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exclusif de ce nom au pays d'origine et y jouit d'un monopole (affaire 
interessant la Regie frarn;aise des tabacs agissant contre une marque suisse 
« La Frarn;aise »). 

2. Protection accordie, en dipit d'une regle interne suisse contraire 

Nous ne pouvons, semble-t-il, rencontrer qu'un seul cas Oll, en definitiv~, 
1e principe de la protection « telle quelle» permet a l'unioniste de faire 
enregistrer et proteger en Suisse une marque qui n'y serait pas admissible, 
pour des motifs intrinseques tires de notre droit. C'est le cas de la marque 
plastique, clont nous avons deja parle. 

3. L' art. 6quinqui,, C al. 2 CUP 

Un arret doit etre signale apropos de cette disposition, reprise d'ailleurs 
a l'art. 7ier LMF pour les marques clont l'enregistrement est demande par 
un titulaire domicilie a l'etranger, soit le cas Oll l'enregistrement au pays 
d'importation differe de celui du pays d'origine. C'est l'ATF 66 I 193 ou 
JT 1941 I 587, Oll l'application de cette regle fut ecartee apropos d'une 
marque comportant deux lettres separees par une croix (pouvant etre 
confondue avec la Croix federale, refusee par consequent en Suisse) et dans 
laquelle le titulaire voulait omettre cette croix. Le Tribunal federal releva 
que la marque peut differer dans une certaine mesure, mais non prendre 
une forme differente. 

4. Les marques de service 

Nous avons deja rappele qu'elles ne beneficiaient pas de la protection 
« telle quelle» puisque celle-ci est limitee aux marques de fabrique et de 
commerce. La revision de Lisbonne n'aboutit en effet qu'a leur mention a 
l'art. l al. 2 de la Convention d'Union et a l'adoption de l'art. 5,exies ; 

par cette derniere disposition les Etats se sont obliges a les proteger, mais 
non a prevoir leur enregistrement comme marque. 

Il peut se presenter pour les marques suisses comme pour les marques 
unionistes, qu'un deposant requiere l'enregistrement en Suisse comme 
marque de fabrique ou de commerce d'une marque apparaissant en 
realite comme etant une marque de service 53• Le Bureau Federal n'a pas 
competance de la refuser, mais le juge peut evidemment et doit !'invalider 
en cas d'actionjudiciaire puisqu'il y a violation de la LMF 54 • Il en est de 

53 FLEURY, op. cit. p. 54---55, donne plusieurs exemples. 
54 Cf. JT 1907 I 562 c. 2 a propos de timbres d'escompte, arret non publie au recueil 

officiel. 
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Affaires internes 

Le Comite du Groupe suisse s'est reuni une seule fois depuis l' Assemblee 
generale du 9 avril 1965: ce matin meme, afin de regler les affaires ad
ministratives courantes et preparer l'activite future de notre association. 

Etant donne que nous avions eu l'occasion en 1964 d'examiner d'une 
fa~on tres complete les diverses questions portees a l'ordre du jour du 
Comite executif qui s'est tenu en septembre 1964 a Salzbourg et que, lors 
de notre derniere Assemblee, nous sommes arrives a la conclusion que 
nous pouvions d'une fac;on generale soutenir les recommandations for-
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mulees par le Comite executif en vue du Congres de Tokyo, il n'a pas ete 
necessaire de tenir de seance de travail au cours des onze mois qui ont separe 
notre assemblee generale de 1965 de celle d'aujourd'hui. Les precisions 
que nous tenions encore a formuler sur quelques points ont fait l'objet de 
rapports etablis par les commissions interessees sur la base de nos discussions 
anterieures. 

La « Revue suisse de la propriete industrielle et du droit d' auteur» a paru comme 
d'habitude en deux numeros. Grace aux efforts non seulement de la Com
mission de redaction et en particulier de son president, M. W ALTER. 

WINTER, mais aussi des auteurs qui veulent bien mettre benevolement a 
disposition des etudes toujours tres interessantes sur des sujets d'actualite 

' cette Revue a atteint un niveau scientifique eleve et notre association peut 
ajuste titre en etre fiere. Malheureusement, les frais qu'entraine la publi
cation de la Revue ont augmente ces dernieres annees dans une mesure 
telle que nous ne pourrons plus en assurer le financement si de nouvelles 
sources de recettes ne sont pas trouvees. Un relevement du montant des 
cotisations sera inevitable, mais insuffisant. Notre Comite s'occupera de la 
question et vous presentera ses propositions lors de notre prochaine As
semblee generale. 

Le nombre de nos membres a passe, depuis l' Assemblee generale de 1965 
de 258 a 270. Le Graupe suisse continue ainsi d'etre l'un des groupes les 
plus importants de l' AIPPI. 

Le Congres de Tokyo 

Dans moins de quatre semaines, le 11 avril, le 26e Congres de l' AIPPI 
s'ouvrira a Tokyo. Certes nous avions deja tenu nos assises hors d'Europe, 
a Washington en 1956. Mais !'Extreme-Orient est tout de meme plus 
eloigne de notre continent que ne le sont les Etats-Unis. En organisant son 
Congres de 1966 au J apon, notre association a entendu non seulement 
accepter la genereuse invitation du groupe de ce pays, mais aussi demontrer 
le caractere universel de l' AIPPI. 

A l'epoque de l'avion a reaction, les distances n'ont, il est vrai, plus la 
meme importance qu'autrefois. Et c'est vraisemblablement pourquoi une 
delegation suisse particulierement forte prendra part au Congres de Tokyo. 
En effet, 30 delegues de notre pays et 25 personnes les accompagnant ont 
succombe a l'attrait qu'offre le Japon et aussi, je l'espere en tout cas, au 
plaisir de pouvoir participer aux seances de travail. 

Vous avez rec;u au cours de ces derniers mois les annuaires concernant 
le Congres de Tokyo et en particulier les rapports des groupes (Annuaire 
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1965 II) et le rapport de synthese du rapporteur general (Annuaire 1966 I) , 
ainsi que le compte rendu de la Conference des presidents de Tel-Aviv 
(Annuaire 1965 I), le compte-rendu de la reunion du Comite executif de 
Salzbourg (Annuaire 1964 II) et les rapports des groupes pour cette re
union (Annuaire 1964 no 13, 2e partie). 

Jene doute pas que tous ces documents auront fait l'objet de votre part 
d'un examen tres approfondi et qu'ainsi ceux d'entre vous qui se rendront 
a Tokyo seront en mesure de participer aux debats, conformement du 
reste a une ancienne tradition qui veut que le Groupe suisse intervienne 
toujours activement dans la vie de l' AIPPI. 

Sans clone qu'il soit necessaire d'entrer dans les details, je me bornerai 
a rappeler brievement les differentes questions qui seront traitees a Tokyo. 

L'unification du droit des marques ( question 23 B) est une question qui a deja 
ete examinee au Congres de Berlin de 1963, Oll une definition de la marque 
a ete adoptee et une liste des principaux signes susceptibles de constituer 
une marque a ete etablie. 

11 s'agira a Tokyo tout d 'abord de se prononcer sur l' acquisition du droit 
a la marque, terrain sur lequel continuent de s'affronter les partisans de 
l'enregistrement et ceux du premier usage de la marque. 

Le Comite executif de Salzbourg a propose un compromis prevoyant 
quele droit a la rriarque peut s'acquerir par l'enregistrement ou par l'usage, 
a condition dans ce dernier cas que la marque soit connue dans les milieux 
interesses comme distinguant le produit ou le service de l'ayant droit. 

Reprenant une suggestion du Groupe belge, le rapporteur general de 
l'AIPPI, Me rAUL MATHELY, se demande s'il ne conviendrait pas de pre
voir que J~-ä r oit a la marque s'acquiert par l'enregistrement, les droits 
pouvant legitimement naitre d'un usage etant preserves non seulement, 
ce qui va de soi, dans le cas de la marque notoire au sens de l'art. 5bis de la 
Convention de Paris, mais aussi, en cas d'usage anterieur, par un droit de 
possession personnelle. 

Si personnellementje suis resolument en faveur de l' acquisition du droit 
a la marque par l'enregistrement, avec comme seules reserves les dispo
sitions de la Convention d'Union relatives a la priorite de depöt de six 
mois, a la protection temporaire aux expositions et a la marque notoire, je 
ne crois pas qu'une solution allant plus loin que celle proposee par le 
Comite executif de Salzbourg puisse s'imposer. II me paraitrait d'autre 
part peu souhaitable qu'une recommandation de l' AIPPI soit votee a une 
faible majorite. 

Le Congres aura en outre a se prononcer sur le principe de l'incontestabilite 
de l'enregistrement d'une marque apres cinq ans. II semble que la proposition 
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faite a ce sujet par le Comite executif devrait reunir une large adhesion d 
moins dans son principe. En ce qui concerne le delai a partir duquel ~n~ 
marque deviendra incontestable, les avis pourront eventuellement diver. 
ger; certains s'entremettront peut-etre pour une plus longue periode. 

La proposition du Comite executifrelative a l'unification du droit des dessins 
et modeles industriels ( question 34 B) devrait pouvoir etre acceptee. Elle a ete 
formulee a la suite des travaux d'un groupe de travail ad hoc compose de 
representants de divers groupes nationaux. 

Les suggestions faites quant a l'objet et au regime de la protection des 
dessins et modeles industriels ainsi qu'aux conditions de fond et de forme 
et aux effets de la protection peuvent etre considcrees comme un honnete 
compromis tenant compte des diverses tendances existant dans ce domaine. 

La question de l'incidence sur les droits de proprieti industrielle des regles natio
nales ou internationales garantissant la liberti de la concurrence ( question 37 A) 
ne pourra naturellement pas etre reglee par une resolution. 

Il s'agit d'un probleme qu'il conviendra de suivre de tres pres au cours 
des prochaines annees. On doit en effet tout faire pour eviter que certains 
pays, sous pretexte de garantir la liberte de concurrence, entravent le libre 
developpement et par la meme la naissance des droits de propriete indus
trielle. Ces derniers sont indispensables au developpement economique 
d'un pays et l'interet bien compris des Etats est de les encourager et non 
de les brimer. 

Ainsi que l'a releve le rapporteur general, «la question merite vigilance» 
et l' AIPPI fait bien de s'en occuper. Mais, ce qui me parait encore plus 
important, c'est que les milieux interesses de chaque pays prennent toutes 
les mesures adequates pour attirer l'attention de leurs autorites sur les 
caracteristiques particulieres des droits de propriete industrielle et leur 
justification. 

C'est,je vous le rappelle, le Groupe suisse qui a porte au programme de 
travail de l' AIPPI la question des causes pour lesquelles des restrictions peuvent 
etre apporties aux droits du breveti ( question 39 A). Et le Comite executif de 
Salzbourg a ete amene a proposer une nouvelle redaction pour l'article 5 A 
de la Convention de Paris a la suite des travaux d'un groupe de travail 
ad hoc compose des rapporteurs de nombreux pays, reunis sur !'initiative 
d'un membre de notre groupe, M. WALTER WINTER. 

Le Congres de Tokyo aura a se prononcer sur la definition proposee des 
droits conferes par le brevet, sur les cas dans lesquels des restrictions peuvent 
etre apportees aux droits du brevete ainsi que sur les formes de restrictions. 
En fait, il s'agit clone d'une reforme complete de l'art. 5 A. Si elle etait 
acceptee non seulement par l' AIPPI mais par la prochaine Conference 
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diplomatique de revision, le nouveau texte conventionnel aurait le grand 
rnerite de permettre, tout en protegeant les titulaires de brevets contre une 
interpretation extensive et arbitraire de la disposition actuelle de la part 
de certains pays, la sauvegarde des interets bien compris de ces derniers, 
puisque des restrictions pourraient etre decidees chaque fois que l'exige
raient l'interet public, la suppression d'un abus d'un droit exclusif ou 
l'exploitation d'un brevet dependant. 

En ce qui concerne les inventions d'employes (question 40 B), il s'agit, le 
rapporteur general le releve du reste expressement dans Süll rapport de 
synthese, non de presenter des propositions precises a inserer dans le texte 
de la Convention de Paris, mais d'une etude de doctrine. 

A une epoque Oll la petite entreprise fait de plus en plus place a la grande 
entreprise, Oll le chercheur individuel - finventeur independant - cede le 
pas a la recherche collective, qui seule dispose des capitaux considerables 
et toujours plus importants necessaires a la recherche, on ne saurait se 
desinteresser des problemes que posent les inventions realisees par les col
laborateurs d'une entreprise. 

Certains pay~ ont deja legifere - avec plus ou moins de bonheur - dans 
ce domaine'l D'autres envisagent de le faire. L'etude de l' AIPPI vient clone 
a son heure. 

Il est rejouissant de constater que la primaute de la liberte contractuelle 
a ete reconnue par tous les groupes qui se sont prononces jusqu'ici. De 
meme, chacun s'accorde a attribuer a l'employeur les «inventions de 
service» et a l'employe les «inventions personnelles». Les points de vue 
divergenten revanche quant a la propriete des « inventions dependantes », 
c'e~t-a-dire de celles qui tout en etant liees a l'activite de l'entreprise ne 
rentrent cependant pas dans le cadre de la stricte execution du contrat de 
travail de l'employe. L'unanimite ne se fera vraisemblablement pas a 
Tokyo sur ce point, que chaque pays reglera en conformite de sa situation 
juridique et sociale. 

Est-il possible d'ameliorer le regime de protection institue par l'article 8 
de la Convention de Paris et de rapprocher les legislations nationales dans 
le domaine de la protection du nom commercial ( question 41 A)? 

C'es t a ce double objectif que tendent les travaux de l' AIPPI, qui n'ont 
du reste ete entrepris que recemment, puisque les premiers rapports de 
groupes ont ete rediges en vue du Comite executif de Salzbourg. 

Les rapports presentes pour Tokyo, etablis sur la base d'un questionnaire, 
donnent des informations extremement interessantes sur le point de vue 
des differents pays. 

La diversite des reponses exclut cependant la possibilite d'une entente 
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generale sur les ameliorations qu'il conviendrait d'apporter d'une Part 
a l'article 8 de la Convention de Paris et, d'autre part, aux legislations 
nationales. Et c'est bien pourquoi notre groupe, dans son rapport, se borne 
a recommander de restreindre les motifs qui permettent actuellement aux 
Etats unionistes de refuser la protection du nom commercial etranger et 
d'introduire une protection accrue du nom commercial de haute re
nommee. 

A n'en pas douter, nous aurons encore a maintes reprises l'occasion de 
nous occuper de cette question. 

Apres que le Groupe suisse se fut occupe de la question des certificats 
d' auteurs d'invention ( question 42 B) au cours d'une seance de travail tenue 
le 15 janvier 1965, j'ai eu l'occasion, lors de notre derniere Assemblee 
generale, de vous renseigner sur les resultats des travaux de la Conference 
des Presidents de Tel-Aviv et du Comite d'experts qui a siege a Geneve du 
15 au 19 mars 1965 ( cf. Revue suisse de la propriete industrielle et du droit 
d'auteur 1965 fasc.I, p.10-12). 

Le Congres de Tokyo sera invite a se prononcer en faveur de la mention 
du certificat d'auteur d'invention a l'article premier de la Convention de 
Pa~is et de l'assimilation dudit certificat au brevet, dans le cadre de l'ar
ticle 4, pour la naissance et l'exercice du droit de priorite. Quant a l'as
similation generale demandee par les cinq pays (Bulgarie, Pologne, Rou
manie, Tchecoslovaquie et URSS) qui connaissent actuellement le certi
ficat d'auteur d'invention, elle fera l'objet d'etudes ulterieures de l' AIPPI. 

Le Groupe suisse n 'a pas presente de rapport sur cette question. Etant 
donne les conclusions auxquelles il est arrive a la seance de travail du 
15 janvier 1965, ses representants a Tokyo pourront, je pense, se rallier a 
la solution que je viens de mentionner. 

J'ai egalement deja eu l'occasion de vous parler assez longuement, dans 
mon rapport de l'annee derniere, de la question de la structure administrative 
de la cooperation internationale dans le domaine de la propriete intellectuelle ( question 
43 B) et des conclusions auxquelles etaient arrives tant Ja Conference des 
presidents de Tel-Aviv que le Comite d'experts reuni a Geneve du 22 mars 
au 3 avril 1965 ( cf. Revue suisse de la propriete industrielle et du droit 
d'auteur, 1965 fase. I, p. 7-9). 

Les avis sont partages au sein du Groupe suisse quant a l'opportunite de 
la transformation envisagee. Il etait dans ces conditions peut-etre preferable 
de ne pas rediger de rapport pour Tokyo, cela d 'autant plus qu'une certaine 
reserve est necessaire de notre part, etant donne que les BIRPI se trouvent 
dans notre pays. 

En ce qui concerne le principe meme de la creation d'un nouvel or-
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ganisme englobant- tout en sauvegardant leur independance - les unions 
existantes, je partage l'opinion du rapporteur general de l' AIPPI quant 
a l'opportunite de creer une organisation Oll tous les Etats, egalement ceux 
qui ne sont pas membres de l'une ou l'autre des Unions, pourront discuter 
des problemes de propriete intellectuelle en qualite de membres reguliers 
et non seulement d'observateurs admis a bien plaire et de cas en cas aux 
reunions. 

II ne suffit en effet pas de critiquer l'incomprehension de certains pays 
en voie de developpement pour les problemes de propriete industrielle. II 
faut donner a ces pays la possibilite de comprendre les problemes, d'en 
discuter avec ceux qui pretendent posseder une longue experience. Ce n'est 
qu'ainsi qu'on pourra les aider a etre conscients de l'importance d'une 
protection equitable des droits de propriete industrielle pour le developpe
ment de leur economie nationale et a adopter une legislation adequate. 

La derniere question portee a l'ordre dujour du Congres de Tokyo, celle 
de la propriete industrielle dans les pays en voie de developpement ( question 45 B), 
repond aux preoccupations a la fois des pays en voie de developpement qui 
cherchent a obtenir le plus de connaissances techniques et des pays in
dustriels qui sont prets a accorder leur aide, mais qui sont convaincus 
qu'une protection adequate de la propriete industrielle est un facteur im
portant du developpement et du progres de tous les pays. 

Le debat ne fera que s'ouvrir a Tokyo. Nous aurons l'occasion de nous 
occuper activement de cette question au cours des prochaines annees. 

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

Les Bureaux internationaux reunis pour la protection de la propriete 
intellectuelle (BIRPI) ont enregistre, du 1 er janvier 1965 au 1 er mars 1966, 
dix nouvelles adhesions a la Convention de Paris, ce qui porte le nombre 
des membres de cette derniere a 74, clont 39 sont lies par l' Acte de Lisbonne 
de 1958, 29 par l' Acte de Londres de 1934, 3 (le Bresil, la Pologne et la 
Republique dominicaine) par l' Acte de La Haye de 1934 et 1 (la Bulgarie) 
par l' Acte de Washington de 1911 . 

II est rejouissant de constater qu'a part 4 Etats, tous les membres de 
l'Union sont parties aux Actes de Lisbonne ou de Londres. 

Le nouvel elargissement intervenu de la base de l'Union est du en grande 
partie au travail inlassable et au dynamisme de l'actif directeur des BIRPI, 
le Prof. BooENHAUSEN, et de ses collaborateurs.Je tiens en votre nom a tous 
a lesen remercier. 
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Les BIRPI ont de nouveau organise en 1965 plusieurs reunions inter„ 
nationales, parmi lesquelles je citerai les suivantes, qui concernent pl 
particulierement la propriete industrielle: Groupe consultatif du Comi: 
international d'offices de brevets pratiquant l'examen de nouveaute (Ge„ 
neve 11 /12 mars et 9/10 decembre 1965); Comite d'experts sur les certi„ 
ficats d'intervention (Geneve 15-19 mars 1965); Comite d'experts con„ 
cernant la structure administrative de la cooperation internationale dans 
le domaine de la propriete industrielle (Geneve 22 mars-2 avril 1965)· 
Comite d'experts pour la classification des produits et des services (Geneve' 
4-7 mai 1965); Comite de coordination interunions (Geneve 28 septembr; 
-1 er octo bre 1965) ; Corni te execu tif de la Conference des represen tan ts de 
l'Union de Paris (Geneve 29 septembre-ler octobre 1965); Conference 
ad hoc des Directeurs des Offices nationaux de la propriete industriel1e 
( Geneve 13-18 decembre 1965) ; Reunion des representants des Etats 
membres de l'Union de Madrid et de l'Union de La Haye (Geneve 18 de
cembre 1965). 

Des comptes rendus de ces diverses reunions ont regulierement paru dans 
la revue « La propriete industrielle». 

N'oublions pas d'autre part qu'au cours de l'annee, les BIRPI ont publie, 
en l'accompagnant d'un commentaire, le texte de la loi-type concernant 
les inventions et les perfectionnements techniques elabore par un comite 
d'experts des pays en voie de developpement qui s'etait reuni a Geneve 
en octobre 1964. 

C'est en outre en septembre 1965 qu'a eu lieu le premier cours consacre 
aux problemes internationaux de la propriete industrielle, qui a eu un tres 
grand succes et sur lequel je reviendrai encore ( cf. le chapitre consacre a 
l' enseignement de la propriete industrielle). 

Quant au programme des BIRPI pour 1966, il est de nouveau tres 
charge. C'est ainsi qu'un seminaire asiatique sur la propriete industrielle 
a deja ete organise a Colombo (Ceylan) du 7 au 11 fevrier 1966. Parmi les 
autres reunions prevues, je citerai avant tout celles concernant l'organi
sation structurelle, administrative et financiere des Unions de Paris et de 
Berne, la classification des dessins ou modeles industriels et tout parti
culierement le symposium de propriete industrielle Est/Ouest qui se tiendra 
a Budapest du 3 au 7 octobre 1966, ainsi que la reunion du Comite d'ex
perts qui sera charge d'etablir une loi-type sur les marques pour les pays 
en voie de developpement. 

Les BIRPI etudient actuellement la possibilite d'etablir un « Index 
mondial des brevets ». Apres un premier examen de la question, sous le 
titre de «tableau de concordance des demandes de brevets et des brevets», 
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}ors d'une reunion du Comite international d'offices de brevets pratiquant 
I'examen de nouveaute, en octobre 1964, un Comite de consultants reuni 
a Geneve les 9 et 10 decembre 1965 a eu l' occasion de proceder a un echange 
de vues sur les possibilites pratiques de realisation. 

Le projet prevoyant l'utilisation d'un ordinateur electronique, il exi
gerait d 'importants investissements; or, la plus grande incertitude regne 
actuellement quant a la possibilite de couvrir les frais d'exploitation. 

II semble d'autre part que !' Institut international des brevets de La Haye 
possede deja un ordinateur, employe il est vrai a des buts plus limites que 
ceux envisages par les BIRPI. Selon ces derniers, le service prevu devrait 
non seulement se charger de l'identification des «familles» de brevets et 
de demandes de brevets publies, mais egalement etre a meme de cataloguer 
}es brevets et les demandes de brevets qui sont classes dans le meme sous
groupe de la classification internationale; il devrait en outre pouvoir ca
taloguer tous les brevets et toutes les demandes de brevet qui designent 
une personne donnee comme l'inventeur ou le co-inventeur. 

Les milieux interesses auront l' occasion, au cours de 1966, d' examiner 
ce probleme et de se prononcer. Le Groupe suisse ouvrira en effet une 
enquete a_pres de ses membres pour les renseigner exactement sur le pro
jet envisage; il leur communiquera a cette occasion une brochure que les 
BIRPI ont l'intention de publier afin de donner toutes informations 
utiles. 

Lorsque les milieux economiques et les administrations nationales se 
seront prononces, les BIRPI etabliront un rapport qui sera soumis, avec 
d'eventuelles propositions, a une Session pleniere du Comite international 
d'Offices de brevets pratiquant l'examen de nouveaute. 

L'institut international des hrevets de La Haye 

L'Institut international des brevets de La Haye, auquel la Suisse est 
rattachee depuis 1961, a enregistre le 2 aout 1965 l'adhesion du Royaume
Uni, ce qui porte le nombre de ses membres a 9, les autres pays affilies 
etant la Belgique, la France, le Luxembourg, le Maroc, Monaco, les Pays
Bas et la T urquie. 

Le Conseil d'administration de !'Institut, clont le Directeur du Bureau 
federal de la propriete intellectuelle, M .J. VoYAME, fait partie en qualite 
de vice-president, a appele M. GUILLAUME FINNISS, precedemment direc
teur de !' Institut national frarn;ais de la propriete industrielle, a prendre 
ladirection de !'Instituten tant que Directeur general, a partir du 1er oc
tobre 1965. 
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Je n'ai pas manque de feliciter au nom du Groupe suisse M. G. FINNiss 

trop connu dans les milieux de l' AIPPI pour qu'il soit necessaire de rappele; 
les merites qu'il s'est acquis dans le domaine de la propriete industrielle 
aussi bien sur le plan international que dans son propre pays. L'Institut d; 
La Haye, on peut en etre certain, jouera a l'avenir un röle de plus en plus 
important sous la dynamique et competente direction de son nouveau 
directeur general. 

Au cours de l'annee 1965, le Bureau federal a demande a !'Institut de 
La Haye 744 avis A et B et en a rec;u 709. On sait d'autre part que de 
nombreuses entreprises adressent des demandes d'avis directement a !'Ins
titut afin d'etre rapidement renseignees sur l'etat de la technique et la 
nouveaute de leurs inventions. 

Les travaux du Conseil de l'Europe 

A la suite des travaux du Comite d'experts en matiere de brevets du 
Conseil de l'Europe, qui s'est reuni a Strasbourg du 5 au 9 avril 1965, et 
apres avoir pris l'avis de nos membres, nous avons eu l'occasion, par un 
memoire adresse en commun avec le «Vorort» de l'Union suisse du com
merce et de l'industrie au Bureau federal de la propriete intellectuelle, 
a Berne, de faire connaitre notre point de vue sur les diverses propositions 
en discussion. 

Nos milieux n'ont pas tous ete du meme avis en ce qui concerne l'accessi
biliti au public des documents relatifs aux demandes de brevet. Plusieurs d' entre 
eux, en effet, souhaiteraient que le delai de 18 mois a l'expiration duquel 
les demandes doivent etre publiees soit non un delai maximum, comme 
l' envisage le Comite d' experts, mais un delai minimum. 

Nous avons cependant releve que nous estimons qu'il etait vain de tenter 
d'obtenir que ce delai soit considere comme un delai minimum, etant 
donne qu'une proposition neerlandaise faite dans ce sens au Comite d'ex
perts s'etait heurtee a une forte opposition et qu'elle avait de ce fait ete 
retiree. Il ne nous avait par consequent guere paru possible de la reprendre. 

Il est d'autre part certain que les entreprises faisant des recherches 
travaillant dans le meme domaine que celles qui ont depose une demande 
de brevet ont un grand interet a connaitre le plus töt possible le contenu 
des demandes de brevets. 

Il est toutefois evident qu'une demande de brevet publiee avant qu'une 
decision prealable de principe soit intervenue de la part de !'Office na
tional des brevets peut etre de nature a porter prejudice aux interets du 
deposant. Les mesures de sauvegarde necessaires doivent etre prises. Si 
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Ues le sont, la question de la fixation d'un delai minimum perd une partie 
~e son importance. Dans le cas contraire, il serait souhaitable de prevoir 
un delai minimum de 15 mois avant la publication des demandes de bre
vets. De toute fa<;on, une protection provisoire devrait etre accordee au 
deposant entre le moment de la publication et celui de l'octroi du brevet. 

Nos milieux ont en revanche ete unanimes quant a la fixation a 20 ans 
de la duree des brevets a partir du depöt de la demande. 

La reglementation proposee au sujet de l'unite de l'invention n'a pas souleve 
d'objections dans nos milieux. L'industrie des machines a toutefois declare 
qu'a son avis, il serait opportun de prevoir expressement une disposition 
accordant au deposant le droit de presenter des requetes partielles. 

L'unification des delais de procedure est certes souhaitable. 11 ne parait ce
pendant pas opportun de chercher a la realiser d'une fa<;on independante. 
Ce probleme devrait etre examine a l' occasion de la revision de la Con
vention europeenne relative aux formalites prescrites pour les demandes 
de brevet. 

Nous pouvons d'autant plus facilement nous rallier a la reglementation 
envisagee pour sauvegarder les droits derives d'un usage anterieur, c'est
a-dire les droits de possession personnelle, qu' elle emane d'une suggestion de 
nos milieux et que la proposition du Comite d'experts en matiere de brevet 
du Conseil de l'Europe est conforme aux dispositions de la loi suisse. 

La Convention europeenne relative aux formalites prescrites pour les demandes de 
brevets'est revelee utile, ses dispositions etantjudicieuses. Nous n'avons pas 
de motifs de nous opposer a sa revision dans la mesure ou elle peut encore 
etre amelioree. La Convention ne regle actuellement d'une fa<;on uniforme 
que les formalites de depöts des demandes; elle laisse subsister une grande 
diversite dans les prescriptions relatives a l'enregistrement des brevets. 
Taut nouvelle unification dans ce domaine ne pourrait qu'etre saluee 
favorablement par les milieux economiques. 

Lors d'une recente session, tenue du 14 au 18 fevrier 1966, le Comite 
d'experts en matiere de brevet a tenu compte de ce desir en decidant 
d'etudier l'elaboration de deux conventions: l'une sur la procedure de 
delivrance et l'autre sur les questions de fond. Les questions actuellement 
a l'etude seraient reparties entre ces deux nouvelles conventions. Un 
groupe de travail se reunira en novembre 1966 pour elaborer des projets de 
texte. La Suisse fait partie du Graupe de travail. 

Le Comite d'experts a decide en outre la creation de bourses pour en
courager des travaux et des etudes d'interet europeen. Je reviendrai encore 
sur cette question ( cf. le chapitre consacre a l'enseignement de la propriete 
industrielle). 
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Les travaux de la CEE 

Pour les raisons politiques que l'on connait, aucun progres n'a ete 
realise en ce qui concerne le projet de creer un brevet europeen dans le cadre 
de la Communaute economique europeenne (CEE). 

Alors que la majorite des six pays reste attachee a l'idee d'une convention 
restreinte aux membres de la communaute, une minorite - avant tout les 
Pays-Bas - continue de preconiser un systeme de double convention. 

D'une part une convention ouverte a tous les pays, membres ou non de 
la CEE, qui contiendrait toutes dispositions de procedure utiles pour 
l'octroi d'un brevet europeen par un office international. Les contestations 
posterieures a la delivrance du brevet seraient reglees par le droit national 

' de sorte qu'on aurait en fait un faisceau de brevets nationaux. 
D'autre part, une convention restreinte anx six pays de la CEE creant 

un brevet unique avec toutes les consequences en decoulant. 
La detente recemment intervenue entre la France et ses partenaires per

mettra peut-etre prochainement la reprise de la discussion au sein de Ia 
CEE. Cependant, aussi longtemps que le Conseil des Ministres n'aura pas 
pris une decision de principe sur les principales questions et en particulier 
sur celles de la double convention et de l'accessibilite, les travaux des ex
perts resteront bloques. 

Dans le domaine de la marque europeenne, on sait qu'un avant-projet a 
ete elabore. J'en ai parle dans mon rapport de l'annee derniere (cf.Revue 
suisse de la propriete industrielle et du droit d'auteur, 1965, fase. I, p. 18/19). 
Cet avant-projet ne sera toutefois, semble-t-il, pas publie avant que les 
travaux entrepris dans le domaine des brevets ne soient termines. 

La Commission de coordination de la propriete industrielle de la CEE 
avait egalement envisage l'elaboration d'une Convention dans le domaine 
des dessins et modeles industriels. Ici aussi, les travaux se sont trouves retardes 
du fait des difficultes survenues dans le domaine des brevets. 

Le comite des hrevets de l' AELE 

J'avais releve dans mon rapport q.e l'annee derniere (cf.Revue suisse de 
la propriete industrielle et du droit d'auteur, 1965, fase. I, p. 17 in fine) 
qu'un premier echange de vues entre experts des pays de l' Association 
europeenne de libre-echange (AELE) avait eu lieu a Geneve les 3 et 4 fe
vrier 1965 afin d'examiner les diverses questions que posait le projet de 
brevet europeen de la CEE. 
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Par la suite, un «Comite d'experts en brevets» fut constitue au sein de 
l'AELE. Ce Comite s'est reuni les 27 et 28 avril, 13 et 14juillet, 4-6 octobre 
1965 et 17- 19 janvier 1966. M.J. VoYAME, Directeur du Bureau federal 
de la propriete intellectuelle, M. :tvfAxjAEGER, du Bureau de !'Integration 
du Departement politique federal et votre president prirent regulierement 
part aux reunions. 

Des sa session d'avril 1965, le Comite d'experts arriva a la conclusion 
que pour des motifs aussi bien economiques que techniques, une etroite 
collaboration etait necessaire entre pays europeens dans le domaine des 

brevets. 
II se pronorn;a a sa session de juillet 1965 en faveur d'une cooperation 

avec la CEE sur la base du systeme de double convention propose par les 
Pays-Bas et cette proposition fut officiellemerit reprise par le Conseil des 
Ministres de l' AELE, reuni a Vienne les 24 et 25 mai 1965. 

Les seances ulterieures du Comite furent consacrees a l'examen des di
verses possibilites de collaboration au sein de l' AELE pour le cas ou une 
entente ne pourrait pas etre trouvee avec la CEE et, en particulier: creation 
d'un brevet AELE, centralisation de la procedure de delivrance des bre
vets, reconnaissance dans tous les Etats de l' AELE des brevets delivres par 
l'un d'eux, communication du resultat des recherches techniques par 
l'office national devant lequel la demande de brevet a ete deposee en pre
mier lieu ; ces deux derniers systemes pouvant, le cas echeant, etre per
fectionnes, en ce sens que chaque office se specialiserait dans certaines 
branches de la technique. 

En l' etat actuel des discussions, les membres suisses du Comite d'experts 
ont estime qu'il conviendrait que dans chaque pays les milieux economi
ques interesses soient consultes, puisqu'en definitive ce sont eux qui be
nificieront des mesures prises ou qui auront a les subir, selon que celles
ci leur paraitront opportunes ou non. 

Le Comite d'experts a decide de donner suite a cette suggestion, qui 
correspondait du reste aussi aux preoccupations d'autres delegations. 

Le Bureau federal de la propriete intellectuelle consultera par conse
quent prochainement notre Association - et les autres groupements in
teresses, c'est-a-dire le «Vorort» de !'Union suisse du commerce et de 
l'industrie et la Federation suisse des ingenieurs-conseils - et nous aurons 
ainsi l' occasion d' examiner l' ensemble du probleme. 

Afin de disposer de renseignements aussi precis et complets que possible 
en vue d'une collaboration eventuelle sous une forme ou une autre parmi 
les pays de l' AELE, le Comite d'experts a charge un petit groupe de travail 
compose d'examinateurs de quelques offices nationaux d'examiner la 
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suite donnee dans un certain nombre de cas aux demandes de brevet r e-
latives a la meme invention, deposees dans plusieurs pays. II sera interessant 
de connaitre les resultats de cette etude. 

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

Je vous ai renseignes dans mon rapport de l'annee derniere sur les ne
gociations ouvertes entre la Suisse et la Republique federale d' Allemagne 
pour la protection des indications de provenance, y compris les appellations 
d'origine et autres designations geographiques. 

Une seconde · phase des negociations s'est deroulee comme prevu a 
Munich, du 13 au 17 septembre 1965. Une entente n'ayant pas pu inter
venir sur certaines questions, les negociations seront reprises en Suisse 

' vraisemblablement en automne 1966. 
Les resultats obtenus jusqu'a ce jour peuvent etre resumes comme il suit: 

un projet d'accord, un projet de protocole et des projets de listes pour 
chacun des deux pays ont ete etablis. 

Par une clause generale :figurant dans l'accord, les deux pays s'engagent 
a proteger d'une part les produits naturels et industriels contre la con
currence deloyale, d'autre part les noms, designations, etc., conformement 
aux dispositions de l'accord et aux listes annexees. Par une autre clause 
generale, les noms de la Confederation suisse et des cantons seront pro
teges d'une fac;on absolue. 

Les listes enumerent les indications de provenance que chacun des deux 
pays entend voir proteger dans l'autre. Ces listes pourront etre par la suite 
completees. 

Les indications telles que «type», «genre», «fac;on» ne pourront pas 
etre utilisees. Les personnes physiques et morales ainsi que les associations 
de producteurs, de commerc;ants et de consommateurs auront qualite pour 
agir. Un delai de 6 ans a ete prevu pour permettre aux entreprises de 
s'adapter aux dispositions de l'accord. Une commission mixte sera insti
tuee a:fin en particulier de completer au fur et a mesure des besoins les 
listes des deux pays. 

Par des dispositions inserees dans un protocole, il a ete prevu d'exclure 
de la protection les races d'animaux et les varietes de plantes. Une reserve 
generale a en outre ete envisagee pour les entreprises qui depuis plus de 
50 ans utilisent une indication a laquelle elles devront renoncer aux termes 
de l'accord. Un delai de 20 ans leur sera accorde pour s'adapter aux dis
positions de l'accord. 
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parmi les questions en suspens, il y a lieu de signaler les suivantes: la 
delegation allemande avait tout d'abord demande une protection absolue 
p0ur les indications figurant sur la liste, c' est-a-dire a l' egard non seulement 
de certains produits, mais de tous les produits et marchandises. La dele
gation suisse s'y etant opposee, la question d'une protection des indications 
de provenances dites de haute renommee a ete envisagee. A Munich, la 
delegation allemande a toutefois suggere de regler le probleme par un 
regroupement de certaines indications dans le but d'etendre la protection 
a un plus grand nombre de produits. Les propositions faites ulterieurement 
a ce suj et ne peuvent malheureusement pas etre acceptees par la Suisse. 

De son cöte, la delegation allemande n'a, jusqu'ici, pas ete en mesure 
d'accepter la proposition suisse d'une protection accrue pour les noms et 
images de lieux, monuments, etc. caracteristiques du pays (tels que le 
Cervin, le Chateau de Chillon, le Lion de Lucerne, etc.). 

Enfin, aucune entente definitive n'est encore intervenue quant a un 
certain nombre de designations figurant dans les listes ( en particulier en 
ce qui concerne l'eau de Cologne, l'Emmental, le Johannisberg et les 
saucisses de Francfort). 

Les milieux suisses interesses ont ete tenus au courant des resultats des 
pourparlers de septembre 1965 et ils seront prochainement a nouveau 
consultes. Ils auront ainsi la possibilite de faire connaitre leur point de vue 
avant la troisieme phase des negociations. 

Classification internationale des hrevets d'invention 

Une bonne classification permettant a tous les interesses de trouver ra
pidement les exposes de brevets publies est de la plus grande importance. 
Une unification aussi generale que possible des classifications nationales 
est d'autre part dans l'interet des usagers. C'est la raison pour laquelle le 
Comite des brevets du Conseil de l'Europe s'est, des le debut de ses travaux, 
occupe de la question et a elabore une « Convention europeenne sur la 
classification internationale des brevets » du 19 decembre 1954, entree en 
vigueur le 1 er aout 1955. Le systeme de classification adopte est derive du 
systeme allemand. 

La Suisse n'a jusqu'ici pas adhere a cette Convention. Par arrete du 
Conseil federal du 27 decembre 1957, notre pays a adopte la classification 
allemande, saufen ce qui concerne l'horlogerie ( classe 83), pour laquelle 
la classification internationale, plus detaillee, a ete reprise. 

Depuis quelque temps deja, le Bureau federal de la propriete intellec
tuelle tient cependant campte dans sa classification des brevets de la das-



-18-

sification internationale, en vue d'une adhesion a la Convention du Conseil 
de l'Europe. 

Un premier pas dans cette voie a ete fait il y a quelques mois deja. La 
Suisse a en effet signe, le 22 octobre 1965, la Convention europeenne du 
19 decembre 1954. Le Conseil federal a en outre, en date du 1 er mars de 
cette annee, soumis aux Chambres un message relatif a la ratification de 
cette Convention et de cinq autres conventions europeennes. La Conven
tion concernant la classification pourra ainsi etre ratifiee vraisemblable
ment encore en 1966. 

Revision totale de la loi suisse sur les marques 

Le Bureau federal de la propriete intellectuelle a continue ses travaux 
de revision totale de la loi sur les marques, avec la collaboration de la petite 
commission consultative de quatre membres, nommee par le Chef du 
Departement federal de justice et police, a laquelle votre president a 
l'honneur de participer. 

Il est probable que l'avant-projet de nouvelle loi - que tous ceux qui de 
pres ou de loin s'occupent du droit des marques attendent avec impatience 
-pourra etre publie en automne 1966. Notre association aura bien entendu 
la possibilite de participer a la procedure de consultation qui sera alors 
ouverte et de faire connaitre son avis, tout d'abord par ecrit. 

Il est dans les intentions du Bureau federal de proposer ensuite au Chef 
du Departement federal de justice et police de convoquer une grande 
commission d'experts dans laquelle tous les milieux interesses seront re
presentes. 

Nous aurons clone, dans un avenir tres proche, a nous occuper des 
multiples problemes que pose la revision totale d'une loi vieille de plus de 
75 ans et la necessite d'adapter les dispositions legislatives aux besoins de la 
vie economique. Nous ne pouvons que nous rejouir de !'interessant travail 
qui nous attend. 

L'enseignement de la propriete industrielle 

J'ai deja fait allusion aux cours consacres aux problemes internationaux de la 
propriete industrielle organises par les BIRPI a Geneve du 20 au 25 septembre 
1965. 

Le fait que ces cours ont reuni environ 300 participants venant de 
27 pays prouve a quel point ils correspondaient a un besoin et combien les 
BIRPI ont eu une heureuse inspiration en les organisant. 
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Il est vrai que les sujets traites etaient dignes de retenir l'attention. Qui 
eut se vanter de ne rien avoir a apprendre en ce qui concerne la Conven

~on de Paris et le fonctionnement des Arrangements particuliers, les ten
dances et harmonisations des lois sur les brevets et des lois sur les marques, 
l'ex:ploitation, la cession et les licences de brevets et de marques, la pro
priete industrielle dans les pays socialistes ainsi que l'influence des lois 
antitrusts et fiscales sur la propriete industrielle, sans compter le pro
gramme de travail des BIRPI en fonction des tendances generales qui se 
rnanifestent actuellement dans le domaine de la propriete industrielle? 

Le fait que les conferenciers, le Prof. G. H. C. BoDENHAUSEN, directeur, 
MM. A. BoGSCH et CH.-L. MAGNIN, vice-directeurs des BIRPI, ainsi que 
MM. G. ÜUDEMANS et ST. P. LADAS et les Professeurs S. LJUNGMAN et 
R. ßysTRICKY, sans compter le president du Groupe suisse, sont tous, a 
une exception pres, des habitues des reunions de 1' AIPPI, atteste la vitalite 
de notre Association internationale et le röle qu'elle est toujours prete a 
jouer dans toutes manifestations concernant la propriete industrielle. 

Les textes complets des exposes presentes seront reunis en deux publi
cations, en franc_;ais et en anglais, de sorte que les absents, qui selon le dicton 
ont toujours tort, pourront se rattraper. II est vrai qu'ils ne retrouveront 
pas a la lecture des textes la chaleur de la voix des conferenciers ni l' excel
lente atmosphere dans laquelle les cours et les discussions qui ont suivi se 
sont deroules. 

Le Centre d' etudes internationales de la propriete industrielle, cree pres la Fa
culte de Droit de l'Universite de Strasbourg, a organise d'octobre 1965 
ajanvier 1966 un deuxieme cours pour eleves du premier degre. Pour la 
premiere fois, un cours du deuxieme degre a ete ouvert en mars et se ter
minera en juin 1966. 

L'objet de l'enseignement donne a ce Centre est,je le rappelle, de former 
des specialistes ayant prealablement acquis une culture scientifique ou 
technique du point de vue tant theorique que pratique. L'enseignement 
comprend les differentes disciplines de la propriete industrielle; il porte 
naturellement avant tout sur le droit franc_;ais, mais des conferences sur les 
droits etrangers sont aussi donnees par des ressortissants des pays interesses. 
C'est ainsi que M. le Directeur J. VoYAME est charge d'un cours sur le 
droit des brevets et votre president d'un cours sur le droit des marques et 
sur celui des dessins et modeles industriels. 

Mais dans notre pays egalement, le besoin de cours aux praticiens s' est 
fait sentir. On ne peut a ce sujet que feliciter la Societe suisse des construc
teurs de machines de son initiative d'organiser, d'entente avec le Conseil 
de l'Ecole polytechnique federale, un cours destine aux praticiens et aux etudiants, 
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qui s'est etendu sur quatre samedis matin du 8 au 29 mai 1965. Le but du 
cours etait de renseigner les participants sur quelques notions fondamen
tales de la propriete industrielle et, par la meme, de leur donner l' envie 
d'approfondir leurs connaissances dans ce domaine. 

Le desir de favoriser l'etude du droit de la propriete industrielle a du 
reste, semble-t-il, fait tache d'huile, puisque le Comite d'experts en ma
tiere de brevets du Conseil de l'Europe a decide, a sa session d'avril 1965-
j'y ai deja fait allusion dans le chapitre consacre aux travaux du Conseil 
de l'Europe -, d'inviter les delegations nationales a faire connaitre leurs 
suggestions quant a l' opportuniti et aux moyens d' organiser des itudes relatives 
d la ligislation et d la pratique de la propriiti industrielle. 

Le Comite d'experts de Strasbourg a envisage notamment la creation 
de bourses au profit de futurs praticiens, tant juristes qu'ingenieurs, pour 
leur permettre de parfaire leurs connaissances aupres des divers instituts 
universitaires specialises, tels que ceux de Munich, Strasbourg, Stockholm 
et Washington. 

A la suite des reponses favorables re<_;ues des diverses delegations, Ie 
Comite d'experts a decide, a sa Session du 14 au 18 fevrier 1966, de creer 
un groupe de travail compose de representants de la Republique federale 
d' Allemagne, de la France et de la Suisse, afin de preparer un reglement. 

On peut a cet egard aussi se demander s'il ne conviendrait pas, en Suisse, 
de prevoir l' octroi de bourses pour le paiement des frais d' impression de theses de 
doctorat dans le domaine de la propriete industrielle; les frais d'impression 
sont en effet si eleves actuellement que bien des etudiants pourraient etre 
tentes de choisir pour leur these de doctorat un sujet de propriete indus
trielle, s'ils savaient d'avance qu'ils pourraient obtenir le remboursement 
de tout ou partie de leurs frais. Une collaboration des diverses industries 
interessees a la protection des droits de propriete industrielle devrait per
mettre de realiser un tel projet sans grande difficulte et sans qu'il en coute 
des sommes importantes. 

J'ai fait plus haut allusion aux instituts universitaires specialisis en matiere de 
propriiti industrielle existant actuellement. Estimant qu'aucun institut de 
ce genre n'existe en Suisse, la Faculte de droit de l'Universite de Berne 
etudie actuellement cette question, d'entente avec le Bureau federal de la 
propriete intellectuelle. 

11 y a cependant lieu de relever qu'au cours de 1965 a ete cree a St-Gall 
un « Institut für europäisches und internationales \'Virtschafts- und Sozial
recht», qui entend consacrer son activite egalement au droit de la con
currence deloyale au sens large, y compris le droit des brevets et le droit 
des marques. 
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On peut esperer que les efforts deployes a St-Gall et a Berne seront 
coordonnes et qu'ils ne feront pas double emploi, ce qui ne servirait pas 
a cause de la propriete industrielle. 

Le Bureau federal de Ia propriete intellectuelle 

Grace aux mesures prises par le Bureau federal de la propriete intellec
tuelle dans le courant de 1964, le nombre de demandes de brevets en suspens, 
en augmentation reguliere au cours des dernieres annees, a pour la pre

iere fois recule, passant de 61 538 a fin 1964 a 55 656 au 31 decembre 
965, clont 1 726 demandes soumises a l' examen prealable. 
Ce resultat est d'autant plus rejouissant que le nombre des demandes de 

revets s'est encore accru sensiblement, passant de 16925 en 1964 a 18180 
n 1965, clont 69 % en provenance de l'etranger. Par rapport au chiffre de 
a population, le nombre de demandes de brevets deposees en Suisse est 
e plus eleve du monde. 

Les nouvelles mesures appliquees par le Bureau federal ont permis de 
·quider 24062 demandes de brevets en 1965 contre 16585 en 1964 et 
1678 en 1963. 
Dans la procedure sans examen prealable de la nouveaute, 18436 

1964: 11617) demandes aboutirent a l'octroi d'un brevet et 4979 (4343) 
urent rejetees ou retirees. 

D'autre part, 647 (625) demandes soumises a l'examen prealable de la 
ouveaute ont ete liquidees, 398 (388) aboutirent a l'octroi d'un brevet; les 
utres furent rejetees ou retirees. 
Malgre l'augmentation reguliere du nombre de nouvelles demandes de 

,revets, le Bureau federal estime probable que le retard dans l'octroi des 
revets sera completement resorbe dans quatre ans. Le retard actuel porte 
ur 30 000 demandes environ. 

Dans le domaine des marques egalement, le nombre des depöts au Re
istre suisse a augmente fortement, passant de 6244 en 1964 a 7603 en 1965, 
nnee au cours de laquelle 7121 marques furent enregistrees, les autres 
emandes ayant ete rejetees ou retirees. 
Des 14 596 (14423) marques inscrites au Registre international des mar

ues, 2200 provenaient de notre pays. La protection en Suisse a ete refusee 
mpletement ou en partie pour 464 (399) marques internationales. 
Quant au depöt des dessins et modeles industriels, ils se sont eleves a 914 

822) en 1965, clont 867 (760) ont abouti a un enregistrement, les autres 
emandes ayant ete rejetees ou retirees. 
Les problemes clont a eu a s'occuper le Bureau federal ont naturellement 
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largement depasse le domaine de la protection des brevets, des marques e 
des dessins et modeles industriels au sens strict. 

Le Bureau federal doit egalement suivre de pres les nombreuses questio 
d'actualite sur le plan international, que ce soit dans le cadre des Unio 
de Paris et de Berne ou des unions particulieres, du Conseil de l'Europ 
de !'Institut international des brevets de La Haye et du Comite d'exper 
en brevets de l' Association europeenne de libre-echange ou lors de ne 
gociations bilaterales telles que celles qui sont menees avec l' Allemagn 
en vue de la conclusion d'un accord concernant la protection des indica 
tions de provenance, pour ne citer que ses principaux domaines d'activite 

Sur le plan interieur, deux grands travaux sont actuellement en cou 
a cöte d'une multitude d'autres täches.Je veux parler de la revision total 
de la loi sur les marques et de la loi sur le droit d'auteur. 

Les milieux interesses a la propriete industrielle beneficient en Suiss 
d'une situation privilegiee par rapport a celle qui existe dans d'autres pays 
Nous sommes en effet regulierement consultes par le Bureau federal su 
toutes les questions a l'examen. Nous apprecions ce privilege et nous nou 
efforcerons, comme nous l'avons faitjusqu'ici, d'en etre toujours dignes e 
donnant un avis objectif, tenant compte de l'interet general, chaque foi 
que nous aurons l' occasion d' exprimer notre opinion. 

Je tiens ici et en votre nom a tous a remercier M. le Directeur J . V OYAM 
et tous ses collaborateurs pour tout ce qu'ils font en faveur de la protectio 
de la propriete industrielle, contribuant par la au renforcement de notr 
economie. 

Conclusions 

Apres avoir passe en revue les principaux evenements qui ont marqu 
I' annee 1965 dans le domaine de la propriete ~nd ustrielle, j etons un regar 
sur les täches qui nous attendent: 

Independamment des problemes d'ordre international clont nous auro 
a nous occuper, nous devrons consacrer l'essentiel de nos efforts en 196 
a la revision de la loi sur les marques et a trois questions nouvelles don 
l' examen a ete decide I' annee derniere dej a: la protection des dessins 
techniques (sur la base d'un rapport du Prof. A. TROLLER), la protection 
par modeles d'utilite (Prof. E. MARTIN-ACHARD) et les ameliorations a 
apporter eventuellement aux dispositions de la Convention de Paris dans 
le domaine de la concurrence deloyale (Me J. GuYET). Si l'on ajoute 
l'examen des questions qui seront retenues au Congres de Tokyo pour etre 
soum1ses aux groupes nationaux, nous pouvons etre certains d'etre suf
fisamment occupes. 
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1. La protection des especes ou varietes vegetales nouvelles a ete l' objet 
1etudes et de discussions depuis plusieurs annees. Le probleme est devenu 
'actualite notamment apres la derniere guerre en raison du progres 
:chnique en ce domaine.1 Il concerne davantage le moyen apte a assurer 

1 L'AIPPI dans ses Congres de Vienne (1952) et de Bruxelles (1954) approuva des 
eux souhaitant que soit organisee une protection des nouvelles obtentions vegetales. La 
!lambre de Commerce Internationale egalement fit plusieurs propositions dans ce sens. 
Les organisations internationales intergouvernementales se preoccuperent aussi de 
mudre ce probleme : Le Comite d'experts en brevets du Conseil d e l'Europe lors de sa 
ssion de juillet 1951 a La Haye adopta une recommandation pour aboutir a cette 
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d'une maniere efficace la protection de nouveaux produits de la nature et 
de l'reuvre de l'homme en faveur de l'obtenir que le principe general 
d'admettre cette protection. 

L'activite humaine par laquelle Oll reussit a obtenir des nouveautes dans 
ce domaine vegetal est de caractere scientifique ou technique. Il s'agit 
d'une reuvre intellectuelle appliquee a l'agriculture. Toute theorie sur 
laquelle pourrait etre fondee au point de vue juridique la propriete in
tellectuelle comporte toujours une conclusion favorable pour reconnaitre 
la protection des obtentions vegetales. En effet, la propriete intellectuelle 
consideree soit comme ayant pour objet des biens immateriels 2, soit comme 
tendant a assurer un droit de clientele 3, soit constituant un droit de mono
pole dans une situation de concurrence 4 comprend aussi les obtentions 
vegetales en tant que resultat d'un travail de recherches et d'experiences 
qui aboutit a une creation dans le sens large de ce mot, a savoir a la pro
duction de ce qui n'existait pas. 

Il me semble utile de donner un apen;u de la situation qui s'est creee a 
la suite de la conclusion d'une importante convention internationale pour 
assurer une protection speciale aux obtentions vegetales 5• L'obtenteur, 
qu'il soit homme de science ou praticien, merite dans son interet et dans 
celui de l'humanite toute entiere d'etre protege contre la concurrence qui 
se manifeste tant sur le plan national que sur le plan international. 

La convention de Paris de 1883 6 pour la protection de la propriete in
dustrielle dans son article 1 er afin d' etablir l' objet de la protection de la 

protection. A une conclusion analogue parvint la Conference Europeenne sur le deve
loppement de la production et du commerce des semences. L' Association internationale 
des selectionneurs professionnels (ASSINSEL) demanda, lors de son dernier Congres 
(Vienne, Semmering, juin 1956), que pour la protection des obtentions vegetales une 
convention internationale vienne consacrer les usages qui se sont etablis et facilite le 
commerce international de ces obtentions. 

2 V. KoHLER: Forschungen aus dem Patentrecht, Mannheim, 1888, p.116 et seg.; 
A.RAMELLA: Trattato della proprieta industriale, Turin, 1927, I, p.15. 

3 V. P.RouBIER, Paris, 1952, p.116 et segg. 
4 V. R. FRANCESCHELLI: Trattato della proprieta industriale, Milailo, 1960, p. 513-516. 
5 La Convention ne parait pas loin d'atteindre les trois ratifications requises pour son 

entree en vigueur (article 31 (3)), car de nouvelles lois ont ete approuvees ou sont en 
cours d'etude de la part des Etats signataires. 

Toutefois, les Actes de la deuxieme session de la Conference diplomatique ne sont pas 
publies. Par consequent, pour l'etude et l'interpretation des regles plus importantes il 
est utile de se referer a la discussion qui a eu lieu lors des travaux preparatoires et lors de 
la Conf erence. 

6 La date sera toujours citee pour distinguer les deux conventions qui etant stipulees 
toutes les deux a Paris portent la meme appellation. 
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iropriete intellectuelle enumere ( alinea 2), les titres par lesquels cette 

1
rotection est assuree et determine (alinea 3) le champ d'application. 
Cette convention ecarte d'une maniere precise toute interpretation 

troite du terme « propriete industrielle», pour y comprendre le domaine 
es industries agricoles et extractives. Du rapport qu'il existe entre les deux 
lineas (2) et (3) de l'article 1 er l'on deduit que, dans la mesure ou les 
~gislations nationales l'admettent, peuvent trouver une application dans 
industrie agricole, non seulement les signes distinctifs et les appellations 
'origine, mais egalement les brevets d'invention. 
L'agriculture moderne est caracterisee par l'emploi de capitaux aptes 
augmenter la production, sous forme de machines, de substances chi

üques, de procedes techniques en tant que resultat de recherches scienti
ques longues et couteuses, telles que les selections des semences et les 
~sais pour perfectionner les qualites -ou pour obtenir de nouvelles especes 
u varietes. Par le caractere economique et technique de l'ceuvre intellec-
1elle et de ses resultats, l'agriculture se rapproche de l'industrie manu
Lcturiere. 
L'industrie agricole differe toutefois profondement des autres industries, 

1r il y a, outre les facteurs humains et les machines, des facteurs qui par
,is assument une importance preponderante: ce sont les facteurs naturels. 
es conditions du sol et du climat jouent un röle tellement important 
u'elimine une parfaite equiparation de l'invention industrielle a l'ob
:ntion vegetale 7 • II ne s'agit pas de decouverte dans le sens propre de ce 
:rme, parce que le produit obtenu n'existait pas avant le travail de l'ob
:nteur. II faut parler d'obtention lorsqu'on parvient a un resultat du au 
avail humain et aux facteurs naturels. 
Ainsi que nous l'avons mentionne ci-dessus, la Convention de Paris de 

383 en precisant dans son article 2 l'objet de la propriete industrielle se 
Lllie dans la terminologie et dans le fond, aux titres de protection adoptes 
ir les legislations de differents Etats de l'Union. La Convention d'une 

7 V. A. VAuNors: La propriete intellectuelle et ses limites, Propr. Incl., 1922, 54; FREY
DDET: De la protection des nouveautes vegetales, Propr. Ind., 1923, p.31 ; R.DuNAN: 
ote sur la protection des nouveautes vegetales, Propr. Incl., 1955, p. 116-119; F. WuEs
)FF : De la protection des plantes par le brevet, Propr. Incl., 1956, p. 176-183; M. Ro
IONI: I1 brevetto si addice a Flora? dans la Rassegna della Proprieta Industriale, 1959, 
317 et suiv.; Lours-EuGENE LE GRAND: L 'invention en biologie - Les nouveautes 
getales - ou animales - sont-elles brevetables?, Propr. Incl., 1961, p. 30-36. R. FRAN
:scHELLI: Protection des nouveautes vegetales et marques de fabrique, dans la Rivista 
Dirjtto Industriale, 1962, II, p. 62 et suiv.; A. TROLLER: Diemehrseitigen völkerrecht
:hen Verträge im internationalen gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, Bä.le, 
165, p . 103 et suiv. 
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maniere tout a fait liberale, qui caracterise plusieurs de ses regles, n'impos 
nullement aux Etats unionistes ni l'adoption de certains titres de protectio: 
pour des objets determines, ni la latitude du terme propriete industriell . e, 
dans le sens que tous les titres enumeres doivent s'appliquer aux procedes 
et aux produits, meme s'ils sont agricoles. 

La seule consequence que l'on peut tirer de la regle susdite est, par efl'et 
de celle sur le traitement unioniste et de l'assimilation aux ressortissants 
des Etats unionistes de~ etrangers qui se trouvent dans les conditions pre. 
vues par l'article 3 de la Convention, que si un Etat applique les brevets 
aux obtentions vegetales pour en assurer la protection, les ressortissants 
des autres Etats unionistes et ceux qui en sont assimiles doivent etre admis 
aux benefices octroyes par les lois nationales de cet Etat. 

La situation existant avant la conclusion de la Convention de Paris 1961 
permet de constater que dans certains Etats de l'Union de Paris pour la 
protection de la propriete industrielle la brevetabilite des obtentions ve
getales n'etait pas exclue par les dispositions communes en matiere de 
propriete industrielle 8, tandis que certains Etats assurent la protection de 
ces obtentions par une reglementation speciale 9• 

Les legislations nationales tendent en general a regler par un titre Special 
et d'une maniere independante de la loi sur les brevets les obtentions ve-

8 Il ressort du document N. 77F distribue a la Conference diplomatique de Lisbonne 
(3-31 octobre 1958) que les Etats unionistes suivants ont delivre des brevets pour des 
obtentions vegetales: 

I. Autriche, 2. Belgique, 3. Espagne (y compris les modeles d'utilite); 4. Etats-Unis 
d'Amerique, 5. France, 6. ltalie, 7. Maroc, 8. Nouvelle-,?ßande, 9. Afrique du Sud. La Tchico
slovaquie et la Yougoslavie ont delivre des certificats d'auteur. 

9 L'Allemagne a une loi sur la protection des varietes et des semences du 27 juin 1953. 
(V. Propr. Incl., 1954, p. 61) : La protection ne s'applique qu'aux varietes clont l'espece 
figure dans le «catalogue des especes», les especes forestieres et les plantes ornamentales 
en sont exclues; la possibilite de proteger les plantes par des brevets n'a pas ete eliminee. 
L'Autriche a une loi du 12 decembre 1946 No.31 (Propr.Ind., 1947, p.87, 133). LaFrana 
a une loi du 5 decembre 1922; (Propr.Ind., 1923, p.28) sur le commerce des semences 
qui contient un catalogue officiel; cette loi avec le depöt des marques et les appellations 
donne une protection aux plantes de grande culture; la possibilite d'obtenir des brevets 
subsiste. La Grande-Bretagne a approuve recemment une loi de 1964 sur les varietes vege
tales et les semences (Propr. Incl., 1965, p.108--114, 126-134, 151-161). Le Danemarka 
une loi N.205 du 16juin 1962 relative a la protection des droits des obtenteurs de nou
veautes vegetales. Le Luxembourg a un Arrete concernant l'organisation du contröle 
officiel des scmences du 3 avril 1946 (Propr. Incl., 1949, p. 58). Les Pays-Bas ont une 
ordonnance concernant les droits des createurs de semences et le commerce des semences 
du 5 janvier 1942 (Propr. Incl., 1944, p.44 et p. 72); ils ont en cours d'approbation une 
nouvelle loi sur les obtentions vegetales. 
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~tales parce qu'il est difficile de mettre sur le meme plan aux effets juri
_ques l'inventeur et l'obtenteur qui appartiennent a devx domaines diffe
:nts: industriel et agricole. Dans ce dernier domaine il y a lieu de prendre 
l consideration non seulement des interets prives, mais aussi des interets 

1blics en ce qui concerne les produits destines a l'alimentation. En outre, 
protection doit etre soumise a des conditions et l'objet doit presenter des 

1alites requises qui sont differentes de l'invention proprement dite. 

2. L'institution d'un nouveau titre de protection, toujours dans le cadre 
: la propriete industrielle 10 represente par consequent la meilleure so
tion pour proteger les obtentions vegetales d'une maniere efficace et 
lequate aux exigences modernes. 

Le titre nouveau pourrait etre original ou resultant de l'adaptation du 
·evet aux exigences speciales du domaine vegetal. Pour regler cette pro
ction speciale sur le plan international, les Etats de l'Union de Paris de 
183 avaient plusieurs voies a leur disposition: 

- insertion de nouvelles dispositions dans la Convention de Paris de 1883; 

- elaboration d'un Arrangement particulier, complete le cas echeant 
lf des dispositions generales a inserer dans la Convention de Paris de 1883; 

- elaboration d'une Convention en dehors du cadre de l'Union de Paris 
1883. 

La premiere solution aurait entraine la modification de quelques articles 
la convention 11, sans pouvoir etudier et regler en detail, dans tous ses 

'ets juridiques, le probleme de la protection des obtentions vegetales. Par 
leurs, les modifications des articles auraient du etre inserees dans l'ordre 
. jour d'une Conference de revision de la convention et etre approuvees 
'unanimite par les Etats unionistes. 

10 V. A cette conclusion parvint la «Note concernant la protection des nouveautes 
;etales sur le plan international» presentee a la premiere session de la Conference 
ernationale sur la protection de ces nouveautes (Paris, 7-11 mai 1957) et publiee aux 
~es 103-104 de Ja Propr. Ind., 1957). 

tl 11 s'agissait de prevoir: un nouvel alinea (3) bis de l'article 1 er pour fixer l'obligation 
Eta ts unionistes de proteger les obtentions vegetales, soit au moyen d'un titre nouveau 
propriete industrielle, soit de brevets d'invention, soit de modeles d'utilite, avec ou 
.s formalites particulieres pourvu que les especes et varietes presentent des caracteres 
1 seulement nouveaux, mais identifiables et stables. Les obtentions vegetales et leur 
e de protection auraient du etre mentionnes apres les alineas A ( 1), C ( 1), E ( 1) de 
ticle 4 sur le droit de priorite. 
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La deuxieme solution 12 aurait confirme l'opinion de plusieurs jurist 
a savoir qu'en principe la protection des obtentions vegetales est deja ~ ' 
connue par la Convention de Paris par effet de l'alinea (3) de l'article 1~ 
ci-dessus mentionne. On aurait abouti ainsi a une reglementation int er. 
nationale particuliere et detaillee qui aurait permis la coexistence du titr 
special avec ceux que la Convention de Paris de 1883 laisse a la dispositio: 
generale des interesses. 

Toutefois, cette question, laissee en suspens lors de la premiere Session 
de la Conference diplomatique de Paris pour la protection des obtentions 
vegetales, convoquee du 7 au 11 mai 1958 13 fut resolue dans le sens con. 
traire a la conclusion d'un Arrangement particulier. 

Plusieurs raisons de caractere juridique et administratif ont milite en 
faveur d'une Convention autonome constituant une nouvelle union de 
propriete intellectuelle, rattachee - ainsi qu'il sera expose au N. 3, k- aux 
autres unions preexistantes par des liens d'ordre administratif et de co
operation. Ces raisons, exposees a maintes reprises par certains delegues, 
etaient fondees d'une part sur le desir de restreindre l'application des nou
velles regles internationales aux Etats partie a la Convention et d'autre 
part sur le caractere meme de la future Union internationale intergou
vernementale. Ce dernier terme se refere d'une maniere generale aux 
gouvernements de chaque Etat, mais en pratique ce sont les administra
tions competentes qui participent a la vie des Unions internationales. Dans 
plusieurs Etats la protection des obtentions vegetales, sur le plan national, 
ressort de la competence des offices dependants ou rattaches au Ministere 
de l' Agriculture, pour d'autres de ce Ministere en cooperation avec celui 
de !'Industrie. Or, cette situation se presente dans la majorite des Etats qui 
ont participe aux travaux de la nouvelle Convention de Paris de 1961. Par 
ailleurs, l'independance constitutionnelle de la nouvelle union de pro
priete intellectuelle a ete corn;ue dans le dessein d'assurer aussi son auto
nomie administrative, fonctionnelle et financiere. 

3. La Conference diplomatique de Paris a ete convoquee par la Re
publique Frarn;aise en vue de la creation d'un instrument international 

12 En faveur de cette solution exprimerent leurs avis, apart plusieurs Etats unionistes 
et les BIRPI des la premiere Session de la Conference diplomatique de 1957, certaines 
organisations internationales, telles que l' AIPPI (V. Resolution du Comite executif, 
Ottawa, 24 septembre 1961) ela CIOPORA (Communaute internationale des obtenteurs 
de plantes ornementales de reproduction asexuee) (V. les observations au projet de con
vention, octobre 1961). 

13 V. L'Acte final de cette Conference publie dans la Propr. Incl., 1961, p. ll. 
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~ur la protection des obtention vegetales. Ses travaux ont ete accomplis 
l deux Sessions (7-11 mai 1957 et 21 novembre-2 decembre 1961), et 
Lns l'intervalle entre l'une et l'autre, un Comite d'experts a elabore un 

d . 14 •ojet e convent10n . 
La nouvelle convention est en harmonie avec la Convention de Paris de 
183 pour la protection de la propriete industrie1le. On a evite le <langer, 
ii parfois s' est manifeste au cours des travaux, de conflits avec les regles 
ndamentales de cette convention 15 • Non seulement cette coordination 
ait souhaitable, mais encore necessaire, car tous les Etats participants a 
Conference etaient membres de l'U nion de Paris de 1883 et car la ma
ire, objet de la future convention, est connexe, ainsi que cela a deja ete 
pose au N. 1 er, avec celle pour la protection de la propriete industrielle. 
La Convention de Paris de 1961 se compose de 41 articles 16 clont les 
s importants seront eaxmines dans cette etude afin de mettre en evidence 

systeme de protection envisage et son analogie ou connexite avec celui 
coulant de la Convention de Paris de 1883. 

a) Titulaire de la protection - article 1 er -peut etre l' obtenteur d'une variete 
getable nouvelle, ou son ayant cause. Le terme «obtenteur» est adopte 
general pour indiquer toute personne physique ou morale, ainsi que 

la est precise plus loin dans l'article 3 concernant la regle du traitement 
ioniste. Par effet de cette derniere regle, calquee sur celle de la Con
ntion de Paris ( article 2-3), les personnes physiques et morales, pour ce 

14 Le Comite etait compose des experts appartenant aux huit Etats signataires de 
cte final: Republique Federale d' Allemagne, Autriche, Belgique, France, Espagne, 
lie, Pays-Bas, Suede et des quatre Etats en tant qu'observateurs: Danemark, Norvege, 
yaume-Uni de Grande-Bretagne et Suisse. Plusieurs representants d'organisations 
:rnationales, parmi lesquelles les BIRPI, ont assiste aux travaux en tant qu'observa
rs. V. B. LACLA VIERE: La Convention de Paris, du 2 decembre 1961, pour la protection 
obtentions vegetales, Propr. Ind. 1965, p. 232-236. V. J. SMITH - La Convention 

:rnationale pour la protection des obtentions vegetales et quelques commentaires sur 
.egislation des droits d'obtenteur de plantes au Royaume-Uni, Propr. Ind., 1965, 
84-296. 
5 A la page 22 du Proces-verbal de la premiere session de la Conference- publiee, avec 
:te final, par le Secretaria t de la meme conference - on li t « Selon la these opposee, un 
:ain nombre de principes fondamentaux sont en opposition formelle avec ceux qui 
~ent regir le droit de l'obtenteur: par exemple le principe de la reciprocite doit rem
:er celui de l'assimilation». 
6 V. le texte complet de la convention a page 5 de la Propr. Ind. 1962. V. une expo
>n et un commentaire detailles de tous les articles de la Convention de Paris de 1961 
s le GRUR (Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Auslands- und Inter
.onaler Teil) 1962, Heft 7/8, p.341 et suivantes. 
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qui est de la protection des obtentions vegetales, ont droit au meme trait 
ment que les nationaux ayant leur domicile ou siege dans l'un des Etats;· 
l' Union. Apres ces personnes, lesquelles sont liees par un element materiet 
le domicile ou le siege, aux Etats clont elles beneficient de la protectio ' 
sont mentionnes (alinea 2 article 3), les nationaux des Etats de l'Uni:, 
n'ayant ni domicile ni siege dans un de ces Etats. n 

L'ordre de ces deux dispositions parait a premiere vue illogique, car 
le statut de la nationalite prime sur la situation materielle du domicile ou 
du siege. Mais il s'explique par le fait qu'en ce dernier cas l'examen des 
varietes nouvelles et le contr6le de leur multiplication est plus facile et 
plus sur de la part de l'Etat competent pour ces fonctions . L'obtenteur tient 
presque toujours les especes ou varietes nouvelles sur le territoire ou il a 
son domicile ou son siege. C' est le cas normal dans ce domaine. 

Les etrangers, a savoir les nationaux des Etats non-unionistes, sont assi
miles aux nationaux des Etats unionistes pourvu que, outre l'element 
materiel d'y avoir leur domicile ou siege, ils accomplissent les conditions 
et les formalites imposees aux nationaux, sans prejudice des droits speciale
ment prevus par la convention. 

Des restrictions ont ete apportees a cette regle generale dans son appli
cation, puisque la convention introduit dans l'alinea 4 de l'article 4 - et 

dans l'article 5 - qui concernent respectivement l'objet et l'etendue de Ia 
protection - le principe de la reciprocite materielle. C'estle cas, temporaire 
et exceptionnel, des genres ou des especes ne figurant pas sur la liste an
nexee, qui sont proteges dans un Etat unioniste, mais non dans l'Etat 
auquel appartient le beneficiaire; c' est le cas, egalement prevu, d'un Etat 
qui par effet de sa loi ou d'un Arrangement particulier accorde aux ob
tenteurs, pour certains genres ou especes botaniques, un droit plus etendu 
que celui defini par la Convention et pouvant s'appliquer jusqu'au produit 
commercialise. 

La regle du traitement unioniste se base en effet sur la mise en harmonie 
des legislations nationales des Etats contractants avec les regles generales 
de la Convention et sur l'unification legislative de certains points fonda
mentaux. Ce but ne sera atteint entierement qu'au cours de l'application 
de la Convention. II est, entretemps necessaire d' eliminer toute situation 
inique qui pourrait deriver de la rigueur de la regle sur le traitement 
unioniste en ce qui concerne certaines dispositions qui presupposent un 
equilibre des protections. 

Dans le premier cas - protection des genres et especes ne figurant pas 
sur la liste annexee - l'Etat qui accorde la protection a la ftl:culte d'adopter 
les mesures suivantes: 
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I. Iimiter le benefice de la protection aux nationaux et personnes phy
siques ou morales assimilees 

IL etendre le benefice aux nationaux et personnes physiques ou morales 
assimilees d'autres Etats de !'Union ou des Etats de !'Union de Paris 
pour la protection de la propriete industrielle. 

La faculte, reconnue de la maniere la plus large possible, sur l'extension 
Ia protection en ce qui concerne les genres et les especes ne figurant pas 

,r Ia liste est completee par l'alinea suivant (5) du meme article 4. Par 
et de cette disposition chaque Etat de !'Union peut declarer, au moment 
Ia signature ou du depöt de son instrument de ratification ou d'adhesion, 
'il appliquera les articles 2 et 3 de la Convention de Paris pour la pro

ction de la propriete industrielle en ce qui concerne la protection des 
tentions vegetales 17 • Cette regle de coordination a ete necessaire pour 

1nfirmer que les Etats qui font egalement partie de la Convention de 
ris de 1883, peuvent continuer a proteger par le titre de brevet, meme 
apte aux exigences des obtentions vegetales, et par le systeme envisage 

n cette derniere convention en ce qui concerne le traitement unioniste. 
'est une consequence logique d'avoir admis, a l'article 2 de la nouvelle 
onvention, la protection au moyen du brevet et dans le cadre de la Con
,ntion de l'U nion de Paris pour la protection de la propriete industrielle. 
Par effe t de la declaration prevue par l'article 4 (5) de la Convention de 

aris de 1961, les dispositions de la Convention de Paris de 1883 pourront 
mc s'appliquer aux rapports entre Etats membres de cette convention 
nsi que entre les Etats partie a la premiere. 
Le systeme adopte par la nouvelle convention permet la coexistence de 
usieurs titres de protection dans le cadre des legislations nationales. 
Pendant les travaux de la Conference on a souligne que l'admission de 
coexistence de plusieurs titres ne doit pas comporter un cumul de pro
ction pour le meme genre ou la meme espece botanique. 
La convention donne la possibilite, aux Etats qui le desirent, de continuer 
proteger les obtentions vegetales par le brevet d'invention, tout en 

ant partie a la nouvelle convention. Les Etats de la nouvelle Union ont 
effet la faculte d'adopter differents systemes de protection clont les ob

nteurs pourront etre titulaires: 

17 L'I talie a declare au moment de la signature qu'en ce qui concerne la protection des 
tentions vegetales, elle decide d'appliquer les articles 2 et 3 de la Convention de Paris 
ur la protection de la propriete industrielle. Il ne resulte pas, jusqu'a present, que des 
clarations analogues aient ete formulees. 
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- d'un titre de protection particulier 
- d'un brevet 
- d'un titre de protection particulier ou d'un brevet a leur choix. 

En ce dernier cas, un Etat, clont la legislation nationale admet la prote _ 
tion sous les deux formes ci-dessus indiquees, ne doit prevoir que l'u: 
d'elles pour un meme genre ou espece botanique (article 2, deuxiellle 
partie). Par consequent, le titulaire d'un brevet, dans un Etat qui prevoi: 
ce titre a cöte d'un titre de protection particulier, ne pourrait jamais de
mander la protection sous ce dernier titre. 

D'autre part, le brevet pourrait rester tel qu'il est regle actuellement 
dans certains Etats signataires de la nouvelle convention ou bien etre 
adapte aux regles speciales de celle-ci. 

11 doit etre adapte, a mon avis, lorsqu'il est le seul titre envisage par la 
legislation nationale de l'Etat contractant pour reconnaitre le droit de 
l'obtenteur. Par contre, il n'aurait pas besoin d'etre adapte si l'Etat prevoit 
un nouveau titre de protection a cöte du brevet normal deja existant. La 
nouvelle convention envisage non seulement des regles de procedure , 
comme celles concernant l'examen prealable, mais aussi des regles ma-
terielles, par exemple sur la duree de la protection. Si ces regles sont diffe
rentes de celles pour le brevet normal, l'Etat contractant est oblige d'ins
tituer un nouveau titre de protection ou, s'il ne desire pas cette innovation, 
d'adapter le brevet aux exigences de la protection aux termes de la Con
vention de Paris de 1961. Saufl'hypothese, en realite exceptionnelle, que le 
brevet soit deja en harmonie avec les nouvelles dispositions convention
nelles. 

b) Objet de la protection peut etre, en principe, tout genre et espece bo
tanique - article 4 ( 1) qui constitue une « variete nouvelle » ayant les 
qualites requises prescrites par l'article 6. 

La Conference diplomatique a du restreindre la protection obligatoire a 
un maximum de cinq parmi les genres figurant dans une liste annexee a la 
Convention, afin de rejoindre l'accord entre les Etats. Toutefois, elle a 
egalement affirme le principe que les Etats sont obliges d'etendre pro
gressivement la protection au plus grand nombre possible de genres et 
d'especes. 

A partir d'un minimum de cinq genres figurant sur la liste, qui comprend 
pour la plupart des plantes alimentaires, les Etats contractants s'engagent 
a appliquer, sur leur territoire, a partir de l'entree en vigueur de la con
vention, les dispositions de cette derniere a d'autres gen:res de la liste. La 
convention a fixe des delais pour cette application progressive qui sont 
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:spectivement: 3 ans a au moins deux genres, 6 ans a au moins quatre 
~nres, 8 ans a tous les genres, figurant sur la liste 18 • 

La liste ne concerne pas tous genres du regne vegetal, mais elle donne la 
Jssibilite de proteger les varietes nouvelles pour lesquelles une concurrence 
itre les obtenteurs pourrait se verifier a l'egard de leur production. 
D' autre part, pour les genres et les especes ne figurant pas sur la liste, la 

onvention admet explicitement la protection mais sous le regime de la 
:ciprocite des droits. Ainsi que cela a deja ete precise au N. 3 a), ci-dessus, 
s Etats sont libres d'appliquer cette regle ou d'etendre la protection de 
:s genres et especes au benefice des nationaux d'autres Etats indiques dans 
i.rticle 4 ( 4). 
Le systeme adopte par la Conference laisse clone la possibilite d'aug
enter les genres de la liste au dela des 13 genres indiques. 
Pour cette raison la convention n'envisage pas de completer la liste par 
autres genres et especes apres le delai fixe de huit ans. En principe la 
'Otection pourra a l'avenir s'etendre a tout genre et a toute espece regne 
:getal. Ce qui est a souhaiter, majs a defaut de cet objectifla liste pourra 
ujours etre augmentee par les revisions de la convention prevues a l'ar
:le 27 de la Convention. 
La Convention a admis la regle de la nouveaute absolue - article 6 - en 
ecisant que toute nouvelle variete, objet de la protection, doit pouvoir 
~e nettement distinguee par un ou plusieurs caracteres importants, de 
oute autre» variete clont l'existence au moment de la protection est 
,toirement connue. Les caracteres distinctifs peuvent etre de nature 
Jrphologique ou physiologique. La Conference diplomatique s'est ralliee 
critere de.la notoriete etant donne la difficulte pratique, dans certains 

s, de constater d'une maniere effective la nouveaute absolue. Les criteres 
ur etablir cette notoriete sont enumeres par la convention - alinea (a) de 
rticle 6 - d'une maniere non limitative car y sont indiques les plus im
rtan ts: la culture ou la commercialisation deja en cours, l'inscription sur 

·8 La liste prevue a l'article 4 (3) et annexee a la Convention concerne 13 especes dans 
Leun des genres suivants: 1. ble: Triticum aestivum L. ssp. vulgare (VrLL, HosT) MAc 
Y, T riticum durum DESF; 2. arge: Hordeum vulgare L.s.lat.; 3. avoine: Avena 
va L. ou RIZ-Oryza sativa L., Avena bizantina C.KocH; 4. Mais: Zea Mays L.; 
Jomme de terre - Solanum tuberosum L.; 6. Poids: Pisum sativum L.; 7. Haricot: 
tseolus vulgaris L., Phaseolus coccineus L.; 8. Luzerne: Medicago sativa L., Medicago 
ia MARTYN; 9. Trefl.e violet: Trifolium pratense L.; 10. Ray-Grass: Lolium sp.; 
Laitue: Lactuca sativa L.; 12. Pommier: Malus domestica BoRKH; 13. Rose: Rosa 
t. ou a::illet-Dianthus caryophyllus L. - Les alternatives aux N. 3 et 14 ont ete faites 
1s le but de faciliter l'adhesion a la Convention du plus grand nombre d'Etats. Si le 
,ix concerne deux genres a option ceux-ci ne comptent que pour un seul genre. 
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un registre officiel de la variete effectuee ou en cours, la presence dans un 
collection de reference ou la description dans une publication. Un de c~ 
elements suffit a etablir la notoriete, bien que souvent se verifiera le con. 
cours de plusieurs d' entre eux. 

L'obtenteur doit proceder a des essais parfois publics qui, toujours en 
consideration du caractere special de la matiere, ne peuvent etre opposes 
au meme obtenteur ou a son ayant cause, - alinea (b) de l'article 6 - ainsi 
que le fait d'avoir presente la variete a l'inscription ou l'avoir inscrite a un 
registre officiel. 

Comme exception au principe de la nouveaute absolue pourrait etre 
consideree a premiere vue la disposition de l'article 6 (b), deuxieme partie, 
par laquelle l'obtention vegetale ne doit pas, au moment de la demande de 
protection dans un Etat de l'Union, avoir ete offerte a la vente ou com. 
mercialisee, avec l'accord de l'obtenteur ou de son ayant cause sur le terri
toire de cet Etat, ni depuis plus de quatre ans sur le territoire de tout autre 
Etat. II s'agit d'une nouveaute relative temporaire, puisque un delai est 
donne en faveur de l'obtenteur en consideration des difficultes que la vente 
ou la commercialisation importent sur des territoires autres que celui ou la 
protection est demandee. 

Les autres qualites requises - alinea c et d de l'article 6 - sont celles re
clamees par la doctrine en la matiere: la variete nouvelle doit etre «homo
gene» et «stable». Ce sont des qualites qui permettent d'identifier et de 
reproduire l'obtention vegetale. 

Les legislations nationales doivent reconnaitre ces prescriptions sur les 
qualites requises; leur liberte est restreinte aux formalites et aux taxes pour 
l'octroi du titre de protection. Les dispositions detaillees sur les qualites 
requises confirment l'opinion que la convention a le caractere substantiel 
d'une loi uniforme 19 • 

c) La dinomination de l'obtention vigitale - article 13 - constitue une des 
innovations parmi les plus importantes de la convention. Elle ne peut se 
composer uniquement de chiffres; elle est deposee et enregistree aupres du 
service special administratif organise dans chaque Etat unioniste ( ar
ticle 30) et doit avoir des caracteres fixes par la convention. 

La denomination doit tout d'abord avoir la fonction d'identifier et de 
distinguer son objet de toute autre variete nouvelle. Elle doit etre: 

19 La CIOPORA dans ses commentaires sur le texte du Projet de cqnvention (octobrc 
1961 ) distribues lors de la Conference diplomatique de Paris a exprime l'opinion suivante: 
«En effet, le projet apparait nettement comme une reglementation-type proposee en 
modele a un certain nombre de pays». 



-35-

_ non susceptible d'induire en erreur ou de preter a confusion sur les 
caracteristiques, la valeur ou l'identite de la variete nouvelle ou sur 
l'identite de l'obtenteur; 

- elle doit notamment etre differente de toute denomination qui designe, 
dans l'un quelconque des Etats de l'Union les varietes preexistantes de 
la meme espece botanique ou d'une espece voisine. 

Les caracteres essentiels de la denomination de l' obtention vegetale sont 
alogues a ceux requis pour les marques de fabrique ou de commerce. La 
nvention, a cause de cette analogie de caracteres, s'est preoccupee du 
t que les obtenteurs n'utilisent pas les marques de fabrique ou de com
~rce afin d'identifier et de distinguer leurs obtentions vegetales. 
La convention attribue aux denominations reglees par son article 13 une 
1ction differente de celle de la marque de fabrique. 
Il n 'est pas permis a l'obtenteur de deposer comme denomination d'une 
riete nouvelle une designation pour laquelle il beneficie dans un Etat 
ioniste de la protection accordee aux marques de fabrique ou de com
:rce et qui convient des produits identiques ou similaires au sens de la 
;islation sur les marques, sauf s'il s'engage a renoncer a son droit a la 
trque au moment de l'enregistrement de la denomination de la variete 
uvelle. Si l'obteneur effectue neanmoins le depöt de la denomination, il 
peut plus, des que cette derniere est enregistree, faire valoir la marque 
fabrique. Sur ce point, la Conference diplomatique a unanimement 
ime qu'une distinction nette ainsi effectuee entre la marque et la de
mination speciale pour designer la variete nouvelle, bien qu'elle com
rte une modification des lois nationales, n'est pas contraire aux articles 
is et 5quinquies de la Convention de Paris concernant le statut de la 
Lrque. Toutefois, le maintien de l'alinea (6) de l'article 14 du projet n'a 
; ete approuve. Cet alinea avait pour but de faire ressortir, meme comme 
tere d'interpretation des nouvelles regles, que celles-ci ne peuvent porter 
einte au droit des ressortissants des Etats de l'Union de Paris pour la 
>tection de la propriete industrielle. Le fait que la Conference diploma
ue a estime, lors de la discussion de l'article 13, ancien 14 du Projet, 
nme superflue cette reserve, confirme que la disposition transitoire, ci
~es transcrite, est suffisante a garantir les droits acquis des tiers et qu'on 
oulu creer un nouveau moyen de distinction et d'identification, qui se 
npose d'une denomination seule ou accompagnee par des chiffres, 
1ais d'un signe comme c'est possible pour la marque. Les fonctions 
idiques et economiques de la denomination speciale sont tout a 
. differentes de la marque qui est utilisee par le producteur ou le com-
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merc_;ant dans son propre interet. La denomination est etroitement et tou 
jours liee a l'obtention vegetale a laquelle elle se refere, meme si elle es 
constituee par le nom de l'obtenteur, ce qui est permis car aucune disp 
sition contraire n'existe. Il sera aussi possible et avantageux d'ajouter h 
marque a la denomination speciale de l' obtention vegetale; leur coexis 
tence est justifiee par leurs propres et differents objectifs. 

D'autre part, le titulaire de la marque aura interet, surtout en cas d~ 
marques de fabrique ou de commerce tres connues, de les utiliser non pou 
une seule espece mais un nombre d' especes et de varietes vegetales voisine 
ou bien pour toutes celles qu'il produit. La marque de fabrique peut con 
server une valeur commerciale meme apres la duree d'exploitation de 
obtentions vegetales, duree qui est tres variable d'un genre a l'autre d 
regne vegetal. La marque pourra etre utilisee a nouveau pour d'autre 
obtentions; tandis que les denominations de celles-ci reglees par l'article 13 
sont liees d'une maniere permanente a chacune d'elles sans possibilite 
d'etre reutilisees. 

Une regle de coordination a ete inseree dans l'alinea (6) car les services 
de chaque Etat de l'Union doivent notifier tout enregistrement des de
nominations d'une variete nouvelle et tout refus d'enregistrement au 
Bureau de l'Union qui en informe les services competents des autres Etats 
de l'Union - ainsi qu'aux Etats membres de l'Union de Paris pour la pro
tection de la propriete industrielle. Une liste de ces denominations pourra 
clone etre tenue par le nouveau Bureau de l'Union pour la protection des 
obtentions vegetales et mise a jour en tenant compte des notifications 
successives 20 • 

Le Statut de la denomination de l'obtention vegetale est complete par 
une disposition transitoire ( article 36). Lorsque la denomination est pro
tegee a titre de marque de fabrique ou de commerce pour des produits 
identiques ou similaires au sens de la legislation sur les marques, au mo
ment de l'entree en vigueur de la Convention, celle-ci accorde un delai de 
six mois a l'obtenteur pour le depöt d'une nouvelle denomination. Apres 
ce delai si une nouvelle denomination n'est pas deposee, l'obtenteur ou son 
ayant cause ne peut plus faire valoir de droit a la marque de fabrique ou de 
commerce pour les produits susdits. En cas d'enregistrement d'une nou
velle denomination, l'obtenteur ne peutinterdire l'utilisation de la denomi
nation anterieure qu'apres l'expiration d'un delai d'une annee a compter 
de la publication de l'enregistrement de la nouvelle denomination aux 

20 Si le Conseil d'administration decide de publier une revue mensuelle ou une feuille 
d'informations, les denominations pourraient egalement y etre publiees. 
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:rsonnes qui, avant l'entree en vigueur de la convention, etaient tenues 
utiliser l'ancienne denomination. 
Ces dispositions s'appliquent evidemment non seulement en cas de 
arques denominatives, mais en considerant le but de la regle sur l'inde
:ndance de la denomination de la marque et leur distinction desiree par 
convention, aussi en cas des marques figuratives si les denominations en 

1estion sont des composants de ces marques. 

d) L' etendue de la protection est determinee - article 5 - en reconnaissant a 
1btenir le droit exclusif d'autoriser la production a des fins d'ecoulement 
mmercial ainsi que la mise en vente et la commercialisation du materiel 
reproduction ou de multiplication vegetative de la variete nouvelle. Le 

oit comprend aussi les plantes ornementales ou parties de ces plantes 
,rmalement commercialisees a d'autres fins que la multiplication, comme 
r exemple, a fin d'esthetique ou d'etude. Le droit s'etend egalement au 

5 ou les plantes seraient utilisees commercialement comme materiel de 

1ltiplication en vue de la production de plantes d'ornement ou de fleurs 
llpees. 
Le droit exclusif ainsi accorde a l'obtenteur par la regle internationale, 
i trouvera application «jure conventionis » sur le territoire des Etats 
atractants, ne s'etend pas a l'emploi de la variete nouvelle comme source 
tiale de variation en vue de creations nouvelles ni pour la commerciali
ion de celles-ci. L'autorisation est requis lorsque l'emploi repete de la 
riete nouvelle est necessaire a la production commerciale d'une autre 
riete. 
[l ressort de ces dispositions que l'extension de la protection jusqu'au 
)duit commercialise, demandee par plusieurs milieux professionnels, n'a 
; ete acceptee par la Conference diplomatique. Elle est remise aux 
islations nationales ou aux accords bilateraux ou multilateraux qui, 
{ termes de l'article 29, peuvent etre stipules. L'article 5 a l'alinea ( 4) 
blit en effet le principe que la convention est un minimum de protection. 
)ans le cas d'extension de la protectionjusqu'au produit obtenu par le 
t eriel de reproduction ou de multiplication, la clause de la reciprocite -
1quelle on a fait allusion au N. 2 - est parue a la Conference plus ap-
1priee pour regler d'une maniere equitable ce point discute. D'autre 
t, on pourrait observer que dans beaucoup de cas le produit commer
lise est aussi materiel de reproduction et de multiplication vegetative. 
) n peut se demander si l'obtenteur a le droit moral, explicitement re
mu a l'inventeur par la Convention de Paris de 1883 ( article 4 ter), et 
· consequent, s'il pourrait etre mentionne comme tel dans le brevet. 
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La possibilite d'utiliser le nom de l'obtenteur pour designer l'obtention 
vegetale, a laquelle on a deja ete fait allusion dans le numero precedent de 
cette etude, pourrait satisfaire le droit moral. La faculte donnee a l'obten
teur de subordonner son autorisation a des conditions qu'il definit (alinea 
(2) de l'article 5) ne pourra jamais avoir pour effet d'etendre les droits 
exclusifs au dela de ce qui a ete fixe dans l'alinea 1 de l'article 5 ou dans les 
legislations nationales (alinea 4 du meme article). S'il s'agit de conditions 
de caractere patrimonial il n'y aurait pas de difficultes, mais s'il s'agit de 
conditions de caractere technique, elles trouveront une limite dans la 
reglementation precise faite par la convention et par les lois nationales qui 
peuvent etendre le droit exclusif jusqu'au produit commercialise. 

e) Des limitations sont apportees par la Convention au droit exclusif 
accorde a l' obtenteur - article 9 - dans son exercice. Les licences obliga
toires, outre les expropriations, rentrent dans les limitations que l'Etat 
contractant a le pouvoir d'imposer pour des raisons d'interet public. 

La convention a dessein a adopte un terme general pour comprendre 
tous les deux modes d'utilisation dans l'interet public. 11 est remis aux lois 
nationales de se limiter a l'expropriation ou de prevoir aussi l'octroi de 
licences obligatoires. 

La condition posee par la convention, conformement aux principes ge
neraux existants en matiere de propriete intellectuelle, est la remuneration 
equitable en faveur de l'obtenteur. Cependant, cette remuneration n'est 
pas etablie d'une maniere absolue mais seulement dans le cas ou la limi
tation intervient en vue d'assurer la diffusion des varietes nouvelles (ali
nea 2 de l'article 9). La question qui se pose est si les lois nationales pourront 
s'etendre a toutes les limitations du droit exclusif, a savoir d'une maniere 
absolue, comme il parait preferable, la regle generale de la remuneration 
equitable. Cette regle se fonde sur l'exigence sociale et economique de 
recompenser en tout cas le travail de l'obtenteur. Si on procede a l'octroi 
de licences obligatoires ou a l' expropriation c' est justement pour profiter 
de ce travail au lieu de l'obtenteur. En conclusion, l'article 9 doit etre 
interprete dans le sens que les Etats contractants sont obliges de reconnaitre 
la remuneration equitable lorsque la limitation intervient en vue d'assurer 
la diffusion des varietes nouvelles, mais rien n'empeche que les memes 
Etats accordent dans tous les autres cas ladite remuneration. 

Cette interpretation est confirmee par le principe general que la con
vention etablit un minimum de protection. En effet, la remuneration 
equitable reconnue a l'obtenteur dans tous les cas susdits, a savoir sans 
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1cune restriction, tend a lui assurer une meilleure protection que celle 
nitee au cas prevu par l'article 9, alinea deuxieme. 

L'interet public, sur lequel se base l'article 9, est indiscutable pour les 
>tentions vegetales concernant des produits destines a l'alimentation et 
des medicaments, ou consistants en matieres premieres utilisees par les 
dustries indispensables pour la defense ou pour l'economie de l'Etat. 
1interet public ne subsiste pas pour les obtentions vegetales qui concernent 
:s plantes exclusivement ornementales. Il y a clone une distinction a faire 

1e la convention remet evidemment aux legislations nationales. 

f) La protection est accordee apres un examen prealable obligatoire - ar
:le 7 - afin de constater l'existence des qualites requises par l'article 6. 
'obtenteur doit collaborer avec les services competents qui peuvent lui 
:mander les renseignements, les documents, les plants ou les semences 
~cessaires. 
L'examen doit etre approprie a chaque genre ou espece botanique en 
nant campte de son systeme habituel de reproduction ou de multipli
ltion. 
Les Etats contractants ont la faculte de prendre des mesures destinees a 
~fendre l'obtenteur ou son ayant cause contre les agissements abusifs des 
~rs. Dans cette faculte est compris logiquement celle d'octroyer un titre 
:ovisoire de protection. Cette mesure sera necessaire en cas d' examen 
:ealable qui peut durer plusieurs annees en raison de la nature de l'objet 
~ la protection. En effet, le retard ne trouverait d'autre justification. Les 
)tentions vegetales sont caracterisees plus que par leur nombre, par 
mportance des recherches scientifiques et leurs resultats constitues par 
s objectifs economiques et sociaux a atteindre. 
La Conference diplomatique a approuve une recommandation a l' egard 

~ l' examen prealable clont le service, puisqu'il est obligatoire, doit etre 
·ganise dans chaque Etat. 
La Conference dans un but d'economie de temps et de frais ainsi que 
mr eviter des examens des offices nationaux qui ne sont pas entre eux au 
oins analogues, a recommande aux Etats de proceder, des que possible, 
lX etudes necessaires en vue de la realisation de l'examen prealable sur le 
an international et la conclusion des arrangements prevus a l'article 30. 
a Conference a voulu alleger la täche des Etats au point de vue technique 
financier afin de favoriser l'extension de l'Union au plus grand nombre 

lssible d'Etats et egalement au plus grand nombre de genres ou especes 
)taniques. 
La recommandation intcresse clone soit les Etats qui sont deja organises 
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pour la recherche et le contröle de nouvelles varietes vegetales sur le pla 
national, soit les Etats dans lesquels l'agriculture est en voie de developpe~ 
ment. 

g) La duree de protection - article 8 - est prevue dans un minimum de 
quinze ans, portee a dix-huit pour les plantes ligneuses (vignes, arbres 
fruitiers et leurs porte-greffes, arbres forestiers, arbres d'ornement). 

Dans le Projet soumis a la Conference diplomatique, ces delais etaient 
respectivement de douze et de dix-huit ans. Ce point fut l'objet de discus
sion car les avis des delegues n'etaient pas unanimes. 

Il y a lieu de tenir compte qu' entre la demande et la delivrance du titre 
de protection s'ecoule parfois un laps de temps considerable. Seule, la 
commercialisation effective donne a l'obtenteur la possibilite de beneficier 
de la protection. En d'autres termes, la production ne commence a etre 
rentable qu'a partir d'un certain nombre d'annees qui varie selon le genre 
du produit et les stocks de magasin necessaires pour satisfaire les demandes. 

La Conference diplomatique a considere l'incidence effective de la 
duree sur la valeur de la protection, qui a cet egard differe, dans une cer
taine mesure, de celle de la propriete industrielle; elle a clone reconnu 
comme necessaire non seulement de fixer un minimum de duree, mais 
aussi son point de depart de la delivrance du titre et non de la presentation 
de la demande. 

h) Le droit de prioritt! - article 12 - est fixe en douze mois a partir de la 
date du depöt de la premiere demande. Il est egal a celui envisage par 
l'article 4 de la Convention de Paris de 1883 pour la protection de la 
propriete industrielle. 

L'identite des delais de priorite ainsi fixes facilite la coexistence dans les 
differents Etats du brevet avec le nouveau titre de protection, envisage en 
application de la Convention de Paris de 1961. Une diversite des delais -
qui a ete ecartee lors des travaux preparatoires - aurait desequilibre la 
coordination entre les deux protections pour la meme obtention vegetale 
sur les territoires des nombreux Etats qui s'interessent a la matiere reglee 
par la Convention de Paris de 1961 et qui sont egalement membres de la 
Convention de Paris de 1883. 

Le delai de quatre ans apres l'expiration du delai de priorite sert a 
l'obtenteur seulement pour fournir a l'Etat unioniste, ou la protection est 
demandee, les documents complementaires et le materiel requis par la 
legislation nationale. Ce dernier delai a ete considere indispensable en 
raison de la complexite de la documentation et de la specialite du materiel 
qui souvent subsistent. 
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La Convention, en eliminant toute question qui pourrait naitre par effet 
'un droi t de possession personnel en faveur des tiers, a explici tement affirme 
principe que les faits survenus dans les douze mois du droit de priorite ne 
,nt pas opposables au depöt effectue. Ces faits enumeres - par exemple un 
itre depöt, pubLication de l'objet de la demande ou son exploitation - ne 
~uvent faire naitre aucun droit au profit des tiers ni aucune possession 
:'.rsonnelle. La nouvelle convention a ete mise en harmonie, meme sur ce 
Jint important, avec celle de Paris de 1883 qui, apres la revision de 
andres de 1934, n'admet plus la revendication de priorite «sous reserve 
:: droits de tiers». Cette reserve etait souvent interpretee en faveur du 
laintien des droits de possession personnelle. 
Puisque le territoire de l'U nion doit etre considere comme un seul 

:rritoire aux fins de l'application de regles conventionnelles, l'obtenteur 
la faculte ( article 11) de choisir l'Etat unioniste, dans lequel il demande 
Jur la premiere fois la protection, et la faculte de demander aux autres 
tats unionistes la protection de son droit sans attendre la delivrance du 
tre de protection par l'Etat de la premiere demande. La premiere deman-
~ est suffisante a constituer le droit de priorite; il est tout a fait logique que 
demandeur, etant tenu a presenter sa demande aux autres offices na

Jnaux dans le delai de douze mois, ne doit pas attendre la delivrance du 
tre qui pourrait aller au dela dudit delai. La convention a tenu evidem
.ent a eviter toute question sur ce point. 
L'analogie avec la Convention de Paris de 1883 est completee par la 

:gle sur l'independance des brevets - alinea 3 de l'article 11 - conforme
.ent aux principes generaux en matiere de propriete industrielle, con
.cres dans l'article 4 bis de la Convention de Paris de 1883. Par consequent, 
ndependance doit s'entendre d'une fa<:;on absolue, tant au point de vue 
~s causes de nullite et de decheance qu'au point de vue de la duree nor
ale. 
La protection demandee dans un Etat de l'Union est independante de 

:lle obtenue pour le meme objet dans les autres Etats appartenant ou non 
l'Union pour la protection des obtentions vegetales. 
Une question pourrait se poser concernant l'absence dans la nouvelle 

mvention d'une disposition analogue a celle de l'article 4bis (2) de la 
onvention de Paris de 1883, pour etablir que l'independance des pro
ctions n'existe qu'en faveur de celles demandees pendant le delai de 
:iorite aux termes de l'article 12 de ladite nouvelle convention. Toutefois, 
ipplication de cette restriction serait justifiee bien qu'elle ne soit pas 
:primee. Elle decoule du fait meme que le droit de priorite est accorde a 
)btenteur pour lui permettre de presenter la demande de protection dans 
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les autres Etats pour le meme objet qui est considere nouveau meme apres 
la premiere demande; cette situation n'existe plus apres l'echeance d 
delai de priorite. u 

i) Les causes de nullite et de decheance - article 10 - Süll t determinees par la 
convention d'une ma·niere imperative en ce qui concerne les elements cons
titutifs du droit ( alineas 1 et 2) et d'une maniere facultative, pour des 
raisons de caractere formel ( alinea 3). Toutefois, d'autres causes de nullite 
ou de decheance ne peuvent etre fixees par les lois nationales (alinea 14). 

La nullite est declaree si manquent les qualites requises et les conditions 
demandees par l'article 6 (1) a) et b) au moment de la delivrance du titre 
de protection. 

La decheance est une consequence du fait que l'obtenteur ne peut pre
senter a l'autorite competente le materiel de reproduction ou de multipli
cation permettant d'obtenir les varietes nouvelles avec ses caracteres 
morphologiques et physiologiques, tels qu'ils sont definis au moment de 
Süll agrement. 

Peut etre dechu de son droit, l'obtenteur ou son ayant cause dans les cas 
que la convention indique et que les legislations nationales pourront regler. 
Ce sont les cas: 

1. de l'obtenteur qui ne presente pas a l'autorite competente, dans un 
delai prescrit et apres mise en demeure, le materiel de reproduction ou de 
multiplication, les documents et renseignements juges necessaires au con
tröle de la variete nouvelle, ou ne permet pas l'inspection des mesures 
prises en vue de la conservation de la variete; 

2. de l'obtenteur qui n'a pas acquitte, dans le delai prescrit, les taxes 
dues, le cas echeant, pour le maintien en vigueur de ces droits. 

j ) En ce qui concerne l' application de la convention, le principe general -
article 14 - est que les mesures pour reglementer la production, le contröle 
et la commercialisation des semences et plantes ne fasse pas obstacle aux 
regles conventionnelles en faveur de l'obtenteur, clont le droit est indepen
dant de ces mesures. 

En outre, la convention confirme les obligations des Etats notamment 
en ce qui concerne l'organisation interne pour etablir un service special de 
la protection des obtentions vegetales et la mise en harmonie des legislations 
avec les regles conventionnelles ( article 30). 

k) L'organisation administrative de l' Union - articles 15, 28 - a ete etudiee 
pour assurer d'une part son autonomie financiere et fonctionnelle et d'autre 
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art le fonctionnement de ces organes permanents aupres des Bureaux 
nternationaux Reunis pour la protection de la propriete intellectuelle 
BIR PI). Le siege de l'Union et de ses organes a ete fixe a Genevejustement 
n raison de cette possibilite. 
Les organes permanents sont constitues par le Conseil et par le Secre

triat general designe «Bureau de l'Union internationale pour la pro
:ction des obtentions vegetales », place SOUS la Haute Surveillance de la 
:onfederation suisse. 
Le Conseil, compose des representants de tous les Etats de l'Union, a 

lusieurs attributions. Il doit etablir le reglement administratif et financier 
e l'Union sur l'avis du Gouvernement de la Confederation s1;1isse qui en 
ssure l' execu tion ( article 20). 
Ces attributions du Conseil sont precisees d'une maniere detaillee a 

article 21 de la convention. Elles peuvent etre classees en deux categories: 

a) les mesures et les directives pour assurer la sauvegarde, le developpe-
1ent et le fonctionnement de l'Union; 
b) les dispositions concernant les finances de l'Union; 
c) les propositions au Gouvernement de la Confederation suisse con

~rnant la nomination du Secretaire General et de fonctionnaires du cadre 
1perieur. 

Le Bureau de l'Union est l'organe d'execution (article 23). 
Outre le reglement administratif et financier, est prevu un reglement 

trticle 25) sur les modalites de la cooperation technique et administrative 
~ !'U nion pour la protection des obtentions vegetales et des autres unions 
~rees par les BIRPI. 
Ce reglement est etabli par le Gouvernement de la Confederation suisse 

,rec les Unions interessees. 
La Convention a pose les conditions suffisantes pour permettre a la 

onfederation suisse de proceder au rattachement du nouveau bureau de 
Union pour la protection des obtentions vegetales aux Bureaux Inter
:ttionaux Reunis pour la protection de la propriete intellectuelle (BIRPI) 
rsque la Convention de Paris de 1961 entrera en vigueur. Ce rattache
.ent pourra etre constitue par une decision analogue a celle prise par la 
onfederation suisse enjanvier 1888. A cette date, il y avait une situation 
milaire, quand le Bureau de l'Union de Berne pöur la protection des 
uvres litteraires et artistiques fut rattache au Bureau de !'Union de Paris 
mr le protection de la propriete industrielle. 
Les obtentions vegetales font partie de la vaste matiere de la propriete 
tellectuelle. Une coordination permanente et directe entre toutes les 
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activites des Unions generales et particulieres existantes en cette matiere 
est souhaitable en raison des analogies et des connections qu' elles presentent 
entre leurs domaines respectifs. La frontiere entre les differentes Unions 
pour certains points est difficile a etablir, sans compter que certains Etats 
peuvent continuer a proteger les obtentions vegetales sur la base de lois sur 
la propriete industrielle. 

D'autre part, la cooperation administrative realisera des economies dans 
l'interet reciproque des Etats clont plusieurs font partie de toutes les trois 
Unions susmentionnees. Le nouveau Bureau beneficierait en effet des 
Services generaux communs et en meme temps il contribuera a leurs frais. 
La consequence de la cooperation sera clone la diminution des frais d'ad
ministration de chaque union. Les frais sont payes par les Etats au moyen 
d'un systeme de repartition analogue a celui deja existant pour l'Union de 
Paris et pour l'Union de Berne. 11 y a lieu d'observer que pour la troisieme 
classe, a savoir la derniere, l'unite a ete fixee a une seule 21 • Cette innovation 
favorisera l'admission a l'Union des Etats qui n'ont pas grand interet a la 
protection de leurs ressortissants en tants qu'obtenteurs de varietes vege
tales, mais sur le territoire desquels les autres Etats pourront avoir interet a 
faire proteger leurs obtentions vegetales. 

1) La Conference diplomatique au lieu de la regle de l'unanimite, 
appuyee par quelques delegations, a adoptee pour la rivision de la convention 
- article 27 - qui sera effectuee en principe tous les cinq ans, celle de la 
majorite des cinq sixiemes des Etats membres de l'Union representee a 
la Conference. L'unanimite a ete egalement ecartee en ce qui concerne les 
decisions du Conseil qui sont prises a la majorite simple des membres 
presents (article 22), sauf dans le cas de l'approbation du reglement ad
ministratif et financier de }'Union (article 20) - majorite de trois quarts 
des Etats unionistes -, dans la decision pour convoquer la conference de 
revision ( article 27) - majorite des cinq sixiemes des membres presents -, 
dans le cas d'utilisation des langues autres que les langues allemande, 
anglaise et franc;aise pour les missions du Bureau ( article 28) - majorite des 
trois quarts des membres presents - dans le cas d'admission de nouveaux 
membres de l'Union (article 32) - majorite des quatre cinquiemes. 

L'abandon de la regle de l'unanimite pour ces dernieres deliberations de 
l'organe d'administration pourrait etre considere normal; a la meme con
clusion on ne peut y parvenir en ce qui concerne la revision de la Conven-

21 Dans l'Union de Paris (1883) et de Berne, la derniere classe est la sixieme avec trois 
unites pour la contribution aux frais des unions. 
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·on. La regle de l'unanimite, prevue par l'article 26 (3) du Projet aurait 
u etre maintenue non seulement pour des raisons d'analogie avec les 
utres conventions preexistantes de Paris et de Berne, qui ont ete toujours 
evisees sur la base de cette regle, mais aussi par des raisons de fond 22 • Il 
uffit de considerer la nature et l'objet de la convention qui tend a regle-
enter sur le plan international des droits subjectifs par un minimum de 

egles conventionnelles communes, integrees par des regles nationales, 
~our assurer une protection efficace sur la base du principe general de 
assimilation des ressortissants des Etats de l'Union et des etrangers, qui 
e trouvent en certaines conditions, aux nationaux pour leur accorder le 
raitement unioniste. 

La regle de l'unanimite aurait produit, il est vrai, une restriction du 
ombre de modifications a apporter a la convention par les successives 
evisions, mais il aurait garanti un maximum d'Etats cont~actants. 

D'autre part, on a constate, sur le plan pratique, que pour approuver 
ertaines modifications controversees, mais non essentielles, l'abstention 
e certains Etats a ete suffisante pour faire accepter plusieurs modifications 
t a temperer la rigueur de l'unanimite. 
L'Etat mis en minorite sur des points essentiels n'aurait d'autre moyen 

'opposition, dans un regime ou l'avis de la majorite importe, en cas de 
evision que de ne pas signer ou ratifier le texte revise tout en demeurant 
e a l'ancien. 

m) L 'institution d'un Tribunal arbitral - article 38 - pour regler les 
ifferends au sujet de l'application de la convention a suscite tout d'abord 
uelque opposition. La convention determine les conditions, ainsi que la 
omposition et la procedure de l'organe de juridiction internationale. 

11 est bien claire que seuls les Etats, jamais les particuliers, peuvent 
ivoquer le Tribunal arbitral. La competence du Tribunal concerne ex
lusivement des questions sur l'interpretation et l'application de la Con
ention. 
La decision du Tribunal est definitive et obligatoire pour les Etats qui 

ourtant ne pourront plus recourir a d'autres juridictions internationales. 

n) En ce qui concerne les clauses finales concernant les ratifications, les 
dhesions et l'application de la Convention aux territoires clont les 
tats unionistes assurent les relations exterieures - articles 31, 32, 33, 34, 

22 V. G.RoNGA: «La regle de l'unanimite pour la revision des Conventions de Paris 
de Berne», publie dans la Revue Internationale du droit d'auteur - XXXIII, Paris, 
:tobre 1961, p. 3-19. 
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35 - il suffit de souligner qu' elles sont analogues a celles de la Convention 
de Paris de 1883, sauf la regle speciale par laquelle l'Etat qui desire ad
herer a la convention doit adresser sa demande au Gouvernement de la 
Confederation suisse qui la notifie aux Etats de l'Union. Le Conseil a le 
pouvoir de decider, a la majorite des quatre cinquiemes de ses membres 
presents si la demande peut etre acceptee. En ce cas les trois quarts 
des Etats unionistes doivent etre representes au Conseil au moment 

-du vote. 
La regle de l'admission, en vigueur aupres de plusieurs organisations 

specialisees des Nations U nies, est justifiee dans le cas de la Convention de 
Paris de 1961 par l'importance et le nombre de ses dispositions de droit 
materiel tendant a assurer une protection particuliere et efficace. Chaque 
Etat doit non seulement prendre les engagements indiques a l'article 30, 
mais mettre tout d'abord sa propre legislation en harmonie avec toutes les 
regles conventionnelles. Une des plus importantes täches attribues au 
Conseil est celle d'examiner si l'Etat proposant la demande d'admission 
se trouve dans la situationjuridique, requise par la convention a l'egard de 
la protection des obtentions vegetales, dans l'interet du parfait fonctionne
ment de l'Union. 

,Zusammenfassung 

Eine vollkommene Gleichstellung der Erfindungen und der Pflanzen
züchtungen zum Zwecke des Schutzes auf nationaler und internationaler 
Ebene ist nicht möglich. Für die Ersteren müssen auch natürliche Fak
toren, außer den von Mensch und Maschine gelieferten, in Betracht 
gezogen werden. Die gegenwärtige Bedeutung von Pflanzenzüchtungen 
ist unbestreitbar. Die Gewährung eines besonderen Schutzes erschien 
folglich den meisten Verbandsstaaten die beste Lösung der mannigfal
tigen juristischen Probleme; es könnte sich hierbei um einen neuen 
besonderen Schutztitel handeln, oder um eine Adaptierung des Patent
schutzes auf die besonderen Erfordernisse auf dem Gebiet der Pflanzen
züchtung. 

Die auf Einladung Frankreichs zur Pariser Konferenz (1957-1961) 
zusammengetretenen Mitgliedstaaten der Pariser Verbandsübereinkunft, 
auf der ein internationales Instrument zum Schutze der Pflanzenzüch
tungen ausgearbeitet werden sollte, hielten es aus juristischen und prak-
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tischen Gründen für angebracht, ein unabhängiges Übereinkommen ab
zuschließen und somit einen neuen internationalen Verband neben den 
beiden bereits bestehenden von Paris ( 1883) und von Bern ( 1886) zum 
Schutze des geistigen Eigentums zu konstituieren. 

Die Bestimmungen der neuen Pariser Verbandsübereinkunft von 1961 
stehen mit der zuletzt 1958 in Lissabon revidierten Pariser Verbands
übereinkunft von 1883 nicht in Widerspruch. Diese beiden Überein
künfte stehen in bezug auf den Schutz von Pflanzenzüchtungen offen
sichtlich miteinander in Zusammenhang. Die wichtigsten der koordi
nierenden Bestimmungen zwischen der alten und der neuen Überein
kunft sind folgende : 

Inländerbehandlung (Art. 3) - der Verbandsstaat kann den Schutz 
Inländern gewähren, sowie natürlichen und juristischen Personen ande
rer Verbandsstaaten oder Angehöriger der Pariser Verbandsüberein
kunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums; 

Jeder Verbandsstaat (Art.4, [5]) kann bezüglich des Schutzes von 
Pflanzenzüchtungen Artikel 2 und 3 der Pariser Verbandsübereinkunft 
von 1883, revidiert in Lissabon, anwenden. Dies bestätigt, daß Angehö
rige beider Verbände, wie es die Signatarstaaten der Verbandsüberein
kunft von 1961 sind, die Möglichkeit haben, verschiedene Systeme des 
Schutzes anzuwenden: besonderes Schutzrecht; Patent; besonderes 
Schutzrecht oder Patent nach Wahl des Anmelders . Das gleichzeitige 
Bestehen mehrerer Schutzrechte für die gleiche Pflanzengattung wirkt 
jedoch nicht kumulativ. 

Für den Fall, daß die nationale Gesetzgebung des Verbandsstaates nur 
das Patent als Schutzmittel vorsieht, ist eine Adaptierung desselben uner
läßlich. Die neue Vertragsübereinkunft enthält daher nicht nur Bestim
mungen betreffend die Förmlichkeiten, wie etwa die über die obliga
torische Überprüfung, sondern auch Rechtsbestimmungen, wie die be
treffend die Schutzdauer - ein Minimum von 15 Jahren, das für holzige 
Pflanzen (Bäume, Weinstöcke usw.) auf 18 Jahre ausgedehnt werden 
kann. 

Gegenstand des Schutzes sind alle botanischen Gattungen oder Arten, 
die eine neue Sorte nach den in dem Übereinkommen festgesetzten 
Bedingungen darstellen. Eine dem Übereinkommen beigefügte proviso
rische Liste führt 13 Gattungen auf und die Verbandsstaaten verpflichten 
sich, mindestens 5 davon unter Schutz zu stellen. Diese Liste soll nach und 
nach umfangreicher werden. Bezüglich der in der Liste nicht aufgeführten 
Gattungen oder Sorten, denen die Staaten Schutz gewähren, gelangt die 
R egel der Gegenseitigkeit zur Anwendung. 
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Die Förmlichkeiten und die für die Gewährung des Schutztitels zu ent
richtenden Gebühren können von den nationalen Gesetzgebungen frei 
bestimmt werden; sie unterstehen jedoch den Voraussetzungen der abso
luten Neuheit der Sorte -Art. 6 -, gemildert durch den Begriff der tempo
rären Neuheit, sowie den der Homogenität und Beständigkeit der neuen 
Pflanzengattungen oder Sorten. 

Der ganze Komplex dieser ausführlichen Bestimmungen läßt die Mei
nung aufkommen, daß das Übereinkommen im wesentlichen den Charak
ter eines einheitlichen Gesetzes aufweist. 

Die Sortenbezeichnung, die der Züchter seiner Pflanzenzüchtung gibt, 
untersteht einer besonderen juristischen Bestimmung - Art. 13 -, denn sie 
hat zwar analoge Merkmale, wie die Handels- oder Fabriksmarke, jedoch 
eine andere Funktion; es ist deshalb dem Züchter nicht untersagt, als 
Sortenbezeichnung für seine Pflanzenzüchtung eine Bezeichnung zu hin
terlegen, die bereits als Fabriks- oder Handelsmarke für identische oder 
ähnliche Erzeugnisse geschützt ist. Ein klarer Unterschied in vielerlei Hin
sicht wird jedoch zwischen der Marke und der besonderen Bezeichnung 
gemacht, die dazu bestimmt ist, die Pflanzenzüchtung zu identifizieren 
und von anderen zu unterscheiden. Sie darf nicht lediglich aus Ziffern oder 
einem einfachen Zeichen bestehen, sondern muß sich aus Worten zusam
mensetzen, denen eventuell Ziffern hinzugefügt sein können. Sie wird bei 
einer besonderen Stelle der Verwaltungsbehörde hinterlegt und ist von da 
ab für immer für die Pflanzenzüchtung anzuwenden, auf die sie sich 
bezieht. Folglich ist das gleichzeitige Bestehen von Marke und Sorten
bezeichnung möglich; ebenso ist es möglich, daß der Name des Züchters 
als Sortenbezeichnung verwendet wird. Dies würde seinem moralischen 
Recht Genüge tun, das in dem übereinkommen nirgends erwähnt wird. 
Die Regelung der Sortenbezeichnung wird durch eine Koordinations
klausel (Art. 13 [6]) und durch eine Übergangsbestimmung (Art. 36) er
gänzt; letztere bezieht sich offensichtlich nicht nur auf Namensbezeich
nungen, sondern auch auf figurative Bezeichnungen, aus denen eine 
Sortenbezeichnung sich zusammensetzen mag. 

Was den Inhalt des Schutzes anbelangt (Art. 5), ist zu bemerken, daß 
das «jure conventionis » anwendbare ausschließliche Recht, abgesehen 
von Sonderabkommen innerhalb der einzelnen Staaten, sich nicht auf das 
Gegenstand des Handels bildende Produkt erstreckt, - das ja in vielen 
Fällen Reproduktions- und pflanzliches Vervielfältigungsmaterial sein 
könnte; dieses Recht kann zugunsten des Züchters wirksamer sein, da es 
ihm die Möglichkeit gibt, die Autorisierung Bedingungen nach seinem 
eigenen Belieben zu unterstellen. Dergleichen beliebige Bedingungen 
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können jedoch nicht über die technischen Vorschriften hinausgehen, die 
von den juristischen Bestimmungen des Übereinkommens ausgehen. Die 
Regeln der Übereinkunft in bezug auf die Einschränkungen des aus
schließlichen Rechts (Art. 9) sind in dem Sinne auszulegen, daß die Ver
bandsstaaten in ihrer nationalen Gesetzgebung das Prinzip der angemesse
nen Vergütung auf alle diejenigen Fälle erstrecken können, in denen das 
öffentliche Interesse eine Rolle spielt, wenngleich das Übereinkommen sie 
nur für den Fall vorsieht, daß die Einschränkung zugunsten der Verbrei
tung neuer Gattungen erfolgt. 

Die Frist zur Geltendmachung des Prioritätsrechts ist ebenso festgesetzt, 
wie in Art.4 der Pariser Verbandsübereinkunft von 1883. Obgleich keine 
ausdrückliche Regel vorhanden ist, wonach die Unabhängigkeit der An
meldungen nur für die innerhalb der Prioritätsfrist vorgenommenen 
besteht, ergibt sich dies aus dem juristischen Prinzip, auf dem das Priori
tätsrecht begründet ist und aus der Analogie mit Art. 4bis [2] der PVÜ von 
1883. T atsächlich ist die vom Übereinkommen besonders berücksichtigte 
Situation nach Ablauf der Prioritätsfrist nicht mehr gegeben. 

Die Organisation des Verwaltungsapparats (Art.15-18) ist nach dem 
System des neuen internationalen Verbandes vollständig autonom und der 
Rat hat volle Verwaltungsbefugnisse. Es bestehen andererseits ausrei
chende und geeignete Bestimmungen zur Einberufung der Versammlung 
des Verbandsbüros, dessen Errichtung beim Internationalen Büro zum 
Schutze des geistigen Eigentums vorgesehen ist. Dies hat nach demselben 
Verfahren zu erfolgen wie seinerzeit für die Versammlung der Büros der 
bereits bestehenden V erbände, des Pariser und des Berner Verbandes zum 
Schutze des geistigen Eigentums. 

Einige Vorbehalte sind insofern zu erheben, als das Übereinkommen in 
bezug auf spätere Revisionen nicht die R egel der Einstimmigkeit vorsieht 
(Art. 27). 

Das Schiedsgericht (Art. 38) ist nur für Streitigkeiten zuständig, die die 
Anwendung und die Auslegung des Übereinkommens zum Gegenstand 
haben. Private sind daher nicht berechtigt, an dieses Schiedsgericht heran
zutreten. 

Die Schlußklauseln sind analog mit denen der Pariser Verbandsüber
einkunft von 1883; hinzugefügt wurde lediglich die Bestimmung auf Zu
lassung eines Staates, der dem Übereinkommen beitreten will, bei 4/5 
Mehrheit der Stimmen der zur Zeit der Abstimmung im Rat vertretenen 
Signatarstaaten. Diese Bestimmung, die auch bei vielen anderen inter
nationalen Verbänden zur Anwendung kommt, ist durch die Anzahl und 
die Bedeutung der Rechtsbestimmungen zweckmäßig, die einen wirk-
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samen Schutz der Pflanzenzüchtungen gewährleisten. Ein Beitritt zu dem 
neuen Übereinkommen setzt folglich für den um Zulassung ansuchenden 
Staat nicht nur als unerläßlich voraus, daß er die in Art. 30 enthaltenen 
Verpflichtungen auf sich nimmt, sondern auch, daß er seine eigene Gesetz. 
gebung in entsprechender Weise mit den Bestimmungen des Überein. 
kommens in Einklang bringt, um die juristische Lage zu schaffen, die ein 
einwandfreies Funktionieren des Verbandes gewährleistet. 



Apropos 

de la transmission de la marque internationale* 

PIERRE HUG, BIRMENSDORF 

I. lntroduction 

Le fait que la marque enregistree internationalement (la marque inter
nationale) ne represente pas un droit unitaire, mais un faisceau de plusieurs 
droits nationaux SOUS forme d'un enregistrement unique, pose des pro
blemes complexes. La transmission de cet enregistrement international 
presente des difficultes particulieres. Sur cette question les opinions sont 
souvent tres partagees. Nous voudrions traiter ici de plus pres deux de ces 
problemes: 

1. Quelle est la protection dans le pays d'origine lorsque l'enregistrement 
international est transmis a un ressortissant d'un autre pays contractant? 
Le Bureau International de Geneve est d'avis que la transmission de l'en
registrement international a un cessionnaire residant dans un autre pays 
contractant donne a l'enregistrement international desormais tous ses effets 
juridiques dans le pays d'orogine precedent, alors qu'il n'y exen;ait initiale
ment aucun effet ( art. 1 er de l' Arrangement de Madrid). 

2. Peut-on revendiquer la priorite de l'enregistrement international, 
lorsqu'on transmet un enregistrement national qui en a ete separe, a un ressor
tissant d'un pays n'etant pas membre de !'Arrangement de Madrid; c'est
a-dire a une personne non admise a deposer des marques internationales? 
Quelques Administrations de Propriete Industrielle europeennes sont 
d'avis que cela n'est pas possible. 

* Traduction par l'auteur de la note «Zur Übertragung international registrierter 
Marken» parue dans GRUR 1965, partie internationale, p. 604s. avec l'aimable autori
sation de l'editeur. 
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Afin d'eclairer ces deux points nous rappellerons tout d'abord le proces
sus que suit l'enregistrement international lors de la transmission. 

II. Les hases de l'enregistrement 

et de 1a transmission de l'enregistrement international 

A. L' enregistrement de la marque internationale 

Le Bureau international n'effectue pas l'enregistrement de la marque 
internationale sur requete directe du deposant: l' Administration du pays 
d'origine rec_;oit la demande d'enregistrement et la transmet au Bureau 
international muni de son visa (art. 2 du Reglement d'execution de !'Ar
rangement de Madrid). Cet intermediaire certifie l'existence d'un depöt 
national formellement valable comme base de l'enregistrement internatio
nal ( art. 1 er, al. 2 de l' Arrangement). Sur le vu de cette demande, le Bureau 
international procede a l'enregistrement de la marque internationale, la 
munit d'un numero d'ordre et la publie d'une maniere chronologique dans 
la feuille periodique « Les Marques Internationales». Dans le delai d'un 
·an chaque pays contractant a la faculte de refuser la protection de la mar
que pour son territoire, ce refus faisant l'objet d'un avis au deposant avec 
mention des raisons du refus. Si la marque ne fait pas l'objet d'un refus ou 
si le refus (provisoire) est annule, la marque est consideree comme valable
ment enregistree selon les lois du pays en question. Par cet enregistrement, 
la marque internationale jouit de la meme protection qu'une marque na
tionale directement deposee (art.4, al. l de !'Arrangement). 

B. La transmission partielle pour certains pays et la separation en «parts » de 
l' enregistrement international 

Selon l'art. 7bi8, al. 2 du Reglement d'execution le titulaire d'un enre
gistrement international peut transmettre sa marque internationale pour un 
ou plusieurs pays seulement en demandant que l'enregistrement national 
correspondant soit considere comme substitue a l'enregistrement interna
tional «sans prejudice des droits acquis par le fait de ce dernier». Ces 
nouveaux enregistrements nationaux deviennent completement indepen
dants de l'enregistrement international. Cependant le titulaire peut aussi 
transformer son enregistrement internationalen droits nationaux individuels 
jouissant de la meme priorite: il a la faculte, dans tous les pays ayant admis 
la protection de sa marque internationale, de requerir un enregistrement 
national beneficiant de la priorite de l'enregistrement international, et de 
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faire radier l'enregistrement international pour ees pays (p. ex. au Portugal 
pour l' extension aux eolonies). 

La marque internationale peut par eonsequent etre divisee en « parts >> 

nationales. 

c. Les nouvelles dispositions de l' Arrangement de Madrid, 
revisi par l' Acte de Nice 

Le texte de !'Arrangement de Madrid revise a Niee en 1957 qui entrera 
en vigueur a la finde l'annee 1966 prevoit entre autre que l'enregistrement 
international deviendra independant (avee eertaines restrietions) de l'en
restistrement au pays d'origine apres _einq ans ( art. 6 de l' Arrangement, 
Texte de Nic;e). Cela implique que l'enregistrement international pourra 
aussi etre transmis independamment du depöt national de base, mais 
uniquement a des personnes admises a deposer des marques internatio

nales. 

D. La transmission integrale de l' enregistrement international 

La transmission entre personnes residant dans le meme pays ne pose pas 
de problemes partieuliers. Par la transmission de l'enregistrement national 
de base selon le droit national l'enregistrement international est egalement 
transmis au eessionnaire, a l'exeeption des eas mentionnes sous B et C ei
dessus, e'est-a-dire lorsque des «parts» nationales Separees existent deja 
ou si l'enregistrement international est deja devenu independant de l'en
registrement de base national. La « part » de l' enregistrement international 
eneore dependante de l'enregistrement national suit clone le sort de ee 
dernier. 

En revanehe, si la marque doit etre transmise a un eessionnaire residant 
dans un autre pays eontraetant de l' Arrangement de Madrid, il est neees
saire, lorsque la marque n' est pas eneore devenue independante selon l' Aete 
de Niee, de proeeder dans ee pays a un nouvel enregistrement de base, 
l'enregistrement international ne pouvant exister sans ee dernier. En pra
tique eela se fait par le depöt d'une marque nationale dans le pays ou 
reside le eessionnaire avee revendieation de la priorite de l'enregistrement 
international. Cela veut dire que pratiquement la «part» de l'enregistre
ment international afferant a ee pays en est Separee pour former la nouvelle 
base de l'enregistrement international. Cet enregistrement national est 
clone substitue pour ee pays a l'enregistrement international (art. 7h\ al. 2 
du R eglement d'exeeution). Aussitöt le nouvel enregistrement effeetue, 
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l' Administration nationale notifiera la transmission au Bureau internatio
nal qui enregistrera et publiera la transmission. 

E. Resume et conclusions 

II est clair 

a) que l'enregistrement international initial nejouit pas de la protection 
dans le premier pays d'origine (ni, comme il nous restera a demontrer, dans 
aucun des pays d'origine subs~quents); 

b) qu'il est necessaire, pour effectuer la transmission a un cessionnaire 
residant dans un autre pays contractant, de detacher la «part» nationale 
de l'enregistrement internation~l qui devient ainsi independante de 
celui-ci; 

c) que d'autres « parts » detachees de l' enregistrement international de
viennent egalement completement independantes de l'enregistrement in
ternational initial. 

Ceci permet de deduire les conclusions suivantes: 

a) Un enregistrement international ne deploit pas d'effets au pays 
d'origine du seul fait de la transmission a un cessionnaire residant dans 
un autre pays contractant. 

b) De telles transmissions repetees de l' enregistrement international 
restreignent de plus en plus l'effet territorial de ce dernier. 

c) Un enregistrement national detache de l'enregistrement international 
doit etre considere comme librement cessible (sous reserve du droit natio
nal sur la transmission de la marque), meme en faveur d'un cessionnaire 
ne residant pas dans l'un des pays contractants. 

Ces conclusions sont cependant rejetees, en partie par le Bureau inter
national, en partie par des Administrations nationales de la Propriete In
dustrielle, en partie par la doctrine. Nous allons tenter de demontrer 
qu'elles sont neanmoins justifiees. 
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III. Effets au pays d'origine de l'enregistrement international 

1. 11 ne parait pas necessaire de rappeler que l'enregistrement inter
national n'exerce pas d'effet au premier pays d'origine: l'art. 1 er, al. 2 de 
l' Arrangement dit clairement que « les ressortissants de chacun des pays 
contractants pourront s'assurer, dans tous les autres pays, la protection de 
leurs marques ... moyennant le depöt des dites marques au Bureau inter

national...». 

2. Pour transmettre l'enregistrement international a un cessionnaire re
sidant dans un autre pays contractant on suivra le procede decrit sous D ci
dessus. L'enregistrement initial de base perd ainsi tout effet en ce qui con
cerne l' enregistrement international. L' enregistrement initial national reste 
en effet la seule base de la protection dans le pays d'origine initial et il est 
necessaire de le transmettre separement si les droits pour ce pays doivent 
egalement etre transmis. Ainsi qu'il a ete dit tres justement dans la « Pro
priete Industrielle» de mai 19521 , la transmission ne peut pas donner nais
sance a un droit qui n'a pas existe auparavant. 

3. Le Bureau international defendant aujourd'hui une autre these2, nous 
presentons ci-apres les raisons qui, en dehors de ce qui a deja ete dit, nous 
amenent a refuter la these selon laquelle l'enregistrement international 
deploit ses effets au pays d'origine initial apres la transmission. 

a) En admettant que la transmission aurait pour effet de creer un droit 
au pays d'origine initial parce que le nouveau proprietaire beneficierait de 
la protection dans tous les autres pays contractants, cela menerait non 
seulement a une extension territoriale inadmissible mais encore a un double 
enregistrement. En effet il est parfaitement possible que les parties ne veuil
lent pas transmettre la marque pour le pays d'origine; dans ce cas la marque 
continuerait a figurer, dans le registre national, au nom du cedant X, alors 
qu'un enregistrement international identique existerait en faveur du ces
sionnaire Y. Si de plus l'enregistrement internationaljouit de la priorite de 
l'enregistrement national, ce qui est le plus souvent le cas, la situation est 
sans issue puisque les deux marques avec une priorite identique ne pourraient 
etre attribuees ni a l'un ni a l'autre. La solution dependrait tout au plus des 
clauses contractuelles. 

1 «Le depöt international des marques», Prop.ind. 1952, 71. 
2 11 est a noter que l'article en question qui, a en juger par les initiales, etait du a la 

plume du Vice-Directeur des BIRPI, M. CH. L. MAGNIN, parut dans la partie non
officielle de la « Propriete lnd ustrielle ». 
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b) Selon l' Acte de Nice portant revision de l' Arrangement de Madrid 
l'enregistrement international devient, comme nous l'avons vu, indepen
dant de l'enregistrement national de base apres un delai de cinq ans. Il peut 
etre transmis independamment de celui-la. Le proprietaire Z d'une marque 
A peut avoir acquis cette marque de Y sans que le proprietaire initial X le 
sache ou puisse intervenir. La possibilite mentionnee ci-dessus comme 
«ultima ratio», c'est-a-dire l'appel aux clauses contractuelles ne peut plus 
s'appliquer dans le cas present et on en viendrait a la situation decrite ci
dessus soit a l'existence de deux enregistrements identiques pour des pro
duits identiques etjouissant d'une priorite identique mais au nom de deux 
proprietaires differents ! 

c) Si l'on poursuit l'operation «ad absurdum», l'enregistrement inter
national pourrait etre transmis de proprietaire en proprietaire et de pays 
en pays, avec l'obligation de creer a chaque fois un enregistrement de base 
par separation ( cf. B ci-avant). En admettant - avec les BIRPI - que 
chaque transmission aurait en meme temps pour consequence que l'en
registrement international deviendrait valable dans le pays d'origine ante
rieur, il en resulterait p. ex. vingt enregistrements nationaux jouissant de 
la priorite de l'enregistrement initial et, en plus, un enregistrement inter
national ayant effet dans chacun des pays (a l'exception du pays d'origine 
actuel), l'enregistrement national et l'enregistrement international etant 
dans chaque pays desjumeaux appartenant a deux proprietaires differents ! 
D'un seul enregistrement international auraient surgi non seulement un 
droit direct dans chacun des pays contractants mais en plus, parallelement, 
vingt droits nationaux indirects ! Inutile de dire que cela parait insense. 

d) Une autre raison pratique: Supposons qu'un enregistrement natio
nal, sur la base duquel un enregistrement international aurait ete effectue, 
soit attaque pour une raison quelconque, p. ex. en raison du defaut d'usage 
dans un pays connaissant l'usage obligatoire. Supposons en outre que le 
proprietaire de la marque soit pret a radier son enregistrement de base 
mais transmette preablement l'enregistrement international a une filiale 
dans un autre pays contractant. L'enregistrement international serait ainsi 
sauve et l'enregistrement initial de base pourrait alors etre radie. Il serait 
inconcevable que la transmission donne naissance a un nouveau droit sans 
intervention ou meme contre la volonte du titulaire ou meme a l'encontre 
d'un jugement qui aurait p. ex. declare nul l'enregistrement national. 
L'enregistrement national serait revalide, formellement, par le biais de la 
transmission ! 

e) Il faut considerer en outre la condition de la nouveaute de la marque 
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requise dans certains pays comme p. ex. l'Italie. Une marque ne doit pas 
avoir ete enregistree prealablement au nom d'un tiers. Il est difficile d'ima
giner comment un enregistrement international transmis d'un titulaire 
italien a un cessionnaire franc;ais deviendrait valable iuris tantum en Italie 
en faveur de ce dernier etant donne qu'une marque identique est deja 
enregistree en I talie. 

f) Une comparaison avec !'Arrangement de La Haye concernant le 
dep6t international des dessins et modeles peut fournir encore un autre 
argument contre l'opinion rappelee plus haut. Le texte de Londres de cet 
Arrangement prevoit a son art. 1 er, par analogie avec l'art. 1 er de l' Arrange
ment de M adrid, que la protection peut etre obtenue dans tous !es autres 
pays contractants. Bien qu'un dep6t dans le pays d'origine ne soit pas ob
ligatoire, il etait clair que ce dep6t n'avait pas d'effet dans le pays d'ori

gine3. 
Dans le cas contraire il n'aurait pas ete necessaire que la legislation suisse 

prevoit (a l' encontre de l'art. 1er de !'Arrangement) que les dep6ts exercent 
Ieurs effets egalement en Suisse a condition qu'ils soient effectues par des 
personnes ayant leur domicile dans ce pays4 • Il serait inconcevable aussi 
dans ce cas d'etendre la protection d'un dessin ou modele international au 
pays d 'origine initial en cas de transmission a un ressortissant d'un autre 
pays contractant. 

4. Toutes ces raisons nous amenent a la conclusion qu'un enregistrement 
international d'une marque ne peut avoir d'effet, apres sa transmission, 
dans aucun des pays ou il a deja servi d'enregistrement national de base. Le 
fait que l'enregistrement international devient territorialement de plus en 
plus restreint de par sa transmission repetee est sans importance: il ne 
s'agit pas de sauvegarder a tout prix l'enregistrement international mais 
plut6t d' appliquer correctement un texte clair ( art. 1 er de l' Arrangement 
de Madrid) pour creer une situation claire. 

IV. La separation et la transmission d'enregistrements nationaux 
a des ressortissants de pays tiers 

L'art. 4, al. 1 de l' Arrangement de Madrid prevoit qu'a partir de l'en
registrement au Bureau international selon les prescriptions des art. 3 et 

3 L'art. 7 de l'Acte de La Haye de 1960 (non encore en vigueur) prevoit cependant 
une modification sur ce point. 

4 Art. 23his de la Loi Federale concernant les dessins et modeles du 30 mars 1900. 
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3ter, la protection de la marque dans chacun des pays contractants sera la meme que 
si cette marque y avait ete directement deposee. 

Cela pourrait signifier que la marque suit a tous les points de vue le droit 
national, et clone egalement en ee qui eoneerne la transmission; pourtant 
ee n'est eependant pas le eas. 

Il n'est guere eonteste que l'enregistrement international ne peut pas 
etre transmis en entier a. une personne non admise a deposer elle-meme des 
enregistrements internationaux a son nom5 • Sinon le systeme institue par 
l' Arrangement de Madrid serait alors injustement ouvert aux deposants 
clont le pays de domieile n'a pas adhere a l' Arrangement, et ne partage ni 
les risques ni les frais qui en resultent. Le but de l' Arrangement est en effet 
de faire benefieier uniquement les ressortissants des pays protegeant eux
memes la marque internationale des avantages qui en resultent. Il n'y a 
aueune raison de modifier ee prineipe. 

Il est eependant possible, eomme nous l'avons vu, de separer des« parts» 
nationales de l'enregistrement international. La marque nationale qui doit 
alors etre deposee (en payant les emoluments eorrespondants) jouit de la 
priorite de l'enregistrement international (art. 7hi8, al. 2 du Reglement 
~'exeeution). Elle devient independante de l'enregistrement international 
et devrait clone pouvoir etre transmise eonformement au droit du pays en 
question. 

Malheureusement il n'en est pas ainsi. Selon l'avis de l' Administration 
des Marques de plusieurs pays le proprietaire d'une telle marque ne peut 
pas la transmettre librement, e'est-a-dire a un cessionnaire de son ehoix, 
bien qu'il ait aequis un droit valable a cette marque. Apart les eonditions 
posees par la loi interne pour la transmission de la marque nationale, il doit 
se plier a l'exigenee que le eessionnaire soit admis a deposer des marques 
internationales. 

On ne eomprend pas le pourquoi de eette diffieulte supplementaire. Elle 
ne peut eertes pas servir a eviter les abus de la marque internationale, et ee 
pour la simple raison qu'il suffit pour une personne n'etant pas admise a 
deposer des marques internationales qu'elle possede dans un des pays eon
traetants un etablissement satisfaisant aux exigenees de l' Arrangement 
pour lui ouvrir tous les avantages de eelui-ei. Au lieu d' eviter ees abus ayant 
des eonsequenees beaueoup plus lourdes, on empeehe un authentique 
ayant-droit de disposer de ses droits a sa guise. La possibilite de transmis
sion de « parts » nationales de l' enregistrement international ne peut logi-

5 cf. cependant: Blum, L'interpretation de l'art. 3 CUP, GRUR Ausl. 1964, 513 et la 
replique qui nous semble pertinente de Maday, GRUR Ausl. 1965, 236s. 
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uement donner lieu a des abus, puisque, pour les personnes non admises i deposer des marques internationales, la possibilite de faire valoir la prio
rite d'Union (CUP) leur apporte les memes avantages que de faire valoir 
la priorite de l'enregistrement international. Et cela d'autant plus que ce 
«detour» provoque des frais nettement plus eleves; que l'on songe aux 
frais de depöt et a ceux des «avis de refus» de la marque internationale ... 
si l'on y ajoute encore les frais des depöts nationaux pour la separation de 
la «part» nationale et en outre les frais de transmission, l'addition sera en 
cffet finalement beaucoup plus elevee que pour le depöt de marques na
tionales avec priorite d'U nion ... 

Pour le titulaire de bonne foi d'un enregistrement international, la pro
cedure devient clone absolument sans interet, lorsqu'il veut p. ex. ceder la 
part italienne de son enregistrement. Etant donne qu'il ne peut pas obtenir 
Ia priorite de l'enregistrement international pour le nouveau depöt ne
cessaire pour la transmission, le nouveau depöt est invalide faute de nou
veaute: la marque devient intransmissible, puisque le risque de contesta
tion devient ainsi beaucoup trop grand. 

Tous ceci demontre que la pratique actuelle de nombreuses Administra
tions de Propriete Industrielle de pays ayant adheres a l' Arrangement de 
Madrid, empechant la transmission de «parts» nationales d'enregistre
ments internationaux a des personnes non admises au depöt de marques 
internationales, n'empeche nullement les abus. En realite elle empeche 
uniquement celui qui, de bonne foi, croit avoir acquis avec sa marque 
internationale un droit equivalent a celui resultant des enregistrements 
nationaux, de la transmettre librement pour certains pays. 

Zusammenfassung* 

Bei der Übertragung der international registrierten Marke (IR-Marke) 
ergeben sich Schwierigkeiten, über deren Lösung die Meinungen stark 
auseinander gehen. Es werden zwei Probleme herausgegriffen, die von 
großer praktischer Bedeutung sind: 

1. Wie steht es mit dem Schutz im Ursprungsland, wenn die IR-Marke 
auf einen Angehörigen eines anderen Vertragsstaates übertragen wird? 

2. Kann eine von einer IR-Marke abgespaltene nationale Marke mit der 
Priorität der IR-Marke auf Personen übertragen werden, die nicht zur 
Hinterlegung von IR-Marken berechtigt sind? 

* Voller Wortlaut erschienen in GRUR Ausl. 1965, 604f. 
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Vorerst werden die Vorgänge, die mit der Eintragung und der Über
tragung einer IR-Marke verbunden sind, in Erinnerung gerufen, und die 
Folgerung gezogen, daß 

eine IR-Marke durch Übertragung auf einen Zessionar in einem ande
ren Vertragsstaat nicht plötzlich im Ursprungsland gültig wird; 

mehrmalige solche Übertragungen die IR-Marke in ihrer territorialen 
Wirkung immer mehr einschränken; 

eine durch die Abspaltung entstandene nationale Marke frei (unter Vor
behalt des nationalen Rechts) übertragbar sein sollte, also auch auf 
einen Zessionar, der nicht zur Hinterlegung von IR-Marken berechtigt 
ist. 

Diesen Folgerungen folgen das BIRPI und em1ge nationale Patent
ämter nicht. 

Es wird versucht, durch Prüfung der rechtlichen und der praktischen 
Situation zu zeigen, daß die IR-Marke, wenn sie übertragen wird, in all 
den Ländern keine Wirkung äußern kann, in denen sie schon als Basis
eintragung gedient hat, und daß die Verweigerung der Priorität der IR
Marke bei der Übertragung einer von dieser abgespaltenen nationalen 
Marke nicht dazu geeignet ist, Mißbräuchen zu steuern, sondern nur dazu, 
denjenigen zu hindern, der im guten Glauben, mit seiner IR-Marke ein 
den nationalen Marken ebenbürtiges Recht erworben zu haben, diese für 
einzelne Länder übertragen will. 



Schweizerische Rechtsprechung 

THOMAS RÜEDE, ZÜRICH 

I. Patentrecht 

PatG Art. 2 Ziff. 2 und Art. 59 Abs.1 

Zweck des Ausschlusses von Erfindungen von Verfahren zur Herstellung von Arz
neimitteln auf anderem als chemischem Wege. Begriff der Herstellung von Arznei
mitteln und der Herstellung auf anderem als chemischem Wege. 
Hitzesterilisation ist keine Herstellung auf chemischem Wege. 
Das Amt ist nicht gehalten, dem Patentbewerber die Gründe, aus denen es die 
Erfindung als von der Patentierung ausgeschlossen betrachtet, vor Erlaß der Zu
rückweisungsverfügung in Form von Beanstandungen des Patentgesuchs mitzu
teilen. 

BGE 91 I 219ff. und PMMBl 1965 I 58ff., Urteil der I. Zivilabteilung 
vom 15.Juni 1965 in Sachen Dr.A.Wander AG gegen Eidg.Amt für 
geistiges Eigentum. 

1. Neben den Erfindungen von Arzneimitteln sind nach Art. 2 Ziff. 2 PatG von der 
Patentierung ausgeschlossen « Erfindungen von Verfahren zur Herstellung von Arznei
mitteln auf anderem als chemischem Wege». Eine solche Erfindung liegt vor, wenn das 
Enderzeugnis des Verfahrens ein Arzneimittel ist, das Verfahren die Herstellung eines 
solchen zum Gegenstand hat und die Herstellung auf nicht chemischem Wege erfolgt. 
Diese drei Voraussetzungen müssen zugleich erfüllt sein. Wenn eine davon fehlt, steht 
Art. 2 Ziff. 2 Pa tG der Patentierung des Verfahrens nicht im Wege. 

Im vorliegenden Falle ist unbestritten und steht außer Zweifel, daß das Erzeugnis 
des als Erfindung beanspruchten Verfahrens ein Arzneimittel ist. Streitig und zu prüfen 
ist nur, ob auch die beiden andern Voraussetzungen für den Ausschluß von der Paten
tierung gegeben seien. 

2. Aus der Entstehungsgeschichte von Art. 2 Ziff. 2 PatG geht hervor, daß diese 
Bestimmung die Wahrung der Interessen der Allgemeinheit, insbesondere die Förde
rung der Gesundheitspflege bezweckt. Man befürchtete, die Gewährung des Patent
schutzes für Erfindungen von Arzneimitteln und von Verfahren zur Herstellung solcher 
auf anderm als chemischem Wege würde zu einer Verteuerung der Arzneimittel führen. 
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Der Ausschluß dieser Erfindungen von der Patentierung soll verhüten, daß unentbe 
liehe Heilmittel einem beträchtlichen Teil der Bevölkerung nicht oder nur zu untr 
baren Bedingungen zur Verfügung stehen (vgl. namentlich die Botschaft des Bunda 
rates vom 25. April 1950 über die Revision des Bundesgesetzes betr. die Erfindun 
patente, S.28f. = BBl 1950 I 1004f.; Sten.Bull. NR 1952 S.326f., StR 1953 S.35) 

Dieser klar ersichtlichen Zielsetzung des Gesetzes ist bei der Auslegung Rechnu 
zu tragen, ohne daß zu prüfen wäre, ob die im Schrifttum vielfach kritisierten Übe 
legungen, die zum Erlaß der fraglichen Bestimmung führten, stichhaltig seien od 
nicht (vgl. hiezu BLuM/PEDRAZZINI I S. 206f. Anm. 8 mit Hinweisen). Die in Art. 2 Ziff. 
PatG umschriebenen Voraussetzungen für den Ausschluß pharmazeutischer Erfindu 
gen von der Patentierung dürfen demgemäß nicht einschränkend ausgelegt werden. 

3. Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, eine «Herstellung» von Arzneimittel 
liege nur vor, wenn als Arzneimittel nicht geeignete Stoffe oder Stoffgemische in ei 
als Arzneimittel verwendbares Erzeugnis übergeführt werden. Das Amt für geisticr 
Eigentum hat diese Auffassung mit Recht abgelehnt. Im Hinblick auf den in Erwägun; 
hievor dargelegten Zwecksgedanken von Art. 2 Ziff. 2 PatG ist unter einem Verfahre 
zur «Herstellung» von Arzneimitteln jedes Verfahren zu verstehen, das zu einer für di 
Heilwirkung oder Heilanwendung oder sonstwie wesentlichen Änderung des Ausgangs 
stoffes führt (Urteil vom 6. April 1965 i.S. Kern). Als Herstellungsverfahren hat als 
insbesondere auch ein Verfahren zu gelten, durch das ein Arzneistoff so bearbeitet wird 
daß ein für die Heilanwendung besser geeignetes oder angenehmeres Erzeugnis entsteht 

Das Verfahren, das Gegenstand der von der Beschwerdeführerin zur Patentierun 
angemeldeten Erfindung ist, verfolgt den Zweck, für Einspritzungen bestimmte Vit 
amin-Lösungen durch Erhitzen zu sterilisieren, damit sie ohne schädliche Neben 
wirkungen (Infektionen, Fieber) verwendet werden können. Es ist klar, daß es sie 
dabei um eine für die Heilwirkung und -anwendung wesentliche Veränderung des Aus 
gangsstoffes handelt. Durch die mit dem Erhitzen erreichte Abtötung der patho- un 
pyrogenen Keime entsteht aus einem als Arzneimittel nicht oder kaum verwendbare 
Stoffe ein als solches Mittel geeignetes Erzeugnis. Hierin liegt ohne Zweifel die Her
stellung eines Arzneimittels im Sinne von Art. 2 Ziff. 2 PatG. 

4. Über die Frage, welche Merkmale den chemischen Vorgang vom nichtchemischen 
unterscheiden, hat das Bundesgericht in BGE 82 I 208 Erw. 4 ausgeführt, sie beurteile 
sich «nicht nach den Ergebnissen der neuesten wissenschaftlichen Forschung, die Zwei
fel an der Berechtigung der Unterscheidung zwischen Physik und Chemie wecken mag, 
sondern nach dem herkömmlichen Begriff des chemischen Vorganges, wie er den gesetz
gebenden Behörden sowohl beim Erlaß des alten als auch des geltenden Patentgesetz 
vorgeschwebt hat»; dieses letztere gehe in Übereinstimmung mit der unter dem frühern 
Gesetze herrschenden Lehrmeinung davon aus, «daß physikalisch-analytische Verfah
ren an sich nicht chemischer Natur sind, ein chemischer Vorgang vielmehr nur vorliegt, 
wenn die stoffliche Zusammensetzung von Molekülen verändert wird». 

Es besteht kein Grund, von dieser - in der Beschwerdeschrift nicht beanstandeten -
Rechtsauffassung abzuweichen und durch eine weitere Umschreibung des Begriffs des 
chemischen Vorganges den Anwendungsbereich des Patentschutzes für Arzneimittel im 
Widerspruch zum Grundgedanken des Art. 2 Ziff. 2 PatG auszudehnen. 

Das Abtöten der schädlichen Keime, das im vorliegenden Falle entscheidend ist, 
beruht, wie das Amt und die Beschwerdeführerin übereinstimmend annehmen, auf der 
Koagulation (Ausflockung) und/oder Denaturierung von Proteinen. Dabei handelt es 
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sich nach der Auffassung der Beschwerdeführerin um chemische Vorgänge im Sinne 
des Patentgesetzes, nach der Ansicht des Amtes dagegen um rein kolloid-chemische 

Vorgänge. 
In den Veröffentlichungen, auf welche die Beschwerdeführerin sich beruft, wird nur 

mittelbar und keineswegs zwingend auf das Stattfinden chemischer Vorgänge im her
gebrachten Sinne geschlossen. Diese Veröffentlichungen sind daher nicht beweiskräftig. 
Andere Beweise bietet die Beschwerdeführerin nicht an. Insbesondere beantragt sie 
nicht, ein Gutachten einzuholen. Ihre Vorbringen sind daher nicht geeignet, die von 
ihr angegriffene These des Amtes zu erschüttern, daß die maßgebenden Vorgänge ledig
lich k~lloid-chemischer Natur sind. Es besteht auch kein Anlaß, den Sachverhalt von 
Amtes wegen zu überprüfen (Art.105 OG). 

Gegen die Auffassung des Amtes, daß kolloid-chemische Vorgänge nicht als che
mische Vorgänge im Sinne von Art. 2 Ziff. 2 Pa tG zu betrachten sind, wendet die Be
schwerdeführerin nichts ein. 

Ist demnach mit dem Amte anzunehmen, daß das streitige Verfahren die Herstel
lung von Arzneimitteln auf anderem als chemischem Wege zum Gegenstand hat, so 
ist die Erfindung der Beschwerdeführerin gemäß Art.2 Ziff.2 PatG nicht patentierbar. 

5. Daß das Amt der Beschwerdeführerin gewisse Erwägungen nicht in einer Be
anstandung, sondern erst in der Zurückweisungsverfügung mitteilte, bildet entgegen 
der Ansicht der Beschwerdeführerin keinen Grund für die Aufhebung des angefoch
tenen Entscheides. Nach Art. 59 Abs. l PatG ist ein Patentgesuch für eine Erfindung, 
welche durch Art. 2 von der Patentierung ausgeschlossen ist, «ohne weiteres» zurück
zuweisen. Das Amt war also nicht gehalten, vor Erlaß seiner Verfügung der Beschwerde
führerin alle seine Überlegungen in Form von Beanstandungen des Patentgesuches 
mitzuteilen und ihr so Gelegenheit zu einer Stellungnahme zu geben. 

PatG Art. 2 Ziff. 2 

Empfängnisverhütungsmittel sind nicht zu den von der Patentierung ausgeschlossenen 
Arzneimitteln zu rechnen, sofern sie nicht auch zur Verhütung, Beseitigung oder 
Linderung krankhafter Erscheinungen verwendet werden können wie z.B. die unter 
dem landläufigen Namen «Anti-Baby-Pille» bekannten chemischen Präparate, die 
auch menstruationsregulierend wirken. 

PMMBl 1965 I 60, Rechtsauskunft des Eidg. Amtes für geistiges Eigen
tum vom 8.November 1965. 

PatG Art. 6 

Auf die Erfindernennung kann nur der Erfinder selbst, nicht seine Erben oder andere 
Drittpersonen verzichten. 

PMMBl 1966 I 6, Rechtsauskunft des Eidg. Amtes vom 27. Januar 
1961. 
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PatG Art. 7 Abs. l lit. b 

Ein französisches Patent gilt als vorveröffentlicht von dem Tag an, an welchem 
die Patenterteilung im Bulletin oificiel de la propriete industrielle angezeigt wird, 
obwohl schon von der Patenterteilung an, also vor dem Erscheinen der diesbezüg
lichen Anzeige, Kopien auf Anforderung hin vom französischen Patentamt zur 
Verfügung gestellt würden. 

PMMBl 1966 I 10, Rechtsauskunft des Eidg. Amtes für geistiges Eigen
tum vom 21. Oktober 1965. 

PatG Art. 26 

Ein Patent, das zu Unrecht nicht im amtlichen Vorprüfungsverfahren erteilt wurde, 
kann deswegen nicht nichtig erklärt werden. 

PMMBl 1966 I 10, Rechtsauskunft des Eidg. Amtes für geistiges Eigen
tum vom 12.November 1965. 

PatG Art. 47 

Der Patentbewerber oder Patentinhaber hat nur für das Verhalten solcher Personen 
einzustehen, die bei der Ausführung der patentrechtlich befristeten Handlung eine 
Hiljsfunktion ausüben, somit nicht für das Reinigungspersonal eines Patent
anwaltes. 

PMMBl 1965 I 53ff., Auszug aus der Verfügung des Eidg.Amtes für 
geistiges Eigentum vom 18.Juni 1965. 

PatG Art. 47 Abs. l 

Voraussetzungen, unter denen der Patentinhaber keine eigene Kontrolle der Ge
bührenzahlungsfristen zu führen braucht. 
Entschuldbares Versehen eines Angestellten des Vertreters ( in casu: Fehleintrag 
auf einer Fristkarteikarte). 

PMMBl 1966 I 4ff., Verfügung des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum 
vom 4. November 1965. 

PatG Art. 87 Abs. 2 lit. b 

Beurteilung der verschiedenen Kategorien von E~findungen, welche sowohl das Ge
biet der Zeitmessung als auch andere Gebiete der Technik betreffen. 
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Wird im Patentgesuch nur das Gebiet der ,?,eitmessungstechnik konkret ins Auge 
gefaßt, so obliegt es dem Patentbewerber darzutun, daß die Erfindung mit gleichen 
Vorteilen auch in anderen Gebieten Anwendung finden kann. 

pMMBl 1965 I 54ff., Entscheid der II. Beschwerdeabteilung vom 
1. Oktober 1965 in Sachen Federation suisse des Associations de Fabri
cants d'Horlogerie gegen Entscheid der Vorprüfungssektion II. 

PatG Art. 96 und 97)· PatV II Art. 13 Abs. 9 

Die Beschwerdeabteilung übt keine Ermessenskontrolle aus)· Ermessensmißbrauch 
und Ermessensüberschreitung sind jedoch Rechtsverletzungen und unterliegen daher 
der Überprüfung. 
Eine Beanstandungsverfügung entspricht dem Gesetz, wenn sie dem Patentbewerber 
angibt, aus welchen Gründen sein Patentgesuch bestimmten Rechtssätzen nicht 
genügt. 
Art. 13 Abs. 9 Pat V II ist eine bloße Ausführungsbestimmung zu den Artikeln 
96/97 PatG und kann daher nicht abweichend von der gesetzlichen Regelung ins 
Ermessen der Prüfungsstelle legen, ob sie ein Patentgesuch zurückweisen will, 
bevor sie eine im Sinne von Art. 96 Abs. 2 PatG mit Gründen versehene Beanstan
dung erlassen hat. 

PM MBl 1965 I 46 ff., Entscheid der I. Beschwerdeabteilung des Eidg. 
Amtes für geistiges Eigentum vom 5. Oktober 1964 in Sachen Monsanto 
gegen den Entscheid der Prüfungsstelle der Vorprüfungssektion I. 

II. Markenrecht 

MSchG Art. 6 und UWG Art. l Abs. 2 lit. d 

Verwechselbarkeit der Marken OPOBYL und ORMOBYL. 
Da die Höhe des Schadens in der Regel nicht rechnungsmäßig dargetan werden 
kann, ist der Schadenersatz ex bono et aequo zu bestimmen. 

Revue Internationale de la Propriete Industrielle et Artistique 1965, 
Nr. 60, S.153 ff., Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Bern vom 
17. O ktober 1963 in Sachen YAB S. a r . l. gegen Istituto Farmacotera
pico I taliano. 

Die Klägerin ist Inhaberin der Marke OPOBYL für pharmazeutische 
Produkte und Spezialitäten und vertreibt seit 1923 in der Schweiz ein 
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Medikament zur Bekämpfung der Leberinsuffizienz unter dieser Marke 
die erstmals am 8. Februar 1924 international hinterlegt worden ist. ' 

Die Beklagte hat seit 1939 im internationalen Register die Marke 
ORMOBYL für «un regulateur physiologique des fonctions hepatiques 
et intestinales» eingetragen. Sie vertreibt seit 1952 in der Schweiz unter 
der Marke ORMOBYL ein pharmazeutisches Produkt, das ebenfalls die 
Leberfunktion anregt und reguliert. Dessen erste Eintragung bei der IKS 
erfolgte 1952. 

Die Klägerin forderte die Beklagte 1962 zur Löschung der Marke 
ORMOBYL auf und reichte am 15.Januar 1963 die Klage ein. Diese 
wurde u. a. mit nachstehenden Erwägungen gutgeheißen. 

4 .... Die Warengleichheit muß bejaht werden. Zwar führt die Klägerin dem Eintrag 
nach zu schließen unter ihrer Marke auch noch andere pharmazeutische Produkte. 
Das nicht rezepturpflichtige Leberheilmittel der Klägerin ist aber mit dem unter der 
Bezeichnung «ORMOBYL» von der Beklagten in Verkehr gebrachten Produkt nach 
Zusammensetzung und Indikation warengleich. 

Zu prüfen bleibt die Frage der Verwechselbarkeit. Die beiden zu vergleichenden 
Zeichen weisen 6 bzw. 7 Buchstaben auf, wovon der erste und die 4 letzten identisch 
sind. Die Vokalfolge, die für den Wortklang entscheidende Bedeutung hat, ist bei beiden 
Wörtern gleich. Dies ergibt im Gesamteindruck sowohl phonetisch als auch visuell eine 
starke Ähnlichkeit. Bei der Untersuchung der Verwechselbarkeit ist nicht von gleich
zeitiger vergleichender Prüfung der Zeichen auszugehen. Maßgebend ist, ob die Marken 
einzeln genommen, 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 der Marke auf den Gedächtniseindruck 
angewiesen sind, der in ihnen zurückgeblieben ist. Die Verwechslungsgefahr ist vom 
Standpunkt des letzten Abnehmers, des Konsumenten aus zu beurteilen. Dabei ist das 
durchschnittliche Unterscheidungsvermögen der betreffenden Verkehrskreise zu be
rücksichtigen (vgl. Kommentare MATTER S.101, DAVID Note 3 zu Art.6 sowie die dort 
zitierten Bundesgerichtsentscheide). Im vorliegenden Fall wenden sich beide Produkte 
an denselben Abnehmerkreis, nämlich an Personen, die an Verstopfung, Leber-, Gallen
oder Verdauungsbeschwerden leiden. Die beiden Produkte sind frei verkäuflich. Gerade 
die Tatsache, daß sich bei diesen nicht rezeptpflichtigen Produkten nicht der Arzt 
dazwischen schiebt, der infolge seiner Sachkenntnis eine Verwechslung ausschließt, 
erhöht die Verwechslungsgefahr. Es sei nur verwiesen auf die große Zahl von Inseraten 
in Zeitungen, Illustrierten usw., in welchen Erzeugnisse gegen solche Leiden angeboten 
werden. Bei dieser Sachlage muß die Verwechslungsgefahr eindeutig bejaht werden. 
Dies steht auch im Einklang mit der Bundesgerichtspraxis, die in den letzten Jahren 
eine Reihe von Marken als verwechselbar erklärt hat, die weder in visueller noch in 
phonetischer Hinsicht sich nur annähernd so nahe kommen wie die hier im Streite 
stehenden Marken. Die Vorbehalte, die das Bundesgericht in seinem Entscheid 84 II 
441 bezüglich der rezeptpflichtigen Produkte XYLOCAIN und CELECAIN macht, 
treffen bei den hier in Frage stehenden frei verkäuflichen Erzeugnissen nicht zu. Liegt 
eine Verwechslungsgefahr vor, so muß die Marke der Beklagten für das Gebiet der 
Schweiz als nichtig erklärt werden. 
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Die Beklagte erhebt noch zwei Einwendungen gegen die Nichtigerklärung. Sie macht 
. rnal geltend, daß die beiden Marken während langen Jahren unangefochten neben

e~\nder bestanden hätten. Sie hat nachgewiesen, daß ORMOBYL bereits seit 1952 
ein . b . d D k . d h . ·n der Schweiz vertne en wir . araus ann Je oc mchts zugunsten der Beklagten 
1 
bgeleitet werden. Wer eine ähnliche Marke während längerer Zeit duldet, verzich

:et darnit nach Lehre und Rechtsprechung nicht auf sein Anfechtungsrecht. Durch 
assives Verhalten, Gewährenlassen, büßt der Zeicheninhaber die Unterlassungs- und 

~chadenersatzansprüche nicht ein (vgl. Kommentar MATTER S. 115, BGE 39 II 113, 

43 II 247, 52 II 167). Zudem muß angenommen werden, daß die Beklagte ihr Produkt 
ORMOBYL nur in geringem Umfange in der Schweiz verwendet hat, zum mindesten 
ist das Gegenteil weder behauptet noch nachgewiesen. Wenn sich die Klägerin wohl 
gerade wegen des während Jahren nicht ins Gewicht fallenden Umfanges der Störung 
erst jetzt entschlossen hat, gegen die Beklagte gerichtlich vorzugehen, so kann von einer 
Verwirkung des Klagerechts keine Rede sein. 

Die Beklagte erhebt noch die Einrede des Nichtgebrauches der klägerischen Marke 
OPOBYL. Sie macht geltend, der Warenkatalog der klägerischen Marke sei sehr all
gemein und umfangreich. Es müßte deshalb nicht der Gebrauch eines beliebigen Pro
duktes aus diesem Katalog nachgewiesen werden, sondern der Gebrauch eines dem 
beklagtischen Produkt gleichartigen oder ähnlichen Erzeugnisses. Diesbezüglich trägt 
die Beklagte die Beweislast. Sie hat in dieser Richtung überhaupt keinen Beweis an
getreten, ja nicht einmal irgendwelche Indizien zu Beweisen antragen lassen, welche die 
Einrede des Nichtgebrauches hätten stützen können. Demgegenüber hat die Klägerin 
durch einen Auszug ihres Generalvertreters über den jährlichen Umsatz seit 1933 dar
getan, daß das Produkt OPOBYL ständig in steigendem Maße verkauft wurde. Ferner 
hat sie nachgewiesen, daß das Produkt OPOBYL im Katalog des Verbandes für Regle
mentation markengeschützter pharmazeutischer und hygienischer Spezialitäten in der 
Schweiz seit 1923 regelmäßig aufgeführt wird. Der Gebrauch ist somit entgegen der 
Ansicht der Beklagten nachgewiesen. 

Sind somit die Einwendungen der Beklagten nicht stichhaltig, so muß die inter
nationale Marke ORMOBYL der Beklagten für das Gebiet der Schweiz nichtig erklärt 
werden. 

5. Das Unterlassungsbegehren ist angesichts der bestehenden Verwechslungsgefahr 
und der Tatsache, daß die Beklagte die verwechselbare Marke in der Schweiz gebraucht, 
ohne weiteres zuzusprechen. Soweit den nicht markenmäßigen Gebrauch betreffend, 
kann sich die Klägerin auf Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG stützen, da wegen der bestehenden 
Verwechslungsgefahr auch die Voraussetzungen von Art. 1 Abs.1 UWG erfüllt sind. 
Daß zwischen den Parteien bezüglich der Produkte OPOBYL und ORMOBYL ein 
Konkurrenzverhältnis besteht, liegt auf der Hand. Der Beklagten ist deshalb zu ver
bieten, die Bezeichnung ORMOBYL in irgendeiner Form im Wettbewerb in der 
Schweiz zu gebrauchen unter Androhung der Straffolgen von Art. 403· ZPO im Wider
handlungsfalle. 

6. Die Klägerin fordert für die bisher erfolgten Verletzungen Schadenersatz. Durch 
die Eintragung und V erwendung einer verwechselbaren Marke trifft die Beklagte ein 
Verschulden. Die Unkenntnis entgegenstehender Marken entlastet die Verletzerin nicht. 
Sie ist gehalten, vor der Benützung eines Zeichens Erkundigungen einzuziehen. Küm
mert sie sich um die Existenz ähnlicher Marken nicht, so ist dies ihr als Fahrlässigkeit 
anzurechnen. Da die Beklagte ihre Marke auf dem schweizerischen Markt für ein Pro-
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dukt gleicher Art wie dasjenige der Klägerin verwendet hat, ist ein Schaden ohne 
weiteres naheliegend. Die von der Beklagten erhobene Einrede der Verjährung ist zu 
verwerfen. Bei einer fortgesetzten unerlaubten Handlung beginnt die Verjährung erst 
mit dem Abschluß der letzten Handlung. 

Die Höhe des Schadens kann in der Regel nicht rechnungsmäßig dargetan werden. 
Sache der Geschädigten ist es, den erlittenen Schaden zu substanzieren und Tatsachen 
nachzuweisen, die den ziffernmäßig nicht bestimmbaren Schaden nach dem Ermessen 
des Richters abschätzen lassen. Über die Höhe des Umsatzes der Beklagten an ihrem 
Produkt ORMOBYL liegt einzig eine Angabe der Etablissements Barberot SA vor 
welche die Generalvertretung für «ORMOBYL» in den Jahren 1951 bis 1953 inn; 
hatte. In dieser Zeit wurden total 110 Schachteln ORMOBYL verkauft. Irgendwelche 
Anhaltspunkte, daß in der Folge ein wesentlich höherer Umsatz erzielt worden wäre 
liegen nicht vor. Es darf somit davon ausgegangen werden, daß der Verkauf des Pro~ 
duktes der Beklagten in der Schweiz keinen erheblichen Umfang angenommen hat. 
Ex bono et aequo bestimmt das Gericht den Schadenersatz auf Fr. 500.-. 

MSchG Art. 14 Abs.1 Zijf. 2 

Die Marke «ever fresh» für Wäsche- und Kleidungsstücke enthält als Haupt
bestandteil einen der englischen Sprache entnommenen, auf Eigenschaften der Ware 
hinweisenden Ausdruck, der als Gemeingut anzusehen ist und die Marke von der 
Eintragung ausschlief]t. 

BGE 91 I 356ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 12. Oktober 1965 in 
Sachen Schulte & Dieckhoff gegen Eidg. Amt für geistiges Eigentum. 

3. Nach dem Bundesgesetz betreffend den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken 
ist die Eintragung unter anderem dann zu verweigern, wenn die Marke als wesentlichen 
Bestandteil ein als Gemeingut anzusehendes Zeichen enthält (Art. 14 Abs. l Ziff. 2). 

Als Gemeingut gelten unter anderem Hinweise auf Eigenschaften oder die Beschaf
fenheit der Erzeugnisse, für welche die Marke bestimmt ist (BGE 31 II 516, 42 II 169, 
63 II 427f., 70 II 243, 79 II 102, 83 II 218, 84 II 223 und 431, 87 I 144 und 396). 

4. Der Ausdruck «ever fresh» ist der englischen Sprache entnommen und bedeutet 
«immer frisch». Er beschreibt also die Ware der Beschwerdeführerin. Unerheblich ist, 
ob der Kunde ihm entnehme, die Wäsche- und Bekleidungsstücke der Beschwerde
führerin blieben auch ohne besondere Behandlung immer frisch, oder sie seien leicht 
zu waschen und zu bügeln, oder sie verliehen ihrem Träger immer ein frisches Aus
sehen, oder sie wiesen alle diese Eigenschaften zugleich auf. In allen diesen Fällen rühmt 
der Ausdruck «ever fresh» der Ware eine bestimmte Eigenschaft (oder bestimmte 
Eigenschaften) nach. Daß er bis zu einem gewissen Grade der Einbildungskraft des 
Lesers oder Hörers Spielraum läßt, ändert nichts. Der gedankliche Hinweis auf Eigen
schaften der Ware wird dadurch nicht abgeschwächt. 

Der Beschwerdeführerin ist auch nicht beizupflichten, wenn sie geltend macht, die 
Bezeichnung «ever fresh» könnte zwar bei kosmetischen Erzeugnissen als Hinweis auf 
eine Eigenschaft aufgefaßt werden; bei Wäsche- und Bekleidungsstücken habe sie diese 
Bedeutung aber nicht. Es ist durchaus üblich, z.B. von frischen Wäschestücken zu spre-
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eben oder einer Person wegen ihrer Bekleidung ein frischeres Aussehen zuzuschreiben 
als einer andern. Deshalb unterscheidet sich der vorliegende Fall auch von dem in 
BGE 70 II 253 veröffentlichten, in welchem das Bundesgericht das Wort «unique» 
nicht als Bezeichnung einer für elektrische Rasierapparate charakteristischen Eigen

schaft auffaßte. 

5. Weist die Bezeichnung «ever fresh» auf Eigenschaften der Ware hin, so kann sie 
nicht deshalb zugelassen werden, weil sie der englischen Sprache entnommen ist, die 
in der Schweiz weder Amts- noch Nationalsprache ist. Wie die Beschwerdeführerin 
unter H inweis auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtes selber einräumt, schließt 
das Gesetz die als Gemeingut anzusehenden Zeichen deshalb von der Eintragung als 
Marke aus, weil niemand im Gebrauch des allgemeinen Wortschatzes behindert werden 
soll. Zum allgemeinen Wortschatz gehören aber nicht nur Ausdrücke aus einer Amts
oder Nationalsprache. Jedermann ist in der Schweiz berechtigt, sich im Geschäfts
verkehr der englischen Sprache zu bedienen. Das geschieht häufig, besonders wenn der 
Geschäftspartner im Ausland wohnt. Wörter und Wendungen aus dem englischen 
Sprachschatz sind gerade im Textilhandel sehr verbreitet. Es darf den Mitbewerbern 
der Beschwerdeführerin nicht verwehrt werden, den von ihnen auf den Markt gebrach
ten Wäsche- und Bekleidungsstücken nachzurühmen, sie seien «ever fresh», ihr Träger 
sehe « ever fresh» aus usw. Dieser Ausdruck wird auch von einem erheblichen Teil der 
schweizerischen Bevölkerung verstanden. Die Beschwerdeführerin hat nicht Anspruch 
darauf, diesen Kreisen gegenüber allein als Lieferantin von immer frischen oder immer 
ein frisches Aussehen verleihenden Textilien aufzutreten. Für den von ihr gewählten 
Ausdruck kann also nicht das gleiche gelten wie für Lautverbindungen, die keiner 
Sprache angehören, sondern frei erfunden sind (vgl. BGE 79 II 102: «Liliput»). 

6. Die Beschwerdeführerin macht geltend, das Eidgenössische Amt für geistiges 
Eigentum widerspreche seiner eigenen Praxis, wenn es der Marke «ever fresh» den 
Schutz verweigere; denn es habe schon zahlreiche Marken mit dem Wort oder der 
Vorsilbe «ever» als schutzfähig erachtet, für Textilien z.B. die Marken everfit, ever flat, 
everchic, everflex und für Wasch- und Putzmittel die Marken evergreen, everbel, ever 
smile usw. 

Das Bundesgericht hat jedoch nicht zu entscheiden, ob diese oder ähnliche Marken 
zu Recht zugelassen wurden. Wenn ja, vermöchte die Beschwerdeführerin daraus nichts 
für sich abzuleiten; jeder Fall ist nach den ihm eigenen Umständen zu würdigen. Soll
ten die erwähnten Marken dagegen zu Unrecht eingetragen worden sein, so wäre zu 
sagen, daß es einer Behörde nicht verboten ist, eine Praxis aufzugeben, deren Unrichtig
keit sie erkannt oder deren Verschärfung sie wegen veränderter Verhältnisse oder zu
nehmender Mißbräuche für geboten hält; niemand hat Anspruch darauf, daß wegen 
einer nicht haltbaren Praxis auch in seinem Falle ein gesetzwidriger Entscheid gefällt 
werde (BGE 91 I 217/ 18 mit Hinweisen; ferner BGE 86 I 250). Zudem ist die Praxis 
einer Verwaltungsbehörde für das Bundesgericht nicht verbindlich. 

7. Die Beschwerdeführerin meint, ihre Marke müsse geschützt werden, weil die Wör
ter « ever fresh» von einem Band mit Schleife umgeben und in besonderer Schrift 
geschrieben seien, was einen originellen Gesamteindruck bewirke. 

Es trifft zu, daß die Marke als Ganzes beurteilt werden muß. Sie darf aber schon 
dann nicht eingetragen werden, wenn sie einen wesentlichen Bestandteil enthält, der 
Gemeingut ist. Die Wörter «ever fresh» sind aber ein wesentlicher Bestandteil, sogar 
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der wesentlichste. Band und Schriftform spielen im mündlichen Verkehr überhaupt 
keine Rolle, und für den Betrachter sind sie nebensächlich (vgl. BGE 70 II 247 Abs. l). 
Die kursive Schrift des Wortes «fresh» wirkt übrigens nicht originell, sondern betont 
lediglich die der Ware nachgerühmte Eigenschaft. Die Beschwerdeführerin empfände 
es denn auch zweifellos als eine Nachahmung ihrer Marke, wenn ein Mitbewerber seine 
Ware mit den Wörtern «ever fresh» in anderer Schrift und ohne Band kennzeichnen 
würde. 

MSchG Art. 24 lit. a und UWG Art. l 

Eine Markenrechtsverletzung begeht, wer auf Sprüh-Verteil-Automaten ohne ,Zu
stimmung des Inhabers die Marke anbringt, selbst wenn er zur Auffüllung die 
Markenware des Inhabers verwendet. 
Unlauterer Wettbewerb liegt nicht vor, weil durch diese Handlungen dem Inhaber 
der Marke keine Kunden entzogen worden sind. 

Revue Internationale de la Propriete Industrielle et Artistique 1965, 
Nr. 61, S. 238ff., Urteil des Kantonsgerichtes Waadt vom 17. Dezember 
1964 in Sachen Societe Chanel et Syndicat national de la Parfümerie 
Frarn;aise gegen Bugnion. 

Die Klägerin Chanel SA ist u. a. Inhaberin der bekannten Marke 
CHANEL No. 5. Das Syndicat national de la Parfümerie Franc_;aise ist 
ein Wirtschaftsverband mit juristischer Persönlichkeit, der die Interessen 
der Parfumindustrie u. a . durch Klageerhebungen wahrzunehmen hat. 

Der Beklagte Emil Bugnion besitzt ungefähr 25 Sprühautomaten für 
Parfum in Genf und Lausanne, welche insbesondere in den Lavabos von 
Tea-Rooms installiert sind. Diese Apparate versprühen gegen Bezahlung 
von zwanzig Rappen ein gewisses Quantum von Parfum, welches in den 
Behältern von ungefähr 1 dl Inhalt dieses Apparates enthalten ist. Dieses 
Parfum verbleibt in den Behältern während Monaten und ist darin einer 
erheblichen Veränderung ausgesetzt, so daß es unter Umständen schwierig 
oder gar unmöglich ist, das Parfum zu erkennen. Die Apparate selbst 
werden nicht regelmäßig gepflegt. So ist z.B. derjenige im Tea-Room 
Corso in Genf in schlechtem Zustand und wird sehr wenig benützt. 

Der Beklagte hat Etiketten « Chanel N° 5 » und « Chanel N° 5, eau de 
cologne parfumee » herstellen und auf diesen Apparaten anbringen lassen. 
Dadurch hat der Beklagte die Marke CHANEL verletzt. Er hat sie ohne 
Berechtigung auf seinen Apparaten angebracht und hat dem Publikum 
unter der Marke CHANEL ein Parfum verkauft, welches in seiner Qua
lität verändert war, soweit es sich überhaupt um Originalparfum han
delte. Durch diesen Verkauf dieses Parfums in einer wenig gepflegten Auf-
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rnachung hat der Beklagte den von der Klägerin Chanel SA unter der 
:Marke « Chanel N° 5 » angebotenen Parfum diskreditiert. Er hat ohne 
Berechtigung zu seinem eigenen Vorteil den guten Ruf der Marke aus
genützt. Er hat so das Publikum irregeführt. 

Auf Grund dieses Tatbestandes hat das Kantonsgericht Waadt die Mar
kenrechtsklage der Chanel SA zugesprochen, beide Klägerinnen bezüglich 
unlauteren Wettbewerbs dagegen abgewiesen, wobei das Gericht die nach
stehenden rechtlichen Erwägungen anstellte: 

Considerant que le titulaire de la marque a le droit exclusif d'en faire usage et 
d'autoriser des tiers a l'employer, a l'enlever, a la faire modifier ou a l'apposer meme 
sur des produits d'origine; 

Que toute reproduction par un tiers, non autorise, est une contrefa9on; 
Que seul l'ayant droit a la marque decide la forme sous laquelle il veut livrer au 

public la marchandise qu'il entend revetir de sa marque (JF 1907, p.280); 
Qu'en apposant la marque Chanel N ° 5, sans l'autorisation de Chanel S.A., sur des 

appareils automatiques, le defendeur s'est livre a une contrefa9on de cette marque; 
Que la poursuite civile de cette infraction est fondee sur les articles 24 et ss. de la 

Joi federale concernant la protection des marques de fabrique et de commerce, des 
indications de provenance et des mentions de recompenses industrielles, du 26 septembre 
1890 (abregee ci-apres: LMF), et plus particulierement sur l'article 24 litt.a; 

Que les demanderesses soutiennent que les agissements du defendeur tombent egale
ment sous le coup de la loi federale sur la concurrence deloyale du 30 septembre 1943, 
en ce sens qu'une atteinte aurait ete portee au credit de Chanel S.A.; 

Que les errements du defendeur sont le fait d'un dient de Chanel S.A., mais non 
d'un concurrent; 

Que la loi sur la concurrence deloyale a pour but de reprimer les abus de la con
currence economique; 

Que le defendeur a pu causer un prejudice a la demanderesse en procedant a la 
vente de l'un de ses parfums dans les conditions decrites plus haut; 

Que l'on ne saurait toutefois dire qu'il ait, ce faisant, detourne la clientele de Chanel 
S.A. a son profit; 

Que des lors les agissements du defendeur n'apparaissent pas comme des abus de 
Ja concurrence, au sens de l'article 1 LCD, et ne sauraient etre assimiles aux exemples 
des litt. a a h dudit article; 

Qu'ainsi, ils doivent etre appreciees sous le seul point de vue de la LMF; 
Attendu que l'action civile peut etre intentee, en ce qui concerne les marques, par 

l'acheteur trompe et par l'ayant droit a la marque (art. 27 ch.1 LMF); 
Que les conclusions du Syndicat national de la parfumerie fran9aise, qui ne remplit 

ni l'une ni l'autre de ces conditions doivent des lors etre ecartees; 
Attendu que l'action civile peut tendre au paiement d'une indemnite (article 25, 

alinea 3 LMF), a la cessation du trouble ( articles 31 et 32 LMF) et a la publication 
du jugement dans un ou plusieurs journaux aux frais du condamne (article 32, alinea 1 
LMF); 

Que l'indemnite (de fr.500.-) reclamee par Chanel S.A. est equitable; 
Qu'en ce qui concerne la publication dans les journaux, il convient - vu l'etendue 

limitee des agissements illicites du defendeur - de la limiter a un journal repandu dans 
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toute la Suisse (la Feuille officielle Suisse du commerce) et a deux journaux locaux au 
total, soit au choix de la demanderesse, un quotidien d e Lausanne et un quotidien de 
Geneve, ou deux quotidiens de l'une de ces villes; 

Que la publication ne depassera pas un huitieme de page ( ou son equivalent en 
langage typographique). 

III. W etthewerhsrecht 

UWG Art. l Abs. 2 lit. d 

Kein Ausstattungsschutz für M elitta-K ajfee-Filtergefäße und -Filtertüten. 
Verwechslungsgefahr im Rechtssinne fehlt, wenn die in Betracht fallenden Käufer
kreise nicht geneigt sind, die Ware auf Grund ihrer Ausstattung stets einem be
stimmten einzelnen Hersteller zuzuschreiben. 
Erfüllt eine sich auf das Aussehen der Ware auswirkende Maßnahme vorwiegend 
eine technische Funktion, so darf sie nachgemacht werden, wenn der durch sie 
verwirklichte vorteilhafte ßffekt nicht auf andere Weise herbeigeführt werden kann 
oder dies nicht zumutbar ist. 
Keinem Konkurrenten ist zuzumuten, auf die Verwendung der eirifachsten und 
zweckmäßigsten Form, in der ein in bestimmter Weise brauchbarer Gegenstand 
hergestellt werden kann, zu verzichten und statt dessen eine kompliziertere oder 
weniger zweckmäßige Form zu wählen. 
Abweichungen in Einzelheiten, die den Gesamteindruck nicht wesentlich verändern, 
braucht ein Konkurrent nicht zu suchen und können von ihm nicht gefordert werden. 

ZR 1965, Nr.149, Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 
5. Mai 1964 in Sachen Melitta-Werke gegen ABM AG. 

I. Grundsätzliches 

Im wirtschaftlichen Wettbewerb handelt unlauter, wer Mittel verwendet, die gegen 
Treu und Glauben verstoßen (Art.1 Abs.1 UWG). Laut Art.1 Abs.2 lit.d UWG be
geht einen solchen Verstoß, wer Maßnahmen trifft, die bestimmt oder geeignet sind, 
Verwechslungen mit den Waren oder dem Geschäftsbetrieb eines andern herbeizu
führen. Derartige vom Gesetz untersagte Maßnahmen können im besonderen in der 
Nachahmung einer von einem Mitbewerber für seine Waren verwendeten Ausstattung 
liegen. Dagegen liegt nichts Unlauteres in der Nachahmung einer gemeinfreien, also 
patentrechtlich nicht geschützten Konstruktion eines Erzeugnisses (BGE 79 II 319, 
83 II 158, 87 II 58) . 

1. Erstes Erfordernis für die Anwendbarkeit von Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG, auf den 
sich die Klägerinnen ausschließlich berufen, bildet das Bestehen einer Verwechslungs
gefahr. Sie ist dann gegeben, wenn wegen der Übereinstimmung oder Ähnlichkeit der 
verwendeten Ausstattungen zu befürchten ist, daß die Ware des zweiten für das bereits 
auf dem Markt befindliche Erzeugnis des ersten Wettbewerbers gehalten werde (BGE 
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87 II 56, 83 II 16_2). ~~ne derartige Verwechslung_ setzt voraus, da~ das ~achgeahmte 
Erzeugnis kraft semer außeren Gestaltung Kennzeichnungskraft besitzt, die dafür ver
wendete Ausstattung also geeignet ist, das Produkt herkunftsmäßig zu individualisieren 

nd bei der Abnehmerschaft die Vorstellung zu begründen, jede dergestalt gekenn
ueichnete Ware stamme aus dem nämlichen Betriebe (BGE 87 II 56, 90 II 55; SJZ 
~964 S.8 und dortige Angaben). Handelt es sich anderseits beim nachgeahmten Er-
eugnis um einen Massenartikel ohne eigenes Gepräge, den die Käuferschaft zu erwer

~en pflegt, ohne auf Grund seines Äußern damit die Vorstellung einer bestimmten 
Herkunft zu verbinden, so vermag eine Nachahmung keine Verwechslungsgefahr im 
Rechtssinne zu schaffen (BGE 87 II 56/57). Im weiteren kann eine Nachahmung auch 
dann keine Verwechslungsgefahr im umschriebenen Sinne hervorrufen, wenn bereits 
von verschiedenen Herstellern stammende, gleich oder ähnlich ausgestattete Produkte 
auf dem Markte sind, die in Betracht fallenden Käuferkreise diesen Sachverhalt kennen 
oder doch mit ihm rechnen und daher nicht geneigt sind, ein in solcher Weise ausge
stattetes Erzeugnis stets einem bestimmten einzelnen Hersteller zuzuschreiben (vgl. SJZ 
1964 S.8ff. , namentlich Erwägung III/5). 

2. Auch wenn eine an sich kennzeichnungskräftige Warengestalt nachgeahmt wird 
und eine Verwechslungsgefahr im Rechtssinne vorliegt, ist entgegen dem Wortlaute von 
Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG nach einhelliger Auffassung nicht in jedem Falle unlauterer 
Wettbewerb gegeben. Die besondere Gestalt der Ware kann durch Maßnahmen be
stimmt sein, die einen technischen Zweck verfolgen und eine technische Funktion er
füllen, sei es, daß sie die Herstellung eines in bestimmter Weise brauchbaren Erzeug
nisses überhaupt erst ermöglichen, sei es, daß sie doch Vorteile für dessen Herstellung 
oder Gebrauch bewirken. Solche Maßnahmen übernehmen kann nicht deshalb schlecht
hin verboten sein, weil sie auch das Äußere der \tVare oder ihrer Verpackung bestimmen 
und so Verwechslungen mit dem bereits auf dem Markt befindlichen Produkt ermög
lichen. Anders würde, wie das Bundesgericht wiederholt mit Recht hervorgehoben hat, 
die Allgemeinheit in unerträglicher und mit unserer Rechtsprechung im Widerspruch 
stehender Weise gehindert, sich technische Fortschritte zunutze zu machen (BGE 84 II 
582 Erw. 2 und dortige Angaben). Ein einzelner Hersteller vermöchte alsdann eine 
technisch vorteilhafte Gestaltung, obwohl dafür ein Patentschutz nicht anbegehrt oder 
nicht erhältlich oder abgelaufen wäre, auf unbeschränkte Zeit zu monopolisieren, was 
mit den gesetzlichen Beschränkungen des Erfindungsschutzes und dem Grundsatze der 
Wettbewerbsfreiheit unvereinbar wäre. 

Verfolgt eine auf das Aussehen der Ware sich auswirkende Maßnahme vorwiegend 
einen technischen Zweck, so darf sie nachgemacht werden, wenn der durch sie ver
wirklichte vorteilhafte Effekt nicht auf andere Weise herbeigeführt werden kann oder 
wenn dies zwar an sich möglich wäre, dem Konkurrenten aber die Wahl einer an
deren, eine Gleichheit oder Ähnlichkeit in der äußeren Gestalt des Erzeugnisses vermei
dende Lösung zur Erzielung des nämlichen Vorteils nicht zuzumuten ist (vgl. dazu 
BGE 84 II 583; ähnlich BGE 79 II 320f., 83 II 158, 87 II 58, 88 IV 82/83). 

Zumutbar sind dabei nach der Rechtsprechung nur solche Ersatzlösungen, die gleich
wertig sind, also zu einem gleich soliden, gleich zweckmäßigen, praktischen und brauch
baren Erzeugnis führen, die überdies naheliegen, und die nicht schon von anderen 
Konkurrenten angewandt werden (BGE 84 II 583/84, 79 II 320/21, 87 II 58). Billiger
weise kann ferner von einem Mitbewerber auch nicht verlangt werden, allein zur Ver
meidung äußerer Ähnlichkeit eine mit größeren Herstellungskosten verbundene Aus-
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toute la Suisse (la Feuille officielle Suisse du commerce) et a deux journaux locaUJc 
total, soit au choix de la demanderesse, un quotidien de Lausanne et un quotidien 
Geneve, ou deux quotidiens de l'une de ces villes; 

Que la publication ne depassera pas un huitieme de page (ou son equivalent 
langage typographique). 

III. W etthewerhsrecht 

UWG Art.1 Abs. 2 lit. d 

Kein Ausstattungsschutzfür Melitta-Kajfee-Filtergefäße und -Filtertüten. 
Verwechslungsgefahr im Rechtssinne fehlt, wenn die in Betracht fallenden Käufer, 
kreise nicht geneigt sind, die Ware auf Grund ihrer Ausstattung stets einem b 
stimmten einzelnen Hersteller zuzuschreiben. 
Erfüllt eine sich auf das Aussehen der Ware auswirkende Maßnahme vorwieg 
eine technische Funktion, so darf sie nachgemacht werden, wenn der durch · 
verwirklichte vorteilhafte ßffekt nicht auf andere Weise herbeigeführt werden ka 
oder dies nicht zumutbar ist. 
Keinem Konkurrenten ist zuzumuten, auf die Verwendung der einfachsten u 
zweckmäßigsten Form, in der ein in bestimmter Weise brauchbarer Gegensta 
hergestellt werden kann, zu verzichten und statt dessen eine kompliziertere o 
weniger zweckmäßige Form zu wählen. 
Abweichungen in Einzelheiten, die den Gesamteindruck nicht wesentlich veränd 
braucht ein Konkurrent nicht zu suchen und können von ihm nicht gefordert werd 

ZR 1965, Nr. 149, Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vo 
5. Mai 1964 in Sachen Melitta-Werke gegen ABM AG. 

1. Grundsät;::,liches 

Im wirtschaftlichen Wettbewerb handelt unlauter, wer Mittel verwendet, die geg 
Treu und Glauben verstoßen (Art. l Abs.1 UWG). Laut Art.1 Abs.2 lit.d UWG 
geht einen solchen Verstoß, wer Maßnahmen trifft, die bestimmt oder geeignet sin 
Verwechslungen mit den Waren oder dem Geschäftsbetrieb eines andern herbeiz 
führen. Derartige vom Gesetz untersagte 11aßnahmen können im besonderen in d 
Nachahmung einer von einem Mitbewerber für seine Waren verwendeten Ausstattu 
liegen. Dagegen liegt nichts Unlauteres in der Nachahmung einer gemeinfreien, a 
patentrechtlich nicht geschützten Konstruktion eines Erzeugnisses (BGE 79 II 319 
83 II 158, 87 II 58). 

1. Erstes Erfordernis für die Anwendbarkeit von Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG, auf de 
sich die Klägerinnen ausschließlich berufen, bildet das Bestehen einer Verwechslun 
gefahr. Sie ist dann gegeben, wenn wegen der Übereinstimmung oder Ähnlichkeit d 
verwendeten Ausstattungen zu befürchten ist, daß die Ware des zweiten für das berei 
auf dem Markt befindliche Erzeugnis des ersten Wettbewerbers gehalten werde (BG 
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87 II 56, 83 II 162). Eine derartige Verwechslung setzt voraus, daß das nachgeahmte 
Erzeugnis kraft seiner äußeren Gestaltung Kennzeichnungskraft besitzt, die dafür ver
wendete Ausstattung also geeignet ist, das Produkt herkunftsmäßig zu individualisieren 
und bei der Abnehmerschaft die Vorstellung zu begründen, jede dergestalt gekenn-
eichnete Ware stamme aus dem nämlichen Betriebe (BGE 87 II 56, 90 II 55; SJZ 

~964 S.8 und dortige Angaben). Handelt es sich anderseits beim nachgeahmten Er
zeugnis um einen Massenartikel ohn~. eigenes Gepräge, den die Käuferschaft zu erwer
ben pflegt, ohne auf Grund seines Außern damit die Vorstellung einer bestimmten 
Herkunft zu verbinden, so vermag eine Nachahmung keine Verwechslungsgefahr im 
Rechtssinne zu schaffen (BGE 87 II 56/57). Im weiteren kann eine Nachahmung auch 
dann keine Verwechslungsgefahr im umschriebenen Sinne hervorrufen, wenn bereits 
von verschiedenen Herstellern stammende, gleich oder ähnlich ausgestattete Produkte 
auf dem M arkte sind, die in Betracht fallenden Käuferkreise diesen Sachverhalt kennen 
oder doch mit ihm rechnen und daher nicht geneigt sind, ein in solcher Weise ausge
stattetes Erzeugnis stets einem bestimmten einzelnen Hersteller zuzuschreiben (vgl. SJZ 
1964 S.8 ff., namentlich Erwägung III/5) . 

2. Auch wenn eine an sich kennzeichnungskräftige Warengestalt nachgeahmt wird 
und eine Verwechslungsgefahr im Rechtssinne vorliegt, ist entgegen dem Wortlaute von 
Art. I Abs. 2 lit. d UWG nach einhelliger Auffassung nicht in jedem Falle unlauterer 
Wettbewerb gegeben. Die besondere Gestalt der Ware kann durch Maßnahmen be
stimmt sein, die einen technischen Zweck verfolgen und eine technische Funktion er
füllen, sei es, daß sie die Herstellung eines in bestimmter Weise brauchbaren Erzeug
nisses überhaupt erst ermöglichen, sei es, daß sie doch Vorteile für dessen Herstellung 
oder Gebrauch bewirken. Solche Maßnahmen übernehmen kann nicht deshalb schlecht
hin verboten sein, weil sie auch das Äußere der vVare oder ihrer Verpackung bestimmen 
und so Verwechslungen mit dem bereits auf dem Markt befindlichen Produkt ermög
lichen. Anders würde, wie das Bundesgericht wiederholt mit Recht hervorgehoben hat, 
die Allgemeinheit in unerträglicher und mit unserer Rechtsprechung im Widerspruch 
stehender Weise gehindert, sich technische Fortschritte zunutze zu machen (BGE 84 II 
582 Erw. 2 und dortige Angaben). Ein einzelner Hersteller vermöchte alsdann eine 
technisch vorteilhafte Gestaltung, obwohl dafür ein Patentschutz nicht anbegehrt oder 
nicht erhältlich oder abgelaufen wäre, auf unbeschränkte Zeit zu monopolisieren, was 
mit den gesetzlichen Beschränkungen des Erfindungsschutzes und dem Grundsatze der 
Wettbewerbsfreiheit unvereinbar wäre. 

Verfolgt eine auf das Aussehen der Ware sich auswirkende Maßnahme vorwiegend 
einen technischen Zweck, so darf sie nachgemacht werden, wenn der durch sie ver
wirklichte vorteilhafte Effekt nicht auf andere Weise herbeigeführt werden kann oder 
wenn dies zwar an sich möglich wäre, dem Konkurrenten aber die Wahl einer an
deren, eine Gleichheit oder Ähnlichkeit in der äußeren Gestalt des Erzeugnisses vermei
dende Lösung zur Erzielung des nämlichen Vorteils nicht zuzumuten ist (vgl. dazu 
BGE 84 II 583; ähnlich BGE 79 II 320f., 83 II 158, 87 II 58, 88 IV 82/83). 

Zumutbar sind dabei nach der Rechtsprechung nur solche Ersatzlösungen, die gleich
wertig sind, also zu einem gleich soliden, gleich zweckmäßigen, praktischen und brauch
baren Erzeugnis führen, die überdies naheliegen, und die nicht schon von anderen 
Konkurrenten angewandt werden (BGE 84 II 583/84, 79 II 320/21, 87 II 58). Billiger
weise kann ferner von einem Mitbewerber auch nicht verlangt werden, allein zur Ver
meidung äußerer Ähnlichkeit eine mit größeren Herstellungskosten verbundene Aus-
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führung zu wählen und so seine Konkurrenzfähigkeit herabzumindern (BGE 87 II 5B 
Erw. 3a und dortige Angaben). 

Darüber hinaus versteht es sich, daß allgemein nur solche Abweichungen verlangt 
werden können, die geeignet gewesen wären und sind, eine sonst bestehende Verwechs
lungsgefahr zu beheben oder wenigstens in einer ins Gewicht fallenden Weise zu ver
mindern (SJZ 1964 S.11 Erw. IV/ 1). Abweichungen in Einzelheiten, die den Gesamt
eindruck einer Ware, wie er sich der Käuferschaft einprägt, nicht wesentlich verändern 
braucht ein Konkurrent nicht zu suchen und können von ihm nicht gefordert werden'. 

II. Filtergefäß 

1. Die Klägerinnen haben in Streitfrage I / 1 genau umschrieben, für welche charak
teristischen Merkmale ihres Melitta-Filtergefäßes sie Ausstattungsschutz beanspruchen. 
Diese Umschreibung im Rechtsbegehren ist für das vorliegende Verfahren maßgebend. 
Darin nicht genannte Ausstattungselemente (wie zum Beispiel die Zahl « 102 », welche 
als Größenangabe auf den Streitgegenstand bildenden Melitta-Gefäßen aufgeprägt ist) 
sind daher bei der prozessualen Prüfung der Frage, ob unlauterer Wettbewerb vorliege, 
außer Betracht zu lassen (SJZ 1964 S.9 Erw.III/ 1 und dortige Hinweise). 

Nach den Angaben im Rechtsbegehren wird das von den Klägerinnen als «Filter
trichter» bezeichnete Melitta-Filtergefäß Nr. 102, namentlich dasjenige aus Porzellan, 
durch folgende besondere Merkmale charakterisiert: 

a) Kegelstumpfform, wobei die obere Öffnung des Filterkörpers kreisförmig ist, dieser 
kreisförmige Querschnitt sich jedoch gegen unten zunehmend abflacht, wodurch eine 
abgeflacht konische Form mit einem schlitzförmigen (die Öffnungen für den Auslauf 
der Flüssigkeit enthaltenden) Trichterboden entsteht; 

b) Höhe des Filterkörpers (oberer Rand bis Flanschmitte) 95 mm, Durchmesser der 
kreisförmigen oberen Öffnung 120 mm; 

c) Trichterwand mit zwei verschiedenen Neigungswinkeln von 18 und 28 Grad; 

d) schei benförmiger Flansch; 

e) Stutzen am unteren Ende ca. 8 mm hoch; 

f ) Innenwandung mit Längsrippen versehen. 

Es trifft zu und wird von der Beklagten übrigens auch nicht bestritten, daß das Filter
gefäß der Beklagten aus weißem Kunststoff mit diesen Merkmalen und Maßen des 
klägerischen Porzellanfiltertopfes im wesentlichen übereinstimmt. 

Allerdings sind im übrigen gewisse Unterschiede vorhanden. Sie liegen einmal im 
verwendeten Material (weißer Kunststoff statt weißen Porzellans). Sodann trägt das 
Melitta-Filtergefäß auf der Außenseite des Trichters die aufgeprägte Bezeichnung 
«Melitta» neben der Zahl « 102»; Entsprechendes fehlt beim Gefäße der Beklagten. 
Ferner enthält der Trichterboden beim Filtertopfe der Klägerinnen nur drei Ausfluß
löcher, beim Gefäße der Beklagten dagegen vier. Im weiteren sind auch die Rippen 
auf der Innenwand des Trichters nicht genau gleich angeordnet und ist die Form des 
auf der Außenseite angebrachten Henkels verschieden. Schließlich sind die Packungen 
nicht identisch (Kartonschachtel mit Abbildung des Topfes, Wortmarke und Ziffer 
« 102 » auf einer Stirnseite bei den Klägerinnen; unbeschrifteter Sack aus durchsichtiger 
Kunststoffolie beim Gefäße der Beklagten). 
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Diese Unterschiede stechen jedoch in Anbetracht der auffälligen Gemeinsamkeiten 
. der Form der verglichenen Gefäße zu wenig hervor. Wer bisher nur das Melitta
;orzellan-Filtergefäß kannte, wird auf Grund des in seiner Erinnerung haftenden Ge-

rnteindruckes geneigt sein, auch den Filtertopf der Beklagten als ein solches Melitta
~efäß anzusehen. Daran werden weder die Verschiedenheit des verwendeten Materials, 
noch das Fehlen einer Marke, noch die geringfügigen Unterschiede in der Gestaltung 
einzelner Teile (Ausflußlöcher, Rippen, Henkel) etwas ändern, ebensowenig aber auch 
die Verschiedenheit der Verpackung; denn diese ist beim Gefäße der Beklagten durch
aus unspezifisch und daher für sich allein nicht ohne weiteres geeignet, den Schluß 
auf einen anderen Hersteller der Ware nahezulegen. 

Der klägerischen Gestaltung des Melitta-Filtergefäßes wird im gesamten gesehen die 
Kennzeichnungskraft nicht abgesprochen werden können. Mindestens einzelne seiner 
Charakteristiken dürften genügend einprägsam sein, so z.B. die Abflachung der im 
übrigen konischen Form unter Bildung eines (angenähert) schlitzförmigen Trichter
bodens. Daß es sich beim klägerischen Filtertrichter um einen Massenartikel ohne eige
nes Gepräge handle, bei dessen Erwerb sich die Käuferschaft überhaupt nicht um die 
Herkunft der Ware zu kümmern pflege, kann offenbar nicht gesagt werden. Im übrigen 
scheint es zwar zuzutreffen, daß heute außer den Filtertöpfen der Parteien auch noch 
andere Filtergefäße auf dem Markte sind, welche eine beinahe gleiche Gestalt auf
weisen, so der von der Migros vertriebene Kafino-Filtertopf und ein von der Neuen 
Warenhaus AG verkauftes Filtergefäß. Nachdem jedoch die Klägerinnen mit ihren 
Gefäßen auf dem schweizerischen Markte mehr als zwanzig Jahre lang eine Monopol
stellung innehatten und ihre Gefäße große Verbreitung fanden und finden, kann aus 
der erst seit verhältnismäßig kurzer Zeit erfolgenden Konkurrenzierung der klägerischen 
Töpfe durch ihnen in der Ausgestaltung entsprechende Gefäße anderer Herkunft nicht 
der Schluß gezogen werden, die in Betracht fallenden Käuferkreise - insbesondere 
Hausfrauen - seien nicht mehr geneigt, so gestaltete Filtergefäße stets dem gleichen 
Hersteller ( eben der Klägerin 1) zuzuschreiben. Angesichts der geschilderten Umstände 
liegt vielmehr die Möglichkeit nahe, daß Käufer beim Erwerb eines Filters der Beklagten 
annehmen, es handle sich dabei gleichfalls um ein Melitta-Filtergefäß. 

Eine Verwechslungsgefahr im Rechtssinne ist daher entgegen der Meinung der Be
klagten zu bejahen. Der Nachweis tatsächlich vorgekommener Verwechslungen ist nicht 
erforderlich. 

2. Eine Verwechslungsgefahr muß nach dem in Erw. I /2 Gesagten hingenommen 
werden, wenn die Merkmale, welche die äußere Ausgestaltung der nachgeahmten Ware 
bestimmen, vorwiegend eine technische Funktion erfüllen, und es dem Konkurrenten 
nicht möglich oder nicht zuzumuten ist, den durch sie verwirklichten vorteilhaften 
technischen Effekt auf einem andern Wege herbeizuführen, bei dem hinsichtlich der 
äußeren Gestaltung des Erzeugnisses ein genügender Abstand vom älteren Produkte 
gewahrt wird. Wenn die Klägerinnen demgegenüber als «technisch bedingt» nur die
jenigen «technisch-funktionellen Elemente, die das Wesen der Ware selbst ausmachen, 
also die Elemente, die durch den Gebrauchszweck ausschließlich technisch bedingt 
sind», betrachten wollen und behaupten, nur das von ihnen angewandte technische 
Prinzip, nämlich eine Filterung nicht allein am Boden, sondern auch an den Seiten
wänden des Filtergefäßes zu bewirken, sei grundsätzlich für jedermann frei, so gehen 
sie von einer unrichtigen Auffassung aus. Der Begriff der technischen Bedingtheit ist im 
Gebiete des Ausstattungsschutzes zum vorneherein nur bezüglich konkreter Gestaltungs-
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maßnahmen sinnvoll. Un~ zwar ~incl als technisch _bedingt namentlich_ auch alle Maß. 
nahmen zu betrachten, die vorwiegend zur Herbeiführung von Vorteilen für Herstel
lung oder Gebrauch des Erzeugnisses gewählt wurden. Insbesondere daraufhin Werd 
die von den Klägerinnen hervorgehobenen Charakteristiken ihres Filtergefäßes im ei: 
zelnen zu prüfen sein. Bei dieser Prüfung wird dem Versuch der Klägerinnen entgegen. 
getreten werden müssen, nunmehr, nach Ablauf ihrer Patente, augenscheinliche tecb., 
nische Vorzüge der Gestaltung ihres Produkts herabzumindern und dessen Merkmale 
nachträglich als willkürlich gewählte Ausstattungselemente darzustellen. Zumal dort 
wo die technische Funktion einer beim Erzeugnis der Klägerinnen verwirklichten Mai 
nahme sich aus den eigenen Patentschriften der Klägerin 1 ergibt, kann einem solchen 
Bestreben, das technische Element heute als nebensächlich abzutun, kein Erfolg bc. 
schieden sein. 

Beide Parteien haben sich bezüglich der technischen Bedingtheit von Merkmalen 
und der Möglichkeit und Zumutbarkeit abweichender Lösungen auf Expertise berufen, 
Einer solchen bedarf es indessen nach einhelliger Auffassung des Gerichtes nicht, da die 
sich stellenden Fragen nicht derart sind, daß ihre Prüfung und Beantwortung besondere 
Fachkenntnisse auf dem in Frage stehenden Gebiet voraussetzen würde. Vielmehr glaubt 
das Handelsgericht durchaus imstande zu sein, auf Grund des vorgetragenen Prozeß
stoffes sowie des allgemeinen Wissens und der Erfahrung seiner Mitglieder die in Be
tracht fallenden Verhältnisse selbständig zu beurteilen. 

3. Die Klägerinnen bezeichnen ihr Gefäß mit Recht als «Filtertrichter». Die Idee, 
Aufbrühgetränke wie Kaffee mit Hilfe eines Trichters herzustellen, in welchen ein 
Filterpapier gelegt wird, ist gemeinfrei und wird seit langem verwirklicht. Die Trichter
form an sich ist gekennzeichnet durch eine geschlossene Wandung, welche oben eine 
weite Eingußöffnung und unten eine engere Ausflußöffnung bildet. Alle von den Par
teien im Prozeß eingereichten Filtergefäße weisen diese Grundform auf. 

Die einfachste Trichterform ist diejenige, die eine gerade (nicht gebaucht) verlau
fende Wandung, eine kreisrunde obere Eingußöffnung und eine ebenfalls kreisrunde 
untere Ausflußöffnung aufweist, wobei der Neigungswinkel der Wand allenthalben 
gleich ist. Ein solches Modell, wie es in dieser Form überall - nicht nur im chemischen 
Labor, sondern z.B. auch für Haushalttrichter - verwendet wird, haben die Klägerinnen 
selbst zu den Prozeßakten eingereicht. Diese Form kann im Grundsatze schon durch 
entsprechende Rollen eines gewöhnlichen Blattes Papier gebildet werden und stellt, 
wie die Klägerinnen mit Recht zugestehen, die übliche, altbekannte klassische Trichter
form dar. Sie läßt sich, um die klägerische Ausdrucksweise zu verwenden, als konische 
Form, genauer als Kegelstumpfform definieren. Diese einfachste Trichterform, wie sie 
zusammen mit einem die Ausflußöffnungen enthaltenden runden, flachen Trichter
boden für das Filtern von Kaffee seit langem gebräuchlich ist (vgl. das Schweizer Patent 
Nr.196601 S.1 Spalte 1 Abs.2), kann von niemandem für sich allein beansprucht wer
den. Insbesondere muß es jedem Hersteller von Filtergefäßen erlaubt sein, sie zu über
nehmen. Denn auf die Verwendung der einfachsten Form, in der ein für einen bestimm
ten Zweck brauchbarer Gegenstand hergestellt werden kann, zu verzichten und statt 
dessen eine kompliziertere Form zu wählen, ist keinem Mitbewerber zuzumuten. 

Das gilt auch deshalb, weil diese einfachste Form offensichtliche Vorteile mit sich 
bringt. Das von der Beklagten eingereichte (zuhanden eines in Deutschland geführten 
Parallelprozesses erstattete) private Rechtsgutachten von Prof. Tetzner, welches als Be
standteil der beklagtischen Parteivorträge zu betrachten ist, weist mit Recht darauf 
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bin, daß dem Er:orderni~, eine «t.~effsichere» ~ingußöffnu_ng zu scha~:n, am bes~en 
durch die W ahl emer ~reisrunden Offnung Genuge getan wird. Ausgepragte, auffällige 
Abweichungen . von dieser Form .. (1_1n~ n~r solc~e. wär_en allenfalls genügend un_ter-
cbeidungskräfüg) werden regelmafüg m dieser Hmsicht ihren Gebrauchszweck wemger 

5 
t erfüllen. Trichter mit ausgeprägten Ecken oder Ausbuchtungen sind zudem weniger 

~cht zu reinigen. Sie weisen ferner bei gleic~em Fass~ngsvermögen eine größere Wand
fläche auf als die einfachsten, konischen Trichter. Eme größere Wandfläche erfordert 
einen größeren Materialverbrauch bei der Herstellung und kann grundsätzlich eine 
unerwünschte größere Wärmeabstrahlung des umschlossenen heißen Gemisches zur 
folge haben. Außerdem erhebt sich im Falle ausgeprägter Abweichungen von der 
Kreisform die Frage, ob beim zweckmäßigen (in der Gebrauchsanweisung für das 
Melitta-Gefäß empfohlenen) Eingießen des heißen Wassers in den Schwerpunkt der 
Eingußöffnung in allen Teilen des Gefäßes eine gleichmäßig gute Auslaugung des 
Kaffeemehles erfolgen könne, die Filtration also z.B. in allfälligen Ecken des Trichters 
gleich gut wie anderwärts erfolge; Bedenken in dieser Richtung liegen nahe. 

Im Vergleich zu einer bauchigen Trichterform sodann kann ein konischer Trichter 
mit gerader Wandung den Vorteil einfacherer Herstellung haben. Vor allem aber ist 
es zweifellos einfacher, eine Filtertüte herzustellen, die sich einer konischen Form all
seitig anpaßt, als eine Tüte, welche sich einer bauchigen Trichterform (mit gewölbter 
Wandung) genügend anschmiegt. Nicht genügende Anpassung der Filtertüte an die 
Form des Filtergefäßes kann aber dazu führen, daß das belastete Filterpapier, wenn es 
naß wird, durchreißt. 

Alle diese Überlegungen zeigen, daß eine Trichterform mit kreisrunder Einguß
öffnung und gerader Wandung für den Gebrauch als Filtergefäß besonders vorteilhaft 
ist. Das ist von den Klägerinnen zur Demonstration möglicher Abweichungen her
gestellten und im Prozeß eingereichten Modellen entgegenzuhalten, soweit sie über
haupt hinsichtlich der Form der Eingußöffnung oder der Wand hinreichend einpräg
same Abweichungen von der einfachsten Trichterform aufweisen. Daß z.B. der Ver
wendung einer mäßig ovalen statt kreisrunden Eingußöffnung für sich allein schon 
genügende Unterscheidungskraft zukäme, behaupten die Klägerinnen mit Recht selbst 
nicht. 

4. Die von den Klägerinnen verwendete Trichterform unterscheidet sich von einer 
strengen Kegelstumpfform allerdings dadurch, daß die Seitenwandung gegen die Aus
flußöffnung hin im Querschnitt in immer stärkerem Maße in eine länglich-ovale bis 
schlitzartige Form übergeht, wie sie entsteht, wenn z.B. ein aus einem Blatt Papier ge
bildeter, im Querschnitt ursprünglich kreisförmiger Trichter an seinem unteren Ende 
durch Druck von zwei gegenüberliegenden Seiten her zusammengepreßt wird. Die Klä
gerinnen und mit ihnen auch die Beklagte sprechen von einer «abgeflacht konischen 
Form» des Gefäßes. Sie bewirkt eine länglich-ovale bis schlitzartige Form d es ( die Aus
lauföffnungen enthaltenden) Trichterbodens. 

Diese Form ist von der Klägerin 1 jedoch nicht willkürlich, sondern, wie sich aus 
den seinerzeitgen klägerischen Patentschriften eindeutig ergibt, um ihrer technischen 
Vorteile willen gewählt worden. Der erste Patentanspruch des deutschen Patentes Nr. 
652010 lautete: 

«Aufbrühfilter mit gerippten Seitenwandungen, das zur Aufnahme von Filter
papier, insbesondere in Form von Filtertüten dient, dadurch gekennzeichnet, 
daß der Filterboden oval bis im Grenzfall strichförmig ausgebildet ist und daß 
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sich an ihn die Seitenwandung in entsprechend ovaler Gestalt oder allmählich 
in die kreisrunde Gestalt übergehend anschließt.» 

Auch beim entsprechenden Schweizer Patent Nr.196601 bildete der «längliche Bo.. 
den» des Filtergefäßes, «an welchen sich die Seitenwandung in entsprechender Gestal. 
tung anschließt», das Kennzeichen des Patentanspruches. 

Eine solche besondere Trichterform mit länglichem Boden wurde deshalb vorge. 
schlagen und hergestellt, weil sich ihr die damals bereits fabrizierten und in der An. 
wendung praktischen klägerischen Filtertüten, wie sie im Schweizer Patent Nr. 185 394 
gelehrt wurden und heute allgemein üblich sind, gut anschmiegten, ohne daß besondere 
Manipulationen nötig gewesen wären. Bei der Verwendung eines Filtertrichters mit 
kreisförmigem Boden, wie er nach Angabe der Schweizer Patentschrift Nr.19660! bis 
dahin gebräuchlich war, hatte sich nämlich die Schwierigkeit ergeben, die strichförmige 
untere Kante der Tüte und die zu beiden Seiten angrenzenden Partien ihrer Seiten
wände dem runden Boden des Filtergefäßes anzupassen, was nicht ohne einen soge
nannten Eindrücker möglich war. Aber auch mit einem solchen Eindrücker gelang die 
Anpassung nicht immer genügend, vielmehr lag das Papier gewöhnlich nur in der Mitte 
des Bodens auf, wogegen es sich an den Bodenkanten des Filtergefäßes abhob und keine 
Stütze fand. Wegen der besonders starken Beanspruchung dieser Randteile des Papiers 
bereits beim Eindrücken, konnte es bei gefülltem Filtergefäß hier zu Rissen im Papier 
kommen. Außerdem kam das Papier im untern, für die Filtration besonders wichtigen 
Teil des Gefäßes an einigen Stellen unter Umständen mehrfach zu liegen, was geeignet 
war, die für die Qualität des Kaffeegetränks wichtige Filtrationsgeschwindigkeit zu be
einträchtigen. (Vgl. die Beschreibung des deutschen Patentes Nr. 652010 S. l Spalte I 
sowie die Beschreibung des Schweizer Patentes Nr.196601 S. l. ) Durch die patent
gemäße Anbringung eines länglichen statt kreisrunden Trichterbodens ließen sich, wie 
die Patentschriften ausführen, die erwähnten Übelstände im wesentlichen beseitigen. 
Es wurde so möglich, Filtertüten der genannten Ausführung ohne Schwierigkeit und 
ohne einen unerwünschten Eindrücker mit der Hand in das Filtergefäß derart einzu
setzen, daß das Papier auf der ganzen Innenoberfläche des Filtergefäßes auflag. 

Der länglich-ovale bis schlitzförmige Trichterboden und damit auch die sogenannte 
abgeflacht konische Form des klägerischen Filtergefäßes sind somit eindeutig durch den 
Gebrauchszweck bedingt, haben also eine technische Funktion zu erfüllen. Die Klä
gerin 1 hat mit ihrer Gestaltungsmaßnahme, wie die Klägerinnen an einer Stelle zu
treffend einräumen, ein technisches Problem gelöst. Auf welche andere, naheliegende 
und im Ergebnis gleichwertige Weise die nämlichen technischen Vorteile erreicht wer
den könnten, vermögen die Klägerinnen nicht darzutun. Ein Trichter in Spitzform, d.h. 
ohne Boden, wurde schon in der klägerischen d eutschen Patentschrift Nr. 617100 (S. l 
Zeilen 3 bis 9) als für die Kaffeefiltrierung ungeeignet abgelehnt. Zum kreisrunden 
Trichterboden zurückzukehren, war und ist der Beklagten nicht zuzumuten. Ein solcher 
würde, wenn das Ziel einer allenthalben guten Anschmiegung des Filtereinsatzes an 
das Filtergefäß ohne um,tändliche Manipulationen erreicht werden soll, die Verwen
dung einer Filtereinlage bedingen, welche in einer dem Filtergefäß entsprechenden 
Form (Kegelstumpfform) herges tellt und verkauft würde. Es leuchtet aber ein, daß eine 
gebrauchsfertige Filtereinlage dieser Art schon wegen ihres großen Raumbedarfs un
praktisch wäre. Anderseits kann von der Beklagten billigerweise auch nicht verlangt 
werden, auf den Vorteil der Verwendbarkeit einer papiersparenden, gebrauchsfertigen 
und auf einfachste Weise zu handhabenden Filtereinlage zu verzichten oder den Vorteil 
des guten Sitzes der Einlage im Gefäß preiszugeben. 
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5. Die Klägerinnen sind der Meinung, das Aussehen ihres Filtergefäßes werde in 
unterscheidungskräftiger Weise durch gewisse Maße charakterisiert, so durch die 95 mm 
betragende Höhe des Filterkörpers (gemessen vom oberen Rande bis zur Flanschmitte) 
und durch den 120 mm betragenden Durchmesser der kreisförmigen Eingußöffnung 
des Fil tertopfes; außerdem sei charakteristisch, daß die Trichterwandung zwei ver
schiedene Neigungswinkel von 18 und 28 Grad aufweise. 

a) Die Trichterwandung des klägerischen Gefäßes weist, wie ohne weiteres ersicht
lich, nicht nur zwei, sondern eine Vielzahl verschiedener Neigungswinkel auf, die inner
halb der angegebenen Extreme schwanken. Diese Vielzahl der Neigungswinkel mit zwei 
Extremen in der Mitte und an den Enden des länglichen Trichterbodens folgt not
wendigerweise aus der gewählten Trichterform mit kreisrunder Eingußöffnung, gerader 
Trichterwand und länglich-ovalem (schlitzförmigem) Trichterboden. Selbständige Be
deutung kann daher diesem Merkmal der Verschiedenheit der Neigungswinkel nicht 
zukommen. Wenn einem Mitbewerber erlaubt ist, eine Trichterform mit den genannten 
drei Merkmalen herzustellen und zu vertreiben, dann muß auch die sich daraus zwangs
läufig ergebende Folge (verschiedene Neigungswinkel der Wandung) hingenommen 
werden. 

b) Ob bestimmten Maßen eines Gebrauchsgegenstandes überhaupt je K ennzeich
nungskraft zuerkannt werden könne, mag dahingestellt bleiben. Grundsätzlich bestim
men sich solche Maße nach dem Gebrauchszweck des Gerätes, bei einem Gefäß nach 
dem Flüssigkeitsquantum, das es aufzunehmen hat, weshalb denn auch die Hersteller 
- wie das bei den Klägerinnen zutrifft - solche Gefäße in verschiedenen Größen her
zustellen pflegen. Im vorliegenden Fall ist der Rauminhalt des klägerischen Filter
gefäßes für die Herstellung von vier bis acht Tassen Kaffee berechnet. Der Beklagten 
kann nicht verboten sein, Gefäße mit entsprechendem Rauminhalt zu vertreiben. 

Es kann nicht bestritten werden, daß trotz gegebenem Rauminhalt andere Kombi
nationen von Neigungswinkeln der Wand, Gefäßhöhe und Durchmesser der Einguß
öffnung an sich denkbar wären (wobei diese einzelnen Maße nach den Lehren der 
Geometrie sich gegenseitig bedingen). Praktisch sind solchen Kombinationen j edoch 
verhältnismäßig enge Grenzen gesetzt. Eine allzu flache Trichterform (mit entsprechend 
niedriger Höhe und sehr weiter Eingußöffnung) könnte in extremen Fällen die Abfluß
geschwindigkeit des Filtrats (deren Erhöhung die Klägerinnen selbst als in hohem Maße 
erwünscht bezeichnen) nachteilig beeinflussen. Vor allem aber ergäbe sie ein sperriges, 
unha ndliches Gerät. Ein allzu steiler Trichter dagegen hätte (bei gegebenem Raum
inhalt) eine verhältnismäßig enge Eingußöffnung zur Folge, was beim Gebrauch eben
falls nachteilig wäre. Auch würde sich mit steigender Höhe des Gefäßes dessen Schwer
punkt und damit die Gefahr eines Umkippens erhöhen . In der einen oder anderen 
Richtung extreme Maße müssen also, um die Brauchbarkeit des Gefäßes nicht zu be
einträchtigen, vermieden werden. Die von den Klägerinnen gewählten Abmessungen 
hal ten sich, was Höhe d es Gefäßes und Weite der Eingußöffnung betrifft, in einem solche 
praktische Unzukömmlichkeiten vermeidenden Rahmen. Die bezüglichen Proportionen 
unterscheiden sich nicht wesentlich von denjenigen eines « klassischen » Trichters, wie 
ihn die Klägerinnen zu den Akten gegeben haben. Es dürfte daher auch nicht von 
ungefähr kommen, daß andere Fabrikate, auch wenn sie sich im übrigen vom klägeri
schen Gefäß wesentlich unterscheiden, in der Höhe und hinsichtlich der Weite der 
Eingußöffnung von diesem kaum abweichen. Ähnliche Höhen- und Breitenmaße des 
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Trichters haben aber nach dem Gesagten bei einer ähnlichen, länglich-ovalen Aus. 
bildung des Trichterbodens auch ähnliche Neigungswinkel der Wand zur Folge. 

Soweit im übrigen kleinere Abweichungen in den genannten Maßen praktisch mög. 
lieh wären und in Betracht fielen, vermöchten sie keine genügend einprägsame, unter
scheidungskräftige Änderung des Gesamteindruckes, wie er im Erinnerungsbild zu 
haften pflegt, zu bewirken und somit die Verwechslungsgefahr nicht wesentlich zu 
vermindern. Das wäre allenfalls auch bezüglich der von d en Klägerinnen im Prozesse 
zu Demonstra tionszwecken eingereichten Filtergefäße zu sagen. Sie können übrigens 
deshalb nicht ohne weiteres zur Veranschaulichung herangezogen werden, weil sie nicht 
den gleichen Kubikinhalt wie das klägerische Standard-Gefäß aufweisen. 

6. Als weiteres charakteristisches, kennzeichnungskräftiges Merkmal betrachten die 
Klägerinnen den an ihrem Filtergefäß angebrachten scheibenförmigen Flansch. Schon 
im Rechtsbegehren räumen sie aber ein, daß dieser Flansch das Aufstellen des Trichters 
auf eine Kanne ermöglicht, also eine technische Funktion erfüllt. Darüber hinaus kommt 
diesem scheibenförmigen Flansch die weitere Funktion zu, während des Filtriervor
ganges als Deckel für die Kaffeekanne zu wirken, der eine vorzeitige Abkühlung des 
Kaffeegetränkes nach Möglichkeit verhindern hilft. Wenn dieser zusätzliche Vorteil 
erreicht werden soll, kann der Flansch z. B. nicht durch Flügelrippen, wie sie das Filter
gefäß der Firma Villeroy & Boch aufweist, ersetzt werden. Möglich wäre dagegen, dem 
Flansch eine andere Form als diej enige einer kreisrunden Scheibe zu geben. Er könnte 
theoretisch auch viereckig, mehreckig oder oval gestaltet sein. Deckel pflegen jedoch 
deshalb kreisrund zu sein, weil die zu deckenden Gefäßöffnungen in aller R egel eben
falls kreisrund sind, wie dies auch für Kaffeekannen zutrifft. Ein kreisrunder Deckel 
vermag alle kreisrunden Gefäßöffnungen, deren Durchmesser kleiner ist, vollständig zu 
bedecken, was bei einem eckigen oder ovalen Deckel nicht ohne weiteres der Fall sein 
würde. Die kreisrunde Deckelform ist daher nicht nur die von alters her gewohnte, 
übliche, vielmehr ist einem kreisrunden D eckel oder Flansch auch aus praktischen 
Gründen der Vorzug zu geben. Die einfachste und zweckmäßigste Form zur Erreichung 
eines bestimmten Gebrauchszweckes kann j edoch von keinem Konkurrenten allein be
ansprucht werden. 

Für die Größe (den Durchmesser) ihres Flansches nehmen die Klägerinnen nach der 
maßgebenden Formulierung des R echtsbegehrens keinen Ausstattungsschutz in An
spruch. Mit R echt nicht, denn dieses Maß wird durch den Durchmesser der Einguß
öffnung gebräuchlicher Kaffeekannen bestimmt, welche den Inhalt von vier bis zu acht 
Tassen Kaffee aufnehmen. Der Flansch muß geeignet sein, solche Öffnungen vollständig 
zu bedecken. Übrigens ist der Durchmesser d es Flansches beim klägerischen Gefäße 
nicht gleich groß wie derjenige beim Gefäße der Beklagten. Für den Gesamteindruck 
spielt dieser Unterschied zwar keine Rolle, doch wäre d er Beklagten anderseits eine 
bedeutende, einprägsame Abweichung im Durchmesser auch nicht zuzumuten. 

7. Auch den eine Höhe von 8 mm aufweisenden Auslaufstutzen betrachten die Klä
gerinnen als für ihr Gefäß charakteristisch. Dem Stutzen kommt indessen eine tech
nische Funktion zu. Er soll einen guten Sitz des Filtergefäßes auf der Kaffeekanne sichern 
und ein seitliches Abrutschen des Gefäßes verhindern. Aufweiche andere, gleichwertige 
Weise dieses Ziel ebenfalls erreicht werden könnte, sagen die Klägerinnen nicht. Es 
weisen denn auch alle von ihnen zur Demonstration abweichender Gestaltungsmöglich
keiten eingereichten Filtergefäße einen solchen Stutzen auf, desgleichen die von der 
Beklagten eingereichten Erzeugnisse anderer H erkunft. 
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Die genaue Höhe des Stutzens, welche beim klägerischen Gefäß 8 mm beträgt, ist 
an sich nicht durch den Gebrauchszweck bedingt. Immerhin muß der Stutzen, um 
seine Funktion hinreichend erfüllen zu können, eine gewisse Höhe haben, wogegen eine 
wesentlich größere Höhe unnütz wäre. Unterschieden in der Höhe des Stutzens, soweit 
solche an sich zumutbar wären, kommt jedoch für den Gesamteindruck, wie er in der 
Erinnerung des Käufers eines solchen Gefäßes haften bleibt, keinerlei Bedeutung zu. 

8. Ausstattungsschutz beanspruchen die Klägerinnen schließlich für die an der Innen
wand ihres Gefäßes angebrachten Längsrippen. 

Welchen technischen Vorteil die Klägerin I mit dieser Gestaltungsmaßnahme an
strebt und erzielt, sagt ihre deutsche Patentschrift Nr. 617 100. Daraus ergibt sich, daß 
die bis dahin bekannten Filtergefäße den Nachteil zu langsamer Filterung hatten, weil 
diese nur am Boden des Gefäßes stattfand. «Die langsame Filterung bedingt aber nicht 
nur einen unangenehmen Zeitverlust für die Hausfrau, sondern sie hat auch den Nach
teil, daß die schädlichen Stoffe, insbesondere die Bitterstoffe, deren Auslaugung gerade 
durch die Filterung vermieden werden soll, zum Teil doch mitausgelaugt werden und 
somit den durch die Filterung gewollten Erfolg in Frage stellen» (S. 1 Zeilen 19 bis 27). 
Um diese Übelstände zu beseitigen und die Filterung zu beschleunigen, lehrte das 
Patent, die umfangreiche Seitenwandung an der Filterung zu beteiligen, wobei der 
Erfindungsgedanke darin bestand, «die zweckmäßig schräg ausgebildete Seitenwan
dung des Filtergefäßes in Tassenform mit von oben nach unten verlaufenden Rippen 
zu versehen, auf deren Scheiteln das Filterpapier aufliegt» (S. l Zeilen 29 bis 30). Die 
Längsrippen waren und sind somit dazu bestimmt, einen vorteilhafteren Gebrauch des 
Filtergefäßes zu ermöglichen. Diese vorteilhafte Gestaltung darf heute angesichts des 
Fehlens eines Patentschutzes grundsätzlich auch jeder Konkurrent verwenden. 

Fragen kann es sich einzig, ob der Beklagten aus wettbewerbsrechtlichen Gründen 
eine Änderung der Gestaltung ohne Beeinträchtigung des Gebrauchszweckes zuzumuten 
w!äre. 

Die Klägerinnen machen geltend, um zwischen Papiereinlage und Gefäßwand einen 
Zwischenraum zu schaffen, sei es technisch-konstruktiv keineswegs erforderlich, Rippen 
anzubringen. Diese Ausführungsform, welche die Klägerschaft zufällig gewählt habe, 
sei nur eine von vielen Möglichkeiten; andere Möglichkeiten, wie z.B. Noppen, spiral
artige Windungen, Erhöhungen nach Schachbrettmuster usw. erfüllten denselben Ge
brauchszweck. Die Klägerinnen verweisen auf die Photographie eines Cavit-Filter
gefäßes, welches an der Innenwand nebst in der Fallinie angebrachten auch waagrecht 
verlaufende Rillen aufweist, ferner auf den Filtertopf der Firma Villeroy & Boch mit 
nur drei senkrecht verlaufenden Rillen auf der Innenseite. Überdies rechnen sie vier 
von ihnen selbst zu Demonstrationszwecken hergestellte (gemäß Katalog nicht im 
Handel befindliche) Filtergefäße ein, welche stufenweise senkrecht untereinander an
geordnete längliche Erhöhungen, sogenannte Noppen, aufweisen. 

Allen diesen Erzeugnissen sind im Prinzip die von oben nach unten in der Fallinie 
verlaufenden Rippen oder Rillen gemeinsam. Dabei leuchtet es ohne weiteres ein, daß 
ein Gefäß mit zahlreichen, dicht nebeneinander liegenden Rippen oder Rillen den 
angestrebten Vorteil weit besser erreicht, als eines mit nur wenigen (z.B. nur dreien). 
Sodann ist offensichtlich, daß für die Erzielung des angestrebten Vorteils (raschere 
Filterung) die in der Fallinie verlaufenden Rippen oder Rillen am günstigsten sind, weil 
sie sowohl zwischen Papiereinlage und Gefäßwand die für den Filtriervorgang erforder
lichen Zwischenräume bilden, als auch zugleich die kürzesten Abflußwege für das an 
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der Wand austretende Filtrat schaffen. Die letztgenannte Funktion vermögen waag. 
recht verlaufende oder spiralförmige Rillen überhaupt nicht oder doch nicht gleich gut 
zu erfüllen. Alle Gestaltungen, welche von der einfachsten Rippen- oder Rillenforrn 
abweichen, wie die Klägerinnen sie verwenden, erscheinen als unnötige Komplizierun. 
gen. Das gilt auch von den waagrechten Unterbrechungen der Rippen, wie sie die 
Klägerinnen an ihren Demonstrationstöpfen angebracht haben.Jede überflüssige Korn. 
plizierung der einfachsten Rippen- oder Rillenform, wie sie z.B. durch Querrillen oder 
Unterbrechungen der Rippen hervorgerufen wird, trägt sodann dazu bei, das saubere 
Auswaschen und Austrocknen der Gefäße zu erschweren. Rückstände können leichter 
haften bleiben, und die Reinigung macht mehr Mühe. 

Bringt ein Abweichen von der einfachsten und zweckmäßigsten Rippen- oder Rillen
form keine Vorteile, wohl aber gewisse Nachteile, so sind einem Mitbewerber solche 
Abweichungen auch nicht zuzumuten. Übrigens ist zum mindesten fraglich, ob bei
spielsweise unterbrochene Rippen für sich allein genügen würden, um eine Verwechs
lungsgefahr im Rechtssinne wesentlich zu vermindern. 

9. Zusammengefaßt ergibt sich somit, daß sich die Klägerinnen bei der Gestaltung 
ihres Filtergefäßes auf die Wahl der einfachsten und zweckmäßigsten Formen, also 
gleichsam, wie das Privatgutachten Tetzner sagt, auf das Skelett des Notwendigen be
schränkt haben. Ein patentrechtlicher Monopolschutz für diese vorteilhafte Gestaltung 
des Gefäßes besteht nicht mehr. Daher hilft den Klägerinnen der Hinweis nichts, daß 
sie ihren Artikel in jahrelanger Arbeit schöpferisch entwickelt, ihn auf einem neuen 
System der Filterung aufgebaut und das technische Problem in einer nicht naheliegen
den Weise gelöst hätten. Die für den Gebrauch vorteilhaften und zweckmäßigsten 
Formen des klägerischen Filtergefäßes sind heute für alle Konkurrenten frei. Wo der 
Beklagten im einzelnen allenfalls noch gewisse Abweichungen zuzumuten wären, hätten 
diese keine wesentliche Verminderung der Verwechslungsgefahr zur Folge. 

Die Beklagte selbst hat freilich die Frage angeschnitten, ob allenfalls verlangt werden 
könnte, daß auf dem von ihr vertriebenen Filtertopf oder wenigstens auf d essen Ver
packung eine bestimmte Marke angebracht werde. Die Klägerinnen legen j edoch, wie 
sie in der R eplik haben erkennen lassen, auf eine solche Maßnahme keinen Wert. In 
der Tat ist es mindestens zweifelhaft, ob mit der Anbringung einer Marke eine wesent
liche Verminderung der Verwechslungsgefahr zu erzielen wäre. Eine abweichende 
Marke würde wahrscheinlich angesichts der Übereinstimmungen in der Gestalt des 
Filtergefäßes der Beklagten mit derjenigen d es klägerischen Topfes meistens nicht ge
nügend beachtet. 

Es folgt daraus die Abweisung der Klage, soweit das klägerische Filtergefäß in Frage 
steht. 

III. Filtereinlagen 

1. Mit der klägerischen Filtertüte hatte sich das Zürcher Handelsgericht bereits in 
den Jahren 1945/ 1946 zu befassen. Damals klagte die Klägerin 1 in ihrer seinerzeitigen 
Rechtsform als Aktiengesellschaft gegen die H. Rivinius & Co. AG, der sie vorwarf, 
unlauteren Wettbewerb zu begehen, weil sie Filtertüten im Format der Melitta-Schnell
filtertüten « 102» herstelle und vertreibe. Die damalige Beklagte brachte ihre Filter
tüten unter der Wortmarke «Cafi!tro» auf den Markt. 

Das Handelsgericht wies mit Urteil vom 8.Februar 1946 die damalige Klage ab 
(ZR XLV Nr.201 und die beigezogenen Akten jenes Prozesses). Es ging davon aus, 
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die beiden Tüten seien einander so ähnlich, daß der Käufer sie auf Grund der in der 
Erinnerung haftenden Vorstellung nicht zu unterscheiden vermöge. Jedoch gebe die 
Klägerin selbst zu, daß die Gestaltung ihres Papierfilters im großen ganzen durch dessen 
Verwendung im Porzellanfiltergefäß vorgezeichnet werde. Die beklagte Partei habe 
jene Form gewählt, die sich im Hinblick auf den Verwendungszweck und die Fabri
kationsweise aufdränge. Überdies sei die Gefahr einer Verwechslung der beiden Kon
kurrenzprodukte angesichts der in die Augen springenden Unterschiede ihrer Packun
gen ausgeschlossen. 

Die damaligen Überlegungen des Gerichts haben, wie zu zeigen sein wird, auch im 
heutigen Prozeß, der sich gegen eine andere Beklagte richtet, ihre grundsätzliche 
Gültigkeit. 

2. Die klägerische Filtereinlage, welche zum Filtergefäß der Größe « 102 » paßt, wird 
nach den Angaben im Rechtsbegehren durch folgende Merkmale gekennzeichnet : 

a) weißes Filterpapier als Material; 

b) Form eines Trapezes mit kreisförmiger oberer Begrenzung, Länge der Bodenlinie 
52 mm, Höhe der Einlage von der Bodenlinie bis zum Scheitelpunkt des Kreisbogens 
120 mm ; 

c) Seitenwände durch Ränderierung in Form einer Riffelung verbunden. 

Diese klägerische Charakterisierung der Melitta-Filtertüte trifft insofern nicht ganz 
zu, als die Tüte in Wirklichkeit nur auf zwei der drei geradlinig verlaufenden Seiten 
eine Ränderierung, auf der dritten dagegen einen einfachen Falz aufweist. Insofern 
unterscheidet sie sich auch von der Thesta-Filtertüte der Beklagten, die auf allen drei 
geraden Seiten ränderiert ist. Im übrigen sind die Thesta-Tüten hinsichtlich ihrer Form 
mit den Melitta-Tüten beinahe kongruent und gleich diesen auch aus weißem Filter
papier gefertigt. Geringfügige Unterschiede in der Länge der Bodenlinie und in der 
Art der Riffelung sind im Gesamteindruck unauffällig. 

Filtertüten für Kaffeefiltergefäße sind jedoch ein Massenartikel, der nicht einzeln 
und offen, sondern praktisch stets in der Verpackung, welche eine Vielzahl von Tüten 
enthält, verkauft wird. Wer die Ware erwirbt, sieht also stets ihre Verpackung. Die 
Packungen der Melitta-Tüten einerseits und diejenigen der Thesta-Tüten anderseits 
unterscheiden sich aber sowohl bezüglich der dafür verwendeten Farben als auch be
züglich ihrer übrigen graphischen Gestaltung grundlegend. Überdies trägt die Ver
packung der erstgenannten Tüten die Marke «Melitta», diejenige der zweitgenann
ten die deutliche Bezeichnung «Thesta -Kaffee -Filter». Wegen dieser Unterschiede 
wird, wer Thesta-Tüten vorgelegt erhält, auf den ersten Blick erkennen, daß es sich 
um ein von der Melitta-Tüte verschiedenes Fabrikat von anderer Herkunft handelt. 
Eine Verwechslungsgefahr, wie Art.! Abs.2 lit.d UWG sie verlangt, ist daher zu ver
neinen. Das gilt auch dann, wenn die Tüten zusammen mit einem Filtergefäß ge
kauft werden (was entgegen der klägerischen Behauptung durchaus nicht immer der 
Fall sein wird). Zwar ist es nach dem in Erw. II/ ! Gesagten möglich, daß der Käufer 
eines Filtergefäßes der Beklagten glaubt, er erhalte einen Melitta-Filtertopf. Die Filter
tüten der Beklagten dagegen wird er, auch wenn er sie gleichzeitig erwirbt, wegen der 
grundlegenden Verschiedenheit der graphischen Aufmachung der Verpackungen nicht 
mit den Tüten der Klägerinnen verwechseln. 

Angesichts dieser Verhältnisse braucht nicht näher untersucht zu werden, ob bezüg-
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lieh der einzelnen Filtertüten der Parteien eine Verwechslungsgefahr im Rechtssinne 
zu bejahen wäre. Es kann daher insbesondere offen bleiben, ob die Ausgestaltung der 
klägerischen Filtertüten wegen allfälliger Originalität oder erworbener Verkehrsgeltung 
als kennzeichnungskräftig bezeichnet werden könne, oder ob vielmehr von einem 
Massenartikel ohne eigenes Gepräge zu sprechen sei, den die Käuferschaft zu erwerben 
pflegt, ohne auf Grund seines Äußern damit die Vorstellung von einer bestimmten 
Herkunft der Ware zu verbinden. Offenbleiben kann in diesem Zusammenhang auch 
die Frage nach der Bedeutung des Umstandes, daß nach Angabe der Litisdenunziatin 
der Beklagten, der K-Filter AG, auf dem Markte zum Teil bereits seit vielen Jahren 
von anderer Seite Filtertüten angeboten und unangefochten verkauft werden, die den 
Melitta-Tüten im Gesamteindruck, wie er in der Erinnerung zu haften pflegt, nicht 
minder gleichen als die von der Beklagten vertriebenen Thesta-Tüten (nämlich Cavit, 
Rio, Spar Regio-Filter, Kafino, Era, Schaffhauser Kaffee-Filter, Speedy, Marco, Douwe 
Egberts). 

3. Der Vollständigkeit halber bleibt immerhin zu prüfen, ob nicht auch die äußere 
Gestalt der einzelnen klägerischen Filtertüten hauptsächlich im Blick auf Vorteile für 
deren Herstellung oder Gebrauch gewählt wurde, was die Beklagte geltend macht, die 
Klägerinnen aber bestreiten. Ist die Frage zu bejahen und erscheint überdies eine auf
fällig abweichende äußere Gestaltung als der Beklagten nicht zumutbar, so kann nach 
dem in Erw. l/2 in grundsätzlicher Hinsicht Gesagten auch aus diesem Grunde kein 
unlauterer Wettbewerb vorliegen. Was in der Besprechung des klägerischen Filter
gefäßes über die Entbehrlichkeit einer Expertise gesagt wurde, gilt auch hier. 

a) Filtertüten aus weißem Filterpapier herzustellen, kann der Beklagten unmöglich 
deshalb verboten sein, weil auch die Klägerinnen weißes Papier verwenden. Sämtliche 
im Prozeß eingereichten, von zahlreichen verschiedenen Herstellern stammenden Filter
tüten bestehen aus weißem Filterpapier, wie es seit eh und je zum Filtrieren Verwen
dung fand. Die Wahl eines farbigen Filterpapiers z.B. wäre der Beklagten nicht zuletzt 
wegen der zusätzlichen Kosten einer Einfärbung nicht zumutbar, allgemein aber auch 
deshalb nicht, weil niemand die weiße Papierfarbe für sich allein beanspruchen kann. 
Ein Filterpapier sodann muß es notwendigerweise sein, wenn die Tüte als Filter soll 
Verwendung finden können. 

b) Form und Maße der Filtereinlage ergeben sich aus dem Verwendungszweck. 
Die Filtertüte muß so gestaltet sein, daß sie in das Filtergefäß paßt, in welchem sie 
Verwendung finden soll. Eine Tüte vom Zuschnitt und der Größe der klägerischen 
bringt bei gleichzeitig geringstem Papierbedarffür die Verwendung im entsprechenden 
Filtergefäß folgende offensichtliche Vorteile: 

- sie ist gebrauchsfertig, d.h. sie muß lediglich von Hand geöffnet und in das Filter
gefäß hineingelegt werden; weitere Manipulationen entfallen; 

die Zuhilfenahme eines Eindrückers oder eines anderen Mittels ist überflüssig; 

die Tüte schmiegt sich der Wandung des Filtergefäßes fast vollkommen an, kann also 
auch in gefülltem und nassem Zustand nicht durchreißen; 

das Filterpapier liegt praktisch überall einfach, was die Filtrationsgeschwindigkeit 
erhöht; 

die Tüte kann, weil sie nur aus zwei übereinanderliegenden Blättern besteht, raum
sparend verpackt werden. 
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Es wurde erkannt, daß der Beklagten der V ertrieb ihres im Streite liegenden Filter
gefäßes nicht verboten werden kann. Also muß es ihr auch gestattet sein, eine Filtertüte 
zu vertreiben, welche zu diesem Gefäße paßt. Es kann ihr aber nach der Rechtsprechung 
auch d er Vertrieb zum klägerischen Filtergefäß passender Filtertüten nicht untersagt 
werden (vgl. ZR XLV Nr.201 S.359/60; ZR XLVI Nr.157 S.307/309 und BGE 73 
II 194ff. - Gilette-Entscheid; Urteil des Zürcher Handelsgerichts vom 5.Juli 1960 in 
Sachen Pfäffii Erw. 111/6/a und BGE 87 II 62f. - Anuba-Entscheid). Die Thesta-Filter
tüte paßt für beide Gefäße. Durch welchen anderen Zuschnitt und welche andere Maße 
sich dieselbe gute Paßform und die nämlichen übrigen Vorteile in gleichwertiger Weise 
erreichen ließen, ist nicht zu erkennen. Allein zur V ermeidung der Ähnlichkeit mit d er 
Melitta-Tüte durch wesentliche Änderung d er Gestalt und der Maße auf Vorteile zu 
verzichten, welche diese im Gebrauche bietet, ist der Beklagten nicht zuzumuten, um 
so weniger, als nach der eigenen Darstellung der Klägerinnen heute Filtertüten all
gemein üblich sind, die nur zur konischen, abgeflachten Kegelstumpfform passen, und 
solche unbestreitbar auch von zahlreichen anderen Herstellern fabriziert werden. Ins
besondere kann von der Beklagten unmöglich verlangt werden, daß sie zur tec~nisch 
längst überholten und weit weniger zweckmäßigen Verwendung gewöhnlicher kreis
runder oder quadratischer, allenfalls mit · Prägungen versehener Filterpapierblätter zu
rückkehre, nachdem die deutsche Patentschrift Nr. 652010 der Klägerin I schon in 
den dreißiger Jahren auf die Nachteile der Verwendung ebener Papierblä tter hin
gewiesen und erklärt hatte, die Neigung gehe immer m ehr dahin, das Filterpapier in 
Tütenform zur Anwendung zu bringen, wobei als Gründe die Papierersparnis, die 
größere Handlichkeit und insbesondere die durch die einfache Lage des Papiers auf 
der Seitenwandung des Gefäßes bewirkte schnellere Filtrierung genannt wurden. Bei 
der Tüte, welche jene Patentschrift im Auge hatte, handelte es sich um eine «die Ge
stalt eines Dreiecks mit abgeschnittener Spitze aufweisende Filtertüte» (S. 1 Zeilen 39 
bis 41 ). Aus den erwähnten Überlegungen heraus lehrte auch das am 1. Oktober 1936 
veröffentlichte Schweizer Patent Nr.185394 ausdrücklich die V erwendung einer «Tüte 
aus Papier, die aus mindestens einem Zuschnitt dadurch hergestellt ist, daß die Ränder 
gegenüberliegender Teile des Zuschnittes miteinander verbunden sind» (Patent
anspruch S. 3), wobei in Fig. 2 als « einfachste, billigste und damit ... wichtigste Aus
führungsform» (S. 2 Spalte I unten) eine Tüte gezeigt wurde, die in ihrer grundsätz
lichen Gestaltung den heute von den Klägerinnen hergestellten und vertriebenen Tüten 
durchaus entspricht. Schließlich hob auch die 1938 veröffentlichte Schweizer Patent
schrift Nr.196601 die besonderen Vorteile einer Tüte aus geeignetem Zuschnitt mit 
abgeschnittener Spitze, strichförmiger unterer Abschlußkante und verbundenen Seiten
kanten hervor (S. 1 Spalte I und S. 2 Spalte I oben), wobei überdies auf S. 3 Spalte 2 
wiederum empfohlen wurde, was schon das Schweizer Patent Nr.185394 zwecks Papier
ersparung als vorteilhaft bezeichnet hatte, nämlich daß der obere Rand d er Tüte so 
geformt sei, daß er im Gebrauchszustand mit dem oberen R a nde des Filterapparates 
abschneide, also praktisch einen kreisförmigen Zuschnitt aufweise (S. 2 Spalte 2 und 
Fig. 4 sowie Unteranspruch 4). 

Die genannten Patentschriften zeigen somit gleichfalls in unwiderlegbarer W eise, 
daß die äußere Form der klägerischen Filtertüten wegen der damit verbundenen Vor
teile für H erstellung oder Gebrauch und keineswegs willkürlich gewählt wurde. Die 
gegenteiligen klägerischen Prozeßbehauptungen sind unrichtig. Weil auch die Maße 
durch d en Verwendungszweck einerseits und durch das Gebot der V ermeidung über
flüssigen Papierverbrauchs anderseits bedingt sind und ins Auge fallende Abweichungen 
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nur unter Verzicht auf Brauchbarkeit oder Vorteile möglich und daher der Beklagten 
nicht zuzumuten wären, läßt sich deren Filtertüte hinsichtlich Zuschnitt und Bemessung 
nicht beanstanden. 

c) Ob die drei durch gerade Linien begrenzten Seiten der Filtertüte durch einen 
Falz oder durch geriffelte Ränderierung miteinander verbunden seien, wie die Tüten 
der Streitparteien, oder ob die Verbindung durch Kleben, Steppen oder auf ähnliche 
Weise hergestellt würde, was die Klägerinnen als mögliche abweichende Maßnahmen 
vorschlagen, spielt für den Gesamteindruck, der im Erinnerungsbilde vor allem durch 
die Form der Tüte bestimmt wird, keine maßgebende Rolle. Eine Verwechslungsgefahr 
könnte mithin nicht wesentlich vermindert werden, wenn die Beklagte, statt die Ver. 
bindung der beiden Teile der Tüte durch Ränderierung herzustellen, nach den Vor. 
schlägen der Klägerinnen andere Verfahren (Kleben und Siegeln) zur Anwendung 
brächte. 

Übrigens wurde eine Verbindung durch Ränderieren, das bereits anderweitig be. 
kannt war, schon in der Schweizer Patentschrift Nr. 185 394 in den Vordergrund gestellt 
(Unteranspruch 1 und Patentbeschreibung S. 1 Spalte 2). Das Ränderieren geschieht 
maschinell und hat sich offenbar als besonders einfach und vorteilhaft erwiesen. Anders 
ist es auch kaum zu erklären, daß neben den Filtereinlagen der Streitparteien auch 
sämtliche im Prozeß eingereichten und auf dem Markte befindlichen Konkurrenz. 
produkte ränderiert sind, kein einziges dagegen geklebt und gesiegelt. Die Beschreibung 
des genannten Schweizer Patents sagt denn auch lediglich, es «könne» «für einige 
Fälle» zweckmäßig sein, statt der Verbindung der Ränder des Zuschnittes durch Rän
derieren eine andere Verbindungsart zu wählen, wobei im Falle des Klebens der Kleb
stoff geschmacklich indifferent und gegen siedende Flüssigkeit unempfindlich sein müsse 
(S. 3 Spalte 1). Auf die allgemein zweckmäßige, naheliegende und übliche Maßnahme 
des Ränderierens brauchte daher auch die Beklagte nicht zu verzichten. 

4. Nach dem Gesagten stellt der Vertrieb von Thesta-Filtereinlagen durch die Be
klagte keinen unlauteren Wettbewerb dar. Die Klage ist daher auch in diesem Punkte 
abzuweisen. 

Firmenrecht 

Die Bezeichnung «American Automobile Service» als Firma einer Aktiengesell
schaft ist unzulässig, da sie zu Täuschungen Anlaß geben könnte, weil das Wort 
«American» im Zusammenhang nicht notwendigerweise auf «Automobile» zu 
beziehen ist, sondern eher als Eigenschaftswort zu «Service» wirkt. 

BGE 91 I 212ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 15.Juni 1965 in Sa
chen Steiger und Gass gegen Eidg. Amt für das Handelsregister. 

Ausverkaufsordnung Art. 2 

Ein Verkauf unter Gewährung außerordentlicher Rabatte, allenfalls ein Teilaus
verkauf, liegt vor, wenn Bücher, die vom Herausgeber schon bereitgestellt sind, 
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mit der Ankündigung verkauft werden, der Preis werde nach Ablauf einer bestimm
ten Zeitspanne erhöht. 

BGE 91 IV 159ff., Urteil des Kassationshofes vom 2.Juli 1965 in Sachen 
Mermoud. 

Ausverkaufsordnung Art.1 Abs. l 

Auch eine erst während der öffentlichen Werbeveranstaltung dem Besucher bekannt
gegebene Sondervergünstigung ist öffentlich angekündigt worden. Es genügt, daß 
der vorübergehend in Aussicht gestellte Rabatt bedeutend genug ist, um die Kauf
lust des Publikums zu steigern. 

BGE 91 IV 102ff., Urteil des Kassationshofes vom 21. Mai 1965 m 
Sachen Baur. 

KG Art. 4 

Unzulässige Behinderung des Wettbewerbs liegt nur vor, wenn die ergriffenen 
Maßnahmen auf eine Beeinträchtigung des Wettbewerbs abzielen und diesen tat
sächlich in erheblichem Maße behindern oder zu behindern geeignet J-ind. 
Maßgebend ist, wie sich die streitige Maßnahme auf die wirtschaftliche Tätigkeit 
des betroffenen Dritten in ihrer Gesamtheit auswirkt. 
Beispiel der Kürzung eines Grossistenrabatts, welche die wirtschaftliche Hand
lungsfreiheit des Dritten nicht erheblich beeinträchtigt. 

BGE 91 II 313ff., Urteil der I.Zivilabteilung vom 13.Juli 1965 in Sa
chen Sessler & Cie AG gegen Verein Schweiz. Rauchtabakfabrikanten. 

2 . .. . Der Beschluß des beklagten Vereins vom! !.Dezember 1958, den die Klägerin 
anfi cht, ist unstreitig eine Vorkehr eines Kartells, durch welche Dritte (nämlich die 
Rauchtabak-Großhändler, die auf ihre Eigenmarken nicht verzichten) in d en Preisen 
benachteiligt werden. Solche Maßnahmen sind nach Art. 4 Abs. 1 KG grundsätzlich 
unzulässig, wenn die betroffenen Dritten dadurch «vom W ettbewerb ausgeschlossen 
oder in dessen Ausübung erheblich behindert werden sollen». 

Der Umstand, daß Art.4 Abs.! KG in d er deutschen und italienischen Fassung 
zunächst eine Definition der grundsätzlich unzulässigen Vorkehren aufstellt («Vorkeh
ren eines Kartells, mit denen Dritte vom Wettbewerb ausgeschlossen .. . werden sollen», 
« i provvedimenti presi da un cartello per escludere i terzi <lalle concorrenza .. . ») und 
erst im Anschluß hieran bestimmte K ampfmaßnahmen (Bezugssperren usw. ) als Bei
spiele anführt, könnte freilich zur Annahme verleiten, es handle sich dabei um Maß
nahmen, die nach der Auffassung des Gesetzgebers ohne weiteres unter die voraus
gehende Definition fallen; die als Beispiele genannten Maßnahmen seien daher unter 
Vorbehalt d es Artikels 5 stets unzulässig. So ist Art. 4 Abs. 1 KG j edoch nicht gemeint. 
Gem äß einer am 15./ 16.Januar 1959 in der Expertenkommission vorgebrachten An-
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regung (Protokoll der 5. Tagung S.21 ) setzten die Entwürfe vom Frühjahr 1959 (20. Fe. 
bruar, 10. und 24. März und 29. April 1959) die Aufzählung der Beispiele zwischen den 
Ausdruck «Vorkehren eines Kartells» und den die Voraussetzungen der Unzulässigkeit 
solcher Vorkehren umschreibenden Relativsatz, um entsprechend der einhelligen Auf. 
fassung der Kommission klarzustellen, daß auch die als Beispiele genannten Maßnah. 
men nur zulässig sind, wenn die erwähnten Voraussetzungen zutreffen. Indem die 
spätem Entwürfe und das Gesetz die Umschreibung dieser Voraussetzungen der Auf. 
zählung der Beispiele voranstellten, bezweckten sie keine sachliche Änderung. Der 
Botschaft des Bundesrates vom 18. September 1961 , auf welche bei den parlamenta. 
rischen Beratungen in diesem Punkte verwiesen wurde (Sten.Bull. StR S.198), liegt die 
Auffassung zugrunde, Kartellmaßnahmen jeder Art seien nur dann unzulässig, wenn 
sie die in Art.4 Abs. l umschriebenen Voraussetzungen erfüllen (vgl. Botschaft S.28 == 
= BBI 1961 II 580, Ziff. 3) . Art. 4 Abs. 1 KG ist also im Sinne der französischen Fassung 
auszulegen, die diese Auffassung klar zum Ausdruck bringt, indem sie sagt: « Les me. 
sures prises par un cartel, telles que l'interdiction d'acheter et de livrer des marchan. 
dises ... , sont illicites, sous reserve des exceptions prevues a l'article 5, lorsqu'elles visent 
a ecarter des tiers de Ja concurrence ou a !es entraver notablement dans l'exercice de 
celle-ci. » 

3. Bei der Umschreibung der grundsätzlich unzulässigen Vorkehren eines Kartells 
stellt Art.4 Abs. l KG nach dem Wortlaut aller drei Fassungen einzig auf den Zweck 
der fraglichen Maßnahmen ab (Vorkehren, die . .. sollen; !es mesures ... , lorsqu'elles 
visent a ... ; i provvedimenti presi per ... ) . Daraus könnte geschlossen werden, Art. 4 
Abs. l KG erfasse Maßnahmen, die in der Absicht ergriffen werden, Dritte vom Wett
bewerb auszuschließen oder in dessen Ausübung erheblich zu behindern, selbst dann, 
wenn sie diese Wirkung tatsächlich weder erzielen noch zu erzielen geeignet sind. Die 
Entstehungsgeschichte und der Zweck der Vorschrift sowie der Zusammenhang, in dem 
sie steht, verbieten jedoch eine solche Auslegung. 

a) Bei der Ausarbeitung des Art. 4 Abs. 1 KG bestand stets Einigkeit darüber, daß 
diese Bestimmung nur Maßnahmen treffen soll, die den Wettbewerb tatsächlich be
hindern (oder zu behindern geeignet sind) . Die bereits erwähnten Entwürfe vom Früh
jahr 1959 und auch noch diejenigen vom 20. Oktober und 2. November 1960 bezeich
neten dementsprechend als unzulässig die Vorkehren, durch welche Dritte vom Wett
bewerb ausgeschlossen oder in dessen Ausübung erheblich behindert werden. Mit der 
im Entwurf des Eidg. Volkswirtschaftsdepartements vom 29. Dezember 1960, im bundes
rätlichen Entwurf vom 18. September 1961 und im Gesetz (wie schon in mehreren 
Entwürfen des Jahres 1958) enthaltenen Wendung «werden sollen» wollte man nicht 
das Erfordernis der Wirksamkeit der ergriffenen Maßnahmen preisgeben, sondern nur 
zum Ausdruck bringen, daß nicht jedes Verhalten, das einem Konkurrenten hinderlich 
ist bzw. ihn benachteiligt, eine Wettbewerbsbehinderung im Sinne des Gesetzes dar
stellt, sondern daß es sich um Vorkehren handeln muß, die auf eine Beeinträchtigung 
des Wettbewerbs abzielen (vgl. hiezu die Bemerkungen des Bundesamtes für Industrie, 
Gewerbe und Arbeit zum Entwurf vom 8.August 1958, S.24 Ziff. 7, den Bericht der 
Expertenkommission vom April 1959, S. 19, und die bundesrätliche Botschaft, S. 28 = 
BBI 1961 II 580, Ziff. 3). 

b) Art.4 KG will das Persönlichkeitsrecht der von Kartellmaßnahmen betroffenen 
Dritten auf freie wirtschaftliche Betätigung schützen (Botschaft S. 26 = BBI 1961 II 578, 
Ziff.4, wo auf BGE 86 II 365ff. hingewiesen wird; BGE 90 II 513) . Das Zivilrecht, 
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dem Art.4 KG angehört (vgl. die Überschrift vor Art.4-16), schützt nicht gegen d en 
untauglichen Versuch einer Rechtsverletzung. Vorkehren, die eine W ettbewerbsbehin
derung zwar bezwecken, aber nicht zu bewirken vermögen, werden daher von Art. 4 
KG nicht erfaßt. 

c) Der gleiche Schluß ergibt sich auch aus d em Zusammenhang zwischen Art.4 KG 
einerseits und Art. 2 Abs. 1 und 6 Abs. 1 KG anderseits. Nach Art. 2 Abs. 1 fallen unter 
den Kartellbegriff nur V erträge, Beschlüsse und Abreden, die mittels gemeinsamer Be
schränkung des Wettbewerbs «den Markt für bestimmte Waren oder Leistungen be
einflussen oder zu beeinflussen geeignet sind», und Art. 6 Abs. 1, der die aus einer un
zulässigen Wettbewerbsbeschränkung fließenden Ansprüche regelt, gewährt diese An
sprüche nur demjenigen, der durch eine solche Maßnahme «geschädigt oder gefährdet 
wird». Eine Maßnahme gegen einen Dritten, die eine W ettbewerbsbehinderung weder 
bewirkt noch zu bewirken vermag, stellt kein Mittel der Marktbeeinflussung im Sinne 
von Art. 2 Abs. 1 dar und gibt dem Dritten, den sie treffen soll , nach Art. 6 Abs. 1 kein 
Klagerecht, da sie ihn weder schädigt noch gefährdet. Maßnahmen, die den Markt 
nicht zu beeinflussen vermögen und kein Klagerecht begründen, können nicht als ge
mäß Art. 4 Abs. 1 KG unzulässige Vorkehren eines Kartells gelten. 

Diese Bestimmung trifft also nur Kartellmaßnahmen, die Dritte im W ettbewerb tat
sächlich behindern oder zu behindern geeignet sind, und zwar muß es sich nach dem 
Wortlaut und dem Sinne des Gesetzes um eine erhebliche Behinderung handeln (vgl. 
BGE 90 II 513, wo die im Schrifttum gegen dieses Erfordernis erhobenen Einwendungen 
widerlegt wurden, und ScHÜRMANN, Bundesgesetz über Kartelle und ähnliche Organi
sationen, S. 70). 

Der gleiche Grundsatz galt auch schon vor d em Inkrafttreten des KG. Der Entsch eid 
BGE 86 II 365ff. erklärte den Boykott als grundsätzlich widerrechtlich, weil er das 
Persönlichkeitsrecht auf freie wirtschaftliche Betätigung verletzt (S.377). Eine Maß
nahme, welche die Freihei t des Entscheidens und Handelns auf wirtschaftlichem Ge
biete nicht in erheblichem Maß beeinträchtigt oder zu beeinträchtigen geeignet ist, 
bedeutet keine Verletzung dieses Persönlichkeitsrechtes. 

4. Nach den tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz, die gemäß Art. 63 Abs . 2 
OG für das Bundesgericht verbindlich sind, bezweckt die angefochtene Maßnahme des 
Beklagten, die Eigenmarken und Lizenzeigenmarken der T abakwaren-Großhändler 
«zum Verschwinden zu bringen », d.h. bestimmte Konkurrenzerzeugnisse vom Markte 
zu verdrängen. Es handelt sich also zweifello3 um eine Maßnahme, di e auf eine Be
schränkung des W ettbewerbs abzielt. 

Bei Beurteilung der Frage, ob die angefochtene Maßnahme die Klägerin in der Aus
übung des W ettbewerbs erheblich behindere oder zu behindern geeignet sei, sind nicht 
bloß die Auswirkungen dieser Maßnahme auf einen einzelnen Geschäftszweig der Klä
gerin (den Handel mit Rauchtabaken) in Betracht zu ziehen, wie die Klägerin dies tun 
möchte. Es kommt vielmehr darauf an, wie sich die Maßnahme auf die wirtschaftliche 
Tätigkeit der Klägerin in ihrer Gesamtheit auswirkt; denn Gegenstand des gesetzlichen 
Schutzes ist nach dem neuen wie nach dem frühem R ech t die wirtschaftliche Freiheit 
der von Kartellmaßnahmen betroffenen Personen als solcher. 

Nach dem Gutachten, dem die Vorinstanz gefolgt ist, erzielte die Klägerin im 
Durchschnitt der Geschäftsjahre 1961 / 62 und 1962 / 63 folgende Umsätze und Brutto
gewinne: 



Schweizer Stumpen und Zigarren 
Zigaretten . . . . . . 
Schweizer Rauchtabake . . . . . 
Zwartendijk-Tabake . . . . . . 
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Andere Lizenzmarken und eigene Importe 
Fremde Importe . . . . . . . . . . . . 

Umsatz 

Fr. 1 250 000.-
Fr. 8 650 000.-
Fr. 430 000.-
Fr. 150 000.-
Fr. 50 000.-
Fr. 105 000.-

Bruttogewinn 

6,83 % 
6,54 % 
5,77 % 
20,70 % 
ca. 15 % 
ca. 7- 8 % 

D er gesamte Umsatz belief sich also im Jahresdurchschnitt auf Fr. 10635 000.-, der 
Bruttogewinn auf rund Fr. 720000.-. 

Die vom Beklagten verfügte Kürzung des Rabattes auf den schweizerischen Rauch. 
tabaken verursachte der Klägerin nach ihren unbestrittenen Angaben in den erwähnten 
Geschäftsjahren eine Einbuße von durchschnittlich Fr. 2136.- oder rund Fr. 2150.-, 
entsprechend ½ % von Fr. 430000.- (durchschnittliche Einbuße in d en 5 Geschäfts. 
jahren, auf welche die Klage sich bezieht: Fr.10462.- : 5 = Fr. 2092.- ). 

Die durchschnittliche Einbuße beläuft sich also auf bloß 30fo0 des gesamten Brutto
gewinns. Daß eine so unbedeutende Schmälerung des Bruttogewinnes die wirtschaftliche 
Handlungsfreiheit der Klägerin erheblich zu beeinträchtigen vermöge, kann selbst dann 
nicht angenommen werden, wenn man den Begriff « erheblich» sehr weit faßt, d .h . jede 
nicht ganz geringfügige Behinderung darunter zieht. 

Hieran ändert nichts, daß der Handel mit Rauchtabaken angesichts d er verhältnis. 
mäßig niedrigen Bruttogewinnspanne von 5, 77 %, die d er Klägerin nach erfolgter Ra
battkürzung verbleibt, gemäß dem Gutachten nicht «selbsttragend» ist, sondern der 
Klägerin einen Verlust bringt. Maßgebend ist eben nicht das Ergebnis dieses einzelnen 
Geschäftszweiges, sondern die Auswirkung der streitigen Maßnahme auf die gesamte 
Geschäftstätigkeit der Klägerin, und diese Auswirkung bleibt trotz dem an und für sich 
unbefriedigenden Ergebnis des Rauchtabakhandels ganz geringfügig. Im übrigen wird 
die Einbuße, welche die Klägerin infolge der ihr wegen des Handels mit Eigenmarken 
auferlegten Rabattkürzung im Geschäft mit schweizerischen Rauchtabaken erleidet, 
rechtlich durch die bedeutenden Gewinnmöglichkeiten aufgewogen, die ihr der Handel 
mit ihren Eigenmarken bietet. 

Die angefochtene Maßnahme ist demnach weder nach dem neuen noch nach dem 
frühem R echte widerrechtlich und vermag folglich die eingeklagten Ansprüche nicht 
zu begründen. 

l 
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Buchbesprechungen 

Mario Rotondi, Diritto Industriale. Quinta Edizione. Edizioni Cedam, Pa
dova, 1965, S. IX, 582. Lire 5500. 

RoTONDI ist der Altmeister des italienischen Immaterialgüterrechts. Im Vorwort 
zur 5. Auflage dieses Lehr- und Handbuches kann er darauf hinweisen, daß er als erster 
in Italien im Jahre 1926 an der Universita Cattolica di Milano den gewerblichen 
Rechtsschutz in den akademischen Unterricht aufnahm. 

Das Werk hat Vorlesungstexte als Grundlage. RoTONDI hebt aber hervor, daß seinem 
Buch neben den theoretischen Studien insbesondere auch die unmittelbare Begegnung 
mit den Problemen bei seiner reichen forens ischen Tätigkeit zugute kam. 

RoTONDI ist als hervorragender Kenner des Immaterial- und des Handelsrechts 
jenen Juristen, die diese Gebiete international pflegen, in der ganzen Welt bekannt. Er 
ist aber nicht nur ein Spezialist, sondern ein großer juristischer Denker mit umfassendem 
rechtstheoretischem Wissen und einer unausschöpfbaren praktischen Erfahrung, der 
mit besonderer Sorgfalt und Zuneigung das Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes 
erforscht und darstellt. Die juristischen Fakultäten von Bruxelles und Paris haben sein 
Wirken mit dem Doktor h.c. ausgezeichnet. 

RoTONDI stellt ein dogmatisch durchkonstruiertes Gebäude des gewerblichen Rechts
schutzes auf. Wie der Titel sagt, befaßt er sich nicht mit dem Recht an allen Geistes
gütern, sondern mit dem « diritto industriale», also mit dem gewerblichen Rechts
schutz; er läßt das Urheberrecht bei Seite. Hingegen werden das Unternehmen und die 
Firma neben dem Recht an den Marken, Erfindungen, Mustern und Modellen, dem 
unlauteren Wettbewerb und neben den mehrseitigen Staatsverträgen dargestellt. 

Wenn sich RoTONDI auch vor allem mit den italienischen Lehrmeinungen auseinan
dersetzt, so bleiben doch auch die Theorien der ausländischen Rechtsdenker nicht 
unbeachtet; sogar jene der Pioniere wie z.B. GIERKE und KoHLER sind gewürdigt. 

Die dogmatische Konstruktionsfreudigkeit und wissenschaftliche Analyse einerseits 
und die Mitteilung der praktisch notwendigen Kenntnisse anderseits sind im vorzügli
chen Gleichgewicht. Der Autor meidet unfruchtbare Debatten über Begriffe und Ein
teilungen, wenn sie keinen Einfluß auf das Erfassen und sachlogische Beherrschen der 
Probleme haben. Weil RoTONDI die internationale Doktrin so überlegen beherrscht, 
sind die Erkenntnisse keineswegs nur an das positive italienische Recht gebunden. 
Dieses sowie die Staatsverträge sind zwar die Grundlage; RoTONDi" lehnt es ab, seine 
Rechtskonstruktionen auf allgemeinen Billigkeitsüberlegungen oder naturrechtlich
spekulativen Ideen zu errichten. Wegen der prinzipiellen Übereinstimmung der ver· 
schiedenen Landesgesetze - wenigstens in den Grundzügen - gelten seine Überlegungen 
jedoch auch für die Durchdringung und das Gestalten des gewerblichen Rechtsschutzes 
in den andern Ländern. Zahlreiche Gegenreden der Leser werden nicht ausbleiben, so 
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wenn er die Marke nicht als selbständiges Immaterialgut, sondern als Unternehmensteil 
darstellt, oder wenn er - allerdings nun unterstützt durch das Europaratsabkommen 
über die Vereinheitlichung der Begriffe des Patentrechts - den noch nicht veröffentlich
ten Patentanmeldungen neuheitsschädliche Wirkung zuerkennt. Der Wert eines Werkes 
liegt ja nicht darin, daß seine dogmatischen Thesen oder seine Vorschläge allgemeine 
Zustimmung finden, sondern in deren deutlichen Mitteilung und soliden Begründung. 
RoT0NDIS Gedankenwege sind Schritt um Schritt zu verfolgen. Sie verlieren sich nie im 
Dunst leerer Worte und im Gewirr von denkakrobatischen Begriffskonstruktionen. Das 
Buch ist ein wertvoller Gesprächspartner, dem man, vor allem auch wegen der vollendet 
schönen Sprache, gerne und lang zuhört, und von dem man dann gelegentlich zum 
Widerspruch herausgefordert wird. 

In einer Zeit, wo es den Dichtern beliebt, die Menschen mit Vorliebe als ordnungs
feindliche und dem Chaos verfallene Individuen und Horden darzustellen, tut ein 
derartiges Bekenntnis eines reifen und lebenserfahrenen Mannes und Gelehrten zur 
zwischenmenschlichen Ordnung wohl. Sache des Rechts und der Rechtsgestalter und 
-bewahrer ist es, die Kraft der Gefühle und die Ströme der Leidenschaften teilweise 
dem menschlichen Gemeinschaftswerk zuzuführen. Wer RoTONDis Buch liest, hat Teil 
an seiner schönen Ideenharmonie, die Zeugnis ablegt für die Fähigkeit des Menschen, 
die gute Ordnung zu erkennen und in ihr zu leben. A . Troller 

Mario Franzoni, L'invenzione, Milano. Dott. A. Giuffre. Editore, 1965, S. XX, 
327. Lire 2800. 

Der Begriff «Erfindung» hat viel Nachdenken, zahlreiche Untersuchungen, mannig
fache Definitionsversuche und eifriges Hin- und Herreden verursacht. 

Wenn man meint, das alles sei mehr noch rechtshistorisch beachtenswert aber ohne 
aktuelle praktische Bedeutung, so nehme man FRANZONIS weit ausholende Studie zur 
Hand. Er hat amerikanische, deutsche, englische, französische, schweizerische Autoren 
und auch noch solche anderer Länder, einige Pioniere des Patentrechts, insbesondere 
aber die zeitgenössischen Patentjuristen zu Rate gezogen neben der reichen italienischen 
Literatur. Diese Vielzahl von M einungen breitet er übersichtlich aus, er setzt sich mit 
ihnen einläßlich und unermüdlich auseinander und legt stets Rechenschaft darüber ab, 
weshalb er sie verwirft und eine eigene These vertritt oder weshalb er dem einen und 
nicht dem andern zustimmt. So wird der Leser mehr und mehr vom skeptisch distan
zierten Zurkenntnisnehmen zum eifrigen Mitdiskutieren aufgeweckt. 

Wer auf unmittelbar praktisches Wissen ausgeht, wird die Geduld verlieren; FRAN
Z0NIS Bemühen gilt vor allem der dogmatischen Flurbereinigung. Doch täuscht sich 
der Praktiker, der meint, er gehe dabei leer aus. Der Autor streitet nicht unbekümmert 
um die Wirklichkeit mit frei geschaffenen Begriffen gegen andere derartige Denkfiguren. 
Er prüft - und das ist das besondere Verdienst seiner Studie - den Begriff der Erfindung 
an der Wirklichkeit, die in ihm erscheinen, die durch ihn mitgeteilt werden soll. 

Die erste, überaus bed eutsame und nie zu sehr hervorgehobene Erkenntnis stellt die 
Erfindung als eine Rechtskategorie und nicht als eine Erscheinung der technischen 
Vorstellungswelt hin. Der Jurist zieht mit diesem Begriff eine Grenze zwischen den 
schützbaren und den gemeinfreien technischen Leistungen. FRANZONI möchte den Be
griff «Erfindung» nur für jene technischen Schöpfungen vorbehalten, die im konkreten 
Fall schützbar sind, die also nicht vom Patentschutz ausgeschlossen und die im Sinne 
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des Patentrechts neu sind. Damit widerspricht er aber dem mehrheitlich geltenden 
Sprachgebrauch. Auch die nicht patentierbare und die nicht neue Erfindung ist eine 
Erfindung, wenn sie deren Merkmale aufweist. Allerdings werden, wenn die Neuheit 
mangelt, meistens auch der technische Fortschritt und insbesondere die Erfindungshöhe 
fehlen. Doch muß dies - wenigstens nach schweizerischer Lehre und Praxis - nicht 
zwingend so sein. 

Zuzustimmen ist FRANZONI darin, daß eine Definition der Erfindung entgegen der 
Ansicht bedeutender patentrechtlicher Autoritäten gefunden werden kann, und daß es 
sogar verdienstlich wäre, sie in die Patentgesetze aufzunehmen. 

Besonders hervorzuheben sind FRANZONIS Gedanken über die Erfindung als intuitiven 
Akt. Scharfsinnig stellt er fest, daß es deswegen nicht möglich ist, das Vorhandensein 
einer Erfindung unmittelbar logisch zu begründen, wohl aber auf einem Umweg; 
indem man nämlich feststelle, daß vom Stande der Technik weg keine logische Deduk
tion zur Regel führte, erbringe man damit zwingend den Beweis, daß sie nur der Intui
tion erreichbar, daß sie also erfinderisch war. 

Der Rezensent vermag der These nicht zuzustimmen, daß jede Erfindung eine Ent
deckung gefolgt von einer «Konstruktion» sei, wobei der letztere Begriff bei FRANZONI 
die technische Auswertung bedeutet. Gewiß muß der Erfinder von dem Verhalten der 
benutzten Elemente etwas wissen. Er braucht aber diese Kenntnisse nicht selber ent
deckt zu haben. Auch ist es nicht nötig, daß er sich über die wissenschaftlichen Grund
lagen Rechenschaft gibt. Nur das Ergebnis, die Regel betreffend das technische Handeln, 
zählt. Diese Regel überschreitet aber stets die Grenzen des schon Vorhandenen, des 
von der Natur selber oder vom Menschen aktualisierten technischen Geschehens. Diese 
Unterscheidung von Entdeckung einerseits und Erfindung anderseits ist nicht zu ver
wischen. 

Im letzten Teil seiner Arbeit befaßt sich der Autor mit dem Unterschied von Erfin
dungen, die ein Verfahren, und von solchen, die ein Erzeugnis oder Produkt zum Ge
genstand haben. Er legt die Folgen dieses Unterschiedes für den Schutzumfang dar. 

FRANZONI ist einem schwierigen Thema Meister geworden. Auch er hat den Beweis 
für die nie erlahmende juristische Forschungsfreude und für die meisterliche Aussage
kraft unserer italienischen Kollegen erbracht. A. Troller 

Virdgh, ,?,oltdn: Übersetzung und Anpassung von Warenzeichen . Weinheim/ 
Bergstr. 1966, Verlag Chemie, VIII und 179 Seiten, Kunststoffein
band, DM 24.-. 

Daß die Probleme des Markenrechts unmittelbar von der wirtschaftlichen Entwick
lung abhängen und von ihr überhaupt erst geschaffen werden, zeigt sich in ganz ein
drücklicher Weise bei der sogenannten Übersetzung und Anpassung von Warenzeichen. 
Solange eine Marke nur in einem einzelnen Lande mit einheitlicher Sprache eingetragen 
und verwendet wird, stellt sich die Frage überhaupt nicht. Auch innerhalb des gleichen 
Sprachgebietes, das sich über Länder und Kontinente erstrecken kann, treten kaum 
Schwierigkeiten auf. 

Schlagartig ändert sich aber das Bild, wenn eine Marke im wirtschaftlichen Verkehr 
verschiedenen Sprachen, Schriftarten und Kulturen standhalten soll. 

Die vielschichtigen Schwierigkeiten, die in diesem Zusammenhang auftreten, hat sich 
der Autor zum Gegenstand gemacht. Mit der Zusammenstellung des umfangreichen 
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Materials hat er eine systematische Übersicht versucht, die als solche sich weitgehend auf 
Neuland bewegt. 

Ein großer Teil des hier besprochenen Werkes muß notgedrungen der Bildung und 
Klärung von Begriffen gewidmet sein, daneben aber auch durch Zusammenstellung und 
Sichtung des Materials den Gegenstand in seinem Umfang und seiner Tragweite über
haupt erst zeigen. 

Bei der historischen Übersicht ist zu vermissen, daß erst mit dem Römer Kongreß der 
AIPPI aus dem Jahre 1928 eingesetzt wird. Das Problem an sich ist doch schon 1880 bei 
den Beratungen zur teile-quelle-Klausel der Pariser Verbandsübereinkunft ganz klar 
erkannt worden im Hinblick auf die damalige russische Praxis, wonach Marken nur in 
zyrillischer Schrift zur Hinterlegung zugelassen wurden (vgl. Actes de Ja Conference in
nationale pour Ja Protection de Ja Propriete Industrielle, reunie a Paris du 4 au 20 no
vembre 1880, deuxieme edition, Berne 1902, p. 107). Bis heute ist dieses, damals nur von 
einem bestimmten Gesichtspunkt aus angeschnittene, Gebiet einer gesamthaften Lösung 
nicht zugeführt worden, obwohl es immer wieder die interessierten Kreise bewegt hat. 

Nach den einleitenden Kapiteln kommt der Autor auf die durch die Übersetzung 
erfaßbare Bedeutung einer Marke zu sprechen, wobei sehr deutlich wird, daß vielfach 
ein überraschend großer, wenn auch nicht immer klar zu Tage tretender Sinngehalt vor
handen ist. Die folgenden Kapitel sind der Verwechslungsgefahr nach dem Sinngehalt, 
sowie der Bekanntheit der Sprache gewidmet. Übersetzung und Schutzfähigkeit, die 
Anpassung im Bereich derselben Schrift, die Umschrift in eine fremde Schrift, sind wei
tere Kapitel, die eine brauchbare Zusammenstellung vermitteln. Die Schlußkapitel 
behandeln die aus Übersetzung und Umschrift zusammengesetzten Zeichen, die Praxis 
zu den zusammengesetzten Zeichen, sowie die internationale Regelung. Literatur-, Sach
und Namenregister vervollständigen das Werk. 

Es mag mit dem Thema zusammenhängen, daß der am besten gelungene Teil der 
Arbeit die Zusammenstellung der Praxis ist, während die mehr theoretischen Ausfüh
rungen unter der Unbestimmtheit leiden, welche in den kontroversen Stellungnahmen 
der internationalen Gremien und dem weitgehenden Schweigen der Gesetze und inter
nationalen Konventionen zum Ausdruck kommt. 

Das besprochene Buch ist eine für Praxis und R echtsprechung wertvolle Übersicht 
über ein nur wenig bekanntes und dogmatisch ungefestigtes Gebiet. Paul Griesinger 
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L'application en Suisse du principe de la protection 

«teile quelle» de la marque (art. 6quinquies C.U.P. ) 1 

JAQUESGUYET,GENEVE 

I. Le texte de la Convention d'Union de Paris 

Le principe de la protection «telle quelle» est inscrit a l'art. 6quinquies 

CU P revise en 1958 a Lisbonne. 
Nous n'entendons pas ici refaire l'histoire de cette reglementation unio

niste 2. Nous nous bornerons simplement a rappeler les modifications 
successives qui ont ete apportees dans son enonce, au cours des revisions 
successives. 

Le texte de Paris de 1883 se bornait a enoncer le principe, a son art. 6 
al.1 - texte pratiquement repris a l'art. 6quinquies al. 1 premiere phrase du 
texte de Lisbonne. Le 4• al. de l'art. 6 reservait cependant le refus de pro
tection «telle quelle» pour des motifs de moralite ou tires de l'ordre public 
-correctif apporte au principe proclame encore avec force dans le protocole 
de cloture N° 4. 

Le texte de Bruxelles de 1900 n'a pas modifie celui de Paris. 
Lors de la revision de Washington, en 1911, le I•r al. de l'art. 6 fut 

modifie: remplacement du mot « deposee » par « enregistree ». 11 subsistera 
des lors sans modification essentielle jusqu'a la conference de Lisbonne. 
Cette modification avait pour effet d'affirmer qu'une marque dument 

1 Cet article, qui tend surtout a faire le point de Ja situation actuelle, reprend l'essentiel 
d'un rapport presente aux x1emes Journees d'etudes de !'Union des Fabricants pour Ja 
protection internationale de Ja propriete industrielle et artistique, tenues du 18 au 21 sep
tembre 1966 a Monaco, tout en developpant certains aspects du probleme. 

2 Voir a ce propos notamment: Plaisant, traite de droit conventionnel international 
concernant Ja propriete industrielle (Paris 1949), p.206ss. ; MAssoN, Ja protection 
«teile quelle» ... (these Lausanne 1956); RouBIER, Je droit de Ja propriete industrielle, 
tome II (Paris 1954) p. 628 ss. ; TROLLER, Die mehrseitigen Völkerrechtlichen Verträge ... 
p.13-14; actes de Ja conference de Lisbonne, p. 565ss. 
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enregistree au pays d'origine devait etre consideree comme conforme a la 
legislation de ce pays quant aux signes qui la composent, ou taut au moins 
beneficiait d'un indice de regularite au pays d'origine. Mais, l'imprecision 
de ce texte subsistait. 

En revanche, le 4• al. de l'art. 6 du texte de Paris fit l'objet de plusieurs 
tentatives de revision dans le but de lutter contre une interpretation trop 
extensive, en tentant d'aboutir a une reglementation uniforme des condi
tions de rejet des marques unionistes. La Conference de Bruxelles n'aboutit 
a aucun accord. C'est a la Conference de Washington que fut adopte un 
nouveau texte qui devint le 2• al. de l'art. 6; il ne subit aucune modification 
fondamentale aux Conferences de La Haye (1925) 3 et Londres (1934)4. 

II sortirait du cadre de cette etude d'examiner les modifications appor
tees aux autres dispositions de l'art. 6 devenues les § Ca Fa la Conference 
de Londres. 

C'est a la conference de Lisbonne, de 1958, que l'art. 6 re~ut des modi
fications plus importantes 5 • Par souci de clarte, l'art.6 fut scinde en deux. 
Le nouvel art. 6 traite des marques enregistrees dans le pays d'importation, 
consacrant les principes de « l'assimilation » et de «l'independance» 
(regle generale pour le cas ou la marque est conforme a la legislation du 
pays d'importation); tandis qu'un nouvel article, 6quinquies, groupe toutes 
les disposi tions sur la protection « telle quelle» ( exception, lorsque la 
marque n'est pas conforme a la legislation du pays d'importation). 

Le nouvel art. 6quinquies lettre B, enumere d'une maniere exhaustive et 
non simplement exemplative les motifs de refus et d'invalidation de la 
marque dite « telle quelle»; cette question est clairement tranchee desor
mais 6 • Par suite du caractere exhaustif de l' enumeration, il ·a ete estime 
opportun de preciser, in fine, que l' art. lübis sur la concurrence deloyale 
etait reserve (une marque peut en effet etre invalidee en vertu de regles 
nationales reprimant la concurrence deloyale). Enfin, il faut admettre 
qu'est implicitement reservee, l'invalidation ou le refus par defaut d'usage 
( art. 5, lettre C). 

3 Le texte de La Haye apporte une precision concernant la notion d'ordre public 
( al. 2 eh. 3, 2• phrase). 

4 Le texte de Londres semble introduire la distinction entre les marques immorales et 
les marques deceptives. 

5 Outre les actes de cette conference, voir le rapport de feu le President Bolla au groupe 
Suisse de l'AIPPI cette revue 1959, p. 3ss.; Mess. CF FF 1961 I p.1287-89. 

6 Le caractere limitatif de l'enumeration de l'art. 6 B anterieur etait deja soutenu 
auparavant, par ex. Plaisant, op. cit. p. 207; TROLLER, Immaterialgüterrecht, Tome I 
p.353. 
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II. La regle <<teile quelle >> 

La regle «telle quelle» permet d'ecarter le principe de la territorialite 
proclame aux art. 2 et 6 CUP, adoptant comme regle generale l'assimila
tion de l'unioniste au national ( avec soumission complete aux regles 
de la loi nationale) et l'independance totale de la marque dans le pays 
d'importation par rapport au pays d'origine. Il s'agit de la marque de 
fabrique ou de commerce, mais non de la marque de service selon l'opinion 
quasi-unanime. (Cf. infra p . 008 et note 23 p . 023). 

La regle «telle quelle» signifie que tout unioniste clont la marque a ete 
regulierement enregistree au pays d'origine doit obtenir l'enregistrement 
dans un autre Etat unioniste de cette meme marque ( ou d'une marque qui 
n'en differe «que par des elements n'alterant pas le caractere distinctif et 
ne touchant pas a son identite .. . » (lettre C al. 2) et cela meme si elle n'est 
pas conforme a la legislation de l'autre Etat unioniste; le refus de protec
tion ou l'invalidation ne peut reposer que sur les motifs limitativement 
enumeres a la lettre B - ainsi que le cas special de l'art. 5 lettre C. 

Chacun sait combien different les conceptions nationales sur la validite 
des marques. La CUP s'efforce notamment par la regle «telle quelle» 
d'uniformiser ces conceptions. Cet objectif s'impose d'autant plus im
perieusement que se developpe toujours davantage le commerce inter
national. 

La regle «telle quelle» apparait aussi comme un moyen technique 
permettant de suppleer a l'absence actuelle d'une reglementation uni
forme de la notion de marque. 

III. L'art. 6quinqui•• C. U.P. et le droit suisse 

1. Le principe de la marque « telle quelle» ne concerne que la forme 
exterieure de la marque. 

Ce principe fle concerne pas le contenu de la marque, il ne vaut que 
pour la forme exterieure de la marque 7 • C'est dans ce sens quese prononce 
la jurisprudence suisse. Le Tribunal Federal a en effet constamment pro
clame que les questions de fond (imitation ou contrefa<_;:on, priorite, legiti
mation - et aussi qualite pour deposer) sont soumises a la legislation de 

7 DAVID, Kommentar ... p.255 N° 16 ; MASSON, op. cit. p.67; MATTER, Komm. p.59; 
PLAISANT, op. cit. p. 206; TROLLER, Das lnt. Privat- und Zivilprozeßrecht . . . p. 110. 
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l'Etat ou la protection est requise et cela meme s'il s'agit d'une marque 
ayant fait l'objet d'un enregistrement international ( cf. art. 5 Arrangement 
de Madrid 8) . Chaque Etat apprecie souverainement, dit-il, si, par exemple, 
une marque est contraire aux bonnes mreurs ou deceptive 9• Dans un arret 
du 16 janvier 1929 (ATF 55 II 59 c. 2), le Tribunal Federal s'exprime fort 
clairement (traduction du Journal des Tribunaux, 1929 I 389) en decla
rant apropos de la protection «telle quelle»: 

« ... Elle ne se rapporte qu'a la forme exterieure de la marque, «aux signes qui la 
composent», tandis que la legislation de !'Etat signataire demeure determinante 
pour trancher la question de savoir si le signe, d'apres sa constitution et sa fonction, 
est materiellement susceptible de protection, soit notamment si la marque a Ie 
caractere de signes du domaine public ou si eile contient des indications sur Ie 
mode de fabrication, la nature ou la destination de la marchandise a laquelle eile 
s'applique ou encore si eile cree un <langer de confusion ... » 

II est evident que les motifs de refus ou d'invalidation des chiffres 2 et 3 
de l'art. 6quinquies B se rapportent a la « forme exterieure de la marque », a la 
marque en tant que signe materiel, non aux elements extrinseques a la 
marque, aux questions de fond. II en va de meme pour le chiffre 1 traitant 
du respect des droits acquis par des tiers au pays d'importation: une 
marque violant ces droits manque de force distinctive, comme une marque 
tombant sous le coup des hypotheses prevues au chiffre 2 10 : elle n'est 
«materiellement pas susceptible de protection», meme s'il s'agit au pre
mier abord d'un element de fond. 

2. Le probleme de la qualification 

U n autre probleme surgit alors: qu' est-ce qu'une marque au sens de 
l'art. 6°uinquies? Le signe doit-il etre ainsi qualifie par la loi du pays d 'origine 
ou par la loi du pays d'importation? 

L' art. 6quin:~ies A ( comme les textes anterieurs) n' accorde la protection 
« telle quelle» qu'a la marque « enregistree regulierement dans le pays 
d'origine» c'est-a-dire a une marque beneficiant en tout cas d'une pre
somption de conformite avec la loi du pays d'origine - cette presomption 
sera evidemment, en pratique, plus ou moins forte selon que le pays 
d'origine connait ou non l'examen prealable. C'est clone la loi du pays 
d'origine qui doit etre applicable a la qualification, ceci nous parait evi-

8 ATF 36 II 448; 39 II 354; 52 II 304; 53 II 355; 63 II 123 et plus recemment 73 II 
126 ou SJ 1948, 55. 

9 ATF 76 I 171 ouJT 1951 I 152; 79 I 252 ou 1954 I 282, 80 I 32 1 ou 19551177. 
10 MAssoN, op. cit. p. 83. 
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dent 11• La solution inverse, en faveur de la loi du pays d'importation, 
aurait pour consequence de vider de toute portee l'art. 6quinquies A et de 
rendre inutile la liste des exceptions de la lettre B du meme article. 

Ce probleme est d'un interet pratique extreme. Si l'on est en presence 
d'une marque verbale ou figurative ou d'une marque mixte, aucune diffi
culte ne devrait surgir, puisque tous les Etats de l'Union admettent ces 
signes dans leur legislation - sauf quelquefois les lettres, chiffres et noms 
patronymiques 12• Des lors que SOUS cette derniere reserve, les legislations 
de tous les pays unionistes reconnaissent ces signes comme marques, ce 
n'est plus, en realite, la regle exceptionnelle de l'art. 6quinquies qui leur est 
applicable, mais la regle generale, soit les principes de l'assimilation (art. 2 
CUP) et de l'independance (art. 6), avec la possibilite d'un depot direct13• 

Ce probleme de qualification ne se pose clone que dans les cas ou les defi
nitions de la marque au pays d'origine et au pays d'importation ne con
cordent absolument pas. Parmi les marques «visuelles», c' est frequemment 
le cas de la marque plastique et c'est le cas des marques immaterielles 
(signes sonores, olfactifs, gustatifs et tactiles). Qu'en sera-t-il, si admises au 
pays d'origine, ces marques sont inconnues ou prohibees par le pays 
d'importation? La protection accordee par l'art. 6quinquies leur sera-t-elle 
donnee neanmoins? Dans son rapport sur la Conference de Lisbonne au 
groupe suisse de l' AIPPI, deja cite, feu le President BoLLA oppose aux 
marques visuelles, qu'il estime seules au benefice de la protection « telle 
quelle», les marques auditives, olfactives et plastiques qui, selon lui, ne 
peuvent beneficier de cette protection exorbitante (mais uniquement de la 
regle generale de l'assimilation et de l'independance autrement dit ne 
peuvent se prevaloir de leur protection au pays d'origine). Pourtant, la 
marque plastique ne doit-elle pas etre consideree comme un type de mar
que visuelle? L'application du principe de la protection «telle quelle» est 
d'ailleurs frequemment admise a, l'egard de ce type de marque 14. C'est 

11 Dans ce sens: MAssoN op. cit. p. 27-28; PLAISANT, op. cit. p. 206; Actes de Ja Confe
rence de Lisbonne p. 5 75; etc .... et deja les Travaux de Ja Conference de Paris v. PI 1950 
111. 

12 Par exemple: l'admission «teile quelle » en France d'une marque allemande con
sistant dans Je nom patronymique BOSCH fut retenue par le Tribunal Civil de la Seine 
dans un jugement du 28 juillet 1928 (PI 1930 166 ou RIPIA 1929.108) sous l'empire de 
la loide 1857. 

13 Par exemple Cour d'Appel de Paris 14 mars 1953 et Cour de Cassation 3 fevrier 
1959, RIPIA 1953.3 et note PLAISANT et RIPIA 1959.91; FAVART, La marque « teile 
quelle » et l'interpretation de l'art. 6 de la Convention de !'Union, Melanges MARCEL 
PLAISANT (Paris 1960) p. 7lss. 

14 Dans ce sens apropos de la forme des flacons de liqueur BENEDICTINE Trib. adm. 
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notamment le cas en Suisse, selon la pratique du Bureau Federal de la 
propriete intellectuelle, comme nous le verrons plus loin. 

Dans son recent ouvrage (Die mehrseitigen völkerrechtlichen Verträge 
... p. 50), le professeur TROLLER admet aussi l'application en Suisse de la 
protection « telle quelle» aux marques plastiques, mais la conteste aux 
marques auditives et olfactives, parce que le signe clont la protection est 
requise hors du pays d'origine doit toujours constituer une «marque» au 
sens du droit du pays d'importation. Quelle signification faut-il alors 
donner ici au terme « marque »? Est-ce la definition legale du pays d'im. 
portation (en Suisse l'art. l•' LMF)? Si tel etait vraiment le cas, l'opinion 
du professeur TROLLER reviendrait a nier taute portee pratique a l'art. 
6quinquies A; bien plus, l'on ne s'expliquerait plus comment cet eminent 
auteur peut neanmoins admettre la protection « telle quelle» en Suisse de 
la marque plastique, alors que notre droit interne ne la considere pas 
comme une marque 15• Sans doute faut-il considerer que pour lui la notion 
de «marque» dans le pays d'importation se rapporte a un concept plus 
general, par exemple: la manifestation materielle de la force distinctive 
d'un produit- ce qui est evidemment le cas de la forme ou de l'emballage16• 

L'art. 6q~inquies A devrait signifier nous semble-t-il, que la marque « telle 
quelle» doit repondre, d'une part, aux conditions de validite selon le droit 
du pays d'origine, d'autre part, etre compatible avec la conception gene
rale du pays d'importation quant a la fonction de la marque, -conception 
generale pouvant aller au-dela des regles du droit positif interne. Du 
moins, serait-ce la une premiere Solution a retenir. 

Mais, cette conception ne devrait-elle pas elle-meme s'integrer dans la 
notion theorique de la marque regnant entre les pays unionistes - notion 
sans doute variable dans le temps? La conference de Paris de 1883, ne 
pouvant donner une definition conventionnelle de la marque, adopta a 
l' art. 6 ( actuel art. 6quinquies, modifie) et pour l' application de cette disposi-

d'Autriche, 28 avril 1928, RIPIA 1928.32; contra Ministere hongrois du Commerce a 
propos d'un flacon de parfum GUERLAIN, 17 octobre 1932, RIPIA 1932.126, v. !es 
critiques de cette derniere decision par Je Bureau international, Actes de Ja Conference 
de Lisbonne p. 575; Saint-Gai, Protection et defense des marques de fabrique, 3• ed. 
(1966) D. 16-17, qui donne Ja liste des pays et les conditions d'admission. 

15 Art. 1 er LMF; ATF 72 I 365 c. 1 ouJT 194 7 I 333; TROLLER, Immaterialgüterrecht, 
tome I , p. 352 . 

16 C'est ce qu'exprimait a propos de Ja marque plastique Je Message du Conseil 
Federal relatifa LMF (FF 1890 I 589) , mais il ne fut pas suivi par l' Assemblee Federale; 
de meme TELL PERRIN, Dans !es meandres de Ja propriete intellectuelle, p. 11; POINTET, 
La protection de la marque, p. 100. 
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tion un autre systeme: chaque Etat definit dans sa legislation ce qu'il 
considere comme marque; des son enregistrement, la marque, encore 
qu'elle ne soit pas conforme a la legislation du pays d'importation, doit 
neanmoins y etre protegee « telle quelle» dans ses elements intrinseques 
sous les seules exceptions prevues a la Convention. Cette notion theorique 
unioniste de la marque serait nee spontanement de la somme des diverses 
conceptions nationales. Elle serait clone delimitee d'une maniere negative 
par l'enumeration exhaustive des exceptions de l'art. 6quinquies B et d'une 
maniere positive par la fonction meme de la marque, telle que commune
ment admise ou du moins par un certain nombre de pays unionistes. Ce 
serait la une deuxieme solution, mais difficile a appliquer faute d'une 
limite positive aisee a etablir. 

En effet, la notion de marque est en perpetuelle evolution; une forme 
nouvelle, des qu'elle est sanctionnee par un droit positif, constitue un 
apport a la notion generale et vient clone l'elargir. C'est pourquoi l'on 
pourrait envisager que cette limite positive serait fixee par la notion de 
marques en vigueur dans le pays «le plus avance». Des lors, rien ne devrait 
s'opposer a la protection «telle quelle» des marques immaterielles (sous 
les seules reserves de l'art. 6quinqu'.e' B) alors meme que celles-ci etaient in
connues en droit positiflors de la creation de l'Union de Paris 17 • 

Si l'on adopte le principe que la conception generale a retenir est celle 
du pays d'importation, c' est a juste titre que la protection « telle quelle» 
de la marque plastique est admise en Suisse. Mais si l'on adopte le principe 
que la conception a retenir est celle, plus large, du pays unioniste «le plus 
avance», la marque auditive devrait alors etre admise en Suisse «telle 
quelle»; cette eventualite ne parait s'etre encorejamais presentee18 . 

Cette derniere these semble toutefois difficile a admettre. Il faudrait en 
tout cas que le type nouveau de marque soit admis sinon par l'universalite 
des pays unionistes, du moins dans la conception generale de la plupart 
d'entre eux, et cela comme marque de fabrique ou de commerce. Mais si la 
conception la plus large alignee sur la legislation unioniste «la plus avan
cee» devait finalement prevaloir, il ne resterait plus au pays d'importati_on 
qu'a tenter de se retrancher derriere le paravent de l' ordre public, reserve 
par l'art. 6quinquies B chiffre 3. On peut douter cependant du bien fonde de 
ce motif. La conception unioniste de l' ordre public ne le permet certaine-

17 Dans ce sens,, MASSON p. 2 7 ss. 
18 11 est vrai qu'a l'heure actuelle la marque auditive n'est protegee comme marque 

qu'aux Etats-Unis et encore dans certaines limites et pour des services seulement (FLEURY, 
Les marques de service ... These Lausanne 1958, p.85, 136ss.; MAssoN op. cit. p.32-33, 
PorNTET op.cit. p .108-109) . 
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ment pas (voir apropos de l'ordre public dans la CUP !'excellente etude 
de M. L:foN EGGER dans cette Revue, 1960, p. 39). Le fait que la loi 
nationale sur les marques est en contradiction avec la CUP ne suffit pas, il 
faut que l'ordre public interne soit menace19 . 

En face de ces difficultes, le Bureau international tenta, lors de la 
Conference de Lisbonne, de donner dans l'art. 6quinquies une definition de la 
marque, limitee au cas de la protection « telle quelle», en rempla<_;:ant 
l'expression «toute marque de fabrique ou de commerce regulierement 
enregistree dans le pays d' origine » par: 

« tout signe regulierement enregistre au titre de marque de fabrique ou de commerce 
dans Je pays d'origine sera, au meme titre ... »20 

Ce moyen de contourner, par une definition speciale, le probleme d'une 
definition unioniste generale de la marque echoua, de meme que les 
propositions tendant a adopter une nouvelle expression: « signe», 
«signe visible», «tout ce qui a ete regulierement enregistre au titre de 
marque » ... 21• 

La commission dut convenir, en face des divergences des conceptions 
nationales, que « puisqu' on ne changeait rien a la protection « telle quelle», 
il serai t plus sage de main tenir le texte actuel » 22• 

La Conference et le texte de Lisbonne n'ont clone innove en rien a cet 
egard et le probleme demeure entier. 

La protection «telle quelle» des marques de service s'est aussi posee a 
Lisbonne. L'examen des travaux de cette Conference et des modifications 
adoptees permet d'admettre qu'une telle extension n'a pas ete admise 23• 

Sur la base des conceptions generalement retenues dans les pays unio
nistes, il nous semble qu'il faut admettre comme marque protegable 
«telle quelle» tous les signes materiels. En revanche, l'evolution vers 
l'admission comme marque des signes non visibles et non materialises ne 
parait pas encore achevee, meme pour les signes sonores pouvant etre 
«materialises» sous forme de notes de musique ou d'un dep6t de disque; 
ces signes ne sont retenus a l'heure actuelle comme marque de service 

19 TROLLER, Die mehrseitigen völkerrechtlichen Verträge ... p. 52. 
20 Actes de Ja Conference de Lisbonne, p. 580. 
21 Ibidem, p. 582 ss. 
22 lbidem, p. 751. 
23 Ibidem, p. 62 lss.; BoLLA op. cit. p. 9-10, FLEURY, op. cit. p. 44, 84, 88...:89 et MAssoN, 

op. cit. p. 40 in fine estiment en s'appuyant sur !es textes anterieurs a celui de Lisbonne 
que Ja protection «teile quelle» ne vaut pas pour !es marques de service. Voir de meme 
Je rapport suisse et Je rapport de Ja commission de l'AIPPI, ann. 1955, p. 235- 236 et 
1956, p. 98-99 (reunion de Sermione). 
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uniquement aux Etats-Unis 24 • Il y a la en outre une impossibilite de fait ou 
une impossibilite materielle, en l'etat actuel des reglementations sur les 
registres et la publicite des marques. Une telle solution parait conforme du 
reste avec la conception suisse de la marque et de sa fonction. 

3. Conformite de la loi suisse avec l' art. 6quinquies B 

Un traite ratifie fait partie integrante du droit suisse; en cas de diver
gence avec le droit interne, le traite l'emporte, sauf clause contraire. C'est 
la regle retenue par la doctrine et la jurisprudence suisses. Toutefois, sans 
deroger par la a cette regle fondamentale, la pratique suivie depuis plu
sieurs annees par le Conseil Federal et approuvee par l' Assemblee federale 
veut qu'au moment d'assumer un engagement international la Suisse 
edicte les dispositions legales Oll reglementaires necessaires a son execution, 
du moins dans la mesure du possible (voir par exemple en matiere de 
propriete industrielle et a propos des textes de Londres et de Lisbonne de 
la CUP, respectivement FF 1937 III 73 et 1961 I 1296-1298.) 

En l'espece, les dispositions de l'art. 6quinquies B auraient pu sans doute se 
suffire a elles-memes, sans qu'un texte de droit interne en precisä.t la por
tee. La meme matiere se trouve aussi reglee par la LMF pour les marques 
nationales, enregistrees par des personnes etablies en Suisse ou a l'etranger 
dans les conditions posees aux art. 7 et 7bi, de cette loi. 

Existe-t-il des divergences entre ce texte conventionnel et ce texte de 
droit interne? Non, il n'y a que des differences de formulation. C'est ce que 
relevait le Conseil Federal a l'appui du projet d'arrete de ratification du 
texte de Washington (FF 1913 I 7 5) : 

« L'art. 6 revise . .. enumere clairement sous !es eh. 1-3 du 2• al. tous !es motifs 
permettant de rejeter ou d'invalider dans d'autres pays de !'Union une marque 
regulierement enregistree au pays d'origine. Au point de vue d e Ja loi federale sur 
!es marques de fabrique, il n'y a rien a objecter contre cette enumeration. » 

La meme idee a ete exprimee dans le Message concernant la ratification 
des actes de la conference de Lisbonne (FF 1961 I 1289): 

«Cette reglementation ne requiert aucune modification de Ja legislation suisse. 
Les causes de refus prevues par l'art.14 de Ja loi sur !es marques concordent, pour 
l'essentiel, avec celles du present art. 5quinquies. » 

Les auteurs font la meme constatation 25 • 

24 Voir Saint-Gai, op. cit. D 18. Pour Ja France, voir !es observations de cet auteur, 
D 13; pour Ja Suisse, POINTET op. cit. p. 108 a 111. 

25 DAVID, Komm .... ad art.14, n lb, p.225; MATTER, FJS N° 685 p. l. 
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De son eöte, le Tribunal federal a juge que ees dispositions du droit in. 
terne suisse eorrespondent a la reglementation instituee par la CUP (par 
exemple ATF 79 I 252 ouJT 1954 I 282, apropos du ehiffre 3). 

4. Le contenu de l' art. 6quinquies B et du droit positif suisse applicable 
aux elements intrinseques de la marque 

Les motifs de refus d'enregistrement ou d'invalidation dans le pays 
d'importation prevus a l'art. 5quinquies B peuvent etre classes en trois groupes: 

- l'atteinte au domaine prive, e'est-a-dire a des droits aequis (eh. l et 
l'alinea final ajoute au§ B dans le texte de Lisbonne), 

- l'atteinte au domaine publie, e'est-a-dire l'absenee de earaetere distinetif 
(eh.2), 

- l'atteinte a la morale ou a l'ordre publie, ( eh. 3). 

Les signes ne pouvant etre employes eomme marques sont definis a 
l'art. 3 al. 2 a 4 LMF. L'art.14 LMF developpe eette disposition en enume
rant les eas dans lesquels l'enregistrement de la marque doit etre refuse par 
le Bureau federal de la propriete intelleetuelle et l'art.13bis les eas dans 
lesquels l'enregistrement d'une marque est exclu. Nous renvoyons a ees 
textes. En resume, les art. 14 et l 3bis prevoient les motifs suivants de refus 
d'enregistrement ou d'exclusion de l'enregistrement de la marque: 

a) La violation de regles de pure forme ( art. 14 al. 1, eh. 1, qui renvoie a 
l'art.12 et au reglement d'exeeution); 

b) le defaut de qualite du deposant, plus preeisement de l'existenee des 
«eonditions personnelles neeessaires» pour l'enregistrement (art.14 eh. l 
al. 1 qui renvoie aux art. 7 et 7bis) ; 

e) le earaetere immoral, deeeptif 26 ou l' a ppartenanee au domaine 
publie ( art. 14 al. 1 eh. 2 et 4). L'al. 2 de l'art. 14 donne eomme exemple de 
« marques eontraires aux bonnes mceurs » eelles eomprenant des emblemes 
de souverainete etrangers de nature a tromper sur la provenanee ou la 
qualite du produit ou du titulaire; ee sont la des marques deeeptives. Mais 
le earaetere deceptif apparait aussi lorsque la marque viole des preserip
tions legales ou reglementaires de la poliee du eommeree; eela peut en
trainer aussi l'illieeite de la marque (v. al. suivant); 

d) le earaetere illieite (art.14 al. l eh.2) resulte des dispositions des 
textes speeiaux sur la proteetion des armoiries et autres signes publies et 
sur la proteetion des noms et emblemes de la Croix-Rouge et d'organisa-

26 Ce sont les signes «contraires aux bonnes mceurs» dans la terminologie de la loi 
actuelle, POINTET, op.cit. p.145-146. 
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tions internationales 27 - il y a la un motif de refus d' enregistrement. La 
presenee d'un signe de souverainete peut etre un motif d'exclusion de 
l'enregistrement, dans les hypotheses prevues a l'art. 13his LMF, clone 
entrainer l'illieiete de la marque. 11 en est de meme de la violation de pres
criptions legales ou reglementaires sur la poliee du eommeree 28 ; 

e) l'enregistrement d'une marque similaire requis simultanement par 
plusieürs personnes . .. ( art. 14 al. 1 eh. 3 LMF) 29 • 

" 11 faut evidemment tenir eompte eneore d'autres dispositions du droit 
suisse, pour les eas d'atteinte a un droit aequis (art. 5quinq~ies B eh. l etin fine 
CU P). Si l'on eompare l'une apres l'autre toutes ees dispositions du droit 
interne et eelles de la CUP, foree est bien de reeonnaitre, eomme l'ont fait 
le Conseil federal et la jurisprudenee (v. ei-dessus) que eelles-ei eoneordent 
ou ne sont pas ineompatibles malgre une formulation et une terminologie 
quelquefois differentes. 

1 ° L'atteinte aux droits aequis par des tiers dans le pays d'importation 
releve du fond. L'art. 5quinquies B eh. 1 voit la une absenee de caraetere 
distinctif de la marque, clone un element intrinseque d'invalidite. En droit 
suisse, ce sont les art. 6 et 24 LMF qui permettent aux tiers de sauvegarder 
leurs droits; ees dispositions sont conformes au texte eonventionnel. Les 
droits acquis peuvent cependant resulter non seulement de l' enregistre
ment d'une marque, mais egalement de l'inscription d'une raison de 
eommeree ou de l'usage d'un nom commercial, d'une enseigne ou d'un 

27 Loi federale concernant Ja protection des armoiries pubJiques et autres signes publics, 
du 5 juin 1931 (RS 2.928). Loi federale concernant la protection de l'embleme et du nom 
de Ja Croix-Rouge, du 14 avril 1910 (RS 2.942). Loi federale concernant la protection de 
l'embleme et du nom de l'OMS, du 25 mars 1954 (RO 1954.1323). Loi federale concer
nant la protection des noms et emblemes de l'ONU et d'autres organisations inter
gouvernementales, du 15 dec. 1961 (RO 1962.461) et Message du 5 juin 1961 ad art. 2 
(FF 1961 I 1338). Voir egalement les pubJications du Bureau Federal de la Propriete 
Intellectuelle en application de la LF du 15 dec. 1961 : FF 1962 I 1083-4; 1963 I 115 ss.; 
1964 I 248-9 et 820; 1964 II l 7lss.; 1965 I 531; 1965 II 1075; 1966 I 624ss. 

28 Par exemple: art. 6 de la loi federale sur le contröle des metaux precieux et des 
ouvrages en metaux precieux, du 20 juin 1933 et art.45 du reglement d'execution du 
8 mai 1934 (RS 10.129 et ss.). Art. 15 de l'Ordonnance federale sur le commerce des 
denrees aJimentaires et des objets usuels, du 26 mai 1936. (RS 4.475) et ses modifications. 
Loi federale sur les stupefiants 4 mai 1952, art.48 du reglement d'execution de celle-ci 
(RO 1952, 252). 

29 Disposition critiquee et en pratique eludee: DAvm, Komm .... p. 232; MATTER, 
K omm . .. . ad. art. 14 IV p . 176; POINTET, op.cit. p. 147, note 191; TROLLER, Immaterial
güterrecht, tome I p. 572. 
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autre signe; c'est pourquoi les dispositions de la LCD voire des art. 28 et 
29 CCS, peuvent cas echeant etre invoquees. Mais il convient apropos de 
cette eventualite de relever que, selon le Bureau International, l'acte de 
concurrence deloyale ne permettrait que d'intenter une action judiciaire 
en radiation, non a l'administration de refuser l'enregistrement ( en cas 
d'examen prealable). C'est dans ce sens qu'il faut interpreter la reserve de 
l'art. lübis CUP introduite dans le texte de Lisbonne au§ Bin fine 30• 

En vertu du principe de la territorialite, seuls les faits survenus dans le 
pays d'importation anterieurement a l'enregistrement dans ce pays peu
vent etre retenus 31, exception faite des droits resultant de la priorite ( art. 4 
CUP) ou de la notoriete ( art. 6bis CUP). Mais depuis la revision de Lis
bonne, d'.autres elements peuvent aussi etre pris en consideration, con
formement a l'art. 6q_wnquies C, al. 1 er (nouveau), qui implique que desormais 
dans toutes les hypotheses du§ Bde cet article «on devra» pour apprecier 
les merites d'une marque telle quelle, « tenir campte de toutes les circons
tances de fait, notamment de la duree de l'usage de la marque» - et non 
plus seulement pour l'appreciation du caractere distinctif (§ B eh. 2) 32• 

2° L'atteinte au domaine public (art. 6quinquies B eh. 2) s'entend de l'ab
sence de force distinctive du fait du caractere descriptif ou vulgaire de la 
marque. Le texte est clair et n'appelle pas d'observations particulieres. 
Comme l'ecrivait Plaisant (sur la base du texte anterieur): «la premiere 
phrase pose le principe, la seconde la methode d'interpretation » ( op. cit. 
p. 208) - dans le texte de Lisbonne la premiere phrase est la phrase unique 
du eh. 2 et la seconde phrase est devenue le § C 1 er al., applicable desormais, 
on vient de le voir, a tous les cas. L'examen de la force distinctive par 
l'administration ou par les tribunaux du pays d'importation ne doit pas 
se faire in abstracto, mais en retenant tous les elements de fait, notamment 
les habitudes commerciales et le langage courant dans le pays d'importa
tion (§ B eh. 2) et toutes les autres « circonstances de fait, notamment la 
duree de l'usage» au pays d'origine entre autres (§ C 1er al.). 11 faut 
reconnaitre cependant que ce texte pourrait etre plus precis, en vue d'em-

30 Actes de la Conference de Lisbonne, p. 577. BoLLA ( op. cit. p. 11 ) admet le refus d'en
registrement si le droit interne le permet. 

31 Dans ce sens: MAssoN, op.cit. p. 71-72. L'opinion selon laquelle ces faits doivent 
etre anterieurs a l'enregistrement au pays d'origine, exposee notamment par PLAISANT 
( op. cit. p. 207-208) ne peut etre suivie; elle repose sur l'application de la theorie de 
l'universalite. 

32 Actes de la Conference de Lisbonne, p. 577 et 753. Modification intervenue sur 
proposition du Bureau International. 
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pecher que, par exemple, des adrninistrations de pays a examen prealable 
adoptent une interpretation «peut etre arbitraire vexatoire ou pusilla
nime » 33 defavorable au titulaire etranger; les tentatives de modifications 
mggerees lors de la Conference de La Haye, notamment par la France 
consistant a remplacer l'expression «surtout celles» par «c'est-a-dire» 
dans la phase introductive des motifs de refus, echouerent 34• Le motif de 
refus ou d'invalidation prevu au ch.2 concorde avec celui de l'art.14 al. l 
eh. 2 LMF d'appartenance au domaine public, donne egalement par 
l'art. 3 al. 2 in fine LMF. 

3° L'atteinte a la morale et a !'ordre public ( eh. 3) vise les marques qui, 
quoique possedant intrinsequement un caractere distinctif suffisant et ne 
lesant aucun droit acquis, apparaissent comme incompatibles avec les 
principes de la morale ou les exigences de !'ordre public en vigueur au pays 
d'importation. C'est la un motif classique connu des internationalistes sur 
lequel nous reviendrons plus loin a propos, plus particulierement, de 
l'ordre public. 

Les marques portant atteinte a la morale sont les signes immoraux et 
scandaleux rentrant dans la notion de « contraires aux bonnes mceurs » de 
l'art. 14 al. 1 eh. 2 in fine et de l'art. 3 al. 4 LMF. 

Dans le cadre de la CUP, la notion de l' ordre public doit s'interpreter 
plus strictement qu'en droit international prive commun, comme nous 
l'avions deja releve. C'est du reste pour lutter contre une interpretation 
trop extensive que la Conference de La Haye introduisit la phrase finale 
du eh. 3, selon laquelle une marque n'est pas encore contraire a !'ordre 
public du pays d'importation simplement parce qu'elle serait contraire a 
la legislation de ce pays. Violent !'ordre public les marques deceptives 
expressement mentionnees du reste depuis la reunion de Londres qui 
ajouta la formule «notamment celles qui sont de nature a tromper le 
public», formule devenue apres la revision de Lisbonne «notamment de 
nature a tromper le public». 11 est confirme par les travaux de la Confe
rence de Lisbonne qu'il n'est pas necessaire que le demandeur prouve un 
cas de tromperie du public; il suffit que la marque soit de nature a tromper, 
c'est-a-dire qu'il existe in abstracto un risque de tromperie 35 • Cette disposi-

33 PLA!SANT, op. cit. p. 208. 
34 Actes de la Conference de La Haye, p.447. 
35 Actes de la Conference de Lisbonne p. 752. Lajurisprudence suisse est dans Je meme 

sens. 
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tion concorde evidemment avec l'art. 14 al. 1 eh. 2 in fine et al. 2 et al.1 
ch.4 LMF - malgre une terminologie differente 36• 

Sont egalement contraires a l'ordre public les marques comportant des 
emblemes de souverainete du pays d'importation 37, sous reserve d es ex
ceptions prevues: art. 13bis al. 1 et 2 LMF et la loi sur la protection des 
armoiries 38• Enfin, l'emploi de noms appartenant a l'histoire peut etre 
considere comme violant l'ordre public 39• 

Lors des conferences de La Haye et de Londres, certains pays proposerent 
d'ajouter un quatrieme motif de refus de protection: lorsque l'enregistre
ment de la marque constitue un acte de concurrence deloyale au sens de 
l'art. lübis CUP. Ces propositions echouerent 40 • Mais il resulte des declara
tions faites a la Conference de La Haye que la Suisse, notamment, reservait 
«le droit de considerer les marques clont le depöt constituerait un acte de 
concurrence deloyale comme contraires a la morale et a l'ordre public ... ». 
Nous avons deja fait allusion aux rapports entre le droit des marques et la 
repression de la concurrence deloyale a propos du eh. 1 du § B de l'art. 
6quinquies. Il est clair qu'en droit suisse lejuge peut invalider une m arque en 

se fondant sur la LCD; en revanche, il ne semble pas que l'administration 
puisse refuser pour ce motif l'enregistrement, faute d'une telle compc
tence resultant de la LMF ou d'une disposition expresse de la CUP dans 
ce sens 41 • 

36 Le caractere deceptif peut aussi resulter de la violation de reglementations prises 
dans le cadr.e de la police du commerce (v. ci-dessus). 

37 L'emploi des signes de souverainete d'un pays unioniste ou de noms, emblemes, etc. 
d'organisations internationales est prohibe par l'art. 5ter CUP complete sur ce dernier 
point a la Conference de Lisbonne. En Suisse, la protection des emblemes etrangers est 
assuree (independamment de l'interdiction d'enregistrement prevue a l'art.14 al.2 
LMF, v. ci-dessus) par l'art.13bis al.3 LMF et par la loi federale sur la protection des 
armoiries, sous reserve de reciprocite; entre pays unionistes celle-ci est assuree par l'art. 
5ter CUP. Des textes federaux speciaux protegent enfin les noms, emblemei,, etc . . . . des 
organisations internationales (v. ci-dessus). Sur ces questions, voir notamment le Message 
relatif au texte de Lisbonne (FF 1961 I 1288---1289), et MATTER, Komm ... , p.169. 
Mentionnons encore que sur le plan international, le nom et l'embleme de la Croix-Rouge 
sont proteges par les art. 24 et 28 de la Convention de Geneve du 27 juillet 1929 (RS 
11.477). 

38 Lajurisprudence qualifie expressement ces dispositions comme etant d'ordre public, 
ATF I 1 193 ouJT 1941 I 587. 

39 MAssoN, op. cit. p. 79. 
40 MASSON, op. cit. p. 79- 81; PLAISANT, op. cit. p. 209. A la Conference de Lisbonne, Je 

Bureau International se pronorn;:a contre une telle disposition, Actes p. 577. 
41 Le Bureau International estime qu'il ne semble pas que les examinateurs pourraient 

en pratique se prononcer. . . (Actes de Lisbonne, p.577). 
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Cet examen confirme ce que nous enoncions: la concordance entre, d'une 
part, le texte conventionnel, d'autre part, les textes, la pratique et la juris
prudence suisses. L'application des memes dispositions du droit positif 
suisse aussi bien aux unionistes qu'aux nationaux (et non-unionistes) 
n'aboutit pas a un traitement incompatible avec lll! CUP, des lors qu'au 
besoin, pour respecter cette derniere, l'unioniste se verra reconnaitre plus 
de droit que le national par le jeu de la protection « telle quelle». 

5. La competence et la procedure 

L'existence de l'une des hypotheses prevues limitativement au § B eh. 1 
a 3 de l'art. 5quinquies CUP, voire d'un acte de concurrence deloyale ( cf. § B 
in fine de cet article et l'art. lübis CUP), autorise le pays d'importation a 
refuser l'enregistrement ou a invalider celui-ci - mais il ne l'oblige point. 
Par cette formule, la convention a clone envisage non seulement une deci
sion d'une juridiction de l'ordre judiciaire, mais aussi une decision de 
l'administration lorsque le pays d'importation connait l'examen prealable 
complet (portant clone aussi sur le fond: probleme des anteriorites par 
exemple) ou seulement partiel et «prima facie», comme en Suisse (portant 
entre autres sur les conditions intrinseques et non seulement sur les ques
tions de forme touchant a la regularite de la procedure de depöt d'enregis
trement et les conditions personnelles exigees du deposant). 

Nos lecteurs connaissent l'organisation de cet examen. Nous n'aborde
rons clone pas cette question. 

1 ° La competence pour l'application de l'art. 5quinquies B appartient au 
Bureau Federal de la propriete intellectuelle, dans les limites des art. 14 
et l 3bis LMF. 11 doit d'office refuser l'enregistrement en cas de violation des 
principes de l'art. 3 al. 2 a 4 LMF, repris et developpes a l'art. 14, ou 
lorsque l'enregistrement est exclu par l'art. 13bis42 • 

Si la marque a neanmoins ete enregistree, le Departement Federal de 
Justice et Police peut ordonner d'office sa radiation du moins dans le cas 
de violation des art. l 3bis et 14 al. 1 er eh. 2, et al. 2 ( art. l 6bis LMF). 11 n'est 
cependant recouru a cette procedure extraordinaire que dans des graves 43• 

Tout interesse lese par un enregistrem~nt a qualite pour solliciter du 

4 2 II est procede a cet examen meme lors d'un renouvellement et meme s'il s'agit d'une 
marque internationale (ATF 70 I 299 ouJT 1945 I 325), mais non lors de l'annotation 
d'une cession (ATF 69 I 115-ou JT 1944 I 582) ou de tout autre evenement fortuit. 

43 DAVID, Komm. ad art. I6bis, p.236. MATTER, Komm. ad.art.16bis p. 181 et FJS 
N° 685 p. 7. 
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Departement qu'il ordonne d'office la radiation d'une marque enregistree 
en violation de ces dernieres dispositions 44• 

Le recours de droit administratif au Tribunal federal est ouvert contre 
les decisions du Bureau federal, en particulier le refus d'enregistrement 

' ainsi que contre les decisions de radiation d'office du Departement (art 
16bis al.2; art.99 la OJF). En revanche, il n'y a aucun recours contre la 
decision du Departement refusant de radier (ATF 62 I 165 ouJT 1937 I 
135); le lese doit agir par une action civile. 

Quelle est la portee de ces decisions administratives relatives aux condi
tions d'enregistrement, y compris la validite intrinseque de la marque? 
Lient-elles les tribunaux de l'ordre judiciaire? 11 faut a cet egard, selon la 
jurisprudence actuelle, distinguer les questions de pure forme et celles de 
fond. 

a) L'administration, sous reserve du recours de droit administratif au 
Tribunal federal, est seule competente pour trancher les questions de 
forme prescrites pour le depöt par l'art.12 LMF et les dispositions du 
reglement d 'execution auxquels renvoie l'art.14 al. l ch. l LMF (cf. ATF 
7 4 II 183 ou JT 1949 I 395). Cela ne nous interesse pas ici. 

b) En revanche, toutes les questions de fond tranchees par l'administra
tion ou, sur recours de droit administratif, par le Tribunal federal peuvent 
etre revues par la juridiction ordinaire (civile et sans doute penale), no
tamment celles posees en application des art. 13bis et 14 LMF 45. Le Tribunal 
federal a considere en effet que la loi n'instituait pas une « procedure 
d'examen prealable particuliere portant sur toutes les questions, mais 
seulement un examen sommaire destine a constater si l' enregistrement 
ne doit pas etre manifestement refuse pour l'un des motifs prevus aux art. 
13bis et 14». La Cour supreme releva auparavant que du reste la loi laisse 
au deposant la «responsabilite» en ce qui concerne ia validite de la mar
que»46 (art.13 al.2). 

44 11 a ete ainsi juge qu'un commen;:ant ou fabricant peut requerir la radiation d'une 
marque relative a un produit par lui vendu, s'il est evident qu'elle est tombee dans 1e 
domaine public (ATF 62 I 165 ouJT 1937 I 135). 

45 La juridiction ordinaire est egalement competente pour revoir !es « conditions per
sonnelles necessaires» des art. 7 et 7bis LMF qui sont aussi des conditions de fond «puis
qu'elles concernent la capacite subjective clont depend l'existence du droit a la marque» 
(ATF 74 II 183 ouJT 1949 I 395) et non de simples «formalites» comme le laisse croire 
la malheureuse redaction de l'art.14 al. l ch. l LMF dans son texte franc;:ais. 

46 ATF 74 II 183 ouJT 1949 I 395; de meme, Geneve 13 novembre 1956, SJ 1958.13. 
Auparavant, en depit des critiques, le Tribunal federal considerait que toutes les ques
tions relatives a l'enregistrement relevaient de la seule competence administrative et ne 
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Par eontre, les questions de pure forme ne sont pas suseeptibles de revi
sion par les Tribunaux ordinaires. L'inobservation des preseriptions de 
forme est reparee du fait meme de l'enregistrement. 

Ainsi, en depit de l'examen administratif prealable partiel que nous 
connaissons en Suisse, e'est la juridietion ordinaire qui, eas eeheant, 
tranehe en dernier lieu et definitivement, les questions de validite intrin
seque de la marque posees par l'art. 6quinquies B eh. 2 et 2. 

2° C'est eette meme juridietion qui est seule eompetente pour les autres 
questions de validite intrinseque de la marque « telle quelle» ( eh. 1 et 
coneurrenee deloyale), e' est-a-dire, l' applieation des art. 6 et 24 ss. LMF 
notamment et de la LCD, ainsi que par exemple les eonsequenees de la 
perte du droit a la marque au pays d'origine par defaut d'usage (art. 5 C 
CU P). 

Les prineipes qui viennent d'etre rappeles permettent une applieation 
sure et non arbitraire de l'art. 6quinquies CUP. 

III. La pratique suisse 

Nous n'entendons pas iei exposer toute la jurisprudenee suisse fondee 
sur l'art. 6quinquies. Mais il peut etre interessant de rappeler sommairement 
quelques deeisions reeentes ou de prineipe. 

1. Les motifs de rejits 

1 ° La violation des droits aequis et la jurisprudenee y relative, dans le 
eas d'une marque etrangere protegee en Suisse, est trop eonnue. Ceei nous 
dispense d'en parler dans le eadre limite de eet expose. 

2° Dans le eadre du eh. 2 de l'art. 6quinquies B, il faut mentionner les arrets 
suivants du Tribunal federal. 

En matiere de designation generique, appartenant clone au domaine 
publie, le Tribunal federal a refuse la proteetion en Suisse des marques 
internationales «Goldhelm» ( = eoiffe or) et «Goldfront» malgre qu'elles 
aient ete admises en Allemagne, pays d'origine. La deeision releve que 
ces designations sont usuelles en Suisse pour des produits en metal re
couverts d'une eouche d'or plus epaisse que eelle des objets plaques ou 

pouvaient des lors etre revues par lajuridiction ordinaire; le probleme fut pose a nouveau 
dans ATF 73 II 126 c. l ou SJ 1948.49, mais sans etre tranche. C'est l'arret du 16 no
vembre 1948 cite au debut de cette note qui consacra ce renversement dejurisprudence. 
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doubles or (ATF 80 I 381 ouJT 1955 I 77). L'arret confirme que seule la 
situation en Suisse est determinante, non celle du pays d'origine. 

Dans un arret anterieur, le Tribunal federal avait confirme que la 
question de savoir si la protection doit etre refusee a une marque en raison 
du caractere generique des mots qui la composent ou du fait qu'ils seraient 
tombes dans le domaine public se pose aussi pour les marques internatio
nales (ATF 73 II 126 ou SJ 1948.57 et arrets cites). Cette question doit 
etre elle aussi tranchee par la loi du pays ou la protection est requise. 

Mais le caractere descriptif de la marque n'a pas absolument pour effet 
d'entrainer sa nullite. 11 faut pour cela que le rapport existant entre la 
marchandise et la marque soit si etroit que la lecture ou l'audition de 
celle-ci renseigne immediatement sur la composition, les qualites, la fabri
cation ou la destination de la marchandise, de telle sorte qu'elle ne peut 
plus avoir le caractere d'un signe particulier. Mais elle ne perd pas ce 
caractere du seul fait qu'elle contient une allusion a la nature ou la desti
nation de la marchandise si cette allusion ne permet d'etablir le rapport 
existant entre la marque et la marchandise que par le moyen d'une asso
ciation d'idees (ATF 63 II 423 c 3 ouJT 1938 I 271). Dans cette affaire, 
le Tribunal federal, saisi d'une action civile, a retenu la nullite de marques 
comprenant le mot «Hammerschlag» deposees par des maisons alleman
des (internationalement) et suisse pour un verni anti-rouille. 

Dans le cas d'une marque comprenant comme element essentiel un 
signe du domaine public exprimant des qualites de la marchandise en une 
langue etrangere consideree comme suffisamment repandue en Suisse, le 
refus s'impose egalement. C'est le cas de la marque allemande «Ever 
Fresh» deposee internationalement pour des articles d'habillement et de 
lingerie ( A TF 91 I 356). 

Parmi les marques depourvues de tout caractere distinctif, il faut dis
tinguer les denominations generiques de celles qui sont tombees dans le 
domaine public: 

«On ne doit pas en effet resoudre d'apres !es memes principes la question de 
savoir si une denomination de fantaisie utilisee comme marque est tombee dans le 
domaine public et la question de savoir si le caractere generique d'une designation 
la rend impropre a etre choisie comme marque. Dans le premier cas, pour que Ja 
marque soit annulee, il faut que Je caractere individuel que la designation avait 
au debut ait ete perdu de vue completement et par tout le monde. Dans le deux• 
ieme cas, pour que le mot soit impropre a servir de marque, il suffit que, dans le 
langage technique, il soit employe pour designer une certaine categorie de pro• 
duits» (ATF 36 II 432 ouJT 1911 I 493 «Hematogene»); de meme ATF 60 II 
249 ouJT 1934 I 527 (« Bel Paese»). 

J 
de1 
rne 
av< 
N': 
un 
tra 

d'i 
rel 
re: 
d' 
dr 
de 
CC 

U I 

U l 

fü 

n 

11 

C, 

s, 

C 

e 

I 
( 



-119-

~ Mentionnons eneore un arret ambigu dans lequel le Tribunal federal 
denie tout earaetere distinetif a la marque «5th Avenue» bien qu'il ad
mette que les aeheteurs suisses ne eonnaissent qu'une seule einquieme 
avenue: la grande artere new-yorkaise. (ATF 72 I 236 ou SJ 1947, 196.) 
N'aurait-il pas fallu plutot refuser eette marque paree qu'elle eonstituait 
une fausse indieation de provenanee, qu'elle etait par eonsequent eon
traire a !'ordre publie au sens de l'art. 6quinquies B eh. 3? 

3° Nous avons deja rappele a deux reprises quelle devait etre la notion 
d'ordre publie a retenir iei. Nous n'y reviendrons pas, si ee n'est pour 
relever qu'aueun texte de droit interne ne prevoit expressement ee eas de 
refus de proteetion ou d'enregistrement, mais eela importe peu s'agissant 
d'une notion qui quoique non eerite domine tout le droit interne et le 
droit international. En droit interne, il est evident que tout signe immoral, 
deeeptif ou illieite doit etre, en tout eas dans les eas les plus frappants, 
considere eomme violant !'ordre publie suisse 47 • En droit international 
unioniste, !'ordre publie est mentionne a l'art. 5quinquies B eh. 3 CUP, avee 
une limitation qui eorrespond a la notion suisse aetuelle de !'ordre publie 
assez liberale 48• 

Parmi les decisions prononeees dans le eadre du eh. 3 de l'art. 5quinquies B, 
nous avons releve les suivantes: 

A propos de marques «eontraires aux bonnes mreurs», e'est-a-dire 
immorale ou deeeptive, le Tribunal federal, eonfirmant une jurisprudenee 
constante, a rappele que ehaeun des Etats parties a la CUP apprecie 
souverainement si une marque presente ee earaetere. 

La marque internationale «Novelin» deposee par une maison autri
chienne a ete eonsideree immorale paree que trompeuse dans la mesure ou 
elle ne s'applique pas a des articles en lin; sa proteetion n'a ete admise que 
pour des articles en lin (ATF 82 I 49 ouJT 1956 I 340). L'on peut aussi 
citer le refus partiel de «Nycord», marque hollandaise qui fut admise 
seulement pour des textiles eontenant du nylon (ATF 78 I 278 etJT 1953 
I 328) . Ce sont la des eas de signes deeeptifs. 

I 

Le probleme des signes «illieites» est eomplexe. D'autre part, ils sont 
soit deeeptifs, soit eontraire a !'ordre publie, ou les deux simultanement. 

47 La notion d'ordre public ne se confond pas en droit suisse avec Je caractere imperatif 
d'une regle de droit national (ATF 87 I 191 c. l ou SJ 1962.1); v. note ci-apres. 

48 Voir ATF 76 III 65; 72 II 415; 68 II 386; etc. Particulierement ATF 72 II 415 c. 7 
ou JT 194 7 I 405. Voir etude precitee de EGGER, dans cette Revue, 1960 p. 38. 
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Selon l'art. 14 al. 1 eh. 2 LMF, le Bureau doit d'office refuser l'enreg1stre
ment d'une marque contraire a la legislation föderale. Mais la jurispru. 
dence a pose le principe qu'il n'est pas tenu de proceder a une verification 
approfondie, d'autant plus que de toute fa<;on l'enregistrement n'a qu'un 
effet declaratif, il ne cree pas le droit a la marque ( ATF 84 IV 80 ou JT 
1958 IV 116 - apropos d'une marque de vin eventuellement contraire aux 
prescriptions de l'Ordonnance föderale sur les denrees alimentaires) . En 
dernier lieu, la decision appartient aux tribunaux ordinaires. 

L'examen du Bureau devrait porter en effet non seulement sur le signe 
lui-meme, mais en.core sur les conditions de son emploi ... Depuis plusieurs 
annees, le Bureau exige que la liste des produits soit redigee de fa<;on a 
exclure tout emploi de la marque contraire a des presc;riptions legales ou 
aux bonnes mreurs. Cette pratique a re<;u l'approbation des auteurs et de 
la jurisprudence ( cf. par exemple A TF 82 I 50 affaire « N ovelin » pre
citee). 

Le Bureau devrait tenir campte, notamment, des prescriptions de l'Or
donnance sur le commerce des denrees alimentaires et des objets usuels 
(par exemple lorsque la marque contient le mot vitamine ou une abrevia
tion de ce mot 49), du reglement d'execution de la loi föderale sur le contröle 
des metaux precieux et des ouvrages en metaux precieux (par exemple 
lorsque la marque comporte une designation combinee avec le mot or 50); 

de la loi sur les stupefiants. Sur ces questions, nousrenvoyons aux etudes de 
MM. MoRF (Bulletin du groupe suisse. AIPPA, serie III 1945, p. 161 avec 
des exemples), EGGER (Revue suisse prop. industrielle 1964 I p. 68 au
quel nous avons emprunte ces exemples) et Hua (meme revue 1965 I 
p. 44). Ces deux derniers auteurs suggerent au Bureau de « ne refuser que 
les marques clairement contraires a la legislation föderale ou aux bonnes 
mreurs et non deja celles qui pourraient y etre contraires». 

Lajurisprudence est tres abondante en matiere de marques trompeuses, 
parce que constitutives d'une fausse indication de provenance. Ces mar
ques sont deceptives, selon la terminologie actuelle, plus precise que l'ex
pression plus generale de marques «contraires aux bonnes mreurs» qui 
englobe egalement les marques immorales 51• La CUP, nous l'avons vu, 

49 La marque suisse «Vitafex» n'a ete admise que pour des produits renfermant des 
vitamines. 

50 La marque «Ardor» n'a ete admise que pour des produits n'etant ni dores, ni 
plaques ou doubles or ou constituant une imitation or. 

51 POINTET, op.cit. p.145-146. 
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considere les marques deceptives comme contraires a l'ordre public au 
regard des eh. 3 de l'art. 6qwnquies B. 

C'est-la loi de l'Etat ou la protection est requise qui determine si une 
denomination est distinctive ou se borne a designer l'origine de la marchan
dise. En Suisse, il faut clone appliquer l'art. 14 al. 1 eh. 2 LMF et au besoin 
l'art. 18 ( qui concerne les indications de provenance), a une marque inter
nationale clont la protection est requise en Suisse (ATF 89 I 49 ou JT 1963 
I 603; 89 I 298 ou JT 1963 I 605; 91 I 50 ou JT 1965 I 621). 

Le prernier arret cite a considere comme trompeuse quant a l'origine 
geographique du produit la marque internationale «Broncasma Berna», 
deposee par une maison italienne, marque qui ne constitue pas une de
signation de fantaisie (Berna = Berne en italien, 3° langue nationale 
suisse). 

Le second arret en a decide de meme pour une marque mixte comportant 
entre autre le mot «Florida»; cette marque d'une maison allemande n'a 
ete admise que pour des boissons provenant d' Amerique ou fabriquee avec 
des produits de cette provenance. Cette decision peut paraitre severe. 

Le troisieme arret cite, a confirme le refus du Bureau d'admettre la 
marque internationale «Monte-Bianco» ( = Mont-Blanc en italien) pour 
des articles de parfumerie, de cosmetiques et des cremes solaires provenant 
d' Autriche. Nous renvoyons au texte de cet arret qui expose et resume les 
principes applicables. 

L'on peut encore rappeler la decision de refus concernant la marque 
« Schweizer Gruss ... » pour des roses provenant d' Allemagne ( ATF 79 I 
252 JT ou 1954 I 282) et signaler le refus de la marque «Big Ben» pour des 
produits n'etant pas d'origine anglaise (ATF 76 I 169 ouJT 1951 I 152). 
11 s'agissait de vetements hollandais. De meme, le refus de la marque 
« Kremlin» pour des huiles de machine ne provenant pas de Russie (ATF 
56 I 451) constitue un exemple devenu classique. 

I 

En matiere d'emblemes nationaux, un arret doit etre signale touchant 
l'application et de l'art. 14 al. 1 eh. 2 LMF et de la loi federale sur la pro
tection des armoiries a une marque etrangere, consideree au surplus comme 
susceptible d'induire en erreur sur la provenance de la marchandise: cette 
marque consistait en effet en deux lettres separees par une croix pouvant 
etre confondue avec celle figurant sur l'armoirie de la Confederation. Le 
Tribunal federal a confirme le refus d'enregistrement en Suisse pour ces 
motifs, en s'appuyant aussi bien sur l'art.14 al. l ch.2 LMF et l'art.6 B 
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al. 1 eh. 3 CUP ( texte de Londres) - signes trompeurs - que sur l' art. 1 al. 1 
et 3 de la loi federale sur la protection des armoiries, disposition consideree 
comme d'ordre public et des lors applicables en vertu de l'art. 6 B al. 1 
ch.3 CUP (textes de Londres), (ATF 66 I 193 ouJT 1941 I 587). 

* 
* * 

L'Etat d'origine de la marque ne saurait en apprec1er l'originalite 
materielle, car cett~ qualite depend de circonstances de fait eminemment 
variables d'un pays a l'autre. Seul le pays d'importation, instruit de toutes 
les donnees particulieres de son marche est a meme d'en affirmer ou d'en 
nier la presence 52 • 

Donc, pour apprecier si une marque ne peut remplir sa fonction dis
tinctive - ce que Masson appelle originalite materielle - par exemple si elle 
est tombee dans le domaine public (ATF 55 II 149 ou JT 192.9 I 482 ou 
RIPIA 1930, 111 ; A TF 60 II 249 ou JT 1934 I 52 7), si elle porte atteinte a 
des droits acquis (ATF 39 II 355 ou JT 1914 I 326) ou si elle constitue une 
fausse indication de provenance et serait par consequent deceptive (ATF 
68 I 203), seule la situation en Suisse, c'est-a-dire l'avis des milieux inte
resses et l'opinion populaire, est determinante. Cependant, dans un arret 
du 23 decembre 1929 (ATF 55 II 346 ouJT 1930 I 159) le TF ajuge que 
«s'agissant d'un produit qui a une renommee universelle, la maniere de 
voir des Cercles interesses a l' etranger ne sera pas indifferente.» Le texte de 
Lisbonne tient compte de ce moyen. 

L'article 6quinquie, C al. 1 CUP dit en effet qu'il faut «tenir compte de 
toutes les circonstances de fait et notamment de la duree de l'usage de la 
marque», pour apprecier si la marque est susceptible de protection. C'est 
ce principe qui permit au Tribunal federal d'admettre la protection en 
Suisse de la marque anglaise «Tunbridge Wells» pour des biscuits, ·par 
suite de son long usage qui lui a donne « un caractere distinctif dans le 
monde economique» (ATF 55 I 262 ou SJ 1930 116). Dans le meme sens 
a propos de la marque anglaise «Bernex» (village genevois) pour des 
montres d'origine suisse: ATF 81 I 298 ou JT 1956 I 339, marque qui 
avait ete refusee par le Bureau federal. 

Un autre cas interessantest celui tranche dans l'ATF 73 II 126 ou SJ 
1948, 49 ou, par exception, une marque constituant une indication de 
provenance ( qui avait ete admise par l'administration) fut consideree par 
lajuridiction civile comme valable parce que son titulaire est le proprietaire 

52 MASsoN, op. cit. p. 68. 
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meme si la protection «telle quelle» est invoquee. Le Bureau federal 
s'estime en effet incompetent pour apprecier s'il s'agit ou non d'une 
marque de fabrique ou de commerce, c'est-a-dire rentrant ou non dans 
la definition donnee a l'art. 5quinquies A; d'autre part, il se considere limite 
dans ses moyens par les seuls motifs de refus enumeres a l'art. 5quinquies B 
( cf. l'art. 5 al. 1 de l' Arrangement de Madrid lors d'un enregistrement 
international). 

IV. Conclusions 

L'application des regles conventionnelles que nous venons d'analyser 
est assez stricte en Suisse, mais nous avons pu constater qu'elle n'est nulle
ment arbitraire ou vexatoire a l'egard de l'unioniste, soumis en definitive 
aux memes dispositions que le national. Ces dispositions concordent avec 
celles de la CUP. La protection «teile quelle» permet d'accorder, cas 
echeant, a l'unioniste une protection qui n'est pas donnee au national; 
c'est le cas pour la marque plastique. Le verrons-nous un jour pour une 
marque immaterielle? Quant a la marque de service, la protection « telle 
quelle» ne peut etre admise en sa faveur, en l' etat actuel du texte conven
tionnel, comme nous l'avons remarque; son enregistrement en Suisse ne 
devrait clone pas etre possible sur cette base 55 . 

Resume 

Die «telle quelle »-Bestimmung ermöglicht die Nichtbeachtung des 
Territorialitätsprinzips der Art. 2 und 6 PUV, wonach als allgemeine 
Regel die Gleichstellung der Unionsangehörigen mit den eigenen Staats
angehörigen ( mit vollständiger Unterstellung unter die Vorschriften des 
staatlichen Rechts) gilt, sowie die vollständige Unabhängigkeit der aus
ländischen Marke vom Ursprungsland. Dies bezieht sich nur auf Fabrik
oder Handelsmarken, nach allgemeiner Auffassung aber nicht auf Dienst
leistungsmarken. 

Die «telle quelle»-Klausel sagt, daß jeder Unionsangehörige, dessen 
Marke im Ursprungsland vorschriftsgemäß eingetragen ist, die Eintra
gung der gleichen Marke oder einer Marke, die sich davon nur in Bestand
teilen unterscheidet, die «weder die Unterscheidungskraft . . . noch ihre 
Indentität berühren» (lit. C. al. 2), in einem anderen Unionsland erhalten 

55 FLEURY, op. cit. p. 84; SPOENDLIN, cette Revue, 1954 p . 30. 



Entree en vigueur de l' Arrangement de Madrid 

concernant l'enregistrement international des marques 
de fahrique ou de commerce revise a Nice 

le 15 juin 1957 

L' Arrangement de Madrid revise a Nice entrera en vigueur le 15 de
cembre 1966, pour les pays clont la ratification ou l'adhesion aura ete 
notifiee au plus tard un mois avant cette date. Les pays qui a ce jour ont 
ratifie l' Acte de Nice ou y ont adhere sont les suivants: 

Allemagne (Republique federale et Republique democratique) *, 
Belgique, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Monaco, Pays
Bas, Portugal, RAU (Egypte), Roumanie, Saint-Marin, Suisse, 
Tchecoslovaquie, Yougoslavie. 

Les pays qui jusqu'ici ont fait usage de la faculte prevue par l' article 3 bis 

du texte de Nice (limitation territoriale facultative) sont les suivants: 

Belgique, Espagne, Luxembourg, Monaco, Pays-Bas, Portugal, 
RAU, Roumanie, Tchecoslovaquie. 

Dans chacun de ces derniers pays la protection resultant d'un enregistre
ment international fait apres le 14 decembre 1966 ne sera accordee que si 
elle est demandee expressement et si une taxe speciale de 25 fr. par pays 
est versee. Si l'extension territoriale est demandee, pour l'un ou l'autre de 
ces pays, apres l'enregistrement, il sera perc;:u chaque fois, outre la taxe de 
25 fr. par pays, une taxe d'inscription au registre international, clont le 
montant actuellement propose est de 40 fr. 

Le texte de l' Arrangement de Madrid revise a Nice a ete publie dans le 
Recueil officiel des lois federales 1964, p. 1164 et ss. dans les editions 
franc;:aise et allemande. Un nouveau reglement (international) d'execution 

* Plusieurs pays, dont la Suisse, ne reconnaissent pas a la Republique democratique 
allemande la qualite de membre de l'Union de Madrid pour l'enregistrement internatio
nal des marques. 
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de !'Arrangement sera adopte, des l'entree en vigueur de l'Acte de Nice, 
par le Comite des directeurs des offices nationaux de la propriete indus
trielle institue par l'article 10 dudit Acte. L'arrete du Conseil federal du 
29 septembre 1939 concernant l'execution de !'Arrangement de Madrid 
a par consequent ete revise le 4 novembre 1966 *. Le Conseil federal a pro
fite de cette occasion pour porter la taxe pen;:ue au profit de la Confede
ration pour chaque demande d'enregistrement international ou de renou
vellement de 10 a 40 fr. ( cf. art. 8 al. 1 de l' Arrangement). 

Les nouvelles formules de demandes d'enregistrement international ou 
de renouvellement, a utiliser sous le regime de l' Acte de Nice, sont a dis
position des interesses. 

(Mitgeteilt vom Eidg. Amt für geistiges Eigentum) 

* Cet ACF n'a pas encore ete publie a l'heure ou nous remettons ce texte a l'im
primerie. 



Schweizerische Rechtsprechung 

THOMAS RÜEDE, ZÜRICH 

I. Patentrecht 

PatG Art.1, Art. 24 lit. c, Art. 51 und Art. 52 

Begriff der Erfindung. Kriterien der Neuheit, des technischen Fortschritts und der 
Erfindungshöhe. 
Übertragungserfindung? Fehlen einer entsprechenden Definition und fehlende 
Erfindungshöhe. 
Einschränkung des Patentes wegen Teilnichtigkeit ? Der neugefaßte Patent
anspruch darf nicht eine Erfindung betreffen, die in der veröffentlichten Patent
schrift nicht erwähnt ist. 

BGE 92 II 48ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 8. März 1966 in Sachen 
Ulrich Steinemann AG gegen Theodor Hymmen KG. 

A. Die Ulrich Steinemann A.G. in St. Gallen ist als Rechtsnachfolgerin des Erfinders 
Walter Zehnder Inhaberin des am 26.Januar 1955 angemeldeten und am 15.Juli 1959 
eingetragenen schweizerischen Hauptpatentes Nr. 339 840 für eine «Vorrichtung zum 
Auftragen von Lackschichten». Die Ansprüche lauten gemäß Patentschrift: 

«Patentanspruch 

Vorrichtung zum Auftragen von Lackschichten, bei der der Lack durch eine 
schlitzförmige Öffnung eines Lackbehälters auf ein bewegtes, mit der Lackschicht 
zu überziehendes Objekt ausfließt, dadurch gekennzeichnet, daß der Schlitz
gießer in einer solchen Höhe über dem zu überziehenden Gegenstand angeordnet 
und die Schlitzweite so gewählt ist, daß sich ein frei fallender Lackschleier aus
bildet. 

Unteransprüche 

1. Vorrichtung nach Patentanspruch, gekennzeichnet durch zwei sich zu beiden 
Seiten des Schlitzgießers erstreckende Förderbänder für die zu lackierenden 
Gegenstände, zwischen denen unterhalb des Schlitzgießers eine mit einem Vor
ratsbehälter für den Lack verbundene Auffangrinne für den Lack angeordnet ist. 
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2. Vorrichtung nach Patentanspruch und Unteranspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, daß eine Förderpumpe den Lack vom Vorratsbehälter in den Schlitz
gießer fördert und daß dieser einen Überlauf zum Vorratsbehälter hat. 

3. Vorrichtung nach Patentanspruch und Unteranspruch 2, dadurch gekenn
zeichnet, daß die Höhe des Schlitzgießers über den Förderbändern und die Höhe 
des Überlaufes am Schlitzgießer einstellbar sind.» 

Unter Benützung dieses Patentes stellt die Ulrich Steinemann A.G. Maschinen zum 
Lackieren von Werkstücken (insbesondere Möbelteilen) her, die wie folgt arbeiten: 
zwei waagrechte gleichlaufende Förderbänder, von denen das eine dem andern in der 
Laufrichtung mit einem gewissen Abstand folgt, führen die Werkstücke unter einem über 
der Lücke zwischen den Förderbändern angebrachten Lackbehälter hindurch, der den 
Lack aus einem quer zur Förderbahn verlaufenden waagrechten Schlitz in Form eines 
dichten, beim Niederfallen sich verdünnenden Schleiers ausfließen läßt. Die Weite des 
Schlitzes und die Höhe des Lackbehälters werden so eingestellt, daß der Schleier, auf das 
zweckmäßige Maß verdünnt, mit einer der Laufgeschwindigkeit der Förderbänder ent
sprechenden Fallgeschwindigkeit •auf die zu lackierenden Gegenstände trifft. So entsteht 
auf diesen Gegenständen eine gleichmäßige, von Rissen und Stauungen freie Lackschicht 
von der gewünschten Dicke. Der nicht auf diese Gegenstände fallende Lack wird durch 
eine zwischen den Förderbändern liegende Auffangrinne gesammelt. 

B. Die Theodor Hymmen K. G. in Bielefeld (Deutschland) stellt gleichartige Maschi
nen her und lieferte mindestens eine solche in die Schweiz. Von der Ulrich Steinemann 
A. G. mit einer am 16. Februar 1961 beim Handelsgericht des Kantons Zürich eingereich
ten Klage wegen Patentverletzung belangt, erhob sie Widerklage auf Nichtigerklärung 
des Patentes Nr. 339 840. Das Handelsgericht verwies dieses Begehren in ein selbständiges 
Verfahren mit der Theodor Hymmen K. G. als Klägerin und der Ulrich Steinemann A. G. 
als Beklagter. Nach Einholung eines Gutachtens erklärte es das streitige Patent mit 
Urteil vom 21. September 1965 für nichtig. Die von den Sachverständigen vorgeschlagene 
und vom Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum als zulässig erachtete Einschrän
kung des Patentes lehnte es ab. 

C. Gegen dieses Urteil hat die Beklagte die Berufung an das Bundesgericht erklärt 
mit den Anträgen, die Nichtigkeitsklage abzuweisen, eventuell das streitige Patent 
(nötigenfalls nach Einholung eines ergänzenden Gutachtens) «durch folgende Fassung 
des Patentanspruches teilweise zu vernichten: 

Vorrichtung zum Auftragen von Lackschichten, bei der der Lack durch eine 
schlitzförmige Öffnung eines Lackbehälters auf ein bewegtes mit der Lackschicht 
zu überziehendes Objekt in Form eines frei fallenden Schleiers ausfließt, dadurch 
gekennzeichnet, daß der Schlitzgießer in seiner Höhe über dem zu überziehenden 
Gegenstand einstellbar angeordnet und die Schlitzbreite wählbar ist.» 

Das Bundesgericht hat die Berufung abgewiesen und damit das Patent 
nichtig erklärt mit folgenden Erwägungen: 

2. Nach Art.26 Abs. l Ziff. l PatG ist ein Patent durch den Richter auf Klage hin 
nichtig zu erklären, wenn die Voraussetzungen des ersten Absatzes von Artikel 1 nicht 
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erfüllt sind, d. h. wenn das Patent nicht eine neue gewerblich anwendbare Erfindung 
zum Gegenstand hat. 

Der Gegenstand des Patentes ist dem Patentanspruch und den Unteransprüchen zu 
entnehmen. Zur Auslegung der Ansprüche, die nach Treu und Glauben zu erfolgen hat 
(BGE 85 II 136 mit Hinweisen), darf gemäß Art.SO Abs.2 PatG die Beschreibung heran
g~zogen werden. 

Zum Begriff der Erfindung im Sinne von Art. 1 Abs. 1 PatG gehört, daß die technische 
Lehre, in der sie liegen soll, einen klar erkennbaren technischen Fortschritt bringt und 
zudem Erfindungshöhe besitzt, d. h. nicht im Bereich der Lösungen bleibt, die der Stand 
der Technik zur Zeit der Patentanmeldung dem durchschnittlich gut ausgebildeten 
Fachmann nahelegte, sondern auf einer schöpferischen Leistung beruht, die über eine 
solche Fortentwicklung hinausgeht (BGE 85 II 138ff. mit Hinweisen, 85 II 513, 89 II 109 
und 167). Als neu gilt eine Erfindung gemäß Art. 7 Abs.! PatG, wenn sie vor der Patent
anmeldung weder im Inland derart offenkundig geworden noch durch veröffentlichte 
Schrift- oder Bildwerke derart dargelegt worden ist, daß der Fachmann sie danach aus
führen kann. Beim Entscheid über die Fragen der Neuheit und des technischen Fort
schrittes sind die vorbekannten Lösungen der Lehre des streitigen Patentes einzeln gegen
überzustellen. Bei Beurteilung der Erfindungshöhe ist dagegen von dem zur Zeit der 
Patentanmeldung vorhandenen Stande der Technik in seiner Gesamtheit, d. h. vom 
Inbegriff dessen auszugehen, was damals an Lösungen bekannt war (BGE 89 II 109, 
Absatz 2 des Zitats aus dem Urteil vom 31.Mai 1955 i.S. Bollhalter gegen Fleischer 
GmbH). 

Die vom Handelsgericht beigezogenen Sachverständigen stellten fest, am Tag der 
Anmeldung des streitigen Patentes seien von den durch den Patentanspruch und die 
Unteransprüche vorgeschlagenen Vorkehren d ie Verwendung freifallender Lack
schleier, die Höhenregelung des Schlitzgießers in beschränktem Maße, die Regelung der 
Schlitzbreite und -länge und die Verwendung von zwei Förderbändern sowie von Auf
fangrinnen und Förderpumpen für den Lack bekannt gewesen. Zum Stand der Technik 
hätten auch Verbindungen von zweien oder mehreren dieser Vorkehren gehört. Gestützt 
auf diese Feststellungen gelangten sie, von den dargelegten Grundsätzen ausgehend, zum 
Schlusse, «daß sämtliche Ansprüche in ihrer derzeitigen Form - auch bei jedwelcher 
Kombinierung untereinander - zu keiner am Tag der Anmeldung des Patents noch 
schutzfähigen Erfindung führen können». Sie verneinten auch die Frage, ob eine Über
tragungs- oder eine Funktionserfindung vorliege. Das Handelsgericht stimmte diesen 
Schlußfolgerungen zu. 

Die Beklagte beanstandet das angefochtene Urteil in diesem Punkte nur insoweit, als 
es das Vorliegen einer Übertragungserfindung verneint. Sie macht geltend, die Erfindung 
gemäß dem Streitpatent sei eine typische Übertragungserfindung, «d. h. eine Erfindung, 
deren die Patentwürdigkeit begründendes Element in der Idee zu suchen ist, eine auf 
anderen Gebieten schon bekannte Idee auf ein neues technisches Gebiet anzuwenden». 
Als erfinderisch betrachtet sie am streitigen Patent in seiner gegenwärtigen Fassung nur 
noch den Gedanken, eine auf dem Gebiet der Tonwaren- und der Konservenbüchsen
industrie bereits bekannte Lösung auf das Gebiet der Möbelindustrie zu übertragen. Sie 
geht also heute selber davon aus, daß der Patentanspruch und die Unteransprüche ihres 
Patentes eine an sich bekannte Lösung verwerten und abgesehen vom Übertragungs
gedanken nichts enthalten, was als patentwürdige Erfindung gelten könnte. In der Tat 
ist die durch den Patentanspruch und die Unteransprüche definierte Vorrichtung als 
solche angesichts des Standes der Technik zur Zeit der Patentanmeldung (besonders im 
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Hinblick auf die deutschen Patentschriften Nr.156267 und 716829 und die britische 
Patentschrift Nr. 250400) auf jeden Fall mangels Erfindungshöhe nicht schütz bar. Es 
bleibt daher nur zu prüfen, ob eine patentwürdige Übertragungserfindung vorliege. 

3. Die Beklagte erblickt die nach ihrer Auffassung vorliegende Übertragungserfindung 
in der Verwendung einer bestimmten Vorrichtung auf einem Gebiet, wo sie bisher nicht 
verwendet wurde. 

Der Patentbewerber hat nach Art. 51 Abs. 1 PatG für jedes Patent einen Patent
anspruch aufzustellen, in welchem er die Erfindung definiert. Der Patentanspruch darf 
nach Art. 52 Abs. 1 PatG nur eine einzige Erfindung definieren. Indem Art. 52 Abs. 1 
PatG weiter bestimmt, daß als Erfindung entweder ein Verfahren oder ein Erzeugnis, ein 
Ausführungsmittel oder eine Vorrichtung oder eine Anwendung eines Verfahrens oder 
eine Verwendung eines Erzeugnisses zu definieren sei, stellt er fest, daß es sich dabei um 
verschiedene Arten von Erfindungen handelt. Will der Patentbewerber nicht eine Vor
richtung als solche, sondern eine bestimmte Verwendung als Erfindung patentieren 
lassen, so muß er das folglich im Patentanspruch zum Ausdruck bringen. 

Der Patentanspruch und die Unteransprüche des streitigen Patentes sagen nicht, die 
Erfindung bestehe in der Verwendung einer bereits anderswo benützten Vorrichtung zur 
Lackierung von Möbelteilen. Sie sprechen überhaupt nicht von solchen, sondern allge
mein von einem mit einer Lackschicht zu überziehenden «Objekt» oder «Gegenstand». 
Die Patentschreibung erwähnte das Überziehen von Möbelteilen nur als Beispiel einer 
Anwendung der erfindungsgemäßen Vorrichtung (« ... zum Überziehen fester Gegen
stände mit einer Lackschicht, insbesondere von Möbelteilen mit unebener Oberfläche»). 
Mit dieser Fassung der Ansprüche und der zu ihrer Auslegung heranzuziehenden Be
schreibung bekundete der Patentbewerber geradezu, daß er den erfinderischen Gedanken 
nicht in der Verwendung der Vorrichtung auf einem neuen Gebiet sah, sondern daß er 
die Vorrichtung als solche geschützt wissen wollte, gleichgültig in welchem Gewerbe
zweig sie verwendet werde. 

Das streitige Patent kann daher schon mangels entsprechender Definition der Erfin
dung nicht als Patent für die von der Beklagten behauptete Übertragungserfindung 
Bestand haben. 

4. Die streitige Erfindung als Übertragungserfindung zu schützen, wäre auch dann 
nicht möglich, wenn der Patentanspruch zum Ausdruck brächte, daß der erfinderische 
Gedanke in der Verwendung der Vorrichtung auf einem neuen Gebiet liege. 

Die Übertragung einer vor bekannten Lösung auf neue Gebiete stellt in der Regel nicht 
eine patentwürdige Erfindung dar, sondern gehört zu den Vorkehren, die der Stand der 
Technik dem Durchschnittsfachmann nahelegt (vgl. BLuM/PEDRAZZINI, Anm. 33 zu 
Art. l PatG, S.147) . Sie wird erst dann zur Erfindung, wenn der Gedanke, die Über
tragung vorzunehmen, über das von einem Durchschnittsfachmann zu Erwartende 
hinausging und daher erfinderisch war oder wenn bei der Übertragung Schwierigkeiten 
zu überwinden waren (BGE 44 II 203, 56 II 148) . 

Die Aufgabe, eine bessere Vorrichtung für das Lackieren von Möbelteilen zu finden, 
stellte sich nicht in erster Linie dem Fachmann der Möbelindustrie, sondern jenem der 
Technik des Auftragens von Farben und Begußmassen auf die verschiedensten festen 
Gegenstände. Für einen Fachmann dieser- u. a. von der Maschinenindustrie gepflegten -
Technik lag es nahe, die Lösungen, die für das Überziehen von stark profilierten Ton
waren, von Konservenbüchsen, Ziegeln und ähnlichen Gegenständen mit Glasur oder 
Lack gefunden worden waren (vgl. die erwähnten ausländischen Patentschriften), auf 
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das Überziehen anderer Gegenstände, insbesondere auf das Lackieren unebener Möbel. 
teile, zu übertragen. Daß dieser Übertragung Bedenken der Fachwelt entgegengestanden 
hätten (vgl. REIMER, 2.Aufl. 1958, Anm.36 zu§ 1 des deutschen PatG, S.36), behauptet 
die Beklagte selber nicht. Der Übertragungsgedanke war also nicht erfinderisch. Daran 
ändert nichts, daß nicht ein Fachmann des maßgebenden Zweiges der Technik, sondern 
ein Schreiner das Patent anmeldete und daß die damit vorgeschlagene Lösung im Bereich 
der Möbelindustrie zu einem erheblichen technischen Fortschritt führte. 

Der Umstand, daß die Verwendung der fraglichen Lösung im Gebiet dieser Industrie 
lange auf sich warten ließ, vermag den Schluß, daß dem Übertragungsgedanken die 
Erfindungshöhe fehlte, nicht zu widerlegen. Diese Verzögerung kann auf bloße Untätig
keit, auf das Festhalten am Bisherigen oder - wie die Klägerin mit Recht bemerkte _ 
auch auf die Entwicklung des Möbelstils und der Lackfabrikation zurückzuführen sein. 

Auch der Verwirklichung des erwähnten Gedankens standen keine Schwierigkeiten 
im Weg, die nicht jeder durchschnittlich ausgebildete Fachmann der Technik des Lackie
rens überwinden konnte. 

Die Voraussetzungen für die Annahme einer patentwürdigen Übertragungserfindung 
sind also nicht gegeben. 

5. Kann das streitige Patent in seiner heute vorliegenden Fassung aus den angeführten 
Gründen nicht geschützt werden, so kann dahingestellt bleiben, ob es, wie das Handels
gericht angenommen hat, auch mangels einer die Ausführung durch den Fachmann 
erlaubenden Darlegung der Erfindung durch die Patentschrift (Art. 26 Abs. 1 Ziff. 3 
PatG) nichtig sei oder ob in diesem Punkte die gegenteilige Auffassung der Sachverstän
digen den Vorzug verdiene. 

6. Zu prüfen bleibt, ob das angefochtene Patent gemäß dem Eventualantrag der 
Beklagten in Anwendung von Art. 27 und 24 Abs. 1 lit. c PatG wegen bloßer Teilnichtig
keit entsprechend dem Vorschlag der Sachverständigen einzuschränken sei. 

a) Die vorgeschlagene Neufassung des Patentanspruchs definiert eine Kombinations
erfindung, die darin bestehen soll, daß die Höhe des Schlitzgießers über dem Werkstück 
einstellbar und die Schlitzbreite wählbar ist, damit die Dicke und die Fallgeschwindig
keit des Lackschleiers beim Auftreffen auf das Werkstück nach Wunsch geregelt werden 
können. 

Die Einstellbarkeit der Höhe des Schlitzgießers wird im Unteranspruch 3 erwähnt 
und in der Beschreibung als zweckmäßig bezeichnet. Die Beschreibung sagt auch, die 
Schlitzbreite (und/oder Schlitzlänge) könne eingestellt werden, was der Patentanspruch 
wenigstens andeutet (« .. . Schlitzweite so gewählt. .. ») . Der Patentschrift läßt sich da
gegen nicht entnehmen, daß die Kombination dieser beiden Elemente die Erfindung 
ausmache oder zu ihr gehöre. Die Sachverständigen schlagen also nicht eine Einschrän
kung der angefochtenen Patentansprüche vor, sondern deren Ersetzung durch einen 
Anspruch, der eine in der Patentschrift nicht erwähnte Erfindung definiert. Eine solche 
Änderung ist nach Art. 27 und 24 Abs. 1 lit. c PatG nicht statthaft. 

b) Die durch den neugefaßten Patentanspruch umschriebene Lösung ist zudem 
mangels Erfindungshöhe nicht patentwürdig. Sie unterscheidet sich von der Erfindung 
gemäß der britischen Patentschrift Nr. 250400, die einen in der Breit<; verstellbaren 
Schlitz und einen freifallenden Lackschleier verwendet, im wesentlichen nur dadurch, 
daß zu diesen Merkmalen die Einstellbarkeit der Höhe des Schlitzgießers über dem 
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Werkstück hinzutritt. Diese Verbesserung lag entgegen der Auffassung der Sachverstän
digen nahe. Daß die Fallgeschwindigkeit mit der Fallhöhe zunimmt und daß sich der 
Querschnitt fallender Flüssigkeitsmengen mit zunehmender Fallhöhe verringert, bis die 
Flüssigkeit in Tropfen zerfällt, gehört zu den elementaren Lehren der Physik, mit denen 
schon die Erfahrung des täglichen Lebens vertraut macht. Es lag daher für einen durch 
schnittlich ausgebildeten Fachmann der Lackiertechnik auf der Hand, die Höhe des 
Schlitzgießers verstellbar zu machen, wenn er erreichen wollte, daß die Dicke und die 
Fallgeschwindigkeit des Lackschleiers beim Auftreten auf das Werkstück nach Wunsch 
geregelt werden können. 

Diese Gründe verbieten, das streitige Patent nur teilweise nichtig zu erklären und den 
Patentanspruch im vorgeschlagenen Sinne neu zu fassen. Zur Einholung eines ergän
zenden Gutachtens besteht kein Anlaß. 

PatG Art. 2 Ziff. 2 

Erfindungen von Verfahren zur Konservierung bzw. Stabilisierung von Arznei
mitteln sind schlechthin zu den Erfindungen von Verfahren zur Herstellung von 
Arzneimitteln zu rechnen (Praxisänderung). 

PMMBl 1966 I 14, Rechtsauskunft des Eidg.Amtes für geistiges Eigen
tum vom 4. März 1966. 

PatG Art. 2 Ziff. 2, Art. 8 Abs. 2 und Art. 75 Abs. l lit. a 

Das Recht des Patentinhabers erstreckt sich beim Verfahrenspatent auf die un
mittelbaren Erzeugnisse selbst dann, wenn diese Erzeugnisse Arzneimittel sind, 
für die ein Stoffpatent nicht zulässig ist. 

Erfolgsort im Kanton ,Zürich durch Verkauf in Apotheken auch für den italieni
schen Hersteller, der bloß an schweizerische Grossisten lieferte. 

Urteil der I. Zivilabteilung des Bundesgerichtes vom 24. Februar 1966. 

Die in Mailand niedergelassene Beklagte stellt in Italien ein Arzneimittel 
her, das über eine in Roveredo niedergelassene Gesellschaft in der Schweiz 
auf den Markt gebracht worden sein soll. Die Klägerin behauptet, dieses 
Erzeugnis werde nach einem für sie patentierten Verfahren hergestellt und 
erhob Patentverletzungsklage beim Handelsgericht des Kantons Zürich, 
weil das Erzeugnis in zürcherischen Apotheken verkauft werde. Die Be
klagte bestritt die örtliche Zuständigkeit. 

Das Handelsgericht des Kantons Zürich erklärte sich zuständig und das 
Obergericht des Kantons Zürich bestätigte diesen Beschluß. Auf Berufung 
der Beklagten bestätigte das Bundesgericht die örtliche Zuständigkeit u. a. 
mit folgenden Erwägungen: 



- 134-

3. Die Rechtsbegehren der Klage stützen sich auf das Bundesgesetz betreffend die 
Erfindungspatente. Die Klägerin hatte daher die Wahl, «am Wohnsitz der Beklagten 
oder am Ort, wo die Handlung begangen wurde, oder am Ort, wo der Erfolg eingetreten 
ist», zu klagen (Art. 75 Abs.! lit.a PatG). Sie entschied sich für den Gerichtsstand 
Zürich, weil die ihre Patente verletzenden Erzeugnisse in diesen Kanton geliefert worden 
seien und daselbst mit Wissen und Willen der Beklagten in den Apotheken verkauft 
würden. 

4. Die Beklagten wenden ein, sie hätten die patentierten Erfindungen der Klägerin 
nur dann im Kanton Zürich benützt, wenn sie die patentierten Verfahren daselbst im 
Sinne des Art. 8 Abs. 2 PatG ausgeführt, feilgehalten, verkauft oder in Verkehr gebracht 
hätten. Ein Begehungs- oder ein Erfolgsort liege nicht schon deshalb im Kanton Zürich, 
weil dort das angeblich unter Benützung der patentierten Verfahren hergestellte Erzeug
nis Tetralysal feilgeboten und verkauft wurde; denn Erfindungen von Arzneimitteln 
seien gemäß Art. 2 Ziff. 2 PatG von der Patentierung ausgeschlossen. 

Die Beklagten wollen damit sagen, das Feilbieten und das Verkaufen des Tetralysals 
seien Handlungen, die Art. 2 Ziffer 2 PatG erlaube und die daher bei der Bestimmung 
des Gerichtsstandes außer Betracht zu bleiben hätten. Dieser Auffassung kann jedoch 
nicht beigepflichtet werden. Die Zuständigkeit des Richters, besonders die örtliche, 
beurteilt sich ausschließlich nach dem Inhalt der Klagebegehren, nicht darnach, ob diese 
begründet seien oder nicht (BGE 9 S. 33 Erw. 1, 23 I 37 Erw. 2 und S. 58, 24 I 660, 45 I 
307, 66 II 183, 74 II 188 Erw.2). Der Gerichtsstand hängt deshalb nicht davon ab, ob 
die Handlungen, in denen die Klägerin Verletzungen ihrer Patentrechte sieht, diesen 
wirklich zuwiderlaufen oder nicht. 

Eine Ausnahme wäre nur zu machen, wenn die Klägerin die im Kanton Zürich be
gangenen Handlungen oder den dort eingetretenen Erfolg offensichtlich nur deshalb als 
widerrechtlich hinstellen würde, um die Bestimmungen über den Gerichtsstand zu um
gehen (BGE 23 I 58/59, 66 II 184); denn auch Gerichtsstandsnormen dürfen nicht offen
bar rechtsmißbräuchlich angerufen werden (vgl. BGE 83 II 348 Erw. 2). Von einem 
offenbaren Mißbrauch kann jedoch im vorliegenden Falle nicht die Rede sein. Nament
lich liegt keineswegs auf der Hand, daß Art. 2 Ziff. 2 PatG jedermann das Feilbieten und 
den Verkauf von Arzneimitteln erlaube, die unmittelbare Erzeugnisse eines patentierten 
Verfahrens sind. Gegenteils liegt nahe, daß dieses Recht nur dem Inhaber des Verfahrens
patentes und den in seinem Einverständnis handelnden Personen zusteht. Das aus
schließliche Recht des Patentinhabers, die Erfindung gewerbsmäßig zu benutzen (Art.8 
Abs. 1 PatG), erstreckt sich nämlich beim Verfahrenspatent auch auf die unmittelbaren 
Erzeugnisse des Verfahrens (Art.8 Abs.3 PatG). Erzeugnisse, für die ein Stoffpatent 
nicht zulässig ist, machen keine Ausnahme (BLuM/PEDRAZZINI Art.8 Anm.22 S.411). 
Gleicher Meinung ist in bezug auf das Verhältnis von § 6 Satz 2 zu § 1 Abs. 2 Ziff. 2 des 
deutschen Patentgesetzes das vorwiegende deutsche Schrifttum (PIETZCKER, Patent
gesetz§ 1 Anm. 52 Ziff. 2; PIETZCKER, GRUR 1962 186ff. ; KLAUER-MÖHRING, Patent
gesetz § 6 Anm. 17; REIMER, Patentgesetz § 6 Anm. 63 lit. a Abs. 2; BENKHARD, Patent
gesetz§ 1 Anm. 57; anderer Meinung ZELLER, GRUR 1962 185), und im gleichen Sinne 
hat das Reichsgericht entschieden (RStS 21 206). Art. 8 Abs. 3 und Art. 2 Ziff. 2 PatG 
widersprechen sich nicht. Das ausschließliche Recht des Patentinhabers, die unmittelbar 
in einem patentierten Verfahren erzeugten Arzneimittel gewerbsmäßig zu benützen, 
bedeutet nicht, daß das Erzeugnis als solches Patentschutz genieße; Art. 8 Abs. 3 PatG 
bestimmt nur, wie weit der Schutz des patentierten Verfahrens reiche, d. h. ·unter welchen 

' 1 
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Voraussetzungen die durch das Verfahrenspatent geschützte Erfindung als widerrecht
lich benützt zu gelten habe. Allerdings ist diese Frage nicht schon im Streit über den 
Gerichtsstand abschließend zu beurteilen, sondern erst bei der Fällung des Sachurteils. 

5. Die Beklagten machen geltend, es seien leere Behauptungen, daß die angebliche 
Patentverletzung im Kanton Zürich begangen und der Erfolg hier eingetreten sei. Sie 
hätten zwar laut vorinstanzlicher Feststellung nicht bestritten, daß das T etralysal in der 
Apotheke Küsnacht vertrieben worden sei. Der eigentliche Täter sei aber die Apotheke 
Küsnacht. Diese habe das Erzeugnis nicht von den Beklagten, sondern von einem Grossi
sten bezogen. Der gegenteilige Beweis obliege gemäß Art. 8 ZGB der Klägerin. 

Auf diese Anbringen ist nicht einzutreten, da sie neu sind (Art. 55 Abs. 1 lit. c OG). 
Wie sich aus der Hauptklageantwort an das Handelsgericht sowie aus der Rekursschrift 
an das Obergericht ergibt und die Vorinstanz denn auch feststellt, haben die Beklagten 
den Gerichtsstand Zürich im kantonalen Verfahren nur mit d er Begründung bestritten, 
das Verfahrenserzeugnis sei als Arzneimittel durch Art. 2 Ziff. 2 PatG vom Patentschutz 
ausgeschlossen. 

Übrigens verkennen die Beklagten, daß der Gerichtsstand Zürich nicht vom Nach
weis abhängt, daß sie das Feilbieten und d en Verkauf des Tetralysals durch die Apotheke 
Küsnacht unmittelbar oder mittelbar veranlaßt haben. Es genügt, daß die Klägerin 
ihnen das zur Last legt. Ob es wirklich zutrifft, ist im Sachurteil, nicht im Vorentscheid 
über den Gerichtsstand zu erwägen. 

6. Die Beklagten machen geltend, wenn sie der Apotheke Küsnacht Tetralysal gelie
fert hätten, würde dennoch weder der Begehungs- noch der Erfolgsort im Kanton Zürich 
liegen: Waren seien nämlich dort in V erkehr gebracht, wo sie versandt würden, und der 
Erfolgsort sei nur eine Unterart des Begehungsortes; der hiesige Gerichtsstand sei «mit 
demjenigen des auswärtigen Versandortes konsumiert». 

Dieser Standpunkt ist neu. Dennoch ist dazu Stellung zu nehmen, weil es eine R echts
frage ist, ob der Versender eines Erzeugnisses die Patentverletzung ausschließlich am 
Versandart zu verantworten habe (vgl. z.B. BGE 75 II 309ff. Erw.4). 

Die Auffassung der Beklagten ist jedoch trölerisch. Art. 75 Abs. 1 lit. a PatG läßt die 
Klage außer am Orte, wo die Handlung begangen wurde, ausdrücklich auch am Orte zu, 
wo der Erfolg eintrat. Der Gerichtsstand des Ortes, wo der Täter handelte, schließt somit 
die Belangung am Orte des Erfolges offensichtlich nicht aus. Übrig~ns hat das Bundes
gericht schon Art. 42a PatG, der d en Erfolgsort nicht ausdrücklich erwähnte, dahin aus
gelegt, die Tat sei nicht nur dort begangen, wo der Täter handelte, sondern auch dort, wo 
der Erfolg eintrat; wer durch seine im Ausland ausgeübte T ätigkeit dazu beitrage, daß 
ein patentverletzendes Erzeugnis in der Schweiz feilgeboten werde, könne daher am Orte 
des Feilbietens belangt werden (BGE 82 II 162ff. Erw.2c und Erw.4). 

PatG Art.5 Abs.1, PatV 1 Art.15 Abs.1 

Wird das Patentgesuch vor der Erfindernennung übertragen, so ist die Erklärung 
über die Person des Erfinders vom neuen, im Patentgesuchsregister eingetragenen 
Patentbewerber, nicht vom ursprünglichen Anmelder abzugeben. 

PMMBl 1966 I 23, Verfügung des Amtes für geistiges Eigentum vom 
22.Januar 1966. 
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PatG Art. 7 Abs. l lit. b 

Bekanntgemachte österreichische Patentanmeldungen sind neuheitsschädlich. 

PMMBl 1966 I 16, Rechtsauskunft des Eidg.Amtes für geistiges Eigen
tum vom 6. April 1966. 

PatG Art.24 

Eine Teilverzichtserklärung gegenüber dem Amt ist auch nach Hängigkeit der 
Patentnichtigkeitsklage möglich. 

PMMBl 1966 I 18, Rechtsauskunft des Eidg.Amtes für geistiges Eigen
tum vom 6.Februar 1964. 

PatG Art.87 Abs.2 lit.a 

Die Fixierung einer biochemisch aktiven Substanz auf Textilfasern bzw. Textilien, 
zum ,Zwecke der sog. hygienischen Ausrüstung derselben, stellt eine Veredlung von 
Textilfasern dar. 
Die Tatsache, daß das durch Anwendung eines solchen Verfahrens gewonnene 
Erzeugnis eine veredelte Textilfaser im Sinne von Art. 87 Abs. 2 PatG darstellt, 
schließt an sich nicht aus, daß es gleichzeitig ein Arzneimittel im Sinne von Art. 2 
,Zijf. 2 PatG sein könnte. 

PMMBl 1966 I 25 ff., Entscheid der I. Beschwerdeabteilung vom 28. De
zember 1965 in Sachen Tissages de Soieries Reunis gegen den Entscheid 
der Prüfungsstelle der Vorprüfungssektion I. 

PatG Art. 87 Abs. 2 lit. b und Art. 107 Abs. 3 

Für die Anwendung dieser Bestimmung können zwei Erfindergruppen unterschieden 
werden: 
- Erfindungen, die zweifellos auf dem Gebiet der ,Zeitmessungstechnik, aber auch 

auf andern Gebieten anwendbar sind; 
- Erfindungen mit einem einzigen, bestimmten Anwendungsgebiet, von dem es sich 

fragt, ob es dasjenige der ,Zeitmessungstechnik sei. 

,Zum Gebiet der ,Zeitmessungstechnik gehören: 

- alle eindeutig in den Aufgabenbereich der Uhrenindustrie fallenden Erfindungen, 
und zwar auch dann, wenn sie mit dem Messen der ,Zeit direkt nichts zu tun 
haben; 
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- alle Erfindungen, die in klar erkennbarer Weise direkt mit dem Messen der ,Zeit 
zu tun haben, und zwar auch dann, wenn sie nicht in den Aufgabenbereich der 
Uhrenindustrie fallen. 

Die Höhe der Spruchgebühr beeinflussende Faktoren (in casu ungünstige Eifolgs
aussichten; fragwürdiges rechtliches Interesse an der A"nderung der angefochtenen 
Veifügung). 

PMMBl 1966 I 12ff., Entscheid der II.Beschwerdeabteilung des Eidg. 
Amtes für geistiges Eigentum vom 31. Dezember 1965 i. S. Turmuhr
fabrik Mäder gegen den Entscheid der Prüfungsstelle der Vorprüfungs
sektion II. 

PatG Art. 107 Abs.3 

Grundsätzliche Erwägungen zur Spruchgebühr im zweiseitigen Beschwerde
veifahren. 
Ob die obsiegende Partei Anspruch auf eine Parteientschädigung hat, wird offen
gelassen, da sie keinen entsprechenden Antrag gestellt hat. 

PMMBl 1966 I 15ff., Entscheid der !.Beschwerdeabteilung vom 24.Fe
bruar 1966 i.S. Heberlein & Co. AG gegen Winzeler, Ott & Co. AG. 

PatG Art.107 Abs.3 und 4 

Die Höhe der Spruchgebühr beeinflussende Faktoren: 
- zum Nachteil des Beschwerdeführers: 

- Rückzug der Beschwerde, nachdem die Sache bereits materiell an die Hand 
genommen war; 

- zugunsten des Beschwerdeführers: 
- Erweiterung des entgegenstehenden Standes der Technik im Beschwerde-

veifahren. 

PMMBl 1966 I 28, Entscheid der !.Beschwerdeabteilung des Eidg. 
Amtes für geistiges Eigentum vom 3. Oktober 1963 i. S. Farbenfabriken 
Bayer Aktiengesellschaft gegen den Entscheid der Prüfungsstelle der 
Vorprüfungssektion I. 

PatV II Art.13 Abs.1 und Art. 68 

Betrifft die Beschwerde einen nicht im Vernehmlassungsveifahren gefällten Unter
stellungsentscheid, so kann der Prüfer geänderten technischen Unterlagen, die 
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zusammen mit der Beschwerde eingereicht werden, im Abhilfeentscheid Rechnung 
tragen. 
Die Abhilfe kann in einer bloßen Aufhebung des angefochtenen Entscheides 
bestehen, wenn die Akten nicht für einen neuen Unterstellungsentscheid spruchreif 
sind. 
Richtlinien, nach denen der Prüfer den in Art. 13 Abs. 1 PatV II vorgesehenen 
Entscheid entweder «sofort» oder nach Durchführung eines Vernehmlassungs
verfahrens auszufällen hat. 

PMMBl 1966 I 19ff., Entscheid der Prüfungsstelle der Vorprüfungs
sektion II vom 5. Mai 1966. 

PVUe (Lissabon) Art.4 C Abs.4 

Der Umstand, daß eine fallengelassene US-Anmeldung nach amerikanischem 
Recht noch zum Nachweis der «conception ef the invention» benutzt werden kann, 
ist nicht als « ein bestehen gebliebenes Recht» zu werten. Die neue Anmeldung 
kann deshalb Grundlage für die Beanspruchung der Unionspriorität bilden. 

PMMBl 1966 I 23ff., Rechtsauskunft des Eidg.Amtes für geistiges 
Eigentum vom 25.Juli 1966. 

II. Muster- und Modellrecht 

MMG Art.14 Abs.3 

Zuständig für die Löschungs- oder Abtretungsklage gegen den Inhaber eines inter
national hinterlegten Musters oder Modells ohne Sitz und ohne Vertreter in der 
Schweiz ist das Handelsgericht des Kantons Bern. 

PMMBl 1966 I l 7ff., Rechtsauskunft des Eidg.Amtes für geistiges 
Eigentum vom 8. März 1966. 

III. Markenrecnt 

MSchG Art.1, Art.6und Art.9 

Markenmäßiger Gebrauch durch Anbringen auf Ausschankvorrichtungen - fort
dauernder Gebrauchswille erforderlich. 
Verwechselbarkeit einer Bildmarke mit dunklem quadratischem Hintergrund und 
fünf in den Diagonalen des Q,uadrats angeordneten weißen, je von einem Kreis 
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umrandeten fünfzackigen Sternen und von Bildmarken mit gleichem Hintergrund 
und sechs, sieben und zehn Sternen, die eine der Zahl der Sterne entsprechende 
Anzahl Zacken aufweisen, mit der Wort/Bildmarke, bestehend aus einemfünf
zackigen Stern in einem Kreis mit dem Wort CALTEX quer über den Sternkörper. 

Sind Markenfür Benzinprodukte wegen Verwechselbarkeit nichtig, so können sie 
auch nicht mit eingeschränktem Warenverzeichnis für Hilfsartikel wie Straßen
karten bestehen bleiben. 

Zur Legitimation zur Löschungsklage. 

Fehlender Gebrauch einer Wortmarke wird nicht ersetz t durch Gebrauch einer 
Bildmarke, die den begrijjlichen Inhalt der Wortmarke bildlich wiedergibt. 

Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 16. März 1965 und 
Urteil der 1. Zivilabteilung des Bundesgerichtes vom 22. März 1966 in 
Sachen Caltex Oil AG gegen Avia-Verband. 

Die Caltex Oil AG ist Inhaberin der Wort/Bildmarke CAL TEX, 
bestehend aus einem fünfzackigen Stern in einem Kreis mit dem Wort 
CALTEX quer über den Sternkörper, der Wortmarken STARFAK und 
STAR und der Wort/Bildmarke FIVE STAR, eingetragen am 1. Oktober 
1959, bestehend aus fünf nebeneinander gestellten fünfzackigen Sternen 
und den unterhalb von diesen angebrachten Worten FIVE STAR. 

Der Beklagte A VIA-Verband ließ 1956 als Kollektivmarke die Wort/ 
Bildmarke AVIA eintragen; diese besteht aus dem Wort AVIA mit der 
oberhalb davon angebrachten Abbildung eines stilisierten Düsenflug
zeuges, beides umrahmt von einem in ein Rechteck gestellten Oval. Diese 
Marke trat an die Stelle der früheren Marke, die statt des Düsenflugzeuges 
das Bild eines Propellers aufgewiesen hatte. 

ImJ ahre 1954 brachte der Beklagte ein Superbenzin unter der Bezeich
nung AVIA 5-Stern auf den Markt. In den dafür gebrauchten Werbe
drucksachen verwendete er eine Bildmarke mit schwarzem oder blauem 
quadratischem Hintergrund und fünf in den Diagonalen des Quadrats 
angeordneten weißen, je von einem Kreis umrandeten, fünfzackigen 
Sternen. Diese Marke ließ er am 13. Oktober 1960 für Treibstoffe und Öle 
sowie für «Broschüren, Zeitschriften, geographische Karten und Druck
sachen aller Art» eintragen. Gleichzeitig hinterlegte er auch die Wortmar
ke Fünfstern. Am 29.Januar 1963 hinterlegte er schließlich noch drei 
weitere Bildmarken mit 6, 7 und 10 Sternen, die eine der Zahl der Sterne 
entsprechende Anzahl Zacken aufweisen. 

ImJahre 1961 traten zwischen den Parteien Meinungsverschiedenhei
ten auf, da jede der andern Verletzung ihrer Sternmarken vorwarf. Die 
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während längerer Zeit geführten Verhandlungen über eine gütliche Eini
gung blieben ohne Ergebnis. Die Caltex Oil AG erhob Klage auf Löschung 
der Wortmarke Fünfstern und der Bildmarken mit fünf, sechs, sieben und 
zehn Sternen des Avia-Verbandes, welcher widerklageweise die Löschung 
der Wortmarken STARFAK und STAR und der Wort/Bildmarke FIVE 
ST AR verlangte. 

Das Handelsgericht des Kantons Zürich hat die Klage gutgeheißen 
und die Widerklage abgewiesen und dabei u. a. folgende Erwägungen 
angestellt: 

IV. Unbestritten ist, daß der Beklagte die Wortmarke «Fünfstern» markenmäßig 
nicht benutzt hat. Da sie am 13.Oktober 1960 eingetragen wurde, ist die dreijährige 
Karenzfrist abgelaufen und der Markenschutz gemäß Art. 9 Abs. 1 MSchG erloschen. 

Der Beklagte möchte allerdings die Wortmarke als durch den Gebrauch der Bildmarke 
mit fünf Sternen gerettet wissen. Er macht geltend, da die Wiedergabe des begrifflichen 
Inhaltes einer Bildmarke unzulässig sei, weil dadurch die Bildmarke verletzt würde, sei 
umgekehrt die Wiedergabe des begrifflichen Inhaltes als Benutzung der Bildmarke an
zusehen. Der Grundsatz der Verletzung einer Wortmarke durch die entsprechende 
Bildmarke (und umgekehrt) kann aber nicht ohne weiteres auf den Gebrauch einer 
Bildmarke zum Schutze der entsprechenden Wortmarke (und umgekehrt) angewendet 
werden. Nach Art. 6 Abs.! MSchG muß sich die neue Marke «durch wesentliche Merk
male» von den früher eingetragenen unterscheiden. Der Begriff der «Verwechselbarkeit» 
ist daher weit. Das Merkmal einer 5-Stern-Marke ist die Vorstellung von fünf Sternen, 
gleichgültig, ob die Vontellung in Wort oder Bild hervorgerufen wird. Dagegen ist der 
Begriff des« Gebrauches» im Gesetze eng umschrieben. Eine Marke gilt als benutzt, wenn 
sie entsprechend der Eintragung oder «in einer von der Eintragung nur in unwesentlichen 
Bestandteilen abweichenden Form» gebraucht wird (Art. 9 Abs. 3 MSchG). Die 5-Stern
Bildmarke weicht aber nicht bloß «in unwesentlichen Bestandteilen» von der Wortmarke 
«Fünfstern» ab. Ihr Gebrauch vermag daher den Gebrauch der Wortmarke nicht zu 
ersetzen. Letztere ist deshalb wegen Nichtgebrauchs zu löschen. 

V. Die Hauptklage richtet sich in erster Linie gegen die am 13. Oktober 1960 hinter
legte Bildmarke Nr. 183396 des Beklagten mit den fünf weißen, je von einem Kreis 
umrahmten fünfzackigen Sternen auf dem Hintergrund eines schwarzen Quadrates. 
Denn falls sie gültig ist und die Priorität hat, wird die Klägerin ihre Wort/Bildmarke 
«FIVE STAR» nicht mehr verwenden dürfen, ob die Wortmarke «Fünfste~n>> des 
Beklagten noch besteht oder nicht. Daß diese beiden Marken, die Wort/Bild-Marke 
«FIVE STAR>> der Klägerin und die Bildmarke mit fünf Sternen des Beklagten ver
wechselbar sind, behaupten beide Parteien, und es trifft dies denn auch zu. Die Klägerin 
behauptet aber namentlich, die 5-Stern-Bildmarke des Beklagten sei verwechselbar mit 
ihrer im Jahre 1948 eingetragenen und seither stets gebrauchten Wort/Bildmarke 
«CALTEX» mit Stern im Kreis und den in den Jahren 1951 und 1953 eingetragenen 
Wortmarken «STARFAK» und «STAR»; der Beklagte habe seine 5-Stern-Marke 
überdies in den letzten drei Jahren nicht mehr benutzt. 

1. Die Hauptmarke der Klägerin, die Wort/Bildmarke «CALTEX» mit Stern im 
Kreis ist unangefochten. Zwar führt der Beklagte andere, ältere Sternmarken für Öl-
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produkte an, doch behauptet er nicht, die klägerische Marke sei aus diesem Grunde 
nichtig. Das kann er schon wegen des beigefügten Wortes« CALTEX» nicht. Er will nur 
geltend machen, der Stern sei ein häufig verwendetes Motiv und seine Einordnun3 in eine 
Marke wenig originell, Sternmarken seien daher schwache Zeichen mit geringem Schutz
umfang, so daß schon geringe Abweichungen genügten, um die unzulässige Verwechs
Jungsgefahr auszuschließen. 

Bei der Prüfung der Frage, ob die «CALTEX»-Marke mit Stern im Kreis und die 
angefochtene 5-Stern-Bildmarke des Beklagten in ihrem Gesamteindruck im Sinne von 
Art. 6 MSchG verwechselbar seien, ist davon auszugehen, daß beide Marken nur 
schwarzweiß hinterlegt sind; denn die Einschränkung auf eine bestimmte Farbgebung 
wäre im Register eingetragen und auch aus dem Auszug ersichtlich (Art. 16 Abs. 1 
Ziff. 7 der VVo zum MSchG). Somit ist die Wiedergabe in allen Farbkombinationen 
geschützt. Daß bisher nur bestimmte Farbkombinationen gebraucht wurden, nämlich 
der « CAL TEX»-Stern nur rot im weißen Feld und die A VIA-Sterne nur weiß auf 
blauem Grund, ändert daran nichts. Darin liegt noch kein Verzicht auf andere Farb
gebung, und der Beklagte könnte auf andere Färbungen übergehen, beispielsweise seine 
weißen Sterne auf rotem Grund verwenden (BGE 63 II 286). Allerdings kann die Ein
tragung in einer bestimmten Farbgebung die Unterscheidungskraft einer Marke erhöhen, 
besonders wenn es sich, wie beim Stern, um ein relativ schwaches Zeichen handelt. Aber 
die farblich neutrale Eintragung nimmt auch einem schwachen Zeichen nicht jeden 
Schutz, und zwar besonders dann nicht, wenn dieses Zeichen durch Anerkennung im Ver
kehr eine besondere Bedeutung erlangt hat (BGE 63 II 285, wo es sich auch um Sterne 
handelte). Das trifft hier zu, denn die « CAL TEX»-Stern-Marke steht nach unbestritte
ner Darstellung der Klägerin schon seit 1920 in der Schweiz im Gebrauch und ist sozu
sagen jedem Automobilisten bekannt. 

Figürlich sind die einzelnen Sterne der 5-Stern-Marke des Beklagten dem «CAL
TEX »-Stern fast völlig nachgemacht worden. Es handelt sich in beiden Fällen um einen 
fünfzackigen Stern im Kreis, wobei die Sternzacken den Kreis beinahe berühren. Der 
Stern ist in allen seinen Teilen genau gleich proportioniert, was davon herrührt, daß in 
beiden Fällen die Seiten eines Sternzackens mit den Außenseiten der beiden gegenüber
liegenden Zacken Gerade bilden. Die Spitzen sind also nicht etwa im einen Fall schlanker 
und länger oder dicker und kürzer. 

Es fragt sich deshalb bloß noch, ob die Weglassung des Wortes «CALTEX» und die 
fünfache Verwendung des gleichen Zeichens mit der kreuzweisen Anordnung der fünf 
Sternzeichen in einem Quadrat eine genügende Unterscheidungskraft herbeizuführen 
vermögen. 

Nach ständiger Lehre und Rechtsprechung bildet die Vervielfachung des gleichen 
Zeichens kein markenrechtlich wesentliches, die verschiedene Herkunft der Ware kenn
zeichnendes Unterscheidungsmerkmal (TROLLER, Band I, S. 257; MATTER, S. 113; 
DAvrn, N.18 zu Art. 6 MSchG; BAUMBACH-HEFERMEHL, Wettbewerbs- und Waren
zeichenrecht, 8.Aufl. 1960, S. 1026; BGE 39 II 356, Katzenbild; 43 II 682, Sternbild; 
47 II 357, Pik-As). Besteht die eine Marke aus einem in bestimmter Weise gestalteten 
Stern, die andere dagegen aus deren fünf, so wird das Publikum daraus nicht auf ver
schiedene Herkunft der Ware schließen, sondern annehmen, es handle sich um eine 
besondere Qualität des gleichen Lieferanten. Daran ändert die vom Beklagten verwen
dete kreuzweise Anordnung der fünf Sterne auf dem Hintergrund eines Quadrates nichts. 
Wenn ein Zeichen vervielfacht wird, muß ja irgendeine Anordnung gewählt werden; 
auch wenn sie eine gewisse Originalität aufweist, wird das Publikum deswegen nicht auf 
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einen andern Hersteller schließen. Entgegen der Auffassung des Beklagten treten seine 
dem «CALTEX»-Stern nachgebildeten Sterne durch die Vervielfachung und ihre 
geometrische Anordnung nicht derart in den Hintergrund, daß sie zur bloßen Verzierung 
der Quadratfigur würden und keine Erinnerung an die Marke der Klägerin zu erwecken 
vermöchten; sie sind im Gegenteil das einzige einprägsame Merkmal der angefochtenen 
5-Stern-Marke, während das Quadrat lediglich als Rahmen wirkt. 

Auch die Weglassung des Wortes «CALTEX» hebt die Verwechslungsgefahr nicht 
auf. Gerade weil der Stern im Kreis ständig zusammen mit dem Worte «CALTEX» 
gebraucht worden ist und starke Verkehrsgeltung erlangt hat, werden die Automobilisten 
diesen Stern auch ohne das Wort von selbst mit diesem Namen in Verbindung bringen. 
Anders verhielte es sich allenfalls bloß, wenn der Beklagte seinerseits über die Sterne das 
Wort «AVIA» gesetzt hätte. 

Schließlich hat die Klägerin dadurch, daß sie im Jahre 1954, als der Beklagte seine 
5-Stern-Marke in Gebrauch nahm, nicht einschritt, ihr Anfechtungsrecht nicht verwirkt. 
Der Markeninhaber, der eine ähnliche Marke während einiger Zeit duldet, verzichtet 
damit nicht auf sein Anfechtungsrecht (MATTER, S.115; TROLLER, Band I, S. 319). Zu 
sofortigem Einschreiten bestand für die Klägerin umso weniger Anlaß, als der Beklagte 
die Marke nur für seine Werbekampagne zur Einführung eines Additivs benutzte, die -
wie noch zu zeigen sein wird - sehr bald wieder versandete und mit den Jahren zur 
Bedeutungslosigkeit herabsank. Alarmierend waren erst die beiden Eintragungen des 
Beklagten vom 13. Oktober 1960, die vermuten ließen, er wolle seine 5-Stern-Marke 
wieder aktivieren, zumal er die Klägerin am 28.Juli 1961 verwarnte. Seither standen die 
Parteien in Verhandlungen. 

Die Bildmarke des Beklagten mit den fünf Sternen ist daher, weil mit der prioritäts
älteren Hauptmarke der Klägerin verwechselbar, gestützt auf Art. 6 MSchG nichtig zu 
erklären und zu löschen. Ob sie auch die beiden Wortmarken «STARFAK» und 
«STAR» der Klägerin verletze, kann offen bleiben. 

2. Jedenfalls aber ist die 5-Stern-Bildmarke des Beklagten auch nichtig wegen Ver
wechselbarkeit mit der am 1. Oktober 1959 von der Klägerin hinterlegten und seit März 
1960 ständig gebrauchten Wort/Bild-Marke «FIVE STAR» mit fünf Sternen. Daß die 
beiden Marken verwechselbar sind, anerkennen beide Parteien. Da die klägerische 
«FIVE STAR»-Marke als erste der beiden eingetragen worden ist, besteht für sie die 
Vermutung der Berechtigung (Art. 5 MSchG). Der Beklagte müßte also beweisen, daß 
er den Gebrauch seiner Marke schon vor der Eintragung der «FIVE STAR»-Marke 
aufgenommen und bis zur Eintragung seiner Marke am 13. Oktober 1960 ununterbro
chen weitergeführt hat. Gelänge ihm dieser Nachweis, so wäre er zur Eintragung gestützt 
auf den Erstgebrauch berechtigt gewesen, und ein seitheriger Nichtgebrauch könnte ihm 
nicht entgegengehalten werden. Denn bis zum 13. Oktober 1963 hätte dann die gesetz
liche Karenzfrist von drei Jahren gedauert, und die weitere Unterlassung des Gebrauchs 
wäre durch den Streit mit der Klägerin und die drohende Klage gerechtfertigt gewesen 
(Art.9 Abs.! MSchG). 

Daß der Beklagte seine 5-Stern-Bildmarke schon vor der Hinterlegung der klägeri
schen «FIVE STAR»-Marke gebraucht hat, anerkennt die Klägerin für die Jahre 1954 
bis 1956. Sie bestreitet aber den Gebrauch seither. 

Als Gebrauch kommt nur der markenmäßige Gebrauch im Sinne von Art. 1 Ziff. 2 
MSchG in Betracht. Die Marke muß also auf der Ware selbst oder ihrer Verpackung 
angebracht werden. Die bloß reklamemäßige Verwendung beispielsweise auf Prospek-
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ten, Plakaten oder in Zeitungsinseraten, der Gebrauch als Aushängeschild (DAVID, N. 26 
zu Art. 1 MSchG) oder auf Türen und Fenstern einer Tankstelle genügen nicht. Wohl 
aber gilt die auf einem Bierglas oder einer Tanksäule aufgemalte Marke als auf der 
«Verpackung» der Ware angebracht (BGE 58 II 170; DAvID, N.22 zu Art.! MSchG; 
MATTER, S. 50; TROLLER, Band I, S.298 Anm.158). In diesem Sinne macht der Beklagte 
geltend, er habe im Jahre 1954 bei der Einführung seines Superbenzins an alle AVIA
Tankstellenhalter Abziehbilder mit der 5-Stern-Bildmarke verteilt und sie angewiesen, 
da~ Zeichen auf den Tanksäulen aufzukleben. Die Marke sei weisungsgemäß auf rund 
600 Tanksäulen angebracht worden, und Ende 1959, als die Klägerin ihre «FIVE 
STAR»-Marke hinterlegt habe, sei noch an mindestens hundert A VIA-Benzinsäulen die 
blaue Marke mit den fünf Sternringen aufgeklebt gewesen. 

Ist zwar der Begriff der «Verpackung» im Sinne von Art. 1 Ziff. 2 MSchG weit zu 
fassen, so ist doch von Bedeutung, daß es sich bei Ausschankvorrichtungen nicht um eine 
gewöhnliche Verpackung handelt. Normalerweise wird die Verpackung dem Käufer 
übergeben, und der Markeninhaber muß deshalb das Zeichen immer wieder neu an
bringen, wenn er es noch brauchen will, so z.B. auf Kanistern, Büchsen etc. Findet sich 
die Marke auf der Verpackung der gehandelten Ware, so ist damit der Gebrauchswille 
erwie:en. Auf einer Benzinsäule oder einer Ausschankvorrichtung für Bier usw. dagegen 
kann die Marke haften bleiben, obgleich der Markeninhaber die ausgeschenkte Flüssig
keit gar nicht mehr unter dieser Marke verkaufen, die Marke überhaupt nicht mehr 
verwenden will. Daß die 5-Stern-Bildmarke Ende 1959 noch an zahlreichen A VIA
Tanksäulen geklebt haben soll, daß das Zeichen sogar bis heute an vereinzelten Benzin
säulen geblieben ist, beweist daher den Gebrauchswillen des Beklagten für sich allein 
nicht. Auch die alte Hauptmarke «A VIA mit Propeller» ist ja an einzelnen Tankstellen 
noch angebracht, obgleich der Beklagte den Gebrauch schon längst aufgegeben hat. Er 
müßte also den Gebrauchswillen für die Zeit nach 1956 bis zum 13. Oktober 1960 speziell 
nachweisen, d. h. dartun, daß er sein Benzin stetsfort unter der 5-Stern-Marke verkaufen 
wollte. Die zahlreichen eingereichten Akten taugen hiezu nicht; sie zeigen vielmehr, daß 
die Bildmarke mit den fünf Sternen bloß im Zusammenhang mit der Werbeaktion zur 
Einführung von Qualitätsverbesserungen ihres Benzins - auf dessen besondere Eigen
schaften die fünf Sterne hinweisen sollten-in den Jahren 1954 bis 1956 gebraucht worden 
ist. Die Zeitungsinserate stammen aus den Monaten April, Mai und Juni 1954, das nicht 
datierte Propagandamaterial (Prospekte, Plakate) jedenfalls aus der Zeit vor Ende 1956, 
trägt es doch noch die Hauptmarke «A VIA mit Propeller», die anfangs 195 7 durch die 
M arke «A VIA mit Düsenflugzeug» ersetzt worden ist. Nach 1956, als die Propaganda 
für Benzin mit Zusätzen (Additiven), die im Jahre 1954 auch von andern Ölgesellschaf
ten aufgezogen worden war, allmählich verrauschte, verlor auch der Beklagte das Inter
esse an der Benutzung seiner 5-Stern-Marke. Er behauptet selbst nicht, er habe in der 
Zeit nach 1956 bis zur Eintragung im Oktober 1960 neues Propagandamaterial drucken, 
neue Inserate mit dem Bild dieser Marke erscheinen lassen. Auf bloß vorübergehende 
Gebrauchsabsicht für die Werbekampagne deutet ferner hin, daß der Beklagte die 
5-Stern-Marke nicht etwa auf den Tanksäulen und Tankwagen aufmalen, sondern sie 
bloß in Form eines Abziehbildes aufkleben ließ. Insbesondere aber hätte er, wenn er die 
Marke nach 1956 noch hätte brauchen wollen, namentlich neu eröffnete A VIA-Tank
stellen damit versehen lassen. Unbestrittenerweise ist sie aber an keiner der nach 1956 
errichteten oder überholten AVIA-Tankstellen mehr angebracht worden. Das beweist, 
daß der Beklagte die Marke nicht mehr benutzen wollte, und wenn Ende der fünfziger 
J ahre einzelne Tanksäulen das Zeichen noch trugen, so bedeutete das ungefähr so viel, 
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wie wenn noch alte Büchsen mit einer ehemals verwendeten Marke herumlägen, während 
neue nicht mehr damit versehen werden. 

Der Beklagte hat somit die 5-Stern-Bildmarke nicht bis zur Eintragung vom 13. Okto
ber 1960 ständig gebraucht. Er kann sich daher nicht auf den Erstgebrauch b erufen, 
denn der Gebrauch begründet ein Vorrecht nur so lange, als die Benützung·andauert. 
Die Eintragung der klägerischen «FIVE STAR»-Marke am 1. Oktober 1959 war deshalb 
gerechtfertigt; ihr kommt die Priorität zu, und die unbestritten verwechselbare priori
tät,jüngere Marke des Beklagten ist auch gestützt auf diesen Eintrag zu löschen. 

VI. Sind die am 13. Oktober 1960 eingetragenen Fünfstern-Marken des Beklagten 
nichtig zu erklären, so können auch die 6-, 7- und 10-Stern-Bildmarken vom 29.Januar 
1963 keinen Bestand haben. Zwar läuft ihre Karenzfrist noch, doch hat ihnen gegenüber 
die «FIVE STAR»-Marke der Klägerin unbestritten die Priorität. Und wenn beide 
Parteien davon ausgehen, daß ihre Fünfstern-Marken verwechselbar seien, so sind auch 
die 6-, 7- und 10-Stern-Marken des Beklagten mit der «FIVE STAR»-Marke verwech
selbar. Zwar haben die vom Beklagten hier verwendeten St_erne mehr Zacken; die Zahl 
der Zacken stimmt mit der Zahl der Sterne überein, d. h. die Sterne der 6-Stern-Marke 
weisen sechs, jene der 7-Stern-Marke sieben und jene der 10-Stern-Marke zehn Zacken 
auf. Dadurch entsteht ein leicht verändertes Bild der einzeinen Sterne. Was aber haften 
bleibt in ·der Erinnerung an die «FIVE-STAR» Marke der Klägerin, ist eine größere 
Anzahl Sterne, und eine größere Anzahl Sterne zeigen auch die 6-, 7- und 10-Stern
Marken des Beklagten. Auch hier gilt, daß die bloße Vervielfachung des Zeichens die 
Verwechselbarkeit nicht behebt. Bei mehr als fünf gleichen Zeichen kann das Publikum 
die Zahl der Zeichen ohnehin nicht mehr ohne Zählen erfassen. Die von der « FIVE 
STAR»-Marke abweichende Anordnung der Sterne und die erhöhte Zackenzahl ver
mögen die Vorstellung des Publikums, die Sternmarken bezeichneten Waren der Kläge
rin, nicht zu beheben. Auch die angefochtenen 6-, 7- und 10-Stern-Bildmarken des 
Beklagten sind daher nichtig zu erklären. 

VII. Die Widerklage, die sich gegen die Wortmarken «STARFAK» vom 9. Mai 1951 
und «STAR» vom 6.November 1953 sowie gegen die am !.Oktober 1959 hinterlegte 
Wort/Bild-Marke «FIVE STAR» der Klägerin richtet, ist abzuweisen. Der «FIVE 
STAR »-Marke, deren Gebrauch seit März 1960 unbestritten ist, kommt nach d em Ur
teil über die Hauptklage die Priorität zu. Sie ist somit unanfechtbar. Die Löschung der 
«STARFAK»- und «STAR»-Marken verlangt der Beklagte gestützt auf Art. 9 MSchG 
wegen Nichtgebrauchs. Nach dieser Bestimmung ist zur Löschungsklage aber nur legiti
miert, wer ein Interesse an der Löschung der angefochtenen Marke hat. Ein solches 
Interesse kommt Personen zu, denen gegenüber der Zeicheninhaber Untersagungs-, 
Schadenersatz- oder Strafansprüche aus dem Zeichen herleitet (vgl. MATTER, S.214f. 
und dort zitierte Entscheide) . Wenn aber, wie hier, die Zeichen des an sich Interessierten 
schon aus andern Gründen gelöscht werden, geht sein Interesse an der Löschung einer 
klägerischen Marke, die nicht Grundlage für die Löschung seiner Zeichen war, verloren. 
Ein Interesse an der Löschung hat ferner, wer das unbenutzte Zeichen eines Dritten 
selber zu verwenden beabsichtigt (MATTER, S.215). Das behauptet aber der Beklagte 
nicht, und er dürfte eine solche Absicht gar nicht hegen, da er bei Benützung der Zeichen 
«STAR» oder «STARFAK» zumindest die sicher gültige Hauptmarke der Klägerin, 
den « CAL TEX»-Stern, verletzen würde. Ist somit dem Beklagten die Stellung einer an 
der Löschung interessierten Partei und damit die Aktivlegitimation abzusprechen, so 
erweist sich die Widerklage in vollem Umfange als unbegründet. 
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VIII. Sind die Stern-Marken des Beklagten zu löschen, so ist diesem zu verbieten, 
diese Marken in irgendeiner Weise im geschäftlichen Verkehr - also nicht markenmäßig
zu verwenden. Sonst würde der irrige Eindruck erweckt, er sei zur Führung der Marke 
berechtigt. Das gilt namentlich auch für die Verwendung der Stern-Marken auf Druck
sachen wie Straßenkarten usw., die ja in erster Linie zu Reklamezwecken für die Öl
produkte ausgegeben werden. 

Das Begehren der Klägerin, dem Beklagten zu befehlen, seinen Mitgliedern von der 
Löschung seiner Stern-Marken Kenntnis zu geben und sie anzuweisen, diese Kollektiv
marken im geschäftlichen Verkehr in keiner Weise mehr zu verwenden, ist ein angemesse
nes Mittel, das im Untersagungsanspruch der Klägerin enthalten ist. Es wirkt gezielt und 
ist deshalb sicherer als die Urteilspublikation; anderseits ist es schonender, weil die große 
Öffentlichkeit von der Nichtigerklärung der Marken des Beklagten nichts erfährt. 

Das Bundesgericht hat auf Berufung des A VIA-Verbandes hin das 
Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich bestätigt und dabei 
bezüglich der vom Beklagten beantragten Einschränkung des Waren
verzeichnisses insbesondere ausgeführt: 

Das Handelsgericht hat dem Beklagten verboten, die nichtig erklärten Marken in 
irgendeiner Weise im geschäftlichen Verkehr zu verwenden, insbesondere auch auf 
Drucksachen wie Straßenkarten und dergleichen. 

Der Beklagte macht demgegenüber geltend, selbst wenn seine Bildmarke 5 Sterne für 
Treibstoffe, Öle und ähnliche Erzeugnisse unzulässig sei, könne sie doch unter entspre
chender Einschränkung des Warenverzeichnisses bestehen bleiben für « Broschüren, Zeit
schriften, geographische Karten, sowie Drucksachen aller Art». Zur Begründung dieses 
Standpunktes bringt er vor, die Marke habe infolge ihrer Verwendung auf Drucksachen 
die Wirkung einer auf ihn hinweisenden Herkunftsbezeichnung erlangt; er habe sich mit 
der M arke einen Namen für Waren dieser Art gemacht und besitze daher ein berechtigtes 
Interesse, sie für solche weiterhin verwenden zu können; es handle sich um einen selb
ständigen Markengebrauch; mit der Einschränkung des Warenverzeichnisses sei auch 
dem Erfordernis der Warenverschiedenheit im Sinne von Art. 6 Abs. 3 MSchG genügt. 

Eine Aufrechterhaltung der Bildmarke 5 Sterne für Drucksachen und ähnliche Er
zeugnisse könnte nur in Betracht gezogen werden, wenn der Beklagte von diesem Zeichen 
für Waren der genannten Art einen selbständigen Gebrauch machen würde. Dieser 
Auffassung ist offenbar auch der Beklagte selber, behauptet er doch das Vorliegen solcher 
Selbständigkeit. 

Nach den tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz gebricht es jedoch an dieser 
Voraussetzung. Die mit der Bildmarke 5 Sterne versehenen Druckerzeugnisse dienen 
hauptsächlich der Werbung für die vom Beklagten vertriebenen Ölprodukte. Sie sind 
also bloße Hilfsartikel zur Förderung des Verkaufs der letzteren, mit denen der Beklagte 
und die ihm angeschlossenen Verbandsmitglieder Handel treiben. Weder der Beklagte 
noch seine Mitglieder befassen sich mit der H erstellung und dem Vertrieb von Druck
sachen als Selbstzweck, wie dies bei einer Druckerei, einem Verlag, einer Buchhandlung, 
möglicherweise auch bei einem Warenhaus der Fall wäre. Von einem selbständigen 
Gebrauch der Bildmarke 5 Sterne für Drucksachen kann unter diesen Umständen nicht 
die R ede sein. Der Beklagte kann daher nicht gestützt auf Art. 6 Abs. 3 MSchG Marken
schutz für die genannten Warengattungen beanspruchen. 
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Da der Handel mit Ölprodukten auch weiterhin den Hauptgeschäftszweig des Be. 
klagten darstellt, könnte übrigens selbst der auf Drucksachen beschränkte Gebrauch der ]i 

Marke die irrtümliche Vorstellung eines geschäftlichen Zusammenhanges zwischen den 3 
beiden Unternehmen erwecken. r 

Falls die Zeichen beider Parteien für Waren bestimmt sind, die nicht gänzlich von. l 
einander abweichen, hat gemäß Art. 6 MSchG die Marke der Beklagten nur Bestand 1 
wenn sie sich von der bereits früher eingetragenen Marke der Klägerin durch wesentlich; 1 
Merkmale unterscheidet und, als Ganzes betrachtet, nicht leicht zu einer Verwechslung 
Anlaß geben kann. 

MSchG Art.6 

OMEGA und OMAYA sind verwechselbar. 

Revue Internationale de la Propriete Industrielle et Artistique, 1966, 
56ff., Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Bern vom 23. März 1965 
in Sachen OMEGA Louis Brandt et Frere SA gegen MEKKI Yehia. 

Die Klägerin ist Inhaberin der bekannten Marke OMEGA. 

Der Beklagte, der in Aleppo (Syrien) ein Uhrengeschäft betreibt, ließ 
in der Schweiz unter Nr.198710 eine Marke hinterlegen, welche aus der 
Bezeichnung OMA Y A in lateinischer und in arabischer Schrift - beide 
durch einen Kreis getrennt - besteht. 

Das Handelsgericht hat die Klage durch Säumnisurteil gutgeheißen und 
dabei u. a. ausgeführt: 

Die Marke OMEGA ist wie die Marke OMA Y Ader Beklagten für Uhren und Bestand
teile von Uhren bestimmt. Die Warengleichartigkeit liegt somit vor. Aus den Auszügen 
aus dem Markenregister geht einwandfrei hervor, daß der Klägerin für die Marke OME
GA die Priorität zusteht. Daß sich die Priorität der Klägerin nicht nur auf die Eintragung, 
sondern auch auf den Gebrauch in der Schweiz bezieht, ist gerichtsnotorisch. Zu prüfen 
bleibt einzig die Frage der Verwechslungsgefahr. In visueller Hinsicht sind die Marken 
der beiden Parteien ähnlich. Beide weisen 5 Buchstaben und 3 Silben auf, haben dieselbe 
Anfangssilbe und denselben letzten Buchstaben. Im Wortbild sind somit beide Marken 
verwechselbar. Dies gilt ebenfalls für den Wortklang, der in erster Linie im Gedächtnis 
des letzten Abnehmers zurückbleibt. Dabei ist zu berücksichtigen, daß die Abnehmer die 
Zeichen regelmäßig nicht zusammen zu Gesichte bekommen und deshalb bei der Wür
digung einer Marke auf den Gedächtniseindz:uck angewiesen sind, der in ihnen zurück
geblieben ist. Nur dieses Erinnerungsbild können sie mit der Nachahmung in Beziehung 
setzen. Deshalb ist es unerheblich, wenn beim Nebeneinanderhalten 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. 
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Der Wortklang wird nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts durch Silbenmaß, 
Kadenz und Aufeinanderfolge der sonoren (klangvollen) Vokale bestimmt (BGE 88 II 
378). In der deutschen Aussprache ergibt sich eine gewisse Ähnlichkeit. In der Gerichts
praxis wurde u.a. als verwechselbar anerkannt: MIDO - SMIDOR (BGE 73 II 57) für 
Uhren, Alpina - Alps (BGE 73 II 186) für Uhren, TOBLER-O-RUM - TORERO -
RUM (BGE 88 II 378), ALUCOL - ALUDROX, NAGO - NARRO, PLAYTEX -
pANTEX (Urteil des Handelsgerichtes vom 10.4.1963). 

In Berücksichtigung aller Umstände erachtet das Gericht eine Verwechslungsgefahr 
zwischen den Marken OMEGA und OMAYA als gegeben (vgl. auch BGE 88 II 465, 
82 II 378, 70 II 189 und 52 II 166). Die jüngere Marke OMAYA ist deshalb gemäß 
Art.6 MSchG nichtig und das Klagebegehren 1) zuzusprechen. Das Unterlassungs
begehren ist angesichts der bestehenden Verwechselbarkeit und der drohenden, aus der 
Tatsache des Markeneintrages zu schließenden Störung (BGE 58 II 172, Urteil des 
Handelsgerichtes des Kantons Bern vom 19.3.1963 i. S. Astrawerke AG/ VEB Buchungs
maschinenwerk) ohne weiteres zuzusprechen. 

MSchG Art. 9 und Art. 24 

Löschung einer Marke wegen Nichtgebrauchs. 
Ist eine Marke in der Schweiz nicht eingetragen und auf dem schweizerischen 
Markt nicht erschienen, so fehlt es an der drohenden Störung als Voraussetzung der 
Unterlassungsklage. 
BEMBERG und BEMSALKIE sind verwechselbar. 
(BEMSILKIE unzulässigfür Kunstseide wegen des Bestandteiles SILK.) 

ZbJV 102, 237ff., Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Bern vom 
1 7. September 1965 in Sachen J. P. Bemberg, Aktiengesellschaft gegen 
Asahi Kasei Kogyo Kabushiki Kaisha. 

Die FirmaJ.P.Bemberg AG ist ein bekanntes Unternehmen der Kunstseidenindu
strie. Sie ist Inhaberin einer Anzahl internationaler Marken, die entweder aus dem Wort 
BEMBERG allein oder in Kombinationen oder aus Ableitungen dieses Wortes be
stehen. Die älteste ist die als Erneuerung unter IR-Nr. 157 466 eingetragene Wortmarke 
BEMBERG. ImJahre 1963 wurde noch die IR-Marke BEM eingetragen. 

Die Firma Asahi Kasei Kogyo Kabushiki Kaisha in Osaka stand in den Jahren vor 
dem Zweiten Weltkrieg mit der J. P. Bemberg AG in Geschäftsbeziehungen, welche sie 
nach dem Kriege auflöste. Die japanische Firma begann, in verschiedenen Ländern ihre 
Produkte aus Kunstseide unter der Marke BEMSILKIE anzubieten und diese Marke 
eintragen zu lassen. Sie versuchte dies auch in der Schweiz, was aber das Eidg. Amt für 
geistiges Eigentum verweigerte mit der Begründung, daß die Bezeichnung BEMSILKIE, 
welche das auf Seide hinweisende Wort SILK enthalte, für Artikel aus Kunstseide nicht 
zugelassen werden könne. Sie hinterlegte daraufhin am 13.Juli 1957 unter Nr. 169 347 
die schweizerische Marke BEMSALKIE für Kunstseidengarne, Faden und daraus 
hergestellte Artikel. Gleichzeitig ließ sie noch unter Nr. 169 346 die Marke ASAHI
BEMBERG für aus Kunstseide hergestellte Artikel eintragen. 

Die FirmaJ.P.Bemberg AG erhob beim Handelsgericht des Kantons Bern Klage auf 
Feststellung der Nichtigkeit der Marke BEMSALKIE und auf Unterlassung jeden 
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Gebrauches des Wortes BEMSALKIE sowie von Bezeichnungen mit dem Stamm. 
BEM-, insbesondere auch der Bezeichnung BEMSILKIE. 

Das Handelsgericht des Kantons Bern hat die Klage bezüglich der 
Marke und Bezeichnung BEMSALKIE gutgeheißen, bezüglich anderer 
Bezeichnungen mit dem Stamm BEM-, insbesondere BEMSILKIE, da
gegen abgewiesen und dabei u. a. folgende Erwägungen angestellt: 

Frage des Nichtgebrauches 

Unbestritten ist, daß die Beklagte die am 13.Juli 1957 im schweizerischen Marken
register eingetragene Marke BEMSALKIE nicht gebraucht hat. Wenn der Inhaber einer 
Marke während drei aufeinanderfolgenden Jahren keinen Gebrauch von ihr gemacht 
hat, so kann das Gericht nach Art. 9 Abs. 1 MSchG auf Klage einer interessierten Partei 
die Löschung der Marke anordnen, sofern der Inhaber die Unterlassung des Gebrauches 
nicht hinreichend zu rechtfertigen vermag. Das rechtliche Interesse der Klägerin an 
einer Löschung ist nicht zweifelhaft. Die Parteien verkaufen di\: gleichen Produkte und 
sind im Ausland in eine Reihe von Prozessen verwickelt. Die Beklagte begründet den 
Nichtgebrauch der eingetragenen Marke damit, daß die Schweiz ein kleines Land sei 
und örtlich weit entfernt domizilierte japanische Firma bisher ihre Produkte in erster 
Linie in Ländern abgesetzt habe, welche einen größeren Umsatz versprochen hätten. 
Dies sind keine Rechtfertigungsgründe im Sinne von Art. 9 Abs.! MSchG. Nach Kom
mentar MArrER (S.149 und 150) kommen als _Rechtfertigungsgründe nur Tatsachen in 
Frage, die vorübergehende Hindernisse für die Benützung bilden, nicht aber freiwillige 
Maßnahmen des Berechtigten, zu denen er aus eigenem Antrieb und nicht unter dem 
Zwang der Verumständungen gelangt ist (vgl. auch Kommentar DAVID S.183). 

Gemäß Art. 9 MSchG ist somit die Klage insoweit zuzusprechen, als die Löschung der 
Marke Nr.169347 BEMSALKIE der Beklagten anzuordnen ist. 

Frage der Verwechslungsgefahr und des Gebrauchsverbotes 

Da die Klägerin neben der Löschung der Marke BEMSALKIE auch den Antrag 
stellt, der Beklagten sei der Gebrauch des Wortes BEMSALKIE gerichtlich zu verbieten, 
ist zu prüfen, ob die Marken der Parteien verwechselbar sind. Darüber hinaus verlangt 
die Klägerin jedoch noch zusätzlich ein Verbot des Gebrauches von Bezeichnungen mit 
dem Stamm BEM, insbesondere BEMSILKIE als Marke oder in der Werbung. 

Voraussetzung einer Unterlassungsklage ist eine drohende Störung, die ernstliche 
Besorgnis, daß eine Verletzung bevorstehe (BGE 42 II 600, Kommentar MArrER, 
Vorbern. zu Art.24-34 N 4b; Kommentar VON BüREN zu Art.2 UWG). Es wird nicht 
vorausgesetzt, daß eine Verletzung bereits erfolgt sei. In der Schweiz ist die Marke 
BEMSILKIE nicht eingetragen, und die Beklagte hat dieses Warenzeichen auch nicht 
gebraucht. Eine drohende Gefahr des Gebrauches der Bezeichnung BEMSILKIE durch 
die Beklagte ist für das Gebiet der Schweiz zu verneinen. Die Beklagte hat die Anmeldung 
für BEMSILKIE beim Markenregister zurückgezogen und durch eine andere ersetzt. 
Es genügt zu einer drohenden Störung nicht, wenn in indischen oder japanischen 
Zeitschriften die Marke BEMSILKIE erwähnt wird oder wenn diese in verschiedenen 
Ländern außerhalb der Schweiz angemeldet worden ist. Die schweizerischen Gerichte 
hätten erst einzugreifen, wenn das Zeichen auf dem inländischen Markt erschiene 
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(BGE 89 II 101). Noch weniger begründet ist der Antrag der Klägerin, der Beklagten 
jeden Geb_rauch der Stammsilbe BEM zu verbieten. Das Gericht hat nur über konkrete 
Nachahmungs- oder Gefährdungsfälle in der Schweiz und nicht über hypothetische 
Fragen zu urteilen. Es sind auch Kombinationen mit der Silbe BEM denkbar, die mit 
den klägerischen Marken eindeutig nicht verwechselbar sind. Soweit das Unterlassungs
begehren über das Verbot des Gebrauches der in der Schweiz eingetragenen Marke 
BEM SALKIE hinausgeht, ist daher die Klage abzuweisen. 

Anders liegen die Voraussetzungen für das Begehren, der Beklagten sei der Ge
brauch des Wortes BEMSALKIE als Marke und in der Werbung für Kunstseidengarne, 
Faden und daraus hergestellte Artikel zu untersagen. Hier liegt eine drohende Störung 
vor. Die Eintragung der Marke BEMSALKIE in der Schweiz in Verbindung mit dem 
Widerstand gegen die Löschung genügt für die Annahme einer drohenden Störung. Es 
ist somit die Hauptfrage zu prüfen, ob BEMSALKIE mit BEMBERG verwechselbar is•. 

Die Klägerin behauptet selber nicht, daß nach Wortklang und Wortbild eine direkte 
Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken bestehe. Sie macht geltend, es bestehe 
eine Gefahr einer Unternehmensverwechslung. Die Bezeichnung BEMSALKIE lasse 
den Käufer auf den Gedanken kommen, daß es sich um ein Produkt der Klägerin handle 
oder daß ein Konzernverhältnis zwischen den Parteien bestehe. Zur Begründung führt 
die Klägerin an, die früher tatsächlich bestandenen Geschäftsbeziehungen zwischen den 
Parteien, die Identität der von den Parteien hergestellten Produkte, die geringe Aufmerk
samkeit der letzten Abnehmer und die bei der Beklagten klar erkennbare Nachahmungs
absicht. 

Diese Umstände fallen in Betracht, wenn die beiden Marken objektiv verwechslungs
gefährlich sind. Zu prüfen ist, ob eine ernstzunehmende Gefahr bestehe, daß ein Käufer 
die Produkte mit der Marke BEMSALKIE zur Firma der Klägerin in Beziehung bringt 
oder eine nicht bestehende wirtschaftliche Beziehung zwischen den Parteien annehmen 
könnte. Nach der Literatur und der Gerichtspraxis genügt für die Annahme einer Ver
wechslungsgefahr schon die Unternehmensverwechslung, bei der die Ware dem falschen 
Unternehmen zugeschrieben wird oder der Käufer an einen nicht bestehenden Zusam
menhang zwischen den beiden Firmen glaubt (vgl. die Kommentare DAVID S. 123, 
MATIER S. 97 und für das UWG VON BüREN S.131 und 132; BGE 61 II 56). Dabei ist 
zu beachten, daß der letzte Abnehmer, der bei Waren des täglichen Gebrauches eine 
relativ geringe Aufmerksamkeit aufwendet, die Verwechslungsgefahr bestimmt. Dabei 
ist die Verwechslungsgefahr um so größer, j e näher sich die fraglichen Produkte stehen 
(vgl. Kommentare MATTER S.101 bis 103, DAVIDS. 124). Ferner muß von einer berühm
ten Marke, die BEMBERG zweifellos ist, eher ein größerer Abstand eingehalten werden, 
um Verwechslungen zu vermeiden (vgl. Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Bern 
vom 27. November I 964 i. S. Nestle S.A. gegen Deutsche Extrakt Kaffee GmbH) . Endlich 
stellt sich noch die Frage, ob die Nachahmungsabsicht markenrechtlich zu berücksich
tigen ist. Die Annäherungsabsicht an sich kann nicht eine fehlende objektive Verwechs
Iungsgefahr ersetzen. Jedoch ist in Zweifelsfällen die Nachahmungsabsicht bei der 
Verwechslungsgefahr in die Waagschale zu werfen (vgl. Kommentar MATIER S.103, 
DAVID S.134; BGE 7211399). Nach den vorgelegten Urkunden liegt eine Nachahmungs
absieht der Beklagten auf der Hand. Neben den im Ausland geführten Prozessen wegen 
BEMSILKIE sei insbesondere auf neun weitere von der Beklagten in Japan mit der 
Vorsilbe BEM eingetragenen Marken verwiesen. Dazu kommt, daß die Beklagte im 
Jahre 1957 in der Schweiz eine Marke ASAHIBEMBERG (Nr. 169346) eintragen ließ. 

Die Verwechslungsgefahr ist rein hypothetisch zu entscheiden, da die Marke BEM-
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SALKIE nie gebraucht worden ~ar. Der Name BEMBERG spielte in der Schweiz bis 
zum Aufkommen der Produkte aus Nylon, Perlon usw. eine bedeutende Rolle und war 
der interessierten Käuferschaft ein Begriff. Nach Auffassung des Handelsgerichtes be. 
steht deshalb besonders bei älteren Leuten eine gewisse Gefahr, daß bei Verwendung der 
Marke BEMSALKIE die Produkte der Beklagten der Klägerin zugeschrieben werden 
oder die Beklagte für eine japanische Tochterfirma der Klägerin gehalten wird. Die 
Verwechslungsgefahr ist deshalb zu bejahen. Damit ist auch das Unterlassungsbegehren 
begründet. Der Beklagten ist gerichtlich zu untersagen, die Bezeichnung BEMSALKIE 
für Kunstseide und Kunstseidenprodukte im Gebiet der Schweiz zu verwenden, unter 
Androhung der Straffolgen gemäß Art. 403 ZPO im Widerhandlungsfalle. 

IV. W etthewerhsrecht 

UWG Art.1 und Art. 13 

Ein Wettbewerbsverhältnis liegt schon vor, wenn in den Wettbewerb eingegriffen 
wird im Hinblick auf die bevorstehende Gründung eines eigenen Unternehmens. 

' ZR 65, Nr.65, S. 145ff., Urteil der II.Strafkammer des Obergerichtes 
des Kantons Zürich vom 30. März 1965 in Sachen K. 

Das UWG bekämpft Mißbräuche des wirtschaftlichen Wettbewerbs (Art. ! Abs.! 
UWG) und setzt damit ein spezifisches wirtschaftliches Wettbewerbsverhältnis voraus 
(voN BüREN UWG-Kommentar 1957 S.17). Das Bezirksgericht stellte zwar fest, daß von 
«einer eigentlichen Wettbewerbssituation» nicht gesprochen werden könne, weil der 
Angeklagte im Zeitpunkte der Begehung der eingeklagten Handlungen, im Frühjahr 
1963, keine eigene, die Geschädigte konkurrenzierende Firma betrieben habe. Doch 
erachtete es eine weite Fassung des Begriffes der Wettbewerbshandlung als durch den 
Gesetzeszweck geboten und hielt deshalb unlautere Machenschaften während bloßer 
Vorbereitungshandlungen zur Gründung eines eigenen Unternehmens als ausreichend 
zur Erfüllung des Tatbestandes des unlauteren Wettbewerbes. 

Wettbewerbsverhältnis und Wettbewerbshandlung setzen nicht voraus, daß bereits 
ein in den Abnehmerkreis des Mitbewerbers eingreifendes Unternehmen bestehe, wenn 
dies auch die Regel ist. Es genügt, daß eine selbständige wirtschaftliche Tätigkeit ent
faltet wird, die geeignet ist, die Leistungen eines andern auf dem gleichen oder ähnlichen 
Gebiet Tätigen im Kampf um den Kunden zu stören. In den Wettbewerb tritt bereits 
ein, wer, noch ehe er seine Waren oder Leistungen auf den Markt gebracht hat, den Kon
kurrenten aus dem Felde zu schlagen versucht, in der Absicht, es alsdann allein zu be
herrschen. Er bewirbt sich damit bereits um den nämlichen Kundenkreis und sucht das 
Wasser auf seine Mühle zu leiten, mag diese «Mühle» auch noch nicht fertig installiert 
sein. Insbesondere genügt ein bloßes Anbieten oder lnaussichtstellen von Waren oder 
Leistungen, auch wenn sie erst künftig hergestellt bzw. erbracht und geliefert werden 
können. Denn schon damit tritt der Handelnde in ein Wettbewerbsverhältnis zu dem auf 
dem gleichen Wirtschaftsgebiete Tätigen. Eine bloße Vorbereitung wäre nur in solchen 
Vorkehren zu erblicken, die der sich um den Markt Bewerbende zunächst intern trifft, 
ohne bereits in den offenen Kampf zu treten ... 
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Die Anklage bezichtigt K. auf Grund der nämlichen Handlungen zugleich der wieder
holten und fortgesetzten Kreditschädigung im Sinne des Art. 160 StGB. Mit dem Kredit 
wird geschützt der Ruf der wirtschaftlichen Leistungsbereitschaft, insbesondere der Ruf 
der Zahlungsfähigkeit und der Zahlungswilligkeit (BGE 79 IV 18 ff.). In der Behauptung 
des Angeklagten, die Leiter der APE hätten sich strafbare Handlungen zuschulden 
kommen lassen und ihre Ausweisung stehe bevor, die APE habe keine Rechte mehr an 
der Automat-Konstruktion, liegt zumindest eine ernstliche Gefährdung des Kredits der 
Geschädigten, da damit, wenn auch nicht deren Zahlungswille, so doch deren Zahlungs
fähigkeit in Zweifel gezogen wird. Allein Kreditschädigungen, die - wie hier - im Rah
men unlauterer Wettbewerbstätigkeit erfolgen, fallen ausschließlich unter Art.13 lit.a 
UWG (ScHWANDER, N.584a Ziff. 4, 2.Auflage; so offenbar auch VON BüREN S.217 
N. 31). Art.13 lit.a UWG enthält den umfassenderen Tatbestand, der auch die Kredit
fähigkeit berührende Handlungen als Spielformen unlauteren Wettbewerbs einschließt. 
Damit scheidet eine Verurteilung wegen Kreditschädigung zufolge Konsumption aus. 

UWG Art.1 und Art.13 

N ichtmitbewerber sind nur straf bar, soweit die Täterschaft Dritter in einzelnen 
Tatbeständen ausdrücklich oder sinngemäß vorgesehen wird. 

BGE 92 IV 38ff., Urteil des Kassationshofes des Bundesgerichtes vom 
21.Januar 1966 in Sachen Parolini gegen Schmid. 

Schmid ist Eigentümer verschiedener Liegenschaften, in denen Cafes 
betrieben werden. Parolini war Pächter eines dieser Cafes und nach Auf
lösung des Pachtvertrages Pächter eines anderen Cafes in der gleichen 
Stadt, mit dem Schmid nicht durch geschäftliche Interessen verbunden ist. 

Parolini erstattete Strafklage wegen unlauteren Wettbewerbs, weil 
Schmid, um sein geschäftliches Ansehen zu untergraben, ihn vor und nach 
Auflösung der Pacht bei seinen Lieferanten der beruflichen Unfähigkeit 
und der Kreditunwürdigkeit bezichtigt hatte. 

Der Amtsstatthalter von Luzern-Stadt verfällte Schmid wegen unlau
teren Wettbewerbs in eine Buße. Das Obergericht des Kantons Luzern 
sprach dagegen den Beschuldigten frei und das Bundesgericht wies die 
Nichtigkeitsbeschwerde des Anzeigers Parolini mit folgenden Erwägun
gen ab: 

2. Wie der Kassationshof wiederholt entschieden hat, setzt die Bestrafung wegen un
lauteren Wettbewerbs nach Art.13 UWG grundsätzlich voraus, daß zwischen dem Täter 
und dem Verletzten zur Zeit der Tat ein wirtschaftliches Wettbewerbsverhältnis bestand 
(BGE 80 IV 33 und nicht veröffentlichte Entscheidungen). Unlauterer Wettbewerb ist 
nur strafbar, wenn ein Mißbrauch des wirtschaftlichen Wettbewerbs vorliegt (Art. 1 
Abs.! UWG). Wirtschaftlicher Wettbewerb erfordert, daß zwei oder mehrere Personen, 
die eine auf Erwerb gerichtete Tätigkeit ausüben, innerhalb dieser wirtschaftlichen Be
tätigung zueinander in Wettbewerb treten, was zutrifft, wenn sich ihr Angebot von 
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Waren oder Leistungen direkt oder mittelbar an den gleichen Abnehmerkreis wendet 
(BGE 74 IV 113, 75 IV 23, 90 II 322 Erw.4lit.a und b). Das gegen Treu und Glauben 
verstoßende Verhalten muß denn auch nach der Rechtsprechung eine Wettbewerbs
handlung darstellen, nämlich ein Verhalten, das dem Handelnden im Verhältnis zu 
einem Wettbewerber einen Vorteil verschaffen soll (BGE 86 II 110 Erw.2 lit.a) . Ist 
somit das Wettbewerbsrecht auf die Konkurrenz in Industrie, Handel und Gewerbe 
ausgerichtet, so sind Dritte, die nicht am wirtschaftlichen Wettbewerb beteiligt sind, den 
Bestimmungen des UWG grundsätzlich nicht unterstellt. Gegen Angriffe Dritter, die 
nicht Mitbewerber des Verletzten sind, bieten zivilrechtlich Art. 28 ZGB und Art. 41 ff. 
OR, strafrechtlich die Bestimmungen über Kreditschädigung (Art.160 StGB), Verlet
zung von Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnissen (Art.162) und Ehrverletzung 
(Art. 173 ff.) Schutz. Art. 13 UWG allgemein auf Nichtmitbewerber anzuwenden, be
steht umso weniger Anlaß, als das Gesetz die weitaus häufigsten und wichtigsten Fälle, 
in denen sich die Frage der Täterschaft Dritter stellen kann, bereits erfaßt, indem es 
Angestellte, Arbeiter und Beauftragte des Geschäftsherrn, die Mitglieder der Organe 
juristischer Personen und die Gesellschafter von Kollektiv- und Kommanditgesellschaf
ten sowie unter den Voraussetzungen des Art. 2 Abs. 3 UWG auch Berufs- und Wirt
schaftsverbände und deren Organe für ihre Handlungen wettbewerbsrechtlich als Täter 
verantwortlich erklärt (Art.14, 15 UWG). 

Die gegenteilige Auffassung, daß auch Dritte, die sich in den Wettbewerb einmischen, 
allgemein nach UWG verantwortlich seien, stützt sich vor allem auf Art. 1 UWG, und 
TROLLER (Immaterialgüterrecht, S.895) beruft sich im besondern auch darauf, daß 
diese Bestimmung die Person des Täters nicht erwähne. Das erklärt sich indessen schon 
daraus, daß das Gesetz auch gewisse Personen, die nicht unmittelbar am Wettbewerb 
beteiligt sind, z.B. Verbände, Angestellte, miterfaßt und daß bei einigen Tatbeständen 
der unlautere Wettbewerb nach ihrer ausdrücklichen Umschreibung auch von Dritten 
begangen werden kann. Der allgemeine Hinweis auf Art. 1 UWG aber ist schon deshalb 
nicht schlüssig, weil diese Bestimmung, obschon sie im einleitenden ersten Abschnitt des 
Gesetzes steht, für den strafrechtlichen Teil des dritten Abschnittes nur eine beschränkte 
Tragweite hat. Das Wettbewerbsgesetz legt das Hauptgewicht auf den zivilrechtlichen 
Schutz, worauf zurückzuführen ist, daß es in Art. 1 Abs. 1 für den zivilrechtlichen Tat
bestand des unlauteren Wettbewerbes eine umfassende Generalklausel aufstellt, neben 
der die in Abs. 2 aufgezählten Handlungen keine abschließende, sondern nur die Bedeu
tung von Beispielen haben. Der strafrechtliche Schutz dagegen ist im Verhältnis zum 
zivilrechtlichen bewußt begrenzt worden. Er beschränkt sich unter Verzicht auf eine 
Generalklausel auf bestimmte, in Art.13 abschließend aufgeführte Strafhandlungen, die 
im allgemeinen den in Art. 1 Abs. 2 genannten Beispielen ( ohne lit. h) entsprechen, zum 
Teil aber (lit. b, c, d, e) enger gefaßt sind als jene. Wie in der Botschaft des Bundesrates 
dargelegt wird, wollte mit der Beschränkung des strafrechtlichen Schutzes mißbräuch
lichen Strafanträgen entgegengetreten und auf strafrechtlichem Gebiet eine klare Ab
grenzung zwischen zulässigem und unzulässigem Wettbewerb erreicht werden, und zwar 
im Hinblick auf den sehr weitgehenden und im Vordergrund stehenden zivilrechtlichen 
Schutz auch auf die Gefahr hin, daß im einen oder andern Falle eine an sich wünschbare 
strafrechtliche Sanktion unterbleiben muß (BBI 1942, 679). Das läßt nicht darauf schlie
ßen, daß Art. 13 UWG generell auch auf Dritte anwendbar erklärt werden wollte, und 
dies umso weniger, als die Bestimmungen selber keine Anhaltspunkte dafür bietet. Art.13 
führt nach seiner Zweckbestimmung und seinem Aufbau vielmehr zum Schluß, daß die 
strafrechtlichen Sanktionen als Regel auf die am Wettbewerb Beteiligten beschränkt 
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bleiben und Dritte davon nur erfaßt werden sollen, soweit das Gesetz in den einzelnen 
Tatbeständen ausdrücklich oder sinngemäß Ausnahmen vorsieht. 

Diese Auslegung wird durch die Botschaft des Bundesrates (BBI 1942, 709), auf die 
sich GERMANN (Unlauterer Wettbewerb, S. 348) beruft, nicht widerlegt. Es wird dort zu 
Art.14 des Entwurfs (heute Art.13 ) bemerkt: «Drittpersonen, die in den Wettbewerb 
eingreifen, ohne Mitbewerber zu sein, können sich ebenfalls strafbar machen, ähnlich 
wie sie unter Umständen auch eine zivilrechtliche Verantwortlichkeit trifft. So können 
Verbände bzw. die für sie handelnden Personen beispielsweise bestraft werden, wenn sie 
Außenseiter anschwärzen (lit. a) ». Im ersten Satz der Bemerkung wird im Unterschied 
zu den entsprechenden Ausführungen, die zur Zivilklage gemacht wurden (BBI 1942, 
688 und 690), nicht eindeutig erklärt, daß allgemein auch Dritte strafbar seien; der Sinn 
des Satzes kann auch als bloßer Hinweis darauf verstanden werden, daß Drittäterschaft 
bei einzelnen Tatbeständen möglich ist. Wäre der Bemerkung allgemeine Tragweite 
zugemessen worden, würde ihre Bedeutung jedenfalls durch das im zweiten Satz erwähn
te Beispiel wieder in Frage gestellt. Denn Verbände, in denen Mitbewerber zur Wahrung 
ihrer wettbewerblichen Interessen zusammengeschlossen sind, sind wettbewerbsrecht
lich nicht Dritte. Wenn die strafrechtliche Verantwortlichkeit Dritter bejaht wurde, um 
damit, wie aus dem angeführten Beispiel geschlossen werden kann, in erster Linie jene 
der Verbände zu begründen, so verliert die Bemerkung des Bundesrates, die von einer 
unzutreffenden Voraussetzung ausgeht, wesentlich an Wert, und sie kann daher für die 
Auslegung nicht maßgeblich sein. 

Ist demnach an der eingangs erwähnten Rechtsprechung festzuhalten, so kann sich nur 
noch fragen, in welchen der Tatbestände des Art.13 UWG unlauterer Wettbewerb auch 
von Dritten begangen werden kann. Eine solche Ausnahme macht jedenfalls lit. e, wo 
ausdrücklich vorgesehen ist, daß der Täter die Vorteile, die er durch Bestechung eines 
Dienstpflichtigen usw. zu erreichen sucht, sowohl für sich wie für einen andern, also auch 
als Dritter zugunsten eines am Wettbewerb Beteiligten verschaffen kann. Dasselbe trifft 
beim Tatbestand der lit.g insoweit zu, als die Bestimmung neben der Verwertung auch 
die Mittei lung des fremden Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisses an andere unter 
Strafe stellt und damit auch den Fall erfaßt, in dem eine Drittperson das Geheimnis einem 
Konkurrenten des Geschädigten zur Kenntnis bringt. Zu diesen Fällen ist auch die Ver
leitung zum Geheimnisverrat nach lit.f zu zählen, eine Handlung, die ebenso wie die 
Bestechung nach lit. e zum Vorteil eines andern begangen werden kann. Bei den übrigen 
Tatbeständen scheiden dagegen Dritte als Täter aus. Lit. h und i, die sich auf unlauteres 
Geschäftsgebaren auf dem Gebiete der Abzahlungs- und Vorauszahlungsverträge be
ziehen (AS 1962, 1055), setzen nach ihrem Wortlaut notwendig ein Wettbewerbsver
häl tnis voraus. Beim Tatbestand der lit. d ist es praktisch ausgeschlossen, daß außenste
hende Dritte Maßnahmen treffen, um Verwechslungen zwischen den Geschäftsbetrieben 
anderer herbeizuführen, noch werden Dritte durch den Wortlaut der Bestimmung mit
einbezogen. Lit. b bedroht mit Strafe ausdrücklich nur die eigene Begünstigung des 
T äters als Mitbewerber, schließt daher im Unterschied zu Art. l Abs. 2 lit. b UWG Dritte 
als Täter zwingend aus. Die gleiche Auslegung drängt sich beim Tatbestand der lit. c 
auf, die nur ein Unterfall der lit. bist. Der Umstand, daß nach lit. b die mißbräuchliche 
Anpreisung von Waren, Leistungen usw. durch Drittpersonen nicht strafbar ist, legt den 
Schluß nahe, daß auch lit. a die mißbräuchliche Herabsetzung von Waren, Leistungen 
usw. durch Dritte nicht erfassen soll. Es ginge in der Tat zu weit und wäre nicht zu 
rechtfertigen, z.B. auch Hausfrauen, die bei andern eine Ware über Gebühr herab
machen, wegen unlauteren Wettbewerbs zu bestrafen, und zwar auch dann, wenn sie in 



-154-

der Absicht gehandelt haben müßten, dem einen Geschäft zu schaden oder das andere 
zu fördern, wäre dieses Erfordernis doch schon bei bloßer Eventualabsicht erfüllt (BGE 
72 IV 125). 

3. Parolini ffirft Schmid unlauteren Wettbewerb im Sinne des Art.13 lit.a UWG vor. 
Ein wirtschaftlicher Wettbewerb bestand jedoch zwischen den Parteien nicht. Schmid 
war als rechtlicher oder wirtschaftlicher Eigentümer von Liegenschaften, in denen Cafes 
oder Tea-Rooms betrieben wurden, wohl am Geschäftsgang dieser Betriebe interessiert 
einmal wegen der Pachtzinsforderungen, dann für die Wiederverpachtung und gege: 
benenfalls für die Veräußerung der Liegenschaften. Er selber betrieb aber keine dieser 
Gaststätten und trat somit im Gastwirtschaftsgewerbe nicht als Mitbewerber auf. Das 
gilt nicht nur in den Fällen Süess, Sonderegger und Koller, die sich vor Auflösung des 
Pachtverhältnisses ereigneten, sondern auch für den Zeitpunkt, in dem sich Schmid mit 
Schreiben vom 3. September 1964 gegenüber Wüthrich äußerte. Das bloß indirekte 
Interesse Schmids an den Geschäftsbetrieben, die in seinen Liegenschaften betrieben 
wurden, genügt auch dann nicht zur Begründung eines Wettbewerbsverhältnisses, wenn 
dieses im Sinne der Rechtsprechung (BGE 90 II 323) weit umschrieben wird; sonst 
könnte jeder Gläubiger als Kläger gegen Mitbewerber seines Schuldners auftreten. 

UWG - Firmenrecht 

BAV AG Bau- und Verwaltungs-AG ist firmenrechtlich unzulässig gegenüber der 
älteren Firma PA VAG AG, so daß offen gelassen werden kann, ob auch unlautertr 
Wettbewerb vorliegt. 

Urteil der I. Zivilabteilung des Bundesgerichtes vom 14.Juni 1966 in 
Sachen PAVAG AG gegen BAVAG Bau- und Verwaltungs AG. 

Die PA V AG AG ist eine seit 1926 bestehende Aktiengesellschaft mit 
Sitz in Nebikon LU. Ihre Geschäftszwecke sind im Handelsregister wie 
folgt umschrieben: «Verwertung von Kraftpapier, insbesondere Herstel
lung und Vertrieb von Kraftpapiersäcken, sowie Beteiligung an Unter
nehmungen verwandter Art.» Die Pavag A. G. verwendet das Wort 
Pavag schon seit ihrer Gründung als Marke. Es ist im schweizerischen 
Markenrechtsregister eingetragen. 

Am 28. Oktober 1964 gründete Georges Theiler die Bavag Bau- und 
Verwaltungs A.G. mit dem Zweck «Bau und Verwaltung von Liegen
schaften und Tätigkeit aller damit zusammenhängenden Geschäfte ». Ihr 
Sitz befindet sich in seinem Architekturbüro in Zürich. Theiler ist H aupt
aktionär dieser Gesellschaft. 

Das Handelsgericht des Kantons Zürich hat die Klage der Pavag AG 
auf Entfernung des Bestandteiles BA V AG aus der Firma der Beklagten 
abgewiesen, das Bundesgericht jedoch mit folgenden Erwägungen gut
geheißen: 
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1. Die Firma der Aktiengesellschaft muß sich von jeder in der Schweiz bereits einge
tragenen Firma deutlich unterscheiden (Art.95 1 Abs.2 OR), ansonst der Inhaber der 
älteren Firma auf Unterlassung des Gebrauchs der neueren klagen kann (Art. 956 Abs. 2 
OR) . Dieses Klagerecht besteht selbst dann, wenn die beiden Gesellschaften nicht am 
gleichen Orte niedergelassen sind (BGE 24 II 894 Erw. 3) und nicht miteinander im 
Wettbewerb stehen (BGE 54 II 127 Erw.3, 59 II 161, 63 II 25, 73 II 115). Das Gebot 
deutlicher Unterscheidbarkeit der Firmen dient nicht der Ordnung des Wettbewerbes, 
sondern will das Publikum vor Irreführung schützen und den Inhaber der älteren Firma 
um seiner Persönlichkeit und seiner gesamten Geschäftsinteressen willen vor Verwechs
lungen bewahren. Der Besserberechtigte braucht sich nicht einmal den durch die Ähn
lichkeit der Firma hervorgerufenen Eindruck gefallen zu lassen, er stehe mit dem anderen 
in rechtlichen oder wirtschaftlichen Beziehungen (BGE 59 II 16lff., 88 II 294ff.). Er ist 
ferner z.B. auch schon dann im Sinne des Art. 956 Abs. 2 OR beeinträchtigt, wenn die 
Nachahmung seiner Firma bei Dritten, die nicht seine Kunden sind, zu lästigen Ver
wechslungen führen kann, etwa bei Behörden, beim Postpersonal oder bei Stellensuchen
den (Bundesgericht in BlZüR 43 Nr.211 S.279). 

2. Aktiengesellschaften können unter Wahrung der allgemeinen Grundsätze der 
Firmenbildung ihre Firma frei wählen (Art. 950 Abs. l OR). Nichts hindert sie also, 
dafür zu sorgen, daß sich ihre Firma von allen bereits eingetragenen.deutlich unterschei
de. Das Bundesgericht stellt daher an die Unterscheidungskraft der Firmen von Aktien
gesellschaften strenge Anforderungen (BGE 53 II 34, 54 II 126, 58 II 45, 63 II 24, 
72 II 185, 82 II 154, 88 II 180ff. , 295). Im Gesetz kommt der gleiche Gedanke dadurch 
zum Ausdruck, daß es nicht bloß Unterscheidbarkeit verlangt, sondern bestimmt, die 
Firma der Aktiengesellschaft müsse sich von jeder bereits eingetragenen deutlich unter
scheiden. 

O b diesem Erfordernis Genüge geleistet sei, beurteilt sich grundsätzlich unter Berück
sichtigung der ganzen Firma. Bestandteilen, die durch ihren Klang oder Sinn hervor
stechen, kommt jedoch bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr erhöhte Bedeutung 
zu, da sie in der Erinnerung besser haften bleiben und im Verkehr, sei es von der Gesell
schaft selber, sei es von Dritten, oft allein verwendet werden, besonders im Gespräch. 
Daher kann schon der Gebrauch oder die Nachahmung des Hauptbestandteiles einer 
Firma die Unterscheidung so erschweren, daß Verwechslungen möglich werden (BGE 
25 II 37ff. Erw.4, 3611 70 Erw.2, 38 II 644 Erw.2, 53 II 34, 59 II 158, 61 II 123, 72 II 
185, 73 II 112, 77 II 324, 82 II 154,341 , 88 II 36, 90 II 319). 

An die Unterscheidbarkeit von Phantasiebezeichnungen stellt die R echtsprechung 
strengere Anforderungen als an die Unterscheidbarkeit von Firmen, die ganz oder teil
weise aus Sachbezeichnungen, Ortsangaben oder ähnlichen zum gemeinsamen Sprach
gebrauch gehörenden Ausdrücken bestehen (BGE 37 II 538, 40 II 603 ff. Erw. 3, 54 II 
128, 72 II 186, 77 II 325, 82 II 154, 341, 90 II 319). 

Das Bundesgericht hat ferner wiederholt hervorgehoben, daß die Verwechselbarkeit 
zweier Firmen von der Aufmerksamkeit abhängt, die in den Kreisen üblich ist, mit denen 
die beiden Inhaber geschäftlich zu verkehren pflegen (BGE 59 II 158, 58 II 45, 73 II 11 3, 
74 II 237 ff., 77 II 324, 82 II 154, 88 II 295, 90 II 210). Wenden sich beide an die gleichen 
Kreise, so sind naturgemäß an die Unterscheidbarkeit ihrer Firmen strengere Anforde
rungen zu stellen. Verschiedenheit der Geschäftszwecke und des Geschäftssitzes ver
ringern die Gefahr von Verwechslungen oft schon deshalb, weil sie abweichende Kunden
kreise zur Folge haben. Zudem können sie Dritten zum Bewußtsein bringen, daß sie 
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nicht em und demselben Geschäftsinhaber gegenüberstehen. Schlechthin ausschlag. 
gebend ist das aber nicht. Daß die Rechtsprechung bei der Firmenwahl besondere 
Rücksichtnahme auf die am gleichen Orte niedergelassenen und gleiche Zwecke verfoJ. 
genden Geschäftsleute verlangt (BGE 63 II 25, 73 II 115, 76 II 87 ff., 82 II 154, 8811 36 
181, 295), hat nicht den Sinn, die Firmen von Gesellschaften mit abweichenden Sitze~ 
und Zwecken brauchten sich voneinander nicht deutlich zu unterscheiden. 

3. Im vorliegenden Falle liegt auf der Hand, daß sich die Wörter Pa vag und Bavag in 
den Firmen der Parteien nicht deutlich voneinander unterscheiden. Der Umstand, daß 
die Beklagte das Wort Bavag in besonderer Schrift und mit einem Senkblei über dem 
Buchstaben v zu verwenden pflegt, ändert nichts. Weder die besondere Schrift noch das 
Senkblei sind Bestandteile ihrer Firma, wie sie im Handelsregister eingetragen ist. Irgend
welche Gewähr dafür, daß die Firma der Beklagten nur in dieser besonderen Ausgestal
tung verwendet werde, besteht nicht. Dritte halten sich von vornherein nicht daran, 
weder im Verkehr unter sich noch im Verkehr mit der Beklagten. Auf Postsendungen 
an die Beklagte wird die Anschrift regelmäßig in gewöhnlicher Schrift und ohne Senkblei 
verfaßt, und z.B. auch dem Telephonbuch sind solche unterscheidende Kennzeichen 
fremd. Sie entfallen auch im gesamten telephonischen, telegraphischen und mündlichen 
Verkehr. 

Beiden Firmen ist ferner die Angabe der Gesellschaftsform durch die Buchstaben AG 
gemeinsam. 

Wenn die Beklagte, sei es von ihr selbst, sei es von Dritten, als Bavag A.G. oder auch 
bloß als Bavag bezeichnet wird, ist die Gefahr der Verwechslung mit der Klägerin so 
groß, daß selbst bei weitester Nachsicht von einer deutlichen Unterscheidbarkeit im 
Sinne des Gesetzes nicht die Rede sein kann. Daß die Klägerin in Nebikon, die Beklagte 
dagegen in Zürich niedergelassen ist, ändert nichts. Einmal hat die Klägerin nachge
wiesen, daß auch sie in Zürich ein Büro unterhält. Aber auch abgesehen hievon leuchtet 
ein, daß sich ihre geschäftliche Tätigkeit nicht auf den Ort ihres Sitzes Nebikon beschränkt 
und daß anderseits die Beklagte nicht bloß in Zürich tätig wird. Die Natur der Geschäfts
zwecke der Parteien ermöglicht ohne weiteres, daß sie an den gleichen Orten auftreten. 
Die Nichtübereinstimmung des Sitzes schließt die Gefahr von Verwechslungen um so 
weniger aus, als weder der eine noch der andere Firmenname eine Ortsangabe enthält. 
Auch der Umstand, daß die Klägerin Kraftpapiere verwertet, besonders Säcke aus 
solchen herstellt und vertreibt, die Beklagte dagegen Liegenschaften baut und verwaltet 
und damit zusammenhängende Geschäfte tätigt, schützt nicht genügend vor Verwechs
lungen. Er besagt nur, daß die Parteien nicht miteinander im Wettbewerb stehen. Die 
Klägerin hat indessen nicht nur Anspruch darauf, daß ihr nicht durch Verwechslungen 
Kunden verloren gehen, sondern sie darf erwarten, daß ihr überhaupt im Geschäfts
verkehr, z.B. im Umgang mit der Post, mit Banken, mit Behörden, die Unannehmlich
keiten und die direkt oder indirekt schädlichen Einflüsse von Verwechslungen erspart 
bleiben. Sie braucht sich auch nicht gefallen zu lassen, daß Dritte meinen, sie sei eine 
Tochter- oder Muttergesellschaft der Beklagten oder mit ihr wirtschaftlich verbunden. 
Berührungspunkte zwischen den beiden Gesellschaften sind um so eher denkbar, als die 
Klägerin unter anderem Papiersäcke zur Verpackung von Baumaterialien, wie Zement, 
Gips, Kalk, und solche zur Beseitigung von Kehricht absetzt. Der Zusammenhang mit 
dem Bau und der Verwaltung von Liegenschaften ist daher hergestellt, wenn auch nur 
sehr locker. Dazu kommt, daß die «Beteiligung an Unternehmungen verwandter Art» 
zu den Geschäftszwecken der Klägerin gehört und daß diese in- der Pavatex A.G. eine 
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Tochtergesellschaft hat, welche, wie früher die Klägerin selber, Faserplatten herstellt, die 
im Baugewerbe verwendet werden. Die Vermutung, auch die Beklagte als Herstellerin 
von Bauten sei eine Tochtergesellschaft der Klägerin, liegt deshalb nicht ganz fern. 

4. Der Entscheid darüber, ob die Firma der Beklagten sich von jener der Klägerin 
deutlich unterscheide, hängt unter diesen Umständen davon ab, ob die Bezeichnung 
«Bau- und Verwaltungs-A.G.» die durch das Wort Bavag geschaffene Verwechslungs
gefahr behebe. 

Das ist zu verneinen. « Bau- und Verwaltungs A.G. » ist ein schwacher Bestandteil 
der Firma, weil er die geschäftliche Tätigkeit der Beklagten umschreibt und insofern 
sprachliches Gemeingut ist. Dritte werden dazu neigen, ihn wegzulassen, weil sie ihn als 
überflüssig erachten oder nur das Wort Bavag als eigentlichen Namen der Beklagten 
ansehen. Das Bestreben nach Kürzung wird sich besonders in Anschriften auf Post
sendungen und im mündlichen Verkehr durchsetzen. Auch die Beklagte selber wird in 
Gesprächen ihrer Organe und Angestellten, besonders am Telephon, kaum j emals mit 
ihrem vollen Namen auftreten. Lange Firmen pflegen mit Vorliebe abgekürzt zu werden 
(BGE 82 II 156). Beibehalten werden dabei nur die charakteristischen Bestandteile, 
während man Zusätze, welche den Geschäftszweck, den Sitz und dgl. bezeichnen, a ls 
nebensächlich wegläßt. Charakteristisch aber ist in der Firma der Beklagten das Wort 
Bavag. Es ist eine Abkürzung von «Bau- und Verwaltungs-A.G.». Die Beklagte hat es 
nicht in die Firma aufgenommen, um diese zu verlängern, sondern um ihr ein auf
fallendes Gepräge zu verleihen und sie in abgekürzter Form gebrauchen zu können. In 
zahlreichen Inseraten und auf ihrer Geschäftskarte hebt sie «Bavag» denn auch in 
besonders großer und eigenartiger Schrift von dem nur klein geschriebenen übrigen Teil 
der Firma ab. Dieses Wort eignet sich um so besser, für sich allein zur Bezeichnung der 
Beklagten verwendet zu werden, als es ein reines Phantasiewort ist. 

5. Die Beklagte und das Handelsgericht glauben, an die Unterscheidbarkeit der Fir
men seien geringere Anforderungen zu stellen, weil es sonst einer neuen Aktiengesell
schaft schon lange praktisch unmöglich wäre, einen Namen zu finden. Diese Auffassung 
hält nicht stand. Phantasiebezeichnungen, wie die Aktiengesellschaft sie wählen darf, 
lassen sich in genügender Zahl ausdenken. Nichts nötigte die Beklagte, einer weit ver
breiteten Sitte folgend, den Hauptbestandteil der Firma aus den Anfangs- bzw. Haupt
buchstaben der Sachbezeichnungen Bau, Verwaltung und Aktiengesellschaft zu bilden. 
Wer so unbedacht vorgeht, wird immer wieder auf Phantasiewörter von ungefähr glei
cher Länge und Zusammensetzung fallen, wie sie schon in anderen Firmen vorkommen. 
Die Art. 951 Abs. 2 und 956 OR stellen indessen höhere Anforderungen. Das Erfordernis 
deutlicher Unterscheidbarkeit der Firmen geht dem Wunsche vor, ohne besondere 
Anstrengung einen gefälligen Namen zu finden. 

Der Beklagten hilft auch der Einwand nicht, die Firma der Klägerin sei bereits durch 
andere Firmen, die ihr glichen, abgeschwächt worden, weshalb auch der Name der 
Beklagten sich ihr nähern dürfe. Gewiß kommen die Wörter Bawag, Bevag und Bauvag 
als Hauptbestandteil der Firmen von sechs Aktiengesellschaften vor, die an verschiedenen 
schweizerischen Orten niedergelassen sind. Es war jedoch Sache der Klägerin, sich schlüs
sig zu werden, ob sie ihre Verwendung untersagen lassen wolle oder nicht. Indem sie 
davon absah, den Richter anzurufen, begab sie sich des Klagerechtes gegenüber der 
heutigen Beklagten nicht. Es kann auch nicht gesagt werden, das Wort Pavag habe 
durch die wenigen nachgewiesenen Annäherungen seine Unterscheidungskraft verloren 
und gehöre fortan einem Wortschatz an, der Gemeingut sei. Es ist nach wie vor eine reine 
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Phantasiebezeichnung, die der Klägerin nach dem klaren Wortlaut des Gesetzes zu 
ausschließlichem Gebrauche zusteht ... 

7. Ist die Klage aus Gründen des Firmenrechtes zu schützen, so braucht nicht geprüft 
zu werden, ob sie sich auch auf das von der Klägerin außerdem angerufene W ettbewerbs. 
rechts (UWG) stützen könnte. 

UWG - Zuständigkeit für Strafverfahren 

Die schweizerischen Strafbehörden sind nicht zuständig zur Beurteilung unlau
teren Wettbewerbes, begangen in Deutschland durch einen dort wohnhaften 
Deutschen zum Nachteil einer schweizerischen Firma, wenn es nicht möglich ist, 
den Täter zwangsweise einem schweizerischen Richter zuzuführen. 

SJZ, 62, 272ff., Beschluß des Obergerichtes des Kantons Zürich vom 
18. März 1965 und Urteil des Kassationshofes des Bundesgerichtes vom 
4. Mai 1965. 

KG Art. 23 Abs. l 

Der Schaden aus mehreren, auf demselben Boykottbeschluß beruhenden Verweige
rungen von Rabatten ist bei der Festsetzung des Beginns der Verjährungsfrist als 
Einheit zu behandeln, selbst wenn sich die einzelnen gleichartigen, nacheinander 
eingetretenen Schadensbestandteile genau ermitteln lassen . 

BGE 92 II lff., Urteil der I.Zivilabteilung vom 15.Februar 1966 in 
Sachen Alex Martin SA gegen Association suisse des fabricants de 
cigarettes. 



Internationale Abkommen 

auf dem Gebiete des gewerblichen Rechtsschutzes 

( 1. Oktober 1965 bis 30. September 1966) 

Pariser Verbandsübereinkurift (Lissaboner Fassung) 

Mitglieder der Pariser Union (Lissaboner Fassung) wurden: 

Malawi (6.10.1965) unter Hinweis auf die Zugehörigkeit der Föderation 
von Rhodesien und Nyasaland zur PVU mit Wirkung seit dem Tage seiner 
Unabhängigkeit (6.7.1964), die Demokratische Volksrepublik Algerien 
( 1. 3. 1966) und Zypern ( 17. 1. 1966). Damit erhöhte sich die Zahl der 
Mitglieder auf 74. Israel trat der Lissaboner Fassung bei (18.7.1966), 
ebenso Bulgarien (28 . 3. 1966). 

Madrider Abkommen über die internationale Eintragung von Fabrik
und Handelsmarken 

Die Tschechoslowakei erklärte am 13.12.1965, daß sie mit der Ratifizie
rung des Madrider Abkommens in der Fassung von Nizza sich auch an die 
Londoner Fassung gebunden betrachte und damit gegenüber den Staaten, 
die der Nizzaer Fassung noch nicht angehören. San Marino tritt dem 
Abkommen in der Fassung von Nizza bei. Der Beitritt wird wirksam am 
15.12.1966, dem Tag des lnkrafttretens der Nizzaer Fassung. 

Haager Abkommen betr. die internationale Eintragung von gewerblichen 
Mustern und Modellen 

Liechtenstein ratifizierte das Abkommen in der Fassung von den Haag 
(1.3.1966), ebenso das Zusatzabkommen von Monaco mit Wirkung auf 
den 9.7.1966. 
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Lissaboner Abkommen über den Schutz der Ursprungsbezeichnungen 
und ihre internationale Registrierung vom 31.10.1958 

Das Abkommen wurde von Portugal ratifiziert (9.6.1966) und trat 
damit auf den 25. 9. 1966 in Kraft. 

Außer für die fünf Staaten, die es ratifiziert haben, wird es verbindlich 
für die Republik Haiti und die Vereinigten Staaten von Mexiko, die am 
17.1.1961 bzw. 21.2.1964 ihren Beitritt erklärt haben. 

Übereinkommen betr. die Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen 
Patentrechts 

Das Abkommen, das noch nicht in Kraft ist, wurde von Luxemburg 
unterzeichnet (21. 1. 1966). 

Europäische Übereinkunft über Formeifordernisse bei Patentanmeldung 

Island ratifizierte das Abkommen mit Wirkung auf den 1. 4. 1966, womit 
es von allen Signatarstaaten ratifiziert ist. Israel tritt der Übereinkunft 
mit Wirkung auf den 1.5.1966 bei . 

.Nizzaer Abkommen betr. die internationale Klasseneinteilung von Waren und 
Dienstleistungen 

Dem Abkommen traten bei Jugoslawien (mit Wirkung auf 30.8. 1966) 
und Marokko (auf 1.10.1966), womit die Zahl der Mitglieder 20 beträgt. 

(Mitgeteilt von der Patentabteilung der CIBA Aktiengesellschaft) 
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Buchbesprechungen 

Patentschutz und Entwicklungsländer. Dokumente und Materialien, mit einer 
Einleitung von H.-G. Heine und R. Moser von Filseck. Max-Planck
Institut für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und 
Wettbewerbsrecht. Schriftenreihe zum Gewerblichen Rechtsschutz. 
Bd.15, 1966. S. VIII, 342. DM 46. Carl Heymanns Verlag KG. 

Der Rezensent hatte schon öfters Gelegenheit, auf die großen, wortwörtlich unschätz
baren Dienste des Instituts für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und 
Markenrecht hinzuweisen. Nun wurde es den Max-Planck-Instituten zugesellt, womit 
seine international führende Stellung auch den Kreisen außerhalb der immaterial
güterrechtlichen Spezialisten augenfällig dokumentiert ist. Die Professoren Eugen Ulmer 
und Friedrich-Karl Beier, denen wir zahlreiche und in aller Welt bekannte und hoch
geschätzte Monographien und Aufsätze verdanken, haben in dem hier angezeigten 
Sammelband von Dokumenten und Materialien über den Patentschutz und die Behand
lung des Know-hows in den Entwicklungsländern Kenntnisse und Mitteilungen in deut
scher Sprache zusammengefaßt, die vor allem auch für die schweizerische Export
industrie von größter Bedeutung sind. 

Heine und Moser von Filseck orientieren in der Einleitung über den Bericht des Ge
neralsekretärs der Vereinten Nationen (Vorgeschichte, Aufbau, Feststellungen und 
Folgerungen), über das Mustergesetz (Vorgeschichte, Aufbau) und schließen ihr Refe
rat mit der eigenen Stellungnahme zu diesem Gesetz. Schon dieser Überblick sagt in 
Kürze dank der vorzüglichen Darstellung Wichtiges aus. 

Der zweite Teil enthält den Bericht des Generalsekretärs der Vereinten Nationen mit 
Anlagen in deutscher Übersetzung von G. Ott. 

Im dritten Teil finden wir das Mustergesetz für Entwicklungsländer zum Schutz von 
Erfindungen, veröffentlicht von den B.I.R.P.I. und ebenfalls übersetzt von G. Ott. 

Die meisten Leser unserer Mitteilungen werden diesen Dokumenten schon da oder 
dort begegnet sein. Manchen mag es aber ergehen wie dem Schreibenden: Man ver
weilt ausdauernder bei ihnen, wenn sie so übersichtlich dargestellt, gut übersetzt und 
zusammengefaßt vorliegen. 

Der Bericht und das Mustergesetz legen davon Zeugnis ab, daß trotz vorläufig nicht 
behebbarer Unterschiede in der kulturellen Herkunft weltweite gemeinsame rechtliche 
Überlegungen erfolgreich zu pflegen sind. Die immanente praktische Vernunft des ge
werblichen R echtsschutzes wirkt auch entgegen der theoretischen Unvernunft auf die 
Vereinheitlichung und die grundsätzliche Anerkennung des gewerblichen R echtsschutzes 
hin, wie das Indiens Bericht beweist, der aus P.J. Michel, Introduction to the Principal 
Patent Systems of the World, New York (1936), Bd.I, S.15, zitierte: «Patentschutz
systeme werden nicht im Interesse des Erfinders, sondern im Interesse der nationalen 
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Wirtschaft geschaffen. Die Grundsätze und Regeln solcher Patentsysteme werden nicht 
von der Rechtsordnung, sondern von der Wirtschaftspolitik bestimmt.» Nicht das 
Gerechte soll also das Ziel sein, sondern der Nutzen der Wirtschaft. Glücklicherweise ist 
das Gerechte auch das Nützlichste, und so zwingt das utilitaristische Denken die Gesetz. 
geber auf die Dauer doch dazu, auf den schöpferischen Menschen hinzusehen, dem die 
Wirtschaft die technische Entwicklung verdankt. Das hat Japan nicht in solchen Worten 
aber durch Zahlen kundgetan: «Der Sektor der japanischen Industrie, in dem aus den: 
Ausland bezogenes technisches Wissen zur Anwendung gelangt, weist im Durchschnitt 
der letzten elf Jahre einen jährlichen Produktivitätszuwachs von 72 % auf. Diese Zu
wachsrate ist überraschend hoch, da die Vergleichszahl für die gesamte japanische 
Industrie nur 21 % beträgt. Es wird geschätzt, daß ohne die Einführung ausländischen 
technischen Wissens die jährliche Zuwachsrate der japanischen Industrie nur 19,8 % 
betragen hätte.» 

Mögen die Bibliotheken auch noch so reichhaltig sein, dieses Buch ist eine wertvolle 
Ergänzung. 

A. Troller 

Samson, Prof Dr. Benvenuto, Das neue Urheberrecht, Schriftenreihe der Ufita, 
Heft 32, S.136. Baden-Baden. Verlag für angewandte Wissenschaften, 
DM 25.80. 

Das neue URG der BRD, das am 9. September 1965 erlassen wurde, hat die deutsche 
urheberrechtliche Rechtslage zwar nicht grundsätzlich, aber doch in zahlreichen und 
zum Teil wichtigen Einzelheiten - erinnert sei an die Ausdehnung der Schutzfrist von 50 
auf 70 J ahre nach dem Tode des Urhebers - geändert. An Stelle der bisherigen zwei 
Gesetze trat eines. 

Die Nutzung von Werken der Literatur, Musik und Kunst geht als Rechtsproblem 
weit m.ehr Personen an als z.B. das Patent- und Warenzeichenrecht. Letztere wirken sich 
bei den Verbrauchern in der Regel nur mittelbar aus und wenden sich direkt bloß an die 
gewerblichen Mitbenützer, die zudem Konkurrenten auf irgendeiner Wirtschaftsstufe 
sind. 

An der Werknutzung hingegen sind verschiedenartige Gruppen von Werkbenutzern 
bis zu den privaten Hörern und Lesern beteiligt. Die Industrie vor allem kommt mit dem 
Urheberrecht auf mannigfaltige Weise in Berührung. 

All jenen, die nicht ein dogmatisches Werk studieren und auch nicht einen Kommentar 
konsultieren möchten, mag Samsons Werk willkommen sein. Nicht daß die dogmatische 
Grundlage fehlen würde. Sie trägt im Gegenteil als sicheres Fundament die reichhaltigen 
Darlegungen. An den Kommentar erinnert die Einteilung, die dem Aufbau des Gesetzes 
und seinen Paragraphen folgt. 

Samson hat seine Studie erstaunlich lebendig gestaltet. Der Leser sieht sich nicht nur 
belehrt, sondern sogar unterhalten; die Beziehungen der Urheber zu den Werkbenutzern 
erscheinen immer dann, wenn Samson besonderen Anteil nimmt, was nicht selten vor
kommt, bildhaft deutlich im Bewußtsein des Lesers. 

Wer sich beim ersten Hinsehen fragte, ob eine weitere Auskunftsquelle zum deutschen 
URG nützlich sei, wird beim Lesen bald die skeptische Zurückhaltung aufgeben und 
gerne auch aus ihr urheberrechtliches Wissen schöpfen. 

A. Troller 
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Fragola, A.: La Cinematografia nella giurisprudenza. Raccolta sistematica 
di giurisprudenza commentata. Nr. 5. S. 363, 1966. Edizioni Cedam, 
Padova. L. 4000. 

Das Filmrecht ist in der Schweiz stiefmütterlich behandelt. Mit um so größerem Eifer 
und gründlicher Fachkenntnis wird es in Italien gepflegt. 

Fragolas Werk ist eine kommentierte Sammlung von verwaltungs-, zivil- und straf
rechtlichen Entscheidungen im Gebiet des Filmrechts. 

Die behandelten Probleme haben ihre Parallelen in der Schweiz, dies gilt insbesondere 
für die zivil- und strafrechtlichen Sachen, in denen u.a. die Rechte am Filmwerk, die 
Ausübung, der Mißbrauch und die Usurpation fremder Rechte und Werke, das gemein
same Filmschaffen, atypische Filmverträge, Kreditgeschäfte, der Schutz des Namens und 
des eigenen Bildes, die Verstöße gegen die Sittlichkeit und die öffentliche Ordnung 
erscheinen. 

Es handelt sich, von der Schweiz aus gesehen, um ein Werk, das jene zur Hand nehmen 
werden, die entweder laufend an filmrechtlichen Problemen herumzurätseln haben, oder 
denen ein bedeutender Fall aufs Pult gerät, dem sie mit der spärlichen schweizerischen 
Literatur und R echtsprechung nicht Meister werden. 

A. Troller 


