Convention relatives aux brevets 
d'invention, le Comite d'experts s'est prononce pour l'assimilation au bre
vet du certificat d'inventeur en ce qui concerne la priorite unioniste seule
ment. 

La nouvelle disposition a inserer a l'art. 4 de la Convention prevoit dans 
l'essentiel que les certificats d'inventeur deposes dans un pays ou les de
posants ont le droit de demander a leur choix soit un brevet soit un certi
ficat d'inventeur seront traites de la meme fai;on que les demandes de 
brevets aux fins du droit de priorite et de ses effets. 

Etant donne que les legislations des pays qui connaissent un tel certificat 
emploient les mots «certificat d'auteur», mais que cette designation n'est 
pas tres heureuse en droit conventionnel de propriete industrielle, l'expres
sion «certificat d'auteur d'invention» a finalement ete retenue par Je Co
mite d'experts. 

II appartiendra au gouvernement suedois et aux BIRPI de mettre au 
point les propositions qui seront communiquees aux gouvernements des 
pays membres de !'Unionen vue de la Conference de Stockholm de 1967. 
Chaque pays aura naturellement la possibilite de presenter ses observations 
ou de faire de nouvelles suggestions. 

L'ahandon d'invention au domaine puhlic 

Le Groupe suisse a eu l'occasion, au cours de l'annee 1964, de demander 
l'avis de ses membres au sujet d'une proposition des BIRPI visant, au 
moyen d'une publication, a mettre a la disposition du public les inventions 
pour lesquelles une demande de brevet a ete deposee puis a ete ulterieure
ment abandonnee. Les concurrents devaient de cette fai;on etre empeches 
de s'assurer un monopole en obtenant un brevet pour la meme invention. 
II etait prevu de donner a la publication un effet retroactif aujour du depöt 
de la demande. 

A la suite des reponses rei;ues, nous avons informe le Bureau federal de 
la propriete intellectuelle, qui nous avait consultes, qu'en raison de l'effet 
retroactif qu'il etait envisage de donner a la publication, une date fictive -
celle dujour du depöt- serait prise en consideration pour la nouveaute et 
l'etat de la technique. Or, on ne saurait donner a des inventions destinees 
a etre publiees des effets analogues a ceux qui resultent des brevets propre
ment dits. Une telle fai;on de faire entraineiait une grande insecurite juri
dique. 

En revanche, l'idee de faciliter dans toute la mesure du possible une 
publication internationale-des inventions pour lesquelles un brevet n'est 
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pas ou n'est plus demande merite d'etre examinee de pres. 11 est en effet 
frequemment difficile aux inventeurs qui renoncent a la protection par 
brevet d'effectuer une publication destructrice de nouveaute d'une ma
niere suffisamment large pour ne pas courir le risque que des tiers s'em
parent de l'invention et effectuent pour leur compte un depöt de demande 
de brevet. 

Nous avons par consequent suggere que le projet des BIRPI soit remanie 
de telle fac;on que la retroactivite soit supprimee. Celui qui prefere la pu
blication a l'obtention d'un brevet a de toute fac;on la possibilite, s'il le 
juge utile, de la faire deja au moment Oll il envisage d'effectuer un depöt. 
S'il ne le fait qu'ulterieurement, cela doit l'etre a ses risques et sans porter 
prejudice aux droits eventuels de tiers. 

Le Comite executif de Salzbourg s'est aussi prononce contre la retro
activite de la publication, tout en suggerant que le projet soit repris sur 
de nouvelles bases. 

Le Comite d'experts des offices de brevets pratiquant l'examen de nou
veaute s'est reuni a Geneve les 5 et 6 octobre 1964. Etant donne en parti
culier la tres forte opposition soulevee par la proposition de donner effet 
retroactif a la publication et le desir des participants d'obtenir des ren
seignements complementaires sur l' ensemble de la question, le Directeur 
des BIRPI a ete invite a ouvrir une nouvelle enquete et a en communiquer 
le resultat aux pays interesses avant que le Comite ne se reunisse a nouveau 
pour examiner la suite qui pourrait eventuellement etre donnee au projet. 

La classification internationale des dessins et modeles industriels 

Apres que les diverses administrations nationales aient repondu a l'en
quete ouverte en 1963 par les BIRPI, ceux-ci ont convoque a Geneve, du 
12 au 16 octobre 1964, un Comite d'experts charge de mettre au point une 
classification internationale des dessins et modeles industriels. Ce Comite 
a etabli un rapport et un projet de classification qui ont ete envoyes pour 
observation aux administrations nationales. 

Si l'on ne connait pas encore les resultats de cette seconde enquete sur 
le plan international, du moins est-on renseigne sur l'avis des milieux suisses 
interesses. 

Ceux-ci, tout en presentant quelques suggestions quant a l'opportunite 
de creer certaines sous-classes, se sont en general declares favorables a la 
classification envisagee. lls estiment opportun que les BIRPI en recom
mandent l'adoption aux Etats membres de l'Union de Paris et souhaitent 
son introduction en Suisse. 
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Brevetahilite des inventions et progres economique 

En dehors de l'Union de Paris, d'autres organisations se sont occupees 
de problemes de propriete industrielle. C'est ainsi que les Nations-Unies 
ont soumis a la Conference sur le commerce et le developpement, qui s'est 
tenue a Geneve du 23 mars au 16 juin 1964, un important rapport sur le 
role des brevets dans le transfert des connaissances techniques aux pays 
sous-developpes . 

La premiere partie de ce rapport etait consacree aux principales carac
teristiques des systemes de brevet et examinait en particulier les legislations 
existantes ( chap. I), les relations internationales en matiere de brevets 
( chap. II) et les reglementations prises par l'Etat dans l'exercice du droit 
confere par le brevet ( chap. III). La deuxieme partie traitait des effets des 
brevets sur l'economie des pays sous-developpes et etudiait specialement 
le role des brevets dans le transfert des connaissances techniques ( chap. IV), 
des brevets etrangers sans transfert de connaissances techniques ( chap.V), 
ainsi que les brevets et le progres des techniques locales ( chap. VI). 

Le rapport etait accompagne de cinq annexes, clont la plus importante, 
l'annexe C, donnait une appreciation du fonctionnement du systeme des 
brevets fondee sur les renseignements fournis par les pays membres des 
Nations Unies. 

Les membres du Graupe suisse ayant eu connaissance de !'excellent 
campte rendu presente par M. STEPHEN P. LADAS au Comite executif de 
Salzbourg ( cf. Annuaire AIPPI 1964/II, p. 205-212) et dela Note adressee 
aux Nations Unies parles BIRPI (cf. La propriete industrielle 1964, p.140 
a 145), je n'entrerai pas dans les details du rapport. 

Je me bornerai a dire quelques mots sur la recommandation adoptee 
par la Conference le 12 juin 1964, sans opposition, au sujet du transfert 
des connaissances techniques. 

La Conference, tout en recommandant aux pays developpes d'encou
rager les detenteurs de procedes, proteges Oll non par un brevet, a faciliter 
le transfert de leurs connaissances techniques aux pays sous-developpes, 
a d'autre part invite ces derniers a prendre toutes mesures legislatives et 
administratives appropriees dans le domaine de la technique industrielle, 
afin de favoriser un tel transfert. 

La resolution mentionne en outre expressement les BIRPI parmi les 
institutions invitees a suivre attentivement· l'ensemble du probleme et a 
faciliter l'adaptation des lois nationales des pays en voie de developpement. 

C'est egalement afin d'attirer l'attention de tous les milieux interesses 
et specialement des pays en voie de developpement sur l'importance que 
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presente la brevetabilite des inventions dans tous les secteurs pour le pro
gres economique que la Chambre de commerce internationale et l' AIPPI 
ont, la premiere au mois de mai a Stockholm et la seconde en septembre 
1964 a Salzbourg, adopte une resolution commune dans ce domaine (cf. 
Annuaire AIPPI 1964/II, p.59). 

Cette resolution releve que l'octroi de brevets est en particulier de nature 
a encourager la recherche, a inciter les inventeurs a faire connaitre leurs 
inventions plutöt qu'a les garder secretes et par la a communiquer aux 
tiers d'une fac;:on precise les nouvelles techniques auxquelles ils sont arrives, 
et a favoriser les investissements. Les brevets rendent d'autre part possible, 
par la voie des accords de licence, le transfert du «know-how». 

Esperons que ces differents appels seront entendus et que les pays en 
voie de developpement considereront une legislation adequate en matiere 
de brevets non comme un obstacle a leur developpement economique, mais 
tout au contraire - et l' essor industriel de la Suisse au cours des 7 5 dernieres 
annees en est le meilleur exemple - comme le moyen le plus approprie pour 
favoriser l'evolution desiree. 

Les travaux du Conseil de l'Europe 

La Convention relative a l'uniji,cation de certains elements du droit materiel des 
brevets, signee le 27 novembre 1963, n'avait, a fin 1964, pas encore ete 
ratifiee. Il y a cependant tout lieu de supposer que plusieurs pays la rati
fieront dans le courant de 1965. Les travaux preparatoires a ce sujet ont 
ete entrepris en Suisse par le Bureau federal de la propriete intellectuelle. 

Au sujet du second projet de convention, tendant a Jaciliter le depot et 
l'examen des demandes de brevets, j'avais releve dans mon rapport de l'annee 
derniere que le Comite d'experts avait demande au Directeur des BIRPI 
de presenter un rapport sur la question de savoir si le delai prevu de 18 mois 
pour presenter une demande seconde definitive etait ou non compatible 
avec la Convention d'Union. La reponse a ete negative, le rapport ayant 
exprime l'avis que le delai de priorite unioniste de douze mois etait un 
delai maximum. 

Le Comite d'experts, a sa session du 4 au 7 mai 1964, a dans sa grande 
majorite suivi les conclusions de ce rapport et decide l'abandon du projet; 
la prolongation a 18 mois du delai de priorite etait en effet consideree par 
plusieurs pays comme le principal avantage de la reglementation projetee. 

Lors d'une reunion, tenue du 8 au 11 decembre 1964 a Strasbourg, un 
Groupe de travail du Comite d'experts en matiere de brevets du Conseil 
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de l'Europe a examine les diverses nouvelles propositions presentees par la 
delegation suedoise et par la delegation suisse. 

En ce qui concerne la duree des brevets d'invention, le Groupe de travail n'a 
pas pu se mettre d'accord sur un delai unique. Tout en prevoyant une 
duree de 20 ans, il a en effet ete oblige d'admettre plusieurs exceptions. 
Dans le domaine de l'unite de l'invention egalement, l'unification envisagee 
n'est pas completement realisee par le texte propose. Au sujet des delais de 
procedure, le groupe de travail n'a pu s'entendre que sur un seul delai, con
cernant la declaration de priorite qui devrait pouvoir etre faite dans les 
trois mois qui suivent le dep6t de la deuxieme demande. Enfin, sur la 
question du droit de possession personnelle, le groupe de travail a propose un 
texte qui n'oblige les Etats qu'a prevoir un minimum de droits derives de 
l'usage anterieur. 

Le rapport du groupe de travail avec les textes proposes doit encore etre 
examine par le Comite d'experts a sa Session d'avril 1965. 

L'avant-projet de hrevet europeen 

Sijusqu'ici aucune suite concrete n'a ete donnee a l'avant-projet de con
vention etablissant un brevet europeen prepare par un comite d'experts 
gouvernementaux de la CEE et publie en 1962, cela tient essentiellement 
aux divergences de vues existant entre les pays du Marche commun sur 
certaines questions importantes, telles que celles de savoir si la Convention 
ne sera ouverte qu'aux seuls Etats membres de la CEE ou si au contraire 
d'autres pays pourront y adherer et si les ressortissants de pays non membres 
de la Convention pourront ou non deposer des demandes de brevet euro
peen ( question de l'accessibilite). Les decisions a prendre dans ces domaines 
etant d'ordre politique, elles relevent des gouvernements des six pays. 

Un pas en avant dans la discussion de ces problemes a ete fait par la 
Commission de la Communaute economique europeenne. 11 resulte en effet 
de diverses informations donnees que la Commission a, en novembre 1964, 
pris position dans un rapport adresse au Conseil des ministres. 

Devant choisir entre les deux possibilites: creation d'un brevet unique · 
pour l'ensemble de la Communaute europeenne, la convention y relative 
devant etre conclue seulement entre les six pays, et creation d'un brevet 
international par la conclusion d'une convention ouverte a tous les pays, 
la Commission parait s'etre prononcee en faveur de la premiere solution, 
c'est-a-dire du brevet communautaire. La solution du brevet international 
a toutefois ses partisans et ce n'est pas devoiler un secret que de relever que 
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les Pays-Bas la soutiennent. Dans cette eventualite, une reglementation uni
forme n'existerait quejusqu'au moment de l'octroi du brevet par un office 
international. Toute contestation posterieure a la delivrance du brevet 
serait reglee par le droit national. Dans un tel cas, les Etats de la CEE 
devraient conclure un second accord afin de creer au sein de la Commu
naute un brevet unique, avec toutes les consequences en decoulant. 

I1 est releve a l'appui de la proposition de la Convention reservee aux 
pays de la CEE que seule la solution du brevet communautaire est de na
ture a tenir compte des interets politiques et economiques du Marche com
mun. La conclusion d'accords particuliers avec les pays interesses est en 
revanche envisagee pour permettre a ces derniers de s'associer, sous une 
forme a determiner, a la Convention. L' accord d' association pourrait varier 
d'un pays a l'autre afin de tenir compte des circonstances particulieres 
propres a chaque pays. 

En ce qui concerne l'accessibilite au brevet europeen, la Commission 
parait avoir opte pour la solution la plus liberale, c' est-a-dire que non seule
ment les ressortissants des pays membres de l'Union de Paris, mais ceux 
de n'importe quel Etat pourraient demander l'octroi d'un brevet. Cette 
proposition n'a cependant, semble-t-il, pas reuni l'unanimite. 

Il appartient maintenant au Conseil des ministres de la CEE de se pro
noncer. C'est avec interet qu'on prendra connaissance de ses decisions. 

La position de la Suisse a l'egard du brevet europeen n'a pas change. 
Notre pays reste interesse a tout effort d'unification et d'harmonisation 
du droit des brevets. Si la voie de l'adhesion nous etait ouverte, nous pour
rions beneficier de tous les avantages attaches a la qualite de membre apart 
entiere et nous serions aussi prets a en accepter toutes les obligations. Dans 
le cas contraire, nous devrions nous efforcer de negocier un accord d'as
sociation tenant compte non seulement de nos interets et de nos besoins, 
mais aussi de notre desir de collaborer activement. Nous ne pourrions, 
a mon avis, en aucun cas accepter une situation dependante, qui nous 
mettrait a la merci d'organes de la CEE dans lesquels nous ne serions pas 
representes. 

Notre pays est certainement pret a collaborer dans le domaine du droit 
des brevets. Si possible en tant que membre d'une convention etablissant 
un brevet veritablement europeen, le cas echeant, en nous associant a une 
convention avec le Marche commun. Mais en aucun cas a n'importe quel 
prix. 

Les autres Etats europeens sont naturellement, tout comme la Suisse, 
aussi interesses par le projet de la CEE. C'est la raison pour laquelle, sur 
l'initiative du Royaume-Uni et de la Suede, une discussion a ete ouverte 
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au sein de l' Association europeenne de libre-echange ( AELE). Apres avoir 
procede a un premier echange de vue au mois de fevrier, les experts en 
brevets des pays membres se reuniront a nouveau a fin avril 1965. Il n'est 
pas inutile en effet qu'au stade actuel de la discussion, les pays non membres 
de la CEE procedent a un echange de vues. 

L'avant-projet de marque europeenne 

L'avant-projet de convention etablissant une marque europeenne, pre
pare au sein de la Communaute economique europeenne (CEE), n'a pas 
encore ete diffuse, de sorte qu'il n'est pour le moment pas possible de 
prendre position a son egard. 

Sur la base des diverses etudes parues ces dernieres annees, provenant 
de personnalites qui ont ete plus ou moins etroitement liees a l'elaboration 
du texte de la Convention, et aussi en tenant compte des tendances ac
tuelles du droit des marques, on peut toutefois se representer ce que doivent 
vraisemblablement etre les grandes lignes de l'avant-projet. 

C'est ainsi qu'on doit admettre que la solution qui sera donnee aux 
questions de l'ouverture de la Convention et de l'accessibilite dependra de 
la solution qui interviendra apropos de la Convention etablissant un brevet 
europeen. 

Par analogie, on peut egalement penser que la marque europeenne co
existera - du moins au cours d'une premiere periode - avec les marques 
nationales et que l'enregistrement international des marques conforme
ment a l' Arrangement de Madrid sera sauvegarde. 

Il serait conforme a la tendance actuelle que l'enregistrement soit cons
titutif du droit a la marque, que la forme du produit ou de son emballage 
puisse etre utilisee comme marque et que la protection de la marque de 
service soit assuree, que la marque devienne incontestable apres un certain 
delai, qu'elle puisse etre cedee librement et faire par consequent l'objet de 
licences. La nouvelle loi franc;:aise du 31 decembre 1964 fixant la duree de 
protection a dix ans, on peut aussi admettre sans grande crainte de se trom
per qu'un meme delai est prevu pour la marque europeenne. 

Mais bien entendu, la marque europeenne souleve de nombreuses autres 
questions qui doivent faire l' objet d'une reglementation detaillee. Je pense 
que dans l'interet meme de ce nouveau droit eutopeen, il serait souhaitable 
que l'avant projet de convention soit rendu public le plus töt possible et 
que les gouvernements des pays non membres de la CEE, comme aussi les 
organisations internationales privees fortes d'une riche experience en ma-



-19-

tiere de propriete industrielle - telle l' AIPPI - soient invites a faire con
naitre leurs observations avant que le texte ne soit definitivement arrete. 

Revision totale de la loi suisse sur les marques 

La petite commission consultative de quatre membres nommee par le 
Chef du Departement federal de justice et police pour conseiller le Bureau 
fäderal de la propriete intellectuelle dans la preparation d'un avant-projet 
de nouvelle loi sur les marques a tenu sa premiere reunion le 10 juin 1964 
et une deuxieme seance le 12 mars 1965. 

Au stade actuel des travaux de revision, il n'est naturellement pas pos
sible de dire ce que sera l'avant-projet. De nombreuses questions sont en 
effet liees les unes aux autres et ce n'est qu'apres les avoir toutes passees 
en revue - ce qui n'est pas encore le cas - que des decisions pourront etre 
prises. 

A premiere vue cependant, la Commission consultative parait s'ache
miner vers les solutions suivantes: 

La marque servira a distinguer les marchandises. La forme du produit 
ou de son emballage pourra etre protegee en tant que marque. Dans la 
mesure ou elle se rapportera a des marchandises, la marque de service 
pourra etre protegee comme telle. 

Le depöt et l'enregistrement seront constitutifs du droit a la marque, 
qui deviendra incontestable apres un certain delai. Le Bureau federal ne 
procedera a aucun examen d'office des anteriorites d'enregistrement; il se 
bornera, lorsqu'il constatera que de telles anteriorites existent, a en infor
mer les tiers interesses. La marque devra etre utilisee dans les cinq ans; 
elle pourra etre cedee sans l'entreprise et par consequent faire l'objet de 
licences. Le titulaire disposera d'un droit absolu sur sa marque. 

Ces quelques informations, je le repete, sont donnees simplement a titre 
indicatif. 

Les travaux seront poursuivis avec diligence et les resultats auxquels le 
Bureau federal et la Commission consultative arriveront seront communi
ques aux interesses aussitöt que possible. 

Projet d'accord avec l' Allemagne 
en matiere d'indications de provenance 

Des negociations relatives a un accord entre la Suisse et la Republique 
federale d' Allemagne pour la protection des indications de provenance, 
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y compris les appellations d'origine et autres designations geographiques, 
ont ete menees a Berne du 19 au 22janvier 1965 par une delegation suisse 
presidee par M. J. Voyame, Directeur du Bureau fäderal de la propriete 
intellectuelle, et clont votre president a egalement fait partie, et une dele
gation allemande presidee par M. von Haeften. 

La premiere phase des pourparlers s'est deroulee sur la base de projets 
d'accord presentes par chacune des deux delegations. Les deux parties 
s'etaient inspirees dans leurs propositions des accords deja conclus dans 
ce domaine par la Republique fäderale d' Allemagne avec la France, l' I talie 
et la Grece. Sur le contenu de l'accord lui-meme, une entente est d'ores 
et deja intervenue dans une large mesure. 

Une disposition protegera d'une fac;on generale les noms de la Confä
deration suisse et des cantons. Les noms ou images de localites, de bäti
ments, de monuments, de rivieres et de montagnes seront proteges lorsque 
leur emploi dans l'autre pays sera de nature a induire le public en erreur. 
D'autre part, les indications de provenance a proteger seront enumerees -
comme cela a ete le cas dans les accords precedemment conclus par la 
Republique fäderale d'Allemagne - dans des listes qui seront examinees 
et mises au point lors des prochaines negociations: ces listes pourront ulte
rieurement etre completees. 

L'une des questions discutees a Berne, et au sujet de laquelle aucune 
entente n'est encore intervenue - est la suivante: la delegation allemande 
souhaiterait que les indications de provenance figurant sur les listes bene
ficient d'une protection absolue, c'est-a-dire qu'elles ne puissent etre uti
lisees d'aucune fac;on, pas meme pour des produits ou marchandises com
pletement differents de ceux que couvre l'indication de provenance propre
ment dite. La delegation suisse a estime qu'une telle protection serait trop 
etendue. Certaines indications de provenance meritent peut-etre d 'etre 
protegees d'une fac;on absolue, mais pas toutes. Aussi pourrait-on, le cas 
echeant, prevoir une protection absolue pour les seules indications de pro
venance de «haute renommee», comme par exemple l'indication de pro
venance allemande «Solingen». 

Les milieux interesses seront prochainement renseignes plus en detail sur 
les resultats de la premiere phase des negociations et le projet de liste alle
mande des indications de provenance leur sera soumis. Ils auront ainsi la 
possibilite de faire connaitre leur avis sur les differentes questions encore 
en suspens, qui seront examinees lors de nouveaux pourparlers qui auront 
lieu en septembre 1965 a Munich. 



L'enseignement de la propriete industrielle 

La Suisse est l'un des pays ou l'enseignement de la propriete industrielle 
est le mieux organise. En effet, cette matiere est enseignee dans toutes les 
universites ainsi qu'a l'Ecole polytechnique federale. Dans les autres pays, 
elle est malheureusement trop souvent encore consideree comme une 
branche tres accessoire et son enseignement est frequemment laisse a !'ini
tiative de professeurs charges d'un autre cours. 

L'enseignement de la propriete industrielle n'est generalement prevu 
q ue pour les juristes et les economistes. Or, il devient de plus en plus ne
cessaire que les scientifiques et les techniciens, occupes dans les entreprises 
a veiller a la protection des inventions, aient une formation sur le droit de 
la propriete industrielle en general et sur celui des brevets en particulier. 

A cet egard, l'industrie suisse des machines vient de prendre une heureuse 
initiative. D'entente avec le Conseil de l'Ecole polytechnique federale, 
a Zurich, elle organise, sous forme de conferences et de discussions, un cours 
sur les brevets d'invention, qui aura lieu les quatre samedi matins du mois 
de mai 1965. L'un des buts du cours est d'interesser lesjeunes ingenieurs 
- ou futurs ingenieurs - aux travaux de l'ingenieur-conseil, dans l'espoir 
qu'un certain nombre d'entre eux se consacreront a une telle activite. 

De son cöte, la Faculte de droit de l'Universite de Strasbourg, en liaison 
etroite avec !'Institut national frarn;:ais de la propriete industrielle et les 
milieux de l'economie privee, a cree en 1964 un Centre d'etudes internationales 
de la propriete industrielle. L'objet essentiel de l'enseignement donne a ce 
Centre est de former des specialistes ayant prealablement acquis une cul
ture scientifique ou technique du point de vue tant theorique que pratique. 
L'enseignement est donne en deux cours de degres differents de quatre mois 
chacun. Le premier a eu lieu d'octobre 1964 a finjanvier 1965. 11 a reuni 
une vingtaine d'etudiants, tous detaches pour la duree du cours par l'entre
prise dans laquelle ils travaillaient. L'enseignement comprend les diverses 
disciplines de la propriete industrielle et porte essentiellement sur le droit 
frarn;:ais. A la fin du cours, les participants ont eu l'occasion d'etre ren
seignes sur les diverses particularites des droits etrangers, des specialistes 
de differents pays ayant ete appeles a donner des conferences sur leur droit 
national. 

Les Bureaux internationaux reunis pour la protection de la propriete intellectuelle 
(BIRPI) ont, d'autre part, decide d'organiser du 20 au 25 septembre 1965 
a Geneve des cours consacres aux problemes internationaux de la propriete 
industrielle. Destines avant tout aux fonctionnaires des administrations 
nationales, ces cours seront ouverts a tous autres interesses. Les conferences 
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qui seront donnees a cette occasion seront suivies d'une discussion et porte
ront sur la Convention de Paris, sur le fonctionnement des arrangements 
particuliers conclus dans le cadre de !'Union generale, sur les tendances 
et harmonisations des lois sur les brevets et des lois sur les marques, sur 
l'exploitation, la cession et les licences de brevet et de marque, sur la pro
priete industrielle dans les pays socialistes, ainsi que sur l'influence des lois 
antitrusts et fiscales sur la propriete industrielle; le programme des BIRPI 
en fonction des tendances generales se manifestant actuellement dans le 
domaine de la propriete industrielle sera aussi expose. 

Ces cours ont souleve un vif interet. Plus de cent inscriptions sont deja 
parvenues aux BIRPI. La participation suisse semble devoir etre tres forte 
puisqu'une trentaine de personnes se sont deja annoncees. L'initiative des 
BIRPI est clone sans aucun doute des plus opportunes. 

On ne peut que se feliciter du developpement que prend ainsi, sur le 
plan suisse et sur le plan international, l'enseignement de la propriete in
dustrielle. 

Le Bureau federal de la propriete intellectuelle 

Dans chacun de mes rapports annuels des trois dernieres annees, j'avais 
releve les difficultes toujours plus grandes rencontrees par le Bureau federal 
dans le recrutement du personnel technique et les inconvenients en resul
tant, le nombre de demandes en suspens s'accroissant sans cesse. 

Je suis heureux aujourd'hui de constater qu'au cours de 1964, a la suite 
de diverses mesures internes prises par le Bureau federal pour augmenter 
le nombre des demandes traitees et bien qu'elles n'aient sorti leurs effets 
qu'a partir du milieu de l'annee, un progres sensible a ete obtenu. En effet, 
16585 demandes de brevets ont ete liquidees au totalen 1964 contre 11678 
en 1963 et 10558 en 1962. 

Dans la procedure sans examen prealable de la nouveaute, 11 61 7 de
mandes aboutirent al'octroi d'un brevet contre 7476 en 1963 et4343 (3500) 
furent rejetees ou retirees. 

L'assujettissement a l'examen prealable de la nouveaute a ete admis 
dans 678 cas contre 663 en 1963. Au total, 625 (702) demandes soumises 
a cette procedure ont ete liquidees. 388 (375) demandes aboutirent a l'oc
troi d'un brevet; les autres furent rejetees ou retirees. 

Grace aux mesures appliquees et bien que le nombre de nouvelles de
mandes ait passe de 1611 7 en 1963 a 16 927 en 1964, clont 69 % en prove
nance de 1' etranger, le nombre des demandes non liquidees au 31 decembre 
1964 n'a, pour la premiere fois depuis plusieurs annees, que peu augmente, 
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passant a 61543 contre 61203 au 31 decembre 1963 et 56 759 au 31 de
cembre 1962, clont 1991 (1613 et 1815) demandes soumises a l'examen 
prealable. 

Ces resultats sont d'autant plus rejouissants que, de l'avis du Bureau 
federal, les nouvelles mesures permettront vraisemblablement une appre
ciable reduction du nombre des demandes en suspens au cours de 1965. 
On ne peut que feliciter tres sincerement le Directeur du Bureau federal 
et tous ses collaborateurs de cet heureux etat de choses. Les milieux econo
miques ont en effet le plus grand interet a l'octroi aussi rapide que possible 
des brevets d'invention. 

Je m'en voudrais d'autre part de ne pas signaler une fois de plus les 
excellentes relations entretenues tout au cours de l'annee par le Graupe 
suisse avec M. le Directeur J. VoYAME et ses principaux collaborateurs, qui 
ont bien voulu nous consulter sur tous les problemes importants qui se 
sont poses en 1964 dans le doinaine de la propriete industrielle, sur le plan 
tant national qu'international. 

Conclusions 

Le rapport de cette annee est plus long que ceux des annees precedentes. 
Cela tient au fait qu'une attention toujours plus grande est attachee aux 
droits de propriete industrielle non plus seulement comme autrefois par 
les specialistes de cette discipline, mais aussi par des milieux economiques 
de plus en plus etendus. 

Actuellement en effet, ni le chef d'entreprise, ni ceux qui s'occupent de 
la recherche, de la fabrication ou de la vente ne sauraient se desinteresser 
de ce domaine. D'autre part, la matiere s'y pretant, le droit international 
de la propriete industrielle evolue et se developpe sans cesse. Nous ne pou
vons que nous en rejouir, tout en constatant l'activite feconde deployee par 
notre association au cours de l'annee ecoulee. 



Quelques considerations en vue de la revision 

de la Convention de Berne pour la protection des 

reuvres litteraires et artistiques, Stockholm 1967 

ADOLF STREULI, FELDMEILEN 

Rappelons-nous l'art. 24 de la Convention de Berne qui dit, entre 
autres, que « l' Administration du Pays ou doit sieger une Conference ( de 
revision) prepare avec le concours du Bureau international les travaux de 
celle-ci». C'etait la Suede qui, des la derniere Conference de revision, 
(Bruxelles 1948) avait formule l'invitation pour une eventuelle prochaine 
Conference de revision. 

11 va de soi que l'art. 24 de la Convention ne prescrit pas une revision 
periodique et obligatoire de la Convention; il dit seulement que la Con
vention peut etre revisee. Quand les auteurs apprirent une dizaine d'an
nees deja apres la Conference de Bruxelles que les instances competentes 
avaient pris la decision de reviser a nouveau la Convention et que le 
Gouvernement de la Suede avait confirme son invitation - d'abord pour 
1965, puis pour 1967 - ils se montrerent inquiets et ouvertement opposes a 
une nouvelle revision, des ce moment-la, et en consideration des milieux 
qui en avaient pris !'initiative. En effet, pour la premiere fois dans l'his
toire de la Convention de Berne, !'initiative pour une nouvelle revision 
de celle-ci n'a pas ete prise par des Etats «desireux de proteger les droits 
des auteurs d'une maniere encore plus efficace et d'une maniere encore 
plus uniforme», ou bien par ceux clont les droits doivent etre proteges par 
la Convention, c'est-a-dire les auteurs, mais par des milieux qui ne doivent 
leur existence qu'a l'utilisation d'reuvres litteraires et artistiques. 11 n'est 
d'ailleurs pas sans interet d'apprendre par les Documents du Bureau de 
l'Union de Berne que, lors d'une Conference Diplomatique de revision, 
une delegation proposa de remplacer le paragraphe respectif du Pream
bule de la Convention par la formule ci-dessus. 
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Les raisons de cette attitude negative des auteurs ressortent clairement 
des resolutions prises par differentes Organisations internationales pri
vees, interessees au titre d'ayants cause dans le domaine du droit d'auteur. 

Ainsi, en 1959, la « Confederation Internationale des Travailleurs In
tellectuels » (C. I.T.1.), par exemple, Organisation qui groupait toutes 
Ies categories d'auteurs, s'exprima de la maniere suivante: 

«La Confederation Internationale des Travailleurs Intellectuels, reunie en Con
gres a Berlin du 9 au 13 octobre 1959, ayant entendu un expose relatif aux questions 
actuelles concernant Je droit d'auteur et !es droits appartenant a des domaines voisins 
du droit d'auteur, considerant: 
- que !es conventions internationales pour Ja protection des ceuvres litteraires et 

artistiques ouverte a tous !es pays accordent en l'etat dans Ja pratique une protection 
efficace aux auteurs, 

- que des Etats, ayant ratifie Ja Convention de Berne, Rome 1928 ou Bruxelles 1948, 
n 'ont meme pas encore mis en harmonie leurs legislations nationales avec lesdites 
conventions, 

- qu'il est incompatible avec nos conceptions juridiques d'introduire, ainsi que d'au
cuns desirent manifestement de Je faire, dans des conventions internationales, regio
nales ou accessibles a tous !es pays, des prescriptions d'application relatives aux 
droits prives subjectifs octroyes par ces textes, 

- que l'opinion selon laquelle des reglementations de droits prives subjectifs et fon
damentaux doivent periodiquement faire l'objet d'une revision est en contradiction 
avec Ja nature meme de ces droits, 

la CITI decide: 
de rappeler ces faits, chaque fois que sera proposee une revision et notamment celle 
de Ja Convention de Berne, 
emet Je vceu qu'elle soit appelee a participer a l'examen de toute proposition eventuelle 
et jusqu'au moment Oll un texte definitif aura ete redige a J'intention d'une Confe
rence diplomatique». 

De son cote la « Confederation internationale des Societes d' Auteurs et 
Compositeurs » prenait des resolutions analogues a celle de la C.I.T.I. Je 
n'en cite qu'une seule, et je le fais egalement in extenso, puisque cette 
resolution contient, elle aussi, des arguments qui - a mon avis - s'ave
reront encore fertiles pour les travaux de revision en cours. En voici le 
texte: 

«La Commission de Legislation de Ja CISAG reunie a Paris les 26 et 27 mars 1962, 
apres avoir pris connaissance des projets actuellement en cours pour Ja revision, 
prevue a Stockholmen 1965, de Ja Convention de Berne, 
considerant, 

que sur les 47 pays membres de !'Union de Berne 19 n'ont pas encore adhere au 
texte de cette Convention tel que revise a Bruxelles en 1948, 

que certains pays membres de !'Union ont recemment modifie ou sont en train de 
modifier leurs legislations nationales pour les mettre en harmonie avec le texte de 
Bruxelles, 
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que de toute fa<;:on il conviendrait d'avoir une experience suffisante de la mise en 
application de ce texte avant d'en envisager une eventuelle revision, 

que de nombreux pays ayant recemment accede a l'independance sont invites a 
confirmer leur appartenance a cet instrument international de protection des ceuvres 
de l'esprit et que des lors tout projet de revision prochaine serait susceptible de !es 
amener a surseoir a toute decision, ceci au prejudice de Ja protection des ceuvres intel
lectuelles dans ces pays, 

que les propositions de modifications clont elle a eu jusqu'a ce jour connaissance 
ne semblent pas repondre «au desir de proteger d'une maniere aussi efficace et aussi 
uniforme que possible !es droits des auteurs sur leurs ceuvres litteraires et artistiques» 
suivant les propres termes du preambule de Ja Convention de Berne et que ces pro
positions qui n'ont qu'un caractere accessoire ne semblent pas susceptibles d'introduire 
dans Ja Convention «!es ameliorations de nature a perfectionner le systeme de 
!'Union», tel que prevu a l'article 24, 

que Ja Convention de Berne ayant pour but Ja protection des ceuvres litteraires et 
artistiques, !es auteurs ou !es organismes !es representant doivent etre consultes au 
premier chef, 

craint que !es efforts necessites par !es travaux de revision ne soient hors de propor
tion avec les resultats qu'on peut en attendre, 

estime, au vu de l'ensemble de ces considerations et tout en rendant hommage au 
Gouvernement suedois pour son aimable invitation, qu'une revision de la Convention 
de Berne est prematuree et inopportune, 

invite, en consequence, !es Societes confederees a intervenir aupres de leurs Gou
vernements respectifs afin qu'ils envisagent Je renvoi de toute revision eventuelle a une 
date ulterieure. » 

Mais la revision etait chose decidee et en novembre 1963, s'est reuni a 
Geneve un «Comite d'Experts». Les BIRPI avaient invite pour cette 
reunion 16 Pays faisant partie de l'Union et, a titre d'observateurs, 2 Pays 
ne faisant pas partie de l'Union, mais qui sont particulierement interesses 
aux questions cinematographiques. 12 pays unionistes repondirent a cette 
invitation. Le Comite d'Experts avait a prendre position a l'egard des 
travaux preparatoires de revision jusqu'alors accomplis. Sur la base des 
resultats des travaux de ce Comite le Bureau International et l' Adminis
tration suedoise ont alors elabore les « Propositions de textes et nouvelle 
redaction de la Convention de Berne» (Document des BIRPI DA/22/3). 
Ce document sera maintenant soumis a un «Comite d'experts gouverne
mentaux» dont la reunion est prevue pour le mois de juillet 1965. 

Cette maniere de preparer la prochaine revision de la Convention est 
une innovation. Tous les Etats faisant partie de_l'Union de Berne, ainsi que 
2 Etats non-unionistes a titre d'observateurs (les memes qu'en 1963) et les 
organisations non gouvernementales interessees ont ete invites a envoyer 
des delegues au « Comite d'experts gouvernementaux». Fatalement, ces 
experts gouvernementaux discuteront sur la base des instructions de leur 
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Gouvernement respectif. Que cette reunion se revele ou non une sorte de 
Conference diplomatique preliminaire, il n' en restera pas moins vrai qu' elle 
influencera plus ou moins les decisions de la Conference diplomatique de 
revision, prevue par l'art. 24 de la Convention. 

* * * 

J'exprimerai dans la suite quelques pensees au sujet des « Propositions 
de textes et nouvelle redaction de la Convention de Berne», document 
elabore par le Bureau International et l' Administration suedoise clont je 
viens de parler. 

R appelons que l'art. 24 de la Convention de Berne (Bruxelles 1948) dit, 
entre autres, que la Convention peut etre soumise a des revisions « en vue 
d'y introduire des ameliorations de nature a perfectionner le systeme de 
!'Union». 

Que faut-il entendre par cette expression « systeme de l'U nion »?Je ne 
saurais mieux faire que de citer parmi nombre de possibilites ce que M. le 
Professeur Osterrieth avait dit a ce propos lors de la 26 seance de la Confe
rence de revision de Berlin en 1908 : 

«Rappelons tout d'abord le systeme de la Convention de Berne. 
A la Conference de Berne de 1884, deux systemes se presentaient: le systeme d'une 

codification uniforme pour tous les pays de !'Union et le systeme du traitement natio
nal, qui impliquait l'application pure et simple de la loi territoriale. 

Ce fut Ja delegation allemande qui posa a Ja Conference precitee Ja question de 
savoir s'il ne serait pas preferable, au lieu de conclure une convention basee sur Je 
traitement national, de viser a une codification reglant d'une maniere uniforme toute 
!'Union projetee, et dans Je cadre d'une Convention, la totalite des dispositions rela
tives a la protection des droits d'auteur. Cette idee etait prematuree, la divergence 
des Jois des differents pays etait trop grande pour qu'on put songer a sa realisation. 
Louis Ulbach qui, a cette epoque, etait Je president de!' Association litteraire et artis
tique internationale et qui se trouvait parmi les delegues franc;ais, exprimait l'opinion 
des membres de la Conference par !es mots: « II ne faut pas violenter le temps ». 

II fallait donc se resigner et se borner a l'adoption du principe du traitement na
tional: Tout auteur ressortissant a l'un des pays de !'Union projetee devait etre assi
mile, dans tous les autres pays de !'Union, aux auteurs nationaux. Mais l'inegalite de 
Ja protection que !es differents pays accordaient a leurs ressortissants laissait subsister 
Je desir d'etablir au moins quelques regles uniformes sur certaines questions qui, au 
point de vue de la protection internationale, presentaient un interet particulier. 

II en resultait l'adoption d'un systeme mixte: 
Tout Etat de !'Union assure aux ressortissants des autres pays unionistes le traite

ment national. En meme temps fut etabli un regime de protection uniforme limite a 
certaines questions. J'ajoute immediatement qu'il fut juge bon de faire dependre Ja 
protection, dans une certaine mesure, du statut personnel de l'ceuvre, c'est-a-dire de 
Ja loi du pays d'origine. » 
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Suivant M. le Professeur ÜSTERRIETH, on peut parler d'un systeme de 
la Convention au sens strict du mot et d'un regime de protection uniforme 
sur certaines questions. Je grouperai, par la suite, mes quelques pensees sous 
ces deux aspects de la Convention. 

I. Le systeme de la Convention au sens strict du mot, - «traitement national 
combine avec quelques elements de reciprocite» - est reste, en principe, 
inchange depuis la creation de la Convention. 

Les considerations queje developperai quant a ce systeme, se rattachent 
au grand principe a observer par les Etats egalement «pacta sunt ser
vanda» clont l'inobservation qui nous menace incontestablement, et en 
general, comporte un tel <langer que meme le Pape s'est vu oblige de le 
rappeler dans un de ses discours a l'occasion de cette nouvelle annee. 

1. Animee d'un liberalisme genereux, la tendance se manifesta, et se 
manifeste encore plus que jamais, de faire profiter autant d'auteurs que 
possible de la protection de leurs droits par la Convention, tout en negli
geant la reciprocite de protection. 

Arretons-nous un moment a cette question de reciprocite 
On connait le paragraphe 2 de l'art. 6 de la Convention qui prevoit 

la possibilite de faire valoir la reciprocite de protection dans le cas d'un 
Pays etranger a l'Union qui ne protege pas d'une maniere suffisante les 
reuvres des auteurs qui sont ressortissants d'un Pays de l'Union. Depuis la 
creation de la « Convention universelle sur le droit d'auteur», meme ce 
paragraphe est devenu inapplicable dans la grande majorite des cas, et 
ceci pour les raisons suivantes: il n' existe certainement pas d'Etat desireux 
de faire partie de la Convention de Berne qui ne fasse, avant son adhesion 
a cette Convention, le necessaire afin que les etrangers n'aient pas dans 
l'avenir, «iure conventionis» plus de droits que ses propres citoyens. Ces 
Etats adaptent clone leur legislation nationale aux exigences de la Con
vention a l'egard des etrangers. Or, l'article II de la Convention univer
selle stipule: 

1. Les ceuvres publiees des ressortissants de tout Etat contractant ainsi que les 
ceuvres publiees pour la premiere fois sur le territoire d'un tel Etatjouissent, dans tout 
autre Etat contractant, de la protection que cet autre Etat accorde aux ceuvres de ses 
ressortissants publiees pour la premiere fois sur son propre territoire. 

2. Les ceuvres non publiees des ressortissants de tout Etat contractant jouissent, 
dans tout autre Etat contractant, de Ja protection que cet autre Etat accorde aux 
ceuvres non publiees de ses ressortissants. · 

3. Pour l'application de la presente Convention, tout Etat contractant peut, par 
des dispositions de sa legislation interne, assimiler a ses ressortissants toute personne 
domiciliee sur le territoire de cet Etat. 
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Vu qu'un grand nombre d'Etats font a la fois partie de la Convention de 
Berne et de la Convention universelle, en raison de l'article precite de la 
Convention universelle et en raison de l'alignement des legislations natio
nales des Pays faisant partie de la Convention de Berne a celle-ci, il 
n'existe pratiquement plus de possibilites pour faire valoir une reciprocite 
vis-a-vis de ces Etats qui disposent d'un patrimoine d'reuvres pouvant inte
resser le monde (exception par exemple de l'U.R.S.S. qui n'est partie a 
aucune Convention). 11 est vrai que l'article IV de la Convention univer
selle prevoit une reciprocite quant a la duree de protection; mais la possi
bilite de l'exercice meme de cette possibilite d'une reciprocite etait des 
la creation de la Convention universelle tres restreinte puisque la Conven
tion de Berne connait la «publication simultanee» d'une reuvre dans un 
Pays de l'Union de Berne entrainant egalementle regime de l'reuvre quant 
a sa duree de protection prevue par la Convention de Berne. 

L'observation du liberalisme clont je viens de parler n'entraine clone, 
dans la majeure partie des cas, plus de consequences. 

T oujours animes de ce liberalisme, les redacteurs du projet de revision 
prevoient pour l'art. 4 un changement dans son paragraphe 1 et l'intro
duction d'un nouveau paragraphe 2, de sorte que les deux premiers para
graphes de l'art. 4 se presentent maintenant comme suit (les changements 
sont ecrits en italique): 

1. Les auteurs ressortissant a l'un des Pays de l'Unionjouissent dans les pays autres 
que le pays d'origine de l'ceuvre, pour leurs ceuvres, publiees ou non, des droits que les 
lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, 
ainsi que des droits specialement accordes par la presente Convention. 

2. Les auteurs ressortissant aux Pays ne faisant pas partie de l' Union domicilies dans l'un 
des Pays de l' Union ainsi que les auteurs apatrides et rifugies ayant leur residence habituelle 
dans l'un de ceux-ci sont, pour l' application de la presente Conuention, assimiles aux auteurs 
ressortissant au dit pays. 

Des representants des auteurs proposent de plus la suppression du 
membre de phrase dans l'alinea 1 «dans les Pays autres que le Pays d'ori
gine de l'reuvre», presumant que le Pays membre de l'Union «admettra 
facilement que ses ressortissants ne doivent pas risquer d'etre moins pro
teges dans leur propre territoire que les auteurs etrangers ».Je me permets 
de citer a cette occasion et a titre d' exemple l' Art. 68bis de la loi suisse : 
«Les reuvres de ressortissants suisses et celles qui sont editees pour la pre
miere fois en Suisse jouissent de la protection plus etendue assuree par les 
dispositions du texte, dans la derniere teneur approuvee par la Suisse, de 
la convention d'Union de Berne pour la protection des reuvres litteraires 
et artistiques. » 
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Bien que je sois d'avis que la logique de cette proposition ainsi que sa 
motivation ne sauraient etre contestees, je doute qu'elle trouve l'agrement 
de la Conference diplomatique. Je neglige les objections a prevoir contre 
son acceptation et qui decoulent des dispositions constitutionnelles de cer
tains Pays faisant partie de l'Union, dispositions qui ne permettent pas 
une application pure et simple des droits etablis par une Convention Inter
nationale. 11 existe un autre fait que je me dois d'effieurer ici, bien qu'il 
s'agisse d'une question tres delicate que je n'aborde pas sans hesiter. Si 
jamais cette proposition rencontrait l'unanimite des delegations a la Con
ference diplomatique, les Pays faisant partie de la Convention revisee 
seraient alors tenus d'accorder sans restriction aucune les droits conven
tionnels aux auteurs nationaux et aux etrangers beneficiant de la Conven
tion. 11 s'averera alors que cela serait impossible dans certains Pays et ceci, 
soit a cause du stade de developpement de 1a legislation nationale, soit a 
cause de la dogmatique adoptee par ces Pays. Si j'ai le courage de sou
lever cette question ici, c'est parce qu'elle va nous preoccuper encore dans 
la suite d'une maniere que j'estime profitable. 

2. Tout en restant dans le domaine du systeme de la Convention au sens 
strict du mot, je me permets de vous rappeler son Article 27 qui dit: 

1. La presente Convention remplacera, dans les rapports entre les Pays de l'Union, 
la Convention de Berne du 9 septembre 1886 et les Actes qui l'ont successivement re
visee. Les Actes precedemment en vigueur conserveront leur application dans les 
rapports avec les Pays qui ne ratifieraient pas la presente Convention. 

2. Les Pays au nom desquels la presente Convention est signee pourront encore 
conserver le benefice des reserves qu'ils ont formulees anterieurement, a la condition 
d'en faire la declaration lors du depöt des ratifications. 

3. Les Pays faisant actuellement partie de l'Union, au nom desquels la presente 
Convention n'aura pas ete signee, pourront en tout temps y adherer dans la forme 
prevue par l'article 25. Ils pourront beneficier en ce cas des dispositions de l'alinea 
precedent. 

11 est incontestable que ces dispositions empechent d'une maniere sen
sible une protection uniforme des droits des auteurs. C'est probablement 
parce qu'on ne saurait esperer une revision de ces dispositions que le 
Projet prevoit leur maintien tel quel. 

Maisj'ai a ca:ur d'exprimer le desir que l'article en question ne soit pas 
soustrait a l'etude, et qu'il reste au moins a I' ordre du jour de tous ceux 
qui se prononceront demain, ou dans un avenir plus lointain, sur une revi
sion de la Convention. 
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3. La Convention de Berne a une vocation universelle; tout Etat desireux 
de faire partie de l'Union peut y adherer. Ace propos, il est interessant de 
constater que le delegue du Gouvernement suisse qui presida, de 1884 a 
1886, les premieres conferences convoquees par la Confederation suisse, 
Monsieur le Conseiller Federal NuMAS DRoz, parlait dans son discours 
d' ouverture d'une « Convention Universelle» a creer. Mais quand il s' est 
agi de donner un titre a la Convention, on se rendit bien campte qu'il ne 
pourrait s'agir que de creer une convention a vocation universelle et 
on se contenta de donner a la Convention le titre modeste qu'on connait. 

Bien qu'il soit - a mon avis - tres meritoire de la part de la Direction 
actuelle des BIRPI de faire tout son possible pour recruter de nouveaux 
Pays pour la Convention, afin de lui donner de plus en plus un caractere 
universel, il s'avere malheureusement trop souvent que des Pays aspirant 
a faire partie, ou faisant partie de l'Union, ne disposent pas encore d'une 
legislation qui permette d'observer les obligations decoulant de celle-ci. 
Pour ces raisons, le Projet de revision prevoit un nouvel Art. 25bis corn;u 
comme suit: 

1. Tout Pays qui desire acceder a Ja presente Convention mais qui, eu egard a sa 
situation economique et a ses besoins sociaux, ne se considere pas en mesure dans !'im
mediat de prendre !es dispositions propres a assurer Ja protection de tous !es droits 
faisant l'objet de Ja presente Convention, peut, par une notification deposee aupres 
du* ( ... )au moment de son accession, declarer que pendant une periode de dixannees 
a compter de cette accession 

a) il substituera a l'article 8 de Ja presente Convention !es dispositions de l'article 5 
de Ja Convention d'Union teile que revisee a Paris en 1896, etant bien entendu que 
ces dispositions ne visent que Ja traduction dans Ja ou !es langues de ce Pays; 

b) il substituera a l'article 7 de Ja presente Convention !es dispositions de l'article 7 
de Ja Convention d'Union teile que revisee a Rome en 1928; 

c) il substituera a l'article ll bis, alineas I er et 2, de Ja presente Convention !es 
dispositions de l'article 11 bis de Ja Convention d'Union teile que revisee a Rome en 
1928; 

d) il se reservera de regler !es conditions de Ja protection des ceuvres visees par Ja 
presente Convention lorsque ces ceuvres sont utilisees exclusivement dans des buts 
d'education ou d'enseignement; 

e) il se reservera Je droit de prendre des arrangements en derogation de l'article 20 
de Ja presente Convention. 

Tout Pays peut faire usage de l'une ou plusieurs ou de toutes !es reserves stipulees 
ci-dessus. 

Cette proposition avait emu les auteurs. Tous ceux qui ont assiste a la 
Conference de revision de Rome, en 1928, n' oublieront j amais la seance 
au cours de laquelle un chef de delegation apres l'autre se leva afin d'en
gager le Pays qu'il representait a renoncer a la possibilite de reserves jus-
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qu'alors permises. Ainsi un grand pas etait fait vers l'unification du droit, 
evenement qu'on ne saurait sous-estimer et qui plongea la Conference 
dans une veritable euphorie. Est-ce maintenant le role de notre generation 
de revenir sur cet evenement historique en introduisant dans la Conven
tion le nouvel Art. 25bis? 

Tout en ayant compris la preoccupation des redacteurs du Projet de 
revision, des representants des auteurs avaient pleinement conscience des 
risques de deterioration que l' acceptation de l' Art. 25bis est susceptible de 
faire courir a la Convention. Ils faisaient clone les contrepropositions sui
vantes: quant a la forme, ils proposent, a la place de ce nouvel article, 
I' etablissement d'un « Protocole additionnel» a la Convention. Par contre, 
ils refusent la possibilite pour lesdits pays de conclure des arrangements 
particuliers entre eux, par derogation a l' Art. 20 de la Convention c' est
a-dire des arrangements qui conferent aux auteurs moins de droits que la 
Convention. J'estime personnellement qu'on doit egalement prendre en 
consideration la protection des auteurs domicilies dans les Pays signant le 
Protocole et notamment parce que de pareils arrangements particuliers 
risqueraient d' etre une autre entrave encore a l'unification de la protection 
a travers les pays de l'Union. 

Jene saurais, a la lumiere du but de la Convention et de son histoire, 
assez souligner l'importance essentielle de cette contreproposition de 
transformer l' Article 25bis en un Protocole additionnel. Nous devons espe
rer fermement qu'elle trouvera l'approbation de la Conference de revision 
a venir. 

A titre personnel et sous ma propre responsabilite, j'ai encore autre 
chose a dire a ce propos. Ce fut depuis toujours le grand desir des auteurs 
du monde de voir, unjour, les U.S.A. devenir membre de l'Union. On se 
rappelle les longues discussions qui avaient eu lieu a ce propos avant la 
creation de la Convention universelle. Afin d'atteindre ce but, les uns 
voulaient adapter la Convention de Berne de maniere que les U.S.A. 
puissent en faire partie; a juste titre, on avait refuse cette maniere de 
proceder. D'autres pensaient a une Convention entre, d'une part, les 
U.S.A. et, d'autre part, l'Union de Berne, en appelant ce projet « Con
vention-Pont». J'etais persuade que cette derniere solution aurait ete la 
bonne, mais toutes mes entreprises serni-officielles et prometteuses furent 
interrompues brusquement par la ferme volonte de creer la Convention 
universelle a laquelle les U.S.A. adhererent par la suite. Avant la creation 
de la Convention universelle, presque la totalite des pays interesses avaient 
conclu des Conventions bilaterales avec les U.S .A. Maintenant par le seul 
Jait de leur adhesion a la Convention universelle, les U.S.A. se procurent 
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tous les avantages de la Convention de Berne dans la majorite des Pays 
de !'Union, et ceci pour les raisons que j'ai deja evoquees en parlant des 
possibilites de reciprocite. 

Or, on sait qu'a !'heure actuelle les U.S.A. par exemple sont en train 
d'aligner plus ou moins leur legislation sur celle des Pays faisant partie de 
la Convention de Berne.J e me demande dorre si le « Protocole additionnel» 
dontje viens de parler ne pourrait pas etre redige de maniere qu'il ne soit 
pas seulement ouvert a des pays en voie de developpement, mais egale
ment a d'autres pays, notamment les U.S.A., afin d'atteindre par cette 
voie entre autres le but reve depuis toujours, c'est-a-dire de recevoir les 
U .S.A., unjour, dans la grande famille de !'Union; bref, de faire revivre 
la politique interrompue dans le passe par la creation de la Convention 
universelle. Je me rends parfaitement compte qu'il ne serait pas du tout 
facile d'adapter le « Protocole » en question a ce nouveau besoin, notam
ment en ce qui concerne la redaction des reserves permises. Mais les diffi
cultes sont la pour etre surmontees et - a mon avis - les suites probables 
d'un tel effort seraient si importantes qu'on ne saurait renoncer a etudier 
avec courage la question soulevee. 

La-dessus,j'arrive logiquement a un autre probleme qui preoccupe des 
representants des auteurs. Ils se sont demande s'il ne fallait pas doter le 
Bureau de l'Union de competences plus etendues que celles devolues a 
!'heure actuelle a son Directeur en vertu de l' Art. 22 de la Convention. U n 
organe de l'Union ne devrait-il pas avoir, a l'avenir, la competence, par 
exemple, de constater si oui ou non un pays desireux d'acceder a la Con
vention remplitles conditions necessaires. A cet egard ils ont souhaite qu'un 
tel organe soit habilite a etudier les problemes relatifs a l'application et au 
fonctionnement de la Convention ainsi que tout autre probleme relatif a 
la protection internationale du droit d'auteur. Ils ont souhaite aussi que 
des pouvoirs plus elargis lui permettent d'intervenir en cas de nouvelles 
adhesions. 

De plus, et a ce propos, j'avance une idee tout a fait personnelle: cet 
organe ne devrait-il pas etre en mesure d'ouvrir des pourparlers diploma
tiques pour savoir si tel ou tel pays peut adherer a la Convention en signant 
un Protocole additionnel? 

Avec cette idce,je termine mes quelques remarques quarrt au «systeme 
de la Convention au sens strict du mot» etje passe au «regime de protec
tion uniforme sur certaines questions». 

II. Si le systeme de la Convention au sens strict du mot est, en principe, 
reste inchange depuis sa creation, le regime de protection uniforme sur certaines 
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questions fut developpe lors des differentes rev1S1ons de la Convention, 
notamment lors de sa revision de Rome (1928) et lors de sa revision de 
Bruxelles ( 1948), de sorte que la Convention a presque atteint maintenant 
l'ideal evoque par M. le Professeur ÜSTERRIETH, c'est-a-dire qu'elle est 
arrivee a un stade comparable a une codification uniforme des droits des 
auteurs. 

Je me limiterai dans la suite a faire quelques considerations uniquement 
sur le groupe le plus important de questions pour lequel la Convention 
prevoit des regles uniformes, c'est-a-dire sur le groupe des droits des auteurs 
de pouvoir disposer des utilisations de leurs ceuvres. 

D'une revision de la Convention a l'autre, le nombre des utilisations 
protegees «iure conventionis» fut augmente et ceci parallelement aux 
nouvelles possibilites techniques d'exploitation des ceuvres de l'esprit et 
parallelement a la possibilite d'obtenir l'unanimite des Etats participant 
aux Conferences de revision. 

Comme je viens de le constater, la Convention est devenue ainsi une 
codification qu'on peut appeler complete des droits respectifs des auteurs. 

1. Dans ce domaine des droits «iure conventionis», on ne constate plus 
qu'une lacune ou plutöt une seule imprecision: jusqu'a nos jours, le droit 
de l'auteur de reproduire son ceuvre n'a pas encore trouve «expressis 
verbis» sa protection conventionnelle. On peut toujours dire que des 
maintenant ce droit est implicitement reconnu par la Convention; mais 
je sais gre au Gouvernement suedois et au Bureau international d'avoir, 
sur la proposition de representants d'auteurs, introduit dans leur Projet 
de revision un nouvel art. 9 prevoyant maintenant « expressis verbis» la 
protection de ce droit. J'aimerais toutefois qu'il soit complete encore par 
son corollaire necessaire, le droit de mise en circulation. 

2. Quel est le caractere de ces droits de l'auteur sur les differentes possi
bilites d'utilisation de son ceuvre? Constatons d'abord que nombre des 
droits de l'homme - qui sont devenus d'ailleurs dans beaucoup d'Etats des 
droits constitutionnels - ne peuvent etre exerces que si l'auteur d'une 
ceuvre de l'esprit peut decider si oui ou non, sous quelles conditions et de 
quelle maniere, l'ceuvre doit etre rendue accessible au public, et que l'au
teur doit en outre avoir le droit de s'opposer a toute deformation de son 
ceuvre, une fois rendue accessible au public. Constatons de plus que les 
droits de l'homme ne peuvent etre defendus qu'a l'aide des ceuvres de 
l'esprit. De ces constatations resulte qu'il est dans la nature meme des 
choses que les droits de l'auteur sur les utilisations de ses ceuvres doivent 
etre absolus et exclusifs. 
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N'est-ce pas la la conception de la Convention de Berne quand elle parle 
« des droits des auteurs » qui doivent etre « proteges d'une maniere aussi 
efficace et aussi uniforme que possible »? La Convention nous donne une 
reponse claire qui ne saurait etre interpretee: sans exception aucune, cha
que droit qu'elle accorde sur l'utilisation d'une reuvre est declare comme 
etant un droit exclusij, telle que la propriete dans le domaine des biens 
reels. Et quand une Conference de revision - faute de trouver l'unanimite 
des Etats participants - se voyait dans l'impossibilite d'accorder un droit 
d'utilisation exclusif et dans l'obligation de permettre aux Pays de l'Union 
de regler les conditions d'exercice du droit en question par leurs legislations 
nationales, il fut sans exception aucune stipule - et c'est ce qui importe en 
la circonstance - que ces conditions ne peuvent «iure conventionis» avoir 
«qu'un effet strictement limite au Pays qui les aurait etablies». 

Tout cela prouve que dans l'esprit de la Convention de Berne les droits 
des auteurs sur les utilisations de leurs reuvres devraient etre partout des 
droits exclusifs et absolus. 

a) Je rappelle que la possibilite de pareilles conditions d'exercice fut, 
des la creation de la Convention, accordee aux Etats faisant partie de la 
Convention, relativement au droit exclusif des compositeurs de musique 
d'enregistrer leurs reuvres sur des instruments mecaniques. Mais l'intro
duction de cette possibilite dans la Convention de Berne n'etait due qu'a 
un acte de courtoisie diplomatique et parce que, lors de son acceptation, 
cette restriction ne pouvait pratiquement pas gener les auteurs, vu le 
gehre des instruments mecaniques alors techniquement seuls possibles. 

Cependant des la fin du dernier siede les faits ont change. Je ne saurais 
mieux faire que citer d'abord et encore une fois M. le Professeur ÜSTER

RIETH qui disait, lors de la Conference de Berlin c'est-a-dire deja en 1908, 
quant a ce probleme, ce qui suit : 

«Lorsque le Gouvernement suisse reclama du Gouvernement frarn;:ais, dans le 
traite de commerce de 1862, la liberte pour les fabricants de boites a musique de 
transcrire les compositions musicales des auteurs fram;:ais sur ces instruments, et lors
qu'une disposition analogue fut inseree dans la Convention de Berne de 1886, il s'agis
sait d'un genre d'instruments fort primitifs et d'une industrie modeste. Cette liberte 
accordee aux fabricants n'etait pas de nature a leser gravement les interets des com
positeurs. 

Depuis, la situation a bien change. La fabrication des boites a musique et des orgues 
de Barbarie n'occupe plus qu'une place fort restreinte dans cette industrie. A leur 
place se trouvent aujourd'hui le phonographe et les instruments perfectionnes du 
genre du pianista, de l'aeolian, du pianola, etc. L'industrie de ces instruments a pris 
un essor considerable. Ce fait explique bien que !es compositeurs et editeurs de musi
que, dans !es dernieres annees, se soient emus du regime de faveur que la Convention 
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accorde aux fabricants. Les efforts faits pour restreindre ce regime aujuste minimum 
ont engendre, dans les differents pays de !'Union, des dispositions legales, ou une 
jurisprudence, qui choquent par leur multiplicite et leur diversite. 

Lorsque, a l'occasion de la Conference de Paris, la Delegation franc;:aise proposa la 
suppression de cette disposition, la question ne paraissait pas encore mure. Mainte
nant, la necessite s'impose de la regler d'une fac;:on uniforme dans le cadre de la Con
vention d'Union. 

Toutefois, la question reste tres ardue et delicate. Tout en rendant justice aux 
revendications legitimes des compositeurs, nous devons bien nous penetrer du fait 
que cette industrie qui, actuellement, apporte une part considerable a la richesse 
nationale, au moins en Allemagne, est arrivee a son etat florissant sous le regime actuel 
qui est un regime de liberte plus ou moins accentuee. 11 y a des interets economiques 
enjeu que nous devons menager, et qui ne seront pas compenses par les avantages que 
nous pourrons offrir aux compositeurs. 

11 ressort des deliberations tenues avec les representants de l'industrie des instru
ments mecaniques en Allemagne que l'industrie se trouve entre les mains de deux 
groupes: d'un c6te, il y a quelques grandes maisons qui disposent de capitaux con
siderables; de l'autre, un groupe nombreux de fabricants d'une situation plus modeste 
et qui redoutent que la grande industrie, par des traites particuliers a conclure avec 
les compositeurs les plus en vue et avec les editeurs de musique, ne se procure un veri
table monopole, et qu'ils ne soient ainsi prives de tout moyen d'utiliser dans leur fabri
cation !es compositions d'actualite. 

Ces considerations, clont un Etat soucieux des interets economiques de ses natio
naux doit necessairement tenir compte, ont amene le Gouvernement imperial a vous 
proposer un systeme transactionnel : Le droit exclusif du compositeur de transcrire 
son reuvre sur des instruments de musique mecaniques et d'executer l'reuvre au 
moyen de ces instruments serait reconnu en principe. Mais il lui serait impose en 
meme temps l'obligation d'accorder a tous !es fabricants qui le demandent une licence, 
a un prix equitable, des qu'il aura accorde une autorisation a l'un d'eux. Le composi
teur aurait clone toute liberte de donner ou de refuser une autorisation a celui qui la 
demande le premier. Mais lorsqu'il aura donne une licence, il n'aura pas le droit de 
la refuser a d'autres ou de leur faire des conditions impossibles. 

Je tiens a signaler a votre attention que l' Association litteraire et artistique inter
nationale, a son dernier congres tenu a Mayence, a examine la proposition allemande, 
qu'elle a adopte a une grande majorite une resoJution declarant que Je regime propose 
parait inacceptabJe et que, dans Je cas ou Je principe de Ja protection absoJue ne pour
rait pas etre realise, iJ serait preferabJe de maintenir Je statu quo. » 

Malgre cette opposition de 1' A.L.A.I., la Conference de Berlin en 1908 
accepta la proposition allemande. 

Et aujourd'hui, plus d'un demi-siecle apres la Conference de Berlin qui 
mettait deja en doute la possibilite de permettre la restriction du droit en 
question? II ne s'agit de nosjours meme plus du vieux phonographe d'an
tan, ou du pianista, ou de l'aeolian, ou du pianola. Le disque long playing, 
produit d'une technique parfaite de l'enregistrement d'reuvres realisees de 
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n'importe quelle duree et n'importe quelle valeur remplace maintenant en 
grande partie l'edition papier. Leurs fabricants doivent pouvoir s'ils veu
lent «fleurir» exporter leurs produits et ceci egalement dans des pays qui 
ne connaissent pas la licence obligatoire, et qui sont la grande majorite. 
Pour cette raison, jene crois clone d'abord pas qu'il existe encore un fabri
cant qui fait usage d'une licence obligatoire, permise en soi par la legis
lation du pays ou il a son siege, risquant ainsi que son produit soit confisque 
a l'etranger etje ne vois plus aucune necessite pour l'industrie de profiter 
d'un regime de licence obligatoire. De plus cette industrie, vu la nouvelle 
situation, n'a plus le droit de se mettre a l'abri d'un manque de concur
rence au detriment d'un droit d'auteur primaire. 

Et quant au compositeur? L'idee que n'importe qui pourrait, sans son 
consentement, proceder a une edition papier a paru, depuis toujours, 
inimaginable. Plus grotesque encore me parait etre cette idee s'il s'agit 
d'editions d'executions d'reuvres musicales de n'importe quelle duree et 
valeur, au moyen de porteurs de sons qui peuvent etre et sont maintenant 
utilises pour des executions publiques et pour la radiodiffusion. Il ne faut 
pas oublier que s'il est vrai que le compositeur ne desire pas mieux que de 
voir ses reuvres rendues accessibles au public, il refuse que cela soit fait 
non seulement sans son consentement, mais encore a l'aide d'une realisa
tion de son reuvre qui peut servir a des executions publiques et a des radio
diffusions, realisations qui echappent a son contröle et qui trop souvent 
ne correspondent pas du tout a sa conception de l'reuvre. 

Je suis persuade que le droit exclusif de l'auteur sur l'enregistrement de 
ses reuvres musicales et sur l'execution publique au moyen de ces enregistre
ments ne peut plus etre entrave par une disposition de la Convention de 
Berne; je suis persuade que le moment est maintenant mf:tr pour accorder 
aux compositeurs les droits en question sans aucune possibilite de les 
restreindre. 

b) Lors de la Conference de revision a Rome, en 1928, un fait nouveau 
et genant s'est manifeste pour la premiere fois . Avec l'invitation de la 
radiodiffusion, des Etats faisant partie de l'Union etaient devenus directe
ment ou indirectement des utilisateurs des reuvres de l'esprit. En cette 
qualite, quelques-uns d'entre eux commenc;aient des cette Conference a 
entraver de par la Convention le plus possible l'exercice des droits d'auteur 
respectifs. Ces Etats ignorent-ils que les auteurs creent leurs reuvres afin 
de communiquer avec le public, et qu'ils ne desirent pas mieux que de les 
voir repandues notamment a l'aide de la radio? Ignorent-ils que l'abus 
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d'un droit ne trouve pas la protection du juge? Oublient-ils que c' est le 
citoyen qui finance ces entreprises? 

Si clone des Etats s'efforcent de diminuer les possibilites d'exercice des 
droits des auteurs sur la radiodiffusion et depuis son apparition sur la 
television, ce phenomene ne peut, pour toutes ces raisons, s'expliquer que 
par le desir de ces Etats de trouver une satisfaction en faisant valoir leur 
pouvoir contre le droit. Ils le font en avan<sant des arguments inspires d'une 
philosophie pour laquelle le centre de preoccupation n'est pas l'homme et 
son droit, mais l'Etat. Ils parlent de la «mission» que la radio et la tele
vision ont a accomplir ignorant sciemment que cette « mission» ne peut 
pas ne pas aller a la rencontre des desirs des auteurs; ils parlent de «sozial 
gebundenes Recht» qui permet l'application soit de la « Zwecksüber
tragungstheorie», soit de « presomptions » au detriment des droits des 
auteurs, etc. 

C'est ainsi qu'on n'obtenait, en 1928, a Rome, la protection «iure con
ventionis» du droit d'auteur sur la radiodiffusion qu'en autorisant les 
Etats a introduire des licences obligatoires, et c'est ainsi egalement qu'on 
prevoit pour la prochaine Conference de revision a Stockholm des pre
somptions de cession au profit des organismes de television et au detriment 
a la fois des auteurs et de l'industrie cinematographique qui, elle, contröle 
ses droits de producteurs et ses droits d'auteur derives par le truchement du 
support de l'~uvre cinematographique, le film. 

Heureusement de pareils attentats contre des droits qui ont leur source 
dans la nature meme des choses ne vontjamais loin, etje suis persuade que 
le droit reste toujours victorieux. Ainsije ne crois pas que dans des pays qui, 
par exemple, ont fait usage de la possibilite d'une licence obligatoire dans 
le domaine de la radiodiffusion et de la television, les auteurs en subissent 
une repercussion qui dans la pratique leur soit nuisible, soit quant a la pro
tection de leur personnalite Oll soit a leurs interets economiques. L'attitude 
de certaines administrations et organismes dontje viens de parler me parait 
clone etre quelque peu bizarre. 

c) Mais il s'est produit depuis Rome, et lors de la revision de la Conven
tion a Bruxelles, en 1948, un autre fait qui est bien pire et encore plus 
genant. Les Etats alors presents ont introduit dans la Convention - et on 
le sait - une stipulation au profit des organismes de radiodiffusion et de 
television qui me parait etre d'emblee inacceptable. Je pense au regime des 
enregistrements dits ephemeres. Ne peut-on pas tenir compte, lors de 
l'etablissement des contrats entre les auteurs et les organismes d'emission, 
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du fait que ces derniers ont besoin, pour des raisons techniques, «d'emis
sions differees»? La situation dans les Etats qui n'ont pas fait usage de la 
restriction en question en apporte la preuve. Pourquoi maintenir cette 
reglementation totalitaire, et ceci dans une Convention ( ! ) resultant de la 
nouvelle stipulation inventee a Bruxelles? L'usage que font certains Etats de 
cette nouvelle notion d' «enregistrement ephemere» et qui n'ont plus rien 
a voir avec le besoin incontestable d'emissions differees repondent a cette 
question. Tel que se presente le texte actuel, ces usages peuvent aller jus
qu'a la copie de porteurs de sons et d'images, et si on ne change pas, a 
Stockholm, la redaction de la stipulation en question de la Convention, les 
organismes de radiodiffusion et de television peuvent copier, non seulement 
des disques, parfois meme fabriques grace a une licence obligatoire - mais 
meme des films de commerce rendant ainsi impossible la protection de la 
personnalite de l'auteur tout en le depouillant de ses biens. 

J'attribue clone personnellement le plus grand poids a la proposition 
de donner au moins, lors de la Conference de Stockholm, une autre teneur 
a la stipulation en question et de dire: « Est toutefois reserve aux legis
lations des Pays de l'Union le regime des enregistrements ephemeres 
effectues par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens tech
niques et artistiques et pour ses emissions», afin d'empecher le pire des abus 
que permet le texte actuel de la Convention, et ceci au service a la fois du 
droit des auteurs ainsi que de l'industrie cinematographique qui ne controle 
le sort de son produit qu' a l' aide du support de l' ceuvre cinematographique, 
le film. 

d) Le Projet d'une Convention nouvellement revisee prevoit des alter
natives, clont l'une devrait etre rajoutee a l'art. 14 de la Convention, 
article qui concerne l'ceuvre cinematographique. Les deux propositions 
obligeraient les Etats a observer des presomptions de cession de droits 
d'auteur au profit du producteur du film tout en laissant aux Etats une 
certaine liberte de designer les droits a soumettre a ces presomptions. De 
plus, le Projet de revision prevoit d'autres innovations concernant la 
protection «iure conventionis» de l'ceuvre cinematographique, l'une 
quant au Pays d'origine de l'ceuvre et l'autre quant au calcul de sa duree 
de protection, accordant aux Etats egalement la possibilite d'opter pour 
des regimes de leur choix. 

Le seul motif que nous connaissons pour ces propositions est la preten
due insecurite qui, dit-on, se manifeste lors de l'exploitation du film et 
ayant, ajoute-t-on, sa source dans le fait que l'ceuvre cinematographique 
doit, dans la regle, sa creation a plusieurs auteurs lesquels restent difficiles 
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a designer, notamment apres la eonfusion dogmatique qu'a provoquee la 
Conference de Rome assimilant les droits dits voisins aux droits des auteurs. 
On pretend etre oblige d'assainir cette situation en reglementant, de par 
la Convention de Berne, a la fois le statut juridique de l'reuvre einemato
graphique, le ealcul de sa duree de protection d'une maniere differente de 
eelle qui est prevue pour toutes les reuvres de l'esprit, independamment 
du fait qu'elles doivent leur existenee a un ou plusieurs auteurs, ainsi qu'en 
introduisant dans la Convention une reglementation semblable a eelle 
qui intervient dans les eontrats entre les auteurs et les producteurs de 
films. Qu'il me soit permis d'exprimer quelques considerations a ce propos. 

Si quelqu'un veut produire un film et pour autant que son produeteur 
ne se confond pas avec son auteur, il a besoin de la eollaboration d'auteurs, 
et suivant le eas, de permissions d'auteurs d'reuvres deja existantes ou 
eneore a creer afin de pouvoir utiliser ces ~uvres lors de la produetion 
du film. Le produeteur d'un film a clone dans la regle a passer avee des 
auteurs des eontrats. Je me permets de eonstater que ee serait une aberra
tion de ne pas eonsiderer les auteurs eomme assez dignes de leurs droits et 
les auteurs ainsi que les produeteurs assez intelligents pour etablir des 
eontrats adaptes aux eireonstanees. 

Constatons le fait que dans la pratique l'exploitation de l'reuvre eine
matographique a trouve a travers le monde une reglementation eontrac
tuelle qui permet, sans entrave aueune, l'exploitation de ees reuvres. 11 
serait clone permis d'aller a la reeherehe des motifs veritables pour les 
propositions de revision se rattachant a l' reuvre einematographique; mais 
je me resigne a constater les resultats qu'aurait l'approbation des propo
sitions de revision qui nous sont soumises. 

Le statutjuridique d'une reuvre depend d'abord de son Pays d'origine 
prevu par la Convention. Or, l'art. 4/4 du Projet de revision prevoit que 
les Pays de l'Union peuvent ehoisir parmi differents Pays d'origine de 
l'reuvre einematographique. Quanta la duree de la proteetion de l'reuvre 
einematographique, les Pays de l'Union peuvent suivant ee Projet egale
ment ehoisir parmi differentes possibilites. De plus, l'art. 14 nouvellement 
propose invite les Etats, de par la Convention, a donner aux ayants cause, 
producteurs de films et auteurs d'reuvres cinematographiques, la possi
bilite d'etablir des eontrats les plus varies clont l'une serait «ex lege» obli
gatoire. En d'autres termes, on propose de multiplier les possibilites du 
statut juridique de l'reuvre einematog_raphique et eeei d'une maniere que 
seul un mathematieien, que je ne suis pas, pourrait faire le calcul de son 
nombre resultant des differentes combinaisons alors possibles entre les 
possibilites du Pays d'origine, du calcul de la duree de proteetion et des 
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legislations possibles concernant les contrats relatifs a la production d'un 
film. Est-ce de cette maniere qu'on arrive a une simplification de la situa
tion juridique? 

Et, surtout, les alternatives proposees representent un renversement du 
fardeau de la preuve, qui deroge d'abord au principe qui veut que chaque 
partie doive prouver les faits qu'elle allegue pour en deduire son droit. 
Les auteurs seraient alors mis par ce renversement du fardeau de la preuve 
dans une situation qui ne leur permettrait pas dans la majeure partie des 
cas d ' apporter la preuve qu'on exigerait d'eux a l'avenir. Comment un 
auteur qui a son domicile, par exemple, en Suisse, pourrait-il prouver qu'il 
n'a pas fait quelque chose par exemple a un endroit quelconque, aux 
U .S.A.? Par consequent, dans la plus grande partie des proces, le juge 
serait clone oblige de reconnaitre que le producteur est l'ayant droit derive 
de l'auteur en se servant de la «Zwecksübertragungstheorie». 

O n dira peut-etre qu'on ne comprend pas mes objections aux propo
sitions de revision en question parce que celles-ci ne prevoient que la trans
formation en une reglementation obligatoire des relations commerciales 
qui existent deja dans la pratique entre les producteurs de films et les 
auteurs de l'a:uvre cinematographique. On dira probablement que les 
auteurs d'a:uvres preexistantes, utilisees pour en faire une a:uvre cine
matographique, ainsi que les auteurs qui creent l'a:uvre cinematogra
phique en commun, de telle sorte que leurs apports respectifs a l'a:uvre ne 
peuvent etre disjoints, cedent des maintenant leurs droits de representa
tion au producteur du film (a l'exception des compositeurs parce que l'ap
port de ces derniers a l'a:uvre peut etre separe de celle-ci pour une autre 
utilisation). Mais alors pourquoi veut-on malgre ce fait degrader la Con
vention en faisant d'elle un reglement qui prescrit cette maniere de faire 
par une loi? Ne peut-on passe demander si, du moment ou l'on introduit 
dans la Convention les presomptions en question, on ne devalorise pas le 
droit le plus important de l'auteur, celui de representer l'a:uvre cinemato
graphique de telle sorte que les auteurs de ces a:uvres n'auraient plus la 
possibilite de faire valoir leur droit de representation quand ils passent 
leurs contrats avec le producteur? 

En outre, qui est ce «producteur de films» auquel on voudrait confier 
«jure conventionis» la gerance des droits d'auteur? En general, la situa
tion n'est-elle pas que des auteurs s'unissent ad hoc, tout en s'associant, si 
besoin est, a un financier afin de tourner un ou plusieurs films, de creer une 
ou plusieurs a:uvres cinematographiques pour se separer ensuite? Ces 
«producteurs de films» ne sont-ils pas, dans la majorite des cas, des asso
ciations ephemeres qui, parfois, ne sont meme pas des personnes morales? 
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Serait-il vraiment intelligent de confier a de pareilles associations la ge
rance de droits qui ont un caractere tout autre qu'ephemere puisqu'ils sont 
proteges dans tous les cas pendant plusieurs dizaines d'annees? 

* * * 
Aces quelques points d'interrogation qui militent contre les propositions 

de revision relatives aux dispositions conventionnelles concernant l'ceuvre 
cinematographique,j'ai a ajouter encore un argument qui est - a mon avis
d'une portee a la fois generale et telle que je desire finir mes quelques con
siderations par Süll evocation. 

Quand pendant les annees 1884-1886, notre avant-derniere generation 
crea la Convention de Berne, elle avait accompli une ceuvre qu'on ne peut 
qualifier que de glorieuse. Pour la premiere fois dans l'histoire de l'huma
nite, Oll avait reussi a unifier des droits civils prives a l'aide d'une Conven
tion entre Etats souverains, Convention a ·vocation universelle. Evene
ment qui, depuis, n'a plus trouve son pareil. De plus, je suis persuade que, 
de nosjours, ou le -mot «integration» est a la mode, il ne serait pas possible 
de creer une Convention de Berne. 

Mais la glorieuse creation de cette Convention et son developpement ne 
furent possibles que parce que, jusqu'a la Confärence de Bruxelles, on se 
rendait parfaitement compte qu'une pareille entreprise trouve elle aussi sa 
limite dans le possible. N'oublions pas qu'une Convention unifiant des 
droits prives retire au legislateur national certaines competences accordees 
par les differentes Constitutions. Les Etats ne peuvent qu'adherer a une 
telle Convention ou la ratifier. Ce faisant, ils ne peuvent plus librement 
legiferer sur les questions qu'elle a deja tranchees obligatoirement. S'il est 
concevable, et la Convention de Berne le prouve, qu'on peut arriver aux 
merveilles d'unification internationale de droits prives materiels qui trou
vent leur justification dans la nature meme des choses, il faut par contre 
se mefier d'essayer de faire la meme chose s'il s'agit de l'application de 
pareils droits . Toute unification internationale de droits presume l'accord 
d'Etats souverains. On ne peut pas accepter que les Etats faisant partie de 
l'Union de Berne se plient a une reglementation internationale de l'appli
cation des droits conventionnels. Un pareil developpement - j'en suis 
fermement convaincu - serait des plus regrettable. L'integration du monde 
n'est concevable que si des associations locales d'hommes peuvent garder 
leur souverainete quarrt a la maniere d'exercer leurs droits. 

Personnellement,j'espere quejamais ni des citoyens fiers de leur liberte, 
ni les tribunaux, ni les administrations nationales ne permettront qu'une 
Convention supranationale s'introduise dans la sphere la plus privee qui 
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caracterise les Etats. 11 ne s'agit pas lade la question de savoir si l'on «force 
le temps», dans la mesure ou l'on essaierait de faire de la Convention de 
Berne un reglement. 11 s'agit d'une question de principe, de la question 
de la souverainete inalienable d'associations locales d'hommes libres. 

J e me permets clone de supplier les Confärences de revision a venir de 
respecter ces donnees et de ne pas vouloir travestir la Convention de Berne 
en un reglement: ce serait la negation de l'intelligence de l'homme, de sa 
dignite qui exige d'etre un sujet de droits exclusifs, la suppression du libre 
jeu des valeurs de prestations et d'reuvres, le commencement de la fin d'une 
Convention de Berne a vocation universelle. 



Amtliche Prüfung von Marken, 

die gegen hundesrechtliche Vorschriften oder gegen 

die guten Sitten verstoßen* 

PIERRE HUG, BIRMENSDORF 

Den überzeugend begründeten Ausführungen EGGERS ist voll beizu
pflichten. Seine Argumente mögen durch die folgenden Ergänzungen 
noch unterstützt werden. 

Art. 14, Abs. 1, Ziff. 2 MSchG verbietet die Eintragung von Marken, die 
gegen bundesrechtliche Vorschriften oder gegen die guten Sitten ver
stoßen. Bleiben wir bei denjenigen, die gegen Bundesrecht verstoßen. 

Wenn es für den Prüfer in Bern noch einigermaßen möglich ist, Vor
schriften einiger Spezialgesetze und -verordnungen, wenn auch im Resul
tat ziemlich wirkungslos, zur Anwendung zu bringen ( die Grenzen sollen 
weiter hinten noch aufgezeigt werden), so wird dies unmöglich, wenn man 
das weite Gebiet des unlauteren Wettbewerbs betritt. 

Gemäß Art. l, Abs.2, lit. b) UWG verstößt gegen die Grundsätze von 
Treu und Glauben, und begeht infolgedessen unlauteren Wettbewerb, 
wer über sich, die eigenen Waren, Werke, Leistungen oder Geschäfts
verhältnisse unrichtige oder irreführende Angaben macht. 

Es gibt indessen unzählige Marken, die mehr oder weniger beschrei
bende Angaben enthalten, die, unrichtig angewendet, irreführend und 
daher gegen Bundesrecht verstoßend sein können. Der Prüfer ist j edoch nicht 
in der Lage, die korrekte Anwendung der Marke zu beurteilen, mangels 
Kenntnis der Sachlage. Wie soll er z.B. wissen, ob eine Marke OMNIBOIS 
nicht für Holzimitationen bestimmt ist oder eine Marke FERROSIL für 
Nichteisenmetalle? Soll er die Einschränkung der Warenlisten « F our-

* Diskussionsbeitrag zum Aufsatz «L'examen, par l'autorite d'enregistrement, des 
marques contraires a des prescriptions de la legislation federale ou aux bonnes mceurs », 
L. EGGER, Schweiz. Mitt. über Gewerbl.Rechtsschutz und Urheberrecht, Heft 1, 1964. 
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niere » auf« natürliche Holzfourniere », resp. «Träger» auf« Eisenträger» 
verlangen? Dies würde sicher zu weit führen und eine Unzahl von Wieder
erwägungsgesuchen und Rekursen ergeben. 

Ist aber eine solche Prüfung auf dem Gebiet des UWG nicht möglich 
(auch darum, weil auch die dem Prüfer meist nicht geläufige spezielle 
Rechtsprechung und die Usanzen berücksichtigt werden müßten, z.B. 
auf dem Gebiet der Textilien und Uhren), so ist es fraglich, ob eine Prü
fung im bisherigen Rahmen, d.h. fast ausschließlich auf dem Gebiet eini
ger Spezialgesetze und -verordnungen gerechtfertigt ist. Als Beispiel sei 
hier nur die Lebensmittelversorgung (LMV) 1 erwähnt. 

Art. 15 LMV statuiert eine Generalklausel, gemäß welcher jede täu
schende Angabe, Abbildung ... über Natur, Herkunft, Menge, Gewicht 
usw. der betreffenden Lebensmittel verboten ist. Hier gilt analog, was 
bereits in bezug auf die Bestimmungen des UWG gesagt wurde: es ist 
dem Prüfer praktisch nicht möglich, ohne gründliche Kenntnis des einzel
nen Falles, eine täuschende Marke festzustellen. 

Nun bestehen aber innerhalb der LMV unzählige Sondervorschriften, 
die praktisch jedes Lebensmittel definieren, ihm eine Sachbezeichnung 
geben und entsprechende Qualitätsvorschriften enthalten. Hinweise auf 
Fleisch (z.B. die Endung -OX oder die Abbildung eines Rindes), auf Eier 
(z.B. der Wortteil-OVO-), auf Honig (z.B. der Stamm MEL-), auf Rahm 
(z.B. die Wortteile -KREM-, CREAM) erfordern ganz bestimmte Min
destmengen an diesen Rohstoffen im Endprodukt, das die so gebildete 
Marke trägt. 

Würde man die bisherige Praxis des Amtes konsequent und rechtsgleich 
durchführen wollen, so käme man dazu, bei praktisch jeder, einen be
schreibenden Bestandteil enthaltenden Lebensmittelmarke die Warenliste 
mit einem Hinweis auf einen Artikel der LMV zu versehen. Wo dies hin
führen würde, braucht nicht näher erörtert zu werden. Die frühere Praxis 
des Amtes, die Einschränkung der Warenliste für Weine, die eine Phanta
siebezeichnung i.S. der LMV tragen dürfen, zu verlangen, ist bereits 
aufgegeben worden: das Amt verweist u.W. heute den Anmelder nur noch 
auf die einschlägigen Bestimmungen der LMV. 

Außerdem ist doch jeder Markeninhaber verpflichtet, sich vor Inver
kehrsetzung seiner Waren über die einschlägigen Bestimmungen zu orien
tieren, seien es nun Usanzen oder Spezialgesetze. Es kann nicht Aufgabe 

1 Verordnung über den Verkehr mit Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen, 
vom 26. Mai 1936, BS 4, 469; AS 1949, 403; 503; 1950, 769; 1952, 889; 1954, 1354; 1955, 
469; 1963, 1149; 1964, 465. 



-46-

des Amtes für geistiges Eigentum sein, den einzelnen Markeninhaber auf 
diese Bestimmungen aufmerksam zu machen. 

Der Vorschlag EGGERs, die Praxis des Amtes dahin einzuschränken, 
daß nur offensichtlich irreführende und offensichtlich gegen Bundesrecht ver
stoßende Marken von der Registrierung auszuschließen seien, ist daher zu 
begrüßen. Es sollen nicht schon Marken zurückgewiesen oder deren W a
renverzeichnis eingeschränkt werden, die gegen diese Bestimmungen ver
stoßen könnten, sondern nur, wie das Gesetz sagt, solche, die gegen Bundes
recht verstoßen. 

Dazu hat EGGER das Beispiel S0LANA gegeben, das richtig zeigt, in 
welcher Richtung die Prüfung gehen sollte, um dem Amt die Funktion der 
Untersuchungsbehörde zu ersparen und trotzdem den Bestimmungen von 
Art.14, Abs, 1, Ziff.2 MSchG Genüge zu tun. 

On ne peut que soutenir les excellents arguments qu'apporte EGGER 
dans son article au sujet de l'examen des marques contraires a des pres
criptions de la legislation federale ou aux bonnes mreurs. Les considera
tions suivantes pourraient y etre ajoutees: 

Sont contraires a la loi sur la concurrence deloyale toutes les marques 
qui constituent des indications inexactes ou fallacieuses. Les nombreuses 
marques plus ou moins descriptives peuvent, selon leur usage, induire le 
public en erreur clone tomber sous l'art.14 LMF, mais elles ne le fontpas 
necessairement. De limiter leur liste des produits supposerait clone que l'exa
minateur ait connaissance de questions de fait multiples. Ceci n'est cepen
dant pas de son domaine. Les marques 0MNIB0IS et FERR0SIL montrent 
de quel ordre seraient ces problemes. Si dans le vaste champs des marques 
pouvant etre contraires a la loi sur la concurrence deloyale la pratique de 
limitation ne peut pas etre appliquee d'une maniere constante et equitable, 
il y a egalement lieu de reconsiderer la pratique actuelle du Bureau Federal 
qui demande la restriction surtout pour des marques contraires a des lois 
plus speciales sans qu'un discernement equitable puisse etre fait. 

Prenons pour exemple l'Ordonnance reglant le commerce des denrees 
alimentaires. Elle contient une clause generale interdisant les indications 
trompeuses (Art.15) et de nombreuses prescriptions precises concernant 
chaque produit. Ainsi des marques comportant certains radicals (-OX-, 
-MEL-, etc.) ne peuvent etre utilisees que pour des produits remplissant 
certaines conditions. L'examinateur n'est pas en mesure de determiner a 
priori les marques trompeuses selon la clause generale ni de connaitre toutes 



-47-

les preseriptions et clone d'appliquer d'une maniere egale pour toutes les 
marques la pratique de restriction de la liste des produits. 

C'est plutöt au proprietaire de la marque de eonnaitre la loi speeifique 
et de s'y conformer sans que l'examinateur doive intervenir dans un do
maine qui demanderait et des eonnaissanees juridiques speciales et des 
informations sur les etats de fait qui le plus souvent lui eehapperont. 

11 y aurait clone lieu de suivre la proposition que fait EGGER de ne refuser 
que des marques clairement eontraires a la legislation federale Oll aux bonnes 
mreurs et non dej a celles qui pourraient y etre eontraires. 



Schweizerische Rechtsprechung 

THOMAS RÜEDE, ZÜRICH 

I. Patentrecht 

PatG Art.1 und 97, PatV II Art.13 Abs. 7 

Anwendung der sogenannten mosaikartigen Betrachtungsweise zur Beurteilung 
der Erfindungshöhe. 
Zurückweisung des Patentgesuches mangels einer patentwürdigen Erfindung bzw. 
Einschränkung auf eine solche. 

PMMBl 1964 I 17 ff., Entscheid der 1. Beschwerdeabteilung des Eidg. 
Amtes für geistiges Eigentum vom 15.Januar 1964 in Sachen E . I. du 
Pont de Nemours and Company gegen den Entscheid der Prüfungs
stelle der Vorprüfungssektion L 

PatG Art.1 

Zur Beurteilung der Erfindungshöhe und des technischen Fortschrittes. 

PMMBl 1964 I 36 ff., Auszug aus dem Entscheid der II. Beschwerde
abteilung des Eidg.Amtes für geistiges Eigentum vom 1. November 1963 
in Sachen Greiner Electronic AG gegen den Entscheid der Prüfungs
stelle der Vorprüfungssektion II. 

aPatG Art.1, 2, 4 und 16 Ziff. 8, PatG Art. 67 und 112, OG Art. 67 

Voraussetzungen für die Patenifähigkeit chemischer Verfahren ( Erw. 4 und 5). 
Der Patentanspruch muß auch die Kennzeichnung des neuen Stoffes enthalten; 
nicht erforderlich jedoch ist, daß er alle Vorteile desselben genau umschreibt 
(Erw.6). 
Befugnis des Patentinhabers, das Verbot des Vertriebs des gleichen Stoffes zu 
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verlangen, der nach einem später patentierten, sich vom ersten nicht genügend 
unterscheidenden Verfahren hergestellt wird. 
Die Nichtigkeitsgründe in bezug auf Patente, die vor dem Inkrafttreten des PatG 
von 1954 erteilt worden sind, richten sich nach dem alten Recht. Dieser Grundsatz 
gilt nicht nur für Art.16 Abs.1 aPatG, der die Nichtigkeits gründe aufzählt, sondern 
auch für die Anwendung der anderen Bestimmungen, auf die in den einzelnen 
Ziffern der genannten Vorschrift Bezug genommen wird ( Erw. 3). 
Zulässigkeit der Einreichung neuer Parteigutachten im Berufungsverfahren. Eine 
neue gerichtliche Begutachtung muß das Bundesgericht dagegen nur anordnen, 
wenn es Anlaß hat, an der Richtigkeit oder Vollständigkeit des im kantonalen 
Verfahren eingeholten Gutachtens zu zweifeln ( Erw. 2). 
Eine Partei, die ohne stichhaltigen Grund versäumt hat, eine bestimmte technische 
Frage vom Sachverständigen der kantonalen Instanz nachprüfen ;::,u lassen, ist 
nicht befugt, in dieser Hinsicht die Wiederaufnahme des Beweisverfahrens zu 
verlangen ( Erw. 7). 

BGE 89 II 156 ff., Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 
29.Januar 1963 in Sachen J.R. Geigy A.G. gegen Istituto De Angeli 
S. p.A. Milano, Unipharma SA Lugano und Diasan SA. 

A. !122 marzo 1948, la dittaJ.R. Geigy S.A., in Basilea (di poisemplieemente: Geigy), 
presento all'Uffieio federale della proprieta intellettuale, a Berna, la domanda di iseri
zione di tre brevetti relativi a tre diversi proeedimenti per la produzione di un nuovo 
prodotto, il eosiddetto fenilbutazone, avente proprieta analgesiehe ed antipiretiehe e 
destinato all'impiego terapeutieo. I tre brevetti vennero iseritti e pubblieati a diverse 
date del 1950, sotto i N.266 236, 267222, 269980. 

Verso il 1953, l'Istituto De Angeli S.p.A., in Milano (di poi semplieemente: De 
Angeli), inizio, da parte sua la produzione del fenilbutazone, seeondo un proeedimento, 
asserito nuovo e diverso da quelli della Geigy e di eui, il 27 ottobre 1953, postulo l'iseri
zione presso l'Uffieio federale della proprieta intellettuale, a Berna. I relativi prodotti 
vennero messi in vendita in Svizzera dalla Unipharma S.A., in Lugano, sotto la deno
rninazione di «Tieinil». 

Con petizione 15 luglio 1953, la Geigy convenne De Angeli e l'Unipharma davanti 
alla Camera eivile del Tribunale di appello de! Cantone Tieino, domandando : 1. di 
aeeertare ehe le parti eonvenute avevano violato i suoi brevetti; 2. di far divieto alle 
eonvenute di mettere ulteriormente in vendita i prodotti «Tieinil» e altri eontenenti il 
fenilbutazone ; 3. di eondannare solidalmente le eonvenute al risareimento de! danno di 
fr . 5000. Ne! eorso della eausa l'attriee preeiso la sua prima domanda nel senso ehe l'ae
eertamento della violazione dei brevetti doveva essere limitato a quello iseritto al 
N. 267222, ma eonfermo la seeonda nel senso ehe, vietando la messa in eommereio dei 
prodotti De Angeli, doveva essere vietata l'utilizzazione di tutti e tre i brevetti. 

De Angeli e l'U nipharma proposero di respingere la petizione e, in via rieonvenzionale, 
di diehiarare nulli i brevetti dell'attriee perehe eostituenti sempliei proeedimenti di ana
logia non brevettabili. 

II 16 febbraio 1954, la Geigypromosse un'azione identiea anehe eontro la Diasan S.A. 
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Zurigo, ehe, sotto le denorninazioni di «Pyrodozol» e «Sanazolin», aveva rnesso in . 
vendita in Svizzera dei prodotti a base di fenilbutazone provenienti dall'Istituto De 
Angeli. Anehe la Diasan propose di respingere la petizione e, in via rieonvenzionale, 
di diehiarare nulli i brevetti Geigy. 

II brevetto eoneernente il proeedirnento De Angeli venne iseritto presso l'Uffieio 
federale della proprieta intellettuale il 15 dieernbre 1956 sotto N. 318075 e pubblieato 
il 31 gennaio 1957. II 4rnaggio 1957, la Geigy prornosse eontro il rnedesirno un'azione di 
nullita ehe non fu pero abbinata alla eausa suesposta; la relativa istruzione fu anzi so
spesa eon verbale giudiziale del 23 setternbre 1957. 

Le due eause della Geigy, l'una eontro De Angeli e l'Unipharrna, l'altra eontro la 
Diasan, vennero abbinate. 

La Corte eantonale ha respinto una dornanda di eornplernento di perizia proposta 
dalle parti eonvenute. 

Nel rnerito, esarninando anzitutto le dornande rieonvenzionali, essa ha eostatato ehe 
i proeedirnenti Geigy appartengono ai eosiddetti proeedirnenti di analogia, rna ha fatto 
rilevare ehe gli stessi sono nondirneno brevettabili a dipendenza del loro effetto finale 
se giungono ad una nuova sostanza avente qualita terapeutiehe non prevedibili, se sono 
il risultato di una elevata idea ereatriee al di Ja della portata dell'uorno di rnestiere e se 
costituiseono un progresso teenieo rnanifesto. L'adernpirnento di questi presupposti nei 
brevetti Geigy - eontinua in sostanza la Corte eantonale - e dirnostrata dalla perizia 
giudiziale. II fatto ehe non tutte le proprieta terapeutiehe della nuova sostanza rnedi
carnentosa siano espresse nella rivendieazione non e deterrninante perehe nessuna norrna 
di legge lo preserive in rnodo tassativo. Pure infondata e - eorne dirnostra Ja perizia giu
diziale - la eontestazione seeondo eui i brevetti N. 266236 e 269980 non sono attuabili. 

Sulle dornande petizionali della Geigy, la Corte eantonale ha giudieato ehe il proee
dirnento De Angeli non puo essere attuato in rnodo indipendente da quello previarnente 
fatto brevettare dalla Geigy sotto N. 267 222. Questo brevetto e pertanto - seeondo la 
Corte eantonale- stato violato. La dornanda di divieto di vendita dei prodotti De Angeli 
deve pertanto essere aeeolta in applieazione dell'art. 7 epv. 3 LBI 1907 (art. 67 epv. l 
LBI 1954). lnveee la dornanda di risareirnento dei danni deve essere respinta per rnan
eanza di qualsiasi prova sull'entita del presunto danno subito dall'attriee. 

B. Le parti eonvenute De Angeli e Unipharrna da una parte e Diasan dall'altra hanno 
ternpestivarnente interposto al Tribunale federale due rieorsi per riforrna, sostanzial
rnente uguali, rnediante i quali propongono ehe - riforrnata la sentenza della Corte 
eantonale - le dornande della petizione siano integralrnente respinte ed aeeolta Ja 
dornanda rieonvenzionale. 

Le rieorrenti eritieano il perito giudiziale per non essersi attenuto alle questioni stretta
rnente teeniehe e Ja Corte eantonale per non aver arnrnesso un eornplernento di perizia 
e la produzione di ulteriori doeurnenti eon le eonclusioni di eausa. 

Esse dornandano, faeendo riferirnento ai prineipi esposti nella sentenza pubblieata 
nella RU 82 II 245, di allegare agli atti 5 pareri designati eorne docurnenti da N. 25 a 
29 eil giudizio interinale 13 febbraio 1962 dell'Ufficio inglese dei brevetti sulla brevetta
bilita del proeedirnento De Angeli. 

Le rieorrenti dornandano inoltre ehe il Tribunale federale provveda, in applieazione 
dell'art. 67 epv. 1 nurn. 1 OG, a designare uno o piu nuovi periti. 

Nel rnerito, le rieorrenti seguono l'ordine gia stabilito dalla Corte eantonale, esarni
nando avantutto Je dornande rieonvenzionali, e pertanto Ja validita dei brevetti Geigy, 
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e solo sueeessivamente le domande esposte nella petizione intese ad aeeertare la viola
zione di detti brevetti. Le loro motivazioni possono essere riassunte eome segue: 

a) I tre proeedimenti Geigy sono privi di originalita, non eostituiseono alcun pro
gresso teenieo e non denotano suffieiente altezza inventiva; non adempiono i presup
posti dell'invenzione e, eio stante, devono essere diehiarati nulli in applieazione dell'art. 16 
epv. l num. l e 4 LBI 1907. 

b ) La teoria della brevettabilita dei eosiddetti proeedimenti ehimiei di analogia' 
aeeolta in una parte della dottrina e nella giurisprudenza germaniehe, non e eompatibile 
eon la legge svizzera, perehe l'ammissione di una tesi siffata eonseguirebbe pratieamente 
la protezione della sostanza medieamentosa e violerebbe eosi l'art. 2 num. 2 LBI 1954. 
I tre brevetti Geigy ehe, per ammissione della eontroparte, eoneernono proeedimenti di 
analogia sono pertanto nulli (art. 16 epv. l num.6 LBI). 

e) Anehe se si dovesse aeeogliere la tesi della brevettabilita dei proeedimenti ehimiei 
di analogia, i tre brevetti Geigy sarebbero nondimeno nulli, poiehe le indieate proprieta 
analgesiehe e antipiretiehe del relativo prodotto non possono essere eonsiderate inaspet
tate ne sorprendenti. 

d) Le ulteriori proprieta terapeutiehe del fenilbutazone (antiartritiehe e antireuma
tiehe) non sono indieate nella deserizione e sono pertanto irrilevanti agli effetti della 
validita del brevetto (art. 16 epv. l num.8 LBI 1907 e art. 7 epv.4 ordinanza di eseeu
zione della LBI 1907) ; d'altronde dette proprieta furono seoperte sueeessivamente al 
deposito dei brevetti. 

e) I brevetti N. 266236 e 269980 sono nulli anehe perehe, eome dimostrato <lalle 
perizie prodotte in eausa, sono pratieamente inattuabili (art. 1 epv. 1 e 16 epv. 1 num. 3 
LBI 1907) o attuabili solo apportandovi sostanziali modifieazioni. 

f) Poiehe i eontroversi brevetti sono invalidi, le domande petizionali devono essere 
respinte; queste domande sono eomunque infondate, perehe i prodotti De Angeli sono 
fabbrieati seeondo un proeedimento ehe e distinto da quelli deseritti nei brevetti Geigy 
e segue una via teenieamente nuova, eome risulta dalla deeisione interinale 13 febbraio 
1963 dell'Uffieio inglese dei brevetti, prodotta eon il rieorso. A questo riguardo lasen
tenza impugnata viola gli art. 72, 74 e 66 LBI 1954. 

C. La parte attriee Geigy ha presentato le sue osservazioni di risposta, domandando 
ehe i due rieorsi per riforma siano respinti. Essa propone di dimettere dagli atti i doeu
menti da 25 a 29 ehe la parte eonvenuta De Angeli ha gia tentato, ma intempestivamente 
e quindi senza sueeesso, di produrre davanti all'istanza eantonale. Propone inoltre ehe 
Ja domanda di nuova perizia, ritenuta ingiustifieata e superflua, sia respinta. -

II Tribunale federale ha respinto i rieorsi delle parti eonvenute e eonfermato l'im
pugnata sentenza. 

Considerando in diritto 

1. I due rieorsi si riferiseono alla stessa sentenza eantonale e sono fondati su fatti ana
loghi e sulle stesse argomentazioni giuridiehe. Si giustifiea pertanto di trattarli eongiunta• 
mente. 
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2. Secondo l'art.67 num. l OG, il Tribunale federale puo, a domanda o d'ufficio, 
riesaminare i fatti di natura tecnica accertati dall'autorita cantonale e ordinare a questo 
scopo le misure probatorie necessarie; puo anche invitare il perito assunto in sede canto
nale a completare la perizia o assumere nuovi periti. D'altronde, l'art. 67 num. 2 cpv. 2 
stabilisce ehe le parti possono allegare fatti e mezzi di prova nuovi relativi a questioni 
tecniche, se esse non lo hanno potuto fare o non avevano avuto motivo di farlo innanzi 
a ll'autorita cantonale. 

Le ricorrenti hanno prodotto nuovi documenti e proposto una nuova perizia. 

a) Contrariamente a quanto asserisce la parte intimata, non risulta ehe le ricorrenti, 
producendo gli atti indicati come documenti da N. 25 a N. 29, abbiano inteso produrre 
mezzi di prova nuovi nel senso dell'art. 67 num. 2 cpv. 2 OG. In realta trattasi di pareri 
dei loro consulenti tecnici, prodotti a sostegno della domanda di nuova perizia. In 
effetti, le ricorrenti non hanno invocato la suddetta disposizione e si sono limitate a 
richiamare in proposito la sentenza pubblicata nella RU 82 II 245 secondo la quale, 
in ossequio ai principi informatori dell'art.67 OG, la produzione di siffatti pareri deve 
essere ammessa. 

Naturalmente i nuovi pareri non devono servire a contrabbandare fatti nuovi ehe, 
anche in virtu dell'art. 67 num. 2 cpv. 2 OG, non potrebbero piu essere presi in conside
razione (RU 86 II 197). Ma a questo riguardo la parte attrice, pur genericamente con
testando alle ricorrenti la facolta di addurre nuovi fatti ehe avrebbero dovuto essere 
addotti in sede cantonale, non ha preteso ehe ogni relativa allegazione sia nuova, ne ha 
precisato quali dei fatti asseriti in detti pareri - in genere evidentemente pertinenti alle 
allegazioni gia esposte dalle convenute in sede cantonale - siano improponibili ai sensi 
dell'art. 67 num. 2 cpv. 2 OG. Detti pareri, tempestivamente prodotti con i ricorsi, devono 
percio essere acquisiti agli atti di causa. Gli stessi hanno per<'> soltanto il valore di alle
gazioni di parte e non costituiscono mezzi di prova (RU 86 II 196 ultimo capoverso). 

La copia della decisione 13 febbraio 1962 del Superintending Examiner del Patent 
Office di Londra, concernente la patentabilita del procedimento De Angeli, puo essere 
pervenuta alle ricorrenti solo dopo la chiusura del procedimento istruttorio cantonale. 
La relativa produzione non e controversa e deve essere accolta, ma l'atto in parola puo 
avere soltanto il valore di un pregiudizio stabilito nella giurisprudenza straniera e, 
pertanto, non costituisce mezzo di prova ne, tanto meno, decisione .-incolante per il 
giudizio di questa sede. 

b) L'art. 67 num. 1 OG stabilisce ehe il Tribunale federale «puo» ordinare una nuova 
perizia ma non impone al medesimo una siffatta misura ogni volta ehe una parte con
testi la concludenza della perizia ordinata in sede cantonale (RU 85 II 142, consid. 4 b
aa -; 514 e relative citazioni) . Secondo la giurisprudenza, la nuova perizia deve essere 
ordinata solo quando il Tribunale federale ha motivo di dubitare della fondatezza e della 
completezza della perizia di prima istanza (RU 85 II 514). Quando tale non e il caso 
devono valere le regole generali del ricorso per riforma, secondo le quali fanno stato gli 
accertamenti stabiliti nella sede cantonale (art.63 cpv.2 OG). 

Ne consegue ehe anche il fatto secondo cui le perizie private prodotte in prima istanza 
e in questa sede, concludenti in senso diverso dalle perizie giudiziali, emanano - come 
affermano le ricorrenti - da eminenti professori, quali i docenti universitari Gordonoff, 
Quilico, Löser e Hey, non deve necessariamente indurre il Tribunale federale a dubitare 
dell'esattezza della perizia giudiziale stesa dai professori Giovannini e Bucher, titolari 
rispettivamente delle cattedre di chimica organica dell'Universita di Friborgo e di farma-
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cologia dell'Universita di Easilea. II Tribunale federale non puo valutare le singole capa
cita dei periti ehe si sono espressi in causa e quindi dedurre una maggior autorita scienti
fica di uno piuttosto ehe dell'altro dei docenti suindicati, peraltro dello stesso rango 
universitario. Una presunzione di maggior attendibilita deve comunque essere ricono
sciuta al perito giudiziale, perche il medesimo e stato designato ed e stato retribuito, 
invece ehe da una delle parti, dal Tribunale; e stato sottoposto all'obbligo di ricusazione, 
ha potuto prendere conoscenza degli atti di causa in modo indipendente ed ha preso 
atto delle tesi contrastanti <lalle relazioni proposte <lalle parti su basi di uguaglianza. 
La sua perizia offre pertanto Je migliori garanzie di oggettivita e di imparzialita (RU 74 
II 133). 

I pareri dello Studio Blum, prodotti dalla ricorrente De Angeli, in quanto emananti 
da un «Patentanwaltbureau» senza la precisa indicazione della persona professional
mente responsabile, non possono aver altro valore di quello delle altre allegazioni diretta
mente esposte <lalle ricorrenti. 

Ad ogni modo Ja perizia assunta in sede cantonale appare precisa e completa. Un 
complemento di perizia potrebbe pertanto essere preso in considerazione soltanto se, 
nell'esame delle questioni di merito, Je dimostrazioni e le conclusioni de! perito giudiziale 
risultassero incomprensibili o manchevoli. 

3. Secondo l'art.112 LEI 1954, anche i brevetti rilasciati prima dell'entrata in vigore 
di detta !egge e non ancora scaduti sono sottoposti alle disposizioni dei titoli da! primo 
al terzo della nuova !egge, con l'eccezione tuttavia (Jett. a) ehe Je cause di nullita relative 
a detti brevetti continuano ad essere disciplinate dalla legislazione precedente e cioe 
dalla LEI 1907. La questione di sapere sei brevetti iscritti nel 1950 siano validi, segnata
mente se i relativi procedimenti fossero nuovi, deve pertanto essere risolta secondo Ja 
vecchia !egge (cf.RU 85 II 135 e citazioni). 

Contrariamente a quanto affermano le ricorrenti, la validita della !egge precedente 
permane, agli effetti dei brevetti precedentemente iscritti, non solo a proposito dell'art. 16 
LEI 1907, nel quale sono elencati i motivi di nullita, ma anche perle altre norme a cui 
i singoli numeri di detto articolo si riferiscono. Per accertare, secondo l'art. 16 cpv.1 
num. 1, 4 e 6, se i brevetti Geigy sono validi in quanto si tratti di un'invenzione, di un'in
venzione nuova, di un'invenzione non esclusa dal conseguimento del brevetto, fanno 
stato rispettivamente gli art. l, 4 e 2 num.3 della LEI 1907 (cf.FF ed. di lingua tedesca 
1950 pag.1069; ELuM/PEDRAZZINI art.112 lett. b vol.III pag. 733; RU 85 II 135). 

4. Ne! caso particolare, trattandosi di sostanze chimiche medicamentose, la questione 
di stabilire se agli effetti dell'art. 16 num. 6 LEI 1907 sia applicabile l'art. 2 num. 3 della 
vecchia o l'art. 2 num. 2 della nuova !egge e indifferente, perche entrambe dette dispo
sizioni, pur escludendo Ja diretta protezione dei prodotti medicinali, l'ammettono in 
principio per il procedimento in virtu de! quale vengono preparati, purche trattisi -
come per concorde ammissione d elle parti trattasi in concreto - di procedimenti chimici, 
vale a dire di procedimenti a base di reazioni chimiche. 

Naturalmente la brevettabilita di siffatti procedimenti consegue indirettamente una 
parziale protezione anche de! prodotto ricavatone, perche il titolare de! brevetto e pro
tetto contro i terzi ehe intendessero valersi del suo procedimento per produrre lo stesso 
prodotto medicamentoso (art. 7 cpv. 2, seconda frase LEI 1907, art. 9 cpv. 3 LEI 1954). 
Ma nulla impedisce ai terzi di ottenere lo stesso prodotto sulla base di un procedimento 
gia noto e non brevettato o di un nuovo procedimento diverso da quello indicato nel 
brevetto e quindi anche di smerciare detto prodotto. 
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Per il resto la legge - la vecchia come la nuova - non stabilisce, per la brevettabilita 
dei procedimenti chimici, condizioni o presupposti diversi da quelli fissati per la brevetta
bilita di un prodotto industriale. Per la validita dei brevetti Geigy e pertanto sufficiente 
ehe concernino nuove invenzioni ai sensi degli art. l e 4 e relativi LBI 1907 e ehe la 
relativa iscrizione sia stata proposta mediante una rivendicazione, la quale con l'aiuto 
della descrizione definisca chiaramente l'invenzione (art.16 num.8 LBI 1907). 

Cio stante, la contestazione delle ricorrenti, secondo cui i brevetti Geigy violano il 
divieto di protezione brevettuale dei prodotti medicinali, stabilito all'art. 2 num. 3 LBI 
1907, si confonde con quella intesa a negare ai relativi procedimenti chimici l'adempi
mento dei presupposti dell'invenzione. 

5. Secondo la giurisprudenza, l'invenzione brevettabile presuppone - altre a novita 
- idea creatrice e progresso tecnico. Giurisprudenza e dottrina ammettono anche ehe 
la minore intensita con la quale si manifesta uno di questi presupposti puo essere com
pensata dalla maggiore intensita dell'altro: la cosiddetta «Wechselwirkung» (cf ... . RU 74 
II 132 segg., 82 II 249, 85 II 138; WEIDLICH/BLuM, Das Schweizerische Patentrecht, 
nota 11 all'art. 1, pag. 68 e segg. In punto alla «Wechselwirkung», vedi accenni in 
RU 69 II 200 e 85 II 140/ 141). 

a) Secondo la legge, non e considerata come nuova un'invenzione ehe, anteriormente 
al deposito della domanda di brevetto, sia stata divulgata in Svizzera o chiarita per mezzo 
di scritti o disegni (art.4 cpv. l LBI 1954). 

Le ricorrenti contestano la novita del «tipo» di reazione descritto nei controversi 
brevetti e anche il perito ha riconosciuto ehe i relativi procedimenti non sono interamente 
nuovi, aggiungendo tuttavia ehe, allo stato attuale della scienza e della industria chi
miche, e oltremodo difficile trovare procedimenti completamente nuovi. Ma la legge 
non esige una siffatta estrema condizione. Altrimenti non si vedrebbe come avrebbe 
potuto essere riconosciuta la novita fondata su nuove combinazioni di elementi gia 
conosciuti (RU 69 II 185/ 186; 85 II 136/ 137). Il Tribunale federale nel qualificare i 
procedimenti chimici non ha peraltro stabilito ehe il procedimento di medicinali debba 
essere interamente nuovo, ammettendolo anche quando almeno una reazione chimica 
influisce in modo favorevole sul prodotto o sulle sue possibilita di uso (RU 82 I 106). 

Il perito giudiziale ha espressamente dichiarato ehe le formule dei tre procedimenti 
Geigy non erano prima mai state pubblicate e neppurelericorrenti affermanoil contrario. 
La parte De Angeli ha anzi esplicitamente riconosciuto ehe il nuovo composto denomi
nato fenilbutazone eil risultato dei controversi procedimenti. A questi non puo pertanto 
essere misconosciuto l'elemento della novita. 

b) Tuttavia, secondo la giurisprudenza, una novita puo costituire invenzione ai sensi 
della legge solo se eil risultato di un'idea creatrice di particolare livello inventivo, la cui 
realizzazione superi le normali capacita di una persona del mestiere avente buona forma
zione (RU 85 II 138 e segg., consid. 4 e citazioni, specialmente pag.141; cf. anche 
WEIDLICH/BLuM p. 71 e BLuM/PEDRAZZINI, vol.I pag.105 e segg. e pag.118 e segg., ove 
per via diversa si giunge nondimeno ad analoga conclusione). Cio significa ehe meritevoli 
di protezione sono solo quelle realizzazioni le quali presuppongono nell'inventore ima 
intuizione non comune nell'intravvederne il risultato e, specie nel campo della chimica, 
un metodico lavoro di ricerca. Il perito giudiziale ha ammesso l'adempimento di tale 
presupposto per tutti e tre i procedimenti Geigy. 

Esso ha indicato una schiera di chimici eminenti ehe a suo giudizio devono aver ten-
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tato senza successo la soluzione di cui al brevetto N. 266236 e, pur arnrnettendo ehe il 
fatto di «applicare la reazione di butilazione a un composto di cui si sa ehe possiede 
degli idrogeni mobili, come eil caso del DDP puo essere considerato come un'operazione 

uramente manuale», ha pero precisato ehe tale operazione «non e ovvia e richiede 
~pirito inventivo in chi intravvede ehe il prodotto risultante potra avere proprieta ehe 
potrebbero rapp~e~entare un progresso tecnico notevole e percio decide di fare tale 
operazione » (penzia pag. 51). 

Anche a proposito de! brevetto N. 267222, il perito giudiziale ha fatto rilevare ehe 
il decorso della reazione data dalla condensazione dell'estere butilmalonico con l'idra
zobenzene, al momento della domanda di brevetto non era facilmente prevedibile e 
J'averla prevista denota idea creatrice e qualita inventiva (perizia pag. 60, riassunto 

pag. l8). ·1 · · h 'l b N 269980 'l . . d 11 li ' Jnfine, 1 pento nconosce c e per 1 revetto . 1 reqms1to e a qua ta 
inventiva e adempiuto nel fatto di intravvedere nelle due fasi chimiche ivi prescritte, 
analoghe a reazioni gia conosciute ma nuove, la possibilita di giungere ad un prodotto 
non mai fino allora descritto. 

11 T ribunale federale deve attenersi a queste conclusioni, ne vede per quale motivo 
dovrebbe ordinare una nuova perizia. Peraltro, il fatto esposto <lalle ricorrenti sulla base 
delle perizie di parte, secondo cui le reazioni dei brevetti suindicati si svolgono «come 
ogni chimico poteva e doveva aspettarsi», non toglierebbe ehe la concezione delle rela
tive formule proceda da un'idea creatrice di elevato livello inventivo. 

c) Anche il requisito di progresso tecnico e strettamente connesso a quello della 
notiva, ma presuppone inoltre ehe questa risieda nella soluzione di un problema la 
quale soddisfi un'esigenza umana e sociale; senza di ehe l'invenzione non e praticamente 
neppure industrialmente utilizzabile (art. l LBI). 

Secondo la giurisprudenza, il progresso tecnico rilevante agli effetti d ella validita 
de] brevetto consiste nel risolvere un problema ehe, malgrado Je assidue ricerche, i tec
nici non avevano ancora risolto o avevano risolto solo in modo insoddisfacente. Detto 
progresso puo manifestarsi sia nell'invenzione di un nuovo apparecchio o di un nuovo 
prodotto utili, sia nella notevole semplificazione dell'apparecchio ehe ne incrementi 
l'economicita e, quindi, la divulgazione, sia infine anche nel trovare nuove vie piu sicure 
e piu economiche per la produzione di un nuovo prodotto gia conosciuto. 11 successo e 
la diffusione del nuovo dispositivo o del nuovo prodotto costituiscono una dimostrazione 
del progresso tecnico raggiunto (RU 69 II 188, 74 II 140, sentenza inedita 14 novembre 
1961 nella causa Vulcain e Studio S.A., La Chaux-de-Fonds c. Enicar, Longeau, consid. 
!, primo capoverso; cf. WEIDLICH/BLuM pag.85 e segg.). 

Per quanto concerne il procedimento chirnico per la fabbricazione di prodotti medi
camentosi, la giurisprudenza ha statuito ehe Ja tutela brevettuale presuppone avantutto, 
«daß es einen oder mehrere chemische Vorgänge aufweise, welche die Entstehung oder 
Beschaffenheit des Erzeugnisses als Arzneimittel günstig beeinflussen, sei es, daß der als 
Arznei wirkende Stoff selber durch mindestens einen chemischen Vorgang entsteht oder 
verbessert wird, sei es, daß ein solcher Vorgang das Erzeugnis sonstwie günstig beein
flußt, was z.B. zutrifft, wenn chemische Vorgänge unerwünschte Begleitstoffe zerstören, 
wenn sie den Wirkstoff zwecks Ausscheidung von Verunreinigungen in ein kristallisie
rendes Derivat überführen und dieses nach der Reinigung wieder in den Wirkstoff ver
wandeln, oder wenn sie die Herstellung der Form, in der das Arzneimittel angewendet 
werden soll (Tabletten, Kapseln, Lösungen usw.) günstig beeinflussen» (RU 82 I 206). 
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Quando questi presupposti sono adempiuti in modo intenso e per prodotti di reale 
importanza medica, il progresso tecnico e raggiunto. Infatti, ein tal modo ehe la chimica 
si sviluppa e progredisce contribuendo al progresso umano in genere. 

In concreto, la stessa ricorrente De Angeli ammette ehe il fenilbutazone, prodotto 
secondo i controversi procedimenti, eil risultato della ricerca di un solvente «ehe avesse 
Ja facolta di migliorare Ja solubilita della anopirina e possedesse, eventualmente, anche 
di per se stesso effetti analgesici e/o antipiretici, in modo da agevolare la somministra
zione parenterale de! piramidone o addirittura di sostituirlo». Le ricorrenti ammettono 
anche ehe il primo di detti scopi e stato favorevolmente raggiunto e non contestano ehe 
anche il secondo sia stato parzialmente conseguito. Peraltro il farmacologo assunto da! 
perito ha confermato questo successo, rilevando ehe e stato cosi raggiunto lo scopo di 
poter applicare il piramidone in una soluzione sufficientemente concentrata e facilmente 
sopportabile se applicata localmente; ha inoltre ammesso ehe, in determinati casi, il 
fenilbutazone consegue anche di per se stesso un'azione antipiretica e analgesica superiore 
a quella degli antipiretici e analgesici della stessa struttura prima conosciuti. 

II progresso tecnico perseguito e conseguito mediante i controversi procedimenti e 
pertanto dimostrato. Al riguardo non puo essere determinante il fatto ehe alcuni degli 
effetti de! fenilbutazone si siano rivelati in modo manifesto solo dopo il deposito (pero, 
secondo il farmacologo, verosimilmente prima dell'iserizione) della domanda di bre
vetto. II Tribunale federale ha gia statuito ehe sarebbe ingiusto rifiutare Ja protezione 
legale all'autore di un'invenzione, la cui portata non e subito manifesta (RU 85 II 141). 

Infine, il progresso tecnico conseguito e dimostrato - come ha fatto presente il perito 
giudiziale - dall'enorme successo di cui i prodotti fabbricati secondo i controversi pro
cedimenti hanno beneficiato. 

d) Poiche i controversi procedimenti adempiono i presupposti ehe la giurisprudenza 
ha stabilito per l'invenzione, e superfluo stabilire se anche dei procedimenti di analogia 
debbano essere ammessi alla tutela brevettuale (vedi comunque la critica ehe il dott. 
A.W. KuMM, a proposito della relativa teoria, ha pubblicato nella rivista germanica 
«Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht» 1963, p.58 e segg.). 

6. Secondo l'art. 16 num. 8 LBI 1907, il brevetto e comunque nullo se la relativa riven
dicazione, anche con l'aiuto della descrizione, non definisce chiaramente l'invenzione. 
II relativo obbligo e stabilito all. art. 5 della stessa legge e all'art. 26 cpv. 4 e precisato ehe, 
qualora l'invenzione consista nella preparazione di una sostanza chimica, la rivendica
zione deve indicare anche i caratteri della nuova sostanza. Infine, nell'art. 7 cpv. 4 de! 
regolamento di applicazione della LBI 1907 e prescritto ehe nella descrizione deve essere 
indicato anche l'uso a cui e destinata la nuova sostanza. Queste disposizioni hanno Ja 
loro ratio nell'esigenza della sicurezza giuridica, vale a dire nella necessita di render noto 
ai terzi, segnatamente alle persone de! mestiere, i limiti e Ja portata della protezione 
brevettuale (RU 85 II 136 consid.3). 

Le contestazioni ehe Je ricorrenti fondano su queste disposizioni concernevano in gran 
parte l'eventualita ehe fosse ammessa Ja teoria della brevettabilita dei cosieldetti procedi
menti di analogia, Ja quale pone l'accento sulle proprieta della nuova sostanza. Poiche 
Ja presente causa non implica tale problema, in quanto esposte in tal senso, le relative 
contestazioni sono prive di oggetto. 

Comunque, la tesi delle ricorrenti, secondo cui la rivendicazione dei controversi pro
cedimenti sarebbe difettosa per il fatto ehe non vi sono indicate le proprieta antiartritiche 
ed antireumatiche della nuova sostanza, e infondata. L'attrice, indicando Je proprieta 
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analgesiehe e antipiretiehe de! prodotto e l'uso terapeutieo de! medesimo, ha suffieiente
mente adempiuto gli obblighi suddeseritti. Essa non poteva allora e probabilmente non 
puo neppure oggi prevedere tutti gli usi speeifiei ehe la medieina puo fare dei suoi pro
dotti. Ad ogni modo l'ineompleto adempimento della preserizione di eui all'art. 7 epv.4 
de! regolamento di applieazione non puo infirmare la validita de! brevetto, perehe, 
trattandosi di norma regolamentare, la stessa sarebbe invalida, in quanto stabilisse un 
ulteriore motivo di nullita de! brevetto oltre quelli stabiliti in modo eompiuto all'art. 16 
della legge. 

Anehe i eommentatori BLuM/PEDRAZZINI (o. e. vol. II p.123) si esprimono nel senso 
ehe, in prineipio, non e neeessario di indieare in modo preeiso i vantaggi e l'importanza 
·dell'invenzione, essendo suffieiente deseriverne gli elementi essenziali e le neeessarie 
regole di applieazione. Sembra pero ehe gli stessi (pag. 124) faeeiano un'eeeezione a 
questa massima per i brevetti eoneernenti i proeedimenti ehimiei, per i quali eonsiderano 
determinante l'effetto teenieo. A loro giudizio, l'omissione di questo effetto potrebbe 
invalidare il brevetto per difettuosita della deserizione ai sensi dell'art.4 LBI 1954 (art.16 
num.8 LEI 1907). Una siffatta tesi non puo essere aeeolta, perehe gli art.26 e segg.LEI 
]907 (art.49 e segg. LBI 1954) stabiliseono in modo eompiuto quali elementi essenziali 
de! proeedimento devono risultare dagli atti della domanda di brevetto e non vi e motivo 
di stabilirne altri da deduzioni indirette; tanto meno poi per istituire ulteriori motivi di 
nullita non esplieitamente preseritti <lalle norme legali. 

7. Seeondo l'art. l epv. l LBI 1907 i brevetti si rilaseiano per le invenzioni nuove 
suseettibili di applieazione industriale. I brevetti iseritti per invenzioni non attuabili, 
vale a dire industrialmente inutilizzabili, sono nulli (art. 16 num.3 LEI 1907). 

a ) La parte attriee eeeepisee ehe l'impugnazione di inattuabilita dei brevetti N. 266 236 
e 269 980, non essendo stata tempestivamente proposta in sede eantonale, non e rieevibile. 

In realta, la Corte eantonale ha espressamente diehiarato a pag. 12 (II, 3) della 
sentenza ehe Je eonvenute hanno addotto eome motivo di nullita pure quello di «inat
tuabilita dei proeedimenti indieati dai brevetti 266236 e 269980» e nel seguito della 
sentenza non si trova alcun aeeenno alla intempestivita, o eomunque alla irregolarita, 
della relativa eontestazione; al eontrario, la Corte eantonale e entrata nel merito della 
medesima e l'ha respinta. L'istanza eantonale, implieitamente ammettendo la regola
ri ta della eontestazione di parte eonvenuta, deve aver applieato il diritto proeessuale 
eantonale, a l eui riguardo il suo giudizio e vineolante in questa sede. L'eeeezione della 
attrie_e e pertanto inammissibile (art.43 epv. l , 55 epv. l lett.e OG). 

b) Una invenzione e suseettibile di applieazione industriale (nell'art. l LBI 1954: 
«utilizzabile industrialmente») se e realizzabile mediante i mezzi indieati nel brevetto, 
ritenuto ehe trattisi di mezzi del eampo industriale (ELuM/PEDRAZZINI, vol. I, p. 136 e 
eitazioni, speeialmente RU 63 II 279). 

La Corte eantonale ha ammesso ehe anehe i proeedimenti di eui ai brevetti N . 266 236 
e 269 980 adempiono questi requisiti, ma l'ha fatto fondandosi unieamente sulla eon
siderazione ehe il perito, il quale deve aver attuato i eontroversi proeedimenti agli effetti 
delle domande peritali, non si era espresso in senso eontrario. Un simile aeeertamento 
e valido ai sensi dell'art. 63 epv. 2 OG, ma sarebbe in prineipio riesaminabile mediante 
perizia o supplemento di perizia, se la parte riehiedente avesse dimostrato ehe, in sede 
eantonale, essa non ha avuto la possibilita e non ha avuto motivo di far stabilire in propo
sito un piu preeiso aeeertamento (art.67 num.2 epv.2 OG). Ora risulta dagli atti ehe 
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al perito non e stata posta alcuna esplieita domanda sulla inattuabilita dei due eontro
versi proeedimenti, quantunque le parti eonvenute, alle quali ineombeva di dimostrare 
la fondatezza del proprio asserto, abbiano avuto ogni ragione per farlo. Avendo maneato 
al loro dovere proeessuale davanti alla prima istanza, esse non possono invoeare l'art.67 
num. 2 epv. 2 OG. Per eui, a preseindere da ogni pratica eonsiderazione (in speeie da 
quella ehe l'attuabilita del proeedimento N. 267 222, il quale eonduee allo stesso pro
dotto, non e eontestata), anehe a questo proposito non vi e motivo di proeedere alla 
riapertura del proeedimento probatorio. Deve pertanto far stato l'aeeertamento eanto
nale, seeondo eui anehe i due suindieati proeedimenti sono attuabili. 

8. Per le eonsiderazioni suesposte, la Corte eantonale, rieonoseendo la validita dei 
brevetti Geigy e eonseguentemente respingendo le domande rieonvenzionali delle eon
venute, non ha violato il diritto federale. La relativa domanda proposta nel rieorso deve 
pereio essere respinta. 

9. L'art. 67 LBI 1954, applieabile a riguardo delle domande petizionali, dispone ehe, 
qualora l'invenzione si riferisea ad un proeedimento di fabbrieazione di un prodotto 
nuovo, ogni prodotto d ella stessa eomposizione si presume, fino a prova eontraria, pre
parato seeondo il proeedimento brevettato. 

11 fatto ehe anehe il prodotto De Angeli, fabbrieato seeondo il proeedimento di eui 
al brevetto N. 318075, e della stessa eomposizione del fenilbutazone e paeifieo. Ai sensi 
degli art. 8 e 66 lett. a LBI 1954, l'attriee era quindi legittimata ad agire nei eonfronti 
delle eonvenute. Invero non si eomprende perehe l 'azione di nullita del suindieato sue
eessivo brevetto sia stata sospesa, poiehe la eontemporanea liquidazione anehe di questa 
eontroversia avrebbe meglio ehiarito la situazione giuridiea delle parti ed evitato even
tuali ulteriori proeessi. Detta questione non essendo eontroversa, il Tribunale federale 
deve eomunque pronuneiarsi sulla questione a sapere se, seeondo quanto risulta dagli 
atti di eausa, Je parti eonvenute hanno refutato la presunzione di eui all'art. 67 LBI e 
sulle eonseguenti domande di parte attriee (aeeertam ento di violazione dei brevetti e 
divieto di smereio dei prodotti De Angeli). 

L'istanza eantonale sie espressa al riguardo in modo estremamente sueeinto; riehia
mandosi alla perizia giudiziale, essa sie sostanzialmente limitata a rilevare, in relazione 
all'art. 67 LBI, ehe le affermazioni delle parti eonvenute non erano risultate provate; 
e eio e suffieiente per giustifieare le misure disposte in applieazione degli art. 8 e 66 LBI. 
Mail perito e andato oltre: dopo aver eostatato ehe il proeedimento De Angeli si svolge 
seeondo due reazioni sueeessive di eui la prima (reazione fra estere malonieo e bromuro 
di butile per formare l'estere butilmalonieo) «non e brevettabile» (si deve intendere: 
perehe ovvia), «Ia seeonda (reazione fra l'estere butilmalonieo e l'idrazobenzene) eade 
sotto la rivendieazione del brevetto Geigy N. 267 222, anzi e identiea alla reazione 
eoperta da! brevetto stesso». Comunque, seeondo il perito, il proeedimento De Angeli 
dipende da quello della Geigy, perehe utilizza la reazione brevettata da De Angeli per 
arrivare allo stesso prodotto. 

Siffatte diehiarazioni de! perito giudiziale non possono essere infirmate neppure 
dall'«Interim Deeision» 13 febbraio 1962 del Superintending Examiner dell'Uffieio 
brevetti di Londra, mediante la quale e stata respinta l'opposizione dell'attriee all'iseri
zione del brevetto De Angeli. Aparte il fatto ehe una deeisione emanante da un'autorita 
straniera non puo pregiudieare il giudizio di un tribunale svizzero, si deve rilevare ehe 
nel easo suesposto non trattasi di una sentenza giudiziaria ma, eome ha giustamente 
fatto rilevare l'attriee, di una «Interim Deeision» di earattere amministrativo ehe, 
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secondo quanto risulta <lalle pubblicazioni richiamate dall'attrice (The All England 
Law Reports 1962, pag. 610 e segg.), non e punto definitiva. 

Poiche il brevetto De Angeli e stato rilasciato successivamente a quello della Geigy, 
la messa in commercio de! prodotto fabbricato secondo quel procedimento costituisce 
una Jesione dei diritti dell'attrice e giustifica pertanto l'azione di questa ai sensi dell'art. 72 
LBI 1954 e quindi Je misure decretate dall'istanza cantonale. Al riguardo, l'autorita 
cantonale non puo comunque aver violato il diritto federale. 

aPatG Art.16, PatG Art.27 

Über die Patenffähigkeit eines medizinischen Apparates, welcher eine neue Therapie 
ermöglicht. 

ZBJV 100, 333 ff., Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Bern vom 
30.April 1960 in Sachen S.F. und G. gegen F. 

Aus den Entscheidungsgründen: 

10. Gemäß Art.112 des neuen Patentgesetzes vom 25.Juni 1954 richten sich die 
Nichtigkeitsgründe für vor dem Inkrafttreten des Gesetzes ( l .Januar 1956) erteilte und 
noch nicht erloschene Patente nach dem alten Recht. Nach Art. 16 des Patentgesetzes 
vom 21.Juni 1907 ist ein Patent durch den Richter als nichtig zu erklären, wenn keine 
Erfindung vorhanden ist und wenn diese nicht neu ist. Die weiteren in Art.16 zitierten 
Nichtigkeitsgründe stehen im vorliegenden Streitfall nicht in Frage. 

Im alten wie im neuen Patentgesetz ist nicht näher umschrieben, was unter einer 
Erfindung zu verstehen ist. Die nähere Umschreibung wurde der Praxis überlassen. 
Nach ständiger R echtsprechung des Bundesgerichtes liegt dann eine Erfindung vor, 
wenn aufgrund einer eigenartigen, schöpferischen Idee ein technischer Nutzeffekt und 
ein wesentlicher technischer Fortschritt erzielt wird (BGE 58 II 58; 76 I 381). Zu prüfen 
ist somit, ob in der Erfindung F. eine schöpferische Idee (Erfindungshöhe) und ein 
wesentlicher technischer Fortschritt liegt, und ob die Erfindung neu ist. Nach Art.4 
des Gesetzes vom 21.Juni 1907 gilt eine Erfindung nicht als neu, wenn sie vor der Patent
anmeldung im Inland schon derart offenkundig geworden oder durch veröffentlichte, 
im Inland vorhandene Schrift- und Bildwerke so dargelegt worden ist, daß die Aus
führung durch Fachleute möglich ist. 

Die Erfindung muß auf einer schöpferischen Idee beruhen. Eine solche ist gegeben, 
wenn sie nicht schon für jeden gutausgebildeten Fachmann nahe lag. Sie muß ferner 
einen klar erkennbaren technischen Fortschritt verwirklichen; dieser braucht jedoch 
nicht ein wesentlicher zu sein. Dabei besteht eine Beziehung zwischen der Größe des 
Fortschrittes und Erfindungshöhe in der W eise, daß ein kleiner Fortschritt durch eine 
besondere Erfindungshöhe aufgewogen werden kann, während ein technisch hervor
ragender Fortschritt eine geringe Erfindungshöhe ausgleichen kann (vgl.BGB 69 II 200 
und 424, 85 II 131). 

11. Nach den gerichtlichen Gutachten hatte Dr. F. die schöpferische Idee zu einer 
neuen Therapie, der synkardialen Massage. Die schöpferische Idee besteht somit in einer 
medizinischen Erkenntnis. Dieses H eilverfahren ist an sich, wie alle Heilbehandlungs
arten, nicht patentfähig. Diese feststehende Praxis wird durch das Eidgenössische Amt 
für geistiges Eigentum damit begründet, daß der Arztberuf kein Gewerbe sei. Eher ist 
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jedoch mit TROLLER anzunehmen, daß es unsittlich sei, ein Heilverfahren als solches zu 
patentieren. Der Patentschutz wird vom Beklagten jedoch nicht für sein Heilverfahren, 
sondern für einen Apparat beansprucht, welcher die neue Therapie ermöglicht. Dieser 
Apparat kann patentfähig sein, vorausgesetzt, daß es sich um eine Erfindung, und zwar 
um eine neue Erfindung handelt. Der Beklagte hat aus an sich im einzelnen bekannten 
Elementen einen Apparat zusammengestellt, welcher die synkardiale Massage ermög
licht. 

Laut der Expertise ist diese Kombination des F.'schen Apparates neu, das heißt in 
dieser Zusammenstellung noch nicht bekannt. Sie weicht insbesondere auch von den 
Apparaten nach den Patenten Helmer und Luisada ab. Die Kläger haben denn auch 
im Schlußvortrag die Neuheit des Streitpatentes nicht mehr anfechten lassen. 

Indessen reicht die im Patentanspruch beschriebene Kombination nach Auffassung der 
Experten noch nicht aus, um den angestrebten Zweck so zu erfüllen, daß ein erheblicher 
technischer Fortschritt vorhanden ist, der für eine patentfähige Erfindung erforderlich 
ist. In der im Unteranspruch 6 beschriebenen Form dagegen (Heranziehung der Aktions
ströme des Herzens, Steuerung durch die R-Zacke des EKG) wird ein erheblicher tech
nischer Fortschritt erzielt. Der Fortschritt ist deshalb erheblich, das heißt über das Kön
nen eines gut ausgebildeten Fachmannes hinausreichend, weil der Gedanke dieser be
sonders ausgestalteten Wirkung des Apparates nirgends im Vorbekannten nahegelegt 
wurde, auch nicht in den Helmer Patenten, die medizinisch einen ganz andern Zweck 
verfolgen, nämlich die Entlastung der Herztätigkeit, noch im USA Patent Luisada, das 
zwar das EKG als Steuerungsimpulsgeber kannte, aber ebenfalls ganz andere Zwecke 
verfolgte, nämlich die Entlastung der Herztätigkeit durch die Druckveränderung auf 
den ganzen Körper in geschlossener Druckkammer. 

Mit dem nach dem Streitpatent hergestellten Apparat sind gute Heilerfolge erzielt 
worden. Von Fachleuten - und es kann sich hier nur um Ärzte handeln, die ausschließ
lich Heilverfahren beurteilen können - sind die Heilerfolge der F.'schen Therapie nach 
anfänglichen Widerständen anerkannt worden. 

12. Die Frage der Erfindungshöhe steht in Zusammenhang mit dem technischen 
Fortschritt, indem ein nachweisbar größeres Ausmaß des technischen Fortschrittes in 
der Regel schon gewisse Rückschlüsse auf das Bestehen der Erfindungshöhe zuläßt. 
Indessen erklärt das Bundesgericht in 81 II 298, daß sich die fehlende Erfindungshöhe 
nicht durch besonders erhebliche Bereicherung der Technik ersetzen läßt. Die Wechsel
wirkung hat sich daher auf die Beweisvermutung zu beschränken, daß eine Erfindung, 
die einen großen technischen Fortschritt bewirkt, dem Fachmann nicht nahelag (vgl. 
TROLLER Immaterialgüterrecht 1, 1959, S. 196/ 197) . 

Die Kläger bestreiten die Erfindungshöhe mit der Begründung, nach Auffassung der 
Experten und des Beklagten liege eine Problem- oder Aufgabenerfindung vor. Nicht die 
technische Ausgestaltung des Massageapparates sei die erfinderische Leistung, sondern 
das medizinische Problem, die synkardiale Therapie sei die schöpferische Leistung. Die 
schöpferische Idee liege somit auf einem dem Patentrecht entzogenen Gebiet. Es gehe 
nicht an, daß die Begründung der Erfindungshöhe einer technischen Lösung aus dem 
medizinischen Gebiet ausgeliehen werde. Schutzfähigkeit sei nur dann gegeben, wenn 
in der technischen Gestaltung des Heilapparates die schöpferische Leistung liege. Als 
Fachmann zur Beurteilung der Erfindungshöhe sei nicht der Arzt, sondern der Tech
niker zu betrachten. Es stelle sich nicht die Frage, ob im Momente der Patentanmeldung 
ein Arzt, dem das Problem nicht bekannt gewesen sei, auf diese Lösung gekommen wäre, 
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sondern ob der Techniker, dem das Problem gestellt werde, ohne überdurchschnittliche 
Leistung zu dieser Lösung käme. 

Demgegenüber ist davon auszugehen, daß Heilverfahren nach der Praxisnichtpaten
tierbar sind. Unabhängig davon ist jedoch die Schutzfähigkeit der Heilverfahren ermög
lichenden Apparate. Das Heilverfahren gehört dabei nicht in die technische Umschrei
bung des betreffenden Apparates. Aber es muß der Verwendungszweck beachtet werden. 
Zur Erfindung des Apparates gehört, daß der V erwendungszweck erkannt wird. Dies 
ist bei der Beurteilung der Erfindungshöhe mit zu berücksichtigen. Die Problemstellung 
kann sehr wesentlich und die technische Ausführung viel leichter sein. Die Fa. J aquet 
wäre z.B. nicht darauf gekommen, einen solchen Apparat zu bauen. Die Technik hätte 
diesen Apparat nicht gebraucht, wenn damit nicht ein bestimmter Zweck, nämlich die' 
synkardiale Therapie, erreicht worden wäre. Da es sich um einen ärztlichen Apparat 
handelt, muß der Arzt sagen, ob er in diesem Apparat einen Fortschritt sieht, und es 
muß auch vom Arzt als Fachmann ausgegangen werden zur Abklärung der Frage, ob 
dem gut ausgebildeten Fachmann die Erfindung nahegelegen ist oder nicht. Nur Arzt 
und Techniker zusammen können auf die Lösung kommen. Es braucht eine geistige 
Leistung, die nicht in zwei Teile aufgeteilt werden kann. In der Idee und der technischen 
Ausführung der Idee liegt die Bereicherung. Die schöpferische Leistung liegt in der Pro
blemstellung, j edoch muß der Weg dazu ebenfalls eine gewisse technische Erfindungs
höhe darstellen. Mit der Kombination von an sich bekannten Mitteln (in Dauer und 
Stärke unabhängig einstellbare Phasenverzögerung und R-Zacke des EKG als Steuer
impuls) ist sie hier gegeben. 

13. Zusammenfassend ist festzuhalten, daß die drei Voraussetzungen, nämlich Neu
heit, schöpferische Idee und erheblicher technischer Fortschritt beim streitigen Patent
anspruch in Verbindung mit dem Unteranspruch 6 vorhanden sind. Es ist somit eine 
patentfähige Erfindung vorhanden. Da diese aber nur in der Verbindung des Patent
anspruches mit dem Unteranspruch 6 liegt, ist gemäß Art. 27 PG das Patent einzu
schränken. 

PatG Art.13 Abs. 2 

Die Beschränkung der Vollmacht ist auch in bezug auf den freiwillig bestellten 
Vertreter ausgeschlossen. 

PMMBl 1964 I 25 ff., Rechtsauskunft des Eidgenössischen Amtes für 
geistiges Eigentum vom 16.November 1963. 

PatG Art.17 und PVUe Art. 4 

Die Hinterlegung der Beschreibung einer nicht in den USA konzipierten Erfindung 
bei einem amerikanischen Patentanwalt ( sog. disclosure) kann nicht als priori
tätsbegründende Erstanmeldung betrachtet werden. 

PMMBl 1964 I 43 ff., Rechtsauskunft des Eidgenössischen Amtes für 
geistiges Eigentum vom 26. August 1964. 
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PatG Art.47 

Ein Verschulden des vom Patentbewerber beigezogenen Patentanwalts und seiner 
Hilfspersonen ist in analoger Anwendung von Art.101 Abs.] OR dem Patent
bewerber anzurechnen. 
Art.101 Abs. 2 OR ist auf das Verhältnis des Patentbewerbers zum Amt nicht 
analog anwendbar. 
Anforderungen an die Sorgfaltspflicht des Patentanwalts bei der Überwachung 
seines Personals. 
Verstoß gegen die Rechtsgleichheit? 

PMMBl 1964 I 29 ff., Verfügung des Eidg.Amtes für geistiges Eigen
tum vom 29.Oktober 1963. 
BGE 90 I 51 ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 27.Januar 1964 in 
Sachen Buban und N.V. Motorenfabriek Thomassen gegen Eidgenös
sisches Amt für geistiges Eigentum. 

Am 29.Mai 1963 reichte Patentanwalt X als Vertreter von E.Buban in München 
und der holländischen Firma N.V. Motorenfabriek Thomassen dem Eidgenössischen 
Amt für geistiges Eigentum ein Patentgesuch ein, für das die Priorität einer holländischen 
Erstanmeldung vom 25. Mai 1962 beansprucht wurde. Da die Prioritätsfrist gemäß 
Art.17 PatG und Art. 3 Abs. 3 PatV I bereits am 27. Mai 1963 abgelaufen war, stellte 
Patentanwalt X gleichzeitig das Gesuch um Wiedereinsetzung in den früheren Stand 
gemäß Art.47 PatG. 

Zur Begründung brachte er vor, er habe den am 9. Mai 1963 erhaltenen Auftrag zur 
Einreichung des Patentgesuches noch am gleichen Tage bearbeitet und seiner Sekretärin 
übergeben mit der Weisung, das Gesuch nach sofortiger Ergänzung der Unterlagen dem 
Amt einzureichen. Infolge eines durch schwere Schicksalsschläge verursachten Zustandes 
psychischer und physischer Erschöpfung habe diese sonst zuverlässige Angestellte ver
gessen, den ihr übergebenen Auftrag auszuführen, was er erst am 29. Mai 1963 entdeckt 
habe. 

Das Amt hat das Wiedereinsetzungsgesuch abgelehnt und das Bundes
gericht die dagegen eingereichte verwaltungsgerichtliche Beschwerde des 
Patentbewerbers mit folgender Begründung: 

l. Nach Art.47 Abs. l PatG kann einem Patentbewerber Wiedereinsetzung in den 
früheren Stand gewährt werden, wenn er glaubhaft zu machen vermag, daß er ohne 
sein Verschulden an der Einhaltung einer durch das Gesetz oder die Vollziehungsver
ordnung vorgeschriebenen oder durch das Amt angesetzten Frist verhindert wurde. 
Bei der Prüfung der Frage, ob Schuldlosigkeit im Sinne dieser Bestimmung vorliege, 
ist nach der Rechtsprechung (BGE 87 I 219 ff.) dem Gesuchsteller in analoger Anwen
dung von Art.101 OR ein Verschulden seiner Hilfspersonen, wie z.B. des von ihm bei
gezogenen Patentanwalts, wie auch ein Verschulden von Angestellten und anderen 
Hilfspersonen desselben, ebenfalls anzurechnen. 
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2. Die Beschwerdeführer erblicken in der H eranziehung von Art. 101 OR zur Er
gänzung bzw. Auslegung des Art. 4 7 Pa tG eine unrichtige Anwendung von Bundesrech t . 

a) Sie weisen einmal darauf hin, daß Art. 101 OR nicht bestimme, der Beauftragte 
müsse sich die von seinem Angestellten begangenen Fehler in jeder Hinsicht anrechnen 
Jassen; Art. 101 OR regle vielmehr nur die vermögensrechtliche Seite der H aftung für 

solche Fehler . 
Dieser Einwand ist nicht stichhaltig. Der Ordnung von Art. 101 OR liegt, wie in 

BGE 87 I 220 dargelegt wurde, der Gedanke zu Grunde, wer zur Erfüllung von Pflichten 
oder zur Ausübung von R echten Hilfspersonen beiziehe, statt selber zu handeln, habe 
auch die Folgen fehlerhaften Verhaltens solcher Hilfspersonen auf sich zu nehmen. 
Dieser Grundgedanke trifft auch dort zu, wo die Folgen nicht in einer Schadenersatz
pflicht des Dienstherrn (hier also des Patentbewerbers) b estehen, sondern in einem 
R echtsnach teil anderer Art, den er infolge der Beiziehung von Hilfspersonen erleidet, 
wie z.B. im Verluste eines R ech tes wegen nicht fristgerechter Ausübung. 

b) Die Beschwerdeführer haben gegen die H eranziehung von Art. 101 OR ferner Be
denken wegen der Auswirkungen, die eine W egbedingung der Haftung für Versehen 
von Angestellten, wozu ein Pa tentanwalt nach Art.101 Abs. 2 OR berechtigt wäre, auf 
Art.47 PatG hätte; es wäre ihres Erachtens nicht gerecht, das gleiche Versehen ver
schieden zu beurteilen, je nachdem ob die H aftung nach Art. 101 OR wegbedungen 
wurde oder nicht. 

Wie aus dieser Begründung ersichtlich ist, ha t die Beschwerde dabei das Auftrags
verhältnis zwischen dem Patentbewerber und dem von ihm beigezogenen Paten tanwalt 
im Auge. Denn nur bei dessen Gestaltung besteht für den Patentanwalt die Möglichkeit, 
seine Haftung für Fehler seiner Angestellten gemäß Art. 101 Abs.2 OR dem Auftrag
geber gegenüber wegzubedingen. Art.47 PatG jedoch betrifft ausschließlich die Bezie
hungen zwischen dem Patentbewerber und dem Amt. Für dieses R echtsverhältnis ist 
eine analoge H eranziehung von Abs. 2 des Art.101 OR, im Gegensatz zu dessen Abs. l , 
von vorneherein nicht denkbar. Denn es handelt sich dabei nicht um ein Vertragsver
hältnis, bei dem der Patentbewerber das Einstehen für die von ihm beigezogenen Hilfs
personen (d . h. für den Patentanwalt und dessen Personal) dem Amt gegenüber weg
bedingen könnte. 

Ein im Sinne der Ausführungen der Beschwerde zwischen dem Patentbewerber und 
dem Patentanwalt vereinbarter Ausschluß der Haftung des letztern für sein Personal 
wäre auf die R echtsstellung des Patentbewerbers dem Amt gegenüber ohne j eden Ein
fluß und würde somit nicht zu einer unterschiedlichen Behandlung ein und desselben 
Versehens eines Angestellten des Patentanwalts durch das Amt führen, wie die Be
schwerdeführer irrtümlich annehmen. 

Es besteht daher kein Anlaß, von der durch BGE 87 I 219 ff. begründeten R echt
sprechung abzuweichen. 

3. Die Beschwerdeführer werfen dem Amt vor, die Begründung des angefochtenen 
Entscheides sei «eigenartig widersprüchlich», weil es einerseits das Vorliegen von Ex
kulpationsgründen verneine, aber anderseits annehme, es lasse sich zur Not en tschuldi
gen, daß die Sekretärin in ihrem Krankheitszustand den ihr erteilten Auftrag vergessen 
habe. 

Diese Rüge geht an der Sache vorbei. Wie aus der Begründung des angefochtenen 
Entscheides klar ersichtlich ist, hat das Amt die Wiedereinsetzung nicht wegen Unent-
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schuldbarkeit des der Sekretärin unterlaufenen Fehlers verweigert, sondern weil Patent
anwalt X die Erledigung des seiner Angestellten erteilten Auftrages nicht mit der gebo
tenen Sorgfalt überwacht habe. 

4. Die Beschwerdeführer sind der Ansicht, das Amt stelle zu strenge Anforderungen 
an die Sorgfaltspflicht des Patentanwalts. Dieser sei nicht verpflichtet gewesen, die Er
ledigung des seiner Sekretärin erteilten Auftrags persönlich zu überwachen. Er habe 
sich darauf verlassen dürfen, daß diese sonst zuverlässige Angestellte den ihr erteilten, 
ausdrücklich als dringlich bezeichneten Auftrag auch ausführen werde. Die Überwa
chung von Fristen sei eine administrative Arbeit, von der ein Patentanwalt sich zugunsten 
der eigentlich technischen und patentrechtlichen Arbeiten müsse entlasten können. 

Dieser Betrachtungsweise kann nicht beigepflichtet werden. Patentanwalt X mußte 
die Möglichkeit erwägen und berücksichtigen, daß seine Sekretärin trotz ihrer Zuver
lässigkeit aus irgendwelchen Gründen - Krankheit oder menschliches Versagen ·- ver
hindert sein könnte, das ihr übergebene Gesuch innert der zum größten Teil bereits 
abgelaufenen Frist an das Amt weiterzuleiten: Dieser Gefahr hatte Patentanwalt X, der 
sich berufsmäßig mit der Ausführung solcher fristgebundener Aufträge befaßt, durch 
eine geeignete Fristenkontrolle zu begegnen. Er wäre daher nach den zutreffenden Er
wägungen des angefochtenen Entscheides mindestens verpflichtet gewesen, die Priori
tätsfrist zu notieren und sich spätestens am letzten Tage derselben durch eine Befragung 
der Sekretärin über die Einreichung des Patentgesuches zu vergewissern. Die Unter
lassung jeglicher rechtzeitiger Kontrollmaßnahme gereicht ihm zum Verschulden. 

5. Die Beschwerde wirft schließlich dem Amt Willkür im Sinne von Art.4 BV vor, 
weil es das in Frage stehende «Büro-Versehen» wesentlich strenger beurteilt habe als 
ähnliche Versehen in früheren, in den Jahren 1957/58 entschiedenen Fällen. 

Diese Rüge ist offensichtlich haltlos. Die Entscheidung des Amtes steht, wie oben 
dargelegt wurde, mit den maßgebenden Gesetzesvorschriften in Einklang. Sie kann 
deshalb nicht willkürlich sein. Ob das Amt in früheren Fällen Art. 4 7 PatG für den Ge
suchsteller günstiger ausgelegt und angewendet hat, ist unerheblich. Es kann einer Be
hörde nicht verwehrt sein, eine Praxis aufzugeben, die sie in der Folge aus stichhaltigen 
Gründen als unzutreffend erkennt. 

PatG Art.47 

Zum Begriff der unverschuldeten Verhinderung als Voraussetzung der Wieder
einsetzung. 
Unkenntnis der Gesetze entschuldigt nicht, jedenfalls dann nicht, wenn die Mög
lichkeit bestand, sich besser zu orientieren und so einen Irrtum zu vermeiden. 

PMMBl 1964 I 24 ff., Verfügung des Eidgenössischen Amtes für geisti
ges Eigentum vom 28.Januar 1964. 

PatG Art.47 

Erhöhte Sorgfaltspflicht, wenn eine Frist kurz vor ihrem Ablauf steht - Wieder
einsetzung verweigert. 
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pMMBl 1964 I 27 ff. , Verfügung des Eidgenössischen Amtes für geisti
ges Eigentum vom 6. März 1964. 

PatG Art. 47 und Pat VI Art. 33 

Die Angabe des ,Zeitpunktes des Wegfalles des Hindernisses ist ein unerläßlicher 
Bestandteil der Begründung des Wiedereinsetzungsgesuches. 

PMMBl 1965 I 10, Verfügung des Eidgenössischen Amtes für geistiges 
Eigentum vom 3. September 1964. 

PatG Art.47 

Dem Patentinhaber ist das Verschulden seiner Hilfspersonen anzurechnen. 
Hilfspersonen des ausländischen Patentinhabers sind auch der ausländische Patent
anwalt und dessen Büroangestellte. 
Der Patentinhaber haftet für seine Hilfspersonen nach Art. ] 01 0 R, nicht nach 
Art.55 OR. 
Verschulden der Hilfspersonen. 

PMMBl 1965 I 3 ff., Verfügung des Eidgenössischen Amtes für geistiges 
Eigentum vom 15.April 1964. 
BGE 90 I 186, Urteil der I. Zivilabteilung vom 7. September 1964 in 
Sachen Mount Hope Machinery Co. gegen Eidgenössisches Amt für 
geistiges Eigentum. 

A. Die Mount Hope Machinery Co. in Taunton (USA) war Inhaberin des schweiz. 
Patents Nr. 338 422. Als schweizerischer Vertreter gemäß Art.13 PatG war Patentanwalt 
Isler in Zürich im Patentregister eingetragen. 

Dieses Patent erlosch wegen Nichtbezahlung der 9.Jahresgebühr, für welche die 
Zahlungsfrist am 18.November 1962 ablief. Von der Möglichkeit, das Patent gemäß 
Art.46 PatG wiederherstellen zu lassen, machte die Inhaberin nicht Gebrauch. 

B. Am 14.Oktober 1963 ließ die Patentinhaberin beim Amt das Gesuch einreichen, 
sie sei gemäß Art. 4 7 PatG in die am 18. Februar 1963 abgelaufene Wiederherstellungs
frist wieder einzusetzen. 

Diesem Gesuch liegt der folgende, unbestrittene Sachverhalt zugrunde : 
In den USA war die Patentinhaberin seit 1960 durch das Anwaltsbüro K enway, 

Jenney & Hildreth, Boston (im folgenden: Büro Kenway) vertreten; die Patentüber
wachung besorgte das Patentanwaltsbüro Singer & Carlberg, New York (im folgenden: 
Büro Singer) . Dieses hatte Patentanwalt Isler den Auftrag zur Vertretung des Patentes 
in der Schweiz erteilt. Isler erinnerte mit Schreiben vom 5. April 1962 und 17. September 
1962 das Büro Singer an die Fälligkeit der Jahresgebühr. Am 10. Dezember 1962 machte 
er darauf aufmerksam, daß das Patent wegen Nichtbezahlung der Gebühr am 18.No
vember 1962 erloschen sei, aber innert drei Monaten seit diesem Datum wiederherge
stellt werden könne. 
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Die Patentinhaberin hatte jedoch anfangs 1962 dem Büro Singer die Patentüber
wachung entzogen und sie ebenfalls dem Büro Kenway übertragen. Das Büro Singer 
erachtete sich daher als nicht mehr verantwortlich und leitete weder die Mahnungen 
von Patentanwalt Isler an die Patentinhaberin oder das Büro Kenway weiter, noch gab 
es Isler vom erfolgten Wechsel in der Patentvertretung Kenntnis. 

Am 16.April 1962 ersuchte das Büro Kenway den Patentanwalt Braun in Basel, die 
Vertretung des Patentes in der Schweiz zu übernehmen. Braun antwortete am 24.Mai 
1962, das Patent werde bereits von Isler vertreten, weshalb das Büro Kenway sich mit 
diesem in Verbindung setzen solle. Daraufhin beauftragte der zuständige Sachbearbeiter 
im Büro Kenway, R echtsanwalt Ericson, seine Sekretärin, Patentanwalt Isler um Aus
kunft über den Stand des Patentes zu bitten. Dieses Schreiben wurde jedoch infolge 
eines Versehens der Sekretärin nie ausgefertigt. 

Am 28.August 1963, anläßlich einer routinemäßigen Kontrolle, wurde im Büro 
Kenway der Verfall des Patentes festgestellt und im Anschluß hieran Patentanwalt 
Braun mit der Einreichung des vorliegenden Wiedereinsetzungsgesuches beauftragt. 

Das Eidgenössische Amt für geistiges Eigentum wies mit Verfügung vom 
15.April das Wiedereinsetzungsgesuch ab. Es nahm an, die Versäumung 
der in Frage stehenden Fristen sei auf das Verschulden des Sachbearbeiters 
Ericson im Büro Kenway zurückzuführen, das sich die Patentinhaberin 
anrechnen lassen müsse. Das Bundesgericht hat die verwaltungsgericht
liche Beschwerde mit folgenden Erwägungen abgewiesen: 

1. Gemäß Art.47 Abs.! PatG kann dem Patentinhaber, der die Wiederherstellungs
frist des Art.46 PatG versäumt hat, Wiedereinsetzung in den früheren Stand gewährt 
werden, wenn er glaubhaft macht, daß ihn an der Nichteinhaltung der Frist kein Ver
schulden trifft. Bei der Prüfung der Frage, ob die Voraussetzung der Schuldlosigkeit im: 
Sinne dieser Bestimmung erfüllt sei, ist nach der R echtsprechung dem Patentinhaber in 
analoger Anwendung von Art.101 OR ein Verschulden des von ihm beigezogenen 
Patentanwalts, wie auch ein Verschulden von Angestellten und anderen Hilfspersonen 
desselben, ebenfalls anzurechnen (BGE 87 I 219 ff., 90 I 51 ff.). 

2. Die Beschwerdeführerin anerkennt, daß trotz dem Wortlaut von Art.47 Abs.1 
PatG, der nur vom Verschulden des Patentinhabers spricht, beim Entscheid über die 
Zulässigkeit der Wiedereinsetzung grundsätzlich auch ein Verschulden des von j enem 
als Vertreter beigezogenen Patentanwalts in Betracht zu ziehen ist. Sie vertritt jedoch 
die Auffassung, bei einem Patentinhaber mit Wohnsitz im Ausland dürfe neben dessen 
eigenem Verschulden nur dasjenige seines schweizerischen Vertreters herangezogen 
werden, nicht dagegen auch das Verschulden des ebenfalls mitwirkenden ausländischen 
Vertreters. Das soll sich daraus ergeben, daß die Botschaft des Bundesrates vom 25.Juni 
1950 zum rev. PatG zu der in Frage stehenden Bestimmung ausführt: «Hat er ( der 
Patentinhaber) einen Vertreter bestellt, der an seiner Stelle mit dem Amt zu verkehren 
hat, so fällt ein Mangel an Sorgfalt des Vertreters dem Vertretenen zur Last.» (BEI 
1950 I S.1033.) Mit dem Amt zu verkehren habe aber nicht der ausländische, sondern 
ausschließlich der schweizerische Vertreter, zu dessen Bestellung Art.13 PatG den aus
ländischen Patentinhaber verpflichte. 

Diese Auffassung ist abzulehnen. Das Bundesgericht ist dazu gelangt, dem Patent
inhaber auch ein Verschulden seines Vertreters anzurechnen, weil ein solcher in den 
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meisten Fällen beigezogen wird und daher die Wiedereinsetzung zur R egel würde, wenn 
der Patentinhaber nicht auch für das V erschulden des V ertreters einzustehen hätte. 
Dabei ließ sich das Gericht von der Ü berlegung leiten, wer zur Erfüllung von Pflichten 
oder Ausübung von R echten Hilfspersonen beiziehe, statt selber zu handeln, habe gleich 
wie in den von Art.101 OR erfaßten Fällen die aus einer Nichterfüllung oder N icht
ausübung entstehenden Folgen auf sieh zu nehmen ; er solle sich seinen eigenen Pflichten 
und O bliegenheiten nicht dadurch entziehen können, daß er Hilfspersonen einsetze 
(BGE 87 I 219 f. ). In diesem Sinne sind auch die von d er Beschwerde angerufenen Aus
führungen in der Botschaft zum rev. PatG zu verstehen. Weitergehende Schlußfolgerun
gen lassen sich dagegen aus ihnen nicht zieten. Insbesondere wäre es gekünstelt, aus der 
beiläufigen Erwähnung des Umstandes, daß der V ertreter des Pa tentinhabers an dessen 
Stelle mit dem Amt verkehrt, herauslesen zu wollen, es dürfe nur das Verhalten des 
obligatorisch zu bestellenden schweizerischen V ertreters des ausländischen Pa tent
inhabers berücksichtigt werden, während das Verhalten d es regelmäßig in erster Linie 
beigezogenen ausländischen Patentanwalts außer Betracht zu bleiben habe. D enn auch 
für diesen trifft in gleicher W eise wie für d en schweizerischen Vertreter die Ü berlegung 
zu, daß der Patentinhaber seine eigene V erantwortlichkeit nicht durch den Beizug von 
H ilfspersonen vermindern könne. Das Bundesgericht hat d enn auch im Falle BGE 87 I 
219 ff. dem Umstand , daß es sich um das V erhalten eines ausländischen Patentvertreters 
handelte, keine Beachtung geschenkt. Auch die Literatur macht keinen Unterschied 
zwischen d em ausländischen und dem inländischen Vertreter (BLuM/PEDRAZZINI, PatG 
Art.47 Anm. 7, S.670 f. ; DüRR, PatG Art. 47 Ziff. I d 2). Ebenso betrach ten die deutsche 
Lehre und R echtsprechung den ausländischen Korrespondenzanwalt als Vertreter, 
dessen Verschulden nicht einen « unabwendbaren Zufall » im Sinne von § 43 des deu
tschen Pa tG darstelle (BENKARD, PatG 4. Aufl., § 43 N .5 S.858 oben) . 

Die sinngem äße Auslegung von Art.47 Abs.! Pa tG ergibt somit, daß auch das Ver
schulden des ausländischen Patentvertreters eine Wied ereinsetzung ausschließt. 

3. Die Beschwerdeführerin macht geltend, wenn Art.47 Abs. ! PatG in diesem Sinne 
ausgelegt werde, ergebe sich eine Gesetzeslücke bezüglich der Folgen, welche die Haf
tung für die Hilfspersonen für d en Patentinhaber nach sich ziehe. Diese Lücke sei nicht 
durch H eranziehung von Art.101 OR auszufüllen, wie das Amt gestützt auf die R echt
sprechung des Bundesgerichts annehme, ·sondern es sei vielmehr Art. 55 OR mit der dort 
vorgesehenen Exkulpationsmöglichkeit anzuwenden. 

Eine Gesetzeslücke liegt j edoch nich t vor. Ob d er Patentinhaber dem Amt gegenüber 
das Verhalten seines Patentanwaltes und weiterer Hilfspersonen nach den R egeln von 
Ar t. 101 OR oder von Art. 55 OR zu vertreten habe, ist eine Frage der weiteren Aus
legung von Art. 47 PatG. Diese Frage ist durch die R echtsprechung (BGE 87 I 219 ff., 
90 I 51 ff.) zugunsten der Anwendbarkeit von Art. 101 OR entschieden worden. Die 
H eranziehung von Art. 55 OR wurde abgelehnt, weil diese Bestimmung die V erantwort
lichkeit des Geschäftsherrn für den Schaden regelt, den seine Hilfsperson einem Dritten 
durch unerlaubte Handlung beigefügt hat; im Falle des Art.47 PatG dagegen treffe der 
Nachteil aus dem Versagen der Hilfsperson nicht einen Dritten, sondern d en Geschäfts
herrn, d . h. den Patentinhaber selbst, wesha lb er die Folgen des Beizugs d er Hilfsperson 
gleich wie in den Fällen des Art.101 OR aufsieh nehmen müsse. 

Die Beschwerdeführerin erachtet die H eranziehung von Art.101 OR als unsta tthaft, 
weil diese Bestimmung einem gänzlich anders gearteten Zweck zu dienen habe als Art.47 
PatG. Art. 101 OR wolle die T auschgerec;htigkeit in den gegenseitigen V ertragsleistun-
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gen gewährleisten, bei Art. 4 7 PatG dagegen gehe es bloß darum, im Interesse der Rechts
sicherheit eine straffe patentrechtliche Ordnung zu schaffen. 

Auf die Zweckbestimmung der beiden Vorschriften kommt für die hier zu entschei
dende Frage jedoch nichts an. Was die Heranziehung von Art. 101 OR rechtfertigt, ist 
gemäß den Ausführungen in BGE 87 I 219 ff. die Ähnlichkeit des Sachverhalts, nämlich 
der Beizug von Hilfspersonen, deren Versagen sich unmittelbar zum Nachteil des Ge
schäftsherrn auswirkt. 

Die Beschwerdeführerin glaubt, die Anwendbarkeit von Art. 55 daraus ableiten zu 
können, daß im Falle des Art. 4 7 PatG auch materielle Interessen Dritter in Frage stehen, 
die durch das Versäumnis betroffen werden. Art. 4 7 PatG betrifft jedoch ausschließlich 
das Verhältnis des Patentinhabers zum Amt; die Auswirkungen des ihm zur Last fallen
den Versäumnisses auf Dritte werden durch Art.48 PatG mit dem dort zugunsten gut
gläubiger Dritter vorgesehenen Mitbenützungsrecht erschöpfend geregelt. 

Es ist somit daran festzuhalten, daß dem Patentinhaber das Verhalten seiner Hilfs
personen nach den Grundsätzen von Art.101 OR anzurechnen ist. 

4. Die Beschwerdeführerin vertritt die Auffassung, ein Versäumnis das auf ein Ver
sehen eines untergeordneten Büroangestellten des Patentvertreters zurückzuführen sei, 
dürfe dem Patentinhaber nicht zur Last gelegt werden, wenn bei der Auswahl, der 
Instruktion und der Überwachung des Angestellten die gebotene Sorgfalt beachtet wor
den sei. 

Eine solche Unterscheidung zwischen dem Verschulden des Patentanwaltes oder des 
von ihm mit der Behandlung des Geschäftes beauftragten Substituten einerseits und 
demjenigen bloßen Büropersonals anderseits wird von der deutschen Rechtsprechung 
gemacht, die das Verschulden eines sonst zuverlässigen und erprobten Büroangestellten 
als «unabwendbaren Zufall» im Sinne von§ 43 PatG bewertet (BENKARD, PatG § 43 
N.5 S.858). Nach der Ansicht von BwM/PEDRAZZINI (PatG Art.47 Anm. 7, S.674 f. 
lit. b) ist diese Unterscheidung auch für das schweizerische Recht zu übernehmen. 

Das Bundesgericht hat eine solche Lösung in BGE 85 I 71 ebenfalls in Erwägung 
gezogen, ohne jedoch damals zu der Frage abschließend Stellung zu nehmen. In d er 
späteren Rechtsprechung (BGE 87 I 221, 90 I 55 Erw.4) wurde sie dann jedoch abge
lehnt, da auch Angestellte des Patentanwaltes mittelbare Hilfspersonen des Vertretenen 
seien. Diese Lösung steht im Einklang mit der Rechtsprechung zu Art. 35 OG, wonach 
bei Fristversäumnis eine Partei sich auch das Verschulden des Angestellten ihres Anwalts 
entgegenhalten lassen muß (BGE 85 II 47, 78 IV 132 Erw.2). 

Die Beschwerdeführerin erachtet diese Rechtsprechung als zu streng; sie bedeute eine 
unerträgliche Bedrohung für den Patentanwalt, da seine Existenz jederzeit durch bloße 
Versehen eines Büroangestellten vernichtet werden könne. 

Diese Befürchtung ist unbegründet. Der Patentanwalt kann die erwähnten schweren 
Folgen dadurch von sich abwenden, daß er dem Patentinhaber gegenüber seine Haftung 
für Hilfspersonen gemäß Art. 101 Abs.2 OR einschränkt. 

Es besteht somit kein Anlaß zu der mit der Beschwerde beantragten Änderung der 
Rechtsprechung. 

5. Ist an der in Erw. 1 dargelegten Rechtsprechung festzuhalten, so scheitert das vor
liegende Wiedereinsetzungsgesuch schon daran, daß das in Frage stehende Versäumnis 
der Wiederherstellungsfrist auf das Verschulden der Sekretärin im Büro Kenway zurück
zuführen ist; denn diese hat den ihr vom Sachbearbeiter Ericson erteilten Auftrag, sich 
bei Patentanwalt Isler nach dem Stand des Patents zu erkundigen, nicht ausgeführt. 
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Daß sie an dieser Unterlassung kein Verschulden treffe, wird mit der Beschwerde nicht 
geltend gemacht, sondern lediglich ausgeführt, .es handle sich um ein bloßes Versehen 
einer sonst zuverlässigen und erprobten Angestellten. Dieser Umstand könnte aber nur 
berücksichtigt werden, wenn die Haftung des Büros Kenway nach den Grundsätzen von 
Art. 55 OR zu beurteilen wäre, was eben nicht zutrifft. 

6. Abgesehen hievon müßte der Beschwerde der Erfolg versagt bleiben, weil auch den 
mit der Behandlung des Geschäftes im Büro Kenway beauftragten Mitarbeiter, Rechts
anwalt Ericson, in mehrfacher Beziehung ein Verschulden trifft. 

Die Überwachung des in Frage stehenden schweizerischen Patents war dem Büro 
Kenway Anfang 1962 übertragen worden. Dem Sachbearbeiter Ericson mußte bekannt 
sein, daß das schweizerische Recht dem ausländischen Patentinhaber die Bestellung 
eines in der Schweiz niedergelassenen Vertreters zur Pflicht macht; er mußte auch wis
sen, daß jedes Jahr Patentgebühren zu entrichten sind, deren Nichtbegleichung nach 
Ablauf bestimmter Fristen zum Erlöschen des Patentes führt. Die Sorgfalt eines umsich
tigen Geschäftsmannes, für die er einzustehen hat, hätte ihn daher veranlassen sollen, 
sich beim Büro Singer, das bis dahin die Patentüberwachung besorgt hatte, danach zu 
erkundigen, wer das Patent in der Schweiz vertrete ; ebenso hätte er das Büro Singer 
auffordern sollen, allenfalls noch bei ihm eingehende Mitteilungen des schweizerischen 
Vertreters an das Büro Kenway weiterzuleiten. Bei diesem Vorgehen hätte er sich recht
zeitig mit Patentanwalt Isler in Verbindung setzen können und dessen Mahnungen 
bezüglich der fälligen Patentgebühr erhalten, so daß der Verfall des Patentes sich hätte 
vermeiden lassen. 

Ericson hat statt dessen allerdings mit Schreiben vom 16.April 1962 den Patent
anwalt Braun in Basel um die Übernahme der Vertretung des Patentes in der Schweiz 
ersucht, und als er von diesem den Bescheid erhielt, das Patent werde bereits von Patent
anwalt Isler vertreten, gab er Ende Mai 1962 seiner Sekretärin die Weisung, sich bei 
Isler nach dem Stand des Patentes zu erkundigen. Bei diesem Schreiben handelte es sich 
keineswegs um ein bloßes «Routineschreiben», da von ihm unter Umständen der Be
stand des Patentes abhängen konnte. Ericson wäre daher verpflichtet gewesen, sich zu 
vergewissern, ob das Schreiben ausgefertigt und versandt worden sei. Statt dessen küm
merte er sich nicht mehr weiter um die Sache und unterließ bis im August 1963, also 
während mehr als eines Jahres, überhaupt jeden Schritt, der das Erlöschen des Patentes 
hätte hindern können. Das Amt hat daher mit Rücksicht auf dieses Verschulden die 
Wiedereinsetzung zu Recht verweigert. 

PatG Art. 87 Abs. 2 lit. a 

Unterstellung unter die amtliche Vorprüfung - Vorgehen im Falle von gemischten 
Patentansprüchen, deren Aufteilung in einen der Vorprüfung unterstellten und 
einen nicht unterstellten Teil nicht ohne ,Zerstörung des Erfindungsgedankens vor
genommen werden kann. 

PMMBl 1964 I 32, Auszug aus dem Entscheid der Prüfungsstelle der 
Vorprüfungssektion I vom 24. September 1963 in Sachen Nino GmbH 
& Co. 
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PatG Art. 87 Abs. 2 lit. b 

Abgrenzung des Vorprüfungsgebietes der Zeitmessungstechnik ( Zusammenfassung 
und Bestätigung der bisherigen Rechtsprechung). 
Es besteht kein gesetzlicher Grund, die Wirkungen des Patentes auf die der amt
lichen Vorprüfung nicht unterstellten Gebiete der Technik zu beschränken, falls 
sich herausstellt, daß ein Gegenstand nicht unter die Definition des Art. 87 Abs. 2 
lit. b PatG fällt. 
Gehört ein Verfahren zur Herstellung eines selbstschmierenden Gleitlagers klar 
erkennbar zum Gebiet der Zeitmessungstechnik? 

PMMBl 1965 I 15, Entscheid der Prüfungsstelle der Vorprüfungs
sektion II des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum in Sachen 
Siemens-Schuckertwerke vom 17. September 1964. 

PatG Art. 87 Abs. 5 

Umfang der Unterstellung unter die amtliche Vorprüfung. 
Läßt sich der beanspruchte geschlichtete Glasfaden mit identischem Ergebnis durch 
Schlichten des Rohfadens unmittelbar im Anschluß an dessen Erzeugung, wie auch 
in einem späteren Zeitpunkt, eventuell beim Fadenverarbeiter, erhalten, so sind die 
Voraussetzungen, diese Schlichteoperation als letzten Schritt des Faserherstellung 
selbst zu betrachten, nicht erfüllt. 
Unter der Verwendung eines Fadens in Geweben ist das durch Verweben dieses 
Fadens, also durch eine Maßnahme rein mechanischer Art, erhaltene Erzeugnis 
zu verstehen. 

PMMBl 1964 I 32 ff., Entscheid der I. Beschwerdeabteilung des Eid
genössischen Amtes für geistiges Eigentum vom 28. Mai 1964 in Sachen 
Owens-Corning Fiberglas Corp. gegen den Entscheid der Prüfungsstelle 
der Vorprüfungssektion I. 

PatG Art.92 Abs.1 und PatV II Art.48 

Der Beschwerdeabteilung des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum 
kommt die Stellung eines unabhängigen Verwaltungsgerichtes zu. 
Zum Zweck der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdeabteilung. 

PMMBl 1964 I 22, Rechtsauskunft des Eidgenössischen Amtes für gei
stiges Eigentum vom 24.Januar 1964. 

PatG Art.97 und PatV II Art.13 Abs. 7 

Zum Prüfungsverfahren im Anschluß an die erste Beanstandung nach durch
geführter Neuheitsnachforschung. 
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Die Prüfungsstelle hat zu den ernsthaften Entgegnungen des Patentbewerbers auf 
die von ihr in der ersten Beanstandung summarisch erhobenen Einwände in einer 
weiteren Beanstandung Stellung zu nehmen und ihm Gelegenheit zu lassen, einen 
geänderten Patentanspruch zu beantragen; es obliegt ihr aber keine Pflicht, selbst 
einen solchen vorzuschlagen. 

PMMBl 1964 I 20 ff., Entscheid der I. Beschwerdeabteilung des Eid
genössischen Amtes für geistiges Eigentum vom 17.Januar 1964 in 
Sachen Farbenfabriken Bayer gegen den Entscheid der Prüfungsstelle 
der Vorprüfungssektion I. 

PatG Art.97, PatV II Art.13 Abs.9 

Im Beanstandungsverfahren hat die Prüfungsstelle entweder eine Weisung zu 
erlassen, die praktisch nur eine Art der Befolgung zuläßt, oder sie muß den Erlaß 
einer weiteren, präziseren Beanstandung in Kauf nehmen, wenn die erste, all
gemeine Weisung nicht zum erwarteten Erfolg führt. 
Kognition der Beschwerdeabteilung. 
Ist der angefochtene Entscheid unter Verletzung von Verfahrensvorschriften zu
standegekommen, so ist die Beschwerde des Patentbewerbers zur Wahrung seiner 
Verteidigungsrechte auch dann gutzuheißen und die Sache an die Vorinstanz 
zurückzuweisen, wenn das Patentgesuch nach Auffassung der Beschwerdeabteilung 
aus einem andern, von der Vorinstanz nicht genannten Grund zurückgewiesen 
werden müßte. 
Nicht nur die Behörden, sondern auch Privatpersonen sind verpflichtet, im Ver
fahrensgang nach Treu und Glauben zu handeln; Mißachtung dieses Grundsatzes 
führt zur Auferlegung von Kosten. 

PM MBl 1964 I 65 ff. (recte 39 ff.), Entscheid der I. Beschwerde
abteilung des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum vom 25. 
Mai 1964 in SachenTlamicha gegen den Entscheid der Prüfungsstelle 
der Vorprüfungssektion I. 

PatG Art.107 

Durch den Rückzug der Beschwerde wird das Beschwerdeverfahren beendet; das 
Verfahren wird nicht von Amtes wegen fortgesetzt. Der angefochtene Entscheid 
wird ohne weiteres rechtskräftig. 

PM MBl 1965 I 17 ff., Auszug aus dem Entscheid der II. Beschwerde
abteilung des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum vom 15. 
Februar 1965 in Sachen Vogt/Lapidor gegen den Entscheid der Prü
fungsstelle der Vorprüfungssektion II des Eidgenössischen Amtes für 
geistiges Eigentum. 
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PatV I Art.67 

Aufsicht über berufsmäßige Vertreter 
Eine irreführende Kundenwerbung, die mit der Unerfahrenheit ausländischer 
Patentanmelder spekuliert, muß als ein zu ernsthaften Klagen Anlaß gebendes 
Geschäftsgebaren bezeichnet werden. 
Es ist nicht notwendig, daß das beanstandete Geschäftsgebaren auch die Merkmale 
einer strafbaren Handlung erfüllt. 
Die freie Zulassung zur Ausübung des Patentanwaltsberufes in der Schweiz 
rechifertigt eine strenge Handhabung. 
Eine vorgängige Verwarnung ist nicht zwingend vorgeschrieben. Es ist angemessen, 
davon abzusehen, wenn zum vorneherein deren Wirkungslosigkeit erwartet werden 
muß. 
Es fällt das gesamte Geschäftsgebaren des Vertreters und nicht nur seine Tätigkeit 
gegenüber dem Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum in Betracht. 

PMMBl 1964 51 ff., Verfügung des EidgenössischenJustiz- und Polizei
departementes vom 8. Mai 1964 und Entscheid des Bundesrates vom 
28.August 1964. 

II. Markenrecht 

MSchG Art. 3 Abs. 2 und 6, UWG Art.1 Abs. lit. d 

Die für kosmetische Artikel bestimmte, einen schwarzen menschlichen Kopf dar
stellende Bildmarke ist in Verbindung mit der Wortmarke Schwarzkopfschutz
fähig. 
Entwicklung zum Freizeichen verneint. 
Durchsetzung eines an sich schwachen Zeichens im Verkehr. 
Eine später eingetragene Bildmarke, die sich von der älteren nur dadurch unter
scheidet, daß der Kopf weiße Streifen aufweist und die Haare anders gewellt sind, 
kann zu Verwechslungen Anlaß geben. 

BGE 90 II 259 ff. und Praxis 1964, Nr.146, Auszug aus dem Urteil der 
I. Zivilabteilung vom 10. März 1964 in Sachen Schwarzkopf gegen 
Castelli. 

Die Firma Hans Schwarzkopf in Hamburg ließ 1924 in der Schweiz 
für ein Haarwaschmittel eine aus dem schwarzen Umriß eines männlichen 
Kopfes bestehende Bildmarke und die Wortmarke «Schwarzkopf» ein
tragen. 
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Der in Lugano wohnhafte Castelli hinterlegte 1954 ebenfalls für ein 
Haarwaschmittel eine Bildmarke, die einen schwarz-weiß gestreiften 
Frauenkopf mit flatterndem Haar darstellt, dem das Zeichen NH2 bei
gefügt ist. Auf Prospekten und der Verpac~ung wurde der ~rauenkopf 
ganz in Schwarz auf gelbem Grund abgebildet und das Zeichen NH2 

weiß ausgespart. 
Der Appellationshof des Kantons Tessin wies die von der Firma 

Schwarzkopf aus Marken- und Wettbewerbsrecht erhobene Klage ab, 
weil die Klägerin zahlreiche andere ähnliche Marken geduldet habe und 
die Marke des Beklagten sich hinlänglich von derjenigen der Klägerin 
unterscheide. 

Das Bundesgericht nimmt Verwechselbarkeit der beiden Zeichen an, 
verfügt die Löschung der Marke des Beklagten und verbietet ihm den 
weiteren Gebrauch des Zeichens, wobei u. a. die nachstehenden Erwägun
gen angestellt wurden: 

2. Der Beklagte nimmt im Berufungsverfahren nicht mehr den Standpunkt ein, die 
Marke der Klägerin stelle eine im Gemeingebrauch stehende Beschaffenheitsangabe dar 
und sei daher gemäß Art. 3 Abs. 2 MSchG nicht schutzfähig. Der im angefochtenen 
Entscheid vertretenen gegenteiligen Auffassung wäre übrigens beizupflichten; denn es 
ist klar, daß das Bild eines menschlichen Kopfes nicht ohne besondere Überlegungs
tätigkei t und ohne Ideenverbindung als Bezeichnung eines bestimmten Erzeugnisses 
von bestimmter Herkunft aufgefaßt werden kann. 

Dagegen könnte man sich fragen, ob das erwähnte Zeichen sich nicht von der ge
schützten Marke zum Freizeichen entwickelt und jede Unterscheidungskraft eingebüßt 
habe, weil es im Handel mit einem bestimmten Produkt allgemein gebräuchlich sei. Das 
würde jedoch voraussetzen, daß eine solche Umwandlung bei allen beteiligten Verkehrs
kreisen das Bewußtsein der Zugehörigkeit der Marke zu einem bestimmten Erzeugnis 
und zu einem bestimmten Produzenten zerstört hätte (BGE 62 II 325, 83 II 219). Nach 
den verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz ist das jedoch nicht bewiesen, da es für 
die Annahme eines allgemeinen Gebrauches nicht ausreicht, daß eine Anzahl von Her
stellern von Haarwaschmitteln für ihre Marke das Profil eines schwarzen Kopfes ver
wendet hat und noch verwendet. 

3. Unter diesen Umständen kann das von der Klägerin hinterlegte Zeichen Gegen
stand einer Marke bilden. Infolgedessen kann die vom Beklagten später eingetragene 
Marke nur Bestand haben, wenn sie sich von derjenigen der Klägerin im Sinne von 
Art. 6 Abs. l MSchG durch wesentliche Merkmale unterscheidet. 

Bei der Prüfung der Frage, ob diese Voraussetzung erfüllt sei, sind die Marken der 
beiden Parteien gesondert zu betrachten, und es ist der allgemeine und bleibende Ein
druck zu bestimmen, welche ihre verschiedenen wesentlichen Merkmale in der Erinne
rung des Käufers hinterlassen. Dabei ist der Grad der Aufmerksamkeit zu berücksichti
gen, der von der in Betracht fallenden Abnehmerschaft erwartet werden darf in An
betracht dessen, daß bei Marken, die für gleichartige Erzeugnisse bestimmt sind, der 
Käufer in der Regel keine besondere Aufmerksamkeit aufzuwenden pflegt (BGE 83 II 
220, 87 II 36 E.2b). 
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a) Das Bild eines menschlichen Kopfes, das in der Marke der Klägerin wiedergegeben 
wird, kann als Symbol verschiedenartiger Erzeugnisse gebraucht werden, stellt aber für 
sich allein keinen Hinweis auf deren Herkunft dar. Es hat daher im Zeitraum von rund 
20 Jahren zur Bezeichnung von wenigstens 9 verschiedenen kosmetischen Erzeugnissen 
von ebensovielen Produzenten verwendet werden können. Daraus könnte sich deshalb 
ergeben, daß es nur eine geringe Individualität besitze und diese infolge des allgemeinen 
Gebrauches im Verkehr verloren habe, und es könnte der Schluß gezogen werden, es 
handle sich gemäß der Rechtsprechung um ein schwaches Zeichen, das wegen Fehlens 
der Unterscheidungskraft späteren Marken nicht entgegengehalten werden könne (BGE 
83 II 221, 79 II 100). 

Ein Zeichen, das seiner Art nach als schwach erscheint, kann jedoch trotzdem eine 
eigene Individualität erlangen und infolgedessen schutzwürdig sein, wenn es sich in 
einer Gestalt oder Zusammensetzung darbietet, die bei den beteiligten Kundenkreisen 
seine Herkunft in Erinnerung rufen (BGE 58 II 454). Das kann zutreffen, wenn es dank 
langem Gebrauch und wirksamer Reklame in den beteiligten Verkehrskreisen als das 
übliche Kennzeichen einer bestimmten Herstellerfirma aufgefaßt wird (BGE 83 II 221 ). 

Im vorliegenden Fall beansprucht die Klägerin nicht das Gattungszeichen des mensch
lichen Kopfes schlechthin, sondern das besondere Zeichen eines schwarzen Kopfes, das 
den bildlichen Ausdruck ihres Namens darstellt. Eine solche Marke ist dank einem ele
mentaren psychologischen Phänomen geeignet, bei der Kundschaft die unmittelbare 
Ideenverbindung des auf der Packung wiedergegebenen Bildes mit dem Namen der 
Herstellerin hervorzurufen. In dieser Hinsicht ist ohne Belang, daß diese Individuali
sierung ausschließlich dank der Farbe eintritt. Wie in der Rechtsprechung wiederholt 
festgestellt worden ist, besitzt die Farbe der Marke dank dem Eindruck, den sie im 
Gedächtnis des Käufers hinterläßt, spezielle Unterscheidungskraft, weshalb sie, in Ver
bindung mit andern Elementen, schutzwürdig ist (BGE 58 II 454, 61 II 385) . 

Es steht außer Zweifel, daß die Erzeugnisse der Klägerin im Laufe der Zeit im Handel 
unter dem charakteristischen Zeichen des schwarzen Kopfes Verkehrsgeltung erlangt 
haben, um so mehr, als die Klägerin, in Auswertung des ihr zustehenden Rechtes, sich 
die besondere Individualisierungskraft ihres Namens zunutze gemacht hat, indem sie 
diesen auch zur Bildung einer Wortmarke verwendete. Die Klägerin mag allerdings 
durch die Duldung einer Anzahl ähnlicher Marken eine Schwächung ihrer eigenen 
Marke im Verhältnis zu diesen andern herbeigeführt haben. Aber das hindert sie nicht, 
Einspruch zu erheben gegen eine neue Marke, die sich nicht genügend von der ihren 
unterscheidet, da diese, wie oben dargelegt wurde, nicht zum Freizeichen geworden ist 
(BGE 73 II 51 E. l, 189 E.4). 

Die Marke der Klägerin besitzt somit eine gewisse Unterscheidungskraft. Bei der 
Entscheidung, ob eine später eingetragene Marke sich hinlänglich von jener unterschei
det und daher schutzfähig ist, muß berücksichtigt werden, daß die betreffenden Erzeug
nisse sowohl von Branchekundigen, wie Parfümeuren und Coiffeuren, als auch von der 
breiten Masse der Verbraucher gekauft werden; von den letzteren kann aber, schon 
wegen der großen Zahl derartiger Produkte, mehr als eine oberflächliche Aufmerksam
keit weder erwartet noch verlangt werden, weshalb eine auch bloß entfernte Ähnlichkeit 
ausreicht, um zu Verwechslungen des einen Produktes mit einem andern zu führen. 

b) Entgegen der im angefochtenen Entscheid vertretenen Auffassung hinterläßt die 
vom Beklagten hinterlegte Marke ihrem allgemeinen Eindruck nach im Gedächtnis der 
Käufer in erster Linie die Erinnerung an das Profil eines menschlichen Kopfes und in 
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zweiter Linie diejenige an die schwarze Farbe dieses Profils. Die weißen Streifen, welche 
die Marke an Stelle der vollständig schwarzen Färbung aufweist, stellen kein Element 
von ausreichender Verschiedenheit dar, das den Gesamteindruck bleibend und durch 
wesentliche Merkmale zu verändern vermöchte, dies vor allem, wenn diese weißen 
Streifen nahe beieinander sind. Die Besonderheit, daß das Haar im Winde flattert, ist 
nicht dermaßen einprägsam, daß sie das vorherrschende Bild des Profils eines schwarzen 
Kopfes zu verdrängen vermöchte, namentlich bei jemand, der beim Kauf keine beson
dere Aufmerksamkeit aufwendet, wie es hier der Fall ist, wo es sich um ein Erzeugnis 
handelt, das ziemlich häufig gebraucht wird und keine außergewöhnlich große Ausgabe 
erfordert. Die oberhalb der Figur angebrachte chemische Formel NH2 ist nur eine An
gabe über die Zusammensetzung der Flüssigkeit und hat keine Bedeutung für die Käufer
schaft, soweit sie nicht aus Chemikern oder Apothekern besteht. Sie könnte übrigens 
dazu beitragen, den Eindruck zu erwecken, es handle sich um ein Spezialprodukt des 
gleichen Herstellers. Das genügt für die Annahme einer Verwechslungsgefahr, welche 
das Gesetz gerade verhüten will (BGE 87 II 38). 

Die Marke des Beklagten übernimmt die im Zeichen der Gegenpartei zum Ausdruck 
gebrachte Idee, ohne ihrerseits eine besondere Originalität in der graphischen Ausführung 
aufzuweisen, die dem Gedächtnis ein abweichendes Bild einzuprägen vermöchte; eine 
solche Originalität liegt nicht etwa darin, daß sie das Profil des Kopfes einer Frau statt 
eines M annes darstellt. 

Die M arke des Beklagten ist somit geeignet, die gleiche Ideenverbindung zu erwecken 
wie das klägerische Zeichen und erschwert daher die Feststellung der Herkunft der beiden 
Erzeugnisse. Es besteht daher ohne weiteres die Gefahr, daß der Käufer das Erzeugnis 
der Beklagten mit demjenigen der Klägerin in Verbindung bringt und ihm die gleiche 
Herkunft zuschreibt. Die Verwechslungsgefahr wird noch erhöht, wenn der Beklagte 
seine M arke nicht in der im Register eingetragenen Ausführung eines weiß gestreiften 
Frauenkopfes verwendet, sondern mit vollständig schwarzer Färbung, wie es tatsächlich 
vorgekommen ist. Das gilt auch im Verhältnis zu der Wortmarke «Schwarzkopf/Tete 
noire » der Klägerin, welche den wesentlichen Gehalt der Bildmarke in Worte kleidet, 
wie die Bildmarke ihrerseits die zeichnerische Darstellung des wesentlichen Gehalts des 
Firmanamens der Klägerin bedeutet (vgl. auch MATTER, MSchG S.114; TROLLER, 
Imma terialgüterrecht I S.251). 

Schließlich ist noch zu berücksichtigen, daß es dem Beklagten leicht möglich gewesen 
wäre, ein anderes Profil oder ein anderes Bild eines menschlichen Kopfes zu wählen, 
oder aber ein Profil, das sich von der Marke der Klägerin vor allem in der Farbe unter
schieden hätte, statt nur in einem einzigen, nebensächlichem Element, nämlich in der 
Darstellung des Haares. 

Das Reichsgericht hat allerdings eine Klage der Firma Schwarzkopf gegenüber einer 
Firma abgewiesen, die ebenfalls das Bild eines schwarzen Kopfes in ihre Marke aufge
nommen hatte. Dieser Entscheid wurde j edoch mit dem Hinweis darauf begründet, daß 
der Figur des schwarzen Kopfes im Gesamtbild nur eine untergeordnete und nebensäch
liche Bedeutung zukomme, da das Gewicht zur Hauptsache, ja nahezu ausschließlich 
auf die langen gewellten Haare gelegt werde, und da dem Bildbestandteil die ebenfalls 
mit einer Wellenlinie unterstrichene Wortmarke « Wella » oder « Wellin» beigefügt war, 
die unmittelbar die Ideenverbindung mit einer Welle und mit gewelltem Haar hervor
rief (GRUR 1940, S.216 f.). Diese Unterscheidungsmerkmale fehlen in der Marke des 
Beklagten. Das im Winde flatternde Haar reicht nicht über den Umriß des schwarzen 
Kopfes hinaus und das so geschaffene Bild besitzt nicht eine Originalität, die so aus-
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geprägt wäre, daß dadurch eine neue Marke von selbständiger Bedeutung geschaffen 
würde und die Verwechslungsgefahr mit den Marken der Klägerin vernünftigerweise 
auszuschließen wäre. 

4. Gegen den markenmäßigen Gebrauch eines Zeichens, das von der durch den 
Beklagten hinterlegten Marke abweicht, stehen der Klägerin ebenfalls die im MSchG 
vorgesehen Rechtsbehelfe zu Gebote. Die Verwendung der Marke in einer Form, die 
von der eingetragenen abweicht und mit derjenigen der Klägerin noch größere Ähnlich
keit aufweist, stellt unter den gegebenen Umständen zudem eine unlautere Wettbewerbs
handlung dar, da es sich dabei um eine Maßnahme handelt, die geeignet ist, Verwechs
lungen mit der Ware eines andern hervorzurufen (UWG l II d; vgl. auch BGE 82 II 
236). Ebenso liegt nach der erwähnten Gesetzesbestimmung, die neben dem MSchG 
kumulativ anwendbar ist, eine unlautere Wettbewerbshandlung darin, daß der Beklagte 
die nachgeahmte Marke auf Prospekten und Drucksachen verwendet hat (BGE 87 II 
39E.3). 

MSchG Art. 6, UWG Art.1 Abs. 2 lit. d, PVUe Art. 4 lit. C Abs. 2 

Handelsgericht des Kantons Bern: 
Keine Befugnis des Beklagten zur Erhebung der Einrede der Nichtigkeit der klä
gerischen Marke wegen Verwechselbarkeit mit der älteren Marke eines Dritten 
( Abweichung von der bundesgerichtlichen Rechtsprechung). 
Keine Verwechselbarkeit zwischen den Marken Dralon und Fuji Dragon. 

Bundesgericht: 
Befugnis des Beklagten zur Erhebung der Einrede der Nichtigkeit wegen Ver
wechselbarkeit mit der älteren Marke eines Dritten ( Bestätigung der langjährigen 
Rechtsprechung). 
Nichtigkeit der Marke Dralon wegen Verwechselbarkeit mit der älteren Marke 
Dacron. 
Die Prioritätsfrist von sechs Monaten gemäß PVUe beginnt mit dem Tage der 
Anmeldung und nicht der Eintragung im Heimatstaat zu laufen. 

ZBJV 100, 318 ff., Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Bern vom 
29.Januar 1963 und 
BGE 90 II 43 ff., Urteil der 1. Zivilabteilung vom 28.Januar 1964 in 
Sachen Farbenfabriken Bayer AG gegen Fuji Spinning Co. Ltd. 

Die Farbenfabriken Bayer AG in Leverkusen, ein weltbekanntes Unter
nehmen der chemischen Industrie, erzeugt eine von ihr entwickelte syn
thetische Faser zur Herstellung von Textilien. Sie stellte am 21.April 1951 
beim Deutschen Patentamt das Begehren um Eintragung der Wortmarke 
«Dralon», welche u. a. für Fäden, Textilfasern, Gewebe, Massengewebe 
und textile Halb- und Fertigerzeugnisse am 20. April 1955 in die deutsche 
Zeichenrolle eingetragen wurde. Die gleiche Marke ist seit dem 4.August 
1955 international eingetragen. 
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Die Fuji Spinning Co. Ltd. in Tokio ist eine der größten Baumwoll
spinnereien Japans. Sie stellt nur Baumwollgewebe her. In Japan hat sie 
die in einem Wort geschriebene Marke «Fujidragon» seit dem 24.August 
1953 hinterlegt. Am 18.Juli 1960 hinterlegte sie beim Eidgenössischen 
Amt für geistiges Eigentum die Marke «Fuji Dragon» in japanischer und 
deutscher Schrift für Textilien. 

Im April 1961 erhob die Farbenfabriken Bayer AG beim Handelsgericht 
des Kantons Bern gegen die Fuji Spinning Ltd. Löschungsklage, wobei sie 
im wesentlichen geltend machte, daß sich die Marke Fuji Dragon nicht 
genügend von der Marke Dralon unterscheide und daß Fuji eine Abkür
zung des heiligen Berges Japans Fujiyama bedeute, weshalb dieser Be
standteil der Marke als geographischer Begriff ein Freizeichen sei und der 
Kennzeichnungskraft entbehre. 

Die Beklagte beantragte Abweisung der Klage. Sie bestritt das Bestehen 
einer Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken und erhob weiter 
die Einrede der Nichtigkeit der klägerischen Marke Dralon, weil diese 
sich nicht genügend von der Wortmarke Dacron unterscheide, die am 
18. September 1951 im schweizerischen Markenregister auf Begehren der 
amerikanischen Firma E. I. Du Pont de N emours & Cie u. a. für synthe
tische Fasern, Textile, Stoffe, Gewebe, Strickwaren und Bekleidungs
artikel eingetragen worden war. 

Das Handelsgericht des Kantons Bern hat die Klage abgewiesen, da 
es eine Verwechselbarkeit der Marken Dralon und Fuji Dragon verneinte. 
Es hatte die auf die Marke Dacron gestützte Nichtigkeitseinrede der Be
klagten verworfen, da die Marke Dralon nicht als eine Nachahmung der 
Marke Dacron zu werten sei, da die beiden Marken seit Jahren unange
fochten nebeneinander bestehen und da sich sonst der Weltkonzern Du 
Pont de Nemours bestimmt gewehrt hätte. 

Das Bundesgericht hat die Klage ebenfalls abgewiesen, wobei es jedoch 
im Gegensatz zum Handelsgericht die auf die Marke Dacron gestützte 
Nichtigkeitseinrede der Beklagten als entscheidend behandelte. 

Aus den Erwägungen des Handelsgerichtes des Kantons Bern: 

3 ... . Falls die Zeichen beider Parteien für Waren bestimmt sind, die nicht gänzlich 
voneinader abweichen, hat gemäß Art. 6 MSchG die Marke der Beklagten nur Bestand, 
wenn sie sich von der bereits früher eingetragenen Marke der Klägerin durch wesentliche 
Merkmale unterscheidet und als Ganzes betrachtet nicht leicht zu einer Verwechslung 
Anlaß geben kann. 

Vorweg ist die Frage der Warengleichheit zu prüfen. Bisher hat die Beklagte aus
schließlich Baumwollgewebe hergestellt. Die Klägerin produziert synthetische Fasern, 
wobei eine Anzahl von Lizenznehmern unter Verwendung der Marke der Klägerin 
Mischgewebe u. a. mit Baumwolle herstellen. Warenverschiedenheit liegt nach Art. 6 
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Abs. 3 MSchG dann vor, wenn die zu vergleichenden Marken für Erzeugnisse oder 
Waren bestimmt sind, die ihrer Natur nach voneinander gänzlich abweichen. 

In einem früheren Entscheid hat das Bundesgericht zwar Warenverschiedenheit zwi
schen Schafwolle und Baumwolle bejaht (BGE 47 II 235), indessen später zwischen 
Seide und Kunstseide, Zellwolle und Wolle, Heizkissen und künstlicher Höhensonne 
sowie zwischen Fahrtreppen und Bücherregalen die Warenverschiedenheit verneint 
(BGE 56 I 46, 63 I 94, 77 II 322). Diesen Entscheiden ist der Grundsatz zu entnehmen, 
daß die Warengattungen keine so nahen Beziehungen zueinander haben dürfen, daß sie 
vom Publikum dem gleichen Produzenten zugeschrieben werden könnten. Ausgehend 
von der neuern Bundesgerichtspraxis kann im vorliegenden Fall keine Rede von einer 
genügenden Warenverschiedenheit sein. Zudem ist darauf hinzuweisen, daß die Be
klagte, welche ihre Marke für die Warenbezeichnung Textilien hinterlegt hat, jederzeit 
dazu übergehen könnte, allenfalls synthetische Fasern herzustellen. 

4. Die Beklagte erhebt unter Berufung auf die Bundesgerichtsentscheide 82 II 543, 
76 II 173, 52 II 407 und 47 II 355 den Einwand, daß die klägerische Marke DRALON 
neben der bereits früher eingetragenen Marke DACRON der Firma E. I. Du Pont de 
Nemours & Cie absolut nichtig sei, was von Amtes wegen zu berücksichtigen sei. 

Im Entscheid 76 II 173 (Zora/Sora) erklärte das Bundesgericht eine das Publikum 
irreführende Nachahmung einer ältern Marke als nichtig, wobei die Nichtigkeit von 
jedermann geltend gemacht werden könne. Diese Praxis ist nicht unbestritten (vgl. 
Kommentar MATTER, S. 98) . Indessen sind Dralon und Dacron nicht so nahe beiein
ander, wie Sora und Zora im zitierten Entscheid. Sie bestehen seitJahren unangefochten 
nebeneinander. Es ist nicht anzunehmen, daß Dralon als eine Nachahmung von Dacron 
zu werten ist, denn sonst hätte sich der Weltkonzern Du Pont de Nemours & Cie bestimmt 
gewehrt. Eine von Amtes wegen zu berücksichtigende Nichtigkeit liegt somit nicht vor. 

5. Die Beklagte macht weiter geltend, daß es sich bei ihrer Marke um ein kombiniertes 
Bild- und Wortzeichen handle. Sie verwende ihre Marke stets in japanischer und latei
nischer Schrift. Für den schweizerischen Abnehmer habe die japanische Schrift die 
Bedeutung einer Bildmarke. 

Es mag dahingestellt bleiben, ob die japanischen Schriftzeichen der beklagtischen 
Marke, welche «FUJI DRAGON» bedeuten sollen, als Bildzeichen zu werten sind. 
Denn bei einer kombinierten Wort- und Bildmarke erstreckt sich der Schutz auch auf 
die einzelnen schutzfähigen Bestandteile, also auch auf die Wortbestandteile. Somit hat 
sich ein charakteristischer Wortbestandteil einer kombinierten Marke genügend von 
einer älteren bloßen Wortmarke zu unterscheiden (vgl. Kommentar DAVID, N.5 und 
17 zuArt.6 MSchG, Kommentar MATTER, S.112/3). 

6. Zu prüfen ist sodann die Behauptung der Klägerin, der Markenbestandteil «FUJI» 
könne als geographische Herkunftsbezeichnung nicht als Marke dienen und er sei in 
Japan, dem maßgebenden Ursprungsland, eine gemeinfreie Herkunftsangabe. Fuji 
ist zwar ein Namensteil des heiligen Berges Fujiyama. Die Beklagte hat aber durch Doku
mente dargetan, daß in Japan Fuji als Firmen- und Markenbestandteil schutzfähig ist 
und auch recht häufig gebraucht wird. Nach der Praxis des Bundesgerichtes können 
ausnahmsweise geographische Bezeichnungen als Marken eingetragen werden, nämlich 
dann, wenn sie in ihrer Verwendung reinen Phantasiecharakter haben, als Ortsangaben 
wenig bekannt oder unbestimmt sind, sich im Verkehr durchgesetzt haben usw. (vgl. 
BGE 81 I 298 und dort zitierte Urteile, Kommentar MATTER, S. 70). Dabei ist auf den 
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Gebrauch im Ursprungsland abzustellen. Fuji ist keine bestimmte Ortsbezeichnung, 
sondern nur ein Bestandteil des Namens des heiligen Berges. Ohne direkt geographische 
Bezeichnung zu sein, gibt Fuji für den schweizerischen Abnehmer doch einen Hinweis 
auf Japan oder den Femen Osten. Für die schweizerischen Verhältnisse ist das Wort 
Fuji demnach ein zulässiger und kennzeichnungskräftiger Bestandteil einer Marke. 

7. Nach Eliminierung dieser Einreden hat das Gericht die Hauptfrage zu prüfen, ob 
der Wortbestandteil der beklagtischen Marke FUJI DRAGON sich im Sinne von Art. 6 
MSchG genügend unterscheidet von der klägerischen Marke DRALON. 

Nach der Bundesgerichtspraxis ist für die Verwechselbarkeit der Endabnehmer, also 
der Käufer der fraglichen Markenprodukte, maßgebend. Bei der klägerischen Marke 
wird es sich vor allem um den Käufer bzw. die Käuferin von aus Dralongeweben her
gestellten Kleidungsstücken handeln. 

Nach Art. 6 Abs. 1 MSchG muß sich die zur Hinterlegung gelangende Marke durch 
wesentliche Merkmale von denjenigen Marken unterscheiden, deren Eintragung schon 
stattgefunden hat. Nach Art. 6 Abs. 2 MSchG ist die Wiedergabe gewisser, einer bereits 
hinterlegten Marke angehörenden Figuren zulässig, sofern sich die neue Marke von der 
schon deponierten in hinlänglichem Maße unterscheidet und, als Ganzes betrachtet, 
nicht leicht zu einer Verwechslung Anlaß geben kann. Nach der Praxis gilt der Grund
satz von Art. 6 Abs. 2 MSchG nicht nur für Bildmarken, sondern auch für Wortmarken. 
Im Entscheid 82 II 233 führt das Bundesgericht aus: 

« Es kommt immer darauf an, welchen Eindruck die aus einem verwechselbaren und 
aus einem genügend unterscheidbaren Bestandteil zusammengesetzte Marke als Ganzes 
erweckt. Davon geht denn auch Art. 6 Abs. 2 MSchG aus, wonach die Wiedergabe ge
wisser, einer bereits hinterlegten Marke angehörenden Figuren auf einer neuen Marke 
die letztere nicht von den an die Eintragung geknüpften R echten ausschließt, sofern sie 
sich von der schon deponierten Marke in hinlänglichem Maße unterscheidet und, als 
Ganzes betrachtet, nicht leicht zu einer Verwechslung Anlaß geben kann. » 

Das Bundesgericht hat hier Art.6 Abs.2 MSchG auch bei einer reinen Wortmarke 
zur Anwendung gebracht (vgl. ferner MATTER, S.99, DAVID, N.5 und 7 zu Art.6) . 

Bei der Untersuchung der Verwechslungsgefahr ist nicht von gleichzeitiger verglei
chender Prüfung der Zeichen auszugehen. Maßgebend ist, ob die Marken, einzeln ge
nommen, bei isolierter Betrachtung deutlich unterscheidbar sind. Es ist zu bedenken, 
daß die Abnehmer die Zeichen regelmäßig nicht zusammen zu Gesichte bekommen und 
deshalb bei der Würdigung einer Marke auf den Gedächtniseindruck angewiesen sind, 
der in ihnen zurückgeblieben ist. Nur dieses Erinnerungsbild können sie mit der Nach
ahmung in Beziehung setzen. Deshalb ist es unerheblich, wenn beim Nebeneinander
halten von Marken durch sorgfältige Vergleichung Unterschiede in nebensächlichen 
Einzelheiten feststellbar sind, da anzunehmen ist, daß die Abnehmer solche Einzelheiten 
übersehen oder nicht im Gedächtnis behalten. Es ist von den bestehenden gemeinsamen 
Merkmalen auszugehen und zu prüfen, ob diese trotz gewisser Abweichungen so stark 
ins Gewicht fallen, daß die Abnehmer irregeführt werden können. 

Die Verwechslungsgefahr ist vom Standpunkt des letzten Abnehmers, des Konsu
menten, aus zu beurteilen. Das urteilende Gericht muß deshalb versuchen, sich in die 
geistige Welt der Konsumentenkreise hineinzudenken. Dabei ist das durchschnittliche 
Unterscheidungsvermögen der betreffenden Verkehrskreise zu berücksichtigen (vgl. 
Kommentar MATTER, S.101, DAVID, N.3 zu Art.6 sowie die dort publizierten und die 
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von den Parteien zitierten Bundesgerichtsentscheide). Diese vom Bundesgericht auf
gestellten Grundsätze dienen dem Gericht bei der Beurteilung der Verwechselbarkeit 
als Hinweise, wobei zu beachten ist, daß jeder Fall wieder seine Eigenheiten besitzt. 

8. Wenn zunächst die klägerische Marke DRALON dem Wortbestandteil DRAGON 
gegenübergestellt wird, so muß man sich doch bewußt bleiben, daß die beklagtische 
Marke aus zwei Wörtern besteht. Bei Dralon und Dragon stimmen Wortlänge, Silben
zahl, Kadenz und Vokalfolge überein. Verschieden ist der die zweite Silbe anführende 
Konsonant (1 :g). Der Klang der beiden Wörter kann bei undeutlicher Aussprache, z.B. 
Hörfehlern am Telephon, zu Verwechslungen Anlaß geben. Auch das Wortbild stimmt 
bis auf die verschiedenen Buchstaben I (Oberlänge) und g (Unterlänge) überein. 

Dagegen ist der Sinn, den das Publikum diesen beiden Phantasiebezeichnungen bei
legt, die Ideenassoziation, welche sie beim Kunden erwecken, verschieden. 

DRALON dürfte für jedermann, der die Bezeichnung in Verbindung mit Geweben 
erstmals hört oder sieht, als in die R eihe der bekannten Kunstfaserbezeichnungen 
NYLON, PERLON, ORLON usw. gehörend in Erinnerung bleiben. Dank der sehr 
umfangreichen R eklame der Klägerin für DRALON dürfte dieser Begriff bald so be
kannt sein wie NYLON und PERLON und daher eigentlich abgesehen von Hörfehlern 
kaum mehr mit einer andern ähnlich lautenden Bezeichung verwechselt werden. Die 
Endsilbe . . Ion ist heute für Kunstfasern ebenso stereotyp geworden wie die Schlußsilbe 
.. !in für chemische Produkte. 

DRAGON dagegen erweckt ganz andere Assoziationen. Für französisch, englisch 
oder italienisch Sprechende wird sich sogleich der Begriff «Drache» einstellen. Auch 
für einen großen Teil des deutschsprechenden, kaufenden Publikums liegt dieser Begriff 
nahe. Für nur deutsch Sprechende liegt die Assoziation zu «Dragoner» nahe. Verwechs
lungen des Sinnes dürften kaum zu befürchten sein (siehe auch BGE 73 II 186, wo Alps
Alpina wegen des gleichen Sinnes als verwechselbar erklärt wurde) . 

Da nach der neuern Bundesgerichtspraxis schon die Verwechslungsgefahr eines der 
im Gedächtnis haftenden Eindrücke (Klang-Bild-Sinn) genüg-t, um die jüngere Marke 
als unzulässig erscheinen zu lassen (vgl. DAVID, N. 4 zu Art. 6, MATTER, S. 107 und dort 
zitierte Judikatur), wäre die Verwechselbarkeit von DRAGON allein zu DRALON 
wegen der starken Ähnlichkeit des Wortbildes und -klangs trotzdem als bestehend an
zunehmen. 

Indessen lautet aber die Wortmarke der Beklagten nicht einfach Dragon, sondern sie 
besteht aus zwei getrennten Wörtern FUJI DRAGON. Grundsätzlich ist der Gesamt
eindruck der Marke maßgebend. Einschränkend ist festzuhalten, daß bei einer aus zwei 
getrennten Wörtern bestehenden Wortmarke die Verwechselbarkeit des Hauptwortes 
und charakteristischen Bestandteils mit einer ähnlichen ältern Marke dann nicht weg
fällt, wenn das zweite Wort der neuem Marke bloß beschreibend oder nebensächlich ist 
(vgl. MATTER, S.108, DAVID, N.5 zu Art.6 nebst zitierte Judikatur). 

Es kommt daher vorliegend darauf an, welche Bedeutung und welche Kennzeich
nungskraft dem ersten Wort FUJI der beklagten Marke zukommt. Daß FUJI als an
geblich geographischer Begriff gemeinfrei und nicht schutzfähig sein soll, wie die Klägerin 
geltend macht, wurde bereits widerlegt. 

Die maßgebende Wirkung auf schweizerische Endabnehmer besteht nach Auffassung 
des Handelsgerichts auch für Personen, denen der heilige Berg (Fujiyama) Japans nicht 
bekannt ist, in einem Hinweis auf J apan oder doch etwas Fernöstliches. Belanglos ist, 
daß FUJI in Japan als Firmen- und Markenbestandteil offenbar recht häufig anzutreffen 
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ist. Wäre dieser Umstand dem schweizerischen Publikum bekannt, so wäre übrigens der 
Hinweis auf Japan als Ursprungsland um so deutlicher . 

Da DR ALON kaum von jemandem als japanisches Produkt angesehen wird, viel
mehr als europäisches, eventuell als amerikanisches, was aber wiederum für FUJI nicht 
zutrifft, ist die K ennzeichnungskraft des Wortes FUJI als bedeutend einzuschätzen. 
Es kann auch nicht geltend gemacht werden, DRAGON stehe neben FUJI als Haupt
bestandteil dominierend im Vordergrund. Beide Wörter stehen zum mindesten als gleich
wertig, erscheint doch die Vokalfolge uji eher kennzeichnungskräftiger als das farblosere 
Dragon. Für schweizerische V erhältnisse trifft auch nicht zu, daß FUJI bloß als neben
sächliche, unwesentliche Zutat gewertet würde, etwa als Typenbezeichnung, Sortiments
hinweis oder Benennung des Herstellers. Das Wort ist, abgesehen von d er erwähnten 
Ideenassoziation, zu außergewöhnlich und fremdländisch, als daß die Gefahr bestünde, 
es in dieser Weise zu deuten oder mißzuverstehen. 

9. In bezug auf Vergleichsfälle ist die Judikatur nur dürftig. Das Bundesgericht hat 
in 36 II 260 Citrovin und Dr. Bleyers Ci trogen und in 56 II 233 Cuprofino und Novaseta 
Cuprofil als verwechselbar erklärt. Im ersten Fall wurde ausgeführt, d er Hinweis auf 
den Fabrikanten schaffe Verwirrung, weil das Konkurrenzprodukt diesem zugeschrieben 
werden könnte. Im zweiten Fall handelte es sich um eine Sachbezeichnung. Zu diesen 
beiden Entscheiden ist festzuhalten, daß Cupro und Citro kennzeichnungskräftigere 
Markenbestandteile waren als die Silbe DRA im vorliegenden Fall. W eiter wird ver
wiesen auf die Entscheidungen 48 II 140 (Castello: Castello mit Bild) und 63 II 285 
(Star-Blaustern) . In 87 II 35 unterschied sich BIG-PEN nicht genügend von BIC, weil 
der Zusatz PEN eine gebräuchliche Bezeichnung für Schreibgerät ist. 

Alle diese Fälle unterscheiden sich vom vorliegenden dadurch, daß neben einem domi
nierenden Bestandteil ein bloß beschreibender oder sonstwie nebensächlicher zweiter 
Bestandteil steht. 

Verneint wurde dagegen die Verwechselbarkeit vom Bundesgericht im Entscheid 
82 II 231 (Aqua-Nivada (Aquamatica) und vom Handelsgericht Bern in ZBJV 60 245 
OVOR und OVO DOLFI, wo der Zusatz Dolfi als genügend unterscheidungskräftig 
angesehen wurde trotz «täuschender Ähnlichkeit von OVO und OVOR ». 

10. Zu prüfen bleibt, auch wenn von der Klägerin nicht speziell geltend gemacht, 
ob nicht beim Publikum die T endenz besteht, von der zweiteiligen beklagtischen Wort
marke nur das eine Wort zu benützen, z.B. nur DRAGON. Das Handelsgericht hält 
diese Gefahr angesichts einer gewissen Vereinfachungstendenz beim Publikum zwar 
nicht für ausgeschlossen, aber praktisch doch für sehr klein. Falls die Marke der Be
klagten auf Waren oder sonstwie immer noch benützt wird, wie sie eingetragen ist- und 
davon ist auszugehen - , so werden sich auch dem kaufenden Publikum beide Wörter 
einprägen. Angesichts der für schweizerische Ohren starken Originalität des Wortes 
FUJI ist auch kaum damit zu rechnen, daß gerade dieses Wort aus d em Gedächtnis 
schwinden oder sonstwie unbenutzt bleiben würde. In 82 II 233/4 ist das Bundesgericht 
ebenfalls davon ausgegangen, daß beide Wörter (Nivada Aquamatica) gebraucht wür
den. 

11. Die Klägerin hat sodann auf ihre ganz ungewöhnlich hohen Aufwendungen für 
die R eklame und Verbreitung der Marke DRALON hingewiesen, wodurch diese Marke 
weltbekannt geworden sei, was einerseits die Verwechselbarkeit steigere und ihr anderer
seits einen Anspruch auf erhöhten Schutz gebe. 
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Daß diese Reklame ein ganz außergewöhnliches Ausmaß hatte und noch hat, ist 
·erwiesen und notorisch. DRALON hat in relativ kurzer Zeit große Verkehrsgeltung 
erreicht. In der Schweiz wird die Marke DRALON von 73 Lizenzfirmen verwendet. 
Es ist anzunehmen, daß die Bezeichnung DRALON für Kunstgewebefasern und Misch
gewebe auf dem Wege ist, ähnlich verkehrsbekannt zu werden wie NYLON und die 
ebenfalls der Klägerin gehörende Schwestermarke PERLON. Gerade dieser Umstand 
dürfte aber eine Verwechslungsgefahr mit einer andern Marke eher verkleinern als ver
größern. Wenn heute wohl 99 von 100 Hausfrauen und Käufer von Textilien wissen, 
was NYLON oder PERLON und neuerdings auch DRALON bedeuten (Kunstfasern), 
so dürfte es kaum oder jedenfalls äußerst selten vorkommen, daß jemand DRALON mit 
DRAGON oder umgekehrt verwechselt. Deshalb kann auch der vom Bundesgericht 
wiederholt aufgestellte Grundsatz, daß bei billigen Massenartikeln des täglichen Ge
brauches, die vom Käufer ohne große Aufmerksamkeit erstanden werden, besonders 
strenge Anforderungen an die Unterscheidbarkeit der Marken zu stellen sind (73 II 60, 
87 II 37), hier nicht unbesehen angewendet werden. Kleider und Produkte aus Kunst
faserstoffen gehören kaum zu diesen billigen Massenartikeln. Es werden auch nicht etwa 
Kinder mit dem Einkauf solcher Produkte betraut, wie dies bei Massenartikeln des täg
lichen Gebrauches häufig der Fall ist. Erfahrungsgemäß legen die Käufer von solchen 
.Stoffen oder von aus solchen hergestellten Kleidungsstücken Wert darauf, zu wissen, 
was sie kaufen, und es sind ihnen die auf synthetische Kunstfasern hindeutenden Marken 
mit der Endsilbe ... Ion gut bekannt. 

12. Im übrigen kann dem in der Klage aufgestellten Satz nicht beigepflichtet werden, 
,daß je verkehrsbekannter eine Marke sei, desto größeren Schutz sie beanspruchen könne. 
Dieser Satz gilt wohl wettbewerbsrechtlich z.B. in dem Sinne, daß nicht geduldet werden 
könne, wenn jemand zur Kennzeichnung eines Produktes einer gänzlich verschiedenen 
Warenkategorie eine Weltmarke verwenden würde, z.B. Omega für Rasierklingen oder 
Gilette für Kugelschreiber. In bezug auf die Verwechselbarkeit zweier Wortmarken an 
sich kann indessen auch bei Weltmarken kein anderer und besonderer Maßstab angelegt 
werden (vgl. MATTER, S.97/8). Ein gegenteiliger Grundsatz ist auch nicht aus Art.6bis 
der Lissaboner Übereinkunft von 1958 herauszulesen, der lediglich bestimmt, daß noto
risch bekannte Marken auch ohne Eintragung Schutz genieß.en. 

13. Die Klägerin ruft kumulativ zum Markenschutzgesetz auch die Bestimmungen 
des UWG an. Dies ist nach der Praxis zulässig. Indessen behauptet die Klägerin nicht, 
daß die Beklagte die Ähnlichkeit des Markenbestandteils DRAGON zur klägerischen 
Marke absichtlich herbeigeführt habe. Eine solche Absicht ist zwar nicht erforderlich, 
ist aber nach Auffassung von DAVID, N.23 zu Art.6 und MATTER, S.103, in Zweifels
fällen ein Indiz für die Verwechselbarkeit, eine Auffassung, welche gemäß Entscheid 
82 II 346 offenbar auch vom Bundesgericht geteilt wird. Eine solche Absicht der Be
klagten kann ausgeschlossen werden. Die Marke der Beklagten wurde 1953 in Japan 
eingetragen, zu einem Zeitpunkt, als die klägerische Marke in Deutschland zwar schon 
eingetragen, praktisch aber noch unbekannt war. Zudem spricht die im Prozeßverfahren 
gezeigte Bereitschaft der Beklagten, die Marke FUJIDRAGON in einem Wort zu schreiben 
und nach einem Vorschlag des Handelsgerichtes den Schutzbereich aufreine Baumwoll
gewebe zu beschränken, gegen eine absichtliche Annäherung an die klägerische Marke. 

14. In Berücksichtigung aller aufgeführten Einzelfaktoren erachtet das Handels
gericht, daß die genügende Unterscheidbarkeit der beiden Marken zu bejahen ist, indem 
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sich die jüngere Marke FUJI DRAGON durch genügend wesentliche Merkmale von 
der ältern Marke DRALON unterscheidet, so daß sie, als Ganzes betrachtet, für das 
schweizerische Käuferpublikum nicht leicht zu Verwechslungen Anlaß gibt. Die gemein
samen Merkmale der beiden Marken fallen bei der Kennzeichnungskraft des Bestand
teiles FUJI nicht so stark ins Gewicht, daß die Abnehmer irregeführt werden können. 
Auch bei der «verkehrsüblichen Flüchtigkeit» des Käuferpublikums (REIMER) ist die 
Verwechslungsgefahr derart gering, daß sie unter der Grenze liegt, die ein Einschreiten 
gemäß Art. 6 MSchG erlauben würde, denn nach Gesetz ist erforderlich, daß die an
gefochtene Marke nicht leicht zu Verwechslungen Anlaß bietet. Die Klage ist deshalb 
abzuweisen. 

Aus den Erwägungen des Bundesgerichtes: 

2. Die Beklagte äußert sich in der Berufungsantwort nicht zu den Erwägungen, mit 
denen das Handelsgericht ihre auf die Marke «DACRON» gestützte Einrede der 
Nichtigkeit der klägerischen Marke « Dralon» verworfen hat. Das Bundesgericht hat 
jedoch entgegen der Ansicht d er Klägerin auch diese Erwägungen auf ihre rechtliche 
Stichhaltigkeit hin zu prüfen (Art.63 Abs. 3 OG); denn wie sich aus der Verweisung in 
Art. 61 Abs. 1 OG auf Art. 55 Abs. 1 OG ergibt, ist das in lit. c der letzteren Bestimmung 
für die Berufungsschrift aufgestellte Erfordernis der Begründung der Anträge auf die 
Berufungsantwort nicht entsprechend anwendbar (BGE 79 II 176). 

3. Die Klägerin hält der Einrede der Nichtigkeit ihrer Marke entgegen, die Marke 
«DACRON» sei «nicht älteres R echt» . Damit will sie offenbar geltend machen, ihrer 
Marke komme der zeitliche Vorrang vor jener zu. 

Eine beim internationalen Bureau hinterlegte Marke genießt gemäß Art.4 Abs.2 
MMA (Fassung von 1934) ohne weiteres das in Art.4 der Pariser Verbandsübereinkunft 
von 1883 zum Schutze des gewerblichen Eigentums (PVU; Londoner Fassung von 1934) 
vorgesehene Prioritätsrecht. Aber diese Ordnung gilt nach Art. 4 lit. C Abs. 1 PVU nur 
unter der Voraussetzung, daß die internationale Eintragung spätestens sechs Monate 
nach der ersten Hinterlegung in einem Verbandslande erfolgt ist; diesfalls kann dem 
Markeninhaber eine nach der ersten Hinterlegung in einem Verbandsland durch einen 
andern vorgenommene Hinterlegung nicht entgegengehalten werden (Art. 4 lit. B PVU). 

Die Marke « Dralon» wurde beim internationalen Bureau erst am 4.August 1955 
eingetragen. Damals war die Frist von sechs Monaten seit der ersten Hinterlegung be
reits abgelaufen. Sie begann am Tage, an dem die Marke in Deutschland zur Eintragung 
angemeldet wurde, nicht erst am Tage der Eintragung, d.h. am 20.April 1955. Das 
ergibt sich aus dem Wortlaut von Art. 4 lit. C Abs. 2 PVU und wird auch im Schrifttum 
einhellig so angenommen (TETZNER, Warenzeichengesetz, 1958, Einleitung N.32, § 6a 
N.8 ; BAUMBACH/HEFERMEHL, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 8.Aufl. , 1960, 
S.1108, PVU Art.4 N.4, und S.1162, MMU Art.4 N.2; HAESLER, Der internationale 
Schutz der Fabrik- oder Handelsmarken, Diss. Bern 1937, S.61 ). 

Eine Priorität ab 20. April 1955 würde übrigens der Klägerin nichts nützen, da die 
Marke «DACRON » nicht erst nach diesem Tage, sondern schon am 18. September 1951 
im schweizerischen Markenregister eingetragen wurde. 

Kann sich die Klägerin somit gegenüber der Marke « DACRON » auf kein Prioritäts
recht berufen, so kommt es entscheidend darauf an, ob ihre Marke nach den allgemeinen 
Grundsätzen des Markenrechtes neben der Marke «DACRON» Bestand hat. 
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4. Nach Art. 6 Abs. 1 MSchG muß sich jede zur Hinterlegung gelangende Marke 
durch wesentliche Merkmale von den bereits eingetragenen Marken unterscheiden. 
Eine Marke, die diesem Erfordernis nicht genügt, ist gemäß ständiger Rechtsprechung 
absolut nichtig. Auf diese Nichtigkeit können sich nicht nur der Inhaber der älteren 
Marke und der getäuschte Käufer berufen, sondern auch alle andern Personen, die daran 
ein Interesse haben; ein solches besitzt insbesondere, wer wegen angeblicher Verletzung 
der nichtigen Marke belangt wird (BGE 30 II 584, 35 II 338, 47 II 355, 53 II 515, 73 II 
190). Diese Rechtsprechung ist im Schrifttum (MATTER, MSchG Art. 6 Anm. I 5, S. 98) 
angefochten worden. Das Bundesgericht hat sie jedoch nach erneuter Überprüfung be
stätigt (BGE 76 II 173, 82 II 543; vgl. auch BGE 83 II 219 Erw.2). Es besteht kein 
Grund, darauf zurückzukommen. 

Die Klägerin selber ficht in der Berufungsschrift diese Rechtsprechung nicht an, 
sondern sieht nur in deren Anrufung durch die Beklagte einen Verstoß gegen Art. 2 
ZGB, weil, wenn sich ihr Zeichen «Dralon» nicht mit der Marke «DACRON» ver
trüge, dies auch für die Marke der Beklagten zuträfe. 

Daraus vermag die Klägerin jedoch nichts für sich abzuleiten. Wenn ihre Marke sich 
mit dem früher eingetragenen Zeichen «DACRON» nicht verträgt, ist sie absolut nich
tig und würde nicht dadurch gültig, daß auch die Marke der Beklagten sich allenfalls 
nicht genügend von «DACRON» unterscheidet. Es bliebe dabei, daß der Klägerin das 
Klagerecht fehlen würde, weil eben ihre Marke nichtig wäre und sie folglich kein schutz
würdiges Interesse hätte, jene der Beklagten nichtig erklären zu lassen. 

D er Einwand der Klägerin, auch die Marke der Beklagten unterscheide sich nicht 
hinreichend von der Marke «DACRON», wäre allenfalls zu hören, wenn die Beklagte 
sich nicht auf die Einrede der Nichtigkeit der klägerischen Marke beschränken, sondern 
widerklageweise deren Nichtigerklärung und Löschung verlangen würde. Eine solche 
Widerklage müßte, bei Nichtigkeit der beklagtischen Marke, gleichfalls mangels eines 
schutzwürdigen Interesses abgewiesen werden (BGE 52 II 405 ff.). Der bloßen Einrede 
der Nichtigkeit, die den Eintrag der klägerischen Marke im Register unberührt läßt, 
kann sich die Klägerin dagegen nicht mit dem Einwand erwehren, auch die Marke 
der Beklagten sei nichtig. 

5. Die Klägerin macht geltend, «DACRON» sei nicht identisch mit «Dralon ». 
Damit will sie offenbar sagen, diese Marke unterscheide sich von jener durch wesentliche 
Merkmale, weshalb die Einrede der Nichtigkeit zu verwerfen sei. 

a ) Ob zwei Marken sich hinlänglich voneinander unterscheiden, ist gemäß ständiger 
Rechtsprechung nach dem Gesamteindruck zu beurteilen, den jede als Ganzes hinter
läßt ; man darf sie daher nicht in ihre Bestandteile zerlegen und diese gesondert mitein
ander vergleichen. Bei Wortmarken, wie sie hier in Frage stehen, hängt der Gesamt
eindruck vom Klang und Schriftbild ab (BGE 78 II 380 ff., 82 II 233 F., 84 II 446 ff., 
87 II 36 f. ). 

b) Nach diesen Grundsätzen unterscheiden sich die beiden Marken nicht ausreichend. 
Die Marke «Dralon » besteht gleich wie die Marke «DACRON» aus sechs Buchstaben, 
von denen fünf bei beiden Zeichen übereinstimmen, so namentlich der erste (D) und 
die beiden letzten (on). Übereinstimmung im Anfang und Ende ist aber besonders 
geeignet, so kurze Wörter einander ähnlich zu machen. Beide Zeichen haben auch 
gleichviel Silben; in beiden ist die erste betont, und zwar liegt der Ton hier wie dort auf 
dem Vokal a. Dadurch wird die Gefahr einer Verwechslung erhöht. Daß die erste Silbe 
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bei «Dralon» aus drei, bei «DACRON» dagegen nur aus zwei Buchstaben besteht, 
mindert sie nicht wesentlich, ebensowenig der Umstand, daß in einem Wort das r dem 
a vorangeht, im andern dagegen nachfolgt. Auch daß «Dralon» an Stelle des C in 
«DACRON» ein L enthält, welche Buchstaben, für sich allein betrachtet oder gehört, 
)eicht voneinander unterschieden werden können, vermag den Gesamteindruck nicht 
wesentlich zu beeinflussen. Im Gesamten gewürdigt, liegen die beiden Marken einander 
nach Schriftbild und Klang so nahe, daß sie leicht verwechselt werden können. Diese 
Gefahr ist um s_o größer als «Dralon» und «DACRON» Phantasiebezeichnungen sind 
weshalb sie beim Leser oder Hörer nicht kraft eines bestimmten Sinngehaltes, sondern 
nur aufgrund des Schriftbildes oder Klanges haften bleiben. Aus diesem Grunde ist nach 
der Rechtsprechung bei der Vergleichung von Phantasiebezeichnungen besondere 
Strenge geboten (BGE 50 II 77, 52 II 166). 

Dazu kommt, daß die Silben cron, ron und Ion schwache Bestandteile sind, da sie in 
zahlreichen andern für Textilfasern, Gewebe und ähnliche Waren bestimmten Marken 
vorkommen, wie den von der Beklagten in großer Zahl eingereichten Auszügen aus dem 
interna tionalen Markenregister aus der Zeit vor wie auch nach der Eintragung der 
klägerischen Marke zu entnehmen ist. Die Silben cron und lon tragen daher zur Unter
scheidbarkeit der Marken «Dralon» und «DACRON» nur wenig bei. Der Leser oder 
Hörer, der die beiden Marken unterscheiden will, muß mehr auf die Silben «Da» und 
«Dra» achten; gerade diese sind aber besonders leicht zu verwechseln. 

Daß «DACRON» mit großen, «Dralon» dagegen mit kleinen Buchstaben geschrie
ben ist, gewährleistet keine genügende Unterscheidbarkeit; denn nicht jeder Abnehmer 
der Ware vermag sich des Schriftbildes zu erinnern, wenn er es überhaupt jemals ge
sehen, d . h. das Wort nicht bloß aussprechen gehört hat. 

Freilich liegen «Dralon» und « DACRON» nicht so nahe beieinander wie die Marken 
«Jora » einerseits und « Cora», «Hora», «Nora» und «Jura» anderseits in dem in BGE 
76 II 173 ff. veröffentlichten Falle. Darauf kommt aber entgegen der Ansicht des Han
delsgerichts nichts an. Der genannte Entscheid hat nicht den Sinn, daß eine Nachahmung, 
die etwas weniger klar zu Tage liegt als bei den dort einander gegenüberstehenden 
Zeichen, erlaubt sei. 

c) Dem Handelsgericht kann auch nicht beigepflichtet werden, wenn es die Nach
ahmung von «DACRON» verneint, weil die Firma Du Pont de Nemours and Company 
die Marke «Dralon» nie angefochten hat. Ob eine Marke sich durch wesentliche Merk
male von einer andern unterscheide, beurteilt sich auch im Streite mit einem Dritten 
nach objektiven Gesichtspunkten, nicht danach, wie der Inhaber der andern Marke 
sich verhalten hat. Maßgebend ist, ob nach der Lebenserfahrung befürchtet werden 
muß, die Ähnlichkeit der beiden Marken vermöge den letzten Abnehmer bei der von 
ihm zu erwartenden Aufmerksamkeit über die Herkunft der Ware irrezuführen (BGE 
61 II 57, 77 II 334, 78 II 382, 83 II 220, 84 II 445, 87 II 37). Im vorliegenden Fall trifft 
das zu. Beide Marken sind für Textilien, Stoffe, Gewebe, Strickwaren und Erzeugnisse 
der Bekleidungsindustrie vorgesehen, also für Waren, die auch von Verbrauchern ohne 
besondere Fachkenntnisse und Erfahrung und oft auch ohne besondere Aufmerksamkeit 
erworben werden. Von diesen Kreisen kann «Dralon» leicht mit «DACRON» ver
wechselt werden. 

6. Ist die Marke der Klägerin somit nichtig, so ist deren Klage auf Nichtigerklärung 
der beklagtischen Marke mangels eines rechtlich geschützten Interesses abzuweisen. 
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Ob die Marke «FUJI DRAGON» der Beklagten mit der Marke «Dralon» der Klägerin 
verwechselbar sei, ist unter diesen Umständen unerheblich und kann dahingestellt 
bleiben. 

MSchG Art.6 

Handelsgericht des Kantons ,Zürich: 
Keine Befugnis des Beklagten zur Erhebung der Einrede der Nichtigkeit der klä
gerischen Marke wegen Verwechselbarkeit mit der älteren Marke eines Dritten 
( Abweichung von der bundesgerichtlichen Rechtsprechung). 
Keine Verwechselbarkeit zwischen den Marken POLLUX und COLUX bei 
bloßer Warenähnlichkeit. 
Verwechselbarkeit der Marken POLLUX und POLY-LUX. 

Bundesgericht: 
Befugnis des Beklagten zur Erhebung der Einrede der Nichtigkeit wegen Ver
wechselbarkeit mit der älteren Marke eines Dritten ( Bestätigung der langjährigen 
Rechtsprechung). 
Nichtigkeit der Marke POLLUX wegen Verwechselbarkeit mit der älteren Marke 
COLUX. 

Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 2.Juni 1964 und 
Urteil der I. Zivilabteilung des Bundesgerichtes vom 19.Januar 1965 
in Sachen F. AG gegen W. & Cie AG. 

Die Klägerin ist seit 1954 Inhaberin der Marke POLLUX für «Folien 
und Verpackungen aller Art». lmJahre 1962 ließ die Beklagte die Marke 
« POL YL UX» für « Plastikfolien, Kunststoff, mit Kunststoff beschichtete 
Materialien, und daraus hergestellte Packungen, insbesondere Beutel, 
Hüllen, Schalen, Taschen, Becher» eintragen. Die Klägerin forderte 
erfolglos die Löschung der Marke «POLYLUX». Ende 1962 ließ die 
Beklagte die Marke «POLY-LUX» für die gleiche Warenliste, wie sie 
für «POL YL UX » bestimmt war, ein tragen. Gegen diese zuletzt einge
tragene Marke «POLY-LUX» richtet sich die Klage, die vom Handels
gericht des Kantons Zürich gutgeheißen, vom Bundesgericht dagegen 
abgewiesen wurde. 

Aus den Erwägungen des Handelsgerichtes: 

3. Die Beklagte bestreitet die von der Klägerin geltend gemachte Verwechselbarkeit 
der beiden Marken POLLUX und POLY-LUX. Sie geht davon aus, daß die in Frage 
stehenden Markenerzeugnisse - vornehmlich Verpackungsmaterial- nicht vom breiten 
Publikum gekauft würden, sondern von «vigilanten Geschäftsleuten», die sich gewohnt 
seien, sorgfältig zu prüfen, was sie übernehmen, und daher auch in der Lage seien, 
Marken zuverlässig und genau zu unterscheiden. Solche Artikel würden auch nicht 
«zwischen Tür und Angel» erworben, sondern aufgrund eingehender Prüfung und 
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besonderer Bearbeitungsvorschläge hinsichtlich Form, Ausgestaltung und Aufdruck. 
Dem hält die Klägerin entgegen, daß unter den Abnehmern dieser Erzeugnisse sich 
auch Detaillisten befänden, die nur kleine M engen bestellen, sowie, daß es sich um billige 
Artikel handle, die bis in die breite Masse verkauft würden. Tatsächlich geht aus den 
von der K lägerin vorgelegten, mit Firmenaufschriften bedruckten Plastikbeuteln hervor, 
daß nicht nur große Firmen zu den Abnehmern gehören, sondern auch Kleingewerbe
treibende, wie beispielsweise ein Metzger (zur Verpackung von Sauerkraut) oder ein 
Rosenzüchter. Im Betriebe solcher Personen nehmen Verpackungsartikel der vorliegen
den Art keine so große Bedeutung ein, daß ihre Auswahl eine besondere Aufmerksamkeit 
und Sorgfalt erfordern würde. In Frage kommen dabei auch verhältnismäßig geringe 
Bestellungen, bei denen sich die Marke im Erinnerungsbild des Bestellers nur schwach 
einprägt und sich im Laufe der Zeit - bis zu einer allfälligen Ergänzung des Vorrates -
[eicht verwischt. Da sich beide Marken auf gleichartige Erzeugnisse beziehen, kommt 
dem Grad ihrer Unterscheidbarkeit um so mehr Gewicht zu. Entgegen der Auffassung 
der Beklagten besteht daher kein Anlaß, die Verwechselbarkeit schon aufgrund weniger 
Unterscheidungsmerkmale zu verneinen. Die Gleichartigkeit der Erzeugnisse gebietet 
vielmehr, an die Unterscheidbarkeit strenge Anforderungen zu stellen. 

4. Nach ständiger Rechtsprechung (BGE 88 II S. 378/379 und dort angegebene Ent
scheidungen) beurteilt sich die Verwechselbarkeit nach dem Gesamteindruck der zu 
vergleichenden Zeichen, und zwar sowohl nach Wortklang (Silbenmaß, Kadenz und 
Aufeinanderfolge der Vokale) als auch nach dem Schriftbild (verwendete Buchstaben 
und deren Anordnung). Hinsichtlich des Schriftbildes unterscheidet sich die angefoch
Marke POLY-LUX von POLLUX durch den eingefügten Buchstaben « Y» zwischen 
den beiden «L», sowie durch den Bindestrich zwischen « POLY» und « LUX». Dazu 
kommt, daß die Schrift bei POLLUX weiß ausgespart auf schwarzem oder farbigem, 
eingerahmten Grund von bestimmter Form erscheint und so nicht nur als Wort-, sondern 
gleichzeitig als Bildmarke wirkt, während POLY-LUX einen gewöhnlichen Druck ohne 
Besonderheit aufweist. -Die Gefahr einer Verwechselbarkeit des Wortbildes ist daher zu 
verneinen. Anders verhält es sich mit dem Wortklang. Wohl hat die Marke der Beklagten 
eine Silbe mehr, wodurch auch die Vokalfolge eine Unterbrechung erfährt. Indessen 
wird das eingeschobene « Y » bei POLY-LUX nur kurz betont, und der Bindestrich 
findet im mündlichen Sprachgebrauch überhaupt keinen Ausdruck. Demgegenüber 
stimmen die erste und letzte Silbe, bzw. die drei ersten und drei letzten Buchstaben bei 
beiden Marken völlig überein. Sie geben diesen Marken auch das Gepräge, dergestalt, 
daß die eine nur kurz betonte Mehrsilbe leicht unbeachtet bleiben kann. 

5. Die Beklagte macht allerdings noch geltend, die beiden Markenbezeichnungen 
würden auch dadurch genügend auseinandergehalten, daß sie verschiedene Sinnvor
stellungen vermitteln. Während POLLUX auf einen aus der griechischen Mythologie 
bekannten Dioskuren, den Bruder Kastors, hindeute, weise POLY-LUX übersetzt auf 
«viel Licht» hin. Es mag sein, daß die beiden Worte «POLY» und « LUX» im ange
gebenen Sinne verstanden werden können . Dagegen wird heute, da das allgemeine 
Interesse mehr auf technische als auf kulturgeschichtliche Gebiete ausgerichtet ist, kaum 
vorausgesetzt werden dürfen, daß bei der für ein Verpackungsmaterial gewählten Marke 
POLLUX an die gleichnamige Gestalt aus der griechischen Sagenwelt gedacht werde. 
Gegenüber der Ähnlichkeit von Wortklang oder Wortbild verliert nach bundesgericht
licher Rechtsprechung eine allfällige Verschiedenheit der Sinngebung ohnehin ihre 
Bedeutung, u . a. in der Erwägung, der Sinn der Worte werde nur von demjenigen von 
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vornherein erfaßt, der der Verwechslung nicht zum Opfer falle (BGE 80 II S.381 betr. 
Tobler-o-rum und Torero-Rum). Diese Erwägung könnte allerdings dann zu einer un
haltbaren petitio principii werden, wenn der Sinngehalt und dessen Verschiedenheit 
bei den zu beurteilenden Bezeichnungen so offenkundig wäre, daß gerade dadurch die 
Gefahr von Verwechslungen - trotz Ähnlichkeit des Schriftbildes oder Wortklanges -
behoben sein könnte. Ein solcher Fall liegt hier jedoch nicht vor, da bei POLLUX und 
POLY-LUX eine derartige Offenkundigkeit der verschiedenen Sinndeutung nicht ge
geben ist. Die Gefahr der Verwechslung der beiden Marken ist daher zu bejahen; um 
so mehr, als in der kantonalen Rechtsprechung (Cour de Justice Geneve, JZ 29, 279) 
bereits die für Reinigungs- und Poliermittel verwendeten Marken «Lux» und «Polilux» 
ebenfalls als verwechselbar erkannt worden sind (vgl. MATTER, Kommentar zum 
MSchG, S.111). 

6. Diese Feststellung, daß ihre Marke «POLY-LUX» mit der Marke «POLLUX» 
der Klägerin unvereinbar sei, will die Beklagte nun aber wirkungslos machen, indem 
sie sich auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtes beruft, die sagt, daß eine Marke 
keinen Rechtschutz genieße, wenn sie sich ihrerseits nicht durch wesentliche Merkmale 
von den bereits eingetragenen Marken unterscheide. Eine solche Marke sei absolut 
nichtig, und auf diese Nichtigkeit könne sich nicht nur der Inhaber der ältern Marke und 
der getäuschte Käufer berufen, sondern jedermann, der daran ein Interesse habe, und 
ein solches besitze insbesondere, wer wegen angeblicher Verletzung der nichtigen Marke 
belangt werde. Die Beklagte wendet ein, die Marke der Klägerin sei unter diesem Ge
sichtswinkel als nichtig zu betrachten, weil sie mit der am 3.Juli 1944 für Papier und 
Papierwaren eingetragenen Marke «Colux» der Firma Burkhardt & Hauser AG in 
Zürich verwechselbar sei. 

Das Bundesgericht hat diese erwähnte Praxis in mehreren Entscheidungen zum Aus
druck gebracht (BGE 76 II 173 und dortige Zitate), und es hat noch in einem Berner 
Prozeß mit Urteil vom 28.Januar 1964 (BGE 90 II 43) mit der Erklärung, daß es keinen 
Grund sehe, darauf zurückzukommen, im Streite der Marken «Dralon» gegen «Dra
gon» die erstere als nichtig bezeichnet, weil sie sich von einer ältern, nicht am Prozesse 
beteiligten Marke «Dacron» nicht genügend unterscheide. 

Der vorliegende Fall stellt das Handelsgericht vor die Entscheidung, ob es sich dieser 
Praxis des Bundesgerichtes anschließen wolle. Es muß diese Frage verneinen, aus der 
Überzeugung, daß mit jener Praxis ein Begriff der Markennichtigkeit eingeführt worden 
ist, der dem rein privatrechtlichen Kern des Markenrechtes wesensfremd ist und das 
Markenschutzgesetz, wie Kommentar MATTER zu Art. 6 N. 5, S. 98, richtig bemerkt, zu 
einem Polizeigesetz macht, das es nicht sein will. Es führt jene Praxis auch zu einem 
Ergebnis, das dem Bedürfnis des Handelsverkehrs nach klaren, übersichtlichen Rechts
verhältnissen widerspricht, wie im folgenden aufzuzeigen sein wird. 

7. a) Das Markenschutzgesetz befaßt sich auch mit dem Schutz öffentlicher Interessen. 
Es läßt gemäß Art. 3 keine Marke zu, die sich öffentlicher Wappen und Zeichen bedient, 
oder Zeichen, die als Gemeingut anzusehen sind, und schließlich Zeichen, die gegen die 
guten Sitten verstoßen. Nur Zeichen dieser Art können als nichtige Marken betrachtet 
werden, auf deren Nichtigkeit sich jedermann berufen kann, ohne daß es einer Löschung 
der Marke bedürfte. Das Gesetz sorgt aber auch dafür, daß sie überhaupt nicht zur Ein
tragung gelangen, indem es mit Art. 14 dem Amt für geistiges Eigentum die Pflicht auf
erlegt, die Eintragung solcher Marken zu verweigern. 
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b) Grundsätzlich anders verhält es sich aber mit einer Marke, die nicht im erwähnten 
Sinne rechtswidrig ist, sondern nur mit einer andern schon eingetragenen Marke in 
Konflikt geraten kann, weil sie mit ihr übereinstimmt oder ihr zum Verwechseln nahe
kornrnt. Sie ist gemäß Art.6 unter Umständen nicht rechtsbestän~!g, aber sie ist keines
falls ohne weiteres und von Anfang an nichtig. Sogar bei völliger Ubereinstimmung mit 
einer schon eingetragenen Marke kann sie schutzfähig sein, wenn sie für Waren bestimmt 
ist, «die ihrer Natur nach von den mit der schon hinterlegten Marke versehenen gänzlich 
abweichen» (Art. 6 Abs. 3). Ob aber diese Warenverschiedenheit vorliege, ist nicht immer 
ohne weiteres erkennbar und kann eine gerichtliche Entscheidung nötig machen (z.B. 
BGE 77 II 331, 84 II 319). 

Auch bei Warengleichartigkeit kann eine neue Marke, die mit einer schon eingetra
genen übereinstimmt, rechtsbeständig sein, dann nämlich, wenn diese ältere Marke 
durch Nichtgebrauch während drei Jahren der Löschungsklage gemäß Art. 9 MSchG 
ausgesetzt ist. Die ältere eingetragene Marke kann auch daran kranken, daß ihr eine 
noch ältere, nicht eingetragene Marke entgegensteht, die dank des Grundsatzes der 
Gebrauchspriorität ohne Eintragung das Vorrecht erlangt hat. Oder es kann schließlich 
die eingetragene ältere Marke das Klagerecht gegen die neuere durch langes Dulden 
oder sonst nach Treu und Glauben verwirkt haben (BGE 73 II 191-193). 

Und wenn bei Warengleichheit sich nicht genau übereinstimmende, sondern nur 
ähnliche Marken gegenüberstehen, bedarf es doch meist subtiler Untersuchungen (nicht 
nur unter Betrachtung der beiden Zeichen, sondern auch unter Betrachtung der Art 
der Ware und des beim maßgeblichen Käuferkreis vorauszusetzenden Unterscheidungs
vermögens und andere Umstände) , um entscheiden zu können, ob die Marke sich «durch 
wesentliche M erkmale» (Art. 6 Abs. 1) von der schon eingetragenen unterscheide. 

Damit ist aufgezeigt, wieviele Faktoren zu ermitteln und zu bewerten sind, bevor einer 
Marke, die einer ältern ähnlich ist, die Rechtsbeständigkeit abgesprochen werden darf. 
Daraus folgt aber auch, daß es grundsätzlich unzulässig ist, so wie es das Bundesgericht 
irn Rahmen der hier streitigen Frage tut, auf bloßes Ansehen hin zu erklären , es sei eine 
Marke nichtig, weil sie einer am Prozesse nicht beteiligten ältern Marke zum Verwech
seln ähnlich sei, und es liege eine absolute Nichtigkeit vor, die von jedermann angerufen 
werden könne und vom Gericht von Amtes wegen zu berücksichtigen sei. 

c) Der Gesetzgeber hat also gute Gründe gehabt, ein amtliches Einschreiten nur gegen 
die im eigentlichen Sinne nichtigen (in lit. a oben erwähnten) Marken vorzusehen und 
die Auseinandersetzung über gleiche oder ähnliche Marken den Beteiligten zu über
lassen. Das Gesetz spricht in diesem Zusammenhange durchwegs von einer erst auf 
Klage hin vorzun ehmenden Nichtigerklärung einer Marke oder Sanktionierung eines 
Markeninhabers oder Markenbenützers, der gegen die R echte anderer Eingetragener 
verstößt (Art. 9, Art. 24-28). 

d) Nicht einmal dem Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum ist die Befugnis 
eingeräumt, die Eintragung übereinstimmender oder verwechselbarer Marken zu ver
weigern, obwohl es doch in erster Linie dazu berufen wäre, nichtige Marken von der 
R egistereintragung fernzuhalten. Nur «wenn mehrere Personen gleichzeitig die Ein
tragung der nämlichen Marke verlangen», kann das Amt gemäß Art. 14 Zif.4 die Ein
tragung verweigern, bis abgeklärt ist, welcher von ihnen das Vorrecht zukomme. In 
allen andern Fällen, wenn also nur ähnliche Marken gleichzeitig angemeldet werden 
oder wenn die angemeldete mit einer schon eingetragenen übereinstimmt, hat das Amt 
die Eintragung vorzunehmen. Es macht gemäß Art.13 MSchG und Art.11 der Voll-
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ziehungsverordnung den Anmelder nur «in vertraulicher Weise» auf die entgegen
stehenden ältern Marken aufmerksam. Zieht der Anmelder sein Gesuch aber nicht 
zurück, «so wird die Marke auf seine Verantwortung eingetragen». 

Daraus ergibt sich der Wille des Gesetzes, im Markenregister übereinstimmende und 
ähnliche Marken zu dulden und es den Beteiligten zu überlassen, sich über das R echt 
an diesen Marken im Zivilprozeß auseinanderzusetzen. Wenn dies aber das Gesetz so 
will, so kann es dem Zivilrichter (und damit auch d em Bundesgericht als Berufungs
instanz) nicht zustehen, eine eingetragene Marke, die das Amt entgegenzunehmen hatte 
und die es nicht als nichtig zurückweisen durfte, von Amtes wegen einfach deswegen doch 
als nichtig zu erklären, weil sie mit einer schon eingetragenen Marke verwechselbar sei. 

e) Es ist wohl davon auszugehen, daß die Vorschriften des Markenschutzgesetzes, 
einschließlich dessen Art. 6, nicht einzig im Interesse der aus den Marken berechtigten 
Fabrikanten und Kaufleute aufgestellt worden sind, sondern auch im Interesse des kau
fenden Publikums, das insbesondere geschützt werden soll gegen Marken, die geeignet 
sind, es in einen Irrtum zu versetzen (BGE 76 II 174, Praxis 1950 S.454). Dies ergibt 
sich aus Art. 27 Zif. 1 MSchG, der dem getäuschten Käufer das Recht zur Zivil- und 
Strafklage einräumt. Indessen kann diese Bestimmung nicht zur Stützung der hier in 
Frage gestellten Nichtigkeitstheorie angerufen werden. Indem sie nämlich außer dem 
Inhaber der verletzten Marke nur «den getäuschten Käufer» zur Klage ermächtigt, 
sagt sie, daß jeder einzelne geschädigte Käufer sich selber zu wehren, also wie in j edem 
andern Schadenersatzprozesse den Nachweis der Widerrechtlichkeit, d es Verschuldens, 
des Kausalzusammenhanges und der Schadenshöhe zu erbringen hat. Das wird durch 
die Rechtsprechung des Bundesgerichtes bestärkt, die den Käufer nicht etwa berechtig t 
erklärt, auf Löschung der Marke zu klagen, durch die er getäuscht worden ist (BGE 
76 II 175), sondern ihn auf den bloßen Schadenersatzanspruch verweist (BGE 73 II 
190/ 191). . 

Daraus folgt wieder, daß das Markenschutzgesetz den Bestand von übereinstimmen
den oder ähnlichen Marken duldet, die Auseinandersetzung darüber dem Zivilprozeß 
überläßt und der Zivilrechtsprechung weder die Pflicht überbindet noch die Befugnis 
einräumt, Marken wegen ihrer Gleichheit oder Ähnlichkeit von Amtes wegen als nichtig 
zu erklären. 

f ) Wäre die Theorie von der absoluten Nichtigkeit der Marke, die mit einer schon 
eingetragenen verwechselbar ist, richtig, so müßte diese neuere Marke von Anfang an 
und endgültig unheilbar nichtig sein; sie wäre rechtlich als nicht bestehend anzusehen 
und vermöchte weder früher noch später irgendwelche Rechtswirkungen zu entfalten. 
Dem steht aber die von der Rechtsprechung des Bundesgerichtes bestätigte Möglichkeit 
gegenüber, daß diese sogenannte Nichtigkeit heilen kann, wenn der Inhaber der ältern 
Marke sein Klagerecht gegen diese neuere Marke wegen langdauernder Duldung oder 
sonst nach Treu und Glauben verwirkt (BGE 73 II 191-193). Dasselbe gilt, wenn der 
Inhaber der neuen Marke den Untergang der ältern wegen Nichtgebrauchs nachweisen 
kann (Art. 9 MSchG). Bei der Theorie der Nichtigkeit würde nun also aus der absolut 
nichtigen Marke auf einmal eine gültige Marke entstehen. Das ist aber begrifflich un
möglich; aus dem Nichts kann nichts entstehen. Das beweist aber wieder, daß nach dem 
ganzen Wesen des Markenrechts in solchen Fällen keine Nichtigkeit und noch weniger 
eine «absolute Nichtigkeit», sondern nur Anfechtbarkeit vorliegt, die nicht von Amtes 
wegen berücksichtigt, sondern nur vom Anfechtungsberechtigten geltend gemacht wer
den darf. 
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g) Die Heranziehung einer ältern, am Prozeß nicht beteiligten Marke ist auch pro
zessual unzulässig und unmöglich. Wie dargelegt, ist eine Marke keine objektive Größe, 
die einfach wie eine geometrische Figur auf ihre Kongruenz hin mit einer andern Figur 
verglichen werden könnte. Sie hat nur einen Rechtsschein für sich (Art. 5 MSchG), und 
es müssen zuerst alle in lit. a oben aufgezählten Faktoren ermittelt werden, bevor der · 
ältern M arke ein Vorrecht gegenüber der neuern zugesprochen werden darf. Diese 
Ermittlungen sind zum erheblichen Teile tatbeständlicher Art, und sie müssen von der 
kantonalen Instanz vorgenommen werden, bevor das Bundesgericht als Berufungs
instanz die Marken miteinander vergleichen darf. Diese tatbeständlichen Feststellungen 
sind aber nicht möglich, wenn die ältere Marke am Prozesse nicht beteiligt ist. Ihr 
Inhaber ist nicht verpflichtet, irgendwelche Unterlagen vorzulegen oder Erklärungen 
über seine Marke abzugeben, z. B. über den örtlichen, zeitlichen oder gegenständlichen 
Gebrauch seiner Marke oder über die Gründe, die ihn veranlaßt haben, gegen die 
jüngere, anscheinend verwechselbare Marke nichts zu unternehmen. In dieser Hinsicht 
sind vielgestaltige Verhältnisse denkbar. Der Inhaber der ältern Marke mag selber an 
der Durchsetzbarkeit seiner Marke zweifeln. Er kann auch mit dem Inhaber der neuen 
Marke sich ausdrücklich oder konkludent auf eine bestimmte Verwendung der Marken 
verständigen oder im praktischen Geschäftsverkehr erkannt haben, daß bei der Art der 
Waren und der Kundenkreise der beiden Markeninhaber eine Verwechslungsgefahr 
nicht besteht. Eine solche praktische Erfahrung ist in diesen wirtschaftlichen Abläufen 
wichtiger als die theoretische Betrachtung, und es darf deshalb geradezu vermutet wer
den, der Inhaber der ältern Marke habe nichts unternommen, weil er die Unschädlich
keit der neuern Marke für ihn erkannt habe. So ist im vorliegenden Falle anzunehmen, 
die rnit Papierwaren handelnde Burkhardt & Hauser AG in Zürich als Inhaberin der 
Marke «Colux» hätte sich gegen die neuere Marke «Pollux» zur Wehr gesetzt, wenn 
diese zu ihrem Schaden zu V erwechslungen führen würde. Auch im Berner Prozesse 
war wohl zu vermuten, die W eltfirma E .J. Du Pont de Nemours als Inhaberin der Marke 
«Dacron» hätte gegen die Marke « Dralon» der ebenfalls bedeutenden Unternehmung 
der Farbenfabriken Bayer AG geklagt, wenn der Vertrieb ihrer Produkte gestört worden 
wäre. Es ist unter solchen Umständen aber nicht Aufgabe des Gerichtes, einem solchen 
Inhaber einer ältern Marke von Amtes wegen mehr Rechte zuzuschreiben als er selber 
beansprucht. 

h) Das Bundesgericht hat für seine Praxis (in BGE 76 II 173, Praxis 1950 S.454) auch 
noch rechtsethische Gedanken angeführt : Es wäre stoßend (effectivement choquant), 
wenn ein Fabrikant oder Händler, der die Marke eines Konkurrenten nachgemacht 
oder nachgeahmt habe, für seine widerrechtliche Marke Schutz erwirken könnte gegen
über einem Nachmacher oder Nachahmer, der ihm gegenüber nichts anderes getan 
habe, a ls er selber dem ersten Zeichenberechtigten gegenüber. Aber diese Erwägung 
krankt wieder daran, daß sie ohne weiteres unterstellt, die Marke des klagenden Ver
letzten sei widerrechtlich oder nichtig, einzig weil eine ähnliche ältere Marke eingetragen 
ist. Diese Annahme ist, wie dargelegt, unzulässig. Es ist gegenteils davon auszugehen, 
daß die unangefochten gebliebene, im Register eingetragene Marke des Klägers schutz
würdig sei. Ihrem Inhaber rnit bloßem Blick auf eine ältere, am Prozeß nicht beteiligte 
Marke den Schutz zu versagen, hat zur Folge, daß j edem seiner Konkurrenten für eine 
bewußte, klare Markenrechtsverletzung freie Bahn geschaffen wird. Dieses Ergebnis ist 
noch viel stoßender. Es führt zu dem Ärgernis, daß heute bald in jedem Markenrechts
prozeß der ins Recht gefaßte Nachmacher oder Nachahmer sich einfach damit glaubt 
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befreien zu können, daß er im Markenregister nach ähnlich lautenden ältern Marken 
forscht und diese dem von ihm verletzten Markeninhaber entgegenhält. Es ist ja nicht 
so, wie es in BGE 76 II 176 heißt, daß dieser Konkurrent das öffentliche Interesse daran 
geltend mache, daß eine widerrechtliche Marke nicht geschützt werden solle, wobei es 
ohne Belang sei, wie es um die Gültigkeit seiner eigenen Marke bestellt sei (« Ce faisant, 
il n'excipe pas du droit d'un tiers, mais fait valoir pour sa defense l'interet public a ce 
qu'une marque illicite ne soit pas protegee, cela quoi qu'il en soit de Ja nullite de sa 
propre marque»). Es geht in Wirklichkeit diesem Nachahmer doch einzig darum, seine 
eigene, den Konkurrenten störende Marke zum eigenen Vorteil durchzusetzen. Und er 
kann es sich bei der heutigen Praxis leicht machen, indem er dem klagenden Marken
inhaber eine ausgegrabene ältere Marke entgegenhalten kann, ohne sich um den wirk
lichen Bestand j ener alten Marke und um ihr Verhältnis zur Marke des Klägers beküm
mern zu müssen. Er kann dabei noch darauf spekulieren, daß die Kläger-Marke mit 
dem Hinweis auf eine ältere Marke, die ihr durchaus nicht so offenkundig zum Ver
wechseln nahe kommt, als nichtig und unklagbar bezeichnet wird, wie es geschah, als 
der Marke « Dralon» wegen der ältern Marke «Dacron » die Schutzwürdigkeit gegen 
die noch neuere Marke « Dragon » abgesprochen wurde. 

i) Wie das Bundesgericht noch in 76 II 173/74 ausführte, stützt es seine Nichtigkeits
theorie auf einen Lehrsatz, den der Altmeister des gewerblichen R echtsschutzes ( «invo
quant l'autorite» de) JosefKohler imJahre 1884 (Das Recht des Markenschutzes, S. 161) 
aufgestellt hat. Kohler führte aus: Die Marke dürfe (ferner) nicht rechtswidrig sein; 
sie dürfe nicht in das R echt eines Dritten eingreifen; jede gegen das R echt eines Dritten 
verstoßende Marke entbehre des rechtlichen Schutzes - ganz naturgemäß, da das Recht 
nicht zugleich einen Zustand als r echtmäßig und zugleich als unrechtmäßig behandeln 
könne; und die Frage könne nur die sein, ob die Nichtigkeit der Marke in diesem Falle 
eine absolute, und ob sie nicht eine bloß relative, nur auf Antrag des Verletzten ein
tretende sei. Diese Frage sei aber dahin zu beantworten, daß die Nichtigkeit sicher eine 
absolute sei, weil gar keine Gründe für einen relativen Schutz einer solchen Marke 
sprächen, gar keine entschuldigenden Momente eine einstweilige Geltung solcher Mar
ken postulierten; und in vielen Fällen seien solche Marken zudem deceptiv, in andern 
Fällen trügen sie doch die Gefahr der Täuschung in sich. 

D em steht nun entgegen, daß Gründe, die für einen «relativen Schutz einer solchen 
Marke» und deshalb dafür sprechen, daß nicht absolute Nichtigkeit, sondern Anfecht
barkeit vorliegt, wie ausgeführt in Menge vorhanden sind. Wenn Kohler mit einem all
gemeinen Rechtsgrundsatz sagt, es könne nicht das R echt zugleich einen Zustand als 
rechtmäßig und zugleich als unrechtmäßig behandeln, so stehen ihm Beispiele auf andern 
Rechtsgebieten entgegen. Ein Vertrag zum Beispiel, der in der unwürdigsten Weise 
zustandegekommen ist, nämlich durch absichtliche Täuschung (Art.28 OR), ist nur 
anfechtbar und wird durch Fristablauf verbindlich (Art. 31 OR). D er täuschende Kon
trahent kann aber aufgrund der so erworbenen R echtsstellung ein weiteres Geschäft 
mit einem Dritten abschließen, in der Erwartung, daß sein Grundgeschäft mit dem Ge
täuschten unanfechtbar werde, und der Dritte ist nicht berechtigt, sich auf die dem Be
trogenen zustehenden Einredemöglichkeiten zu berufen. Das geht sicher weiter, als wenn 
ein Kaufmann die Marke «Pollux» eintragen läßt und die ihm daraus nach Marken
recht zukommenden Ansprüche gegen einen Verletzer geltend macht, vielleicht sogar 
in Unkenntnis der ältern Marke «Colux» oder doch in der gutgläubigen Annahme, 
daß ihm der Inhaber dieser ältern Marke keine Schwierigkeiten bereiten werde. 
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Auf den Lehrsatz Kohler's kann ferner nicht abgestellt werden, weil er die schweize
rische Ausgestaltung des Markenrechtes mit der Unterscheidung von nichtigen und 
anfechtbaren Marken und den Umstand nicht berücksichtigt, daß das schweizerische 
Registeramt nicht befugt ist, die Eintragung verwechselbarer Marken zu verweigern 
oder die Parteien in den Zivilprozeß zu verweisen, um den wahren Markenberechtigten 
feststellen zu lassen. 

Kohler's Lehrsatz ist aber auch mit der deutschen Rechtsentwicklung nicht mehr 
vereinbar. Wenn im Zulassungs- und Einspruchsverfahren, das die deutsche Ordnung 
(im Unterschied zur schweizerischen) kennt, eine Marke dennoch zur Eintragung ge
langt, der die Eintragung «hätte versagt werden müssen» (§ 8 des Warenzeichen
gesetzes), ist diese Marke nicht einfach nichtig, sondern sie wird in einem besondern Ver
fahren zur Löschung gebracht, und der Inhaber einer ältern Marke hat sein Recht (wie 
in der Schweiz) durch gerichtliche Klage geltend zu machen (§ 9). Dazu sagt Hagens, 
Kommentar zum Warenzeichenrecht, 1927, bei§ 9 Anm.4: Die Bestimmung§ 9 Zif. l 
(die dieses Klagerecht des Dritten behandelt) habe den Zweck, Kollisionen zwischen 
eingetragenen Zeichen, die trotz der Prüfung des Patentamtes nach den §§ 5 und 6 
nicht vermieden seien, für den Regelfall zu beseitigen. Das Bestehenbleiben der mehr
fachen Eintragung derselben Marke (im Sinne des§ 5) werde dadurch nicht völlig aus
geschlossen, «sondern die Beseitigung von dem Willen des älteren Anmelders abhängig 
gemacht. Solange die beiden Zeichen eingetragen sind, stehen sie Dritten gegenüber 
mit voller Wirksamkeit gleichberechtigt nebeneinander». 

Nach diesen Feststellungen dürfte es heute, 80 Jahre später, doch an d er Zeit sein, 
sich von der Nichtigkeitstheorie Kohler's frei zu machen. 

k) Schließlich stellt sich die Frage, ob der mit der Praxis des Bundesgerichtes ange
strebte gute Zweck erreicht werde, das kaufende Publikum vor Täuschungen über die 
Herkunft der Waren zu schützen. Dies ist zu verneinen, und es ist festzuhalten, daß das 
Gegenteil erreicht wird. Denn das Bundesgericht begnügt sich ja damit, die Marken, 
die es als mit der älteren eingetragenen Marke verwechselbar bezeichnet, einfach als 
nichtig zu erklären, ohne ihre Löschung im Markenregister zu veranlassen und ohne 
ihren weiteren Gebrauch zu untersagen. So bestehen also im Register außer der ältesten 
Marke, die (möglicherweise ganz zu Unrecht) als die gültige angenommen wird, noch 
zwei Marken, die als nichtig gelten, und sie bleiben auch gegenüber dem Publikum ver
wendbar, dessen Schutzbedürfnis angerufen wird. Es könnten noch etliche ähnliche 
Marken hinzukommen, und alle wären nichtig und könnten nicht gegeneinander klagen. 
Insbesondere bliebe neben der Marke der Klägerin die Marke der Beklagten bestehen, 
obschon im Prozesse festgestellt werden muß, daß es sicher diese Marke ist, die eine Ver
wechslungsgefahr schafft und die vorsätzlich gegen den Willen der in ihrem Recht ver
letzten M arkeninhaberin verwendet wird. Und alle spätern, mit Absicht der Marke der 
Klägerin angenäherten Marken müßten gleicherweise geduldet werden. Eine Auflösung 
dieses untragbaren Zustandes wäre vielleicht in der Weise möglich, daß der Inhaber der 
ältesten Marke, die allem Unheil zugrunde liegt, sich zum Angriff gegen die zweitälteste 
Marke oder alle weitem Marken entschließen würde. Aber dazu kann er nicht genötigt 
werden ; er hat dazu offensichtlich auch keinen Anlaß, weil er entweder an seiner eigenen 
Marke kein großes Interesse mehr hat oder in den andern Marken keine Schädigung 
seines eigenen Vertriebes befürchten muß. So müßte als weiteres Mittel in Betracht ge
zogen werden, daß der Inhaber der zweitältesten Marke gegen denjenigen der ältesten 
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auf die Feststellung klagt, daß er dessen Marke nicht verletze. Sicher braucht sich aber 
der Inhaber der ältern Marke auf einen solchen Prozeß nicht einzulassen. 

Es bleibt somit dabei, daß durch die besprochene Praxis eine Verwirrung angerichtet 
wird, die nicht dem Sinne des Gesetzes entsprechen kann. Der einzige Ausweg daraus 
besteht darin, daß die Theorie von der absoluten Nichtigkeit preisgegeben und der be
klagten Partei das Recht versagt wird, aus einer ältern, am Prozesse nicht beteiligten 
Marke Entlastungsgründe abzuleiten. 

8. Sollte aber die Vergleichung der Marke POLLUX der Klägerin mit der ältern 
Marke «Colux» entscheidend sein, so muß das Handelsgericht erklären, daß sich die 
Beklagte auch unter diesem Gesichtswinkel nicht entlasten kann. 

Die Klägerin bestreitet die Gefahr der Verwechslung ihrer Marke POLLUX mit 
Colux namentlich mit dem Hinweis auf die Verschiedenheit der damit bezeichneten 
Waren. Im Unterschied zur Marke POLLUX, die vor allem für Verpackungsmateiral 
verwendet werde, sei Colux für Schrankpapier eingetragen. Diese Entgegnung erweist 
sich im wesentlichen als begründet. Zwar behauptet die Beklagte, es handle sich bei 
beiden Marken «zweifellos um identische Ware»; sie bestätigt aber anderseits selber, 
daß Colux vorwiegend für besonders veredeltes Papier (mit Lack beschichtet) und für 
Papierfolien zur Auskleidung von Gestellen, Schubladen und Schränken und nur «zum 
Teil» auch für Verpackungen bestimmt sei. Dadurch ist entgegen der Schlußfolgerung 
der Beklagten eine größere Warenverschiedenheit gegeben, als sie für die im Streite 
liegenden Marken festgestellt wurde. Es ist daher auch an die Unterscheidungsfähigkeit 
der beiden Bezeichnungen ein entsprechend weniger strenger Maßstab anzulegen. Von 
diesem Gesichtspunkte aus erscheint die Verschiedenheit in den Anfangsbuchstaben 
«C» und «P» sowohl im Schriftbild als auch in der Aussprache als genügendes Unter
scheidungsmerkmal, dies zumal neben der Verdoppelung des «L» bei POLLUX im 
Gegensatz zu dem nur mit einem «l» geschriebenen Colux. Der Vergleich mit «Treni
mon» und «Drenison», deren Verwechselbarkeit bejaht worden ist (ZR 62 Nr. 92), 
vermag der Beklagten nicht zu helfen. Bei den Anfangsbuchstaben jener Marken han
delt es sich um Zahnlaute, deren Verschiedenheit sich beim Aussprechen leicht verliert. 
Zudem erforderte die Gleichartigkeit der Waren im dortigen Falle eine strengere Be
urteilung als im vorliegenden. Gegen eine ernsthafte Verwechslungsgefahr zwischen 
POLLUX und Colux spricht nicht zuletzt der Umstand, daß die Marke der Klägerin 
seit ihrem Bestehen seitens des Inhabers jener älteren Drittmarke unbeanstandet ge
blieben ist. 

Das Bundesgericht hat die Berufung der Beklagten mit folgender Be
gründung gutgeheißen: 

1. Die Beklagte spricht der Klägerin das Klagerecht ab, weil die Marke POLLUX 
wegen der seit 3.Juli 1944 bzw. 5.Oktober 1953 unter Nr. 107707 und 148595 beim 
Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum für « Papier und Papierwaren» hinterlegten 
Marke COLUX der Firma Burkhardt & Hauser A.G. nichtig sei. 

Das Handelsgericht weist diese Einrede in erster Linie deshalb ab, weil es der ständigen 
Rechtsprechung des Bundesgerichts, wonach eine gegen Art. 6 MSchG verstoßende 
Marke keinen Schutz genießt und jeder Interessierte sich auf ihre Nichtigkeit berufen 
kann (BGE 30 II 584, 35 II 338, 47 II 355, 53 II 515, 73 II 190, 76 II 173, 82 II 543, 
90 II 4 7), nicht beipflichtet. 
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Diese Rechtsprechung wird außer von MATTER, MSchG Art. 6 Anm. I 5, S. 98, in 

rer Zeit auch von einem Berichterstatter des bernischen Handelsgerichtes bean
neue 
standet (ZBJV 100, 327f.). 

a) Das Handelsgericht des Kantons Zürich legt besonderes Gewicht darauf, daß der 
Be riff der Nichtigkeit «dem rein privatrechtlichen Kern des Markenrechtes wesens
fre~d» sei und das Markenschutzgesetz zu einem Polizeigesetz mache. Es betont wieder
holt, der Zivilrichter dürfe nicht von Amtes wegen eine Marke wegen Verwechselbarkeit 
'chtig erklären; er müsse die Auseinandersetzung über gleiche oder ähnliche Marken 

;en Beteiligten überlassen; die verwechselbare Marke sei nur anfechtbar. 
Das Bundesgericht hat nie erklärt, der Richter habe von Amtes wegen zu erforschen, 

ob eine Marke sich genügend von den früher eingetragenen unterscheide. Eine solche 
Pflicht ergibt sich auch nicht aus dem bundesrechtlichen Begriff der Nichtigkeit. Die 
Ermittlung der sie begründenden Tatsachen untersteht dem kantonalen Prozeßrecht. 
Darnach hat der Richter in der R egel nur tätig zu werden, wenn eine Partei die nötigen 
Behauptungen aufstellt und die erforderlichen Beweise anbietet. Nur die rechtliche 
Würdigung des fes tgestellten Sachverhaltes hat - wie immer (BGE 89 II 340) - von 
Amtes wegen zu erfolgen. Es kann deshalb nicht gesagt werden, der Begriff der Nichtig
keit der Marke mache das Gesetz zu einem Polizeigesetz. Er hat nur zur Folge, daß 
außer dem Inhaber der nachgemachten Marke weitere Personen sich auf die Nichtigkeit 
des später eingetragenen Zeichens berufen können. Aber nicht jedermann kann das tun 
(BGE 76 II 174). Die Klage auf Löschung der Marke oder die Einrede der Nichtigkeit 
wurde stets nur Personen zugestanden, die an der Nichtigkeit der Marke rechtlich inter
essiert waren. Frage ist, ob diese Erweiterung der Legimitation über den Inhaber der 
nachgemachten oder nachgeahmten Marke hinaus dem Geiste des Gesetzes widerspreche. 

b) Das Handelsgericht glaubt das annehmen zu müssen, weil das Amt für geistiges 
Eigentum nur zu entscheiden habe, ob Art. 3 MSchG die Eintragung einer Marke ver
biete, nicht auch, ob sie unter dem Gesichtspunkt des Art. 6 MSchG zulässig sei (Art. 14 
MSchG). 

Zu dieser Beschränkung des Prüfungsrechts hat das Bundesgericht schon in BGE 
30 II 584 f. Stellung genommen. Sie beruht auf dem Gedanken, daß es sich weniger 
aufdränge, die Zulässigkeit der Marke unter den Gesichtspunkten des Art. 6 schon vor 
der Eintragung zu prüfen, da in der R egel die Frage, ob sie mit älteren Zeichen vereinbar 
sei, dem Richter unterbreitet werde. Diese Zuständigkeitsordnung bedeutet nicht, die 
Eintragung verschaffe dem Hinterleger ein Recht an der Marke, das nur durch Klage 
des Inhabers einer älteren Marke zu Fall gebracht werden könne. Der Umstand, daß 
das Amt für geistiges Eigentum nicht zu prüfen hat, ob die Marke mit bereits eingetra
genen vereinbar sei, spricht vielmehr gegen diese Wirkung. Es wäre sonderbar, wenn 
durch die Eintragung ohne allseitige Vorprüfung ein Recht geschaffen würde, dessen 
sich nicht alle rechtlich Interessierten erwehren könnten. 

c) Gemäß Art. 27 Ziff. 1 MSchG stehen die Zivil- und die Strafklage nicht nur dem 
Inhaber der Marke, sondern auch dem getäuschten Käufer zu. Daraus folgt, daß die 
Nachmachung und die Nachahmung nicht nur gegen ein subjektives Recht des Inhabers 
der Marke verstoßen, sondern objektiv rechtswidrig sind. Dieser Schluß drängt sich 
selbst dann auf, wenn der getäuschte Käufer nur Anspruch auf Schadenersatz hat, die 
Löschung der Marke dagegen nicht verlangen kann (BGE 76 II 174 f. ) . Objektive 
Rechtswidrigkeit der Hinterlegung der verwechselbaren Marke aber spricht für Un-
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gültigkeit des Eintrages. Mit Recht hat daher das Bundesgericht aus Art. 27 Ziff. l 
MSchG auf Nichtigkeit geschlossen. Es kommt nichts darauf an, daß der getäuschte 
Käufer, wie das Handelsgericht einwendet, im Prozeß die Voraussetzungen der Schaden. 
ersatzpflicht behaupten und beweisen muß. Es ist, wie schon gesagt, nicht ein Merkmal 
der Nichtigkeit der Marke, daß der Richter von Amtes wegen nach Nichtigkeitsgründen 
forsche. 

Eher ließe sich einwenden, indem das Gesetz in Art. 27 Ziff. 1 nur das Klagerecht des 
Inhabers der Marke und des getäuschten Käufers erwähne, schließe es alle weiteren 
Personen davon aus, sich durch Klage oder Einrede auf Art. 6 MSchG zu berufen. 
Schon in BGE 53 II 516 wurde indessen ausgeführt, daß die erwähnte Bestimmung die 
Klageberechtigten nicht abschließend aufzählt. Es muß z.B. auf Löschung einer seinen 
Firmennamen enthaltenden oder nachahmenden Marke auch klagen können, wer diesen 
Namen nicht als Marke verwendet. Auch kommt im Wortlaut von Art.27 Ziff. l nicht 
zum Ausdruck, daß jede interessierte Partei, also nicht nur der Inhaber einer Marke, 
auf Löschung eines Zeichens klagen kann, das während drei aufeinanderfolgenden Jah
ren nicht gebraucht wurde (Art.9 MSchG). 

d) Für die objektive Rechtswidrigkeit und daher Nichtigkeit einer mit älteren Zeichen 
verwechselbaren Marke spricht auch die Fassung des Art. 6 Abs. 1 MSchG. Diese Norm 
bestimmt gebieterisch, die zur Hinterlegung gelangende Marke müsse sich von den 
schon eingetragenen durch wesentliche Merkmale unterscheiden. Art. 6 Abs. 1 läßt in 
keiner Weise durchblicken, daß er dann nicht gelte, wenn der Inhaber der früher ein
getragenen Marke die Hinterlegung einer verwechselbaren anderen Marke gestattet 
oder sie stillschweigend duldet. 

Könnte das Einverständnis des ersten Hinterlegers vom Gebot genügender Unter
scheidbarkeit später hinterlegter Marken entbinden, so wäre auch nicht nötig gewesen, 
imJahre 1939 den die sogenannten Konzernmarken betreffenden Art.6bis in das G esetz 
aufzunehmen. Die wirtschaftlich eng miteinander verbundenen Personen hätten die 
nämliche Marke im gegenseitigen Einvernehmen schon vor dem Erlaß dieser Bestim
mung gültig hinterlegen können. In der Botschaft vom 20. September 1937 über die Ab
änderung des Markenschutzgesetzes wurde denn auch ausgeführt (BB l 1937 III 109 f. ) : 

« Soweit es sich nur um die Zulassung der Eintragung für die mehreren <Mit
eigentümer> der gleichen Marke handelt, ist eine Änderung des Markenschutz
gesetzes nicht erforderlich; denn nach Art.13 Abs.2 des Gesetzes kann ein Hinter
leger auf der Eintragung seiner angemeldeten Marke auch dann beharren, wenn 
diese mit einer bereits eingetragenen Marke übereinstimmt. Indessen ist mit der 
Möglichkeit zu rechnen, daß sich die Angehörigen des gleichen wirtschaftlichen 
Verbandes, welche j e die gleiche Marke haben eintragen lassen, gegen einen 
außenstehenden Dritten zur Wehr setzen müssen, welcher ebenfalls die nämliche 
Marke benützt, und daß dieser Dritte ihnen im Prozeß entgegenhält, ihre ein
getragenen Marken seien ungültig, weil sie sich nicht voneinander unterscheiden 
(Art. 6 Abs. 1) und infolgedessen nicht geeignet seien, die mit ihnen versehenen 
Waren als aus einem bestimmten Betrieb stammend zu kennzeichnen. Dieser 
Einwand muß mit Rücksicht auf den neuen Text der Verbandsübereinkunft ab
geschnitten werden dadurch, daß Abs. 1 von Art. 6 als nicht anwendbar erklärt 
wird im Falle der Eintragung der gleichen Marke für Inhaber, welche zum glei
chen wirtschaftlichen Verband gehören.» 
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Die gesetzgebenden Behörden gingen also noch in den Jahren 1937-1939 davon aus, 
daß Außenseiter den die gleiche Marke benützenden Verbandsangehörigen unter Be
rufung auf Art.6 Abs.! MSchG deren Ungültigkeit entgegenhalten könnten, wenn nicht 
eine Ausnahmebestimmung (Art. 6 bis) in das Gesetz eingeführt würde. 

Zudem gestattet Art.6 bis die Hinterlegung von Konzernmarken nur unter dem Vor
behalt, daß «weder das Publikum getäuscht noch sonstwie das öffentliche Interesse 
verletzt werden kann». Auch daraus ergibt sich, daß die Zulässigkeit und Gültigkeit 
übereinstimmender Marken nicht allein von der Stellungnahme der beteiligten Inhaber 
abhängt. 

Damit ist der Meinung des Handelsgerichts, es sei nun 80 Jahre nach dem Erscheinen 
des W erkes vonJosefKohler über das Recht des Markenschutzes endlich Zeit, sich von 
der Nichtigkeitstheorie dieses Autors frei zu machen, der Boden entzogen. Die Nichtig
keit, obwohl seinerzeit vom Bundesgericht auch durch Hinweis auf die erwähnte L ehr
meinung begründet, läßt sich aus dem schweizerischen Gesetz ableiten, wie die Behörden 
es noch in neuerer Zeit verstanden haben und es noch heute gilt. Auf den Sinn des 
deutschen Warenzeichengesetzes und auf die heutige deutsche L ehre kommt nichts an. 

e) Das Handelsgericht glaubt, wenn eine Marke wegen Verwechselbarkeit nichtig 
wäre, müßte sie es immer bleiben; die Nichtigkeit könnte nicht dadurch heilen, daß der 
Inhaber der älteren Marke das verwechselbare Zeichen während längerer Zeit dulde 
oder sein Klagerecht sonstwie nach Treu und Glauben verwirke, wie BGE 73 II 191 ff. 
dies als möglich erkläre. 

Daß Art. 2 ZGB auch im Gebiete des Markenrechts anwendbar ist, bedeutet nicht, 
eine absolut nichtige Marke könne nachträglich auf Grund dieser Bestimmung ein für 
allemal und gegenüber jedermann gültig werden. Art. 2 ZGB setzt die Normen des 
Zivilrechts nicht allgemein für bestimmte Arten von Fällen außer Kraft, sondern weist 
den Richter nur an, besonderen Umständen des einzelnen Falles Rechnung zu tragen 
(BGE 85 II 114, 87 II 154). Wenn der Richter die vom Inhaber der nachgeahmten 
Marke gegen den Nachahmer gerichtete Löschungsklage wegen R echtsmißbrauchs ab
weist (vgl. BGE 73 II 191 ff., 76 II 394), heißt das daher nicht, die Marke des Nach
ahmers werde nun gegenüber jedermann gültig. Das Urteil wird nur zwischen dem 
Löschungskläger und dem Nachahmer rechtskräftig. Im Prozesse des Nachahmers mit 
Dritten, z.B. mit dem getäuschten Käufer oder mit einem Markeninhaber, d em der 
Nachahmer seinerseits Nachahmung vorwirft, hat der Richter anhand der konkreten 
Umstände die Frage des Rechtsmißbrauchs erneut zu prüfen und, falls er diesen ver
neint, die Marke des ersten Nachahmers als ungültig zu behandeln. 

Zudem kann durchaus eine Marke anfänglich wegen Verwechselbarkeit nichtig sein, 
im Laufe der Zeit aber im Lichte der Umstände des einzelnen Falles nach Treu und 
Glauben schutzwürdig werden. Das ist die Folge davon, daß Art. 2 ZGB den Richter 
verpflichtet, jeweilen den sich ändernden Verhältnissen, dem Zeitablauf, dem besonde
ren Verhalten des einzelnen Beteiligten und überhaupt allen dem einzelnen Falle eigenen 
Umständen Rechnung zu tragen. 

f) Wenn der Inhaber die Marke während drei aufeinanderfolgenden Jahren nicht 
gebraucht und seine Unterlassung nicht hinreichend zu rechtfertigen vermag, kann der 
Richter die Marke auf Klage eines Interessierten löschen lassen (Art. 9 MSchG). Das 
Handelsgericht ist der Meinung, wenn der Nachahmer die Voraussetzungen dieser Be
stimmung nachweist, stehe die Gültigkeit seiner eigenen Marke fest; daraus folge, daß 
sie vorher nicht absolut nichtig, sondern nur anfechtbar gewesen sein könne; denn es sei 
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begrifflich unmöglich, daß eine absolut nichtige Marke auf einmal gültig werde; aus 
dem Nichts könne nichts entstehen. 

Auch diese formalistische Überlegung hält nicht stand. W enn der Richter die ältere 
Marke wegen dreijährigen Nichtgebrauchs löschen läßt oder diesen Nichtgebrauch im 
Rechtsstreit zwischen dem Nachahmer und einem Dritten vorfrageweise feststellt, ist es 
nicht begrifflich unmöglich, die Marke des Nachahmers fortan - allenfalls sogar rück
wirkend - als gültig zu behandeln. Der besondere Sachverhalt (richterliche Feststellung 
des Nichtgebrauchs der älteren Marke oder schon der Nichtgebrauch als solcher) macht 
die Marke des Nachahmers gültig. Nach welchen R egeln sie ohne den Eintritt dieses 
Sachverhaltes beurteilt werden müßte, ist damit nicht gesagt. 

g) Das Handelsgericht glaubt die Nichtigkeit einer verwechselbaren Marke auch 
verneinen zu müssen, weil ihre Voraussetzungen nicht immer klar zutage lägen, sondern 
heikle Untersuchungen und eine gerichtliche Entscheidung nötig machen könnten, so 
über die Frage der Verwechselbarkeit oder der Warengleichheit oder darüber, ob die 
ältere Marke wegen Nichtgebrauchs während drei er Jahre der Löschungsklage ausge
setzt sei (Art. 9), ob sie einer noch älteren Marke widerspreche oder ob sie gegenüber 
der neueren nach Treu und Glauben, z.B. wegen langen Duldens, zurückzutreten habe. 
Es gehe deshalb nicht an, auf bloßes Ansehen hin zu erklären, eine Marke sei nichtig, 
weil sie einer am Prozeß nicht beteiligten älteren Marke ähnlich sei. 

Auch mit diesen Überlegungen läßt sich die Auffassung des Handelsgerichts nicht 
begründen. Es versteht sich, daß die Prozeßparteien gemäß den Vorschriften des kanto
nalen Prozeßrechtes alle Tatsachen zu behaupten und zu beweisen haben, von denen 
die Nichtigkeit abhängt oder die ihr im Wege stehen. Kommen sie ihrer Behauptungs
pflicht nach und bieten sie die nötigen Beweise an, so darf der Richter nicht auf bloßes 
Ansehen der Marke hin entscheiden, sondern muß er auch alle anderen für das Urteil 
erheblichen Tatsachen abklären und berücksichtigen. Die Schwierigkeiten, die er bei 
der Ermittlung des behaupteten Sachverhaltes oder dessen rechtlicher Würdigung allen
falls zu überwinden hat, stehen der Auffassung nicht im Wege, daß eine Marke unter 
den gesetzlichen Voraussetzungen nichtig sei. Nichtigkeit setzt nicht voraus, daß sie von 
jedermann ohne weiteres erkannt werden könne. Gerade weil sie oft nicht klar zutage 
liegt, hat nach dem Willen des Gesetzes nicht schon das Amt für geistiges Eigentum die 
Voraussetzungen des Art. 6 MSchG zu prüfen, sondern erst der Zivil- oder der Straf
richter. 

h ) Das Handelsgericht glaubt ferner, die Praxis des Bundesgerichtes widerspreche 
den Bedürfnissen des Handelsverkehrs nach klaren, übersichtlichen Rechtsverhältnissen. 

Zugegeben ist, daß es für den Nachahmer einfacher wäre, wenn er nur dem Inhaber 
der nachgeahmten Marke Rede und Antwort zu stehen brauchte. Der Klarheit und 
Übersichtlichkeit ist jedoch am besten gedient, wenn er damit rechnen muß, daß seine 
Marke auch Dritten gegenüber nicht durchdringe. Das wird ihn von Nachahmungen 
abhalten. Die Auffassung des Handelsgerichts ist geeignet, den Gebrauch gleicher oder 
ähnlicher Marken für gleichartige Waren verschiedener Herkunft zu fördern und damit 
im Handelsverkehr Verwirrung zu schaffen oder zu dulden. 

i) Das Handelsgericht lehnt die Praxis des Bundesgerichts ferner ab, weil sie freie 
Bahn zu Markenrechtsverletzungen schaffe, stoßend sei und zu dem Ärgernis führe, daß 
fast jeder Markenrechtsverletzer zum eigenen Vorteil dem Kläger ältere Marken ent
gegenhalte, ohne sich um deren wirklichen Bestand und um ihr Verhältnis zur Marke 
des Klägers zu kümmern. 
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Damit unterstellt das Handelsgericht, nach der Praxis des Bundesgerichts genüge 
·rnrner schon die bloße Eintragung einer älteren Marke, um die ihr gleichende neuere 
1 

·chtig zu machen. Davon kann nicht die Rede sein. Dem Inhaber der neueren Marke 
:ieibt vorbehalten, dem Richter die Gründe darzulegen, aus denen seine Marke allen
falls trotz der älteren gültig ist. So kann er z.B. vorbringen, die ältere sei gemäß Art. 9 
MSchG wegen Nichtgebrauchs unwirksam. Ferner unterstellt das Handelsgericht, die 
Duldung der neueren Marke durch den Inhaber der älteren mache jene ohne weiteres 
gültig. Da auch das nicht zutrifft, ist es nicht stoßend, wenn der vom Inhaber der neueren 
Marke Belangte dem Vorwurf der Markenrechtsverletzung mit der Einrede der Nichtig
keit begegnet. Wie häufig der Richter diese Einrede hören muß, ist unerheblich. Für die 
Zahl dieser Fälle sind jene verantwortlich, die klagen, obschon sie wissen oder wissen 
könnten, daß ihre Marke sich von einer älteren nicht genügend unterscheidet. 

k) Das Handelsgericht wirft der Praxis des Bundesgerichts auch vor, sie schaffe Ver
wirrung; sie schütze das kaufende Publikum nicht vor Täuschungen, sondern erreiche 
gerade das Gegenteil, denn das Bundesgericht erkläre die Marke nichtig, ohne sie im 
Register löschen zu lassen und ihren weiteren Gebrauch zu untersagen. 

Das Bundesgericht darf nicht über die Rechtsbegehren hinausgehen, welche die Par
teien im kantonalen Verfahren stellen. Ein bundesgerichtlicher Befehl zur Löschung der 
nichtigen Marke und ein Verbot ihres weiteren Gebrauches sind daher ausgeschlossen, 
wenn die Nichtigkeit der Marke nur einredeweise, nicht durch Klage oder Widerklage 
mit entsprechenden Rechtsbegehren geltend gemacht wurde. Daß eine Marke eingetra
gen bleiben kann, obschon das Bundesgericht sie als nichtig erachtet hat, ist also nicht 
auf Fehler der R echtsprechung zurückzuführen. Im übrigen gibt das Markenregister 
deshalb nicht immer die wahre Rechtslage wieder, weil das Amt für geistiges Eigentum 
nach dem Willen des Gesetzes die Eintragung verwechselbarer Marken nicht verweigern 
darf. Auch hiefür ist die bundesgerichtliche Rechtsprechung nicht verantwortlich. Nur 
eine fehlerhafte Auslegung des Gesetzes könnte das Bundesgericht veranlassen, sie zu 
ändern, nicht auch praktische Unzukömmlichkeiten, die andere Ursache haben. 

1) Schließlich argumentiert das Handelsgericht, die Heranziehung einer älteren am 
Prozeß nicht beteiligten Marke sei auch prozessual unzulässig und unmöglich. Das 
Bundesgericht dürfe als Berufungsinstanz die Marken nicht miteinander vergleichen, 
ohne daß die kantonale Instanz die tatsächlichen Feststellungen getroffen habe. Die 
nötigen Feststellungen seien aber nicht möglich, wenn die ältere Marke am Prozeß nicht 
beteiligt sei. Ihr Inhaber sei nicht verpflichtet, Unterlagen vorzulegen oder Erklärungen 
über seine Marke abzugeben. Es dürfe vermutet werden, der Inhaber der älteren Marke 
habe nichts unternommen, weil die neuere Marke für ihn unschädlich sei. Unter solchen 
Umständen sei es nicht Aufgabe des Gerichtes, dem Inhaber der älteren Marke mehr 
Rechte zuzuschreiben, als er selber beanspruche. 

Damit verkennt das Handelsgericht, daß der Richter nicht über die Rechte des am 
Prozeß nicht beteiligten Inhabers der älteren Marke, sondern über die Rechtslage des 
klagenden Hinterlegers der neueren Marke gegenüber dem beklagten Dritten entschei
det, wenn er dessen Nichtigkeitseinrede beurteilt. In Erfüllung dieser Aufgabe hat er 
alle erheblichen Beweise abzunehmen, die das kantonale Prozeßrecht anerkennt und der 
Beklagte in der von diesem Gesetze bestimmten Form rechtzeitig angerufen hat. Gege
benenfalls hat er also auch den Hinterleger der älteren Marke zur Herausgabe von Ur
kunden oder zur Zeugenaussage zu verhalten. Sollten bisweilen prozessuale Normen ihn 
daran hindern, so könnte darin kein Grund gesehen werden, das eidgenössische mate-
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rielle Recht anders auszulegen, als das Bundesgericht es in seiner ständigen Rechtspre. 
chung getan hat. 

Aus allen diesen Gründen ist an der beanstandeten Praxis festzuhalten. 

2. Die Klägerin hält die Marke PO LL UX für gültig, weil die beiden CO LUX-Marken 
nicht für die eingetragenen Warengattungen «Papier und Papierwaren» (Marke 
Nr. 107 707) bzw. « Papier und Papierwaren aller Art» (Marke Nr. 148 595), sondern 
nur für Schrankpapier rechtsbeständig seien. Nur für dieses Erzeugnis würden sie näm. 
lieh tatsächlich gebraucht; im übrigen hätten sie die Natur unzulässiger Defensivzeichen. 

Es trifft nicht zu, daß, wie die Klägerin vorbringt, vor dem Handelsgericht beide 
Parteien ausgeführt hätten, die COLUX-Marken würden nur für Schrankpapier ver
wendet. Lediglich die Klägerin nahm diesen Standpunkt ein, indem sie einen weiter
gehenden Gebrauch «vorsorglich» bestritt. Die Beklagte dagegen behauptete unter 
Berufung auf zwei Zeugen, das Zeichen COLUX werde tatsächlich gebraucht, «und 
zwar für speziell veredeltes Papier (mit Lack beschichtet, es ist ein spezielles Herstellungs
verfahren) und für Papierfolien zur Schrankauskleidung sowie zum Teil für Verpackun
gen». Das Handelsgericht hat den angebotenen Beweis nicht abgenommen und die 
Behauptung der Beklagten im Urteil nur wiedergegeben, ohne dazu Stellung zu nehmen. 

Es erübrigt sich jedoch, die Sache zur Abklärung dieses Punktes zurückzuweisen. 
Gewiß erstreckt sich der Schutz einer Marke nach der bundesgerichtlichen Rechtspre
chung nicht notwendigerweise auf alle eingetragenen Waren. Er entfällt für jene Gattun
gen, für die das Zeichen binnen der dreijährigen Frist des Art. 9 MSchG-nicht tatsächlich 
gebraucht wird (BGE 62 II 61 und nicht veröffentlichtes Urteil vom 2.November 1954 
i. S. Soko A.G./Mühlethaler S.A.). Doch liegt dieser Sachverhalt hier jedenfalls in bezug 
auf das Erzeugnis «Papier» nicht vor. Man darf in Schrankpapier nicht eine besondere 
Kategorie sehen, da es nicht im Sinne des Art. 6 Abs. 3 MSchG gänzlich von «Papier» 
abweicht. Es fällt gegenteils vollständig unter diese Warengattung. Selbst wenn die 
Firma Burkhardt & Hauser A.G. die COLUX-Marken nur auf den zur Auskleidung 
von Schränken bestimmten Papieren verwenden sollte, könnte daher nicht gesagt wer
den, sie brauche sie für die Gattung «Papier» nicht. Um für diese Marken Schutz be
anspruchen zu können, war sie nicht verpflichtet, sie auf Papieren aller möglichen Be
schaffenheit oder Bestimmungszwecke anzubringen. 

Ob die Eintragung der COLUX-Marken für die Gattung «Papierwaren» bzw. 
«Papierwaren aller Art» nur zu Defensivzwecken erfolgte, kann dahingestellt bleiben. 

3. Die Klägerin macht geltend, das Zeichen POLLUX sei für Erzeugnisse bestimmt, 
die von dem mit den COLUX-Marken versehenen Schrankpapier gänzlich verschieden 
seien; deshalb sei es gültig. 

Der Schutzbereich der COL UX-Marken erstreckt sich indessen nicht nur auf Schrank
papier, sondern auf Papier überhaupt, wenn nicht allenfalls sogar auch für Papierwaren. 
Deshalb sind die Gattungen «Folien und Verpackungen aller Art», für die das Zeichen 
POLLUX bestimmt ist, nicht dem Schrankpapier, sondern dem Papier schlechthin 
gegenüberzustellen. 

Weder «Folien», noch «Verpackungen aller Art» weichen ihrer Natur nach von 
« Papier» gänzlich ab, wie es nötig wäre, damit die Klägerin sich auf Art. 6 Abs. 3 MSchG 
berufen könnte. Diese Bestimmung trifft nicht schon bei technisch verschiedener Be
schaffenheit der Ware zu. Sie setzt nach ständiger R echtsprechung voraus, daß die Ab
nehmer dank der Verschiedenheit der Ware trotz der Übereinstimmung oder Verwech-
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selbarkeit der Marken nicht auf den Gedanken kommen können, die Erzeugnisse würden 
von ein und derselben Firma hergestellt oder auf den Markt gebracht (BGE 87 II 108 
und dort erwähnte Entscheide) . Daher ist nicht entscheidend, ob die Käufer, wie die 
Klägerin vorbringt, unter Folien «etwas Künstliches, Chemisches» verstehen und des
halb Papier nicht dazu zählen. Folien, wie sie der Klägerin vorschweben, z.B. Poly
aethylenfolien, dienen weitgehend gleichen Zwecken wie Papiere, nämlich zum Ver
packen oder Bedecken von Waren, zum Belegen von Tischen und Gestellen, zum Aus
kleiden von Schränken, Schubladen usw. Sie stehen in vielen Anwendungsbereichen 
mit dem Papier im Wettbewerb und verdrängen es mehr und mehr. Das ist so wahr, daß 
die K lägerin den Schutz der Marke POLLUX nicht nur für Folien und Verpackungen 
aus Folien, sondern für Verpackungen aller Art beansprucht, also auch für solche aus 
Papier. Falls die Marke POLLUX mit den COLUX-Marken verwechselt werden kann, 
ist sie daher geeignet, die Abnehmer über die Herkunft der Ware irrezuführen. 

Der Einwand, die Abnehmerkreise deckten sich nicht, hilft nicht. Papier wird nicht 
nur von Personen gekauft, die es im Haushalt verwenden wollen, sondern auch von 
Unternehmern und Kaufleuten zur Verwendung im Geschäft, besonders zum Einpacken 
von Waren, also gerade von j enen Kreisen, die auch für die Folien und Verpackungen 
der K lägerin Interesse haben. Übrigens gehen auch die dem breiten Publikum angebo
tenen Papiere durch die Hand der Kleinhändler, also von Angehörigen der Kreise, die 
nach der Darstellung der Klägerin deren Folien und Verpackungen zu erwerben pflegen. 
In diesen Kreisen kann die Marke POLLUX Verwirrung stiften. 

4. Die Klägerin hält ihre Marke auch für gültig, weil sie nicht mit den COLUX
Marken verwechselt werden könne. 

Dem Klange nach unterscheiden sich diese Zeichen indessen nicht genügend. Daß 
das eine mit einem P, das andere mit einem C beginnt und daß im einen der Buchstabe 
L verdoppelt ist, kann leicht überhört werden, besonders am Telephon. Die beiden 
Wörter sind beim Sprechen gleich lang, und beide weisen zwei Silben auf, wobei die 
zweite in beiden Marken identisch ist. Die zweite Silbe fällt wegen des selten vorkom
menden Buchstabens X besonders auf und bleibt im Gedächtnis leichter haften als die 
erste. Aber auch das Oder ersten Silbe kann Verwechslungen fördern. Als Ganzes klingen 
beide Wörter so ähnlich, daß eine geringe Undeutlichkeit beim Sprechen oder ein Hör
fehler die Unterscheidung verunmöglichen können. 

Das Wort COLUX hat keinen Sinn, und der aus der griechischen Göttersage stam
mende und einen Fixstern bezeichnende Name POLLUX ist im Volke so wenig bekannt, 
daß viele Leute ihn für ein Phantasiewort halten können. Es kann daher nicht gesagt 
werden, die durch den Klang geschaffene Verwechslungsgefahr werde vermindert oder 
behoben, weil die beiden Wörter häufig vorkämen und kraft eines bestimmten Sinnes 
leicht voneinander unterschieden werden könnten. Auch kann, wer die beiden Wörter 
nicht schon beim Hören verwechselt, ihre Unterschiede mangels eines allgemein bekann
ten Sinnes nachträglich leicht vergessen. 

Welchen Eindruck der Beschauer von den Zeichen erhält, ist schon deshalb unerheb
lich, weil Wortmarken sich nicht nur beim Lesen und Betrachten, sondern vor allem 
auch im mündlichen Verkehr voneinander unterscheiden müssen. Daß die COLUX
Marke Nr. 148 595 verschnörkelte Schrift aufweist, wie die Klägerin geltend macht, 
spielt im übrigen auch deshalb keine Rolle, weil daneben noch die COLUX-Marke 
Nr. 107 707 mit einfacher Schrift besteht. Übrigens pflegt der Leser die Schriftzüge 
wenig zu beachten; wesentlich ist ihm bei Wortmarken gewöhnlich nur der Klang und 
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gegebenenfalls der Sinn. Davon geht auch die Firma Burkhardt & f[auser A.G. aus, 
trägt doch das bei den Akten liegende Schrankpapier das Wort Colux in einer Schrift, 
die von den beim Amt für geistiges Eigentum hinterlegten Schriften abweicht. Auch der 
Umstand, daß die Marke POLLUX im Gegensatz zu den COLUX-Marken in weißer 
Schrift auf schwarzem Grunde steht, der von einem weißen und einem schwarzen Strich 
umrandet ist, schließt die Gefahr von Verwechslungen nicht aus. Meistens betrachtet 
man nur das Wort, nicht auch das Schildchen, auf dem es steht. Das trifft für die Marke 
POLLUX um so mehr zu, als sie, praktisch angewendet, keineswegs bildhaft wirkt. 
Sie pflegt nämlich nur sehr klein und an unscheinbarer Stelle der Verpackung ange
bracht zu werden, damit man sie nicht als eine den Inhalt kennzeichnende Marke auf
fasse. 

Aus allen diesen Gründen ist die Marke der Klägerin nichtig. Die Klägerin ist daher 
nicht berechtigt, auf Nichtigerklärung der Marke der Beklagten und auf Unterlassung 
des Gebrauchs dieser Marke zu klagen. 

MSchG Art.6 

Verwechselbarkeit der Marken Playtex und Pantex. 

ZBJV 100, 329 ff., Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Bern vom 
10.April 1963 in Sachen International Latex Corp. gegen Youthcraft 
Creation lnc. 

Die Klägerin, International Latex Corp., ist seit 1940 Inhaberin der 
Wortmarke Playtex. Die Beklagte, Youthcraft Creation lnc., ließ 1961 
im schweizerischen Markenregister die Marke Pantex für Damenunter
wäsche aller Art eintragen. Die Löschungs- und Unterlassungsklage wurde 
gutgeheißen, wobei die nachstehenden Erwägungen angestellt wurden: 

3. Die Klägerin benützt ihre Marke in der Schweiz in großem Umfange u . a. für 
Büstenhalter, Hüftgürtel und Kinderhöschen. Die Beklagte hat ihre Marke für Damen
wäsche aller Art eintragen lassen. Unter der Bezeichnung «PANTEX» wird in der 
Schweiz Reklame für höschenförmige Gürtel gemacht. Es ergibt sich somit, daß die 
beiden Marken für gleiche Waren verwendet werden. 

Zu prüfen ist, ob sich die Marke der Beklagten PANTEX im Sinne von Art. 6 MSchG 
genügend von der klägerischen Marke PLA YTEX unterscheidet. 

Nach der Bundesgerichtspraxis ist für die Verwechselbarkeit der Endabnehmer, also 
der Käufer der fraglichen Markenprodukte, maßgebend. Nach Art. 6 Abs. 1 MSchG 
muß sich die zur Hinterlegung gelangende Marke durch wesentliche Merkmale von 
denjenigen Marken unterscheiden, deren Eintragung schon stattgefunden hat. Nach 
Art. 6 Abs. 2 MSchG ist die Wiedergabe gewisser, einer bereits hinterlegten Marke an
gehörenden Figuren zulässig, sofern sich die neue Marke von der schon deponierten in 
hinlänglichem Maße unterscheidet und, als Ganzes betrachtet, nicht leicht zu einer 
Verwechslung Anlaß geben kann. Nach der Praxis gilt der Grundsatz von Art.6 Abs.2 
MSchG nicht nur für Bild- sondern auch für Wortmarken (BGE 82 II 233). 

Bei der Untersuchung der Verwechslungsgefahr ist nicht von gleichzeitiger verglei
chender Prüfung der Zeichen auszugehen. Maßgebend ist, ob die Marken, einzeln ge-
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ornrnen, bei isolierter Betrachtung deutlich unterscheidbar sind. Es ist zu bedenken, 
~aß die Abnehmer die Zeichen regelmäßig nicht zusammen zu Gesichte bekommen 
nd deshalb bei der Würdigung einer Marke auf den Gedächtniseindruck angewiesen 

~ d der in ihnen zurückgeblieben ist. Nur dieses Erinnerungsbild können sie mit der 
:chahmung in Beziehung setzen. Deshalb ist es unerheblich, wenn beim Nebenein
anderhalten von Marken durch sorgfältige Vergleichung Unterschiede in nebensäch
lichen Einzelheiten feststellbar sind, da anzunehmen ist, daß die Abnehmer solche Einzel
heiten übersehen oder nicht im Gedächtnis behalten. Es ist von den bestehenden gemein
samen M erkmalen auszugehen und zu prüfen, ob diese trotz gewisser Abweichungen 
so stark ins Gewicht fallen, daß die Abnehmer irregeführt werden können. 

Die Verwechslungsgefahr ist vom Standpunkt des letzten Abnehmers, des Konsumen
ten, aus zu beurteilen. Das urteilende Gericht muß deshalb versuchen, sich in die geistige 
Welt der Konsumentenkreise hineinzudenken. Dabei ist das durchschnittliche Unter
scheidungsvermögen der betreffenden Verkehrskreise zu berücksichtigen (vgl. Kom
mentar MATTER, S.101, Kommentar DAVID, N.3 zu Art.6 sowie die dort publizierten 
Bundesgerichtsentscheide) . 

Vergleicht man die beiden fraglichen Marken, so ist festzuhalten, daß sie beide zwei
silbig sind, deren erste bei beiden mit P beginnt und noch ein A aufweist, während die 
zweite Silbe identisch ist. Nach Auffassung der Klägerin werden die Vokale der ersten 
Silben PLAY und PAN ähnlich ausgesprochen, während die Beklagte auf die Vokalfolge 
e-i/a bei deutscher, italienischer und englischer Aussprache, e/a bei französicher Aus
sprache und e-i/ä bei amerikanischer Aussprache hinweist. In der Schweiz mit den vier 
Landessprachen, den von Kanton zu Kanton verschiedenen Dialekten, den vielen 
Fremdarbeitern, dem Schul- und dem Kinoenglisch werden Fremdsprachen sehr ver
schieden ausgesprochen. Auf die Aussprache kann deshalb nicht zu viel Gewicht gelegt 
werden. Indessen stehen sich zwei englische Begriffe gegenüber, die zweisilbig sind, mit 
p anfangen, in der ersten Silbe ein A aufweisen und deren zweite Silbe TEX identisch 
ist. Dies bewirkt ein ähnliches Klangbild. 

Auch im Schriftbild bewirkt die gemeinsame Endung in Verbindung mit dem gleichen 
Anfangsbuchstaben eine starke Annäherung. Die Marke PLAYTEX zählt 7 Buchstaben, 
die Marke PANTEX deren sechs; fünf von ihnen sind beiden Marken gemeinsam. Es 
besteht durchaus die Gefahr, daß flüchtige Beobachter auch das Schriftbild verwechseln. 
Aus der Verschiedenheit des Sinngehaltes der Wortstämme P ANT und PLA Y der beiden 
Marken kann nichts Wesentliches abgeleitet werden. Der englische Begriff PANT = 
Höschen (Unterhosen) wird dem Großteil der Käufer unbekannt sein. Der Ausdruck 
PLA Y = Spiel ist wohl bekannter, hat sich aber in der Schweiz insbesondere bei der 
französisch oder italienisch sprechenden Bevölkerung nicht derart durchgesetzt, daß er 
dem Gemeingut angehören würde. Bei Hüftgürtel und Unterwäsche ist bei der weib
lichen Käuferschaft eine Assoziation zu PLA Y auch nicht naheliegend. In der Praxis 
wird somit der Sinngehalt der beiden Marken keine wesentliche Rolle spielen. Insbeson
dere kann er keine genügenden Unterscheidungsmerkmale der beiden Marken ergeben, 
die gegenüber dem ähnlichen Klang- und Wortbild ins Gewicht zu fallen vermöchten. 

Die Beklagte macht geltend, daß die Schlußsilbe TEX nicht mitberücksichtigt werden 
dürfe, weil sie sehr oft gebraucht werde und allen zum Gebrauche freistehe. Da auf die 
Wirkung der Marke in ihrer Gesamtheit abzustellen ist, ist im Gesamteindruck auch die 
Endsilbe mitzuberücksichtigen. Die Wahl einer nicht sehr unterscheidungskräftigen 
Endung könnte nur dann von ausschlaggebender Bedeutung sein, wenn die Verwechs
lungsgefahr ausschließlich durch sie geschaffen würde. Dies trifft im vorliegenden Fall 
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nicht zu. Die Verwechslungsgefahr besteht bereits beim Wortstamm und wird durch die 
gemeinsame Endung noch verschärft (vgl. BGE 88 II 468). Überdies ist darauf hinzu
weisen, daß ein Nachweis, daß in der Schweiz eine Marke mit der Endung TEX für 
Damengürtel oder Büstenhalter verwendet wird, fehlt. Auch kann gestützt auf das von 
der Beklagten vorgelegte Material keine Rede davon sein, daß die Silbe PLAY gemein
frei sei. 

Unerheblich ist die Behauptung der Beklagten, die Gürtelhosen PANTEX seien 
wegen ihres Preises von Fr. 39.- bis 48.- für eine exklusive Kundschaft bestimmt, 
während sonst derartige Gürtelhosen in der Schweiz schon zu Preisen von Fr.6.- und 
7.- verkauft würden. Insbesondere ist diese Behauptung nicht geeignet darzutun, daß 
sich die Produkte der Marken PLAYTEX und PANTEX an verschiedene Käuferklassen 
wenden, spielt doch der Preis bei Frauen, die um ihre Schlankheit besorgt sind, eine 
untergeordnete Rolle. Zudem hat die Klägerin nachgewiesen, daß der Preis der von der 
Beklagten angebotenen Gürtelhose durchaus nicht außergewöhnlich ist (vgl. FORM
FIT-Hose zu Fr.49.50). 

Endlich darf noch darauf hingewiesen werden, daß das amerikanische Patentamt die 
Markenanmeldung P ANTEX u. a. im Hinblick auf das Zeichen PLA YTEX der Klä
gerin als verwechselbar abgewiesen hat. 

In Berücksichtigung aller Umstände erachtet das Gericht eine Verwechslungsgefahr 
zwischen den Marken PLAYTEX und PANTEX als gegeben (vgl. BGE 88 II 465, 
70 II 189, 52 II 166) . Die jüngere Marke PANTEX ist deshalb gemäß Art.6 MSchG 
nichtig. 

MSchG Art. 30 und UWG Art. 5 Abs.1 und 2 

Die Bestimmungen über den Gerichtsstand sind grundsätzlich dem kantonalen 
Recht vorbehalten. Dieses ist eingeschränkt durch Art. 59 B V, sowie durch all
fällige staatsvertragliche Vorschriften und durch Gerichtsstandsbestimmungen des 
Bundesrechts. 
Der im Markenschutzgesetz für die Klagen gegen einen außerhalb der Schweiz 
wohnenden Hinterleger vorgesehene Gerichtsstand in Bern ist bloß subsidiärer 
Natur. 
Befi,ndet sich der Ort, an dem die unlautere Wettbewerbshandlung vorgenommen 
worden ist, im Ausland, so ist als Gerichtsstand des Begehrungsortes der schwei
zerische Ort zu betrachten, an welchem der Eifolg eingetreten ist. 
Im Falle einer auf das UWG gestützten, aber mit einer anderen zivilrechtlichen 
Streitigkeit im Sinne von Art. 5 Abs. 2 UWG zusammenhängenden Klage ist der 
Kläger befugt, aber nicht verpflichtet, die Klage am Gerichtsstand dieser anderen 
Streitigkeit anzubringen. 

BGE 89 II 422 ff. und Praxis 1964, Nr.46, Auszug aus dem Urteil der 
I. Zivilabteilung vom 1 7. September 1963 in Sachen Francesco Cinzano 
& Cia, S. p. A. gegen Campari SA. 

Campari SA erhob beim Appellationshof des Kantons Tessin gegen die 
Firma Francesco Cinzano & Cia S. p. A. in Turin Klage wegen Marken-
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rechtsverletzung und unlauteren Wettbewerbs. Sie beantragte die Lö
schung der Marke der Cinzano S. p. A. und das Verbot weiterer unlauterer 
Wettbewerbshandlungen. 

Die Beklagte bestritt die örtliche Zuständigkeit der tessinischen Gerichte, 
wurde aber mit dieser Einrede vom Appellationshof des Kantons Tessin 
abgewiesen. Das Bundesgericht hat diesen Entscheid u . a. mit folgenden 
Erwägungen bestätigt: 

4 . .. . Daraus folgt, daß im Berufungsverfahren nur Rügen zulässig sind, die sich auf 
eine V erletzung des schweizerisch-italienischen Niederlassungs- und Konsularvertrages 
und auf die Sonderbestimmungen des UWG und des MSchG stützen. Die Berufung kann 
nur geschützt werden, soweit eine Verletzung einer zwingenden Vorschrift der genann
ten Gesetze bzw. des Staatsvertrages nachgewiesen ist. Die allfällige Verletzung einer 
Vorschrift im kantonalen Recht kann im Berufungsverfahren nicht gerügt werden. 

a) (Keine Verletzung des Staatsvertrages) 

b) Nach Art. 5 Abs. l UWG kann die Klage, wenn der Beklagte keinen Wohsitz in der 
Schweiz hat, auch beim Richter des Begehungsortes angebracht werden. 

Die Klägerin macht geltend, die behaupteten unlauteren Handlungen seien in Turin 
vorgenommen worden. Befindet sich der Ort, an d em die unerlaubte Handlung vorge
nommen worden ist, im Ausland, so gilt jedoch, wie nicht streitig ist, in analoger An
wendung von Art. 346 StGB als Gerichtsstand des Begehungsortes der schweizerische 
Ort, an dem der Erfolg eingetreten ist ... 

Im vorliegenden Fall steht fest, daß die streitigen Erzeugnisse auch im Tessin in den 
Handel gebracht worden sind. Es kann daher keinem Zweifel unterliegen, daß die Klage 
gegen die Cinzano S. p. A. Turin, sofern sie sich ausschließlich auf das UWG gestützt 
hätte, auf Grund des Bundesrecht im T essin hätte anhängig gemacht werden können. 

Art. 5 Abs. 2 UWG bestimmt nun allerdings ausdrücklich, daß eine Klage aus un
lauterem Wettbewerb, die, wie die vorliegende, im Zusammenhang steht mit einer 
anderen zivilrechtlichen Streitigkeit, z. B. mit einer solchen markenrechtlicher Natur, 
«auch» beim kantonalen Gericht angebracht werden « kann», das als einzige kantonale 
Instanz diese andere Streitigkeit zu beurteilen hat. Die Wendung «kann auch» nimmt 
dieser Bestimmung jeden zwingenden Charakter und verleiht ihr im Verhältnis zu Art. 5 
Abs. 1 UWG lediglich die Bedeutung einer Ermächtigung, von diesem abzuweichen. 
Die auf das UWG gestützte, aber mit einer anderen zivilrechtlichen Streitigkeit zusam
menhängende Klage kann somit am Gerichtsstand dieser andern Streitigkeit (gleich
gültig ob dieser ein solcher des Bundesrechtes oder des kantonalen Rechtes sei) oder an 
dem sonst auf Grund des UWG selber gegebenen Gerichtsstand angebracht werden . 
Die einzige Schlußfolgerung bundesrechtlicher Natur, die sich aus Art. 5 Abs. 2 UWG 
ableiten läßt, geht somit dahin, daß der Kläger befugt ist, die Klage zusammen mit der 
andern zivilrechtlichen Streitigkeit anzubringen, und zwar auch unter Abweichung von 
dem im UWG vorgesehenen Gerichtsstand. 

Es besteht übrigens, entgegen der in der Rechtslehre (voN BüREN, UWG Art. 5 N. 8) 
vertretenen Auffassung, kein Grund für die Annahme, Art. 5 Abs. 2 UWG habe aus
schließlich die sachliche Zuständigkeit im Auge. Der Randtitel «Gerichtsstand», « for », 
«foro» ist vielmehr im allgemeinen dahin zu verstehen, daß er auch die örtliche Zustän
digkeit umfasse (vgl. GuLDENER, Schweizerisches Zivilprozeßrecht, S. 75 ff. ). 
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Die Tessiner Gerichte haben daher mit der Bejahung ihrer Zuständigkeit das UWG 
nicht verletzt. 

c) Damit bleibt einzig noch zu prüfen, ob im vorliegenden Fall die Bestimmungen 
des MSchG der Bejahung der Zuständigkeit durch die tessinischen Gerichte entgegen
stehen. 

Das Markenschutzgesetz sieht für Verletzungsklagen keinen besonderen · Gerichts
stand vor; es gelten diesbezüglich die allgemeinen Normen des kantonalen Prozeßrechtes 
mit der Einschränkung, daß im interkantonalen Verhältnis der ordentliche Gerichts
stand gemäß Art.59 BV gewährleistet bleibt (DAvrn, MSchGArt.29 N.4, BGE 71 I 346). 

Das Markenschutzgesetz macht, gleich dem UWG, in Art. 30 eine Ausnahme von 
dieser Regel für den Fall, daß der Hinterleger einer Marke im Ausland wohnhaft ist und 
nicht ausdrücklich ein Spezialdomizil in der Schweiz verzeigt hat; in diesem Fall « kann» 
die Klage vor das Gericht gebracht werden, in dessen Bezirk das mit der Führung des 
Markenregisters betraute Amt seinen Sitz hat, also vor das Gericht von Bern, dem Sitz 
des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum. 

In einem von der Beklagten eingereichten Gutachten wird die Auffassung vertreten, 
für alle gegen einen nicht in der Schweiz wohnhaften Hinterleger einer Marke gerichteten 
Klagen gelte ausschließlich dieser Gerichtsstand. Diese Auffassung verstößt jedoch gegen 
den Wortlaut des Gesetzes, wonach der Kläger die Klage in Bern anbringen kann. 
Das Gesetz zwingt ihm also nicht einen einzigen Gerichtsstand auf, sondern verleiht ihm 
nur eine Befugnis, von der allgemeinen Regel abzuweichen. Es besteht kein Grund, eine 
solche Befugnis als eine Verpflichtung auszulegen. Den in diesem Parteigutachten dar
gelegten materiellrechtlichen Erörterungen kann übrigens nicht beigepflichtet werden. 
Die Möglichkeit von Widersprüchen zwischen den Urteilen verschiedener kantonaler 
Gerichte rechtfertigt die im Gutachten ausgesprochenen Befürchtungen nicht; denn sie 
liegt im Wesen unserer bundesstaatlichen Ordnung. Gleich wie auf den andern Gebieten 
des Zivilrechts kann auch hier die Einheitlichkeit in der Anwendung des Bundesrechts 
gewährleistet werden, zwar nicht durch eine einzige erste Instanz, aber durch die Mög
lichkeit der Berufung an das Bundesgericht. Diese Garantie wird im Bereich des Marken
schutzgesetzes noch verstärkt durch die Sondervorschrift, die den Parteien die Möglich
keit einräumt, eine solche Berufung ohne Rücksicht auf den Streitwert erheben zu kön
nen. Die im Gutachten angeführten kantonalen Entscheide (SJZ 4, 438, ZBJV 70, 45) 
sprechen sich nicht für die Ausschließlichkeit des Gerichtsstandes Bern aus, sondern 
lediglich für die Möglichkeit, dort gemeinsam mit einer Löschungsklage auch eine solche 
auf Untersagung weiteren Markengebrauchs und auf Schadenersatz zu erheben. 

Es bestehen sodann noch andere, auch in der Literatur (DAVID, MSchG Art. 30 N. 5) 
vertretene Gründe von weit größerer praktischer Tragweite, die dazu führen, den Ge
richtsstand von Art. 30 MSchG als fakultativen aufzufassen. Es wäre nämlich nicht zu 
verstehen, weshalb die Parteien infolge des Zwanges zur Anrufung des Gerichtsstandes 
Bern der Möglichkeit beraubt sein sollten, sich vor dem nach den kantonalen Vorschrif
ten zuständigen Richter ihrer eigenen Sprache bedienen zu können, wie dies der Drei
sprachigkeit unseresLandes entspricht. Endlich ist nicht einzusehen, weshalb der Kläger, 
dem das Recht zusteht, die Ansprüche aus UWG und MSchG kumulativ geltend zu 
machen (UWG Art.5 Abs.2; BGE 73 II 118), auch dann an den Gerichtsstand Bern 
gelangen müßte, wenn die behauptete Verletzung des MSchG im Verhältnis zu der
jenigen des UWG nur von untergeordneter Bedeutung wäre. 

In Wirklichkeit kann der tiefere Sinn von Art. 30 MSchG nur der sein, einen bloß 
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subsidiären Gerichtsstand zu schaffen, an dem der Geschädigte wenigstens ein Urteil 
erwirken könne, das für die mit der Führung des Markenregisters betrauten eidgenössi
schen Verwaltungsbehörden verbindlich ist. Auf jeden Fall besteht kein zwingender 
Grund, dem Gerichtsstand von Bern gegenüber andern kantonalen Gerichtsständen die 
Ausschließlichkeit zuzuerkennen (vgl. DAVID, MSchG Art.30 N.2; STAUFFER, SJZ 28, 
299; BGE 55 II 275) . 

Im vorliegenden Fall hat die Vorinstanz keine Ausführungen gemacht, aus denen 
sich ergäbe, daß sie sich auf die Vorschriften des kantonalen Prozeßrechtes gestützt habe. 
Es genügt jedoch die Feststellung, daß sie mit der Bejahung ihrer Zuständigkeit als 
Gericht des Ortes, an dem die behaupteten unerlaubten Handlungen begangen worden 
sind (welcher Gerichtsstand auch im UWG Art.5 Abs.! vorgesehen ist), nicht gegen 
Bundesrecht verstoßen haben kann. 

III. W etthewerhsrecht 

UWG Art.1 Abs. 2 lit. a 

Die Hinweise, die maßgebenden Herren eines Konkurrenzunternehmens stünden 
in Strafuntersuchung, es sei durch Haussuchung festgestellt worden, daß diese 
Herren an ihrem früheren Arbeitsort Unterlagenmaterial gestohlen hätten, die 
Produktion und Offerten des Konkurrenzunternehmens beruhten auf solchen Unter
lagen, das Strafverfahren werde voraussichtlich mit einer Verurteilung von leitenden 
Angestellten des Konkurrenzunternehmens enden, sind unnötig verletzend, da noch 
offen steht, ob eine strafrechtliche Verurteilung erfolgen werde. 
Die Behauptung, der Konkurrent beschäftige in leitenden Positionen drei Personen, 
welche an ihrem früheren Arbeitsort wegen Unregelmäßigkeiten entlassen worden 
seien, ist nicht geeignet, die Stellung des Konkurrenten im wirtschaftlichen Wett
bewerb zu beeinträchtigen und deshalb nicht unlauter, so daß nicht geprüft werden 
muß, ob die Behauptung wahr ist oder nicht. 

Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 2. Oktober 1964 
in Sachen X. AG gegen Z. 

Der Beklagte ist Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates der 
Y. AG. Von 1959 bis 1962 waren bei der Y. AG u. a. tätig: B. al~ Direktor, 
0. als Verkaufsehefund S. als Konstruktionschef. 

Die Klägerin X. AG. betreibt eine Fabrik für Maschinen- und Appa
ratebau, welcher sie im Jahre 1962 eine Abteilung für Spital-Einrichtun
gen angliederte. Die drei erwähnten Herren fanden eine neue Anstellung 
bei der Klägerin. 

Im Mai 1963 erstattete die Y. AG gegen B., 0. und S. Strafanzeige 
gegen Entwendung von Plänen und Geschäftsgeheimnisse enthaltenden 
Urkunden. Die Bezirksanwaltschaft Zürich veranlaßte nach Vernehmung 
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einiger Zeugen im Oktober 1963 eine Hausdurchsuchung in den Räumen 
der Klägerin sowie in den Privatwohnungen der drei Angeschuldigten, 
bei welcher Gelegenheit in den Büros 0. und S. bei der Klägerin sowie 
in den Privatwohnungen B. und 0. zwar nur wenige Fabrikationspläne, 
j edoch eine große Anzahl von Drucksachen und Formularen der Y. AG 
gefunden wurden. Die Strafuntersuchung nimmt ihren Fortgang. 

Im Februar teilte das Gemeindeamt A., welches sich für eine Spital
einrichtung interessierte, der Klägerin mit, der Beklagte habe ihm u . a. 
Folgendes geschrieben: 

« Nun wird ja von der Firma X .. AG eine Offerte bei Ihnen vorliegen . Ich möchte 
Ihnen bei dieser Gelegenheit mitteilen , daß die maßgebenden H erren dieser 
Firma, d . h. H err Dir. B. a ls auch seine Mitarbeiter, H err S. und H err 0. , in 
Strafunstersuchung stehen und durch Haussuchung festgestellt worden ist, daß 
sie unerhört viel Unterlagenma terial bei uns ges tohlen haben, um aufgrund dieser 
eben ihre Produktion und Offerten zu machen. » 

Ebenfalls im Februar 1964 schrieb Rechtsanwalt Dr. B. namens der Y. 
AG der Gemeinde A. u. a. Folgendes: 

« Die Bezirksanwaltschaft Zürich hat bei d er genannten Firma bzw. bei d eren 
Angestellten B., S. und 0. bei einer H ausdurchsuchung viele Hunderte von Do
kumenten beschlagnahmt, die aus d er Firma Y. AG stammten. Neben minder
wichtigen Teilen umfaßte dieses der Firma Y. AG entw,;ndete Aktenmaterial 
eine R eihe von sehr wichtigen Schriftstücken, die man üblicherweise a ls Geschäfts
geheimnis bezeichnet und entsprechend hütet. Ich habe die wichtigsten dieser 
Schriftstücke in einer Liste zusammengestellt, die ich Ihnen in Kopie beilege. 
Ein Blick in diese Liste wird Ihnen zeigen, was von d en Beteuerungen der Firma 
X. AG zu halten ist. Persönlich kann ich nur staunen darüber, daß eine schwei
zerische Geschäftsfirma, die etwas auf sich hält, solche Machenschaften ihrer 
leitenden Angestellten zu decken wagt. Ich zweifle auch nicht daran, daß das 
erwähnte Strafverfahren mit einer V erurteilung d er Angeschuldigten enden 
wird. » 

Im Mai vernahm die Klägerin ferner, daß der Beklagte im Februar 
an die Spitalbaukommission G. u . a. Folgendes geschrieben hatte: 

« Ich habe seinerzeit bei der Firma Y. AG, die ich unter schwierigen U mständen 
aus deutscher Hand übernehmen mußte, Mitarbeiter wegen Unregelmäßigkeiten 
entlassen. Die weitere Entwicklung hat dann gezeigt, daß diese Unregelmäßig
keiten viel größer a ls angenommen waren, so daß wir dann gegen diese Leute 
eine Strafanzeige erstatten mußten. 
Bei den Haussuchungen haben sich dann unsere V ermutungen m ehr als bestä
tigt.» 

Die Klägerin beantragte, es sei gerichtlich festzustellen, daß der Be
klagte unlauteren Wettbewerb dadurch begangen habe, daß er die Be
hauptungen verbreitete bzw. verbreiten ließ, 
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a) die maßgebenden Herren der Klägerin stünden in Strafuntersuchung, 

b) es sei durch Haussuchung festgestellt worden, daß diese Herren der Klägerin 
Unterlagenmaterial der Firma Y. AG gestohlen hätten, 

c) die Produktion und Offerten der Klägerin beruhten auf solchen Unterlagen 
der Firma Y. AG, 

d) das Strafverfahren werde voraussichtlich mit einer Verurteilung von leitenden 
Angestellten der Klägerin enden, und 

e) er habe die Herren B., S. und/oder 0. als Mitarbeiter der Firma Y. AG wegen 
Unregelmäßigkeiten entlassen. 

Das Handelsgericht des Kantons Zürich hat die Klage in den Punkten 
a-d gutgeheißen, im Punkte dagegen abgewiesen und dabei die folgenden 
Erwägungen angestellt: 

2 . ... Unerheblich ist, daß der Beklagte die beanstandeten Äußerungen im Namen 
der Y. AG getan hat, als Verwaltungsratspräsident aber selber eingeklagt worden ist. 
Der Umstand, daß nach Art. 3 UWG auch der Geschäftsherr belangt werden könnte, 
schließt die eigene Haftung der handelnden Organe nicht aus .... 

3. Gegenstand der Klage ist in erster Linie das Vorgehen des Beklagten gegenüber 
der Gemeinde A. Im Brief vom 29.Januar 1964 verweist der Beklagte darauf, B., S. und 
0. würden in Strafuntersuchung stehen und es sei durch Hausdurchsuchung festgestellt 
worden, daß sie unerhört viel Unterlagenmaterial gestohlen hätten, um auf Grund des
selben ihre Produktion und ihre Offerten zu machen. Der Beklagte hat das Wort «ge
stohlen» gebraucht, obwohl im strafrechtlichen Sinne kein Diebstahl, sondern eher der 
Tatbestand der Unterdrückung (Entwendung) von Urkunden im Sinne von Art. 254 
StGB vorläge. Die ungerechtfertigte und in böswilliger Absicht erfolgende Wegnahme 
beweglicher Sachen wird im gewöhnlichen Sprachgebrauch, ungeachtet allfälliger recht
lich begründeter Unterscheidungen, allgemein als Diebstahl bezeichnet, so daß dem 
Beklagten nicht schon die Verwendung des Ausdruckes an sich vorgeworfen werden 
kann. Formell erfaßte der Brief Handlungen der drei Angestellten der Klägerin. Er war 
indessen geeignet, die Leistungen der Klägerin selber in den Augen der maßgebenden 
Gemeindeorgane herabzusetzen. Wenn der Beklagte der Klägerin sinngemäß vorwarf, 
sie setze an leitender Stelle Männer ein, welche eine strafbare Handlung zur Hebung 
ihrer Konkurrenzfähigkeit benutzt hätten und damit mittelbar auch sie (die Klägerin) 
der Benutzung widerrechtlich erlangter Unterlagen bezichtigte, so liegt darin eine 
Herabsetzung ihrer Leistungen und Geschäftsverhältnisse im wirtschaftlichen Wett
bewerb. Der Brief erging im Zusammenhang mit dem Bedarf der Gemeinde an Spital
einrichtungen, für welche die Klägerin als Lieferantin in Frage kam, wobei der Beklagte 
auch auf die Tatsache Bezug nahm, daß mutmaßlich eine Offerte der Klägerin vorliege. 
Dadurch wurde der Eindruck erweckt, die Klägerin arbeite im Wettbewerb mit un
lautern,ja schwindelhaften Methoden, sie benutze die unrechtmäßig erworbenen Unter
lagen für ihre Produktion. Denn angesichts der schon vorliegenden Offerte mußte die 
Wendung «um .. . ihre Produktion und Offerten zu machen» bei der Gemeindebehörde 
den Eindruck erwecken, die Unterlagen seien gerade für diese Offerte benutzt worden 
und es handle sich nicht bloß um eine noch nicht verwirklichte Absicht der Klägerin. 
Daß die Gemeindebehörde dem Brief diesen Sinn beilegte, ergibt sich denn auch aus 
deren Antwort, schrieb sie doch der Klägerin: « Sollte diese Anklage zutreffen und Sie 
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tatsächlich unerhört viel Unterlagenmaterial gestohlen haben ... », so hätte sie einige 
Mühe, ihre Offerte weiter zu prüfen. Es kann auch nicht bezweifelt werden, daß der 
Beklagte mit dem Briefe bezweckte, die Gemeinde von einem Kauf bei der Klägerin 
abzuhalten. 

Ähnliches trifft für den Brief Rechtsanwalt Dr. B. vom 25. Februar 1964 zu, welcher 
ebenfalls eingeklagt wird. Auch in diesem Brief werden die Machenschaften der drei 
Angestellten erwähnt und wird die Klägerin selber in ihrem kaufmännischen Verhalten 
dadurch berührt, daß erklärt wird, ein Blick in die Liste der beschlagnahmten Materia
lien werde zeigen, wieviel von den Beteuerungen der Klägerin zu halten sei, und es sei 
erstaunlich, daß eine schweizerische Firma, die etwas auf sich halte, solche Machen
schaften ihrer leitenden Angestellten zu decken wage. Durch die weitere Erklärung, das 
Verfahren werde wahrscheinlich mit einer Verurteilung der drei Angestellten enden, 
wurde wieder der Eindruck erweckt, die Klägerin arbeite bei der Entwicklung ihrer 
Produkte unter der Ausnutzung strafbarer Handlungen. Auch das bedeutet eine Herab
setzung der Klägerin in ihrem geschäftlichen Rufe. Zwar wurde dieser Brief nicht vom 
Beklagten selber, sondern von dessen Anwalt im Namen der Y. AG geschrieben. Der 
Beklagte bestreitet aber nicht, daß es in seinem Auftrag geschehen und daß ihm eine 
Kopie des Briefes zugeschickt worden sei. Daß die Formulierung offenbar vom Anwalt 
stammte, ist unerheblich, um so mehr, als nicht behauptet wird, der Beklagte habe nach 
Empfang der Kopie dagegen Einspruch erhoben .... 

4. Nach Art. l lit. a UWG müssen die Äußerungen des Verletzers unwahr, irreführend 
oder unnötig verletzend sein, um den Tatbestand des unlauteren Wettbewerbes zu er
füllen. Der Hinweis des Beklagten darauf, die von ihm aufgestellten Behauptungen seien 
wahr, genügt daher noch nicht, wenn sich ergibt, daß sie unnötig verletzend waren. 
Das ganz abgesehen davon, daß der letzte Satz «um auf Grund dieser eben ihre Pro
duktion und Offerten zu machen», wie noch auszuführen ist, nur auf einer Vermutung 
des Beklagten beruhte. In dieser Hinsicht könnte sogar eine unwahre oder mindestens 
irreführende Behauptung vorliegen; wenn sie aber zutreffen sollte oder der Beklagte sie 
mindestens für wahr hätte halten dürfen, was noch zu prüfen ist, so kann sie immer noch 
unnötig verletzend sein. Der Beklagte bestreitet zwar auch das, indem er erklärt, seine 
Verhaltensweise sei im Interesse der Y. AG nötig gewesen, da dieser nicht habe zuge
mutet werden können, die Machenschaften der Klägerin stillschweigend hinzunehmen, 
bis das Strafverfahren nach Jahr und Tag mit einer Verurteilung der Angeschuldigten 
ende, denn bis dahin wäre der Y. AG unersetzlicher Schaden entstanden. Dieser Auf
fassung kann nicht beigepflichtet werden. Wer im wirtschaftlichen Wettbewerb das 
Opfer unlauterer Machenschaften ist, darf wohl in gewisser Selbsthilfe seinen Kunden 
vom Sachverhalt Kenntnis geben. Doch darf er damit nicht Angriffe und Andeutungen 
verbinden, die ihrerseits auch wieder täuschend oder unnötig eingreifend sind (BGE 
81 II 71). Die Abwehr des unlautern Wettbewerbs soll also nicht wieder durch unlautern 
Wettbewerb geschehen; sie ist vielmehr Abwehr durch Berichtigung. Wenn die Abwehr 
durch Gegendarstellung zulässig erklärt wird, kann das nur Fälle betreffen, wo der ver
mutete unlautere Wettbewerb in der Ausstreuung unrichtiger Behauptungen besteht 
und nicht wie hier in Tathandlungen, nämlich in der Benutzung fremder Geschäfts
unterlagen. Wie auch im deutschen Recht ist auf den Begriff der Notwehr abzustellen 
und zu verlangen, daß ein gegenwärtiger rechtswidriger Angriff und eine erforderliche 
Abwehrmaßnahme zugunsten des Angegriffenen vorliege (REIMER, Wettbewerbs- und 
Warenzeichenrecht, Kap.113 N.2). Diese Art von Notwehr ist aber dann unerlaubt, 
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wenn gerichtliche Hilfe ausreicht (REIMER, a. a. 0. N. 4 letzter Absatz; BAUMBACH
HEFERMEHL, Kommentar zum Wettbewerbsrecht 9.Aufl. Einl. N.236 S.211 ). Auch 
ohne Anrufung der Notwehrbestimmungen ergibt sich die selbe Lösung aus dem all
gemeinen Grundsatze, daß eine Äußerung nicht unnötig verletzend sein darf. Wird die 
unlautere Handlung im Verhalten des Gegners im Wettbewerb selbst erblickt, so kann 
diese nur in Ausnahmefällen, insbesondere dann, wenn gerichtliche Hilfe nicht oder 
nicht rechtzeitig erhältlich wäre, eine Verletzungshandlung des sich selbst angegriffen 
fühlenden Bewerbers, hier also des Beklagten, rechtfertigen. Es kann nicht dem angeblich 
verletzten Mitbewerber anheimgestellt sein und ist ihm oft auch nicht möglich, festzu
stellen, ob der Gegner wirklich gegen die Wettbewerbsregeln verstoßen habe; diese 
Prüfung kann verbindlich nur durch das Gericht erfolgen. Der Beklagte hat behauptet, 
gerichtliche Hilfe wäre im vorliegenden Falle nicht zu erhalten gewesen; um die Aus
wirkung der bereits erfolgten Entwendung der Geschäftsunterlagen zu beseitigen, habe 
es kein anderes Mittel gegeben, als einmal einem Kunden den Sachverhalt zu erwähnen. 
Hingegen sei es unmöglich gewesen, daß ein Richter wegen der Verwendung der Ge
schäftspapiere den Gebrauch der ganzen Konstruktion verboten hätte. Das trifft jedoch 
nich t zu, denn hätte festgestanden, daß die Klägerin unlautern Wettbewerb durch Ver
wendung von Unterlagen der Y. AG begangen hätte, so hätte diese auch das gerichtliche 
Verbot der Verwendung dieser Konstruktionen verlangen und im Rahmen des Begeh
rens um vorsorgliche Maßnahmen die vorläufige Vollstreckung fordern können (Art. 9 
UWG) , und zwar unabhängig davon, ob die Geschäftsleitung der Klägerin ein Ver
schulden treffe. Wenn der Beklagte bezweifelt, ob er damit zum Ziele gelangt wäre, so -
liegt der Grund eben darin, daß er, wie im folgenden auszuführen ist, keinen hinreichen
den Nachweis unlauterer Wettbewerbshandlungen durch die Klägerin zu leisten im
stande ist. 

5. Der Beklagte konnte, als er die angefochtenen Briefe schrieb oder schreiben ließ, 
angesichts der Ergebnisse der Hausdurchsuchungen wohl davon ausgehen, daß B., 0. 
und S. unkorrekt gehandelt hätten, dies um so mehr, als die entwendeten Urkunden, 
mögen sie auch wenige Unterlagen für die Konstruktion im engem Sinne enthalten 
haben, doch zweifellos in erheblichem Umfange Geschäftsgeheimnisse der Y. AG um
faßten . Ob deswegen eine strafrechtliche Verurteilung erfolgen werde, stand aber noch 
offen. Auf alle Fälle aber stand zur Zeit der Absendung dieser Briefe und steht auch 
heute noch nicht fest, ob die beschlagnahmten Unterlagen in der Produktion der Klä
gerin Verwendung gefunden haben. Der Beklagte konnte sich für diese Annahme nur 
auf Vermutungen stützen, die sich insbesondere auf den technischen Stand und die 
Fortschritte bei der Fabrikation der Klägerin stützten. Daraus konnte er aber keinen 
Schluß auf tatsächlich erfolgte unlautere Wettbewerbshandlungen ziehen, das um so 
weniger, als bei den Hausdurchsuchungen nur wenige Pläne, die in erster Linie die 
Gestaltung der Projekte der Klägerin erleichtert hätten, gefunden wurden, die Annahme, 
solche seien rechtzeitig weggeschafft worden, aber erst recht auf bloßen unbewiesenen 
Vermutungen beruhte. Fest stand nur, daß Personen, die heute in gehobener Stellung 
Angestellte der Klägerin sind, bei der Y. AG Unterlagen sich angeeignet haben. Daraus 
durfte nicht ohne weiteres gefolgert werden, daß die Klägerin für diese Handlungen 
ihrer Organe und Hilfspersonen einzustehen habe, solange nicht klargestellt war, daß 
die K lägerin das Vorgehen gebilligt und sich nutzbar gemacht habe. Der Beklagte oder 
die Y. AG haben denn auch, offenbar wegen der bestehenden Unsicherheit, es unter
lassen, gegen die Klägerin auf dem Zivil- oder Strafweg wegen unlautern Wettbewerbs 
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vorzugehen, und haben nur gegen die drei Angestellten Strafklage wegen Entwendung 
der Unterlagen erhoben. Gegen die vermuteten, aber für den Beklagten keineswegs 
feststehenden unlautern Handlungen durfte dieser daher auf keinen Fall durch eine 
Abwehrmaßnahme reagieren, welche selbst unter den Begriff des unlautern Wettbe
werbs fiel. Damit hat der Beklagte bei der Kundschaft den Eindruck erweckt, als stehe 
fest, daß die Klägerin die entwendeten Unterlagen für ihre Fabrikation verwendet habe. 
Bezichtigte so der Beklagte die Klägerin einer unlautern Wettbewerbshandlung, ohne 
überhaupt Sicherheit darüber zu haben, daß sie diese begangen habe, mit dem unbe
streitbaren Ziel, sie vom Wettbewerb auszuschließen, so war dieses Vorgehen unlauter, 
und zwar durfte der Beklagten unter diesen Umständen auch nicht die gerügten Vor
würfe gegen die drei Angestellten, welche für die Klägerin ebenfalls verletzend waren, 
bekanntgeben. 

6 .... Zum Rechtsbegehren lit. c macht der Beklagte geltend, die Formulierung ent
spreche nicht dem Brief an die Gemeinde A. Im Brief wurde geschrieben, die drei Herren 
hätten Unterlagenmaterial gestohlen, um auf Grund desselben ihre Produktion und 
Offerten zu machen, während nach dem Rechtsbegehren die Behauptung beanstandet 
wird, die Produktion und die Offerten würden selbst auf den Unterlagen beruhen. Wie 
schon oben ausgeführt, hatten die gerügten Äußerungen zweifellos den Zweck, bei der 
Gemeindebehörde A. den Eindruck zu erwecken, die Klägerin selber verwende die 
Unterlagen für ihre Fabrikation, in welchem Sinne sie auch von dieser Behörde auf
gefaßt wurden. Das Rechtsbegehren ist daher unverändert gutzuheißen. 

In bezug auflit. d macht der Beklagte geltend, nicht er habe die eingeklagte Äußerung 
getan, sondern sein Anwalt. Das Rechtsbegehren umfaßt aber auch die Fälle, in denen 
der Beklagte verletzende Äußerungen «verbreiten ließ». Daß er die Erklärung seines 
Anwaltes für sich gelten lassen muß, wurde schon in Erw. 3 dargetan. 

7. Das Klagebegehren lit. e bezieht sich auf den Brief des Beklagten an die Spital
baukommission G . vom 7. Februar 1964. Eingeklagt ist hier nur die Äußerung, B., S. 
und 0. hätten als Mitarbeiter der Y. AG wegen Unregelmäßigkeiten entlassen werden 
müssen. Die Erklärung, ein Konkurrent habe Personen angestellt, welche andernorts 
Unregelmäßigkeiten begangen hätten, ist aber nicht geeignet, die Stellung der anstel
lenden Firma im wirtschaftlichen Wettbewerb zu beeinträchtigen. Es fehlt daher an 
einer Herabsetzung der Werke, Leistungen oder Geschäftsverhältnisse der Klägerin im 
wirtschaftlichen Wettbewerb (Art. 1 Abs. 2 lit. a UWG), so daß die Äußerung, vom 
wettbewerbsrechtlichen Standpunkt aus gesehen, als zulässig erscheint. 

UWG Art. l Abs. 2 lit. b und 13 lit. b 

Auslegung eines Inserates, das den Eindruck erweckt, es würden Betten mit Inhalt 
angeboten; maßgebend ist der Sinn, den das kaufende Publikum dem Angebot in 
guten Treuen beilegen darf 
Angestellte, Arbeiter und Beauftragte sind Täter, nicht bloß Gehilfen, wenn sze 
selbständig handeln. 

BGE 90 IV 43 ff., Urteil des Kassationshofes des Bundesgerichtes vom 
28.J anuar 1964 in Sachen Müller gegen Bohler Röthlin AG und Staats
anwaltschaft des Kantons Luzern. 
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Müller ließ ein Inserat erscheinen, dessen Abbildungen, die ungefähr 
die H älfte des Inserates ausmachen, je eine Möbelgruppe für ein Schlaf-, 
ein Wohn- und ein Eßzimmer zeigen. Die beiden Betten sind aneinander
gestoßen und mit einem Überwurf versehen. Der Text beginnt mit den 
durch Fettdruck besonders hervorgehobenen Sätzen: «Wir helfen mit im 
Kampf gegen die Teuerung! 5 Franken weniger als 3000 Franken kostet 
diese komplette, moderne Drei-Zimmer-Einrichtung in Schweizer Qua
lität !» Anschließend werden die angebotenen Möbel, die « auch einzeln 
zu beispiellos günstigen Preisen sofort» lieferbar seien, zimmerweise auf
geführt, so « das moderne Doppelschlafzimmer, innen und außen ganz 
hartholz, mit zwei zweitürigen Schränken, zwei Betten, zwei Nachttisch
ehen, einer geräumigen Kommode sowie einem großen Ankleidespiegel.» 

Die Konkurrentin erstattete Strafanzeige weil in diesem Inserat zu 
Fr. 2995.- u . a. eine komplette Schlafzimmereinrichtung angeboten 
werde, der Bettinhalt in Wirklichkeit aber nicht inbegriffen sei. 

Das Obergericht des Kantons Luzern verurteilte Müller wegen un
lauteren Wettbewerbs zu einer bedingt vorzeitig löschbaren Buße von 
Fr. 150.-. Der Kassationshof hat die Nichtigkeitsbeschwerde mit folgen
den Erwägungen abgewiesen: 

Nach Art.13 lit. b UWG wird wegen unlauteren Wettbewerbs auf Antrag bestraft, 
wer vorsätzlich über sich, die eigenen Waren, Werke, Leistungen oder Geschäftsverhält
nisse unrichtige oder irreführende Angaben macht, um das eigene Angebot im Wett
bewerb zu begünstigen. 

1. Der Beschwerdeführer hält die Auffassung der Vorinstanz, daß das Inserat vom 
30.Januar 1963 irreführend sei, für unzutreffend. In der Möbelbranche bestehe all
gemein die Meinung, daß der Bettinhalt nicht inbegriffen sei, wenn ein Schlafzimmer 
mit Schrank, Betten usw. zu einem bestimmten Preise angeboten werde; andernfalls 
werde dies im Angebot ausdrücklich gesagt. Diese Übung sei dem breiten Publikum 
bekannt. Das Inserat der Firma Schaller & Co. habe deshalb bei der angesprochenen 
Leserschaft nicht die Vorstellung erwecken können, der Bettinhalt sei in der Schlaf
zimmereinrichtung enthalten. 

Ob ein Angebot, wie das vorliegende, irreführende oder unrichtige Angaben enthalte, 
entscheidet sich indes weder nach der Art, wie andere Möbelhändler Inserate über 
gleiche Waren oder Werke abzufassen pflegen, noch danach, was der Beschwerdeführer 
davon hält. Es kommt einzig auf den Sinn an, den das kaufende Publikum dem Angebot 
in guten Treuen beilegen darf. Nach diesem Sinn aber, der auf Grund der besonderen 
Umstände des Einzelfalles und der allgemeinen Lebenserfahrung zu ermitteln ist, unter
liegt keinem Zweifel, daß aus dem Inserat vom 30.Januar 1963 vernünftigerweise ge
schlossen werden muß, die Möbelfabrik Schaller & Co. biete Betten mit Inhalt an. 
Dieser Schluß drängt sich vor allem deshalb auf, weil im Inserat wiederholt von einer 
kompletten 3-Zimmer-Einrichtung die Rede ist. Zu einer vollständigen Schlafzimmer
einrichtung gehört nicht bloß ein leeres Bettgestell, sondern auch der Bettinhalt, zu
mindest Ober- und Untermatratze, die von vielen Möbelhändlern denn auch regelmäßig 
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mitgeliefert werden. Ebenso ist nach dem allgemeinen Sprachgebrauch unter dem Wort 
Bett, das im Inserat ebenfalls vorkommt, ein Liegemöbel, also nicht nur der Rahmen aus 
stehenden Brettern zu verstehen. Dieser wird vielmehr Bettstatt genannt. Die Abbildung, 
die zwei Betten mit Inhalt zeigt, führt zum gleichen Schluß. Freilich versteht sich aus 
.ästhetischen Gründen, daß ein Schlafzimmer in einem Inserat nicht mit bloßen Bett
gestellen, sondern, wie hier, mit Matratzen und Überwurf abgebildet wird. Will der 
Inserent sich aber nicht dabei behaften lassen, daß er auch den Bettinhalt anbiete, so 
ist eine Richtigstellung im Text unumgänglich. Andernfalls muß er sich den Sinn des 
Angebotes so entgegenhalten lassen, wie er aus dem Inserat hervorgeht. Im vorliegenden 
Fall wird die Täuschung, welche die Abbildung erweckt, im Text des Inserates nicht 
behoben; sie wird im Gegenteil, wie ausgeführt worden ist, dort noch verstärkt. 

Der angegebene Preis brauchte die Kaufsinteressenten nicht stutzig zu machen, zumal 
er im Inserat selber als «beispiellos günstig» und als Hilfe im Kampf gegen die Teuerung 
hingestellt wird. Wohnungsmobiliar wird, wie die Vorinstanz richtig bemerkt, je nach 
Qualität und Ausführung zu sehr unterschiedlichen Preisen gehandelt. Das gilt auch 
von Matratzen. Ein Preis von Fr. 2995.- für eine komplette 3-Zimmer-Einrichtung ist 
noch heute durchaus nicht außergewöhnlich. Laut einem Inserat, das der Beschwerde
führer selber zu den Akten gab, bietet die Möbel-Pfister AG eine solche Einrichtung, 
.Bettinhalt inbegriffen, sogar zu Fr. 1690.- an. Daß in der Möbelbranche allgemein 
unter Bett bloß das Gestell verstanden werde, wenn ein Bett angeboten und der Bett
inhalt nicht ausdrücklich erwähnt werde, trifft übrigens nicht zu. Nach den obergericht
lichen Feststellungen, die sich auf die Auskunft des Geschäftsleiters der SEM/MHG 
{Schweiz. Engros-Möbelfabrikanten Verband/Möbelhandelsgruppe) stützen, verhält es 
sich vielmehr so, daß der (seriöse) Möbelhändler ein Bett mit Inhalt meint, wenn er ein 
Bett anbietet. Diese Ansicht entspricht denn auch dem Sinn, den Kaufsinteressenten, 
insbesondere unerfahrene Brautleute, einem solchen Angebot beilegen dürfen. Die gegen
teilige Auffassung wäre mit den Grundsätzen von Treu und Glauben nicht vereinbar. 
Sollten sich auch andere Möbelhändler von ihr leiten lassen, wie der Beschwerdeführer 
mittels Inseraten darzutun scheint, so wäre dies ein Grund mehr, den Anfängen zu 
wehren und einem aufkommenden Mißbrauch den Riegel zu stoßen. 

2. Der Beschwerdeführer macht geltend, Art. 13 lit. b UWG erwähne das Handeln 
zugunsten Dritter nicht. Die Bestimmung setze vielmehr ein Wettbewerbsverhältnis 
zwischen dem Geschädigten und dem Täter voraus. Ein solches Verhältnis habe jedoch 
zwischen ihm und der Firma Bohler Röthlin AG nicht bestanden. Er habe nicht als 
wirtschaftlicher Mitbewerber, sondern bloß als Beauftragter der Firma Schaller & Co. 
gehandelt, könne folglich höchstens als Gehilfe, nicht aber als Haupttäter zur Verant
wortung gezogen werden. Die Frage der Täterschaft sei nicht geprüft worden. Es sei 
auch nicht erstellt, daß ein Gesellschafter der Firma Schaller & Co. vom Inserat Kennt
nis hatte und es billigte. Sei aber nicht erwiesen, daß sich ein Haupttäter strafbar ge
macht habe, so könne der Beschwerdeführer nicht als Gehilfe bestraft werden. 

Die Rüge ist unbegründet. Der Beschwerdeführer hat das fragliche Inserat im Namen 
und als Propagandachef der Firma Schaller & Co., die in einem Wettbewerbsverhältnis 
zur Bohler Röthlin AG steht, erlassen. Er war deshalb als Täter ins Recht zu fassen. 
Gehilfe wäre er nur dann, wenn er die Tat eines andern, z.B. des Leiters oder eines andern 
Organs der Gesellschaft, gefördert hätte. Das war jedoch offensichtlich nicht der Fall 
und wurde von Müller auch nie behauptet. Dieser erklärte in seiner Einvernahme durch 
den Amtstatthalter vielmehr, daß er in der Firma Schaller für das Inserat verantwortlich 
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war. T raf dies aber zu, so hat er für sein Verhalten als Täter einzustehen. Daß er selber 
in keinem Wettbewerbsverhältnis zur Firma Bohler Röthlin AG stand und bloß als 
Angestellter seiner Arbeitgeberin handelte, hilft ihm nicht. Der Kassationshof hat schon 
irn U rteil BGE 74 IV 169 ff. entschieden, daß auch die Angestellten, Arbeiter und 
Beauftragten einer juristischen Person oder Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft 
wegen unlauteren Wettbewerbs, den sie in Ausübung ihrer dienstlichen oder geschäft
lichen Verrichtungen begehen, bestraft werden können. Ob auch Dritte, die nicht im 
Angestellten, oder Arbeitsverhältnis zu einer Konkurrenzfirma stehen, nach UWG straf
bar sind, braucht nicht entschieden zu werden. 

Aus dem Urteil BGE 80 IV 22 ff., insbesondere S. 33, läßt sich nichts zugunsten des 
Beschwerdeführers ableiten. Brandenberger und Fischer waren weder Angestellte der 
in- und ausländischen Konkurrenzfirmen der Nova -Werke Junker & Ferber, noch 
standen sie zur Zeit d er Tat persönlich in einem Wettbewerbsverhältnis zur G eschädig
ten. Indem sie den Konkurrenzfirmen die Unterlagen für den Bau der Maschinen ver
schafften, förderten sie bloß deren unlauteren Wettbewerb zum Nachteil d er Nova
Werke Junker & Ferber, konnten folglich nicht als Täter, sondern nur als Gehilfen zur 
Rechenschaft gezogen werden. Im Urteil BGE 84 IV 39 ff. wich der Kassationshof in
sofern von der früheren Rechtsprechung ab, als er die Anwendbarkeit von Art.13 lit. b 
UWG auf die beschuldigte Angestellte davon abhängig machte, ob der Geschäftsinhaber 
als H aupttäter an der Tat mitgewirkt habe (Erw. 3). Diese Abweichung beruht indes 
auf einem Versehen. Die Beschuldigte erließ das Inserat als Angestellte, obschon sie 
darin den Anschein erweckte, sie verkaufe Möbel auf eigene Rechnung. Sie fiel deshalb 
unbekümmert darum, ob der Geschäftsinhaber vom Inserat Kenntnis hatte und dessen 
Inhalt billigte, unter Art.13 lit. b UWG, und zwar als Täterin, nicht als bloße Gehilfin. 

3. Ob der Beschwerdeführer in der Absicht gehandelt hat, durch die täuschenden 
Angaben das Angebot der Firma Schaller & Co. im Wettbewerb zu begünstigen, ist 
eine Tatfrage (BGE 74 IV 205 Erw. 3) . Die dahingehende Feststellung des Obergerichtes 
binde t daher den Kassationshof. Der Beschwerdeführer bestreitet nicht, daß er das 
Inserat mit Wissen und Willen aufgegeben, also vorsätzlich gehandelt hat. W enn er in 
seiner Einvernahme offenbar sagen will, er sei sich keines Verstoßes gegen das UWG 
bewußt gewesen, so hilft ihm das nicht. Das Bewußtsein der R echtswidrigkeit gehört 
nicht zum Vorsatz (BGE 75 IV 43, 82 und ständige R echtsprechung) . Fehlt es, so gilt 
Art. 20 StGB. Rechtsirrtum kommt dem Beschwerdeführer aber schon deshalb nicht 
zugute, weil er nach dem angefochtenen Urteil nicht in gutem Glauben handelte. 

UWG Art. l Abs. 2 lit. d, PVUe Art. 8, Firmenrecht 

Voraussetzungen für den Schutz des im Herkunftsland seines Trägers eingetragenen 
Handelsnamens in einem andern Land. 
Ariforderungen an die Firmabezeichnung der schweizerischen Zweigniederlassung 
eines Unternehmens mit Hauptsitz im Ausland. 
Verwechslungsgefahr der Firma «Mondial Trust Registre, succursale de Geneve» 
mit der älteren Firma «Mondia SA». 

BGE 90 II 192 ff. und Praxis 1964 Nr.133, Auszug aus dem Urteil der 
I. Zivilabteilung vom 5. Mai 1964 in Sachen Mondia SA gegen Mondial 
T rust Registre. 
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Die 194 7 in Vaduz eingetragene Firma «Mondial Trust reg.» eröffnete 
1962 eine Zweigniederlassung in Genf, die sie unter der Firma «Mondial 
Trust Registre, succursale de Geneve » im Handelsregister eintragen· ließ. 
Diese Zweigniederlassung befaßt sich u. a. mit Uhrenhandel. 

Die 1960 gegründete Uhrenfabrik «Mondia SA» in La Chaux-de
Fonds, Rechtsnachfolgerin der «SA Paul Vermot et Cie, fabrique d'hor-
1ogerie Mondia» und Inhaberin der seit 1935 eingetragenen Wortmarke 
~<Mondia», erhob gegen die Zweigniederlassung Genf des «Mondial Trust 
reg.» Klage wegen unlauteren Wettbewerbs mit den Begehren, der Be
klagten sei der Gebrauch der erwähnten Firmabezeichnung, wie über
haupt die Verwendung des Wortes «Mondial» zu untersagen, da sie zu 
Verwechslungen der beiden Firmen Anlaß geben könnten. 

Die Genfer Cour de Justice wies die Klage ab, das Bundesgericht 
schützte sie mit folgenden Erwägungen: 

1. Nur ein Verhalten, das geeignet ist, den wirtschaftlichen Wettbewerb zu beein
flussen, kann Ansprüche wegen unlauteren Wettbewerbs zur Entstehung bringen (UWG 
1 I; BG E 7 5 IV 2 3, 82 II 546, 86 II 1 10). Diese Voraussetzung ist im vorliegenden Fall 
erfüllt, denn beide Streitparteien verkaufen Uhren. Daß ihre geschäftliche Tätigkeit 
sich genau decke, ist nicht erforderlich. Es ist daher belanglos, daß die Klägerin Erzeug
nisse ihrer eigenen Fabrikation vertreibt, während die Beklagte mit Waren handelt, die 
von andern Unternehmen hergestellt worden sind. Ebenso ist unerheblich, daß die 
Beklagte sich nach ihrer Darstellung neben dem Uhrenhandel auch noch mit Geschäften 
anderer Art befaßt. 

2. Der wirtschaftliche Wettbewerb ist unlauter, wenn er durch ein Verhalten, das 
gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstößt, zum Nachteil des einen oder 
zum Vorteil des andern Konkurrenten beeinflußt werden kann. Das ist z.B. der Fall, 
wenn der eine der Wettbewerber « Maßnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen 
mit den Waren, Werken, Leistungen oder mit dem Geschäftsbetrieb eines andern herbei
zuführen (UWG 1 II d). 

Verwechslungsgefahr im Sinne des Gesetzes besteht immer dann, wenn jemand eine 
Firmabezeichnung benützt, die sich von derjenigen eines Konkurrenten nicht genügend 
unterscheidet (BGE 79 II 314) . Die Sonderbestimmungen von OR Art.944 ff. über die 
Bildung der Firma und den Schutz gegen ihren unzulässigen Gebrauch (Art. 956 OR) 
schließen die Anwendbarkeit der Wettbewerbsgesetzgebung und insbesondere von UWG 
1 II d nicht aus. Aus Art. 946 Abs. 3 OR und der Rechtsprechung ergibt sich gegen teils 
die kumulative Anwendbarkeit der beiden Gesetze (BGE 73 II 117, 79 II 189). Sie 
werden beide verletzt, wenn die Übertretung der Vorschriften über die Firmenbildung 
die Gefahr einer Verwechslung der Unternehmen, Waren, Werke oder der Geschäfts
tätigkeit der Wettbewerber bewirkt (BGE 88 II 183). Der Gebrauch einer Firma kann 
jedoch selbst dann nach UWG 1 II d unstatthaft sein, wenn die Bildung der Firma den 
Vorschriften von Art.944 ff. OR entspricht (BGE 79 II 189, 85 II 330). Umgekehrt 
stellt nicht jeder Verstoß gegen die Vorschriften über die Firmenbildung notwendiger
weise eine unlautere Wettbewerbshandlung im Sinne von UWG 1 II d dar. So verstößt 
die Firma einer AG, die sich nicht deutlich von einer andern, in der Schweiz bereits 
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eingetragenen Firmabezeichnung unterscheidet, gegen Art. 951 Abs. 2 OR; trotzdem 
ist ihr Gebrauch unter dem Gesichtspunkt des UWG nur unstatthaft, wenn die beiden 
in Frage stehenden Unternehmen miteinander im wirtschaftlichen Wettbewerb stehen. 

3. Die Beklagte wendet ein, sie habe nicht gegen die Grundsätze von Treu und Glauben 
verstoßen. Zum Beweis dafür beruft sie sich auf den Umstand, daß die Firma « Mondial 
Trust reg.» seit 194 7 im Handelsregister des Fürstentums Liechtenstein eingetragen ist, 
während die Firma « Mondia SA» erst 1960 im Handelsregister von La Chaux-de-Fonds 
eingetragen wurde. 

a) Dieser Argumentation ließe sich nicht etwa entgegengehalten, beim Unternehmen 
«Mondial Trust Reg.» in Genf handle es sich um eine selbständige juristische Person. 
Denn die Zweigniederlassungen sind Geschäftssitze, die bloß örtlich von der Haupt
niederlassung getrennt sind. Sie sind zwar im Handelsregister eingetragen (Art. 642 
Abs.! , Art. 782 Abs. l, Art. 837 Abs. 1, Art. 935 OR) ; sie verwenden eine Firmabezeich
nung (Art. 952 OR) ; sie treten Dritten gegenüber selbständig auf, namentlich insofern, 
als sie einen Spezialgerichtsstand begründen (Art. 642 Abs. 3 OR, Art. 782 Abs. 3 OR, 
Art. 837 Abs. 3 OR) und von einem besonderen Prokuristen geleitet sein können oder 
müssen (Art.460 Abs.! OR, Art. 718 Abs.2 OR, Art.935, Abs.2 OR). Sie besitzen je
doch keine eigene Rechtspersönlichkeit; sie handeln für Rechnung des Hauptsitzes. 
Diese Grundsätze gelten auch für die schweiz. Zweigniederlassungen von Unternehmen, 
deren Hauptsitz sich im Ausland befindet. Im vorliegenden Falle kommt daher die 
Beklagteneigenschaft dem Treuhandunternehmen Mondial Trust reg. zu und nicht 
etwa einer davon zu unterscheidenden juristischen Person, die von vorneherein aus dem 
Eintrag im Handelsregister Vaduz keine Rechte abzuleiten vermöchte. 

b) Das Fürstentum Liechtenstein ist gleich wie die Schweiz als Vertragsstaat an der 
PVU beteiligt ... Die Beklagte konnte daher im Verhältnis zur Schweiz schon vor ihrer 
Gründung PVU Art. 2 Abs. 1 anrufen, wonach die Angehörigen jeden Vertragsstaates 
in allen übrigen Mitgliedstaaten in bezug auf den Schutz des gewerblichen Eigentums 
die gleichen Vorteile genießen wie die Einheimischen. Ebenso konnte sie sich auf Art. 8 
PVU berufen, wonach der Handelsname in allen Verbandsländern ohne Verpflichtung 
zur Eintragung oder Hinterlegung geschützt werden soll. 

Im Gegensatz zur früheren Rechtsprechung (BGE 37 II 49; 52 II 397; BGE 76 II 82) 
hat das Bundesgericht imJ ahre 1953 entschieden, daß Art. 8 PVU die Angehörigen eines 
Verbandsstaates, die in einem andern Verbandsstaat in den Genuß des dort den ein
getragenen Geschäftsfirmen gewährten Schutzes gelangen wollen, nicht von der Pflicht 
zur Eintragung befreie (BGE 79 II 307) . Nach diesem Entscheid verpflichtet die er
wähnte Bestimmung die Verbandsstaaten nur, den Angehörigen der übrigen Verbands
staaten, deren Handelsname nicht eingetragen ist, den gleichen Schutz zu gewähren 
wie den Einheimischen, die sich in der gleichen Lage befinden. 

Es verhält sich auch nicht anders, wenn der Handelsname im Handelsregister des 
Heimatstaates seines Trägers ordnungsgemäß eingetragen ist. Die Verbandsstaaten sind 
nicht verpflichtet, einen solchen Eintrag so zu behandeln, wie wenn er in jedem andern 
Verbandsstaat auch vorgenommen worden wäre. Um gestützt auf Art.2 Abs. l PVU 
den gleichen Schutz wie die Einheimischen beanspruchen zu können, müssen die An
gehörigen der andern Verbandsstaaten die gleichen Bedingungen und Formalitäten 
erfüllen, die jeder Staat seinen eigenen Angehörigen auferlegt. Angesichts dieses aus
drücklichen Vorbehalts vermag d er im Heimatstaat nach d en dort geltenden Gesetzen 
allein erfolgte Eintrag die Bedingungen und Formalitäten, die der andere Verbands-
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staat wo der Schutz beansprucht wird, von seinen eigenen Angehörigen verlangt, nicht 
zu e;setzen. Art. 2 Abs. 1 PVU macht allerdings eine Ausnahme hinsichtlich der in der 
Übereinkunft «besonders vorgesehenen Rechte». Der bereits erwähnte Art.8 PVU be
deutet jedoch nicht, daß dem Eintrag im Heimatstaat die gleichen Wirkungen zukom
men wie einem Eintrag im Staat, in welchem der Schutz beansprucht wird. Er verbietet 
nur, den Schutz des Handelsnamens der Angehörigen von Verbandsstaaten an strengere 
Bedingungen zu knüpfen, als sie dem Einheimischen auferlegt werden. Insbesondere 
kann der Handelsname, ungeachtet seines Eintrags im Heimatstaat, zurückgewiesen 
oder unzulässig erklärt werden, wenn im Staat, wo der Schutz beansprucht wird, wohl
erworbenen Rechten Dritter der Vorrang vor ihm zukommt. Das ergibt sich aus Art. 
6 B PVU betreffend die Fabrik- und Handelsmarken, der auf den Handelsnamen analog 
anwendbar ist (Schramm, in Gedächtnisschrift Ludwig Marxer, Zürich 1963, S. 263). 

Der Umstand, daß die Beklagte schon 1947 im Fürstentum Liechtenstein unter der 
Firma « Mondial Trust reg.» gegründet und eingetragen wurde, verpflichtet daher die 
Schweiz nicht, ihr gegenüber d er Firma der Klägerin den Vorrang gemäß Art. 956 OR 
und Art. 951 Abs. 2 OR einzuräumen. Das schweiz. Recht ist allein maßgebend für die 
Entscheidung dieser Frage. 

c) Die schweiz. Gesetzgebung über das Firmenrecht stellt Tatsachen, die im Ausland 
eingetreten sind, insbesondere die Eintragung in einem ausländischen Register, nicht 
den in der Schweiz eingetretenen Tatsachen gleich. Art. 956 OR, der den Schutz einer 
Firmabezeichnung von ihrer Eintragung im Handelsregister abhängig sein läßt, bezieht 
sich ausschließlich auf das schweizerische Handelsregister. Er schreibt im weiteren die 
Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt vor und begnügt sich folglich 
nicht mit einer im Ausland erfolgten V eröffentlichung. Ebenso handelt Art.951 Abs. 2 
OR nur von der in der Schweiz eingetragenen Firma. Er bezieht sich nicht auf eine im 
Ausland erfolgte Eintragung. Es wäre übrigens unerträglich, daß ein schweizerischer 
Staatsangehöriger, der sich gegen den Vorwurf der Verletzung von R echten Dritter 
schützen will, gezwungen sein sollte, vor der Eintragung und dem Gebrauch seiner 
Firma in der Schweiz in allen andern Staaten Nachschau zu halten , ob dort eine gleiche 
oder ähnliche Firma bereits eingetragen sei. 

Auch unter dem Gesichtspunkt des schweizerischen Rechts kann sich somit die Be
klagte nicht auf die im Jahre 1947 im Handelsregister des Fürstentums Liechtenstein 
erfolgte Eintragung berufen. 

d) Der nicht eingetragene Handelsname ist in der Schweiz gegen unlauteren Wett
bewerb geschützt (BGE 52 II 398, 79 II 309). Sein Träger, der ihn in einer zur Indivi
dualisierung tauglichen Weise gebraucht, genießt außerdem den Persönlichkeitsschutz 
gemäß Art.28 und 29 ZGB (BGE 79 II 309, BGE 88 II 31). 

Gemäß Art.2 Abs.! und Art.8 PVU können die in einem andern Verbandsstaat 
niedergelassenen Unternehmen sich in der Schweiz ebenfalls auf die Vorschriften zur 
Bekämpfung des unlautere~ Wettbewerbs und zum Schutz der Persönlichkeitsrechte 
berufen (BGE 76 II 91; 79 II 312) . Die Nachahmung oder Nachmachung ihres Handels
namens ist jedoch nur unlauter, wenn dieser in der Schweiz bekannt ist, sei es wegen 
seiner Notorietät, sei es weil das ausländische Unternehmen unter ihm schon Geschäfte 
in nennenswertem Umfang abgeschlossen hat (BGE 79 II 314). Anderseits ist der ein 
ausländisches Unternehmen bezeichnende Sachname des Persönlichkeitsschutzes nur 
teilhaftig, wenn sein Träger ihn beim Abschluß von Geschäften in der Schweiz gebraucht 
und dadurch an ihm ein Individualrecht erworben hat (BGE 76 II 92; 79 II 315), gleich 



- 119-

wie der den schweizerischen Unternehmen gewährte Schutz auf den örtlichen Bereich 
ihrer Geschäftstätigkeit begrenzt ist (BGE 64 II 25 1, 88 II 31) . 

Aus den tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz ergibt sich nicht, daß die Be
klagte in der Schweiz eine Geschäftstätigkeit entfaltet hatte, bevor die Klägerin ihre 
Firma « Mondia S.A.» hier eintragen und veröffentlichen ließ, noch auch daß der Name 
der Beklagten vor diesem Zeitpunkt in der Schweiz allgemein bekannt war. Die Klägerin 
ist daher weder nach den Bestimmungen des UWG noch nach Art. 28 f. ZGB gehalten, 
dem Namen der Beklagten den Vorrang einzuräumen. Der im November 1960 im 
Handelsregister von La Chaux-de-Fonds eingetragenen Firma « Mondia S.A.» kommt 
vielmehr die Priorität zu vor dem Namen der Beklagten, der in der Schweiz erst im 
August 1962, anläßlich der Eintragung ihrer Genfer Zweigniederlassung, in Erscheinung 
getreten ist. 

4. Die schweizerischen Zweigniederlassungen von Unternehmen mit ausländischem 
H auptsitz unterstehen gleich wie diejenigen schweizerischen Unternehmen d en Vor
schriften von Art. 952 Abs. 1 OR: Sie müssen die gleiche Firma wie die Hauptnieder
lassung führen und können ihr einen besonderen Zusatz beifügen, sofern dieser nur auf 
sie zutrifft. Überdies schreibt Art. 952 Abs. 2 OR die Angabe des Sitzes der Zweignieder
lassung und ihre ausdrückliche Bezeichnung als solche vor. 

Diese Bestimmungen befreien das ausländische Unternehmen nicht von d er Pflicht, 
bei der Bildung der Firma seiner schweizerischen Zweigniederlassung der Firmabezeich
nung anderer, bereits hier niedergelassener Unternehmen Rechnung zu tragen. Art. 956 
OR gewährt nämlich dem Träger der vorschriftsgemäß eingetragenen und veröffent
lichten Firma nicht nur den Anspruch auf ihren ausschließlichen Gebrauch; er schützt 
vielmehr den Berechtigten auch gegen die Beeinträchtigung, die ihm daraus erwachsen 
könnte, daß ausländische Unternehmen in der Schweiz Zweigniederlassungen errich
ten. Zum selbenErgebnis führt übrigens auch die analoge Anwendung von Art. 95 1 
Abs. 2 OR. 

Das ausländische Unternehmen kann daher durch die Begründung einer schweiz. 
Zweigniederlassung in eine zwiespältige Lage geraten. Bei der Wahl der Firma für 
seinen ausländischen Hauptsitz braucht dessen Inhaber weder auf die schweizerische 
Gesetzgebung, noch auf die R echtsstellung der in der Schweiz bereits bestehenden Unter
nehmen zu achten. Eröffnet er dagegen nachträglich eine Zweigniederlassung in der 
Schweiz, so muß er auf die beiden genannten Faktoren Rücksicht nehmen. Die erforder
liche Unterscheidbarkeit läßt sich meist durch einen Zusatz zu der Firma der Zweig
niederlassung erreichen (His, OR 952 N. 25/26) . Es besteht jedoch die Gefahr, daß solche 
Zusätze im mündlichen oder schriftlichen Geschäftsverkehr weggelassen oder vom Hörer 
oder Leser nicht beachtet werden. Sie schließen daher die Verwechslungsgefahr nicht 
unter allen Umständen aus. Die Erfordernisse von Art.951 Abs.2 OR und Art.956 OR 
müssen aber gleichwohl eingehalten werden. Reicht ein Zusatz zu der Firma der Zweig
niederlassung nicht aus, so ist der Inhaber zu einer Änderung der Firma seines ausländi
schen Hauptsitzes gezwungen. 

Die gesetzlichen Vorschriften, die dazu bestimmt sind, die Unterscheidbarkeit der 
Geschäftsfirmen zu bewirken, gelten auch im Gebiete des Wettbewerbsrechts. UWG 1 
II d, d er die Verwechslungsgefahr verhindern soll, verlangt nach den Grundsätzen von 
Treu und Glauben auch, daß die Geschäftsfirmen den für sie geltenden Sondervorschrif
ten entsprechen. 
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5. a) Beim Entscheid darüber, ob zwischen zwei Firmabezeichnungen Verwechslungs
gefahr im Sinne von Art. 951 Abs. 2 OR und Art. 956 OR besteht, ist darauf abzustellen, 
in welchen Kreisen die Firmeninhaber ihre Geschäftstätigkeit ausüben (BGE 88 II 295). 
Diesem Umstand ist bei der Anwendung von UWG 1 II d in noch vermehrtem Maße 
Rechnung zu tragen. Der Grundsatz von Treu und Glauben gebietet in der Tat, bei den 
Anforderungen an die Unterscheidungskraft einen weniger strengen Maßstab anzulegen, 
wenn die Verschiedenheit des Unternehmenssitzes oder der Kundenkreise die Gefahr 
einer Verwechslung zwischen den beiden miteinander im Wettbewerb stehenden Unter
nehmen vermindert. Es darf indessen nicht übersehen werden, daß UWG 1 II d nicht 
nur anwendbar ist, wenn die beiden Unternehmen als solche verwechselt werden können, 
sondern auch im Falle, daß ihre Waren und Werke oder ihre Geschäftsbetriebe dieser 
Gefahr ausgesetzt sind. Die Ähnlichkeit zweier Geschäftsfirmen verstößt daher gegen 
Treu und Glauben, sobald sie die irrtümliche Vorstellung erwecken kann, das eine Unter
nehmen vertreibe Waren des andern oder Waren gleicher Herkunft wie das andere. 
Es genügt sogar, daß sie die Vermutung des Bestehens rechtlicher oder wirtschaftlicher 
Beziehungen zwischen den beiden Unternehmen aufkommen lassen könnte. Einer sol
chen Verwechslungsgefahr soll schon durch die gesetzlichen Vorschriften über die 
Geschäftsfirmen vorgebeugt werden (BGE 88 II 294). 

Entgegen der Behauptung der Beklagten sind die Anforderungen an die Unterscheid
barkeit der beiden Firmabezeichnungen nicht deswegen herabzusetzen, _weil die Zweig
niederlassung der Beklagten sich in Genf befindet, während die Klägerin ihren Sitz in 
La Chaux-de-Fonds hat. Dasselbe gilt für den Unterschied in der Geschäftstätigkeit, 
d. h. für den Umstand, daß die Klägerin eine Fabrik betreibt, während die Beklagte sich 
mit Handel befaßt. Diese Umstände mögen vielleicht die Unterscheidung zwischen den 
beiden Unternehmen erleichtern. Sie schließen jedoch nicht aus, daß die Kunden die 
Beklagte als Verkaufsorganisation der Klägerin ansehen und die von der ersteren ange
botenen Waren für Erzeugnisse der letzteren halten. Die Bezeichnung des Genfer Unter
nehmens als bloße Zweigniederlassung könnte gegenteils dieser Meinung Vorschub 
leisten. Wenn zwischen den beiden Handelsnamen Verwechslungsgefahr besteht, halten 
möglicherweise die Kunden der Zweigniederlassung der Beklagten diese für eine solche 
der Klägerin oder einer juristischen Person, der auch die Klägerin angehört. Das Wort 
«Trust», das mehrere Bedeutungen hat und in allen drei schweizerischen Amtssprachen 
als eine auf die Marktbeherrschung abzielende rechtliche Zusammenfassung von Unter
nehmen verstanden werden kann, ist geeignet, eine solche Auffassung zu bestätigen. 

b) Ob zwei Geschäftsfirmen sich genügend voneinander unterscheiden, hängt in erster 
Linie vom Gesamteindruck ab, den jede von ihnen im Gedächtnis der Kundschaft hinter
läßt. Bei der Vergleichung ist vor allem auf die besonders in die Augen springenden 
Bestandteile abzustellen, welche die beteiligten Kreise als charakteristisch empfinden 
(BGE 88 II 373; 88 II 36). Zusätze, die im Verkehr häufig weggelassen werden, sind 
nicht zu beachten (BGE 88 II 297), so insbesondere eine Ortsbezeichnung, da die Kun
den eine solche oft nicht als Bestandteil der Firma auffassen, sondern als bloße Angabe 
des Sitzes des Unternehmens; dasselbe gilt für die Angaben, die sich lediglich auf die 
Rechtsform des Unternehmens beziehen. 

Im vorliegenden Falle reichen die Zusätze «S.A. » einerseits und «Trust Registre, 
Vaduz, succursale de Geneve» nicht aus, um eine sichere Unterscheidung der Firmen 
der Parteien herbeizuführen. Solche Angaben werden im Geschäftsverkehr häufig weg
gelassen. Die Beklagte hat denn auch in einer Eingabe an die Vorinstanz anerkannt, daß 
die Kurzbezeichnung «Mondial Trust» häufiger verwendet wird ... 
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Der Ausdruck «Mondial» ist der Hauptbestandteil nicht nur der Kurzform, sondern 
auch der vollständigen Firmabezeichnung der Beklagten. Er allein stellt den charakte
ristischen Bestandteil dar. Als solcher können weder die Angaben über die Form und die 
Organisation des Unternehmens (Trust, Trust registre, succursale), noch die Angaben 
über den Ort des Hauptsitzes und der Zweigniederlassung (Vaduz, Genf) betrachtet 

werden. 

c) Das Wort «Mondial» unterscheidet sich nur durch den letzten Buchstaben vom 
Wort « Mondia», das den Hauptbestandteil der Firma der Klägerin bildet. Es ist in 
hohem Maße zu befürchten, daß eine so geringfügige Verschiedenheit den Kunden der 
Parteien entgeht. Gewiß ist der Käufer von Uhren im allgemeinen aufmerksamer als 
der Erwerber eines billigen Gebrauchsartikels. Aber die Zwischenhändler, zu denen 
auch die Beklagte gehört, wickeln ihre Geschäfte häufig telephonisch ab. Beim T elephon
gespräch wird aber eine unbedeutende Verschiedenheit selbst dann nicht immer be
merkt, wenn die Gesprächspartner sich großer Aufmerksamkeit befleißen (BGE 88 II 
J81; 63 II 27). 

Wohl ist « Mondial» ein Eigenschaftswort, «Mondia» dagegen ein Hauptwort. Aber 
um diesen Unterschied wahrzunehmen, muß man den Schlußbuchstaben «!» des erste
ren im Gedächtnis behalten. Das trifft aber nicht bei allen Kunden zu, insbesondere 
wenn ihnen die französische Sprache nicht geläufig ist. 

Die Vorinstanz stell t fest, daß «während eines verhältnismäßig langen Zeitraums», 
nämlich seit 1947, tatsächlich keine V erwechslungen vorgekommen sind. Darauf kommt 
es aber unter dem Gesichtspunkt von UWG 1 II d nicht entscheidend an. Für die An
wendbarkeit dieser Bestimmung genügt schon die bloße Möglichkeit von Verwechslun
gen. Abgesehen hievon kann auf die Zeit, in der die Beklagte nur in Vaduz niedergelassen 
war, nicht abgestellt werden. Maßgebend ist, ob Verwechslungen eintreten konnten von 
dem Zeitpunkt an, als die Beklagte ihre Zweigniederlassung in Genf eröffnete, d . h. seit 
August 1962. D er Zeitraum von da an bis zur Klageerhebung ist zu kurz, als daß man 
aus dem Ausbleiben tatsächlicher Verwechslungen auf das Nichtbestehen einer Ver
wechslungsgefahr schließen könnte. 

d) Nach d er R echtsprechung des Bundesgerichts ist jedermann grundsätzlich berech
tigt, in seine Firmabezeichnung die natürliche Angabe der Art seines Unternehmens 
aufzunehmen, wenn er durch Verwendung eines Zusatzes oder auf irgendeine andere 
Weise dafür Sorge trägt, daß seine Firma sich von schon früher mit einer gleichen oder 
ähnlichen Geschäftsangabe eingetragenen Firmen unterscheidet (BGE 81 II 468; vgl. 
auch BGE 87 II 350) . Die Anforderungen an die Unterscheidungskraft der später ein
getragenen Firma sind im Falle einer solchen Angabe jedoch weniger streng als dort, 
wo die Firma aus einem bloßen Phantasienamen besteht (BGE 40 II 125, 58 II 45) . 

Die Beklagte behauptet, das Wort « Mondia » komme einer Sachbezeichnung nahe. 
Sie bestreitet daher der Klägerin das R echt, den ausschließlichen Gebrauch daran zu 
beanspruchen. Gewiß läßt der Ausdruck «Mondia» an das französische Hauptwort 
«monde» sowie an das entsprechende italienische Wort «mondo» d enken. Es nähert 
sich somit einer allgem ein gebräuchlichen Sachbezeichnung. Aber diese sagt nichts aus 
über die Natur des Geschäftes. Sie könnte höchstens auf den Umstand Bezug haben, daß 
die Erzeugnisse der Klägerin in der ganzen W elt verbreitet seien. Es braucht indessen 
nicht geprüft zu werden, ob sie aus diesem Grunde als allgemein gebräuchliche Sach
bezeichnung angesehen werden müsse. Denn Hinweise, die ursprünglich frei waren, 
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verlieren diese Eigenschaft, wenn sie sich im Laufe der Zeit als Bezeichnung eines be
stimmten Unternehmens im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 59 II 160; BGE 82 II 
341). 

Diese Voraussetzung ist in bezug auf das in der Firma der Klägerin enthaltene Wort 
«Mondia» erfüllt. Nach den verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz war die Klä
gerin im Zeitpunkt der Eintragung ihrer gegenwärtigen Firma bereits seit mehreren 
Jahren unter dem Namen «Fabrique Mondia» bekannt. Das geht übrigens auch aus 
andern Umständen deutlich hervor. So hatte die Rechtsvorgängerin der Klägerin, die 
Kollektivgesellschaft Wwe. Paul V. & Co. das Wort «Mondia» schon 1935 als Marke 
eintragen lassen. Sie hat es 1939 in ihre Firma aufgenommen. Sie hat es ferner 1942 als 
Marke beim internationalen Bureau zum Schutz des gewerblichen Eigentums hinterlegt. 
Die Klägerin selber führt seit ihrer Gründung imJ ahre 1944 die Firma « Fabrique d'hor
logerie Mondia». Unter diesen Umständen ist die Beklagte nicht befugt, eine Firma zu 
wählen, die mit der Firma der Klägerin eine weitergehende Ähnlichkeit aufweist, als sie 
zulässig wäre, wenn das Wort «Mondia» keinen Hinweis auf den Begriff «monde» in 
sich schließen würde ... 

6. Das alles führt zum Schluß, daß die Firma der Zweigniederlassung Genf der Be
klagten sich nicht ge;1ügend von der Firma der Klägerin unterscheidet. 

UWG Art.1 Abs.1 und Abs. 2 lit. d, PVUe Art. 8, Firmenrecht, Namensrech t 

Kein firmenrechtlicher Schutz des nicht im schweizerischen Handelsregister ein
getragenen ausländischen Unternehmens. 
Namensschutz; Anwendung auf den Handelsnamen eines ausländischen Unter
nehmens. 
Unlauterer Wettbewerb; Begriff des Wettbewerbsverhältnisses. 
Un;:,ulässigkeit der Firma Elin GmbH mit Rücksicht auf die österreichische Firma 
Elin-Union A.G. 

BGE 90 II 315 ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 6. Oktober 1964 in 
Sachen Elin GmbH gegen Elin-Union A.G. 

Die Klägerin ELIN-UNION AG betreibt in Wien eine Maschinen
und Apparatefabrik, in der namentlich Elektromotoren hergestellt werden. 
Sie ist Inhaberin mehrerer Marken mit dem Hauptbestandteil ELIN, die 
zum Teil schon seit 1926 international hinterlegt sind. Die Klägerin liefert 
ihre Erzeugnisse auch in die Schweiz und unterhält in Buchs SG ein Kon
signationslager. 

Die Beklagte Elin GmbH wurde 1957 in Zürich gegründet zum Zwecke 
des Warenhandels im In- und Ausland, insbesondere mit Erzeugnissen 
der Elektronik und Elektrotechnik. Die Beklagte verlegte 1959 ihren Sitz 
nach Buchs SG. 

Die Klägerin erhob Klage gestützt auf die Vorschriften des UWG, des 
Firmen- und des Namensrechtes. 
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Das Handelsgericht des Kantons St. Gallen schützte die Klage aus dem 
Gesichtspunkte des Namensrechtes, verneinte Ansprüche aus Wettbe
werbsrecht und ließ die Frage firmenrechtlicher Ansprüche offen. 

Das Bundesgericht schützt die Klage ebenfalls aus dem Gesichtspunkte 
des Namensrechtes und zusätzlich aus demjenigen des Wettbewerbsrechtes 
und stellte dabei die folgenden Erwägungen an: 

1. Die Vorinstanz stützt ihren Entscheid, die Firma der Beklagten dürfe das Wort 
«Elin» nicht enthalten, ausschließlich auf die Vorschriften über das Namensrecht 
(Art. 29 ZGB). Die Klägerin hält in ihrer Berufungsantwort daran fest, daß ihr Verbots
begehren auch aus den Gesichtspunkten des Firmen- und des Wettbewerbsrechtes be
gründet sei. Dieses Vorbringen ist zulässig, obwohl die Klägerin weder Haupt- noch 
Anschlußberufung eingereicht und sich demzufolge mit der Abweisung ihres Klage
begehrens auf Feststellung unlauteren Wettbewerbes der Beklagten abgefunden hat. 
Denn gemäß Art. 63 Abs. 2 OG ist das Bundesgericht in bezug auf die rechtliche Würdi
gung der Tatsachen frei, soweit sie ihm nach Art.43 OG zukommt. Es ist daher befugt, 
bei der Beurteilung der Frage, ob die Beklagte zur Aufnahme des Wortes «Elin» in ihre 
Firma berechtigt sei, neben dem von der Vorinstanz angewendeten Namensrecht auch 
das Firmen- und das Wettbewerbsrecht heranzuziehen. 

2. Die Klägerin erachtet die Firmabezeichnung der Beklagten firmenrechtlich als 
unzulässig, weil sie den der Klägerin nach Art. 951 Abs. 2 und Art. 956 OR zustehenden 
Anspruch auf den ausschließlichen Gebrauch ihrer Firma verletze. Sie macht geltend, 
obwohl ihre Firma nicht im schweizerischen Handelsregister eingetragen sei, könne sie 
sich gemäß Art.8 in Verbindung mit Art.2 Abs. l der Pariser Verbandsübereinkunft 
zum Schutze des gewerblichen Eigentums (PVUe), der sowohl die Schweiz als auch 
Österreich als Vertragsstaaten angehören, auf die genannten Vorschriften des schwei
zerischen Rechtes berufen. 

Nach der neueren Rechtsprechung des Bundesgerichtes (BGE 79 II 307 ff.) verschaf
fen jedoch die angerufenen Bestimmungen der PVUe der Klägerin als in der Schweiz 
nicht eingetragener ausländischer Firma nicht den besonderen Firmenschutz des Art. 
956 O R; sie kann vielmehr auf Grund der PVUe lediglich den Schutz beanspruchen, der 
auch dem nicht eingetragenen inländischen Handelsnamen zukommt, d. h. den gemäß 
Art.29 ZGB bestehenden besonderen Schutz des Namens einer physischen oder juristi
schen Person. Außerdem sind der Klägerin noch der Schutz ihrer persönlichen Verhält
nisse im allgemeinen (sog. genereller Persönlichkeitsschutz gemäß Art. 28 ZGB) und 
der Schutz gegen unlauteren Wettbewerb gewährleistet (Art. lQbis PVUe). 

Die Klägerin wendet sich in der Berufungsantwort gegen diese Beschränkung und 
fordert auch firmenrechtlichen Schutz, wie ihn die bundesgerichtliche Rechtsprechung 
in der Zeit vor dem BGE 79 II 307 ff. auch dem in der Schweiz nicht eingetragenen 
ausländischen Handelsnamen gewährt hatte. Es besteht jedoch kein Anlaß, auf die 
durch den erwähnten Entscheid begründete, kürzlich in BGE 90 II 192 ff. mit einläß
lichen Ausführungen bestätigte Rechtsprechung zurückzukommen. 

Die Klägerin wendet zu Unrecht ein, diese Rechtsprechung berücksichtige nicht, 
daß es nach schweizerischem Recht keinen nicht eingetragenen Firmanamen einer 
A.-G. geben könne, weil für diese der Eintrag im Handelsregister Konstitutiverfordernis 
sei. Darauf kommt es nicht an. Entscheidend ist vielmehr, daß es nach schweizerischem 
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Recht überhaupt Privatrechtssubjekte (Einzelpersonen, Vereine, Personengesellschaf
ten) gibt, die für einen nichteingetragenen Handelsnamen Rechtsschutz beanspruchen 
können und daß dieser Schu tz auch der nur im Ausland eingetragenen A.-G. gewährt 
wird. Der Einwand der Klägerin, diese Rechtsprechung schaffe für Aktiengesellschaften 
verschiedene Schutzklassen, und gerade das wolle die PVUe mit Art.2 Abs. l und Art.8 
vermeiden, beruht auf einer petitio principii. 

Die Vorinstanz hat somit zu Recht die Berufung der Klägerin auf die Vorschriften 
des schweizerischen Firmenrechtes verworfen. 

3. Die Vorinstanz hat entschieden, die Beklagte verletze mit der von ihr gewählten 
Firma die Rechte der Klägerin an ihrem Handelsnamen, auf dessen Schutz sie nach dem 
gestützt auf Art.8 PVUe anwendbaren Art.29 ZGB Anspruch habe. 

Die Beklagte macht mit der Berufung geltend, dieser Entscheid beruhe auf einer un
richtigen Anwendung des Art. 29 ZGB. 

a) Zur Begründung dieser Rüge weist die Beklagte zunächst darauf hin, daß ihre 
Firma « Elin GmbH» nicht mit dem klägerischen Namen « ELIN-UNION Aktien
gesellschaftfür elektrische Industrie» übereinstimme. Von einer Anmaßung des Namens 
der Klägerin durch sie könne daher nicht gesprochen werden. 

Eine Namenanmaßung liegt jedoch nicht nur bei völliger Übereinstimmung der 
beiden Bezeichnungen vor; es genügt schon, wenn der Hauptbestandteil des Handels
namens eines Unternehmens übernommen wird (BGE 44 II 96 f., 82 II 341 ff. ), wie es 
hier mit der Bezeichnung «Elin» geschehen ist. Anders verhält es sich nur, wo der über
nommene Hauptbestandteil in einer Sachbezeichnung besteht, die dem sprachlichen 
Gemeingut angehört (BGE 58 II 314) . Das ist hier jedoch nicht der Fall. Das Wort 
«Elin» ist keine Sachbezeichnung und entgegen der Meinung der Beklagten auch nicht 
einer solchen deshalb gleichzusetzen, weil es aus den ersten beiden Buchstaben der zwei 
Sachbezeichnungen «Elektrische» und «Industrie» zusammengezogen wurde. Um 
darauf zu verfallen, muß man bereits die Phantasie walten lassen, was gerade den Unter
schied zwischen Sachbezeichnung und Phantasienamen ausmacht (BGE 72 II 186 ff.), 

Der Hinweis der Beklagten aufBGE 79 II 314, wonach die Zulegung eines ähnlichen 
Namens nicht Anmaßung des Namens ist, geht ebenfalls fehl. Das gilt nur dort, wo der 
beanstandete Name auch mit dem Hauptbestandteil des älteren Namens nicht genau 
übereinstimmt, sondern ihm nur ähnlich ist. 

b) Der Schutz des nicht eingetragenen Handelsnamens ist nach ständiger Recht
sprechung auf den örtlichen Geschäftsbereich seines Inhabers beschränkt (BGE 79 II 
315, 88 II 31) . Die Klägerin kann daher gegenüber der Beklagten den Schutz nach 
schweizerischem Namensrecht nur beanspruchen, wenn sie sich im Zeitpunkt der Grün
dung der Beklagten, a lso imJ ahre 195 7, in der Schweiz schon in nennenswe!'tem Umfang 
geschäftlich betätigt hatte. Diese Voraussetzung ist auf Grund der tatsächlichen Fest
stellungen der Vorinstanz zu bejahen. Danach hat die Klägerin schon seit Jahren vor 
allem kleine Motoren in erheblichem Umfang in die Schweiz geliefert, und der Name 
« ELIN » ist nach den Darlegungen des d em Handelsgericht angehörenden fachkundigen 
Richters bei der maßgebenden Kundschaft als Bezeichnung für die Klägerin bekannt 
und als solche seit vielen Jahren zum Begriff geworden. 

Die Beklagte wendet demgegenüber ein, es sei nicht festgestellt, daß die Klägerin 
schon im Jahre 1957 das Wort «ELIN» als unterscheidungskräftige Geschäftsbezeich
nung für sich habe in Anspruch nehmen können; im angefochtenen Urteil sei lediglich 
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der Geschäftsumsatz der Klägerin für 1960 genannt, und ob es sich bei den vom Fach
richter erwähnten «vielen Jahren» um 4, 6 oder 20 Jahre handle, werde nicht gesagt. 
Die Feststellung, der Name «ELIN» sei schon 1957 ein Begriff für die Klägerin gewesen, 
beruhe daher auf einem offensichtlichen Versehen im Sinne von Art. 55 Abs. l lit.d OG. 

Von einem offensichtlichen Versehen kann jedoch nicht die Rede sein. Die Vor
instanz stützt ihre Feststellungen über die Geschäftstätigkeit der Klägerin in der Schweiz 
auf die von der Klägerin vorgelegten Akten (Klagebeilagen 10 und 26, Korrespondenz
und Faktura belege aus den] ahren 1954-1957); was die Vorinstanz sodann unter «vielen 
Jahren» versteht, erhellt aus der von ihr erwähnten Aussage des fachkundigen Richters 
(Protokoll vom 28. Februar 1964 Ziff. II a), er kenne die Klägerin unter der Bezeichnung 
«ELIN» schon seit dem Jahre 1925. Die angefochtenen Feststellungen der Vorinstanz 
sind somit das Ergebnis einer Beweiswürdigung, die mit der Versehensrüge nicht ange
fochten werden kann. 

Daß die Lieferungen der Klägerin zum Teil an ihre schweizerischen Vertreter und 
Agenten erfolgten, ändert nach der zutreffenden Auffassung der Vorinstanz nichts, da 
auch die Kunden dieser Zwischenhändler wußten, daß es sich um Erzeugnisse der Klä
gerin handelte und diese kaufen wollten. Abgesehen hievon sind nach den Akten auch 
Direktlieferungen an schweizerische Kunden in erheblichem Umfang ausgewiesen. 

c) Daß die beiden Firmabezeichnungen wegen ihres gemeinsamen Hauptbestandteils 
«Elin » miteinander verwechselbar sind, liegt auf der Hand, wie die Vorinstanz mit 
Recht angenommen hat. Die Verwechslungsgefahr wird denn auch von der Beklagten 
nicht ernstlich bestritten; sie anerkennt, daß tatsächlich einige Verwechslungen vorge
kommen sind. Solche sind um so mehr zu befürchten, als die Beklagte ihren Sitz nach 
Buchs SG verlegt hat, wo die Klägerin ein Konsignationslager zur Belieferung ihrer 
schweizerischen Kunden und Vertreter unterhält. 

d) Die Beklagte macht geltend, um sich mit Erfolg auf Art. 29 ZGB berufen zu können, 
müßte die Klägerin nachweisen, daß sie durch die Verwendung des Namens «Elin» 
durch die Beklagte beeinträchtigt werde; das sei jedoch weder behauptet noch nachge
wiesen. 

Auch dieser Einwand ist unbegründet. Eine Beeinträchtigung der Rechte des älteren 
Unternehmens liegt nach ständiger Rechtsprechung immer vor, wenn Verwechslungs
gefahr besteht (BGE 80 II 145) . Die Beeinträchtigung liegt nämlich darin, daß bei der 
Kundschaft der Eindruck entstehen kann, die Beklagte sei mit der Klägerin identisch 
oder es bestünden mindestens geschäftliche Verbindungen zwischen den beiden Unter
nehmen. Gegen diese Gefahr darf sich die Klägerin zur Wehr setzen, ohne daß sie dafür 
weitere Rechtfertigungsgründe nachweisen müßte. 

e) Ein Verschulden der Beklagten ist für den Schutz des von der Kläger.in allein gel
tend gemachten Unterlassungsbegehrens nicht erforderlich. Es hilft daher der Beklagten 
nichts, daß sie sich vor der Wahl ihres Namens beim Handelsregisteramt erkundigte 
und die Auskunft erhalten hat, der Verwendung der in Aussicht genommenen Firma 
stehe nichts entgegen. Übrigens hätte die Beklagte, wie die Vorinstanz zutreffend be
merkt, bei Beobachtung der gebotenen Sorgfalt erkennen müssen, daß sie mit der Auf
nahme des Wortes «Elin» in ihre Firma die Namensrechte der unter dieser Bezeichnung 
auch in den schweizerischen Fachkreisen allgemein bekannten Klägerin verletze. 

Die Vorinstanz hat deshalb zu Recht das Unterlassungsbegehren der Klägerin aus 
dem Gesichtspunkt des Namensrechtes geschützt. 
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Diese Muttergesellschaft hat gemäß Veröffentlichung im SHAB Nr.271 vom 20.No
·e!llber 1959 sämtliche Stammeinlagen der Beklagten übernommen, ist also deren ein

:jge Gesellschafterin. Zwischen den _beide~ C?m~H be_steht also wirtschaftliche ~dentität. 
Was mit den von der Beklagten für ihre mit 1hr 1dent1sche Muttergesellschaft emgekauf
ten elektrotechnischen Erzeugnissen geschieht, ist nicht völlig abgeklärt. Die Beklagte 
behauptet, diese gelangten ausschließlich an ihre Schwestergesellschaften. Es wäre ihr 
nun ohne weiteres zuzumuten gewesen, ihre Lieferverhältnisse zu den Schwestergesell
schaften offenzulegen und zu sagen, wer alles zu dieser «Gruppe» gehört, was und an 
welche physischen und juristischen Personen sie liefert. Zieht es die Beklagte vor, ihre 
Geschäftsverhältnisse undurchsichtig bleiben zu lassen, so hat sie die Folgen daraus zu 
tragen und sich dem formalen Anscheine nach als Wettbewerberin der Klägerin be
trachten zu lassen. Der Auffassung der Vorinstanz, zwischen den Parteien bestehe kein 
Wettbewerbsverhältnis, kann daher nicht beigepflichtet werden. 

Daß die Führung der Firma «Elin GmbH» im Sinne von Art. l Abs.2 lit.d UWG zu 
Verwechslungen mit dem Unternehmen der Klägerin Anlaß geben könne, ist bereits 
bei der Prüfung dieser Frage unter dem Gesichtspunkt des Namenschutzes dargelegt 
worden und trifft auch in wettbewerbsrechtlicher Hinsicht zu. 

UWG Art. l Abs. 2 lit. d und 13 lit. d 

Verwechselbarkeit durch Nachahmung der Ausstattung der Ware des Konkurren
ten, insbesondere des Bildbestandteiles der Etikette. 
Bei fortgesetztem unlauterem Wettbewerb bedeutet blef]es Zuwarten während drei
einhalb Jahren nicht Verzicht auf den Strafantrag, noch macht es diesen rechts
mißbräuchlich. 

BGE 90 IV 168 ff., Urteil des Kassationshofes des Bundesgerichtes vom 
9.J uli 1964 in Sachen Letter gegen Staatsanwaltschaft des Kantons 
Obwalden. 

A. Die Nahrin A.G., Samen, vertreibt neben anderen Nährmitteln einen von ihr 
hergestellten Berg-Wacholderhonig, der vornehmlich als Latwerge-Brotaufstrich Ver
wendung findet. Sie liefert den Honig in zylinderförmigen Metallbüchsen von 11,5 cm 
Höhe und 10 cm Durchmesser, deren Mantelfläche von einer farbigen, in vier verschie
dene Felder aufgeteilten Etikette ganz umschlossen wird. Während auf deren Rückseite 
und auf den schmäleren seitlichen Feldern Weiß und Grün vorherrschen, zeichnet sich 
die Vorderseite, deren Grund rot ist, dadurch aus, daß sich auf der oberen Hälfte ein 
weißes, durch einen blauen Streifen umrahmtes Oval von ca. 5 cm Höhe und 8 cm Länge 
hervorhebt, in dem ein grüner Bergwacholderzweig mit blauen Beeren abgebildet ist. 
Unter diesem Signet stehen in weißer Schrift die Worte «Berg-Wacholder» ( «Genievre 
de montagne»/ «Ginepro di montagna») und darunter der Firmaname ( « Nahrin AG./ 
SA., Sarnen/OW»). Die Etikette ist seit dem 31.Oktober 1959 beim Eidgenössischen 
Amt für geistiges Eigentum als gewerbliches Muster für Verpackungen hinterlegt. 

Karl Letter eröffnete nach zweijähriger Tätigkeit als Chefverteter der Nahrin A.G. 
im August 1959 in Samen ein eigenes Nährmittelgeschäft und nahm auch den Vertrieb 
von Bergwacholder-Honig auf. Er benützte dazu zylinderförmige Gläser von rund 15 cm 
Höhe und 8 cm Durchmesser mit weißem Plastikverschluß und versah sie mit einer 11 cm 
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hohen und 10 cm breiten Etikette von weißer Farbe, auf deren unterer Hälfte in Schwarz. 
druck die Bezeichnung « Mythen Berg-Wachholder», darunter eine Skizze der Mythen. 
spitzen sowie die Firma « Mythen-Nährmittel K. Letter, Samen (OW) » angebracht 
sind. Auf der oberen Hälfte der Etikette ist das von der Nahrin A.G. verwendete Signet 
nachgeahmt; es unterscheidet sich vom Vorbild einzig dadurch, daß die Umrandungs. 
linie des Ovals orangefarbig statt blau und der Bergwacholderzweig in etwas matteren 
Farben gehalten ist. 

B. Am 14. Mai 1963 erhob die Nahrin A.G. gegen Letter Strafklage wegen unlauteren 
Wettbewerbes, den sie darin erblickt, daß durch die Verwendung ihres Signets eine 
Verwechslung mit ihrer Ware und ihrem Geschäftsbetrieb herbeigeführt werde. 

Die Untersuchungs- und Überweisungsbehörde des Kantons Obwalden erklärte am 
28. November 1963 Letter des unlauteren Wettbewerbes im Sinne des Art. 13 lit. d UWG 
schuldig und verurteilte ihn zu einer Buße von Fr. 60.-. Der Gerichtsausschuß des 
Kantonsgerichts von Obwalden, an den der Gebüßte rekurrierte, bestätigte am 20. 
Februar 1964 den erstinstanzlichen Strafentscheid. 

Die Nichtigkeitsbeschwerde gegen dieses Urteil wurde vom Bundes
gericht mit folgender Begründung abgewiesen: 

1. Der Beschwerdeführer bestreitet, daß die Nahrin A.G. berechtigt sei, gegen ihn 
Strafantrag zu stellen. Denn die Klägerin habe sich durch jahrelange Duldung still
schweigend damit einverstanden erklärt, daß er ihr Signet verwende. Ihre Ansprüche 
aus dem UWG seien deshalb verwirkt, und ihr Strafantrag sei rechtsmißbräuchlich. 

Diese Einwände sind unbegründet. Verwirkt wäre das Strafantragsrecht nur, wenn 
die Klägerin auf es verzichtet oder den Antrag nicht innert der gesetzlichen Frist gestellt 
hätte. Ein Verzicht wäre aber nur beachtlich, wenn er ausdrücklich geäußert worden 
wäre (Art. 28 Abs. 5 StGB). Dazu genügt nicht, daß die Klägerin, wie der Beschwerde
führer behauptet, in K enntnis der Verletzung mit der Stellung des Strafantrages jahre
lang zugewartet hat. Ein Verzicht läge übrigens selbst dann nicht vor, wenn sich die 
Klägerin nicht auf ein passives Verhalten beschränkt hätte, sondern Umstände festge
stellt wären, die als Äußerung ihres Willens, keinen Strafantrag zu stellen, zu deuten 
wären. Eine bloß indirekte Kundgabe des Willens, von der Strafverfolgung abzusehen, 
gilt nur beim Rückzug eines bereits gestellten Antrages als ausreichende Willensäußerung 
(BGE 86 IV 149, 89 IV 58). Beim Verzicht dagegen, der nur gültig ist, wenn er ausdrück
lich erklärt wird, muß der darauf gerichtete Wille des Berechtigten eindeutig und vor
behaltlos aus der Erklärung selber hervorgehen (BGE 74 IV 87, 75 IV 19 Erw.4). Daß 
die Klägerin eine Erklärung solcher Art abgegeben habe, wird auch in der Beschwerde 
nicht behauptet. Wie die Vorinstanz anderseits feststellt und unbestritten ist, hat der 
Beschwerdeführer den eingeklagten unlauteren Wettbewerb seit dem H erbst 1959 bis 
zur Einreichung der Klage, d. h. bis Mai 1963, fortgesetzt begangen. Bei fortgesetzten 
Vergehen kann der Strafantrag noch binnen drei Monaten gestellt werden, nachdem 
der Verletzte von der letzten strafbaren Tätigkeit des Beschuldigten Kenntnis erhalten 
hat (BGE 80 IV 8/9). Von einer Verwirkung des Antragsrechtes kann somit keine Rede 
sein. 

Es kann aber auch nicht gesagt werden, die Ausübung des Antragsrechtes stelle einen 
offenbaren Rechtsmißbrauch (Art.2 ZGB) dar. Angenommen, die Klägerin habe tat• 
sächlich bereits im Herbst 1959 die Nachahmung und Verwendung ihres Signets fest
gestellt und sie habe erst durch ihre Strafklage vom Mai 1963 ausdrücklich Einspruch 
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erhoben, so wäre ihr Stillschweigen noch nicht Anlaß genug, im Beschwerdeführer die 
begründete Erwartung zu erwecken, die Nahrin A.G. sei mit seinem Vorgehen einver
standen. Die Klägerin konnte Gründe haben, v~rerst einmal abzuwarten, ob der Ge
brauch ihres Kennzeichens im neu eröffneten Betrieb des Beschwerdeführers als dauernde 
r,{aßnahme gedacht war und welche Auswirkungen eine solche allenfalls haben werde. 
prei bis vier Jahre, die sie dazu und zur Sammlung von Beweismitteln aufgewendet 
haben mag, können nicht als ungewöhnlich lange Zeitdauer gelten. Außer diesem bloßen 
zuwarten wird aber der Klägerin kein Verhalten vorgeworfen, das nach Treu und Glau
ben als Billigung der Verletzung ihrer Interessen ausgelegt werden könnte. 

z. Der vom Beschwerdeführer sklavisch nachgeahmte Wacholderzweig ist Bestandteil 
der Ausstattung der Gefäße, in denen er und die Nahrin A.G. den Wacholderhonig auf 
den Markt bringen. Die äußere Form, die Aufmachung der Ware oder der Verpackung 
genießt den Schutz des UWG nur, wenn die Ausstattung K ennzeichnungskraft besitzt 
(BGE 88 IV 83, 87 II 56) , sei es, daß sie dank ihrer Originalität von Anfang an auf einen 
bestimmten H ersteller oder auf eine bestimmte Qualität der Ware hinweist, sei es, daß 
eine nicht originelle Ausstattung diese individualisierende Eigenschaft infolge ihrer 
Durchsetzung im Verkehr, kraft ihrer Verkehrsgeltung, erworben hat (BGE 79 II 323) . 

Dem von der Nahrin A.G. zur Kennzeichnung ihres Wacholderhonigs verwendeten 
Wacholderzweig kann die Wirkung der Originalität nicht abgesprochen werden. Origi
nell ist nicht nur die Darstellung des Zweiges in einem durch eine Umrandungslinie 
abgesteckten Oval, sondern ebensosehr die zeichnerische Gestaltung des leicht stilisierten 
Zweiges und die Farbwirkung der roten Verästelung, des satten Grüns der Blätter und 
der tief blauen Beeren. Alle diese Elemente zusammengenommen geben dem Gesamt
bild eine besondere ästhetische Form, die einprägsam und darum unterscheidungs
kräftig ist. 

Daß der auf der Verpackung abgebildete Wacholderzweig auf die Beschaffenheit 
oder Eigenschaft der darin eingeschlossenen Ware hinweist, macht das Bildzeichen der 
Klägerin nicht zum Freizeichen, das von jedem anderen Konkurrenten nachgeahmt 
und frei benützt werden könnte. Ebensowenig ist der wettbewerbsrechtliche Schutz 
deshalb zu versagen, weil die bildliche Darstellung eines Wacholderzweiges an sich 
Gemeingut ist und daher dem allgemeinen Verkehr freigehalten werden muß. Ob auf 
das Bildzeichen der Klägerin die M erkmale einer bloßen Beschaffenheitsangabe zu
treffen oder nicht (vgl. BGE 80 II 173, 83 II 218), d . h. ob es unmittelbar auf die Natur 
und Art des Erzeugnisses anspiele oder ob der Inhalt des Gefäßes erst auf dem Wege 
besonderer Überlegung oder unter Zuhilfenahme der Phantasie erkennbar werde, weil 
die Verpackung keinen reinen Wacholder, sondern einen daraus gewonnenen Honig 
enthält, braucht übrigens nicht entschieden zu werden, da es darauf nicht ankommt. 
Entscheidend ist einzig, daß der von der Klägerin verwendete Wacholderzweig durch 
seine eigenartige Gestaltung und besondere ästhetische Form sich von einer gewöhnlichen 
Sachbezeichnung deutlich abhebt und infolge seiner charakteristischen, individualisie
renden Wirkung geeignet ist, die dazu gehörende Ware von Erzeugnissen anderer Her
kunft zu unterscheiden. Auf die Unterscheidungskraft eines Zeichens allein stellt auch 
das Markenrecht ab, wo die Verwendung freier und deshalb an sich schutzunfähiger 
Bestandteile kein Hindernis bildet, einer in ihrer Gesamtheit unterscheidungskräftigen 
Marke den Schutz zu gewähren (BGE 56 II 411, 78 II 383 Erw.4). Die im Markenrecht 
hinsichtlich der Kennzeichnungskraft eines Zeichens geltenden Grundsätze sind in 
gleicher Weise auch im Wettbewerbsrecht anwendbar (BGE 80 II 174 lit. b). 
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3. Das Bildzeichen des Wacholderzweiges ist weder unentbehrliches Merkmal der 
Ausstattung noch Bestandteil der Ware selbst, denn es könnte weggelassen werden, ohne 
daß sich dadurch an der Beschaffenheit und Brauchbarkeit des Wacholderhonigs etwas 
ändern würde. Obschon es möglich gewesen wäre, einen Wacholderzweig anderer Ge
staltung zu wählen, hat der Beschwerdeführer nach der verbindlichen Feststellung der 
Vorinstanz das Kennzeichen der Klägerin sklavisch nachgeahmt, um daraus für seinen 
eigenen Geschäftsbetrieb Nutzen zu ziehen. Er hat sich daher gegen Art.13 lit. d UWG 
vergangen, wenn seine Maßnahme objektiv geeignet war, Verwechslungen mit dem 
Wacholderhonig der Nahrin A.G. herbeizuführen. 

Die Frage der Verwechselbarkeit beider Waren beurteilt sich nach dem Gesamtein
druck, den ihre äußere Aufmachung auf die breite Käuferschicht macht, namentlich 
die Hausfrauen, die in erster Linie als Abnehmer in Betracht kommen. Dabei ist zu 
beachten, daß beide Firmen die Haushaltungen durch Vertreter aufsuchen, so daß die 
Hausfrauen die beiden Produkte meistens nicht nebeneinander vor sich haben und 
häufig auf das bei vorausgegangenen Käufen oder aus der Reklame gewonnene Erinne
rungsbild abstellen, weshalb dem Gedächtniseindruck, den die Aufmachung zurückläßt, 
besondere Bedeutung zukommt. Es geht daher nicht an, die zu vergleichenden Auf
machungen in ihre einzelnen Bestandteile zu zergliedern und diese gesondert zu be
trachten (BGE 87 II 37, 78 II 381) . Im vorliegenden Falle kann deshalb nicht von aus
schlaggebender Bedeutung sein, daß die beiden Gefäße in der Mehrheit ihrer Einzel
heiten voneinander abweichen und bloß in dem von der Nahrin A.G. verwendeten 
Kennzeichen, dem in einem Oval abgebildeten Wacholderzweig, übereinstimmen. Die 
Unterschiede zwischen der Metallbüchse der Klägerin und dem Glasgefäß des Be
schwerdeführers, namentlich was ihr Material und ihre Größe sowie die Form und 
Farbgestaltung der Etiketten betrifft, sind zwar bei gleichzeitiger und genauerer Be
trachtung nicht unerheblich. Hausfrauen, die täglich mit den verschiedenartigsten 
Markenartikeln zu tun haben, wissen aber, daß bei solchen die Formen und Farben und 
nicht selten auch das Material der Verpackung wechseln, die Hersteller und ihre Pro
dukte aber die gleichen bleiben. Sie sind daher aus Erfahrung gewohnt, mehr auf die 
auf allen Verpackungen wiederkehrenden Wort- oder Bildzeichen eines bestimmten 
Herstellers zu achten, als auf die übrigen Merkmale der Verpackung, die Änderungen 
unterliegen, was zur Folge hat, daß die Formen und Farben der Ausstattung sich weniger 
im Gedächtnis einprägen und keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ähnliches ist 
im vorliegenden Falle von der Beschriftung zu sagen. Ihr Vergleich zeigt zwar Unter
schiede, die insbesondere in der Verschiedenheit der Warenbezeichnung («Berg-Wa
cholder» bzw. «Mythen Berg-Wacholder») und im abweichenden Firmanamen 
( «Nahrin A.G., Samen» bzw. «Mythen-Nährmittel K. Letter, Samen») zum Ausdruck 
kommen. Sie fallen aber schon deswegen nicht stark ins Gewicht, weil auf beiden Eti
ketten die Schrift aus zum größten Teil gleichen oder ähnlich klingenden Worten besteht 
und zudem der Ausdruck «Berg-Wacholder» bzw. «Mythen-Berg-Wacholder» alle an
deren Worte an Größe übertrifft, also am stärksten in Erscheinung tritt, so daß die andern 
unterscheidenden Schriftteile wie übrigens auch die auf der Etikette des Beschwerde
führers eher schwach angedeutete Skizze der Mythenspitzen kaum im Erinnerungsbild 
haften bleiben, jedenfalls beim oberflächlichen Betrachter nicht. Diese Wirkung wird 
noch dadurch verstärkt, daß die Beschriftung auf beiden Gefäßen auf der unteren Hälfte 
der Etikette angebracht ist und daß die ganze obere Hälfte vom zeichnerisch völlig 
übereinstimmenden Bildzeichen des Wacholderzweiges eingenommen wird. Dieses aber 
ist nicht bloß ein untergeordneter Bestandteil der Aufmachung, wie der Beschwerde-
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führer glauben machen will, sondern es beherrscht im Gegenteil infolge seiner einpräg
samen Gestaltung und seiner Farbtöne die ganze Vorderseite des Gefäßes und drängt 
damit die Beschriftung in den Hintergrund. Das trifft sowohl für die Büchse der Klägerin 
wie für die Etikette des Beschwerdeführers zu; daß auf dieser der Wacholderzweig und 
die Umrandungslinie des weißen Ovals in matteren Farben erscheint als auf der Büchse 
der Klägerin, ändert am Gesamteindruck, der durch das Bildzeichen bestimmt wird, 
nichts, zumal der untere Teil der Etikette des Beschwerdeführers ohnehin farblos und 
unscheinbar wirkt. Wird noch berücksichtigt, daß Bildzeichen im allgemeinen an sich 
]eichter als Wortzeichen im Gedächtnis behalten werden (BGE 83 II 222), so ist der vom 
Beschwerdeführer nachgeahmte Wacholderzweig um so eher geeignet, beim Durch
schnittskäufer den Eindruck zu erwecken, daß der im Glasgefäß angebotene Wacholder
honig ebenfalls von der Nahrin A.G. stamme, deren Bildzeichen beim Publikum seit 
Jahren eingeführt war. Die Verwechselbarkeit ist daher zu bejahen. 

UWG Art.1 Abs.1 und Abs. 2 lit. d, Art. 2 Abs. l lit. a, b, c und d 

Verstoß gegen Treu und Glauben durch Nachahmung von Stoffzeichnungen mit 
Hilfe von Mustern, die der Beklagten auf Bestellung hin zur Prüfung im Hinblick 
auf einen Kauf solcher Stoffe zugesandt worden waren. 
Verwechselbarkeit der Erzeugnisse. 
Fehlen eines rechtlichen Interesses an der Feststellung der Widerrechtlichkeit. 
Unterlassungsgebot wegen Wiederholungsgefahr. 
Fehlen eines genügenden Grundes für Beseitigung des rechtswidrigen ,Zustandes. 
Schadenersatz; Verschulden der Beklagten. 

BGE 90 II 51 ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 17. März 1964 in 
Sachen F ASAC gegen Spielmann & Co. 

A. Die FASAC fabbriche associate studio applicazioni cotone s. p. a. (Aktiengesell
schaft) in Mailand entwirft Muster für Baumwollstoffe und erzeugt Stoffe mit diesen 
Mustern. Im Juni 1962 stellte sie an der INTERSTOFF-Messe in Frankfurt am Main 
u.a. die - in der Schweiz nicht hinterlegten - Muster Nrn.1664 und 1680 aus, die da
durch gekennzeichnet sind, daß die Oberfläche der Stoffbahn in rechteckige, einfarbige 
Großfelder zerfällt, welche die ganze Breite der Stoffbahn einnehmen, abwechselnd die 
eine oder andere von zwei verschiedenen Farben aufweisen und durch Querstreifen in 
Gestalt einer vorgetäuschten Großnaht (Darstellung eines durch Ösen gezogenen Seils) 
bzw. eines vorgetäuschten Gürtels (Darstellung eines Gürtels mit Schnalle und Lochung) 
verbunden sind. 

Die Kommanditgesellschaft Geny Spielmann & Co. in Zürich, die sich nach dem 
Eintrag im Handelsregister mit der Fabrikation von und dem Handel mit Waren der 
Textil- und Bekleidungsbranche, insbesondere mit der H erstellung von «Damenkonfek- . 
tion im Modell-Genre» befaßt, ließ sich nach Besuch der erwähnten Messe von der 
FASAC die Muster Nr.1664 und Nr. 1680 zusenden. Stoffe dieser Muster bestellte sie 
nicht. Dagegen ließ sie durch eine andere Firma Stoffe herstellen, die ebenfalls recht
eckige, durch die Abbildung einer Großnaht oder eines Gürtels verbundene Großfelder 
in zwei verschiedenen Farben aufweisen, und brachte aus solchen Stoffen angefertigte 
Kleidungsstücke (namentlich Strandkleider) als ihre Modelle in den Handel. 
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B. Am 7.Juni 1963 leitete die FASAC beim Handelsgericht des Kantons Zürich gegen 
Geny Spielmann & Co. Klage ein mit den Begehren: 

1. «Es sei festzustellen, daß die Beklagte durch Feilhalten und Verkauf von Stoff. 
mustern, die den Mustern Nr.1664und Nr.1680 der Klägerin entsprechen und dadurch 
gekennzeichnet sind, daß zwei verschiedenfarbige Großfelder durch einen vorgetäusch. 
ten Querstreifen, welcher die Form einer Großnaht bzw. eines Gürtels hat, gebunden 
sind, bzw. von aus solchen Stoffen konfektionierten Kleidern, unlautern Wettbewerb 
begeht. 

2. Es sei der Beklagten zu verbieten, die unlautern Handlungen gemäß Rechtsbegeh. 
ren 1 zu begehen oder dabei sonst mitzuwirken, und es sei ihr zu befehlen, den rechts. 
widrigen Zustand zu beseitigen, alles unter Androhung der Überweisung an den Straf. 
richter wegen Ungehorsams im Falle der Zuwiderhandlung. 

3. Es sei die Beklagte zu verpflichten, der Klägerin den durch die Handlungen gemäß 
Begehren 1 erwachsenen und eventuell noch entstehenden Schaden ... zu bezahlen ... » 

Das Handelsgericht hat die Klage abgewiesen, das Bundesgericht da
gegen teilweise gutgeheißen, indem es der Beklagten untersagte, Stoff
muster mit den wesentlichen Merkmalen der Muster Nr. 1664und Nr.1680 
der Klägerin, gekennzeichnet durch verschiedenfarbige Großfelder und 
ein sie verbindendes Element in Form eines vorgetäuschten Gürtels oder 
einer vorgetäuschten Großnaht (sog. Seilmotiv), sowie daraus angefertigte 
Kleider und Kleidungsstücke herzustellen, feilzuhalten, zu verkaufen und 
in Verkehr zu bringen. Dabei stellt das Bundesgericht unter anderem die 
nachstehenden Erwägungen an: 

4. Die Klägerin machte im kantonalen Verfahren geltend, das Verhalten der Beklag
ten, «welche originelle und sehr beachtete Muster der Klägerin zur Ansicht kommen 
ließ, um nachher selbst solche herzustellen bzw. herstellen zu lassen, bzw. aus diesen 
Stoffen selbst Kleider herzustellen», sei unlauter im Sinne von Art. l UWG; die Muster 
der Beklagten seien mit denjenigen der Klägerin « nicht nur verwechselbar, sondern 
praktisch identisch, so daß die unter besonders unlautern Umständen begangene skla
vische Nachahmung die Klagebegehren begründet»; für die Bejahung der entscheiden
den Frage, ob die erfolgte Nachahmung im Sinne des UWG unlauter sei, gebe den Aus
schlag, «daß die Beklagte ein Muster getreu nachgeahmt hat, dem größte Originalität 
zuerkannt werden muß, nachdem es dieselbe (gemeint: nachdem sie es) zur Ansicht 
bestellt hatte.» In Übereinstimmung damit führt die Klägerin in der Berufungsschrift 
aus, die Beklagte habe sich eines Verstoßes gegen Art. l UWG schuldig gemacht, indem 
sie «unter besondern Umständen» (gemeint: im Anschluß an die von keiner Waren
bestellung gefolgte Bestellung von Mustern) « die Nachahmung sehr origineller Stoff
zeichnungen zwecks Konkurrenzierung der Klägerin vorgenommen hat»; das hier 
(d.h. im vorliegenden Falle) gerügte unlautere Element sei « nicht in der Nachahmung 
an sich, vielmehr in den Begleitumständen zu suchen und zu finden. » Angesichts dieser 
Stellungnahme der Klägerin ist nur zu prüfen, ob die Beklagte die Muster der Klägerin 
wirklich nachgeahmt habe und ob, falls dies zutrifft, die erwähnten besondern Umstände 
die Nachahmung als eine im Sinne von Art. 1 UWG unlautere Handlung erscheinen 
lassen. 
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5. Die Klägerin erblickt die für sie nachteiligen Folgen des der Beklagten vorgeworfe
nen Verhaltens in einer « Marktverwirrung » und einer Schmälerung des Absatzes ihrer 
eigenen Erzeugnisse. Solche Folgen konnte das Verhalten der Beklagten nur haben, wenn 
diese die Muster der Klägerin derart nachahmte, daß ihre Stoffe mit j ener der Klägerin 
verwechselt werden können. 

Die Kennzeichnungskraft, die das Bundesgericht in BGE 87 II 56 (vgl. auch 88 IV 83) 
als Voraussetzung derartiger Verwechslungen bezeichnet hat, läßt sich den Erzeugnissen 
der K lägerin nicht absprechen. Es handelt sich dabei nicht um Massenartikel, sondern 
urn modische Stoffe von ausgeprägter Eigenart. Hie bei bliebe es auch, wenn die Klägerin 
den Gürtel Modell Nina Ricci abgezeichnet hätte, wie die Beklagte behauptet. 

Dagegen trifft entgegen der Auffassung der Klägerin nicht zu, daß die Beklagte die 
Muster der Klägerin «sklavisch» nachgeahmt, d. h. genau nachgebildet habe. Vielmehr 
ist der Vorinstanz darin beizustimmen, daß zwischen den Stoffmustern der Parteien 
Unterschiede bestehen. Das Großnahtmuster der Klägerin zeigt schräg zur Längsrich
tung der Stoffbahn verlaufende Stücke eines gedrehten Seils, das durch gelbe oder grüne 
Ösen gezogen ist, das Großnahtmuster der Beklagten parallel zur erwähnten Richtung 
verlaufende Stücke eines glatten, durch weiße Ösen gezogenen Seils. Der Abstand zwi
schen den beiden Ösenreihen und den zur gleichen Reihe gehörenden Ösen ist beim 
Muster der K lägerin kleiner als beim Muster der Beklagten. Das Gürtelmuster der 
Klägerin stellt einen Gürtel mit zweireihiger Lochung, einer schmalrandigen recht
eckigen Schnalle und einem übergreifenden Endstück mit winkelförmigem Beschlag 
dar, das entsprechende Muster der Beklagten einen Gürtel mit einreihiger Lochung und 
breitrandiger quadratischer Schnalle. Die Einfassung der Löcher, die Schnalle und der 
Beschlag des Endstücks sind beim Muster der Klägerin goldgelb, wogegen die Schnalle 
und die Einfassung der Löcher beim Muster der Beklagten weiß sind. Auch sind die 
Löcher und der Abstand zwischen ihnen beim Muster der Beklagten größer . Außerdem 
unterscheiden sich die Erzeugnisse der Parteien durch die Farben der Großfelder. Die 
Beklagte hat also die Muster der Klägerin nicht einafch nachgemacht, sondern daran 
gewisse Änderungen vorgenommen, die bei Gegenüberstellung der betreffenden Erzeug
nisse leicht erkennbar sind. 

Dies schließt jedoch die Gefahr der Verwechslung nicht aus. Bei Beurteilung der Ver
wechselbarkeit bestimmter Erzeugnisse ist im Wettbewerbsrecht auf den Gesamtein
druck abzustellen, den die Vergleichsgegenstände in der Erinnerung des Durchschnitts
käufers hinterlassen (BGE 82 II 350 Erw.2a, 83 II 157 Erw.2, 84 II 581, 88 IV 81 ) . 
Dieser Gesamteindruck wird bei den Stoffen beider Parteien durch die verschieden
farbigen, die ganze Breite der Stoffbahn einnehmenden Großfelder und die sie ver
bindenden Querstreifen in Gestalt einer vorgetäuschten Großnaht bzw. eines vorge
täuschten Gürtels bestimmt. Die festgestellten Unterschiede treten gegenüber diesen 
übereinstimmenden, die Muster kennzeichnenden Elementen in der Erinnerung des 
Durchschnittskäufers zurück. Sie vermögen den Eindruck, daß es sich um die gleichen 
Waren oder doch um Waren der gleichen H erkunft handle, nicht aufzuheben . Die Ver
wechslungsgefahr ist daher in Abweichung vom angefochtenen Urteil zu bejahen. 

6. Darüber, wie die Beklagte bei der H erstellung ihrer Stoffe vorging, hat die Vor
instanz ausgeführt: 

«Die Klägerin kann nicht behaupten, die Beklagte habe die Muster lediglich kommen 
lassen, um sie zu kopieren. Das ist denn auch schon dadurch widerlegt, daß sie an der 
INTERSTOFF-M esse in Frankfurt a. M. die Stoffe besichtigen konnte und auf Grund 
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ihrer dortigen Besichtigung ohne Schwierigkeit hätte kopieren können, ohne daß es 
überhaupt der Zusendung der Muster bedurft hätte.» 

Diese Ausführungen enthalten die für das Bundesgericht verbindliche tatsächliche 
Feststellung, daß die Beklagte die Muster nicht nur zum Zwecke ihrer Nachahmung 
bestellte. Die Feststellung, daß die Nachahmung nicht der einzige Zweck der Bestellung 
war, läßt die Möglichkeit offen, daß die Beklagte mit der Bestellung neben andern 
Zwecken auch die Absicht verfolgte, die Stoffe der Klägerin allenfalls nachzuahmen. 
Der Ablauf der Ereignisse - Besichtigung der Stoffe in Frankfurt a. M., Bestellung von 
Mustern dieser eigenartigen Stoffe, H erstellung von zum Verwechseln ähnlichen Stof
fen - begründet die Vermutung, daß die Beklagte bei der Bestellung wenigstens eventuell 
beabsichtigte, die Stoffe der Klägerin mit Hilfe der Muster nachzuahmen. Die Beklagte 
vermochte diese Vermutung nicht zu entkräften. Selbst wenn man mit der Vorinstanz 
annehmen will, die Beklagte hätte die Stoffe der Klägerin schon allein auf Grund der 
Besichtigung an der Messe in Frankfurt nachmachen können, so wurde die Nachahmung 
durch die Zusendung der Muster doch wesentlich erleichtert. Die Beklagte muß sich 
also den Vorwurf gefallen lassen, eigenartige Erzeugnisse der Klägerin mit Hilfe von 
Mustern nachgeahmt zu haben, die sie mit der Eventualabsicht dieser Verwendung 
bestellt hatte. Damit hat sie den wirtschaftlichen Wettbewerb durch ein gegen Treu 
und Glauben verstoßendes Mittel im Sinne von Art. 1 Abs. 1 UWG mißbraucht. Sie 
durfte die Muster redlicherweise nur zum Zwecke der Prüfung im Hinblick auf einen 
Warenkauf bestellen. 

Unlauterer Wettbewerb im Sinne von Art.! Abs.! UWG wäre der Beklagten im 
übrigen auch dann vorzuwerfen, wenn man nicht annähme, sie habe schon bei der 
Bestellung der Muster wenigstens eventuell beabsichtigt, sie nachzuahmen, sondern 
davon ausginge, sie habe sich erst nach Erhalt der Muster hiezu entschlossen. Die Be
klagte, die sich nach dem unwidersprochenen Inhalt des Schreibens der Klägerin vom 
23.Juni 1962 an der Messe in Frankfurt a. M. ernstlich für den Kauf von Stoffen der 
Klägerin und bezüglich einzelner dieser Stoffe sogar für die Verleihung des Alleinver
triebs («esclusiva») in der Schweiz interessiert hatte, mußte sich davon Rechenschaft 
geben, daß die Klägerin die Muster nur im Hinblick auf ein solches Geschäft herausgab 
und nicht bereit war, sie einem Konkurrenten als Vorlage für eine Nachahmung zur 
Verfügung zu stellen. Indem sie die Muster bestellte, hat sie sich diesen Bedingungen 
unterworfen. Die Klägerin durfte bei den gegebenen Umständen nach dem Vertrauens
prinzip von ihr erwarten, daß sie von den Mustern keinen weitern Gebrauch machen 
würde, wenn es nicht zu einer Warenbestellung kommen sollte. Die Verwendung der 
Muster als Hilfsmittel zur Nachahmung der Stoffe verstieß also gegen Treu und Glauben, 
selbst wenn sie nicht schon bei der Bestellung beabsichtigt war. 

7. Erfüllt das Verhalten der Beklagten aus den angegebenen Gründen den Tatbestand 
von Art. 1 Abs. 1 UWG, so kann dahingestellt bleiben, ob die Klägerin mit dem Hinweis 
auf die Modezeitschrift, in welcher die Beklagte aus den nachgeahmten Stoffen her
gestellte Kleider als ihre Modelle abbilden ließ, und mit der Vorlegung eines Kleides 
aus solchem Stoffe, das die Bezeichnung «Original Geny Spielmann» trägt, zu Recht 
geltend machte, die Beklagte habe über ihre eigenen Waren unrichtige oder irreführende 
Angaben im Sinne von Art.! Abs. 2 lit. b UWG gemacht (welche Frage die Vorinstanz 
nicht geprüft hat). 

8. Der in Art. 2 Abs. 1 lit. a UWG vorgesehene Anspruch auf Feststellung der Wider
rechtlichkeit, d. h. auf Erlaß eines besondern, die Widerrechtlichkeit feststellenden Ur-
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teilsspruches, hat nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts zur Voraussetzung, 
daß die klagende Partei an einer solchen Feststellung rechtlich interessiert ist (BGE 77 II 
185 Erw.4, 82 II 359). Ein solches Interesse besteht namentlich dann, wenn die Urteils
veröffentlichung als geboten erscheint, kann aber auch in andern Fällen gegeben sein 
(vgl. die angeführten Entscheide). Wird jedoch gemäß Art.2 Abs.1 lit. b UWG auf 
Unterlassung der Handlungen erkannt, in denen der unlautere Wettbewerb besteht, 
so fehlt normalerweise ein schutzwürdiges Interesse an einer selbständigen Feststellung 
der Widerrechtlichkeit. 

Im vorliegenden Fall ist die Urteilsveröffentlichung nicht verlangt worden. Ander
seits ist gemäß Erwägung 9 hienach der Unterlassungsanspruch zu schützen. Besondere 
Umstände, die ein rechtliches Interesse daran zu begründen vermöchten, daß zum 
Unterlassungsbefehl die selbständige Feststellung der Widerrechtlichkeit hinzutrete, 
sind nicht gegeben. Gegen die Gefahr einer Wiederholung der widerrechtlichen Hand
lungen, auf welche die Vorinstanz in ihren ( trotz Verneinung des unlautern Wettbewerbs 
angestellten) Erwägungen über die einzelnen Klagebegehren hinweist, schützt der 
Unterlassungsbefehl. Die verlangte Feststellung ist daher abzulehnen. 

9. Durch einen Befehl auf Unterlassung im Sinne von Art. 2 Abs. 1 lit. b UWG gegen 
künftige widerrechtliche Handlungen der Beklagten geschützt zu werden, kann die 
Klägerin nur verlangen, wenn solche Handlungen zu befürchten sind. 

Die Beklagte ließ im kantonalen Verfahren behaupten, diese Gefahr bestehe nicht; 
sie habe der Klägerin schon vor der Klageeinleitung erklärt, weitere Kleider mit den 
beanstandeten Mustern würden nicht mehr hergestellt und verkauft, weil bereits alle 
nach diesen Mustern angefertigten Strandkostüme verkauft und ausgeliefert seien und 
der Betrieb bereits für die Wintersaison 1963/64 arbeite; der Verkauf weiterer Kleider 
aus solchen Stoffen sei auch deshalb nicht zu befürchten, weil diese Stoffe bereits von der 
neuen Mode überholt seien. Die Vorinstanz fand, durch diese Vorbringen werde nicht 
ausgeschlossen, daß die Beklagte, die ihre Handlungsweise als rechtmäßig ansehe, «die 
Idee für spätere Jahre wieder aufgreife», d. h. die streitigen Stoffmuster später wieder 
verwende. Sie bejahte also die Gefahr einer Wiederholung der widerrechtlichen Hand
lungen. Die Beklagte behauptet mit Recht nicht, diese Annahme verstoße gegen Bundes
recht. Der eingeklagte Unterlassungsanspruch ist daher durch Erlaß eines entsprechen
den Befehls (Verbots) zu schützen. 

10. Unter der Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes im Sinne von Art.2 Abs.1 
lit. c UWG, die neben der Unterlassung weiterer widerrechtlicher Handlungen Gegen
stand des Klagebegehrens 2 ist, versteht die Klägerin nach der Klageschrift die Beseiti
gung der noch im Handel befindlichen Kleider aus den beanstandeten Stoffen. Für eine 
dahingehende Anordnung fehlt ein genügender Anlaß. Abgesehen davon, daß die 
Klägerin dieses Begehren nicht näher begründet hat, bestehen keine Anhaltspunkte 
dafür, daß die Beklagte entgegen ihrer Darstellung noch über einen Vorrat an Kleidern 
aus den streitigen Stoffen verfüge. Vor allem aber wird die Klägerin durch das auf Grund 
von Art.2 Abs.1 lit. b UWG zu erlassende Verbot der Herstellung und des Vertriebs 
solcher Stoffe und Kleider genügend geschützt. 

11. Daß die Beklagte im Sinne von Art. 2 Abs. 1 lit. d UWG schuldhaft gehandelt hat, 
steht außer Zweifel. Sie hat die ihr von der Klägerin gelieferten Muster mit der Eventual
absieht bestellt, sie nachzuahmen, und die Muster hierauf vorsätzlich zu diesem Zwecke 
benützt. Selbst wenn sie nicht geradezu darauf ausgegangen sein sollte, Verwechslungen 
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ihrer eigenen Waren mit den Stoffen der Klägerin herbeizuführen, so konnte und mußte 
sie sich doch davon Rechenschaft geben, daß die mit Hilfe der Muster vorgenommene 
Nachahmung dieser Stoffe die Gefahr solcher Verwechslungen schuf. Wurde die Kl.ä. 
gerin durch die unlautere Handlungsweise der Beklagten in ihren wirtschaftlichen 
Interessen geschädigt, so hat sie nach der erwähnten Bestimmung also Anspruch auf 
Ersatz des Schadens. 

Ob die Klägerin einen Schaden erlitt, was die Beklagte bestreitet, und wie hoch er 
gegebenenfalls sei, hat die Vorinstanz nicht abgeklärt, weil sie zur Auffassung gelangte, 
es liege kein unlauterer Wettbewerb vor. Da die Beklagte in Wirklichkeit den Tatbestand 
von Art. 1 Abs. 1 UWG schuldhaft setzte, ist die Sache zur Ermittlung des Schadens an 
die Vorinstanz zurückzuweisen. Soweit der (von der Klägerin auf etwa Fr. 45000.
geschätzte) Schaden nicht ziffernmäßig nachgewiesen werden kann, greift die Regel 
von Art.42 Abs.2 OR Platz (BGE 72 II 399). 

UWG Art.2 und 13 

Der Fabrikant und Lizenznehmer ist weder als Mitbewerber noch als Kunde des 
Erfinders und Lizenzgebers, der ein Forschungsinstitut betreibt, zu betrachten. 

Urteil des Obergerichtes des Kantons Luzern vom 16.Juni 1964 in 
Sachen gegen P. W. 

Der Angeklagte betreibt ein Forschungsinstitut. Er schloß mit der Klä
gerin, die Kleinmotoren, elektrische Apparate und Küchenmaschinen 
herstellt, einen Lizenzvertrag ab. Er übergab dabei der Klägerin gegen 
eine jährliche Mindestlizenzgebühr von Fr.120000.- die Lizenz zur 
Herstellung des durch ein schweizerisches Patent geschützten und zur 
Zerkleinerung von Stoffen bestimmten Laborgerätes. Der von der Klä
gerin aufgrund der Lizenz hergestellte Mixer weist aber derartige Nach
teile auf, daß die Produktion eingestellt wurde. 

Unabhängig davon gründete der Angeklagte zusammen mit seiner 
Frau eine GmbH, die den Vertrieb seiner «patent- und markenrechtlich 
geschützten Maschinen, Apparaten und Einrichtungen für die mechani
sche und kinematische Hochfrequenz- und Ultraschall-Verfahrenstechnik 
und andere Zwecke sowie die Vermittlung von Patentlizenzen» bezweckt. 

Die Klägerin reicht gegen den Angeklagten Strafklage wegen unlauteren 
Wettbewerbes ein, begangen dadurch, daß er einen unzutreffenden Titel 
und eine unzutreffende Berufsbezeichnung verwende, um den Anschein 
besonderer Auszeichnungen und Fähigkeiten zu erwecken, und unrichtige 
bzw. irreführende Angaben über die eigenen Werke, Leistungen und 
Geschäftsverhältnisse mache, um das eigene Angebot im Wettbewerb zu 
begünstigen. Die Klägerin sei als Mitbewerberin und Kundin zur Klage 
legimitiert. 
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Das Obergericht des Kantons Luzern hat den Angeklagten freigespro
chen, weil die Klägerin mangels eines Konkurrenzverhältnisses zwischen 
den Parteien gar nicht aktivlegitimiert sei. Aus den Erwägungen: 

2. Die Strafverfolgung wegen unlautern Wettbewerbs setzt einen Strafantrag voraus, 
der gemäß Art.13 UWG den nach Art.2 UWG zur Zivilklage berechtigten Personen, 
also dem Mitbewerber (vgl. BGE 83 IV 105), den Kunden und Verbänden, zusteht. 
Es ist somit zu prüfen, ob die Klägerin Mitbewerber oder Kunde des Beklagten im Sinne 
von Art.2 UWG ist. 

a) Mitbewerber stehen zueinander in einem wirtschaftlichen Wettbewerbsverhältnis. 
Ob ein solches vorliegt, beurteilt sich nach praktischen Gesichtspunkten. Es ist gegeben, 
wenn zwei oder mehrere Leistungen, die gleiche oder ähnliche Bedürfnisse befriedigen 
sollen und sich an den gleichen Abnehmerkreis wenden, geeignet sind, sich im Kampf 
um den Kunden zu stören. Das Wettbewerbsverhältnis kann dabei quer über die Wirt
schaftsstufen verlaufen, da sowohl der Fabrikant, der Grossist und der Detaillist sich alle 
um den Letztabnehmer bewerben (von Büren, Kommentar zum Wettbewerbsgesetz, 
Allgemeines N . 39 ff., N.48 und dort angeführte Judikatur sowie Nr.44 ff. zu Art.2 
UWG). Im Verhältnis zwischen dem Erfinder einerseits und dem Fabrikanten, Gros
sisten oder Detaillisten andererseits ist hingegen grundsätzlich kein Wettbewerbsver
hältnis anzunehmen. Der Erfinder steht im Gegensatz zu diesen nicht unmittelbar im 
wirtschaftlichen Wettbewerb. Seine Leistung wendet sich an den Hersteller von Erzeug
nissen, den Fabrikanten usw. und befriedigt daher ganz andere Bedürfnisse a ls diejenige 
der erwähnten Wettbewerbsteilnehmer, die auf den letzen Abnehmer, den Kunden, 
ausgerichtet sind. Bei der Prüfung, ob zwischen den Parteien ein Wettbewerbsverhältnis 
gegeben ist, ergibt sich in Anwendung dieser Grundsätze folgendes: 

Der Abschluß des Lizenzvertrages begründete zwischen den Parteien kein Wett
bewerbsverhältnis. Der Lizenzvertrag ist ein Vertrag, mit dem ein unkörperliches Rechts
gut - vorliegend eine Erfindung - vom Erfinder einem Dritten zur Benutzung gegen 
Entgelt für eine gewisse Zeitdauer überlassen wird (BGE 51 II 57 ff., 53 II 127 ff. ). 
Die Leistungen der Vertragsparteien, das zur Verfügungstellen der Erfindung durch 
den Lizenzgeber und die Benützung der Erfindung durch den Lizenznehmer sind nicht 
geeignet, sich im Kampf um den Kunden zu stören, sondern ergänzen sich vielmehr. 

Andere Umstände, aus denen auf ein Wettbewerbsverhältnis zwischen den Parteien 
geschlossen werden müßte, sind nicht bewiesen. Die Zweckumschreibung der GmbH 
würde zwar den eigenen Vertrieb von Apparaten nicht ausschließen. Für die Annahme 
eines Wettbewerbsverhältnisses müßte aber bewiesen sein, daß der Angeklagte selber 
für den Handel bestimmte Mixer herstellt und vertreibt. Dieser Beweis ist nicht erbracht. 
Wenn der Angeklagte erklärt, er habe einen gut funktionierenden Prototyp seines Mixers 
herstellen lassen, so ist er somit noch nicht zum Konkurrenten der Klägerin geworden. 
Dies um so weniger, als die Klägerin gar nicht behauptet, der Prototyp sei geeignet 
gewesen, sie im Kampf um den Kunden zu stören. 

Der Angeklagte erklärte auch unwidersprochen, er betreibe ein Forschungsinstitut 
der physikalisch-chemischen Branche. Das Institut umfasse ferner eine Patentverwaltung 
und er betreibe zwei Laboratorien. Die von der Klägerin neu aufgelegten Urkunden, 
mit denen belegt werden soll, daß der Angeklagte wissenschaftlich nicht auf der Höhe 
sei, weisen ebenfalls daraufhin, daß er sich nicht als Produzent betätigt, sondern wissen
schaftlich tätig sein will. Die Klägerin ihrerseits behauptet nicht, auf die gleiche Art 
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tätig zu sein. die Leistungen der Parteien bezwecken daher offensichtlich die Befriedigung 
ganz verschiedenartiger Bedürfnisse und wenden sich nicht an den gleichen Abnehmer
kreis. 

Schließlich vermag auch das von der Klägerin aufgelegte Inserat des Beklagten, in 
dem die Lizenzerteilung für den Atomix-Mill offeriert wird, kein Wettbewerbsverhältnis 
zwischen den Parteien darzutun. Weder der Zeitpunkt noch die Art der Veröffentlichung 
dieses Inserates stehen fest. Es kann daraus nicht geschlossen werden, daß der Angeklagte 
beabsichtigte, sich damit an Kreise zu wenden, die die Klägerin im Kampf um den 
Kunden hätten stören können. Selbst wenn dies der Fall gewesen wäre, so wäre der 
andere Lizenznehmer und nicht der Angeklagte zur Klägerin in ein Wettbewerbsver
hältnis getreten. 

b) Der Kunde ist gemäß Art. 2 Abs. 2 UWG nur dann klage berechtigt, wenn er durch 
den unlauteren Wettbewerb in seinen wirtschaftlichen Interessen geschädigt worden ist. 
Ob neben dem Abnehmer von Waren auch der Lizenznehmer als Kunde im Sinne des 
Gesetzes zu betrachten ist, kann offen bleiben, da es vorliegend am Erfordernis der 
Schädigung durch unlautern Wettbewerb fehlt. Die Klägerin erblickt den unlauteren 
Wettbewerb des Angeklagten darin, daß er einen unzutreffenden Titel geführt habe, 
behauptet aber nirgends, daß sie dadurch zum Abschluß des Lizenzvertrages und zur 
Fabrikation des Mixers bewogen worden sei. Ein allfälliger Schaden ist somit nicht 
durch den behaupteten unlauteren Wettbewerb verursacht worden. 

c) Ist die Klägerin somit weder als Mitbewerber noch als Kunde klageberechtigt, 
so kann gar nicht geprüft werden, ob der Angeklagte allenfalls unlauteren Wettbewerb 
begangen hat. Er ist daher freizusprechen. 

UWG Art.11 

Für eine .ifnderung der vom Einzelrichter im summarischen Verfahren angeordneten 
vorsorglichen Maßnahmen durch den ordentlichen Richter ist bei unverändertem 
Sachverhalt kein Raum. 

SJZ 61, 113 ff., Beschluß des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 
21.Januar 1965. 

Zuständig zum Erlaß vorsorglicher Maßnahmen sind nach Art. 11 UWG die Behör
den am Wohnsitz des Beklagten (Abs. l); ist der Hauptprozeß hängig, so ist ausschließ
lich dessen Richter zuständig, vorsorgliche Maßnahmen zu verfügen oder aufzuheben 
(Abs. 2). Diese Ordnung deckt sich mit jener des zürcherischen Prozeßrechtes, wobei 
zuständige Behörde im Sinne von Art. 11 Abs. 1 UWG der Einzelrichter im summari
schen Verfahren ist(§ 292 Ziff.2 ZPO). 

Ob vorsorgliche Maßnahmen für die Dauer des Prozesses schon vor Anhängigmachung 
des Rechtsstreites oder erst nach eingetretener Streithängigkeit verlangt werden, ob also 
der Einzelrichter im summarischen Verfahren oder der mit dem Hauptprozesse befaßte 
ordentliche Richter zur Entscheidung berufen sei, ist die zu lösende Aufgabe in beiden 
Fällen die gleiche, und beide Richter entscheiden im gleichen, nämlich im summarischen 
Verfahren (ZR 60 Nr.66). Dabei gelten die vorsorglichen Maßnahmen des Audienz
richters wie des ordentlichen Richters als Maßnahmerichter grundsätzlich in gleicher 
Weise für die ganze Dauer des Prozesses. 
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Entscheidet auch der ordentliche Richter, wenn er vorsorgliche Maßnahmen an
ordnet, im summarischen Verfahren, so greift§ 105 Abs. l ZPO Platz. Danach sind Ver
fügungen im summarischen Verfahren, soweit dadurch über einen Anspruch entschieden 
worden ist, für ein späteres summarisches Verfahren so lange maßgebend, als sie nicht 
auf dem Wege der Revision oder durch einen außerhalb des summarischen Verfahrens 
gefällten Entscheid aufgehoben werden. In diesem Rahmen ist der ordentliche Richter, 
wie das Kassationsgericht in ZR 60 Nr. 66 entschieden hat, bei der Anordnung vorsorg
licher Maßnahmen an frühere Verfügungen des Einzelrichters im summarischen Ver
fahren gebunden. Die in ZR 55 Nr. 72 von der II. Zivilkammer des Obergerichtes ver
tretene gegenteilige Auffassung läßt sich mit§ 105 Abs. 1 ZPO nicht in Einklang bringen. 

§ 105 Abs. 1 ZPO nennt die R evision. Soweit vorsorgliche Maßnahmen in Frage 
stehen, ist der Begriff der Revision weiter zu fassen als er in den § 351 ff. ZPO und 
§ 358 ZPO verwendet wird. Einstweilige Verfügungen sind ihrem W esen nach der 
Rechtskraft nicht fähig. Sie bieten keine Gewähr für materielle Richtigkeit; daher müs
sen sie aufgehoben oder abgeändert werden können, sobald sich ihre Unrichtigkeit ergibt 
(Guldener, Zivilprozeß, 2.Aufl., S.390). Das Gleiche gilt für die vorsorglichen Maß
nahmen gemäß Art. 9 UWG: sie können abgeändert oder aufgehoben ( oder auch erst 
neu angeordnet) werden, wenn die Umstände sich geändert haben. Der ordentliche 
Richter ist also nicht an eine - vom summarischen Richter oder von ihm selbst ange
ordnete - vorsorgliche Maßnahme gebunden, wenn sich die Voraussetzungen inzwischen 
derart verändert haben, daß die Anordnung auf den neuen Tatbestand nicht mehr ab
gestimmt ist (so etwa ZR 60 Nr.67). 

Dagegen kann es nicht in Frage kommen, daß der ordentliche Richter als Maßnahme
richter bei unverändertem Sachverhalt die vom summarischen Richter bereits gelöste 
Aufgabe nochmals in Angriff nehme. Hier Zurückhaltung zu üben hat vorab das Han
delsgericht Anlaß, da die Rechtsmittelinstanzen (die II. Zivilkammer des Obergerichtes 
und das Kassationsgericht) die gleichen sind, ob eine vorsorgliche Verfügung vom Einzel
richter im summarischen Verfahren oder vom Handelsgericht erlassen werde. 

UWG Art.13 

Die Aktionäre einer durch unlauteren Wettbewerb geschädigten Aktiengesellschaft 
sind persönlich nicht unmittelbar geschädigt und nicht berechtigt, im eigenen Namen 
Strafantrag zu stellen. 

BGE 90 IV 39 ff., Urteil des Kassationshofes des Bundesgerichtes vom 
1 7 .Januar 1964 in Sachen Rawyler und Rüedi gegen Streuli und Staats
anwaltschaft des Kantons Schaffhausen. 

Aus den Erwägungen des Bundesgerichtes: 

1. Unlauterer Wettbewerb wird nur auf Antrag verfolgt. Der Strafantrag steht gemäß 
Art.13 letzter Absatz UWG Personen und Verbänden zu, die im Sinne des Art.2 Abs.1 
UWG durch den unlauteren Wettbewerb in ihren wirtschaftlichen Interessen geschädigt 
oder gefährdet sind. Gleich wie nach Art. 28 Abs. 1 StGB aber nicht jeder, der durch eine 
strafbare Handlung in seinen Interessen irgendwie beeinträchtigt wird, sondern bloß 
der unmittelbar Verletzte Strafantrag stellen kann (BGE 86 IV 82), so ist auch nach 
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Art.13 UWG nur antragsberechtigt, wer durch die unlautere Wettbewerbshandlung in 
seinen rechtlich geschützten wirtschaftlichen Interessen unmittelbar geschädigt oder 
gefährdet ist (BGE 83 IV 106). 

2. Die Beschwerdeführer werfen Streuli vor, daß er im Herbst 1959, als zwischen der 
Sihi-Pumpen A.G. und der Pumpenbau Schaffhausen A.G. ein Wettbewerbsverhältnis 
bestanden habe, im Sinne von Art.13 lit.d UWG Maßnahmen zur Herbeiführung von 
Verwechslungen der Waren und Leistungen der beiden Firmen getroffen habe, indem 
er ein irreführendes Zirkular an die Kunden versandt, Bureau und Werkstatt der Sihi
Pumpen A.G. auch für die Pumpenbau Schaffhausen A.G. benutzt und die beiden 
Angestellten der ersten Firma zugleich für die zweite beschäftigt habe, daß er die Kun
denkartei und Werkzeichnungen der Sihi-Pumpen A.G. sowie bei dieser eingegangene 
Bestellungen, alles Geschäftsgeheimnisse dieser Firma, im Sinne von Art.1 3 lit.g UWG 
zugunsten der Pumpenbau Schaffhausen A.G. verwertet habe und daß er im Sinne von 
Art.13 lit. b UWG über die eigenen Waren und Geschäftsverhältnisse unrichtige An
gaben gemacht habe, indem er Pumpen, die von der Sihi-Pumpen A.G. geliefert wurden, 
mit der Firmenbezeichnung Pumpenbau Schaffhausen A.G. versehen und Kunden ver
anlaßt habe, Bestellungen nicht bei der Sihi-Pumpen A.G., weil diese nicht mehr liefern 
könne, sondern bei der neuen Firma aufzugeben. 

Danach waren die unlauteren Wettbewerbshandlungen, die Streuli als Inhaber der 
Pumpenbau Schaffhausen A.G. begangen haben soll, gegen die Sihi-Pumpen A.G., 
deren Geschäftsbetrieb, Waren, Leistungen, Geschäftsgeheimnisse usw. gerichtet. Im 
Sinne von Art. 2 Abs. 1 UWG in ihrer Kundschaft, ihrem Kredit, ihrem Geschäftsbetrieb 
oder sonst in ihren wirtschaftlichen Interessen unmittelbar geschädigt oder gefährdet 
konnte daher nur die Sihi-Pumpen A.G. sein, nicht auch die Beschwerdeführer, die als 
Aktionäre dieser Gesellschaft durch die eingeklagten Handlungen in ihren persönlichen 
Interessen bloß mittelbar betroffen wurden. Sie sind infolgedessen nicht berechtigt, im 
eigenen Namen Strafantrag zu stellen. Da sie das Strafantragsrecht nicht namens der 
Sihi-Pumpen A.G. ausgeübt haben, stellt sich auch nicht die Frage, ob und allenfalls 
unter welchen Voraussetzungen auch einer Minderheit von Aktionären das Recht, für 
die geschädigte Aktiengesellschaft Strafantrag zu stellen, zuzuerkennen wäre. 

UWG Art. 13 lit.J und g 

Erfolgt die Verleitung ;:,um Verrat oder ;:,ur Auskundschaftung von Betriebs
geheimnissen ( Fabrikations- und Geschäftsgeheimnis) oder die Verwertung sol
cher Geheimnisse, die der Täter ausgekundschaftet oder die er sonst gegen Treu 
und Glauben erfahren hat, zu Wettbewerbszwecken, so finden Art.13 lit.J und g 
UWG und nicht Art. 162 StGB Anwendung. 

SJZ 61, 66, Urteil des Obergerichtes des Kantons Luzern vom 12.Juli 
1962. 
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Ausverkaufs-Ordnung Art.] und 2 Abs. 2 

Die in Aussicht gestellten Vergünstigungen können in einer Preisherabsetzung, in 
einer ,Zugabe oder Prämie, d. h. in einer anderen Ware oder Leistung, bestehen. 
Darunter fallen nicht Gegenstände, die unabhängig von jedem Kauf gewährt wer
den, und solche von geringem Wert, die zu Reklamezwecken der verkauften Sache 
beigegeben werden. 
M aßgebend ist einzig der Gesamteindruck, den die Ankündigung beim Durch
schnittsleser erweckt. 

BGE 90 IV 109 ff., Urteil des Kassationshofes des Bundesgerichtes vom 
17. März 1964 in Sachen Staatsanwaltschaft des Kantons Neuenburg 
gegen Henchoz. 

H enchoz a fait inserer une annonce intitulee « Offre de la semaine », 

qui porte sur un ensemble compose d'un pull-over avec veste tricotee. 
Imprimee dans le meme caractere que la description de cet article, la note 
suivante figure au bas du texte, a droite: « Samedi 23 fevrier - J ournee 
speciale de notre action frarn;aise, avec distribution gratuite de pochettes 
et produits de parfumerie. » 

Sur le vu de cette annonce, le Procureur general du canton de N euchätel 
a condamne Henchoz a une amende de 100 fr. Le Tribunal de police du 
district de Neuchätel acquitta le prevenu. Le Ministere public se pourvut 
devant la Cour de cassation penale neuchäteloise, mais celle-ci le debouta. 
Le Procureur general du canton de Neuchätel s'est pourvu en nullite 
contre cet arret. Le Tribunal federal a admis le pourvoi et trouvait que 
les elements objectifs de l'infraction sont reunis. 

Le terme « action», dans l'usage commercial suisse, designe une vente 
speciale, en general particulierement avantageuse et de courte duree. 
Peu importe qu'en realite l'intime n'ait pas procede a une telle vente, 
notamment pour des produits frarn;ais. Ce qui est decisif, c'est l'impression 
generale que l'annonce fait sur le lecteur moyen. Peu importe, en outre, 
que la distribution ait ete dite « gratuite »; la gratuite peut etre reservee 
aux acheteurs. 

L'annonce eveille l'idee d'une faveur accordee aux seuls acheteurs. 
Le Tribunal federal continue: 

11 reste des lors a savoir si les choses offertes constituaient bien un avantage, c'est-a
dire avaient, comme on l'a dit, une valeur suffisante pour inciter le public a l'achat ou 
si, au contraire, il s'agissait d'objets de peu de valeur, donnes a titre de reclame et non 
assimilables a des primes. L'annonce mentionnait expressement des «pochettes et pro
duits de parfumerie». Ces mots, pour le lecteur moyen, evoquent l'idee, non pas de 



-142-

simples echantillons, mais d'objets ou de quantites tout au moins notables et qui sont 
necessairement de quelque valeur. La perspective de recevoir un mouchoir d'ornement 
ou une certaine quantite d'un produit de parfumerie - que l'on etait fonde a croire de 
provenance francaise - ne pouvait manquer d'exercer une certaine attirance sur le public 
et de provoquer des ventes. L'intime allegue en vain qu'il ne s'est effectivement agi que 
de simples echantillons sans grande valeur marchande. Son annonce ne le faisait nulle
ment attendre et si les emballages distribues etaient reellement minuscules, cela aggra
vait encore l'infraction en lui ajoutant un element de tromperie, clont l'ordonnance du 
16 avril 1947 veut precisement garantirle public (RO 76 IV 184, consid. 2; 78 IV 124s.). 
Cet element resulte de la redaction equivoque de l'annonce, qui, mentionnant une 
«action» frarn;:aise et la distribution de «produits de parfumerie », faisait attendre une 
vente de produits fran9ais - apparemment inexistante - et une veritable prime et non 
un echantillon tout a fait minime. 

Ausverkaufs-Ordnung Art.], 2 und 20 Abs.] lit. a 

Das Versprechen eines wertvollen Geschenkes zu jedem Trevira-Kleid während 
einer Kleider-Woche ist mangels Bewilligung strafbar. 

BGE 89 IV 218 ff., Urteil des Kassationshofes des Bundesgerichtes vom 
31. Dezember 1963 in Sachen Statthalteramt U ster gegen Spörri. 

Spörri ließ halbseitige Inserate erscheinen mit dem Titel «Groß-Aktion Trevira-
Kleider-Woche», welche insbesondere den Hinweis enthielten: «Während der Kleider
Woche erhalten Sie zu jedem Trevira-Kleid ein wertvolles Geschenk.» Das Inserat 
schloß mit der Aufforderung: «Kaufen Sie jetzt, die Auswahl ist enorm!» Spörri wollte 
damit einen verspätet eingegangenen Posten Trevira-Kleider noch vor Saisonschluß 
ohne Preisabschlag absetzen. Das Geschenk bestand in einem Paar Strümpfe zu Fr.2.90, 
wenn ein Kleid zum Preise bis Fr.100.-, in zwei Paar Strümpfe zu Fr.4.80. wenn ein 
Kleid zu einem Preise von mehr als Fr. 100.- gekauft wurde. 

Das Statthalteramt des Bezirkes Uster büßte Spörri mit Fr. 40.-. Der Einzelrichter 
in Strafsachen des Bezirksgerichtes Uster sprach Spörri frei, weil es sich in Wirklichkeit 
nicht um «wertvolle Geschenke», d . h . um Vergünstigungen im Sinne der Ausverkaufs. 
Ordnung, gehandelt habe, sondern bloß um Zugaben geringfügiger Art. 

Auf Nichtigkeitsbeschwerde des Statthalteramtes hin hat das Bundesgericht das frei
sprechende Urteil aufgehoben und die Sache zur Bestrafung Spörri's zurückgewiesen. 
Das Bundesgericht ging davon aus, daß zwar die geschenkten Strümpfe im äußersten 
Falle bloß 4,8 % des Kaufpreises ausgemacht hätten und daß sie damit nicht einmal die 
in der Kleiderbranche zulässige Rabattmarge von 5 % erreichten. Es kommt aber nicht 
darauf an, was für Geschenke Spörri tatsächlich ausrichtete (BGE 78 IV 126) und was 
er selber davon hielt. Ob dem Käufer besondere, sonst nicht gewährte Vergünstigungen 
in Aussicht gestellt worden seien oder nicht, beurteilt sich allein nach dem Eindruck, den 
das Inserat beim Publikum erwecken mußte (BGE 82 IV 114 Erw. 2, 83 IV 58). Im 
Inserat ist nicht von Damenstrümpfen, sondern von einem wertvollen Geschenk die Rede. 
Wer ein wertvolles Geschenk verspricht, es dann aber bei einer geringfügigen Zugabe 
bewenden läßt, wie es Spörri getan hat, der ist um so strafwürdiger, weil er durch falsche 
Vorspiegelungen auf Kundenfang ausgeht. 



Internationale Abkommen 

auf dem Gebiete des gewerblichen Rechtsschutzes 

und schweizerische Gesetzgebungen 

Internationale Abkommen 

Pariser Verbandsübereinkurift (Lissaboner Fassung) 

Die nachstehenden Länder wurden zu Mitgliedern der Pariser Union: 
Kamerun (10. 5.1964); Gabon (29.2.1964) ; Niger (5.7 .1964); Trinite 
und Tobago (1.8.1964). Nach der Desintegration der Föderation von 
Rhodesien und Nyassaland vom 31.12.1963 ist dieser Staat als solcher 
nicht mehr Mitglied, jedoch wurden Schritte unternommen, die früheren 
Teile der Föderation als selbständige Mitglieder erneut in die Union auf
zunehmen. Die Lissaboner Fassung der Pariser Verbandsübereinkunft 
ist für Mexiko und Norwegen am 10. 5. 1964 in Kraft getreten. Die Union 
umfaßte am 31. 12. 1964 64 Mitgliedstaaten. 

Madrider Abkommen über die Unterdrückung falscher oder irreführender 
Herkuriftsangaben 

Für Kuba gelten mit Wirkung ab 11.10.1964 die Fassungen vom Haag 
(1925), London (1934) und Lissabon (1958) . Das Abkommen bindet nun
mehr 29 Staaten (3 1.12.1964). 

Madrider Abkommen über die internationale Eintragung von Handels
und Fabrikmarken 

Nachdem die Nizzaer Fassung des Abkommens noch von Luxemburg, 
der Bundesrepublik und der Deutschen Demokratischen Republik rati
fiziert worden ist, wird sie am 15.12.1966, das heißt 2 Jahre nach der 
Ratifikation durch den 12. Staat, in Kraft treten. Diesem Abkommen wa
ren am 31.12.1964 21 Staaten angeschlossen. 
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Haager Abkommen über die internationale Eintragung von gewerblichen 
Mustern und Modellen 

Die am 28. 11. 1960 revidierte Fassung wurde bisher erst von Frankreich 
und der Schweiz ratifiziert; sie ist noch nicht in Kraft getreten. Der Zusatz 
vom 18.11.1961 zum Abkommen, der erhöhte Taxen vorsieht, wurde am 
13. 11. 1964 von Belgien ratifiziert. Durch das Abkommen sind 14 Staaten 
gebunden (31.12.1964). 

Lissabonner Abkommen über den Schutz der Ursprungsbezeichnungen und ihre 
internationale Registrierung vom 31.10.1958 

Dieses Abkommen ist bisher erst von Frankreich, Kuba, Israel und der 
Tschechoslowakei ratifiziert worden. Es ist somit noch nicht in Kraft 
getreten, da hiezu die Ratifikation durch einen weiteren Staat erforder
lich ist. 

Übereinkommen betreffend die Vereinheitlichung gewisser Begriffe 
des materiellen Patentrechtes 

Da der von einem Expertenausschuß für Patentwesen ausgearbeitete 
Text erst 3 Monate nach Unterzeichnung und Ratifizierung durch min
destens 8 Mitgliedstaaten Gültigkeit erlangt und sich diese Voraussetzung 
im Berichtsjahr nicht erfüllt hat, ist die Konvention noch nicht in Kraft 
getreten. 

Vorentwurf eines Abkommens über ein europäisches Patentrecht 

Zwei Fragen politischer Natur wurden im Berichtsjahr noch nicht ent
schieden, nämlich die Frage, ob außerhalb der EWG stehende Länder dem 
geplanten Abkommen beitreten können oder nicht, und die weitere Frage, 
ob Angehörige von Ländern, die nicht zu den Vertragsstaaten gehören, 
«europäische» Patentanmeldungen tätigen dürfen. 

Schweizerische Gesetzgebungen 
Kartellrecht 

Das Bundesgesetz über Kartelle und ähnliche Organisationen trat am 
15. 2. 1964 in Kraft. Die eidgenössische Kartellkommission wurde vom 
Bundesrat am 7.2.1 964 gewählt und umfaßt 15 Mitglieder. Sie trat am 
23.3.1964 zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen und nahm ihre 
Tätigkeit im Frühsommer des Berichtsjahres auf. Drei Ausschüsse der 
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J{ommission führten in Form von Hearings erste Erhebungen durch. Die 
von wettbewerbsbeschränkenden Maßnahmen der Kartelle Betroffenen 
können die Vorkehren des Kartells gerichtlich überprüfen lassen; das 
Bundesrecht verpflichtet die Kantone, für derartige Klagen eine einzige 
kantonale Instanz zu bezeichnen. Eine Anzahl Kantone haben die hiefür 
erforderlichen gesetzlichen Grundlagen bereits geschaffen. 

Markenschutzgesetz 

Die Arbeiten zur Revision des Bundesgesetzes betreffend den Schutz 
der Fabrikations- und Handelsmarken, der Herkunftsbezeichnungen von 
Waren und der gewerblichen Auszeichnungen wurden weitergeführt. Der 
aus dieser Arbeit hervorgehende Departementalentwurf wird zu gegebener 
Zeit den interessierten Kreisen zur Stellungnahme vorgelegt werden. So
bald diese Stellungnahmen vorliegen, dürfte eine Expertenkommission 
eingesetzt werden. 

(Mitgeteilt von der Patentabteilung der CIBA Aktiengesellschaft) 
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Reciprocite en matiere de marques 

(Etat au 1 er mai 1965) 

Reciprocite generale, selon l' article 7, Jer alinea, chijfre 2 de la loi sur les marques 

a) Cette reciprocite est acquise, en vertu de l'article 2 de la convention 
d'Union de Paris, entre la Suisse et les autres pays parties a ladite conven
tion. 

b) Elle est etablie en outre dans les relations entre la Suisse et les pays et 
territoires suivants, non parties a la convention: 

Albanie 
Allemagne (Republique democratique) 
Antigua 
Argentine 
lies Bahama 
lies Bermudes 
Chili 
Chine (Republique populaire) 
Chypre 
Colombie 
Guatemala 
Honduras 

Inde 
Irak 
Kenya 
Federation de Malaisie 
Pakistan 
Panama 
Perou 
Philippines 
Thallande 
URSS* 
Uruguay 
Venezuela 

Reciprocite selon l' article 7, 2e alinea ( dispense de la preuve de l' enregistrement au 
pays d' origine) 

a) Cette reciprocite est acquise, en vertu de l'article 6 de la convention 
d'Union de Paris, texte de Lisbonne, entre la Suisse et les pays suivants qui, 
comme la Suisse, ont ratifie ledit texte Oll y ont adhere: 

Afrique du Sud 
Allemagne (Republique federale) 
Cameroun 
Congo (Brazzaville) 

Cöte d'lvoire 
Cuba 
Etats-Unis d'Amerique 
France 

* L'URSS a adhere a Ja Convention d'Union de Paris avec effet a partir du 1 er juil
let 1965. 



Gabon 
Haüi 
Haute-Volta 
Iran 
Laos 
Madagascar 
Mauritaire 
Mexique 
Monaco 
Niger 
Nigeria 
Norvege 
Republique centrafricaine 

152-

Rhodesie du Sud 
Roumanie 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord 
Senegal 
Tanzanie 
Tchad 
Tchecoslovaq uie 
Trinite et Tobago 
URSS* 
Y ougosla vie 
Zambie 

b) Elle est etablie en outre dans les relations entre la Suisse et les pays 
et territoires suivants: 

Allemagne (Republique democratique) 
Antigua 
Antilles neerlandaises 
Argentine 
Australie 
Autriche 
Iles Bahama 
Belgique 
Iles Bermudes 
Bresil 
Canada 
Chine (Republique populaire) 
Coree du Sud 
Danemark 
Espagne 
Finlande 
Gibraltar 
Grece 
Hong-Kong 

Inde 
Irlande 
Israel 
Italie 
Jama1que 
Japan 
Liban 
Liechtenstein 
Luxembourg 
Federation de Malaisie 
Nouvelle-Zelande 
Pakistan 
Pays-Bas 
Singapour 
Suede 
Tanger 
Thallande 
Venezuela 

(Mitgeteilt vom Eidg. Amt für geistiges Eigentum) 

* Avec effet a partir du ter juillet 1965. 



Buchbesprechungen 

Troller Prof Dr. A.: Die mehrseitigen völkerrechtlichen Verträge im internatio
nalen gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht. Verlag für Recht und 
Gesellschaft A.G., Basel 1965. 

R echtsvereinheitlichung und Harmonisierung sind Begriffe, von denen man heute 
vielfach annimmt, sie seien eine Errungenschaft unseres «Europäischen Zeitalters». Hin 
und wieder erinnert ein Jurist daran, daß schon seit der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg 
u.a. Abkommen über Wertpapierrecht entstanden sind, die sich in der Praxis durchge
setzt haben, und daß auch später die Bemühungen um Abkommen auf handelsrechtli
chem Gebiet fortgesetzt worden sind. 

Wer aber denkt-außerhalb eines relativ engen Kreises der unmittelbar Interessierten 
-heute noch daran, daß schon bald nach der Mitte des letzten Jahrhunderts der Anstoß 
gegeben wurde zum Abschluß von internationalen Konventionen auf dem Gebiete des 
Immaterialgüterrechts? Interessant dabei ist der Umstand, daß die älteste Konvention 
dieser Art, die «Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigen
tums» von 1883, nur eine zehnjährige Vorgeschichte aufweist. Die erste Initiative dazu 
wurde nämlich an der Wiener Weltausstellung von 1873 ergriffen. Demgegenüber 
erwog schon 1858 ein Internationaler Kongreß in Brüssel erstmals den Gedanken der 
Vereinheitlichung des Urheberrechts. Es dauerte indessen bis 1886, somit an die 30 Jahre, 
bis die «Berner Übereinkunft zum Schutze von Werken der Literatur und Kunst» abge
schlossen wurde. In der Zwischenzeit war anläßlich der Pariser Weltausstellung von 1878 
bereits die Vorgängerin der A.L.A.I., die «Association Litteraire Internationale», ge
gründet worden, die kein Geringerer als Victor Hugo aus der Taufe hob. Diese Vereini
gung förderte aktiv die Schaffung der Berner Übereinkunft. Etwas verschieden war das 
Geschehen auf dem Gebiete des Gewerblichen Rechtsschutzes: Die private Vereinigung 
AIPPI wurde erst geraume Zeit nach der Entstehung der PVUe, nämlich 1897, gebildet, 
um- wie die Gründer erklärten auf ihrem Gebiet dem Wirken der A.L.A.I. nachzueifern. 
In der Tat ist es nicht zuletzt den beiden genannten Vereinigungen zu verdanken, daß 
auf ihren Gebieten ansehnliche Fortschritte in der Rechtsvereinheitlichung erzielt 
wurden. 

In TROLLERS neuem Buch, das wir hier anzeigen, sind die an sich trockenen Daten 
über Gründung, Revision, Ergänzung, Mitgliederbewegung und Organisation der vielen 
Konventionen aufimmaterialgüterrechtlichem Gebiet durch die vorstehend skizzierten 
historischen Zusammenhänge angenehm aufgelockert. 

Das Werk füllt eine Lücke aus, da in den letzten 20 Jahren außer etwa M.PLAISANTS 
«Traite de Droit Conventionnel International concernant la Propriete Industrielle» von 
1950 und den Arbeiten von BAPPERT und WAGNER (1956) und DEsBOIS (1955) über die 
urheberrechtlichen Abkommen kein wirklich umfassendes Werk über den Gegenstand 
erschienen ist. 
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In einem ersten Hauptabschnitt, betitelt «Rechtsquellen», werden die - europäi. 
schen und außereuropäischen - Konventionen aufgezählt und deren Entstehung korn. 
mentiert. Die einleitenden Kapitel über das Wesen der verschiedenen Teile des Immate
rialgüterrechts und über die Internationalität der Sachverhalte sowie über zweiseitige 
und mehrseitige völkerrechtliche Verträge geben hierzu den angemessenen Rahmen. 

Der zweite Hauptabschnitt unter dem Titel «Der Aufbau des Rechtsschutzes in den 
multilateralen völkerrechtlichen Verträgen» (Seite 31 bis 176) bildet in Form dogmati
scher und kritischer Beleuchtung des Inhalts der Konventionen das Schwergewicht des 
Werkes. Der Leser findet darin wertvolle und überzeugende Stellungnahmen zu den 
verschiedenen im Laufe der letzten Jahre auch im Rahmen der Vereinigungen AIPPI 
und A.L.A.I. behandelten Problemen. 

Der dritte, letzte Abschnitt behandelt die « Organisation des internationalen gewerb
lichen Rechtsschutzes und Urheberrechts» (Seite 177 bis 214). Der bestehende Aufbau 
wird knapp und mit einer angesichts der komplizierten Verhältnisse bewundernswerten 
Klarheit geschildert. Diese Darstellung wird zweifellos bei den Diskussionen über die 
Neuorganisation der Konventionen wertvolle Dienste leisten (s. hiezu die Ausführungen 
des Präsidenten der Schweizergruppe der AIPPI in diesem Heft, S. 9ff.). 

Schließlich sind in den letzten Kapiteln die privaten internationalen Organisationen: 
A.L.A.I., AIPPI, CCI und CISAC und deren Zusammenarbeit mit den Konventions
organen kurz beschrieben. 

Die Entwicklung auf den in TROLLERS Werk behandelten Gebieten geht Tag für Tag 
intensiv weiter. Man könnte der Darstellung, die auf dem Stand der Verträge am 1.1. 
1964 fußt, schon heute einige neueste Entwicklungen nachtragen. Es liegt in der Natur 
der Sache, daß nach wenigen Jahren das heute vorliegende Werk ergänzungsbedürftig 
sein wird. Dies ändert nichts daran, daß die Fachwelt dem Autor zu großem Dank ver
pflichtet ist für diese neue, dem Wissenschafter und dem Praktiker gleich willkommene 
wertvolle Frucht seiner schriftstellerischen Tätigkeit. E. Huber 

Pointet Prof Dr., Pierre Jean: Der Schutz der Erfindungen. (Vorwort von Herrn 
Dr. F. Hummler, Delegierter für Arbeitsbeschaffung.) Herausgegeben 
vom Centre Electronique Horloger SA, Neuchatel, 1965. Fr. 8.-. (Er
schienen auch in französischer Sprache im gleichen Verlag unter dem 
Titel « La Protection des Inventions».) 

In einem Momente, da von allen Seiten immer stärker die Notwendigkeit einer För
derung der Forschung betont wird, damit unsere Industrien in der Lage sind, auf dem 
Weltmarkt konkurrenzfähig zu bleiben, ist es selbstverständlich angezeigt, auch über die 
Möglichkeiten eines Schutzes der Forschungsresultate orientiert zu sein. 

Die ausgezeichnete Studie von Professor Pierre Jean Pointet, die den Titel «Der 
Schutz der Erfindungen» trägt, vermittelt hierzu einen glücklichen Beitrag. Ohne Zwei
fel war der Autor sehr kompetent, diese Schrift zu verfassen. Er hält nicht nur an der 
Universität Neuenburg Vorlesungen über den gewerblichen Rechtsschutz, sondern ist 
auch Präsident der Schweizer Gruppe der Internationalen Vereinigung für gewerblichen 
Rechtsschutz und Vize-Präsident der Internationalen Kommission für den gewerblichen 
Rechtsschutz der Internationalen Handelskammer sowie Mitglied der Rekurskommis
sion des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum. 
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Die Schrift ist in klarem und präzisem Stil geschrieben. Sie setzt sich zum Ziel, allen 
denjenigen, die aus irgend einem Grunde - sei es als Unternehmer, als Direktionsmit
glied, als Ingenieur, Techniker, Volkswirtschafter oder als auf dem Gebiete des immate
riellen Güterrechts nicht spezialisierter Jurist - sich mit Erfindungen zu befassen haben, 
ein gewisses Mindestmaß an Information über die wichtigsten Fragen zu vermitteln, die 
mit dem Schutz der Erfindungen im Zusammenhang stehen. 

Zuerst prüft der Autor die Daseinsberechtigung der Erfindungspatente, und anschlie
ßend wird ein Einblick in die verschiedenen internationalen Übereinkommen vermittelt, 
wobei auch diejenigen, die im jetzigen Zeitpunkt noch im Projektstadium sind, behan
delt werden. In den nachfolgenden Abschnitten wird dem Praktiker Auskunft über die 
Schweizerische Gesetzgebung erteilt, vor allem in bezug auf die Merkmale der Erfindung 
und die Voraussetzungen für die Patentierung. 

Anschließend werden der Schutz und die Verwertung der Erfindung behandelt. Ein 
letztes Kapitel gilt den Fragen, die in einer Zeit der kollektiven Forschung im Rahmen 
der Unternehmung besonders aktuell sind, nämlich den Rechten und Pflichten des 
Diensterfinders. Ein sehr ausführlich gestaltetes Inhaltsverzeichnis erlaubt es, rasch zur 
gesuchten Stelle zu gelangen. 

Die vom Centre Electronique Horloger SA in Neuchatei herausgegebene Studie von 
Professor Pointet, zu der Dr. F. Hummler, Delegierter des Bundesrates für Arbeitsbe
schaffung, das Vorwort geschrieben hat, wird sicher in schweizerischen Wirtschaftskrei
sen auf großes Interesse stoßen, um so mehr, als sie in die deutsche Sprache übersetzt 
wurde. Die Redaktionskommission 

Baeumer Dr., Ludwig: Schutzfähigkeit und Schutzumfang der Marke im fran
zösischen Recht. Carl Heymanns Verlag, München-Köln-Berlin 1964, 
S. 126, Preis DM 18.-. 

BAEUMER setzt die rechtsvergleichenden Studien über das französische Markenrecht, 
denen auch Band 10 der Schriftenreihe zum gewerblichen Rechtsschutz des Instituts für 
ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Markenrecht der Universität 
München, herausgegeben von Eugen Ulmer, gewidmet war, mit dem Band 13 dieser 
Reihe fort. 

BAEUMER behandelt im ersten Teil die verfahrensrechtlichen Grundlagen für die 
Prüfung von Schutzfähigkeit und Schutzumfang und im zweiten Teil Zulässigkeit und 
Umfang des Markenmonopols. 

Grundsätzlich fragt es sich, ob man von einem Markenmonopol sprechen und ob man 
dieses Monopol als Ausnahme von der Handels- und Gewerbefreiheit darstellen soll. 
Soweit eine Marke nicht eine Sachbezeichnung ist, wird dadurch, daß ein Gewerbetrei
bender das Zeichen für die Benennung seiner Waren in Gebrauch nimmt, die Konkur
renzfähigkeit der andern in keiner Weise eingeschränkt. Die Marke verliert ja ihren Sinn, 
sobald sie von mehreren gebraucht wird. Sie ist ihrem Wesen entsprechend als individuel
les Kennzeichen für den Einzelgebrauch bestimmt. Von einem Monopol aber kann man 
nur dort reden, wo ein wirtschaftlicher Wert, der grundsätzlich mehreren zu gleicher 
Zeit dienen könnte, einem einzelnen zum Gebrauch überlassen wird. 

Anders verhält es sich bloß, wie erwähnt, bei den Sachbezeichnungen, deren Benüt
zung aber ohnehin allen frei steht. 
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Wettbewerbsrechtlich von Bedeutung ist die Frage, ob der Inhaber einer Marke diese 
zur Lenkung des Warenvertriebes benützen kann, ob er also auf dem Umweg über das 
Ausschließlichkeitsrecht an der Marke den Verkauf von Produkten, die rechtmäßig ir
gendwo in der Welt mit der Marke versehen und in den Verkehr gebracht waren, unter 
Berufung auf die territoriale Aufteilung der Markenrechte, behindern kann. Dabei wirkt 
sich aber nicht der angebliche Monopolcharakter der Marke aus, sondern die rechtliche 
Konstruktion des Markenrechts. 

Wenn auch BAEUMER vom Markenmonopol spricht und diesen Begriff mehrmals ver
wendet, so kommt ihm für das Ergebnis seiner Untersuchungen doch keine entscheidende 
Bedeutung zu. Die oben stehenden Bemerkungen betreffen also nicht die Klarheit und 
Richtigkeit der von BAEUMER gegebenen Informationen über das französische Marken
recht, sondern wenden sich gegen die Tendenz, das Markenrecht an sich als wettbewerbs
beschränkende Institution zu brandmarken. BAEUMER selber hat nicht etwa einen Schritt 
in dieser Richtung getan. Es besteht aber die Gefahr, daß aus dem Begriff Monopol von 
Dritten Schlüsse gezogen werden, die nicht anhand der Sachlage auf ihre Richtigkeit 
überprüft werden. Man muß deshalb mit der Wahl der Begriffe sehr vorsichtig sein, weil 
sie, was schon oft bewiesen wurde, die Kraft haben, unrichtige Vorstellungen zu er
wecken, wobei dann auf diesen Vorstellungen große Gedankengebäude errichtet und 
als Realität hingenommen werden. 

Der Inhalt des W erkes von BAEUMER ist als konzentrierte Auskunft über das franzö
sische Markenrecht, insbesondere als Ergänzung zur grundlegenden Arbeit von BEIER 
sehr wertvoll. Die Eigenarten des französischen Markenrechts sind deutlich herausgear
beitet. Die Studie von BAEUMER ist in der Schweiz im Zusammenhang mit der in Gang 
gekommenen Revision zu beachten. 

Die Vollständigkeit der Auskünfte und der zitierten Judikatur ist u.a. auch dadurch 
zu erklären, daß BAEUMER nicht nur die umfassende Dokumentation des Münchner Insti
tuts heranzog, sondern daß er auch einen Studienaufenthalt in Paris seiner Arbeit wid
mete. A. Troller 

R emo Franceschelli: Sui marchi d'impresa. Milano, Dott. A. Giuffre, 1964, 
S. 200, Lit. 1800. 

Inmitten des an sich schon reichhaltigen italienischen immaterial-güterrechtlichen 
Schrifttums beanspruchen die Arbeiten FRANCESCHELLIS einen besonders bemerkens
werten Platz. Seinen großen Werken (insbesondere Trattato di diritto industriale, Bd. I 
und II) und seinen zahlreichen Aufsätzen fügte er nun eine neue Studie über das italie
nische Markenrecht bei. 

Wie der Autor im Vorwort ausführt, sollen vor a llem seine Studenten daraus Belehrung 
holen, aber auch die Advokaten. 

FRANCESCHELLI tritt aber stets auch mit den Spezialisten in Diskussion. Zahlreich sind 
seine Hinweise auf ausländische Literaturstellen. 

Erneut wendet sich der Autor gegen die These, daß an der Marke ein geistiges Eigen
tum zustehe; er plädiert für ein Monopolrecht, wogegen der Schreibende sich schon 
mehrmals wandte, so daß hier eine erneute Gegenrede unterbleiben kann. Erstaunen 
erregt auch die Darstellung, daß nach italienischem Recht die Marke zwar nur mit dem 
dazugehörenden Unternehmen übertragen, aber frei in Lizenz gegeben werden kann. 
Auch die klare Ablehnung der Übertragung der mit einer nicht eingetragenen aber 



gebrauchten Marke verbundenen Rechtsposition ist dem schweizerischen Juristen, der 
die Übertragungsmöglichkeit mit dem zugehörenden Unternehmen nicht bezweifelt, 
erstaunlich. Überraschend ist ferner die Auslegung von PVUe Art. 5 C 3 (in der Schweiz 
besteht die klare Lösung von MSchG Art. 6bis: Konzernmarke), wonach mehrere unab
hängige Firmen gemeinsam als Miteigentümer einer Marke eintragen können. Es wäre 
interessant, dazu ein Beispiel zu vernehmen. 

FRANCESCHELLIS neues Werk ist also keineswegs nur ein Lehrbuch. Er führt mitten 
hinein auf den Werkplatz, wo heute eifrig über die Aufgabe des Markenrechts gestritten 
wird. Ein europäisches einheitliches Markenrecht wäre nicht nur wegen der materiellen 
Übereinstimmung wünschenswert, sondern vor allem auch, um die heute so verworrene 
Lage zu klären. A . Troller 

R. Dusolier et r. Saint-Ga!: Protection et difense des Dessins et Modeles. ]. Del
mas et Cie, Paris 1964. 

Die beiden Autoren, Direktor und Vizedirektor der Union des Fabricants und welt
bekannte Spezialisten des gewerblichen Rechtsschutzes und Urheberrechts haben einen 
Erfahrungsschatz an Muster- und Modellproblemen zur Verfügung, der wohl einzig
artig ist. 

So konnten sie dieses Werk, das über das französische Muster- und Modellrecht, das 
Haager-Muster-Abkommen und über die Gesetzgebung in zahlreichen andern Ländern 
Aufschluß gibt, zur wertvollen Auskunftsquelle machen. Die Abbildungen der Originale 
und der rechtsverletzenden Nachahmungen geben nützliche Anhaltspunkte für die 
Beurteilung neuer Probleme. Eine Tabelle läßt rasch die Auskunft finden, ob in den 
wichtigsten Ländern (einbezogen die Sowjetunion und das volksdemokratische China) 
eine spezielle Mustergesetzgebung besteht, wie es sich mit der Schutzdauer, der Neuheit, 
der Vorprüfung und dem Gebrauchszwang verhält. A. Troller 

E. M artin-Achard: Le proces en matiere de propriete intellectuelle. Memoires pu
blies par la Faculte de Droit de Geneve. Extrait du volume No 19. Troi
siemeJournee juridique, 12 octobre 1963, 1964. 

Ebenso wie das materielle Recht im Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes und 
Urheberrechts weist auch das in solchen Rechtsstreitigkeiten anwendbare Zivilprozeß
recht bemerkenswerte Besonderheiten auf. Die in den immaterialgüterrechtlichen Spe
zialgesetzen und im UWG enthaltenen bundesrechtlichen prozessualen Vorschriften 
sind zahlreich. Der kantonale Richter hat jedoch auch überdies die Eigenart der Sach
und Rechtslage verfahrensrechtlich zu beachten und zu bewältigen. 

Die Studie von Prof. E.MARTIN-ACHARD, die aus einem Vortrag hervorging, stellt in 
leicht verständlicher Weise anhand von Urteilstexten das Genfer- und das bundesgericht
liche Zivilprozeßverfahren dar. Der Autor hat als Theoretiker und Rechtslehrer seine 
reiche praktische Erfahrung zu allgemeingültigen Erkenntnissen umgewandelt. Vor 
allem die Ausführungen über die Experten und ihre Arbeit sowie ihre Aufgabe, die von 
jener des Richters klar zu trennen ist, ferner die Darstellung der vorsorglichen Maßnah
men und ihrer Voraussetzungen geben für alle kantonalen Verfahren und nicht nur für 
das genferische wertvolle Auskünfte und Anweisungen. A. Troller 
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Botho Holzer: Die Übertragung urheberrechtlicher Befugnisse an künftigen Wer
ken. Eine Betrachtung zum Verlags- und Urheberrecht. Vittorio Klo
stermann, Frankfurt a.M. 1963, S. 95, DM 14.50. 

Der Autor hat ein in der deutschen und schweizerischen Literatur und Gesetzgebung 
bis anhin stiefmütterlich behandeltes Problem vorzüglich analysiert und eine Lösung 
vorgeschlagen. 

Der schweizerische Leser wird sich weniger um die Frage kümmern, ob nach den 
Bestimmungen des deutschen Rechts die Übertragung der Befugnisse an ·zukünftigen 
Werken möglich ist, ob z.B. gemäß Deutschem Verlagsgesetz Paragraph 9 das Verlags
recht erst mit der Auslieferung des Manuskripts entstehe. Das schweizerische Recht steht 
der Übertragung erst in Zukunft entstehender Rechte nicht im Wege. Hingegen könnte 
ein derartiger Vertrag, worauf auch Holzer hinweist, wegen Sittenwidrigkeit nichtig sein, 
wenn die Freiheit des urheberrechtlichen Schaffens in unerträglicher Weise einge
schränkt würde (ZGB Art. 27) . 

Mit großem Interesse folgt jedoch auch der schweizerische Leser dem Gedanken
gang, auf dem man zum Interessenkonflikt zwischen dem Urheber, der das Werk als noch 
nicht veröffentlichungsreif betrachtet, und zwischen dem Werknutzer, der es öffentlich 
nutzen möchte und sich auf die erworbenen Befugnisse beruft, gelangt. 

Wie Holzer mit Recht sagt, erwirbt der Vertragspartner, wenn die Rechte zum voraus 
übergehen, mit dem Nutzungs- regelmäßig auch das Veröffentlichungsrecht. Der Ur
heber müsse aber doch bestimmen können, wann das Werk veröffentlichungsreif sei. 
Unser Autor erinnert an den Ratschlag Vergils, das Werk zuerst den Freunden vorzulesen 
und es hernach neun Jahre lang unter Verschluß zu halten. 

HOLZER sieht die Lösung darin, daß das Veröffentlichungsrecht in eine negative 
Abwehrbefugnis, die Dritten die Benutzung sperrt, und in eine positive Veröffentlichungs
erlaubnis, die beim Urheber trotz Abtretung zurückbleibt, aufgespalten wird. 

Dabei kann die Zustimmung zur Veröffentlichung aus dem Verhalten des Urhebers 
geschlossen werden (z.B. Gestattung der öffentlichen Nutzung durch einen Dritten). 

Die zusammenfassenden Schlüsse des Autors (S.93f.) sind auch in der Schweiz er-
wägenswert. A. Troller 

Hans-Heinrich Sehmieder: Das Recht des Werkmittlers. Schriftenreihe der 
UFITA. Heft 25, 1963, S.101, DM 10.80. 

Der Verfasser geht darauf aus, die «sog. Nachbarrechte» von dem ihnen weder der 
Sache noch der Rechtstheorie nach passenden gesetzgeberischen und rechtsdogmatischen 
Gewand zu befreien und sie als «Rechte der Werkvermittler» vorzustellen. Damit ist 
aber nichts gewonnen. Vor allem wird dem Autor kein Gesetzgeber, aber auch wohl kaum 
ein Rechtswissenschaftler darin zustimmen, daß die Bearbeiter, Übersetzer usw. nicht 
mehr als Urheber, sondern nur als Werkvermittler gelten sollen. 

Es nützt nichts, den Rechtsschutz auf dem Fundament der Verbindung zwischen dem 
Werk und dem Vermittler, der es auf irgendeine Weise (künstlerisch oder technisch) dem 
Publikum zugänglich macht, aufzubauen. Die Frage ist zu stellen, ob eine schutzwürdige 
neue geistige Sache entsteht oder eine schutzwürdige Arbeitsleistung, eventuell unter 
finanziellem und organisatorischem Aufwand erbracht wird. 
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ScHMIEDER hat viele interessante Aspekte vorgewiesen und die· Literatur in ihrer Fülle 
herangezogen. Seine These führt jedoch weder rechtspolitisch noch -theoretisch weiter. 

A. Troller 

M anfred Rehbinder: Die Film-Versicherung. Darstellung und Dokumentation. 
Schriftenreihe der UFITA, Heft 28, 1964, S.151, DM 29.80. 

Das Filmgewerbe ist mit zahlreichen Risiken belastet: Manchen Gefahren ausgesetzte 
Sachen und vor allem auch bei der Filmherstellung beteiligte Personen. 

Der Autor beweist in der Durchführung seines Themas eindrücklich die rechts
gestaltende Kraft der Lebensverhältnisse. Das Prokrustesbett der Theorie und Dogmatik 
habe die Entwicklung des Versicherungsrechts - die Lebensversicherung sei z.B. bei 
Erlaß des Code civil als Spekulation auf das m enschliche Leben als unsittlich betrachtet 
worden - nicht aufhalten können. 

In der geschichtlichen Einleitung legt REHBINDER dar, daß das Zentrum der Film
versicherung in der ersten Zeit bei LLOYD's LONDON zu suchen ist. Nach dem ersten Welt
krieg beteiligten sich zögernd auch deutsche Gesellschaften. Als aber im Jahre 1928 
infolge des Brandes der Berliner Kopieranstalt «Afifa» ein Schaden von 5000000.- RM 
entstand, zogen sich bis auf eine alle deutschen Gesellschaften vom Filmversicherungs
geschäft zurück. In den Jahren 1930-1933 schufen je eine deutsche, eine österreichische 
und eine italienische Gesellschaft eine Gemeinschaftspolice und beschränkten ihre Scha
densbeteiligung auf insgesamt 40 %. Die restlichen 60 % waren durch Rückversicherung 
bei LLOYD's zu decken. 

Das Dritte Reich konnte nicht damit rechnen, daß eine «Volksaufklärungs- und Pro
pagandafilmproduktion» durch ausländische Versicherer ermuntert werde. Es ließ 
einen deutschen Versicherungspool, dem 20 Gesellschaften angehörten, entstehen. 

Diese Deutsche Filmversicherungsgesellschaft überlebte den Zusammenbruch des 
Dritten Reiches. In ihr sind seit dem !.Juli 1960 43 Versicherer zusammengeschlossen, 
von denen 42 die Filmsachversicherung und 31 die Filmausfallversicherung betreiben. 
Diese Versicherer sind durch das «Abkommen über die Deutsche Filmversicherungs
gemeinschaft» vertraglich gebunden. REHBINDER erläutert dessen rechtliche Struktur. 

H ierauf hebt er die Besonderheiten der Filmversicherungsverträge hervor. Von den 
beiden Zweigen der Filmversicherung (Filmsachversicherung und Filmausfallversiche
rung) teilt er das allgemein Wissenswerte mit. Er berichtet über die Behandlung der 
einzelnen Sachgruppen (Requisiten und Lampen, Apparate, Filmstreifen). Die Film
ausfallversicherung bezieht sich auf den Schaden, der dem versicherten Unternehmen 
durch den zeitweiligen Ausfall der an einem Filmvorhaben aktiv beteiligten Personen 
(z.B. Regisseure, Künstler usw.) entstehen kann. 

Die Hälfte des Buches enthält als Anhang die allgemeinen Versicherungsbedingungen 
für die einzelnen Filmversicherungsarten. 

Dieser Bericht ist gut gegliedert und klar geschrieben. Er gibt über ein wenig bekann-
tes Gebiet nützliche Auskunft. A. Troller 
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Heinrich Tetzner: Kartellrecht. Ein Leiifaden. Mit dem Text des Gesetzes 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen, der Art.85, 86 des EWG-Ver
trages und den Gebührenvorschriften. C. H. Beck'sche Verlagsbuch
handlung, München und Berlin 1965, S. XII, 246. 

Tetzner sagt von seinem neuesten Werk, es sei für die Wirtschaft bestimmt. Da er ihm 
aber alle Vorzüge seiner Darstellungsweise mitgab, nimmt es auch der Jurist mit Vorteil 
zur Hand. Das gilt insbesondere für den Ausländer, der sich über die deutsche R echtslage 
vorläufig orientieren will, bevor er sich an die große Fachliteratur heranmacht. TETZNER 
empfiehlt als wichtigstes Auskunftsmittel den Gemeinschaftskommentar von Müller
Henneberg, Schwartz, 2.Auflage, 1963, 1507 Seiten. 

Das erste Kapitel befaßt sich mit dem materiellen Kartellrecht. Die Verträge sind auf
geteilt in Kartellverträge und Kartellbeschlüsse. Sie werden an Beispielen erläutert, 
ebenso die geduldeten Ausnahmen. (Erlaubniskartelle, Widerspruchskartelle. ) Darge
stellt sind anschließend die sonstigen Verträge. Hierauf folgen die nicht in die Form von 
Verträgen oder Beschlüssen gekleideten Wettbewerbsbeschränkungen. 

Das zweite Kapitel gibt über die Folgen von Verstößen gegen die Bestimmungen des 
GWB, das dritte Kapitel über Behörden und Verfahren und das vierte Kapitel über den 
Geltungsbereich des GWB und die Übergangsvorschriften und schließlich über das 
EWG-Kartellrecht Auskunft. 

Im Anhang ist der Text des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen und der 
Wortlaut der Artikel 85 und 86 des EWG-Vertrages enthalten. 

TETZNER hat somit das ganze Gebiet in seine Übersichtsskizze einbezogen. Sein Buch 
beweist einmal mehr, daß ein Autor, der die Probleme klar sieht und die Gabe hat, die 
Erkenntnisse in knapper Form mitzuteilen, dem Verleger die Hälfte an Seiten und dem 
Leser Zeit und Mühe spart. A. Troller 
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Das Patent als Ausschließungsrecht 

FRITZ WALLESER, NEW YORK 

Gemäß Art. 8 PatG, Abs. 1, verschafft das Patent seinem Inhaber das aus
schließliche Recht (droit exclusif, diritto esclusivo), die Erfindung gewerb
lich zu benützen. Wie dieses « ausschließliche Recht» zu verstehen sei, ist 
die Fragestellung der folgenden Ausführungen. Die Aktualität des Gegen
standes ist daraus ersichtlich, daß die Wendung «ausschließliches Recht» 
auch im Art. 20 des EWG-Vorentwurfes für ein europäisches Patentrecht1 

und in§§ 1 und 3 des Entwurfes eines gemeinsamen skandinavischen Pa
tentgesetzes2 zur Umschreibung der Rechtsmacht gewählt wurde, welche 
das Patent seinem Inhaber über die Erfindung verleiht. 

Die Rechtsnatur des Patentes 

Ein unvoreingenommener Erfinder wird dem Wortgebilde « ausschließ
liches Recht» zweierlei entnehmen: erstens, daß ihm das Patent das Recht 
zur gewerblichen Benützung seiner Erfindung verschaffe (wie er sie im 
Patentanspruch definiert hat, Art. 51 PatG, Abs. 2), und zweitens, daß 
dieses Recht ein ausschließliches sei. Daß diese Deutung sprachlich durch
aus einwandfrei wäre, zeigt etwa der Vergleich mit Canon 1081 CIC, § 2: 
Consensus matrimonialis est actus voluntatis quo utraque pars tradit et 
accipit ius in corpus, perpetuum et exclusivum, in ordine ad actus per se 
aptos ad prolis generationem. Für das Erfindungspatentjedoch träfe eine 
solche Auffassung des ius exclusivum, das ein Recht zur Benützung ver
schafft, nicht zu; denn der Erfinder dürfte seine Erfindung doch auch ohne 
Patent ausüben, so daß ihm das Patent dieses Recht nicht mehr verschaffen 
kann. Praktisch könnte ein solches positives Benützungsrecht nur werden, 
wenn der gewerblichen Verwendung ein Hindernis entgegensteht, ins
besondere ein älteres Schutzrecht. Aber gerade dann versagt das Patent, 

1 GRUR Ausl 1962, S. 565 
2 GRUR Ausl 1962, S.610 
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weil, wie RHEINFELDER 3 für das deutsche Recht dartut, «das ... Patent
recht bekanntlich nur ein Ausschließungsrecht gewährt. Wer vom ... Pa
tentamt ein Patent erhalten hat, hat damit kein Recht zur Benutzung des 
Gegenstandes der Erfindung. Er kann, und das ist sogar sehr häufig, von 
einem älteren Recht abhängig sein und darf seine Erfindung nicht ohne 
Erlaubnis des Inhabers des älteren Patentes benutzen.» Tatsächlich wollte 
der Gesetzgeber wohl statuieren, daß die Benützungserlaubnis des Er
finders, die er als selbstverständlich und unter Vorbehalt älterer Rechte 
und gewcrbepolizeilicher Statthaftigkeit voraussetzte, durch das Patent 
zur monopolvcrschaffenden rechtlichen Herrschaft über .die Erfindung 
werde, doch schwieg er sich darüber aus, wie die Ausschließlichkeit herbei
zuführen sei, nämlich kraft der «Macht, Dritten die bestimmungsgemäße 
Benutzung des Immaterialgutes zu verbieten, soweit nicht das Gesetz diese 
Herrschaft durch Ausnahmen einschränkt» 4 : Das Patent ist kein aus
schließliches Recht, sondern ein Ausschließungsrecht, kein ius exclusivum, 
sondern ein ius excludendi. 

«Ausschließung» deckt sich nach seinem Bedeutungsgehalt weitgehend 
mit «Ausschluß»; zur Charakterisierung des Patentes verdient der erste 
Ausdruck den Vorzug, weil er auf den Vorgang des Ausschließens hinweist, 
wogegen «Ausschluß» eher an den Zustand denken läßt, der sich daraus 
für die Ausgeschlossenen ergibt. 

Wir sehen: « Die Benutzung ist dem Berechtigten nicht erst vom Staat 
zu erlauben; das Benutzungsrecht hat er im Rahmen der allgemeinen 
Gewerbeordnung, soweit er nicht eine besondere Erlaubnis zur Berufsaus
übung benötigt. » 5 Daß der Erfinder seine Erfindung benutzen darf (unter 
Umständen kraft Mitbenutzungsrechtes sogar gegen das Patent eines 
Nacherfinders, Art. 35 PatG), war nicht immer so selbstverständlich, wie 
uns das heute scheinen mag; vor der Einführung der Handels- und Ge
werbefreiheit, zur Zeit des Zunftzwanges und der Gewerbemonopole war 
denn auch die Zusicherung eines positiven Benutzungsrechtes durchaus 
sinnvoll, was man beim Vergleich der modernen Gesetze und Gesetzes
entwürfe mit weit zurückliegenden Erlassen zu bedenken hat, etwa dem 
Art. I, § 8 der Verfassung der Vereinigten Staaten aus demJ ahre 1787 oder 
dem Art. l des französischen Patentgesetzes von 1844. 

Die gebräuchliche Bezeichnung des Patentes als ausschließliches Recht 
oder, im § 6 des deutschen Patentgesetzes, als Alleinbefugnis zur gewerb-

3 GRUR 1964, S.355 
4 TROLLER, Immaterialgüterrecht I, 1959, S.66 
5 TROLLER a.a.O., S.68 
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liehen Benützung der Erfindung will der Vorstellung des absoluten Rech
tes Ausdruck verleihen, der gleichmäßig erga omnes gerichteten Herrschaft 
über ein geistiges Gut, ob man sie nun als geistiges Eigentum oder als 
Immaterialgüterrecht benennt.Nun ist die Erfindung ihrem ganzen Wesen 
nach etwas Konstruktives, Positives, und so wehrt sich das Gefühl unwill
kürlich gegen die These, das Patent brauche kein positives Recht zu ge
währen und ein bloß negatorischesAusschließungsrechtreiche zum Schutze 
des Erfinders aus. Von der vertrauten Theorie des absoluten Vermögens
rechtes her, die so ganz vom Sachenrecht beherrscht wird, erfordert das 
Umdenken in der Tat einige Anstrengung, weil sich die unanschauliche 
Abstraktheit des Geistesgutes auch wirtschaftlich andersartig auswirkt als 
die sinnfällige Gegenwärtigkeit und Besitzesfähigkeit der Sache. Während 
eine Sache durch ihr materielles Substrat von Natur aus individuali~iert 
und ausschließlich ist, verhält sich das Immaterialgut ubiquitär (sogar über 
die Landesgrenzen hinweg, weshalb seine Rechtsvereinheitlichung auch 
dringlicher ist als etwa die des Grundstückrechtes). Die Erfindung tritt in 
ihrer rechtlich maßgeblichen Formulierung als im Patentanspruch fest
gelegter Begriff auf, obschon unbegrenzt vieler Reproduktionen in der 
Körperwelt fähig, selbst der Ideenwelt zugehörig. Jedermann kann das 
Geistesgut der Erfindung zur Kenntnis nehmen, ohne die Kenntnis der 
andern zu beeinträchtigen. Als Griff des nichtbesitzenden Eigentümers auf 
die Sache ( « Herausverlangen») findet die rei vindicatio im Patentrecht 
keine Entsprechung, kann doch der Erfinder weder selbst die Kenntnis 
seiner Erfindung einbüßen, noch könnte er ein Urteil auf «Herausgabe» 
vollstrecken lassen, weil die Kenntnis seinen Konkurrenten nicht wieder 
entzogen werden kann - was zudem volkswirtschaftlich zweckwidrig wäre, 
hat doch die Patentschrift auch die Aufgabe, das technische Wissen zu ver
breiten. All das bestätigt, daß die Benützungserlaubnis nicht mehr ver
liehen und daß nur über die negatorische Ausschließung verfügt werden 
kann, die, wenn sie weit genug geht, die monopolistische Ausschließlichkeit 
herbeiführt. Besagte Ausschließlichkeit ist aber keine Eigenschaft des Pa
tentes, vielmehr der von ihm verschafften Vorzugsstellung im wirtschaft
lichen Wettbewerb. Trotz gemeinsamer sprachlicher Herkunft bedeuten 
Ausschließung und Ausschließlichkeit Verschiedenes und sollten streng 
auseinandergehalten werden. 

Auswirkungen auf die Rechtspraxis 

Die Klarstellung der negatorischen Natur des Patentes ist nicht nur dog
matisch bedeutsam. Als fühlbare praktische Folgen für das Rechtsleben 
sind etwa zu nennen: die zutreffende Belehrung der Erfinder über die 
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ihnen aus dem Schutzrecht zustehenden Befugnisse, die Einsicht in das 
Wesen der Lizenz, die Beurteilung der Normen, die Erfindungen unnötiger
weise patentunfähig erklären, weil der Gesetzgeber anscheinend selbst in 
der Meinung befangen war, das Patent verleihe ein positives Benutzungs
recht, welches seinen Inhaber der Beachtung der Gewerbeverordnungen 
und fremder Schutzrechte enthebe, sowie die sachgerechte Beurteilung der 
wirtschaftlichen Folgen des Rechtsinstitutes. 

Sogar ein Verteidiger der geltenden Gesetzesformulierung muß zugeben, 
daß eine « Irreführung darin liegt, daß der rechtlich nicht ausgebildete 
Leser an die Erteilung des Patentes ein positives Benutzungsrecht knüpft, 
welches den Inhaber auch gegenüber älteren Rechten freistellt.» 6 Ein kri
tisch dazu eingestellter Patentanwalt schreibt: « Es ist jedem Patentrechtler 
bekannt, daß er immer wieder dem ... Irrtum entgegentreten muß, ein 
erteiltes Patent gewähre dem Inhaber die Befugnis, den Gegenstand seiner 
Erfindung zu verwerten. Ein patentrechtlich unerfahrener Patentinhaber 
ist in der Regel überrascht, wenn er erfährt, daß er vor der Verwertung 
seiner Erfindung selbst noch zu prüfen und gegebenenfalls zu berücksich
tigen habe, ob dieser Verwertung irgendwelche Verbote, z.B. aus örtlich 
oder zeitlich begrenzt gültigen Gesetzen oder Rechtsverordnungen oder 
auch aus rechtskräftigen Patenten entgegenstehen.» 7 Den Richter und die 
Anwälte wird die « dem juristischen Laien zwangsläufig mißverständliche 
Ausdrucksweise» ( EYSENBACH) freilich nicht in Verlegenheit bringen, doch 
wiegen darum die Mängel der Gesetzesredaktion nicht leichter, sind die 
Leidtragenden doch die Erfinder, auch die ausländischen, die sich im Ver
trauen auf ihr sprachlich einwandfreies Verständnis des Gesetzestextes um 
das Schutzrecht bewarben. Die irreführende Ausdrucksweise erlaubt sich 
der Gesetzgeber denselben Patentbewerbern gegenüber, denen er bei der 
Abfassung der Patentschriften und insbesondere der Patentansprüche 
äußerste Sprachdisziplin und Genauigkeit der Wortwahl auferlegt. All das 
ließe sich vermeiden, wenn die dem Patent entspringende Rechtsmacht 
korrekterweise als Ausschließungsbefugnis umschrieben würde. 

Für die Gewerbegenossen des Patentinhabers wirkt sich dessen Aus
schließungsrecht als Verbot aus, die Erfindung zu benützen. Der Patent
inhaber kann einzelne Linzenznehmer von diesem Verbot befreien, in
dem er sich ihnen gegenüber verpflichtet, von seiner Befugnis keinen Ge
brauch zu machen 8 • Insoweit sie mit dem Patent als Herrschaftsrecht in 

6 R.PIETZCKER, GRUR 1964, S.291 
7 EYSENBACH, GRUR 1964, S.288 
8 TROLLER a.a.O., S.531 
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Verbindung steht, ist damit die R echtsnatur der Lizenz gekennzeichnet ; 
außer der Dispens vom Benützungsverbot pflegt der Vertrag freilich noch 
andere, nicht mit dem Patent als absolutem R echt in unmittelbarer Be
ziehung stehende Leistungen zu enthalten, wie Gewährleistungen techni
scher und rechtlicher Art, Instruktion, Know-how, Zusicherung der Pro
zeßhilfe gegen Patentverletzungen von dritter Seite. Es ist hier vor allem 
festzuhalten, daß die Exemption vom Ausschließungsrecht auch dem 
Lizenznehmer kein positives Benützungsrecht an der Erfindung vermitteln 
kann; nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet, und auch der 
Lizenznehmer bleibt älteren Schutzrechten, gewerbepolizeilichen und 
andern gesetzlichen Ausführungsbeschränkungen unterworfen. 

Art. 2 PatG erklärt Erfindungen, deren V erwertung den Gesetzen oder 
den guten Sitten zuwiderlaufen würde, für unpatentierbar. Diese der Vor
stellung des positiven Benützungsrechtes entsprungene Bestimmung geht 
unnötig weit und wirkt sich gelegentlich gegen das Allgemeininteresse aus. 
Man denke etwa an eine Arbeiterschutz- oder Lebensmittelverordnung, 
welche die zulässigen Lösungs- oder Konservierungsmittel abschließend 
aufzählt : wird eine neue Substanz gefunden, die den Schutzzweck viel
leicht gar besser als die enumerativ erlaubt erklärten Mittel erfüllt, ist die 
Patentierung ausgeschlossen, weil die Benützung der neuen Substanz ge
setzwidrig wäre. Bis aber vielleicht einmal die V erordnung geändert wird, 
ist fast sicher die Neuheit der Erfindung nach der Legaldefinition des Art. 7 
PatG zerstört, und der Erfinder steht mit leeren Händen da - mit der 
Folge, daß er nicht nur ungerechterweise um die Früchte seiner Leistung 
gebracht ist, sondern sich inskünftig zum Schaden der Allgemeinheit hüten 
wird, sein Forschungsgebiet weiter zu bearbeiten. Sodann ist zu bedenken, 
daß von der Anmeldung bis zum Ablauf eines Patentes fast zwei Jahr
zehnte vergehen können, und in dieser Zeitspanne werden sich vielleicht 
Gesetze und sittliche Anschauungen wandeln, z.B. über Geburtenkon
trolle oder Schwangerschaftsunterbrechung. Es ist kein Grund ersichtlich, 
warum in solchen Fällen das Patent von vornherein verweigert werden 
müßte ; denn «das Patent gibt kein V erwertungsrecht, sondern nur ein 
Recht, Dritte von der Verwertung der Erfindung auszuschließen. Die 
Patenterteilung kann daher keinen Freibrief für die Verwertung einer 
Erfindung bedeuten. » 9 

Ein Patent für eine gesetz- oder sittenwidrige Erfindung kann also kein 
Unheil anrichten, gibt es doch dem Patentinhaber lediglich das « R echt », 
seinen Konkurrenten etwas zu verbieten, was sie ohnehin nicht tun dürften. 

0 PFA NNER, GRUR Aus! 1962, S.547 
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Man sollte daher den Patentunfähigkeitsgrund der Gesetz- oder Sitten
widrigkeit aufheben und es dem Erfinder selbst anheimstellen, ob er die 
Aussichten einer Überwindung des Verwertungshindernisses während der 
Patentlaufzeit für ausreichend ansieht, die Kosten und Umtriebe des Pa
tentgesuches zu rechtfertigen. Vor allem wäre auch dem unbefriedigenden 
Zustand abgeholfen, der jetzt den Prüfer vor Rechtsfragen stellt, für die 
nicht er, sondern der Richter zuständig ist. Man denke etwa an die Schwie
rigkeiten, die auftauchen können, wenn es um die Patentierung eines 
Verfahrens zur Herstellung eines Narkotikums geht, das möglicherweise 
früher oder später einmal ein straf gesetzlich unbedenkliches Derivat liefern 
oder sich als medikamentös wertvoll herausstellen wird. 

Wenn man die rechtliche Funktion des Patentes zutreffend umschreibt, 
tritt auch die wirtschaftliche Triebfeder deutlich hervor, durch welche die 
Institution zum technischen Fortschritt beiträgt: man erkennt, daß das 
Patent außer dem Versprechen der Monopolprämie noch einen zweiten 
Stachel birgt, der die Unternehmer zu Forschungsaufwendungen an
spornt, nämlich die Drohung mit den Ausschließungsrechten der Kon
kurrenten, die unerquickliche Aussicht, die den andern vorbehaltenen Er
findungen nicht benützen zu dürfen und dadurch in Wettbewerbrückstand 
zu geraten. 

Unternehmungen, die ihre Laboratorien aus ihren Patenteinnahmen 
voll finanzieren oder daraus gar einen Gewinn herauswirtschaften können, 
gibt es kaum; fast alle müssen aus ihren Fabrikationsgewinnen große Zu
schüsse an ihre Forschungsvorhaben abzweigen. Die wissenschaftlichen 
Abteilungen zur Erarbeitung der Erfindungen sind betriebswirtschaftlich 
fast immer Verlustbetriebe, und neue Verfahren ins Werk zu setzen bedeu
tet oftmals weitere Opfer für kostspielige Umstellungen und vorzeitigen 
Ausfall überholter Anlagen. Die Spekulation auf den unsicheren Monopol
gewinn allein könnte einen Unternehmer kaum je zu solchen Risiken be
wegen; vielmehr wird er sich dazu nur bereit finden, weil er sonst gewärti
gen müßte, früher oder später von wagemutigen Konkurrenten aus dem 
Markt verdrängt zu werden. Nicht die Monopolspekulation auf das Pa
tent, sondern Not macht erfinderisch, und das Patent mit seinen Aus
schlußfolgen erweist sich für diejenigen, die damit rechnen müssen, selbst 
von der Benützung der den andern patentierten Erfindungen ausge
schlossen zu werden, als solche ständig dräuende Not, die erfinderische 
Geister weckt und die Bereitschaft erzeugt, die Kosten der methodischen 
Laboratoriumsarbeit zu tragen, auf daß man im Ernstfall nicht ohne 
eigene Erfindungen und Patente dastehe. Man darf geradezu von der 
Erzwingung des geistigen Wettbewerbes um den technischen Fortschritt 
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durch das Patent sprechen; die Waffe des Ausschließungsrechtes ist so 
scharf, daß kaum ein Unternehmer längere Zeit auf ihren Gebrauch ver
zichten und sich leisten kann, das Entwicklungsfeld ganz seinen in- und 
ausländischen Konkurrenten zu überlassen, ohne seine wirtschaftliche 
Existenz aufs Spiel zu setzen. Diese realistische Einsicht in die Förderung 
der Forschungsinvestitionen durch das Patent wird aus der Auffassung 
seiner Rechtsnatur als eines dem Erfinder in die Hand gegebenen Aus
schließungsrechtes sofort ersichtlich, nicht aber aus der ungenauen Vor
stellung eines nicht näher umschriebenen « ausschließlichen Rechtes» mit 
unklaren Rechtsfolgen und dementsprechend undurchsichtigen ökonomi
schen Auswirkungen. 

,?,um Stand der EWG-Kodifikation 

Anstelle des vom Art. 20 des EWG-Entwurfes gewählten Wortlautes, der 
dem Patentinhaber das ausschließliche Recht zur gewerblichen Benützung 
der Erfindung in Aussicht stellt, schlugen die Union europäischer Patent
anwälte, die französische Landesgruppe der AIPPI, die französische Ver
einigung für gewerblichen Rechtsschutz und die Compagnie des In
genieurs-Conseils en Propriete Industrielle dafür andere Fassungen vor10, 

die im wesentlichen darin übereinstimmen, daß der Text dahin zu ändern 
wäre, daß das europäische Patent seinem Inhaber das Recht gibt, andern 
die gewerbliche Anwendung der Erfindung zu verbieten. « Die in der 
ersten Fassung des Art. 20 gegebene positive Fassung ist nicht richtig, da 
in keinem Fall ein Patent ein eigentliches Verwertungsrecht gewähren 
kann». 

Diesen Anregungen stellte EvsENBACH11 die Auffassung gegenüber, das 
Verbietungsrecht des Patentinhabers sei nur etwas Sekundäres, das sich 
aus einem «mit Ausnahmebefugnissen verbundenen allgemeinen Benut
zungsverbot » ableitet. Die Ausnahmebefugnisse gälten für den Patent
inhaber, für Lizenznehmer und Vorbenützer der Erfindung. Diese Deu
tung des Patentes läuft auf die Rückkehr zum Stand der ältesten deutschen 
Patentgesetzgebung hinaus; laut§ 4 des Gesetzes von 1877, Abs. l, hatte 
das Patent «die Wirkung, daß niemand befugt ist, ohne Erlaubnis des 
Patentinhabers den Gegenstand der Erfindung gewerbsmäßig herzustel
len, in Verkehr zu bringen oder feilzuhalten.» Ähnlich lauten§ 5 des noch 
geltenden deutschen Geschmackmustergesetzes von 1876: «Jede Nach
bildung eines Musters oder Modells, welche in der Absicht, dieselbe zu 

10 M itteilungen der deutschen Patentanwälte 34 (1963), S.210, 274 
11 GRUR 1964, S.288ff. 
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verbreiten, ohne Genehmigung des Berechtigten hergestellt wird, ist ver
boten ... » und Abs. 2 des Art. 5 des schweizerischen Musterschutzgesetzes 
vom 30.März 1900: «Niemand darf, ohne Erlaubnis des Urhebers oder 
seines Rechtsnachfolgers, ein in gültiger Weise hinterlegtes Muster oder 
Modell vor Ablauf der Schutzdauer zum Zwecke der Verbreitung oder 
gewerbsmäßigen Vertretung benutzen.» § 3, Abs. 1 des skandinavischen 
Entwurfes sieht vor: « Das mit dem Patent verliehene Ausschließlichkeits
recht hat die Wirkung, daß außer dem Patentinhaber alle andern Personen 
von der gewerblichen Benützung der Erfindung ausgeschlossen sind, ... » 

Das allgemeine Benützungsverbot soll sich nach EYSENBACH vom Aus
schließungsrecht dadurch unterscheiden, daß die Initiative des Patent
inhabers, sein Wille zur Durchsetzung der Ausschließung zurücktritt, in
dem das Verbot besteht, «ohne daß es hierzu der Ausübung eines Verbie
tungsrechtes des Patentinhabers bedürfte.» Zur Stütze seiner These führt 
EYSENBACH die Möglichkeit der Strafverfolgung der Patentverletzung an, 
die Nichtverwirkung des Patentes trotz Nichtausübung durch seinen In
haber, weiter das Argument, daß das Patent «einer Rechtsnorm wie z.B. 
einem Spezialgesetz oder einer Rechtsverordnung» entspreche, « eine 
Absolutrechtsnorm mit Gültigkeit gegen jedermann» sei. Diese Beweis
führung scheint Punkt für Punkt fragwürdig. 

Das belgische Patentgesetz z.B. kennt keine Strafbarkeit der Patentver
letzung, und nirgends ist die Patentverletzung ein Offizialdelikt. Abs. 2 des 
§ 49 dtPatG z.B. lautet: « Die Strafverfolgung tritt nur auf Antrag ein. Der 
Antrag kann zurückgenommen werden», was doch unmißverständlich 
das Erfordernis der Patentinhaber-Initiative zum Ausdruck bringt. 

Daß der Patentinhaber die Verletzung seines Rechtes dulden kann, 
ohne es zu verwirken, ist ohne alle Spekulation über die Rechtsnatur des 
Patentes dadurch zu begründen, daß sich der Verletzer durch die nicht 
lizenzierte Ausübung der Erfindung keinen schutzwürdigen Besitzstand 
verschafft - die Dinge liegen da anders als im Markenrecht, wo der unbe
rechtigte Benützer eines Zeichens durch Qualitäts- und Werbeleistungen 
eine Marktstellung aufbauen kann, die ihm der eingetragene Inhaber, 
nachdem er der Verletzung längere Zeit untätig zugesehen hat, nicht mehr 
entziehen kann, ohne gegen Treu und Glauben zu verstoßen. 

Schließlich geht es zu weit, wenn das Patent als Rechtsnorm bezeichnet 
wird; zwar trifft zu, daß der Patentanspruch als Warnung des Patent
inhabers an alle seine Mitbewerber anzusehen ist, durch die er ihnen in der 
Form eines rechtssatzartigen Tatbestandes erklärt, von der Benützung 
welcher Erfindung er sie ausschließt, hingegen ist das Patent kein objek-
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tives, sondern subjektives Recht. Anzunehmen, daß Erlaß und Bestand 
einer Rechtsnorm einem Privatrechtssubjekt anheimgegeben sein könnten, 
bedeutete nämlich eine unzulässige Dehnung des Rechtsnormbegriffes. Vor 
allem aber ist das einzelne Patent nicht im Gesamtinteresse da, sondern 
zum eigennützigen Vorteil seines Inhabers, was dem Wesen eines Rechts
satzes widerspricht. 12 Der gesetzesähnliche Charakter des Patentanspru
ches geht auf die abstrakte Natur des Schutzgutes zurück und zwingt 
keineswegs zur Annahme eines allgemeinen, ohne Rechtsschutzbegehren 
des Inhabers wirksamen Benützungsverbotes, das auf die Statuierung der 
Popularklage hinausliefe. Vielmehr gilt: «Wenn eine chemische Fabrik 
ein patentiertes Verfahren benutzt, um besser zu fabrizieren, so kann sie 
nur vom Patentinhaber, niemals aber von jeder anderen Fabrik wegen 
mnzulässigen > Wettbewerbs verklagt werden. »13 Der Gegenvorschlag für 
Art.20 EWG-Entwurfvermag also dogmatisch kaum zu überzeugen, ab
gesehen davon, daß er praktisch kaum einen Unterschied zum Aus
schließungsrecht des Patentinhabers brächte, denn außer diesem Berech
tigten würde sich doch niemand einfallen lassen, zur Durchsetzung des 
allgemeinen Benützungsverbotes den Rechtsweg zu beschreiten. 

PIETZ CKERS Stellungnahme14 gilt der Beharrung auf den jetzigen Fas
sungen des deutschen Patentgesetzes und des EWG-Entwurfes. EYSENBACH 
wird entgegengehalten, sein Vorschlag leiste dem Irrtum Vorschub, « daß 
die Untersagungsrechte des Patentinhabers sich gegen jeden andern,insbe
sondere auch den lnha ber älterer Rechte richten. » Dieses Argument scheint 
unschlüssig; denn tatsächlich kann der Inhaber des jüngeren Patentes dem 
des älteren Patentes die Benützung der jüngeren, abhängigen Erfindung 
verbieten, wie sie durch die Kennzeichnungsklausel seines Patentanspru
ches umschrieben ist15 (obwohl er selbst einer Erlaubnis des Vorpatent
inhabers bedarf, um die vor «gekennzeichnet» genannten Merkmale ohne 
Patentverletzung ausüben zu können, vgl. Art. 36 PatG, insb. Abs. 2 über 
die Kreuzlizenz). Bei identischem Inhalt der Ansprüche der beiden Paten
te liegt eine mangels Neuheit (u. U. wegen Doppelpatentierung, vgl. Art. 26 
PatG, Abs. 1, Ziffer 5) patentunfähige Erfindung vor, und der Inhaber des 
anmeldungsjüngeren Ausweises kann aus dem Scheinpatent überhaupt 
keine Befugnis (und erst recht kein Benützungsrecht!) herleiten. 

Mit seiner übrigen Argumentation zur Verteidigung des status quo be
ruft sich PrnTZCKER auf die «Technik des deutschen Gesetzgebers bei der 

12 W.BuRCKHARDT, Methode und System des Rechts, 1936, S.240 
13 H .JSAY, Das Rechtsgut des Wettbewerbsrechtes, 1933, S. 53 
14 GRUR 1964, S.291f. 
15 LINDENMAIER, Patentgesetz, 4.Aufl., 1958, S.191, Anm.50 zu§ 6 
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Gestaltung absoluter Rechte», wonach§ 6 dtPatG nur «programmieren
den Charakter» habe, «ohne daß aus ihm bereits Rechte hergeleitet wer
den können »; er sei als Befugnis « keine regelnde Aussage des Gesetzgebers 
über den zu gestaltenden Rechtsschutz» und deshalb nur « andeutender 
Hinweis» auf die Rechtsschutzbestimmungen der §§ 4 7 ff. Dem wird man 
entgegenzuhalten haben, daß die§§ 4 7 ff., statt etwas über die Rechtsnatur 
des Patentes auszusagen, ausdrücklich auf die Eingangsbestimmungen des 
Gesetzes zurückverweisen und selbst in der Luft hangen, wenn aus diesen 
nicht auszumachen ist, was als Benützung «§§ 6, 7 und 8 zuwider» zu 
gelten hat. Die Rechtsschutzregeln enthalten freilich keinen Hinweis auf 
ein positives Benützungsrecht; doch wäre dies kein Grund gegen die An
nahme eines solchen Rechtes, nicht einmal für den Rechtskundigen, ge
schweige denn für den Erfinder, dem vorn im Gesetz besagtes Benützungs
recht vorgespiegelt wird. Eine rechtliche Sanktion gegen das Unterbleiben 
der Benützung brauchte nämlich nur statuiert zu werden, wenn das Patent 
eine Pflicht (und nicht nur ein Recht) zur Benützung, also einen Aus
übungszwang, schüfe. 

Es bleibt abzuwarten, ob sich die französischen Vorschläge zur Richtig
stellung des « ausschließlichen Rechtes» gegen den deutschen Widerstand 
werden durchsetzen können. Eine Klärung der alten16 und elementaren 
Frage nach der Rechtsnatur des Patentes wäre ein ermutigender Anfang 
der europäischen Kodifikation und möglicherweise ein Anlaß zur Harmo
nisierung der Rechtsbegriffe und dogmatischen Bereinigung der in man
chen Gesetzen von einer Revision zur nächsten fortgeschleppten U nge
reim theiten. 

16 Es sei hier auf die von CoHN, GRUR 1932, S. 393 und 395 zitierten Reichsgerichts
urteile aus den Jahren 1883, 1888 und 1894 verwiesen. 
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A. Problemstellung 

Für das Immaterialgüterrecht gilt der Satz, daß die Früchte schöpferi
scher Tätigkeit ihrem Urheber gehören 1. 

Das Arbeitsrecht dagegen gewährt dem Arbeitgeber einen Anspruch 
auf das Ergebnis der Tätigkeit des Arbeitnehmers 2• 

Der immaterialgüterrechtliche und der arbeitsrechtliche Aspekt des 
Rechts an Immaterialgütern, welche im Dienstvertragsverhältnis geschaf
fen worden sind, stehen also zueinander im Gegensatz. 

Dieser Konflikt trifft angestellte Urheber und Erfinder in gleicher Weise; 
nichts liegt deshalb näher als die Frage, ob nicht diese Rechte an ihren 
Leistungen für beide Gruppen von geistig Schaffenden übereinstimmend 
und gemeinsam geregelt werden könnten. 

Eine solche übereinstimmende Lösung der offenbar verwandten Proble
me ist möglich, sofern zwei Bedingungen erfüllt sind: 

1. Die beiden Immaterialgüterrechte, zu denen das Arbeitsrecht in Kon
flikt tritt, müssen ihrem Wesen nach mindestens soweit übereinstimmen, 
daß eine gemeinsame Lösung beiden adäquant zu sein vermag. 

1 ENGLERT 40, BEIER in Prop. incl. 1960, 115. 
2 ENGLERT 40, BEIER in Prop. incl. 1960, 115. 



-175-

2. Die Beziehung des angestellten Erfinders zu seinem Arbeitgeber muß 
derjenigen des angestellten Urhebers zu seinem Dienstherrn in tatsäch
licher Hinsicht wesentlich gleichen, und die Interessen müssen ähnlich 
gelagert sein. 

Durch diese Problemstellung ist uns der weitere Weg der Untersuchung 
vorgezeichnet. Wir gehen zunächst der Frage nach, ob die beiden genann
ten Bedingungen erfüllt sind (B, C). Alsdann stellen wir die Regelung des 
Angestellten-Erfinderrechts de lege lata in der Schweiz und im Ausland 
dar (D) . Daran lassen wir dieselbe Darstellung mit Bezug auf das Recht 
angestellter Urheber anschließen (E). In einem weitern Abschnitt greifen 
wir die wichtigsten Probleme der bekannteren Regelungen des Angestell
ten-Erfinder- und -urheberrechts auf (F). In der Folge prüfen wir die 
Möglichkeit der Gleichstellung angestellter Urheber und angestellter Er: 
finder de lege lata und de lege ferenda (G) . Mit einer Zusammenfassung 
der Untersuchungsergebnisse schließen wir die Arbeit). 

B. Vom Wesen der in Frage stehenden Immaterialgüterrechte 

a) Erfinderrecht 

Wir stellen dem Urheberrecht mit Absicht nicht das Patentrecht, son
dern das Erfinderrecht gegenüber. 

Als Erfinderrecht bezeichnen wir das Recht, welches die Beziehung des 
Erfinders zur Erfindung unabhängig von deren Patentierung regelt. 

Die Idee des wissenschaftlichen Eigentums hat zwar die Wissenschaft 
insbesondere in Frankreich wiederholt beschäftigt\ ist indessen nicht 
durchgedrungen. Sie hätte einen umfassenden Schutz des Erfinderrechts 
mit sich gebracht. So bleibt das Erfinderrecht Sammelbegriff der zahlrei
chen Rechtsbeziehungen im Vorfeld des Patentrechts, das - selbst auch 
Teil des Erfinderrechts - schließlich den genügenden Schutz der Erfindung 
sicherstellt. 

Eine Definition der Erfindung fehlt in unserer Rechtsordnung. Das Pa
tentgesetz, das am ehesten geeignet wäre, eine solche zu enthalten, setzt den 

1 Vorschlag Syndicat des inventeurs frarn;:ais; Sorbonne 29. Nov. 1921; Gesetzentwurf 
der Confederation frarn;:aise des travailleurs intellectuels, 1922; vgl. ENGLERT 10. 
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Begriff einfach voraus 2• Wir stützen uns im folgenden auf die Definition des 
Erfindungsbegriffs des Bundesgerichts 3• 

Das Hervorbringen einer Erfindung ist eine Tathandlung 4• Sie setzt 
keine Handlungsfähigkeit voraus. Jede natürliche Person kann Erfinder 
sein. Die Beziehung des Erfinders zu seiner Erfindung ist zunächst eine 
tatsächliche. Der Erfinder beherrscht die Erfindung bis zu ihrer Bekannt
gabe. Sie gehört ihm 5 • 

Aufgabe des Erfinderrechts wäre es nun, dieser tatsächlichen Herrschaft 
den notwendigen rechtlichen Schutz zu verschaffen. Das geschieht zu
nächst nur in bescheidener Weise. Den ersten Schutz bietet die Geheim
haltung, wobei Geheimnisträger unter Umständen durch einen Vertrag, 
durch die Bestimmungen über den unlauteren Wettbewerb 6 oder durch 
Strafandrohungen des Strafgesetzbuches 7 verhalten sind, das Geheimnis 
zu wahren. 

Dessen Bekanntgabe führt aber zum Verlust der Erfindung 8 • Die Ver
wertung durch Dritte ist in der Regel nicht einmal eine unerlaubte Hand
lung im Sinne von Art. 41 Abs. 1 OR 9, sofern sich deren Nutzer nicht 
widerrechtlich Kenntnis von der Erfindung verschafft haben. Allenfalls 
kannjedoch Art.41 Abs.2 OR zur Anwendung kommen. 

Zusätzlichen Schutz erfährt die Beziehung des Erfinders zur Erfindung 
durch Art. 28 ZGB10• Diese Bestimmung sichert dem Erfinder nur das 
Recht auf Anerkennung der Erfindereigenschaft11• 

2 ENGLERT 18. 
3 Vgl. die Definition BGE 76 I (380f.), 381 und 85 II (131 ff.) 141 zusammengefaßt 

bei ENGLERT 13: «Le propre de l'invention c'est d'etre une creation particuliere de l'es
prit humain reposant sur une combinaison nouvelle et originale de forces de la nature et 
constituant un progres technique utile depassant ce qui etait a la portee d'un homme du 
metier ayant une bonne formation professionnelle. » 

Eine beachtliche Definition des Begriffs der Erfindung enthält auch der Kommentar 
des Patenrechts von BLuM/PEDRAZZINI I 73. 

4 ENGLERT 18. 
5 BECKER, Komm. OR, Art. 343 N. l, S. 396: « (Der) Patentschutz (ist) ein Monopol 

zur gewerblichen Verwertung der Erfindung. Demgemäß steht die Erfindung, auch 
wenn sie von einem Angestellten gemacht wird, in der Regel dem Erfinder und nur ihm 
zu.» 

0 Vgl. Art.13 lit. fUWG. 
7 Die Verletzung des Geheimnisses kann den Tatbestand von Art.162 StGB erfüllen. 
8 ENGLERT 29. 
9 ENGLERT 28. A.A. BLuM/PEDRAZZINI I 290. 
10 EGGER, Komm. ZGB, Art.28 Nr.15/16. 
11 Das Recht des Erfinders, als solcher genannt zu werden, ist erstmals vom Trib. de 

Rennes mit Urteil vom 12.111.1855, Ann. 1855 183 anerkannt worden. Eine gesetzliche 
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Der erfinderrechtliche Schutz ist also vor der Patentierung prekär, der 
Schutz durch das Patent von entscheidender Bedeutung. 

Die Tatsache, daß Art. 28 ZGB zum Schutze des Erfinderrechts angeru
fen werden kann, zeigt, daß das Erfinderrecht persönlichkeitsrechtliche 
Elemente enthält. Diese beschränken sich allerdings auf das Recht der 
Anerkennung der Vaterschaft an der Erfindung12• Die Verwendung der 
Erfindung berühren sie nicht. Diese ist rein vermögensrechtlicher Natur13. 

Die vermögenswerten R echte an der Erfindung umfassen das Recht, die 
Erfindung anzuwenden, sie in Lizenz zu geben, sie abzutreten und insbe
sondere das Recht auf das Patent. 

Das Erfinderrecht entsteht zunächst in der Person des Erfinders. Nur er 
kann originärer Inhaber des Erfinderrechts sein 14• 

Wenn Art. 3 Abs. 1 PatG es nach der herrschenden Meinung das Recht 
auf das Patent originär auch dem aus einem andern R echtsgrund Berech
tigten zuspricht, so wird dadurch dem Erfinderrecht Zwang angetan 15• Es 
kann doch unmöglich die persönlichkeitsrechtliche Seite des Erfinderrechts 
in der einen, die vermögensrechtliche in der andern Person zur Entstehung 
kommen. Das Erfinderrecht ist eine Einheit, in der sich persönlichkeits
rechtliche und vermögensrechtliche Elemente verbinden. Es geht nicht an, 
zu behaupten, das Recht auf Anerkennung der Erfindereigenschaft sei 
nicht Teil des Erfinderrechts 15•, denn dieses Recht dient wie die vermögens
werten Rechte auch dem Schutz der Beziehung des Erfinders zu seiner Er
findung. 

Anerkennung ist erst wesentlich später erfolgt. Das R echt auf Namensnennung ist ein 
Persönlichkeitsrecht, es ist nicht unverzichtbar, aber unübertragbar. Es ergibt sich für 
die Schweiz nicht allein aus Art.28 ZGB, sondern ist zudem in Art.5 Abs. l PatG und 
Art. 4ter PVU e verankert. 

12 ENGLERT 31/32: Der Erfinder hat gemäß Patentrecht Anspruch darauf, im Patent
register, bei der Publikation und in der Patenschrift als solcher genannt zu werden (Art. 5 
Abs.2 PatG). Aus Art. 343 Abs.2 OR ergibt sich das R echt des Angestellten auf Erwäh
nung seiner Erfindertä tigkeit im Arbeitszeugnis. Im übrigen richtet sich die Pflicht zur 
Nennung des Erfinders nach dem Grundsatz von Treu und Glaube. 

Vgl. auch ÜSER/ScHÖNENBERGER, Komm. OR, Art. 343, Nr. 28, S. 1302 und Troller 
IMG II 637. 

13 ENGLERT 30 ff. 
14 BLUM/PEDRAZZINI I 280. 
15 Die Behauptung TROLLERS in Mitt.1957 (4 1 ff.) 46, das Pa tentrecht bestimme, wer 

das Erfinderrecht erwerbe, ist unrichtig. Mindestens das schweizerische Patentgesetz 
tut das nicht. Es anerkennt lediglich die Möglichkeit, daß auf Grund irgendwelcher, dem 
Patentgesetz fremder Gesetzbestimmungen,jemand anderem als dem Erfinder das R echt 
auf das Patent zustehe. 

15• So TRÜEB in GRUR AIT 1961 (14ff.) 15. 
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Die vermögensrechtlichen Befugnisse des Erfinderrechts sind jedoch 
zweifellos vor der Patentierung abtretbar, wie aus Art. 3 Abs. 1 und Art. 33 
Abs. 1 PatG hervorgeht. Die Patentanmeldung muß daher nicht durch den 
Erfinder erfolgen, sondern kann von dessen Rechtsnachfolger vorgenom
men werden. 

Der Patentschutz löst den vorangehenden erfinderrechtlichen Schutz 
vollständig ab. Die patentierte Erfindung hört im Gegensatz zur unpaten
tierten mit der Publikation nicht auf, ein Immaterialgut zu sein 16• Die 
Übertragbarkeit der vermögensrechtlichen Befugnisse des Erfinderrechts 
bringt es mit sich, daß das Recht aus dem Patent und das Recht als Erfinder 
anerkannt zu werden, welches das Patentgesetz in Art. 5 Abs. 1 auch 
schützt, nicht derselben Person zustehen müssen. 

Der Patentschutz kann nicht jeder Erfindung zu Teil werden. Er erfaßt 
beispielsweise diejenigen Erfindungen nicht, welche für den technischen 
Fortschritt bedeutungslos sind. Das gilt insbesondere für all diejenigen 
Leistungen, die nicht objektiv neu sind 17 • 

Das Patentrecht ist demnach enger als das Erfinderrecht. Es ist zudem 
mit seinen Formerfordernissen, dem Prinzip der Publizität und dem Aus
schluß gewisser Erfindungen von der Patentierung auf die Bedürfnisse der 
Industrie zugeschnitten 18 . 

Wenn sich das Patentrecht auch weitgehend nach dem Wesen des Er
finderrechts orientiert, so ist der Patentschutz doch ein staatlich verliehe
nes, sachlich und zeitlich beschränktes Monopol. 

Da das Patentrecht also nur einen Ausschnitt aus dem Erfinderrecht 
darstellt, ziehen wir zum Vergleich mit dem Urheberrecht, dem geistigen 

b) Urheberrecht 

Das Urheberrecht regelt die Beziehung des Urhebers zu seinem Werk. 
Der Werkbegriff wird im Urheberrecht nicht definiert 19 • Wir können uns 

16 ENGLERT 30. 
17 Die Frage, ob solche objektiv nicht neue Erfindungen überhaupt Immaterialgüter 

seien, und ob sie erfinderrechtlichem Schutz genießen, kann hier offen gelassen werden. 
18 PHILIP DuPIN, Rapporteur de Ja loi franc;aise su~ !es brevets de 1844 devant Ja 

chambre des deputes. 
Vgl. auch ENGLERT 10. 
19 Den einzigen Hinweis darauf, was unter einem Werk zu verstehen sei, enthält Art.! 

Abs. 2, erstes Subalinea URG. Dort werden unter anderem als literarische Werke bezeich
net: « Kinematographisch oder durch ein anderes Verfahren festgehaltene, eine eigen
artige Schöpfung darstellende Handlungen.» 
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Eigentum, nicht das codifizierte Patentrecht allein, sondern das ganze un
kodifizierte Erfinderrecht, das wissenschaftliche Eigentum, heran. 
hier mit der Übernahme der Definition des Werkbegriffes aus dem deut
schen Regierungsentwurf begnügen: Werke sind persönliche, geistige 
Schöpfungen 20• 

Die Schaffung eines Werkes ist wie das Hervorbringen einer Erfindung 
T athandlung 21• Nur natürliche Personen können Urheber sein 22. 

Das Urheberrecht erfaßt das Werk mit seiner Erschaffung und verleiht 
seinem Urheber Schutz. Es steht, wie erwähnt, mit dem Erfinderrecht und 
nicht mit dem Patentrecht auf gleicher Stufe. Da das geistige Eigentum 
von der Rechtsordnung im Gegensatz zum wissenschaftlichen anerkannt 
wird, ist jedoch der urheberrechtliche Schutz ungleich stärker als der erfin
derrechtliche vor der Patentierung. Das Urheberrecht verschafft in erster 
Linie der tatsächlichen Herrschaft des Urhebers über sein Werk rechtliche 
Anerkennung und gestaltet sie aus 23• 

Es wird deshalb von der Rechtslehre oft als naturgegebenes Recht be
trachtet 24 • 

Da nur der Schöpfer eines Werkes Urheber sein kann 25 , steht auch ihm 
allein das originäre Urheberrecht zu 26• 

O bwohl als Recht sui generis eine Einheit, enthält das Urheberrecht 

20 RegE § 2 Abs. 2. 
21 GI. M. TROLLER IMG I 116, DEL BrANCO 30 und ULMER 158. 
22 Vgl. Art.8 URG, DdA 1923 (67ff. ) 69/70, BGE 74 II (106ff. ) 112, TROLLER IMG 

I 116. 
Mit Recht weist ULMER 158 daraufhin, daß die Urheberschaft an einem Werk Hand

lungsfähigkeit nicht voraussetze: «Jede rechtsfähige Person kann Urheber sein.» 
23 BussMANN in Hodeige : Das Recht am Geistesgut 13f. und BGHZ 17 278. 
24 Vgl. BusSMANN in Hodeige: Das Recht am Geistesgut 13 sowie HuBMANN SchG 19 

und SchG 31. 
26 Vgl. statt vieler TROLLER IMG I 116 und IMG II 700, StenB StR 1920 370 (Votum 

Wettstein); für Deutschland: ULMER 158 und HuBMANN 103 sowie in der ältern Literatur 
GrERKE 781 und ELSTER in U fita 8, 1935 ( 1 77 ff.) 181 , ferner R egE § 7 und Oe URG § 10 
Abs.!. 

26 Statt vieler: RrNTELEN 91, ULMER 158 und BussMANN-PIETZCKER-KLEINE 358. 
Stellvertretenden Erwerb des Urheberrechts hält KoHLER UR 228 noch für möglich. 

ALLFELS LUG§ 2 Anm.2, MARWITZ-MÖHRING LUG§ 2 Anm.2 und RGZ 110 393 
lehnen ihn mit Recht für Deutschland ab. 

Bei Geschmacksmustern kann nach deutschem Recht der Arbeitgeber originärer In
haber des Rechts werden, und zwar so, daß der Arbeitnehmer zur Anmeldung des Ge
schmacksmusters nicht befugt ist, vgl. BusSMANN-PIETZCKER-KLEINE 458. 
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persönlichkeitsrechtliche und vermögensrechtliche Elemente, die sich oft 
überlagern 27 . 

Die persönlichkeitsrechtliche Seite des Urheberrechts erschöpft sich im 
Gegensatz zum Erfinderrecht nicht in der Anerkennung der Urheber
schaft28 auf die Art. 28 ZGB dem Urheber Anspruch verleiht 29, sondern 
jede Änderung des Werkes und auch die Art und Weise seiner Verwertung 
sind geeignet, das Ansehen des Urhebers zu beeinträchtigen und damit 
sein Persönlichkeitsrecht zu verletzen. Im Gegensatz zur Erfindung ist das 
Werk in für Dritte erkennbarer Weise durch die Persönlichkeit seines Ur
hebers geprägt. Nicht zufällig wird ein Werk als typisch <Klee>, typisch 
<Kandinsky> aber auch typisch <Dürrenmatt> bezeichnet. Eine Verän
derung des Werkes ist im Stande, das Bild der Urheberpersönlichkeit in 
der Außenwelt in negativer Weise zu beeinflussen. Da das persönlichkeits
rechtliche Element im Urheberrecht ungleich stärker ist als im Erfinder
recht 30, ist das Urheberrecht fester an die Person des Urhebers gebunden 
als das Erfinderrecht an die Person des Erfinders. 

Die vermögensrechtliche Seite des Urheberrechts splittert sich in ein 
reiches Bündel von Nutzungsrechten auf, welche, wie beispielsweise das 
Vervielfältigungs-, das Aufführungs- und das Senderecht, gleichwertig 
nebeneinander stehen 31, während sich die einzelnen Befugnisse im Erfin
der- urid Patentrecht um das Recht, die gefundene Regel anzuwenden 
(oder ihre Anwendung zu erlauben) als akzessorische Rechte etwa so 
gruppieren, wie sich im Urheberrecht das Verbreitungsrecht an das Ver
vielfältigungsrecht anschließt. 

Im Gegensatz zum Urheberrecht als Ganzem 32, sind die einzelnen 

27 Statt vieler: KoHLER UR 1 ff., ULMER 104 und HuBMANN UR 46 sowie SchG 85 
für Deutschland; RoTHMUND 151, SuTERMEISTER 17 für die Schweiz und DESBOIS 305 für 
Frankreich. 

28 ENGLERT 30. 
29 Vgl. betreffend der Anwendbarkeit von ZGB 28 auf das Urheberrecht: URG 44, 

und die Botschaften in BBl 1918 III 54 7 f., BB! 1930 II 113 f. und in Ufita 19 1955 (316 ff.) 
324ff. 

Bezüglich des Rechts auf Anerkennung der Urheberschaft: EGGER, Komm. ZGB, 
Art. 28 Nr. 29. 

30 Vgl. ENGLERT 30f. 
31 Vgl. Art. 12 URG. 
32 Daß das Urheberrecht als Ganzes unübertragbar sei, weist mit überzeugender Be

gründung DEL BIANCO 69f. nach. Er kommt zum Schluß, daß der Erwerber des Urheber
rechts niemals so viel Rechte erwerben könne, wie dem Urheber selbst zustehen. Er darf 
auch beim Erwerb «aller Rechte» nicht frei über das Werk verfügen. Er erwirbt eben 
nur Nutzungsrechte, während das Stammrecht dem Urheber verbleibt. 
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Nutzungsrechte als überwiegend vermögensrechtliche Befugnisse abtret
bar und veräußerlich 33• 

Ihrer Vielfalt entspricht es, daß Werke der Literatur und Kunst meist 
von einer großen Zahl voneinander unabhängiger Personen verwertet wer
den, wobei sich der einzelne Nutzer oft mit einem einzigen, dafür jedoch 
zuweilen ausschließlich gewährten Nutzungsrecht begnügt. Andere Nut
zungsrechte sind oft in seiner Hand wertlos, da er weder die Möglichkeit 
noch das Interesse hat, sie zu verwerten. Eine solche Aufgliederung in 
Teilrechte ist im Erfinder- oder Patentrecht nicht möglich. Dementspre
chend werden Erfindungen oft nur von einem einzigen Unternehmen oder 
von wenigen Unterberechtigten ausgewertet. Allenfalls erteilte Lizenzen 
stimmen in ihrem Inhalt im wesentlichen überein. Sie erfassen in der Re
gel das Ganze aus dem Patent fließende Recht. 

Die stärkere persönliche Bindung des Urhebers geistiger Schöpfungen 
an sein Werk und die Selbständigkeit der einzelnen urheberrechtlichen 
Nutzungsrechte sind wesentliche Abweichungen des Urheberrechts vom 
Erfinder- bzw. Patentrecht. 

C. Die Stellung angestellter Erfinder und Urheber 
in tatsächlicher Hinsicht 

a) Erfinder 
1. Einzelerfindungen 

Die Diensterfindung ist heute die Regel, die selbständige Erfindung 
Ausnahme 1. 

Nach der Ansicht Friedrichs 2 sollen etwa 80 % der in Deutschland an
gemeldeten Erfindungen Angestelltenerfindungen sein. Die Gründe für 
diese Entwicklung, welche offenbar dem Interesse der Unternehmen und 
der Erfinder dient, liegen auf der Hand. 

- Im Geschehen jeden Betriebes stellen sich Probleme, welche durch er
finderische Tätigkeit gelöst werden müssen, und welche ein außenste
hender selbständiger Erfinder gar nicht zu erkennen vermöchte. 

33 Insbesondere der deutsche Regierungsentwurf hat sich diese von der Rechtslehre 
schon lange vertretene Theorie zu eigen gemacht: Vgl. RegE §§ 29 und 31; aber auch 
Oe URG §§ 23 und 27. 

1 BussMANN-PIETZCKER-KLEINE 307, FRIEDRICH in GRUR AIT 1963 80. 
2 FRIEDRICH in GRUR AIT 1963 80. 
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Eine Lösung der Probleme ist nur durch Erfindungsaufträge zu erhoffen, 
wobei die vertragliche Bindung dem Unternehmen die Exklusivität der 
Erfindung sichert. 

Am ehesten ist dabei derjenige Erfinder geeignet, das Problem zu lösen, 
der sich dauernd mit ähnlichen Problemen beschäftigt und darin erfah
ren ist. Sofern solche Probleme im selben Betrieb wiederholt auftauchen, 
ist die dauernde Beschäftigung in diesem Betrieb allein geeignet, dem 
Erfinder die nötige Erfahrung zu vermitteln und aus der Betriebserfah
rung Gewinn zu ziehen. 

- Die dauernde Bindung des Erfinders an den Betrieb verhindert zudem, 
daß diese Erfahrungen später der Konkurrenz zugetragen werden. 

- Neben den Erfindungen liefert der Forscher dem Betrieb oft auch Ver
besserungsvorschläge und erfinderische Anregungen, die, obwohl einer 
selbständigen Verwertung nicht zugänglich, für den Betrieb sehr wert
voll sind, und auf welche er allein bei einem Dienstvertragsverhältnis 
Anspruch hat. 

Die Erfindertätigkeit erfordert heute Laboratorien, Material und finan
zielle Mittel in einem Umfange, der für selbständige Erfinder nicht mehr 
tragbar ist. 

- Außerdem sind Erfindungen oft das Ergebnis ausgedehnter und anhal
tender Forschungstätigkeit, welche eine dauernde Bindung der inter
essierten Parteien zur Voraussetzung hat. 

- Auch vermag allein ein Anstellungsverhältnis dem Erfinder diejenige 
soziale Sicherheit zu gewähren, welcher er zu fruchtbarer erfinderischer 
Arbeit bedarf. 

Es zeigt sich aus dieser Aufstellung, daß allein ein auf Dauer ausgerich
tete Dienstvertragsverhältnis eine rationelle Zusammenarbeit zwischen 
Unternehmen und Erfinder ermöglicht. Es ist eine der Grundlagen erfolg
reicher Forschungstätigkeit. 

Die Erfindungen, welche im Auftrags- oder Werkvertragsverhältnis ge
schaffen werden, treten dementsprechend zahlenmäßig hinter den Ange
stelltenerfindungen weit zurück. 

2. Die Betriebserfindung 

Erfindungen als Ergebnisse betriebsinterner Forschungsarbeit sind oft 
die Frucht der Tätigkeit Mehrerer. Sofern die Mitarbeit der einzelnen F or
scher eine erfinderische ist, hat jeder von ihnen Anspruch darauf, als Erfin-
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der genannt zu werden 3• Es entstehen sogenannte Kollektiverfindungen. 
Es sind aber Fälle denkbar, wo den einzelnen Leistungen keine Erfindungs
qualität zukommt, weil sie dem Fachmann des entsprechenden Gebietes 
nahe lagen, während die Gesamtleistung j edenfalls eine Erfindung dar
stellt. ENGLERT hat diese Erscheinung in überzeugender Weise am Beispiel 
der Entwicklung eines Medikamentes nachgewiesen. Andere Beispiele las
sen sich am ehesten da finden, wo Forschung und Erfindung sich über 
mehrere wissenschaftliche Fachgebiete erstrecken. Die Rechtslehre be
zeichnet diese erfinderlosen Erfindungen als Betriebserfindungen 4 • Ihre 
rechtliche Anerkennung ist umstritten 5, obwohl ihre tatsächliche Existenz 
wohl nicht mehr mit Fug verneint werden kann 6 • Das Problem der Erfin
derbenennung bereitet bei der Betriebserfindung begreiflicherweise Kopf
zerbrechen 7 • Betriebserfindungen sind eine spezielle Form der Angestell
tenerfindung 8• 

b) Urheber 

Im Urheberrecht sind die selbständig geschaffenen Werke heute noch 
im Gegensatz zu den Erfindungen die Regel, die im Abhängigkeitsverhält
nis geschaffenen die Ausnahme. 

Ein erheblicher Prozentsatz nennenswerter Künstler üben neben ihrer 
schöpferischen Tätigkeit in unselbständiger Stellung einen Beruf aus. Sie 
sind Lehrer, Journalisten, Organisten, aber auch Ärzte und Beamte. Sie 
schaffen ihre Werke in ihrer freien Zeit, meist sogar ohne Auftrag. 

3 ENGLERT 61. 
4 Vgl. ENGLERT 72, WrTTE in GRUR 1958 163f., TROLLER IMG II 636, PEDRAZZINI 

Zent. (103 ff. ) 106. 
5 Gegen die Betriebserfindung sprechen sich aus: ÜSER/ScttÖNENBERGER Komm. OR, 

Art.343 Nr.5 und 6, WEIDLICH/BLUM 105, ZoLLINGER 73-79. 
Für ihre Anerkennung treten BLUM/PEDRAZZINI I 299 und PEDRAZZINr/ZENT 103 ff. 

ein ; in Deutschland wird sie von TETZNER Komm.§ 3 Anm.8-10, MüLLER-POHLE in 
GRUR 1950 (172ff.) 177f. , BENKARD § 3 Anm.2a und LrNDENMAIER Komm.§ 3 Anm.10 
anerkannt; während ihr H uECK in BB 1958 438, VOLLMER in NJW 1954 92 und 95, 
BussE § 4 Anm.3 (S. 152) und das OLG Düsseldorf mit Urteil vom 28.2.1950 in GRUR 
1950 (524 ff.) 526 die Anerkennung versagen. 

6 ÜSER/ScHÖNENBERGER Komm. OR, Art. 343 Nr. 6 erklären, die Betriebserfindung 
sei entweder EinzeleFfindung oder Miterfindung. 

7 TETZNER Komm. § 26 Nr. 26 will beispielsweise auf eine Erfinderbenennung ver
zichten, BLuM/PEDRAZZINI I 322 wollen den Betrieb als Erfinder nennen, ebenso PEDRAZ
ZINr/ZENT ( J 03 ff.) 116. 

8 BLuM/PEDRAZZINI I 301 wollen Art.343 OR nicht auf sie anwenden. Darauf wird in 
der Folge noch einzutreten sein. 
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Auch wenn ein Urheber auflnitiative eines Dritten und in Abhängigkeit 
von diesem schafft, ist die vertragliche Bindung selten eine dauernde. Hin
ter dem Auftrag und dem Werkvertrag tritt der Dienstvertrag als Grund
lage des Schaffensauftrages an Bedeutung zurück 9 • Ich erlaube mir, an 
dieser Stelle auf die umfassenden Erhebungen der Suisa zu verweisen 1°. 

Die Gründe für diese, vom Erfinderrecht abweichende Tendenz lassen 
sich leicht aufzeigen: 

Der Auftraggeber vermag zur Schöpfung eines Werkes wenig beizutra
gen. Betriebserfahrung und technische Hilfe erleichtern das Auffinden 
einer technischen Regel, die im Zusammenspiel der Naturkräfte, in der 
Außenwelt oft empirisch gesucht werden muß. Die schöpferische Tätig
keit erleichtern sie nicht. Allein die schöpferische Kraft seines Urhebers 
läßt das Werk entstehen. 

- Aus der Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber und Urheber resultie
ren keine Erfahrungen, welche die Schaffung weiterer Werke wesentlich 
erleichtern, oder welche in dem Maße zum Schaden des Auftraggebers 
der Konkurrenz zugetragen werden können, wie die Erfahrungen aus 
wissenschaftlicher Forschungsarbeit. 

- Die Schaffung von Werken erfordert auch, mit der einzigen Ausnahme 
der schöpferischen Leistung des Filmregisseurs, keine nennenswerten 
Investitionen und Betriebseinrichtungen. 

- Das Ergebnis schöpferischer Tätigkeit läßt sich zudem besser im voraus 
berechnen als das Ergebnis erfinderischer Tätigkeit. Das spekulative 
Element, welches der Erfindertätigkeit eigen ist, und welches die Erfin
dung als Objekt eines Werkvertrages ungeeignet erscheinen läßt, fehlt 
der Tätigkeit des Urhebers. Der Zeitaufwand für die Schaffung eines 
Werkes ist bestimmbar, das Ergebnis der Schöpfung voraussehbar. 

- Der Auftraggeber ist häufig an der Exklusivität in der Verwertung des 
ganzen Werkes weniger interessiert. Er begnügt sich mit einzelnen, aus
schließlich eingeräumten Teilrechten, wie etwa dem Senderecht, dem 
Recht der Verfilmung oder dem Aufführungsrecht. Sein Interesse be
schränkt sich auch auf das Endresultat der schöpferischen Tätigkeit, 
das vollendete Werk; es richtet sich, anders als bei der Forschung, 
nicht auf die einzelnen Schaffensstufen. Skizzen und Entwürfe sind für 
ihn wertlos. 

9 Vgl. BGE 74 II (106ff.) 115. 
10 Jahresbericht der Suisa 1963 2 f. und Stellungnahme der Suisa zum Vorentwurf vom 

30. September 1963 der Expertenkommission für die Revision des Zehnten Titels des 
Obligationenrechtes über den Dienstvertrag, vom 28. April 1965, 4f. 
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J. Die Einzelwerke 

Der Schöpfungsauftrag erfordert also, wie sich aus dem Vorausgegange
nen erkennen läßt, nicht diejenige enge und dauernde Zusammenarbeit, 
welche die fruchtbare Forschungsarbeit im Interesse eines Dritten kenn
zeichnet. Der Auftrag oder der Werkvertrag vermag in vielen Fällen den 
Interessen der Beteiligten weit mehr gerecht zu werden als der Dienst
vertrag. 

Einige Gattungen von Werken werden immerhin in der Regel im Dienst
vertragsverhältnis von Angestellten geschaffen, so etwa die Werbetexte im 
Reklamewesen und die Mehrzahl der graphischen und der photographi
schen Werke, sowie die Werke der angewandten Kunst. 

Ohne den Urhebern dieser Werke nahezu treten zu wollen, können wir 
diese Schöpfungen getrost als «kleine Münze des Urheberrechtes» 11 be
zeichnen, welche doch an kultureller Bedeutung hinter den in freier schöp
ferischer Tätigkeit oder im Auftrag entstandenen Romanen, Dramen, 
Symphonien, Konzerten, Malereien zurückstehen. 

Eine gewisse Angleichung der Interessenlage der Auftraggeber von gei
stig schöpferisch Tätigen mit derjenigen der Dienstherren von Erfindern 
hat sich durch die Entwicklung der Technik deshalb ergeben, weil die Ver
wertung von Werken der Literatur und Kunst im Gegensatz zu deren 
Schaffung heute oft sehr große Investitionen erfordert 12• Das gilt für den 
Film ebenso, wie beispielsweise für die Herausgabe wissenschaftlicher 
Werke. 

Diese Kosten lassen den Wunsch der Unternehmen verständlich erschei
nen, die Verwertung der Werke rechtlich sichergestellt zu wissen. In ähn
licher Lage befinden sich jedoch nicht nur die Arbeitgeber angestellter 
Urheber, sondern auch die Auftraggeber von im Auftrag oder Werkver
trag geschaffenen Werken. 

Während sich aber die Arbeitgeber von Erfindern gegen die Auswertung 
des Erfindungsergebnisses durch Dritte zu schüczen suchen und bestrebt 
sind, sich die Exklusivität zu sichern, setzen sich die Auftraggeber von 
geistig schöpferisch Tätigen, denen Exklusivrechte in der Regel in genü
gendem Maße zustehen, gegen persönlichkeitsrechtlich b~gründete Ein
reden des Urhebers selbst zur Wehr. Ihr Interesse kollidiert mit dem soge
nannten< droit moral >, dem rechtlichen Schutz der persön!ichen Beziehung 
des Urhebers zu seinem Werk. Die Verwertung des Werkes durch Dritte 

11 Diese treffende Bezeichnung stammt von ULMER 14 und 290. 
12 Bericht zum Vorentwurf vom 30.September 1963 der Expertenkommission für die 

Revision des Zehnten Titels des Obligationenrechts über den Dienstvertrag, S. 56. 
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berührt sie nicht, solange sie sich auf Nutzungsrechte beschränkt, die sie 
nicht selbst mit Beschlag belegen. 

2. Die Gruppenwerke 

Im Bereiche des Urheberrechts gibt es eine Erscheinung, welche zur 
Betriebserfindung in Erfinderrecht gewisse Parallelen aufweist. Werke wer
den zuweilen von einer größeren Zahl von Mitarbeitern unter der Anlei
tung eines Auftraggebers oder H erausgebers geschaffen, ohne daß sich die 
schöpferischen Beiträge der einzelnen noch voneinander abgrenzen ließen. 
Man bezeichnet diese Werke als Gruppenwerke oder Kollektivwerke13. 

Lexica und Wörterbücher fallen unter diese Werkkategorie. Der wesentli
che Unterschied zur Betriebserfindung ist der, daß sich das Gruppenwerk 
nicht aus einer großen Zahl von nichtschöpferischen, sondern aus einer 
großen Zahl von schöpferischen Leistungen zusammensetzt. 

Eine Reihe von fachmännischen nichterfinderischen Leistungen können 
ein erfinderisches Ergebnis zeitigen, eine Reihe von nichtschöpferischen 
Leistungen aber kein schöpferisches. Es gibt demnach beim Gruppenwerk 
nicht keinen, sondern viele Urheber, die nur in den seltensten Fällen nicht 
namentlich festgestellt werden können. Soweit Gruppenwerke nicht Sam
melwerke sind, fallen sie unter die gemeinsam geschaffenen Werke14• 

D. Die Regelung des Rechts angestellter Erfinder de lege lata 

a) In der Schweiz 

Bevor wir uns überlegen, wie eine mögliche Lösung des Konfliktes zwi
schen dem Immaterialgüterrecht einerseits und dem Arbeitsrecht ander
seits de lege ferenda auszusehen hätte, wollen wir die Lösungen des Pro
blems de lege lata in der Schweiz und im Ausland einer Untersuchung 
unterziehen, und die dabei auftauchende Probleme kritisch beleuchten. 

Das R echt an der Diensterfindung ist heute in der Schweiz im Dienst
vertragsrecht geregelt; dadurch wird die arbeitsrechtliche Komponente 
des Problems stark betont1• 

13 Ihre Bedeutung betonen BussMANN in Hodeige: Das R echt am Geistesgut 28, 
RuNGE in GRUR 1956 407ff. und REICHEL in GRUR 1959, (172 ff. ) 173. 

14 Das anerkennt für Deutschland de lege lata auch REICHEL in GRUR 1959 172. 

1 GI. M . ENGLERT 39 und 150. 
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Art. 343 Abs. 1 OR, der sedes materiae der Regelung, unterscheidet zwei 
Arten von Diensterfindungen 2 : 

nämlich: 

_ Erfindungen, welche in Ausübung der arbeitsvertraglichen Obliegen
heit hervorgebracht werden (Obliegenheitserfindungen) einerseits, und 

_ Erfindungen, die im Rahmen der dienstlichen Tätigkeit hervorgebracht 
werden, ohne daß die erfinderische Tätigkeit zur Obliegenheit des Ar
beitnehmers gehören würde, die der Arbeitgeber aber nach Vertrag für 
sich in Anspruch nehmen darf (Vorbehaltserfindungen). 

Rechtslehre und Rechtsprechung sind mit Ausnahme von BLuM /PE
DRAZZINI3 einhellig der Meinung, daß Art. 343 OR eine Ausnahme von 
der Regel darstelle, wonach ein originäres Erfinderrecht nur dem Erfinder 
selbst zustehen könne und vertreten die Ansicht, daß das Erfinderrecht an 
Obliegenheitserfindungen originär dem Arbeitgeber zustehe4, allerdings 
mit Ausnahme des Rechts auf Anerkennung der Erfinderehre. 

Diese Auslegung findet nicht allein in der Termologie von Art. 343 OR 
eine Stütze, sondern auch in Art. 3 Abs. 1 PatG, wo neben dem Erfinder 
und seinem Rechtsnachfolger auch demjenigen Dritten ein Recht auf das 
Patent zuerkannt wird, « welchem die Erfindung aus einem andern Rechts
grund gehört». 

Art. 3 Abs. 1 PatG anerkennt damit den originären Erwerb des Erfinder
rechts durch Dritte 5• Ein derivativer Erwerb kann mit dem «aus einem 
andern Rechtsgrund gehören» nicht gemeint sein, da ein solcher unter den 
Begriff der Rechtsnachfolge fallen würde. 

Ob der Arbeitgeber das Erfinderrecht auch bei der Vorbehaltserfindung 
originär erwerbe, ist umstrittener. Die einen vertreten die Meinung, das 
Gesetz habe das Recht an Obliegenheits- und Vorbehaltserfindung gleich 
regeln wollen und treten daher für originären Erwerb ein 6 • Andere sind 

2 Vgl.ENGLERT 51 und 14lf. , ÜSER/ScttÖNENBERGER, Komm.OR, Art.343 Nr.!, 
BECKER, Komm. OR, Art. 343 Nr. 2. 

3 BLuM/PEDRAZZINI I 28lff., PEnRAzzrNr/ZENT (103ff.) 111, aber auch v.TuttR/ 
SIEGWART OR 307. 

4 H OFFMANN in StenB NatR 1910 211, HUBER in StenB NatR 1910 351 , RuTTY in 
StenB NatR 1910 351, BECKER, Komm. OR, Art.343 S.397, ÜSER/ScHÖNENBERGER, 
Komm.OR , Art.343 Nr.18, ENGLERT 148, BucHLI 58 und ZoLLINGER 85 sowie BGE 57 
II (304 ff.) 307, BGE 74 II (106ff.) 113 (E4), ferner GuttL OR 283, TRÜEB in GRUR 
AIT 196 1, 14. 

5 Vgl. TRÜEB in GRUR AIT 1916 14f. 
6 Diese Meinung vertreten: ÜSER/ScHÖNENBERGER, Komm. OR, Art.343, Nr.18 
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der wohl zutreffenden Ansicht, über den originären Erwerb des Erfinder. 
rechts könne nicht durch Vertrag verfügt werden, es müsse sich also um 
einen derivativen Erwerb handeln 7. 

Bei der Obliegenheitserfindung hat der Erfinder keinen Anspruch auf 
eine besondere Entschädigung 8, wohl aber bei der Vorbehaltserfindung, 
sofern sie, wie Art. 343 Abs. 2 OR fordert, von erheblicher wirtschaftlicher 
Bedeutung ist 9 • 

Art. 343 Abs. 2 OR ist im Gegensatz zu Art. 343 Abs. 1 OR 10 unab
dingbar 11. 

Es ist umstritten, ob die obligationenrechtliche Regelung nur für paten
tierbare Erfindungen gelte 12 oder auch für nicht patentierbare. Soweit es 
sich um Leistungen handelt, welche zur Obliegenheit des Arbeitnehmers 
gehören, geht das Recht an ihnen nach dem Grundsatz in maiore minus 
gemäß Art. 343 Abs. 1 OR auch dann über, wenn sie keine patentierbaren 
Erfindungen, sondern nur einfache Forschungsergebnisse oder Verbesse
rungsvorschläge sind. Vertraglich kann ihr Übergang ebenfalls vereinbart 
werden. Hingegen besteht keine Entschädigungspflicht gemäß Art. 343 
Abs. 2 OR, dessen Voraussetzungen in der Regel auch nicht erfüllt sind, 
da Verbesserungsvorschläge keine Erfindungen von erheblicher wirt
schaftlicher Bedeutung darstellen. 

Erfindungen, die im Sinne von Art. 1 Abs. 1 PatG grundsätzlich paten-

und TRÜEB in GRUR AIT 1961 (14ff.) 15. BLUM/PEDRAZZINI bezeichnen diese Gleich
stellung in I 293 unter Hinweis aufBGE 57 II (304ff.) 309f. und BGE 72 II (270ff.) 273 
als einen Irrtum, der auf einem redaktionellen Versehen beruhe. 

7 Diese Meinung vertreten BGE 57 II (304ff.) 308; 72 II (270ff.) 273, BLuM/PEDRAZ· 
ZINI I 293, BG in GRUR AIT 1956 1 lOf. und TROLLER IMG II 636. 

8 Vgl. BECKER, Komm. OR, Art.343, S.397 und BLUM/PEDRAZZINI I 291, ÜSER/ 
ScHÖNENBERGER Komm. OR, Art. 343, Nr. 21. 

9 Zur Frage der Bemessung der Vergütung: BGE 44 II 89 ff.; TROLLER IMG II 636, 
PEDRAzzrn1/ZENT (103ff.) 106 und BLUM/PEDRAZZINI I 286ff. Alle Erfindungen außer 
den Obliegenheitserfindungen und den Vorbehaltserfindungen gehören dem Arbeit
nehmer, vgl. BGE vom 2.September 1955 i.S. Raoul Engeli, Rene Pahud und Claude 
Bigar C. Andre Szesci sowie PEDRAZZINI/ZENT (103ff.) 108ff. 

10 Art. 343 Abs. 1 OR ist dispositives Recht, vgl. BECKER, Komm. OR, Art. 343 S. 398, 
ÜSER/ScHÖNENBERGER, Komm. OR, Art. 343 Nr.19 sowie ENGLERT 142 und 151. 

11 GI. M. bezüglich des zwingenden Charakters von Art. 343 Abs. 2 OR ÜSER/ScHÖ
NENBERGER, Komm. OR, Art.343, Nr.22, BGE 57 II (304ff.) 308, BLuM/PEDRAZZINI I 
294 und TROLLER IMG II 636. 

12 Jedenfalls erwähnt Art. 343 OR nicht, daß die Erfindungen patentierbar sein 
müßten, vgl. ENGLERT 142. Nur auf patentierbare Erfindungen wollen Art.343 OR 
anwenden: BucHLI 22, ENGLÄNDER S.48 Nr.18, und BGE 76 I 380ff. im Gegensatz 
zu BGE 57 II (304ff.) 308. 
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tierbar, aber gemäß Art. 2 PatG von der Patentierung ausgeschlossen sind, 
fallenjedenfalls unter Art.343 OR13. 

Erfindungen, welche nach Beendigung des Dienstverhältnisses gemacht 
werden, gehören dem Arbeitnehmer14• 

b) Im Ausland 

Die ausländische Gesetzgebung kann für das vorliegende Problem zum 
Vergleich deshalb herangezogen werden, weil dank der PVU e und der 
RBUe das Patentrecht und das Urheberrecht vieler Staaten wesentliche 
Parallelen aufweisen. 

1. In Frankreich, Großbritannien und den USA wird das Problem der 
Angestelltenerfindung durch Richterrecht geregelt15 . 

In Österreich, Finnland, den Niederlanden, Italien, Portugal, Kanada 
und Japan erfolgt sie im Patentgesetz16, während Polen, Dänemark, 
Schweden, die Bundesrepublik und Deutschland ein Spezialgesetz erlassen 
haben und Norwegen ein solches projektiert17 • 

13 GI. M. OsER/ScHÖNENBERGER, Komm. OR, Art. 343, Nr. 3. 
14 OsER/ScHÖNENBERGER, Komm. OR, Art. 343, Nr. 10. 
Aus dem Dienstverhältnis ergeben sich eine Reihe von Rechten und Pflichten, die 

dessen Ende überdauern. Die Arbeitnehmererfindungen verbleiben dem Arbeitgeber 
über das Ende des Dienstvertragsverhältnisses hinaus bis zum Ablauf des Patentschutzes. 
Der ehemalige Arbeitnehmer ist auch weiterhin zur Geheimhaltung verpflichtet, soweit 
unpa tentierte Erfindungen in Frage stehen. Nach Ansicht Roepkes in GRUR 1962 
l 73 f. darf ein Arbeitnehmer seine eigene Erfindung auch nach Auflösung des Dienstver
hältnisses nicht mittels Nichtigkeitsklage angreifen. Er leitet dieses Verbot allerdings 
nicht aus einer Nachwirkung des Dienstvertrages ab, sondern aus dem Grundsatz von 
Treu und Glauben. Es ist denkbar, daß auch in der Schweiz ein Arbeitgeber gegenüber 
einer solchen Klage mit Erfolg den Schutz von Art. 2 Abs. 2 ZGB anrufen könnte. 

15 NEUMEYER in GRUR AIT 1962 65ff. 
16 Österreich: Patentgesetz 1950 in der Fassung vom 25.J uli 1951 § 5 a-u und § 6. 
Finnland: Patentgesetz vom 7. Mai 1943 §~ 23-28. 
Niederlande: Patentgesetz vom 7.Nov. 1910 Art.10. 
I talien : König!. Verordnung Nr.1127 vom 29.Juni 1939 Art. 23-26. 
Portugal: Gesetz über das gewerbl. Eigentum Nr.30679 vom 24.Aug.1940 Art.9. 
Kanada: Loi modifiant et codifiant !es Jois sur !es brevets du 13 juin 1935. 
J apan: Patentgesetz vom 30.April 1921 § 14. 
17 Polen: Ordonnance concernant !es inventions d'employes du 12 octobre 1950, 
Dänemark: Arbeitnehmererfindergesetz Nr. 142 vom 29. April 1955. 
Schweden : Gesetz Nr. 345 über das Recht an Erfindungen von Arbeitnehmern vom 
18.Juni 1949. 
Deutschland: Gesetz über Arbeitnehmererfindungen vom 25.Juli 1957. 
Norwegen: Gesetzesentwurf, erwähnt bei NEUMEYER in GRUR AIT 1962 65ff. 
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Mit ihrer R egelung im Rahmen des Arbeitsrechts steht die Schweiz zu
sammen mit Spanien allein da 18 • 

2. Wie in der Schweiz gilt jedenfalls in Österreich, vermutlich auch in 
Italien, England, Japan, Kanada und Portugal das R echt der Angestell
tenerfindung auch für nicht patentierbare Erfindungen. Die Bundesrepu
blik Deutschland 19, Schweden, Dänemark, Norwegen, Finnland und die 
Niederlande wenden die Gesetzesbestimmungen über die Angestellten
erfindung nur auf Patent- oder gebrauchsmusterfähige Erfindungen an 20• 

3. Der Erwerb des Erfinderrechts durch den Arbeitgeber ist in den mei
sten Staaten ein derivater; so in der Bundesrepublik Deutschland, in 
Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, den USA, Österreich 21 und 
den Niederlanden 22• 

Originären Erwerb des Erfinderrechts durch den Arbeitgeber anerken
nen außer der Schweiz nur die Gesetzgebung in Italien, Portugal und in 
Spanien 23 sowie das Richterrecht Englands 24• 

Eine seltsame Regelung kennt Frankreich. Dort gelten offenbar Arbeit
geber und Arbeitnehmer als Miterfinder 25• 

Diejenigen Staaten, welche die Betriebserfindung anerkennen, sprechen 
das Recht an ihr originär dem Arbeitgeber zu, so Dänemark, Finnland, 
Norwegen, Spanien und USSR 26 • 

1 8 Spanien: Arbeitsvertragsgesetz vom 26.J anuar 1944 Art. 29-31 und 73/74. 
Schweiz: Bundesgesetz über das Obligationenrecht vom 30. März 1911, Art. 343. 
19 Eine zweite Kategorie von Arbeitnehmerleistungen sind in Deutschland allerdings 

im Spezialgesetz als technische Verbesserungsvorschläge geregelt; vgl. NEUMEYER in 
GRUR AIT 1962 (65ff.) 67; nach BusSMANN/PIETZCKER/KLEINE 309 sind die Verbes
serungsvorschläge auch zu vergüten. 

2 0 Vgl. NEUMEYER in GRUR AIT 1962 (65ff.) 67. 
21 Vgl. ABEL in GRUR AIT 1962 (117ff.) 118 im Gegensatz zu TROLLER in Mitt. 

1957 (41 ff.) 52. 
22 Vgl. NEUMEYER in GRUR AIT 1962 (65ff.) 68 und TRÜEB in GRUR AIT 1961 

(14ff.) 15, dessen M einung allerdings bezüglich Finnland, Schweden und die Nieder
lande abweicht. Nach Ansicht TROLLERS ist der Erwerb des Erfinderrechts des Arbeit
gebers zudem auch in Dänemark ein originärer, vgl. TROLLER in Mitt. 1957 (41f. ) 47. 
TRÜEB und TROLLER nehmen wohl irrtümlich an, der für Betriebserfindungen vorge
sehene originäre Erwerb gelte auch für Einzelerfindungen. 

23 Vgl. TRÜEB in GRUR AIT 1961 (14ff.) 15. 
24 A.A. ENGLERT 98; seiner Ansicht nach wird durch das Verhältnis d er Trusteeship, 

als welches das Anstellungsverhältnis des Erfinders von der R echtsprechung betrachtet 
wird, der Grundsatz von originärem Erwerb des Erfinderrechts durch den Erfinder nicht 
berührt. 

25 ENGLERT 91 f. 
26 Vgl. NEUMEYER in GRUR AIT 1962 (65ff.) 68[ 
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4. Auch für die Obliegenheitserfindung gewährt die ausländische Ge
setzgebung dem Erfinder in der Regel einen Entschädigungsanspruch, so 
in Dänemark, der Bundesrepublik, Norwegen, Finnland und der USSR. 

Keine Vergütung für Obliegenheitserfindungen sehen neben der 
Schweiz die Gesetze von Schweden, Italien 27 und Portugal und die Recht
sprechung Großbritanniens vor; sowie die Gesetze von Österreich und den 
Niederlanden, sofern das Gehalt angemessen ist. 

5. Nach dem italienischen, portugiesischen und finnischen Recht gehö
ren Erfindungen, welche der Arbeitnehmer innerhalb von einem Jahr 
nach Auflösung des Dienstverhältnisses macht, dem Arbeitgeber. Schwe
den, Norwegen und Dänemark setzen diese Frist auf6 Monate fest 28• 

Diese knappe vergleichende Zusammenstellung zeigt, daß die schwei
zerische Regelung de lege lata in dreierlei Hinsicht von den Tendenzen 
der ausländischen Gesetzgebung, soweit sie neuem Datums ist, abweicht: 
nämlich bezüglich der Einordnung der Regelung in die Rechtsordnung, 
die im Auslande regelmäßig im Patentgesetz oder in einem Spezialgesetz 
erfolgt, in der Schweiz im Arbeitsrecht; bezüglich der Form des Rechts
erwerbs durch den Arbeitgeber, welcher mehrheitlich ein derivativer ist 
und bezüglich der Entschädigungspflicht, welche im Ausland häufig auch 
bei Obliegenheitserfindungen besteht. Die schweizerische Regelung gibt 
jedesmal dem arbeitsrechtlichen Aspekt des Problems den Vorzug vor dem 
erfinderrechtlichen. 

E. Die Regelung des Rechts angestellter Urheber de lege lata 

a) In der Schweiz 

Bezüglich des Urheberrechts kennt die Schweiz keine ausdrückliche 
gesetzliche Regelung des Rechts an Werken, welche von angestellten Ur
hebern geschaffen worden sind. In welchem Umfange die Nutzungsrechte 
am Werk auf den Arbeitgeber übergegangen sind, ergibt sich aus dem 
zwischen den Parteien abgeschlossenen Vertrag. Da eine ausdrückliche 
Vereinbarung häu;fig fehlt, muß aus den Umständen und dem Zweck des 
Auftrages, soweit darüber zwischen den Parteien Einigkeit herrscht, ge-

27 Art.23 des italienischen Patentgesetzes. 
28 PEDRAzzrNr/ZENT (103ff.) 107 empfindet es als Mangel, daß eine solche Bestim

mung im schweizerischen Recht fehlt. 
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schlossen werden, in welchem Umfange die Rechte stillschweigend über
gangen seien. Die deutsche Rechtslehre hat für diese Erscheinung den 
Begriff der <Zweckübertragung> geprägt und die sogenannte Zwecküber
tragungstheorie im Urheberrecht reich ausgestaltet1 . Für das schweizeri
sche Recht ergibt sich der Grundsatz der Zweckübertragung aus Art. l 
OR. Ob die Ansicht gewisser deutscher Autoren richtig ist, daß auf Grund 
der Zweckübertragungstheorie Rechte selbst dann auf den Arbeit- oder 
Auftraggeber übergehen, wenn der Verwendungszweck des im Auftrag 
geschaffenen Werkes nur diesem, nicht aber dem Arbeitnehmer oder Be
auftragten bekannt ist, mag hier offen bleiben 2• Der Urheber behält in 
jedem Falle das Recht auf Namensnennung; er darf jedoch den Namen 
nicht in störender Weise anbringen 3• 

Die Zweckübertragungstheorie gilt in gleicher Weise für Auftrags-, 
Werkvertrags- und Dienstvertragsverhältnisse 4 • 

Interessanterweise hat der Umfang der Übertragung von Rechten an 
im Anstellungsverhältnis geschaffenen Werken noch kaum Anlaß zu ge
richtlichen Auseinandersetzungen geboten. Die publizierten Entscheide, 
in welchen über den Umfang der Übertragung von urheberrechtlichen 
Nutzungsrechten Recht gesprochen wird, betreffen ausnahmslos Auftrags
oder Werkvertragsverhältnisse. 

b) Im Ausland 

Nur wenige Staaten reglen das Recht an im Anstellungsverhältnis ge
schaffenen Werken ausdrücklich, nämlich Großbritannien, Irland, die 
Türkei und die Niederlande 5• Diese Regelung findet sich in der Gesetz
gebung aller vier Staaten im Urheberrechtsgesetz 6 • 

1 Vgl. statt vieler HuBMANN UR l03, ULMER 30 und 288, RUNGE UR 429. 
Es existieren außerdem in Deutschland seit dem 26.Juni 1926 «Richtlinien für Ab

schluß und Auslegung von Verträgen zwischen bildenden Künstlern und Verlegern». 
RrNTELEN 92 weist mit Recht darauf hin, daß die Nutzungsrechte nicht auf Grund des 
Anstellungsvertrages selbst übergehen, sondern dieser nur eine Verpflichtung zur Ab
tretung der Rechte begründet, der die Verfügung mit Übergabe des Werkes nachfolgt. 

2 Etwas weit geht die Ansicht RErcHELS in GRUR 1960 (582ff.) 584, wonach bei
spielsweise beim schriftstellerisch Tätigen alle Rechte auf den Arbeitgeber übergehen. 
Ähnlich wie REICHEL äußert sich auch HuBMANN UR 44. 

3 Vgl. LAG Berlin in GRUR 1952 100 und HuBMANN UR 104. 
4 Das ergibt sich für die Schweiz aus der Anwendbarkeit von Art. 1 OR auf all diese 

Vertragsverhältnisse. Vgl. für Deutschland: BGHZ 24 70. 
5 Eine ähnliche Regelung wird von einzelnen Autoren auch für Deutschland und die 

Schweiz gefordert, vgl. RErcHEL in GRUR 1960 (582ff.) 584, während andere ihr ener
gisch entgegentreten, vgl. TROLLER IMG I 700f. 

6 British Copyright Act, 1956, Section 4 al. 2. 
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Die weitaus größere Zahl der Staaten verzichtet auf eine gesetzliche 
Normierung und behält die Übertragung von Nutzungsrechten der aus
drücklichen oder stillschweigenden vertraglichen Vereinbarung vor, so 
außer der Schweiz: beispielsweise Deutschland, Österreich, Frankreich, 
Italien, Belgien, Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, Peru, Me
xiko und andere mehr. 

Das türkische Gesetz läßt das Urheberrecht, welches jedenfalls vorerst 
in der Person des Urhebers zur Entstehung kommt, durch praesumptio 
iuris tantum auf den Arbeitgeber übergehen 7• Das niederländische Gesetz 8 

sowie der britische und irische Copyright Act gestehen dem Arbeitgeber 
das Urheberrecht beziehungsweise das Copyright von Anfang an zu. Sie 
stehen dadurch mit dem Grundsatz im Widerspruch, daß ein originäres 
Urheberrecht nur dem Schöpfer eines Werkes zustehen könne. Dies erklärt 
sich für das holländische R echt mit dem Alter des Gesetzes, das aus einer 
Zeit stammt, in welcher eine systematische Durchdringung des Imma
terialgüterrechts noch fehlte, für das britische und das irische, aus den doch 
wesentlichen, grundsätzlichen Unterschieden zwischen dem britischen Co
pyright und dem kontinentalen Urheberrecht, welche jeden Vergleich der 
nationalen Gesetzgebung in seinem Wert stark relativieren. 

In allen übrigen oben erwähnten Staaten entsteht das Urheberrecht 
vorerst in der Person des Arbeitnehmers 9, und es gehen lediglich einzelne 
Nutzungsrechte nach Vertrag auf den Arbeitgeber über. 

Irish Copyright Act Nr. 10, 1963, Section 10 al. l. 
Türkei: Gesetz über Geisteswerke und Kunstwerke Nr. 586, vom 10. Dezember 1951 , 
Art.8. 
Niederlande: Wet van den 23sten September 1912, houdende nieuwe Regeling van 
het auteursrecht, Art. 7. 
7 A.A. MöHRING-SCHULZE-ULMER-ZWEIGERT, Quellen des Urheberrechts, Türkei 

I 3f. Sie sprechen von einem originären Urheberrecht des Arbeitgebers. 
8 Die niederländische Regelung gilt nur für Werke, deren Schaffung zur Obliegen

heit des Arbeitnehmers gehörte, vgl. HR 19.1.1951 in NJ §§ 1952 No.37. 
9 TROLLER IMG II 700, ULMER 158f. 164, H UBMANN UR 103, ALLFELD LUG § 2 

Anm.2, MARWITZ-MÖHRING LUG§ 2 Anm.2, RINTELEN 91, DESBOIS 180, RGZ 110 
393, SCHULZE BGHZ 1, DESBOIS 182. 

TROLLER IMG II 700f. vertritt die Ansicht, die nationalen Gesetze könnten allein 
schon mit Rücksicht auf die RBUe nicht Arbeitgebern oder andern Dritten ein origi
näres Urheberrecht zubilligen, sondern hätten die Tatsache anzuerkennen, daß Urheber 
eines Werkes dessen Schöpfer sei. Er verweist dabei auf Art. 5bis, 11 , 11 bis, 1 Jter, 13 
Abs.!, 14 Abs. l und Art.15 RBUe. 

In Frankreich ist die Meinung, das Urheberrecht entstehe zunächst in der Person des 
Schöpfers des Werkes nicht unbestritten. So ist nach Ansicht von FouRNIER 76 und des 
Urteils des Trib. Civ. de Marseille du 25 juin 1913 und des Trib. Civ. de la Seine du 



-194-

Eine Spezialregelung für Kollektiv- und Gruppenwerke kennen einzig 
Frankreich und die Niederlande 1°, wobei beide das Urheberrecht originär 
in der Person des Leiters der Werkschöpfung entstehen lassen. Die Mit
arbeiter werden nur als Gehilfen betrachtet. 

Die übrigen Staaten bringen auf die Kollektiv- bzw. Gruppenwerke, 
soweit es sich nicht um Sammelwerke handelt, die Regeln über die Mit
urheberschaft zur Anwendung. 

F. Probleme der schweizerischen und der ausländischen Regelungen 

des Rechts an Diensterfindungen und im Anstellungsverhältnis 

geschaffenen Werken de lege lata 

a) Angestelltenerfindung 

1. Geltung der Rechtsübertragung oder des Rechtserwerbes im Ausland 

Die Frage, ob der originäre oder der derivative Erwerb des Erfinder
rechts durch den Arbeitgeber auch im Ausland seine Wirkung entfalte, ist 
eines der brennendsten Probleme des Angestelltenerfinderrechts. Es ist 
denn auch wiederholt von namhaften Autoren einer Betrachtung unter
zogen worden 1. Darauf im einzelnen einzutreten ist hier kein Anlaß, um so 
weniger, als Wesentliches kurz zusammengefaßt werden kann. 

Das Immaterialgüterrecht ist vom Territorialitätsprinzip beherrscht 2. 

Jeder Staat bestimmt für sein Gebiet Träger, Inhalt und Umfang des Ur
heber-, des Erfinder- und des Patentrechts. 

Die Wirkung vertraglicher Vereinbarung ist dagegen universell. Ein 
Vertrag hat auf der ganzen Welt diejenige Wirkung, welche ihm die Par
teien nach übereinstimmendem Willen durch die Wahl des Vertrags
inhaltes gegeben haben und welche das ein für alle Mal auf den Vertrag 
anwendbare Recht versieht, gleichgültig, ob die Parteien dieses R echt 

10 fevrier 1911 der Arbeitnehmer nur «agent d'execution» des Arbeitgebers und hat 
als «instrument de travail» keine Urheberqualität. A.A. statt vieler DEsaors 181 f. 

1° Frankreich: Loi du 11 mars 1957 sur Ja propriete intellectuelle, Art. 9 al. 3. 
Niederlande: Wet van den 23sten September 1912, houdende nieuwe regeling van 
het auteursrecht, Art. 6. 

1 Z.B. TROLLER in Mitt. 1957 41 ff., TRüEB in GRUR AIT 1961 14ff., NEuMEYER in 
GRUR AIT 1961 517ff. 

2 Vgl. TRÜEB in GRUR AIT 1961 (14ff.) 18 ; TROLLER in Mitt. 1957 (41 ff.) 46. 
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gewählt haben, ob es sich aus dem Abschlußort des Vertrages oder dem 
Ort der Hauptleistung ergebe. Ein in der Schweiz nach schweizerischem 
Recht abgeschlossener Vertrag untersteht bezüglich seines Inhalts auch 
irn Ausland schweizerischem Recht. 

Geht das Recht an der Arbeitnehmererfindung nach Gesetz auf Grund 
einer praesumptio iuris auf den Arbeitgeber über, ist also die Übertragung 
der Rechte vermuteter Vertragsinhalt, so wirkt die Abtretung ohne wei
teres auch im Ausland 3, soweit die ausländische Gesetzgebung die prae
surnptiones iuris nicht als eine Frage des Beweises im Prozeßrecht betrach
ten und daher nach der lex fori beurteilen, was nur ausnahmsweise vor
wiegend im anglikanischen Rechtsbereich der Fall ist. Auch der cessio legis 
wird das Ausland die Anerkennung aus zwei Gründen nicht versagen. So
fern sie nämlich erstens derogierbar ist und die Parteien, welche im ver
traglichen Verhältnis zueinander stehen, auf ihre Derogation im Vertrag 
verzichten, so wird die Übertragung stillschweigender Vertragsinhalt. Die 
cessio legis entfaltet dann die Wirkung einer praesumptio iuris und findet 
als Bestandteil des Vertrages auch im Ausland Anerkennung. Zweitens 
wird die cessio legis von Immaterialgüterrechten in der Regel allein schon 
mit R ücksicht auf die unbestrittene Anerkennung der cessio legis von 
Eigentumsrechten beim Übergang des Eigentums nach Gesetz beispiels
weise im Erbrecht im Rahmen des ordre public auch im Ausland aner
kannt. 

Anders ist die Lage, wenn die Rechte nach nationalem Gesetz in einer 
andern Person als dem Urheber oder Erfinder zur Entstehung gelangen. 
Wer primärer Träger des Rechts sei, bestimmt jeder Staat für sich. Der 
originäre Erwerb durch den Arbeitgeber gilt nur im Inland 4 • Es ist schwer, 
einzusehen, warum gerade hier, und allein hier, vom Territorialitätsprin
zip abgewichen werden sollte 5• Mindestens besteht keine Garantie dafür, 
daß diejenigen Staaten, welche selbst das originäre Erfinder- oder Ur
heberrecht dem Arbeitnehmer zusprechen, bezüglich der Anerkennung 
des originären Rechtserwerbes des Arbeitgebers vom Ausland der ver
einzelt vertretenen Lehre folgen und auf den Erwerb des Rechts an im 
Anstellungsverhältnis geschaffenen Immaterialgütern und nur auf diesen 
das für den Dienstvertrag geltende Recht oder das Recht des Anstellungs
ortes anwenden sollten 6, 7• 

3 Dies nehmen stillschweigend auch BussMANN-PIETZCKER-KLEINE 309 an. Ebenso 
TRüEB in GRUR AIT 1961 (14ff.) 17. 

4 Gl. M . TRüEB in GRUR AIT 1961 (14ff. ) 18. 
5 Diese Abweichung empfiehlt TROLLER in Mitt. 1957 41 f. und (41 ff.) 49f. unter 

Hinweis aufGoDENHIELM, RrnzLER und lsAY. 
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Arbeitgeber, welche das Recht an Arbeitnehmererfindungen nach natio
nalem Gesetz originär erwerben, müssen daher damit rechnen, daß ihnen 
der angestellte Erfinder oder dessen Rechtsnachfolger das Recht im Aus
land mit Erfolg streitig macht. 

Umgekehrt müssen diejenigen Staaten, welche wie die Schweiz den 
originären Erwerb durch den Arbeitgeber im Gesetze vorsehen, nicht nur 
den derivativen Erwerb von Rechten im Ausland, sondern wegen der 
Übereinstimmung mit der eigenen Gesetzgebung auch den originären Er
werb des Arbeitgebers auf Grund ausländischer Gesetzgebung anerkennen. 

Nur die praesumptio iuris oder die cessio legis der Rechte stellt für den 
Arbeitgeber deren Erwerb auch für das Ausland einigermaßen sicher, der 
originäre Erwerb nicht. 

Im Urheberrecht sind die Probleme gleich gelagert wie im Erfinderrecht. 
Soweit das Recht an im Anstellungsverhältnis geschaffenen Werken nach 
nationaler Gesetzgebung originär dem Arbeitgeber zusteht, treten bezüg
lich der Anerkennung dieses Rechtserwerbes im Ausland dieselben Schwie
rigkeiten auf wie im Erfinderrecht. 

2. Die Wirkung des Verzichts des Arbeitgebers auf die erworbenen Rechte 

Wenn der Arbeitgeber gegenüber dem Arbeitnehmer auf die Erfindung 
vor deren Vollendung verzichtet, so bedeutet das einfach eine Derogation 
der Gesetzesbestimmung, wonach die Rechte an der Erfindung in der Per
son des Arbeitgebers entstehen oder auf ihn übergehen. Dies ist nach 
schweizerischem Recht zulässig 8. Art. 343 Abs. 1 OR ist wie erwähnt nicht 
zwingenden Rechts. Das Erfinderrecht kommt diesfalls in der Person des 
Arbeitnehmers zur Entstehung und verbleibt bei diesem 9• 

Wenn der Verzicht nach Bekanntgabe der Erfindung an den Arbeit
geber, aber vor deren Patentierung erfolgt, so kann aus dem Verzicht je 
nach den Umständen entweder auf den Willen des Arbeitgebers geschlos
sen werden, die Erfindung ins Freie fallen zu lassen, was durch die öffent
liche Bekanntgabe eo ipso eintritt, oder auf die Absicht, sie unter Wahrung 
der Geheimhaltung auf den Arbeitnehmer zu übertragen oder zurückzu-

6 Diese Lehre vertritt TROLLER in Mitt.1957 (41 ff.) 49ff. 
7 Die geäußerten Zweifel teilen NEUMEYER in GRUR AIT 1961 (517ff.) 523 und 

TRÜEB in GRUR AIT 1961 (14ff.) l 7f. Sie mahnen daher zur Vorsicht und empfehlen 
eine ausdrückliche Vereinbarung. Das Bestehen einer Rechtsunsicherheit anerkennt 
letztlich wohl auch TROLLER in IMG II 62). 

8 Vgl. ENGLERT 151, TRÜEB in GRUR 1961 (14ff.) 15. 
9 Vgl. ÜSER/ScHÖNENBERGER, Komm. OR, Art.343 Nr.19, BLuM/PEDRAZZINI I 297. 
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übertragen 10 • Eine solche Übertragung bedarf im Gegensatz zur Zession 
von Forderungen genausowenig der Schriftform wie die Übertragung von 
Nutzungsrechten im Urheberrecht11• Eine Derogation von Art. 343 Abs. 1 
OR kann der Verzicht nicht mehr bedeuten, der Arbeitgeber hat das 
Recht an der Erfindung mit deren Bekanntgabe durch den Arbeitnehmer 
bereits erworbeu . 

Erfolgt der Verzicht auf die Erfindung nach der Patentierung, so fällt 
diese wohl unabhängig davon, ob der Arbeitgeber das Recht originär oder 
derivativ erworben habe, ins Freie 12, es sei denn, die Umstände ließen den 
zweifelsfreien Schluß zu, der Arbeitgeber wolle das Patent auf den Arbeit
nehmer übertragen 13• Dann liegt aber kein Verzicht mehr vor. 

Ein Heimfall der übertragenen Erfinderrechte kommt wohl nicht in 
Frage. Eines solchen Heimfalls wären allenfalls Lizenzen fähig, nicht 
aber das Recht am Patent selbst 14, das als Stammrecht endgültig über
gegangen ist. 

Im urheberrechtlichen Bereich müßte bei Verzicht auf ein originär er
worbenes Urheberrecht auf dessen Verlust geschlossen werden, derivativ 
erworbene Nutzungsrechte dagegen fallen an den Inhaber des Urheber
rechts zurück. 

Aus der Nichtausübung der Verbotsrechte allein darf allerdings weder 
im Urheberrecht noch im Patentrecht auf den Verzichtwillen des Berech
tigten geschlossen werden. 

3. Die anderweitige Verfügung des Arbeitnehmers über eine Diensterfindung. 

Wenn das Recht an Angestelltenerfindungen originär dem Arbeitgeber 
zusteht, so kann der Arbeitnehmer darüber nicht gültig verfügen. Anders 
ist die Lage, wenn der Arbeitgeber dieses Recht derivativ erwirbt. Durch 
Vertrag und Gesetz entsteht alsdann lediglich eine Verpflichtung des 
Arbeitnehmers. Die Verfügung erfolgt durch Bekanntgabe der Erfindung 
an den Arbeitgeber. In der Zeit zwischen Eingehung der Verpflichtung 
und dem Erwerb des Rechts durch den Arbeitgeber hat der Arbeitnehmer 
die Möglichkeit, über seine Erfindung zum Schaden seines Dienstherrn 

10 Eine ausdrückliche Übertragung verlangen ENGLERT 151 und wohl auch ÜSER/ 
ScHÖNENBERGER, Komm. OR, Art.343, Nr.20. 

11 GI. M. TRÜEB in GRUR AIT 1961 15. A.A. ÜSER/ScHÖNENBERGER, Komm. OR, 
Art. 343, Nr. 20; sie vertreten die Ansicht, die Abtretung von Patentrechten könne in 
Analogie zu Art.164 OR nur schriftlich erfolgen. Ebenso auch BLuM/PEDRAZZINI I 298. 

12 Vgl. TRüEB in GRUR AIT 1961 (14ff.) 15. 
13 Vgl. BLUM/PEDRAZZINI I 297. 
14 A.A. offenbar: PEDRAZZINI Zent. 111. 
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durch deren Bekanntgabe an Dritte anderweitig zu verfügen, rechtsgültig 
jedoch nur dann, wenn die Verpflichtung des Arbeitnehmers gegenüber 
dem Arbeitgeber lediglich auf Vertrag und nicht auf cessio legis beruht. 

Derjenige Arbeitgeber, auf welchen der angestellte Erfinder aus Gesetz 
auf Grund einer cessio legis verpflichtet ist, das Recht an seiner Erfindung 
zu übertragen, vermag sich gegenüber einem Dritterwerber durchzuset
zen. Verpflichtung und Verfügung des Arbeitnehmers zum Schaden des 
Dienstherrn sind ebenfalls rechtswidrig und deshalb nach schweizerischem 
Recht auf Grund von Art. 20 Abs. 1 OR nichtig. Es bleibt ihnen jede recht
liche Wirkung versagt15. 

Die Gefahr einer Drittverfügung besteht also nur bei der praesumptio 
iuris der Abtretung des Rechts an der Erfindung an den Arbeitgeber oder 
bei deren freiwilligen vertraglichen Vereinbarung, so beispielsweise bei der 
Vorbehaltserfindung nach Art. 343 Abs. l OR de lege lata. Gegen diese 
Gefahr bietet die Haftpflicht des angestellten Erfinders für den aus der 
Vertragsverletzung entstandenen Schaden offenbar in der Regel einen 
genügenden Schutz, wenn dieser Schaden auch leicht die ökonomische 
Leistungsfähigkeit des Arbeitnehmers übersteigen kann. Es fällt jedenfalls 
in der schweizerischen Rechtsprechung schwer, Fälle solcher Drittverfü
gung namhaft zu machen. 

4. Die Pflicht des Arbeitgebers zur Leistung einer Entschädigung 
für Angestelltenerfindungen 

Wie wir gesehen haben, gewähren eine Reihe von ausländischen Ge
setzen dem Erfinder auch für die Obliegenheitserfindung Anspruch auf 
eine Entschädigung. Art. 343 Abs. 1 OR läßt es jedoch für die Obliegen
heitserfindung beim versprochenen Gehalt sein Bewenden haben 16 • Dieses 
ist nach Ansicht des Gesetzgebers Lohn genug für die erfinderische Lei
stung17. 

Der Gedanke, daß der Dienstlohn in der Regel die ordentliche Dienst
leistung abgilt, um deretwillen der Arbeitnehmer angestellt wird, ist zwei
fellos richtig. Daß außerordentliche Leistungen durch den vereinbarten 
Dienstlohn nicht abgegolten werden, bringt Art. 343 Abs. 2 OR deutlich 
zum Ausdruck18. 

15 Diese Ansicht vertreten für Deutschland: BussMANN-PIETZCKER-KLEINE 308. 
16 Vgl. die Kommentare: BECKER, Komm. OR, Art.343, S. 397, ÜSER/ScHÖNEN

BERGER, Komm. OR Art.343, Nr.21. 
17 So auch BLUM/PEDRAZZINI I 291. 
18 Diese Bestimmung ist zwingenden Rechts: Vgl. Ü SER/ScHÖNENBERGER, Komm. 

OR, Art.343, Nr.22 und BGE 57 II 308ff. 
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Ist nun eine Erfindung, auch wenn ihre Entwicklung zu den Obliegen
heiten eines Arbeitnehmers gehört, eine ordentliche oder eine außerordent
liche Leistung? Ist sie nicht allenfalls den außerordentlichen Leistungen 
analog zu behandeln? Die Differenzen in den gesetzlichen Regelungen der 
einzelnen Länder zeigen die Unterschiede in der Auffassung. 

Man hat die Verweigerung eines Entschädigungsanspruchs bei der Ob
liegenheitserfindung etwa damit begründet, daß der Arbeitnehmer die 
notwendigen Investitionen erbringe und das Risiko trage, so daß ihm auch 
die Früchte der auf seine Kosten geschaffenen Erfindungen zufallen sollten. 

Diese Argumentation ist nicht stichhaltig. Wenn dem Arbeitnehmer bei 
der Obliegenheitserfindung kein Anspruch auf eine Sondervergütung zu
gestanden wird, so muß bei der Festsetzung des Lohnes ein allenfalls ein
tretender Erfolg der Erfindertätigkeit im voraus berücksichtigt werden. 
Der Arbeitgeber muß gleichsam die Lorbeeren für künftige erfolgreiche 
Erfindungen vorschießen. Hätte der Erfinder bei erfolgreicher For
schungstätigkeit Anspruch auf eine Sondervergütung, müßte der Arbeit
geber diese spekulative Investition nicht leisten, sein Risiko wäre daher 
geringer. 

Die Obliegenheitserfindung hat mit den außerordentlichen Leistungen 
im Angestelltenverhältnis gemeinsam, daß sich weder der Erfolg der Lei
stung noch ihr Wert im voraus genau berechnen läßt. Der Grund, warum 
außerordentliche Leistungen bei der Lohnfestsetzung nicht berücksichtigt 
werden, liegt aber in erster Linie gerade in ihrer Unberechenbarkeit. 

Es ist in diesen Fällen richtigerweise üblich, einen Teil des Risikos auf 
den Arbeitnehmer abzuwälzen, die Höhe der Entschädigung durch das 
Versprechen von Provisionen, Gratifikationen oder zusätzlichen Entgelt 
teilweise vom Erfolg abhängig zu machen und dadurch den Arbeitnehmer 
an einer guten Leistung zu interessieren. 

Eine Lösung, wie sie Art. 343 Abs. 2 OR für die Vorbehaltserfindung 
oder das deutsche Arbeitnehmererfindungsgesetz für die Arbeitnehmer
erfindung überhaupt vorsieht, ist deshalb mindestens ebenso geeignet den 
Interessen der Beteiligten gerecht zu werden, als die gegenwärtige Rege
lung des Rechts der Obliegenheitserfindung im schweizerischen Recht19 • 

Die außerordentliche Entschädigung wäre nach denselben Grundsätzen 
zu berechnen, welche heute für deren Festsetzung bei der Vorbehaltser
findung nach Art. 343 Abs. 2 OR gelten. 

19 Die Groupe Suisse du AIPPI hat im Jahre 1953 gegen ein Postulat Gitermann, 
durch welches offenbar im Parlament ein Vorstoß in dieser Richtung unternommen 
wurde, Stellung genommen, vgl. Mitt. 1954 11. 
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Die Höhe der Vergütung nach Art. 343 Abs. 2 OR ist von der wirt. 
schaftlichen Bedeutung der Erfindung abhängig 2°. Diese ist nach einhel!i. 
ger Meinung nicht allein objektiv feststellbar, sondern die Bedeutung 
welche der Erfindung für den Arbeitgeber zukommt, ist in Rechnung z~ 
stellen 21 • 

Nach dem Typvertrag des SIA Art. 6 gilt eine Erfindung jedenfalls dann 
als bedeutend, wenn dafür ein Patent erteilt wird. 

Bei der Berechnung der Entschädigung, die angemessen sein soll, sind 
die Mithilfe des Arbeitgebers und seine Investitionen mitzuberücksichti
gen 22• Die Entschädigung kann auch in Teilzahlungen nach Maßgabe der 
Häufigkeit der Anwendung der Erfindung periodisch entrichtet werden 2a. 

b) Von Angestellten geschaffene Werke der Literatur und Kunst 

1. Das sogenannte < droit moral > des Urhebers 

Wir haben im Vorangegangenen festgestellt, daß das sogenannte < droit 
moral>, der rechtliche Schutz der persönlichen Beziehung des Urhebers zu 
seinem Werk, geeignet ist, in die Art der Ausübung von Nutzungsrechten 
korrigierend oder gar hindernd einzugreifen. In der deutschen Rechtslehre 
findet sich deshalb wiederholt die Forderung, das < droit moral > an im An
stellungsverhältnis geschaffenen Werken müsse durch das Gesetz auf ein 
notwendiges Minimum beschränkt werden 24• 

Eine solche Beschränkung ist in denjenigen Staaten denkbar, in welchen 
sich das <droit moral> neben dem Persönlichkeitsrecht zu einer selbstän
digen, von diesem verschiedenen Institution ausgewachsen hat. In der 
Schweiz, wo der Urheber in seiner persönlichen Beziehung zum Werk 
nicht in weiterm Umfange als durch Art. 28 ZGB geschützt ist, wo das so-

20 Vgl. BECKER, Komm. OR, Art.343, S.398. 
21 GI. M. ENGLERT 154. 
22 Vgl. BLuM/PEDRAZZINI I 295. Zur Berechnung der Höhe der Entschädigung vgl. 

auch BGE 57 II 308ff. sowie für Deutschland RAG in GRUR 1940 270ff. und LG Düs• 
seldorfin GRUR 1955 400ff. 

23 GI. M . ENGLERT 155. 
24 So HUBMANN UR 44 und ULMER 265 mit Bezug auf das Rückrufrecht. Etwas weit 

geht RErcHEL in GRUR 1960 (582ff.) 584: Das Werk soll wie die Erfindung uneinge
schränkt dem Arbeitgeber verbleiben. Bussmann in Hodeige, das Recht am Geistesgut 
31 will das Urheberpersönlichkeitsrecht mindestens beim Gruppenwerk zurückdrängen, 
nachdem er vorgängig auf S.24 schon die Meinung vertritt, der Urheber könne der 
zweckmäßigen Verwertung seiner Werke nicht entgegentreten. Für eine solche Ausle
gung tritt auch RUNGE in GRUR 1956 409 ein. 
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genannte < droit moral > mit dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht über
einstimmt, hat diese Forderung keine Berechtigung, da eine zwangsweise 
Einschränkung des Persönlichkeitsrechts undenkbar ist. Ein Verzicht auf 
die Geltendmachung des Persönlichkeitsrechts ist dagegen in beschränk
tem Umfange möglich 25 und im Rahmen der Zweckübertragungstheorie 
auch zu vermuten. 

2. Das Verhältnis des Urheberrechts zum Muster und Modellrecht 

Nach deutschem Recht kann offenbar der Arbeitgeber ein originäres 
Recht an Mustern und Modellen (Geschmacksmuster) erwerben, welche 
von einem seiner Angestellten geschaffen worden sind 26 • Ein allfälliges 
Urheberrecht im Sinne des KUG an diesen Mustern und Modellen steht 
dagegen jedenfalls originär dem Arbeitnehmer zu. Obwohl der Arbeit
geber auf Grund des Dienstvertrages die Abtretung der Nutzungsrechte 
verlangen kann, führt das Auseinanderfallen der Berechtigung aus den 
beiden sich überschneidenden Rechten zu Schwierigkeiten 27• Die Rege
lung des Rechts an Mustern und Modellen, welche von Angestellten im 
Dienstverhältnis geschaffen werden, ist dehalb mit Vorteil an diejenige für 
die unter entsprechenden Bedingungen geschaffenen Werke des Urheber
rechts anzugleichen. 

G. Die Gleichstellung der im Anstellungsverhältnis geschaffenen Werke 
mit den Diensterfindungen 

a) Die Ausdehnung der de lege lata geltenden Regelung für die 
Diensterfindung auf Werke der Literatur und Kunst 

Durch eine Unterstellung der Werke der Literatur und Kunst unter den 
geltenden Art. 343 OR würde dem Urheberrecht Gewalt angetan. Der 
bisher ausnahmslos aufrechterhaltende Grundsatz, daß ein originäres Ur
heberrecht nur dem Urheber, dem Schöpfer eines Werkes zukommen 
könne, würde durchbrochen. Eine Fiktion der Urheberschaft müßte die 
Anerkennung der tatsächlichen Gegebenheiten ersetzen. Der originäre 
Rechtserwerb des Arbeitgebers, schon im Erfinderrecht umstritten, ist dem 

25 Vgl. BussMANN in Hodeige : Das Recht am Geistesgut 22. 
26 § 2 des deutschen Geschmacksmustergesetzes. 
27 Vgl. BussMANN in Hodeige: Das Recht am Geistesgut 19f. 
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Wesen des Urheberrechts, wie vorne gezeigt wurde, völlig fremd. Er 
nähme dem tatsächlichen Urheber, dessen Recht auf Namensnennung 
wohl nicht angetastet wird, jede rechtliche Handhabe, seine ideellen In
teressen zu verteidigen. Eine solche Regelung würde dem Dienstherrn in 
weitem Umfange die Möglichkeit eröffnen, die Persönlichkeit des Arbeit
nehmers, insbesondere sein künstlerisches Ansehen, zu verletzen, ohne daß 
dieser sich wirksam und rechtzeitig zur Wehr setzen könnte. Art. 28 ZGB 
ist wenig geeignet, eine solche Verletzung im voraus zu verhindern. Wenn 
dagegen Art. 343 OR auf die Werke der Literatur und Kunst nur insoweit 
Anwendung finden sollte, als diese Bestimmung nicht die Art des Erwerbs 
der Rechte durch den Arbeitgeber betrifft, so daß die R echte in Abwei
chung zum Erfinderrecht derivativ auf ihn übergingen, so wäre die Gleich
stellung nur mehr eine äußerliche und rein formale. 

Eine formale Gleichstellung ohne materielle Übereinstimmung ist aber 
etwas Fragwürdiges. Sie trüge in diesem Falle auch den tatsächlichen Be
dürfnissen ebensowenig Rechnung, wie die direkte Unterstellung der 
,verke der Literatur und der Kunst unter Art. 343 OR. Weder würde der 
berechtigten Forderung nach gleicher Regelung der im Auftrags-, Werk
vertrags- und Dienstvertragsverhältnis geschaffenen Werke Genüge getan, 
noch der Übergang der Nutzungsrechte nach Maßgabe der Zwecksetzung 
des Auftrages differenziert; auch der angestrebte Zweck der gesetzgeberi
schen Maßnahme würde nicht erreicht, der Konflikt zwischen den mate
riellen Interessen des Arbeitgebers und den ideellen des Arbeitnehmers 
bestände fort. 

Daher rechtfertigt sich eine formale oder materielle Unterstellung der 
Werke der Literatur und Kunst unter Art. 343 OR nicht. 

b) Die Ausdehnung eines Angestelltenerfinderrechts de lege Jerenda 
auf die Werke der Literatur und Kunst 

1. Die Ausgestaltung des Angestelltenerfinderrechts de lege Jerenda 

Ob im Anstellungsverhältnis geschaffene Werke de lege ferenda mit 
Diensterfindungen gleichzustellen seien, wäre zunächst anhand des vor
liegenden Entwurfes zu einer Neuregelung des Dienstvertragsrechts zu 
prüfen. Da jedoch Art. 32 des Entwurfes materiell und teilweise sogar for
mal mit Art. 343 OR übereinstimmt, erübrigt sich diese Untersuchung, 
und es kann auf die eben angestellten Überlegungen über die Angleichung 
an die Regelung des Diensterfinderrechts de lege lata verwiesen werden. 

Der Frage, ob eine solche Gleichstellung allenfalls unter Anpassung des 
Arbeitnehmererfinderrechts de lege ferenda überhaupt möglich sei, wollen 
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wir dagegen in der Folge unsere ungeteilte Aufmerksamkeit widmen. Sie 
läßt sich am ehesten dadurch beantworten, daß wir die Erkenntnisse der 
vorausgegangenen Untersuchung, soweit sie für die Lösung des Konfliktes 
zwischen Immaterialgüterrecht und Arbeitsrecht wesentlich sind, zuerst 
für das Erfinderrecht und dann für das Urheberrecht zusammenfassen, um 
anschließend die Möglichkeit der gegenseitigen Angleichung der so vor
gezeichneten Lösungen zu prüfen. 

Bei einer Ausgestaltung des Rechts an Arbeitnehmererfindungen de lege 
fcrenda ist im Sinne der vorangegangenen Erwägungen folgenden Forde
rungen Rechnung zu tragen: 

1. Das Erfinderrecht soll in jedem Falle zunächst in der Person des Er
finders entstehen. Der Arbeitgeber kann nur ein derivatives Recht er
werben. 

2. Die Verpflichtung zur Übertragung des Rechts soll bei der Obliegen
heitserfindung durch praesumptio iuris tantum, bei der Vorbehalts
erfinclung durch Vertrag begründet werden . 

3. Es sollen alle vermögensrechtlichen Befugnisse des Erfinderrechts auf 
den Arbeitgeber übergehen und dem Erfinder nur das Recht auf Anerken
nung der Erfinderlehre verbleiben. 

4. J edenfalls bei der Vorbehaltserfindung, eventuell auch bei der Ob
liegenheitserfindung, soll der Arbeitgeber verpflichtet werden, dem Ar
beitnehmer eine besondere Entschädigung zu entrichten, wenn die Erfin
dung von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung ist. Diese Entschädigung 
ist gegebenenfalls bloß nach dem möglichen Verwertungsergebnis zu 
bemessen, nämlich dann, wenn der Arbeitgeber auf eine Verwertung ver
zichtet ohne die Erfindung dem Arbeitnehmer zu überlassen. 

5. Das Gesetz soll nur bei ausdrücklicher entsprechender Willensäuße
rung Verzicht auf die Erfindung annehmen, während im Zweifel vermutet 
wird, der Arbeitgeber übertrage sein Recht auf den Arbeitnehmer zurück. 

6. Der Anwendungsbereich der Regelung des Angestelltenerfinder
rechts darf nicht auf patentierbare Erfindungen beschränkt bleiben, son
dern muß auch auf nicht patentierbare Erfindungen ausgedehnt werden. 

7. Die Normierung des Rechts an Diensterfindungen hat dann aller
dings nicht im Patentgesetz zu erfolgen, sondern in ein Spezialgesetz zu 
verweisen, sofern sie nicht wie bisher etwas systemwidrig im Dienstver
tragsrecht belassen wird. 

8. Betriebserfindungen sollten anerkannt werden. Das Recht an ihnen 
ist originär dem Betrieb zuzuerkennen, der sie geschaffen hat. Sofern sich 



-204-

erfinderische Leistungen nachweisen lassen, begründen sie ein Miterfin. 
derrecht der einzelnen Mitarbeiter. 

Ein Erfinder wäre bei der reinen Betriebserfindung nicht zu nennen. 
Dem Betrieb sollte die Beweislast dafür auferlegt werden, daß keine Ein
zel- oder Kollektiverfindung vorliege. 

Eine Regelung des Angestelltenerfinderrechts unter Berücksichtigung 
dieser Untersuchungsergebnisse müßte nach dem Vorangegangenen ge
eignet sein, dem Wesen des Patentrechts und den tatsächlichen Gegeben. 
heiten gerecht zu werden, ohne die arbeitsrechtlich bedingten Interessen 
des Dienstherrn zu vernachlässigen. 

2. Die Ausgestaltung des Rechts an im Anstellungsverhältnis geschajfene-n 
Werken de lege ferenda. Die Gleichstellung mit dem Angestelltenerfinderrecht 
de lege ferenda. 

Sofern das Recht an Werken, welche von Urhebern im Anstellungsver
hältnis geschaffen worden sind, überhaupt gesetzlich geregelt werden soll, 
sind folgende Erkenntnisse aus der vorangegangenen Untersuchung zu be
rücksichtigen: 

1. Der Grundsatz, daß das Recht an Werken der Literatur und Kunst 
originär immer dem Schöpfer des Werkes zusteht, darf keine Durchbre
chung erfahren. Der Arbeitgeber soll lediglich die Nutzungsrechte am 
Werk erwerben, wobei der Erwerb ein derivativer ist. 

2. Die Verpflichtung zur Übertragung von Nutzungsrechten soll durch 
Vertrag, allenfalls durch praesumptio iuris tantum begründet werden. 

3. Es darf nicht vorgesehen werden, daß ein teilweiser Verzicht des Ur
hebers auf Geltendmachung des sogenannten <droit moral> durch Gesetz 
auf Grund einer cessio legis erfolge. Ein solcher Verzicht ist nur freiwillig, 
eventuell auf vertraglicher Grundlage möglich. Ein vollständiger Ver
zicht ist undenkbar. Ein Verzicht in dem Umfange, als es der Zweck des 
Auftrages erfordert, kann vermutet werden. 

4. An Nutzungsrechten dürfen nur diejenigen an den Arbeitgeber über
gehen, deren er nach dem Zwecke des Auftrages bedarf. Die übrigen sollen 
dem Urheber verbleiben. 

Der Arbeitnehmer soll in der Regel am Verwertungsergebnis beteiligt 
werden, insbesondere wenn der Arbeitgeber das Werk durch Dritte ver
werten läßt 2, nicht dagegen, sofern er das Werk selbst verwertet, wie das 

1 Richtig: BussMANN in Hodeige: Das Recht am Geistesgut 27. 
2 Die sogenannte sekundäre Nutzung will HUBMANN UR 44 dem Arbeitgeber gar 
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z.B. im graphischen Gewerbe und im Kunsthandwerk üblich ist. Im 
zweifel soll der Arbeitgeber aber nicht verpflichtet sein, das Werk zu 

nutzen. 

5, Eine allfällige gesetzliche Regelung hat für alle Werke im Sinne des 
Urheberrechtsgesetzes und in gleicher Weise für das Recht an Mustern 
und Modellen zu gelten. 

6. Sie hat in gleicher Weise für Dienstvertrags-, Auftrags- und Werk
vertragsverhältnisse zu erfolgen. 

7, Sie kann daher nicht im Dienstvertragsrecht erfolgen, sondern hat 
ihren Platz höchstens im Urheberrechts- und im Muster und Modell
gesetz selbst oder in einem Spezialgesetz. 

8. Da Gruppenwerke gemeinsam geschaffene oder Sammelwerke sind, 
bedürfen sie keiner besonderen Regelung. 

Den vorgenannten Erfordernissen wird die heute geltende Zwecküber
tragungstheorie am ehesten gerecht. 

Die Unterschiede zu den Anforderungen, welche an das Arbeitnehmer
erfinderrecht gestellt werden, treten mit Ausnahme der ersten beiden in 
jeder Ziffer der Aufstellung zu Tage. Einzelne Erfordernisse lassen sich 
allenfalls noch auf einen gemeinsamen Nenner bringen, jedoch nicht alle. 

Der vorbehaltlose Übergang aller Rechte mit Ausnahme des Rechts auf 
Anerkennung der Erfinderlehre ist im Erfinderrecht möglich und sogar 
unbedingt notwendig. Im Urheberrecht ist er wegen der persönlichen Be
ziehung des Urhebers zu seinem Werk undenkbar, und wird auch mit 
Bezug auf die Nutzungsrechte den tatsächlichen Bedürfnissen nicht ge
recht. 

Die außerordentliche Entschädigungspflicht richtet sich im Erfinder
recht nach der Bedeutung der Erfindung, bei Werken der Literatur und 
Kunst dagegen nach Art und Umfang der Verwertung. Sie kann im Ur
heberrecht praktisch in angemessener Weise nur nachträglich und nach 
Maßgabe des erzielten Gewinnes ausgerichtet werden. Eine Schematisie
rung würde nicht befriedigen. Bei Erfindungen entsteht ein Verwertungs
zwang in dem Sinne, als mindestens bei der Vorbehaltserfindung der Ar
beitgeber die Erfindung entweder verwerten, sie mindestens nach ihrem 

nicht erlauben. Das ist eine wohl zu restriktive Auffassung. Unlogisch ist dann insbeson
dere der Schluß, die Urheber hätten gleichwohl keinen Anspruch auf eine außerordent
liche Entschädigung bei sekundärer Nutzung. Sie können doch die Erlaubnis dazu von 
der Zahlung einer Entschädigung abhängig machen, wenn diese schon besonders erteilt 
werden muß. 
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Wert vergüten oder aber dem Arbeitnehmer freigeben muß. Ein solcher 
Verwertungszwang besteht bei Werken der Literatur und Kunst nicht, 
Der Arbeitgeber muß allein im Stande sein, zu entscheiden, ob das Werk 
geeignet ist, seinen Zwecken zu dienen oder nicht. Eine Ausdehnung des 
Angestelltenerfinderrechts auf Auftrags- und Werkvertragserfindungen 
ist nicht ohne Anpassungen beispielsweise der Bestimmungen über die 
Entschädigungspflicht denkbar. Eine gesetzliche Regelung des Rechts an 
im Anstellungsverhältnis geschaffenen Werken allein, unter Ausklam
merung der Auftrags- und Werkverhältnisse wäre wegen der Überein
stimmung oder Ähnlichkeit der tatsächlichen Gegebenheiten nicht sinn
voll. Sie würde auch eine genaue Analysierung all jener oft unklaren Ver
träge bedingen, durch welche ein Abhängigkeitsverhältnis begründet wird, 
ohne daß feststeht, ob es sich nun um einen Dienstvertrag, Werkvertrag 
oder Auftrag handelt. Übereinstimmung mit dem Recht der Diensterfin
dung ist also nicht zu erzielen. 

Das Diensterfinderrecht kann, sofern es nicht allein für patentierbare 
Erfindungen gilt, nicht im Patentgesetz erfolgen, das Recht der Ange
stelltenwerke wegen seines Anwendungsbereiches, der Auftrag- und 
Werkvertrag mitumfassen muß, nicht im Dienstvertragsrecht. Gemein
samer Boden wäre allein derjenige eines Spezialgesetzes. Ein solches würde 
aber, wenn überhaupt, doch mit Vorteil für jedes der immaterialgüter
rechtlichen Gebiete getrennt erlassen. 

Das Gruppenwerk kann der Betriebserfindung nicht gleichgestellt wer
den, da es im Unterschied zu dieser nicht aus keiner, sondern aus einer 
Vielzahl von schöpferischen Leistungen besteht. 

H. Schluß 

Wir schließen unsere Betrachtung mit der Feststellung: 
Die Gleichstellung der angestellten Urheber mit den angestellten Er

findern ist nicht gerechtfertigt. 
Damit ist die Frage, welche wir uns gestellt haben, beantwortet. 

Resume 

Le droit de travail et le droit de propriete intellectuelle sont en inevitable 
contradiction. Selon le droit de travail, les resultats du travail fourni par 
l'employe appartiennent a l'employeur tandis que le droit de propriete 
intellectuelle part du principe que les fruits d'efforts intellectuels appar-
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ciennent a celui qui en est l'auteur. En ce qui concerne les inventions, le 
confli t est resolu, dans notre pays et sous la legislation actuelle, en faveur 
de l'employeur. Le droit de travail domine. Le droit d' auteur ne connait 
pas de disposition concernant les auteurs employes. L 'etendue de la ces
sion des droits doit etre deduite du contrat et des circonstances. Il y a ten
dance, dans la doctrinejuridique, de traiter les auteurs de la meme maniere 
que les inventeurs. 

Dans la presente etude, la question est soulevee si cet avis est justifie. 
Nous avons cherche a etablir les concordances et les contradictions existant 
entre le droit d'invention et le droit d 'auteur. Certaines contradictions sont 
meme manifestes : 

En effe t, l 'employeur peut contribuer a l'invention a l' aide de son ex
perience, de ses laboratoires, de ses assistants scientifiques et meme par sa 
coopera tion. Il fait des investissements considerables et supporte le risque 
financier. L 'invention n 'est pas realisable sans sa participation. L'auteur, 
le createur d' reuvres litteraires ou artistiques, n' est aide de personne. Il cree 
son reuvre tout seul. Par consequent, la relation entre sa personne et son 
reuvre est beaucoup plus rapprochee, plus personnelle. Les recherches d 'un 
chimiste ou d'un physicien peuvent etre poursuivies par un tiers. Les pro
jets et esquisses d'un compositeur ou d'un peintre, par contre, sont sans 
valeur sauf pour lui-meme. 

Avant de pouvoir trancher la question de savoir si l'employe-auteur et 
l'employe-inventeur, malgre les differences existant entre le droit d 'auteur 
et le droit d'invention, peuvent etre situes au meme rang, il faut connaitre 
la legislation actuelle sur ce dernier point. 

La Suisse est le seul pays qui regle le droit de l'inventeur employe dans 
le droit de travail et non dans le droit de propriete intellectuelle. En outre, 
eile est un des rares pays qui refusent a l' inventeur tout droit a une re
muneration. Son systeme de cessio legis est desavantageux du point de vue 
de la securite juridique dans les relations internationales. Une reglemen
tation semblable a celle prevue a l'art. 343 CO serait clone incompatible 
avec le droit d 'auteur et ne presenterait aucun avantage sauf celui d 'une 
parallele formelle et non justifiee de la legislation. 

Nous nous demandons cependant si une adaptation du droit de l'auteur 
employe a celui de l'inventeur employe ne serait pas possible de lege 
ferenda. Pour pouvoir repondre a cette question, il faut s'imaginer une 
reglementation future qui ecarterait le conflit existant entre le droit de 
travail et celui de la propriete industrielle sans porter atteinte a l'un des 
deux domaines. 
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Pour le droit d'invention, une telle reglementation devrait tenir eompte 
des eonsiderations suivantes: 

( 1) C'est en la personne de l'inventeur que le droit a l'invention prend 
naissanee; (2) son obligation de eeder ses droits doit se fonder sur une pre
sumptio legis tantum et non sur une eessio legis si l'invention n'est pas 
reservee a l'employeur par eontrat; (3) les droits patrimoniaux passent 
a l'employeur dans leur totalite et dans leur substanee; seul le droit moral 
demeure ehez l'inventeur qui, (4) de toute fac;on, a droit a une remune
ration; (5) en eas de doute, la non-utilisation de l'invention par l'em
ployeur n'est pas interpretee eomme renoneement mais eomme retroees
sion du droit d'invention a l'inventeur; (6) les regles precitees doivent 
s'appliquer aussi bien aux inventions non brevetables qu'aux inventions 
brevetables; (7) elles doivent clone etre reunies dans une loi speeiale; (8) 
il est indispensable de reeonnaitre les inventions faites par l' entreprise. 

Si l'on eompare ees exigenees du droit d'invention a eelles que l'on peut 
formuler pour une reglementation du droit de l'auteur employe, on eons
tate qu'il n'y a que peu de points qui eorrespondent. Meme « de lege fe
renda », il est impossible de traiter l'auteur employe de la meme maniere 
q ue l'inventeur-employe sans porter prejudiee au domaine du droit eorres
pondant. C'est-a-dire, une reglementation future du droit eoneernant les 
reuvres ereees au serviee de l'employeur devrait tenir eompte des points 
suivants: 

( 1) le droit d'auteur etant intransmissible, l'employeur ne peut aequerir 
que le droit de faire usage de l'reuvre; (2) la eession du droit doit etre 
effeetuee par eontrat; (3) l'auteur ne peut nullement renoneer a son droit 
moral; (4) seuls les droits patrimoniaux clont il a besoin passent a l'em
ployeur. Les autres droits demeurent ehez l'auteur; (5) les regles precitees 
doivent etre applieables aussi bien aux reuvres litteraires et artistiques 
qu'aux dessins et modeles; (6) il est indispensable que les regles pour les 
reuvres ereees sous eontrat de travail soient egalement applieables aux 
reuvres ereees sous mandat ou sous eontrat d'entreprise; (7) une legislation 
sur ees questions ne trouve clone pas de plaee dans le droit reglant le eontrat 
de travail. Elle doit etre plaeee dans les lois sur le droit d'auteur et dans 
eelles regissant les dessins et les modeles. Sinon, il faut envisager la ereation 
d'une loi speeiale; (8) les reuvres ereees par un groupe d'auteurs sont des 
reuvres eomposites ou eolleetives. Elles n'exigent pas de reglementation 
speeiale. 
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V orhemerkungen 

Die begonnenen Studien zur Revision des schweizerischen Urheberrechts 
stellten insbesondere auch das Problem zur Diskussion, ob der Schutz von 
technischen Zeichnungen weiterhin im URG zu regeln sei, oder ob er nicht 
vielmehr dem Wettbewerbsrecht zuzuteilen sei (vgl. dazu TROLLER, Tech
nische Zeichnungen im Urheberrecht, Schweizerische Juristen-Zeitung, 
1964, S.369ff.). Der Schutz der technischen Zeichnungen ist nur ein Aus
schnitt aus einem allgemeineren Problem, das man bezeichnen kann als 
«Schutz der unmittelbaren Benutzung von Arbeitsleistungen, die im Rah
men eines Unternehmens erbracht werden». 

Anhand der technischen Zeichnungen und von Plänen der Architektur 
läßt sich jedoch das Problem besser und übersichtlicher darstellen, als 
wenn man gleich alle Fragen, die sich beim Schutz der unmittelbaren Be
nutzung der Arbeitsleistungen einstellen, beantworten will. 

Aus dem Grunde kommen in den nachfolgenden Ausführungen vor allem 
die technischen Zeichnungen und die architektonischen Pläne zur Sprache. 

Es ist aber notwendig, um die Probleme zu verstehen, einige allgemeine 
Grundsätze darzustellen. 
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I. Unterscheidung des Rechtsschutzes von körperlichen Sachen einerseits 
und geistigen Sachen anderseits 

1. Umfassender Schutz der körperlichen Sachen 

Alle körperlichen Sachen (inbegriffen Kräfte, die nicht unmittelbar phy. 
sisch wahrnehmbar sind, wie z.B. Elektrizität usw.) sind in der Rechts
ordnung erfaßt und ausdrücklich dem Eigentum von einzelnen Personen 
oder jenem von Personen des öffentlichen Rechts zugeteilt oder dann vom 
Eigentum ausgenommen und der allgemeinen Nutzung freigegeben (z.B. 
Beeren im Walde). 

Man kann also davon ausgehen, daß eine Person, die eine körperliche 
Sache erzeugt oder erwirbt, daran Rechte ausüben kann. Im Zweifelsfalle 
ist also anzunehmen, daß eine körperliche Sache rechtlich beherrschbar ist. 
Diese Herrschaft geht erst mit der körperlichen Sache unter. 

2. Beschränkter Schutz von geistigen Sachen ( numerus clausus) 

Geistige Sachen (Erfindungen, ästhetische Schöpfungen [Werke der Lite
ratur und Kunst, Muster und Modelle], Fabrikationsgeheimnisse, An
weisungen an den menschlichen Geist [Buchhaltungssysteme, Stenogra
phiesysteme, Testmethoden] usw.) sind nur dann geschützt, wenn der 
Gesetzgeber das ausdrücklich bestimmt hat. 

Währenddem also bei körperlichen Sachen die Vermutung für den 
Rechtsschutz spricht, hat man davon auszugehen, daß geistige Schöpfun
gen im Zweifelsfalle frei sind. 

Entdeckungen, die nicht vom Menschen geschaffen werden, sondern die 
er als Prinzipien in der außermenschlichen Natur oder in der menschlichen 
Natur vorfindet, sind überhaupt nicht schützbar. 

Es besteht also ein numerus clausus der geschützten geistigen Güter. Ge
schützt sind: Erfindungen in bezug auf die neuartige Benutzung von Natur
kräften, wobei diese technische Regel im Zeitpunkt der Patentanmeldung 
im Sinne des Patentgesetzes neu sein mußte, einen technischen Fortschritt 
zu bewirken hatte und dem Fachmann nicht nahe liegen durfte. 

Geschützt sind ferner ästhetische Schöpfungen wie Werke der Literatur 
und Kunst und Muster und Modelle, die als Unterkategorie der Werke der 
Literatur und Kunst zu gelten haben. 

Damit sind die geschützten eigentlichen geistigen Güter und zugleich 
geistigen Sachen aufgezählt. Unerwähnt bleiben in dem Zusammenhang 
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die Fabrik- und Handelsmarken, weil sie ihrem Wesen nach zwar zu den 
unkörperlichen Gütern gehören, nicht aber vom Menschen geschaffene 
geistige Güter sind, die man den Erfindungen oder den Werken der Litera
tur und Kunst an die Seite stellen könnte. Die Fabrik- und Handelsmarken 
liegen außerhalb des Problemkreises, der hier zu betreten ist. 

Die erwähnten geistigen Güter (Erfindungen, ästhetische Werke) sind 
zudem zeitlich nur beschränkt geschützt. 

3. Kombinierter Schutz der geistigen Güter und der körperlichen Sachen 

Die geistigen Güter geben Anlaß zur Herstellung von körperlichen Sachen 
(Maschinen, Werke der Literatur und Kunst, die als Bücher, Notenwerke, 
Bilder, Plastiken usw. verbreitet werden). Diese körperlichen Sachen unter
stehen den Regeln, die für alle körperlichen Sachen gelten. Die Rechte an 
ihnen (z.B. Eigentumsrechte) bestehen also neben den Rechten an den 
geistigen Gütern, die in diesen Sachen zum Ausdruck kommen (ästhetische 
Werke) oder nach deren Vorschriften sie hergestellt wurden (Maschinen, 
chemische Produkte usw.). 

II. Ergänzender, aber unvollkommener Schutz unkörperlicher Güter 
durch andere gesetzliche Vorschriften 

1. Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 

Hier werden nur die Fabrikations- und nicht auch die Geschäftsgeheim
nisse betrachtet. 

Fabrikationsgeheimnisse sind jene technischen Regeln, die einem oder 
mehreren Unternehmen bekannt sind, die aber der Fachwelt des betref
fenden Gebietes nicht bekannt sind. Die Geheimnisträger haben zudem 
den Willen zu bekunden, daß sie diese Geheimnisse bewahren wollen und 
sie haben dazu dienende Maßnahmen zu treffen. 

Gegenstand von solchen Geheimnissen können alle technischen Lehren 
sein. Sie müssen nicht die Erfindungsqualität aufweisen. 

Diese technischen Geheimnisse sind nicht Gegenstand von Ausschließ
lichkeitsrechten, wie dies bei patentierten Erfindungen der Fall ist. Der 
Inhaber des Geheimnisses kann aber sich gestützt auf die Bestimmungen 
des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb dagegen zur Wehr setzen, 
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daß Dritte gegen ihren Willen sich des Geheimnisses bemächtigen, d. h. 
sich die Kenntnisse verschaffen, sei es dadurch, daß sie auf irgendeine Treu 
und Glauben widersprechende Art in den Betrieb gewaltsam eindringen 
oder das Geheimnis auskundschaften oder daß sie Angestellte des Geheim
nisträgers zu solchen Handlungen veranlassen. 

Wurde das Geheimnis aber auf irgendeine Weise der Öffentlichkeit be
kannt, so ist der Schutz verloren. Jedermann kann die technische Lehre, 
die Gegenstand des bekanntgewordenen Geheimnisses ist, frei verwerten. 
So ist insbesondere der Schutz von Geheimnissen betreffend technische 
Konstruktionen dann nicht aufrechtzuerhalten, wenn diese Konstruk
tionen auf dem Markte frei verkauft werden und wenn der Fachmann aus 
ihnen die technische Regel, die man als Geheimnis schützen möchte, ab
leiten kann. 

2. ,Zivilrechtlicher Persönlichkeitsschutz 

Der Geheimnisschutz kann auch gestützt aufZGB Art. 28 erreicht werden. 
In der Regel wird allerdings der Schutz des Fabrikationsgeheimnisses auf 
UWG Art. 1, Abs. l (Generalklausel) und Abs. 2, lit. e, fund g gegründet. 

III. Unterscheidung zwischen dem Schutz technischer Ideen 
(Erfindungsschutz, Fabrikationsgeheimnisse) einerseits und dem Schutz 

von ästhetischen Werken (Werke der Literatur, Musik und Kunst, 
Muster und Modelle) anderseits 

1. Gegenüberstellung von technischen Lehren und 
Werken der Literatur und Kunst 

a) Technische Lehren 

Die technischen Lehren, die Gegenstand des patentrechtlichen Schutzes 
sein können, sind Regeln in bezug auf die Anwendung von Naturkräften. 
Es wird also nicht ein fertiges geistiges Objekt, das als Sache fest besteht und 
als solche Gegenstand des Schutzes ist, vom Recht erfaßt, sondern eine 
Regel, die dazu dient, irgendwelche Maßnahmen in bezug auf die An
wendung von Naturkräften zu treffen. Wenn nach diesen Regeln Sachen 
hergestellt werden (Maschinen, chemische Erzeugnisse), so bringen also 
diese körperlichen Objekte nicht unmittelbar die technische Idee als geisti
ge Sache zum Ausdruck. Sie kann höchstens aus ihrer Betrachtung und 
Analyse als Herstellungsregel abgeleitet werden. 
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b) Asthetische Werke · 

Die ästhetischen Werke (Werke der Literatur, Musik und Kunst und 
Muster und Modelle) unterscheiden sich grundlegend von den geschützten 
technischen Ideen dadurch, daß bei ihnen nicht die Regel zur Herstellung 
geschützt ist, sondern im Gegenteil das geistige Werk selber, so wie es als 
geistige Sache unmittelbar durch das Werk der Literatur, Musik und 
Kunst, Muster und Modell mitgeteilt wird. Das geistige Werk ästhetischer 
Natur erscheint als solches selber und direkt im Sprachkleid, in den Noten, 
im aufgeführten Werk, im Bild oder in der Plastik. Dieses Werk und nicht 
die Lehre, wie es hergestellt wird, ist Gegenstand des Schutzes. 

2. Inhalt des Rechtsschutzes 

a) Anwendung der technischen Regel 

Bei den technischen geistigen Gütern ist der Schutz somit auf die An
wendung der technischen Regel zur Herstellung von Gütern bezogen. 

b) Darstellung des Werkes der Literatur oder Kunst, des Musters oder Modelles 

Der Rechtsschutz bezieht sich auf die Wiedergabe des ästhetischen Wer
kes. Diese Wiedergabe kann jeweilen nur dadurch erfolgen, daß die Dar
stellungsmittel (Worte, Sätze und ganze Bücher; Noten und Aufführung 
des Werkes nach Noten; Festhalten auf Tonträger und Bekanntgabe des 
Werkes durch deren Abspielen; Wiedergabe von Zeichnungen, Gemälden 
und Plastiken) in gleicher Art benutzt werden, so daß das Werk zum Er
scheinen gebracht wird. 

IV.Unterschiedliche Voraussetzungen des Schutzes 

1. Erfindungen und Fabrikationsgeheimnisse 

Von Erfindungen wird verlangt, daß sie im Zeitpunkt der Patentanmel
dung im Sinne des Patentgesetzes neu waren, daß die Lehre, die Gegen
stand der Erfindung ist, in jenem Zeitpunkt einen technischen Fortschritt 
bewirkte und daß sie dem Fachmann nicht nahe lag. 

Fabrikationsgeheimnisse dürfen nicht allgemein bekannt sein. Der Ge
heimnisträger hat, wie oben gesagt, Maßnahmen zum Schutz des Geheim
nisses zu treffen. 
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2. Originalität der ästhetischen Werke 

Die ästhetischen Werke haben gemäß konstanter bundesgerichtlicher Pra
xis originell zu sein. Sie müssen also von ihrem Urheber stammen. Diese 
Originalität ist erkennbar an der Mitteilungsform (Sprachgewand, Linien
führung, Farbwahl und -kombination, Raumform, Melodie, Rhythmus 
usw.). Die Originalität kann bei literarischen Werken auch in der vom 
Urheber erdachten Darstellung eines Geschehens liegen. 

Bei den ästhetischen Werken ist also die Originalität immer unmittelbar 
aus der Mitteilungsform des Werkes abzuleiten. 

V.Anwendung der dargelegten Grundsätze auf den Schutz 
von technischen Zeichnungen und architektonischen Plänen 

1. Unterscheidung des technischen Gehaltes einerseits und 
der Kunstwerkseigenschaft anderseits 

a) Technischer Gehalt ( technische Lehre) 

Die technische Lehre, also die Anleitung zur Anwendung von Natur
kräften, kann, wie mehrmals gesagt, als Erfindung oder als Geheimnis ge
schützt sein. 

Dieser Schutz kommt der Lehre unabhängig davon zu, ob sie irgendwie 
in einem technischen oder architektonischen Plan mitgeteilt ist oder nicht. 
Soweit der Erfindungsschutz anbegehrt wird, muß diese Lehre Gegenstand 
eines Patentes sein. Soweit es sich um ein Geheimnis handelt, kann dieser 
Schutz angerufen werden. 

Was nicht als Erfindung patentmäßig geschützt oder als Geheimnis be
wahrt ist, kann in seiner Eigenschaft als technische Lehre von jedem frei 
benutzt werden. 

Der Schutz dieses technischen Gehaltes der Mitteilung, die aus techni
schen Zeichnungen und architektonischen Plänen ersichtlich ist, ist also 
klar und eindeutig zu trennen vom Schutz der Zeichnung als Mitteilungs
objekt. 

b) Asthetischer Gehalt 

Unabhängig vom Schutz des technischen Inhaltes ist es möglich, daß 
eine technische Zeichnung oder ein architektonischer Plan wegen ihres 
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ästhetischen Gehaltes geschützt werden. Das setzt aber voraus, daß die 
Darstellungsweise originell ist. Wenn jedoch die Zeichnung oder der Plan 
nur gerade die technische Idee zum Ausdruck bringen, ohne daß der Zeich
ner selber noch etwas hinzufügen kann, so fehlt dieser Zeichnung oder dem 
Plan die ästhetische Originalität. 

Da ist nun zu unterscheiden zwischen der Situation in bezug auf tech
nische Zeichnungen einerseits und architektonische Pläne anderseits. 

aa) T echnische Zeichnungen 

Die technische Zeichnung teilt immer eine technische Lehre mit. Sie tut 
das in der Regel mit den allerknappsten Darstellungs- und Aussagemitteln. 

Infolgedessen kann die technische Zeichnung meistens nicht ein ästheti
sches Werk sein, weil der Zeichner keine Gestaltungsfreiheit hat. 

bb) Architektonische Pläne 

Die Aufgabe eines architektonischen Planes ist es in erster Linie, ein 
Werk der Baukunst so mitzuteilen, daß es nach den Plänen errichtet wer
den kann. 

Werke der Baukunst liegen dann vor, wenn Bauten als solche ästhetisch 
originell gestaltet sind. Das trifft keineswegs für alle Bauten zu. Häuser oder 
andere Bauten, die weder in der äußeren Form noch in der inneren Gliede
rung Originalität aufweisen, sind nicht Werke der Baukunst. Dabei ist zu 
unterscheiden zwischen der ästhetischen Originalität und der originellen 
funktionsmäßigen Einteilung, sofern diese nicht auch ästhetisch sich aus
wirkt. (Nicht ästhetisch ist z.B. das Problem der Anordnung der Küche in 
einem Spital derart, daß der Speisentransport möglichst reibungslos vor 
sich geht.) Wenn die architektonischen Pläne kein originelles Werk der 
Baukunst zum Gegenstand haben und wenn sie zudem in der Art ihrer 
Darstellung, was meistens zutrifft, nicht zeichnerisch originell sind, so sind 
sie urheberrechtlich nicht geschützt. 

Pläne, die zwar zeichnerisch selber nicht originell sind, die aber die Teile 
eines originellen Werkes der Baukunst mitteilen, sind als Wiedergabe dieses 
Werkes urheberrechtlich geschützt. Der Schutz kommt ihnen also nicht 
ihretwegen zu, sondern weil sie ein originelles ästhetisches Werk, nämlich 
das Werk der Baukunst mitteilen. Ihre Wiedergabe gilt dann als eine Teil
wiedergabe des Werkes der Baukunst, so wie die Fotografie des Teiles eines 
geschützten Gemäldes als eine Teilwiedergabe dieses Kunstwerkes zu be
trachten ist. 
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2. Der rechtliche Schutz 

a) Erfindungs- und Geheimnisschutz 

Wie schon gesagt wurde, sind patentrechtlich geschützte technische Re. 
geln und Fabrikationsgeheimnisse gegen die Benützung dieser Regeln auf 
Grund des Patent- und Wettbewerbsrechtes geschützt. 

b) Urheberrechtlicher Schutz 

Das Bundesgesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der Literatur 
und Kunst sagt in Art. 1 : 

« Unter dem Schutz dieses Gesetzes stehen die Werke der Literatur und Kunst. 

Der Ausdruck «Werke der Literatur und Kunst umfaßt: 

Literarische Werke, wie Werke der schönen Literatur, wissenschaftliche Wer
ke, geographische, topographische und sonstige bildliche Darstellungen wissen
schaftlicher Natur, einschließlich plastischer Darstellungen wissenschaftlicher 
Natur ... ; 

musikalische Werke; 
Werke der bildenden Künste, wie Werke der zeichnenden Kunst, der Malerei, 

der Bildhauerei, der Baukunst ... » 

aa) Technische Zeichnungen 

Die erwähnte Bestimmung bezeichnet als literarisches Werk eine bild
liche Darstellung technischer Natur. 

Damit sind im geltenden schweizerischen Urheberrechtsgesetz tech
nische Zeichnungen, also bildliche Darstellungen, als literarische Werke 
geschützt. 

Diese Einteilung zeigt schon die Problematik des Schutzes. Eine tech
nische Zeichnung ist gemäß Sprachgebrauch nie ein literarisches Werk. 
Unter literarischen Werken versteht man allgemein Sprachwerke und nie 
zeichnerische Werke. 

Der Schutz der technischen Zeichnungen ist an dieser Stelle aber nicht 
nur deswegen fehl am Platz. Der Urheber der technischen Zeichnung ist 
der Zeichner, soweit die Zeichnung an sich und nicht die technische Lehre, 
die sie mitteilt, Schutzgegenstand ist. Urheberrechtlich kann aber nur die 
Zeichnung selber und nicht ihr technischer Inhalt geschützt sein. Die 
Zeichnung selber nun ist als Zeichnung in der Regel nicht originell. In
folgedessen wäre ihr, nach urheberrechtlichen Grundsätzen, der Schutz 
stets zu versagen. Wir werden nachher sehen, wie man diesem Problem bei
kommen kann. 
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bb) Architektonische Pläne 

Die architektonischen Pläne sind im Gegensatz zu den technischen 
Zeichnungen im Urheberrechtsgesetz in die richtige Kategorie, nämlich 
in die Werke der bildenden Künste eingereiht. Architektonische Pläne sind, 
wie gesagt wurde, insofern Werke, als sie künstlerische Werke der Baukunst 
wiedergeben oder sie selber originell zeichnerisch dargestellt sind. In der 
Regel kommt ihnen der Kunstwerkschutz nicht wegen der originellen Dar
stellung zu, sondern nur deswegen, weil sie ein geschütztes Werk der Bau
kunst zum Teil wiedergeben. 

c) Wettbewerbsrechtlicher Schutz 

Es ergab sich, daß technische Zeichnungen nach urheberrechtlichen 
Grundsätzen nicht schütz bar wären, weil der technische Inhalt als solcher 
nur auf dem Umweg über das Patentrecht oder den Geheimnisschutz zu 
schützen ist. In diesem Fall spielt der Schutz der technischen Zeichnung an 
sich gar keine Rolle. Die Zeichnung ist dann nur Mitteilungsträger, der 
nicht als solcher geschützt ist. Der technische Gehalt der Zeichnung darf 
nicht benützt werden. 

Wenn aber der Erfindungs- und Geheimnisschutz nicht eingreift, dann 
ist die ästhetisch nicht originelle technische Zeichnung, wenn man sich 
nach den urheberrechtlichen Grundsätzen richtet, frei.Jedermann könnte 
sie kopieren, so wie man auch Sprachwerke und Kunstwerke kopieren 
kann, deren Schutzfrist abgelaufen ist. 

Dasselbe gilt von Plänen der Architektur, soweit sie nicht geschützte 
Werke der Baukunst darstellen oder soweit sie nicht in ganz seltenen Fällen 
in der Darstellungsweise selber originell sind. 

Nun hat der Gesetzgeber aber dadurch, daß er entgegen dem Sprach
gebrauch bildliche Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Na
tur in URG Art. 1 als geschützt erwähnte, doch wohl den Willen zum Aus
druck gebracht, die Wiedergabe derartiger technischer Zeichnungen unter 
Schutz zu stellen. 

Das Schweizerische Bundesgericht hat einen Ausweg im Zusammenhang 
mit URG Art. 4, Abs. 2, vorgewiesen. An dieser Stelle wird die Leistung der 
Interpreten (Dirigent, Orchester usw.) als geschützt bezeichnet. Das Bun
desgericht hat nun festgestellt, daß dieser Schutz sich nicht auf die künstle
rische Leistung beziehe, sondern daß dadurch der Schallplattenindustrie 
der Schutz gegen das Nachpressen von Schallplatten oder Überspielen 
usw. gewährt sei. Es handle sich eigentlich um eine wettbewerbsrechtliche 
Vorschrift, die sich ins Urheberrecht verirrt habe (BGE 85 II, S.43lff., 
87 II , S. 320ff.). 
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Es ist gleich zu halten mit dem Schutz technischer Zeichnungen, die irn 
URG irrtümlicherweise als literarische Werke erwähnt sind. Geschützt 
soll nicht die Zeichnung werden, sondern die unternehmensmäßige Lei. 
stung, die in dieser Zeichnung verkörpert ist. Das zeigen in analogen Fällen 
BGE 59 II, S. 401 ff. in bezug auf den Schutz eines Stadtplanes wegen der 
Vermessungsleistung und BGE 64 II, S. 162ff. in bezug auf den Schutz von 
technischen Tabellen (Maag-Tabellen) wegen der zur Hervorbringung 
dieser Tabellen erforderlichen wissenschaftlichen Pionierarbeit. Das Bun. 
desgericht hat aber, wie auch der Deutsche Bundesgerichtshof und das 
Deutsche Reichsgericht, betont, daß der Schutz in solchen Fällen be
schränkt sei auf die Wiedergabe der gedruckten Werke. Das mitgeteilte 
Wissen sei frei benutzbar. 

Geschützt ist also nicht die wissenschaftliche oder technische Erkenntnis 
oder Regel, sondern nur das körperliche Objekt in bezug auf seine erneute 
Darstellung mit den gleichen Darstellungsmitteln (bei Zeichnungen die 
zeichnerischen Mittel, bei Tabellen die Worte und Zahlen). 

Der Schutz wird also gewährt gegen die unmittelbare Ausnützung des 
in der Darstellung verkörperten Arbeitsergebnisses. Der technische oder 
der wissenschaftliche Gehalt an sich ist auf diesem Wege nicht geschützt. 
Wie schon gesagt, ist aber die Mitteilungsform nicht originell und wäre 
deshalb nicht schützbar. Der Gesetzgeber und die Gerichte haben den 
Schutz offensichtlich deswegen zugestanden, weil nach ihrer Auffassung 
der Konkurrent gegen die Regeln von Treu und Glauben handelt, wenn er 
sich des verkörperten Arbeitsergebnisses bemächtigt, ohne eigene Kosten 
dadurch zu haben. Nur so läßt sich der Widerspruch erklären, der dadurch 
zustande kommt, daß der aus dem Urheberrecht abgeleitete Schutz ent
gegen den Grundsätzen des Urheberrechts in bezug auf einenichtoriginelle 
Mitteilungsform gewährt wird, daß er deswegen gewährt wird, weil die als 
Idee nicht schützbare Arbeitsleistung mit Unternehmensaufwand ver
körpert wurde. 

An sich muß man sagen, daß der Schutz gewährt wird, obgleich also 
weder die Mitteilungsform noch die mitgeteilte Idee nach den spezialrecht
lichen Grundsätzen schützbar wären. 

Der Gesetzgeber und die Gerichte konnten sich also mit dem zuvor er
wähnten numerus clausus der geschützten geistigen Güter nicht abfinden 
und haben diesen unklaren und widerspruchsvollen Ausweg gesucht. 
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VI. Problematik dieses Schutzes 

Der erwähnte Schutz der technischen Zeichnungen und der architekto
nischen Pläne ist zwar gemäß dem Gesagten grundsätzlich anerkannt. 
Damit kommen wir aber noch keineswegs zu einer klaren Situation. 

Wollte man sich auf das Urheberrecht berufen, so scheitert das daran, 
daß nach den Grundsätzen des schweizerischen Urheberrechts nur der 
physische Urheber die Rechte am Werke erwirbt. Nachdem es aber klar 
ersichtlich ist, daß der physische Urheber, nämlich der Zeichner, kein 
schützbares Werk geschaffen hat, daß nicht seine Leistung den Schutz be
gründet, sondern die technischen oder wissenschaftlichen Studien, die vor
her durchgeführt wurden, so kann man den Träger des Urheberrechts gar 
nicht finden. Deswegen ist es auch nicht möglich, urheberrechtlich den 
Schutz zuzugestehen. 

Man muß also sagen, daß der Schutz, wie das Bundesgericht dies in 
bezug auf die Schallplatten festhielt, dem Unternehmen zukommen solle. 

Damit ist aber auch eindeutig zum Ausdruck gebracht, daß dieser Schutz 
nicht ins Urheberrecht gehört und daß er daraus zu eliminieren ist. 

Wie problematisch dieser Schutz ist, ergibt sich, wenn man zwei Sonder
probleme betrachtet: 

1. Umfang des Schutzes 

Bei Werken der Literatur und Kunst wird der Schutz so weit gewährt, als 
das übernommene Werk in dem nachgemachten oder nachgeahmten Werk 
noch deutlich in seinen originellen Bestandteilen erscheint. 

Bei den technischen Zeichnungen und den architektonischen Plänen ist 
aber die Zeichnung selber ja nicht originell. Der Schutz kann also nur ge
rade, wenn er überhaupt zu gewähren ist, sich auf die sklavische Kopie be
ziehen. Der Inhalt ist ja als solcher schutzfrei. 

Auch diese Feststellung zeigt, daß man mit der Anwendung der urheber
rechtlichen Grundsätze nicht zum Ziele kommt. 

2. Dauer des Schutzes 

Der Schutz der Werke der Literatur und Kunst wird bis 50Jahre nach dem 
Tode des Urhebers gewährt. 

Wie vorher festgestellt wurde, kann man aber den Zeichner nicht als den 
eigentlichen Urheber des schützbaren Werkes betrachten. Auf jeden Fall 
wäre es völlig verfehlt, bei seiner Person zur Feststellung der Schutzdauer 
anzuknüpfen. 
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Stoßend wäre es auch, wenn technische Zeichnungen so lange geschützt 
würden, währenddem die größten Erfindungen nur während 18 Jahren 
seit der Anmeldung des Patentes geschützt werden können. 

Bei Plänen der Architektur spielt dies eine kleinere Rolle . 

3. Folgerung betreffend die Gestaltung des Schutzes 
von technischen ,Zeichnungen und architektonischen Plänen 

Die geistigen Leistungen, die in den Zeichnungen und bei den Plänen zum 
Ausdruck kommen, sind als technische Ideen oder Werke der Literatur und 
Kunst entweder spezialrechtlich oder als Geheimnisse geschützt oder dann 
sind sie frei benutzbar. 

An den Zeichnungen und Plänen als körperliche Sachen (Papier- oder 
andere Träger der Mitteilung) steht den Eigentümern der Schutz der 
körperlichen Sachen zu (Eigentumsrecht). Wenn der Erfindungsschutz, 
der Geheimnisschutz oder der Schutz an Werken der Literatur und Kunst 
eingreift, hat die Frage nach dem Schutz der Zeichnungen selber keine 
Bedeutung. In dem Falle ist der Inhaber dieser Objekte, wenn er zugleich 
der Träger der Erfindungsrechte, der Geheimnisse oder der Urheberrechte 
ist, gegen die Wiedergabe der mit den Zeichnungen und Plänen mitgeteil
ten geistigen Sachen umfassend geschützt. 

Wenn aber dieser Schutz nicht besteht, dann ergibt sich die Situation, 
daß der Schutz über das Eigentumsrecht ungenügend ist. 

Technische Zeichnungen und Pläne müssen oft Dritten zur Verfügung 
gestellt werden. Sie werden zu Eigentum (bezogen auf die körperlichen 
Sachen) übertragen oder leihweise oder auch nur zur Einsichtnahme aus
gehändigt. 

In all diesen Fällen besteht die Gefahr, daß dieser Dritte die Zeichnun
gen oder Pläne dank den neuen technischen Vervielfältigungsmitteln re
produziert und sie also benützt, womit er zugleich auch die ganze geleistete 
Vorarbeit, nämlich die technische Idee oder die Idee der Baugestaltung 
benützen kann. 

Wer die Zeichnungen und Pläne derart kopiert, hat einen doppelten 
Vorteil: er erspart sich einmal die Kosten für die technischen oder archi
tektonischen Entwicklungsarbeiten und er erspart sich überdies die Kosten 
der zeichnerischen Herstellung. 

Dabei fällt die Kostenersparnis in bezug auf die Entwicklung der Kon
struktionsideen bezüglich technische Objekte und in bezug aufBauprojekte 
weit mehr in Betracht als die Verbilligung der Herstellung der Wieder
gaben dieser Zeichnungen und Pläne. 
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Wenn der Schutz gewährt wird, so wird er also bezogen auf die Erschwe
rung des Zuganges zu einer an sich freien geistigen Leistung. Das ist der 
eigentliche Sinn des Schutze~ von technischen Zeichnungen und architek
tonischen Plänen, wenn er mcht über das Patent-, Urheber-, Modellrecht 
oder über den Schutz von Geheimnissen geleitet werden kann. 

Neben dem Schutz von geistigen Leistungen und neben dem Schutz der 
körperlichen Objekte treffen wir also auf eine neue Art des Schutzes von 
Unternehmensleistungen. 

Darüber muß man sich völlig klare Rechenschaft geben. Man kann 
weder im Patent- noch im Urheberrecht die Grundsätze finden, wie dieser 
Schutz zu gestalten sei. 

Wettbewerbsrechtlich kann man sagen, es widerspreche Treu und Glau
ben, wenn ein Unternehmer die Leistungen seines Konkurrenten derart 
ausnütze. Diese Leistungen aber wiederum sind zwar mit Unternehmens
mitteln zustande gebracht, aber doch geistige Leistungen. Es handelt sich 
also darum, daß der Grundsatz, wonach nur die spezialrechtlich geschütz
ten geistigen Leistungen von Dritten nicht benutzt werden können, durch
brochen werden soll. Das darf aber sicherlich nicht dazu führen, daß eine 
technische oder eine architektonische Idee nur deshalb nicht benutzt wer
den kann, weil sie in einer Zeichnung oder auf einem Plan fixiert und mit
geteilt ist. Die freie Benützbarkeit der Idee muß als Grundsatz beibehalten 
werden. Andernfalls käme man zum paradoxen Resultat, daß der Schutz 
auf dem Umweg über technische Zeichnungen z.B. für Maschinen leichter 
erreichbar, an keine Voraussetzungen gebunden und ohne Beschränkung 
der Dauer wäre. 

Damit, daß man sagt, es widerspreche Treu und Glauben, technische 
Zeichnungen oder architektonische Pläne zu kopieren, ist es nicht getan. 
Wenn man feststellt, daß ein solches Vorgehen unter die Generalklausel 
des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb falle, so hat man bloß den 
Schutz grundsätzlich anerkannt, ihn aber weder dem Umfang noch der 
Zeitdauer nach festgelegt. Dazu müßten sich, sollte der Gesetzgeber dar
über schweigen, die Gerichte äußern. An sich wäre es richtig, die Eigenart 
jedes einzelnen Falles, die Bedeutung des Objektes usw. in Anschlag zu 
bringen. Man käme aber mit dieser Fallgerechtigkeit zu keinem Ergebnis, 
das die Rechtssicherheit fördern würde. Man wird nach einer mittleren 
Lösung suchen müssen. 

Der Schreibende sieht noch keine Grenzen für die Schutzbestimmung. 
Diese sind in enger Zusammenarbeit mit den interessierten Kreisen zu 
suchen. Dabei ist auch zu erwägen, ob der Schutz im Gesetz gegen den un-
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lauteren Wettbewerb untergebracht werden sollte, was nach Auffassung 
des Schreibenden richtig wäre. 

VII. Ähnliche Probleme 

Parallelen zu der skizzierten Situation finden wir bei der Benützung von 
Schallplatten und geographischen Karten zur Erstellung von neuen Plat. 
ten und Karten dank den technischen Hilfsmitteln. Ebenso haben die Ver. 
leger wohl einen Anspruch darauf, sich dagegen zur Wehr zu setzen, daß 
Druckwerke durch neue Wiedergabemittel billig angefertigt und in Kon
kurrenz zu den Vorbildern auf den Markt gebracht werden. Sobald foto
mechanische Wiedergaben von Büchern preisgünstig sind, ist das Problem 
sehr ernstlich zu erwägen, weil die Verlockung besteht, urheberrechtlich 
freie Werke derart «nachzudrucken». Ganz besonders gefährlich ist die 
Wiedergabe von musikalischen Werken, bei denen der erste Notendruck 
immer noch sehr viel kostet. 

Auch das Nachgießen und Nach pressen von Industrieerzeugnissen unter 
Vermeidung der Herstellung von eigenen Plänen und eventuell auch von 
Werkzeugen ist zu betrachten. 

Wenn die Schweiz nicht ein Spezialgesetz in bezug auf Pflanzenzüch
tungen erlassen sollte, wäre auch der Schutz von Züchtungsergebnissen in 
diesem Rahmen zu betrachten. 
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Vous vous souvenez que la revision partielle de la LDA de 1955 a ete 
preparee par un avant-project du regrette PLINIO BoLLA. Son remarquable 
travail contenait des propositions depassant notablement le cadre d'une 
simple adaptation de la loi föderale du 7 decembre 1922 a la Convention 
de Berne revisee a Bruxelles en 1948. Son avant-projet tendait en fait 
a adapter la loi de 1922 aux techniques modernes de diffusion et de repro
duction des ceuvres litteraires et artistiques. On y trouvait notamment une 
reglementation des ceuvres cinematographiques. Celle-ci renfermait une 
definition des auteurs de cette categorie d'ceuvres et une sorte de presomp
tion juris tantum, selon laquelle le contrat passe entre chaque auteur et le 
producteur emporte, sauf clause contraire, cession du droit d'exploitation 
de l'ceuvre, saufpour la partie musicale. M.BOLLA avait egalement donne 
une definition de la publicite («Öffentlichkeit») sous une forme negative 
qui circonscrivait ce qui n'est pas « public». Une autre disposition reglait 
l'utilisation de la photocopie et du microfilm, ainsi que celle des appareils 
enregistreurs de sons. Son avant-projet definissait aussi la notion d'enre-
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gistrement ephemere des organismes de radiodiffusion. II prevoyait enfin 
de reduire a 25 annees la duree de protection des ceuvres cinematogra. 
phiques et photographiques, pour les premieres a compter de la repre. 
sentation initiale et pour les secondes, a compter de la confection du ne. 
gatif original. 

En 1953, une commission d' experts groupant les porte-parole de tous Ies 
milieux interesses, puis, en 1954, une pctite commission d'experts neutres 
etudierent et amenderent sur quelques points les parties de l'avant-projet 
qui visaient a adapter la loi suisse au texte de Bruxelles. La prise en con. 
sideration des autres articles figurant dans cet avant-projet fut renvoyee a 
la revision totale. Les Chambres federales enterinerent les propositions des 
commissions d'experts, sauf la disposition concernant les enregistrements 
ephemeres qui fut ecartee. 

Au cours des debats parlementaires, M. FELDMANN, qui dirigeait alors le 
departement de justice et police, promit d'entreprendre cette revision to
tale une fois quc serait entree en vigucur la loi partiellement revisee. 

En 1958, ce departement demanda a M. MENTHA, ancien directeur du 
Bureau international de la propriete intellectuelle, un rapport sur les pro
blemes les plus importants qui, selon lui, devraient etre etudies dans le 
cadre de la revision totale. Celui-ci rec;:ut egalement mission de presenter 
des propositions de solution de ces problemes ainsi que des suggestions sur 
la methode a suivre pour les etapes ulterieures de cette revision. Le rapport 
depose par M. MENTHA avait pour chapitres principaux le domaine de la 
cinematographie, les licences obligatoires en faveur de l'industrie phono
graphique et de la radiodiffusion, la protection du droit moral de l'auteur, 
la reproduction par le moyen de la photocopie et des appareils enregistreurs 
de sons ou d'images, la notion de «publicite» en relation avec les recita
tions, executions et representations d'ceuvres, le droit de pret-location des 
bibliotheques, le droit de suite et le domaine public payant. M. MENTHA 
suggerait, comme methode de travail pour la revision totale, de constituer 
d'abord une commission d'experts desinteresses et verses dans le droit d'au
teur, qui pourrait se fractionner en autant de groupes de travail qu'il y 
aurait de problemes a etudier. M. BoLLA avait propose, dans un rapport 
presente en 1955 a l' Assemblee generale de votre association, une methode 
assez proche (Revue Suisse de la Propriete industrielle et du Droit d' Auteur 
1955, fase. 1, p. 35 et 36). 

C'est a cette Solution que s' est rallie le departement federal de justice' et 
police. Une commission d'experts neutres, formec de 17 membres, se cons
titua au cours d'une seance qui eut lieu le 4 juillet 1963 sous la presidence 
de M. von Moos, chef du departement de justice et police. Celui-ci delegua 
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ses fonctions au directeur du Bureau fcderal de la propriete intellectuelle, 
M.JosEPH VoYAME. 

A la demande de la commission d'experts, le Bureau proceda au cours 
du meme ete a une vaste consultation des milieux interesses a un titre 
quelconque a la protection des droits d'auteur. 140 groupcments et admi
nistrations furent invites a presenter leurs propositions et leurs vreux con
cernant la nouvelle loi . Le Bureau elabora au printemps 1964 un projet 
d'inventaire des questions a soumettre a la commission d'experts. Lama
tiere premiere de son etude etait formee des reponses re<;ues des organi
sations consultees, de certains elements de lois etrangeres modernes et des 
avis contenus dans des travaux anterieurs de specialistes du droit d'auteur. 
En ete 1964, un groupe de travail ad hoc de la commission d'experts 
examina ce projet d'inventaire et y apporta quelques retouches. 

En automne de la meme annee, la commission d'experts se reunissait en 
vue de l'organisation de son travail. Elle se constitua en groupes de travail 
et repartit entre ceux-ci les divers chapitres de l'inventaire sur la base des 
propositions du Bureau. Elle fixa les grandes lignes de sa methode de 
travail. C'est ainsi qu'il fut decide que chaque groupe etablirait, lorsqu'il 
aurait epuise la matiere a etudier, un rapport contenant ses propositions 
concretes de solutions avec un expose explicatif. Ces rapports partiels 
seraient ensuite examines par le plenum clont les decisions feraient l'objet 
d'un rapport final a l'intention du departement federal dejustice et policl'. 
Actuellement les groupes de travail reuvrent au cours de seances plus ou 
moins rapprochees, generalement preparees par un rapporteur qui pre
sente quelques jours avant la seance un expose ecrit developpant ses vues 
sur un objet fixe a l'avance. 

Voici comment la suite des travaux de la revision est envisagee par le 
departement de justice et police. Le depöt de son rapport par la com
mission d'experts sera suivi de la redaction d'un avant-projet d'une ou 
plusieurs lois. 

Ce texte fera l'objet d'une large diffusion et sera soumis a une nouvelle 
consultation de tous les milieux interesses. Il est prevu qu'une nouvelle 
commission d'experts, clont la composition sera fixee en temps voulu, exa
minera l'avant-projet a la lumiere des resultats de la consultation publique. 
Un deuxieme avant-projet sera ensuite etabli sur la base des propositions 
de la commission d'experts n° 2. Il constituera en principe le projet du 
Conseil federal destine a la procedure parlementaire. 
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II. Problemes d'organisation de la revision 

Apres avoir brievement enumere les etapes passees et a venir de la re. 
vision,je veux maintenant vous soumettre quelques problemes qui lui sont 
inherents, d'abord quant a la forme, c'est-a-dire dans son organisation , 
ensuite quant au fond, c'est-a-dire du point de vue du droit materiel. 

Il est exceptionnel qu'une commission d'experts aborde son travail sans 
avoir sur sa table un premier avant-projet redige soit par l'administration 
soit par un specialiste independant, ce qui constitue la procedure tradi
tionnelle, comme ce fut par exemple le cas pour la revision de la loi de 1907 
sur les brevets d'invention. Ainsi que le disait M. BoLLA dans son rapport 
deja cite, «la redaction d'un avant-projet par un specialiste, meme emi
nent, ne constituerait pas un serieux pas en avant. Ce qui importe davan
tage, me semble-t-il, c'est d'aboutir sur toute une serie de points nevralgi
ques a un equilibre raisonnable et equitable des interets en presence». I1 a 
egalement paru impossible aux autorites competentes de rediger ou de 
faire rediger par une personnalite independante un avant-projet qui tienne 
campte d'emblee des interets economiques divergents et meme contra
dictoires en presence, qui resolve les problemes juridiques ardus caracte
risant cette matiere a la fois tributaire de la technique et, plus que toute 
autre, soumise a l'attraction du droit international. 

La necessite s'imposait de rassembler d'abord des materiaux de bonne 
qualite et de leur donner une forme organique, ce qui permettrait ensuite 
la redaction d'un avant-projet. C'est ce chemin qu'ont aussi suivi, sauf 
erreur, les autorites allemandes, americaines et frarn;aises lors de la revision 
de leur legislation, en faisant appel a des commissions permanentes ou ad 
hoc, formees de juges, professeurs et avocats verses en la matiere, pour 
proceder aux etudes preparatoires. 

En lieu et place d'un premier avant-projet, notre Bureau a etabli a l'in
tention de la commission d'experts un inventaire des principaux problemes 
qui forment la matiere de la revision. Comme je l'ai deja dit, ce catalogue 
a ete etabli en se fondant d'abord sur les propositions des groupements et 
administrations que nous avons consultes en 1963, sur des etudes faites par 
des specialistes en vue de la revision et sur des dispositions interessantes de 
lois etrangeres modernes. Ce questionnaire, qui ne lie pas limitativement 
la commission d'experts, est avant tout un aide-memoire qui a permis de 
diviser les nombreux objets de la revision en chapitres determines dont 
chacun a ete attribue a un groupe de travail. 

Le mandat donne a la commission d'experts par le departement federal 
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de justice et police es~ a~nsi conc;u: ~resenter un rappor_t _contenant_ ~es 
ropositions sur les prmc1paux problemes que pose la rev1S1on de la leg1si tion concernant le droit d'auteur, propositions qui doivent etre formulees ;e rnaniere a permettre ensuite la redaction d'un avant-projet. 
Pour remplir son mandat, la commission, qui etait libre d'organiser son 

travail a son gre, s'est trouvee devant une alternative: 
fallait-il que la commission se mettre d'emblee au travail en plenum ou 

etait-il preferable de former d'abord des groupes de travail ayant chacun a 
etudier une partie determinee des objets de la revision? 

Dans le premier cas, le plenum aurait procede a de larges echanges de 
vues sur les problemes fondamentaux de la revision et des groupes de 
travail auraient ete constitues en cours de route, chaque fois que le plenum 
se serait heurte, dans la discussion, a des questions controversees, exigeant 
des investigations et des etudes speciales. Une fois son etude terminee et 
ses propositions presentees a la commission, le groupe ad hoc se serait 
dissous et ses membres seraient redevenus disponibles pour reuvrer dans 
de nouveaux groupes de travail formes au gre des necessites. 

La commission opta toutefois pour la seconde methode de travail. Les 
chapitres de l'inventaire furent repartis d'entree de cause entre quatre 
groupes de travail. Les etudes prealables approfondies que ces groupes font 
actuellement sur les objets qui leur ont ete attribues ont pour but de pre
parer les deliberations qui auront ensuite lieu au sein du plenum, les 1 7 
membres de la commission ayant alors devant eux des propositions con
cretes accompagnees des motifs. Cette procedure est plus souple, des 
groupes de 4 a 5 experts pouvant plus aisement se rencontrer pour des 
discussions sans protocole. · 

Une fois admis le principe des groupes de travail, un probleme delicat 
fut celui de la repartition proprement dite des matieres entre ceux-ci. La 
egalement, deux methodes etaient applicables, clont aucune d'ailleurs 
n'etait exempte de defauts. On aurait pu detacher de la matiere a reviser 
!es problemes meritant des etudes speciales. On aurait alors eu, par exemple 
un chapitre consacre a la radiodiffusion et television, un autre a l'utili
sation des appareils enregistreurs de sons/images, un troisieme a la photo
copie, un quatrieme au cinema, un cinquieme au droit de suite, etc. Une 
teile methode aurait eu pour avantage de delimiter plus clairement le man
dat de chaque groupe de travail. Mais le systeme presente des inconve
nients non negligeables. Une partie seulement des objets de la revision 
aurait ete livree aux travaux preparatoires des groupes. Ce decoupage 
empirique de la matiere aurait conduit les groupes a faire des propositions 
difficiles a souder ensuite les unes aux autres pour en faire un tout homo-
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gene, l'examen de certains problemes etant ainsi dilue entre les groupes ou 
meme escamote. 

C'est la seconde methode qui a ete finalement retenue, celle consistant 
a fractionner l'ensemble de la matiere en suivant la systematique des lois. 
On a des lors les tetes de chapitre suivantes: objet du DA; sujet du DA· 

' contenu du DA; restrictions a la protection du DA; transmissions du DA· 
) 

duree de protection du DA; violations du DA, etc. Ce systeme permet de 
saisir en un tout les problemes juridiquement lies et de soumettre en fait 
a l'etude des groupes de travail toute la matiere du DA. Dans Süll appli
cation, il n'est toutefois pas non plus a l'abri de la critique. Un certain 
chevauchement des matieres y est egalement inevitable. C'est en parti
culier le cas pour le droit moral qui ne peut pas etre isole en vue d'une 
etude in abstracto par un seul groupe de travail. Plusieurs groupes procede
ront clone a l'examen de cet element capital du droit d'auteur, mais SOUS des 
angles de vue differents. J'en reparlerai dans la derniere partie de mon 
expose, consacree aux aspects materiels de la revision. 

Le travail des groupes exige une coordination qui se realise par les 
moyens suivants: le secretariat de tous les groupes est assure par le meme 
agent du BFPI; les rapports et proces-verbaux de leurs seances sont portes 
a la connaissance de tout la commission s'ils contiennent des propositions 
et decisions de fond. Lorsque leurs travaux auront atteint un certain de
veloppement, un groupe ad hoc forme des presidents des groupes de travail 
pourra se reunir pour confronter les resultats deja obtenus et pour syn
chroniser, le cas echeant, la suite de leurs activites. Si besoin est, deux 
groupes de travail pourront avoir une ou plusieurs seances communes. 
Enfin si un groupe de travail le demande, le plenum pourra etre reuni 
meme avant la fin des travaux des groupes, pour se prononcer sur un point 
particulierement important qu'il est necessaire de trancher pour permettre 
au groupe interesse de poursuivre Süll activite. 

III. Quelques aspects materiels de la revision 

Ainsi que vous le savez, le programme de la revision est vaste. 11 com
prend la refonte de la LDA 1922 et celle de la loi de perception de 1940 
avec Süll reglement d'execution. La commission doit egalement etudier et 
faire des propositions au sujet de la protection des artistes interpretes et 
executants, des fabricants de disques et des organismes de radiodiffusion, 
en vue d'une adhesion de la Suisse a la Convention de Rome du 26. 10. 
1961. Elle doit etendre encore son examen aux prescriptions reglementant 
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1e contrat d'edition, soit les art. 380 a 393 du CO, et a la protection du 
«droit moral» actuellement reglee partiellement aux art. 27 a 29 CCS et 
dans la LDA elle-meme. 

On peut esquisser comme suit la repartition de cette matiere entre les 
quatre groupes de travail: 

Ont ete attribues au premier groupe, de 5 membres, les objets du DA 
(soit le catalogue des a:uvres protegees), le contenu du DA (soit la nomen
clature des droits exclusifs actuellement enumeres aux art. 12 et 13 LDA), 
Ies restrictions a la protection des DA, qui font l'objet des art. 15 a 35 
actuels, la duree de protection, les violations du DA, le domaine public 
payant et le champ d'application de la future loi, actuellement regle a 
l'art. 6. Ce groupe a clone dans sa competence la part quantitativement la 
plus importante de la revision de la LDA. Un deuxieme groupe de 4 
membres est charge d'etudier le chapitre intitule dans l'inventaire « acqui
sition originaire ou derivee du DA». Ce sont les questions en rapport avec 
les suj ets du DA. Un troisieme groupe, de 4 membres egalement, a pour 
mandat d'elucider le probleme de la transmission mortis causa et entre 
vifs du DA, la perception des DA, ainsi que les relations entre titulaire du 
DA et le proprietaire de l'exemplaire de l'a:uvre. Enfin, le quatrieme 
groupe, forme de 5 membres, se consacrera aux problemes concernant la 
protection des droits dits « voisins ». 

Une decision qui a souleve de nombreuses controverses aussi bien du 
cöte des auteurs que dans les groupements directement interesses aux droits 
«voisins», est celle qu'a prise le departement dejustice et police de reunir 
dans les travaux de revision le droit d'auteur et les droits «voisins». Malgre 
les critiques, les autorites federales ont maintenu cette decision. A leurs 
yeux, en bonne technique legislative, il convient d'englober dans la revision 
l'ensemble des objets qui appartiennent de pres ou de loin a la protection 
des reuvres litteraires et artistiques. Or, la Convention de Rome elle-meme 
definit les artistes interpretes ou executants en se referant expressement aux 
reuvres litteraires et artistiques. 

11 est bien vrai que la protection des artistes interpretes ou executants 
releve du droit du travail, mais seulement en tant que cette protection est 
demandee a l'encontre de l'employeur de l'interprete. Toutefois, la pro
tection est avant tout revendiquee contre les utilisations des prestations 
vivantes et enregistrees des interpretes, faites par des tiers en dehors de 
tout contrat. 11 se pose pour la protection des interpretes des problemes 
proches de ceux qui touchent la protection des auteurs; tel pourra notam
ment etre le cas, suivant les vues de la commission d' experts, dans le domaine 
de la perception. D'autre part, on peut difficilement dissocier la protection 
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des executants de celle des fabricants de disques et des radiodiffuseurs, vu 
l'interpenetration des interets des trois groupes en presence. Meme si la 
protection des droits «voisins » vise des prestations, alors que celle des 
droits d'auteur vise des a:uvres, il n'en reste pas moins que le tout reposera 
sur des institutions juridiques apparentees. Ce voisinage n'a pas cte ignore 
par les Etats qui ont deja reconnu une protection speciale pour les droits 
«voisins ». Ainsi en est-il de l' Allemagne, de l' Autriche, des pays nordiques, 
de l'Italie, duJapon, du Mexique, de la Tchecoslovaquie et de la Turquie. 
Dans l'organisation de la premiere etape de la revision, il a cependant etc 
tenu campte autant que possible des particularites inherentes aux droits 
«voisins». Le groupe de travail qui s'occupe de ce domaine a ete etoffe 
par l'introduction d'un representant de l'OFIAMT, verse dans le droit du 
travail. Ce groupe agit en toute independance, comme s'il s'agissait d'une 
petite commission d'experts autonome. Ses propositions seront toutefois 
soumises ensuite au plenum, independamment des propositions des grou
pes charges du DA proprement dit. Il sera loisible au plenum de proposer, 
s'il l'estimejustifie, de regler cette matiere dans une loi distincte. Il pourra 
egalement, si les propositions du groupe de travail special lui sont soumises 
assez tot, examiner celles-ci en priorite par rapport aux questions de DA. 

De meme que les autres groupes de travail, celui-ci ne comprend pas de 
representants des milieux interesses. Il ne faut pas perdre de vue en effet 
que la commission d'experts a avant tout un caractere scientifique. Le but 
de ses travaux est en effet d'abord d'etablir les principes juridiques sur 
lesquels aussi bien la protection des DA que la legislation sur les droits 
«voisins» devront reposer, puis de presenter des propositions de solutions 
concretes permettant la redaction d'un ou plusieurs avant-projets de loi. 
C'est a un stade ulterieur de la revision quese posera la question de la par
ticipation directe des milieux interesses aux travaux preparatoires. D'ail
leurs, le groupe de travail competent a rec;u la faculte, comme les autres 
groupes, de consulter en tout temps, sur tout objet et dans la forme qu'il 
choisira, les associations defendant les interets des artistes executants, 
comme aussi les associations de fabricants de disques. Il vient d'ailleurs de 
faire usage de cette possibilite puisque ces groupements lui ont recemment 
soumis, a sa demande, un avant-projet partiel de loi sur les droits « voisins ». 

Vu leur nombre, il n'est pas possible de passer en revue l'ensemble des 
propositions et va:ux formules par les groupements consultes par notre 
bureau en vue de l'etablissement de l'inventaire des questions soumises a 
la commission d'experts. Voici, a titre simplement exemplaire, quelques
unes de ces suggestions, etant entendu que leur choix ne comporte aucun . 
jugement de valeur de la part du rapporteur: 
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1. Introduction des reuvres scientifiques dans la LDA en tant que categorie d'reuvres 
parallele aux reuvres litteraires, musicales, artistiques. 

2. Les droits d'auteur sur les reuvres creees sur la base d'un mandat, d'un contrat de 
travail ou d'entreprise devraient appartcnir a titre originaire au mandant, employeur ou 
rnaitre de l'ouvrage, qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale. Cette regle vise 
notamment les reuvres realisees par les conseillers en publicite, les dessinateurs-construc
teurs, !es photographes, !es collaborateurs a la realisation d'reuvres collectives dans les
quelles l'entrepreneur se distingue de la collectivite des auteurs. D'autres organisations 
se contenteraient, au lieu d'une acquisition originaire, d'une presomption simple de ces
sion au mandant, employeur ou maitre de l'ouvrage. 

3. Pour !es reuvres cinematographiques, si l'acquisition originaire de tous les droits 
d'exploitation par le producteur n'est pas realisable, il est demande une cession legale ou 
une presomptionjuris et de jure de cession de ces memes droits en faveur du producteur, 
ou tout au moins une presomptionjuris tantum de cession qui devrait comprendre egale
rnent !es droits d'auteur sur !es reuvres preexistantes. 

4. Q uelques groupements proposent l'obligation de la forme ecrite pour les contrats de 
cession de droits d'auteur. Toutefois certains voudraient limiter cette obligation, par 
exemple en ne soumcttant pas a la forme ecrite !es engagements des coauteurs par le pro
ducteur d'reuvres cinematographiques, pour le motif que cette exigence n'est ni neces
saire ni realisable en fait. Par contre, la forme ecrite serait coi;i.ditio sine qua non de la 
validite du transfert des droits des auteurs des reuvres preexistantes au producteur. Un 
autre groupement propose l'obligation de la forme ecrite pour la cession des droits d'edi
tion, du droit de traduction, du droit d'adaptation, specialement en vue de realiser un 
film, de meme que pour la cession des droits d'auteur aux societes de perception et !es 
cessions concernant !es reuvres non encore creees mais promises. 

5. Au sujet de la reproduction d'reuvres protegees par microfilms/photocopies et par 
appareils enregistreurs de sons/images, plusieurs propositions tendent a une liberalisa
tion dans l'emploi de ces moyens techniques. En resume, selon ces groupements, toutes 
les utilisations qui ne sont pas typiquement «publiques» ou commerciales devraient etre 
considerees comme «privees» et par consequent !ihres. 

Pour les photocopies et microfilms, en particulicr, des milieux industriels suggerent 
qu'une sphere privee !eur soit explicitement reconnue par la loi afin de pouvoir librement 
reproduire pour les besoins de leurs services des articles de revues scientifiques. Entre 
autres solutions, il est suggere qu'une presomption simple soit introduite dans la loi en ce 
sens que les articles de revues scientifiques pourraient etre librement photocopies, even
tuellement en nombre limite, par !es industries, chaque fois qu'une reserve contraire ex
presse ne figure pas a un endroit bien visible du periodique et a condition que les photo
copies ne servent pas a des fins directement commerciales. 

II est demande pour !es bibliotheques publiques, centres de documentation et autres 
organismes specialises la faculte de reproduire librement, ou de faire reproduire par des 
services exterieurs, les ouvrages meme entiers, notamment pour des particuliers se livrant 
a des etudes personnelles; le droit de mettre les photocopies en circulation devrait etre 
jumele avec le droit de photocopier. 

Apropos des magnetophones, un groupement suggere qu'il ne soit permis de repro
duire mecaniquement une reuvre a des fins privees qu'a partir d'un exemplaire d'reuvre 
dont on est proprietaire; le droit d'enregistrer une emission radiophonique et celui de 
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reenregistrer sur bande des disques appartenant a des tiers exigeraient, en revanchc, 
l'autorisation de l'auteur ou de son ayant cause. 

D'autres organisations demandent au contraire que la liberte de tels enregistrements 
soit sanctionnee par la loi, mais elles admettraient que les porteurs de sons ainsi obtenUs 
ne doivent ensuite pas sortir de la sphere privee de l'operateur. 

6. La reproduction d'ceuvres photographiques fait aussi l'objet de propositions. S'i! est 
impossible d'en interdire toute reproduction par des tiers pour l'usage prive du dient, il 
est propose que seules les copies faites gratuitement par le tiers echappent a l'autorisation 
du photographc. 

7. Que ce soit en faveur de la recherche scientifique, des eglises, de l'enseignement 
voire de la culture generale, plusieurs groupements demandent la disposition libre e; 
gratuite des ceuvres editees aussi bien musicales et artistiques que litteraires. 

8. Au sujet du contenu du droit d'auteur, il est propose une disposition de caractere 
general qui reconnait a l'auteur le droit integral de disposer de son ceuvre dans les limites 
de la loi et de l'exploiter par tous les moyens possibles, avec une liste seulement exem. 
plaire de ces differents moyens, qui s'inspirerait du catalogue des droits exclusifs contenus 
aux art.12 et 13 LDA. 

9. Parmi les prerogatives du droit d'auteur non encore mentionnees dans la loi ac
tuelle, le droit de location fait l'objet de propositions divergentes. II est regrettable que 
l'association la plus directement interessees a ce droit ne se soit pas prononcee sur ce pos
tulat. II pourrait s'agir soit d'un droit exclusif, soit d'un droit a remuneration. 

Quanta la proposition d'introduire le «droit de suite», qui emane d'associations grou
pant les peintres et sculpteurs, elle est malheureusement tres peu documentee. 

10. Pour les ceuvres ayant plusieurs auteurs, il est demande que la loi ne fixe pas seule
ment le regime des ceuvres de collaboration au sens etroit de l'art. 7 LDA, mais aussi celui 
des ceuvres formees par la reunion d'apports createurs appartenant a des genres artisti
ques differents et capables de mener une existence autonome avec, pour corollaire, une 
reglementation assurant l'unite d'exploitation de l'ceuvre commune. 

11. Le chapitre concernant le contrat d'edition a malheureusement ete tres neglige par 
les organisations consultees. Une seule d'entre elles a presente des propositions de fond. 

12. La reglementation de la perception des droits d'auteur a ete en revanche large
ment discutee. 

Plusieurs propositions re,;:ues ne sont pas nouvelles; ellcs avaient deja ete faites a l'oc
casion de la revision partielle de 1955. 

Ainsi a ete posee la question de l'extension de la perception, contrölee par une com
mission arbitrale federale, a d'autres droits que le droit d'execution publique/radiodif
fusion, specialement au droit d'enregistrement mecanique. 

On demande a nouveau que toutes les decisions de la commission arbitrale federale 
soient susceptibles d'un recours de droit administratif au Tribunal federal, alors que c'est 
actuellement le cas pour le seul tarif de la radiodiffusion. Le Tribunal federal, ainsi que la 
commission arbitrale federale, devraient examiner les tarifs non plus du point de vue de 
l' «arbitraire », mais selon le critere de l' «equite». 
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De nombreuses autres questions concernant la perception sont soulevees par des or
ganisations interessees. Citons les suivantes : 

- La procedure et les regles materielles concernant l'examen des tarifs par la com
rnission arbitrale devraient etre fixees dans la loi, c'est-a-dire par le parlement et non plus 
par une ordonnancc departementale. 

- La commission arbitrale federalc devrait etre competente non seulement pour ap
prouver ou refuser les tarifs qui lui sont presentcs par Ja societe de perception, mais aussi 
pour en arreter elle-meme les taux et !es modalites, ou m eme pour modifier d e sa propre 
initiative des tarifs deja approuves precedemment. 

En plus de ces propositions extraites des reponses des groupements que 
nous avons consultes en 1963, il pourrait etre utile de citer pro memoria 
quelques questions de principe comprises dans l'inventaire soumis a la 
commission d' experts: 

- Faut-il faire preceder l'enumeration des ceuvres protegees d'une definition de la 
notion d'« ceuvre», en precisant eventuellement les conditions que l'ceuvrc doit remplir 
pour beneficier de la protection? 

- Au sujet du contenu du droit d'auteur, dans quelles limites et par quels moyens 
faut-il regler Ja protection de l'element ideal de ce droit? 

- En ce qui concerne cet element non negociable du droit d'auteur, comment faut-il 
en regkr l'exercice lorsque !es droits patrimoniaux ont passe en tout ou en partie a des 
tiers du vivant de l'a uteur? 

- Si la nouvelle loi devait contenir des regles speciales sur la protection de l'element 
non patrimonial du droit d'auteur, quand cette protection doit-elle expirer? 

A Ja mort de l'auteur ? 

Au terme de la protection cinquantenaire? 

Ou bien faut-il reconnaitre a cet element une existence illimitee? 

- En ce qui concerne l'element patrimonial du droit d'auteur, faut-il Je definir dans 
une clause generale englobant tous !es moyens actuels et futurs d'exploita tion de l' ceu vre 
ou faut-il au contraire fixer exhaustivement !es prerogatives accordees ex lege? 

- En consideration de son element non pecuniaire, convient-il d e considerer le droit 
d'auteur comme incessible dans sa substance, l'auteur ne pouvant alors accorder que des 
concessions exclusives ou des autorisations d'utilisation de son ceuvre, ce que Ja loi autri
chienne appelle des «Werknutzungsrechte» et «Werknutzungsbewilligungen »? 

- Si cette construction juridique etait retenue, faut-il prevoir que !es titulaires de ces 
concessions exclusives («Werknutzungsrechte») n'ont le droit de !es ceder a leur tour a 
des tiers, en tout ou en partie, qu'avec l'assentiment de l'auteur? Dans }'affirmative, Ja 
meme question se pose pour l'octroi a d es tiers d'autorisations d'utilisation ( «Werk
nutzungsbewilligungen») par le titulaire de concessions exclusives. 

- Faut-il completer la loi par l' introduction de dispositions - de droit imperatif ou 
dispositif - regissant certains contrats typiques d'exploitation des ceuvres par !es tiers, 
comme c'est deja actuellement Je cas du contrat d'edition? On peut penser notamment 
a des regles sur Je contrat d'adaptation cinematographique, de radiodiffusion, de repre
sentation theätrale. 
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- La Ioi actuelle prevoit une serie de cas dans lesquels l'utilisation de l'ceuvre par !es 
tiers est Iibre et gratuite. Independamment de Ja question de savoir si dans Ja nouveUe 
Ioi de nombre de ces cas sera reduit ou au contraire augmente, comme Je demandent !es 
milieux d'usagers, Ja commission aura a examiner si Je maintien de Ja gratuite de l'usage 
se justifie dans tous ces cas ou si un droit a redevance devrait etre prevu en faveur de 
l'auteur pour certains d'entre eux. 

Au stade present des travaux de revision, qui n'en sont qu'a leur debut, 
le rapporteur n' est pas en mesure de communiquer des renseignements 
plus complets au sujet de la reforme de la legislation suisse sur le droit 
d'auteur. 

,Zusammenfassung 

Unter dem Vorsitz des Vorstehers des Eidgenössischen Justiz- und Po
lizeidepartementes trat am 4.Juli 1963 eine Expertenkommission zusam
men, um die erste Etappe der Totalrevision der Gesetzgebung über das 
Urheberrecht an die Hand zu nehmen. 

Der Revisionsstoffumfaßt vor allem eine Überarbeitung des URG 1922/ 
1955 und des Verwertungsgesetzes von 1940 sowie das Gebiet der sog. 
«Nachbarrechte». Die Kommission, die sich vorwiegend aus sachverstän
digen Hochschuldozenten und Anwälten zusammensetzt, erhielt das Man
dat, dem genannten Departement über ihre Revisionsvorschläge zu be
richten. Der weitere Gang der Revisionsarbeiten gestaltet sich voraussicht
lich wie folgt: Redaktion eines Vorentwurfes zu einem oder mehreren 
Gesetzen auf der Grundlage der Schlußfolgerungen der Kommission; Ver
nehmlassung der interessierten Kreise zum Vorentwurf; Prüfung des Vor
entwurfs durch eine neue Expertenkommission unter Berücksichtigung des 
Konsultationsergebnisses; Ausarbeitung eines zweiten Vorentwurfs, der -
wie vorgesehen ist - gleichzeitig der Entwurf des Bundesrates zuhanden 
der Eidgenössischen Räte sein wird. 

Das Eidg. Amt für geistiges Eigentum führte in den Jahren 1963 und 
1964 eine umfassende Vorbefragung der Organisationen der Urheber, 
Urheberrechtsnutzer und Werkvermittler durch, um die Vorschläge und 
Wünsche der interessierten Kreise zu erfahren. Unter Berücksichtigung 
der Antworten, der Gutachten und aktuellen Berichte von Urheberrechts
spezialisten sowie der Rechtssysteme moderner ausländischer Gesetze 
stellte es 1964 ein nicht abschließendes Verzeichnis der Fragen auf, die 
von der Kommission behandelt werden sollen. Gestützt auf dieses Inven
tar verteilte die Kommission den Revisionsstoff auf vier Arbeitsgruppen, 
die sogleich ihre Tätigkeit aufnahmen. Sie werden sich zu gegebener Zeit 
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irn Plenum zusammenschließen, um die endgültigen Vorschläge auszu
arbeiten, die die Gesamtkommission dem Eidgenössischen Justiz- und 
Polizeidepartement unterbreiten wird. 

Der Revisionsstoffwurde nach Maßgabe der Systematik der klassischen 
lJrheberrechtsgcsetze aufgeteilt (Geschützte Werke, Subjekte des Ur
heberrechts, Inhalt des Urheberrechts, Schutzeinschränkungen, Über
tragung, Rechtsverletzungen, Schutzdauer, «Nachbarrechte», u. a.). 
Diese Unterteilung erlaubt es, den Revisionsstoff in seinem gesamten, 
durch die neue Gesetzgebung zu regelnden Umfange von den einzelnen 
Arbeitsgruppen prüfen zu lassen. Das bewirkt aber auch, daß gewisse 
Probleme, so etwa die Frage des Urheberpersönlichkeitsrechtes, von meh
reren Arbeitsgruppen gleichzeitig, jedoch unter verschiedenen Gesichts
winkeln untersucht werden. Dank der den einzelnen Gruppen zur Ver
fügung stehenden Koordinationsmittel können diese Schwierigkeiten je
doch wenigstens teilweise überwunden werden. 

Im letzten Kapitel des Exposes werden einzelne Vorschläge der imJ ahre 
!964 befragten Organisationen aufgeführt, ebenso einige Kernprobleme, 
wie die Frage nach der Rechtsnatur der Urheberrechtszessionen, mit denen 
sich die Expertenkommission in der ersten Revisionsetappe zu befassen hat. 



Schweizerische Rechtsprechung 

THOMAS RÜEDE, ZÜRICH 

I. Patentrecht 

PatG Art.1 Abs.1 

Die Bejahung eines klar erkennbaren technischen Fortschrittes setzt nicht voraus, 
daß die neue technische Maßnahmen in jeder Beziehung zum besten Resultat führt. 
Im Zweifel hinsichtlich der Patentwürdigkeit ist - mindestens im Erteilungs
verfahren vor der Bekanntmachung- zugunsten des Patentbewerbers zu entscheiden 
( in dubio pro inventore). 

PMMBl 1965 I 31 ff., Auszug aus dem Entscheid der I.Beschwerd~
abteilung des Eidg.Amtes für geistiges Eigentum vom 10. Mai 1965 in 
Sachen Farbenfabriken Bayer gegen den Entscheid der Prüfungsstelle 
der Vorprüfungssektion I. 

PatG Art.1 Abs.1 und Art. 106 Abs.1 

Wird für ein Er;:,eugnis generell Eifmdungsschutz beansprucht, so muß dieses Er
zeugnis unabhängig von der Art der Herstellung eine Eifmdung verkörpern. 

<,ur Erfindung gehört, daß sie eine neue Lehre zum technischen Handeln vermittelt, 
wobei diese Lehre entweder in der konkreten Angabe der Lösungsmittel oder auch 
nur in der Stellung der Aufgabe enthalten sein kann. 

In der Aufgabenstellung allein kann nur dann eine Erfindung liegen, wenn die 
Lehre zum technischen Handeln für den Fachmann in der Problemstellung selbst 
schon enthalten ist, wenn also die Lösung des Problems keine erfinderische Tätigkeit 
mehr erfordert. 
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Jn den Vorschriften über das Prüfungsveifahren ist stets allgemein von der ,Zurück
weisung des Patentgesuches die Rede. Art.106 Abs.1 PatG, der die Beschwerde 
gegen die vollständige oder teilweise ,Zurückweisung zuläßt, zeigt aber, daß die 
Zurückweisung je nach den Umständen nur teilweise zu veifügen ist. 

PMMBl 1965 I 32 ff., Entscheid der 1. Beschwerdeabteilung des Eidg. 
Amtes für geistiges Eigentum vom 7.Januar 1965 in Sachen Du Pont 
gegen den Entscheid der Prüfungsstelle der Vorprüfungssektion 1. 

PatG Art. 2 Ziff. 2 

Unter den Begriff des Herstellens eines Arzneimittels fällt jedes Veifahren, das zu 
einer hinsichtlich der Heilwirkung oder Heilanwendung oder sonstwie wesentlichen 
Anderung des Ausgangsstoffes führt. 

Die bisherige Amtspraxis, reine Konservierungs- und Stabilisierungsve1fahren 
nicht als Veifahren zur Herstellung von Arzneimitteln zu behandeln, erscheint 
fraglich. 

PMMBl 1965 I 39 ff., Urteil der 1. Zivilabteilung des Bundesgerichtes 
vom 6. April 1965. 

PMMBl 1965 I 41 ff., Vernehmlassung des Eidg.Amtes für geistiges 
Eigentum vom 19.Januar 1965 an das Bundesgericht. 

PatG Art.17 und 18, PVUe Art. 4 

Wesentlicher Entstehungsgrund für das Prioritätsrecht ist die Anmeldung in einem 
Verbandsland; diese Voraussetzung ist nur eifüllt, wenn im ,Zeitpunkt der Anmel
dung dieses Land schon Mitglied der PVUe war. 

Der Beitritt eines Landes zur PVUe verschafft den in diesem Land vor dem Bei
trittsdatum hinterlegten Anmeldungen keine Prioritätswirkung. 

Ein Gegenrechtsverhältnis außerhalb der PVUe besteht gegenwärtig nur im Ver
hältnis Schweiz-DDR bzw. Philippinen, nicht dagegen im Verhältnis Schweiz
UdSSR vor deren Beitritt zur PVUe. 

PMMBl 1965 I 43 ff., Rechtsauskunft des Eidg. Amtes für geistiges 
Eigentum vom 28.Juli 1965. 
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PatG Art.47 

Es handelt unsorgfältig, wer kurz vor Fristablauf den Patentvertreter beauftragt, 
die Frist zu wahren, ohne ihn gleichzeitig durch geeignete Maßnahmen auf die 
Dringlichkeit der Sache hinzuweisen. 
Der Patentvertreter oder dessen Angestellte sind nicht verpflichtet, Aufträge, die 
nicht ausdrücklich als dringlich bezeichnet sind oder deren Dringlichkeit auch nicht 
aus der Natur der Sache hervorgeht, unverzüglich, d. h. außerhalb des normalen 
Geschäftsganges, an die Hand zu nehmen. 

PMMBl 1965 I 40 ff., Verfügung des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum 
vom 6. Mai 1965. 

PatG Art.47 

Die Wiedereinsetzung in den früheren Stand ist nur zulässig, wenn die Fristver
säumnis nicht mehr auf ordentlichem Wege - in casu durch Wiederherstellung 
gemäß Art. 46 PatG - geheilt werden kann. 

PMMBl 1965 I 27, Auszug aus der Verfügung des Eidg. Amtes für gei
stiges Eigentum vom 23.November 1964. 

PatG Art.47 

,Zum Wiedereinsetzungsantrag berechtigt sind nur der Patentinhaber oder der 
Patentbewerber, nicht Drittpersonen, insbesondere nicht der Dritte, der das Patent 

fiduziarisch übertragen hat. 
,Zur Übertragbarkeit des Wiedereinsetzungsrechtes. 
Der Erwerber eines erloschenen Patentes kann nur die Wiedereinsetzungsgründe 
geltend machen, die in der Person seines Rechtsvorgängers oder dessen Hilfspersonen 
entstanden sind. 
,Zur fiduziarischen Patentübertragung - Wesen - Rechtsstellung der Vertrags
parteien - Sorgfaltspflicht desfiduziarischen Patentinhabers. 

PMMBl 1965 I 25 ff., Verfügung des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum 
vom 8.J anuar 1965. 
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p atG Art. 7 5 Abs. 1 lit b 

Der bundesrechtliche Gerichtsstand für den nicht in der Schweiz wohnenden Beklag
ten am Sitz seines Vertreters geht kantonalrechtlichen Gerichtsstandsregelungen vor. 
Das trifft auch zu für den kantonalrechtlichen Gerichtsstand der Widerklage, wenn 
es an der Konnexität mit der Hauptklage fehlt. 

Beschluß des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 27. März 1965 
und Beschluß der II. Zivilkammer des Obergerichtes des Kantons 
Zürich vom 14.Juli 1965 in Sachen M.Co.Ltd. gegen R. & W.AG. 

Die Klägerin erhob beim Handelsgericht des Kantons Zürich Patent-
nichtigkeitsklage. Die Beklagte verband mit der Antwort eine Widerklage 
auf Feststellung der Nichtigkeit von auf die Klägerin eingetragenen Pa
tenten. Die Klägerin bestritt die örtliche Zuständigkeit für die Widerklage 
unter Hinweis darauf, daß beide klägerischen Patente als Vertreter einen 
Patentanwalt in Bern nennen. Das Handelsgericht hat die Unzuständig
keitseinrede u.a. mit folgenden Erwägungen gutgeheißen: 

2. Zu Unrecht hält die Klägerin dafür, die Zürcherische Zivilprozeßordnung ver
lange für die Zulassung einer Widerklage deren Konnexität mit der Hauptklage. § 94 
ZPO läßt eine Widerklage, sofern die sachliche Zuständigkeit des Gerichts auch für sie 
gegeben ist, ganz allgemein zu, vorbehaltend lediglich die in § 95 ZPO angeführten 
Ausnahmen, von denen jedoch hier keine gegeben ist. Beschränkt wird diese Möglichkeit 
der Erhebung einer Widerklage lediglich durch Art. 59 BV, wonach der aufrechtstehen
de Schuldner, welcher in der Schweiz einen festen Wohnsitz hat, für persönliche An
sprachen vor dem Richter seines Wohnortes gesucht werden muß, sowie -für Beklagte 
mit ausländischem Wohnsitz - allfällig durch Staatsverträge. Auf Art. 59 BV kann sich 
die Klägerin jedoch, wie beide Parteien richtig annehmen, nicht berufen, weil sie ihren 
Sitz nicht in der Schweiz hat; und das Vollstreckungsabkommen mit Deutschland regelt 
lediglich die Frage, unter welchen Voraussetzungen ein schweizerisches Urteil in 
Deutschland anerkannt und vollstreckt werde und ist somit für die Feststellung der 
Nichtigkei t eines schweizerischen Patentes, wie sie hier begehrt wird, ohne Belang. 

3. Es frag t sich somit lediglich, ob nicht Art. 75 PG als Vorschrift des Bundesrechts 
dem zürcherischen Prozeßrecht, das die Widerklage auch ohne Konnexität mit der 
Hauptklage zuließe, vorgehe. Art. 75 erklärt für die im Patentgesetz vorgesehenen Kla
gen gegen einen Patentinhaber als zuständig den Richter am Wohnsitz des Beklagten 
resp., wenn dieser Ort nicht in der Schweiz liegt, den Richter am Geschäftssitz des im Re
gister eingetragenen Vertreters. Allgemein anerkannt, auch von den Parteien, ist es, daß 
dieser Gerichtsstand kein ausschließlicher ist, sondern durch Parteiabrede und Bestel
lung eines Schiedsgerichts wegbedungen werden kann. Damit ist aber nicht entschieden, 
ob auch das kantonale Recht, z.B. durch die unbeschränkte Zulassung der Widerklage, 
einen von Art. 75 PG abweichenden Gerichtsstand vorschreiben kann. Obwohl beide 
Parteien davon ausgehen, daß dies möglich sei, muß es vom Gericht geprüft werden, da 
es sich um eine Rechtsfrage handelt. Auszugehen ist dabei nicht von der Frage, ob Art. 
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75 PG zwingenden oder nachgiebigen Rechtes sei, sondern vom Grundsatz: Bundesrecht 
bricht kantonales Recht. Es ist nicht dasselbe, ob ein Bundesrechtssatz es zuläßt, daß 
Parteien eine davon abweichende Regelung treffen, oder ob er zulasse, daß die Kantone 
eine Partei zwingen können, sich einer vom Bundesrecht abweichenden R egel zu unter. 
werfen. So kann z.B. der bundesrechtlich vorgeschriebene Gerichtsstand für die Aber. 
kennungsklage (Art. 83 Abs. 2 SchKG) wohl durch Gerichtsstandsvereinbarung (BGE 68 
III 80, 166) oder Vereinbarung eines Schiedsgerichts (BGE 56 II 234) ausgeschlossen 
werden, nicht aber durch abweichendes kantonales Recht (Jaeger, Komm.zu Art.83 
SchKG N.9; Fritzsche, Schuldbetreibung, Konkurs und Sanierung, I S.133). Es muß 
deshalb gesondert untersucht werden, ob die bundesrechtliche Regel des Art. 75 PG 
auch dies gestatten, d. h. nur eine subsidiäre Regel aufstellen wollte. 

Die Bestimmung des Gerichtstandes ist grundsätzlich Sache d er Kantone (Art.64 
BV). Doch hat sich der Bund stets als berechtigt erachtet, im Interesse der Schaffung 
der Garantie für die einheitliche Anwendung und Durchführung des materiellen Bun. 
desrechts auch Gerichtsstandsnormen zu erlassen. So enthalten das Zivilgesetzbuch und 
das Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, aber auch andere Bundesgesetze (z.B. 
NAG Art.8) zahlreiche Gerichtsstandsnormen. Sie gehen abweichendem kantonalem 
R echt vor. Der kategorische Wortlaut von Art. 75 PG: « ... ist zuständig ... » läßt nicht 
vermuten, daß für diese Vorschrift des Bundesrechts etwas anderes gelte. Allerdings 
wurde seinerzeit der Gerichtsstand am Geschäftssitz des im Register eingetragenen Ver
treters zur H auptsache deshalb geschaffen, um zu ermöglichen, daß gegen einen aus
ländischen Inhaber eines schweizerischen Patentes in der Schweiz geklagt werden kann. 
Dieses Anliegen wäre auch erfüllt, wenn die Nichtigkeit eines Patentes widerklageweise 
an einem andern Orte geltend gemacht werden könnte als am Geschäftssitz des ein
getragenen Vertreters. Aber es kann nicht bestritten werden, daß Art. 75 PG auch ein 
Interesse des beklagten Teiles wahrt, nämlich das Interesse, daß er dort belangt werden 
muß, wo er seinen Vertreter hat. Schließlich wäre es auch einem Nichtigkeitskläger 
nicht zuzumuten, vor Einleitung der Klage in den in Frage kommenden kantonalen 
Gesetzen nach allfälligen, die bundesrechtliche Gerichtsstandsnorm abändernden Vor
schriften suchen zu müssen, wie dies nötig wäre, wenn kantonale Gerichtsstandsnormen 
dem Art. 75 PG vorgingen. Auch die Rechtssicherheit verlangt nach einer für die 
ganze Schweiz maßgebenden Gerichtsstandsnorm. 

Daran ändert nichts, daß - worauf in der W eisung zum neuen Patentgesetz hinge
wiesen wurde (BBI 1950 I S.1061 ) - die Möglichkeit, den Zivilanspruch adhäsionsweise 
im Strafverfahren geltend zu machen, nach Maßgabe der kantonalen Strafprozeß
ordnungen vorbehalten bleibt. Gerade daß diese Ausnahme in der Weisung hervor
gehoben und nicht etwa ganz allgemein abweichendes kantonales Recht über den Ge
richtsstand vorbehalten wird, läßt annehmen, der Gesetzgeber habe grundsätzlich die 
Bestimmung des Gerichtsstandes für Klagen aus dem Patentgesetz nicht den Kantonen 
überlassen und lediglich eine subsidiäre Norm aufstellen wollen. Darauf weist auch hin, 
daß er für die Klage auf Patentnichtigkeit oder -rechtsbeständigkeit, wie sie auf die 
Einrede der Patentnichtigkeit im Strafverfahren hin anzuheben ist (Art.86 PG), aus
drücklich einen besonderen wahlweisen Gerichtsstand vorgeschrieben hat ( Art. 86 
Abs. 3 PG) . 

4. Es könnte sich höchstens noch fragen, ob Art. 75 PG analog zu BV 59 dann einen 
abweichenden kantonalen Gerichtsstand zulasse, wenn es sich um eine mit der Haupt
klage konnexe Widerklage handle. Diese Frage braucht j edoch nicht entschieden zu 
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werden, da vorliegend Konnexität zwischen den beiden Nichtigkeitsklagen nicht be
steht, Konnexität liegt zwar auch vor, wenn sich Klage und Widerklage auf verschie
dene Tatbestände stützen, «vorausgesetzt nur, daß sie Ausfluß eines gemeinsamen 
Rechtsverhältnisses sind oder doch eine enge rechtliche Beziehung zu einander haben, 
wie z.B. die Forderungsklage und die Widerklage aus ungerechtfertigtem Arrest für die 
Forderung (BGE 47 I 182 E.4). Dagegen genügt es nicht, wenn es sich bloß um gleich
artige Klagen handelt (BGE 7 S. 21; 21 S. 358; 34 I 773 ) oder wenn lediglich Gründe 
der Prozeßökonomie für ihre gemeinsame Beurteilung sprechen» (BGE 71 I 346; ähn
lich 80 I 203, 58 I 169). «Auch der gegenseitige Konkurrenzkampf, aus d em sie (die 
Klagen) hervorgegangen sind, schafft eine rechtliche Beziehung nicht; er ist lediglich 
der äußere Anlaß für Klage und Widerklage» (BGE 71 I 347 E. 3). Vorliegend macht 
jede Partei die Nichtigkeit des gegnerischen Patentes (oder der Patente) geltend, indem 
sie dessen Neuheit, technischen Fortschritt und Erfindungshöhe bestreitet, ohne aber 
zu behaupten, sie verletzten das eigene Patent. Sogar die angeblich neuheitsschädlichen 
Patente, die die Parteien dem gegnerischen Patent entgegenhalten, sind nicht identisch. 
Daß die Patente der Parteien das gleiche Gebiet beschlagen- d ehnbare Gliederbänder-, 
was lediglich ihr Interesse an der Nichtigkeitsklage begründet, schafft keine rechtliche 
oder tatsächliche Beziehung zwischen den beiden Klagen. Die Gutheißung oder Ab
weisung der einen hat denn auch keinerlei Einfluß auf das Schicksal der andern. 

Das Obergericht des Kantons Zürich hat diesen Beschluß u. a. mit fol
genden Erwägungen bestätigt: 

3. Die Beklagte hat die Zuständigkeit des Gerichtes der Hauptklage für die von ihr 
erhobene Widerklage auf§ 94 der zürcherischen Zivilprozeßordnung gestützt. Wie in 
den Erwägungen des angefochtenen Beschlusses zutreffend ausgeführt wurde, setzt diese 
Bestimmung für die Zulassung der Widerklage entgegen der Auffassung der Klägerin 
keine Konnexität mit der Hauptklage voraus. Das Handelsgericht verneinte jedoch 
seine Zuständigkeit für die Widerklage mit der Begründung, daß die in Art. 75 PG 
getroffene Gerichtsstandsregelung für patentrechtliche Klagen dem kantonalen Recht 
vorgehe. 

Die Beklagte und Widerklägerin nimmt demgegenüber in der Rekursschrift den 
Standpunkt ein, daraus, daß der Gerichtsstand für patentrechtliche Klagen vom Bun
desgesetzgeber in Art. 75 PG geregelt worden sei, könne noch nicht gefolgert werden, 
daß es sich um einen ausschließlichen Gerichtsstand handle. Für die Entscheidung der 
Frage, ob ein ausschließlicher Gerichtsstand vorliege, komme es vielmehr darauf an, ob 
die Bestimmung im Interesse des Beklagten aufgestellt worden sei. Die in Art. 75 Abs. 1 
lit. b für den nicht in der Schweiz wohnenden Beklagten getroffene Gerichtsstands
regelung bezwecke aber nicht den Schutz des Beklagten, sondern verfolge nur den 
Zweck, einen Gerichtsstand in der Schweiz zu schaffen. 

Dem ist entgegenzuhalten, daß ein ausschließlicher Gerichtsstand vorliegt, wenn das 
Gesetz dem Kläger keinen anderen Gerichtsstand zur Verfügung stellt (Guldener, 
Schweiz.Zivilprozeßrecht, 2.Aufl.S.94 N.87). Nach dem klaren Wortlaut von Art. 75 
Abs. 1 PG («Für die in diesem Gesetz vorgesehenen Klagen ist zuständig: ... ») kann 
kein Zweifel daran bestehen, daß der Bundesgesetzgeber den Gerichtsstand abschlie
ßend regeln wollte. Die Bestimmung gibt dem Inhaber des Patentes die Möglichkeit, 
für Klagen Dritter gegen ihn den Gerichtsstand durch die Wahl seines Vertreters im 
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voraus zu bestimmen (Troller, Immaterialgüterrecht II S.1005), und dient damit auch 
dem Schutze des Beklagten. Die vom Bundesgesetzgeber getroffene Regelung ist auch 
von den kantonalen Gerichten zu beachten (Guldener, a.a.O.S.59/60). Auf ein Ver. 
fahren vor einem nach Bundesrecht unzuständigen Gericht braucht sich der Beklagte 
nicht einzulassen (Guldener, Schweiz. Zivilprozeßrecht, II. Supplement, S. 23 zu S. 86 
Anm.51 Abs.2). Demgemäß ist die Widerklage immer dann ausgeschlossen, wenn für 
den geltend gemachten Gegenanspruch ein besonderer Gerichtsstand bundesrechtlich 
vorgeschrieben, dieser mit dem Gerichtsstand der Hauptklage nicht identisch ist und 
auch kein rechtlicher Zusammenhang zwischen Haupt- und Widerklage besteht (GuJ. 
dener, a.a.O.S.57 zu S.263 Anm.15). 

Unbehelflich ist ferner der Hinweis der Beklagten auf Art. 30 MSchG, da diese 
Bestimmung im Wortlaut von Art. 75 PG und Art.14Abs.3 MMG abweicht und andere 
Gerichtsstände nicht ausschließt. 

Die Beklagte wendet schließlich noch ein, § 94 der zürcherischen Zivilprozeßordnung 
stelle keine Gerichtsstandsbestimmung dar, so daß seine Anwendung durch Art. 75 PG 
auch dann nicht ausgeschlossen werde, wenn es sich bei der bundesrechtlichen Gerichts
standsregelung um einen ausschließlichen Gerichtsstand handeln würde. Es ist richtig, 
daß im zürcherischen Zivilprozeßrecht der Gerichtsstand der Widerklage nicht in den 
Bestimmungen über den Gerichtsstand (§ 1-20 ZPO) aufgeführt ist. Daraus folgt aber 
nicht, daß sich die Frage der örtlichen Zuständigkeit bei der Widerklage nicht stelle, 
sondern die Regelung der Zuständigkeit ist in § 94 der zürcherischen Zivilprozeß
ordnung mit den Bestimmungen über die Zulässigkeit der Widerklage vereinigt, indem 
es heißt, der Beklagte könne mittels einer Widerklage im ordentlichen Verfahren vor
behältlich § 95 ZPO selbständige Begehren gegen den Kläger stellen. Die Widerklage 
leitet zwar keinen selbständigen neuen Prozeß ein, sondern bildet einen integrie
renden Bestandteil des durch die Hauptklage eingeleiteten Verfahrens (Sträuli
Hauser, § 94 ZPO N. l). Sie ist aber nicht bloßes Verteidigungsmittel, sondern eine 
Klage des Beklagten gegen den Kläger (Guldener, Schweizerisches Zivilprozeßrecht, 
2. Aufl. S. 261; Sträuli-Hauser, § 94 ZPO N. 1 und 5). Auch für die Widerklage 
stellt sich daher die Frage der örtlichen Zuständigkeit. So ist anerkannt, daß die 
Gerichtsstandsbestimmung des Art. 59 BV interkantonal auch auf die Widerklage An
wendung findet mit der Einschränkung, daß die Erhebung der Widerklage am Gerichts
stande der Hauptklage dann zugelassen wird, wenn der mit der Widerklage geltend 
gemachte Gegenanspruch mit dem Anspruch der Hauptklage konnex ist (Guldener, 
a.a.O. S.263; Sträuli-Hauser, § 94 ZPO N. l; BGE 58 I 169, 71 I 346, 87 I 130). Wie 
bereits ausgeführt, ist das Gericht der Hauptklage aber zur Behandlung der Widerklage 
dann nicht zuständig, wenn für die Widerklage als selbständige Klage bundesrechtlich 
ein besonderer Gerichtsstand vorgeschrieben ist, der mit dem Gerichtsstand der Haupt• 
klage nicht identisch ist, und auch kein rechtlicher Zusammenhang zwischen Haupt• 
und Widerklage besteht. Ein solcher Zusammenhang zwischen Haupt- und Widerklage 
besteht jedoch nach den zutreffenden Erwägungen des Handelsgerichtes, auf die ver
wiesen werden kann, im vorliegenden Falle nicht. 

PatG Art. 87 Abs. 2 lit. a 

Ein Verfahren, das sich auf die Art und Weise des Einsetzens der Druckwalzen in 
eine Textildruckmaschine bezieht, bildet mit dem späteren Druckgang technologisch 
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keine Einheit und kann daher nicht als Teil dieses Druckvorganges selbst, also 
eines Verfahrens zur nicht rein mechanischen Veredlung von Textilfasern, betrachtet 
werden. 

pMMBl 1965 I 20ff., Entscheid der 1.Beschwerdeabteilung des Eidg. 
Amtes für geistiges Eigentum vom 9. Februar 1965 in Sachen Staf
ford Printers gegen den Entscheid der Prüfungsstelle der Vorprüfungs
sektion 1. 

PatG Art.91 und 92, PatV II Art.43 

Der Entscheid, welche Mitglieder sich für die Behandlung eines konkreten Be
schwerdefalles eignen, ist von der Natur dieses Falles abhängig und berührt damit 
die richterliche Unabhängigkeit der Beschwerdeabteilung. Daran ändert die Tat
sache nichts, daß der Entscheid über Ausstands gründe im Sinne von Art. 23 OG der 
Leitung des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum übertragen ist. 
Die Beschwerdeabteilungen sind je nach den Bedürfnissen des Einzelfalles aus 
Technikern oder Juristen oder aus beiden zusammen zu konstituieren. 

PM MBl 1965 I 29ff., Stellungnahme des Eidg.Justiz-und Polizeidepar
tementes vom 15. Mai 1961. 

PatG Art.97 und PatV II Art.13 Abs. 7 

Die Prüfungsstelle ist grundsätzlich ermächtigt, das Patentgesuch nach Erlaß einer 
einzigen Beanstandung zurückzuweisen; sie muß aber von der Möglichkeit, weitere 
Beanstandungen zu erlassen, immer dann Gebrauch machen, wenn der Anmelder 
die Wiedereinreichung der unveränderten Gesuchsunterlagen mit Argumenten be
gründet, die ernstlich geeignet sein können, den Anmeldungsgegenstand mindestens 
teilweise als patenifähig erscheinen zu lassen. 

PMMBl 1965 I 23 ff., Auszug aus dem Entscheid der 1. Beschwerde
abteilung vom 5. Oktober 1964 in Sachen Imperial Chemical lndustries 
gegen den Entscheid der Prüfungsstelle der Vorprüfungssektion 1. 

PatG Art. 107 Abs. 3 und 4 

Bei der Festsetzung einer Spruchgebühr trägt die Beschwerdeabteilung im Rahmen 
des ihr eingeräumten freien Ermessens den Umständen des Einzelfalles Rechnung. 
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PMMBl 1965 I 27 ff., Entscheid der II. Beschwerdeabteilung des Eidg. 
Amtes für geistiges Eigentum vom 18. März 1965 in Sachen Siemens & 
Halske gegen den Entscheid der Prüfungsstelle der Vorprüfungssektion. 

PatG Art. 107 und Pat V II Art. 47 und 48 

Der Erlaß eines «,Zwischenbescheides» ist in den Vorschriften nicht vorgesehen 
und außerdem mit der Organisation und der Stellung der Beschwerdeabteilung als 
unabhängiges Verwaltungsgericht unvereinbar. 

PMMBl 1965 I 24, Verfügung des Vorsitzenden der II. Beschwerde
abteilung des Eidg.Amtes für geistiges Eigentum vom 3.Februar 1965. 

PatV II Art.88 

Voraussetzungen und Umfang der Akteneinsicht durch den am Veifahren beteiligten 
Einsprecher. 

PMMBl 1965 I 36, Verfügung des Vorsitzenden der Patentabteilung I 
des Eidg.Amtes für geistiges Eigentum vom 28.Juni 1965. 

OG Art. 67 - Berufung im Patentprozeß 

Befugnisse des Instruktionsrichters und der Gerichtsabteilung hinsichtlich der An
ordnung von Beweismaßnahmen zur Überprüfung der tatsächlichen Feststellungen 
der kantonalen Instanz über technische Verhältnisse und hinsichtlich der ,Zulassung 
neuer Tatsachen und Beweismittel, die sich auf solche Verhältnisse beziehen. 
Wann haben die Parteien Gelegenheit, Beweismaßnahmen und die ,Zulassung neuer 
Tatsachen und Beweismittel zu beantragen? 
Wann ist über solche Anträge zu entscheiden? Art. 67 B,ZP ist nicht anwendbar. 

BGE 91 II 68ff., Urteil der !.Zivilabteilung vom 9.Februar 1965 in 
Sachen The Dow Chemical Company gegen Gliche AG und Gebr. 
Ritter. 

Die Beklagte legte gegen das Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 
15.0ktober 1963, das ihr Patent Nr.338669 mangels Erfindungshöhe für nichtig er
klärte, Berufung ein und beantragte in der Berufungsschrift u. a. die Ernennung eines 
neuen chemischen Sachverständigen durch das Bundesgericht. Der lnstruktionsrichter 
wies diesen Antrag am 25. Mai 1964 ab und ersuchte die bisherigen Sachverständigen 
um eine Ergänzung ihres Gutachtens. Am 25. September 1964 ließ er den Parteien das 
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Ergänzungsgutachten zustellen und mit Verfügung vom 7. Oktober 1964 gab er ihnen 
durch Ansetzung einer Frist Gelegenheit, unter den Voraussetzungen von Art. 67 Ziff. 3 
OG und Art. 60 Abs. 1 BZP Anträge im Sinne dieser Bestimmungen zu stellen. Die 
Beklagte beantragte hierauf mit Eingabe vom 2 7. Oktober 1964 die Anordnung einer 
Oberexpertise. Der Instruktionsrichter holte bei den Sachverständigen eine Vernehm
lassung ein und ließ sie am 11. Dezember 1964 den Parteien zugehen mit dem Bemerken, 
er ordne keine weitern Beweismaßnahmen, insbesondere keine Oberexpertise an. Hier
auf beantragte die Beklagte mit Eingabe vom 21. Dezember 1964 unter Berufung auf 
Art.67 BZP, die I.Zivilabteilung möge in Abänderung der Verfügung des Instruktions
richters vom 11. Dezember 1964 über die Frage der Erfindungshöhe eine Oberexpertise 
anordnen. Zu dieser Eingabe holte der Instruktionsrichter mit Verfügung vom 30. De
zember 1964 für den Fall, daß sie nicht aus den Akten gewiesen werden sollte, Gegen
bemerkungen der Kläger ein. Am 11.Januar 1965 richtete die Beklagte an den Präsi
denten der I.Zivilabteilung das Gesuch, ihren Antrag vom 21.Dezember 1964 vor der 
Berufungsverhandlung der Abteilung vorzulegen. Vom Instruktionsrichter mit Schrei
ben vom 13.Januar 1965 u. a. darauf hingewiesen, daß sie nicht berechtigt sei, den in 
der Berufungsschrift und in der Eingabe vom 27. Oktober 1964 gestellten und begründe
ten, der I. Zivilabteilung auf die Hauptverhandlung hin zur Kenntnis gelangenden 
Antrag auf Einholung eines Obergutachtens zum Gegenstand weiterer Eingaben zu 
machen, hat sie dem Bundesgericht in der mündlichen Parteiverhandlung beantragt, 
vor der Verhandlung über die Sache selbst über ihren Beweisantrag zu entscheiden. 
Diesen Begehren wurde nicht entsprochen. 

Das (die Berufung abweisende) Urteil des Bundesgerichtes enthält über die durch die 
Beweisanträge der Beklagten aufgeworfenen Fragen des Verfahrensrechtes folgende 
Erwägungen: 

2 .... Art. 67 OG in der Fassung gemäß Art.118 PatG stellt für die Streitigkeiten über 
Erfindungspatente Sonderbestimmungen auf, die hauptsächlich in zwei Punkten von 
den allgemeinen Vorschriften über die Berufung an das Bundesgericht abweichen: Ziff. 1 
erlaubt dem Bundesgericht, in solchen Streitigkeiten die tatsächlichen Feststellungen der 
kantonalen Instanz über technische Verhältnisse auf Antrag oder von Amtes wegen zu 
überprüfen und zu diesem Zwecke Beweismaßnahmen zu treffen, während es sonst 
gemäß Art.43 Abs. 1 OG nur die Anwendung des Bundesrechtes überprüfen darf und 
gemäß Art.63 Abs.2 OG unter den hier genannten Vorbehalten an die tatsächlichen 
Feststellungen der Vorinstanz gebunden ist, und Ziffer 2 Absatz 2 gestattet den Parteien 
in Abweichung von Art. 55 Abs. 1 lit. c OG, mit Bezug auf technische Verhältnisse neue 
Tatsachen und Beweismittel vorzubringen, wenn im kantonalen Verfahren keine Mög
lichkeit oder kein Grund bestand, sie geltend zu machen. Die übrigen Ziffern von Art. 67 
OG befassen sich mit den Fristen für Anträge im Sinne von Ziffer 1 und Ziffer 2 Abs. 2 
(Ziffer 3), mit dem Beweisverfahren (Ziffer 4) und mit dem Beizug der Sachverständi
gen zur Urteilsberatung (Ziffer 5). 

Wie schon in BGE II 514 ausgeführt, macht Art.67 OG die Weiterziehung kanto
naler Urteile in Patentprozessen nicht zur Appellation. Vielmehr bleibt diese Weiter
ziehung eine Berufung, wie schon aus der Stellung von Art. 67 OG im Gesetz und aus 
der Erwähnung der Berufungsschrift und -antwort in Ziffer 3 Abs. 1 hervorgeht. Die 
einzelnen Vorschriften des Art. 67 OG sind daher im Geiste dieses Rechtsmittels aus
zulegen. Soweit sie keine Sonderregelung enthalten, sind die allgemeinen Vorschriften 
über die Berufung auch in Patentprozessen anwendbar (vgl. z.B. BGE 85 II 594f., wo-



- 250-

nach das Bundesgericht die erforderlichen tatsächlichen Feststellungen nicht selb. 
ständig treffen darf, sondern die Sache gemäß Art. 64 OG an die Vorinstanz zurück. 
zuweisen hat, wenn es zur Auffassung gelangt, ein von der Vorinstanz nicht beurteilter 
Nichtigkeitsgrund müsse geprüft werden, und BGE 89 II 163 und 173, wonach Art. 53 
Abs. 2 OG maßgebend bleibt, soweit nicht Art. 67 OG eingreift) . 

3. Art. 67 OG bestimmt, das « Bundesgericht» könne Beweismaßnahmen treffen 
(Ziff. 1, 2 Abs. 1) und für Anträge gemäß Ziff. 2 Abs. 2 ( d . h . für Anträge auf Zulassung 
neuer Tatsachen und Beweismittel) auf Gesuch hin eine weitere Frist einräumen (Ziff. 3 
Abs. 1 Satz 2). Das bedeutet nicht, daß nur die für Patentsachen zuständige I. Zivil
abteilung des Bundesgerichts als Gesamtbehörde über diese Befugnisse verfüge. Viel
m ehr ist es vorerst Sache des vom Abteilungspräsidenten gemäß Art. 13 OG bezeichne
ten lnstruktionsrichters, über die Anordnung von Beweismaßnahmen und im Zusam
m enhang damit über Anträge auf Zulassung neuer Tatsachen und Beweismittel sowie 
über Gesuche um Einräumung einer weitem Frist für solche Anträge zu befinden und 
gegebenenfalls das Beweisverfahren durchzuführen. Art. 67 OG erwähnt diesen Richter 
zwar nicht ausdrücklich. Die Art. 36-65 und 68 BZP, welche gemäß Art. 67 Ziff. 4 OG 
für die Beweismaßnahmen im Sinne von Art. 67 Ziff. 1 und 2 OG entsprechend anwend
bar sind, sprechen dagegen an zwei Stellen (Art.41 und 44 Abs.4) vom lnstruktions
richter und setzen demnach voraus, daß er die zur Ermittlung des maßgebenden Tat
bestandes erforderlichen Vorkehren trifft. 

Der lnstruktionsrichter entscheidet jedoch nicht endgültig, ob und in welchem Um
fang gemäß Antrag einer Partei oder von Amtes wegen ein Beweisverfahren durch
zuführen und ob Anträgen auf Zulassung neuer Tatsachen und Beweismittel und Ge
suchen um Einräumung einer Frist für solche Anträge zu entsprechen sei. Der ab
schließende Entscheid hierüber steht vielmehr der für die Urteilsfällung zuständigen 
Gerichtsabteilung zu. Das folgt schon daraus, daß diese die Berufung umfassend zu 
prüfen hat, und wird durch den gemäß Art. 67 Ziff. 4 OG für die Beweismaßnahmen 
entsprechend anwendbaren Art. 68 BZP bestätigt. Aus dieser Vorschrift ergibt sich näm
lich, daß das «Gericht», womit nach dem Sprachgebrauch des Gesetzes (vgl. z. B.Art.15 
Abs. 1 und 44 Abs. 4 BZP) die zuständige Gerichtsabteilung im Gegensatz zum ln
struktionsrichter gemeint ist, über die Vollständigkeit der Beweiserhebungen befindet 
und daß auch nach den ordentlichen Parteivorträgen auf Anordnung der Abteilung 
noch Beweise aufgenommen werden können. 

Das Gericht nimmt zu d en vorerst vom lnstruktionsrichter geprüften Fragen der 
Tatbestandsermittlung von Amtes wegen Stellung. Die betreffenden Verfügungen des 
lnstruktionsrichters unterliegen nicht etwa einer förmlichen Weiterziehung an das Ge
richt, wie Art.15 Abs. 1 BZP sie mit Bezug auf Verfügungen über die Zulassung des 
Beitritts eines Dritten zum Prozeß im Verfahren vor Bundesgericht als einziger Instanz 
ausnahmsweise vorsieht. 

4. Nach Art. 67 Ziff. 3 Abs. 1 Satz 1 OG sind Anträge auf Überprüfung der tatsäch
lichen Feststellungen der kantonalen Instanz über technische Verhältnisse und auf 
Anordnung von Beweismaßnahmen im Sinne von Ziff. 1 sowie Anträge auf Zulassung 
neuer Tatsachen und Beweismittel im Sinne von Ziff.2 Abs.2 in der Berufungsschrift 
oder -antwort zu stellen und zu begründen. Anträge auf Zulassung neuer Tatsachen 
und Beweismittel sind gemäß Ziff. 3 Abs. 1 Satz 2 auch noch innert der auf Gesuch hin 
hiefür eingeräumten weitem Frist zulässig (vgl. BGE 86 II 197 unten). Falls vom Bun
desgericht ein Gutachten angeordnet wurde, sind die Parteien gemäß Ziff. 3 Abs. 2 in 
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Verbindung mit Art. 60 Abs. 1 BZP außerdem befugt, innert der Frist, die ihnen nach 
der zuletzt genannten Bestimmung zu eröffnen ist, die Erläuterung oder Ergänzung des 
Gutachtens oder eine neue Begutachtung und die Zulassung neuer Tatsachen und Be
weismittel zu beantragen. Diese Vorschriften bestimmen abschließend, bei welchen 
Gelegenheiten die Parteien im Berufungsverfahren in Patentprozessen schriftliche An
träge mit Bezug auf die Anordnung von Beweismaßnahmen und die Zulassung neuer 
Tatsachen und Beweismittel stellen dürfen. Hier nicht vorgesehene Eingaben zu diesem 
Gegenstande sind unzulässig. Die Parteien sind entgegen der Auffassung d er Beklagten 
namentlich nicht berechtigt, binnen zehn Tagen, nachdem der lnstruktionsrichter seine 
Beweiserhebungen als abgeschlossen erklärt hat, eine Ergänzung zu beantragen. Art. 67 
BZP, auf den die Beklagte sich beruft, gilt für das Berufungsverfahren in Patentsachen 
nicht. Art. 67 Ziff. 4 OG erklärt für die Beweismaßnahmen des Bundesgerichts in diesem 
Verfahren nur die Art. 36----65 und 68 BZP als entsprechend anwendbar. Hätte der Ge
setzgeber auch Art. 67 BZP angewendet wissen wollen, so hätte er diese Bestimmung in 
Art.67 Ziff.4 OG zweifellos neben Art.68 BZP aufgeführt. Aus der Nichterwähnung 
des Art. 67 BZP ist also zu schließen, daß er in diesem Verfahren nicht gelten soll. 
Dieser Schluß rechtfertigt sich um so eher, als die in Art. 67 Ziff. 4 OG genannten 
Bes timmungen d es BZP für die Regelung der vom Bundesgericht gemäß Art. 67 OG 
allenfalls zu treffenden Beweismaßnahmen durchaus genügen und Art. 67 Ziff. 3 OG 
den Parteien hinlänglich Gelegenheit bietet, ihre Anträge auf weitere Abklärung des 
Tatbestandes schriftlich zur Geltung zu bringen. 

Den Parteien ist dagegen gestattet, in d er Berufungsverhandlung die Anträge, die 
sie in der Berufungsschrift oder -antwort oder innert der Fristen gem äß Art. 67 Ziff. 3 
Abs.! Satz 2 OG oder 60 Abs. 1 BZP gestellt haben, zu erneuern und sich mit d en Ver
fügungen des lnstruktionsrichters über diese Anträge auseinanderzusetzen. Sie haben 
jedoch keinen Anspruch darauf, daß das Gericht zu solchen Ausführungen vor der 
Verhandlung und Beratung über die Sache selbst Stellung nehme. Ob weitere Beweis
maßnahmen zu treffen und die im Berufungsverfahren vorgebrachten neuen Tatsachen 
und Beweismittel zuzulassen seien oder nicht, läßt sich in der R egel nur im Zusammen
hang m it der Behandlung der Sache selbst zuverlässig entscheiden. 

Nach diesen Grundsätzen ist von den schriftlichen Äußerungen der Beklagten, die 
den Tatbestand und das Beweisverfahren betreffen, neben den bezüglichen Ausfüh
rungen in der Berufsungschrift nur die Eingabe vom 27. Oktober 1964 zu beachten, die 
innert der den Parteien gemäß Art. 60 Abs. 1 BZP eröffneten Frist einging. Die spätem 
Eingaben vom 21 .D ezember 1964 und ! !.Januar 1965 wurden vom lnstruktionsrichter 
mit R echt als unzulässig bezeichnet. Dem heutigen Begehren der Beklagten, den in der 
Berufungsschrift und in der Eingabe vom 27. Oktober 1964 gestellten, heute mündlich 
wiederholten Antrag auf Bestellung eines neuen chemischen Sachverständigen vor der 
Verhandlung über die Sache selbst zu beurteilen, war nicht zu entsprechen. 

OG Art. 105 - Verwaltungsgerichtsbeschwerde 

In Patentsachen haben die auf der Anwendung physikalischer Prinzipien beruhenden 
Schlußfolgerungen des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum für das Bundesgericht 
die gleiche Tragweite wie die Meinungsäußerungen von Sachverständigen: das 
Bundesgericht ist nicht an sie gebunden, weicht von ihnen jedoch nicht ohne Not ab 
(Anderung der Rechtsprechung). 
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BGE 91 I 152ff., Urteil der I.Zivilabteilung vom 16.Februar 1965 in 
Sachen Bergerioux gegen Eidg. Amt für geistiges Eigentum. 

I . 
Bergerioux hatte ein Patentgesuch für eine Schutzvorrichtung gegen 

kosmische Strahlungen eingereicht, das vom Eidg. Amt für geistiges Eigen. 
turn gestützt auf Art. 59 Abs. 1 PatG wegen Fehlens der gewerblichen Ver. 
wertbarkeit im Sinne von Art. 1 Abs. 1 PatG zurückgewiesen wurde. Ber. 
gerioux ergriff die verwaltungsgerichtliche Beschwerde, die vom Bundes. 
gericht mit folgenden Erwägungen abgewiesen wurde: 

Gemäß Art.104 Abs.! OG ist die verwaltungsgerichtliche Beschwerde nur zulässig 
wegen Verletzung vom Bundesrecht, d. h. wegen Nichtanwendung oder unrichtiger 
Anwendung eines in einer eidgenössischen Vorsdirift ausdrücklich ausgesprochenen 
oder daraus sich ergebenden Rechtssatzes. Bergerioux wirft der Verwaltungsbehörde 
nun aber nicht vor, sie habe Bundesrecht unrichtig angewendet und sei insbesondere 
von einer unzutreffenden Auffassung über den Begriff der «gewerblich verwertbaren 
Erfindung» ausgegangen. Seine Einwendungen sind vielmehr ausschließlich techni
scher Art. 

Im Entscheid Tomas i Sais (BGE 86 I 79) hat das Bundesgericht ausgesprochen, es 
sei bei einer verwaltungsgerichtlichen Beschwerde in Patentsachen zur Überprüfung 
der vom Eidg. Amt für geistiges Eigentum gezogenen technischen Schlußfolgerungen 
nicht befugt. Es hat angenommen, Art.104 OG, der die Verletzung von Bundesrecht 
betreffe, beziehe sich nicht auf solche Schlußfolgerungen. Im weiteren hat es die Auf
fassung vertreten, Art. 105 OG, wonach es prüfen kann, ob der angefochtene Entscheid 
auf einer unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des Sachverhaltes beruhe, sei 
nicht anwendbar auf die Würdigung der in einem Patentgesuch dargelegten Tatsachen 
durch das Eidg. Amt für geistiges Eigentum. Dieser Entscheid ist in der Literatur mit 
überzeugender Begründung beanstandet worden (Voyame, JdT 1960 I 609; Eggen
schwiler, Die Ermessenskontrolle im verwaltungsrechtlichen Beschwerdeverfahren vor 
BG, ZSR 1962 I 449ff., besonders 465 N.47). Der erwähnte Entscheid geht in der Tat 
von einem zu eng gefaßten Begriff der tatsächlichen Feststellung aus. Eine solche kann 
bisweilen auch in einer Schlußfolgerung bestehen (Deschenaux, La distinction du fait 
et du droit dans !es procedures de recours au Tribunal federal, p. 21 ) . Die aus den Grund
regeln der Physik abgeleiteten Folgerungen stellen Tatfragen dar, die das Bundesgericht 
auf Grund von Art. 105 OG überprüfen kann (vgl.für das Berufungsverfahren Art.67 
OG). Zur Beantwortung dieser Fragen hat der Gesetzgeber das Eidg.Amt für geistiges 
Eigentum als zuständige, zur Beurteilung technischer Probleme befähigte Behörde ge
schaffen. Den Entscheidungen des Amtes kommt in dieser Hinsicht die gleiche Trag
weite zu wie den Gutachten von Sachverständigen. Sie binden das Bundesgericht nicht, 
aber es wird ohne Not nicht von ihnen abweichen. Es befindet sich somit in der gleichen 
Lage wie hinsichtlich der Entscheidungen des Eidg. Volkswirtschaftsdepartementes über 
das Vorhandensein der beruflichen Kenntnisse, die für die Eröffnung eines neuen Be
triebes der Uhrenindustrie erforderlich sind (BGE 78 I 469). 

Im vorliegenden Fall sind weder die Ausführungen von Bergerioux, noch die Prüfung 
der Akten dazu angetan, Zweifel an der Begründetheit der Auffassung des Eidg.Amtes 
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.. geistiges Eigentum zu erwecken. Da die angebliche Erfindung somit der gewerbli
f~n Verwertung nicht fähig ist, hat das Amt das Patentgesuch mit Recht zurück
e wiesen. Damit erübrigt sich eine Prüfung der Frage, ob das Gesuch von Bergerioux 
~rklich eine Erfindung beschreibe, sowie ob diese im Sinne des Gesetzes neu sei. 

II. Markenrecht 

J,fschG Art. 6 

Die Marken NESCAFE und ECAFE sind verwechslungsfähig. Weiterziehung 
des Kreises der Verwechslungsgef'ahr bei Koriflikten mit berühmten Marken. 
Gutheißung der Feststellungsklage auf Nichtigkeit der international eingetragenen 
Marke ECAFEfiir das Gebiet der Schweiz und Verbot der Verwendung der Be
zeichnung ECAFE für Kaffee, koffeirifreien Kaffee oder Extrakte daraus in der 
Schweiz. 

Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Bern vom 27. November 1964 
in Sachen Societe des Produits Nestle S.A., Vevey, gegen Deutsche 
Extrakt-Kaffee Gesellschaft mbH, Hamburg. 

Die Klägerin Nestle S. A. in Vevey ist seit 1937 Inhaberin der Wortbild
marke NESCAFE (in charakteristischer graphischer Darstellung mit zwei 
das ganze Wort einrahmenden Horizontalbalken), sowie seit 1955 zusätz
lich Inhaberin der Wortmarke NESCAFE. Die Beklagte Deutsche Extrakt
Kaffee Gesellschaft mbH in Hamburg hinterlegte am 1. April 1963 im 
internationalen Markenregister die Bezeichnung ECAFE. 

Die Feststellungsklage auf Rechtsungültigkeit der internationalen Mar
keneintragung für die Schweiz und die entsprechende Unterlassungsklage 
wurden vom Handelsgericht des Kantons Bern mit nachstehenden Er
wägungen gutgeheißen: 

3 .... 

Zur Begründung führt die Klägerin aus, die beiden Marken seien verwechselbar. Der 
flüchtige Käufer werde oftmals die kleine V erschiedenheit der Vorsilbe übersehen. Bei 
der Frage der Verwechslungsgefahr sei zu berücksichtigen, daß die Marke NESCAFE 
starke Verkehrsgeltung besitze und daher ihr Schutzbereich weit gezogen werden müsse. 
Durch die Eintragung und allfällige Verwendung der Marke ECAFE begehe die Be
klagte gegenüber der Klägerin auch unlauteren Wettbewerb, indem sie versuche, den 
Goodwill der Marke NESCAFE in unzulässiger Weise für sich auszubeuten. Die Ein
führung der Marke ECAFE ergäbe eine Verwässerung des berühmten Zeichens NES
CAFE. 
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Die Beklagte schließt auf kostenfällige Abweisung der Klage. Sie macht geltend, die 
Marke der Klägerin bestehe aus zwei Bestandteilen, nämlich aus «NES », was eine 
Abkürzung des Namens Nestle bedeute und aus «Cafe», einer nicht schutzfähigen 
Sachbezeichnung. Es müßten somit die unterscheidungskräftigen Zeichen der beiden 
Marken NES und E miteinander verglichen werden und eine Verwechselbarkeit werde 
bestritten. Aus der starken Verkehrsgeltung, welche die Klägerschaft für die Marke 
«NESCAFE » in Anspruch nehme, lasse sich nichts ableiten. Je bekannter die Marke 
« NESCAFE » sei, desto weniger könne jemand auf den Einfall kommen, « ECAFE » sei 
eine Untermarke von «NESCAFE ». Es handle sich um eine typische markenrechtliche 
Streitigkeit, so daß das Gesetz über den unlauteren Wettbewerb auch subsidiär nicht 
zur Anwendung gelange. 

In der Replik führt die Klägerin aus, es treffe zu, daß das Wortzeichen NESCAFE 
aus dem Phantasiewort NES und der Sachbezeichnung CAFE zusammengesetzt sei. 
Für die Prüfung der Frage der Verwechselbarkeit dürfe die Marke NESCAFE jedoch 
nicht in die beiden Bestandteile aufgespalten werden, sondern es sei nach ständiger 
Praxis des Bundesgerichtes der Gesamteindruck maßgebend. Das Silbenmaß, die Ka
denz und die Aufeinanderfolge der Vokale sei bei beiden Marken gleich. In der deutsch
sprachigen Schweiz würden oft die Konsonanten nur undeutlich ausgesprochen. Die 
beiden Marken seien für die genau gleiche Ware bestimmt. Kaffee-Extrakt werde von 
der breiten Masse des Publikums ohne spezielle Aufmerksamkeit gekauft. Die Verwechs
lungsgefahr bei der Beurteilung von Produkten sei für die Klägerin besonders groß, 
weil sie ohnehin der Tendenz entgegentreten müsse, daß das Wort NESCAFE als Sach
bezeichnung angewendet werde. Die von der Beklagten gewählte, in Deutschland für 
Kaffee ungewohnte Schreibweise CAFE lege die Vermutung nahe, daß die Beklagte die 
Verwechslung mit dem berühmten Zeichen NESCAFE bewußt anstrebe. 

In der Duplik hält die Beklagte daran fest, daß sich die beiden Marken phonetisch 
genügend unterscheiden. Die Sachangabe in den beiden Wortmarken werde von jeder
mann als solche erkannt und als Hinweis auf ein Kaffee-Erzeugnis verstanden. Das 
Publikum erblicke daher notwendigerweise nur in den Silben «NES » bzw. «E » einen 
Hinweis auf die Herkunft, und zwar von verschiedenen Geschäftsbetrieben. Die Wahl 
der Silbe «E » sei für die Beklagte naheliegend gewesen, weil sie sich als Anspielung und 
Abkürzung für den Firmenbestandteil «Extrakt» dem Publikum leicht einpräge. Da 
die Marke außer für Deutschland für eine Reihe anderer Staaten bestimmt sei, habe 
die Beklagte nicht die in Deutschland vorherrschende Schreibweise «Kaffee», sondern 
die international übliche Form «CAFE» gewählt. Endlich weist die Beklagte darauf 
hin, daß das Deutsche Patentamt im Widerspruchsverfahren die Verwechselbarkeit der 
beiden Marken verneint habe. 

4. Das Handelsgericht hat von einer Beweisführung abgesehen, da gestützt auf die 
unbestrittenen Tatsachen und die von den Parteien vorgelegten Urkunden nur Rechts
fragen zu entscheiden sind. 

Falls die Zeichen beider Parteien für Waren bestimmt sind, die nicht gänzlich von
einander abweichen, hat gemäß Art. 6 MSchG die Marke der Beklagten nur Bestand, 
wenn sie sich von der bereits früher eingetragenen Marke der Klägerin durch wesent
liche Merkmale unterscheidet und als Ganzes betrachtet nicht leicht zu einer Verwechs
lung Anlaß geben kann. Daß sich die beiden Marken auf die genau gleiche Ware, 
nämlich Kaffeeprodukte beziehen, ist unbestritten. Für die Beurteilung der Verwechs
lungsgefahr hat das Bundesgericht im Entscheid 88 II 378 die in der Praxis entwickelten 
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Grundsätze zusammengefaßt. Danach ist nach ständiger R echtsprechung für die Be
urteilung der Verwechslungsgefahr der Gesamteindruck maßgebend, den die beiden 
Zeichen beim letzten Abnehmer, hier a lso bei der breiten Masse des Publikums, hinter
lassen (BGE 78 II 380, 82 II 233, 84 II 446, 87 II 36) . Dieser Gesamteindruck wird bei 
Wortmarken, wie sie hier in Frage stehen, bestimmt durch d en Wortklang, d. h. durch 
das Silbenmaß, die Kadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale, sowie durch das 
Wortbild, also durch die Wortlänge und die das Wort bildenden Buchstaben (BGE 78 
II 381 , 79 II 222, 82 II 234, 84 II 446, 87 II 37). Zu beachten ist sodann, daß Waren des 
täglichen Gebrauches vom Käufer ohne große Aufmerksamkeit erstanden werden und 
daß deshalb an die Unterscheidbarkeit d er Warenzeichen besonders strenge Anfor
derungen zu stellen sind (BGE 61 II 57, 63 II 284, 73 II 60, 87 II 37). 

Weiter ist darauf hinzuweisen, daß bei der Untersuchung der Verwechslungsgefahr 
nicht von gleichzeitiger vergleichender Prüfung der Zeichen auszugehen ist. Maßgebend 
ist, ob die Marken einzeln genommen, bei isolierter Betrachtung deutlich unterscheid
bar sind. Es ist zu bedenken, daß die Abnehmer die Zeichen regelmäßig nicht zusammen 
zu Gesichte bekommen und deshalb bei der Würdigung einer Marke auf den Gedächt
niseindruck angewiesen sind, der in ihnen zurückgeblieben ist. Nur dieses Erinnerungs
bild können sie mit der Nachahmung in Beziehung setzen. D eshalb ist es unerheblich, 
wenn beim Nebeneinanderhalten der Marken durch sorgfältige Vergleichung Unter
schiede in nebensächlichen Einzelheiten feststellbar sind, da anzunehmen ist, daß die 
Abnehmer solche Einzelheiten übersehen oder nicht im Gedächtnis behalten. Es ist 
von den bestehenden gemeinsamen M erkmalen auszugehen und zu prüfen, ob diese 
trotz gewisser Abweichungen so stark ins Gewicht fallen, daß die Abnehmer irregeführt 
werden können. 

5. Eine Vergleichung der M arken NESCAFE und ECAFE ergibt, daß beide aus drei 
Silben bestehen mit Betonung auf der ersten Silbe und die gleiche Vokalfolge e-a-e 
aufweisen. Die Vokale, insbesondere das E, das in der Aussprache sonst ganz verschie
dene T onwerte a ufweisen kann, werden sowohl deutsch wie französisch und ita lienisch 
bei beiden Marken gleich ausgesprochen. Nach der Praxis d es Bundesgerichtes würde 
schon die Übereinstimmung in einer der Landessprachen für die Annahme der Ver
wechslungsgefahr genügen. Die Hörbarkeit eines Wortes beruht hauptsächlich auf den 
Vokalen (tiefe Tonwerte) . Die Konsonanten (hohe Tonwerte) werden dagegen bei 
Lärm, am Telephon oder bei Gehörbehinderung oft überhört. Dies gilt insbesondere 
für das Gebiet der deutschsprachigen Schweiz, wo die Konsonanten häufig nur un
deutlich ausgesprochen werden. Hinzuweisen ist noch auf die französische Aussprache 
beim unbestimmten Artikel. Dort wird «un ECAFE » in der Aussprache verbunden, 
wobei der erste der beiden gegenüber der klägerischen Marke fehlenden Konsonanten 
als Unterscheidungsmerkmal wegfällt. «Un NESCAFE » und « un ECAFE » unter
scheiden sich in der Aussprache nur noch durch den Konsonanten S. 

Die Konsonanten N und S sind phonetisch ohnehin wenig unterscheidungskräftig, 
weniger a ls etwa Guturallaute. Das Bundesgericht hat im Entscheid 88 II 379 den Ersatz 
zweier Konsonanten BL durch einen andern (R ) als geringfügige Abweichung bezeich
net, welche die Verwechslungsgefahr nicht beseitige. Im vorliegenden Fall ist die Ab
weichung etwas größer, indessen unterscheiden sich die beiden fraglichen Marken im 
akustischen Erinnerungsbild nach Auffassung des Gerichtes zu wenig, so daß eine Ver
wechslungsgefahr angenommen werden muß. Diese wird auch nicht durch die Vor
stellung, den die beiden Wortmarken beim Publikum erwecken, aufgehoben. Neben den 
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beiden identischen Silben CAFE weist bei der klägerischen Marke NES nur in ent. 
ferntem Sinne auf die Firma NESTLE hin, während E für einen guten Teil des Publi
kums bedeutungslos ist. Daß E eine Abkürzung aus Extrakt bedeute, ist nicht nahe. 
liegend. Berücksichtigt man noch, daß die beiden Marken für gleichartige Produkte 
des täglichen Gebrauches, die praktisch von jedermann gekauft werden, bestimmt sind 
und muß deshalb nach der Bundesgerichtspraxis ein besonders strenger Maßstab an 
die Unterscheidbarkeit der Warenzeichen gelegt werden, so genügt der gleiche Wort. 
klang, die gleiche Kadenz und Vokalfolge der beiden Marken, um eine Verwechslungs. 
gefahr herbeizuführen. 

6. Nach der Bundesgerichtspraxis liegt, wenn eine Verwechslungsabsicht bewiesen 
ist, darin ein weiteres Indiz für die Verwechslungsgefahr. Die Klägerin macht unter dem 
Hinweis auf die in Deutschland nicht gebräuchliche Schreibweise CAFE geltend, daß 
die Beklagte die Verwechslung mit dem berühmten Zeichen NESCAFE anstrebe. Es 
ist gerichtsnotorisch, daß die Marke NESCAFE fast überall in der Welt bekannt ist. 
Deshalb war es für die Beklagte ohne Zweifel verlockend und erfolgversprechend, mit 
ihrer Marke in die Nähe der berühmten Marke der Klägerin zu gelangen. Obwohl eine 
Verwechslungsabsicht der Beklagten wahrscheinlich ist, liegt doch ein genügender Be
weis dafür nicht vor. Das Gericht stellt deshalb auf eine Verwechslungsabsicht nicht ab. 

7. Der Vollständigkeit halber hat sich das Gericht auch noch mit der von den Parteien 
aufgeworfene Frage befaßt, ob eine sog. Weltmarke, welche in der Literatur als be
rühmte Marke bezeichnet wird, markenrechtlich einen besonderen Schutz genießt oder 
nicht. 

Die Klägerin leitet aus der starken Verkehrsgeltung ihrer Marke NESCAFE ab, daß 
bei der Frage der Verwechslungsgefahr der Schutzbereich weit gezogen werden müsse. 

Sie verweist auf die Gefahr der Assoziation zum bereits bekannten Begriff, indem 
eine Teilidentität genüge, damit das bekannte Zeichen reproduziert werde (Walter 
Schluep, «Markenrecht, ein subjektives Recht», 1964, S.19ff. ). Wegen der Verwäs
serungsgefahr der berühmten Marke bestehe ein besonderes Schutzbedürfnis. 

Die Beklagte macht dagegen geltend, je bekannter eine Marke sei, desto geringer sei 
die Verwechslungsgefahr. Sie stützt sich dabei auf die Ansicht Trailer «Immaterial
güterrecht» Band I S. 243, wonach eine Sonderbehandlung berühmter Marken nicht 
gegeben sei. 

In der deutschen Rechtsprechung und Praxis wird auf die größere Verwechslungs
gefahr bei berühmten Marken hingewiesen und das Bedürfnis und der Anspruch auf 
erhöhten Schutz der berühmten Zeichen bejaht (vgl.Baumbach-Hefermehl S.1019 und 
1055, Reimer S.239). Von den schweizerischen Kommentatoren führt David (S.126) 
aus, je bekannter eine Marke sei, desto größer sei die Verwechslungsgefahr, denn der 
letzte Abnehmer werde in diesem Falle rasch geneigt sein, das Erinnerungsbild der 
bekannten Marke mit der jüngeren Marke zu verwechseln. Matter äußert sich zu dieser 
Frage nicht, während Trailer, wie bereits erwähnt, eine Sonderbehandlung weit ver
breiteter Marken ablehnt unter dem Hinweis, daß sehr bekannte Marken genau in der 
Erinnerung haften, weshalb die Abnehmer Abweichungen rascher als bei weniger ver
trauten Marken bemerken, sodaß die Verwechslungsgefahr vermindert werde. Dadurch 
würden sich die Möglichkeit, daß einige nach dem ersten flüchtigen Eindruck schon die 
Verbindung zur bekannten Marke herstellen und die Wahrscheinlichkeit der genaueren 
Erinnerungskontrolle die Waage halten. 
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Das Bundesgericht hat sich bisher in den publizierten Urteilen nicht mit der Frage 
befaßt, ob bei einer berühmten Marke die Verwechslungsgefahr größer oder kleiner sei. 

Das H andelsgericht erachtet, daß die Argumente für beide Auffassungen in gewissem 
Sinne richtig sind. Ein großer Kreis von Käufern wird die berühmte Marke NESCAFE 

50 
gut kennen, daß eine Verwechslung kaum zu befürchten ist. Daneben gibt es jedoch 

einen erheblichen Kreis von Personen, welche die Marke nur oberflächlich oder noch 
nicht kennen, z.B. Kinder, welche oft zum Einkaufen von Lebensmitteln herangezogen 
,~erden. Bei allen diesen Personen besteht die Gefahr einer Verwechslung und diese 
fälle sind dank der großer Verbreitung der berühmten Marke zahlreicher und die 
Verwechslungsgefahr ist daher im Ganzen genommen größer als bei einer weniger be
kannten Marke. Die quantitative Verbreitung der berühmten Marke bewirkt auch eine 
Vergrößerung der Verwechslungsgefahr durch Assoziation. Wenn zu einer bekannten 
Marke eine ähnliche Marke in Erscheinung tritt, genügt der bloße Anklang, um den 
Gedanken an die mit der berühmten Marke gekennzeichneten Ware in Erinnerung zu 
rufen. Es kann deshalb markenrechtlich als Regel aufgestellt werden, daß zu den be
rühmten Marken ein besonders großer Abstand eingehalten werden muß, um Ver
wechslungen zu vermeiden. Wettbewerbsrechtliche Gesichtspunkte nach UWG können 
allerdings zur Stützung dieser Regel nicht herangezogen werden, so nahe dies an sich 
liegen würde, da die Frage der Verwechslungsgefahr von Handelsmarken durch das 
Markenschutzgesetz abschließend geregelt ist. 

Nachdem das Handelsgericht eine Verwechslungsgefahr bereits ohne Anwendung 
des Grundsatzes bejaht hat, daß die Wettbewerber von besonders bekannten Zeichen, 
die sich im Verkehr durchgesetzt haben, einen besonders großen Abstand nehmen müs
sen, könnte die Berücksichtigung dieser Regel das Ergebnis nur noch untermauern. 

Zum Schluß ist noch festzuhalten, daß die von der Beklagten vorgelegten Auszüge 
von Marken, welche alle die Bezeichnung Kaffee oder Cafe als Sachbezeichnung mit
enthalten, den vorliegenden Fall nicht berühren. Die Marke NESCAFE ist als Wort
kombina tion kennzeichnungskräftig, so daß die Klägerin sich sogar dagegen wehren 
muß, daß die Bezeichnung Nescafe nicht zur Sachbezeichnung wird. 

Liegt eine Verwechslungsgefahr vor, so ist in Zusprechung des Rechtsbegehrens 1 
der Klage festzustellen, daß die international eingetragene Marke Ecafe der Beklagten 
für das Gebiet der Schweiz nichtig ist. 

8. Nach ständiger Praxis ist ein Verbot der Benutzung nach UWG möglich, wenn die 
Gefahr der Verwendung einer verwechslungsfähigen Marke besteht. Nachdem die Be
klagte die Marke ECAFE eingetragen hat und im Prozeß verteidigt, muß diese Gefahr 
bejaht werden. In Zusprechung von Rechtsbegehren 2 der Klage ist deshalb der Be
klagten unter Androhung der Straffolgen des Art.403 ZPO im Widerhandlungsfall zu 
untersagen, in der Schweiz die Bezeichnung ECAFE für Kaffee, koffeinfreien Kaffee 
oder Extrakte daraus zu verwenden. 

MschG Art.14 Abs.1 Ziff.2, MMA (London) Art.5 Abs.1 und PVUe (London) 
Art. 6 lit. B Ziff. 3 

Täuschungsgefahr über die Herkunft der Ware. 

Unzulässigkeit der Marke «Monte Bianco» für Parfümerien, Kosmetikartikel 
und Sonnenschutzmittel, die aus Österreich starµmen. 
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BGE 91 I 50ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 23. März 1965 in Sachen 
Greiter gegen Eidg. Amt für geistiges Eigentum. 

Das Eidg. Amt für geistiges Eigentum hat der international eingetrage. 
nen Marke «Monte Bianco» für Parfümerien, Kosmetikartikel und Son. 
nenschutzmittel den Schutz für das Gebiet der Schweiz verweigert, da die 
Erzeugnisse aus Österreich stammen. Das Bundesgericht hat die dagegen 
gerichtete verwaltungsgerichtliche Beschwerde abgewiesen und u. a. fo). 
gende Erwägungen angestellt: 

2. Gemäß Art. 6 lit. B Ziff. 3 PVUe dürfen Marken zurückgewiesen werden, welche 
gegen die guten Sitten oder gegen die öffentliche Ordnung verstoßen, namentlich solche 
welche geeignet sind, das Publikum zu täuschen. Die PVUe betrachtet also gleich wi; 
die ständige schweizerische R echtsprechung zu Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG eine Marke 
als sittenwidrig, wenn sie geeignet ist, den Käufer in irgendeiner Hinsicht irrezuführen. 
Daher ist eine Marke unzulässig, wenn sie geographische Angaben enthält, die zu der 
Annahme verleiten könnten, die Ware stamme aus dem Lande, auf das die Angabe 
hinweist, obschon dies in Wirklichkeit nicht zutrifft. Anders verhält es sich nur, wenn 
die geographische Angabe offensichtlich bloßen Phantasiecharakter hat und darum 
nicht als Herkunftsbezeichnung aufgefaßt werd en kann (BGE 89 I 301, 293 und dort 
erwähnte Entscheide). 

3. Das eidg. Amt erachtet die Marke «Monte Bianco » als irreführend, weil sie von 
den Käufern als Hinweis auf Frankreich aufgefaßt werden könne, während die Waren, 
für die sie bestimmt ist, aus Österreich stammen. Der Beschwerdeführer bestreitet eine 
solche Täuschungsgefahr. 

Bei der Entscheidung dieser Frage ist auf die Auffassung des schweizerischen Durch
schnittskäufers abzustellen. Als Abnehmer fallen alle Bevölkerungsschichten in Betracht, 
und es genügt, wenn auch nur in einem der verschiedenen Sprachgebiete der Schweiz 
eine Täuschungsgefahr besteht (BGE 82 I 51 und dort erwähnte Entscheide). 

a) «Monte Bianco » ist der italienische Name des Mont Blanc. Die Tatsache, daß 
der Gipfel dieses Namens und auch der größere Teil der als «Mont Blanc-Massiv» 
bezeichneten Gebirgsgruppe auf französischem Gebiet liegen, ist in der Schweiz all
gemein bekannt, insbesondere seit Chamonix infolge der Erschließung des Mont Blanc
Massivs durch verschiedene Schwebebahnen sich zu einem bedeutenden Zentrum so
wohl für das Bergsteigen im Sommer als auch für den Wintersport entwickelt hat. Der 
Einwand des Beschwerdeführers, die Bezeichnung «Monte Bianco » weise an sich nicht 
auf Frankreich hin, ist daher, mindestens für den italienisch sprechenden T eil der Be
völkerung, unzutreffend. 

Unrichtig ist auch die Auffassung des Beschwerdeführers, der Mont Blanc sei kein 
allgemein bekanntes Wahrzeichen für etwas spezifisch Französisches, weshalb die Ge
fahr einer Ideenverbindung zwischen der Marke «Monte Bianco » und dem Mont 
Blanc und damit Frankreich als Herkunftsland nicht bestehe. Eine solche Ideenverbin
dung liegt aber im vorliegenden Fall, im Gegensatz zu dem vo!l1 Beschwerdeführer 
angerufenen BGE 68 I 205, zum mindesten für die Schweizer ita lienischer Sprache nahe; 
dies um so mehr, als die französischen Parfümerien W eltruf genießen. Daß der Be-
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chwerdeführer die Marke gegenwärtig nur für ein Sonnenschutzöl verwendet, ist un
:rheblich. Denn der Schutzbereich seiner Marke erstreckt sich gemäß Eintrag neben 
Sonnenschutzerzeugnissen auch auf Parfümerie- und Kosmetikartikel. 

Der Beschwerdeführer wendet weiter ein, wenn man schon von einer Ideenverbin
dung sprechen wolle, so verweise die Marke auf die europäische Herkunft der damit 
\'ersehenen Ware, weil der Mont Blanc als der höchste europäische Berg bekannt sei. 
Auch dieser Einwand ist nicht stichhaltig. Der Mont Blanc ist nicht nur als der höchste 
Jjerg Europas bekannt, sondern vor allem als französischer Berg, und die Annahme 
französischer Herkunft der Ware liegt daher bedeutend näher als die weither geholte 
Ideenverbindung, daß mit der Marke auf ein europäisches Erzeugnis angespielt werden 

wolle. 

b) Der Beschwerdeführer macht geltend, die Marke «Monte Bianco» habe einen 
klar erkennbaren symbolischen Charakter, da sie die Gedankenassoziation «Großer 
Schneeberg- Höhenlage - starke Sonneneinwirkung» hervorrufe. Dieser Einwand ließe 
sich allenfalls hören, wenn der Schutzbereich der Marke auf Sonnenschutzmittel be
schränkt wäre. Er erledigt sich aber von selber, da die Marke ganz allgemein für Par
fümerie- und Kosmetikartikel beansprucht wird und nicht einzusehen ist, inwiefern die 
vom Beschwerdeführer behauptete Ideenverbindung bei solchen zutreffen sollte. 

c) Die geographische Angabe hat somit nicht offensichtlich bloß Phantasiecharakter. 
Sie kann vielmehr beim Durchschnittskäufer namentlich im italienischen Sprachgebiet 
als Herkunftsbezeichnung verstanden werden und zu der irrigen Auffassung verleiten, 
die damit bezeichnete Ware stamme aus Frankreich. 

Ob die Marke «Monte Bianco» wegen ihres italienischen Wortlautes und weil das 
Mont Blanc-Massiv ein Grenzmassiv ist, auch zur irrigen Annahme verleiten könnte, es 
handle sich um Waren italienischer Herkunft, kann bei dieser Sachlage offen bleiben. 

III. W etthewerhsrecht 

UWG Art.1 Abs. 2 lit. b und d - Enteignung - IP R 

Der VEB Carl Zeiss Jena begeht mit der Führung dieses Namens in der Schweiz 
keinen unlauteren Wettbewerb gegenüber der Firma Carl Zeiss Heidenheim. 

Bestimmung des Rechts, nach welchem sich das Vorliegen unlauteren Wettbewerbs 
beurteilt (Erw.1/2). 

Vorausset;::,ungen, unter denen das Bundesgericht ausnahmsweise zur Überprüfung 
und Anwendung ausländischen Rechtes befugt ist. (Erw. 11/3). 

Maßgeblichkeit des Rechtes der Bundesrepublik Deutschland für die Namensbil
dung der Firma Carl Zeiss Heidenheim und des Rechtes der DDR für die Namens
bildung des VEB Carl Zeiss Jena. Einfluß der Nichtanerkennung der DDR durch 
die Schweiz (Erw.11/4 und 5). 
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Bei Rechtmäßigkeit der Nahmensführung beider Parteien nach ihrem Heimatrecht 
ist die Frage des unlauteren Wettbewerbes in der Schweiz nach den Umständen des 
Einzelfalles zu entscheiden. 

BGE 91 II l l 7ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 30. März 1965 in 
Sachen VEB Carl Zeiss Jena gegen Firma Carl Zeiss Heidenheim. 

A. In Jena bestand seit dem Jahre 1846 die Firma Carl Zeiss, welche eine optische 
Werkstätte betrieb. Teilhaber dieser Firma war von 1875 an Dr.Ernst Abbe. Dieser 
gründete im Jahre 1889 die Carl Zeiss-Stiftung in Jena, die in der Folge Alleineigen
tümerin der optischen Werkstätte Carl Zeiss wie auch der Firma Jenaer Glaswerk Schott 
& Genossen wurde, an der Dr. Abbe ebenfalls beteiligt war. 

Die von den beiden Stiftungsbetrieben erzielten Gewinne waren nach dem Stiftungs
statut neben dem Ausbau der Fabrikationsunternehmen vor allem zu verwenden für 
Sozialeinrichtungen zugunsten der Arbeiterschaft der beiden Betriebe, zur Beteiligung 
an gemeinnützigen Einrichtungen zugunsten der arbeitenden Bevölkerung von Jena 
und Umgebung im.allgemeinen, sowie zur Förderung von Forschung und Lehre auf dem 
Gebiete der Naturwissenschaften und der Mathematik (§ 1 des Statuts). Als Sitz der 
Stiftung wurde Jena bezeichnet (§ 3). Eine Änderung der Bestimmungen über die 
Zwecke und den Sitz der Stiftung sollte nicht zulässig sein(§ 121 ). 

Die Carl Zeiss-Stiftung in Jena beteiligte sich in der Folge maßgebend an einer An
zahl anderer Unternehmungen in Deutschland auf dem Gebiete der Optik und der 
Glasfabrikation. Die Erzeugnisse der Stiftungsbetriebe in Jena erlangten Weltruf. 

Im April 1945 wurde Jena von den amerikanischen Truppen besetzt. Diese räumten 
dann aber im Juni 1945 auf Grund des Abkommens von Jalta das Gebiet von Jena 
zugunsten der russischen Armee. Die Mitglieder der Geschäftsleitung der Stiftung und 
ihrer beiden Betriebe wurden nebst einer Anzahl weiterer Betriebsangehöriger von den 
abziehenden amerikanischen Truppen nach Heidenheim an der Brenz (Württemberg) 
verbracht, wobei sie einen großen Teil der technischen Dokumentation (Patentschriften, 
Pläne usw.) mitnahmen. 

Für die Stiftung in Jena und die beiden dortigen Stiftungsbetriebe wurden durch die 
von der russischen Besatzungsmacht eingesetzten Behörden Ende Juni 1945 neue Or
gane und Geschäftsleitungen bestellt. 

Im Dezember 1945 beschlagnahmte die sowjetische Militärverwaltung die Vermö
genswerte der beiden Stiftungsbetriebe inJena. Im Oktober 1946 wurde der Maschinen
park der beiden Betriebe auf Anordnung der russischen Besetzungsmacht zu 94 % 
abgebrochen und nebst einem Teil der Belegschaft nach Rußland verbracht. Die in der 
Folge wieder aufgebaute optische Werkstätte Carl Zeiss in Jena wurde am !.Juni 1948 
von den unter dem Schutz der sowjetischen Besetzungstruppen an die Macht gelangten 
ostdeutschen Behörden enteignet und als Volkseigentum erklärt. 

Am 16.Juni faßte die Deutsche Wirtschaftskommission für die sowjetische Besetzungs
zone den Beschluß, «daß die beiden der Industrie-Vereinigung für feinmechanische 
und optische Geräte <Optik> VVB in Jena angehörenden Volkseigenen Betriebe Carl 
Zeiss und Jenaer Glaswerk Schott & Gen. gegenüber der Carl Zeiss-Stiftung bestimmte 
Rechte und Verpflichtungen haben, die durch das neu zu fassende Statut der Stiftung 
festgestellt werden.» 
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Arn 30.November 1948 wurde die Firma Carl Zeiss im Handelsregister von Jena 
elöscht und an ihrer Stelle die Firma «VEB Carl ZeissJena» eingetragen. 

g Die nach Westdeutschland gelangten Mitglieder der Stiftungsverwaltung und der 
Geschäftsleitung der optischen Werkstätte begannen dort neue Produktionsstätten auf
zubauen mit Mitteln, die zum großen Teil aus den in Westdeutschland gelegenen Be
teiligungen der Carl Zeiss-Stiftung stammten. Sie gründeten zunächst am 30. Oktober 

1945 die « Opton optische Werkstätte Oberkochen GmbH», deren Firma am !.April 

194 7 das Wort « Zeiss » vorangesetzt wurde. Auf ihr Betreiben hin verfügte sodann das 
Staatsrninisterium von Baden-Württemberg am 23. Februar 1949 in Ergänzung von § 3 
des Stiftungsstatuts, rechtlicher Sitz der Carl Zeiss-Stiftung seien Jena und H eidenheim 
an der Brenz. Am 15.Januar 1951 wurde die Firma Carl Zeiss a ls Unternehmen der 
Carl Zeiss-Stiftung in Heidenheim im Handelsregister eingetragen und am 16.Januar 
1952 wurde darin vermerkt, der Sitz der Stiftung sei von Jena nach H eidenheim ver
legt worden. Diese Sitzverlegung wurde am 22. Mai 1954 vom Kultministerium von 
Baden-Württemberg «als Staatsaufsichtsbehörde der Carl Zeiss-Stiftung» in Bestäti
gung und Ergänzung der oben genannten Verfügung vom 23. Februar 1949 genehmigt. 

B. Der «VEB Carl ZeissJena» ließ unter dieser Bezeichnung in der Zeit vom Februar 
1960 bis Dezember 1961 im «Schweiz.Optiker» und andern schweizerischen Fach
zeitschriften Inserate erscheinen, mit denen er für seine Erzeugnisse warb. Er ließ ferner 
in schweizerischen Geschäften seine Hauszeitschrift «Jenaer Rundschau» verteilen, in 
der er sich «Zeisswerk» nannte. Auch in der Geschäftskorrespondenz verwendeten er 
und seine Vertreter in der Schweiz die Bezeichnung «Zeiss». 

Da die Firma Carl Zeiss in Heidenheim sich für allein berechtigt hält, den Namen 
Carl Zeiss zu führen, erblickte sie im geschilderten Verhalten des J enaer Unternehmens 
unlauteren W ettbewerb. Sie reichte deshalb am 22. Februar 1962 gegen den Beklagten 
Klage ein mit dem Begehren, es sei ihm die Benutzung der erwähnten Bezeichnung zu 
untersagen. 

Der Beklagte beantragte Abweisung der Klage. 

C. Das Handelsgericht Zürich erachtete die Klage im wesentlichen als begründet 
und verbot mit Urteil vom 13. Oktober 1964 dem Beklagten, im Geschäftsverkehr mit 
und in der Schweiz den Namen «Zeiss» oder «Carl Zeiss» zu benutzen und insbeson
dere die Firma «VEB Carl Zeiss» oder «VEB Carl ZeissJena» zu führen. 

Das Handelsgericht ging davon aus, die von den Behörden von Baden-Württemberg 
angeordnete Sitzverlegung der Carl Zeiss-Stiftung von Jena nach H eidenheim sei nach 
den Grundsätzen des schweizerischen internationalen Privatrechts auch vom schwei
zerischen Richter zu beachten. Unter Hinweis auf die Nichtanerkennung der DDR 
durch die Schweiz verwarf es den Einwand des Beklagten, die westdeutschen Erlasse 
über die Sitzverlegung der Stiftung seien in der Schweiz nicht rechtswirksam, weil sie 
in die Territorialhoheit eines andern Staates, nämlich der DDR, eingriffen. Im weitern 
vertrat das Handelsgericht den Standpunkt, auch die Anerkennung der These des Be
klagten vom Bestehen zweier selbständiger Staaten hätte lediglich zur Folge, daß eine 
Spaltung der Stiftung in zwei Teile anzunehmen wäre, die sich gegenseitig die Führung 
des Namens Carl Zeiss nicht verwehren könnte. Ob die Carl Zeiss-Stiftung in Jena mit 
der seinerzeit von Abbe gegründeten identisch oder deren Rechtsnachfolger sei, ließ das 
Handelsgericht offen, weil auf dem schweizerischen Markt nicht die Jenaer Stiftung, 
sondern der VEB Carl Zeiss am Wettbewerb teilnehme. Dieser VEB sei nicht der R echts
nachfolger des früheren Stiftungsbetriebes; dieser sei untergegangen infolge der ent-
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schädigungslosen Enteignung, der nach schweizerischer Auffassung die Anerkennung 
versagt werden müsse. Die mit dem früheren Stiftungsbetrieb identische Klägerin sei 
daher befugt, dem neugeschaffenenJenaer Unternehmen gestützt auf die maßgebenden 
Bestimmungen des schweizerischen UWG die zu Verwechslungen führende Verwen. 
dung des Namens Zeiss in der Schweiz untersagen zu lassen. 

Das Bundesgericht hat dieses Urteil aufgehoben und die Klage mit fol
gender Begründung abgewiesen: 

I. 

1. Die Klägerin, die den Beklagten wegen unlauteren Wettbewerbs belangt, ist ein in 
der Bundesrepublik Deutschland niedergelassenes Unternehmen. Da sowohl die Schweiz 
wie die Bundesrepublik Deutschland als Vertragsstaaten der Pariser Verbandsüberein
kunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVUe) angehören, kann die Klägerin 
gemäß den Art. 2 Abs. 1, 8 und I Obis PVU e in der Schweiz den Schutz ihres Handeis
namens gegen unlauteren Wettbewerb beanspruchen, ohne daß er im schweizerischen 
Handelsregister eingetragen sein muß (BGE 23 S.1757, 52 II 398, 79 II 309,314, 90 II 
198, 318). 

Unlauter kann die Nachmachung oder Nachahmung des Handelsnamens der Klä
gerin aber nur sein, wenn er in der Schweiz bekannt ist, sei es wegen seines allgemeinen 
Rufes, sei es, weil die Klägerin unter ihm in der Schweiz in nennenswertem Umfang 
Geschäfte betreibt (BGE 79 II 314, 90 II 199, 320). Diese Voraussetzung darf, obwohl 
das angefochtene Urteil sich darüber nicht ausspricht, als erfüllt angesehen werden. 
Denn es ist in der Schweiz allgemein bekannt, daß nach der infolge des Krieges ein
getretenen Spaltung Deutschlands in eine West- und eine Ostzone in der ersteren ein 
optisches Unternehmen aufgebaut wurde, das den weltberühmten Namen «Zeiss» ver
wendet und sich auf jeden Fall seit 1954 unter ihm auch auf dem schweizerischen 
Markt betätigt hat. 

2. Beide Parteien sind Unternehmen, deren Sitz sich im Ausland befindet. Sie haben 
in der Schweiz keine Zweigniederlassungen oder sonstige Betriebsstätten. Ihre geschäft
liche Tätigkeit in der Schweiz beschränkt sich auf die Werbung und auf den Vertrieb 
ihrer Erzeugnisse durch selbständige Vertreter. Es fragt sich daher, nach welchem Recht 
zu beurteilen ist, ob das mit der Klage beanstandete Verhalten des Beklagten unlaute
ren Wettbewerb darstellt. 

Unlauterer Wettbewerb ist eine unerlaubte Handlung. Voraussetzungen und Folgen 
einer solchen unterstehen gemäß ständiger Rechtsprechung sowohl dem Recht des Or
tes, wo die Handlung ausgeführt wird, als auch dem Recht des Ortes, wo ihr Erfolg ein
tritt. Dabei hat der Verletzte die Wahl, den Verantwortlichen auf Grund der einen oder 
der andern Rechtsordnung zu belangen (BGE 76 II! !Off., 82 II 163f., 87 II 115 Erw.2). 

Der Beklagte soll unlauteren Wettbewerb dadurch begangen haben, daß er in 
schweizerischen Fachzeitschriften Inserate unter dem Namen «VEB Carl Zeiss Jena» 
erscheinen ließ, mit denen er seine Erzeugnisse anpries; ferner dadurch, daß er in 
schweizerischen Fachgeschäften seine Hauszeitschrift «Jenaer Rundschau» verteilte, in 
der er sich jeweils als «Zeisswerk» bezeichnete; endlich dadurch, daß er und seine Ver· 
treter in der Schweiz in der Geschäftskorrespondenz für sich und seine Erzeugnisse den 
Namen «Zeiss» verwendeten. 
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zum mindesten der Ort, wo der Erfolg der von der Klägerin beanstandeten Hand
n des Beklagten eintrat, liegt also in der Schweiz. Die Frage, ob das Verhalten 

tunge .. . d Beklagten den Tatbestand des unlauteren Wettbewerbs erfulle, 1st daher nach 
~weizerischem Recht zu entscheiden. 

" Das Ergebnis bleibt dasselbe, wenn man zur Ermittlung des anwendbaren Rechts 
in Fällen unlauteren Wettbewerbs mit Auslandberührung nicht so sehr auf den Cha-

kter des unlauteren Wettbewerbs als unerlaubter Handlung abstellt, sondern als maß
ra bend das Recht des Ortes betrachtet, wo die wettbewerbsmäßige Interessenkollision 
g~ntritt (so K. TROLLER, Das internationale Privatrecht des unlauteren Wettbewerbs, 
;•. )01 ff., 118, 128, ~32~135). Dieser Ort i~t im _vo_rliegend~n Falle die Schweiz, da_ die 
Parteien beim Vertrieb ihrer Erzeugrusse hier m1temander m Wettbewerb getreten smd. 

II. 

). Die Klägerin bezichtigt den Beklagten in erster Linie unlauteren Wettbewerbs im 
Sinne von Art. I Abs. 2 lit. d UWG. 

Diese Bestimmung setzt Maßnahmen voraus, die bestimmt oder geeignet sind, Ver
wechslungen mit den Waren, W erken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines 
andern herbeizuführen. 

Im vorliegenden Fall liegen die beanstandeten Maßnahmen darin, daß der Beklagte 
den Namen Carl Zeiss als Bestandteil seiner Firma verwendet und auch anderweitig 
die Bezeichnung « Zeisswerk» und « Zeiss» gebraucht. Dass diese Ausdrücke sich grund
sätzlich eignen, Verwechslungen zwischen den Geschäftsbetrieben und Waren der Par
teien hervorzurufen, ist nicht zu verkennen, da die Klägerin ebenfalls unter dem Namen 
Carl Zeiss auftritt und gleichartige Waren absetzt wie der Beklagte. 

Die Verwechslungsgefahr macht aber für sich allein das Verhalten des Beklagten noch 
nicht unlauter und damit unerlaubt. Unlauterkeit liegt erst vor, wenn die Verwendung 
des Namens « Carl Zeiss » oder auch nur « Zeiss » durch den Beklagten gegen Treu und 
Glauben verstößt. 

2. Beim Entscheid darüber, ob eine ausländische juristische Person durch die Führung 
eines bestimmten Namens in der Schweiz unlauter handle, fragt sich zunächst, welcher 
Rechtsordnung nach schweizerischem internationalem Privatrecht die Bildung des 
Namens untersteht. 

Nach schweizerischer Auffassung ist hierfür grundsätzlich das Recht am Ort des 
Sitzes der juristischen Person maßgebend ; denn nach diesem Recht bestimmt sich ihr 
Personalstatut (W. NIEDERER, Einführung in die allgemeinen Lehren des internatio
nalen Privatrechts, 3. Aufl. S. 170; SIEGWART, Die Aktiengesellschaft, Einleitung S. 136 
N.362; BGE 76 I 159. Ebenso für das deutsche Recht: RAAPE, Internationales Privat
recht, 5. Aufl., § 25 S. 195ff. ). Das Personalstatut entscheidet insbesondere auch über 
die Bildung der Firma, und die dessen Anforderungen entsprechende Bezeichnung wird 
der Regel nach auch in der Schweiz als gültig anerkannt (SrnGWART, op.cit.S. 139 
N.370, S.141 N.377). Dem entspricht denn auch, daß Art.952 Abs.2 OR, der die 
Anforderungen an die Firma der schweizerischen Zweigniederlassung ausländischer 
Unternehmen umschreibt, für die Firma der Hauptniederlassung das Recht deren aus
ländischen Sitzes als maßgebend betrachtet. 

Da sich der Sitz beider Parteien im Ausland befindet, steht somit auf jeden Fall fest, 
daß für die Bildung ihrer Namen nicht schweizerisches, sondern ausländisches Recht 
gilt. 
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3. Nach Art.43 Abs.! OG kann mit der Berufung nur die Verletzung von Bundes. 
recht gerügt werden. Diese Bestimmung wird vom Bundesgericht in ständiger Recht
sprechung dahin ausgelegt, daß bei der Bestimmung des anwendbaren Rechts in inter
national-privatrechtlichen Fällen seine Zuständigkeit auf die Beurteilung der Frage 
beschränkt sei, ob das streitige Rechtsverhältnis dem schweizerischen Recht unterstehe 
und ob der kantonale Richter diese Frage zutreffend entschieden habe; dagegen sei ihm 
die Überprüfung fremden Rechtes verwehrt, und darum dürfe es sich auch nicht mit 
der Frage befassen, ob der kantonale Richter von mehreren in Betracht fallenden aus
ländischen Rechten das anwendbare zutreffend bestimmt habe (BGE 63 II 308, 64 II 
92, 77 II 92). An dieser Rechtsprechung, die in der Literatur verschiedentlich ange
fochten worden ist (NIEDERER, op.cit.S.351; SCHNITZER, Handbuch des IPR, 1950, 
Bd.l S.19lf.; F.VrscHER, SJZ Bd.51 [1959] S.33ff.), ist grundsätzlich festzuhalten. 
Indessen bedarf sie einer Verdeutlichung: Sie kann nur gelten, wenn für die Erfüllung 
der Aufgabe der Berufungsinstanz unerheblich ist, welches ausländische Recht anwend·
bar sei, wie z.B. wenn mit der Feststellung, ein Kaufvertrag unterstehe nicht schwei
zerischem, sondern ausländischem Recht, zugleich entschieden ist, daß das angefoch
tene Urteil mit der Anwendung eines ausländischen Rechts die Bestimmungen des 
schweizerischen Obligationenrechts nicht verletzt haben kann. So verhält es sich in
dessen im vorliegenden Fall nicht. Nach welchem ausländischen Recht sich die Bildung 
des Namens der Parteien richte, ist heute nur Vorfrage. Von ihrer Beantwortung hängt 
ab, welche Anforderungen das schweizerische Gesetz über den unlauteren Wettbewerb 
nach dem maßgebenden Gesichtspunkt von Treu und Glauben an das Verhalten des 
Beklagten stellt. Um diese Hauptfrage entscheiden zu können, ist die Abklärung un
erläßlich, welches ausländische Recht die Bildung des Namens der Parteien beherrscht. 
Diese Frage hat das Bundesgericht auch als Berufungsinstanz zu entscheiden; denn von 
ihr hängt ab, ob das angefochtene Urteil, welches das Vorliegen unlauteren Wettbe
werbs seitens des Beklagten bejaht, mit den Bestimmungen des schweizerischen UWG 
vereinbar ist. 

4. Die Namensbildung der Klägerin untersteht dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. Dort ist sie im Handelsregister eingetragen, und es ist daher davon aus
zugehen, daß sie dort ihren Sitz hat. 

Für den Beklagten beurteilt sich die Zulässigkeit der Namensbildung nach dem 
Recht der DDR. Dem Umstand, daß die Bundesrepublik Deutschland von der Schweiz 
als Staat anerkannt ist, die DDR dagegen nicht, ist keine Bedeutung beizumessen. Die 
Nichtanerkennung der DDR hat nicht zur Folge, daß der schweizerische Zivilrichter 
ihre Gesetze und die Verfügungen ihrer Behörden als nicht erlassen zu erachten hätte. 
Die DDR ist in international-privatrechtlicher Hinsicht als selbständiges Rechtsgebiet 
zu behandeln. Das bedeutet keineswegs, daß der schweizerische Zivilrichter sie,,,damit 
als Staat anerkenne. Zu einer Anerkennung als Staat im völkerrechtlichen Sinne wäre 
nicht der Richter, sondern gemäß Art. 102 Ziff. 8 BV ausschließlich der Bundesrat zu• 
ständig. Die Aufgabe des Richters beschränkt sich darauf, einen privatrechtlichen Streit 
zu entscheiden, und soweit dabei nach den schweizerischen Kollisionsnormen ausländi
sches Recht maßgebend ist, muß er auch das im Gebiete eines nicht anerkannten Staats 
geltende Recht als tatsächliche Gegebenheit hinnehmen und es - soweit dem der Vor• 
behalt der öffentlichen Ordnung nicht entgegensteht - anwenden. So wurde in BGE 50 
II 512 entschieden, der Umstand, daß damals die Sowjetregierung von der Schweiz 
nicht anerkannt war, hindere die in Sowjetrußland geltende Rechtsordnung nicht, zu 
bestehen und Wirkungen zu entfalten. 
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Die gleiche Auffassung wird übrigens in der deutschen Lehre und Rechtsprechung in 
bezug auf das Verhältnis zwischen der Bundesrepublik und der sog. DDR vertreten: 
Obwohl diese von jener nicht als selbständiger Staat anerkannt wird, werden die Ge
setze und Erlasse, welche im Gebiete der DDR gelten, auch in der Bundesrepublik als 
Tatsache hingenommen und berücksichtigt (RAAPE, op. cit. S. 153, S. 207 Ziff. X, S. 

670f.). 

s. Die Klägerin darf sich nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland, wo sie 
ihren Sitz hat, zweifellos Firma Carl Zeiss nennen. Denn gemäß dort herrschender 
Lehre und Rechtsprechung bleibt eine juristische Person (Aktiengesellschaft, Stiftung), 
die Zweigniederlassungen oder überhaupt Vermögenswerte in Westdeutschland hatte, 
trotz Beschlagnahme und Enteignung der in der Ostzone gelegenen Vermögensbestand
teile weiterbestehen, da die Wirksamkeit dieser Maßnahmen sich auf die Ostzone be
schränkt (RAAPE, op. cit. S. 671 Ziff. 2). Sie kann sogar mit Zustimmung der westdeut
schen Behörden ihren vorher in der Ostzone, d. h . der sog. DDR befindlichen Sitz nach 
der Bundesrepublik Deutschland verlegen (RAAPE, op. cit. S. 673). 

Anderseits führt aber auch der Beklagte nach dem am Ort seiner Hauptniederlassung 
geltenden Recht, also nach dem Recht der DDR, den Namen «VEB Carl Zeiss Jena» 
rechtmäßig. Ob die Carl Zeiss-Stiftung als Eigentümerin des optischen Betriebes in 
Jena, wie er bis zur Beschlagnahme und Enteignung durch die ostdeutschen Behörden 
bestanden hatte, den Beklagten gemäß seiner Behauptung zur Verwendung des Namens 
Carl Zeiss ermächtigt habe, ist unerheblich.Jedenfalls führt der Beklagte, da er ein vom 
Staat gegründetes und gelenktes Unternehmen ist, seinen Namen im Einverständnis 
mit den Behörden, welche die Macht tatsächlich ausüben. Übrigens liegt auf der Hand, 
daß die Carl Zeiss-Stiftung in Jena- die nach dem Rechte der DDR besteht und darum 
als Gegebenheit hingenommen werden muß - sich dem Gebrauch des Namens Zeiss 
durch den Beklagten nicht widersetzt und nicht widersetzen kann; denn sie ist ja selber 
gleichfalls von den ostdeutschen Behörden abhängig. Das Handelsgericht stellt fest, 
daß das Thüringische Volksministerium ihr im Jahre 1945 einen neuen Stiftungskom
missar bestellte und daß die Deutsche Wirtschaftskommission für die sowjetische Be
setzungszone im Juni 1948 beschloß, der volkseigene Betrieb, aus dem später der Be
klagte hervorging, habe gegenüber der Carl Zeiss-Stiftung bestimmte Rechte und Ver
pflichtungen. Welches diese Rechte und Pflichten sind, sagen die ostdeutschen Behör
den, die den optischen Betrieb beherrschen, der durch Enteignung Eigentum des Staates 
wurde. Das hat der schweizerische Zivilrichter als Tatsache hinzunehmen. 

Es ist daher nicht notwendig, die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen zur Ab
klärung der Frage, ob der Beklagte gemäß seinen Behauptungen durch privatrechtliche 
Vereinbarungen von der Carl Zeiss-Stiftung in Jena ermächtigt worden sei, den Namen 
Carl Zeiss zu Geschäftszwecken zu verwenden. Wie es sich damit immer verhalten mag, 
führt der Beklagte nach dem Rechte der DDR den Namen «VEB Carl Zeissjena» zu 
Recht. 

Ob er diesen Namen auch nach dem Rechte der Bundesrepublik Deutschland zu 
führen befugt sei, ist unerheblich. Diese Rechtsordnung ist nach dem Territorialprinzip 
auf ihn nicht anwendbar, da er seinen Sitz nicht in der Bundesrepublik hat. 

6. Daß jede Partei nach dem für sie maßgebenden Heimatrecht ihren Namen rechts
mäßig führt, bedeutet jedoch nicht, daß dessen Verwendung auch in der Schweiz nicht 
zu beanstanden sei, wenn die Parteien hier miteinander in Wettbewerb treten (BGE 83 
II 334ff. ). 
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Das Bundesgericht hat von der im Ausland niedergelassenen juristischen Person 
sowohl unter dem Gesichtspunkt des schweizerischen Firmenrechts als auch unter dem. 
j enigen von Art. 1 Abs. 2 li t. d UWG verlangt, daß sie der Firma ihrer schweizerischen 
Zweigniederlassung einen Zusatz beifüge, der sie von den schon eingetragenen Firmen 
ihrer wirtschaftlichen Mitbewerber genügend unterscheidbar macht. Für den Fall, daß 
dies nicht möglich sei, hat es der j uristischen Person sogar zugemutet, die Firma ihrer 
ausländischen H auptniederlassung abzuändern (BGE 90 II 200 Erw.4). Gleiche An
forderungen stellt Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG an eine ausländische juristische Person, die 
in der Schweiz ohne Errichtung einer Zweignied erlassung mit einer schweizerischen 
Firma in wirtschaftlichen W ettbewerb tritt. W enn sodann, wie im vorliegenden Falle, 
beide Konkurrenten im Ausland niedergelassen sind , ist j e nach den Umständen dem 
einen oder sogar beiden zuzumuten , ihren Namen mit einem unterscheid ungskräftigen 
Zusatz zu versehen oder ihn allenfalls sogar abzuändern. 

Die Frage, welcher von beiden für die nötige Unterscheidbarkeit zu sorgen habe, 
ist auf Grund der Umstände des einzelnen Falles zu beurteilen, wobei die Grundsätze 
von Treu und Glauben maßgebend sind. Es kommt nicht schlechthin darauf an, welche 
Firma im Ausland zuerst eingetragen oder welche von beiden in der Schweiz zuerst 
verwendet wurde. Zu berücksichtigen sind auch die Umstände, unter denen die beiden 
Konkurrenten anläßlich oder nach ihrer Gründung den verwechselbaren Namen an
genommen haben. Hierüber entscheidet der schweizerische Richter frei, ohne an die 
Auffassung der ausländischen Behörden über das R echt zur Firmenbildung im H eimat
staat gebunden zu sein. 

7. a) Bei der Würdigung der Umstände, die der einen Partei unter dem Gesichtspunkt 
von Treu und Glauben allenfalls das bessere R echt verleihen können, sich in d er Schweiz 
als Carl Zeiss-Betrieb auszugeben, fä ll t in erster Linie der tatsächliche Zusammenhang 
in Betracht, in welchem die beiden Parteien zu der « optischen W erkstätte (Firma Carl 
Zeiss) » stehen, die der von Abbe gegründeten Carl Zeiss-Stiftung in J ena gehörte. 

Durch die Kriegsereignisse wurde die ursprüngliche optische W erkstä tte in Jena 
weitgehend vernichtet. Die Unternehmen beider Parteien, wie sie heute bes tehen, sind 
Neugründungen der Nachkriegszeit ; sie verdanken aber immerhin einen T eil ihrer per
sonellen und sachlichen Mittel der früheren optischen Werkstä tte. Die Klägerin wurde 
von Mitgliedern der Geschäftsleitung der früheren W erkstä tte und weiteren Angehöri
gen dieses Betriebes aufgebaut, die bie der Räumung des Gebietes von J ena durch die 
amerikanischen Truppen nach W estdeutschland verbracht worden waren, während die 
Organe der Carl Zeiss-Stiftung und der optischen W erkstätte nach der Besetzung J enas 
durch die russischen Truppen von den neuen Machthabern durch andere Personen 
ersetzt wurden. Die Kl ägerin konnte sich auch einen großen T eil d er technischen U nter
lagen (Patentschriften, Pläne usw. ) zunutze machen, di e der Carl Zeiss-Stiftung gehör
ten und der optischen W erkstä tte in J ena gedient ha tten. Auf den Beklagten anderseits 
gingen wesentliche sachliche Mittel über , die der Carl Zeiss-Stiftung enteignet worden 
waren und aus der optischen W erkstätte stammten. Das waren insbesondere die Liegen
schaften, während die maschinellen Anlagen nur zum kleinsten T eil im Besitze des 
neuen Unternehmens blieben, da die Besa tzungsmacht 94 % davon nach Rußland ver
schickte. Dagegen konnte der Beklagte einen großen T eil der fachkundigen und erfah
renen Arbeitskräfte in Jena und Umgebung übernehmen, die in der früheren Carl 
Zeiss-Werkstätte tätig gewesen waren . 

Es haben also beide T eile etwas in die Waagschale zu werfen, wobei nicht gesagt 
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werden kann, die zugunsten der Klägerin srrechenden tatsächlichen Zusammenhänge 
it dem alten Betrieb hätten deutlich das Ubergewicht. Die Arbeitskräfte und sachli

:en Produktionsmittel, die dem Beklagten verblieben, sind ebenso bedeutsam wie die 
technischen Unterlagen und einige Geschäftsführer, welche die Klägerin übernahm. 

Es fragt sich allerdings, ob der schweizerische Richter über die Produktionsmittel, 
die dem Beklagten dank der entschädigungslosen Enteignung der Carl Zeiss-Stiftung 
zur Verfügung stehen, nicht hinwegsehen müsse mit d~r Begründung, solche Enteig
nungsmaßnahmen beruhten auf ausländischem öffentlichem Recht und seien daher 
nach dem im Völkerrecht allgemein anerkannten Territorialprinzip in der Schweiz, 
t,estimmte Ausnahmen vorbehalten, nicht anzuwenden und zu vollziehen (BGE 83 II 

319, 82 I 197f. und dort erwähnte Entscheide und Literatur). Im vorliegenden Fall 
handelt es sich aber nicht darum, öffentliches Recht der DDR in der Schweiz anzuwen
den und zu vollziehen. Das enteignete Vermögen lag in der Ostzone. Dem schweizeri
schen Richter wird nicht zugemutet, der DDR behilflich zu sein, der von ihren Behörden 
angeordneten Enteignung in bezug auf außerhalb ihres Gebietes, insbesondere in der 
Schweiz liegendes Vermögen Nachachtung zu verschaffen. Es geht nur um die Vorfrage, 
ob der durch die Enteignung in der Ostzone geschaffene Zustand als Tatsache hin
zunehmen sei beim Entscheid darüber, ob der Beklagte angesichts der geschilderten 
Herkunft seiner Produktionsmittel im geschäftlichen Wettbewerb in der Schweiz nach 
Treu und Glauben den Namen «Zeiss» oder «Carl Zeiss» verwenden dürfe. 

Es ist nun nicht zu sehen, weshalb eine ausländische Enteignung, mag sie auch ent
schädigungslos erfolgt sein, beim Entscheid dieser rein wettbewerbsrechtlichen Frage 
nicht als Tatsache zu berücksichtigen sein sollte. Das widerspricht auch nicht der 
schweizerischen öffentlichen Ordnung. Würde unterstellt, die Enteignung sei nicht ge
schehen, so wäre übrigens das betreffende Vermögen als Eigentum der Carl Zeiss-Stif
tung in J ena zu behandeln, nicht als Vermögen der Carl Zeiss-Stiftung in Heidenheim, 
der die Klägerin gehört und die, wie noch darzulegen sein wird, mit der von Abbe 
gegründeten Stiftung in .Jena nicht identisch ist. Die erwähnte Fiktion würde also der 
Klägerin nichts nützen; sie vermöchte aber auch dem Beklagten nicht zu schaden, da 
es weniger auf die Eigentumsverhältnisse ankommt a ls vielmehr auf die Tatsache, daß 
sich der Beklagte der in Frage stehenden Vermögenswerte als Produktionsmittel bedient. 

b) Eine zweite Gruppe von Umständen, die zu berücksichtigen sind, bilden die recht
lichen Beziehungen beider Parteien zu der von Abbe gegründeten Carl Zeiss-Stiftung. 

Die Klägerin glaubt, ein besseres R echt auf den Namen Carl Zeiss zu haben, weil 
die Carl Zeiss-Stiftung in Heidenheim, als deren Teil sie auftritt, mit der von Abbe 
gegründeten Carl Zeiss-Stiftung in Jena identisch sei. Sie beruft sich darauf, daß das 
Staatsministerium Baden-Württemberg am 23.Februar 1949 durch Änderung des Sta
tuts der Carl Zeiss-Stiftung in Jena den in der Bundesrepublik liegenden Ort Heiden
heim als zweiten Sitz der Stiftung erklärte, und daß am 22. Mai 1954 das Kultmini
lterium Baden-Württemberg ihn durch eine weitere Statutenänderung zum einzigen 
Sitz erhob. 

Dieses Vorgehen der westdeutschen Behörden bindet jedoch den schweizerischen 
Zivilrichter, und auch das Bundesgericht als Berufungsinstanz, nicht bei der Beurteilung 
der Frage, ob der Beklagte mit seiner Namensführung in der Schweiz unlauteren Wett
bewerb begehe. Der schweizerische Richter muß nach schweizerischen Kollisionsnor
Dlcn entscheiden, welchem R echt die Carl Zeiss-Stiftung in Jena unterstand und welche 
Rechtsordnung ihre Sitzverlegung beherrscht. Dabei ist, wie bereits ausgeführt wurde, 
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die Rechtsordnung der DDR auf gleichem Fuße zu behandeln wie diejenige der Bundes. 
republik Deutschland, obschon die DDR von der Schweiz nicht als Staat anerkannt ist. 
Es geht ja auch hier nur um die Beantwortung einer Frage des internationalen Privat. 
rechts, nicht um die Frage der Anerkennung der DDR. Und da das sich stellende inter. 
national-privatrechtliche Problem lediglich Vorfrage zur richtigen Anwendung der 
Bestimmungen des schweizerischen Wettbewerbsrechts ist, darf sich das Bundesgericht 
auch hier nicht mit der Feststellung begnügen, daß nach den schweizerischen Kollisions
normen ausländisches Recht anwendbar sei; es darf und muß vielmehr prüfen, nach 
welchem ausländischem Recht zu entscheiden sei, ob die von den Behörden der Bundes. 
republik verfügte Sitzverlegung unter dem Gesichtspunkt des schweizerischen Wett
bewerbsrechts standhalte. 

Dieses ausländische Recht kann nur jenes der DDR sein. In deren Gebiet liegt Jena, 
der Sitz der Carl Zeiss-Stiftung. Ob und auf welche Weise dieser Sitz verlegt werden 
könne, sei es innerhalb der DDR, sei es aus deren Gebiet in die Bundesrepublik Deutsch. 
land oder in einen andern Staat, kann nur das Recht der DDR bestimmen. Weder die 
Rechtsordnung der Bundesrepublik, noch irgendwelche Verfügungen der Behörden die
ses Staates konnten oder können durch eine «Sitzverlegung» die Carl Zeiss-Stiftung der 
DDR entreißen. Die Carl Zeiss-Stiftung verdankt ihren Fortbestand seit der Besetzung 
der Ostzone ausschließlich dem Rechte, das dort gilt, nicht dem Rechte der Bundes. 
republik Deutschland. Weder die nach dem Westen verzogenen Stiftungsorgane, noch 
die Behörden von Baden-Württemberg konnten daher die ostdeutsche Carl Zeiss-Stif
tung zu der ihrigen erklären, sondern sie konnten nur eine Neugründung vornehmen. 
Der schweizerische Richter hat deshalb die von den Behörden von Baden-Württemberg 
angeordnete « Sitzverlegung» nicht zu beachten, sondern davon auszugehen, daß die 
Carl Zeiss-Stiftung in Jena mit unverändertem Sitz fortbesteht und daß die sogenannte 
Carl Zeiss-Stiftung in Heidenheim eine Neugründung ist. 

Die Frage, welche Behörde nach westdeutschem Recht zuständig sei, den Sitz von 
Stiftungen zu verlegen, stellt sich nicht. Es geht im vorliegenden Falle nicht um die 
interne Zuständigkeit der westdeutschen Behörden, sondern um die international-pri
vatrechtliche Frage, nach welcher Rechtsordnung sich die Möglichkeit zwischenstaat
licher Sitzverlegung beurteile. 

Der Klägerin vermag auch der Hinweis darauf nicht zu helfen, daß auf Grund des BRB 
vom 12.April 1957/4.Juli 1958 betreffend vorsorgliche Schutzmaßnahmen für juristi
sche Personen, Personengesellschaften und Einzelfirmen auch nach schweizerischem 
Recht bei der Verwicklung der Schweiz in einen internationalen Konflikt eine schwei
zerische Stiftung ihren Sitz ohne Rücksicht auf anders lautende gesetzliche oder statu
tarische Bestimmungen und ohne Zustimmung der Aufsichtsbehörde nach dem Ausland 
verlegen könne. Denn einer gemäß diesen Bestimmungen vorgenommenen Sitzverle
gung läge der gesetzgeberische Erlaß einer Behörde zugrunde, die im Zeitpunkt seines 
Ergehens die dafür erforderlichen territoriale Zuständigkeit besaß, während den Be
hörden von Baden-Württemberg, auf deren Erlasse sich die Klägerin beruft, diese 
territoriale Zuständigkeit im maßgebenden Zeitpunkt fehlte. 

Sind demnach die badisch-württembergischen Verfügungen vom 23.Februar 1949 
und 22. Mai 1954 bei der Beurteilung des vorliegenden Zivilstreites nicht zu beachten, 
so kann die Klägerin aus ihren rechtlichen Beziehungen zur Carl Zeiss-Stiftung in 
Heidenheim nach Treu und Glauben nicht den Anspruch ableiten, im Wettbewerb in 
der Schweiz auf die Verwendung des Namens Gar! Zeiss das bessere Recht zu haben als 
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der Beklagte. Denn die Heidenheimer Stiftung ist eine Neugründung, die den Gebrauch 
des Namens Carl Zeiss nicht von der Jenaer Stiftung abzuleiten vermag. 

Der Beklagte dagegen befindet sich in dieser Beziehung unter dem Gesichtspunkt von 
Treu und Glauben in erheblich besserer Stellung : Er steht mit der Carl Zeiss-Stiftung 
in Jena, die dort seit über 70 Jahren ihren Sitz hat und den Namen Carl Zeiss zu Recht 
führt, in rechtlichen Beziehungen, wie oben dargelegt wurde. 

c) Als weitere Umstände sind der zeitliche und örtliche Vorrang zu beachten, den 
der Beklagte für sich hat. Die Klägerin wurde erst am 15.Januar 1951 in das Handels
register von Heidenheim eingetragen, also in einem Zeitpunkt, in welchem der so
genannte volkseigene Betrieb Carl Zeiss in Jena bereits bestand. Auch befindet sich der 
Beklagte in Jena, wo die Carl Zeiss-Stiftung seit der Gründung im Jahre 1889 ihren 
Sitz hatte und sich auch die ihr gehörende optische Werkstätte befand, die den Namen 
Carl Zeiss führte. Dieser Name ist seit jeher mit der optischen Industrie in Jena ver
bunden. Er weist auf Jena, nicht auf die Neugründung in Heidenheim hin, die erst 1951 
zustande kam. 

Diese Umstände geben den Ausschlag. Zusammen mit der Tatsache, daß der Be
klagte über einen erheblichen Teil der sachlichen und personellen Mittel der ehemali
gen Optischen Werkstätte Carl Zeiss verfügt und gegenüber der Carl Zeiss-Stiftung in 
J ena Rechte und Pflichten hat, schließen sie den Vorwurf aus, der Beklagte begehe in 
der Schweiz unlauteren Wettbewerb im Sinne von Art.! Abs.2 lit.d UWG, wenn er 
hier in seinem Namen oder sonstwie im geschäftlichen Verkehr die Bezeichnung «Zeiss» 
oder «Carl Zeiss» verwendet. Daß auch die Klägerin sich so bezeichnet und dazu nach 
dem Rechte ihres Sitzes befugt ist, ändert nichts. Sie, nicht die Beklagte, hat nach Treu 
und Glauben dafür zu sorgen, daß Verwechslungen der Geschäftsbetriebe und der 
Waren der beiden Unternehmen im schweizerischen Geschäftsverkehr ausgeschlossen 
sind; denn sie ist das jüngere Unternehmen und steht mit der Carl Zeiss-Stiftung in 
Jena und mit dem Ort Jena in keinen rechtlichen Beziehungen. Daß sie von Personen 
und mit Hilfe technischer Unterlagen aufgebaut wurde, die vorher der Optischen 
Werkstätte Carl Zeiss Jena gedient hatten, läßt den Zusammenhang mit dieser Werk
stätte nicht als so eng erscheinen, daß er der Klägerin die Befugnis zu verschaffen ver
möchte, dem Beklagten in d~r Schweiz die Verwendung des Namens Carl Zeiss zu 
verbieten. 

Übrigens schließt die Art und Weise, in welcher der Beklagte den Namen «Zeiss» 
oder «Carl Zeiss» in der Schweiz führt, die Gefahr von Verwechslungen mit dem Unter
nehmen der Klägerin aus. Nach den Feststellungen der Vorinstanz hat der Beklagte 
die beanstandeten Inserate in der schweizerischen Fachzeitschriften stets unter seiner 
vollen Firma «VEB Carl Zeiss Jena» erscheinen lassen. Die Prüfung der Akten zeigt, 
daß für die Worte «VEB» und «Jena» zwar j eweils eine andere Schriftart verwendet 
wurde als für den Namen « Carl Zeiss». Die verschiedenen Bestandteile der Firma tre
ten jedoch trotzdem für den Leser durchaus gleichwertig in Erscheinung, da sich die 
verwendeten Schriftarten in der Größe nicht wesentlich unterscheiden. Eine Nicht
beachtung der Worte «VEB» und «Jena» ist daher nicht zu befürchten. 

Die Bedeutung des Zeichens «VEB» (Volkseigener Betrieb) mag zwar namentlich 
außerhalb des deutschen Sprachgebietes in der Schweiz nicht erkannt werden. Durch 
die Beifügung der Ortsangabe «Jena» wird dann aber jede Verwechslungsgefahr be
seitigt. Denn es ist auch in der Schweiz allgemein bekannt, daß Jena im Gebiet der sog. 
DDR liegt und daß daher die unter der Bezeichnung «VEB Carl ZeissJena» angeprie-
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senen Erzeugnisse nicht aus dem in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen Unter. 
nehmen der Klägerin stammen können. 

In seiner Hauszeitschrift «J enaer Rundschau », die der Beklagte auch in d er Schweiz 
verbreiten läßt, wird zwar von « Zeisswerk », «Zeissgeräten » usw. ohne Beifügungen 
gesprochen. Da aber aus dem Zeitschriftentitel «Jenaer Rundschau » und d er auf dern 
Titelblatt beigefüg ten vollen Firmabezeichnung «VEB Carl ZeissJena » klar ersichtlich 
ist, daß es sich um eine Schrift des J enaer Unternehmens handelt, besteht au ch in dieser 
Hinsicht keine V erwechslungsgefahr. 

Dasselbe gilt bezüglich der Geschäftskorrespondenz, für welche der Beklagte Papier 
verwendet, dessen Briefkopf die volle Firma in einwandfrei lesbarem Druck aufweist. 

Soweit die Klage sich auf Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG stü tzt, ist sie daher unbegründet. 

III. 

Nach Art. 1 Abs. 2 lit. b UWG kann unlauterer Wettbewerb auch dadurch begangen 
werden, daß j emand über sich, die eigenen Waren, Werke, Leistungen oder Geschäfts
verhältnisse unrichtige oder irreführende Angaben macht. Es fragt sich daher, ob das 
Auftreten als «VEB Carl ZeissJena », die Bezeichnung als « Zeisswerk » und überhaupt 
die V erwendung des Namens «Zeiss» durch den Beklag ten in d er Werbung und der 
Geschäftskorrespondenz unter diese Bestimmung falle. Das wäre denkbar, auch wenn 
die Heidenheimer Stiftung und die Klägerin nicht ihrerseits d en Namen «Carl Zeiss» 
ebenfalls gebrauchen würden. 

In der Bezugnahme auf d en Namen Zeiss liegt j edoch keine unrichtige Angabe des 
Beklagten über sich und seine Geschäftsverhältnisse, da feststeht, daß er wesentliche 
Produktionsmittel der früheren Optischen W erkstätte Carl Zeiss verwendet und gegen
über der Carl Zeiss-Stiftung in J ena R echte und Pflichten hat, insbesondere von ihr 
beim Gebrauch des Namens Carl Zeiss nicht behelligt wird. 

Ebenso ist die Möglichkeit einer Irreführung des schweizerischen Publikums zu ver
neinen. Denn aus d er Firma, wie auch aus der Art und W eise, in welcher der Beklagte 
den Namen Zeiss in der Werbung und Geschäftskorrespondenz verwendet, ist klar 
ersichtlich, daß es sich um ein in J ena, also in d er DDR gelegenes Unternehmen handelt. 
Daß dort die R echtsverhältnisse durch Enteignung und Verstaatlichung der Industrie
betriebe eine tiefgreifende Veränderung erfahren haben, weiß j edermann. Es wird 
daher niemand auf den Gedanken kommen, er habe es beim Beklagten mit dem gleichen 
Unternehmen zu tun, wie es vor der durch d en Krieg herbeigeführten Aufspaltung des 
früheren deutschen Staa tes in Jena bestand. 

Auch ein unlauterer W ettbewerb des Beklagten im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. b UWG 
liegt daher nicht vor. 

UWG Art.1 Abs. 2 lit. d 

Es gibt kein auf Verkehrsgeltung beruhendes Monopol an notwendigen oder ge
bräuchlichen Formen, Abmessungen, Materialien und Farben. 

SJZ 61, 278 ff., Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 
1. September 1964 in Sachen P. gegen E. 
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Die Firma P. fabriziert seit vielen Jahren einen Skiträger, der unter an
derem auch von E. für sein Verkaufsgeschäft bezogen wurde. Angeblich 
Jllangels Einhaltung ihrer Lieferverpflichtungen durch die P. gab E. bei 
einem Fabrikanten einen eigenen, jenem der P. ähnlichen Skiträger in 
Auftrag, welchen er unter der Bezeichnung seiner eigenen Firma verkaufte. 
Die P. klagte auf Feststellung, daß E. dadurch, daß er in allen wesentlichen 
Merkmalen die Ausstattungsform des Skiträgers P. für seinen Skiträger E. 
übernehme, und dadurch, daß er seinen Nachbau feilhalte und verkaufe, 
unlauteren Wettbewerb begehe, ferner auf Verbot dieser Handlungen. 

Das Handelsgericht verneinte eine Verwechslungsgefahr. Es stellte fer
ner unter Hinweis auf die Ausführungen zweier Sachverständiger fest, 
selbst wenn eine Verwechslungsgefahr zu bejahen wäre, so stehe fest, daß 
die Ausgestaltung aller wesentlichen Bestandteile des streitigen Skiträgers 
unter dem Gesichtswinkel des Gebrauchszweckes, der technisch geeigneten 
Konstruktion und der preislich vorteilhaften Fabrikation zu betrachten sei 
und die Klägerin daher, da ihr kein Erfindungsschutz zustehe, die Anwen
dung der gleichen technischen Lösungen keinem Konkurrenten verwehren 
könne. In bezug auf die Frage der Verkehrsgeltung führte es sodann fol
gendes aus: 

Die Klägerin behauptet, es stehe ihr dennoch ein Ausschließlichkeitsrecht zu, denn 
ihr Skiträger habe Verkehrsgeltung erlangt. Er sei erstmals von ihr in dieser Form auf 
den Markt gebracht worden und habe eine so günstige Aufnahme und weite Verbrei
tung gefunden, daß er in dieser Form nun allgemein als der « P.-Skiträger» gelte. Sie 
dürfe deshalb verlangen, daß die Konkurrenz eine andere Art der Ausführung wähle, 
insbesondere eine andere Bogenform, ein anderes Profil, andere Skispannvorrichtungen 
(insbesondere ohne die in die Höhe ragenden Zughaken) und vor a llem eine andere 
Farbe des Trägers und der Gummiteile. 

Daß ihr Skiträger im Vergleich zu andern ältern Modellen eine fortschrittliche 
Lösung darstellt, ist nicht bestritten. Es wird auch vom Experten S. betont, daß ihr 
Konstrukteur eine gute Leistung erbracht habe. Das ist aber eine technische Leistung, 
und für eine solche besteht ein Ausnützungsmonopol nur im Rahmen des Erfinder
patentrechts, das hier nicht zur Anwendung kommt. Die Klägerin kann sich freilich 
auf Präjudizien berufen, die über den Begriff der V erkehrsgeltung ergangen sind und 
ihren Standpunkt zu begründen scheinen. Doch damit gibt sie Anlaß, diesen Begriff 
der Verkehrsgeltung einer kritischen Würdigung zu unterziehen und die Frage zu stel
len, ob nicht die R echtsprechung mit der Anwendung dieses Begriffs zu weit gehe und 
das ganze gesetzliche System des gewerblichen Rechtsschutzes sprenge, indem sie für 
technische Leistungen, die den Erfindungsschutz nicht genießen, auf dem Umweg über 
das Wettbewerbsgesetz und unter Anwendung des Begriffs der Verkehrsgeltung ein 
noch viel größeres, zeitlich unbegrenztes Monopol verschafft und damit den freien, 
gesunden W ettbewerb behindert. Eine einschränkende Rechtsprechung ist angezeigt. 
Es darf kein auf sogenannter Verkehrsgeltung beruhendes Monopol geben an notwen
digen oder gebräuchlichen Formen, Abmessungen, Materialien und Farben. Ein Pro-
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duzent kann weder aus dem Umstand, daß er über lange Zeit der einzige Herstelle 
war (vielleicht auf Grund eines inzwischen abgelaufenen Patentschutzes oder weil e; 
als erster ein Bedürfnis und die Möglichkeit dessen geschäftlicher Ausnützung erkannt 
hat) noch daraus, daß er durch eine großangelegte Reklame den Markt erobert hat 
sich unter dem Titel dieser Art von Verkehrsgeltung ein Alleinrecht verschaffen. Dies; 
Einschränkung hat das Handelsgericht schon in mehreren Entscheidungen zum Aus. 
druck gebracht (Urteile über die Beschlägebänder, über Stützisolatoren, Melitta. 
Gefäße und -Filter). Wer zuerst für ein bestimmtes Erzeugnis einen bestimmten Kunst. 
stoff gebraucht, hat keinen Rechtsanspruch darauf, unter Berufung auf die Verkehrs. 
geltung dem Konkurrenten die Verwendung des gleichen Stoffes zu untersagen. Deshalb 
kann die Klägerin nicht verlangen, daß nur sie die von ihr gewählte Aluminiumlegie
rung für Skiträger verwenden dürfe. Ebensowenig kann sie verlangen, daß der Beklagte 
für die Gummiteile am Skiträger eine andere Art Gummi oder Kunststoff verwende. 
Es kann auch auf dem Wege über die sogenannte Verkehrsgeltung kein Monopol ent
stehen an bestimmten Dimensionen, und deshalb kann die Klägerin nicht verlangen, 
daß der Beklagte seine Skiträger breiter oder schmäler, dicker oder dünner, rund oder 
eckig mache oder die verschiedenen Teile mit andern Abmessungen anordne. Sie hat 
ferner kein Alleinrecht darauf, für den Träger ein Flachrohr zu verwenden. Schließlich 
fällt es außer Betracht, daß ein Prcduzent eine für Produkte ähnlicher Art gebräuch
liche, gängige Farbe für sich mit Beschlag belegen könnte. Die Klägerin kann deshalb 
dem Beklagten nicht verbieten, den Träger in der natürlichen Farbe der Aluminium
legierung zu verwenden; und keine Rede kann davon sein, daß sie allein die schwarze 
Farbe für die Gummiteile des Trägers verwenden und den Beklagten vom Gebrauch 
dieser Farbe ausschließen könnte, die für den Gummi die neutralste ist, also am besten 
zu allen andern Farben und vor allem gut zum hellen Metall der Skiträger paßt. Dies 
alles abgesehen davon, daß die Verwendung von schwarzem Gummi wie gesagt auch 
aus technischen Gründen geboten ist. 

Es müssen also unter dem Gesichtswinkel des freien, gesunden Wettbewerbes und 
unter dem Vorbehalt, daß kein Sonderschutz aus Erfindungs- oder Muster- und Modell
recht besteht, für eine Produktion alle dem Fabrikationsvorgang, dem Gebrauchszweck 
und der Verkäuflichkeit dienenden Mittel (Material, Formen, Dimensionen, Farben 
usw.) zur freien Verfügung stehen, und diese freie Wahl darf nicht eingeschränkt sein 
durch die Auswahl, die ein Vorbenützer getroffen hat, der bis dahin, und sei es auch 
seit noch so langer Zeit, den Markt beherrscht oder ihn mit großem Aufwand erobert 
hat. Einen Ausstattungsschutz auf Grund der Verkehrsgeltung kann nur beanspruchen, 
wer seinem Erzeugnis eine über die Herstellungs- und Gebrauchsanforderungen hinaus
gehende wirklich typische Ausgestaltung gegeben hat, dermaßen, daß annähernd die 
Voraussetzungen erfüllt sind, die zur Erlangung des Muster- und Modellschutzes führen 
könnten. 

Wo dies fehlt, dem Produkt also wie im vorliegenden Falle jede Kennzeichnungs
kraft abgeht, kann sich die Frage gar nicht stellen, ob es dem Konkurrenten, hier dem 
Beklagten, möglich und zumutbar wäre, Abweichungen in den beschriebenen Rich
tungen (Material, Abmessungen, Form, Farbe usw.) vorzunehmen, um seinem Produkt 
ein augenfällig abweichendes Aussehen zu verschaffen. Es ist umgekehrt Sache des 
Ersterzeugers, sich mit der neuen Konkurrenz mit Qualität, Preis, Verkaufsorganisation 
und Kundendienst zu messen und nötigenfalls eben dem eigenen Produkt oder der 
Verpackung die bis dahin mangelnde Originalität zu verschaffen. So könnte ja die 
Klägerin selber, die behauptet, daß andere Farben ebenso zweckmäßig und billig seien, 



-273-

solche Phantasiefarben verwenden, anstatt das gebräuchliche, neutrale Gummischwarz 
für sich monopolisieren zu wollen, und sie könnte auch das Naturaluminium mit Farbe 
verdecken, und dann könnte sich eher die Frage stellen, ob ein Konkurrent nun aus-
erechnet die gleiche Farbzusammenstellung gebrauchen müsse. 

g Auch nach der Gerichtspraxis, die dem Begriff der Verkehrsgeltung mehr Bedeutung 
zumißt als es hier geschieht, wäre mit der Feststellung allein, daß diese Voraussetzung 
erfüllt sei, der Klägerin noch nicht geholfen. Ihr Begehren, daß der Beklagte für sein 
Erzeugnis eine andere Gestaltung zu wählen habe, wäre noch auf die weitern Voraus
setzungen der Möglichkeit und Zumutbarkeit einer solchen andersartigen Ausführung 
hin zu untersuchen. Daß andere Möglichkeiten bestehen, ist unverkennbar. Das genügt 
aber nicht. Sie müssen auch zumutbar sein, und das sind sie nur, wenn sie naheliegen 
und zu einem gleich zweckmäßigen, gleich soliden, praktischen und brauchbaren Er
zeugnis führen, nicht höhere Herstellungskosten verursachen oder die Verkäuflichkeit 
in anderer W eise (z. B. wegen weniger ansprechenden Aussehens) vermindern. Diese 
zumutbarkeit fehlt im vorliegenden Falle. 

Das Gericht stellte sodann fest, daß die Zumutbarkeit nach den Fest
stellungen der Sachverständigen insbesondere in bezug auf die Farbe des 
Aluminiumbogens und der Gummibestandteile, auf das Profil der Träger
schiene usw. fehle und fuhr fort: 

Die Klägerin hat mit ihrem P.-Skiträger wesentlich zur Gestaltung eines d en prak
tischen Bedürfnissen dienenden Gerätes beigetragen . Da aber wie dargetan alle wesent
lichen und auch die von ihr als besonders charakteristisch bezeichneten Bestandteile 
(und insbesondere die typisch aufstehenden Haltevorrichtungen) als technische und 
dem Gebrauchszweck dienende Lösungen zu gelten haben, ihr daran aber (abgesehen 
von ihrem System des Spannhebelverschlusses) kein Erfindungsschutz zusteht, kann sie 
die Weiterverwendung und Weiterentwicklung ihrer konstruktiven V erwirklichungen 
durch andere Hersteller nicht aufhalten, und sie muß sich damit abfinden, daß die 
Gebrauchsform, zu deren Ausgestaltung sie beigetragen hat, zu einem Standardartikel 
wird, da (wie der Experte S. zutreffend ausführt) am Ende der Entwicklung eines derart 
zweckgebundenen und technisch eigentlich nicht sehr schwierigen Gerätes die verschie
denen Fabrikate sich in bezug auf Form und Konstruktion schließlich kaum mehr un
terscheiden , was der Experte mit dem Hinweis auf die Fahrräder illustriert, die sich alle 
gleichen und von den Herstellern durch Anbringen von Fabrikmarken gekennzeichnet 
werden müssen. Dem Erzeuger eines solchen Handelsobjektes darf nicht auf dem W eg 
über die zur Abwehr des unlauteren W ettbewerbes aufgestellten Bestimmungen ein den 
freien Wettbewerb einschränkendes, ewig dauerndes Monopol zugesprochen werden, 
das nicht einmal dem Erfinder und auch nicht dem Inhaber eines eingetragenen 
Musters oder Modells zuerkannt ist. Es zeigt sich im vorliegenden Falle wieder, wie 
unbefriedigend es ist, daß dem Bearbeiter einer technischen Entwicklung von d erarti
gen, nicht für den Erfindungsschutz geeigneten Gebrauchsgegenständen nicht wenig
stens ein zeitlich begrenztes Alleinausnützungsrecht gewährt werden kann, wie es in 
den Ländern der Fall ist, die den Gebrauchsmusterschutz kennen. Daß im schweizeri
schen R echt diese Institution fehlt, darf aber nicht dazu verleiten, die Lücke auf dem 
Umweg über das W ettbewerbsgesetz in der W eise zu überspringen, daß dem Schöpfer 
eines Gebrauchsmusters mehr Rechte als einem Erfinder zustehen. 
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UWG Art.1 Abs. 2 lit. d und Art. 2 

Die Verwendung der Firmabezeichnung eines andern als « Enseigne » oder auf 
Prospekten, Reklamen, Plakaten usw. kann unter die Bestimmungen des UWG 
und allenfalls unter diejenigen zum Schutze der Persönlichkeit fallen (Erw. J), 
Begriff der Sachbezeichnung und der Beschajfenheitsangabe. Maßgebender ,Zeit. 
punkt für Beurteilung der Frage des Vorliegens von solchen; Fall des Namens 
« Residence » ( Erw. 2-4). 

Bejahung der Verwechslungsgefahr zwischen den Bezeichnungen «La Residence» 
und «La Residence S. A . Geneve» einerseits und « California Residence» ander
seits (Erw.5 und 6). 

Der Tatbestand des unlauteren Wettbewerbes setzt kein Verschulden voraus; da
gegen kann Schadenersatz nur bei Verschulden beansprucht werden (Erw. 7). 

BGE 91 II 17 ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 9. Februar 1965 in 
Sachen Gaillard gegen La Residence S. A. 

A. La demanderesse La Residence S. A., a Geneve, appelee auparavant Pension Bien
venue, est inscrite au registre du commerce sous sa nouvelle designation depuis 1936. 
Elle possede et dirige un hötel sis a la route de Florissant 11, a Geneve, connu des 1924 
sous Je nom de «La Residence». 

Le 31 juillet 1963, le defendeur Maurice Gaillard a fait proceder a l'inscription 
suivante dans le registre du commerce: «Rötel garni. Maurice L.Gaillard a Geneve ... 
Exploitation d'un hötel garni a l'enseigne <California-Residence> 1, rue Gevray». 

Dans des pourparlers amiables, la demanderesse a vainement invite le defendeur a 
renoncer au mot «Residence». 

B. Par exploit du 6 decembre 1963, La Residence S. A. a ouvert action contre Gaillard 
devant la Cour de justice du canton de Geneve aux fins de lui faire interdire l'usage du 
terme «Residence» a titre d'enseigne ou sous q\.ielque autre forme que ce soit, d'obtenir 
la radiation de la denomination «California-Residence» figurant sur le registre du 
commerce et de faire condamner Gaillard a une indemnite de 2000 fr . 

A l'appui de ses pretentions, la demanderesse affirmait que son hötel s'etait acquis 
une grande notoriete sous le nom de «La Residence», qu'en choissant l'enseigne «Cali
fornia-Residence», Gaillard creait des risques de confusion et qu'il violait par 1a tant 
l'art. ]er LCD que !es art.944ss. CO et 38ss. ORC. 

Le defendeur a conclu au rejet de l'action, en alleguant que le mot «Residence» 
avait un caractere generique et ne pouvait par consequent etre monopolise. En outre, 
il a releve que « Californis» constituait l'element principal de l'enseigne litigieuse et 
que, meme si l'on soutenait par hypothese le contraire, l'adjonction de ce terme dis
tinguait suffisamment les deux appellations. 

Par jugement du 22 septembre 1964, la Cour de justice du canton de Geneve a fait 
defense a Gaillard d'employer le nom «Residence» comme enseigne ou sous toute autre 
forme, notamment sur ses papiers a lettres, prospectus et linges, ordonne la radiation de 
l'expression « California-Residence» et condamne le defendeur a payer a sa partie ad
verse une indemnite de 300 fr. 
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Le Tribunal federal a rejete le recours de Gaillard par les motifs 

1. Selon l'art. 48 ORC, !es enseignes doivent etre inscrites sur Je registre du commerce• 

1 
utefois, au cas ou elles ne font pas partie de Ja raison sociale et servent a designer non 

)cotitulaire de l'affaire, mais seulement Je local affecte a l'entreprise, elles ne jouissent 
de Ja protection prevue a l'art. 956 CO (RO 39 II 266ss.; His, art.956, n.4; Nay

~k, Ordonnance sur le Registre du commerce, art. 48, p. 98). lnversement, Je fait 
d'utiliser Ja raison de commerce d'autrui comme enseigne ou sur des prospectus, recla-

es affiches, annonces, etc., ne constitue pas une violation des art. 944ss. CO, mais peut 
:Wbcr sous Je coup des dispositions reprimant la concurrence deloyale et, eventuelle
oient, de celles qui protegent !es droits de Ja personnalite (art. 28 et 29 CC) (RO 77 II 
f27 76 II 94, 72 II 1'88/ 189, 63 II 75). 

En J'espece, !es premiers juges relevent que Ja designation «California-Residence» 
n'a que Je caractere d'une enseigne, la raison commerciale du defendeur comprenant 
IOfl seul nom « Maurice L. Gaillard». Au vu de Ja jurisprudence precitee, cette consta
iation de fait, qui lie le Tribunal federal (art. 63 al. 2 OJ), exclut l'application des art. 
9#ss. CO et 38ss. ORC. 

Cela etant, que Ja demanderesse fonde ses pretentions sur sa raison sociale « La Resi
dence S.A., Geneve», ou sur son enseigne «La Residence», eile ne peut invoquer que 
lcs prescriptions regissant Ja concurrence deloyale et, Je cas echeant, !es art. 28 et 29 CC. 
Par consequent, il y a lieu d'examiner d'abord si Je defendeur commet un acte de con
c;urrence deloyale en employant l'expression « California-Residence» et s'il doit y renon
cer pour ce motif. Dans !'affirmative, il sera superflu de rechercher en outre si ses agisse
ments portent atteinte aux droits de Ja personnalite de Ja demanderesse. A cet egard, il 
importe peu que celle-ci ne fasse pas valoir ce dernier moyen, car le Tribunal federal 
statue librement, sans etre lie par !es motifs qu'invoquent !es parties (art.63 al. l OJ). 

2. Selon l'art. 1 er al. 2 litt d LCD, enfreint !es regles de Ja bonne foi et, partant, se 
rend coupable d'un acte de concurrence deloyale, celui qui «prend des mesures desti
nees ou de nature a faire naitre une confusion avec !es marchandises, !es ceuvres, l'acti
vite ou l'entreprise d'autrui». 

Cependant, un commer9ant ne saurait monopoliser au detriment de ses concurrents 
des termes ou des expressions appartenant au domaine public. Sont en particulier 
compris dans cette notion les designations generiques et les signes descriptifs. Dans le 
premier cas, il s'agit de mots qui, d'apres !es usages linguistiques des milieux interesses, 
scrvent a indiquer une chose determinee ; ils sont indispensables dans !es affaires, de 
IDl'te qu'ils doivent rester a Ja disposition de chacun. Cette remarque vaut egalement 
pour !es simples signes descriptifs, qui revelent !es qualites d'un produit, son mode de 
fabrication ou son utilite (RO 84 II 431 ss. dont !es principes s'appliquent tant dans Je 
domaine des marques que celui de Ja concurrence deloyale). 

II decoule de Ja que, meme en cas de <langer de confusion entre deux maisons, 
l'usager le plus ancien ne peut invoquer contre sa partie adverse Ja loi sur Ja concurrence 
deloyale si ce risque resulte de l'emploi d'une designation generique ou d'un signe 
dcscriptif (RO 87 II 350, 84 II 223ss. et 81 II 468ss.). 

Pour juger si un terme a un caractere generique ou descriptif, il faut se reporter aux 
tonditions qui regnaient lors de son premier usage par Je demandeur; car c'est unique
mcnt s'il exis tait a cette epoque deja une etroite relation entre un genre d'entreprise et 
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ce terme que l'on peut parler d'un veritable besoin d'en laisser l'emploi a la disposition 
de tous. Une modification ulterieure des circonstances importe seulement lorsqu'il faut 
examiner si une designation d'abord originale a degenere peu a peu en signe libre (RO 
84 II 432). 

3. En l'espece, le mot «Residence» constitue l'element identique aux deux appella. 
tions en cause. Selon le recourant, il s'agirait d'un terme generique d'une portee tres 
generale et qui indiquerait «un hötel presentant un certain caractere de confort, susci
tant l'idee d'un sejour agreabJe». 

Cette maniere de voir ne saurait etre partagee. Quand la demanderesse a, pour Ja 
premiere fois, pris « La Residence » comme enseigne, en 192 4, ce nom signifiai t la de
m eure ordinaire en un lieu determine, le sejour actuel et oblige dans le lieu ou l'on 
exerce quelque fonction ainsi que le lieu ou reside d'ordinaire un prince ou un haut 
fonctionnaire (cf. Le nouveau Larousse illustre, 1904, et le Dictionnaire general de Ja 
langue frarn;:aise, de Hatfeld et Darmesteter, 1926). Au vu de ces definitions, le mot 
«Residence» ne peut etre tenu pour synonyme d'hötel et n'apparait donc pas comme 
etant indispensable, a la vie des affaires. De meme, il ne releve pas les proprietes ni 
l'utilite de l'immeuble qu'il designe. C'est pourquoi iJ ne se justifiait pas de lui attribuer 
alors un caractere generique ni descriptif qui l'aurait prive de toute protection; tout au 
plus etait-il faible et ne jouissait-il que d'une protection restreinte. 

4. 11 y a lieu de rechercher en outre si le nom «Residence» s'est transforme au cours 
des annees en signe libre et s'il a perdu son pouvoir de distinguer l'hötel de la deman
deresse des autres etablissements genevois. 

Cette preuve, qui incombait au defendeur, n'a pas ete administree. Au contraire, 
apres avoir qualifie, a tort, le terme «Residence» de generique, les premiers juges ont 
constate qu'il s'etait neanmoins «impose a Geneve, concernant la designation d'un 
hötel, a la suite d'un usage de plusieurs annees, comme designant l'hötel exploite par 
la demanderesse a la route de Florissant». Ainsi, la force distinctive de ce mot, faible a 
l'origine, s'est sensiblemertt accrue depuis lors. 11 n'est donc pas devenu la notion d'une 
certaine categorie d'hötel. 

Sur la base des considerants precedents, le defendeur ne peut revendiquer l'usage de 
la denomination «Residence» ni parce qu'elle aurait eu des 1924 un caractere gern:
rique, ni parce qu'elle aurait progressivement evolue en signe libre. 

Partant, la demanderesse est en droit de s'opposer a l'utilisation de toute autre en
seigne qui ne se distinguerait pas suffisamment de la sienne et de sa raison sociale et 
qui ferait naitre par la des risques de confusion. 

5. Pour decider si un <langer de confusion existe dans un cas concret, le juge se fonde 
sur les criteres objectifs qu'il tire de son experience de Ja vie et des choses. Aussi Je 
Tribunal federal peut-il revoir librement la question (RO 88 II 376ss. et les arrets 
cites). 

De plus, bien qu'en l'espece, la demanderesse entende obtenir la protection de sa 
raison de commerce et de son enseigne contre une nouvelle enseigne, Jes principes de
veloppes par la jurisprudence au sujet de la comparaison des marques et des raisons de 
commerce doivent s'appliquer par analogie (RO 63 II 75ss.). 

Pour apprecier si deux designations verbales different suffisamment l'une de l'autre, 
il faut tenir compte de l'impression d'ensemble qu'elles laissent dans la memoire du 
public, impression qui depend de leur effet auditif, et dans une moindre mesure, de 
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Ieur aspect (RO 90 II 48 et !es arrets cites; RO 88 II 376). En outre, quand elles se 
rapportent a des etablissements de nature identique, exploites dans Ja meme ville, !es 
caracteres distinctifs de Ja nouvelle enseigne doivent etre encore plus accentues (RO 73 
II 59). Enfin, pour evaluer !es risques de confusion, il y a lieu de se fonder sur Je degre 
d'attention que l'on peut attendre des clients probables (RO 84 II 223). 

6. A Ja lumiere de ces regles, il se justifie de considerer que !es denominations «La 
Residence » et «La Residence S. A., Geneve » d 'une part, « California-Residence » 
d'autre part, pretent a confusion, car le terme «Residence» constituel'elementfrappant 
de ces appellations et sa presence dans l'enseigne du defendeur peut induire en erreur 
Ia clientele. Cette conclusion s'impose d'autant plus que !es gens descendant dans !es 
hötels sont souvent presses et n'examinent de ce fait que superficiellement !es enseignes. 
Mcme s'ils s'aper~oivent ulterieurement de leur meprise, ils renonceront pour Ja plupart 
a changer d'etablissements. En l'espece, Je <langer de confusion est particulierement 
grand, car, de l'aveu de Gaillard, Ja clientele des parties se recrute surtout parmi !es 
Confederes et !es etrangers. Or, ces derniers, qui, en general, ne connaissent guere 
Geneve et ignorent Ja langue fran~aise, melangeront encore plus facilement Je nom 
des deux hötels. 

D'ailleurs, Je risque de confusion s'est deja realise en l'occurrence, puisqu'un certain 
nombre d'erreurs se sont produites dans Ja distribution de Ja correspondance. Le de
fendeur tente de minimiser Ja portee de celles-ci en soutenant qu'elles proviennent 
uniquement du fait que son entreprise, nouvellement ouverte, n'a pas figure tout de 
suite sur l'annuaire telephonique et !es bottins. Certes, on ne saurait deduire d'une 
meprise occasionnelle que deux designations en cause ne se distinguent pas suffisam
ment (RO 88 II 374). En l'espece, il s'agit cependant non pas d'un cas isole, du a 
J'inattention du service postal, mais de multiples erreurs, ce qui souligne a tout Je moins 
Ja vraisemblance des possibilites de confusion entre «California-Residence» et «La 
Residence» (RO 61 II 123). 

En outre, Je defendeur objecte que, si un <langer de confusion existait, il se limiterait, 
d'apres !es propres constatations de Ja Cour de justice, a Ja place de Geneve, puisque 
J'appellation de Ja demanderesse s'est imposee dans cette vielle. Or, un tel <langer ne 
presenterait en fait aucun inconvenient, puisque !es deux parties travaillent avec Ja 
clientele confederee et etrangere. Cet argument n'est pas solide. Pour que Ja loi sur la 
concurrence deloyale s'applique, il suffit qu'il y ait un rapport de concurrence entre !es 
interesses (RO 90 II 322 ss.). Cette condition est manifestement realisee, vu que deman
deresse et defendeur exercent une activite identique parmi une meme clientele. D'ail
leurs, en relevant que Je terme «Residence» «s'est impose a Geneve ... comme designant 
l'hötel exploite par Ja demanderesse», !es premiersjuges ont voulu dire que cet etablisse
ment s'est fait connaitre au cours des ans d'un cercle etendu de clients, quel que soit 
leur domicile. Puisqu'ils viennent selon Gaillard des autres regions de Ja Suisse et de 
l'etranger, il faut considerer que Ja reputation de l'hötel «La Residence» a depasse Je 
cadre de Geneve pour gagner !es autres cantons ainsi que divers pays. 

Dans ces conditions, Je risque de confusion doit etre admis. 

7. Le defendeur soutient qu'en l'espece, il ne peut etre question d'acte de concurrence 
deloyale, vu qu'il n'a pas voulu creer de meprises, ni profiter de Ja reputation que Ja 
demanderesse pretend avoir acquise. 

Cette opinion est erronee. L'acte de concurrence deloyale ne suppose en effet chez 
son auteur ni mauvaise foi, ni faute (RO 88 II 183 et 374ss.; 81 II 471). II est accompli 
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des qu'il franchit !es limites assignees a la concurrence economique par !es regles de la 
bonne foi. Autre chose est de savoir quelles pretentions competent au lese (RO 88 II 
183ss.). Tandis que celui-ci peut toujours demander la constatation du caractere illicite 
de l'acte, sa cessation et la suppression de l'etat de fait, il ne saurait en revanche recla. 
mer la reparation du dommage subi qu'en cas de faute (art.2 LCD). 

En l'espece, !es deux designations pretent a confusion et, partant, induisent Ie public 
en erreur. Or, l'emploi d'une designation fallacieuse est objectivement contraire alll( 
regles de la bonne foi. Aussi !es conclusions de la societe La Residence S.A. doivent-elles 
etre accueillies sans autre examen, a l'exception de celle qui tend a l'allocation d'une 
indemnite pour le prejudice eprouve et clont l'admission est subordonnee a I'existence 
d'une faute chez le defendeur. 

Ce dernier ne saurait serieusement soutenir qu'il a ete subjectivement de bonne foi 
car aucun besoin ne se faisait sentir d'accoler au mot « California» celui «Residence»' 

' s'il entendait simplement, comme il Ie pretend, souligner le caractere luxueux de son 
etablissement. Le fait d'avoir choisi une appellation qui se rapprochait fortement de Ja 
raison sociale et de l'enseigne d'un concurrent impose la conclusion qu'il a pour Je 
moins accepte le <langer de confusion. D'ailleurs, il reconnait dans son acte de recours 
qu'il a primitivement songe a exploiter son hötel sous la denomination «Residence
California» et qu'il y a renonce parce qu'elle ne se distinguait pas suffisamment de ]a 

designation «La Residence». Or, il ne pouvait croire qu'en renversant simplement !es 
termes de son enseigne, il ecartait chaque risque d'erreur. Dans tous !es cas, Gaillard 
a sciemment viole !es lois d'une concurrence economique loyale en s'en tenant a son 
appellation apres avoir su que diverses erreurs s'etaient produites et en refusant de Ja 
modifier (RO 81 II 472). 

A titre de reparation du dommage, la cour cantonale a alloue a la demanderesse 
une indemnite de 300 fr., fixee ex aequo et bono. Ce montant n'etant pas critique en 
soi par le defendeur, il y a lieu de confirmer egalement sur ce point la decision attaquee 
et de rejeter par consequent le recours en totalite. 

8. Dans ces conditions, il est superflu d'examiner si l'enseigne « California-Residence» 
porte aussi atteinte aux droits de la personnalite de la demanderesse. 

Schutz von Vereinsnamen - Verwechslungsgefahr 

Im Verhältnis zum Verein « Gotthard-Bund» stellt die Bezeichnung eines jüngeren 
Vereins als «Neuer Gotthard-Bund» und «Der neue Gotthard-Ring» eine un
lässige Namensanmaßung im Sinne von Art. 28 und 29 ,?,GB dar. 

Der Gebrauch des Namens «Neuer Gotthard-Ring» als Titel einer Zeitschrift 
fällt ebenfalls unter Art.29 Abs.2 ,?,GB. 

BGE 90 II 461 ff., Urteil der II. Zivilabteilung vom 26. November 1964 
in Sachen « Der neue Gotthard-Ring» und Düringer gegen « Gotthard
Bund ». 
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KG Art.3, 4 Abs.1, 6 und 23 Abs.1- Vereinsform für Kartell unzulässig 

Der« wirtschaftliche ,Zweck», der die Gründung als Verein ausschließt, setzt nicht 
voraus, daß die Personenverbindung ein Gewerbe betreibt. Er kann z.B. darin 
bestehen, daß sie nur darauf ausgeht, ihren gewerbetreibenden Mitgliedern Preise 
und Lieferbedingungen vor zuschreiben ( Anderung der Rechtsprechung). 

Persönlichkeit als Verein setzt voraus, daß der Wille, als Körperschaft zu bestehen, 
aus den Statuten ersichtlich sei. 

Es besteht kein bundesrechtlicher Anspruch auf eine Feststellung, die nur bezweckt, 
am Prozeß nichtbeteiligte Personen zu einem bestimmten Verhalten zu bewegen. 

Im Unterlassungsbegehren sind die zu unterlassenden Handlungen durch Angabe 
tatsächlicher Merkmale, nicht bloß durch ihre rechtliche Würdigung z.B. als 
«Boykott», genau zu bezeichnen. 

,Zeitlicher Geltungsbereich des Kartellgesetzes - keine Rückwirkung (Erw.1). 

Einfluß des Fehlens einer Kartellabrede auf die Klagemöglichkeit des von einer 
Wettbewerbsbehinderung Betroffenen ( Erw. 2). 

Deliktshaftung bei einfacher Gesellschaft, Art.544 OR; Haftung mehrerer Schä
diger, Art.50 OR. Voraussetzungen (Erw.3). 

Kartellähnliche Organisationen, Begriff des stillschweigenden gegenseitigen Ab
stimmens des Verhaltens (Erw. 4). 

Klagemöglichkeiten des von unzulässiger Kartellmaßnahme Betroffenen ( Erw. 6). 
Erfordernis einer erheblichen Wettbewerbsbehinderung (Erw. 8). 

BGE 88 II 209ff. und BGE 90 II 501 ff., Urteile der I. Zivilabteilung vom 
11. September 1962 und 1. Dezember 1964 in Sachen Miniera AG und 
Mitbeteiligte gegen Küderli & Co. und Mitbeteiligte. 

A. Der Bedarf der schweizerischen Wirtschaft an Eisen wird zu rund 70 % durch 
Importe gedeckt; die übrigen 30 % werden durch die vier schweizerischen Eisen- und 
Stahlwerke erzeugt, nämlich durch die von Roll AG in Gerlafingen, die Aktiengesell
schaft der von Moos'schen Eisenwerke in Luzern, die Monteforno Stahl- und Walz
werke AG in Bodio und die Ferrowohlen AG in Wohlen. Diese Werke stellen hoch
wertige Armierungsstähle her, die im Eisenbetonbau eine führende Rolle spielen. 

Der schweizerische Eisenhandel ist auf der Engros-Stufe im Eisenverband organi
siert, dem 10 Import- und Großhandelsfirmen angehören . Auf der Detailstufe wurden 
vier regionale Eisenhändler-Konventionen abgeschlossen, die zusammen mehr als 160 
Mitglieder haben. Die regionalen Eisenhändlerkonventionen sind unter sich und mit 
dem Eisenverband durch Verträge verbunden. Der Eisenverband und die Detailkon
ventionen setzen Preise und Lieferungsbedingungen fest und sehen Sanktionen für deren 
Verletzung vor. Zwischen den Detailkonventionen und einer Reihe von Verbraucher
verbänden bestehen Verträge, wonach die Mitglieder dieser Verbände verpflichtet sind, 
Konventions-Artikel ausschließlich bei Verbandshändlern zu beziehen. 
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Die Miniera AG in Basel, eine Kohlenimportfirma, nahm im Jahre 194 7 auch den 
Import von Eisen und Stahl auf. Sie gründete zu diesem Zweck mehrere TochtergeseU. 
schaften. 1959 nahm sodann die mit der Miniera AG verbundene Kohlenhandeisfirrna 
Hänggi & Co.AG auch das Detailgeschäft mit Eisen und Stahl auf. Alle die erwähnten 
Firmen sind durch Beteiligungsverhältnisse miteinander verbunden. Die Leitung der 
ganzen Gruppe liegt in der Hand des Verwaltungsratspräsidenten der MuttergeseU. 
schaft Miniera AG. Diese befaßt sich hauptsächlich mit dem Import; sie ist Vertreterin 
der Ferrostaal AG in Essen. Sie betätigt sich sodann im Engros-Handel und beliefert 
die übrigen der Gruppe angehörenden Gesellschaften, die das Detailgeschäft betreiben. 
Die Gesellschaften gehören weder dem Eisenverband noch einer regionalen Eisen. 
händlerkonvention an. 

B. Am 7.Juli reichten die der Miniera-Gruppe angehörenden sechs Firmen beim 
Handelsgericht Zürich Klage ein gegen die drei Zürcher Firmen Küderli & Co 
Pestalozzi & Co. und Julius Schoch & Co., die Mitglieder des Eisenverbandes und 
zugleich der Eisenhändler-Konvention Zürich-Ostschweiz (Z-0) sind. 

Die Klägerinnen machten geltend, die Beklagten spielten eine führende Rolle im 
Eisenverband und seien daher verantwortlich dafür, daß dieser und die ihm unter
worfenen regionalen Detailkonventionen im Einvernehmen mit den schweizerischen 
Eisen- und Stahlwerken die Klägerinnen boykottierten, um sie aus dem Eisenhandel 
zu verdrängen. 

Zum Nachweis für die Behauptung, daß ein Boykott vorliege, brachten die Klägerin
nen im wesentlichen vor: Es werde ihnen die Aufnahme in die Detailkonventionen 
verweigert, so daß sie von der Belieferung mit Konventionsartikeln ausgeschlossen seien. 
Auf Grund der Bindungen zwischen dem Eisenverband und den schweizerischen Eisen
werken lehnten diese eine Belieferung der Klägerinnen ab. Infolgedessen erhielten diese 
keinen Armierungsstahl, der wegen seiner großen Bedeutung im Eisenbetonbau für 
jeden Eisenhändler lebenswichtig sei. Armierungsstahl der Werke von Roll, von Moos 
und Monteforno sei für die Klägerinnen überhaupt nicht und solcher von Ferrowohlen 
nur auf dem Umweg über die Handelsfirma Walzstahl AG in Basel erhältlich. 

Gestützt auf den von ihnen behaupteten Sachverhalt beantragen die Klägerinnen: 

1. Jedes Verhalten, die Abreden und Bestimmungen der Beklagten, welche auf den 
Boykott oder die Diskriminierung der Klägerinnen abzielen, seien rechtswidrig bzw. 
wider die guten Sitten und den Klägerinnen gegenüber unverbindlich bzw. unbe
achtlich. 

2. Die Beklagten haben jegliches auf den Boykott oder auf die Diskriminierung der 
Klägerinnen abzielende Verhalten zu unterlassen. 

3. Die Beklagten haben für sich und den Eisenverband, eventuell für sich, sämtlichen 
ihnen bzw. dem Eisenverband angeschlossenen Konventionen, Sektionen und Eisen
händlerfirmen zu notifizieren, daß sowohl die Aufnahme der Klägerinnen als Sektions
mitglieder, wie auch ihre Belieferung gestattet sind, zu den nämlichen Bedingungen, im 
nämlichen Ausmaß und mit den nämlichen Erzeugnissen, wie für andere schweizerische 
Eisenhändlerfirmen (Vertragshändler) von entsprechender wirtschaftlicher Bedeutung. 

4. Die Beklagten haben den schweizerischen Eisenwerken, Gesellschaft der Ludw. 
von Roll'schen Eisenwerke AG, Gerlafingen, AG der von Moos'schen Eisenwerke, 
Luzern, Monteforno Stahl- und Walzwerke AG, Bodio, und Ferrowohlen AG, Wohlen, 
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zu notifizieren, daß die Beklagten und der Eisenverband, eventuell die Beklagten, nichts 
egen die Belieferung der Klägerinnen mit sämtlichen Erzeugnissen der schweizerischen 

tsenwerke einzuwenden haben. 

5, Die Beklagten haben der Erstklägerin Miniera AG unter Solidarhaft zu bezahlen : 

a) Fr.2000000.- für den den Klägerinnen bis zur Klageeinreichung erwachsenen 
Schaden, dies nebst Zins zu 5 % seit Klageeinreichung; 

b) Fr. 50 000.- monatlich ab Klageeinreichung während der weiteren Dauer von Boy
kott und Diskriminierung, nämlich solange die schweizerischen Eisenwerke die 
Klägerinnen nicht zu den nämlichen Bedingungen, nicht im nämlichen Ausmaß und 
nicht mit den nämlichen Erzeugnissen beliefern wie andere schweizerische Eisen
handelsfirmen von entsprechender wirtschaftlicher Bedeutung, 

dies unter Anrechnung allfälliger Schadenersatzleistungen solidarisch mithaftender 
Dritter. » 

Das Handelsgericht wies am 15.Dezember 1961 die Klage ab. Es kam 
zum Schluß, der Eisen-Verband und die Z-O seien nicht einfache Gesell
schaften, wie die Klägerinnen geltend machten, sondern Vereine, weshalb 
die Beklagten nicht passivlegitimiert seien. Subsidiär führte es aus, die 
Rechtsbegehren 1 und 2 seien unzulässig, ersteres mangels eines rechtlichen 
Interesses der Klägerinnen an der beantragten Feststellung und beide we
gen nicht genügend bestimmter Fassung. Zu Rechtsbegehren 3 und 4 
führte es aus, die Beklagten könnten nicht verpflichtet werden, Erklärun
gen namens des Eisen-Verbandes abzugeben, da sie dazu nicht befugt seien. 

Vor Bundesgericht wiederholten die Klägerinnen die Klagebegehren, 
wobei sie immerhin Rechtsbegehren 3 und 4 dahin einschränkten, daß die 
daselbst umschriebenen Erklärungen von den Beklagten nur noch im eige
nen Namen, nicht auch im Namen des Eisen-Verbandes, abgegeben wer
den sollten. 

Das Bundesgericht hat am 11. September 1962 die Berufung grundsätz
lich gutgeheißen und die Sache zu neuer Beurteilung an das Handels
gericht des Kantons Zürich zurückgewiesen. Das Bundesgericht befaßte 
sich eingehend mit der Frage, ob ein Kartell in der Rechtsform eines Ver
eines bestehen könne. Es kam in Änderung der langjährigen Rechtspre
chung zum Ergebnis, eine Personenverbindung könne nur dann dem Ver
einsrecht unterstehen, wenn sie einen idealen Zweck verfolge; für Personen
verbindungen mit wirtschaftlichem Zweck wie Kartelle würden die Be
stimmungen über die Gesellschaften und Genossenschaften gelten. 

Zudem bemerkte das Bundesgericht, daß das angefochtene Urteil des 
Handelsgerichtes auch insoweit nicht standgehalten hätte, als das Handels
gericht ausführte, der Eisen-Verband weise Züge auf, die für einen Verein, 
und solche, die für eine einfache Gesellschaft charakteristisch seien, doch 
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überwögen bei einer Gesamtbetrachtung die vereinsrechtlichen Elemente 
weshalb er als Verein mit eigener Rechtspersönlichkeit zu gelten habe'. 
Das Bundesgericht betonte, aus dem bloßen überwiegen von Merkmalen 
die eher zu einem Verein als zu einer einfachen Gesellschaft sprechen, geh; 
der Wille, Persönlichkeit zu erwerben, nicht hervor. Er müsse, wenn auch 
nicht ausdrücklich, doch unmißverständlich geäußert werden, so daß für 
Dritte nach den Grundsätzen von Treu und Glauben ein Zweifel nicht 
möglich sei. 

Dagegen hat das Bundesgericht das angefochtene Urteil bezüglich der 
Rechtsbegehren 1 und 2 mit folgenden Erwägungen bestätigt: 

Das Klagebegehren I ist ein Feststellungsantrag. Soweit das Handelsgericht seine 
Zulässigkeit verneint, weil die Voraussetzungen des§ 92 zürch. ZPO nicht erfüllt seien, 
ist das Urteil nicht zu überprüfen, da mit der Berufung nur die Verletzung eidgenössi 
sehen Rechts geltend gemacht werden kann. 

Von Bundesrechts wegen muß die Feststellungsklage dann zugelassen werden, wenn 
eine eidgenössische Bestimmung sie für besondere Fälle vorsieht oder wenn der Kläger 
auch abgesehen hievon ein rechtliches Interesse hat, sein Rechtsverhältnis gegenüber 
dem Beklagten feststellen zu lassen (BGE 77 II 34 7 ff., 82 II 319, 84 II 691). 

Die Art.28 ZGB und 41 ff. OR, die im Falle widerrechtlichen Boykotts anwendbar 
sind, sehen einen Feststellungsanspruch nicht vor; sie geben nur Anspruch auf Unter
lassung, Schadenersatz und allenfalls Genugtuung. Die Klägerinnen haben an der 
Feststellung auch kein rechtliches Interesse. Die behaupteten Ansprüche auf Unter
lassung und Schadenersatz sind fällig und werden von den Klägerinnen denn auch 
bereits eingeklagt. Die Feststellung hätte neben dem Gebot der Unterlassung und neben 
der Verurteilung zu Schadenersatz keine selbständige Bedeutung für die Abwicklung 
des Rechtsverhältnisses, das zwischen den Parteien durch den behaupteten widerrecht
lichen Boykott geschaffen worden sein soll. Namentlich behaupten die Klägerinnen 
nicht, daß sich für sie aus der festzustellenden Widerrechtlichkeit des Verhaltens der 
Beklagten außer den eingeklagten Unterlassungs- und Schadenersatzansprüchen wei
tere, noch nicht einklagbare Ansprüche ergeben könnten. Sie sehen ihr Interesse an der 
Feststellung nur darin, daß diese ihnen eher ermöglichen würde, von den Schweizer 
Werken mit den begehrten Armierungsstählen und auch anderweitig beliefert zu wer
den. Dieses Interesse ist in einem Prozesse gegen die Beklagten nicht zu schützen. Das 
Urteil ist nur bestimmt, unter den Parteien zu wirken. Dritte sind daran nicht gebunden. 
Ihr Verhalten könnte denn auch durch das Urteil nicht rechtlich, sondern bestenfalls 
tatsächlich beeinflußt werden. 

Steht somit den Klägerinnen ein Anspruch auf Feststellung überhaupt nicht zu, 
so kann dahingestellt bleiben, ob das Klagebegehren 1 auch ungenügend bestimmt 
gefaßt ist. · 

Gegen die Abweisung des Klagebegehrens 2 wegen nicht genügend bestimmter 
Fassung ist mit der Berufung nur aufzukommen, wenn die Anforderungen, die das 
Handelsgericht an die Fassung stellt, so streng sind, daß sie die Durchsetzung des bun
desrechtlichen Unterlassungsanspruches vereiteln. Nicht zu prüfen ist, ob das erwähnte 
Begehren auch den Anforderungen des kantonalen Prozeßrechtes genügt. 

Das Klagebegehren 2 lautet dahin, die Beklagten hätten jegliches auf den Boykott 
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oder auf die Diskriminierung der Klägerinnen a bzielende Verhalten zu unterlassen. 
parnit sagen die Klägerinnen nur, was sich im Falle eines widerrechtlichen Boykottes 
auf Grund der gesetzlichen Bestimmungen schon von selbst versteht. Indem das Han
delsgericht diese Fassung nicht für genügend hält, vereitelt es die Durchsetzung des 
Unterlassungsanspruches nicht. Das Bundesrecht verlangt nicht, daß der Richter sich 

it einer so allgemeinen Umschreibung dessen, was der Belangte unterlassen soll, be
":iuge. Dem V erfasser eines Unterlassungsbegehren kann zugemutet werden, daß er die 
: u unterlassenden Handlungen genau bezeichne, und zwar durch Angabe tatsächlicher 
Merkmale, nicht bloß durch ihre rechtliche Würdigung z.B. als « unerla ubte H and
lungen » oder « Boykott ». Denn auch im richterlichen Unterlassungsbefehl sind sie 
genau zu bezeichnen, weil der Verpflichtete erfahren soll, was er nicht mehr tun darf, 
und die Vollstreckungs- bzw. Strafbehörden wissen müssen, welche Handlungen sie zu 
verhindern bzw. mit Strafe zu belegen haben (BGE 78 II 293, 84 II 457f.) . Der Ein
wand der K lägerinnen, die Verhältnisse seien hier kompliziert und es müsse verhindert 
werden, daß die Beklagten versteckt den Boykott auf Umwegen wei terführen, ist nicht 
stichhal tig. Wer sich in der Lage des Boykottierten sieht, weiß, welches Verhalten des 
andern er als widerrechtlich betrachtet und durch welche Handlungen er sich auch in 
Zukunft bedroht fühlt . Er kann diese bezeichnen, mag das auch eine weitläufige Auf
zählung oder umständliche Umschreibung erfordern. W eicht der andere dem Unter
lassungsbefehl aus, indem er neue W ege beschreitet, so kann der Boykottierte ihm durch 
einen neuen Prozeß auch dieses Vorgehen untersagen lassen. 

Nach der Rückweisung der Sache hat das Handelsgericht des Kantons 
Zürich die Klage mit dem verbleibenden R echtsbegehren 3 bis 5 erneut 
abgewiesen. 

Auf erneute Berufung der Klägerinnen hat das Bundesgericht durch 
Urteil vom 1. Dezember 1964 den angefochtenen Entscheid im wesentli
chen auf Grund der folgenden Erwägungen bestätigt : 

1. . . . Das KG enthält keine übergangsrechtlichen Vorschriften . Es wird lediglich 
in Art. 23 Abs. 1 bestimmt, soweit das Gesetz nichts Abweichendes vorsehe, seien auf 
Kartelle und ähnliche Organisationen die Bestimmungen des ZGB, insbesondere j ene 
über das O R , anwendbar. 

Aus dieser Vorschrift ist zu folgern, daß sich der zeitliche Geltungsbereich des KG 
nach den einschlägigen Bestimmungen d es ZGB und des OR richtet. Da Art. 1 der 
Schluß- und Übergangsbestimmungen des OR auf die Vorschriften des Schlußtitels des 
ZGB verweist, sind dessen Bestimmungen maßgebend. Es gilt somit der in Art. 1 Sch!T 
ZGB aufgestellte Grundsatz der Nichtrückwirkung des Gesetzes. Die Bestimmungen des 
KG gelten daher nur für Tatsachen , die nach dem 15. Februar 1964 eingetreten sind, 
während für vorher eingetretene die dam als geltenden R echtsnormen weiterhin maß
gebend bleiben. 

Mit den Berufungsbegehren 1 und 2 fordern die Klägerinnen die Beseitigung von 
wettbewerbsbehindernden Maßnahmen der Beklagten, durch welche sie nach ihrer 
Ansicht in ihren R echten verletzt werden . Die Gutheißung solcher Beseitigungsbegeh
ren setzt voraus, daß die Beeinträchtigung in dem für das Urteil maßgebenden Zeit
punkt noch bestanden ha t (BGE 88 II l 79f. ). M aßgebender Zeitpunkt in diesem Sinne 
ist nach dem diese Frage beherrschenden kantonalen Prozeßrecht, wie die Vorinstanz 
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für das Bundesgericht verbindlich entschieden hat, der Tag der Urteilsfällung, also der 
14.April 1964. Die Begründetheit der Berufungsbegehren 1 und 2 beurteilt sich somit 
nach den Bestimmungen des KG. 

Das Berufungsbegehren 3 hat Schadenersatzansprüche zum Gegenstand. Soweit sich 
diese auf Wettbewerbsbehinderungen aus der Zeit vor dem 15. Februar 1964 stützen 
sind sie nach altem Recht zu beurteilen. Der Anspruch auf Ersatz eines nach de~ 
genannten Tag entstandenen Schadens dagegen unterliegt dem neuen Recht. 

2. Das Hauptgewicht des Prozesses liegt nach den zutreffenden Ausführungen der 
Vorinstanz auf den Lieferungsbeschränkungen, welche die schweizerischen Eisen- und 
Stahlwerke, also die Eisenproduzenten, namentlich in bezug auf Armierungsstähle den 
Klägerinnen gegenüber handhaben. Das ist auch die Auffassung der Klägerinnen selber, 
wie aus ihrem Berufungsbegehren 3 b erhellt, mit dem sie Schadenersatzleistungen von 
monatlich Fr. 50000.- fordern «während der weiteren Dauer von Boykott und Dis
kriminierung, nämlich solange die schweizerischen Eisenwerke die Klägerinnen nicht .. . 
beliefern ... » 

Die Klägerinnen behaupten in erster Linie, die gänzliche Lieferungsverweigerung 
der drei älteren Eisenwerke von Roll, von Moos und Monteforno, sowie die Verwei
gerung unmittelbarer Belieferung durch das 1955 gegründete Werk Ferrowohlen beruhe 
auf einer Kartellabrede zwischen den Werken einerseits und den Händlerverbänden 
sowie den Beklagten als deren Mitglieder anderseits. Sie streben danach, die Wettbe
werbsbehinderung, welche diese Kartellabrede für sie zur Folge habe, durch den Rich
ter beseitigen zu lassen. Zu diesem Zwecke beantragen sie mit Berufungsbegehren 2, 
die Beklagten seien zu verpflichten, den Eisenwerken gegenüber zu erklären, sie hätten 
gegen die Belieferung der Klägerinnen mit sämtlichen Erzeugnissen der schweizerischen 
Eisenwerke nichts einzuwenden. 

Nach den Ausführungen des Handeslgerichtes haben die Klägerinnen jedoch nicht 
nachzuweisen vermocht, daß zwischen den Beklagten oder den Verbänden, denen sie 
angehören, und den Stahlwerken eine ausdrückliche oder stillschweigende Vereinba
rung getroffen worden ist, wonach den Werken eine Belieferung der Unternehmen der 
Miniera-Gruppe verwehrt wäre. Wie im angefochtenen Entscheid weiter ausgeführt 
wird, haben die Klägerinnen auch nicht dargetan, daß die Lieferungsverweigerung der 
Werke auf einen Druck oder eine sonstige Einflußnahme seitens der Beklagten oder der 
Verbände des Eisenhandels zurückzuführen sei. Das Handelsgericht ist auf Grund 
seiner Beweiserhebung vielmehr zum Schluß gelangt, daß die Werke die Belieferung der 
Klägerinnen aus eigenem Entschluß, zur Wahrung ihrer eigenen Interessen ablehnen. 
Der angefochtene Entscheid stellt somit fest, daß die von den Klägerinnen in dieser 
Hinsicht behauptete Wettbewerbsbehinderung ausschließlich die Folge des Verhaltens 
der am vorliegenden Prozeß nicht beteiligten Werke ist. Die Vorinstanz verneint also 
mit andern Worten das Bestehen eines Kausalzusammenhanges zwischen einem Ver
halten der Beklagten und einer durch die Lieferungsverweigerung der Werke bewirkten 
Beeinträchtigung der Klägerinnen. 

Diese Feststellungen betreffen tatsächliche Verhältnisse; sie sind daher gemäß Art. 63 
Abs. 2 OG für das Bundesgericht verbindlich, sofern sie nicht auf einem offensichtlichen 
Versehen der Vorinstanz beruhen oder unter Verletzung bundesrechtlicher Beweis
vorschriften zustandegekommen sind. 

(Es folgen Ausführungen darüber, daß die von den Klägerinnen in dieser Hinsicht 
erhobenen Rügen unbegründet sind). 



-285-

3. Die Klägerinnen sind der Ansicht, selbst wenn die Lieferungsverweigerung der 
Werke nicht auf einer Abmachung zwischen diesen und den Verbänden des Handels 
oder auf einem von den letzteren ausgeübten Druck beruhe, hätten die Beklagten gleich
wohl für die Folgen dieser Nichtbelieferung einzustehen. Entscheidend sei, daß man es 
aufseiten der Werke wie des Handels mit einem ganzen System von Verträgen, Kon
ventionen, Abreden und Geschäftsmaximen zu tun habe, das die Fernhaltung der Klä
gerinnen vom Eisenhandel bewirke. Die Mitwirkung der Beklagten an diesem System 
begründe ihre solidarische Haftung sowohl nach den Vorschriften über die einfache 
Gesellschaft wie nach Art. 50 OR. 

Von einer gesellschaftsrechtlichen Haftung in dem von den Klägerinnen behaupteten 
Sinne kann jedoch nicht die Rede sein. Die tatsächlichen Feststellungen des angefoch
tenen Entscheides bieten keinen Anhaltspunkt für das Bestehen von Abmachungen der 
Beklagten mit den Werken, die zwischen ihnen eine einfache Gesellschaft im Sinne von 
Art.540ff. OR begründen würden. Die Vorinstanz hat im Gegenteil ausdrücklich fest
gestellt, daß kein solcher Vertrag habe nachge¼iesen werden können, mit dem die 
Werke sich den Händlern gegenüber verpflichtet hätten, die Klägerinnen nicht zu 
beliefern. Das von den Klägerinnen behauptete Bestehen eines Systems von Verträgen 
unter den Werken einerseits und unter den Händlern anderseits vermag den fehlenden 
Gesellschaftsvertrag zwischen den beiden Gruppen nicht zu ersetzen. Für einen solchen 
bedürfte es des Nachweises gemeinsam beschlossener und durchgeführter Maßnahmen, 
d.h. einer Kartellabrede im Sinne von Art.2 KG. 

Abgesehen hievon trifft nicht zu, daß jedes Mitglied einer einfachen Gesellschaft 
für die von den übrigen Gesellschaftern begangenen unerlaubten Handlungen solida
risch hafte. Eine solche Haftung besteht nur für die von den Gesellschaftern gemeinsam 
oder durch einen Vertreter eingegangenen Verpflichtungen (Art. 544 Abs. 3 OR). Für 
die unerlaubten Handlungen eines Gesellschafters haften dagegen die übrigen nicht, 
sofern er nicht mit ihrem Einverständnis gehandelt hat (BGE 84 II 383). 

Auch die von den Klägerinnen weiter angerufene solidarische Haftung mehrerer 
Schädiger nach Art. 50 OR setzt ein gemeinsames Handeln voraus, das im Falle eines 
Boykottes nur in einer bewußten und gewollten Teilnahme an diesem bestehen kann. 
Der Umstand, daß die Werke, also Dritte, eine Belieferung der Klägerinnen ablehnen, 
vermag keine Delikshaftung der Beklagten zu begründen, selbst wenn sie vom Vorgehen 
der Werke Kenntnis hatten und dieses sich indirekt zu ihrem Vorteil auswirkte. Ent
scheidend ist, daß sie nicht beteiligt waren an der Beschlußfassung über diese Maßnah
men, sondern daß diese, wie bereits ausgeführt wurde, von den Werken aus eigenem 
Entschluß, zur Wahrung ihrer eigenen Interessen getroffen wurden, und daher auch 
der Kausalzusammenhang zwischen dem Verhalten der Beklagten und der in Frage 
stehenden schädigenden Handlung der Werke fehlt. 

Die Betrachtungsweise der Klägerinnen setzt somit einerseits einen Sachverhalt vor
aus, der in den tatsächlichen Feststellungen des angefochtenen Urteils keine Stütze 
findet, und anderseits beruht sie auf rechtlich unhaltbaren Auffassungen über den Be
griff der Solidarität. 

4. Es ließe sich erwägen, ob das Bestehen einer «kartellähnlichen Organisation» im 
Sinne von Art. 3 lit. b KG zwischen den Werken und den Händlerverbänden anzuneh
men sei. Eine solche setzt keine vertragliche Bindung der beteiligten Unternehmen 
voraus. Es genügt vielmehr, daß sie «stillschweigend ihr Verhalten aufeinander ab-
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stimmen », wenn sie damit erreichen, daß sie den Markt für die in Frage stehenden 
Waren beherrschen oder wenigstens maßgeblich beeinflussen. 

Eine Heranziehung von Art. 3 KG scheitert jedoch schon daran, daß nach den ver. 
bindlichen Feststellungen der Vorinstanz zwischen der Lieferungsverweigerung der 
Werke und den von den Händlerverbänden und den Beklagten gegenüber den Kläge. 
rinnen vorgekehrten Maßnahmen kein ursächlicher Zusammenhang besteht. Auf Grund 
der vorinstanzlichen Feststellungen hat das Bundesgericht vielmehr davon auszugehen 
daß die Werke aus eigenem Entschluß, in Verfolgung ihrer eigenen Interessen, ein~ 
Belieferung der Klägerinnen mit Armierungsstählen ablehnen, ohne daß dabei eine 
Rücksichtnahme oder Ausrichtung auf die Wünsche oder Interessen des Handels eine 
Rolle gespielt hätten. 

Wenn die Vorinstanz bei dieser Sachlage ein «gegenseitiges Abstimmen» zwischen 
dem V erhalten der Werke einerseits und d emjenigen d er H ändlerverbände anderseits 
verneint, so ist sie dabei nicht von einem unzutreffenden Begriff des «gegenseitigen 
Abstimmens des V erhaltens» ausgegangen . Denn wie immer man im übrigen diesen 
Rechtsbegriff umschreiben mag, so steht doch auf jeden Fall das eine fest , daß er einen 
irgendwie gearteten Zusammenhang im V erhalten der beteiligten Unternehmen er
fordert. 

Scheidet eine «kartellähnliche Organisation» zwischen Werken und Händlerverbän
den schon aus diesem Grunde aus, so braucht nicht entschieden zu werden, ob die erste 
Voraussetzung erfüllt wäre, die Art. 3 KG im einleitenden Satz für das Vorliegen einer 
solchen aufstellt, nämlich daß die in Frage stehenden Unternehmen « den Markt für 
bestimmte Waren ... beherrschen oder maßgeblich beeinflussen ». Ebenso kann offen 
bleiben, wie d er Zusammenhang des V erhaltens der beteiligten Unternehmen beschaf
fen sein müßte, um als «s tillschweigendes Abstimmen» gelten zu können, und ob ein 
solches nur in bezug auf Unternehmen der gleichen Marktstufe (also für das Verhältnis 
zwischen Produzenten oder dasjenige von Unternehmen des Großhandels oder solchen 
des Kleinhandels j e unter sich ) denkbar wäre. Da das Verhalten der W erke, die am 
vorliegenden Prozeß nicht beteiligt sind, außer Betracht zu bleiben hat, braucht nach 
der zutreffenden Auffassung der Vorinstanz auch nicht geprüft zu werden, ob die Wei
gerung der Werke, die Klägerinnen zu beliefern, auf einer Abrede oder einem still
schweigenden Abstimmen der W erke unter sich beruhe. Ebenso kann dahingestellt blei
ben, welches die Gründe für dieses Verhalten der W erke seien und ob es mit Rücksicht 
auf das Geschäftsgebaren der Klägerinnen als berechtigt betrachtet werden könnte, 
weil sie gemäß den Behauptungen der Beklagten den schweizerischen Markt durch 
Unterbietung der landesüblichen Preise gestört habe. Alle diese Fragen liegen, da sich 
die Klage nicht gegen die W erke richtet, außerhalb des Rahmens des vorliegenden 
Prozesses. 

5. Nach dem Gesagten ist sowohl das Vorliegen einer Kartellabrede zwischen den 
Werken und den Verbänden des Handels im Sinne von Art.2 KG, als auch das Be
stehen einer kartellähnlichen Organisation gemäß Art. 3 KG zwischen ihnen zu ver
neinen. Soweit sich die Berufung gegen die Abweisung von Berufungsbegehren 2 richtet, 
ist sie daher unbegründet. 

6. Mit dem Berufungsbegehren 1 wenden sich die Klägerinnen gegen die W ettbe
werbsbehinderungen, die sich aus der Organisation des Eisenhandels für sie ergeben, 
nämlich aus den Bestimmungen des Eisenverbandes und der Detailkonventionen oder 
aus Verträgen dieser Organisationen mit bestimmten Abnehmerkreisen (sog.Hand-
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erkerabkommen). Die Klägerinnen verlangen, die Beklagten seien zu verpflichten, 
~tlichen dem Eisenverband angehörenden Organisationen und Firmen mitzuteilen, 
daß die Aufnahme der Klägerinnen als Mitglieder gestattet sei und daß sie in glei
ctier Weise beliefert werden dürfen wie andere Vertragshändler von entsprechender 

)ledeutung. 
Die Fassung dieses Begehrens läßt seine Zulässigkeit als zweifelhaft erscheinen. Nach 

,\rt.6 Abs.! KG hat der durch eine unzulässige Wettbewerbsbehinderung Betroffene 
.\nSpruch auf Feststellung der Widerrechtlichkeit, auf U ntcrlassung der Vorkehren und 
ßeseitigung des rechtswidrigen Zustandes, auf Ersatz des Schadens bei Verschulden und 
auf Genugtuung im Falle von Art.49 OR. Art.6 Abs.2 KG sodann bestimmt, zur 
Durchsetzung des Beseitigungs- oder Unterlassungsanspruches könne der Richter auf 
)legehren des Klägers anordnen, daß diesem gegenüber Kartellverpflichtungen unver
bindlich seien; nötigenfalls könne er auch die Beteiligung des Klägers am Kartell mit 
den damit verbundenen Rechten und Pflichten oder die Aufnahme des Klägers in den 
Verband verfügen. 

Seinem Wortlaut nach fällt das Berufungsbegehren I unter keinen der in Art.6 KG 
l'Orgesehenen Ansprüche. Die Klägerinnen verlangen vielmehr nur die Verpflichtung 
der Beklagten zum Erlaß bestimmter Mitteilungen an die Händlerverbände und deren 
übrige M itglieder. Es ließe sich allenfalls erwägen, ob eine Mitteilung des von den 
J{]ägerinnen beantragten Inhalts nicht als eine besondere Form der Störungsbeseiti
gung zu betrachten sei, die der Richter gleich d en in Art. 6 Abs. 2 KG vorgesehenen 
Maßnahmen anordnen könne. Unter der Herrschaft des früheren R echtes hat das Bun
desgericht die Verpflichtung einer Partei, derartige Mitteilungen vorzunehmen, als 
zulässiges und geeignetes Mittel zur Beseitigung eines gegen die Grundsätze des Persön
lichkeitsrechts verstoßenden und darum unzulässigen Boykotts betrachtet (BGE 76 II 
295). Allerdings hatte in j enem Fall die Mitteilung von einem Großhandelsverband 
auszugehen, auf dessen Verträgen mit den Produzenten einerseits und den Verbrau
chern anderseits der B:iykott beruhte, und die Mitteilung war an die Partner dieser 
Verträge zu richten, während vorliegend einzelne Firmen dazu verhalten werden sollen, 
die Mitteilung den Verbänden zukommen zu lassen, in denen sie angeblich eine füh
rende Rolle spielen. 

Die Frage der Zulässigkeit des Berufungsbegehrens 1 kann indessen offen gelassen 
werden, da auf j eden Fall die sachlichen Voraussetzungen für seine Gutheißung fehlen ... 

8. Nach Art. 4 Abs. 1 KG sind Vorkehren eines Kartells, wie Bezug- und Liefersperren 
oder Benachteiligung in den Preisen und Bezugsbedingungen unzulässig, wenn mit 
ihnen Dritte vom Wettbewerb ausgeschlossen oder in dessen Ausübung erheblich be
hindert werden sollen. 

Das angefochtene Urteil enthält keine Feststellung des Inhaltes, daß die W ettbe
werbsbehinderungen, die von den Beklagten den Klägerinnen gegenüber getroffen 
worden sind, deren gänzlichen Ausschluß vom Wettbewerb bezweckt oder bewirkt hät
ten. Es kann sich daher lediglich fragen, ob diese Vorkehren auf eine «erhebliche Be
hinderung» der Klägerinnen abzielen oder eine solche zur Folge haben. Der Begriff des 
unzulässigen Boykotts wird damit von einem quantitativen Element abhängig gemacht. 
Gegen dieses Erfordernis der Erheblichkeit der Behinderung sind im Schrifttum Beden
ken geäußert worden (MERZ, Der mögliche Wettbewerb, Schweiz. Zeitschrift für Volks
wirtschaft und Statistik, 1959, S.431; DESCHENAUX, La nouvelle jurisprudence du Tri
bunal federal en matiere de boycott, Wirtschaft und R echt, 1961, S. 148). Nach d er Auf-
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fassung dieser Autoren schützt das KG damit die Wettbewerbsfreiheit in geringerem 
Maße als die bisherige Boykottrechtsprechung des Bundesgerichts, welche eine solche 
Erheblichkeit der Behinderung nicht vorausgesetzt habe. 

Dieser Ansicht kann jedoch nicht beigepflichtet werden. Sowohl nach dem letzten 
Stand der Rechtsprechung vor dem Inkrafttreten des KG (BGE 86 II 376ff.) als auch 
nach dem neuen Recht ist der Boykott unerlaubt, weil er das Persönlichkeitsrecht des 
Betroffenen verletzt, nämlich sein Recht auf freie Betätigung seiner Persönlichkeit irn 
Wirtschaftsleben. Die Unterlassung wirtschaftlicher Beziehungen ist aber, selbst wenn 
sie auf Verabredung beruht, nicht an sich schon unzulässig. Sie ist es nur, soweit sie 
einem Dritten die Ausübung einer normalen Tätigkeit verwehrt, indem sie seine wirt
schaftliche Freiheit aufhebt oder übermäßig einschränkt. Eine solche Persönlichkeits
verletzung kann sich begriffsmäßig nur aus einer Behinderung der wirtschaftlichen 
Betätigung ergeben, die eine gewisse Intensität aufweist. Ein bloß vorübergehender 
Eingriff, wie auch ein Eingriff von geringer Tragweite, der lediglich Unzukömmlich
keiten von untergeordneter Bedeutung mit sich bringt, stellen keine Verletzungen der 
wirtschaftlichen Persönlichkeit dar. Denn diese ist, sowenig wie die andern von der 
Rechtsordnung anerkannten Freiheitsrechte, kein absolutes und schrankenloses Recht. 
Die Erheblichkeit der Wettbewerbsbehinderung ist daher ein Begriffsmerkmal des un
zulässigen Boykottes sowohl nach der früheren Rechtsprechung als auch nach dem 
neuen Recht. 

9. Die von einem Kartell getroffenen diskriminierenden Maßnahmen sind somit nur 
unerlaubt, wenn sie die Wettbewerbstätigkeit erheblich behindern. Wer Unzulässigkeit 
eines Boykottes behauptet, muß dartun, daß alle in Art. 4 KG umschriebenen Begriffs
merkmale der Unzulässigkeit gegeben sind. Er hat daher auch zu beweisen, daß die 
gegen ihn gerichteten Maßnahmen eine erhebliche Wettbewerbsbehinderung bezwek
ken oder bewirken. 

Läßt man die Nichtbelieferung mit Armierungsstählen beiseite, die ausschließlich 
auf Maßnahmen der Stahlwerke beruht und daher hier außer Betracht zu bleiben hat, 
so enthält das angefochtene Urteil keine Feststellung über die beabsichtigten oder tat
sächlich eingetretenen Wirkungen der diskriminierenden Maßnahmen, welche die mit 
dem Berufungsbegehren I ins Recht gefaßten Beklagten über die Klägerinnen verhängt 
haben. Die Vorinstanz hat sich auf die Feststellung beschränkt, daß die von seiten des 
Handels veranlaßten Behinderungen der Klägerinnen (also die Nichtbelieferung durch 
die Mitglieder der Händlerverbände und die durch die sog. Handwerkerabkommen 
bewirkten Absatzerschwerungen) «nur von untergeordneter Bedeutung» seien. 

Es geht daher nicht an, aus dem Bestehen diskriminierender Maßnahmen der Händ
lerverbände gegenüber den Klägerinnen ohne weiteres zu folgern, die dadurch bewirkte 
Behinderung weise auch die nach dem Gesetz für ihre Unzulässigkeit erforderliche 
Intensität auf. Gewiß dürfen an den Beweis dieser Erheblichkeit keine allzu strengen 
Anforderungen gestellt werden. Häufig wird schon die bloße Tatsache des Boykottes 
eine Vermutung für seine Erheblichkeit begründen; denn es ist anzunehmen, daß die 
Urheber eines Boykottes die getroffenen Maßnahmen kaum beschlossen hätten, wenn 
sie von ihnen nicht Wirkungen von einer gewissen Bedeutung erhoffen würden. Im 
vorliegenden Fall stellt aber, wie bereits oben (Erw. 2) hervorgehoben wurde, die Wei
gerung der Werke, die Klägerinnen mit Armierungsstählen zu beliefern, das Element 
dar, dem auch nach der Auffassung der Klägerinnen selber die weitaus überragende 
Bedeutung zukommt. Man darf in der Tat ohne Bedenken davon ausgehen, daß es für 
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die :Klägerinnen, die eine bedeutende Wirtschaftsgruppe mit sicheren und leistungs
fähigen Bezugsquellen im Ausland bilden, _keine e~hebliche Behinderung_bewi~ke,_ wen_n 
. von ihren Konkurrenzunternehmen mcht beliefert werden. Denn emerse1ts 1st die 

~uttergesellschaft Miniera AG selber ein Import- und Großhandelsunternehmen, das 
die Vertretung des Werkes Ferrostaal AG in Essen innehat, und anderseits leuchtet ein, 
daß als Lieferanten eines Grossisten nicht andere Grossisten, sondern in erster Linie die 
Produzenten in Betracht kommen. 

Aus diesen Erwägungen geht es daher nicht an, aus d em bloßen Bestehen der von 
den Händlerverbänden getroffenen Maßnahmen gestützt auf eine natürliche Vermu
tung den Schluß zu ziehen, es liege auch eine erhebliche W ettbewerbsbehinderung der 
Miniera-Gruppe vor. 

Die Klägerinnen behaupten in der Berufungsschrift nicht, den ihnen obliegenden 
Beweis für dieses M erkmal der Erheblichkeit der Behinderung angetragen zu haben. 
Sie machen auch nicht geltend, daß das Handelsgericht in diesem Punkte durch die 
Ablehnung von ihnen gestellter Beweisanträge Art. 8 ZGB verletzt habe. Für das Bun
desgericht, das nach Art. 63 Abs. 2 OG ausschließlich auf d en im angefochtenen Urteil 
festgehaltenen Sachverhalt abzustellen hat, ergibt sich daraus die rechtliche Folgerung, 
daß das Berufungsbegehren I wegen Nichtvorliegens eines Begriffsmerkmals des Boy
kotts abzuweisen ist ... 

11. Mit der Feststellung, daß den Klägerinnen d en Beklagten gegenüber keinerlei 
Ansprüche der mit den Berufungsbegehren I und 2 geltend gemachten Art zustehen, 
ist den mit Berufungsbegehren 3 erhobenen Schadenersatzansprüchen der Boden ent
zogen. Auch dieses Begehren ist deshalb abzuweisen, ohne daß im Einzelnen darauf 
einzutreten wäre. 

KG Art. 2, 4, 5 Abs. 1 und 2 lit. c, 6 Abs.1 und 23 - Vereinsform für Kartell zulässig 

Ein Verein verfolgt nur dann einen wirtschaftlichen Zweck, der die Erlangung der 
Rechtspersönlichkeit ausschließt, wenn er selber ein kaufmännisches Gewerbe be
treibt ( Wiederherstellung der vor BGE 88 II 209 geltenden Rechtsprechung). 

Das KG hat keine rückwirkende Kraft (Erw.1) . 

Wer Vorkehren trifft, durch die ein Dritter in der Ausübung des Wettbewerbs er
heblich behindert wird (Art. 4 KG), hat zu beweisen, daß diese Vorkehren im Sinne 
von Art. 5 KG ausnahmsweise zulässig sind (Erw. 2). 

Beispiel eines Kartells, das durch Rationalisierung der Verteilung einer Ware auf 
der Großhandelsstufe die Förderung einer im Gesamtinteresse erwünschten Struktur 
im Sinne von Art.5 Abs.2 lit.c KG anstrebt (Erw.3). 

Prüfung der Verhältnismäßigkeit der Mittel, die das Kartell zur Erreichung seines 
als zulässig befundenen Zieles anwendet. Die benachteiligenden Vorkehren sind 
nur zulässig, soweit sie notwendig sind, um den Zusammenhalt des Kartells zu 
sichern. Sie sind dagegen unzulässig, wenn sie darüber hinaus abzielen, einen Außen
seiter zu verdrängen oder ihn zu einem mit der Verbandsregelung übereinstimmenden 
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wirtschaftlichen Verhalten zu zwingen, d. h. ihn vom Wettbewerb auszuschließen 
(Erw.4 und 5). 

Anspruch auf Feststellung der Unzulässigkeit und auf Unterlassung der benach. 
teiligenden Vorkehren ( Erw. 6). 

Schadenersatzpflicht auf Grund von Art. 41 ff O R; Verschulden setzt nicht Bewußt
sein der Rechtswidrigkeit voraus ( Erw. 7). 

BGE 90 II 333ff. und BGE 91 II 25ff., Urteile der I. Zivilabteilung vom 
10.November 1964 und 16. März 1965 in Sachen Alex Martin S.A. 
gegen Association suisse des fabricants de cigarettes. 

A. Au niveau de la production, le commerce des cigarettes indigenes est domine par 
l'Association suisse des fabricants de cigarettes (en abrege ASFC). Les grossistes spe. 
cialistes de la branche du tabac sont groupes en une autre association. Ils vendent, outre 
des cigarettes, des cigares et du tabac pour la pipe. En dehors de l'association des 
grossistes, d'autres organismes occupent une place dans Je commerce en gros des ciga
rettes. Ce sont l'Union suisse des cooperatives de consommation, les centrales des societes 
d'achat et certains detaillants specialistes. 

En 1956, les groupements de l'industrie et du commerce des cigarettes demanderent 
a l'Institut d'organisation industrielle de l'Ecole polytechnique federale de leur presen
ter un programme de reorganisation de la distribution. Le dit institut deposa Je 28 
fevrier 1957 un rapport dans lequel il montre que la distribution etait irrationnelle. La 
marge commerciale - gros et detail - etait plus grande en Suisse qu'en Allemagne, en 
Hollandc et en Belgiquc, trois pays ou le marche es t egalement libre. Les frais de distri
bution etaient anormalement eleves, parce que fabriques, grossistes et magasins specia
lises se concurrem;:aient pour livrer aux detaillants. Ceux-ci recevaient des visites de 
voyageurs de commerce selon une frequence hors de proportion avec leurs besoins. Ils 
obtenaient des rabais ou des remises occultes de la part des grossistes, qui se faisaient 
une concurrence intense. Du moment que le prix de vente au detail est obligatoire et 
qu'il doit etre indique sur l'emballage (art.87 et 94 de l'ordonnance du Conseil federal 
du 30 decembre 1947 reglant l'imposition du tabac), !es detaillants profitaient seuls de 
cette concurrence. Ilsjouissa ient de la meme marge de rabais, quelle que füt l'importan
ce de leur commande. 11 en resultait un emiettement des commandes entre !es nombreux 
voyageurs. Chaque facture comprenait un nombre d'articles tres grand pour un mon• 
tant tres faible. Cela provoquait un gaspillage des frais de distribution. 

Pour remedier a la situation, l'institut proposait diverses mesures de rationalisation, 
notamment une repartition de la distribution au stade du commerce de gros, une reduc• 
tion des marges des grossistes, des r emises progressives aux detaillants, selon l'importance 
de leur commandes, Ia creation d'un pool d'une duree provisoire de cinq ans pour 
faciliter Ja transition et stabiliser dans une certaine mesure !es positions du marche. 

B. En 1958, l'ASFC et l'Association des grossistes specialistes de la branche du tabac 
sont convenues d'arreter une organisation nouvelle du marche de la cigarette, qui est 
entree en vigueur entre le 1 er aout et le 1 er octobre 1958. Elles n'ont pas signe un contrat 
ecrit, mais se sont entendues pour adopter des accords et reglements internes: conven• 
tion de l'ASFC, reglement d'execution de cette convention, reglement du commercc 
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de gros de la branche du tabac, reglement de la caisse de compensation du chiffre 
d'affaires des grossistes de la branche du tabac. 

R eprenant les principales suggestions de l'institut d'organisation industrielle, la 
nouvelle organisation comprend, en bref, les mesures decrites ci-apres. 

a) La clientele a ete repartie entre les fabricants et les grossistes. Les fabricants ne 
livrent plus qu'aux grossistes, aux centrales des societes d'achat et aux detaillants spe
cialises, definis desormais selon des criteres precis arretes par l' ASFC. Les grossistes 
Jivrent a tous !es autres clients. De ce fait, le nombre des clients de l'industrie a diminue 
(!541 en 1959 contre 2029 en 1957), tandis que la part du chiffre d'affaires total des 
fabriques de cigarettes qui est realisee par !es grossistes a augmente (81,54 % en 1962 
contre 76,21 % en 195 7). Correlativement, !es marges des grossistes ont ete reduites. 

b) Le commerce de gros a aboli Ja marge fixe de 20 % sur le prix de vente aux de
taillants et introduit une marge progressive d e 15 a 22,5 % selon le montant de la 
commande, afin d'amener Je detaillant a concentrer ses commandes. 11 a restreint les 
credi ts et les delais de paiement accordes jusque-la aux detaillants. 

c) Les grossistes ont cree une caisse temporaire de compensation du chiffre d'affaires, 
appelee «pool». C'est un accord de contingentement, assorti d'une bonification aux 
grossis tes qui n'ont pas atteint le contingent et de penalites pour ceux qui le depassent. 
Le quota est calcule selon Ja part moyenne de chaque grossiste a la distribution de 
cigarettes en Suisse pour tous !es m embres du pool. On prit d'abord comme reference 
la moyenne des annees 1955 a 1957, puis le chiffre d'affaires moyen des trois dernieres 
annees civiles. La penalite (3 %, puis des 1961, 3, 75 %) n'est pas appliquee aux grossistes 
qui depassent leur quota de 20 %, si leur chiffre d'affaires n'excede pas 500000 fr., et 
de 10 % s'il n'es t pas superieur a 1200000 fr. D e plus, Je mode de calcul du quota permet 
a chaque grossiste d 'augmenter son chiffre d'affaires dans les memes proportions que Je 
total des ventes des fabriques en Suisse - qui s'est fortement accru depuis 1957 - sans 
modifier la position respective des membres du pool. 

Cree pour cinq ans, jusqu'au 31 aout 1963, le pool a ete proroge, avec des modifica
tions reglementaires, jusqu'au 31 decembre 1964 en tout cas. 

d) La caisse de compensation des ducroires, alimentee par des versements des fabri
cants, supporte la moitie de la remise de 1 a 3 % accordee a certains gros acheteurs 
collectifs (Union suisse d es cooperatives de consommation, societes d'achat, centrales 
d'achat des grands magasins) ; l'autre moitie du rabais est supportee par le grossiste 
vendeur. 

e) Les membres de l'ASFC consentent aux grossistes qui ont adhere au reglement du 
commerce de gros de la branche du tabac et au reglement de la caisse de compensation 
du chiffre d'affaires (pool), !es avantages suivants: 

- une remise de 2 % sur !es prix factures; 

- une bonification dite rabais de fonction de 0,75 % a 1,5 % sur !es prix factures, selon 
l'importance du chiffre d'affaires (montant net d es factures): 
de 500000 a 1200000 fr. : 0,75 % 
de 1200000 a 6000000 fr.: 1,25 % 
plus de 6000000 fr . : 1,5 %. 

La caisse de compensation des ducroires, qui est une institution de l'association des 
grossistes, ne sert ses prestations qu'aux maisons qui y sont affiliees. 
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C. En depit de resistances initiales, Ja nouvelle reglementation du marche des ciga. 
rettes a ete adoptee par !es grossistes. La quasi-totalite d'entre eux - 129 maisons sur 
131 - y ont adhere. L'une des deux maisons dissidentes, Alex Martin S.A., a Fribourg 
a repris une entreprise individuelle fondee en 1880, qui faisait a l'origine Je commerc; 
de tabac au detail; aujourd'hui, elle exploite principalement un commerce de tabac 
en gros. Elle n'a pas voulu adherer au pool, parce que !es annees 1955 a 1957 prises 
comme reference initiale etaient tres defavorables pour elle. Plus tard, lorsque les trois 
dernieres annees civiles furent choisies comme determinantes, elle exigea que seuls les 
six derniers mois precedant son entree dans Je pool fussent consideres comme reference. 
Les pourparlers ayant echoue de ce fait, Alex Martin S.A. persista dans son refus d'ad. 
herer a la nouvelle reglementation. Elle ne beneficia par consequentjamais de la remise 
de 2 % sur !es prix factures. En revanche, !es membres de !' ASFC lui accorderent taut 
d'abord le rabais de fonction de 0,75 %, puis de 1,25 %, vu l'augmentation de son 
chiffre d'affaires. Ils cesserent toutefois de le faire a partir du 31 mars 1961, en invoquant 
Ja nouvelle convention passee entre eux le 15 decembre 1960. Cette mesure supple
mentaire a ete prise sous Ja pression des grossistes. 

Malgre ses marges de grossiste reduites par !es conditions nouvelles du marche et 
les prix discriminatoires qui lui etaient factures, Alex Martin S. A. a continue de faire 
beneficier !es detaillants des anciennes conditions, a savoir un rabais de 20 % quelque 
soit Je montant de Ja commande. Elle a encore surencheri sur !es rabais accordes aux 
clients pour paiement comptant. Grace a sa politique d'expansion, elle a fortement 
augmente son chiffre d'affaires, qui a passe d'environ 750000 fr. en 1957 a plus de 
3500000 fr. en 1962. Durant Je meme temps, Je chiffre global des ventes de cigarettes 
indigenes augmentait dans Ja proportion de trois a cinq, passant de 300 a 500 rnillions 
de francs en chiffre rond. 

Alex Martin S. A. a produit une expertise privee selon laquelle elle subirait une perte 
annuelle de !'ordre de 13000 a 15000 fr. si son chiffre d'affaires etait demeure au 
niveau de 1958; ce rapport concerne toutes !es ventes et non Ja seule branche des 
cigarettes. 

D. Le 15 decembre 1961, Alex Martin S.A. fit assigner l'Association des grossistes 
specialistes de Ja branche du tabac en cessation de boycott et en dommages-interets 
devant Ja Cour d'appel de Berne. Le 16 fevrier 1962, elle deposa une demande contre 
l'ASFC devant Je Tribunal civil de Ja Sarine, a Fribourg. 

Dans l'instance bernoise, l'association defenderesse contesta sa responsabilite. Elle 
pretendit qu'elle n'etait pour rien dans !es mesures discriminatoires prises envers Ja 
demanderesse. Les parties convinrent alors de suspendre le premier proces jusqu'a droit 
connu sur le second. 

L'action introduite devant Je Tribunal de Ja Sarine fut portee, en vertu d'une con
vention des plaideurs, devant Je Tribunal federal statuant comme juridiction unique. 

E. Par demande du 6 decembre 1962, Alex Martin S.A. prit contre l'ASFC des con
clusions tendant a faire constater que Ja defenderesse exerce un boycott illicite en inter· 
disant a ses membres de lui livrer aux memes conditions qu'aux signataires du reglement 
du commerce de gros et du reglement de Ja caisse de compensation du chiffre d'affaires 
des grossistes (pool) de Ja branche du tabac. Elle requit en outre Ja cessation de ce boy
cott et l'abstention de toute discrirnination future directe ou indirecte. Elle reclama 
egalement des dommages-interets par 322 106 fr.10 ... 
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Ayant des doutes sur la recevabilite de la seconde action, la demanderesse 
a prie le tribunal de statuer prejudiciellement sur sa competence; celle-ci 
reconnue, elle dessaisira la juridiction cantonale. 

Le 21 decembre 1962, le Tribunal federal se declara competent pour 
juger en instance unique une cause clont il est saisi par les deux parties 
conformement a la disposition de l'article 41 OJ, alors meme que l'une des 
parties avait auparavant introduit l'action devant une juridiction canto
nale. Du moins cette solution est-elle valable lorsque, comme en l'espece, le 
proces cantonal a ete suspendu avant meme le depot d'une reponse (RO 
88II 383). 

Bien que la defenderesse n'avait pas conteste sa capacite d'etre partie au 
proces, le Tribunal federal a examine cette question d'office. Le Tribunal 
federal constatait que la decision rendue en la cause Miniera donne en effet 
une interpretation exacte du texte legal. En revanche, les consequences 
pratiques qui resulteraient de sa confirmation et de l'application logique 
de la nouvelle definition du but non economique meritent un examen ap
profondi. En effet, la question n'interesse pas seulement les associations 
economiques et leurs membres. Elle revet aussi une importance conside
rable pour les tiers qui traitent avec ces groupements ou qui sont leses par 
!eurs actes illicites. Elle doit etre resolue en tenant compte de la realite des 
faits economiques. Le maintien du nouveau critere obligerait a operer dans 
chaque espece particuliere la distinction entre le but economique et le but 
ideal. Plusieurs difficultes surgiraient a ce propos, qui constitueraient un 
facteur d'insecurite. 

Pour ces raisons, le Tribunal federal a trouve que la securite du droit 
et la coherence de l' ordre juridique commandent ainsi de retablir l' ancien
ne jurisprudence qui substituait au critere legal du but celui des moyens. 
Des lors, une association n' a un but economique - qui l' empeche d' acquerir 
la personnalite morale - que si elle exerce elle-meme une industrie en la 
forme commerciale. Par ces motifs, le 10 novembre 1964, le Tribunal fe
deral reconnut a la defenderesse la qualite d'association au sens des art. 
60ss. CC, et partant la capacite d'ester en justice (RO 90 II 333). 

Par arret du 16 mars 1965, la premiere cour civile du Tribunal federal 
a admis partiellement la demande, en ce sens que: 

a) La discrimination en matiere de prix clont Alex Martin S. A. est l'objet de la part 
des membres de l'Association suisse des fabricants de cigarettes est illicite dans la mesure 
ou est refuse a Alex Martin S.A. le benefice de la bonification, de 0,75 % a 1,5 %, 
prevue par l'art. 13 de la convention conclue entre les membres de l'Association suisse 
des fabricants de cigarettes le 15 decembre 1960. 
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b) L'Assoeiation suisse des fabrieants de eigarettes est tenue d'inviter ses membres a 
aeeorder avee effet immediat a Alex Martin S. A. la bonifieation susdite. 

e) L'Association suisse des fabrieants de eigarettes est debitriee de Alex Martin S.A. 
de la somme de 73413 fr.10 avee interet a 5 % des le 6 deeembre 1962. 

Les considerations du Tribunal sont les suivantes: 

l. La loi federale sur les eartels et organisations analogues du 20 deeembre 1962 (loi 
sur les eartels) est entree en vigueur le 15 fevrier 1964. Elle ne eontient pas de regle 
transitoire. Son art. 23 declare applieables aux eartels, sauf disposition eontraire, !es 
normes du eode eivil, notamment eelles du eode des obligations. II resulte des renvois 
sueeessifs a l'art. 1 er des dispositions finales et transitoires CO et a l'art. 1 er Tit. fin. CC 
que la loi sur !es eartels n'a pas d'effet retroaetif. 

La eonclusion de la demanderesse qui tend a l'alloeation de dommages-interets pour 
le prejudiee subi jusqu'au 31 oetobre 1962 doit etre examinee a la lumiere du droit 
aneien. 

Quant aux eonclusions en eonstatation de l'illieeite et en eessation du boyeott, elles 
doivent etre appreeiees selon le droit en vigueur au jour du jugement, qui est determi
nant (art.21 al.3 PCF, ef.Leueh, n.1 ad art.160 PC bernois) . Le droit nouveau Ieur 
est clone applieable. 

2. Les mesures prises d'un eommun aeeord par l'ASFC et par l'Assoeiation des 
grossistes speeialistes de la branehe du tabae a l'egard d' Alex Martin S. A. sont propres 
a influeneer le marehe des eigarettes par une limitation eolleetive de la eoneurrence. 
L'ensemble de ees mesures eonstitue clone un eartel au sens de l'art.2 de la loi sur !es 
eartels. 

La demanderesse est la vietime de diserimination en matiere de prix. Elle paie les 
marehandises que lui livrent les membres de l'ASFC 2 % plus eher que ses eoneurrents 
qui ont adhere a la reglementation de 1958. En outre, elle ne re~oit pas le rabais de 
fonetion de 1,25 %, qui eorrespondrait a son ehiffre d'affaires. Elle ne profite pas non 
plus de la eaisse de eompensation des dueroires. La marge des grossistes etant de l'ordre 
de 10 %, la differenee de prix s'elevant a 3,25 % est sensible. 

Les mesures diseriminatoires prises par le eartel a l'egard d'Alex Martin S. A. tendent 
a l'entraver notablement dans l'exereiee de la eoneurrenee. Elles sont clone en principe 
illieites, selon l'art. 4 de la loi sur les eartels. Au demeurant, la defenderesse admet 
expressement que la demanderesse est l'objet d'un boyeott. Mais elle pretend qu'il 
s'agirait d'un boyeott d'alignement qui seraitjustifie par les eireonstanees qu'elle allegue. 

L'art. 5 al. 1 de la loi sur !es eartels apporte une exeeption au prineipe en declarant 
lieites !es entraves a la eoneurrenee justifiees par des interets legitimes preponderants, 
qui ne restreignent pas la !ihre eoneurrenee de maniere exeessive par rapport au but 
vise ou du fait de leur nature et de la fa~on clont elles sont appliquees. Le texte legal 
eite notamment eomme exemple d'interets legitimes preponderants les mesures qui 
tendent «a promouvoir dans une branehe ... une strueture souhaitable dans l'interet 
general» (art.5 al.2 litt.e de la loi sur !es eartels). 

II appartient en l'espeee a la defenderesse, qui a deeide !es mesures diseriminatoires 
appliquees par ses membres a la demanderesse, d'apporter la preuve que le boyeott est 
justifie par des interets legitimes preponderants, d'une part, et que les moyens utilises 
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,ont adequats pour atteindre Je but vise, sans etre disproportionnes a eelui-ei, d'autre 
part (art.8 CC; RO 86 II 378). 

3. a) La nouvelle reglementation du eommeree de gros des eigarettes indigenes im
e aux fabrieants et aux grossistes une diseipline adoptee en vue de mettre fin au 

~pillage des frais de distribution_qu'entraina~t Ja_ situ_ation a~terieure. lnspiree par !es 
conclusions du rapport de !'Institut d'orgamsat10n mdustnelle, eile a pour but de 
,ationaliser Ja distribution. Elle reduit !es frais en diminuant le nombre des visites 
de voyageurs aux clients, en groupant !es eommandes et en fixant des eonditions 
de credit unifiees, plus strietes. Elle repartit rationnellement entre !es fabrieants et 
(es grossistes Ja distribution des eigarettes au stade du eommeree de gros. Elle a 
re<fuit !es marges des grossistes, mais eette reduetion a ete eompensee par une dimi
nution des frais de distribution. Elle a eertes reduit egalement !es marges des de
taillants. L 'expert a montre eependant de fa~on eonvaineante que eeux-ei jouissent 
encore d'une marge appreeiable en eomparaison de leurs eollegues d'Allemagne, de 
)lelgique et de Hollande, pays eonnaissant eomme Je nötre un marehe libre de Ja eiga
rette et non un monopole d'Etat. II es time que des eeonornies supplementaires pourraient 
ttre realisees au niveau du eommeree de detail, en diminuant Je nombre des debits -
plus eleve en Suisse que dans !es trois pays preeites - et en rationalisant Ja vente. Or 
1a reduetion de Ja marge laissee aux detaillants est eertainement Je moyen Je plus effieaee 
de parvenir a ee resultat. Elle ne eonstitue clone pas un element eritiquable de Ja nou
velle reglementation. 

b) Le maintien de l'etat anterieur du marehe, qui se earaeterisait par une eoneurrenee 
intense des grossistes allant jusqu'a des remises oeeultes eonsenties aux clients, ainsi que 
des frais de voyageurs, d'expedition et de distribution beaueoup trop eleves en raison 
de l'emiettement des eommandes, aurait probablement fait disparaitre plusieurs maisons 
de gros moyennes ou petites. Si Ja disparition d'entreprises marginales n'est pas neees
sairement un mal du point de vue de l'eeonornie generale, eile presente de graves in
convenients d'ordre soeial. De plus, eile risquait de eonduire a une situation d'oligopole, 
voire de monopole defavorable aux eonsommateurs. II est d'ailleurs nettement plus 
probable que Ja pression de Ja majorite des grossistes, ineapablcs de faire faee a un 
gaspillage grandissant des frais de distribution, aurait provoque une augmentation des 
marges, au detriment du eonsommateur qui aurait du payer un prix plus eleve. 

c) Grace a la nouvelle reglementation du marehe de gros, Je prix de vente au detail 
cst demeure stable de 1957 a aujourd'hui, malgre l'augmentation du eout de Ja matiere 
premiere et de la main-d'ceuvre, tandis que l'indiee general des prix a Ja eonsommation 
a augmente de 17 % environ. Sans doute l'augmentation globale de Ja eonsommation 
des eigarettes - qui a ete de !'ordre de 41 % en pieees et de 65 % en francs entre 1957 
et 1962 - et d'autres faeteurs eeonomiques ont-ils aussi joue un röle. Neanmoins, l'orga
nisation nouvelle du marehe a freine un gaspillage manifeste et eontribue de Ja sorte a 
eviter une hausse du prix paye par Je eonsommateur. Elle a clone menage !es interets 
de celui-ei, tout en favorisant !es interets des fabrieants et des grossistes. 

d) Assurement, l'organisation mise sur pied par le eartel restreint la liberte d'aetion 
des grossistes. Le pool, qui est une mesure auxiliaire neeessaire pour empeeher !es 
maisons !es plus importantes d'aeeroitre trop rapidement leur ehiffre d'affaires au de
triment de eoneurrents moins puissants sur Je marehe, restreint fortement !es possibilites 
d'extension des entreprises. Mais Ja loi sur !es eartels ne pretend nullement imposer a 
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des entreprises qui n'en veulent pas un regime de concurrence absolue. Reprenant les 
conclusions de la Commission d'etude des prix du Departement federal de l'econornie 
publique, elle s'attache a realiser le postulat economique de la «concurrence pos. 
sible». Le legislateur a voulu laisser a chacun la faculte de renoncer a certains moyens 
de concurrence en se liant par des accords cartellaires, d'une part, et permettre a 
l'entrepreneur desireux de pratiquer la concurrence de le faire librement en ne rete. 
nant pour seul critere que sa prestation, d'autre part. 11 s'efforce ainsi de conserver 
dans l'economie les facteurs capables de regulariser et d'attenuer les effets nuisib!es 
des cartels. Parmi les inconvenients a eviter figurent les structures rigides, inappro. 
priees au developpement economique, qui sauvegardent des situations acquises au 
detriment de l'esprit d'initiative. Elles engendrent des pratiques malthusiennes et une 
sclerose de l'economie qui aboutit, dans les cas extremes, a maintenir des entreprises 
simplement parce qu'elles existent deja ou a leur assurer un rendement determine 
(Message du Conseil federal a l'appui d'un projet de loi sur les cartels et les organi
sations analogues du 18 septembre 1961, FF 1961 II p. 549 ss., notamment p. 556 
et p. 584). Du point de vue juridique, le regime economique de la «concurrence 
possible» sauvegarde la liberte individuelle en permettant au concurrent dissident de 
resister au cartel qui exercerait une pression economique pour forcer son adhesion 
ou l'exclure du marche. 11 protege ainsi le droit de la personne au libre exercice de 
l'activite economique (Message cite, p. 556). 

Le contingentement relatif institue en l'espece a le merite de la souplesse. II est 
calcule actuellement en fonction d'une reference mobile donnee par le chiffre d'achat 
moyen des trois dernieres annees civiles. 11 laisse a chaque grossiste la faculte d'augmen
ter ses ventes sans penalite dans la meme proportion que s'accroit la consommation 
globale. De plus, le systeme des penalites est adouci par une tolerance de 20 %, respec
tivement 10 % du chiffre d'affaires qui ne depassait pas 500000 fr., respectivement 
1200000 fr. durant la periode de reference. 11 permet ainsi aux petites et moyennes 
entreprises de se developper sans entrave dans une certaine limite. Grace a ces divers 
accommodements, le pool laisse subsister une marge appreciable de concurrence. De 
l'aveu de la demanderesse, il n'a pas empeche plusieurs maisons de gros conventionnelles 
d'augmenter notablement leur chiffre d'affaires. Meme s'il etait proroge au-dela du 
31 decembre 1964, quoique prevu comme une mesure transitoire, le pool continuerait 
d'assurer utilement, par une contraire indirecte, le respect de la reglementation, sans 
restreindre de far;on intolerable la liberte des grossistes qui lui ont donne leur adhesion. 

e) En bref, la limitation relative de la concurrence imposee par le cartel a ses mem
bres rationalise la distribution. Elle a permis d'economiser des frais inutiles. Elle satis
fait les besoins des consommateurs a des conditions relativement meilleures. Elle tend 
ainsi a «produire un effet acceptable du point de vue economique» (Message cite, 
p. 585). On doit conclure que la nouvelle organisation du commerce de gros des cigaret
tes indigenes a cree, de fac;on encore imparfaite mais en marquant un progres reel sur 
l'ancien etat de choses, une structure mieux appropriee a l'interet general. Elle se 
justifie des lors par des interets legitimes preponderants au sens de l'art. 5 al. 2 litt. c de 
la loi sur les cartels. 

4. Le but vise par le cartel etant reconnu legitime, il reste a examiner si les discrimi
nations imposees a la maison Alex Martin S. A. ne restreignent pas la concurrence de 
maniere excessive par rapport a ce but ou du fait de leur nature et de la fac;on clont elles 
sont appliquees. 
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a) La demanderesse est exclue de la caisse de compensation des ducroires. Il s'agit 
d'une remise de l a 3 % que les grossistes accordent a certains gros acheteurs. Comme 
le releve !'expert, fabricants et grossistes ont du faire cette concession a quelques ache
teurs importants, afin de les gagner comme clients a la nouvelle organisation du marche. 
La remise est supportee pour moitie par le grossiste vendeur et pour moitie par la 
caisse de compensation des ducroires, alimentee en fait par les fabricants . Par son origine 
et par sa fonction, cette caisse fait corps avec l'organisation nouvelle. Il est des lors 
parfaitement normal que ses prestations soient reservees aux seuls grossistes qui ont 
adhere a la reglementation du marche. Les outsiders qui refusent d'observer les regles 
conventionnelles n'y ont pas droit. 

b) Les autres discriminations clont la demanderesse est l'objet sont l'application du 
prix de fabrique de base - superieur de 2 % a celui qui est facture aux membres de 
l'organisation nouvelle - et Je refus de la bonification de 0,75 % a 1,5 % du chiffre 
d'affaires, dite rabais de fonction. 

Le cartel qui vise un but reconnu legitime a Je droit de prendre les mesures necessaircs 
pour l'atteindre. Or les grossistes qui ont adhere a la reglementation du marche sc sont 
imposes des restrictions dans la concurrence. Ils ont adopte des conditions uniformes 
pour les livraisons aux detaillants. Ils ont constitue un pool qui eponge !es benefices 
au-dela d'un certain taux d'expansion. Pour sa part, la demanderesse a use de son 
droit en conservant sa liberte. Elle jouit ainsi d'une capacite de concurrence complete. 
Elle accorde a ses clients des conditions qu'cllc estime plus avantageuses pour cux et ne 
se fait pas faute de le leur rappeler dans ses lettres circulaires. Pratiquant une politique 
d'expansion coute que coute, elle a reussi a quintupler son chiffre d'affaires en cinq ans. 
Elle a sans doute beneficie de l'abandon par les fabricants d'une partie de leur clicntele 
en faveur des grossistes et de Ja limitation des possibilites de concurrence que le pool 
represcnte pour ses adherents. 

Si les fabricants livraient a Ja demanderesse aux memcs conditions qu'aux grossistes 
conventionnels, ceux-ci n'auraient plus aucun interet a demcurcr dans Ja nouvelle 
organisation, qui disparaitrait. Le marche de la cigarettc retomberait dans l'anarchie qui 
le caracterisait avant 1958. La discrimination de prix pratiquee a l'egard de la deman
deresse est clone fondee dans son principe. Elle apparait la mesure qui, en soi, porte 
l'atteinte la moins grave aux interets de l'outsider. Elle lui pcrmet de s'approvisionncr 
sans restriction aupres des cntrcprises affiliees au cartel et d'utiliser librcment sa pleine 
capacite concurrentielle. De par sa nature, elle ne rcstreint pas la liberte economiquc de 
la demanderesse de maniere exccssive par rapport au but vise. 

c) Encore faut-il, pour que Je boycott demeurc licite, que l'ampleur de la discrimi
nation ne soit pas disproportionnee au but que se propose le cartel. 

La discrimination pratiquee en matiere de prix vise a assurer le maintien de la regle
menta tion, c'est-a-dire la cohesion du cartel. Elle doit faire en sorte quc l'outsider qui 
beneficie d'une pleine liberte de concurrence ne se trouve pas dans une situation privi
legiee par rapport a ses concurrents qui se soumettent a la discipline cartellaire. Il faut 
que, tous comptes faits, le grossistc n'ait aucun avantagc a rejoindre la dissidcnce. Tant 
qu'elle demeurc dans cette limite, une discrimination en matiere de prix n'est pas 
excessive au sens de l'art. 5 al. l de la loi sur les cartels. 

En revanche, la discrimination sera excessive si, depassant la limite ainsi tracee, elle 
tend a faire cn sorte que l'activite de l'outsider ne soit plus rentable, et partant a rcndre 
impossible la continuation de cette activite. Quelquc legitime que soit son but, un cartel 
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ne saurait pretendre, ni au nom de l'interet particulier des commen;:ants de Ja branche. 
ni meme au nom de l'interet general, contraindre un outsider a adopter un comporte. 
rnent economique conforme a Ja reglernentation conventionnelle, c'est-a-dire l'exclure 
de Ja concurrence. Le cartel s'efforce d'ordonner Ja lutte concurrentielle en fonction 
d'interets prives. Merne s'il produit des effets conformes a l'interet general, il ne peut 
se prevaloir d'une sorte de «suppleance des organes etatiques» pour obtenir l'adhesion 
forcee d'un concurrent (contra: DESCHENAux, L'esprit de la loi federale sur !es cartels ... , 
Etudes de droit commercial en honneur de Paul Carry, Geneve 1964, p.220). L'entrave 
a la concurrence justifiee par des interets legitimes n'est licite que dans Ja mesure ou 
eile respecte le droit de Ja personne au !ihre exercice de l'activite economique, qui est 
l'expression juridique du postulat economique de Ja «concurrence possible» voulu par 
le legislatuer (cf. consid.3d ci-dessus). Dans un regime de liberte economique, ni !'Etat 
ni a plus forte raison les associations privees ne peuvent obliger une personne a con: 
former son comportement en affaires a d'autres regles que celles de Ja loi (RO 86 II 
370). La demanderesse a le droit de conserver sa liberte economique, meme si l'usage 
qu'elle en fait n'est pas rationnel. 

Sont des lors illicites !es mesures qui, depassant le degre nesessaire pour assurer la 
cohesion du cartel, tendraient a evincer un outsider ou, ce qui revient au m eme, a Je 
contraindre a adherer au cartel. De telles mesures seraient aussi graves pour Je concur
rent vise qu'un refus pur et simple de livraisons, devant lequel la defenderesse a sage
ment recule. 

d) 11 est vrai qu'une discrimination limitee au degre necessaire pour assurer la co
hesion du cartel risque de provoquer, selon les circonstances economiques, Ja ruine de 
l'outsider. Mais eile ne deviendrait pas illicite de ce fait ( cf. RO 76 II 287 consid. 3). 
L'art. 6 al. 2 in fine de la loi sur les cartels, qui autorise le juge a ordonner l'admission 
du boycotte qui Je demande dans Je cartel, offre une issue qui permet a Ja victime d'une 
pareille discrimination de sauvegarder son existence economique. Les entraves a Ja 
concurrence proportionnees au but legitime vise par un cartel demeurent licites, en 
depit des effets pernicieux qu'ils auraient pour l'outsider. 11 n'est clone pas necessaire de 
se determiner sur l'allegation de la demanderesse, selon laquelle la discrimination clont 
elle est l'objet conduirait a sa ruine. 

5. J usqu'au l er avril 1961, Ja discrimination pratiquee envers la demanderesse a 
consiste uniquement dans l'application de prix de fabrique de 2 % superieurs a ceux qui 
etaient factures aux grossistes conventionnels. A partir de cette date, !es fabricants ont 
en outre cesse de lui consentir Je rabais de fonction. Cette mesure represente pratique
ment une difference de prix supplementaire de 1,25 %, vu Je chiffre d'affaires d'Alex 
Martin S. A. La marge brute des grossistes etant de !'ordre de l O %, la difference globale 
de 3,25 % reduit cette marge d'environ un tiers. 

a) Les deux mesures discriminatoires sont de meme nature. Elles consistent l'une et 
l'autre dans une reduction de prix. Selon !'expert, Ja difference de 2 % compense les 
obligations et !es charges assumees par !es grossistes conventionnels, clont !es outsiders 
sont liberes. La bonification sur le chiffre d'affaires dite rabais de fonction ne correspond 
pas a un avantage que le grossiste accordait au fabricant, par exemple en faisant des 
commandes plus importantes. Celles-ci diminueraient !es frais de distribution et de 
stockage, voire Je loyer de l'argent immobilise. Elles transfereraient au grossiste une 
part des charges qui sans cela resteraient au fabricant. L'outsider qui rendrait Je meme 
service a celui-ci pourrait pretendre a Ja remise compensatoire. Mais Je rabais de fonction 



-299-

est calcule independamment du montant de chaque commande. II depend uniquement 
du chiffre d'affaires global des achats faits par chaque grossiste conventionnel aupres 
de Ja totalite des fabricants. II represente clone un avantage consenti aux grossistes 
irnportants. Peut-etre !es fabricants ont-ils juge conforme a leur interet de reduire Je 
nornbre des maisons de gros en eliminant progressivement !es petits grossistes. Peut-etre 
ont-ils du faire ici encore une concession aux grossistes importants, pour les gagner a 
Jeurs projets de rationalisation. Quoi qu'il en soit, la demanderesse ne saurait pretendre 
au rabais de fonction en raison de la nature de celui-ci. Seul le montant de la discrimi
nation doit etre considere. 

b) Pour une maison realisant un chiffre d'affaires du meme ordre que la demanderesse 
entre 1959 et 1962 (1,5 million de francs en 1959, 2,5 millions en 1960, 3,32 millions en 
1961 et 3,5 millions en 1962), un calcul schematique montre qu'une difference de prix 
de 3,25 % sur tous les achats representerait plus du double de la penalite de 3, 75 % 
qu'un grossiste conventionnel devrait payer au pool pour Je depassement de son quota, 
s'il augmentait son chiffre d'affaires dans Ja meme mesure. En outre, la discrimination 
est aggravee par le fait que Ja difference de prix s'applique a la valeur globale de tous 
Jes achats effectues chaque annee, sans egard a l'augmentation du chiffre de vente 
global des cigarettes - environ 12 % par an durant la periode consideree - qui echappe 
a toute penalite. Elle ne souffre aucune marge de tolerance, contrairement aux penalites 
du pool. Elle subsiste meme si le chiffre d'affaires se stabilise, comme cela est a prevoir 
pour un outsider clont l'expansion ne sera pas continue, tandis que les penalites cesse
raient, grace au systeme des references mobiles qui est a la base du contingentement 
relatif institue par le pool. 

Toujours selon un calcul schematique, une discrimination limitee a la difference de 
2 % sur les prix de fabrique diminuerait certes l'ecart entre l'outsider et le grossiste 
conventionnel. Elle permettrait neanmoins au second de depasser son quota dans une 
mesure nettement plus grande que l'accroissement du chiffre d'affaires de l'outsider, 
jusqu'a ce que la penalite a payer au pool atteigne le meme montant que la difference 
de prix. La difference apparaitrait de fa<;on plus nette encore si l'on tenait compte de 
l'augmentation globale des ventes et de la tolerance qui adoucit le systeme des penalites. 
Une discrimination aussi marquee se releve amplement suffisante pour assurer la co
hesion du cartel. 

c) II est vrai que les grossistes qui ont adhere au reglcment cartellaire se sont engages 
non seulement a participer au pool qui restreint leurs possibilites d'expansion, mais 
encore a imposer des conditions de vente determinees a leur clientele. Toutefois, l'out
sider ne peut user de sa liberte qu'en accordant des conditions plus favorables aux 
detaillants et en developpant son appareil de prospection. II assume ainsi des charges 
qui diminuent encore sa marge deja reduite, tandis que la compression des frais resultant 
du nouvel ordre du marche a ameliore Ja situation des grossistes conventionnels, meme 
des petits grossistes. 

d) Sans doute doit-on laisser au carteJ qui vise un but legitime et assure sa cohesion 
par des moyens adequats, teJs qu'une discrimination en matiere de prix, une certaine 
latitude dans l'ampleur de Ja mesure qu'iJ a choisi d'appliquer. Le degre de Ja discrimi
nation necessaire sera difficile a determiner d'emblee. Le pronostic peut etre dejoue par 
des circonstances imprevues. Le souci d'un effet preventif, voire d'une intimidation a 
l'egard des membres du cartel, ne doit pas etre negJige. En l'espece, cependant, les 
fabricants et !es grossistes conventionnels ont juge tout d'abord que la difference de 
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prix de 2 % suffirait a assurer la cohesion et l'efficacite du cartel. Leur prevision s'es 
realisee puisque 129 grossistes sur 131 ont adhere a la reglementation nouvelle. Pendant 
deux ans et demi, seule cette mesure a ete appliquee. Bien que la demanderesse a/ 
presque triple son chiffre d'affaires durant ce temps, la cohesion du cartel n'a pas et: 
ehranlee. La defenderesse elle-meme n'a pas allegue que l'expansion d'Alex Martin 
S. A . exen;:at une attraction sur certains grossistes conventionnels. 

e) L'expert estime qu'enjouissant du rabais de fonction, la demanderesse ohtiendrait 
une situation qui se rapprocherait par trop de celle des petits grossistes qui ont adhere 
au cartel. Le calcul schematique demontre cependant que, meme reduite a 0, 75 % (dans 
le cas du grossiste conventionnel realisant un chiffre d'affaires inferieur a 500000 fr 
qui ne rec;:oit aucune honification), la difference de prix qui suhsiste au detriment d~ 
l'outsider demeure appreciahle. La meme difference de traitement existe d'ailleurs entre 
!es grands et !es petits grossistes a l'interieur du cartel. En effet, le systeme du rahais de 
fonction variant de O a 1,25 %, institue par la defenderesse, favorise incontestahlement 
!es grossistes importants. 

f ) Assurement, la demanderesse a conquis le droit au rahais de fonction en augmen
tant son chiffre d'affaires grace a son indiscipline. On ne peut cependant la penaliser en 
lui refusant la bonification par ce motif. Le commerce des cigarettes etant !ihre, aucun 
grossiste ne peut etre contraint a ohserver d'autres regles que celles de la loi. Mais Ja 
loi sur les cartels sauvegarde justement la liberte des entreprises. Elle interdit de forcer 
une entreprise independante a adherer a un cartel, meme si celui-ci se propose un but 
legitime en instituant un ordre desirahle dans l'interet general. Si l'on admettait d'autres 
m esures de contrainte que celles qui sont necessaires pour assurer la cohesion du cartel, 
on abandonnerait l'economie de !ihre marche pour verser dans une economie dirigee, 
non par !'Etat, mais par des associations privees. Or le legislateur a rejete cette solution. 

g) Selon l'appreciation de !'expert, Je refus du rahais de fonction est une mesure 
discriminatoire «utile et equitable, sinon necessaire pour assurer le respec t de la regle
mentation». Toutefois, la difference de 2 % sur Je prix de fabrique suffit pour atteindre 
ce hut. La discrimination supplementaire appliquee par !es fabricants a partir du Jer 
avril 1961 n'etait pas indispensable pour maintenir la cohesion du cartel. Elle semble 
plutöt repondre au desir des grossistes d'evincer ou d'assujettir l'un des rares outsiders, 
clont Ja dissidence ne compromet pas )'ordre du marche tel qu'ils l'entendent. II faut 
conclure qu'en l'etat, Ja defenderesse n'a pas apporte Ja preuve que Ja suppression du 
rabais de fonction accorde a la demanderesse füt necessaire pour maintenir la cohesion 
du cartel. Cette discrimination supplementaire est clone illicite. 

6. La conclusion 1 de la demande, qui tend a Ja constatation de l'illiceite du hoycott, 
doit etre admis en application de l'art.6 al. l de Ja loi sur !es cartels, mais seulement 
dans la mesure ou eile vise Ja suppression du rabais de fonction. Elle est mal fondee pour 
Je surplus. 

La conclusion 2, qui tend a la cessation du hoycott, suhira le meme sort, en vertu de 
la disposition legale precitee. 

Par ses conclusions 3 et 4, Ja demanderesse requiert que Ja defenderesse soit condam
nee a faire en sorte que ses memhres s'abstiennent a l'avenir de toute discrimination 
directe ou indirecte envers eile et qu'ils lui livrent des marchandises sans entrave. Il est 
douteux qu'une requete formulee de fac;:on aussi large et imprecise remplisse les con
ditions posees par la jurisprudence pour que le trihunal declare certains actes prohihes 
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f.RO 65 II 437 et 84 II 457). Quoi qu'il en soit, elle est excessive. L'admission des 
(c clusions 1 et 2 dans la mesure definie ci-dessus donne satisfaction a la demanderesse 
con . 
autant que son act10n est fondee . 

7, La conclusion 5 en paiement de dommages-interets pour le prejudice subi du 1 er 

tobre 1958 au 31 octobre 1962, doit etre examinee a la lurniere du droit ancien. Les 
~gles degagees par la jurisprudence sur la base des art. 28 CC et 41 ss. CO, qui sont 
r pplicables en l'espece, ne different pas du droit nouveau. Le Tribunal federal a juge 
:n effet que le boycott est en principe illicite; i1 n'est cependant pas contraire au droit 
s'il tend a defendre des interets legitimes manifestement preponderants; !es mesures 
discriminatoires utilisees comme moyen pour atteindre un but reconnu legitime ne sont 
toutefois licites que dans la mesure ou elles ne sont pas disproportionnees a ce but; la 
preuve des faits propres a conferer un car~ctere ~icite au boycott in~ombe a _l'aute~r de 
celui-ci (RO 86 II 365 et, pour la proport10nnahte des moyens, arrets anteneurs cites) . 
Au regard de la jurisprudence, la mesure discriminatoire consistant a refuser le rabais 
de fonction a la demanderesse doit etre declaree illicite par les motifs exposes plus haut 

(cf, consid. 5). 
Selon l'art.41 CO, auquel renvoie l'art.28 CC, l'auteur d'un acte illicite ne peut etre 

condamne a payer des dommages-interets que s'il a commis une faute. La defenderesse 
a pris volontairement !es mesures discriminatoires appliquees a la demanderesse; elle 
etait consciente des effets dommageables de ses actes; elle a voulu ce resultat. 

En droit civil, la faute ne suppose pas que l'auteur ait eu conscience du caractere 
illicite de son acte (RO 82 II 317; sie: OsER-SCHÖNENBERGER, n. 60 ad art. 41 CO et 
BECKER, n.91 ibid.; contra: VON Tmrn/SrnGWART, § 47 I p . 365). La defenderesse con
naissait d'ailleurs la jurisprudence rappelee ci-dessus, a laquelle elle s'est referee dans sa 
]ettre du 27 fevrier 1961 a l'association des grossistes. Sachant que la discrimination est 
en principe illicite, elle devait cxarniner !es circonstances de fa~on approfondie, avec 
objectivite et prudence, puis s'abstenir de toute mesure excedant le degre necessaire 
pour atteindre le but du cartel (RO 81 II 128 consid.5) . 

Le montant de l'indemnite sera calcule sur la base du chiffre d'affaires articule par 
Ja demanderesse, qui est inferieur a celui que la defenderesse allegue pour la meme 
periode du Jer avril 1961 au 31 octobre 1962. Sur Ja base d'un rabais de fonction de 
1,25%, la discrimination illicite represente une somme de 73413 fr. 10. L'interet a 
5% !'an doit etre alloue a la demanderesse, qui le reclame des le 6 decembre 1962, 
date a laquelle elle a depose sa demande. 

La reparation du dommage posterieur au 31 octobre 1962 est reservee. 



Internationale Abkommen 

auf dem Gebiete des gewerblichen Rechtsschutzes 

(1.4.1965 bis 30.9.1965) 

Pariser Verbandsübereinkunft (Lissaboner Fassung) 

Mitglieder der Pariser Union (Lissaboner Fassung) wurden: Süd
rhodesien (6.4.1965); Zambia (ehemals Nordrhodesien - 6.4.1965); die 
Islamische Republik Mauritanien ( 11.4.1965); Kenya ( 14.6.1965); 
Uganda (14.6.65); die Sowjetunion (1.7.1965) sowie die Philippinen (27. 
9. 1965). Damit erhöhte sich die Zahl der der Union angehörenden Staaten 
auf 71. Der Lissaboner Fassung traten bei: Jugoslawien ( 11.4.1965); Süd
afrika ( 17. 4. 1965); Belgien (21. 8. 1965) und Japan (21. 8. 1965). Nach 
einer Erklärung der Tschechoslowakei betrachtet sich dieser Staat seit der 
Ratifikation der Lissaboner Fassung als auch an die Londoner Fassung des 
Unionsvertrages gebunden, während Jugoslawien nach erfolgtem Beitritt 
zum Lissaboner Text ausdrücklich seinen Beitritt zum Text von London 
erklärte. 

Madrider Abkommen über die internationale Eintragung von Handels- und 
Fabrikmarken (Londoner Fassung) 

Mit Wirkung auf den 7.6.1965 tratenJugoslawien und per 15. 12.1966 
die Vereinigte Arabische Republik diesem Abkommen bei. 

Madrider Abkommen über die Unterdrückung falscher oder irrefuhrender 
Herkunftsangaben 

Diesem Abkommen in seiner Lissaboner Fassung gehört seit dem 21. 8. 
1965 Japan an. 

Europäische Übereinkunjt über Formerfordernisse bei Patentanmeldungen 

Mit Wirkung auf den 1. 4. 1965 wurde diese Konvention durch Belgien 
ratifiziert. 

(Mitgeteilt von der Patentabteilung der CIBA Aktiengesellschaft) 
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Buchbesprechungen 

Haufe, Dr. Ing. Gerhard: Patentdokumentation. Verlag Walter de Gruyter & 
Co. Berlin, Berlin 1962. 113 S. mit 14 Tafeln und 3 Abbildungen. Bro
schiert DM 20.- . 
Nach der Neueröffnung des Deutschen Patentamtes im.Jahre 1949 wurde die Doku

mentation und damit der Neuaufbau der Kartei intensiv in Angriff genommen. Der Ver
fasser als Oberregierungsrat beim Deutschen Patentamt hat an diesen Arbeiten in leiten
der Stellung mitgewirkt und legt im vorliegenden Werk die bei der Entwicklung dieses 
rein manuellen unverschlüsselten Systemes der Patentdokumentation gewonnenen Er
kenntnisse dar. Der Leser wird zunächst in die notwendigen Voraussetzungen für eine 
laiensichere, umfassende und ergänzungsfähige Dokumentation technischer Veröffentli
chungen eingeführt, die der Verfasser mit einer durch Begriffsketten geordneten Stell
kartei als am zweckmäßigsten erfüllt ansieht. Der Verfasser erläutert eingehend die 
organisa torischen und praktischen Maßnahmen für die Ausgestaltung einer auf dem von 
ihm entwickelten Prinzip aufbauenden Kartei. Das vorliegende Werk ist für jeden inter
essierten Benutzer, der sich mit dem Aufbau einer technischen Dokumentation zu be
fassen hat, eine wertvolle Fundgrube und erlaubt es ihm, sich auch mit den Hintergrün
den der Dokumentation zu befassen. Die Fülle des erarbeiteten Wissens ist ja so unge
heuer groß, daß die Kapazität des Gedächtnisses eines Menschen nicht ausreicht, dieses 
Wissen zu fassen. Es muß deshalb gespeichert werden, was Sichtung und Ordnung er
fordert, damit das gespeicherte Wissen nutzbringend ausgewertet werden kann. Das 
Werk wird all jenen, die sich in irgendeiner Form mit der Anlegung oder Benutzung sol
cher Wissensspeicher zu befassen haben, ein außerordentlich wertvoller Wegweiser sein . 

Th.Rüede 

Schade, Dr. Dr. Hans, Patents at a Glance. A Survey of Substantive Law and 
Formalities in 45 Countries. Carl Heymanns Verlag KG München, Köln, 
Berlin, Bonn 1964. DIN A 4 quer, 44 S. 

Senatspräsident Dr. Schade hat imJ ahre 1961 bereits in deutscher Sprache eine zweite 
neubearbeitete und erweiterte Auflage der imJ ahre 1956 erschienenen Patenttabelle her
ausgegeben. Nun liegt uns eine Übersetzung der zweiten Auflage in die englische Sprache 
vor, die überdies von E. H . Sheppard ergänzt worden ist. Das Werk gibt eine sehr über
sichtliche Zusammenstellung und ermöglicht eine schnelle Information über die wich
tigsten Bestimmungen des Erteilungsverfahrens und über die Gebühren für Patente und 
Gebrauchsmuster in jetzt sogar 45 Ländern. Die Fülle der dargebotenen Informationen 
ist fast unerschöpflich, so kann man nicht nur ersehen, ob und gegebenenfalls welcher 
Fassung der PVUe ein bestimmtes Land angehört, man kann der Tabelle ebenso ent
nehmen, in welchem Format die Zeichnungen gehalten sein müssen und von welchem 
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Zeitpunkt an eine Einsichtnahme in die Anmeldungsunterlagen m öglich bzw. Kopien 
oder Druckschriften davon erhältlich sind . M a n kann sich über die Gebühren orientie. 
r en, über die Zahlungsfristen und sogar die Nachf:.isten und die Verspä tungszuschläge. 
Alles in allem ein höchst nützlich es W erk, dessen U bersichtlichkeit besonders hervorge. 
hoben zu werden verdient. Th. Rüedt 

,?,eunert, Gerhard: Aus der Arbeit des Bundespatentgerichts. Das Verfahren vor den 
technischen Beschwerdesenaten und Rechtsprechung des 1. bis 23.Senats. Sonder. 
veröjfentlichung aus Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1963. Verlag 
Chemie GmbH Weinheim, 34 S., broschiert DM 5.- . 

Der V erfasser a ls Senatspräsident beim Bundespatentgericht in München ha t es sich 
angelegen sein lassen, das Verfahren und die m a terielle R ech tsprechung des Bundespa. 
tentgerichtes in verschiedenen Vorträgen darzulegen und diese Vorträge bilden die 
Grundlage für die Ausführungen des V erfassers in der GRUR, deren Verlag sich nun 
entschlossen ha t, durch die H erausgabe einer Sonderveröffentlichung diese Aufsätze einer 
breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu m achen . Die Fülle des dargebotenen Materials auf 
verhältnismaßig besch eidenem R aum ist erstaunlich. Das vorangestellte deta illierte In
haltsverzeichnis ermöglicht eine kommentarartige Benutzung der Arbeit, die sie zum 
wichtigen Hilfsmittel für die Information über die deutsche Praxis macht. Da es sich 
beim Bundespa tentgerich t um ein junges Gericht handelt, ist es verständlich, daß an
fänglich verfahrensrechtliche Fragen im Vordergrund des Interesses standen. Zeunert 
legt aber auch Gewicht auf das materielle R echt und weist abschließend darauf hin, daß 
seines Erachtens den Angriffen auf die Berechtigung des Pa tentschutzes auf d ie Dauer 
wirksam und überzeugend nur damit begegn et werden könne, daß Pa ten te nur für 
schöpferische Leistungen erteilt werden, deren Erfindungshöhe wirklich begründet ist 
und deren Lehre am T ag der Anm eldung einwandfrei offenbart wurde. Der Verfasser 
m iß t auch der Begründung der Entscheidungen über die Erfindungshöhe große Bedeu
tung zu und weist daraufhin, daß d ie a llgem eine Formulierung, «es handle sich um eine 
naheliegende Maßnahme, die sich nur im Rahmen der einschlägigen T echnik bewege», 
überhaupt keine Begründung darstellt. Th. Rüede 

Carl Schramm - Gerhard Henner: Der Patentverletzungsprozeß, Patent- und Prozeß
recht. Carl H eymanns Verlag KG, Köln - Berlin - Bonn - M ünchen. 
1965, S. XXIII, 344. Plastik DM 58.- . 

Wiederum legt SCHRAMM - diesmal gemeinsam mit einem H elfer - ein höchst bemer
kenswertes Buch in unsere H ände. 

Die Pa tentverletzungsprozesse sind in m ancher Hinsicht so eigenar tig gelagert, daß 
man dankbar ist, darüber eine umfassende und einläßliche Darstellung zur H a nd zu 
haben. 

Die Autoren beschäftigen sich im ersten Abschnitt mit dem Gegenstand und dem 
Schutzumfang des Schutzrechtes, d . h . der R echte aus dem Pa tent. 

Diese Ausführungen sind entsprechend dem deutschen Pa tentrech t, das die straffe 
Bindung des Schutzumfanges an den Paten tanspruch noch nicht kenn t, komplizier t und 
daher dem schweizerischen Leser ab und zu nicht leicht verständlich. Dieser wird auch 
sonst der deutschen pa tentrechtlichen Dogm atik mit ihren subtilen begrifflichen Varian-
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tcn nicht immer folgen. So hat der Schreibende Mühe, die von den Verfassern vor
geschlagene Dreiteilung : Gegenstand der Erfindung, Schutzumfang und Schutzbereich 
zu verstehen. Zuzustimmen ist ihnen darin, daß das Verbietungsrecht wei ter gehen 
kann als das Nutzungsrecht. Sie weisen auf die abhängige Erfindung hin, deren Benut
zung der Inhaber des älteren Patentes sperren kann, die ihm aber nicht offen steht. 

Der Bericht über den Stand der Technik, die Neuheit und die Vorwegnahme regt 
zum erneuten Durchdenken dieser Probleme an, So wird z.B. die wichtige Frage nach 
der Abgrenzung des Stands der Technik, der für die Beurteilung der Schutzwürdigkeit 
einer patentierten Erfindung maßgebend sein soll, vom gesamten Stand d er Technik 
beantwortet. 

Mit Vergnügen liest man die Kritik am Begriff «Aufgabe» der Erfindung. Die Ver
fasser schlagen vor, ihn aufzuteilen in: patentgewollte Wirkung, Problemstellung und 
patentgewollten Zweck. Der Schreibende vermag jedoch die Abgrenzung von Wirkung 
und Zweck nicht zu erfassen. Hingegen stimmt er der These zu, daß die Aufgabe in der 
Erfindung aufgehe: « Die Aufgabe ist nicht M erkmal der Erfindung, sondern geht in der 
Lösung auf.» 

Die Ausführungen über die Auslegung des Patentes beweisen einmal mehr, wie sehr 
die R echtssicherheit leidet, wenn der Patentanspruch durch die Beschreibung nicht nur 
erläutert, sondern auch ergänzt werden kann. 

Der zweite Abschnitt hat die Feststellung d es Eingriffes in das Schutzrecht zum 
Gegenstand. Die verschiedenen Arten von V erletzungshandlungen werden einläßlich 
analysiert: Die Äquivalenzlehre kommt in ihrer differenzierten dogmatischen Begriffs
spaltung zur Sprache. Man erhält darüber eine instruktive Information, ist aber zu
gleich froh, daß die Patentprozesse in der Schweiz ohne diese Finessen geführt werden. 
Trotzdem kann auch dieser T eil des Werkes nützlich sein, indem er anleitet, den Tat
bestand sorgfältig auseinanderzulegen und die Bestandteile zu beachten. Das gilt auch 
von der Behandlung der Analogieverfahren. Ein Fragezeichen ist zum Schutzumfang 
zu machen, den die Verfasser den Analogieverfahren zugestehen möchten. Man kann 
m.E. nicht alle Verfahrensvarianten im Äquivalenzbereich einbeziehen. Da die 
Schutzwürdigkeit auf der überraschenden Brauchbarkeit des Stoffes und nicht auf der 
Erfindung der Verfahrensmaßnahmen beruht (Terminal- und nicht M ethodikverfah
ren), kann die Verwendung von äquivalenten V erfahrensvarianten nur dann im Schutz
umfang liegen, wenn der Fachmann an Hand des Patentes sich darüber informieren 
konnte, daß er auf diesem Wege denselben oder einen ähnlich wirksamen Stoff erzeugen 
könne. 

Der schweizerische Leser hat Mühe, die Benutzung des allgemeinen Erfindungs
gedankens zu verstehen, da in der Schweiz die definierte Erfindung und die Bestimmung 
ihres Schutzumfanges ausreichen. 

Im dritten Abschnitt wird der Patentprozeß erläutert. Auch da findet der Leser 
zahlreiche Ratschläge, die er unmittelbar praktisch verwerten kann. So ist z.B. die 
Merkmaianalyse zu erwähnen. Die Verfasser raten, die Patentansprüche, diese Schwer
fälligen Satzungetüme, in einzelne Merkmale aufzulösen und dasselbe mit dem Ver
letzungsta tbestand zu tun. Auf diese W eise kommt man am schnellsten zur Klarheit. 
Wenn die Anwälte bei der Vorbereitung und Abfassung der Rechtsschriften diesen 
Grundsatz beachten, erleichtern sie ihre Arbeit und jene des Gerichts und der Sach
verständigen. Die Autoren verdienen Beifall, wenn sie sagen : « Diese Merkmaianalyse 
würde ihre Krönung finden, wenn sich das Patentamt entschließen könnte, an Stelle 
des bisherigen Satzmonstrums eine Aufteilung der Ansprüche in solche M erkmale 
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vorzunehmen.» Nicht weniger beherzigenswert sind die Ratschläge zur Abfassung der 
Klagebegründung und -Anträge sowie der Klageantwort. Auch über die andern Einzel. 
heiten des Verfahrens finden sich interessante Auskünfte. 

Die Ermittlung des Schadens und die Voraussetzungen der Schadenersatzansprüche 
sind nicht behandelt. Die Verfasser erklären dies im Vorwort damit, daß sie sich nur 
mit Fragen der objektiven Schutzrechtsverletzung, also der Überschneidung der tech. 
nischen und juristischen Fragestellung beschäftigen und «Probleme mehr oder minder 
rein juristischer Natur wie Schadenersatzhaftung auf Grund von Verschulden» beiseite 
lassen wollten. Man möchte aber insbesondere über die Festsetzung des Schadens im 
Rahmen einer Arbeit über die Patentverletzung und den Verletzungsprozeß Auskünfte 
erhalten. Vielleicht können sich die Verfasser doch dazu entschließen, eine zweite Auf. 
lage zu ergänzen. Das Werk gehört aber schon in seiner jetzigen Form geradezu zum 
eisernen Bestand der Bibliothek von Patentanwälten und -Juristen. A. Trailer 

H . Knoblauch, Rechtsanwalt in Leverkusen: Einführung in die Praxis des Waren
zeichen- und Ausstattungsrechtes. Zweite völlig neu bearbeitete Auflage der 
«Warenzeichen-Fibel» von Dr. Hermann Wendt, Verlag Chemie, 
GmbH, Weinheim, 1964, 148 Seiten mit 6 Abbildungen. Ganzleinen 
DM 12.-. 

Auf Wunsch des Verlages ist die erste Auflage (1953) der «Warenzeichen-Fibel» 
( +Wendt) vom Verfasser gestützt auf den heutigen durch Gesetzgebung und Recht
sprechung fortentwickelten Stand des Warenzeichnerechtes neu bearbeitet worden. 
Seiner Zweckbestimmung gemäß wurde dieses kurze Handbuch vom erfahrenen Prakti
ker für die Praxis in Industrie und Handel geschrieben und gibt auch dem Nicht
spezialisten alle notwendigen Hilfen für die tägliche Arbeit, allgemein verständlich an 
die Hand, ohne daß dadurch die wissenschaftlichen Anforderungen zu kurz kommen. 
Die umfangreiche Materie auf diesem wichtigen gewerblichen Rechtschutzgebiet ist 
vollständig, übersichtlich und konzentriert in allen wesentlichen Grundzügen, mit viel 
Verständnis und Geschick dargestellt, was die Feder eines auf diesem Spezialgebiet 
wohl vertrauten Autors verrät. Dieser behandelt in dem ersten Teil das Warenzeichen 
(Erwerb, Art, Eintragung, Verfahren, Prüfung, Versagungs- und Löschungsgründe 
usw.). Im zweiten Teil wird die Warenausstattung behandelt und im dritten Teil das 
zwischenstaatliche Recht (PVUe + MMA), wobei ein Ausblick auf das europäische 
Markenrecht nicht fehlt. Der Anhang enthält neben dem Gesetzestext u.a. die Waren
klasseneinteilung, Merkblatt für den Anmelder, Formular des Widerspruches und Über
tragung, sowie andere für den Praktiker erleichternde Arbeitsunterlagen. In einem 
eingehenden Sachenregister sind die Fundstellen der wichtigsten patentamtlichen und 
gerichtlichen Entscheidungen in schlagwortartiger Bezeichnung aufgenommen. Es ist 
daher leicht, sich anhand dieser Zitate auch über Einzelfragen zu orientieren. 

Wenn das praktische Werk auch das deutsche Warenzeichenrecht zum Gegenstand 
hat, so ist es doch auch für den schweizerischen Markenhinterleger (abgesehen von der 
deutschen Zeichenanmeldung), trotz der teilweisen Verschiedenheit der Gesetze, die 
durch die im Gange sich befindliche Markenrechtsrevision wesentlich vermindert wer· 
den soll, ein hervorragender Ratgeber für die Praxis. Beim Durchgehen der beiden 
Landesgesetze kann man nur immer wieder feststellen, daß es überall doch die gleichen 
Probleme sind, die einer Prüfung unterzogen werden müssen und eine gewisse Harmo-
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nisierung 'mit den Grundsätzen der zukünftigen europäischen Marke zeigen. Wenn das 
Recht an der Schweizermarke und die Wahrung ihrer Rechtsbeständigkeit auch vom 
tatsächlichen Gebrauch abhängig ist (deklaratorische Eintragung), im Gegensatz zur 
deutschen konstitutiven Eintragung, so ist die Rechtswirkung doch keine wesentliche 
verschiedene. Es ist in der Hauptsache d er Richter, der da wie dort über das Problem 
des Schutzerwerbes und die Rechtsnatur der Marke endgültig entscheidet. Dazu gehö
ren die Fragen, ob die Marke Gemeingut ist, gegen die guten Sitten oder älteres Recht 
verstößt, eine Beschaffenheitsangabe enthält, ob es sich um eine irreführende oder 
täuschende Angabe handelt, ob das Zeichen Verkehrsgeltung besitzt, ob Verwechs
lungsgefahr besteht (Abstandslehre), wie die Vorrechts- und Verpflichtungserklärungen, 
der Verwirkungseinwand, die Verwässerungsgefahr und Warenzeichenlizenz usw. zu 
beurteilen sind, Über all diese gemeinsamen Fragen, die mit dem kumulativ anwend
baren Wettbewerbsrecht Hand in Hand gehen, orientiert das Handbuch in Kürze, aber 
doch vollständig. 

Zusammenfassend darf festgestellt werden, daß es Knoblauch mit der Neuauflage 
gelungen ist, einen überaus wertvollen und willkommenen Ratgeber für die Waren
zeichenpraxis in Industrie und Handel zu schaffen, und auch den angehenden Spezia
listen in das Studium dieser Materie gut einzuführen. Das Werk kann uneingeschränkt 
empfohlen werden. W. Müller 

Schricker, Dr. Helmut: Wirtschaftliche Tätigkeit der öffentlichen Hand und un
lauterer Wettbewerb. Schriftenreihe zum gewerblichen Rechtsschutz des Instituts 
für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Markenrecht der Uni
versität München, Band 14. Carl Heymanns Verlag KG München, Köln, 
Berlin 1964. 232 S. kartoniert DM 37.50. 

Es handelt sich um eine in der bekannten blauweißen Schriftenreihe erschienene Dis
sertation, die an Umfang und Vollständigkeit alle vorhergehenden Arbeiten zu diesem 
Thema weit übertrifft. Der V erfasser weist darauf hin, daß die öffentliche Verwaltung 
mehr und mehr zur Trägerin wirtschaftlicher Leistungen wird, die in Verfolgung öffent
licher Interessen erbracht werden, was nicht nur für Deutschland, sondern wenn auch 
in geringerem Maße für unser Land zutrifft. Die Arbeit widmet sich d en rechtlichen 
Problemen, die der W ettbewerb der öffentlichen mit der privaten Wirtschaft mit sich 
bringt. In einem ersten Teil wird erörtert, ob und inwieweit das (deutsche) Verfassungs
und Verwaltungsrecht der wirtschaftlichen Betätigung der öffentlichen Hand Schran
ken setzt. Das Schwergewicht der Untersuchung liegt jedoch auf dem zweiten Teil, der 
dem unlauteren Wettbewerb der öffentlichen Hand gewidmet ist. Man ist als unbefan
gener Leser beeindruckt vom Überblick über die (praktisch vorkommenden oder theore
tisch denkbaren) Einzeltatbestände, die vom Verfasser in folgender Weise aufgegliedert 
werden : Wettbewerb durch Zwang und Irreführung (z.B. Baubewilligung wird rascher 
erteil t, wenn der Baukredit von der Städtischen Sparkasse bezogen wird oder das EW 
macht die Stromlieferung davon abhängig, daß Elektrogeräte bei ihm bezogen werden); 
Behinderungswettbewerb ; Ausnutzung amtlicher Beziehungen zum Wettbewerb (z.B. 
Bestattungsamt geht Bürger, die Sterbefälle anmelden, um Aufträge an); Ausnutzung 
amtlich erlangter Kenntnisse und Geheimnisse; Preisunterbietung durch Einsatz öffent
licher M ittel; Mißbrauch von Monopolstellungen, die auf der Eigenschaft der öffentli
chen H and als Verwaltungsträger beruhen. 
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Man wird diese Schrift bei der Prüfung von Wettbewerbsfragen im Zusammenhan 
mit Tätigkeiten der öffentlichen Hand auch in der Sch"".~iz in Zukunft immer heranzie~ 
hen müssen, denn Schricker bietet einen vollständigen überblick über die Problematik 
und ermöglicht durch die erschöpfenden Hinweise auf die Literatur eine wertvolle Orien. 

tierung. Th. Rüedt 

Valerio de Sanctis: Contratto di edizione. Contratti di rappresentazione e di ese. 
cuzione. Milano. Dott. A. Giuffre - Editore, 1965, p.419, Lire 4000. 

VALERIO DE SANCTIS ist seit Jahrzehnten eine der bedeutendsten Persönlichkeiten im 
Kreise der internationalen Urheberrechtler und einer der.führenden Denker im italie. 
nischen Urheberrecht. Er vereinigt die umfassende Kenntnis der völkerrechtlichen 
Verträge und des italienischen nationalen Rechts sowie der urheberrechtlichen Theorie 
mit der täglich erneuerten praktischen Erfahrung. 

Sein neues Werk legt Zeugnis ab für sein weit ausholendes Wissen. seine vielschich. 
tige dogmatische Bildung und sein Mittun bei den Verhandlungen über Urheberrechte. 

Im ersten Teil spricht er von den Werken der Literatur und Kunst und den an diesen 
Geistesschöpfungen bestehenden Rechten und von der Übertragung der Benutzungs
rechte am Geisteswerk. Hervorzuheben sind u. a. die Aussagen, die sich auf künftige 
Werke beziehen. Etwas zu knapp ist der Bericht über die internationalprivatrechtlichen 
Probleme. De Sanctis spricht nur vom Heimatrecht der Parteien oder dem Recht am 
Ort des Vertragsabschlusses. In außeritalienischen Gerichtsurteilen und in der Theorie 
wurde für die Verlagsverträge aber mit gutem Grund das Recht am Sitz des Verlegers 
als anwendbares Vertragsrecht in den Vordergrund gestellt. Auch sonst werden in 
diesem einleitenden Teil, seiner Aufgabe entsprechend, die rechtstheoretischen Proble
me zwar erwähnt, aber nicht in den Einzelheiten vorgetragen und demgemäß auch 
nicht bis zur letzten Klarheit gebracht. 

Die Auskünfte über den Verlagsvertrag hingegen verblüffen auch den kundigen 
Leser durch die Mannigfaltigkeit der dargestellten Verhältnisse und durch die dogma
tisch sichere und lückenlose Darstellung. Alle nur irgendwie denkbaren Variationen 
sind einbezogen und im hellen Licht des positiven Rechts und der meisterlichen Rechts
theorie analysiert. Obgleich die Ausblicke auf ausländisches Recht spärlich sind und 
das schweizerische Recht völlig unbeachtet bleibt, erhält auch der schweizerische Leser 
reiche Belehrung. Wer sich in irgendeiner Weise mit Rechtsverhältnissen im Gebiet des 
Buch-, Noten-, Zeitschriften- oder Zeitungsverlags zu befassen hat, sollte dieses Buch 
zu Rate ziehen, in dem wir die Synthese der praktischen Lebensanschauung und der 
dogmatisch-theoretischen Wesensforschung der Rechtsordnung finden. 

Der dritte Teil, der von der Aufführung von Werken der Literatur und Musik, von 
den Autorengesellschaften und den damit verbundenen Verträgen handelt, bringt eine 
wertvolle Ergänzung zum Verlagsrecht. Dem Schreibenden sei verziehen, wenn er eine 
Aussage besonders hervorhebt. De Sanctis gibt zu, daß gewisse Kategorien von Inter• 
preten (Dirigenten und Solisten) zu Recht mit einem gebräuchlichen Ausdruck als 
Mitautoren des Komponisten bezeichnet werden. Er fügt dann aber gleich bei, das 
gelte nicht für den juristischen Begriff des Urhebers. Er zieht also rechtspolitisch eine 
Grenze, die nicht im künstlerischen Tatbestand zu finden ist. 

Das Buch von DE SANCTIS wird für längere Zeit auch in der internationalen urheber• 
rechtlichen Literatur neben jenem von BAPPERT und MAUNZ zur Geltung kommen. 

A. Troller 
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Ludwig, Prof Dr. Carl: Schweizerisches Presserecht. 230 S., Basel 1964, Hel
bing & Lichtenhahn, gebunden Fr. 35.-. 

Bis anhin besaß die Schweiz keine gesamthafte Da rstellung des Presserechts. Prof. 
Ludwig hat nun im Ruhestand sein eminen tes Wissen auf diesem Gebiete zu einem in
teressanten Lehrbuch verwertet. Der V erfasser umschreibt im ersten Kapitel den Be
griff Press~recht als die Ge~amtheit ~er Rechtssätze,_ die_ sich irgendwie auf das P_ress~
\vesen beziehen . Sodann widmet er emen großen T eil sem er Ausführungen der histori
schen Entwicklung, deren K enntnis er mit Recht als Grundbedingung für das V erständ
nis der heutigen V erhältnisse bezeichnet. In einem « Besonderen T eil » werden hierauf 
als Einzelgebiete behandelt : Das Pressestaatsrecht (insbesondere die Pressefreiheit), die 
völkerrechtliche V erantwortlichkeit für die Presse, das materielle Pressestrafrech t, das 
Pressestrafprozeßrecht, das Pressegewerberecht, das Pressesteuerrecht, das Pressezivil
recht, die zivilrechtliche Haftung der Presse nach UWG und das Presseurheberrecht .. 

Besonders eingehend wird das materielle Pressestrafrecht behandelt und vor allem die 
Gestaltung der Verantwortlichkeit gemäß StGB Art. 27. Es besteht das Prinzip der Ex
klusivität der Haftung, näm lich nach Art. 27 Ziff. 1 a llein des Verfassers und, wenn dieser 
unbekannt is t, nach Ziff. 2 und 3 der übrigen Pressebeteiligten . Das gilt auch für den 
Bereich der strafrechtlichen Verantwortlichkeit der Presse für unlauteren W ettbewerb. 
Die zivilrechtliche Verantwortlichkeit im Bereich des unlauteren W ettbewerbs ist da
gegen in mannigfal tiger Hinsicht anders ausgestaltet, was d er V erfasser mit Sorgfalt dar
legt. So trifft in Abweichung vom StGB das UWG keine besondere Unterscheidung zwi
schen rechtswidrigen Äußerungen, die durch periodische Presseerzeugnisse erfolgt sind, 
und solchen, die in Einzeldruckschriften erschienen waren . Insbesondere findet aber das 
dem StGB zugrunde liegende Exklusivitä tsprinzip in zivilrechtlichen Bereich d es UWG 
keine Anwendung, sobald die Nachmänner (R edaktor bzw. lnseratenleiter, V erleger 
und Drucker) ein Verschulden trifft. Sodann kennt das UWG zivilrechtlich die V erwei
gerung des nomina tio a uctoris nich t a llein hinsichtlich des V erfassers von Artikeln in 
Zeitungen und Zeitschriften, sondern auch bezüglich der Einsender von Anzeigen. D er 
Inseratenleiter, der V erleger und der Drucker haben für Insera te ebenfalls ein Zeugnis
verweigerungsrech t in bezug auf die Person des Einsenders. In d er Praxis sind diese Son
derbestimmungen betreffend der Presseverantwortlichkeit wegen unlauteren W ettbe
werbs allerdings von sehr geringer Bedeutung und m an kann sich mit dem V erfasser 
wirklich die Frage stellen, ob sich all diese Abweichungen gegenüber dem StGB wirklich 
aufgedrängt haben. W o liegt die innere Berechtigung eines Zeugnisverweigerungsrech
tes des lnsera tenleiters über die Person des Auftraggebers, wenn (bloß) unlauterer W ett
bewerb in Frage steht ? 

Auch bezüglich des urheberrechtlichen Schutzes von Beiträgen in Zeitungen und 
Zeitschriften gibt der Verfasser eine nützliche Ü bersicht, wobei er auszugehen hat von 
der gesetzlichen Unterscheidung der vier Arten von Beiträgen an periodische Druck
schriften, und schließt mit einem Hinweis auf den Schutz des Titels der Druckschrift und 
auf das im Zµsammenhang mit dem V erlagsvertrag geregelte R echt des Urhebers, Z ei
tungsartikel und einzelne kleinere Aufsä tze in Zeitschriften j ederzeit weiter zu veröf
fentlichen. Th. Rüede 


