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ZUM GEDE N KEN AN DR. WALTER WI NT ER 

Als vor zwei Jahren anläßlich der Wachtablösung in der Führung der 
Redaktionskommission der « Schweizerischen Mitteilungen» dem bishe­
rigen Präsidenten, H errn Dr. W'alter ·winter, der Dank für seine unermücl-





liehe Leistung für das Gedeihen unserer Zeitschrift abges tattet wurde, wies 
Herr Prof. Dr. A.Troller im Vorwort d es Heftes 1/1967 darauf hin, daß 
Herr Dr. ,i\T alter ·winter während 24 Jahren dieser Aufgabe treu geblieben 
sei, obgleich seine übrige Arbeitslast immer schwerer und verantwortungs­
voller geworden sei. 

Es war Dr. ,valter ,i\Tinter nicht vergönnt, die erstrebte etwas ruhigere 
Phase des beginnenden Lebensabends lange zu genießen, denn am 21. 
März 1969 starb Dr. W alter , ,vinter in seinem schönen Heim « Im Klin­
genthal» in Basel ganz unerwartet an einem H erzschlag. 

Walter Winter, in Richterswil am 29. Oktober 1906 geboren, wandte 
sich, nach Absolvierung der Kantonsschule in Trogen, an der ETH in 
Zürich und in Wi en dem Chemie-Studium zu, welches er mit dem Diplom 
a ls Ingenieur-Chemiker und dem Doktorgrad abschloß. Nach einigen 
Jahren der Tätigkeit in der Kattundruckerei seines Vaters und anschlie­
ßend im Betrieb der Gummiwerke Richterswil begab er sich im Auftrag 
der F. Hoffmann-La Roche & Co. Aktiengesellschaft zur Ausbildung als 
Patentanwalt nach Berlin. Als solcher begann der V ers torbene im Jahre 
193 7 seine berufliche Laufbahn bei Roche und leitete in der Folge als 
Direktionsmitglied die Abteilung für gewerblichen R echtsschutz bis Ende 
1967. Seither wirkte er in vermehrtem Maße in verschiedenen na tionalen 
und international en Gremien des gewerblichen R echtsschutzes, vor allem 
in der AIPPI, deren Schweizergruppe ihn im Jahre 1967 zum Ehrenmit­
glied ernannte. In unserer Redaktionskommission war Dr. ·w alter v\Tintcr 
noch als beratendes Mitglied tätig. 

Unvollständig wäre das Bild des Verstorbenen, ohne seine große Liebe 
zur Musik zu erwähnen. Er widmete seine Freizeit j ahrzehntelang dem 
Gesang, in welchem er eine vollständige Ausbildung bis zur Konzertreife 
genossen hatte. In Licderkonzerten, a m Radio und an privaten Anlässen 
schenkte er mit seiner schönen Stimme viel Freude. , i\Tährend langer 
J ahre war er auch mit der Freimaurerbewcgung verbunden, wo er seit 
1966 das Amt des Großmeisters der Schweizerischen Großloge Alpina 
bekleidete. 

Die AIPPI und deren Schweizergruppe, sowie unsere R edaktionskom­
mission, haben in Dr. ,valter Winter als Mitkämpfer um die Entwicklung 
und den Ausbau des gewerblichen Rechtsschutzes auf nationalem und 
internationalem Boden einen mit reichem VVissen und Könn en begabten 
Menschen verloren. ,vir alle bewahren ihm ein getreues Andenken. 

P.Renfer 





Rapport annuel 

presentc au Groupe suisse de l ' Associalion interna tionale 
pour Ja protection de Ja propri ete industrielle (AIPPI) 

par son president, M. PIERRE JEAN PüINTET, 
lors de l' assemblee generale du 27 mars 1969, a Zurich 
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Affaires internes 

Ainsi que vous le savcz, un de nos membres les plus devoues, M. ,,v ALTER 
,,vINTER, es t brusquement decede il y a moins d'une semaine, le 21 mars 
1969. Nous n'oublierons pas tout ce qu'il a fait pour l'AIPPI en general 
et pour le Groupe suisse en particulicr, egalement pendant les nombreuses 
annees au cours desquelles il a preside la Commission de redaction de 
notre revue. Nous lui avions, l'annee derniere, temoigne notre reconnais­
sance en 1c nommant membre d'honneur. Nous garderons de sa memoire 
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le meilleur des souvenirs et nous prions Madame ,vinter de croire a nos 
sentiments de bien sincere sympathie. 

Lors de notre derniere assemblee generale, tenue a Zurich le 28 mars 
1968, M. GEORGES DERIAZ a ete nomme par acclamation membre d'hon­
neur de notre association en reconnaissance des services rendus au cours 
des 25 ans passes en tant que membre du Comite. 11 m'a informe de sa 
decision de se retirer du Comite a partir d'aujourd'hui . Je ne veux pas 
manquer de le remercier sincerement de nous avoir pendant 26 ans prete 
sa collaboration, toujours active et devouee. 

Le Comite du Groupe suisse s'est reuni durant l'annee a deux reprises. 
Une premiere seance, qui a eu lieu a Zurich le 6 septembre 1968, en pre­
sence de M. Joseph Voyame, qui etait encore Directeur du Bureau federal 
de la propriete intellectuelle, a ete consacree a la revision totale de la loi 
sur les marques, au projet de cooperation technique en matiere de brevets 
(Plan PCT) des Bureaux internationaux reunis pour la protection de la 
propriete intellectuelle (BIRPI), a la preparation de la Conference des 
presidents de l' AIPPI tenue a Zurich du 11 au 13 novembre 1968 ainsi 
qu 'au projet de creer dans notre pays une nouvelle organisa tion pour 
l'examen des questions touchant a la concurrence. J'aurai l'occasion de 
revenir sur ces differents points. 

Le Comite a tenu une seconde seance ce matin meme, afin de regler 
les affaires administratives courantes. 

Au cours des douze derniers mois, nous avons eu quatre seances de travail, 
le 2 7 novembre 1968 a Berne, le 14 janvier a Zurich, le 31 janvier a Neu­
chätel et le 11 mars 1969 a Bäle, tou tes consacrees a la revision de la loi 
sur les marques . Un groupe de travail, qui s' es t reuni a deux occasions 
sous la presidence de M. Hans Leuenberger et de M. H einrich David, a 
prepare le travail de la seance de Bäle et facilite ainsi notre prise de position. 

Les groupes de travail speciaux constitues en 1966 ont continue l'examen des 
questions suivantes: a) la protection de droits non proteges par les brevets ( dessins 
techniques, etc.), sous la presidence de M. H . MARTI, b) la protection des 
modeles d'utilite et des petites inventions, SOUS la presidence du Prof. E. MARTIN­
AcHARD, et c) les dispositions de la Convention de Paris concernant la concurrence 
deloyale, SOUS la presidence de M. J . GUYET. 

Se fondant sur !es travaux des deux premiers groupes de travail, le Bu­
reau federal de la propriete intellectuelle a reuni a Berne, le 20 decembre 
1968, quelques experts, clont le president et le secretaire de notre associa­
tion, afin d' etablir un inventaire provisoire des productions et activites que la 
propriete intellectuelle n' eng lobe pas « de lege lata » et pour lesquelles une pro­
tection pourrait le cas echeant etre consideree comme souhaitable par les 
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milieux interesses. Dans cet inventaire rentrent en particulier, dans les 
domaines qui nous interessent plus specialement, les dessins techniques, 
les repertoires, dictionnaires et autres livres de ce genre, les objets pris 
dans leur forme (protection contre le « surmoulage ») , les programmes 
d'ordinateurs, les obtentions vegetales, les nouvelles de presse, les modeles 
d'utilite et p etites inventions, les caracteres typographiques, evcntu elle­
ment le know how. 

Quanta la procedure a suivre, le Directeur du Bureau federal a propose 
que la question des « petites inventions » et modeles d 'utilite soit examinee 
dans le cadre de la procedure de revision de la loi sur les brevets d'inven­
tion. Toutes les autres questions seront traitees a l'occasion de l'etude -
recommandee par la Commission d'experts pour la revision du droit d'au­
teur - qui sera faite pour determiner l'opportunite d 'une loi generalc sur 
ce qu 'on a coutume d'appeler le « Leistungsschutz » ou la « protection de 
la prestation de haute qualite ». 

Etant donne que les milieux interesses seront consultes sur les deux 
groupes de question, nous aurons encore l'occasion de nous en occuper. 

Au suj et des dispositions de la Convention de Paris concernant la concurrence 
deloyale, un rapport du groupe de travail sera prochainement envoye a 
tous les membres. Nous pourrons ensuite examiner les divers problemes 
que pose cette question. 

Une autre commission a effectue un excellent travail au cours de l' an­
nee. J e veux pa rler de celle qui a ete constituee pour examiner les nom­
breuses questions que pose le Plan PCT des Bureaux internationaux reunis 
pour la protection de la propriete intellectuelle (BIRPI ). Sous la presi­
dence de M. \1VALTER \ VINTER, que j 'avais l'intention de remercier tout 
particulierement ici de l'activite inlassable et feconde qu'il a deployee, 
cette commission a en particulier precise la position de notre association 
en vue de la Conference des presidents et de la participation officielle de 
notre pays au Comite d' experts qui a siege a Geneve du 2 au 10 decembre 
1968, auquel M . VVINTER a du reste participe comme membre de la dele­
gation suisse . 

J e vous avais entretenus, dans mon rapport de l'annee derniere, des 
contacts qui avaient ete pris avec notre association par quelques-uns des 
membres individuels rattaches a la Ligue internationale contre la concurrence 
deloyale. La question etait de savoir s'il etait preferable qu'une nouvclle 
association soit creee ou s'il etait plus opportun de fond er au sein du Groupe 
suisse de l' AIPPI une section beneficiant d'une large autonomie du point 
de vue tant de ses activites que financier. 
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Le Comite de notre association s'etait prononce en faveur de la seconde 
solution, qui paraissait aussi rencontrer l'approbation des mcmbres suisses 
de la Ligue. Par Ja suite cependant, votre Comite dut constater que les 
exigences posees par les interesses, qui demanclaient une entiere autonomic 
et une competence generale pour tous les problemes relatifs a la concur­
rence, aussi bien sur le plan national que sur 1c plan international, nc 
permettait pas d'abritcr sous le toit de l' AIPPI les membres de la Liguc. 

Apres un nouvel echangc de vues, il fut par consequent decide, cl'un 
commun accord, que la seule solution a meme de donner satisfaction aux 
membres de la Liguc et a ses organes intcrnationaux, tout en sauvegardant 
les interets de notre groupe, etait la constitution d'une association indc­
pendante. 

C'est ainsi que l' «Association suisse d'etude de la concurrence» a etc fondce 
a Geneve le 13 deeembre 1968, en tant que groupe suisse de Ja «Ligue 
internationale contre la concurrence deloyale - Association internationale 
de la concurrence ». Son president a ete designe en la personne du Prof. 
E. MARTIN-ACHARD et Me jAQ,UES GuYET assume la fonction de secretaire­
caissier. Tous les autres membres du Comite etant egalement membres 
de l' AIPPI, nous pouvons etre assures que les meilleures relations et les 
contacts les plus etroits s'etabliront entre nos deux groupements. 

Notre association compte actuellement 272 membres et reste l'un des 
groupes les plus importants de l' AIPPI. Comme d'habitude, vous avez 
rei;u au debut de l'annee une liste des membres mise a jour au l er janvier 
1969. 

La Confärence des presidcnts de Buenos Aires 

Pour Ja premiere fois dans l'histoire de l' AIPPI, l'un des organcs de 
notre association a siege en Amerique latine. Une conference des presi­
dents a en effet ete tenue a Buenos Aires du 15 au 19 avril 1968. 

Le principal objet de la Conference a ete l'examen du plan pour l'eta­
blissement d'un Traite de cooperation en matiere de brevets (Plan PCT) 
des BIRPI. La Conference s'est en outre occupee du projet d' Arrangement 
instituant une classification internationale des dessins et modeles industriels 
prepare par les BIRPI en vue de la Conference qui s'est tenuc a Locarno 
du 2 au 8 octobre 1968. Enfin, la Conference des presidents a discute de 
la reorganisation de l'AIPPI. Un comptc-rendu des travaux de Buenos 
Aires ayant paru dans l'Annuaire 1968 de l'AIPPI,jc n'entrerai pas dans 
les details et me contenterai de m'y rfferer. 
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J e tiens cependant a rclever que nos amis argentins - el nous lcs en re­
mercions - n'ont rien neglige pour nous accueillir d'une fac;on parfaite 
et assurer la reussite de la reunion, au cours de laquelle le President de la 
R epubliqu e d'Argentine, le general Ongania, nous a fait l'honneur de 
nous recev01r. 

La Confercnce des presidents de Zm·ich 

Etant donne le nouveau projet de plan PCT publie par lcs BIRPI et 
la convocation pour le mois de decembre 1968 d'un Comite d'experts, le 
Bureau de l'AIPPI a juge necessaire de faire examiner l' ensemble de la 
qu estion par une Conference extraordinaire des presidenls. 

A la demande du Secretaire general que la reunion ait lieu en Suisse, 
vo lre Comite a estimc qu'il convenait d'inviter la Conference des presi­
dents a se reunir a Zurich, du 11 au 13 novembre 1968 . Le Prof. BODEN­
HAUSEN, directeur des BIRPI, et M. A. BocscH, vice-directeur, ainsi que 
M . J. VoYAME, alors encore directeur du Bureau federal de la propriete 
intellectuelle, ont participe aux travaux, qui ont permis, par la voie d'un 
rapport et de resolutions qui seront publies dans le prochain Annuaire de 
l' AIPPI, de faire connaitre le point de vue de notre association. 

J e ne veux pas manqu er de remercier tous ccux qui ont contribuc a 1a 
reussite de la rcunion et, avan t tout, Me MARIO LuzzATI qui, en l'absence 
du president de l'AIPPI, M. GrovANNI AGNELLI, a dirige !es debats d'une 
fac;on remarquable, M e PAUL MATHELY, rapporteur general, brillant 
comme d'habitude, ainsi que M. R uooLF BLuM, qui s'es t charge d'orga­
niser la Conference, et Madame BLuM, responsable du programme des 
dames. 

Diverses receptions ont ete offertes; l'une conjointcment par 1c Conseil 
d'Etat du Canton et par Ja Ville de Zurich, et les autres par l'Association 
suisse des Conseils en proprietc industrielle, par le Secretaire general de 
l' AIPPI et Madame BLUM, p ar votre president et sa femme ainsi que na­
turellement par le Groupe suisse . Le banquet de cl6ture qui a eu lieu a 
la lumiere des chandelles, a, j e crois, termine tres dignement cette confe­
rence, la troisieme tenue a Zurich au cours des douze dernieres annees. 
J'ajouterai que divers milieux interesses a la propriete industrielle - et j e 
les en remercie - nous ont, par leur gencrosite, permis de distribuer quel­
ques petits souvenirs a nos h6tes. 
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Le Congres de V enise 

Le XXVIIe Congres de l'AIPPI s'ouvrira a Venisc, le 8juin 1969, de­
vant, semble-t-il, une afflu ence record. 

Vous avez re~u, il y a quelques mois deja, l'Annu airc 1968 contenant, 
outre le compte-rendu de la Conference des presidents de Buenos Aires, 
le programme du Congres et les rapports des groupes . J e me bornerai clone 
a rappeler en quelques mots les differentes questions traitees a V cnise, 
que nous avons eu l' occasion d' etudier au debu t de 1968. 

L'unification du droit des marques (question 23 A) est une qucstion clont la 
Solution intervient par etapes. Au Congres de Berlin, en 1963, unc defini­
tion de la marque a ete adoptee et une liste des principaux signes suscep­
tibles de constituer une marque a ete etablie. En 1966, au Congres de 
Tokyo, la proposition du Comite executif de Salzbourg concernant le 
mode d'acquisition du droit a la marque a ete acceptee ( cf. Annuaire 1966 
II, p. 18-20) . Il appartiendra au Congres de V enise de se prononcer sur la 
ques tion de I'incontestabilite de l' enregistrement, sur la base du projet de texte 
prepare p ar le Comite executifd'Helsinki (cf. Annuaire 1967 III , p.60). 
Notre groupe s'est prononce en principe en faveur du texte de Salzbourg, 
mais a suggere de porter 1e delai envisage de cinq a sept a ns avant qu'une 
marque ne devienne incontestable. 

Le Congres de Tokyo avait renvoye au Comite cxecutif l'examcn de la 
question des inventions d'emj;loyes (40 B). Le Groupc suisse, tout cn se p ro­
non~ant en principe en faveur du texte propose par le Comite executif 
d'Helsinki (cf. Annuaire 1967 III, p.48), a toutefois presente un certain 
nombre de propositions de modifications ( cf. Annuaire 1968, p. 221). 

R econnaissant l'importance de la protection du nom commercial (41 A), le 
Congres de Tokyo avait decide d 'approfondir l'etude de la question dans 
le but d 'arriver a un renforcement et a l'harmonisation du droit en cette 
matiere. La resolution adoptee p ar le Comite executif d'Helsinki (An­
nu aire 1967 III, p. 50) comporte deux parties . La premiere, relative a l'har­
monisation des regles du nom commercial, est approuvee par notre Groupe, 
qui s'oppose en revanch e a l'incorporation des principes retenus a l 'art. 8 
de la Convention de Paris. Le rapport que nous avons presente pour le 
Congres de Tokyo (Annuaire 1968, p. 282) demande que la question soit 
encore examinee en tenant compte des points suivants : extension de la 
protection de l'art. 8 au nom commercial notoire, octroi de la protection 
au nom commercial de haute renommee et protection p lus adequate du 
nom commercial etranger. 
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La resolution adoptee par 1c Comite executif d'Hclsinki dans le do­
maine des certificats d' auteur d'invention ( 42 B) prevoit ( cf. Annuaire 196 7 III, 
p. 52) la constitution d'un groupe de travail pour poursuivre l'etude com­
parative des deux formes de protection, en vue en particulier de deter­
miner quelles sont les dispositions de la Convention de Paris pour lesquelles 
l'assimilation du certificat d'auteur d'invention au brevet est possible. 
Prealablement a cette etude, les groupes nationaux des pays dont la legis­
lation connait le certificat d'invention ont ete invites a donner toutes in­
formations utiles a son suj et. 

Une discussion pourra certes etre ouverte a Venisc, sur Ja base des rap­
ports presen tes par les groupes de Ja Hongrie et de l' URSS ( cf. Annuaire 
1968, p. 289 et 295). Ce n'est toutefois qu'apres un examen approfondi -
par un groupe de travail - des repercussions qu'aurait une assimilation 
complete du certificat d'auteur d'invention au brevet qu'un prochain 
Comite executifpourra s'occupcr de la question et presenter des proposi­
tions pour un futur Congres. Nous aurons clone l'occasion, a un stade 
ulterieur, d 'etudier ce probleme. 

Le Comite executif de Salzbourg de 1964 avait emis le va:u (cf. An­
nuaire 1964 II, p.59), donnant suite a une proposition des representants 
du Groupe suisse, que la question de la territorialite des droits de marques en cas 
d'importation non autorisee de produits (47 A) soit mise a l'ordre du jour de 
l' AIPPI. Le Comite executif tenu a la fin du Congres de Tokyo ayant 
confirme ce point de vue, le Comite executif d'Helsinki s' en est occupe; 
il a propose une resolution ( cf. Annuaire 1967 III, p. 63 ) qui a donne lieu 
ade nombreux rapports et qui sera examinee a Venise. 

Dans son rapport, notre groupe est arrive a la conclusion que la marque 
est un signe d'identification qui donne a son titulaire un droit prive sub­
jectif de se defendre contre l'emploi de sa marque pour des produits qui 
ne proviennent pas de lui ou de ses ayants droit. Si l'on examine les inte­
rets legitimes du public et des parties en cause, les raisons en faveur d'une 
application normale du droit des marques sont dans l 'ensemble plus im­
portantes que les arguments en faveur d'unc liberalisation generale des 
importations non autorisees. 

C'est egalement a la suite du va:u emis par les representants du Groupe 
suissc au Comite executif tenu a la fin du Congres de Tokyo que le Comite 
cxecutif d'Helsinki ( cf. Annuaire 1967 III, p. 63) s'est occupe de la question 
de]' application des art. 2 et 15 de la Convention d' Union ( 48 B). Dans son rapport 
pour le Congres de Venise, le Groupe suisse approuve les principes retenus 
dans la resolution du Comite executif: si un arrangement est ferme, il doit 
etre rendu accessible aux ressortissants de tous les p ays de l'U nion; s'il est 
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ouvert, il peut etre rendu inaccessible aux ressortissants des Etats de l'Union 
qui n'ont pas adhere a l' Arrangement. Notre Groupe a toutefois declare 
qu'a son avis, il n'y avait aucune raison - comme le prevoit la resolution -
d' exclure les a rrangcments de procedure; qu'au surplus, il serait opportun 
d'inserer a ce sujet une disposition dans la Convention d'Union. 

La question de Ja reorganisation de l'AIPPI est egalement a l'ordre du 
jour du Congres de Venise. Ce probleme a ete examine a la Conference 
des presidents de Buenos Aires sur la base d'un rapport d'une Commission 
specialc presidee par M. ROBINSON (Canada) (cf. Annuairc 1968, p.27) . 
Des propositions precises seront encore presentees p ar 1c Bureau. Il s'agit 
en fait d'adapter l' activite d e l' AIPPI au rythme de la vie actuelle en 
deleguant des attributions plus etendues que jusqu'ici au Comite executif­
tout cn reglementant la r epresentation des groupes nationaux - et en ins­
titutionnalisant la Conference d es presidents, clont le r6lc n'est pas defini 
par les statuts actuels. L es attributions d e la Conference des presidents 
doivent en particulier etrc les suivantes: conseiller le Bureau, examiner !es 
questions clont l' etude lui cst confiee par le Comite executif, cn cas d'ur­
gence prendre des resolutions engageant l' AIPPI , etablir son propre regle­
m ent et l'ordre du jour du Comite executif. 

Les mcmbres de l'AIPPI rccevront encore avant Je Congres le rapport 
de synt/zese que le rapporteur general de l'AIPPI, Me PAUL MATHELY, a 
l'habitude d e rediger. C'est donc en toute connaissance de cause qu c nous 
pourrons nous rendre a Venise le 8 juin 1969 et p articiper au XXVIIe 
Congres d e l' AIPPI. 

Les Bureaux intcrnationaux reunis pour la protcction 

de la propriete intellectuelle 

Lcs Bureaux internationaux rcunis pour la protection de la propriete 
intellectuelle (BIRPI) n'ont pas enregistre en 1968 de nouvelles adhesions 
a la Convention de Paris. D es 79 Etats membres au 31 d ecembre 1968, 52 sont 
lies par l' Acte de Lisbonne de 1958, 24 par l' Actc de Londres de 1934 et 
trois par l'Acte de La Haye de 1925. Fait a signaler: l' Italie a adhere a 
l'Acte de Lisbonne avec effet au 29 decembre 1968. D'autre part, 46 pays 
avaient signe au 31 decembre 1968 l' Acte de Stockholm ( 1967) de la Con­
vention de Paris d ans le delai prcvu et trois (Islan de, Senegal et URSS) 
l' avaient ratifie. 

Aucune modification n'est intervcnue dans le nombre des pays m embres 
d es Arrangements de Madrid concernanl l' enregistrement international des marques 
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(24 p ays, clont 21 rattach es au texte de Nice de 1957 et trois - Autriche, 
Marne et Vietnam - au texte de Lonclres de 1934), de Nice concernant la 
classifzcation internationale des jJroduits et des services (24 pays), de )\1adrid con­
cernant la re/Jression des indications de jJrovenancefausses oufallacieuses (29 pays), 
de La Haye concernant le dejJßt international des dessins et modeles industriels ( 14 
pays, clont trois - France, Liechtenstein et Suisse - ont ratifie Je texte de 
La H aye de 1960, lequ el n 'est pas encore entre en vigueur). 

Du fait de l'aclhesion de l' Italie, !'Arrangement de Lisbonne pour la pro­
Lection des appellat ions cl'origine et lcur enregistrement international -
clont la Suisse ne fait pas partie - compte dorenavant neufpays . 

U n nouvel Arrangement instituant une classifzcation internationale jJour !es des­
sins et modeles industriels a etc signe par 22 pays a Locarno le 8 octobre 1968. 

Des 51 pays ayant signe la Convention instituant l' Organisation mondiale de 
la propriete intellectuelle (OMPI ), adoptee a Stockholm Je 14 juillct 1967, 
Lrois - Islande, U R SS et Senegal - l'ont ratifie. 

Les travaux relati[s au projet de «Traite de coopera tion en matiere de 
brevets » (Plan PCT) ont ete activement poursuivis. En outre, une nou­
vclle structure a ete donnee a l'ICIREPAT, clont l' activite a ete reprise 
dans le cadre d 'un Comite de l' Union de Paris pour la cooperation internationale 
en matiere de methodes de recherc/zes documentaires entre offices de brevets. 

Les BIRPI ont poursuivi leu r cooperation avec un certain nombre 
d 'organisations internationales intergouvernemen tales et avant tout avec 
les Nations Unies et le Conseil de l'Europe. Ils ont en particulier conclu 
avcc cc dernier, 1c 7 novembre 1968, un accord de collaboration (c f. P.I. 
1968, p.356) . 

Ces derniers mois deux dcp arls ont etc enregistres aux BIRPI: M. CHAR­
LES-LOUIS MAGNIN, vice-directeur, et M. Ross WooDLEY, conseiller supe­
rieur charge des rel aLions avec les organisations internationales, ont pris 
leur rctraite. Nous garderons le meilleur des souvenirs d es occasions que 
nous avons eues de collaborer avec eux. Nous avons etc tout particuliere­
ment en rapport avec M. MAGNIN, l'un des meilleurs specialistes du droit 
des marques qu i a participe a plusieurs reprises a l'une ou l'autre de nos 
rcunions; ses avis nous ont toujours ete utiles . Ceux qui ont eu l'occasion 
de prendre part avec lui a des confcrences internationales n 'ont pas m an­
que d' apprecier ses interventions, marqu ees p ar une connaissance appro­
fon die du droit et un bon sens inne. 

J\lors qu c M. CLAUDE MAsouvt, Chef de la Division du droit d 'auteur, 
a rcpris lc 1 er j anvier 1969 la succession de M. ,vooDLEY en tant que Con­
seiller superieur charge d es relations exterieures, M . JosEPH VoYAME a 
ete appele a succedcr des Je 15 fevri er 1969 a M. MAGNIN en tant que vice-
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directeur. Nous formons nos meilleurs souhaits pour que tous deux trou­
vent dans leur nouvelle activite tous !es succes possibles. 

Enfin, M. ARPAD BoGSCH, vice-directeur depuis 1963, a ete nomme, 
avec effets au 15 fevrier 1969, premier vice-directeur. Nous l'en felicitons 
bien sincerement. 

L' Arrangement de Locarno instituant une classification internationale 
pour les dessins et modeles industriels 

A la suite du succes obtenu par l' Arrangement de Nice de 195 7 sur Ja 
classification internationale des produits et des services auxquels s'appli­
quent les marques de fabrique et de commerce, plusieurs pays membres 
de !'Union de Paris - clont la Suisse - ont souhaite l' etablissement d 'une 
classification internationale uniforme en matiere de dessins et modeles 
industriels. 

Apres qu e deux Comites d' experts reunis en 1964 et 1966 eurent effectue 
Je travail preparatoire necessaire, un projet d' Arrangement instituant une 
classification internationale pour les dessins et modeles industriels a ete etabli par 
les BIRPI. Ce projet a ete examine par une conference diplomatique con­
voquee par le Gouvernement suisse et qui a siege du 2 au 8 octobre 1968 
a Locarno sous la presidence de M. JosEPH VovAME, alors directeur du 
Bureau federal de la propriete intellectuelle. 

35 pays membres de !'Union de Paris et sept pays non membres se sont 
fait representer a la Conference. D e plus, le Conseil de l'Europe, ainsi que 
plusieurs organisations internationales, clont l' AIPPI, avaient envoye des 
observateurs. 

L a Conference a elabore et signe l' Arrangement de Locarno ; elle a en 
outre adopte une resolution (cf. P.I. 1968, p .3 19ss. ) . 

Les pays auxquels s'applique l' Arrangement sont constitues en une 
Union particuliere. Ils adoptent une meme classification pour les dessins 
et modeles, dite « classification internationale». 

Une liste des classes et d es sous-classes etablie au cours des travaux pre­
para toires sera modifiee et completee par un Comite d' experts institue p ar 
l' Arrangement et qui fait l' obj et de la resolution adoptee pa r la Conference. 
Ce Comite, compose de representants de tous les pays membres de l' Ar­
rangement, aura clone la possibilite de tenir compte des vceux presentes 
p ar les milieux interesses . C'est ainsi en particulier que les propositions 
faites par la Chambre suisse de l'horlogerie seront portees devant le Comite 
d 'experts par le representant de la Suisse. 
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De meme qu' en ee qui eoneerne la classifieation internationale adoptee 
dans le eadre de I' Arrangement de Niee, la classifieation internationale 
des dessins et modeles mise au point par I' Arrangement de Loearno n'aura 
par elle-meme qu'un earactere administratif, e'est-a-dire qu'elle n'aura 
pas en soi de portee juridique. Chaque pays pourra naturellement lui at­
tribuer la portee juridique qu'il jugera utile; il aura egalement la possibi­
lite d'appliquer eette classifieation a titre de systeme prineipal ou auxi­
liaire. 

Afin de sauvegarder les droits de propriete industrielle et en partieulier 
les droits des marques, il a ete expressement prevu ( art. 2 eh. 4) que le 
Comite d'experts eviterait dans toute la mesure du possible de se servir de 
denominations sur lesquelles des droits exclusifs pourraient exister. L'in­
clusion d'un terme quelconque dans la liste alphabetique ne pourra de 
toute fa<;on pas etre interpretee eomme exprimant l'opinion du Comite 
d'experts sur le point de savoir si ledit terme est ou non eouvert par des 
droits exclusifs. On a ainsi entendu eviter que des marques risquent de se 
transformer en termes generiques. 

Independamment de l'interet que la classifieation adoptee presente pour 
tous les pays de !'Union de Paris, elle sera tout partieulierement impor­
tante pour les pays rattaehes a !'Union de La H aye relative au depöt 
international des dessins et modeles industriels des que I' Aete de 1960 sera 
entre en vigueur. A partir de ee moment en effet, les depöts multiples ne 
pourront se faire que pour des produits figurant dans la meme classe de 
la classifieation internationale. 

L' Arrangement restera ouvert a la signature jusqu'au 30 juin 1969. Par 
la suite, les Etats qui ne l'auront pas signe auront en tout temps la faeulte 
d'y adherer. 

L' Arrangement entrera en vigueur: a l' egard des eing pays qui auront les 
premiers depose leurs instruments de ratifieation, trois mois apres le depöt 
du einquieme de ees instruments; a l'egard de tout autre pays, trois mois 
apres la date a laquelle sa ratifieation ou son adhesion aura ete notifiee. 

Plan pour l'etahlissement d'un Traite de cooperation 
en matiere de brevets (Plan PCT) 

A la suite des travaux du premier groupe de travail d'experts gouverne­
mentaux qui a siege a Geneve du 25 au 29 mars 1968, les BIRPI ont re­
nonee a eonvoquer le deuxieme groupe de travail, qui aurait du se reunir 
du 1 er au 5 juillet. Ils ont en revanehe publie, le 15 juillet 1968, un nouveau 
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projet de Traite d e cooperation en m atiere d e brevets (Plan PCT) et con­
voque un Comite d 'experts, qui a tenu une reunion a Geneve du 2 au 10 
d ecembre 1968. 

L es cliscussions de Geneve ont p ermis de constater quc pratiqucment 
tous les Etats son t en principe en faveur du Plan PCT, etant entcnclu que 
le proj ct de convention doit tenir compte de la Convention du Conseil de 
l'Europe sur l 'unification d e certains elemcnts du clroi t des breve ts de 1963 . 

Selon Je nouveau proj et, seuls les ressortissants cl 'Etats membrcs du PCT 
ou domicilies dans un Etat membrc pourront deposcr une clem ande in ter­
nationale; le d epöt intervienclra aupres de l'Office d es brevets d e l 'E ta t 
Oll le cleposan t a son clomicile. 

L a possibilite reste ouverte de cha rger un seul officc - en fait }' Institut 
international d es brevets d e La H aye - cl 'effectuer la recherche documcn­
taire. Cette solution, reconnue comme etant la plus aclequatc par de 110111-

brcux Etats et organisations interna tionales non gouvernementales, et en 
particulier par l 'AIPPI, a toutefois peu d e chances cl' etre retenu c au cours 
de ccs prochaines annees. En effet, les quatre officcs nationaux des pa ys 
!es plus importants du point de vue du depöt d es brevets, !es Etats-Un is, 
l'URSS, le Japon et la R epublique feclerale cl'Allemagne, se sont d 'ores 
et clej a mis sur les rangs en tant qu 'officcs de rechcrches . D 'autre part, 
l'Autrichc et les pays scanclin aves ont cleclare qu'il s sc rescrvaicnt d e faire 
ac te d e cancliclature. 

Certains participants au Comite d'cxperts ont estime qu e !'Institu t inter­
na tional de L a Haye ne serait pas en m esure de traiter Je nombre consicle­
rable de demancles de brevets exigeant une recherche clocumcntaire. La 
clelegation suissc a cepenclant prouve, chiffrcs a l' appui, qu e les recherchcs 
documcntaires n'atteindraient p as un nombre tel q ue }' Institut ne pui ssc 
en venir a bout. Le directeur des BIRPI a confirme cc point de vue. 

L'avantage d e l'avis d e recherches consiste dans la possibili te donn ee 
au deposant de d ecider s' il veut maintenir la demande interna tionale en 
tout ou en p artie. 11 est clone interesse a ce que sa demancle ne soit pas 
publiee avant qu'il ait pris une clecision. Certains pays, clont la Suisse, 
ont propose que la publication intervienne au plus töt cleux mois apres 
le rapport de r echerches. La legisla tion de p lusieurs pays prevoit toutefois 
expressement que la publication doit avoir lieu d ans tous les cas clix-huit 
mois apres le d epöt. Ces Etats se sont p ar consequent prononces contre 
tout r envoi de la publication au-clela du d elai de clix-huit mois, qu e Je 
rapport de r echerches ait clans l'intervalle ete publie ou non. 

L a deuxiem e p hase du plan, celle de l' examen p rovisoire international, 
a ete accueillie favo rablement par plusieurs clelegations, parce qu'elle per-
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mettrait d'eviter des doubles emplois. Mais, ici aussi, on se trouve place 
devant l' alternative: centralisation ou eparpillement. Or, il semble que 
dans ce domaine la tendance ~t la decentralisation soit encore plus forte 
qu'en m atiere de recherches documcntaires. La delcgation suisse s'est 
entremise en faveur d'une centralisation. 

En ce qui concerne l 'entree en vigueur du Plan PCT, la proposition 
alternative de la delcgation suisse - reprise cgalement par la Conference 
des presidents de Zurich de l' AIPPI - a savoir que le plan pourra aussi 
entrer en vigueur si un nombre suffisant de «petits» Etats le ratifient, a 
ete acceptee. 

Au cours de 1969, lcs BIRPI envisagent de publier une nouvelle version 
du projct de Traite de cooperation en matiere de breve ts et du Reglement 
d' execution. Ces versions prendront en consideration les resulta ts des de­
liberations du Comite d' experts de decembre 1968 et des nouvelles con­
sultations d es gouvernements et des organisations internationales gouver­
nemental es et non gouvernementales. 

La ques tion est encore ouverte de savoir si le nouveau projet sera soumis 
tout cl'abord, et encore en 1969, a un p etit Comite d'experts, ou directe­
ment, en 1970, a une Conference diplomatiqu e qui se tiendra vraisem­
blablement a Washington. 

Les travaux du Conseil de l'Europe 

J'avais rcleve dans mon rapport de l' annee derniere qu'un groupe de 
travail du Comite d'experts en matiere de brevets du Conseil de l'Europe avait ete 
charge de preparer des textes conventionnels rclatifs aux formalites, a Ja 
procedure et au droit de fond des brevets. 

Ce groupe de travail ayant termine ses travaux, iJ a fait p art du resulta t 
de ses etudes dans un rapport du 15 octobre 1968, que Je Bureau federal 
de la propriete intellectuelle a obligeammcnt mis a la disposition des mem­
bres du Groupc suisse. Ce dernier a ainsi eu la possibilite de faire connaitre 
son avis au Bureau federal sur la base d es indications rec;:ues de ses membres. 

L e rapport du groupe de travail contenait un projet de Convention 
curopeenne sur l'unification des demandes de brevets, dcs tinee a rem­
placer la Convention europeenne relative aux formalites prescrites pour 
lcs dcmandes de brevets du 11 decembre 1953, ainsi que diverses proposi­
tions en vue de mettrc sur pied un ou plusieurs avenants a la Convention 
europeenne sur l'unification de certains eJements du droit des brevets 
d'invcntion du 27 novembre 1963. 
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En ce qui concerne cette derniere question et comme on pouvait s'y 
attendre, certains de nos membres se sont demande s'il n'etait pas quelque 
peu premature - quel que soit l'interet d'une extension des dispositions 
relatives a l'unification du droit des brevets - de chercher a etendre le 
domaine d'application de la Convention de 1963 alors qu'elle n'est pas 
encore entree en vigueur (jusqu'ici seule l'Irlande l'a ratifiee) . 

Quant aux suggestions faites au sujet des formalites pour le depöt des 
demandes de brevets, il s'agit evidemment d'un domaine tres technique, 
qui pose des questions avant tout d'ordre pratique. La question n'es t le 
plus souvent pas de savoir si l'on choisira telle ou telle formule, mais d'ar­
river a une entente afin que les formalites pour le depöt des demandes de 
brevets soient dans les differents p ays aussi uniformes que possible. Cela 
faciliterait en effet le travail de tous ceux qui deposent des demand es de 
brevets pour la meme invention dans p lusieurs Etats. 

Ainsi que l'ont releve plusieurs de nos membres, la revision de la Con­
vention sur les formalites de 1953 parait d'autant plus opportune que 
cette Convention laisse aux Etats le soin de decider quelles sont les disposi­
tions conventionnelles qui seront applicables dans le pays; celarend evidem­
ment une veritable unification tres illusoire . L'interet du proj et en discus­
sion reside en particulier dans la possibilite donnee aux Etats de convenir 
de l 'emploi du meme type de formu les . A ce propos, nous avons donne 
connaissance au Bureau federal de diverses propositions concretes faites 
par nos membres . 

Lars d'une reunion tenue a Strasbourg du 18 au 21 novembre 1968, le 
Comite d'experts en brevets du Conseil de l'Europe a pris position sur 
diverses propositions du groupe de travail ainsi que sur un certain nombre 
d'autres points. 

Conformement a la suggestion du groupe de travail - dans lequel la 
Suisse etait aussi representee - le Comite a decide de ne prendre aucune 
decision definitive en ce qui concerne la revision de la Convention sur les 
formalites. Cela afin de mettre Je texte de cette Convention en harmonie 
avec les dispositions correspondantes du projet de Traite de cooperation 
en matiere de brevets (Plan PCT) des BIRPI. Cette mesure es t certaine­
ment sage. 

L' examen des questions que souleve une extension eventuelle de l'uni­
fication du droit des brevets a ete renvoye a une session ulterieure. Le 
groupe de travail n'a en effet pas encore termine son etude preparatoire; 
il se reunira a nouveau a cet effet les 25 et 26 avril 1969. 

Le Comite d'experts a en revanche pris acte des pourparlers qui ont 
eu lieu entre le Secretariat du Conseil de l'Europe et les BIRPI et en a 
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approuve les conclusions. Ces negociations ont eu pour but de donner a 
la Convention europeenne sur la classification internationale des brevets 
d'invention un caractere plus universel, afin de faciliter son adoption dans 
le monde entier; a cet effet, il a ete envisage d'accorder a toutes les p arties 
contractantes un statut egal. Les conclusions de ces pourparlers avaient 
deja ete approuvees par le Comite executif de l'Union de Paris a sa session 
de septembre 1968. 

Du point de vue de la Suisse, qui applique, depuis le 1 er j anvier 1969, 
uniquement la classification internationale, la revision envisagee ne p eut 
qu'etre approuvee. En effet, plus les Eta ts qui l'adopteront seront nom­
breux, plus les recherches documentaires seront facilitees. 

Le projet de brevet europeen de 1a CEE 

Apres une interruption de plusieurs annees, les discussions sur la crea­
tion, par les pays de la Communaute economique europeenne (CEE), 
d'un « brevet europeen », ont a nouveau ete entamees a Bruxelles au niveau 
du Conseil des Ministres et des representants permanents. Cela en appli­
cation du programme que M. DEBRE, Ministre des Affaires etrangeres de 
la France, a remis aux instances de la CEE a fin octobre 1968, prevoyant 
en particulier la reprise des travaux de 1962 concernant l'institution cl'un 
brevet communautaire et la possibilite pour les autres pays europeens 
interesses de participer aux cliscussions. 

Le Comite des representants permanents a charge un groupe cl 'exp erts, 
presicle par M. H AERTEL, presiclent de l ' Office des brevets allemand, de 
lui presenter un rapport sur les possibilites cl' etablir cleux conventions: 
l'une generale, a laquelle participeraient, outre les Etats membres du 
Marche commun, egalement des p ays tiers europeens, clevant couvrir 
toutes les regles de clroit materiel et de proceclure jusqu' a l'octroi du brevet, 
et l' autre reservee aux membres de la CEE, clont !es effets s' etenclraient 
au-clela de l'octroi du brevet. 

Ainsi que vous aurez pu l'apprendre par les informations qui ont paru 
clans la presse, les representants permanents des six p ays ont recemment 
pris connaissance du rapport Haertel, accepte l'iclee cl'un systeme de 
double convention et decicle cl'envoyer a sept pays tiers, soit l'Autriche, 
le D anemark, la Grande-Bretagne, l' Irlancle, la Norvege, la Suecle et la 
Suisse - c'est-a-clire aux pays qui en 1962 ont fait part de leur interet a 
participer a une convention etablissant un brevet europeen -, une note 
informative sur les principes envisages pour la proceclure d'octroi de brevets 
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ainsi qu'unc invitation a prcndre part a des negociations qui pourraicnt, 
le cas echeant, commencer des fin m ai 1969. Cette notc a ete envoyee le 
18 mars 1969 au chef au D epartement politique qui y repondra - d'unc 
fac;:on positive - un de ces tous prochains jours. 

On peut, du point de vue theoriquc, etre d 'avis clivergents sur la qu estion 
de savoir s'il ne serait pas prfferablc de prevoir, au lieu d'un sys temc de 
double convention, une seule convention , comme l'envisageait l'avant­
projet de 1962, avcc Ja possibilite pour tous lcs Etats eu ropecns intercsses 
d'y participer. 

J e ne p ense cepenclant p as qu'il soit realiste de revcnir a eette ancienne 
proposition. Si en 1962 les milieux suisses intercsscs sc sont prononces en 
faveur d'une seule Convention, c'cst qu 'il n' existait a l'epoqu c qu'un sc ul 
projet elabore par la CEE. La ques tion ctait clone de p articipcr SOUS 1a 
forme de l'aclhesion ou de l'assoeiation a une tcllc eonvention ou de s'abs­
tenir . 

Aetuellement, le probleme est different puisque ee sont lcs reprcsen­
tants permancnts qui ont p ris la cleeision, a l 'unanimite scmblc-t-il , de 
prevoir un systeme de double eonvention. On doit clone en tenir eompte, 
cl 'autant plus que eette cleeision corresponcl a la suggestion faite il y a 
qu elques annees par lcs Pays-Bas ainsi qu' a unc proposition de l' AELE. 

D 'autre part, il sera vraiscmblablemcnt plus faeilc pour la Suisse, du 
point de vue eonstitutionnel et juriclietionnel, cl' aclherer a une conven tion 
clont lcs effets s' etenclront seulem ent a la proccdure de clelivranee des 
brevets. 

Selon les informations les plus recentes, les moclalites suivantes son t en­
visagees pour une telle convention. 

En ce qui concerne le droit materiel , c'est-a-clire lcs conclitions de la 
brevetabilite, il sera tenu eomptc d'une part de l' avant-projct de 1962 et, 
d' autre part, de la Convention du Conseil de l'Europe sur l'unification 
de certains elements du clroit des brevets cl ' invcntion, du 27 novembre 
1963, ainsi que du Plan PCT. 

L a Suisse ayant signc la clerniere Convention de Strasbourg et ayan t 
l 'invention cl 'y aclherer, une solution prenant en consideration notre point 
de vue ne devrait p as rencontrer de difficultes insurmontables. 

Quant a la proceclurc cl'octroi d es brevets, ellc s'inspircra des tendanees 
actuelles. C'est-a-dire qu'un brevet ne sera accorde qu' apres examen de 
la brevetabilite et de la nouveaute de l'invention, de l'aetivitc inventive 
et de la possibilite cl 'application industrielle. 
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Lc pr.inc.ipe de l' examen d.iffere prevu dans l'avant-proj et de 1962 scra 
retenu . U n avis sur l'etat de la technique devra cependant etre presente 
des le debut de la procedure, afin de donner au clemancleur et aux tiers 
intercsses la p ossibilite de requ erir immed.ia tement l'examen, sans attendre 
l'expiration du delai de cinq ans prevu dans le texte de 1962. 

D 'autre part, facu lte sera laissee aux cleposants d ' incliquer dans quels 
p ays ils desireront obtenir protection , etant entenclu que les Etats de la 
Communaute formeront un tout. 

Conformement a une tendancc qu.i sc manifeste clans plus.ieurs pays, 
egalement dans des Etats membres de la Communaute, les clemandes de 
brevct europ een avec l'avis documentaire seront publiees a la fin cl'un 
delai de clix-huit mois a partir de la clate du dep6t ou de la date de priorite 
attachec a un dep6t anterieur. 

Jusqu 'ici, et a l'occasion des discussions qui ont eu licu dans 1c cadre 
du Conseil de l 'Europe, les milieux suisses interesses ont ete partages sur 
l'opportunite cl'une telle publication . L ex adversaires on t releve que si 
unc mesurc de ce genre etait cnvisagee, il etait alors neccssaire d'accorcler 
unc protection provisoire au deposant auqueJ le brevet n'aurait pas encore 
ete cl elivre. II sembJe qu'on soit pret, au sein de la CEE, a envisagcr une 
telle protcction. 

U ne proceclure d 'opposi tion, sur Ja base de Ja pubJication des revendi­
cations du brevet, pcrmettra aux ticrs d 'intervenir clans la procedure. S'il 
n'y a pas d 'opposition, ou si celle-ci est rejctce, !'Office europeen deJivrera 
un brcvct europ cen clont les effets s'etendront de plein droit, c' es t-a-dirc 
sans aucunc intervention des autorites nationales, dans les Etats parties a 
la Convention autres qu e ceux de la CEE. 

La validite du brevet europeen delivre ne pourra etre contestee quc 
devant les tribunaux nationaux. 

L 'institution d'unc Cour de Justicc, com mc le prevoyait l' avant-proj ct 
de 1962, n 'est pour le momen t pas retenue, les deux ins tances envisagees 
aupres de !'Office europeen - sections et divisions d' examen d'une p art et 
chambrcs de recours d'autre part - p araissant suffire, cela d' autant plus 
qu e les membres de ces clernieres auront un statut quasi judiciaire. Au 
surplus, le deposant aurait toujours la possibilite, si sa dem ande de brevet 
europeen est rej etee, de la transformer en demande d'un brevet national 
dans les Etats ou il d esirc obtenir protection . 

En revanchc, l'institution d'un conseil d 'adminis tration est prevue. Tous 
!es Etats partics a Ja Convention y seront representes. II appartiendra au 
Conseil de fixer le statut du personnel de l'Office europeen d es brevets, de 
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nommer les fonctionnaires de direction, d'adopter le budget de !'Office et 
d'exercer le contröle administratif et financier necessaire. Le Conseil 
poun a, le cas echeant, egalement avoir la competence de modifier cer­
taines dispositions des reglements. 

Bien entendu, independamment de ceux que je viens de relever, de 
nombreux points restent a resoudre. Ce sera l'affaire de ceux qui partici­
peront aux negociations, qui seront ouvertes par une reunion qui se tiendra 
les 21 et 22 mai 1969. 

En ce qui concerne l'accessibilite - question tres controversee jusqu'ici 
- la solution suivante est envisagee: En conformite avec les dispositions de 
l'art. 2 de la Convention de Paris, l'acces au brevet europeen sera subordon­
ne a la condition que les ressortissants des Etats membres beneficient dans 
les Etats tiers des memes droits que leurs propres ressortissants . Par con­
sequent les ressortissants de tous les Etats membres de !'Union de Paris 
beneficieront de l'accessibilite. 

Dans la mesure ou l'esquisse que je viens de faire du projet de Conven­
tion generale correspond aux intentions de la CEE, rien a premiere vue 
n'est de nature a empecher la Suisse de repondre favorablement a l'invi­
tation qui lui a ete adressee d'entrer en negociations afin d'elaborer un 
texte conventionnel. Notre pays a en effet taut interet, du point de vue 
aussi bien des milieux economiques interesses que de l'administration, a 
s'associer a une ceuvre commune destinee a eviter les doubles emplois et 
a faciliter la protection des inventions. 

On peut certes se demander si une convention etablissant un brevet 
europeen et le Plan PCT des BIRPI ne vont pas se concurrencer l'un 
l'autre. En fait, il n'en sera rien. Le Plan PCT a pour but d'uniformiser la 
procedure du depöt de la demande de brevet et l'etablissement de l'avis 
documentaire. Ensuite, la procedure devient nationale. La Convention 
generale envisagee par la CEE institue en revanche une procedure d'oc­
troi de brevets unique aupres d'un seul organisme. Meme si dans sa se­
conde phase, le Plan PCT prevoit l'octroi d'un avis sur la brevetabilite, 
ce dernier n'aura que le caractere d'une expertise qui pourra faciliter dans 
une certaine mesure la procedure europeenne d'octroi de brevets, mais 
non la remplacer. 

Les auteurs de la Convention etablissant un brevet europeen ne man­
queront du reste certainement pas de tenir campte du Plan PCT et d'har­
moniser les dispositions concernant le depöt des demandes afin en particu­
lier que le deposant puisse acceder au brevet europeen meme en introdui­
sant une demande internationale selon le plan PCT. 
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Le Comite des brevets de l' AELE 

J'avais releve dans mon rapport du 15 mars 1966 que le Comite d' ex­
p erts en brevet de l' AELE s' etait prononce en juillet 1965 en faveur d'une 
cooperation avec la CEE sur la base du systeme de double convention pour 
l'etablissement d'un brevet europeen, suggere par les Pays-Bas, et que cette pro­
position avait ete officiellement reprise par le Conseil des Ministres de 
l'AELE reuni a Vienne les 24 et 25 mai 1965. 

Le rapport prepare a ce sujet par le Comite d'experts a ete rendu public 
au debut de 1969, a la suite d 'une decision du Conseil de l' AELE. Ce rap­
port est accompagne d 'un projet de convention ouverte a tous les Etats 
europeens, elabore sur la base de l'avant-projct de Convention de la CEE 
de 1962 et en tenant compte des suggestions neerlandaises. 

Le projet de l' AELE a clone repris l'idee d 'une convention generale de 
base contenant les dispositions necessaires de procedure, depuis le dep6t 
d'une demande jusqu'a l 'octroi du brevet «europeen», les legislations 
nationales - ou une convention speciale pour les pays de la CEE - etant 
reservees pour tout ce qui concerne les effets et la protection du brevet une 
fois delivre. 

Les travaux preparatoires de l' AELE pourront certainement etre utilises 
avec profit lors des prochains pourparlers avec les pays de la CEE. 

A la suite d'une proposition de la delegation suisse, le Comite des brevets 
de l' AELE a eu l'occasion d'examiner , dans le courant de 1968, la question 
de la conclusion d'un accord multilateral entre les Etats qui seraient prets a assi­
miler l' exploitation d'une invention dans l'un des pays contractants comme exploitation 
e.ffectuee dans le pays meme, selon l' exemple de l'accord concernant la pro­
tection reciproque des brevets et des marqu cs conclu entre Ja Suisse et 
l' Allemagne en 1892 et revise en 1902. 

La discussion ouverte au sein du Comite des brevets n'est p as encore 
terminee. Jusqu 'ici cependant - et a l' exception des delegues suedois - , 
les representants des differents Etats se sont montres p lut6t reticents, car 
ils craignent des repercussions economiques defavorables pour leur econo­
mie nationale. 

L'etude de cette question sera reprise lors de la prochaine reunion du 
Comite des brevets, vraisemblablement au mois de mai . 
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Revision totale de la loi sm· les marques 

C'est en ete 1968 que le Bureau federal de la propriete intellectuelle a 
rendu public son avant-projet de nouvelle loi federale sur les marques, 
accompagne d'un commentaire. 

Il me parait opportun de rappeler ici que ]'initiative d'une refontc 
complete de notre droit de marques a ete prise par notre association, en 
commun avec le «Vorort» de l'Union suisse du commerce et d e l'industrie 
et en plein accord avec le Bureau federal. 

Dans le preavis adresse a ce dernier le 10 decembre 1962 ( cf. Revue 
suisse de la propriete industrielle et du droit d'au teur, 1963, fase. I, p. 19 ss.), 
nous avions, a la suite d es nombreuses reponses rec;ues et des conclusions 
qui s'etaient degagees des trois seances de travail tenues par no tre groupe, 
fait connaitre nos propositions sur les 39 questions examin ees au cours de 
l'enquete ouverte aupres d e tous les milieux interesses. 

Il m e parait opportun de resumer brievement les solutions envisagees 
par l'avant-projet, dans l'ordre d es XXXIX points qui avaient alors re­
tenu notre interet. 

I. La marque. - Le seul mot «marque» a ete substitue aux mots «marque 
d e fabrique et de commerce » de la presente loi. 

II. Nation de la marque ( art. 1 er de l'avant-proj et) . - La notion de la mar­
que a ete modifiee. Celle-ci aura pour effet non plus de distinguer lcs pro­
duits ou d'en constater la provenance, mais d'«identifier les produits ou les 
services offerts au public». D'autre part, la forme de l'emballage pourra 
etre protegee comme marque, mais non la forme du produit. 

Il n'est plus m entionne d ans la notion d e la marque que cette derniere 
doit etre apposee sur les produits ou sur leur emballage. Le principe a 
toutefois ete repris a l'art. 11 al. 2 qui, a propos de l'usage obligatoire de 
la marque, prevoit expressement qu'il doit y avoir connexite entre l' emploi 
de la marque et les produits mis en circulation. 

III. Les raisons de commerce. - La disposition de l'art. 2 de la loi actucllc, 
qui a pour but d e liberer les raisons de commerce employees comme mar­
ques des formalites d'enregistrement au R egistre des marqu es, a ete sup­
primee. 

IV. Les marques de service. - Le dep6t et l'enregistrement, et par consequent 
la protection des marques d e Service, ont ete expressement prevus a l' art. 
prem1er. 

V. Marques sonores ou auditives. - L'avant-proj et ne prevoit pas 1a protec­
tion d es marques sonores ou auditives. 



-27 -

VI. Marques peryues par l'odorat, le gout et le toucher. - L'avant-projet ne pre­
voit pas Ja protection de telles marques. 

VII. A1arques defensives. - Comme jusqu'ici, !es marques defensives ne 
seront pas protegees . 

VIII. M arques de reserve ( art. 11 a l. 1). - Le delai a l' expiration duq ucl 
l' annula tion d'une marque enregistrce m ais non u tilisee peu t etre de­
mandee a ete portc de trois a cinq ans. 

IX. La marque de haute renommie ( art. 12 al. 3). - La protection de Ja marqu e 
de haute renommce a ele expressement prevue. 

X. Personnes autorisies a faire enregistrer leurs marques ( art. 19). - Selon Je 
nouveau proj et, taute personne physique ou morale peut deposer une marquc 
et non plus, comme le prevoit expressement l' art. 7 de la loi actu elle, seulc­
ment les industricls, producteurs et commen;ants. 

XI. Les marques collectives (art. 16 a 18) . - La protec tion de la marquc 
collective a fait l'objet cl'un chapitre special. Un regime liberal a ete ins­
titue. Toute personne ( et non seulcme11t une association) pourra deposer 
une marque collcctive, laqu elle pourra aussi jouer le r6le de la « marque 
de certification » du clroit anglo-saxon. U 11e associa tio11 titul aire de la 
marque collcctive pourra autoriser des e11treprises 11011 membres ~t l'utili­
ser. 

Les co11clitio11s cl'usage de la marq ue collective devront etre fi xees dans 
u11 regleme11t soumis a l'approbatio11 du Bureau föderal. 

X II. Systeme d'enregistrement (art. 3, 4 et 20). - L' avant-prqjeL prevoi t 
l'i11trocluctio11 d'un systeme d'enregistrement constitutif du droit a La marque. 
Cell e-ci appartie11dra au premier cleposa11t. La seule reserve e11 faveur de 
l'usage est celle envisagee comme disposition transitoire, a l'art. 54. Celui 
qui, avant l 'entree en vigueur de la nouvelle loi, a le premier utilise une 
m arqu e, beneficie d'un droit preferable a cclui du premier deposant, a Ja 
co11dition qu 'il depose sa m arque au cours des trois premieres annees qui 
suivront l'entree e11 vigueur de la loi. D'autre p art, des exceptio11s 011t etc 
prevues pour tenir compte des dispositions de la Convention de Paris 
co11cernant Ja priorite de dep 6t et cl 'exposition ai11si que la marque notoire. 

Aucun examen p realable n'est envisage; il n'y aura p as de refu s d 'office 
d' enregistrer u11e marque en trant en conflit avec une marque deja e11-
registree au 110m d 'un tiers, ni de procedure d 'opposition. 

X III. Des signes qui ne j1euvent etre employis comme marques ( art. 2). - Les 
clispositions actuelles de la loi sur les marques contenues aux art. 3, 13bis 
et 14 ont etc regrou p ecs. La notion de signe « de na ture a induire en erreur » 

a ete i11troduite. II a expressement ete prevu que la forme d es produits et 
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la forme de l'emballage resultant de leur mode de fabrication ou de leur 
destination ne pouvaient pas constituer des marques. 

XIV. Rejus d' enregistrement du Bureau federal ( art. 20). - La disposition re­
lative aux cas ou le Bureau federal peut refuser l'enregistrement a ete sim­
plifiee. 

XV. Droit positif d'usage de la marque ( art. 36) . - A l'expiration d'un delai 
de dix ans, la marque enregistree ne pourra plus etre attaquee sur la base 
d'un enregistrement anterieur ( incontestabilite de la marque). 

XVI. Application du principe de la territorialite de la marque ( art. 12 eh. 1). -
Le principe de la territorialite de la marque a expressement ete pris en con­
sideration. 

XVII. Caractere du droit a la marque ( art. 1 eh. 1 et art. 2 eh. 1). - La marque 
est un moyen d'identification et le droit a la marque a un caractere de 
droit exclusif absolu. Le titulaire pourra s'opposer a l'emploi commercial 
par des tiers de toute marque qui ne se distingue pas nettement de la 
s1enne. 

XVIII. Critere de la similitude de la marque ( art. 12 eh. 2). - La disposition 
de l'art. 6 de la loi actuelle a ete reprise avec des modifications d'ordre re­
dactionnel. 

XIX. Critere de la similitude des produits ( art. 12 eh. 2). - Au lieu de re­
prendre la notion de « produit ou marchandise d'une nature totalement 
differente», l'avant-projet prevoit que le titulaire peut s'opposer a l'emploi 
commercial par des tiers de toute marque qui ne se distingue pas nettement 
de la sienne, a moins que cette marque ne «soit destinee a des produits ou 
a des services qui different de ceux inscrits au Registre au point d'exclure 
tou t danger de confusion ». 

XX. Listes de produits ( au services) defensives. - On previendra le dep6t 
de listes de produits (ou services) defensives par la perception de taxes 
adequates qui seront fixees dans le Reglement d'execution. 

XXI. Traductions de la marque ( art. 21). - Les differentes traductions de 
la marque pourront etre deposees et enregistrees globalement; le Regle­
ment d'execution determinera le nombre des traductions qui pourront 
faire partie du meme dep6t. Les traductions de la marque seront protegees 
en cas de dep6t dans une seule langue. 

XXII. Reciprocite - Preuve de l'enregistrement au pays d'origine (art. 7). -
L'exigence de la reciprocite de traitement a ete maintenue. 

XXIII. Enregistrement au nom d'un representant ( art. 34). - Tenant compte 
de la necessite d'adapter la nouvelle loi a la Convention de Paris ( art. 
6,epties), une disposition a ete introduite afin de sauvegarder les droits du 
titulaire d'une marque contre les agissements d'un agent ou d'un repre-
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sentant demandant l'enregistrement de la marque en son propre nom 
sans l'autorisation du titulaire. 

XXIV. Reglementation du droit de priorite ( art. 5). - Une referenee expresse 
a ete faite a la priorite clont benefieient en eas de dep6t anterieur les res­
sortissants unionistes, eonformement a Ja Convention d'Union. 

XXV. Protection aux expositions. - La disposition de l'art. 35 de la loi ae­
tu elle a ete supprimee, car sans interet. 

XXVI. Mandataires. - De meme que la loi aetuelle, l'avant-projet ne 
prevoit pas d' obligation de constituer un mandataire pour les deposants etablis 
a l' etranger. 

XXVII. Cessions libre de la marque ( art. 13 eh. 1 et 2). - Abandonnant le 
prineipe de la eonnexite de la marque avee l'entreprise, l'avant-proj et 
introduit eelui de la cession libre. 

XXVIII. Licences ( art. 13, eh. 2 et 3). - Comme eonsequenee logique de 
l'introduetion du prineipe de la eession libre, Ja marque pourra egalement 
fai re l'obj et d'une lieenee. II n'y aura aueune obligation d'enregistrement, 
mais conformement a l'art. 14, la lieenee ne sera opposable aux tiers que 
si eile a ete enregistree; de plus, l'enregistrement sera aussi necessaire pour 
que le lieeneie exclusifpuisse avoir la legitimation aetive. 

XXIX. Duree de l'enregistrement (art. 10). - La duree de la premiere p e­
riode de proteetion a ete reduite de vingt a dix ans. Les periodes de renou­
vellement seront egalement de dix ans. 

XXX. Modalites du renouvellement de l'enregistrement (art. 22 a 24) . - Le 
renouvellement sans ehangement de la marque pourra intervenir par 
simple paiement, mais seulement a la finde la periode de protection. Un 
renouvellement en tout temps de la marque, en eas de modifieation in­
signifiante de eelle-ei, pourra intervenir par un nouveau dep6t et un re­
trait de l' ancien, tout en eonservant l' aneienne priorite. Si la modifieation 
n'est p as jugee insignifiante par le Bureau federal, un nouveau dep6t 
devra etre effeetue avee perte de la priorite anterieure. 

XXXI. Radiation pour cause de non usage ( art. 11 ). - Le delai de radiation 
pour eause de non usage a ete prolonge de trois a cinq ans. 

XXXII. Delai d'atlente. - Le delai d'attente de einq ans prevu par l'art. 10 
de la loi aetuelle a ete supprime. 

XXXIII. Mesures administratives. - Aueune mesure administrative n'a 
ete prevue. Par eonsequent, seuls les tribunaux pourront decider des mesures pro­
visionnelles. 

XXXIV. Protection de droit civil et de droit penal ( art. 31 a 45 et 46 a 52). -
Les mesures de proteetion de droit eivil et de droit penal ont fait l'objet 
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de dispositions distinctes et ellcs ont ete adaptecs a la technique legislative 
moderne ainsi qu'aux necessites actuelles. 

XXXV. Indications de provenance et appellations d' origine ( art. 5 7). - En atten­
dant qu'une loi speciale regle la question des indications de provenance et 
des appellations d'origine, les dispositions y relatives des art. 18 a 20 de 
Ja loi actuelle demeureront en vigueur inchangees. 

XXXVI. Mentions de recompenses industrielles (art. 57). - Les clispositions 
relatives aux recompenses industrielles feront egalement l'objet d'une loi 
speciale, a moins qu'on estime que la loi reprimant la concurrenee deloyale 
assure une protection suffisante. Pour le moment, !es dispositions actuelles 
( art. 21 a 23) demeurent en vigueur inchangees. 

XXXVII. Reserve enfaveur des traites internationaux (art.15 ch.2). - Une 
disposition analogue a celle de l'art. 16 de la loi sur les brevets a ete prcvue 
afin que les ressortissants suisses et les personnes qui sont domiciliees en 
Suisse ou qui y possedent un ctablissement commercial ou inclustriel puis­
sent invoquer les traites ratifies par la Suisse lorsque !es dispositions de ces 
clerniers sont plus favorables que cellcs de la loi fcclerale sur les marques. 

XXXVIII. Indications de l' enregistrement d'une marque ® . - L' emploi faculta­
tif d'un signe ® afin cl'attester l'enregistrement d'une marque n'a pas etr! 
prevu. 

XXXIX. La protection de La marque Lars de son emploi dans !es dictionnaires, 
manuels, encyclopedies, etc. - Aucune disposition n'a etc envisagce dans 
l'avant-projet en vue d'obtenir que lors de la publication de dictionnaires, 
manuels, encyclopedies et autres ouvrages imprimes analogues, l'auteur, 
1c redacteur et l'editeur soient tenus, a la demande du titulaire cl'une mar­
que enregistree, de ne la reproduire qu'en mentionnant qu'il s'agit d'une 
marque enregistree. 

Notre association a examine d'une fac;on tres approfonclie l'avant-projet 
du Bureau fecleral. Quatre seanees de travail ont cleja etc tenues, 1c 27 no­
vembre 1968 a Berne, le 14 janvier 1969 a Zurieh, le 31 janvier a Neu­
chätcl et le 11 mars a Bäle. Cette derniere seance a etc preparee par un 
groupe de travail qui s'est lui-meme reuni a cleux reprises et qui a redige 
des projets de textes refletant les avis majoritaires et minoritaires. Une 
cinquieme scanee de travail aura lieu aujourd'hui meme apres notre 
assemblee generale. Nous serons ensuite a meme, en commun avec le 
«Vorort» de l'Union suisse du commerce et de l'industrie, de rediger et 
d'envoyer au Chef du Departement federal de justiee et police le preavis 
que nous avons etc invites a presenter. Ce preavis sera naturellement 
communiquc aux membres de notre association et vraisemblablement 
pu blie dans la Revue suisse de la proprietc industrielle et du droit d'auteur. 
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Ainsi que Je savent ceux qui ont participe a nos seances de travail, 
l' avant-projet de nouvelle loi sur les marqu es a, dans scs grandes lignes, 
ete accueilli avec faveur, meme si nous avons a presenter des propositions 
d'amendements sur divers points. 

L'une des questions les plus controversecs et ou l'avis d'une partie im­
portante des membres du Groupe suisse differe de celle du Bureau federal 
est celle de savoir s'il est opportun , contrairement a l'opinion de ce dernier, 
d'introduire un e procedure en opposition apres l'enregistrement de la 
marque. Lors de notre reunion de fülle du 11 mars, le principe d'une telle 
procedure a ete accepte a la majorite. Notre dernicre seance de travail 
devra encore prcciser quelle devra etre la procedure don t nous demande­
rons la prise en consideration. 

Lorsqu'i l nous a consu ltes, le Chef du D epartement federal de justice et 
police nous a informes qu e ce n' es t que lorsque les observations des milieux 
intcresses seront connues qu'un e decision sera prise quant a la question de 
savoir s'il y a lieu de confier l' examen de l' ensemble du probleme a une 
commission federale d 'experts. 

Notre groupe s'est d'ores et deja prononce a l'unanimite en faveur d'une 
Lelle commission. Elle me p arait indispensable, car ce n 'es t que de cette 
fac;on que des solutions de compromis valables, c'est-a-dire satisfaisantes -
sinon entieremenl du moins partiellement- pour tous les milieux, pourront 
k plus aisement etre trouvees. La confrontation des idees au sein d'une 
teile commission, dans laquelle tous les milieux interesses a la revision de 
la loi sur !es marques seront representes, permettra au surplus d'eliminer 
certaines erreurs d'interpretation. 

Le Bmcau föderal de la pl'Opriete intellcctuelle 

J ene pensais pas, en felicitant dans mon rapport annuel du 15 mars 1962 
M.JosEPH VoYAME de sa nomination comme Directeur du Bureau federal 
de Ja propriete intell ectuelle, que sept ans apresj'aurais deja a mentionner 
son depart. J e n'ai pas manqu e, au nom du Groupe suisse, de le feliciter 
de l' appel fl atteur clont il a ete l'objet et de former nos meilleurs vreux 
pour le succes de sa nouvelle activite en tant que vice-directeur des BIRPI. 

Je tiens encore a relever que pendant toute Ja duree de sa fonction a la 
lete du Bureau federal, une collaboration des plus fructueuse s'est etablic 
entre M. VoYAME et ses proches collaborateurs et le Groupe suissc etje ne 
doute pas qu'cllc sera maintenue sous la direction de son successeur, M. 
VVALTER STAMM, Dr en droit. Une teile collaboration va du reste de soi, 
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car notre association a toujours eu en vue l'interet general du pays et elle 
ne s'est jamais laisse guider par tels ou tels interets particuliers de ses 
membres. 

M. STAMM est un vieil ami du Graupe suisse. D epuis 1945, date de son 
entree au Bureau federal, il a a de nombreuses reprises participe a nos 
seances et toujours suivi avec interet les travaux d e l' AIPPI. Je lui ai 
adresse par ecrit nos felicitations et nos vceux;j e les r enouvelle aujourd'hui 
de vive voix, tout enl'assurant que nous serans toujours heureux d'exami­
ner avec lui les prablem es qui interessent notre pays. 

Les questions actuellement en discussion ne m anquent certes pas, que 
ce soit sur le plan international: brevet eurapeen, Plan PCT, revision des 
Conventions de Strasbourg, pour ne citer que !es principaux points qui 
retiennent notre attention, ou, sur le plan national: revision simultanee 
d e Ja loi sur le drait d' auteur et revision de la loi sur !es marques, prepara­
tion de la revision de la loi sur !es brevets d'invention afin, en particulier, 
de l'adapter aux nouvelles conventions internationales. 

Un nouveau service d e recherches de marques est entre en fonctions Je 
1 er juin 1968. Les membres du Graupe suisse ont eu l'occasion, a la suite 
d e notre reunion d e travail d e Berne le 27 novembre 1968, de le visiter et 
de se rendre campte des avantages que presente le nouveau fichier syste­
matique, qui permet d'effectuer rapidement des r echerches beaucoup plus 
completes que jusqu'ici. On ne peut que feliciter Je Bureau federal de la 
reorganisation de son service de recherches, qui le m et dans ce domaine 
a la tete des offices nationaux d e prapriete intellectuelle. Que cette reorga­
nisation ait ete accompagnee d'un relevement des taxes n'a surpris per­
sonne. 

Depuis 1964, et grace aux m esures prises p ar Je Bureau fed eral, Je nombre 
des demandes d e brevets en suspens a diminue chaque annee et, aujour­
d'hui, la situation est r edevenu e normale. Le Bureau federal a par conse­
quent l'intention de consulter dans un prache avenir !es milieux econo­
miques interesses pour determiner s'il est opportun d 'envisager une exten­
sion des domaines techniques pour lesquels les breve ts sont delivres apres 
examen de nouveaute. Cette question devra naturellement etre examinee 
en relation avec l'evolution des travaux entrepris sur le plan de la coope­
ration internationale en matiere de brevets. 

L e nombre de demandes de brevets s'est eleve en 1968 a 19537 (1967: 
18408), clont 5928 (559 1) en pravenance d e la Suisse. 

Au cours de l' annee ecoulee, 20 868 (26128) dem andes de brevets ont 
ete liquidees . 17044 (2 1 424) brevets ont ete delivres et 3118 (3986) de­
mandes ont ete r ej etees ou retirees dans la pracedure sans examen prea-
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lable, alors que 406 ( 426) brevets ont ete delivres et 300 (292) demandes 
ont ete rej etees ou retirees dans la procedure avec examen prealable de 
nouveaute. 

Dans le domain e des marques, Ie nombre des dep6ts s'est eleve a 7559 
(7505); 7152 (6907) marqu es ont ete enregistrees, les autres ayant ete re­
tirees ou rejetees. 

Des 12561 (10192) m arques inscrites au Registre interna tional d es 
marques en 1968, 1970 ( 1562) provenaient de notre pays. La protection 
en Suisse a ete refusee completement ou partiellement a 1664 (663) mar­
ques interna tionales. 

Quant aux dessins et modeles industriels, ils se sont eleves a 832 (787) en 
1968, clont 795 (742 ) ont abouti a un enregistrement, !es autres d emandes 
ayant ete retirees ou rejetees. 

Conclusions 

Les considerations qui precedent ne sont qu'un bref resume d es nom­
breux problemes a l'etude d ans le domaine de la propriete industrielle sur 
le p lan tant nation al gu'international. Elles suffisent cep endant pour se 
rendre compte de l'actualite du droit de la propriete industriell e. On ne 
doit pas s' en etonner puisque ce d ernier depend d e l' evolution de la vie 
economique et des echanges internationaux toujours plus nombreux. 

L'annee 1969 sera peut-etre le debut d'une collaboration encore plus 
etendue que jusqu'ici entre les Etats interesses a la propriete industrielle 
et plus particulierement au droit d es brevets, puisgue c'est au cours d es 
douze prochains mois qu'on sera fixe sinon sur les textes definitifs, du moins 
sur le sort du Plan de cooperation technique en matiere de breve ts (Plan 
PCT) des BIRPI, et du proj et d e la CEE de Convention etablissant un 
brevet europeen en tant que convention generalc de base ouverte egale­
ment a d' autres pa ys europeens . Souhaitons gue les efforts entrepris abou­
tissent, dans l'interet aussi bien des milieux economiques que des offices 
nationaux de brevets. 



PatG Art. 1 

Schweizerische Rechtsprechung 

THOMAS RÜEDE, ZÜRICH 

(ivlitarbeitcr jAQ,UES G11vET, G en<':ve) 

I. Patentt·echt 

Ein Patentschutz kommt nur in Betracht, wenn Naturkräfte im weitesten Sinne 
des Wortes zur Erzielung eines technischen Eifolges benützt werden. 
Das trifft nicht zu auf die Erstellung eines Programmesfür eine Rechenmaschine. 

ll ne peut y avoir de jJrotection par un brevet d'invention que lorsque des forces 
naturelles, dans l' acception La /1/us lmge de celte expres 1ion, sont utilisies /Jour 
obtenir un ejfet technique. 
Celle condition n'est pas satisfaite dans le cas de l'r!tablissement d'un jJrogramme 
jJour une machine a calculer. 

PMMBl 1968 I 53, Verfügung des Eidgenössischen Amtes rür ge istiges 
Eigentum vom 3. September 1968. 

Gegenstand des zur Diskussion stehenden Patentgesuches ist ein Ver­
fahren zum Berechnen der für wenigstens ein Ba uvorhaben erforderlichen 
Bewehrung mittels einer programmgesteuerten R echenmaschine. Nach 
d en Ansprüchen sow ie nach den konkreten Ausführungsbeispielen wird 
die R echenmaschine als bekannt vorausgesetzt und di e fr agliche Erfin ­
dung liegt ausschließlich in der Aufstellung des ri.ir die vorgenannte Be­
rechnung mit Hilfe der bekannten Rechenm asch in e erforderlichen R e­
chenprogrammes. 

Das Amt zieht in Erwägung: 

1. Die Beurteilung der Paten tfä higkeit der vorliegenden Anmeldung reduziert sich auf 
di e generelle Frage, ob R echenjJrogrammefür R echenmaschinen patentierba r seien oder nicht. 
Zur Beantwortung dieser Frage muß der in Art. 1 Abs. 1 Pa tG erwähnte, im G esetz 
j edoch nicht definierte Begriff der gewerblich a nwendbaren Erfindung ausgelegt werden. 
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a ) Es ist ein a llgemein a nerkannter Grundsatz, daß das Patentrecht ausschließlich das 
Gebiet d er T echnik zum Gegenstand ha t und daß ein Patentschutz nur in Betracht 
kommt, wenn Naturkräfte im wci tes ten Sinne des \Vortes zur Erzielung eines technischen 
Erfolges benützt werden (s ieh e Botschaft d es Bundesrates vom 25.4. 1950 betr. die Revi­
sion d es Bundesgesetzes über di e Erfindungspatente). Auch die stä ndige R echtsprechung 
des Bundesgerichtes geht von d ieser Auffassung a us (siehe BGE 43 II 523, 48 II 29 1, 
72 I 370, 74 II 133) . (Anm. der R ed . : So auch E rw. 1 des a uf S. 52 dieses Blattes publi­
zier ten BGE. ) 

b) D ie I dee, für welche d ie Anmeld erin Pa tentschutz a nstreb t, bzw. ganz a llgemein 
d ie Erstellung e ines R echenprogramms für eine Rechenmaschi ne stellt keine Schöpfung 
dar, die m it den M it te ln der Naturkräfte a rbeite t oder a uf sie einwirkt, um einen techni­
schen E rfolg zu erz ielen, so nd ern ist a ls eine rein geistige Leistung anzusehen, welche dem 
Pa tentschutz nicht zugä nglich ist. Bei der E rstellung eines R echenprogra mms für eine 
programmgesteuerte R echenmaschine ha ndelt es sich led iglich um eine zweckmäßige 
Aufte ilung eines R echenvorganges, um ihn für die Maschine verständli ch zu machen. 
Die Steu<"rung d er R echenmaschine durch das Programm erfo lgt gewiß unter Zuhilfe­
nahm.e von Na turkräften, hingegen ist d ie Ei·stc llung des P rogramms selbst eine rei n 
geistige Leis tung, die vor der Benü tzung der Niaschinc erbracht werd en muß. 

c) Auch das Argument, das Rechenprogramm habe d irekt e inen technischen Nutz­
cfkkt zum Ziel, hä lt n icht stand. E rst d ie Verwirkli chung der mit dem R echenprogra mm 
erhaltenen Erkenntni sse führt zu einem bestimmten technisch en Effekt, das R echen­
programm bildet hi ezu nur eine Vorstufe. 

2. D iese Ü ber legungen fülwen zum Schluß, daß das strei tige Gesuch ke ine im Sinne 
von A r t. l Abs. 1 PatG gewerblich a nwendbare Erfindung defini ere. 

PatG Art.1 
Anweisungen an den mensc/zliclzen Geist, deren Ausführungen nicht zu einem 
unmittelbaren technischen Nutzeffekt führen, sind des Patentschutzes nicht teil­
haftig. 
Die textliche Gestaltung eines Nachschlagewerkes samt Anweisungen, wie die 
darin enthaltenen Angaben bei der Lösung 01ganisatorischer Aufgaben verwendet 
werden sollen, ist daher dem Patentschutz nicht zugänglich. 

Une mithode faisant appel a l'intelligence et clont l' application n' aboutit pas a un 
effet technique c!irectement utilisable ne peut etre jJrotigie par un brevet d'in­
vention. 
L' arrangement du texte d'un repertoire, y compris !es instructions sur La maniere 
d'utiliser !es donnies qu'il contient pour risoudre des problemes d'organisation , ne 
jJeut clone etre breveti . 

P:tv1MB1 1968 I 52ff., Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen 
Bundesgerichtes vom 14.J uni 1968 in Sachen Tr. AG gegen das Eidge­
nössische Amt für geistiges Eigen turn. 

Die Tr. AG, Zürich, reichte am 26 . März 1964 dem Eiclg. Amt für geisti­
ges Eigentum ein Patentgesuch für ein «Nachschlagewerk mi t einheitlichen 
Firma-Kurzbezeichnungen, Kode über sonstige Auswertungsdaten in be-
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stimmter Zusammensetzung» ein. Die Patentansprüche II, III und IV 
betreffen Verwendungen der im Nachschlagebuch aufgeführten Bezeich­
nungen. 

Mit Verfügung vom 28. Februar 1968 wies das Amt das Patentgesuch 
gestützt auf Art. 59 Abs. 1 PatG zurück mit der Begründung, die darin 
dargelegten Ideen offenbarten keine technische Lehre, sondern beträfen 
lediglich die textliche Ausgestaltung eines Nachschlagewerkes; im Patent­
anspruch werde Aufschluß darüber gegeben, welche Bezeichnungen und 
Arten von Auswertungsdaten im Firmenregister enthalten und wie sie 
zueinander angeordnet seien; solche Lehren seien bloße Anweisungen an 
den menschlichen Geist und fallen nicht unter den Begriff« Erfindung», 
worunter man im Patentrecht neue Entwicklungen auf dem Gebiete der 
Technik verstehe. Das Patentgesuch betreffe somit nicht eine gewerbli ch 
anwendbare Erfindung im Sinne von Art. 1 Abs. 1 PatG. 

Gegen diese Verfügung hat die Bewerberin vcrwaltungsgerichlliche Be­
schwerde eingereicht. Sie beantragt dem Bundesgericht, die Zurückwei­
sungsverfügung des Amtes aufzuheben und ihr das Patent zu erteil en. Zur 
Begründung macht sie geltend, nach dem ·wortlaut von PatG Art. l be­
treffe das Patentgesuch eine gewerblich verwertbare Erfindung; der vom 
Amt unter Hinweis auf Lehre und Rechtsprechung vertretenen gegenteili­
gen Auffassung könne nicht der Vorrang vor dem klaren , i\Tortlaut des 
Gesetzes eingeräumt werden. Das Amt beantragt, die Beschwerde abzu­
weisen. 

Das Bundesgericht hat die Beschwerde abgewiesen: 

I. Art. I PatG umschreibt zwar den Begriff der Erfindung nicht. Es ist jedoch ein 
fundamentaler, a llgemein anerkannter Grundsatz, daß das Patentrecht ausschli eßlich 
das Gebiet der Technik zum Gegenstand hat und daß ein Patentschutz nur in Betracht 
kommt, wenn Naturkräfte im weitesten Sinne des Wortes zur Erzielung eines technischen 
Erfolges benützt werden. Anweisungen an den menschlichen G eist , deren Ausführungen 
nicht zu einem unmittelbaren technischen Nutze ffekt führen, sind dagegen des Patent­
schutzes nicht teilhaftig. Daß diese Auffassung auch dem schweizerischen Patentrecht 
zugrunde liegt, erhellt eindeutig aus der Botschaft des Bundesrates an die Bundesver­
sammlung vom 25. April 1950 über die Revision des Bundesgesetzes betreffend die 
Erfindungspatente, wo ausgeführt wird: « Nach den Patentgesetzen a ller Länder werden 
als patentierbare Erfindungen nur auf einer schöpferischen Id ee beruhende Lösungen eines 
technischen Problems anerkannt ... » (Bßl I 950 I S. 999). 

2. Auch die ständige R echtsprechung des Bundesgerichts geht von dieser Auffassung 
aus. So wurde in BGE 43 II 523 entschieden, zum Begriff der Erfindung gehöre «die 
Erreichung eines wesentlichen Fortschrittes der Technik, eines technischen Nutzeffektes 
durch neue, originelle Kombination von Naturkräften» . Diese Umschreibung wurde 
auch in der späteren Rechtsprechung immer wieder bestätigt, so z.B. in BGE 48 II 291 ff , 
72 I 370 Erw. I , 72 II 133 Erw. 3, 76 I 38 1. 
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Diese R echtsprechung steht a uch im Einkl a ng mit der in der schweizerischen wie in 
der a usländischen R ech ts lehre einheitli ch ver tretenen Auffassung. So wird im Kommen­
ta r von W EIDLICH und BLuM zum Pa tG von 1907, Art. 1 Anm. 15, S. 82 ausgeführt , das 
Patentgesetz diene a ussc hließlich der T echnik, und e ine E rfindung im pa tentrechtlichen 
Sinne li ege nur vor, wenn ein tech nischer E rfolg mit tec hnischen Mitteln herbeigeführt 
werde; ma ngels technischer Bedeutung se ien da her nicht p a tentfähig Lotteriesys teme, 
Spielregeln, Lehrmethod en, Adreßbuchanordnungen, Stenographiesysteme und dgl. 
E benso erkl ä rt der Kom men tar von BLuM/PEDRAZZINI zum geltenden Pa tG für das 
Vorli egen einer E rfindung eine Anweisung· zu technischem H a ndeln im Gegensatz zu 
einer bloßen Anweisung an d en m enschlich en Geist erfo rd erlich (Pa tG A rt. 1 A nm. 8 
S. 77f. ) . T ROLLER , Imma teri algüterrecht Bel. I S. 157 endlich führ t aus, die E rfindung 
gehöre in das Gebiet der Technik ; sie gebe stets an , wie Naturkrä fte beherrsch t und dem 
M enschen dienstbar gemach t werden. 

3. Die Idee, für welche die Beschwerdeführerin Pa tentschutz a nstrebt, gehört unbe­
streitba r nicht d em G ebie t der T echnik a n, sondern demjenigen d er Betri ebsorgani sa ti on. 
Patenta nspruch I be tri fft ledi glich d ie text liche Ges ta ltung des Nachschlagewerkes; er 
gib t Aufschluß darüber, welche Bezeichnungen, teils in Kla rschrift, teils in K odcform, 
im Firm enverzeichnis entha lten sind . Die Paten tansprüche II , III und I V geben Anwei­
sungen, wie die im 1achschlagewerk en tha ltenen Bezeichnungen bei der Beha ndlung 
organisatorischer Aufgaben zu verwenden seien. E ine Anweisung zu technischem H an­
deln, zur K ombination von Naturkräften oder -sto ffen zwecks H erbeiführung eines 
technischen (physika lischen oder chemi schen) N utzeffektes entha lten sie ni cht. Das Amt 
hat da her d ie Pa ten tfähi gkeit der zum Patent a ngemeldeten angebli chen E rfind ung mit 
R echt vernein t. Daran vermag a uch der Hinweis d er Beschwerdeführerin ni ch ts zu 
ä ndern , da ß ihre Idee gewerblich anwend ba r sei, da ihr N achschlagewerk von einer 
Druckerei hergestellt und in Verkauf gebracht werden könn e. D enn gewerbli che /\ n­
wendba rkcit ist für di e ])atentfähigkeit wohl erforderlich , begründe t sie für sich a llein 
j edoch ni cht , wenn d as Erzeugnis ni cht a uf der H crbeiführung eines technischen Erfolges 
mi t technischen M it teln beruh t (BG E 72 I 371 ) . 

PatC' Art . l Abs. 1 und Art. 107 

,<ur Eijindungs/zöhe 
- Die Ta tsache, daß die anmeldungsgemäße Lösung erstmals vom Patentbewerber 

vorgeschlagen worden ist, könnte nur dann als Indizfür das Vorh andensein der 
Erfindungshöhe in Frage kommen, wenn f ür diese Lösung wegen unbefriedigender 
Verhältnisse ein akutes Bedüifnis vorhanden gewesen wäre . 

- Auf dem Gebiet der ,<eitmessungsteclznik sind keine geringeren Anforderungen zu 
stellen als sonst: BGE 74 II 127jf. 

Beschwerdeverfahren 

- Nichteintreten auf ein neues Begehren, zu dessen Vorbringung vor der Prüfungs­
stelle genügende Gelegen/zeit und hinreichende Veranlassung bestanden hätte. 

- Ein mit dem dem ang~fochtenen Entscheid zugrunde liegenden Patentanspruch 
inhaltlich übereinstimmender, redaktionell neugefaßter AnsjJruch stellt kein pro­
zessual un;;,ulässi_ges aliud dar. 
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- Ablehnung eines Beweisantrages, weil das Beweismittel den Entscheid ohnehin 
nicht zu beeinflussen vermöchte. 

Au sujet du niveau de l'invention 

- Le fait que la recourante est La jJremiere a avoir jJrojJose La soLution faisant 
l' objet de La demande de brevet ne jJourrait servir d'indice de l' existence d'un 
niveau inventif suffisant que si cette solution rejJondait a un besoin imperieux. 

- Dans Le domaine de La mesure du temjJs, iL n'y a jJas Lieu de se montrer moins 
exigeant que dans d'autres branc/zes de La teclmique: ATF 74 11127ss. 

Procedure de recours 

- lrrecevabiLite d'un nouveau chef de conclusions que La recourante aurail jJu 
jJrendre devant L' examinateur et aurait eu suffisamment de motifs de Le faire . 

- Une revendication formulee en termes nouveaux ne constitue jJas un aLiud, 
irrecevabLe en jJrocedure Lorsqu' eile a Le mime contenu que La revendication qui a 
donne Lieu a la decision attaquee. 

- Rejet d'une oJfre de jJreuve du fait que cette jJreuve serait sans injluence sur La 
decision. 

PMMBl 1968 I 49ff, Auszug aus dem Entscheid der II.Beschwerde­
abteilung vom 5.Juni 1968 in Sachen Junghans gegen den Entscheid 
der Vorprüfungssektion II. 

Aus den Erwägungen der Beschwerdeableitung : 

1. Der mit d er Beschwerd e eingereichte, a ls « Hil fsantrag» beze ichnete Pa tcnta nspruch 
schläg t eine konkrete Weiterbildung des Lagers in dem Sinne vor, « daß der Deckstein an 
drei mittelpunktssymm ctrischen Punkten federnd abgestützt is t» . Diese Ergä nzung des 
Pa tentanspruchs stellt ein neues Begehren bzw. E ventua lbegchren da r, auf das di e 
Beschwerdeabteilung gemäß ihrer in PMMBI 1963 I 36, Erw. 3, begründ eten Praxis 
ni cht eintreten ka nn. Die Beschwerdeführerin m ach t a uch gar nicht geltend, zur Vor­
bringung dieses neuen Eventualbegehrens vor der Prüfungss tell e keine genügende Gele­
genheit oder hinreichende Veranlassung gehabt zu ha ben (PMMBI 1963 [ 36/37) ; ist 
sie doch von der Prüfungsstelle schon mit der zweiten Beansta ndung sogar ausdrü ckli ch, 
a ber erfolglos, aufgefordert worden, « mindestens in Form eines Evcntualan trages» einen 
gegenüber dem Stand der T echnik durch solche l\1erkmale abgegrenzten Pa tentanspruch 
einzureichen, die einen techni schen Fortschritt und genügende Erfindungshöhe kla r 
erkennen lassen. Der vorliegend e Fall gibt der Beschwerd eabte ilung nicht An laß , ihre 
Praxis zu ä ndern. Sie kann daher ihrem Entscheid d en als « Hil fsa nt rag» formulierten 
neuen Patentanspruch nicht zugrunde legen . 

2. Hingegen stellt der als « Haupta ntrag » bezeichnete, mit der Beschwerde neu a bge­
faßte Patentanspruch prozessual kein unzulässiges a liud , n icht etwas and eres dar. Er 
stimmt inha ltli ch mit dem Pa tenta nspruch vom 4.Juli 1966, a lso mit d em dem angefoch­
tenen Entscheid zugrunde li egenden Pa tentanspruch sachlich überein. Die Beschwerde­
abteilung kann ihn daher ihrer Beurteilung der Beschwerde zugrund e kgrn ... 

3. b) . . . Zum Beweis dafür, daß die Prüfungsstelle di esen Vorteil der einfacheren H er-
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stellung zu Unrecht ni cht a ls technischen Fortschrill habe gelten lassen, leg te die Be­
schwerd eführerin der Beschwerdeabteilung in der mündli chen Verhandlung zwei selbst 
erste ll te Fertigungspläne bzw. Arbeitsabläufe mit en tsprechend en Zeichnungen vor, 
denen zufolge d as eigene Lager wegen d er geringeren Anzahl von erforderlichen Arbeits­
vorgängen au f weniger a ls di e H älfte d er H erstellungskosten des vorbckanntcn L agers zu 
stehen kommen müßte. W enngleich die Beschwerd eabteilu ng nicht überzeugt ist, daß 
di ese Arbeitsabläufe von vergleichba ren Voraussetzungen (z.B. hinsichtlich Bearbei­
tu ngsgenauigkeiten, gleichen Toleranzen ) a usgehen, so ist sie doch bereit, dem anmel­
dungsgem äßen La ger in bezug auf die H erstellung und d eren Auswirkungen a uf den 
Pre is (vgl. BPatGcrE 3, l ) einen gewissen technischen Fortschrill zuzu billigen, ohne sich 
dazu zu äu ßern , ob d ieser Fortschrit t die für di e Patentwürdigkeit erforderliche Qualifi ­
kation « kla r erkennbar» (BGE 85 II 131, Leitsatz 2b, und PMMBl 1962 I 46, E rw. 2b) 
verdient od er ni ch t, denn ohnehin kann das weitere Erforderni s, die Erfindungshöhe, 
nicht a ls vorhand en betrachtet werd en. Aus diesem G runde konnte di e Beschwerdeabtei­
lung d em von d er Besch werd eführerin in der mündlichen Verhand lu ng geste ll ten Antrag, 
den E n tscheid a uszusetzen und ihr G elegenheit zu geben, von einer neutra len Stelle 
a usgearbeitete Fertigungspläne vorzu legen, nicht entsprechen. Solche vermöchten näm­
lich einzig den techni schen Fortsch ritt noch schlüssiger da rzutun, j edoch würden sie 
praktisch ni chts über di e E rfindungshöhe a ussagen und ,-crmöch ten da her d en Entscheid 
ohnehin ni cht zu beeinflussen ... 

c) ... Auf d en Einwand der Beschwerdeführerin, gegen diese A nsicht sprech e indessen 
die Tatsache, da ß vor ihr niemand auf den G edanken gekommen sei, bei einem stoß­
gesicherten Zapfenlager eine Fräsopera tion einzusparen bzw. zu vereinfachen, muß 
erwidert we rd en, da ß d ies weder auf besondere Sc hwi erigkeiten der Lösung noch a uf 
bestehend e Voru r te ile von Fachleuten zurückzuführen ist. Der G r und dafür muß viel­
mehr da rin erbli ckt werden , daß Uhrenl ager nach dem en tgegengeha ltenen Patent se it 
J a hren in ri es igen Ser ien a uf eigens da für konz ipi erten Spezia lmaschinen herges tellt und 
mit enormem kommerziell em Aufwand in der ganzen W elt vertrieben werd en, wobei d ie 
Qualität di eser Lager offenbar den a n sie ges tell ten Anforderu ngen entsp ri cht und d er 
Preis in K a uf genommen wird. Es bes tand darum von di eser Seite keine Veranlassung, 
nach V erbesserungen der Art des anmcldungsgcmäßcn Lagers zu suchen und die damit 
verbund enen Nachteile der Umstel lung des H erstellungsablaufs und im V ertrieb von 
E rsatzteilen (z.B . Haltefed er) auf sich zu nehm en. D iese Gesichtspunkte vermag auch 
der a n der Verhand lung vorgeb rachte Einwand , di e Vereinfachung h ätte j a auch von 
e inem andern H crst<" ll er von U hrenl agern realisiert werden können , nicht zu entkräften . 
Einmal ha t sich di e H erstellung von Qualitä tsuhren lagern a uf wenige Firmen konzen­
tri ert, von denen j ede aus den d a rge legten Gründen möglichst la nge an der einmal ge­
wähl ten Form - auch wenn Verbesserungen hät ten gefund en werd en können - fes thielt. 
Sodann sind schon in Umgehung des entgegcngcha J tencn Pa tentes von diesem abwei­
ch ende Ausführungen von Uhrenlagern entwickelt word en, die einfacher in der H er­
stellung sind. Es lag desha lb nach Verfa ll d es angezogenen Patentes bei den Herstellern 
kein besonderes Bedürfnis vor, nach V erbesserungen, namentlich Vereinfachungsmög­
li chkcitcn d es bekannten Lagers zu suchen. Es war a lso nicht etwa (wie z.B. in BGE 69 
II 19') ) so, da ß trotz einem a kuten Bedü rfnis - weil die Verhä ltn isse nicht befriedig ten -
keine Lösung gefund en wu rde. 

Daß übrigens di e Beschwerdeführerin selbst di e zur Diskussion stehenden H erstellungs­
vereinfachungen anfäng li ch gar nicht unbed ingt a ls erfindungswcscntlich betrach tete, 
geh t da raus hervor, daß in der ursprünglichen Patenta nmeldung a uch eine Ausführungs-
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form dargestellt und beschrieben war, die denjetztin d en Vordergru nd gerückten Vortei l 
nicht a ufwies. 

D er Patentanspruch der Anmeldung vermittelt somit in der hi er zur Diskussi on ste­
henden Fassung eine Lehre, die durcha us im Bereiche solcher Lösungen liegt, d ie der 
bekannte Stand d er Technik zur Zeit der Patentanmeld ung (bzw. der prioritä tsbcgrün­
denden Anmeldung) dem durchschnittlich gut ausgebilde ten Fachmann nahelegte . Von 
einer über das handwerkli che Können des Durchschnittsfachman ns hinausgehend en 
Leistung, die e iner normalen Fortentwicklung der Technik vorausgeeil t wäre, ka nn ni cht 
die R ede sei n. 

Allerdings ha t die Beschwerd eführerin an der Verhandlung auf den hohen Stand der 
Technik auf dem Gebiet der Uhrenindustr ie hingewi esen und da raus die Folgerung zu 
ziehen versucht, daß d eswegen - weil d ie T echnik sich hier im a llgemeinen nicht mehr 
sprunghaft weiterentwickeln könne - a uf d iesem Gebiet die Anforderu ngen a n die 
E rfindungshöhe weni ger hoch zu stellen seien. Die gle ich en Überl egungen hat te tatsäch­
lich d as Schweizerische Bundesgericht in BGE 63 II 279 auch a ngestell t, doch hat cs sie 
schon in BGE 69 II 424 selber wieder in Frage ges tell t, und in BGE 74 II 127 hat es die 
Sonderbehandlu ng d er Kleinmechanik, insbesondere der U hrentechnik, ausd rückli ch 
verworfen, was richtig erscheint, wenn davon ausgegangen wird , daß auf di esem techni­
schen Gebiet parallel zum fortgeschri ttenen Stand auch di e K enntnisse der Fachleute 
ein hoh es Niveau erreicht h aben , so daß von ihnen - sta tt geringere - eher größere Lei­
stungen erwartet werden dürfen. 

PatG Art. ], Art.2 ,Zijf.2 und Art. 7 

,Zur Neuheit und Erfindungshöhe und ;:;ur Aufgabe der Sachverständigen ( ad 1) 
Ein biochemisches Veifahren ;:;ur Herstellung eines Arzneimittels ist nicht als 
nicht-chemisches Verfahren von der Patentierung ausgeschlossen ( ad II) 

Nouveaute de l'invention. Niveau inventif sujfisant? Contenu de la mission d' ex­
pertise ( ad 1) 
Procede biochimique. Un tel procede ne saurait etre qualifu! de procede non chi­
mique ( ad II ) 

SJ 1968, 629ff., U rtei l der !.Kammer der Genfer Cour cle Justice civilc 
vom 26. M ai 196 7 i. S. American Cynamicl Co. gegen Arco S. A. und 
CIECH. 

_Extrait des considerants: 

I. .. . 
II est exact qu'a la lecture du rapport Ettlinger, p. 11 , Je fait que J'hommc du metier 

ne savait pas et ne jJOuvait /1as savoir en 1953 qu'une souche d e strep tomyces aureofaciens 
exposce dans un milieu nutritif dans lequel la teneur en ions chlorure aurait ete reglee 
convena blement pourrait produire de la tetracycline - a cöte d'une production en chlor­
te tracycline - semble avoir su ffi aux experts pour considerer qu'en revelant un procedc 
propre a permettre cette production l'a uteur du procede brevete sous 11° 324 085 a fait 
une d ecouver te temoignant d'assez d'esprit inventif pour meriter d'etre brevetee. 

Mais observent !es clefencleresses le fa it que l'homm e du mctier ne savait et ne pouvait 
pas savoir (c'es t-a-dire etre certa in) en 1953 que Ja tetracycline pourrait e tre produite par 
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fcrmcnta tion direc tc (sans dechloruration) ne suffi t pas pour quc 1c procedc conduisant 
a cet te production pu isse etre sans a utre qualifi e cl' invcntion de ni vcau brcvetablc, si 
l' idec de la recherche cl'un procecle de procluction par fermentation direc te clevait s' im­
poser a l'esprit de l'homme du mcticr, de 1953, commc ayant de bonnes eha nces de sueees 
et si, pa r a illeurs, le proeecle decouvcrt n 'a pas exigc que soient p rea la blement surmontees 
de particulieres diffieultes. 

II a ppartiendra aux experts, en motivant leur point de vuc d e fac;:on p lus d cta illec que 
ne l'ont fa it !es auteurs du rapport E ttlinger, et cn sc prononc;:ant sur les objections sou­
lcvecs par !es defenderesses, d e d ire si !es eonditions propres a permettre de eonsiclercr 
eomme realisee Ja eondi tion de « ni vcau invcn ti f suffisant » sont ou non rcalisecs et pour­
quoi. 

II. Enfin Arco S. A. conclut cncorc a la nullite d u brevet n ° 293 562 en invoq ua nt 
l'ar tic le 2 eh. 2 L. B.: il s'agira i t d ' un proeede non chimique pour la p roduetion de remedcs, 
soit clone d ' une invention qui , cn vertu de l'article 2 eh. 2 L. B. nc peu t pas etre brevetec. 

Arco S.A. a consacre a ee tte qucstion de Ja non brcvetabi li tc du proeede qui fait 
l'obj et d u brevet 293 562 l'essenti el de son memoirc du 26 fevr icr I 965, a insi quc d e son 
memoi re du 13 mai 1966. 

La clemanclercssc refute victoricuscmcnt l'opinion de Arco S. J\. cl ans son memoirc du 
4 juin 1965, sous n°s 2 1 a 38. E ll e reprend son a rgumentation d ans son memoire du 2 1 oc­
tobre 1966. 

Arco S. A . pose tout le problemc d e la possibil itc de brevctcr un procecl e bio-chimique, 
a u regard de l'arti cle 2 eh . 2 L. B. qui n 'aclmet que la brevetabili tc du procidi chimique, ou 
qui , p lus exactement, exclut, pour la fabr ication de remecl es, la breve tabilite des procedcs 
non chimiques. 

La ques tion cst clone: un procecle bio-chimiquc cs t-il un procede non chimiq ue ,' 
J\reo S. A. reconnait qu'cn proposant a ee ttc qu cstion unc rcponsc negative, eile va 

a l'encontre de Ja pratique du Departement federa l de justi ee et poli ee e t de ecl le du 
Burea u federa l pour Ja propriete intell ectuelle, eomme aussi contre l'opinion d e Ja cl oc­
trine (notamment BLUM /PEDRAZZINI et TROLLER). 

Les exper ts Ett li nger, Tamm et Vo lkart, a qui avait e te posee la qucs tion de savoir si 
le brevet 324085 cou vrait un procecl e chimique ou un procecle non chimiq ue, non breve­
table sclon l'arti clc 2 a l. 2 L. B. , ont clcela re que « Ja f'crmentation est indubita blemcnt un 
proccssus chimique. Qu'un microorganismc entre enjeu da ns Ja fc rmen ta tion ne cha ngc 
ri en au fa it» (opinion qui vau t pour le brcvet 293562 comme pour le brevet 324085). 

Les experts rappellent que Je Bureau fecleral pour Ja propri ete in tell cctuell e cl elivrc 
«dans sa pratique journaliere ... d es brevcts qui concernent ce qu'on appell e des procedes 
bio-chimiques pour Ja p reparation des med icaments ». Ils citent a ussi l'opinion de BLUM 
et PEDRAZZINI et ccl le d e TROLLER. 

II fa ud rait d es motifs vra iment determinants pour rcme ttre en qucs ti on une prat ique 
a ussi serieuscm enl etabli e et, jusqu 'a ce jour, incontcstee puisquc d e l'aveu mcmc de 
Arco S. A. , et malgre le nombre assez important d e brevcts couvrant des procedcs bio­
chimiques pour la fabri cation de remedes, Ja quest ion n'a j amais fait l' obj ct d'unc d ecision 
judieia ire. 

Or ccs motifs decisifs, Arco S. A. ne lcs fait valoir n i da ns son memoirc du 26 fcvri er 
1965, ni clans eelui du 13 mai 1966. 

On pcut meme dire que Arco S. A. entre tient constamment une confusion cn parla nt 
d e procecles biologiques a u lieu de procedes biochimiques. El le ra isonnc comme si la 
chlor tetracycline eta i t un produit na ture! du streptomyces aureofaciens (ai nsi fait- clle des 
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comparaiso ns avec 1c la it de la vache ou 1c fruit d e l'arbrc) . Mais tel n'es t nu ll cm cnt 1c 
cas : le streptomyccs aureofaci ens n'es t pas un producteur nature! d e chlortetracycl inc; 
cc n'es t qu'expose da ns un milieu particulier, et gräce a un processus d e fc rmenta ti on 
que la nature seu le est incapablc de realiser (intern :nti on necessairc du chimiste) que 
p eu t ctre produit l'antibi otique desirc. Des lors il apparait exclu, indepcnd ammen t de 
ta ute qucstion de pra tique administrative et d e doetrine, qu'on pui sse qua lificr de non 
chimique le proced e qui eonduit a la production de chlor tetracycline. 

La d emandercsse tire encore un a rgument qui n 'est pas denue de valcur de la volontc 
probable du Iegisla teur: lorsque a cte claborec Ia L.B. 1954 Ia biochimique n 'en ctait 
p lus a ses d ebuts e t, saus l'empire de la loi de 1907, qu i, comme la lo i ac tuell c, cxclua it 
I'octro i de brevc ts pou r la prod uction de medicaments par voie non chimiquc, des brevc ts 
ava ient ete accord es pour d es procedes biochimiqucs. Si le legislatcu r de 1954 avait 
voulu exclure la breve tabili te de tels procedes, il n 'au ra it pas manquc de le dire exprcsse­
m ent. E n l'absence d'un texte a lla nt dans ce se ns, on nc saura it qua li fie r de non ch imiquc 
un procede biochim iquc. 

aPatG Art. 4 Abs. l und OG Art. 50 Abs. l 

Veifa/zren für die Herstellung eines Natureu:,eugnisses azif chemischem I Vege 
(Antibiotikum) : 

- Neu/zeit des Veifahrens ( Erw. 3 a) 
- Neu/zeit des AusgangsstoJfes und des Endstoffes ( Erw. 3b) 
- E1findungshöhe ( Erw. 4) 
- Nichtigkeit von Paten ten für Ve1fahren, die aufeinande1folgende EtajJjJen der 

Herstellung des Endstoffes darstellen ( Erw. 5) 
,Zulässigkeit der Berufung gegen den ,Zwisc/zenentsc/zeid über die Nichtigkeits- und 
Verletzungs.frage unter Ausklammerung des Schadenersatzbegehrens . 

Procede pour La ~ynt/zese clzimique d' un produit nature! ( antibiotique): 
- Nou veaute du procede ( consid. 3 a) 
- Nouveaute du produit initial et du produit final ( consid. 3 b) 
- Niveau inventif ( consid. 4) 
- Nullite de brevets relatffs d des procedes qui constituent des etajm successives de 

La syntlzese du produit final ( consid. 5) 
Recevabilite du recours en riforme contre la decision jJre1udicielle et sur partie 
statuant sur la nullite des brevets et leur violation, renvoyant d l'instruction quant 
aux dommages-interets. 

BGE 93 II 504ff., res . JT 1968 I 637, Uneil der I. Zivila bteilung vom 

28. November 196 7 in Sachen Lamar SA gegen Parke, Davis & Company 
und Mitbeteiligte. 

A. Pa rke, D avis & Company (en a brege : Pa rke Davis) a dcposc, cn 1948 e t 1949, six 
demandes de brevets suisses, avec priori te d e brevets pris aux Etats-U ni s d' Amerique, 
conce rna nt des proccdes d e fabri cation synthctiqu e du chl orampheni col. II s'agit d'un 
antibiotique, nouveau a l' epoque, isolc a partir du produit issu des transforma tions orga-
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niq ues que provoque un micro-orga nisme nomme stre/Jto111_yces uenezuelae, Pa rke Dav is a 
analyse ce cor ps, nomme a lors chl oromycetine, en a cl ctermine la strueture ch imiquc et 
realise la synthcse, C haeun de ces six brevets concerne une etape de lacl ite synthese; !es 
eing premicres de ces e tapes a boutissent a un produit intermedia ire, la sixicm e a u chlor­
ampheni col lui -meme, sclon lc tablcau suiva nt: 

Numero Date du Date d e Prioritc l'rocccl c 
ciepot l'cnregistrc-

ment 
282086 14, IIL 49 15, IV,52 US1\ 24,VIIL 48 I II 
27 1929 14, IIL 49 30,XL 50 USA 24,VIIL 48 

Passage 
Il 

a la 
III 

314008 2LX, 53 31.V, 56 USA 26, L 53 II III 
282 733 14, IIL 49 15.V. 52 USA 24,VIII.48 

clcla 
III 

subs-
IV 

318 194 9,VIL53 3 LXIL 56 France 28. XL 52 
substance 

IV 
tance 

V 
278 776 15.XII, 48 3 l.X. 5 1 USA 16, IIL 48 V VI 

ß, Lc 23 j an vier 1961, Parke Dav is a ass igne Lamar S, /\ ., cl ont le siege est a Lugano, 
et sa succursale cl 'J\vu lly (Gencve) cl cvant la Cour cl e Justice d e Gencvc. Ell e conclua it 
a ce qu' il plai se a la eour: 

1. Consta ter que la d efcncl eress(' a violc !es brcvct.s prementionncs ; 
2. Interclire a la clefencleresse de fab riquer selon !es procecl es cou vcrts par lcsd its 

brevets, livrer, venclre ou mettre cn cireula tion 1c chlorampheni col a insi fab riq ue; 
3. Conclamner la clffcnclercsse a payer a la clcmancleresse 2 000 000 fr_ a titre d e clom­

mages-intcrets , 

C, La clefcnclercsse a conclu a u rej et de la cl ema ncle e t reconventionnellcm ent, a titre 
principal : a Ja nu llitc des breve ts n°s 282 086 , 27 1 929, 3 14008 , 282 733 , 3 18 194 e t 
278 776, a titre subsicli a ire : a ce qu'une licence simple d 'exploita tion lui soit accorclec 
clour ceux d es brevc ts susviscs qui n 'aura ient pas etc clcclares nu ls. 

D . Le brevet n° 318 194 appartcna nt aux Laboratoircs fran~ais de chimiothcrapie, 
clont Parke Davis a obtenu un e li cence exclusive, Lamar S. A , a contes te Ja qualite d e la 
cl emanderesse pour agir d u chef d e ce breveL Les Laboratoires fra n~ais de chimiotherapie 
sont a lors intervenus clans la proceclu re et ont pris lcs conclusions sui van tes au regarcl d e 
cc brevet: 

P la ise a la Cour d e justicc : 
1. D ire que la clcfencleresse a viole les clroits exclusifs d es clcma nd eresscs clecoula nt du 

brevc t n° 318194 ; 
2. Interclire a la cl efcncle resse de fabr iquer d u L-pseuclo- l -paranitrophenyl-2-amino­

propane-1 ,3-diol en recourant a l'operation couverte par le breve t n° 3 18 194, venclre ou 
mettre en ci rcula tion leclit procluit a insi fa brique; 

3 . Condamner la clefencleresse a payer a ux cl em a nclercsscs 500000 fr . a titre d e dom­
mages-interets. 

Les Laboratoires fra rn;ais de chimiotherapie ont, clepuis lors, pris le nom de Cornpagni e 
fra n~aise Chirnio. Ils ont en outre transfere leur brevet (n° 3 18 194) a R oussel U cla f, 
laquclle es t egalemcnt intervenue a u proces, rcprena nt la place d e Chimio avec l'accorcl 
de la clefencleresse, 

E , La Cour de justicc a commis conjointf'm ent comme expcrls : J\rigoni , profcssc ur 
de chimie organique a l'EPF, Combe, chef d e section a u Bureau fed eral de la p ropric te 
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inteJlcctueJJ e el Postcrnak, professeur de chimie bioJogique it l'Universite de Gcncve. 
Les experts ont depose leur rapport, date des 13, 16 et 17 mars 1964. 

F. A Ja requete des demanderesses, statuant par voic provisionnelle, le 2 juilJet 1964, 
la Cour de justice a interdit a Lamar S. A. de fabriqu cr ou mcttre en circulat ion du chlor­
amphenicol en recourant aux operations decrites dans !es brevets n°5 278 776, 314008 
et 318 194 en imposant aux demanderesses d e fournir d es süretes, Ja possibiJite etant 
cependant donnee a L amar S.A. d'eviler Jad itc dcfense 1° en deposant une somme de 
100000 fr. ou en fournissant un engagement bancaire de ce montant, 2° en versant tous 
!es six mois - ou en faisant garantir par unc banque - une sommc egale a 4 % du prix de 
vente par Lamar des produits vendus ou fabriques par eile et clans la fabrication desquels 
sont intervenues des operations protegees par les trois breve ts susmentionnes, Jes montanls 
entrant en ligne d e campte etant determines par un tiers. 

Lamar a utilise la possibilite offerte et le systeme de garanties prescrit a e te appliquc. 

G. Le 21 octobre 1966, Ja Cour dcjustice de Genevc, statuant sur une partic des points 
Ji tigieux, a: 

1. D eboute Lamar S. A. de ses conclus ions en nullite des brevc ts suisscs 11°5 282 0U6 , 
271929, 314008, 282733, 318194 et 278776; 

2. Dit que L amar S. A. s'est rendue coupabJe de vioJation des droits des d cmanclercsses 
decoul a nt des breve ts susdits; 

3. Interdit a L amar S. A. de fabriqu er, livrer, vcndre ou m ettre en eircuJa tion du 
ehloramphenieol en recourant a l'une ou l'autre des operations couvertes par ccs brevets 
ou du L-pseudo- l-paranitrophenyl-2 -aminopropanc-1,3-diol en rccouranl a l'operation 
couverte par le brevct 318 194; 

4 . Autorise lcs demancleresscs a pubJier 1c dispositif ci-dessus dans cinq journaux a 
lcur choix, aux frai s d e la defenderesse, a concurrence d e 300 fr. au maximum pour 
chacune d es cinq paru tions ; 

5. D eboute Lamar S. A. du chef de scs conclusions tendant a J'octroi d'unc licence en 
vertu de l'art. 37 LEI ; 

6. D eclare irrecevable Je chef de ses conclusions tendant a l'octroi d'une licencc en 
vertu de l'art. 36 LEI ; 

7. Ordonne Ja confisca tion du chloramphenicol et du L-pscudo-l-paranitrophenyl-
2-aminopropane-1,3-dioJ se trouvant chez la defendercsse ou lui appartenant, fabrique 
en violation des droi ts des d ema nderesses; 

8. Dit que !es depots constitues en vertu de l'ordonnance du 2 juiJlct 1964 res teront 
bloquesjusqu'a droit connu sur !es dommages-intcrets r eclames. 

H. Lamar S. A. a recouru en reforme contre cet arret. Elle conclu t a cc qu'il pJaise au 
Tribunal federa l : 

Princij,ale111enl: 

1. Annulcr l'arret attaque; 
2. Renvoyer la cause a l'autorite cantonale pour que ce lle-ci invitc les expcrts a re­

pondre a cinq nouvelles questions (que Ja r ecourante formuJe), puis deboute Lama r S. A. 
de scs conclusions et, statuant sur la demande reconventionneJJe, prononce Ja nullitc des 
breve ts suisses n°' 282 086, 2 71 929, 314 008, 282 733 et 278 776; subsidiairemcnt accorde 
a Lamar S. A., en vertu des art. 37 et 40 LEI, une licence simple d'expJoitation pour 
ceux d es brevcts susmentionnes qui n'auraicnt pas etc d cclares nuls ; 

3. Debouter !es intimees de toutes autres ou contraires _conclusions. 
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Subsidiairement: 

Pour 1c cas Oll Je Tribuna l fedcral es timera it pouvoir, en vertu de l'art. 67 OJ, elucider 
lui-meme !es questions techniques par la vo ie d e l' expertise, la recourante prend aussi des 
conclusions a na logues. 

I. Les intimccs concluent a u rej et du rccours. 

Consideranl m drnit: 

1. II s'agit, en l'especC', d'un e decision prcjudi cicll e, qui portc en pa rti culier sur la 
va lidite des brevets Iitigieux e t leur violation par la defend eressc, non pas, en revanche, 
sur !es dommages-intere ts qui p ou rra ient etrc dus, sui vant Ja rcponse donnec a ces d cux 
ques tions. Lc rccours cn reformc contre Ics dec isions incidentes n'cs t recevabl e qu' excep­
ti onnellemcn t, lorsqu ' une decision finale peut ainsi etrc provoquee immedia temcnt e t 
quc Ja clurce et !es fra is de Ja proccclure probatoi re sera ient si consicl erables qu'i l convient 
de les evite r en autorisant 1c recours immediat au tribunal (art. 50 a l. I OJ) . Tel es t lc 
cas, sclon la jurisprucl ence constante, lorsque la clecision prejuclicielle rcnclue par l'auto­
ritc cantona le sur unc question de foncl es t de teile nature que le litige sera it tcrmine dans 
l' hypo th ese Oll le Tribuna l fecl era l trancherait clifTercmment 1c point li tig ieux (RO 9 I 
II G2, consid . 3 et !es a rre ts cit l's). 

Suppose qu'en l'cspece, la co ur de c<·ans doive admettre 1c recou rs en ce sens qu e, 
conformc,ment aux conclusions de Lama r S. A. , eile prononce Ja nullite des brcvcts 
litigicux, son a rrct mett rait fin, defin itivcment, a la contestation. II s'ensuit que, d'aprcs 
la jurisprudencc precitce, le rcco urs es t receva ble. 

Peu irn por te, a cc t cgard , que, sclon Je sys teme du recours cn reform c, Larnar S.A. 
cüt dü recouri r p rincipa lcmcnt a la reforrn e et subsidia irement a la nullite, a lors qu'cll e 
a l'ait !' inverse. 

2 . La rccourantc n 'a pas soul cve a nouvcau, devant 1c Tribuna l led era l, ;\ l'appui d e 
scs conclusions en nullite des brevets, le rn oyen pris de l'art.1 6 ch. 8 LEI 1907 (rcste 
app licabl e de par l'art.1 12 lit. a LEI ). II suffi t, sur ce point, de la rcnvoyer aux considc­
rants de l'arri' t attaq uc, qui ne so nt cn ri cn contraires au droit fecl era l. 

3. La recourantc a ll egue en revanchc la nullite d es brevets n°' 282 086 (passage d e Ja 
substancc I a la substance II ) , 27 1929 (passage de la substance II a la substance III ), 
282 733 (passage de la substa nce III a la substance I V) et 278 776 (passagc d e Ja substance 
V a Ja substa ncc VI ). Ces quatrc brevcts sont tous a nterieurs au I er j anvicr I 956, date 
d 'entrcc cn vigueur (sous rescrve d e son titre IV) de la loi du 25 juin 1954 (LEI ); Ieur 
validitc et, partant, Ieur nouveaute continuent par consequcnt a relcver de Ja loi du 
2 1 juin 1907 (art. I 12 lit. a LEI , p recite), soit de son a rt.4. 

La rccourantc, en reva nchc, nc contes te plus Ja nouvcaute des brcvets n°5 3 I 4008 
(passage de la substance II a la substance III) et 318 194· (passage de la substance IV 
a la substa ncc V) . 

a ) Les brevcts li tig icux ont pour obje ts des procedcs. La cour ca ntona le a juge quc 
ceux clont la nouvca utc est encore contes tee a ujourcl 'hui e tai ent nouveaux quant aux 
substanccs de basc et cl'a rrivce e t que cela suffisait du point d e vue de l'art. 4 a l. 1 LEI 
1 ()07, a lm·s meme que Je processus suivi n'a ura it pas ete nouveau. La recourante conteste 
cc ttc intcrpretation de l'a rt. 4 a l. l LEI 1907 . E lle soutient que Iorsque le brevet a pour 
objet un procedc, c'cst le proccssus comme tel qui doit etre nouveau et que le produit d e 
depa rt, pas p lus que le procl ui t cl 'aboutissem ent n' en font partie. Autrem ent, dit-ell c, 
on protcgera it des elements extrinseques a l'i nvention au sens de l'art. 5 1 LEI. 

Cc tte objection n'cs t pas fond ce. U n proceclc est nou veau, selon l'art. 4 a l. I LEI I 907, 
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lorsqu'il n'a ete ni decrit, ni divulguc d e maniere a pouvoir etre execute par des hommes 
de m etier. II peut etre nouveau, bi en qu'il soit en lui-memc connu, lorsqu'il es t applique 
dans un domaine ou il ne l'avait pas ete precedemment, par exemple a une matiere in­
connue ou m em e a une matiere connue, que personne, ccpendant, n 'ava it songe jusque 
la a traiter d e Ja sorte; Je resultat consiste dans un effet technique nouveau, c'est-a-clire 
soit dans un produit nouveau, soit dans un produit deja connu, mais obtenu par une 
application originale (RO 56 II 141 et lcs arrets citcs; 89 II 167 consid. 5a, d ernier 
alinea). 

La recourantc objectc que !es criteres ainsi admis a boutirai cnt a proteger par Je brcvct 
tout procede moclifie, applique au traitemcnt de la substance d e dcpart, de sortc qu'il 
serai t impossible de developper un procecle independant pour aboutir a Ja memc subs­
tance finale. Du point de vue de Ja nouveau te, seul considere ici , cela est incxact. Le brevct 
ne s'opposc pas a l'applica tion d'autres procedes a Ja substance d e depart. L e proceclc, 
son point d e depart et son point cl'aboutissement formant un tout inseparabl e, ce qui cst 
d ecisif, c'est qu 'a Ja date du dep6t du brevct, pcrsonne n'ait applique Je procecle dans !es 
conditions, aux objets e t avec lc resultat revencliques par l'inventeur. 

b) La recourante fait a ussi g ri ef aux exper ts - Je jugem ent attaque est muct sur ce 
point - d'avoir consiclere l' « inaccess ibilite du produit» comme un clemcnt d e Ja nou­
veaute, c'est-a-dire, pretend-clle, d'avoir admis qu'un produit ne cessait d 'c tre nouveau 
que des Je moment ou l'on savait comm ent l'obtcnir. Cela est errone, a son avis, car Ja 
connaissancc, anterieure au dep6t du brevet, de la composition d ' une substance, serait 
destructrice de nouvcaute, meme si cette substancc etait inaccessible. 

La conception d es experts, touchant Ja notion juridique d e nouveautc, cst sans consc­
quence; scuJes peuvent importer leurs constata tions d e faits. Or, pour !es quatre brevc ts 
clont il s'agit, !es cxperts - que Ja recourantc ne contrecl it null cmcnt - ont fait lcs consta­
ta tions sui vantes: 

A l'epoque du d epot des brcvets n°s 282 086, 271 929 et 282 733 , respcct ivemcnt Je 
24 aout 1948, clate decisive pour Ja priorite, ni Ja substance de depart, ni la substance 
d'arrivee n 'avaient ete d ecrites ou divulguees cn tant que substances. Ne connaissant ni 
lcs corps composes de depa rt, ni ceux qu'il s'agissait d'obtenir, l'homme du metier ne 
pouvait manifestem ent executer aucun des procecles revendiqu es. De plus, la question 
d'une substance connue, mais inaccessible ne se posait pas. 

II n'aurait pu en aller a utrement quc pour Je brevet n° 278 776, qui concerne la dcr­
ni<':re e tape de la synthesc. Or, en tout cas, Je produit de depart etait nouveau selon !es 
cxperts. Point n' est besoin de juger si cela ne serait pas deja clecisif; comme il ressort des 
faits constates par les exper ts, 1c chlorampheni coJ, produit d 'aboutissement , appele a lors 
chloromycetinc, etait egalcm cn t nouveau. D ' une part Ja formul e d e Ja structure chimique 
du chJoramphenicoJ obtenu par synthcse chimique n'avait pas ete divulguec - eile n'etait 
a lors meme pas certa ine, m ais encore h ypothetique pour les chimistes d e Parke Davis 
eux-memes. D'autre part, si queJques indicat ions avaient ete donnees quant aux m ethodes 
de culture du streptomyces z;enezuelae, agent producteur natu re! d e cctte substancc, l' esscn­
tiel c tait inconnu. Aucunc inclica tion n'avait paru touchant ce micro-organisme, qui 
n'avait pas ete decrit. II ne correspondait a aucunc des nombrcuscs especes d e strejJto111yces 
alors connues. Les experts es timcnt «exclu quc l'homme du metier, ni mem c le spccia­
liste cn microbiologie soient en rnesure d e trouver ce micro-organisme et d e l' id entificr». 

II ne s' agit clone pas, comme Ja recourante semble Je suggerer, d'une substance connue, 
parce que d ecrite et que l 'homme d e metier serait en principe capable de clecouvrir sur 
Ja base de Ja clescription; il ne pouvait m em e pas l'identifier. Elle cxistait clans Ja na ture 
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e t Ja d cmandcresse l' a d ecouverte par un travail paticnt , systematique, minutieusement 
orga nise et qui a sans doutc rcquis des m oyens importants; m ais Ja deeou verte cs t d em eu­
ree seerete. L a substanee etait clone m a nifestement nou velle au sens de l'art.4 LBI 1907, 
m em e consiclerce clans son etat nature!; e ile n'ava it pas ete divulguee, pas plus, du restc, 
que sa structurc ehimique. 

4. A l'exeep tion du breve t 11° 3 181 94, clont eile reeonnait Ja validite, la recourante 
denic 1c niveau invcntif a ux autres brevets en cause. Elle nc eonteste pas que, dans leur 
c nsemble , ccs breve ts, rcla tifs a la synthese eh imique du ehloramphenicol, aient rca lisc 
un progres tec hnique d'une grandc portce. Elle pretcnd, cn revanche, que chacun d'eux, 
pris en soi, n'cst pas le produit d'une idee creatrice cxccda nt ce qui etait a la portee d'un 
hommc du m etier ayant une bonnc form a tion. 

Sclon Ja jurisp rudenec, Je ni vcau in ventif supposc une idce c rea tri ee et la rea lisa tion 
d'un progres technique (RO 81 II 298; 89 II 166 consid.5 ) . L'idee crcatrice doit e trc , 
dans l'üa t d e la technique, hors de portee d'un homme du m eticr jouissant d'une bonne 
format ion. On consid crcra clone l'e tat d e l'ensemble de la technique a la date de la 
prioritc et l'on reehcrchera si, vu eet e tat , la eombinaison des so lutions partiell es et d es 
travaux deja connus nc g uidait pas l ' homme du m ctier vcrs Ja solution, par un proecssus 
de rcnexion usucl, sans q u ' un effort intellectucl parti eulier fut necessaire; le niveau 
inventif ne scra atteint que si cct homm e ne pouvait parvenir a Ja solu tion que par un 
c lfort exceptionncl , qui justifi e lc monopolc de quinze a ns, attache au brcvct (RO 8 I II 
298; 89 II 109 consid.4). 

a ) Pour le breve t n° 278 776, relatif au passage d e la substance V a Ja substanee VI 
(ehlora mphenieol) , la cour cantonale a constate sou verainement que le processus pro­
tege - di chloracctylati on - est, en lui-m cme, tout a fait banal du point d e vue chimique. 
Niais cllc a considere que, le procluit de d epart et la substanee obtenuc e tant nou veaux, 
il n 'etait pas poss ibl e, pour l 'h omme du m eticr , de rea liscr, par des moycns a sa portce, 
ce tte prcmi erc sy nthesc chimiqu e d'un produit naturcl qu'il ignorait. 

La recoura nte s'e levc contre ce lte conception. E lle soutient que l'clfort inventif cloit 
s'apprccicr au rcgard du proeede en soi, l 'hommc du m etier etant eense eonnaitre !es 
c lem cn ls du probleme, c'est-a-dire Ja substanee d e depart et celle cl'aboutisscment, m em c 
lorsqu ' il s'agit de la premiere sy nthese d'un produit nature! ineonnu du publie; autre­
m ent , affirme-t-cllc, on protegcra it une deeouverte et non une in vention. 

b ) Pa r un homme du metier, !es expcrts ont dit qu'il fa llait entendre un chimiste de 
recherche cl isposa nt cl'unc bonne form ation generale, travailla nt en laboratoi re et con­
na issa nt l'c nsemble des travaux publies avant la date d e priorite; qu'il ne falla it pas 
l'assimikr en revanehe a celui qui, effeet ivcmcnt, a realise la synthese, soit a l 'equipe de 
cherchcurs de Ja demancleressc. II s'agit clone, cn l'especc, d'un homm e qui ne eonnaissait 
pas la structurc chimiqu e du chloramphenieol , laquelle, a Ja date d e la priorite, etait 
eneore totalement inconnue, de m eme que l'etait la substanee de d epart pour le proeede 
qui fa it l'objet du brevet. Cette opinion es t certaine. 

c) Bien que le brevet liti gieux coneerne un proeede, l'invention ne saurait consister 
da ns le procede cn so i, inclependamment d es substances de d epart et d'aboutissement, 
mais sculemenl cl ans I'applieat ion d ' une technique a un objet determine. S'i l cn a llait 
autrement, on ne pourra it protcgcr aucune in vention qui fcrait d'un proccde connu une 
appli cati on ta ut e nom-cllc. 

D a ns Je domaine d e Ja chimi e cn parti culi er , ou !es proccclcs tcchniqucs appl iques sont 
rarem ent nouvcaux, le probleme d e l' invcntcur consistc clans Je choix du produit initial 
e t d e Ja rcaetion chimiquc cn fonction du produit fina l. Du point de vuc du ni vcau in ven-
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tif, le procede chimique cst clone inseparable de ces clcux produits (F. CuENI, Eigenart 
und Analogie chemischer Verfahren mit besonderer Berücksichtigung des pharmazeuti­
schen Gebietes; Bulletin du groupe suisse de l'AIPPI, 1945, p.224s.) . 

Lc niveau inventif et l'id ee creatri ce, par consequent, n c doivent pas resider exclusive-
111.ent dans 1c procecl e scul , mais dans l'ensemble des elements a uxquels ce procede s'ap­
plique. II nc s'agit pas de jugcr si l'homme du m etier qui connaitrait les substances ini­
tial e et finale pourrait, par un effort normal de reA exion , trouver Ja reaction chimique 
neccssaire pour passer de la premiere it la seconde. II faut bi en plut6t, partant de l'etat 
des connaissances techniques, it la date de la priorite, se clemander si l 'homme de metier 
serait , de meme, capablc de poscr et de resoudre Je problem e clont l'inventeur a trouve 
la solution. 

II s'ensuit que si les elem cnts auxquels l' inventeur a applique ce procede etaient totale­
m cnt inconnus d e l' hommc de m etier, il ne saurait e tre qucstion d e soutenir que l'in­
vention e tait it sa portee. Pourvu qu'un progres technique net tem ent etabli en decoule, 
il y a invention, vu l'existence d'une id ee creatrice qui n'etai t pas it la portee d'un homme 
du m eti er (RO 85 II 139s.; 89 II 167 consid.5b). 

Tel cst Je cas, en l 'espece. La Cou r de justice, su ivant lcs experts, a constate que la 
connai,sance d e Ja structure de la substance finale - structure qui etait cl'ailleurs encore 
hypothetique it ccrtains egards lorsque la demanderesse a entrepris ses travaux de syn­
these - d e m eme que Je choix d e Ja substance initial e sont l'aboutissement d'une activite 
intell ec tuelle comportant un travail de recherche methoclique et perseverant, lequel 
n' etait pas it la portee de l ' homme du m etier. La synthese du chloramphenicol procede 
clone d'un effort intellectuel cl ' une qualite particuliere; eile ouvre une voie nouvellc 
dans la therapeutique, ce qui equivaut it un progres technique consiclerabl e /RO 85 II 
139). C'est dire qu'il existe une id cc creatrice et, partant, que Je ni veau inventif es t atte int. 

d ) Sans doute, a insi que Je relevent les experts, cette concep lion concluit-elle it recon­
naitre la validite de toute inven tion d'une substance jusquc lit inconnue et qui apporte 
un progres tcchnique certa in. Cette consequence doit e tre admisc. Du res te, clans ,on 
a rre t Geigy (RO 89 II 167 consid. 5), 1c Tribunal federal ajugc qu e pouvait etre breve tec 
l'app li ca tion d'un procede en lui-mem e banal, du fait que l'inventeur a prevu que, du 
rcsul tat d e l'operation, pourra it decouler un progres tec hnique, pourvu que cette pre­
vision n'ait pas ete it Ja portee d e l' homme du meti er. En d'autres termes, l'idee creatrice 
resid e da ns la prevision d'un resultat possible. Cela implique que ce resultat soit conce­
vable pour l'homme du m e tier. Or te l ne saurait etre le cas si cel homme ne connait pas 
la substance finale . 

e) L a synthese du chlorampheni col es t le resultat de recherches systematiques, menees 
m ethodiquem ent. La protec tion des resultats acquis de Ja sor te es t une concl ition essen­
ti elle d e la recherche appliquee dans l' industrie. Une conception par trop etroite de 
l'invention, ai nsi celle que precon ise la recourante pour !es besoins d e sa cause, permettrait 
it des contrcfacteurs d e depouil ler autrui du fruit de son effort ; eil e decouragerait Ja 
rccherch e et compromettrait le developpement de Ja technique, d'autant plus que 1c 
contrefacteur aurait , d ans Ja concurrence, l'avantage d e fa ire l'economie des fra is de 
recherches . 

f) L a recourante souti ent que la conce ption ainsi rec;ue protegerait Ja d ecouverte de la 
substa nce elle-meme. Mais, comm e !es experts l'ont montre justement, Je brevet ne 
protege Ja substance qu'en tant que produit du procede brevete. Ce n'est pas parce qu'elle 
fabr ique du chloramphenicol que Ja recourante est actionnee; c'est parce que l'intimec 
a ll egue qu'elle Je fabriqu e selon le procecle breve te. Rien ne l'empeche d e poursuivre sa 
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production selon d'autres procedes. Au dire d es experts, il en existera it au moins une 
clouzain e. 

g ) Ces motils entraincnt Je rej et d e l'action tendant a Ja nullite du brevet n° 278 776. 
5. Pour lcs brevets n °s 282 086, 271 929 et 282 733, Ja question se pose differemment, 

parcc qu 'il s' agit de procedes abouti ssant a d es substances intermediaires dans Ja suite 
d es reactions d 'ou resulte fina lement Je chloramphenicol, c'es t-a-dire de procedes assurant 
le passage d e la substa nce I a Ja substa nce II, puis de celle-ci a Ja substance III et de Ja 
substa nce III a Ja substance IV. 

Sui va nt l'expertise, que resume l'a rre t entrepris, !es trois brevets, groupes en un seul , 
ce qui a urait e te legalement admissibl e, presenteraient un niveau inventifsuffisant ; il en 
va autrem ent, en revanche, lorsqu'on !es considere chacun pour soi , comme trois procecles 
distincts, sans refercnce a Ja sy nthese du chloramphenicol. La Cour d e justice, vu l'im­
porta nce consid erable du chlorampheni col , a cepencla nt admis que chacun de ces pro­
cedes, pa rtant d 'une substance nouvelle pour aboutir a une autre substance, egalement 
nouvclle, et constituan t une des phases necessaires d e Ja fabri cation du chloramphenicol , 
es t unc in venti on breve ta ble. 

La recourante le conteste. Elle allegue tout d'aborcl que Je ni veau inventif doit s'ap­
precier au regarcl du proced e pri s en soi. On a montre, a u consiclerant 4 ci-dessus, que 
cet a rgument etait errone. M ais eil e es time aussi que le niveau inventif doit s'apprecier 
pour chaqu e invention, teile que la revenclique Je brevet, sans tenir compte d'elements 
extrinseques a l' invention consicl eree, e lem ents constitutifs cl'une a utre invention, prote­
gee par un autre brevet. 

a ) Dans l'exa men de Ja valiclite de chacun des brevets, on ne tiendra aucun campte d es 
mobil es a uxquels la cl ema ncleresse a obei en scinclant son invention. L'ar t. 6 al. 2 LBI 1907 
ne l'obligcait pas a cette fragm entation, a insi que le relevent !es experts . Si la loi n'auto­
rise, comme objet du brevet, qu 'un seul proced e a boutissant a une seule substance, il es t 
evident qu'un proceclc unique peut comporter plusieurs etapes. T ant qu'il ne s'agit pas 
d e methocl es pa ralleles, le principe de l'unite es t sauvegarde. 

b) II es t evident que les revendications et descriptions que comporte le brevet cloivent 
contenir tous !es elem ents n ecessaires pour juger du niveau inventif e t que, pour constater 
si !es cond itions legales sont remplies a cet ega rd, on ne saurai t avoir rccours a des ele­
ments ex teri eurs au brevet. 

Or, se lon le ra pport des experts, clont l'arret a ttaque fait eta t sur ce point, aucun d es 
procecles interm ecliaires et brevetes sous !es n°' 282 086, 271929 et 282 733 n'est Ja mani­
fes tation cl'une id ee crea trice distinc te et emportant un progres technique. L a cour 
cantonale a sui vi les experts sur ce point, que l'intimee ne conteste pas en principe et l'on 
ne voit pas que cette conclusion procecle cl'une definition erronee du niveau inventif, 
partant , d'une violation du cl ro it fecleral. 

Sans doute es t-ce l 'enchainement necessaire des operations couvertes par les trois 
brevets qui constitue l'un d es elements essentiels d e l'ensemble, lequel a tteint Je nivea u 
inventif. Mais lcs experls soulignent - et c'es t a juste titre, comme on l'a montre - qu'en 
p rena nt trois brevets distincts et inclepend ants, l'intimee a detruit, en clroit, cet enchaine 
ment e t Je ni veau inven tif, que n 'atteignent pas !es operations pa rtielles. Juridiquement, 
chacune d es operations cl emeure isolee; ei l es ne forment pas une succession et il n 'est pas 
possibl e de consicl erer !es trois breve ts eomme un ensemble eonstitutif cl'une invention. 

On ne saurait des lors aeeorder une protection clistincte e t inclependa nte a chacune 
des revencli cati ons obje ts des trois brevets n°' 282 086, 271 929 et 282 733. 

c) Au surplus, si l'on aclmettait une protect ion speciale et clistincte pour chacune de 
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ees etapes du proeessus de synthese independamment des autres, Je titula ire de ees breve ts 
pourrait revencl iquer Je monopole du proeecle breve te, suppose mem e que la substanec 
a insi obtcnue par Je proeede partiel füt employee a d'autres fins que la synthese du chlor­
amph enieol. II obti endrait clone Ja p rotee ti on legale non seulement dans la mesure ou 
ehacune des etapes eoncluit a eette substanee fina le, ma is cneore pour toutes !es appli ca­
tions possibles d e ehaeun d es proclui ts in termeclia ires, applieations quc Parke Davis 
ignorait lorsqu' elle a aequis Ja priorite - et qu' elle ignore peut-etre encore aujourcl'hui. 
O n fermera it a insi Ja voie qui , a partir des substances intermecl ia ires II, III ou IV, 
pourrait concluire a cl 'autrcs inventions. On nc voit pas comment cette consequence se 
justifierait d u point de vue legal. Elle ne sc procluirait du reste pas dans Je cas cl'un brevct 
unique, qui embrasscrait l'ensemble d es diverses etapes de Ja synthese. 

L'intimee ne saura it objecter que, selon Ja jurisprudenee a llcmande, tau t procecle 
ehimique partant d'unc substance nouvelle pour aboutir a une substance intermedia irc 
egalem ent nouvelle es t protege (GR UR 1953, p. 91 ) . Cette decision cst fonclec sur le 
p rineipe selon lequel Je progres technique ou, cl ans lc cas d es medicaments, Je progres 
therapcut ique realise peutjustifier Ja clelivrance d'un brevet, abstraet ion fa ite du ni vcau 
inventif. Ce principe n 'est pas r er,:u en droit suisse. De p lus, sclon ecttc doctrine, l'cffet 
therapeutique du produit en soi doit e trc clairement demontre pour que lc p rogres 
teehnique soit adm is. Or tel n'cst pas Je cas pour !es p roclui ts intermecliaircs qu i, par 
cux-memcs, ne realisent pas un tel progres; Ja possibili te d e breveter le procede clont 
ils r esulten t es t du res te tres controversee et non encore resolue en Allcmagnc (R EIMER, 
Patentgese tz und Gebrauchsmustergesetz, 2° ecl. , p. 49, n° 52 ). La solution donnee par 
l'autoritc administrative allcmande ne saurait clone l'emportcr selon 1c droit suissc, 
cl on t !es fondements sont differents. Sans doute a- t-on admis p lus haut quc le carac tcre 
inconnu des substa nces initia le et fina le con fere le clroit a Ja protec tion, m a is c'es t sculc­
ment saus Ja cond ition que lc procecle atte igne un nivca u inventif suffisant (voir ci-dessus, 
eonsid. 4, lettre c) . 

d ) On ne saurait des lors aclmcttre Ja valicli te des breve ts n°5 282 086, 271 929 et 282 733 . 
6. Pour le brevet 314008, relatif a un p rocede nouveau permcttant de passer de la 

substancc II a la substance III (seconcl e c tape de la synthese), !es experts ont. conclu quc 
Je niveau invent if e ta it atteint ; ils ont toutefois reserve le cas ou ccrta ins procedes a na­
logues au rai ent ete connus le 26 j a nvier 1953, date d e la priorite. La rccourante ne con­
tes te pas l'expertise, sur ce point, mais, devant Ja cour cantonalc, eile a rcquis un com­
p lement d'expertise tendant a soumettre a ux experts des pieces nouvelles pour etablir 
qu'un proeede analogue etait connu au mois d e j anvier 1953. La cour a rej ete cc ttc 
r eq uete, considerant qu' il fa lla it presumcr soit Je caraetere di la toirc, soit l'insignifia nce 
d es moyens nou vcaux, etant donne que Ja defendercsse aurait pu presentcr sa documen­
tation en temps util e et «qu'a l' ignorance d e Ja partic in teressec a les connaitrc s'es t 
ajoutee ccl le des experts» et que, d'autre part, !es pieees proposees sorta icnt du cadre de 
Ja reserve faite par lcs experts. Sur cc dernier point, eile a conclu a pres un cxamen detai ll ( 
d es p ieecs. 

S'en tena n t au prem ier m oyen enonce par la cour, Lamar invoque Ja violation d e 
l 'art. 8 CC. Ce m oyen ne serait fonde que si Ja juridiction cantonale a vait rej ete une oflre 
d e preu ve pa r Je motif errone que Ja preuve offerte eta it sans pertinence (RO 71 II 127). 
N e eonstitue pas une violation d e l'a r t. 8 CC Je r ej et fonde sur des motifs de procedurc ou 
sur l 'appreeiation d es preuves (RO 85 II 137), m emc s' il s'agit cl'unc apprec iation 
anticipee (RO 81 II 152; 90 II 2 17) . 

En presumant Je caractere cl ilatoire ou insignifiant des preu ves offertcs, Ja cour a juge 
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Je moyen tardif selon Ja proccdure cantonale et apprecie !es preuves par a nticipation. Ce 
faisa nt, eile n'a pu violer l'art. 8 CC, vu !es principes rappeles plus haut. 

Elle s'est du reste prononcee sur la valeur probante des pieces produites, c'es t-a-dire 
sur le fait. Elle s'es t ainsi livree a une diseussion et a une appreciation des preuves, opera­
ti on qui , on l'a rappel e ci-d essus, ne saurai t violer l'a rt. 8 CC et echappe a Ja censure d u 
Tribunal federal, saisi par la voie du rccours en reforme. Rien, du point de vue du droit 
fed eral , ne l'obligeait a ordonner a u prealable un complement d'expertise. Sans doute Ja 
cour d e ceans pourrait-elle encore l'ordonner d e par l'ar t. 67 OJ , s'agissant d e quest ions 
techniques. M a is, outre que le juge cantonal a refuse led it complement par un motif pris 
du droi t cantonal , liant a insi le Tribuna l fedcral , on ne voit pas de raison d e revenir sur 
son appreciation d es preuves. 

Le r ej et s'impose clone dans Ja m esurc ou Je recours tend a Ja nulli te du brevet 
n ° 3 14 008. 

7. Sur Je brevet n ° 314 008 encore, Ja recou rante contes te s'etrc rendue coupable de 
contrefac;:on ou d 'imi tation. E lle a llegue qu'elle utilise un procede revele par des publi­
cations anterieures a Ja date de priorite et, invoquant derechefla viola tion de l'ar t. 8 CC, 
eile reproche a la cour cantonal e de n'avoir pas soumis a l'appreciation des experts !es 
publications clont eile sc reclamc. E lle rcprend a insi Je moyen que l'on vient d'examiner 
et de refuter ci-d essus; on ne saurait y revenir. 

Sur 1c fait , Ja cour cantonale a retenu les concl usions formelles des exper ts: « Lamar 
utilisc en tous points !es inventions brevetees, telles qu' elles sont definies par !es r evendi­
cations des breve ts 27 1929 et 314008». D e cette constata tion sou veraine decoule neces­
sairement l'existence d'une contrcfac;:on ou im itation du second de ces brevets. 

8. Subsidia irement, Ja recourante demand e a etre mise au benefice d'une licence 
obligatoire, cn vertu de l'art. 37 LBI, pour !es six breve ls en cause. Selon cet article, si Je 
titulairc d u brevet n'a pas cxploite l'invention cn Suisse d'une fac;:on su ffisante dans !es 
trois ans qui suivent l 'enregistrement du brevet ou n'a pas justifie son inaction, toute 
personnc qui etablit y avoir interet peut demander au juge une licence pour utiliser 
l ' invention. 

II appartenait a Ja delend eresse d e prouver son interet a obtenir une licence. Or le 
jugem ent defere ne contient a ucune constatation a ce sujet et Ja recourante ne pretend 
pas que, sur ce point, Je juge cantonal ait ignore une offre de preuve pertinente. Elle n'a 
du res te a rticule aucun fait qu elconque justifiant d 'un tel interet, lequel doit etre legitime, 
d e sorte que Ja contrefa c;:on ne saurait le creer. Par ce motif dej a , l'art. 37 LBI n'est pas 
applicable en l'espece. 

Par ces 1notifs, le Tribunal federal: 

l. Admet particllement Je recours et reforme l'arrc t a ttaque en ce sens que !es alineas 1, 
2 et 3 de son dispositif ont la teneur suivan te: 

1. Les brevets suisses n°s 282 086, 27 1929 et 282 733 sont d cclares nuls. 
2. Lamar S. A. est deboutee de ses conclusions en nullite des brevets suisses n°' 314008, 

318194 et 278776. 
3. L ::tmar S. A. s'est rendue coupablc de viola tion des droits des demanderesses decou­

lant des brevets suisses n°5 3 14008, 318 194 et 278 776. 
4. Defense est faite a Lamar S. A. de fabriquer clirec tement Oll indirectement du chlor­

amphenicol en recouran t a l'une ou a l'autre des operations couvertes par !es brevets 
n°' 3 14 008, 3 18 194, 278 776 Oll du « L-pseudo-1 -paranitrophenyl-2 a minopropane-1,3-
cl iol» en recourant a l'operation couverte par Je brevet n° 318 194 ; 
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Confirme, pour Je surplus, l'arret defere sauf en ce qui concerne !es depens et !es in­
clemnites pour honoraires d 'avocats d ans l' instance cantonale .... 

PatG Art. 47 und Pat V Art. 33 Abs. 3 

T1Vegfall des Hindernisses. 
- Das Hindernis gilt als weggefallen, sobald die Verhinderung nicht mehr unver-

schuldet ist. 
Verlust von Postsendungen. 
- Kausalität.für die Frist versäumnis 
- Glaubhaftmachung des Verlustes 
Veranlassung des Amtes, das VViedereinsetzungsgesuch vervollständigen zu lassen? 

Fin de l' empechement 
- L'empechement prendfin des qu'il n'est plus sansfaute. 
Perle d' envois postaux 
- Causalite en cas d'inobservation de delai 
- Vraisemblance de La perle 
Le B ureau est-il oblige de faire completer la demande en reintegration? 

PMMBl 1969 I 19ff., Verfügung des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum 
vom 13.Juni 1968 und Urteil der I.Zivilabteilung des Bundesgerichtes 
vom 20. Nov. 1968 i. S. L. H. Ltd. 

PatG Art. 77 Abs. l und 3 

Vorsorgliche J\1aßnahmen zur Beweissicherung: Ernennung eines Sachverständi­
gen zur Prüfung der Tätigkeit eines Unternehmens bezüglich der Fabrikation 
eines bestimmten Erzeugnisses mit der Weisung an den Sachverständigen, gegebe­
nenfalls diejenigen Punkte auszulassen, die allenfalls ein Geschäfts- oder Fabrika­
tionsgeheimnis darstellen könnten. Verweigerung einer Buc/z/zaltungsexjJertise in 
diesem Stadium. 

M esures provisionnelles tendant d l'administration provisoire des preuves: de­
signation d'un expert pour examiner l' activite d'une entreprise dans lafabrication 
d'un certain produit, en omettant le cas echeant !es points qu'il pourrait considerer 
comme secrets de fabrication. Refus en l' etat d'une expertise com/Jtable. 

Vorsorgliche Verfügung vom 15.November 1960 der III.Sektion der 
Genfer Cour de Justice civile i. S. X gegen Y. 

Extrait de t'ordomzance: 

Que X affi rmc qu'elle a Je plus grand interet a assurer l'aclministration des preuves 
a insi que l'cxercice provisoire des clroits Iitigieux relatifs a Ja cessation de l'acte de contre­
fac;:on, 

Quese fonclant sur !es articlcs 8, 66 a 68 et 74 a 78 LB eile requiert par voic de mt'su res 
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provisionne ll es une expertise procedant a une dcscription prccise d es proced es appliques 
par Ja citee d ans son usine de . .. et d es produits qui y sont fabriqu es, 

Qu'elle demancle en outre une autre expertise comptable celle-la pour determiner 
l'e tendue et la destination des fabri cations litigieuses et qu'elle invoque l'urgence, 

Attendu que Ja requerante produit !es brevets, su ivants N°' ... 
Que Ja validite d e ces brevets au point de vue d e la duree n'es t pas contes table (art. 13 

LB) pour auta nt que les taxes ont ete payees, ce qu'il y a lieu de presumer (art.42 LB), 
Que !es pieces produites sous N°5 4 a 5 rendent suffisamment vraisemblable que Y 

fabriqu e en tout cas du ... 
Que la competence des tribuna ux d e Geneve es t donnee a u regard de l'article 75 

lettre a LB et celle de Ja Cour de ceans au regard des articles 76 LB et d e l'article 2 de Ja 
loi du 21 septembre 1946 rela tive a ux mesures conservatoires ou provisionnelles prevues 
pa r lcs Jois fed era les su r Ja propriete industriell e, 

Quc !es conditions des articles 77 a l. 1 et 3 LB, 2 et 4 loi cl'appli cation paraissent reali­
sees en 1 'occurrencc pour ordonner une exper tise confiee a un chimiste pour exa miner si 
la citee fabr ique du ... ou .. . selon des procedes couverts par lcs breve ts de Ja requerante 
(D ÜRR ad. art. 77 LB page 158), ma is qu'il ne parait pas possibl e en l'ctat d'ordonner une 
cxpertise comptable a vant d e connaitre !es conclusions de !'expert chimiste, 

Que s'ag issant d'une simple d escription des procedes pretenduement appliques 
illieitement dans d es condi tions sauvegardant !es secrets eventuels de fabr ica tion de Y, 
il se justifie de ne fi xer qu'une caution d e 2000 francs (art. 3 loi d'application), 

Que l'avance d es frais provisoires d' exper tise sera arretee a 500 francs, 
Qu'a u vu d es ci rconstances l'urgence etanl admise, il n'y a pas lieu d'entendre la citce 

(art. 77 a l. 3, a l. 2 loi d'application) . 
Par ces motifs, 
La Cou r, 
Statua nt sur mcsurcs provisionncl les, vu l'urgcnce: 
Commet M. le professeur Z ... a ux fins d e se rendre chez Y, et de: 
A) Prendre note de l'activite exercee par ladite maison e t des opera tions chimiques 

avec tous les details possibles auxquels eil e recourt pour Ja fabrication d e ... , 

Le taut a)in de: 

a) Eta blir un rapport pour Jui-mem e, rapport qu'il tiendra a disposition d e Ja Cour, 
contenant tous les fa its, avec tous lcs d eta iJs possibles et auquel il pourra recourir pa r la 
suite pour repondre a toutes questions qui lui sera ient posees sur lcs operations d e Ja 
fabrication exccutee par Y. 

b) Eta blir un rapport pour Ja Cour e t la requerante, dccriva nt lcs operations de fabri ­
cat ion executees pa r Y, mais omettant, Je cas echeant, !es points que !'expert pourrait 
considerer comme secre ts de fabricat ion de Y, e tant entendu que ces secrcts ne peuvent 
pas etre des fa its d ecrits dans !es exposes des huit brevets cites. Le cas echcant, ce rapport 
m entionnera notamment, !es produits d e depart, !es reactifs et !es produits II a VIII 
obtenus selon !es operations A a G du schem a .. . 

c) R cpondre aux questions suivantes : 
Y utilise-t-elle une ou plusieurs d es substances suivantes ... 
pour obtenir ... 
Dit que lcdit rapport d 'expertise sera d epose au greife de la Cour. 
Dit que Ja requera nte sera as treinte au preala ble au dep öt d'une caution de 2000 fra ncs 
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et qu'elle devra faire l'avance du coüt provisoire d es frais d'expertise a u montant de 
500 francs. 

D eboute en l'eta t Ja requerante du surplus de sa requete. 
Dit que !'expert d esigne sera assiste d'un huissier judicia ire. 
Fixe l'emolument dü a Ja Cour a Ja somme de 50 francs, 
Fait et prononce en chambre du conseil Je 15 novembrc 1960. 

PatG Art. 77- 79 

Voraussetzungenfür den Erlaß vorsorglicher J\;Jaßnahmen 
Insbesondere stelzt es den Kantonen nicht frei, in materiellrechtlicher Hinsicht die 
Anforderungen an den Erlaß einer vorsorglichen Maßnahme im Rahmen f1aten t­
rechtlicher Tatbestände abzuändern . 

Conditions d' octroi des mesures provisionnelles 
Les cantons ne peuvent pas, notamment, modifier les conditions de droit materiel 
d' octroi de mesures provisionnelles dans le domaine des brevets d'invention. 

V erfügung des Einzelrichters im summarischen V erfahren des Bezirks­
gerichtes Zürich vom 18. April l 968 i. S. M . & Co. I nc. gegen C. F. B. + 
Söhne GmbH und L. AG. 

1. Mit Eingabe vom 29. Februar 1968 stellte die Klägerin das Begehren: 

« 1. Es sei den Bekl agten - unter der Androhung der gerichtlichen Bes trafung ihrer 
verantwortlichen Organpersonen gemäß /\rt. 292 StGB im \Viderhand lungsfalle - mit 
sofortiger Wirkung gerichtlich zu verbieten, das von der Beklagten 1 herges tellte Anti­
hypertonikum « Sembrina » zu verka ufen oder sonstwie in Verkehr zu bringen. 

2. Es sei dieses Verbot sefort zu vollziehen . 
3 . Es sei d er Klägerin eine angemessene Fri st für die Anhebung d er Kl age im ordent­

lichen V erfahren anzuse tzen . » 
Diesem Begehren ist, nachdem di e Klägerin Sicherheit für ein e Summe von 

Fr. 150000.- geleiste t hatte, mit V erfügung vom 1. M ä rz 1968 im Sinne einer einstweili­
gen vorsorglichen Maßnahme entsprochen worden. Die Beklagten ließen hiera uf in einer 
Eingabe vom 11. M ärz 1968 Einwendungen erheben. Die Verhandlung über den Erlaß 
einer vorsorglichen M aßnahme wurde a m 18.April 1968 durchgeführt. 

II. Die klägerischen Anträge beruhen a uf der Behaup tung, die Bekl ag ten verl e tzten 
mit dem V ertrieb ihres Antihypertonikums« Sembrina» die schweizerisc hen Pa tente der 
K lägerin N r.401 081 und 405 345, welche das Verfahren zur H erstellung von Amino­
säuren betreffen . Die Beklagte I ahme die d er K lägerin gehörenden, patentierten Verfah­
ren nach und das Produkt werde von den Beklagten in Verkehr gebracht. Damit werde 
gegen patentrechtlich geschützte Ansprüche verstoßen. 

Bei patentrechtlichen T a tbeständen finden vorab die materi ellrcchtlichen Best im­
mungen d es Patentgesetzes Anwendung. Das kantonale Prozeßrccht kann in bezug au f 
vorsorgliche l\1aßnahmen nur so weit herangezogen werden, a ls dies unter Berücksichti­
gung d er Art. 77 bis 80 PatG zulässig ist. Insbesondere steht es den K antonen nicht frei, 
in m a teriellrechtlicher Hinsicht die Anforderungen an den Erlaß einer vorsorglichen 
Maßnahme im Rahmen pa tentrechtlicher Tatbestände a bzuändern (vgl. BLuM/PEDRAZ­
ZINI, N 1 zu Art. 77 Pa tG). Die Vora ussetzungen für den Erlaß der begehrten vorsorg-
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liehen M a ßnahme sind daher gemäß Art. 77 PatG zu beurteilen, wobei di e prozeßrecht­
lichen Bes timmungen von§ 292 ff. ZPO nur insoweit zu würdigen sind, als eine Vervoll­
ständigung erforderlich ist. 

Die vorsorglichen M aßnahmen bezwecken in der R ege l di e Gewährung eines vor­
läufigen Rechtsschutzes auf Grund eines schnellen Verfahrens. Dementsprechend kön­
nen an den Beweis d er Verletzung eines R echts keine hohen Anforderungen gestellt 
werd en. Es genügt schon, wenn für das Vorhandensein der in Frage kommenden Tat­
sache eine gewisse Wa hrscheinlichkeit spricht, auch wenn das Gericht noch mit der 
Möglichkeit rechnet, daß sie sich nicht verwi rkli cht haben könnte (vgl. GuLDENER, 
Schweizerisches Zivilprozeßrecht S. 342 Anm. 24) . Dieser E rleichterung im Beweis wird 
damit R echnung ge tragen, daß der Kläger für einen allfälligen Schaden d es Beklagten 
Sicherheit zu leisten hat (Art. 79 Abs . 1 PatG). 

III. Zur vorläufigen Vollstreckung streitiger Unterlassungsansprüche kann gemäß 
,\rt. 77 PatG eine vorsorgliche M aßnahme verfügt werden, wenn der Antragsteller glaub­
haft macht, da ß die Gegenpartei eine gegen das Patentgesetz verstoßende Handlung 
begangen hat und daß dem Kläger daraus ein nicht leicht erse tzbarer Nachteil droht, 
dc-r nur durch eine vorsorgli che Maßnahm e abgewendet werd en kann. Vorliegendenfalls 
ist somit zunächst zu prüfen, ob eine Verletzung kl ägerischer Patentrech te als g laubhaft 
erscheint. 

In diesem Zusammenhang haben die Beklagten geltend gemach t, d ie Patente der 
Klägerin Nr.401 081 und 405 345 seien nichtig. Beiden fehlten di e Voraussetzungen des 
technischen Fortschritts und der Erfindungshöhe . Die Beklagten stützen sich hi ebei a uf 
einen Zwischenentscheid der Pa tentabteilung I V b des D eu tschen Pa tentamtes vorn 
! !.August 1967. Darin wurde zur Patentanmeldung der Klägerin ausgeführt, dem 
klägerisch en H erstellungsverfahren m angle es anscheinend an d er für die Patentierbar­
kcit erforderli chen Erfi ndungshöhe, so daß voraussichtlich mit einer Versagung des 
nachgesuchten Patentes gerechnet werden müsse. Demgegenüber hat die Klägerin dar­
ge tan, daß ihr H erstellungsverfahren in verschiedenen streng prüfenden Ländern wie 
Holland und Dänemark patentiert worden ist. Die vom deu tschen Pa tentamt vorläu fig 
in Erwägung gezogene Verweigerung des Patentes vermag daher die Patentierbarkeit der 
klägerischen Erfindung nicht in d em Maße in Frage zu stellen, daß die N ichtigkeit der 
schweizerisch en Patente a ls glaubhaft erscheint. Im folgend en ist daher davon auszu­
geh en, die schweizerischen Patente d er Kl ägerin seien gültig. 

Eine V erletzung d er klägerischen Patente liegt gemäß Art.66 PatG dann vor, wenn 
sie von d en Beklagten widerrechtlich benützt oder nachgeahmt werd en. Wi e e contrario 
aus Art. 2 Ziff. 2 PatG zu schli eßen ist, ist nur das klägerische Verfahren der H erstellung 
und nicht a uch das damit erzeugte Produkt geschützt. Zu prüfen ist somit, ob auf Grund 
der vorli egenden Akten glaubhaft ist, da ß d as von der Beklagten I gewonnene Anti­
hypertonikum « Sembrina», welches in seiner \,Virksubstanz unbestrittenerma ßen mit 
dem klägerischen Erzeugnis «Aldomet» id entisch ist, im gleichen V erfahren produziert 
wird wie dasjenige der Klägerin. Dieser Nachweis ist naturgemäß schwer zu erbringen. 
Der Gesetzgeber hat daher in Art. 67 Abs. 1 PatG die Vermutung aufgestellt, daß im 
Falle einer Erfindung eines Verfahrens zur H erstellung eines neuen Erzeugnisses bis 
zu m Beweis des Gegenteils j ed es Erzeugnis von gleicher Beseha ficnheit a ls nach dem 
patentierten V erfahren hergestellt gi lt. Als neu wird ein Erzeugnis schon dann betrachtet, 
wenn es sich im Anwendungsergebnis von einem früher bekannten Produkt untersch eidet 
(vgl. BLUM/ PEORAZZINI, N 2 zu Art.67 PatG). 

Es ist nun unbestritten, daß das klägerische «Aldomet» von einem schon früher 
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patentierten blutdrucksenkenden H eilmittel der Kl ägerin in einem wesentlichen Punkte 
verschieden ist, indem es gelang, durch die Isolierung der toxischen D-Form di e schäd­
liche Wirkung des Produktes zu mindern. Die klägerische Anwendung muß somit a ls 
Neuheit gewertet werden. Außerdem hat die Klägerin mi t Rech t darauf hingewi esen, 
daß ihr Produkt, wenn es nicht neu gewesen wäre, von den p rüfend en L änd ern nicht 
patentiert word en wäre. Es kann d aher als glaubhaft gelten , daß es sich beim «Aldomct » 
um ein im Sinne von Art. 67 Abs. I PatG neues Erzeugnis handelt. Aber nicht nur die 
Neuheit d es Produktes ist genügend dargetan, auch die we itere Vora ussetzung der g lei­
chen Bescha ffenheit der Konkurrenzprodukte d er Parteien, nämlich di e Identit ät der 
Wirksubstanz von «Aldomet» und « Sembrina» ist unbestrittenerma ßen gegeben. Dem­
entsprechend kann sich die Klägerin auf d ie Vermu tung berufen , « Sembrina » werd e 
nach d em patentier ten Verfahren d er Kl ägerin hergeste llt. Um di ese Vermutung zu 
entkräften, hätten die Bekl agten das Gegenteil zu beweisen. Dieser Beweis h ä tte, dem 
W esen d es summarisch en Verfa hrens gemäß, sofort zu erfo lgen. E ine E invernahme von 
Zeugen od er das Einholen von Gutachten ist, wo es sich wie vorliegend enfalls um ein en 
weiten und schwer zu ermittelnden Tatbestand ha ndelt , im summarischen Verfahren 
nicht zul äss ig(§ 280 ZPO). Dem Antrag d er Beklagten, ein Expertentea m , bes tehend aus 
einem b ranchenkundigen Fachmann und einem Patentanwalt, zu bes tellen, kann da her 
nicht entsprochen werden. Ohne Expertise ist aber d er Beweis der ma ngelnden Identität 
zwischen dem klägerischen Verfahren und demjenigen der Beklagten nicht zu erbringen. 
Da ran mögen auch die von d er Bekl agten eingereichten Privatgutachten vom 18. Oktober 
1966, 25. Oktober 1967 und vom 25. März 1968 nichts zu ä ndern. Der Audicnzri chtcr 
kann auf G rund dieser Gutachten nicht die Gewißheit erla ngen, da ß es sich beim Ver­
fahren d er Beklagten um ein in den wesentlichen Punkten verschied enes Verfahren 
h andelt. Es ist dah er bezügli ch d er vorsorglichen M a ßna hme in Anwendung von Art. 67 
Abs. 1 PatG davon a uszugehen , «Sembrina» werde nach d em g leichen Verfahren herge­
stell t wie «Aldomet ». 

U nter dieser Voraussetzung ist eine V erle tzung der klägerischen Pa tentrech te g laub­
haft gemacht, sofern die Klägerin des weitem g laubha ft d a rtun ka nn , daß ihr auf Gru nd 
d es In-Verkehr-Bringens von «Sembrina» ein nich t leicht ersetzba rer Nachteil droht, 
d er nur auf dem W ege einer vorsorglichen Maßnahme abgewend et werd en ka nn (Art . 77 
Abs. 2 PatG) . I n dieser Beziehung h at die Kl ägerin darauf hingewiesen, bei Zulassung 
d es Verkaufs von «Sembrina» bes tehe die Gefahr , daß d as in d er H eilwirkung g leich­
wertige, aber um Fr. 2.90 teurere «Aldomet» von den Krankenkassenlisten ges trichen 
werde. Dies dürfte einen nicht leich t ersetzbaren Nachteil für di e Klägerin zur Folge 
haben , dem nur mit einer soforti gen vorsorglichen l'vfaßna hme begegnet werden ka nn. 
Damit sind alle Erfordernisse für die Bestätigung d er e instweiligen M a ßnahme vom 
!.März 1968 gegeben, wesha lb dem kl ägerisch en Begehren um Aufrechterha ltung zu 
entspr echen ist. G emäß Art. 77 Abs. 4 Pa tG ist damit gle ich zeitig der Klägerin eine a nge­
m essene Frist anzusetzen, um die Klage im ordentlichen Verfahren einzu leiten, unter 
d er Androhung, daß im Säumnisfalle d ie zu verfügende M a ßnahme dahinfalle. Von der 
Erklä rung d er Parteien , der Sühnvorstand h abe bereits stat tgefund en, w ird Vormerk 
genommen . 

In einem Eventua lantrag verlangten die Bekl agten, im Falle der Guthcißu ng sei die 
Sich erheitsleistung von Fr. 150 000.- auf Fr. 300 000.- zu erhöhen. Die Beklag ten begrün­
d en ihr Begehren d ami t, da ß ihnen bei einem Verkaufsverbot eine E inbuße von 
Fr. 20000.- Umsatz p ro Monat erwachse. Berücksich tigt m an aber a ndererseits, daß der 
Klägerin g leichzeitig eine Frist von höchstens 60 Tagen zur E inleitung des orden tlichen 
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Prozesses anzusetzen ist, so erwe ist sich die bereits sicherges tell te Summe von Fr. 150000.­
bis dahin a ls mehr als genügend. Eine Erhöhung der Si cherheitsleistung kann dann allen­
fa lls beim Ri chter im ordentlichen Verfahren wieder beantragt werd en. 

PatG' Art. 87 Abs. 2 lit. a 

Veifahren zur Herstellung von Zierbändern und dergleichen, die mit Hilfe eines 
heißen Bügeleisens auf Kleidungsstücke und andere Textilien aufgebracht werden. 
- Allgemeine Voraussetzungen der Unterstellung gemäß Art. 87 Abs. 2 lit. a. 
- Zum Ausdruck «für die Textilindustrie in Betracht kommen» 

- Maßgebend ist nicht, was theoretisch möglich, sondern was technisch und/oder 
wirtsclzaftliclz vernünftig ist. 

- Die Erfindung braucht nicht aussclzließliclzfür die Textilindustrie in Betracht 
zu kommen. 

- Begriff « nicht rein mechanisch»: Behandlungen unter Zufithr von T;Jlärme oder 
Kälte und solche, bei denen Adhäsionskräfte wirksam werden, gellen als nicht 
rein mechanisch. 

- Damit - im Falle einer Eijindung der eingangs erwähnten Art - von « Vered­
lung» gesprochen werden kann, genügt es, daß das Ausgangsprodukt in seiner 
Gesamt/zeit eine Veränderung eifä/zrt. - Diese extensive InteijJretation läßt sich 
mit dem Gesetzestext vereinbaren; die auf ihr beruhende Entscheidung kann 
daher (nach dem von der Beschwerdeabteilung in PMMBL 1.963 I 26 aufge­
stellten Grundsatz ) nicht aufgehoben werden, obwohl die Beschwerdeabteilung 
selbst geneigt gewesen wäre, einer restriktiveren Auslegung, welche eine Ver­
änderung der textilen Eigenschaften des Ausgangsproduktes verlangte, den Vorzug 
zu geben. 

ProcedrJ de fabrication de. garnitures et d' rJlrJmenls similaires, clont La J;ose sur les 
vetemenls et autres articles textiles se fait par l' ajJjJlication d' un f er d rejJasser 
chaud. 
- Conditions grJnrJrales de l' assujettissement selon l' art. 87 al. 2 litt. a. 
- Au sujet de l'expression «se rajJjJortent d l'industrie textile» : 

- ce n' est jJas ce qui est t/zrJoriquement jJossible qui est drJcisij; mais hien ce qui, 
jJour des raisons teclzniques et/ou rJconomiques, est raisonnable; 

- il n' est /Jas nrJcessaire que l'invention se rapj;orte exclusivement d l'industrie 
textile. 

- Notion de «non jJurement mrJcanique» : les traitements comjJortant l'apj;ort de 
clzaleur ou de fi ·oid ainsi que les traitements dans lesquels interviennent des 
forces d' adhrJsion sont considrJrrJs comme non purement mrJcaniques. 

- Pour qu'il y ait - dans le cas d'une invention telle que celle en cause ici - «jJeifec­
tionnement », il sujfit que le jJroduit de base, pris dans son ensemble, subisse une 
mod(fication. Celle interjJrrJtalion extensive est comjJatible avec le texte legal, de 
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sorte que la decision qui sy rifere ne peut ( selon le principe formule jJar La 
section des recours dans FBDM 1963 1 26) etre annulee, meme si La section 
des recours incline a donner la prijerence a une inteipretation plus restrictive, 
impliquant que le peifectionnement apporte un clzangemenl des proprietes textiles 
du produit de base. 

PMMBl 1969 I 4ff., Entscheid der I.Beschwerdeabteilung vom 12.Juli 
1968 in Sachen Wright & Sons gegen den Entscheid der Vorprüfungs­
sektion I. 

PatG Art. 87 Abs. 2 fit. b 

Dem Gebiet der ,?,eitmessungsteclznik gehören an: 

- Erfindungen, die in den Aufgabenbereich der herkömmlichen Uhrenindustrie 
fallen, und :.:,war selbst dann, wenn sie mit dem Jvlessen der ,Zeit direkt nichts zu 
tun haben; 

- Eijindungen, die in klar erkennbarer T~leise in unmittelbarem ,Zusammenhang 
mit dem Messen von ,Zeit stelzen, und :.:,war auch dann, wenn sie nicht direkt in 
den Aufgabenbereich der herkömmlichen Uhrenindustriefallen; 

- ,?,um Begriff « ,Zeitmessungsteclznik » ( im Sinne des PatG) zählen in erster 
Linie Verfahren und Vorrichtungen , die auf dem Ab:.:,älzlen gleichmäßiger, perio­
disch wiederkehrender Ereignisse beruhen; ferner Vo,gänge, bei denen es darum 
gelzt, den ,Zeitabschnitt :.:,wischen zwei aufeinandeifolgenden Ereignissen genau 
zu bestimmen. 

Appartiennent au domaine de La technique de La mesure du temps: 

- les inventions qui tombent dans le champ d'activite ·de l'industrie lwrlogere con­
ventionnelle, lors meme qu' elles ne sont pas en relation directe avec La mesure du 
temps; 

- les inventions qui sont d'une maniere clairement reconnaissable en relation directe 
avec La mesure du temps, lors meme qu' elles ne tombent pas directement dans le 
champ d' activite de l'industrie horlogere conventionnelle; 

- A la notion « mesure du temps » ( au sens de la LEI) se rattaclzent, en premier 
lieu, tous les procedes et dispositifs qui sont bases sur le comptage d' evenements a 
caractere constant se reproduisant periodiquement; puis les processus dans les­
quels il s' agit de determiner un intervalle de temps entre deux evenements suc­
cessifs. 

PMMBl 1969 I 6, Entscheid der II. Beschwerdeabteilung vom 20. Au ­
gust 1968 in Sachen Commissariat a !'Energie Atomique gegen den 
Entscheid der Vorprüfungssektion II. 
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PatG Art.96, 97 und PatV II Art. 13 Abs.9 

Zurückweisung des Patentgesuches wegen nicht rechtzeitiger Behebung der korrekt 
beanstandeten, unbestrittenen A1ängel. 
- Genügt die Nachlwlung eines Teils der versäumten Handlung für die Wieder­

herstellung gemäß Art. 32 Pat V ? ( Frage mangels Zuständigkeit der Be­
schwerdeabteilung ~ffen gelassen .) 

- Voraussetzung für die Zurückweisung des Patentgesuches a11f Grund von Art. 13 
Abs.9 PatV II. 

- Keine Nachholung der unentschuldbar versäumten Handlung auf dem T1iege der 
Beschwerde. 

- Einfluß des trölerischen Verhaltens des Beschwerdeführers bzw. seines Vertreters 
auf die Kosten des Beschwerdeführers. 

R[!jet de la demande de brevet, les defauts regulierement notijies et non contestes 
n' ayant pas etl elimines en temps utile. 
- Est-il suffisant d' executer partiellement l' acte omis pour obtenir le retablissement 

conformement a l' art. 32 RB I ( Q,uestion non resolue, la Section des recours 
n' etant /Jas competente en la matiere.) 
Conditions pour le rejet de la demande de brevet en vertu de l' art. 13 al . 9 RB] II. 

- lmpossibilitl de remedier par la voie du recours a l' omission inexcusable de l' acte 
d executer. 

- lnfluence des agissements abusivement dilatoires du recourant ou de son manda-
taire sur les ji-ais de la procedure de recours. 

PMMBl 1968 I 47 ff., Entscheid der II. Beschwerdeabteilung vom 
4.J uni 1968 in Sachen Fähndrich gegen den Entscheid der Vorprüfungs­
sektion II. 

PatG Art. 107 Abs. 3 und 4 

Bei der Festsetzung der SjJruclzgebühr trägt die Beschwerdeabteilung im Rahmen 
des ihr eingeräumten freien Ermessens den Umständen des Einzelfalles Rechnung 
(vgl. auch PMMßl 1965127/28)· 1966112 und 28). 
Pourfixer le montant d'un emolument dejustice, la Section des recours tient campte, 
dans les limites du libre pouvoir d' appreciation qui lui est confere, de tous les 
elements du cas ( cf aussi FBDM 1965 1 27/28)· 1966 112 et 28). 

PMMBl 1968 I 54, Auszug aus dem Entscheid der II. Beschwerdeabtei­
lung vom 14.Juli 1966 in Sachen Bulova \A/atch gegen den Entscheid der 
Vorprüfungssektion II. 

Veifahren in Patentprozessen - Luzern 

In Patentprozessen ist die Auflage von Privatgutachten überjuristische und teclz-
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nische Fragen nur im Rahmen der kantonalen Veifahrensvorschriften ( BehaujJ­
tungsve~fahren, No ven) zulässig. 

Dans les jJroces en matiere de brevets, La production d' exj;ertises privees sur des 
questions juridiques et techniques n' est admissible que dans le cadre des jJrescriptions 
cantonales de jJrocedure relatives aux allegations des parties et aux faits nouveaux. 

M aximen 1967 Nr. 560, Urteil der I. K ammer des Obergerichtes des 
K antons Luzern vom 17.Fcbruar 1967. 

II. Moclellrecht 

MMC Art.2 und 3 

Tritt die ästhetische Formgebung hinter den Nüt;::,liclzkeits;::,wecken völlig zurück, 
so besteht kein Modellsclwt;::, . 

Si laforme est determinee entierement par des necessites jJratiques, il n'y a pas lieu 
a protection du modele. 

SJZ 65, 80, Urteil des Obergerichtes des Kantons Thurgau vom 26. Sep­
tember 196 7. 

Die Klägerin macht V erletzung ihrer Modell rech tc geltend durch skla­
vische Nachahmung ihres geschützten Trägers für Zeitschriften in Kiosken. 
Die Schutzfähigkeit von Modellen setzt voraus, daß sie wenigstens eine 
gewisse auf den Schönheitssinn ausgerichtete Originalität aufweisen und 
damit ein Mindestmaß an schöpferischer Idee erkennen lassen, so daß die 
Formgebung nicht im Nächstliegenden und rein T echnischen haften 
bleibt (BGE 84 II 659) . D er Beklagte bestreitet die m a terielle Modell­
tauglichkeit und die formelle N euheit des klägerischen Modells. Mit dem 
gerichtlichen Experten ist die Modelltauglichkeit zu verneinen. Es handelt 
sich um Gestelle aus Draht, welche in einer gelochten \1\Tand eingehängt 
und worin Zeitungen eingeklemmt werden können. Für diese beiden 
N ü tzlichkei tszwecke war die Konzeption der H alterung derart weitgehend 
technisch vorbestimmt, daß die ästhetische Formgebung völlig zurück­
treten mußte. Auch die praktische Herstellungsweise und das verwendete 
Material - aus einem einzigen Stück Draht gebogen - ist modellrechtlich 
unwesentlich (TROLLER, Immaterialgüterrecht, I, S.475). Mangels Mo­
delltauglichkeit ist somit das klägerische Modell nichtig. Ansprüche aus 
V erletzung desselben durch den Beklagten bestehen nicht. 
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III. Markemecht 

MSchG Art.3 Abs.4, UWG Art.J Abs.2 lit.b, Art.2 Abs.1 lit.a + b und Art.6 

Die Bezeichnung von Füllfederhaltern als Schweizer Produkt und die Anbringung 
der Marken « Swissor» und « Helvetio » stellen eine Verletzung des MSchG und 
des UWG dar, wenn lediglich die Feder in der Schweiz hergestellt wird, auch wenn 
deren Wert die Hälfte der gesamten Herstellungskosten übersteigt. 
Die Bezeichnung von Kugelschreibern als Schweizer Produkt ist nicht rechts­
widrig, wenn der schweizerische Anteil die Hälfte der Herstellungskosten über­
steigt und die Afine als offensichtlich wesentlichster Teil reines Schweizer Produkt 
ist. 
Das Feststellungsinteresse ist zu b~jahen, wenn die Aufklärung Dritter durch 
Vorweisung des Urteils von Bedeutung sein kann . 
Das Interesse an einem Unterlassungsbefehl ist zu bejahen, wenn der Verletz.er 
sich der Klage widersetzt und die Rechtswidrigkeit der Störungen bestreitet. 
Die Publikation ist nicht anzuordnen, wenn die direkte Aufklärung durch Vor­
weisen des Urteils genügt und wenn insbesondere mit der Publikation eher Un­
sicherheit geschaffen statt behoben würde . 

La qualification de «produit suisse » donnie a des porte-plumes a riservoir et 
l' apjJosition des marques « Swissor» et « Helvetio » constituent une violation de 
la L. M. F. et de la L. C. D. , lorsque seuls les becs ont ite fabriqu is en Suisse, et ce 
alors merne que leur valeur depasse la rnoitii du cout total de jJroduction. 
La disignation cornrne produits suisses de stylos a billen' est pas illicite lorsque Lews 
ilernents de provenance suisse rejJresentent jJlus de la moitii du cout de production 
et lorsque la bille, elirnent essentie!, est un produit entierernent suisse . 
Il faul adrnettre la qualit/ pour agir en constatation lorsqu' il y a un intiret sz!ffisant 
a ce que des tiers aient connaissance du j ugernent. 
II faul adrnettre La qualiti jJour agir en cessation lorsque l' auteur s' oppose a la 
dernande et conteste le caractere illicite de ses agissernents. 
Il n'y a pas lieu d' ordonner la publication du jugernent lorsque les tiers peuvent etre 
inforrnis dija par sa seule jJroduction et lorsque, en particulier, la jmblication 
contribuerait a crier un itat d'insicuriti jJlutot que d'y rnettre.fin. 

Urteil des Handelsgerichtes des Kantons St. Gallen vom 24. April 1968 
(mi tgeteilt von RA Dr. Lucas David, Zürich). 

Aus den Erwäg1111ge11: 
II. 

1. Nac h den Richliinien der Zentralkommission schweizerischer Propaganda-Organi­
sa tionen, die von beiden Parteien a ls maßgebend anerkannt werden, darf ei n Produkt 
a ls schweizeri sch bezeichne t werden, wenn der schweizerische W ertanteil an den H er-
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stellungskosten mindestens 50 % a usmacht; zu berücksichtigen sind aber überdies auch 
die Herkunft der wesentlichen Bestandteile und der Fabrikationsprozeß, die dem Pro­
dukt die charakteristischen Merkmale verleihen. 

Wie bereits im Beweisdekret ausgeführt worden ist, macht die Beklagte geltend, daß 
bei ihren Füllfederhaltern Marke «Swissor» d er schweizerische Anteil an d en H erstellungs­
kosten 56 % betrage. Dabei fallen offensichtlich vor allem die Kosten für die H erstellung 
der Goldfeder ins G ewicht. Die Kläger haben demgegenüber an sich gelten lassen, daß 
b ei Füllfederhai tern, die mit schweizerischen Goldfedern ausgestattet sind, der schweize­
rische Kostenant eil 50 % übersteige. Sie haben aber in Abrede gestellt, daß von der 
Beklagten tatsächlich in a lle« Swissor»-Halter eigene Goldfedern eingesetzt würden. Ins­
besondere haben sie behauptet, die Beklagte beziehe die kleinen ( verdeckten) Goldfedern 
im h a lbfertigen Zustand aus D eutschland und stelle sie in der Schweiz nur noch fertig. 
Darüber hinaus würden, wie ein Probekauf gezeigt ha be, selbst große Goldfedern aus­
ländischer Herkunft in die «Swissor»-Halter eingesetzt. 

Diese Behauptungen sind von den Klägern heute nicht m ehr a ufrecht erhalten worden. 
D er Augenschein hat nämlich ergeben, und dies wurde a uch vom Fabrikationschef der 
Beklagten als Zeuge bestätigt, daß nunmehr sämtli che Goldfedern ( einschließlich der 
sog. verdeckten Federn) im Fabrikationsbetrieb der Beklagten herges tellt werden können 
und tatsächlich auch verfertigt werden. Die einzelnen Arbeitsvorgänge, von denen viele 
Handarbeit darstellen, sind, wie der Augenschein gezeigt hat, von der Beklagten in ihrer 
Klageantwort zutreffend beschrieben worden. Steht somit fest, daß die Goldfedern der 
« Swissor »-Füllfederhalter in der Schweiz herges tellt werden, so kann nach dem G esagten 
davon ausgegangen werden, da ß der schweizerische Anteil an den H erstellungskosten 
50 % übersteigt. 

Dies a llein genügt j edoch noch nicht, um den genannten Füllfederhalter als Schweizer 
Erzeugnis zu bezeichnen. Bei Produkten , die wie diese Schreibgeräte aus verschiedenen 
Bestandteilen zusammengesetzt sind, müssen nach den zitierten Richtlinien die wesent­
lichen und charakteristischen Teile schweizerischer H erkunft sein. Nach den Erwägungen 
d es Beweisdekretes reicht es im vorliegenden Falle insbesondere noch nicht aus, wenn 
lediglich die Feder in der Schweiz herges tellt wird. Es kann nämlich nicht gesagt werden, 
da ß die Feder allein d en charakteristischen Bestandteil eines Füllfederhalters darstelle, 
während den anderen Teilen (e twa dem Füllmechanismus oder dem T intcnregulicr­
system) nur eine funktionell unmaßgebliche Bedeutung zukomme. Es liegt im G egenteil 
auf der Hand, daß die Qualität eines Füllfederhalters nicht nur durch die Beschaffenheit 
der F ed er allein bestimmt wird, sondern daß sie auch wesentlich von den Eigenschaften 
der anderen Bestandteile abhängt. Nach d en Erwägungen des Beweisdekrets wa r daher 
abzuklären, welche Arbeitsvorgänge bei der Verfertigung dieser Teile in der Schweiz 
vorgenommen werden und welche Arbeiten hiefür im Ausland a usgeführt werden. Die 
Beklagte hatte a n d er Hauptverhandlung bestritten, daß der ganze Halter in Deutschland 
herges tellt werde, wie dies die Kläger behauptet haben, sie räumte aber - ohne auf Ein­
zelheiten einzugehen - ein, daß « gewisse Spritzteile» aus D eutschland stammen würden. 

Das Beweisverfahren ha t nun bezüglich dieser Fragen zu einem eindeutigen Ergebnis 
geführt. Es steht heute nämlich fest, daß außer der Feder sämtliche Bestandteile der 
« Swissor»-Füllfederhalter aus D eutschland importiert werden. Die Montage dieser 
Teile (es handelt sich da bei nach den Ausführungen des Zeugen um den Schaft, die 
Kappe, den Tintenleiter und die Hülse) erfolgt bei der Beklagten selbst, wobei a uch die 
Feder eingesetzt wird. Der Clips und der Zierring werden indessen bereits in D eutschland 
montiert. Das Zusammensetzen eines Füllfederhalters (inkl. Kontrolle) dauert nach den 
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Angaben des Zeugen im Durchschnitt ca. drei Minuten. Anläßlich des Augenscheins 
konnte fes tgestellt werden, daß die Montage eines F üll fed erhalters a llein (ohne Kontrol­
len ) etwa eine ha lbe Minute in Anspruch nimmt. Eine weitere Bearbeitung der fer tig aus 
Deutschla nd eingeführten Bestandteil e findet bei der Beklagten nicht stat t. 

Bei d ieser Sachlage darf bei den « Swissor»-F üllfeclerhaltern, bei denen nach dem 
Gesagten lediglich die Feder in der Schweiz hergestell t wird , während a lle anderen 
Bestandteile a us dem /\usla ncl stammen, nicht von einem Schweizer Produkt gesprochen 
werd en. A ls schweizerisch kann zwar, wie auch die Kl äger einräumen, die G olclfecler, 
nicht a ber der Fü llfederha lter a ls Ganzes bezeichnet werden. 

Die Beklagte beruft sich nun a llerdings darauf, daß nach der /\ussage des Zeugen bei 
der Formgebung der H a lter a uf die besond eren Wünsche der Sch weizer Kundschaft 
Rücksich t genom men worden sei und daß die Beklagte bei der Formgestaltung maßgeb­
li ch mitgewirkt habe. Dieses Argument ka nn indessen schon desha lb nicht gehört werden , 
weil seitens d er Beklagten keinerlei Angaben darüber vorliegen , worin bei der Form der 
«Swissor»-Ha lte r die behaup tete b esond ere schweizerische Eigena rt zu erblicken sei 
und welchen konkreten Beitrag die Beklagte bei d er Formgebung geleistet haben soll. 
Abgesehen davon kommt es bei der Frage, ob ein Produkt a ls schweizerisch zu bezeichnen 
se i oder nicht, grundsätz li ch ni ch t so sehr a uf d ie Idee a n, die ihm zugrunde li egt, a ls 
auf di e Ausführung selbst (TRO LLE R, Immateria lgüterrecht, Bel. I , S. 342). In diesem 
Sinne berücksichtigen auch die hier maßgebl ichen Richtlinien der Zentralkommission 
schweizer ischer Propaganda-Organisationen den Ursprung des in einem G egenstand 
verkörper ten geistigen E igentums ledig li ch a ls zusätzliches Kriterium bei Grenz- und 
Zweifelsfä llen. Dieses M erkmal wäre somit im zu beurteilenden Falle zum vorneherein 
nicht mehr aussch laggebend. Selbst wenn man nämlich annähme, es läge bei der Form­
ges taltu ng des «Swissor »-Haltcrs ein maßgeblicher Beitrag seitens der Beklagten vor, so 
könnte dieser U mstand nicht mehr berücksichtigt werd en, d a im vorliegenden Fa lle die 
aus ländi sche H erkunft wesentlicher Bestandtei le bereits eind eutig eine Bezeichnung des 
Füllfederhalters a ls Schweizer Erzeugnis ausschließt. 

2. Bezügli ch der Füllfederhalter .Marke « H elvetio», welche die Beklagte für die Firma X 
herges tell t hat , gilt im wesentlich en d as bereits für die Füllfederha lter M arke « Swissor» 
Gesagte. Wi e der Geschäftsführer der Beklagten anläßlich des Augenscheines erklärt 
ha t und wie der Zeuge bestätigt ha t, stammen a uch beim « H elvctio »-Fü llfecl erha lter 
sä mtliche Spritzteil e aus Deutschland . Im Betri eb der Beklagten wi rd wie beim « Swiss­
or»-Füllfederha ltcr di e Feder hergestellt , und hier werd en a uch d ie einzelnen Bestand­
te il e zusammengesetzt. 

Es kann som it aus den gleichen Erwägungen, wie sie bezüglich der « Swissor»­
Fü ll fecl crha lter a nges tell t worden sind, a uch bei den « H clvet io »-Füllfcderhaltern nicht 
von Schweizer Prod ukten gesprochen werden. 

3. W enn die Beklag te daher für Fü llfederhalter, bei d enen zwar die Feder schweizeri­
schen U r·sprungs war, bei d enen a ber die übrigen Bestandteile im Ausland herges tellt 
wurden, d ie Marke «Swissor» verwendete, od er wenn sie auf solche Füllfederha lter die 
]'vlarke « Helvet io» anbrachte, so versti eß sie gegen das BG über den unlauteren W ett­
bewerb und gegen das l\iiarkenschu tzgesetz. Art. 1 Abs. 2 lit. b UWG ist verletz t, weil über 
di e Füllfed erhalter insofern unri chtige oder irreführend e Angaben gemacht wurden, als 
hi er angenommen werden muß, es handl e sich um reine Schweizer Produkte. Eine Ver­
letzung von Art. 3 Abs. 4 MSchG liegt sodann vor, weil es gegen die guten Sitten verstößt, 
wenn eine Marke einen fa lschen Schluß a uf die H erkunft der W are zuläßt (vgl. BGE 89 I 
:>! und dortige Hinweise) . . 
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Daß anderseits di e V erwendung der Nachsilbe «or» in der M arke «Swissor» an sich 
zul äss ig ist, weil deswegen nicht angenommen werden muß, sämtli che M etallteile des 
Hal ters bestünden a us reinem Gold, ist bereits im Beweisdekret dargelegt worden. 

a ) Die Kläger verlangen, daß di e Verletzung des BG über den unl auteren Wettbewerb 
und d es Markenschutzgesetzes durch die Beklagte geri chtlich fes tges tellt werden solle. 
Di eser Fes tstellungsanspruch ist nach den Erwägungen des Beweisbeschlusses grund­
sätzl ich zulässig. Vora usse tzung für seinen Schutz ist aber, daß di e klagend e Partei an 
d er Fests tellung rechtli ch interessiert ist (BGE 90 II 59) . Ein Feststellungsanspruch be­
steht in der R ege l neben d en versc hiedenen Leistungsklagen da nn, wenn die Urteils­
veröffrnt li chung a ls geboten erscheint (BGE 77 II 186, 82 II 359). Ob dies hier der Fall 
ist, wird noch zu entsc heiden sein. Davon abgesehen ist, a uch wenn eine U rteilspublika­
tion ni cht in Frage kommt, ein rechtli ch zu beachtendes Interesse zu bej a hen , wenn es 
nicht nur um Ansprüche geht, di e aus beendeten R echtsbeziehungen zwischen den Par­
teien hervorgehen, sondern um di e Kl ä rung für die Zukunft, insbesond ere wenn für den 
Kl äger die Aufklä rung Dritter über das rechtswidrige Vorgehen des Beklagten durch 
Vorweisung d es U rteils von Bedeutung sein kann (TROLLER, a.a.O., Bel. II S. 952 ). U m 
eine solche Frage ha nd elt es sich a uch im vor liegenden Fa lle, wo entschieden wird , da ß 
die Füll federha lter d er Beklagten , so wie sie bisher hergestellt worden sind, ni cht a ls 
Schweizer Produkt angepriesen werd en dürfen. Es ist offensichtlich, da ß für die Kl äger 
di e Aufk lä rung Dritter über diesen Sachverhalt von Belang ist. Die Feststellung im Ur­
teilsspruch selbst verschafft ihnen hiefür di e gee igne te Unterlage. Es muß den Klägern 
d aher ein schutzwürdiges Interesse an der gerichtli chen Fes tstellung ckr Verletzung 
d es U \,VG und d es lVIarkenschutzgcsctzes durch di e Beklagte zugebilli g t werd en. Ihr 
d ah in gehendes Begehren ist demzufolge zu schütze n. 

b ) Wird nach dem Gesagten das Vorli egen eines unlauteren W ettbewerbs und di e 
Verl e tzung d es M a i·kensehutzgesctzcs bejaht, so ist weiter zu entscheid en, ob der Be­
klagten die \ ,Vi ed crl10lung der verletzenden H andlungen im Sinne d es klägerischen 
R echtsbegehrens Z iff. 2 unter Strafandrohung zu verbi eten ist. /\rl. 2 Abs. 1 lit. b UWG 
gibt d emjenigen, der durch unlauteren vVcttbewerb in se iner Kundsc haft , seinem G e­
schä ftsbetrieb oder sonst in seinen wirLschaftlichcn Interessen gefährde t ist, einen An­
spruch a uf Unterlassung. Voraussetzung ist eine Wiederholungsgefahr, wofür die Kl äger 
b ewe ispflichtig sind . Nach der R echtsprechung und Lehre sind jedoch a n diesen Beweis 
keine hohen A nforderungen zu ste llen. Die Wied erholungsgefahr ist z .B. zu beja hen, 
wenn der Verletzer sich d er Klage widersetzt und die R echtswidrigkeit der Störungen 
bes treitet (BGE 90 II 59f.; ZR 45,365; BRUNO VON Bü REN, Kommenta r zum W ettbe­
werbsgese tz , S. 167 ; TROLLER, a.a.O., Bel. II S. 955 ) . Da dieser Sachverhalt hi er vorl iegt, 
ist dem U nterlassungsbcgehren zu entsprechen. Das Verbot ist auf di ejenigen H andlun­
gen zu beschränken, die a ls rechtswid rig betrachtet werden. Im vorliegenden Fa ll e 
h a nd elt es sich somit da rum , daß der Beklagten verboten wird, di e l\ilarkc « Swissor » für 
Füllfed erhalter zu verwenden, d eren Federn zwar schweizerischen U rsprungs sind , bei 
d enen aber wesentli che Bestandteile d es Halters im Ausland hergestellt werden. Der 
Bekl agten ist ferner zu untersagen, die M arke « H clvet io» auf Füllfed erhaltern a nzu­
bringen, deren Federn zwar schweizerischen Ursprungs sind , bei denen a ber wesentli che 
Bestandte ile des Halters im Ausla nd herges tellt werden. Das G ebot, diese Handlungen zu 
unterlassen, ist gem ä ß dem Antrag d er Kläger mit der Androhung d er Überweisung a n 
d en Strafrichter im Falle der Zuwiderhandlung gemäß Art.292 StGB zu verknüpfen. 
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III. 

Die Kläger h a ben der Bekl ag ten soda nn a uch die Berechtigung abgesprochen, die von 
ihr vertri ebenen Kugelschreiber M arke « Swisso» a ls Schweizer Produkte im Sinne der 
Rich tlinien der Zen tra lkommi ssion schweizerischer P ropaganda-Organisa tionen zu be­
zeichnen. Das Beweisverfahren hat te d aher auch für diese Produkte Aufschluß darüber 
zu geben, welche Bestandte ile in d er Schweiz u nd welche im Ausla nd herges tellt würd en. 

Die in F rage stehend en Kugelschreiber se tzen sich im wesen tlichen a us drei Bestand­
teilen zusammen, nämlich der Pa trone (Mine) mit der Schreibspitze und zwei Teilen 
der Kunsts toffhül le. Der hin tere T eil dieser Hülle enthä lt d en für das Vor- und Z urück­
schi eben der Patrone erforderlichen Federmechanismus. Auf G rund des Beweisverfah­
rens steht nunm ehr fest , und dies ist heute auch vom R echtsvertreter d er Kläger aus­
drückli ch anerkannt worden, daß die Patronen und der vordere Teil der Ku ns tstoffhüll e 
in der Schwe iz fa briziert werden, da ß aber der hintere Teil der Hülle a us Deutschland 
bezogen wird. In der Schweiz erfolg t sodann ebenfalls das Zusammensetzen der erwähn­
ten 'feil e. V\l ie der G esch ä ftsfü hrer der Bekl agten am Augenschein erklä r t ha t, werden 
sämtli che Minen für di e «Swisso»-Kugelschreibcr durch die F irma Y in Lugano her­
gestellt , di e ih re Fabri ka tion weitgehend a utoma tisier t ha be und im J ahr um di e sechs 
Milli onen Patronen fa brizi ere. D er Vord er te il der Ku nsts toff hülle werde in Wa ldstatt 
AR mit Formen gespritzt, die j eweils mietweise a us D eu tschla nd bezogen würden. Die 
Zusam mensetzu ng der Kugc lschreibcrteil c erfolg t, wie der Augenschein ergeben hat, 
zum Teil im Betri eb der Beklagten, zu m größeren T eil a ber wird diese Arbeit nach d en 
Angaben d es bekl ag tisch en Geschäfts leiters a ls H eimarbeit a usgeführ t. 

Daß der schwe izerische Anteil an den H erstellungskos ten bei di eser Sachlage 50 % 
übersteig t, ist von den Kl ägern heute nicht mehr bestritten worden und darf d aher a ls 
anerkann t gelten. Hingegen stellt sich a uch hier - wie bei d en Füllfed erhaltern - die 
Frage, ob es sich bei den in d er Schweiz herges tell ten Bestandteilen um di e wesentlichen 
und chara kteri sti schen Teil e des Produktes handelt , so d aß d er Kugelschreiber a ls 
Ganzes a ls Schweizer E rzeugn is beze ichnet werden da rf. Dies kann bej a h t werden. Die 
Qua li tät eines Kugelschreibers wird - im Gegensatz zum Füllfed erhalter - fast aus­
schli eßli ch von den E igenscha ften ein es einzigen Besta ndteil es, nämlich d er Mine, b e­
stim mt, die hi er ein reines Schweizer Prod ukt ist. Befri ed igen die Schreibeigensch aften 
eines Kugelschreibers ni cht, sei es, da ß er schmiert oder da ß die Schreibflüssigkeit 
ungenüge nd nach fli eßt, so li egt der Fehl er einzig bei der Patrone. Die Beklagte hat mit 
R echt da ra uf hingewiesen, daß es bereits mit der Mine a ll ein mögli ch ist, zu schreiben. 
Die M ine ist daher o ffe nsichtli ch d er wesentlichste T eil des Kugelschreibers, und den 
a nd eren Bes tandteilen komm t funktionell nur eine untergeordnete Bed eutung zu . Zieh t 
ma n e inen Vergleich zum Füllfederha lter, so ergib t sich, da ß d ort der Scha rt mit dem 
Tintenl eiter für das ri ch tige Funktionieren, d . h. für ein sauberes und flüssiges Schreiben 
\·on ganz erhebli chem E infl uß ist, da ß di es aber beim hinteren Spritzteil des Kugel­
schreibers in ke iner v\1eisc zu trifft . Er gibt, im U nterschi ed zum Füllmechanismus und 
T intenreguli ersystem eines Füllfed erha lters, kaum j e Anla ß zu R eklam a tionen. W erden 
im vorliegend en Falle daher di e Patrone und ein Spritztei l d er Kunststoffhülle vollstän­
dig in d er Schweiz herges tellt , so da rf nach dem Gesag ten beim Kugelschreiber M a rke 
« Swisso » von einem Schweizer Erzeugnis gesprochen werden. 

Die auf Fes tste llung der V\licl crrechtlichkeit und auf U nterlassung gerich teten R echts­
begehren d er Kl äger sind da her , sowci t sie d ie Kugelschreiber M a rke « Swisso» betreffen, 
a bzuweisen. 
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V I. 

Sowohl die Kl äger wie die Beklagte h aben in ihren Rech tsbegehren um die Ermäch­
tigung ersucht, das U rteil auf Kos ten d er Gegenpa rtei zu veröffentlichen. Diese Maß­
na hme, di e in erster Linie der Aufklärung d ienen und a llfä ll ige V erwirrungen des M a rk­
tes beh eben soll (BR UNO vo BüREN, a.a.O., S. 178), wird vom Richter nach seinem 
E rmessen a ngeordnet (Art.6 UWG, Art. 32 Abs. 1 MSchG). Es liegt auf d er Hand , daß 
di e Parteien - soweit das G ericht ihren Standpunkt geschützt ha t - e in Interesse daran 
besitzen, Dri tte über das Urte il zu orienti eren. Aus d iesem Grunde ist auch das Fes t­
stellungsbegehren der Kl äger bezüglich d er Widerrechtlichkeit der V erwendung der 
Marken «Swissor » und « H elve tio » geschützt worden. Die Kl äger werden damit in d i<' 
Lage verse tzt, Interessier te durch Vorweisen d es U rteils zu informieren. Das g leiche 
steht d er Beklagten auc h frei bezüg li ch d es Urte ilsspruches über die Verwend ung der 
l\tiarke «Swisso » für Kugelschreiber. Diese l\tlög lichkeit d er 1\ ufkläru ng Dritter über 
d en Prozeßausgang erscheint unter d en gegebenen Umständen a ls ausre ichend. D ie 
Beklagte hat sich keine la ngdauernde sc hwere, rücksichtslose Angriffe zusc hu lden kom­
men lassen (BRUNO VON BüREN, a.a. O. , S. 17B) und nach den Wahrneh m ungen a m 
Augenschein a uf dem Markt offenbar nicht Fuß gefaßt, ja die Produktion von Füll f'cder­
ha ltern a nscheinend fas t völlig eingeste ll t. Die bra nchenkundigen Ri chte r ha ben auch 
erklärt , da ß der vorli egend e Prozeß nach ihren Fes tstellungen weder in Fachkreise n 
noch in d er Öffentli chkeit b isher besonderes Aufsehen erregt ha be. Abgesehen da\·on 
muß a uch bezweifelt werden, ob hier eine Publika tion ihren Zweck, näm lich die Auf­
klärung d er Öffentl ichkeit, erfüll en könnte, li egt es doch na he, daß aus d em Umsta nd, 
daß di e Marken «Swissor » und «Swisso» einen fast ü bere instimmend en \Vortla ut 
besitze n, leicht U nkla rheiten entstehen könnten. D er Leser, d er eine solche P ublika ti on 
hä ufig nur flü chtig zur K e nn tnis nimmt, wird sich vermut li ch ba ld ni cht m ehr mit 
S icherheit erinnern, ob das U rteil nun di e Verwendung der Fü ll federma rke «Swissor» 
oder de r Kugelschrcibermarke « Swisso» verboten ha t oder umgekehrt. Es würd e m ithin 
U nsicherheit gescha ffen sta tt behoben . D azu kommt noch , daß der Bekl agten d ie Ver­
wendung der M a rk e «Swissor » und der Aufdru ck des Zeichens « J-fc lve ti o» ni cht 
schl ec h thin verbo ten wird , sondern nur m it Bezug a uf Füllfed erh a lter, di e wesentli che 
Bes tandteile a uslä ndischer H erkunft entha lten. Stellt di e Bekl agte d iese in der Schweiz 
her, was ihr nach ihren Anga ben durchaus m ögli ch sei n soll , so da rf sie d ie Füllfcclerha ltcr 
ohne weiteres a ls Schweizer Produkt un te r den erwähnten ]VIarkcnbeze ichnungen ver­
treiben . Auch im H inblick auf diese M ögli chke it könn ten bei einer Urte il sp ublikation 
leicht Unkla rheiten beim Leser entstehen. Gegen eine Veröffe n tlichung des U rteils mit 
Bezug a uf die « H elvc tio »-Fü llfed crha ltcr spricht schli eß lich , cl all hicvon vor a llem d er 
a n diesem Prozeß nicht beteil ig te B. Z . betroffe n wü rde. 

Diese Ü berlegungen führen da her d azu, daß die Begehren beid r r Pa rteien au f U rteils­
publi kati on a bzuweisen si nd. 

MSchG Art.14 Abs. l Z~ff. 2 

D ie Marken « Dorcrin » und « Portecrin » (für Toilettenutensilien, Bürsten­
waren) weisen auf «crins», also natürliche Tierhaare hin und sind daher täu­
schend, wenn sie für T1Varen verwendet werden, die Pfla nzenfasern oder künstliche 
Haare aufweisen. 

Les marques « Dorcrin » et « Portecrin » ( pour des articles de toilettes, des brosses) 



-67-

evoquent le crin, soit le poil d' animaux, et sont des lors deceptives lorsqu' elles sont 
utilisees pour des produitsfabriques avec des fibres vegetales ou artijicielles. 

PMMBl 1969 I 7 ff., Urteil der I. Zivilabteilung des Schweiz. Bundes­
gerichtes vom 26. Nove mber 1968 in Sachen Farbenfabriken Bayer 
gegen das Eidg. Amt für geistiges Eigentum. 

A. Die Firma Farbcnfabriken Bayer AG in Leverkusen ließ ihre in der 
Bundesrepublik Deutschland als Ursprungsland unter Nr. 832 898 und 
832 899 geschützten vVortmarkcn « Dorcrin » und « Portecrin » am 12.Juli/ 
23. August 1967 unter Nr. 337 226 und 337 22 7 auch beim Internationalen 
Büro für den Schutz des gewerblichen Eigentums eintragen, und zwar für 
« ustcnsiles de toilettc, crins, soies, poils pour la brosserie, brosserie ». 

Am l .Juli 1968 verweigerte das Eidgenössische Amt für geistiges Eigen­
tum diesen Marken für das Gebi et der Schweiz teilweise den Schutz, indem 
es sie für Bürstenartikel nur zulässig erklärte, wenn diese aus « crins, soies, 
poils naturels» beständen . Es begründete diese Verfügung damit, die 
fran zösische Silbe « crin» könnte sonst das Publikum über die Beschaffen­
heit der Ware irreführen, so daß die beiden Marken gegen die guten Sitten 
verstoßen würden (Art. 6 PVUe und Art. 14 Abs. l Ziff. 2 MSchG). 

B. Die Hinterlegerin führt gegen diesen Entscheid V erwaltungsgerichts­
beschwerde. Sie beantragt, die teilweise Schutzverweigerung aufzuheben 
und das eidgenössische Amt anzuweisen, dem internationalen Büro zu 
H anden der Beschwerdeführerin und dem deutschen Patentamt die Auf­
hebung mitzuteilen. 

Das Eidgenössische Amt für geistiges Eigentum beantragt, die Beschwer­
de abzuweisen. 

Das Bundesgericht zieh t in Erwägung: 

1. Die Schweiz ist gegenüber der Bundesrepublik Deutschland durch die in Nizza 
rev id ierte Madrid er Übereinkunft betreffend die internationale Eintragung der Fabrik­
und Handelsmarken gebunden. Gemäß Art. 5 Abs. 1 di eser Übereinkunft darf sie daher 
einer beim internat ionalen Büro hi nte rlegten deu tsch en Marke d en Schutz nur unter 
den Vorausse tzungen verweigern, unte r denen sie nach der Pariser V erbandsüberein­
kunft zum Schutze des gewerbli chen E igentu ms eine zur Eintragung in d er Schweiz 
angemeld ete Marke zurückweisen dürfte. 

Maßgebend ist die am 31.0ktober 1958 in Lissabon vereinbar te Fassung der Pariser 
Verbandsübereinkunft . Sie ist von der Bu ndesrepublik Deutschland mit Wirkung a b 
4. J anuar 1962 und von der Schweiz m it Wirkung a b 17. Februar 1963 ratifiziert worden 
(La Propriete ind ustrielle 1965 S.6f.; AS 1963 123 ). 

J\rt. 6 Abs. 1 di eser Fassung sieht vor, daß die Bedingungen für die Hinterlegung und 
E intragung von Fabrik- und H a ndelsmarken in j edem Lande durch die Landesgesetz­
gebung bestimmt werden. Art. 5quinquics lit. B verbiete t j edoch den V erbandsländern, die 
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Eintragung aus Gründen zu verweigern, di e in der Ü bereinkunft nicht a ufgezä hlt sind. 
G emäß Art. 5 qu inquies lit. B Ziff. 3 kann der Schutz unter anderem verweiger t werden, 
wenn die J\!Iarke gegen die g uten Sitten oder die öffentli che Ordnung verstößt, insbe­
sond ere wenn sie sich eignet, das Publikum zu täuschen. Das schweizerische Landesrecht 
lä ßt d enn auch di e E intragung von Marken, die gegen di e gu ten Sitten verstoßen, nicht 
zu (Art.14 Abs.! Zi ff.2 MSchG ). D en guten Sitten widerspri cht eine Marke nach der 
R echtsprechung des Bundesgeri chtes unter anderem dann , wenn sie sich eignet, den 
Käufer irrezuführen, ihn nam entli ch über die Beschaffen heit der \,\1arc zu täuschen 
(BGE 91 I 52 Erw.2 , 93 I 571 Erw.3, 575 Erw.2 , 578 Erw.2 ). 

2. Ob eine Marke irreführend wirken kann, beurtei lt sich nach dem Eindruck, den sie 
a ls Ganzes macht (BGE 86 I 58) . D er Beschwerdeführerin ka nn j edoch nicht beige­
pfli chte t werden, wenn sie vorbring t, di e Marken « Dorcrin » und « Portccrin » bildeten 
e in charakteristi sches und phantasievolles Ganzes, das vom Durchschnittskä ufer nicht 
in d ie einzelnen Si lben zerl egt werd e. Die Endsilbe «crin » deckt sich mit d em französi­
sc hen vVort crin , das, wie a uch die Beschwerdeführerin zug ibt, eine Sachbezeichnung 
ist, und zwar eine Beze ichnung für Materi a lien, die zur H erstellung von Bürsten ver­
wend e t werden können. Gerade a ls Marken für Bürsten will a ber di e Bcschw.erdcführcrin 
die Zeichen «Dorcrin» und « Portecrin » schützen lassen , und a ls weitere Waren , für 
di e sie verwendet werd en sollen, führt sie «crins, soies, poi ls pou r Ja brosseric» an. Di e 
Absicht , mit der Silbe «cr in » auf di ese Materialien hinzuweisen , springt daher in d ie 
Augen, und die Behauptung, « Dorcrin » und « Portecrin » seien unzerlcgbare « neutrale » 
Phantasiewörter, hä lt nicht sta nd. Be im vVort « Portccrin » kommt dazu , daß au ch die 
Silben « Porte» in d er französischen Sprache einem b est immten Begriff entsprechen , der 
a uf di e Ware bezogen werden ka nn , wenn das Ze ichen « Portccrin » a uf G ebrauchs­
gegenstä nden für K örperpfl ege und auf Bürsten oder auf der Verpackung solcher Art ikel 
verwendet w ird. « Porte» beze ichnet d en Träger einer Sachl', z .B. in d en Wörtern 
portefeuille, porte-monna ic, portc-plume, portc-montre. « Portccrin » kann dah er a ls 
Sachbezeichnung für einen Gegenstand, der crins träg t, ve rsta nden werd en. Von einem 
nichtssagenden Phantas iewort kann d eshalb auch unter d iesem Gesichtspu nkt ni cht d ie 
R ede sein , wobei unerh eb li ch ist, ob man die Endsilbe «c rin » b etont oder nicht. 

Daß das Bundesgeri ch t z.B. di e Marke « Cosil » als ein cha rakteris tisches Ganzes 
gewürdigt hat (BGE 92 II 276) , hilft der Beschwerdeführerin ni cht. Die Si lbe «sil » ist 
nicht Sachbezeichnung, sond ern es war zu entscheiden , ob wegen ihrer Ähnlichkeit mit 
der Marke und dem Markenbesta ndteil «S ihl » eine V erwechslungsgefahr bes tehe und 
ob « Cos il » wegen der (schwachen) Endsilbe mit d er ä lteren l'viarkc « Syntosil » ,·crwcch ­
sclt werd en könnte . 

3. D as französische Wort crin (la teinisch crinis) bezeichne t das la nge Haar aus der 
M ä hne und dem Schweif d er Pferd e und einiger anderer Tiere (Nou veau La rousse 
Universel, 1948; Nouveau Petit La roussc, 1968; Gra nd La roussc, 1960), a lso das so­
genannte Roßhaar (HoYER-KREUTER, Dictionnaire technologiquc, 6° ed. 1944 vol. III ; 
D er N eue Hcrcler, 195 1, Stichwort «crin») . Es kommt auch in der Wortverbindung 
«crin vegetal» vor, die zur Beze ichnung gewisser PAanzenfasern dient (Nouvcau La­
rousse Universel, 1948; Nou vea u Petit Larousse, 1968; Grand Laroussc, 1960; HoYER­
K1m uTER a .a .O.; L uEGER, L exikon d er T echnik, 1961 , Bel. 3, Sti chwort «crin vege tal ») . 
Die Beschwerdeführerin gib t zu , daß «crin vegetal » heute die gängige Bezeichnung für 
Seegras sei. vVenn sie daneben vorbringt, « crin » habe schon nach ä l tercn \ ,Vör terbüchern 
einen Sinn, d er auch pfl anz liche Fasern erfasse, ändert das nichts. S ie beruft sich auf die 
im Jahre 1932 erschi enene 8. Auflage des Di ctionnaire de l ' 1\ cad erni e Fran~:aisc. Dort 
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wird j edoch wie schon in der 7. Auflage a us d emJ a hre 1884 lediglich ausgeführt: « Crin 
vcgetal, fibrcs preparccs d e ccrtains vegc taux, a l 'aidc dcsquclles on a cherche a rem­
pl accr 1c crin anima l». Darnach gelten Pfl a nzenfasern nicht kurzerhand a ls «crin», 
sondern a ls «crin vcgetal» . Es ist a llgcmc- in bekannt, d a ß das zur H erstellung von Ma­
tratzen vcrwc- ndctc Seegras in d er Schweiz a ls «crin vcge ta l » bezeichne t wird . Ferner 
kommt die Wortverbindung «crin art ifi ciel » vor, was im Wörterbuch von H OYER­
KR EUTER a ls « kü nstliches Roßhaa r » übersetz t ist. Die Beschwerdeführerin sagt, es sei 
a uch der Ausdruck «crin synthet ique» gelä ufig . Sei dem wie ihm wolle, kann j edenfalls 
nicht davon di e R ed e se in, da ß das Wort «crin» für sich a llein nach h eu tigem Sprach­
gebrauch ohne weiteres a uch Pflanzenfasern und künstli ch herges tellte Fasern bezeichne, 
Es g ibt Kreise, die den Ausdruck «crin » nur für na türliche T ierhaare verwenden und 
von «crin vcge ta l » bzw. «crin artificiel» oder «crin synth et iquc» sprechen, wenn sie 
Pfl a nzen lasern od er künstli ch hergeste llte Fasern beze ichnen wollen. Daher könnte 
j emand irrege führt werd en, wenn die Marken « Dorcrin » und « Portccr in » für W a ren 
verwend et würden , die Pfla nzenfasern oder künstliche Haare a ufweisen. Die Endsilbe 
crin weist nur auf na türli che Tierhaare hin. 

Die Verfügung des Amtes für geistiges Eigentum , wonach di e beid en M a rken für 
Bürstena rtikel nur dann geschützt werd en können, wenn di ese a us « crins, soics, poils 
natu rcls» bestehen, ve rl etzt somit ni ch t Bundesrecht. 

Daß den beiden M a rken in anderen auf die M adrider Übereinkunft verpflichteten 
L änd ern der Schutz ni cht verweigert wurde, wie di e Beschwerd eführerin geltend m acht, 
ist unerhebli c h. 

MSchG Art. 17 und MSch V Art. 28 

Keine Pflicht des Amtes, die Schut;:fähigkeit eines ,Zeichens vor seiner Hinterlegung, 
anläßlich der Nac!iforschung nach älteren J'vfarken, ab;:uklären. 

Lors d'une reclzerclze d' anteriorite, le Bureau n' esl pas oblige d' examiner si une 
marque j1eut etre protegee, avant que celle-ci ne soit drff1osee. 

PMMBl 1968 I 54, Rechtsauskunft der Markenabteilung d es Eidge­
nössischen Amtes vom 8.J uli 1968. 

Es wurde beanstandet, das Amt habe im Nachforschungsbcricht über 
ein angemeldetes Zeichen den Auftraggeber nicht darauf aufmerksam ge­
mach t, daß dieses Zeichen nicht zur Eintragung zugelassen werden könne . 
Das Amt nahm zu dieser grundsätzlichen Frage wie fol g t Stellung : 

Das Amt ist unseres Erachtens im R ahmen einer vor der M arkenhinter­
legung durchgeführten Nachforschung in keiner Vhise verpflichtet, die 
Schutzfähigkeit des unterbreiteten Zeichens zu überprüfen. Eine solche 
Prüfung findet ausschließlich im Eintragungsverfahren statt (Art. 14 
MSchG). Wenn sich daher das Amt doch in Einzelfällen zur Schutzfähig­
keit eines noch nicht hinterlegten Zeichens äußert, so geschieht dies einzig 
im Sinne einer vorläufigen Stellungnahme, die weder für das Amt noch für 
den die Nachforschung verlangenden Auftraggeber verbindlich ist, diesem 
aber aufzeigen soll, mit welchen Beanstandungen er im Falle einer Hinter-
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legung zu rechnen haben wird . Äußert sich das Amt nicht über die Schutz­
fähigkeit, so kann anderseits der Auftraggeber aus diesem Stillschweigen 
nicht den Schluß ziehen, das Amt habe bereits entschieden, daß das 
Zeichen als M arke eingetragen werden könne. 

Solche Meinungsäußerungen werden grundsätzlich nur in klaren Fällen 
abgegeben, die nicht eingehenderer Abklä rungen und vor allem nicht des 
Beizugs eines Markenprüfers bedürfen. Ferner erfolgen sie ohne Rücksicht 
darauf, ob der Auftraggeber die Nachforschung zum Zwecke späterer 
Hinterlegung des dem Amt unterbreiteten Zeichens oder aus andern 
Gründen wünscht. Der Zweck, den der Auftraggeber mit der Nachfor­
schung verfolgt, ist ja in der Mehrzahl der Fälle aus dem Auftrag nicht 
ersichtlich. 

MSchG Art. 24 lil. c, Art. 25 Abs. 3 und Art. 32 Abs. 2, UWG Art. J Abs. 2 lit. d 
und Art. 2 Abs.1 

Bei Anbringung der Afarke im Ausland mit Erlaubnis des J\1.arkeninhabers stellt 
das Inverkehrbringen in der Schweiz doch eine Markenrechtsverlet:::,ung dar, wenn 
das Inverkehrbringen in der Schweiz nicht erlaubt worden ist und der J\1.arken­
inhaber Produkte aus jener ausländischen Fabrikation in der Sc/zwei:::, nicht in 
Verkehr bringen läßt. 
Die Vernichtung der Waren, auf denen eine rechtswidrige Afarke angebracht ist, 
ist nur anzuordnen, wenn sich die Marke auf andere Weise überlzaujJt nicht oder 
nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand entfernen läßt. 
Die Vernichtung ist nur für den Fall anzuordnen, daß die Waren nicht unter 
amtlicher Aufsicht in ein Land exportiert werden, in dem sie erlaubterweise verkazift 
und in Verkehr gebracht werden dü1fen. 
,?,um Verschulden und :::,ur Bemessung der Sc/zadenersat:::,leistung . 
Im Rahmen der Pro:::,eßentsclzädigung hat die Klägerin auch Anspruch auf Ersatz 
der Kosten außerpro:::,essualer und vorpro:::,essualer Umtriebe, soweit diese nüt:::,lic/z 
und angemessen waren und sich auf den Gegenstand des Prozesses bezogen. 

Meme lorsqu'une marque a eti apposie a l'itranger avec l'autorisation du titulaire 
de la marque, le fait d'importer en Suisse des marchandises revetues de cette marque 
constitue une atteinte au droit a la marque lorsque cette importation n' a pas iti 
autorisie jJar le titulaire de la marque et que celui-ci ne tolere /Jas la mise sur le 
marchi suisse de marclzandises fabriquies a l' itranger. 
La destruction des marclzandises sur lesquelles est apjJosie une marque illicite ue 
doit etre ordonnie que lorsqu' il s' avere impossible de faire disparaztre La marque 
d'une autre fayon ou seulement au prix de dipenses disproportionnies. 
La destruction ne doit etre ordonnie qu' au cas ou !es marchandises ne seront pas 
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exportees, SOUS controle ojficiel, vers un pays ou elles pourront etre distribuees et 
vendues de maniere licite. 
De la notion de faule et du calcul du montan! de la reparation. 
Dans l'indemnitejudiciaire allouee, il Jaul comprendre le remboursemenl des.frais 
exposes a raison de demarches extra-judiciaires ou prealables a la procedure judi­
ciaire, dans la mesure ou celles-ci ont ete necessaires et raisonnables et ont porte sur 
l' objet du litige. 

Urteil des Handelsgerichtes des K antons Zürich vom 26.Juli 1968 i. S. 
Genoud & Cie SA gegen CBC Charles Brown & Co. International 
Corpora tion und Gosta Trading Ltd., auszugsweise veröffentlicht in 
S.JZ 64, 356. 

I. D ie Khigerin ist Herste ll er in von Gasfeuerzeugen und Inhaberin der \,\lortma rkc 
«Feudor» für Feuerzeuge, di e am 26. Februar 1951 unter Nr. 152 073 im internationa len 
ivia rkenregister eingetragen wurde. Diese Marke stellt die Erneuerung d er am 6. Februar 
1931 unte r Nr. 73 379 eingetragenen frühem M arke dar. Die Bekl agten führten Feuer­
zeuge, die von der j a pa nischen Firma Hirota & Co., Ltd . in Tokio herges tellt und mit 
der Marke « Feudor » bzw. «Modern Feudor» versehen worden waren, in di e Schweiz 
ei~. Diese Feuerzeuge wurd en von der Beklagten I an die Beklagte 2 verkauft, welche 
davon weiterverka ufte , hauptsächli ch a n K. u. H. Schütz, Pi cton-Vertrieb , in Baden. 
Die letztgenannte F irma betr ieb den Weiterverkauf a n Detailgeschäfte usw. in der 
Sc hweiz. 

J\uf Jkgchren der K läger in erließ der Einzelrichter im s11 111marischen Verfahren am 
Bez irksgericht Züri ch a ls vorsorgliche Maßnahme vor Anhä ngigmachung d es Prozesses 
am 12. Mai 1 !)66 c- i ne Verfügung. Darin wurde den Beklag ten bis zu r rechtskräftigen 
Erledigung der von der Klägerin innert F rist a nhängig zu machenden Klage verboten, 
mit d er :Marke «Fe ud or» versehene Feuerzeuge japanischen U rsprungs fei lzu ha lten 
oder zu verka ufen oder in irgende iner a nd ern Form über ihr Lager an solchen Feuer­
zeugen zu verfügen. 

Die K lägerin l'rhob fristgerecht di e vorl iegende Klage be im Handelsgericht. Sie 
verlangt., da ß den Beklagten verboten werd e, m it der iviarkc «Feudor» versehene 
Feuerzeuge, d ie nicht von d er K lägerin sta mmen, insbesond ere solche j apanischen 
Ursprungs, besonders die sogenannten «Modern Fcuclor» aus der Produkt ion der 
Firma Hirota, feil zuhalten oder zu verkaufen oder in anderer Form über ihr Lager an 
solchen Feuerzeugen zu verfügen. \,Vei tcr begehrt die Kl ägeri n, das gesamte Lager beider 
He-klagten an solchen Feuerzeugen samt V erpackungen und Prospekten sei zu beschlag­
na hmen und zu vernichten, di e Beklagten seien solidarisch zur Beza hlung eines Schaden­
ersatzbetrages von Fr. 20 000.- , zur Vergütung der Kosten d es summarischen Verfahrens 
und zur Leistung einer Prozeßentschäd igung für j enes Verfahren zu verurteilen. Die 
Be-klagten beantragen die Abweisung d er Kl age. 

II. G emäß Art. 24 lit. c ivISchG ka nn a uf d em W ege d es Z ivilprozesses belangt werd en, 
wer \,Varen verkauft, feilhä lt oder in Verkehr bringt, von denen er weiß, da ß sie mit 
einer nachgemachten, nachgeahmten oder rechtswidrigerwcise angebrachten Marke 
,-c rs.-lwn sind . Die Klage ka nn g<'mäß J\rt. 27 Ziff. 1 MSchG vom I nhaber der i\1arke 
anges treng·t werden. Die im internationalen Markenregister eingetragene Marke der 
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Klägerin ist gemäß Art.4 des M adrider Abkommens vom 14.April 189 1 über die inter­
na tiona le R egistrierung von Fabrik- und H a ndelsmarken , letz tmals revidi ert in Nizza 
am 15.J uni 1957 (AS 1964, 11 66) , in der Schweiz ebenso geschützt, w ie wenn sie un­
mittelba r hi er hin terl egt, cl. h . im schwe izerisch en M a rkenregister eingetragen word en 
wäre. 

Die Kl ägerin b ehaup tet. . . 
Die Bekl agten erwidern , Hirota & Co. L td. h abe die streitigen Feuerzeuge ges tütz t 

auf einen Li zenz- und Fabrikationsvertrag herges tellt, den sie am 6. März 1962 mit der 
Kl ägerin a bgeschlossen habe ... 

Somit steh t fest, daß di e streiti gen Feuerzeuge mit der Marke der Kl äger in versehen 
sind und daß sie den Feuerzeugen der K lägerin zum Verwechse ln gle ichen. Das wi rd 
durch di e bei d en Akten liegenden Exempla re d es Originalfeuerzeugs « Feucl or » der 
Klägerin samt Verpackung einerseits und des Feuerzeugs d er Beklagten samt Verpackung 
auf d er and ern Seite bes tätigt. 

Das T erritorialitä tsprinzip ha t zur Folge, d aß die Kläge ri n a ls M arkeninhaberin 
gestützt auf Art. 24 li t. c MSchG j eden andern wegen des G ebrauchs ihrer Marke in der 
Schweiz belangen kann. Dabe i ist es ohne Bedeutung, ob die Marke im Ausland erlaubter­
weise gebraucht und auf den stre itigen Feuerzeugen angebracht word en se i (BGE 86 II 
272, 89 II l00) . Es muß desha lb ni cht auf die Frage einge treten werden, ob und a ll enfal ls 
welche R echte der Vertrag vom 6. März 1962 der Firma Hirota verli ehen ha be. Ebenso­
wenig ist in diesem Zusammenhang di e Confirmation vom 9.Juli 1964 von Bedeutung, 
in welch er die Firma Hirota erk lärte, sie sei berechtigt, die streitigen Feuerzeuge für den 
Export in j edes europä ische Land zu verkaufen. 

Die Beklagten beha upten mit R ech t nicht, die Klägerin verka ufe selber in der Schweiz 
Feuerzeuge der Marke « Feuclor», die von Hirota hergestell t word en seien. Nach eiern 
Briefei er F irma Hirota an di e Klägerin vom 9.April 1965 waren di e von Hirota h crgc­
stel I ten F euerzeuge ausschli eßlich für Kund en der Kl ägerin in Hongkong und New York 
bestimmt. Werden in d er Schwe iz Feuerzeuge mit d er ?-.l!arke « Fcuclor » in Verkehr 
gebracht, d ie von Hirota stammen, so schafft d ies somit die Gefahr einer Täuschung des 
Publikums über die H erkunft d er Waren, was gemäß bundesgcrichtli chcr R echtspre­
chung Voraussetzung einer Markenrechtsverletzung bildet (BGE 86 II 275 ff. und dor t 
angeführte früh er e Entscheidungen). 

Nach dem Gesagten haben di e Bekl agten das Markcnrcchtclcr Klägerin in der Schweiz 
verletzt. Da die von den Beklag ten vertri eb enen« Feucl or»-Feuerzeuge zum Verwechseln 
ähnlich sind wie d iej enigen d er Klägerin, ist gleichze iti g der Tatbestand des unlautern 
W ettbewerbs im Sinne von Art.! Abs.2 lit. d UWG erfüll t. Das Markenschutzgese tz 
und d as Gesetz über d en unlautern W ettbewerb sind kumul ativ anwendba r .. .. 

IV. G emäß Ar t. 32 Abs. 2 MSchG soll der Richter die V ernichtung de r unerlaubten 
M a rken und gegebenenfalls der mit solchen Marken versehenen Waren , deren Ver­
packung od er U mhüllu ng usw. verfügen. Das en tsprich t dem Anspruch auf Beseitigung 
d es rechtswidrigen Zustandes gemäß Art. 2 Abs. 1 li t. c U WG. Die Klägerin verlangt mit 
Begehren 2 die Beschlagnahmung und Vernichtung der Feuerzeuge der Beklag ten samt 
Verpackungen und Prospekten. Zur Begründung führt sie aus, es dürfe den Beklagten 
unter keinen U mständen Gelegenheit gegeben werden , die Feuerzeuge über d ie Grenze 
zu schaffen und irgendwo im Ausland wieder in rechtswidri ger Art und W eise anzu­
bie ten. Die Klägerin habe gegen das Auftauchen solcher Feuerzeuge bereits in Griechen­
land, Venezuela und verschiedenen andern Ländern geri ch tlich vorgehen müssen. Die 
Beklagten beantragen, anstelle der Vernichtung den Rücktransport der Feuerzeuge nach 
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Japan anzuordnen. Sie führen aus, es könne ihnen unmöglich zugemutet werden, d as 
vorhandene Lager vernichten zu lassen. Dem Anspruch d er Klägerin sei Genüge getan , 
wenn di e Feuerzeuge an Hirota zurückgeschickt würden, d er sie in J apan ohne Zweifel 
rechtmäßig verkaufen könne. Es werd e bestritten , daß di e Klägerin gegen d as /\ufta uch en 
von «Fcudor»-Feuerzeugen aus d er Produktion von Hirota in Griechen land, Venezuela 
und andern L ändern gerichtli ch habe vorgehen müssen. 

In erster Lini e ist die Frage zu prüfen, ob die Bese itigung d er rec htswidrigen Marken 
durch einen weniger schwerwi egend en Eingriff a ls die Vernichtung d er Feuerzeuge 
möglich sei. D enn di e Vernich tung der \,Varcn, a uf d enen eine rechtswidrige !Vfarke 
angebracht is t, ist nur anzuordnen, wenn sich die M a rke auf andere W eise überha up t 
nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwa nd entfernen lä ßt. D en Akten ist zu 
entnehmen , d a ß di e Beklag te I die streitigen Feuerzeuge für US $ - .50 bzw. -.40, cl . h. 
für einen Preis in der Größenordnung von Fr. 2.- a n die Bek lagte 2 verkauft ha t. Die 
Marke« Feuclor» ist d em Roden der Feuerzeuge eingeprägt. E s ist nich t ersichtlich , wie 
sie auf billige Weise entfernt oder unkenntlich gemacht werden könnte. Vielmehr ist 
anzunehmen, di e Beseitigung würde einen im Verhältn is zum \ ,Vert der W a re zu hohen 
Aufwand erfordern. Dem Vorbringen d er Beklag ten lassen sich keine Anha ltspunkte 
für das GC'gente il entn ehmen . Aus di esen Gründ en ist Begehren 2 au f Vernichtung grund ­
sätz lich gutzuheißen. 

Immerhin ist di e Vernichtung n ur für d en Fall a nzuordnen, daß die Beklagten die 
streitigen F euerzeuge nicht unter amtlicher Aufsicht in ein Land ex portieren , in dem sie 
erlaubterwcise verka uft und in Verkehr gebracht werden dürfen . Es ließe sich zwar ein­
wend en, bei einem solchen Export bestehe keine Gewähr dafür, daß die F euerzeuge 
ni cht a uf einem U mweg doch wieder in ein Land gebracht würden, wo d er Verkauf die 
R echte d er Klägerin verl e tze. Indessen unterli egt das Markenrecht d em T erritorialitäts­
prinzip. Die Klägerin genießt auf Grund d er sch we izeri schen Gesetze über M a rkenschutz 
und unlautern W ettbewerb nur ein Ausschlufüecht a uf dem G ebiete d er Schweiz. Sie 
hat dah er im vorliegenden Prozeß nur Anspruch auf Beseitigung von Störungen a uf d em 
schweizerischen l\1arkt. Diesem Anspruch ist Genüge getan, wenn di e m it d er wider­
rechtlichen Marke versehenen Feuerzeuge beschl agnahmt und en twed er verni chte t od er 
unter amtlicher Aufsicht in ein Land ausgefü hrt werden, wo sie rechtmäßig verkauft und 
in V erkehr gebracht werden können . 

Die Bestimmung d es oder der L ä nd er, in di e eine solche .'\ usfuhr zulässig ist, ist nicht 
d er Vollzugsbehörde zu überlassen, sond ern vom Gericht vorzunehm en . D eshalb w urd e 
den Beklag ten d er Bewe is d a für auferleg t, daß die streitigen Feuerzeuge mit d er M arke 
«Modern Feudor» in Japa n oder in einem and ern Land rechtmäßig in Verkehr gebracht 
und verkauft werden dürften. 

Z um Beweis dafür, daß d er rechtmäßige V erkauf in J apan möglich sei, b C'ru fen sich 
d ie Beklagten auf eine Anzahl Urkunden und auf vier Zeugen .... 

Damit ist d er Beweis d er Beklagten dafür, daß die streitigen Feuerzeuge in J a pan 
rechtmäßig in Verkehr gebracht und verka uft werd en dürften, gescheitert. 

Die Beklagten machen geltend, die Feuerzeuge dürften in a nd ern Ländern rechtmäß ig 
verkauft werden. Auf di ese Behauptung muß nur eingetreten werden , soweit di e Be­
klagten di e Länder, in welchen der rec htmäßi ge V erkauf möglich sein soll , nä her be­
zeichnen . Sie nennen a ls solche Länder U ngarn, Polen, Bulgarien und di e Sowjetunion . 

Ungarn gehört dem l\1adrider Markenabkommen über die internat ionale R egistrie­
rung von Fabrik- und H andelsmarken an (vgl. z.B. REIMER , \ ,Vettbewcrbs- und Waren­
zeichenrecht, 4 . Au 0. Bel. 1 S. 615). Di e im intern a tional en Markenregister eingetragene 
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Kl ägerin in j enem La nd e ein Ausschlu ßrccht. Be i dieser R echtslage gen ügen die and ers 
la ute nden Bes tätig ungen d er un garischen Konsumex n ich t, um zu beweisen, d a (l di e 
s tn:-itigen F euerzeuge in U ngarn rechtm ä ßig verka uft werd en dürften. 

Die Klägerin beha uptet, sie sei a uch in Polen , Bulgari en und der Sowjetunion a llein 
berechti gt, die l\1arkc « Feudor » zu benützen. Sie hat a ber innert Frist keine Beweismittel 
für di ese Behau ptung bezeichnet. Polen , Bulgarien und die Sowjetunion gehören ei ern 
l\1adrider Markena bkommen nicht a n (REIMER a. a.O .) . Somit muß ni cht entschi ed en 
werde n, ob auf die , ·on den Beklag ten e ingereichten Bestä tigungen a bgestell t we rd en 
könn e. V ielmehr ist schon mangels eines R echtstitels für ein Ausschlußrcc ht d er Kläge ri n 
anzunehmen, daß die stre itigen Feuerzeuge in den genannten Lä nd ern rech tm äß ig 
verka uft werden dürften. 

J3eschl agnahmung der Feuerze uge und Vrrnichtung od er Überwachung der Ausfuhr 
nac h Polen , Bulga rien od er der Sowj etunio n h a ben durch di e zus tänd ige Behörde zu 
erfolgen. Im K a nton Zürich ist das gemä ß § 373 ZPO der G emeind eammann bzw. 
Stadta mmann. In einem a ndern K a nton ka nn es eine andere Behörde sein. D ie Beseiti­
g ungsmaßnahm en sollen gem äß a usdrückl icher Erkl ä rung der Kl ägnin d ie in d en 
Feuerzeugen entha ltenen Gaspatronen, die von der Klägerin stammen, n icht erfassen. 
Es empfiehlt sich, das im Dispositiv a usdrücklich zu sage n. Da di e J3escitigungsm aß nah­
m en in einem Zivil urteil angeordnet werden, können sie sich nur a uf di e Feuerzeuge 
beziehen, die im E igentum der J3ek lagtcn stehen. Wi eviele Feuerzeuge dies sind , wird 
sich im Vollstreckungsverfahren ergeben. 

V. Die Klägerin erh ebt eine Schad enersa tzforderung von Fr. 20 000.- . Si e m aclt t 
nicht nur ihren eigenen Schaden geltend , sondern a uch d en, den ihre G enera lvertreteri n 
in der Schweiz, di e Gipor SA in G enf, erlitte n haben soll. Die Gipor SA ha t ihre Schadcn­
crsatza nsprüchc a n di e Klägerin a bge tre ten. Die J3ckl ag ten bes treit en di e Sc hadcn­
e,·satzfo rd crung grundsätzlich und d er Höhe nach. 

D er Anspruch a uf Schadenersatz is t im Markensc hu tzgesetz nicht nä her geregelt. 
Er wird aber in Arl. 25 Abs. 3 MSchG vorausgesetzt und vorbehalten. Gem ä ß Art. 41 OR 
und Art. 2 Abs. 1 li t. d UWG kann nur Schadenersatz verl a ng t werden, fal ls den Verlctzcr 
ein V ersc hulden tr ifft. Schuldhaft handelt , wem bekannt ist oder bei /\n wcnclung d r r 
nach d en U m ständ en gebotenen Sorgfa lt beka nnt sein müßte, d aß er eine R ech tsverl et­
zung b egehe. 

Die Beklag ten bes treiten , da ß d iese Voraussetzungen bei ihnen erfü ll t S(' ien. Sie m achen 
ge ltend , sie seien beim Feilhalten und Verkaufen d er s treitigen Feuerzeuge g utglä ubi g 
gewesen, und verweisen zu ihrer Entlas tung auf zwei Urkund en. D ie erste ist ein e 
schriftlich e Bestä tigung der Firma Hirota vom 9 . .Juli 1964, daß sie zum Export der 
streitigen Feuerzeuge in j edes europä ische La nd berechtigt sei. Die zweite ist e in e 
Erklä rung des j apa nischen Design-Center , aus der sich nach eiern V orbringen der Be­
klag ten ergeben soll , da ß di e Fe uerzeuge den Bestimmungen von Export- und Importl and 
entsprech en. 

D en Aussagen der Zeugen ist zu entn ehmen, daß di e Beklagten das Orig ina lfeuerzeug 
d er M a rke « Feudor » ka nnten, da ß sie a uch w ußten, da ß es sich um eine l\1a rke de r 
Kl ägerin handle und daß die Kl ägerin in d er Schweiz durch die G ipor SA vertre ten 
werde. G emäß d en Zeugenaussagen wu ß ten di e Beklag ten ferner, d aß di e von Hirota 
stammend en F euerzeuge erheblich billiger waren a ls di e « Feudor »-Fcuerzeuge der 
Kl ägnin. U ntcr di esen Umständ en mußte n die l3ekl ag tcn be i Anwendung der gebotene n 
Sorgfa lt d amit rechnen, da ß durch d en V erkauf der streitigen Feuerzeuge in der Schwe iz 
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Rechte der Klägerin verletzt werden könnten. Dieser Schluß find et eine Bestätigung in 
den Aussagen des Zeugen Blechner, die Beklagte 1 habe gesagt, sie kaufe diese Ware 
nicht, wenn sie nicht eine Bestätigung erhalte, daß es keine Schwierigkeiten gebe. Unter 
diesen Verhältnissen durften sich die Beklagten nicht mit der Bestätigung von Hirota 
und der Erklärung des japanischen Design-Center begnügen, sondern sie hätten nur 
gestützt auf eine Erk lärung der Klägerin oder ihrer schweizerischen Vertreterin anneh­
men dürfen, daß der Verkauf der streitigen Feuerzeuge in der Schweiz rechtmäßig sei. 
Dazu kommt, daß di e Beklagten wußten, daß der Vertrag vom 6. l\1ärz 1962, aus dem 
die Firma Hirota das Recht zur Benützung d er l\!Iarke «Fcudor» ableitete, nur mit 
Geld ungsdauer bis zum 3 I. Dezember I 962 abgeschlossen worden war. Die Klägerin 
hat ausdrücklich bestritten, daß dieser V ertrag verlängert worden sei, und die Beklagten, 
welche hierüber befragt wurden, haben selber eine Verlängerung nicht behauptet. Sie 
besaßen im Gegenteil cin<"n Brief von Hirota an die Klägerin vorn 9.April 1965, in 
welchem Hirota am Anfang schrieb, der erwähnte Vertrag sei abgelaufen und habe 
keine Wirkung mehr. 

Aus den angeführten Gründen ist ein Verschulden der Beklagten zu bejahen. Damit 
sind di e Voraussetzungen für di e Zusprechung von Schadenersatz erfüll t. 

VI. Die Klägerin leitet die eingeklagte Schadenersatzforderung einmal daraus ab, daß 
sie und die Gipor SA beim Verkauf der Originalfeuerzeuge «Feudor» in d er Schweiz 
einen Umsatzrückgang er litten hätten. Sie behauptet, dieser Umsatzrückgang sei auf 
Angebot und Verkauf der «Feudor»-Feuerzeugc d er Beklagten zurückzuführen. Die 
Beklagten bestreiten es . . . . 

Bei Würdigung a ll er Umstände sind Fei lha lten und Verkauf der «Fcudor»-feucr­
zeuge der Beklagten zwar a ls Mitursache für den Umsatzrückgang bei den Original­
feuerzeugen «Feuclor» in der Schweiz in den J ahren I 965 und 1966 zu betrachten. Doch 
handelt es sich um eine Mitursache, auf die sich nu r ein kleiner Teil dieses Umsatzrück­
ganges zurückführen läßt. 

Für die Beurteilung der wirtschaft li chen Auswirkungen ist di e Nettogewinnmarge von 
Bedeutung, welche die Klägerin und d ie G ipor SA beim Verkauf der Originalfeuerzeuge 
« Feudor» erzielten .... 

VII. Die Klägerin begründet die geltend gemachte Schadenersatzforderung weiter mit 
der Behauptung, durch das rechtswidrige Verhalten sei der Goodwi ll der l\!Iarke «Feu­
dor» in der Schweiz zerstört word en. Die Beklagten bes treiten dies. Hiezu sagte d er 
Zeuge G ianoli aus, als das Feuerzeug der Beklagten mit dem gleichen Namen, aber zu 
einem viel billigeren Preis auf dem Markt aufgetaucht sei, habe dies den Anschein 
erweckt, die Gipor SA bestehle oder betrüge die Kundschaft. Es sei deshalb schwierig, 
die Kunden zurückz ugewinnen . 

Nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge führt die Würdigung a ller Umstände zum 
Schluß, daß der Ruf des Originalfeuerzeugs «Feudon> durch d en Verkauf des weit 
billigeren Feuerzeugs der Beklagten mit der nämlichen M a rke eine gew isse Einbuße 
erlitten habe. Die Einbuße an Goodwill hat aber zum überwiegenden Teil andere Ursa­
chen, die aus den vorstehenden Darlegungen hervorgehen. Der Schaden, den die Be­
klagten der Klägerin unter diesem Titel zugefügt haben, ist daher ebenfalls nicht hoch 
anzusch lagen. Unter a ll en Titeln ist der Klägerin ein Schadenersatzbetrag von Fr. 5000.­
zuzusprech cn . .. . 

VII I. ... Im Rahmen d er Prozeßentschädigung hat die Klägerin auch Anspruch auf 
Ersatz d er Koste n außerprozessualcr und vorprozcssualer Umtriebe, soweit d iese nützlich 
und angemessen waren und sich auf den Gegenstand des Prozesses bezogen (ZR 63 
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r.100 Erw.C). Unter d iesem Titel macht sie di e K osten der Pa tentanwä lte in Lyon, 
d ie Kosten des R echtsa nwaltes Pciron in Lyon und die Kos ten d er Pa tentanwälte D criaz, 
Kirker & Cie. in G enf geltend .. .. Es fa llen somit folgend e K osten in Betracht. ... Dazu 
kommen die Kosten des R echtsa nwaltes, der d ie Klägerin im vorli egend en Prozeß 
vertritt. 

IV. Wcttbewcrhsrncht 

UWG Art. l Abs. l und Abs. 2 Lit. a, Art. 9 und Art. 10 

Ist im internationalen Rechtsverhältnis das anwendbare Recht streitig und kommen 
nach den o~jektiven Normen mehrere Rechtsordnungen in Betracht, so ist der 
Rechtswahl der verletzten Partei zu folgen. 
Der Dritte, der fremden Wettbewerb fördert , untersteht auch alme bewußtes 
,Zusammenwirken mit dem Begünstigten den Vorschriften des UW G; seine Wett­
bewerbsabsicht braucht für sein Handeln nicht alleinbestimmend zu sein, sondern 
es genügt, daß sie gegen andere Beweggründe nicht völlig zurücktritt. 
Voraussetzungen und Umfang einer vorsorglichen Nlaßnahme im summarischen 
Ve1fahren und Sicherheitsleistung für allfälligen Schaden. 

Si dans un rapj;ort de droit international La question de La Loi aPfJLicable est Liti­
gieuse et que, selon Les normes o~jectives, plusieurs ordres j uridiques entrent en 
consideration, il y a lieu de suivre L' election de droit de La partie Lesee. 
Le tiers quifavorise un acte de concurrence d'autrui tombe, meme en L'absence de 
complicite consciente avec celui-ci, saus Le coup des dispositions de La LCD: son 
intention de faire concurrence n' a pas besoin d' etre dcstinee uniquement a fa voriser 
son propre commerce, il suffit qu' elle ne cede /Jas entierement a d' autres motijs. 
Conditions de L' octroi, en /Jrocedure sommaire, et etendue d'une mesure provision­
nelle; suretes afournir pour dommages eventuels. 

ZR 67 (1968) Nr.4 1, Urteil der II.Zivi lkammer des Obergerich tes des 
K antons Zürich vom 25. M ai 1966. 

Der B. K .-I. ist ein eingetragener V erein nach d eutsc hem R echte mit Sitz in H annover. 
Er bezweckt , die K a lksandstein-Industri e und die gewerbli chen I nteressen se iner Mit­
glied er zu fördern. N., d iplomi erter Maschineningen ieur ETH und D r. I ng., betreibt in 
Zü rich ein ziegeleitcchnisches Büro. Er gib t unter d em T itel « Neues von N., Berichte 
für di e Zi egelindustrie in freier Folge », eine H ausze itschrift hera us. In Nr. 8 dieser 
Berichte ist unter d er Überschrift « Der Kalksandstein eignet sich ni cht für Brand ­
mauern! » auf Grund von U ntersuchungen , d ie Di plom-Volkswirt H UBERTUS DERR, 
K omplem entär d es Ziegelwerkes Rheinhessen KG in Nackcnheim/Rh ., hatte durch­
führen lassen , u. a . fo lgendes a usgefüh rt : « Das geschilderte V erha l tcn des Kalksandsteins 
lä ßt es nicht verantworten, d aß er zu Brandmauern , Treppcnhausummauerungen, 
K a minbauten oder and ern d er Gefährdung durch Feuer besonders ausgesetz ten Bauteile 
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verwend et wird»; und « . .. D em Verbra ucher muß vermehrt na hegebracht werden, daß 
es keinen Grundba ustoff g ibt , der wie der Ziegelste in sä mtli che bauphys ikalischen 
E rfo rderni ssen des mod ernen Wohnungsbaus in sich vereinigt.» 

Von der H a usze itschrift N r. 8 waren zunächs t rund 3000 Exemplare versandt worden. 
Auf Nachbeste llungen hin ließ N. weitere 20000 Exemplare drucken. Mit E ingabe vom 
7. Februa r 1966 stellte d er B. K.-I. beim Einzel ri chter im summarischen Verfahren des 
Bezirkes Zürich das Begehren um Er laß eines Befehls, eventuell vorsorglicher Maßna h­
m en gem äß fo lgenden Anträgen: 

1. D em Beklagten sei zu verbi eten, das von ihm hera usgegebene Bulle tin N r. 8 « N eues 
von N., Berichte für d ie Z iegelindustrie in fre ier Folge, D er K a lksandstein eignet sich 
ni cht für Brandmauern» in irgendeiner Form we iterzuverbreiten. 

2. Dc-m Bekl agten se i zu befehl en, noch vorha ndene Exempla re sowie den Drucksa tz 
und d ie Kli schees d es unter Ziffer 1 genannten Bulletins gerichtlich zu hinterl egen . 

3. D em Beklagten sei zu verbi eten , in weiteren Publika tionen d ie Behauptung « D er 
K a lksandste in eig net sich nicht für Brandmauern » in di eser ode r ä hnli cher Form zu 
verbreiten. 

M it Verfügu ng vom 3. März 1966 w ies der E inzelr ichter die Begehren des Kl ägers a b 
und hob er d ie von ihm a m 23. Februar 1966 einstweil en erlassene vorsorg li che M aß­
nahme auf. 

Gegen di ese Verfüg ung erhob der Kl äger R ekurs mit d em Antrage, sie a ufzuheben 
und den Befehl , eventu ell di e vorsorgli che Maß na hme gemäß den beim E inzelri chter 
ges tellten J\nträgen zu erlassen. 

D er Beklagte beantragte die J\bweisung des R ekurses. 
D as Obergericht hieß den R ekurs teilweise g ut und vci-bot d em Beklag ten im Sinne einer 

vorsorglichen Maßna hme einstweilen , in d er Bundesrepubl ik D eu tschl a nd d en Bericht 
N r. 8 in irgend einer Form weiterzuverbreiten und in wci teren Publika tionen die Behaup­
tung « D er K a lksand stein eignet sich nicht fü r Brandma uern » in di eser oder ä hnlicher 
Form zu verbreiten , unter der Androhung der Bestrafung wegen U ngehorsams gegen 
eine amtli c he V erfügung. Es setzte dem Kl äger Fristen a n zu einer Si ch erheitsleistung im 
Betrage von Fr. 7500. - und zur Anh ä ngigmachung der K lage im ord entlich en Verfahren, 
beid es un ter der Androhung, daß sonst di e vorsorg liche M aßna hme da hinfielc. Die 
K osten be ider Instanzen legte das Obergeri ch t einstweilen d em Kl äger auf unter Vor­
beha lt d er Entsc heid ung hi erüber und über di e Prozd3entschäd ig ung im orden tli chen 
Verfa hren. 

B egründung: 

«3 . Die Schweiz und D eutschl a nd sind V ertragsstaate n der Pa riser Verbandsüberein­
kunft vom 20. März 1883 zum Schutze des gewerblichen Eigentums, und zwar gilt 
zwischen ih nen die a m 2.Juni 1934 in London fes tgelegte Fassung (BS II S.99 l ff. ) . 
Nac h J\rt. 2 Abs. 1 d ieser Ü bereinkunft genießen die Angehörigen eines j ed en der V er­
bandsländer in a ll en a nd ern L ändern des V erbandes in bez ug auf d en Schutz d es gewerb-
1 ichen Eigentums di e Vorteil e, welche die betreffend en G esetze den Einheimischen 
gegenwärt ig gewä hren oder in Zukunft gewähren, und zwar unbeschad et der durch di e 
Ü bereinkunft besonders vorgesehenen R echte. D em gemäß haben die Angehörigen d er 
Verbands lä nder den g leichen Schu tz wi e di e Einheimischen. D er K läger, ein eingetra­
gener Verein d es deutsc hen R echts, kan n a lso in d er Schweiz d en g leichen Schutz w ie 
ein einheimischer Schweizerbürger verlangen. 

Zu nächst ist zu prüfen, ob das vom Kl äger ges tell te Befehlsbegehren nach sc hweizeri-
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schem oder deutschem Wettbewerbsrecht zu beurteilen sei. D er Kläger vertritt die 
Auffassung, schweizerisches Recht sei anwendbar, der Beklagte behauptet dagegen, 
d eutsches R echt habe zur Anwendung zu gelangen. Der E inzelrichter hat die Frage des 
anwendbaren R echtes dahingestellt gelassen (Erw. IV I a. E. ) . Unstreitig ist die Haus­
zeitschrift Nr. 8 mit d em Titel , Der Kalksandstein eignet sich nicht für Brandmauern!> 
vom Beklagten auch an Ziegeleien in D eutschland versandt worden und nach Behaup­
tung d es Klägers dort von Ziegeleien im \,Vettbewerb gegen Kalksandsteinfabrikanten 
zur V erwendung gela ngt. l\1aßgebend für die R echtsanwendung ist der im internatio­
nalen Privatrecht entwickelte Grundsatz, daß unlautere Handlungen nach dem am 
Bcgehungsort geltenden Rechte b eurteilt werden (BG E 51 II 328), sowie die analoge 
R egelung gemäß Art. 3 ff. StGB (Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung 
zum Entwurf eines Bundesgesetzes über d en unlauteren W ettbewerb, Bbl. 1942 S. 682 ). 
Begehungsort ist sowohl der Ort des Handelns wie auch d er Ort, wo der E rfolg eintrat 
(BGE 76 II 111; VON BÜREN, Kommentar zum Bundesgesetz über den unl autern W ett­
bewerb, S.22 N.54) . Im vorliegenden Falle ist der V ersand der H a uszeitschrift Nr.8 
durch d en Beklagten von Zürich aus erfolgt , während der vom Kläger mißbilligte Erfolg 
in Deutschland einge treten ist. Anwendbar wäre daher sowohl schweizerisches a ls auch 
deutsches R echt. Das ist auch d er Standpunkt d er R echtsprechung (BGE 76 II 112). 
Die Anwendung der beiden R echte hat aber nicht im Sinne einer Kumulation, sond ern 
einer alternativen R echtsanwendung zu erfolgen, wobei der V erl etzte das anwendbare 
R echt wählen kann (ScHÖNEN BERGER/j i\c cr, Das Obligationenrecht , Internationa les 
Privatrecht, S. 12 3 N. 335). Der Kläger verlangt die Anwendung schweizer ischen R ech­
tes. Von diesem und damit dem Bundesgesetz über den unlauteren W ettbewerb vo m 

30. September 1943 (UWG) ist daher auszugehen. 

U nstreitig ist der Kläger ein V erband , der zur Wahrung der wirtschaft lichen Interes­
sen seiner Mitglieder befug t ist. Ferner gehören ihm Mitglieder an, die nach Art. 2 Abs. 1 
U \,VG klageberechtigt sind. Die Klagelegitimation d es Klägers für das vorliegend e Ver­
fahren ist daher nach Art. 2 Abs. 3 UWG gegeben. 

Nach d en R ege ln des internationa len Privatrechts richtet sich die Frage der R echts­
und Handlungsfähigkeit des Klägers nach dem Recht an seinem Sitz, im vorliegenden 
Fall e a lso nach deutschem R echte (BGE 50 II 51 1, 61 II 17; SCHNITZER, Handbuch des 
internationalen Privatrechts , 3. Aufl. S. 299 und 305) . Nach § 21 BGB hat der Kläger 
durch seine Eintragung im Vereinsregister Rechtsfähigkeit erlangt. Als rechtsfähiger 
V erein ist er durch seine Organe handlungsfähig. Partei- und Prozeßfähigkcit d es Klägers 
sind daher gegeben. 

Nach Art. 1 U\NG ist unlauterer Wettbewerb im Sinne des Gesetzes jeder Mißbrauch 
d es wirtschaft lichen W ettbewerbs durch tä uschend e oder andere Mittel, die gegen die 
Grundsätze von Treu und Glauben verstoßen. Voraussetzung für die Anwendung des 
UWG ist demnach eine Wettbewerbshandlung (BGE 82 II 546, 86II110 ; VON BÜRE N, 
a.a.O. S. 21 N. 49) . Die vVcttbewcrbshandlung se tzt ein W ettbewerbsverhältnis voraus 
(vo N BÜREN, a.a.O . S. 19 N . 45, TROLLER, Immaterialgüterrecht II S. 892 , BAUM BACH / 
HEFERMEHL, vVettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 8. Auflage, S. 4 Anm. 5, REIMER, 
\,Vettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 3. Auflage Kap. 75 Anm. 4). Ein solches besteht 
zwischen den Herstellern von Ziegeln und d enen von Kalksandsteinen, nicht aber - wie 
d er Einzelrichter zutreffend ausgeführt hat - zwischen den Herstellern von Kalksand­
steinen und d em Beklagten. Dadurch, daß er ein zi ege leitechnisches Büro b etreibt und 
Trockenöfen für Zi egeleien sowie Warmha lteöfen für die Aluminiumindustrie vertreibt, 
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w ird noc h kein Wettbewerbsverh ä ltnis zwischen ihm und den H erstellern von Kalk­
sands teinen begründ et. 

U nl a u tere r W ettbewerb ka nn aber, wie a uch der Einzelrichter angenommen hat, 
nicht nur von M itbewerbern begangen werd en. Das Gesetz über d en unlauteren Well­
bcwcrb findet nac h herrschend er Lehre vielmeh r a uch dann Anwendung, wenn Dritt­
p ersonen zugunsten bestimmter Unternehmungen in d en W ettbewerb eingreifen 
( Botscha ft des I3und csra tcs, Bbl. 1942 S. 688, 690; TROLLER, Imma teria lgüterrecht II 
S. 893 ff. , GERMA NN , U nlauterer We ttbewerb, S. 334; derselbe, V erg leichend e R ekla m e, 
in W irtschaft und R ech t, 6.Jahrg. ( 1954) S.275 ; BA UM BACH/H EFERMEHL, a.a.O. S.4 
r\".'i, S.128 N .1 37; REIMER, a .a .O. Kap. 75 N.4; BusSMANN / PrnTZKER/KLEINE, Gewerb­
li cher R echtsschutz und U rheberrecht , 3. AuA. S. 35) . Das Bundesgeri cht h at sich soweit 
n sichLli ch zu dieser Frage zwar noch ni ch t ausgesprochen, sondern ha t bish er ledig lich 
kstgeste llt , auch ein Dritter , ckr ni cht in einem VVettbcwerbsverh ältnis zum V erletz ten 
stehe, könne d en un lauteren W ettbewerb eines anderen in den T cilnahmeformen d es 
/\rt.50 OR, insbesondere a ls M iturheber oder Gehilfe fördern (BGE 82 II 546/547). 
l\liit der herrschenden Leh re ist aber darüber hinauszugehen und der Dritte, d er fremden 
\Vntbewerb fö rd ert, a uch ohne bewuß tes Zusammenwirken mit dem Begünstigten 
(/\rt . :10 OR) d en Vorschriften des U WG zu unlerste ll en. Daß Drille a ls se lbständige 
T äler unla uteren W f' ttbcwcrb bcgelwn können , ist in Art. 1 Abs. 2 lit. b U \VG a usd rück­
li ch erwähnt:. W enn das bei unri chti gen Aussagen zugunsten e iner Person g ilt, so ist 
nicht einzusehen, wesha lb es bei Äußerungen zu U ngu nsten ei ner Person (Ar t. 1 Abs. 2 
lit. a UWG ) a nders se in soll te (TROLLER, a .a.O. S.895). 

Die /\nwendung des Gesetzes a uf'Dritte entspri cht a uch se inem Zwecke, den red li chen 
W e ttbewerb im In teresse der Konkurrenten und der Allgemeinheit zu schützen . Weil 
der Drille für sich keinen G ewinn sucht, kann ein Mißbrauch wirtsc haftlichen W ctl­
bcwcrbcs a ll erdings nur dann in Betracht komm<.:n, wenn er di <.: Absicht ha t, den a uf 
dem Wellbcwerb beruhenden Gnvinn a nd er<.:r zu fördern (TROT.LER, a.a.O. S.895). 
Erforder li ch ist daher, daß der Drille d ie Absicht hat, fremden Wetlbewcrb zu fö rdern. 
E ine so lche Abs icht kann nur angenommen werden, wenn d er Drit te zu Zwecken des 
Wet tbewe rbes hancfr li-. Obj ekti v li eg t e ine solche Handlung in j edem Verhalten , das 
den i\bsa lz eines W ettb<.:werbers fördert, wodurch der Absatz der Mi tbewerber b eein­
träc htigt w ird. K einen v\let tbew<.: rbschara kter ha ben Äußerungen wissenschafrli che1· 
N::uur (voN BüREN, a .a .O. S. 2 1 N .49; R EIMER, a .a .O. K ap.97 Anm. 12) . 

Im vor liegenden Fa ll e begnügte sich der Beklagte abe r nich t mit einer wissenschaftli ­
chen V\licdergabc der von H UBERTUS Dmrn eingeholten Versuchsergebnisse; Inha lt und 
At1frnachung d er V eröffentli chung , D er Kalksandstein eig ne t sich nicht für Brand­
mauern!> haben vielmehr d en Charakter einer W erbeschrift. Es kann dazu au f di e 
zu trcllcnckn 1\usl"üh ru ngen im Urtei l der Kammer für H a ndelssachen des Landgerichtes 
!VIainz ,·om 25. Februar 1966 verwiesen werden. Im T itel der Veröfkntlichung wird in 
ro tem, hervorgehobe nem Druck ka tegorisch fes tgestell t , D er K alksandstein eignet sich 
ni cht für Brandmauern!>. Ferner wird einleitend a uf di e Notwendigkeit einer dringend en 
Ü berarbeitung der D IN 4- 102 (D eutsche Industrie-Norm en 4102) hingewiesen, bevor es 
zu Schäden in größerem Urnfange komme. Am Schlusse wird auf Grund der Unter­
suchungsergebnisse ausgeführt: , D as geschilderte Verha lten des K a lksandsteins läßt es 
n icht ,·eran twortcn, daß er zu Brandmauern, Treppenhausummauerungen, K ami n­
bauten oder a nd ern der Gefährdu ng durch Feuer besonders a usgese lzl<.:n Bauteile ver­
wendet wird> , ferner, ... Dem Verbra ucher muß vermehrt nahegebracht werden, daß es 
kein en G rundba ustoff g ibt, d er wi e der Z iegelstein säm tliche ba uphysika lischen Er-
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ford crnisse des modernen Wohnungsbaus in sich vereini g t>. Diese Ausführungen ent­
halten eine e indring li ch e Empfehlung des Z iegelsteins und ein e Warnung vor d er Ver­
wendung von Kalksand stein en bei Bau teil en , die der Gefä hrdung du rch Feuer in beson­
dcn:m !VIaße ausgese tz t sind. Die V eröffentli chung des Beklagten verli ert ihren \,Vcrbc­
charakter nicht dadurch, daß ihr ein Artikel < D er N -M-Plan in Zahlen > angeschlossen 
ist, d er für das v\'ettb ewerbsverhältnis d er Zi egel- und Kalksandsteinindustri e ohn e 
Bela ng ist. 

Der E inzelrichter hat die A bsicht d es Beklagten , fremden vVe ttbcwerb zu förd ern, mit 
d er Begründung verneint, es hand le sich bei der H a uszeitschrift des Bl·klagtcn um ein 
l\l[ittcilungsblatt, das sich ledigli ch a n di e Zi egelindustrie wende und a uc h nur an diese 
versandt worden se i. Die V eröffentli chung en thä lt j edoch keinen Hinweis darauf: daß 
sie nur zum internen Gebrauche der Z iegeleien bes timmt sei. Im G egenteil wird a m 
Sch lusse d er V eröffentli chung ausgeführt , dem Verbra ucher müsse vermehrt na hege­
bracht werden , daß es keinen Grundba ustoff gebe, ein wie der Zi egelstein sä mtli che 
ba uphysikal ischen E rfo rd ernisse des modernen \,Vohnungsbaucs in sich ,·ereinigc. Der 
Bekl ag te hä lt a lso eine vermehrte Aufk lä rung des Verbrauchers für notwendig und wa r 
somit mit der V erwendung der Veröffent lichung bei der Kundschaft einverstanden. 
Überdi es hat der Bekl ag te sich bereit erklärt , die in großer Za hl e ingegangenen Nach­
bes tellungen des Mit teilungsblatt es Nr. 8 kostenlos auszuführen. Die Nac hbestellungen 
einzelner Bezüger ha ben einen derarti gen Umfang, daß entgegen der Auffassung des 
E inzelri chters ni cht a ngenommen werden ka nn, die nachbestell ten Exemplare seien nur 
fü r Zwecke d es internen Gebrauches der Zicgeki en bestimmt. 

Die W ettbewerbsabsicht des Bekl agten wird auch ni cht dadu rch ausgeschlossen, da ß 
er nach E inl eitung des Befehlsverfahrens den Empfängern des Beri chtes Nr. 8 mit Z ir­
kula r vom 21. Februa r 1966 mitteil te , d ie V eröffentlichung sei seinerseit s rein intern für 
di e Fa brikanten gedacht , und er sehe sich deshalb verpfli ch tet , di e Empfänger des Mit­
te ilungsbla ttes a uf a llfä llige Schwierigke iten beim externen Gebrauch a ufmerksam zu 
m ac hen. Durch d iesen Hin weis wird die Absicht des Beklagten, den vVet tbcwerb der 
Z iege lindust rie zu förd ern, nicht beseitigt, zuma l er in dem Z irkula r die Auffassung 
vertritt , er sei zu se inem Vorgehen berechtigt, und er sich dem Bdchlsbegehrcn des 
Kl ägers mit dieser Begründung wid erse tzt. Mit dem Zirkula r des Beklagten vom 21. Fe­
brua r 1966 wird auch di e Gefahr einer weiteren V erwendung der Veröffentlichung durch 
di e Z iegeleien im W e ttbewerb mit d er Kalksandstcininclustri e keineswegs beseitig t. Der 
Kl äger hat vielmehr g la ubhaft gemacht, daß die V erö ffentlichung des Beklag ten von 
Ziege leien in D eu tschland im K ampfe um di e Kundscha ft verwende t worden ist, und 
zwa r zum Teil noch nac h eiern V ersand e des Zirkul a rs des Beklag ten vom 2 1. Februar 
1966. 

I m übrigen ist zur vVe ttbewerbsabsicht des Beklag ten noch zu bem erken, daß dieses 
Erford ernis weit auszu lege n ist (BAUMBACH/HEFERMEHL, a .a.O . S. 128 N . 138). Die 
v\1ct tbewerbsa bsicht muß für den handelnden Dritten nicht a ll ein bes timmend sein, 
sondern es genügt, da ß sie gegenüber sonstigen Beweggründen nicht völlig zurücktritt 
(BAUMBAC1-1/H EFERME 11 L, a .a.O. S.128 N.138; R EIMER, a .a.O. K a p. 75 Anm.4; Buss­
MANN/PIETZKER/KLEINE, a .a.O. S. 35; BGHZ 3 S. 277, 14 S. 171 / 72 ) . 

Zu prüfen bleibt , ob die Veröffentlichu ng des Beklagten unla uteren W ettbewerb im 
Sinne d es Art. 1 UWG darstelle. D er Beklagte gibt in seiner Publikation ni cht bloß die 
Ergebnisse der auf V eranlassung d es K ompl ementä rs des Z iegelwerkes Rheinhessen KG 
bei den Portland-Zem entwerken H eidelberg durchgeführten Prüfungen wi eder, sondern 
knüpft daran di e Forderung nach einer dringenden Überarbeitung der DIN 4 102, bevor 
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es zu Schäden in größerem Umfange komme. Damit wird d er Eindruck erweckt, es 
handle sich um Versuchsergebnisse, di e allgemeine Gült igkeit beanspruchen könnten 
und j eden Zweifel an ihrer Richtigkeit ausschlössen. Die Bekanntgabe von Prüfungs­
ergebnissen a ll ein wäre erlaubt , wenn di e Prüfungen unter Beachtung der Grundsätze 
wissenschaftlicher oder technischer Beweisführung vorgenommen word en wären 
(J. G . SCHMID, Die verg leichende R eklame, S. 85). Der Kläger bestreitet, daß diese 
Vorausse tzungen erfü ll t seien, und hat mit d er E rgänzung zur R ekursschrift eine Stel­
lungnahme von Prof. Dr. THEODOR KRISTEN eingereich t, der die angewandte Prüfungs­
methode a ls < vorsin tflutlicl1> und < ungeeignet> bezeichnet. Entscheidend ist vor a llem, 
daß d er Beklag te die Versuchsergebnisse kritiklos wi edergegeben und a ls allgemein­
gültige Erkenntnisse der Wissenschaft hingestellt hat, wobei er verschwieg, daß die 
Widerstandsfä higkeit d es Kalksandsteins gegen Feuereinwirkungen bereits früher be­
stritten worden war, ohne daß ein dahingehender Beweis hätte erbracht werden können. 
Dadurch, daß d er Beklagte d ies verschwieg, machte er unvollständige, einseitige und 
darum irreführende Angaben über di e V\laren anderer im Sinne von Art. 1 Abs. 2 li t. a 
U W G (vgl. BGE 58 ll 25ff., 59 II 24, 61 II 346). 

4 . Der Kl äger verla ng t in erster Lini e den E rlaß eines Befehls < zur schnell en Hand­
habung klaren R echtes bei ni chtstreitigen tatsächli chen Verhä ltnisscrn im Sinne des 
ersten Satzte il es von§ 292 Ziffer I ZPO, eventuell d en Erlaß einer vorsorglichen Maß­
nahme. Der Beklagte bes treite t, daß eine Verwendung des Mitteilungsblattes Nr.8 
durch Empfänger zu W ettbewerbszwecken stattgefund en habe oder sta ttfinden werde. 
Es fehlt a lso a n der Vorausse tzung liquider tatsächli cher V erhältnisse im Sinne von 
§ 292 Z iff. 1 ZPO. Aus d iesem Grunde kann nur der Erl aß einer vorsorglichen M a ßnahme 
nach Artikel 9 ff. UWG in Be tracht gezogen werd en. 

5. Eine weitere Einschränkung der Gutheißung der vom Kl äger ges tellten R echts­
bege hren erg ibt sich a us dem Verbandsklagerech t d es Klägers (Art. 2 Abs. 3 UWG). 
Die Klagelegitimation kann einem Verband nur insoweit zukommen, a ls die In teressen­
wahrung für di e Mitgli eder reicht (R oos, Das Klagerecht d er Berufs- und Wirtschafts­
verbä nde nach dem Bundesgesetz über den unlauteren W ettbewerb, S. 57 ) . Der Kläger 
hat ni cht behauptet, d a ß ihm a uch Mitg lied er außerhalb der Bundesrepublik D eutsch­
la nd , insbesond ere Kalksand steinfabrikanten in der Schweiz, a ngehörten. Er ist daher 
nicht legitimiert , die Ansprüche geltend zu machen, di e den schwe izerischen K a lksand­
steinfabr ikanten gegen den Beklagten zustünden. Abgesehen davon reicht nach Art. 2 
Abs. 3 U WG das Klagerecht d es V erbandes nur so weit wie das Klagerecht d er Mitgli e­
der. Die Kalksanclsteinfabrika nten haben aber wegen der hohen Frachtkosten des Kalk­
sand stein es nur einen lokalen Kundenkreis. D er Kläger hat j edenfalls nicht behauptet, 
daß die im G ebiete der Bundesrepublik befindli chen Kalksandsteinfabrikanten a uch d en 
Schweizer Markt beliefern. Umgekehrt werden aber auch die schweizerischen Kalksand­
steinfabrikanlcn durch d ie im G ebiete der Bundesrepublik Deutschland vorgenommene 
Förderung des W ettbewerbes der Ziegeleien durch den Beklagten nicht b etroffen. Daraus 
fo lgt, daß das Verbot der Verbreitung des Beri chtes Nr. 8 des Beklagten nur für das 
Gebiet der Bundesrepub lik Deutschland erlassen werd en kann. Die gleiche Einschrän­
kung gilt für das Verbot, die Behauptung< Der K alksandstein eignet sich nicht für Brand­
mauern , in dieser oder ä hnlicher Form in weiteren Publikationen zu verbreiten. Kann 
eiern R echtsbegehren d es Klägers, dem Beklagten die Verbreitung des Mitteilungsblattes 
N r. 8 zu verbi eten, nur m it einer räumlichen Beschränkung entsprochen werden, so 
kommt eine Gutheißung des R echtsbegehrens 2 nicht in Betracht. Abgesehen davon 
kann der vom Kläger geltend gemachte U nterlassungsanspruch (Art.2 Abs. 1 lit. b 
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UWG) nicht a uf ein bcs Limmles positives Tun oder Le isten des Beklagten gerichlet 
werd en (Botschaft des Bundesrates Bbl. 1942 S. 696 ) . D em Verletzten steht allerdings 
neben dem Unte rl assungsanspruch noch ein Beseiti gungsanspruch (Art. 2 Abs. 1 lit. c 
UvVG ) zu , der auch vom Verbande geltend gemacht werden könnte (Art.2 /\bs.3 
U vVG ). Inwiefern die im R echtsbegehren 2 verlangten Handlungen geeignet wären, den 
vom Beklagten geschaffenen rechtswidrigen Zustand zu beseit igen, ist j edoch nicht ein­
zusehen. 

6. Nach Art. 10 Abs .! UWG kann der /\ ntragslell cr ein er vorsorgl ichen Maßnahme 
,-erhalten werden, Sicherheit zu leisten. Das hat grundsätzlich immer zu gC'schehcn, wenn 
Schaden zu befürc hten ist (voN BüREN, a.a.O. S.206 N. 14) . D er Beklagte hat vor d em 
Einzelri chter eine Sicherheitsleistung von Fr. 10550.- ver langt. D er Schaden, d er ihm 
durch d as Verbot der Verbreitung des M ittei lungsblattes N r. 8 entstehen würde, be­
stünde darin, daß sich die von ihm gemachten J\ufwendungen für den Druck und Versand 
dieser Publika tion a ls unnütz erwe isen würden . Der Beklagte hat diese Aufwendungen vor 
dem Einzelrichter mit Fr. 10550. - beziffert. Zu berücksi chtigen ist aber, daß ein Tei l der 
H a uszeitschrift bere its zum Versand gelang te. Ferner is t dem Beklagten a uch nur die 
Verbreitung der Publika tion im Gebi e te' der Bundesrepublik D eu tschland zu verbieten. 
Unter diesen Umständen erscheint "ine Sicherheitsl e istung von Fr. 7500.- a ls ausn·i­
chcnd und angemessen.» 

UWG Art.1 Abs. 2 lit. b und d und Art. 7 

Die Verwendung von Ausdrücken wie «Elle est tellement France», « Parce que 
marque Jran;aise fabriqurJe en Suisse » und allgemein von Ausdrücken, die geeignet 
sind, den Eindruck zu erwecken, eine Zigarettenmarke sei _ji-anzösisch, steLfrn 
unlauteren Wettbewerb dar, wenn die Zigaretten weder aus Frankreich stammen, 
noch französischen Tabak enthalten, auch wenn sie von einer schweizerischen 
Toc/zte1gesellschaft einerji·an;::_ösisc/zen Gesellschaft hergestellt werden ( Erw. II 2) . 
Eine VerwechsLungsgefalzr der blauen ZigarettmverjJackungen für « Gauloises 
CajJoral » und der blau und weißen Packungen für «JOB » ist zu verneinen, um so 
mehr als die letzteren Packungen in einem deutlich abweichenden Blau ausgeführt 
sind und die Marke in einem beigen oder roten Feld erscheint ( Erw. II 1 b). 
Es besteht auch keine Verwechslungsgefahr und liegen keine irreführenden Angaben 
vor, wenn für die Zigaretten «JOB» der Ausdruck «BLEU» verwendet wird, 
denn dieser Ausdruck bezeichnet nicht einen bestimmten Tabak der Regie ji anr;aise 
des tabacs, noch einen Tabakjz"ir deren Zigaretten, sondern allgemein einen gewissen 
Genre von Tabak ( Erw. II 1 b). 
Die Ve1.Jährung beginnt nicht zu lai!fen, solange die Störung noch andauert 
(Erw .II Ja). 
Eine Klage nach 30jähriger Duldung einer gewissen Be:::,eic/zmmg stellt Rechts­
mißbrauch dar ( Erw. II 1 b in fine). 

L' emjJloi, /Jour des cigarettes ne provenant jJas de France et ne contenant pas de tabac 
franyais, d' expressions telles que: « Elle est tellement France>>, « Parce que 
marque .fi'anr;aise fabriqurJe en Suisse » et d'une maniere grJnrJrale de toutes au tres 
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expressions tendant faussement 11 faire croire qu' une marque est Ji·anyaise constitue 
un acte de concurrence delqyale de nature 11 tromper ou 11 induire en erreur les 
consommateurs et c) creer un risque de coi;fusion avec les cigarettes de la Regie 
Ji·anyaise des tabacs ( consid.11 2) . 
En revanche, il n'y a pas en l' espece risque de co1ifusion entre des emballages de 
cigarettes respectivement bleu ( « Gauloises CajJoral ») et bleu et blanc («JOB») -
ces derniers realises au surplus en un bleu nettement different et avec une cartouc/ze de 
couleur beige ou rouge au est inscrit cette marque ( consid. II 1 b). 
De meme, il n'y a aucun risque de confusion, ni d' ailleurs indication inexacte, dans 
l' emploi par La difenderesse de l' expression « BLE U », car celle-ci designe non pas 
un ~ype de tabac provenant de la RegieJi"anyaise des tabacs ou destine 11 lafabrica­
tion de ses cigarettes, mais bien un genre de tabac ( consid. II 1 b) . 
La jJrescription de l' action ne commence pas 11 courir aussi longtemps que l' atteinte 
subie est encore ressentie; rappel de jurisprudence ( consid. II 1 a). 
Une action intentee apres une tolerance plus que trentenaire de l' emploi d'une 
apj;ellation confine c) l' abus de droit ( consid. II 1 b in jine) . 

Urteil der I. Kammer der Genfer Cour de J ustice civile vorn 18. Oktober 
1968 i.S. Rinsoz et Ormond S. A. gegen U nited Cigarettes Ltd . 

Faits: 

La maison Rinsoz e t Ormoncl S. A. a Vevey fabr ique et vend en Su isse, sous licence et 

sous Je contr6le de la R egie fran~·a ise d es Tabacs (S.E. LT.A. ) !es cigarc ttes de tabac noir 
«Gaul oises Caporal», clites Gau loises bleues. 

La socie tc U ni tcd Cigaretlcs Company Ltd ., consti tu ee en 1965, a repris Ja succession 
de Ja maison Job, e tab lic a Carouge e t exploite en consequence la marque J ob sous Ja­
quelle l'a ncienne societc fa briquait et vendait depuis de nombreuses annccs sur le marche 
suissc d i\·crses \·ari etes d e c igarettcs, notamment, cl epuis 1936, une qualite «J ob Bleu » 
vcnduc da ns un emba llagc enti crement bleu. 

En 1966 Ja d efendercssc a crce et mis en ventc en Suisse 4 nouvell es vari ctcs de ciga­
rcttes J ob, clont notamment !es cigarcttcs « Bleu nacre» et « Bleu fi ltre». 

Pour annonccr et fa voriser le la ncement de ces nouvell es qualites J ob, Ja defenderessc 
a fa it de la p ub li citc d ans divers quotidiens d e Suisse romand e. C'est a insi qu 'elle a fait 
paraitrc un placard publicita ire sur page entierc dans la ,Tribune de Lausanne, du 
18 janvicr 1967, da ns la , Feuill e cl 'Avis de Vevey> du 28 fevrier 1967 e t da ns la ,Tribune 
de Geneve, du 13 mars 1967, ed itant cn outre, pour etre offert a ux consommateurs, un 
hora ire abrege de chcmins de fcr mcnt ionna nt sur la cou ver ture !es 4 nouvelles varictes 
Job . 

Estimant que la prcsentation e t l'emballage d es cigarettes J ob « Bleu nacre » et «Bleu 
fi ltre» a insi que Je texte des a nnonces publicita ires susmentionnces constitua ient des 
actes de concur rencc deloyale pouvant porter prL'_juclice a ses propres produits, soit en 
l'especc a la Ga uloise Caporal ou Ga ul oise Bleue, Ja ma ison Rinsoz e t Ormond S. A., 
agissant par exploit du 24 fevricr 1967, a introduit contre United Cigare ttes Co. L td. Ja 
presente action fond ee sur les dispositions de l'a rticle I eh. 2 li tt. b e t d de la loi federale 
du 30 septcmbre 1943 sur la concu rrencc dcloyale. 
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Cette aetion tend en premier Iieu a ce qu'il soit fait defense a Ja defenderesse d'employer 
dans sa publicite eertains des termes qui figuraient dans les annonces susvisees et de 
faire usage, tant dans sa publieite que sur ses produits, du mot «Bleu», d'autre part a 
cc qu'il soit constate que l'emploi de ces memes termes publicitaires et du mot «Bleu» 
consti tuait un acte de concurrenee deloyale au sens des dispositions legales precitees. 

La demanderesse a conclu de plus a Ja publication de l'a rret a intervenir et a Ja con­
damnation de Ja defenderesse a lui payer la somme de fr. 20000 a titre de dommages­
interets. Elle a pris des eonclusions subsidiaires en enquete testimoniale. 

La maison Rinsoz et Ormond a llegue, a l'appui d e sa d emande, qu'elle est a u benefice 
de contrats passes avec la Rt:gie franc;aise des Tabacs (S.E .I.T.A. ) lui assurant l'cxclusi ­
vite d e la fabrication et d e la vente en Suisse des cigarettes franc;ais es, sous le contr6le de 
ladite Regie, soit en partieulier de la cigarette «Gauloises Caporal», couramment de­
nommee « Gauloise bleue» en raison d e la cou leur de son emballage et d e sa composi tion 
faite d e tabac noir franc;ais Caporal. E ll e souti ent et offre de prouver qu'aussi bien en 
Suisse qu'en France, ce terme est synonyme de tabac noir dit Caporal de provenance 
exclusivement franc;aise et que lorsqu'un acheteur demande « un paquet d e bl eu», cela 
signifie qu'il en tend acquerir un paquet de Gauloises bleucs. 

Aussi bien, a -t-e ll e soutenu, Ja defendercsse n'avait aucun droit d'apposer sur ses 
produits l'appelation «Bleue» ses cigarettes ne contenant aucune parcelle de tabac 
franc;ais. Ce procede est d'autant plus crit iquable que Je terme incrimine figure en gros 
earacteres bleus sur le fond blanc de la partie superieure de l'emballage, au-dessus de Ja 
marqueJob libellee en caracteres plus petits et inseree dans une eartouche figurant dans 
la partie inferieure de couleur bleue dudit emballage, comme si le lermc «Bleu» repre­
sentait une marque et le mot Job une sous-marque. 

La demand eresse reproche d'autre part a son adverse partie cl'avoir recouru dans sa 
publicite a des a llegations manifes temcnt inexaetcs et fallaeieuses sur Ja qualite e t Ja 
provenanee d e scs produits, notamment en faisant figurer a d eux repri ses, dans chacunc 
d e ses annonees, la phrase: «Elle est tcllemcnt Franee», en parlant de «goüt franc;ais» 
et en affirmant que la nouvelleJob eta it «faite de tabac si typique car ... e il e est tell ement 
Franec>> et en a ll eguant dans les deux autres annonces que Ja Job etait une «marque 
franc;aise» fabriquce en Suisse et qu'elle representait une tradition , «cellc du bon goüt 
frarn;ais ». 

Se fondant tant sur la prcsentation des produits litigicux (emploi abusi[ du terme 
«Bleu») que sur le texte d es 3 a nnonces susmentionnees, Ja demanderessc soutient d'une 
part que la defenderesse a intentionnell ement cree un risque de confus ion entre ses pro­
duits et lcs Gauloises Bleues, d'autrc part, qu'elle a voulu faire accroire au public suisse 
que les nouveaux modelcsJob etaient fabriqu es avec du tabac franc;ais e t sous Je contr6le 
de la Regie franc;aise. 

Pour ce qui est de sa demandc de dommages-interets, eile admc t qu'il cs t malcriell e­
mcnt impossible d e chiffrer lc montant du prejudice qu'elle a pu subir du fait des actes 
de eoncurrencc dcloyale de la clefenderesse, mais se referant a Ja jurisprudence en Ja 
matiere, eile demande a Ja Cour d'arbitrer ex aequo et bono Je montant des dommages­
interets en faisant application de l'articl e 42 alinea 2 CO. 

La defenderesse a conclu au deboutement avec su ite d e depens et subsidiairement a 
une enque te par temoins. 

E lle soutient que l'action de Ja S. A. Rinsoz et Ormond est denuee d e tout fond ement 
en fait et en droit, aucun acte de concurrence deloyale n'ayant ete commis par eile tanl 
dans la presentation de ses nouveaux produits que dans la publicite faite a leu r sujet. 
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La cl efcnclcressc obscrve de prime aborcl quc les qualites « Bleu nacre» et « Bleu filtre» 
sont p resentecs et venclucs cla ns un emba llage se cl ist inguant tres nettem ent, par les 
couleurs employees et pa r sa coneeption, de l'emba ll age des Gauloiscs Capora l ou G au­
loises bleues e t que Ja ma rquc job apposec d 'une ma nierc a ppa rentc indique, sans a ueune 
equi voque, Ja provcnanec d e ees procluits. i\ucune eonf'usion n 'est clone possibl e et eon­
eevable entre ees cleux varietcs de eigare ttesjob et la G a uloisc bleue fa briquec et vcncluc 
pa r Ja cl em anderessc sous liecnee d e la S.E.l.T .A. 

L ' usage du mot « Bleu », qui n c figure cl'a illeurs pas sur l'emba ll agc des Gauloiscs, n c 
consti tue pas une marque et ne p cut etrc val a blement intcrclit a Unitccl Cigare ttes Co. 
Penda nt plus de 30 ans, l 'anciennc m a isonjo b a fabrique et venclu sur Je ma rche suisse 
des cigarettes avec et sans filtre clont l'emba ll age porta it lc mot « Bleu » sans que la ma ison 
Rinsoz et Ormoncl a it formul e a ueune protcs ta tion ni a ueunc reservc. 

Dans son clcuxicm e m emoire, U nitecl Cigarettes Co. a sou tenu quc l'ac tion etait p rcs­
cri tc au regarcl de l'arti ele 7 L CD en tant qu 'clle conccrna it la p rescn ta tion et l 'cmballage 
d es procl uits litig ieux, notammen t l' apposition du te rme « Bleu » sur ccs p rocluits. 

L a cl cfenclcressc a ll egue d 'autrc par t que Ja clcmand e n'es t pas mieux foncl ee en tant 
qu 'elle sc rappor te a Ja p ubli eite fa ite par eile au clebu t de 196 7. E lle observe d e p rimc 
a borcl qu'aprcs interventi on d u conseil de Ja clemancleresse, eile a apportc eerta incs mocli­
fi cations a u texte de scs a nnonces publieita ires, et ccla, avant l' introcluction d e l' insta nce. 

All egua nt qu 'e ll c fabriqu e scs procluits comme agcnt ou li ecneie de la soeietc fra rn;:a ise 
J ob qu i posseclc cl ' importants in tere ts cla ns son entrcprisc, la clefencl cressc es time quc ses 
referenees a la F rance et a Ja qua lite fra rn;aisc eta icnt p leinem en t justifi ees et qu 'en y 
fai sant a llusion cl ans sa publi eite, eil e n 'avait nullem en t l' intcntion de faire accroirc a ux 
consommateurs du marehe suisse que ses procluits provena ient d e Ja R egie fra nc;:a ise ou 
qu ' ils eta ient fabriqu es sous Je eon tr6le de cclle-ei. Au surplus, aj oute-t-elle, Je slogan 
« Elle es t tell cment France » qu 'ell e a rna intenu da ns Je texte de ses annonces ulterieures 
impliqua it en qu e lque sorte un jugem ent d'orclre es thetique, soulignc e t illustre pa r 
l'irnage fi gurant dans 1c corps de ccs annonces. 

Si clans ses a nnonces des 28 fevrier e t 13 ma rs 1967, eile prcsenta it sa marq uc comme 
une marq ue fra rn;:aise, eil e preeisait cep enclan t q ue ce tte marque eta i t fabriqu ec en Suisse, 
prccision qui figurai t cl 'aillcurs sur scs emball ages. Au surplus, eile a ll eguc quc !es tcrmcs 
« marqu e fra n,;;a ise» nc sont plus mentionnes cla ns sa publicitc ac tuelle. 

Droit 

I. A l'appui de sa derna ncle, Ja S. A. Rinsoz e t Ormoncl forrnule a l'cncontre de U nited 
Cigarcttes Co. Ltd. cl eux griefs clont Je prerni er sc rapportc a la presentation (emba ll agc 
e t conclitionncment) d es J ob « Bleu nacre» et« Bleu filtre» soit nota mment a l'apposition 
du term e « Bleu» sur ces ernba llages et Je seconcl a Ja publi cite fa ite a u clebut d e 1967 cl a ns 
tro is j ourneaux rornancls a u suj et d e 4 nouvelles qua li tes d e cigarettcs J ob, soi t, en p a rti­
culi er, des qua li tes susmenti onnees. 

II convicnt clone cl 'examiner si chacun d es procecles incrimincs par Ja demanderesse 
constituc un ac te d e concurrcnce cleloya lc a u sens de l'article I eh. l et 2 li tt. b et d LCD. 

II. Ad 1: 
a ) L e moycn pris de la prescription a nnalc de l'article 7 L CD appa rait m a l fonde a 

tous cga rds. 
L 'action ayant cte in tentee le 24 fevrier 1967, il appartena it a la firme U ni tecl Cigarettes 

Co. Ltd. , cl em a nderesse sur exception, d e prouver ou cl'offrir va lablement de prouver que 
scs p rocluits, clont la presenta tion et, no tamrnent, l'apposition d u m ot « Bleu », lui etaicnt 
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imputees a grief, ava ient ete mis en vente plus de une annec a vant l'introcluction de la 
clemancle, soit avant le 24 fevrier 1966, encore qu'il faille observer quc ce cl clai n 'aurait 
commence a courir qu'a partir du jour ou la clemancleresse aurait cu connaissance du 
lancement sur le marchc suisse d es cleux qualites.Job clont il s'ag it. 

Force es t bien de constatcr que cette prouve n 'a cte ni aclministree, ni valablcmcnl 
offerte . La preuve oflerte a ce t ega rcl n e porte pas sur d es faits veritablemcnt concluants. 
11 ne suffisait pas, en cflet, cl 'a lleguer - fait cl'ailleurs non contcs te - que la societc clef"cn­
cl eresse avait acquis des sa constitution en 1965 le clroit cl'exp loiter la marque Job et que 
le sieur Campiche, clem eure au servicc d e la clelenclercsse pencla nt l' annee 1965, avait 
«pris !'initiative» d e modificr les emballages d es cigarettes Job. E lle cl cvait etablir ou 
offrir valablement d e prouver que ce tte « initiative » de son cx-dirccteur avait ete m ise a 
cxecution p a r le « lanccment » eflec tifanterieur au 24 fevricr 1966 des nouveaux produits 
d e la firme United Cigarcttcs Co. Ltd. La Cour consta te a ce t egard que la clcfenderes,c 
n'a precise ni dans ses memoires ni dans son o/fre de prcuvc 1a date de la mise cn ventc 
de ses nouvclles vari etes. 

On pourrait d'a illcurs infercr du texte des annonccs parues au d ebut de 1967 quc 
l ' introcluction d es nouvellcs ciga rcttes Job fabriqu ees par la dcfencl crcssc sur lc marchc 
suisse etait relativem ent recentc. On lit, en cffet, ce qui suit clans ces annon ccs : « . . . qua nd 
vous goutez aux 4 varietes d e la nouvelle J ob ... », ce qui donnc a penser qu'i l s'ag issait 
d'une publicite de la nccment. 

Vouclrait-on m em e admettrc que les proclu its clont la prcscnta tion cs t critiquec pa r 1a 
demanderesse ont ete mis en vente plus de l an avant l'introcluction de l'action que l'ex­
ception de prescription n'en apparaitrait pas mieux fonclcc. A supposcr cn eflet que la 
prescntation des nouveaux produits de la cl efendercssc - soit cn l'espece 1c mot « Bleu » 
figurant sur les emba llages - soitjusticia blc de la L C D, l'infrac tion imputa ble de ce chcf 
a U nitecl Cigarettes Co. Ltd . se carac teriserait comme unc infraction continue, qui autrc­
ment dit , se commettrait aussi longtemps que les procluits incrimines (soi t lcur ernballagc) 
n'auraient pas ete rctires du m arche su isse. Ccla rcvient a dire quc lc dela i d e prcscript ion 
n c commencerait p as a courir a ussi longtcmps que l'atteintc subi e de cc fait par la ck­
manderesse scrait cncorc resscnti e (SJ 1963 p . 249 et ss . spec. 253 et 254 ; ATF 79 II 313). 

Pour ces d ivers motifs , le moyen pris de la prcscription cloit etre rej cte. 
b) Ce n'cs t d'aill eurs qu'a toutes fins utilcs que la Cour a juge a propos de sc cletcrmincr 

sur les merites du moycn prejudiciel tire d e la prescription. L 'ac tion de Ja societe dcma n­
deresse apparait en effet denu ee de tout foncl emcnt cn tant qu' ellc sc rapportc a la prcscn­
tation, soit a l'emball age, d es cl cux quali tes .Job « Bleu nacrc » e t « Bleu filtre» . 

La simple comparaison d e l'cmballage de la G a u loise Ca poral, cl'unc part, et des 
emballagcs d es.Job « Bleu nacre» et« Bleu filtre » cl'autrc part, demontre en cflet qu'au cun 
risque seri eux de confusion ne pcut sc produire entre ces marques et procluits concurrcnts. 
A lors que la Gauloise Caporal cs t presentec sous un emballagc uniformcment bleu , a vec 
le signe clistinctif du casquc gaulois et la mcntion « R egie frarn;:aisc extcnsion suissc», les 
dcux qualites Job incriminees sont venclues clans un cmballagc bicolorc, soit blanc au 
premier tiers superieur e t bleu de roi pour la partie inferieure, la nuance d e cc bleu etant 
au surplus nettemcnt cliflercnte de celle d es Gauloiscs. La marque Job se clctache nettc­
m ent du fond bleu de la partic inferieurc, inseree dans un cartouch c beige pou,· lcs Job 
sans filtre e t rouge pour les Job avec filtre. 

Quant au mot «Bleu» qui es t effectivement appose en p lus gros ca rac tercs que la 
m arqueJob et au-dcssus de cettc marque, son aspect visuel n 'cs t nullemcnt de nature a 
creer une confusion avec la G auloise Capora l, dite Gauloisc bleue, fabriqu ce et venclue 
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par Ja dcm a ndcrcssc sous li cencc c l contr 6le de la R egi e fra nc;:a isc. II convicnt surtout 
de relcvcr gue Je te,·mc « Bleu » cl ont la dema ncl cresse vouclra it interclirc l' usagc a la 
d cfcncl cres;;e nc fi gurc pas sur l'emballage d e ses propres procluits. 

La demanclercsse, qui n' en use pas ellc-meme, ne saura it valablem enl contes ter a son 
a d vcrsc parti e Je clroil cl'user de cette appell a tion generigue gui carac teri se, non pas un 
la bac a cigare ttes provenant cxclusivement de la R egie franc;:aise, ou cl cstine a Ja fabri ea­
tion de ciga rettes sous li cence d e cettc R egie, mai s bi en un tabac noir p a r oppositi on au 
ta bac t-.1lary la ncl , ta bac g ui peu t e lre e t gu i est, en ce gui concerne !es Job, de provcna nce 
inclig<'ne. 

M ais il y a plus: II rcssorl d e la lcttrc de la Direction gc ncrale d e;; Douan es du 1 er m a i 
196 7 (p. 2 cha rge cl e la cl cf encleresse du 21 a vriJ 196 7 et des spec imcns procl ui ts) g ue clepuis 
de lres nombrcuscs an necs, l 'ancicnne m aisonJ ob apposai t sur ses p roduils Je mot « Bleu » 
cn cap it a les du m em c forma l gue celui employe sur !es emba ll agcs d es J ob bleues de la 
defcnderesse. Or, la d cmand eresse admet gu 'elle n 'a j ama is proteste contre ce proced c 
et a plus for te ra ison g u'e ll e n 'a j ama is songe a agir en justi ce contre la socic te Job avec 
laquell c, d it-elle, eile ava it toujours cntrctenu des rclat ions correc tcs. 1\insi, eil e apportc 
c lle-mem e la d emonstra ti on, pour avoir aclmis pendan t plus de 30 a ns l' usage p a r son 
a ncicnne concurrente du mot « Bleu », gue ce t usage ne constitua it pas, de Ja pa rt d e la 
m a isonJob, une indi cati on inexacte ou fa llacieuse sur lcs p rocluits de eet te dcrniere a u 
sens d e l'a rticle 1 eh. 2 li tt. b L C D , ni q ue l'emplo i d e ce lerme pa r la susdi te socie tc .Job 
etait de na ture a crecr une confusion entre ses propres p roduits et ceux d e Ja susnommees 
(art. l ch .3 litt.cl mem e loi ). 

Cett e tolerancc plus gue trentena ire a l'ega rd et en faveur de J'ancienne socie tc Job 
a ulori se cl 'autre pa rt Ja Cour a consiclerer qu'en pretendan t intercl ire a la clcfend eresse 
l' usage cl 'un e a pr;c ll a lion clont eil e a,·ait aclmis impli citement, ma is incli scutabl ement, la 
liceitc lorsqu e e t ta nt qu ' il s'agissa it de Ja societe J ob , Ja cl em ancleresse em et un e pre len­
ti on qui eon fi ne a l'abus d e clroit (cf. jurispruclenee eitec ci-clessus). 

Toutes lcs conclusions gue Ja S.A. Rinsoz et Ormond a prise de cc chef cl oivent en 
consequc nce c tre rej etees. 

Arf 2: 

La cl cma ncl c es t cn revanche i ncontes ta blcment foncl ce en ta nt gu' clle vise et incriminc 
la publi cite fa ite p a r Ja clefencl eresse a u cl ebu t d e 1967, soit Jes trois annonces publi cita ires 
pa rues rcspec ti vement le 18 j a nvier 1967 d ans la ,Tribune d e Lausanne>, Je 28 fev rier 
1967 clans Ja <Feuill e cl '/\vis d e Vevey> e t lc 13 mars 1967 clans la ,Tribune de G eneve>. 

Lcs textes incrimines sont cn effet d e na ture a tromper ou a incluire en crreur lcs con­
sommatcurs suissrs sur la provena nce des n ouvcaux produitsJ ob et a ereer une confusion 
ou a susciter un risgue de confusion en tre ees p roclui ts e t ceux de Ja R egie f'ran c;:ai se e t d e la 
cl cmanckresse. E n cl cpit de l'exegese for t peu convainqua nte clonnee pa r la d efcncleresse 
cl a ns s,·s mem oircs, il appara it evid ent qu e le slogan « Ell e cst te llement France>> fi gurant 
cleux fo is sur chaque insc rti on clonne a penser gue les cigare ttes J ob sont des cigaret tes 
frarn;aises, soit , autrem ent clit, des procluits de la R egie fra nc;:a ise fabriques en Suisse sous 
li ccnce de cette R egie. O,·, il appa rt des a llcgati ons non con tes tecs de la clemanclercsse 
que non seul emen t !es cigarettes Job nc provicnnent pas clirec tement ou inclirec tem ent de 
Ja S.E.l.T.A. (R egie fra nc;:a ise) ma is encore gu 'elles ne eontien nent pas de tabac fra n c;:a is. 

II es t vrai que Ja premi ere des trois annonces publi ees par Ja cl efenderesse (insertion du 
l8 j a nvicr dans la <Tribune de Lausann e> a e t:e modifiee ulteri euremenl a Ja suite d ' un e 
int erventi on du conseil d e la cl emancleresse. M a is cette pscuclo-reetification clont la 
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teneur n'a pas ete admise pa r la demanderesse n 'a fait qu 'aggraver Je caractere tenclan­
eieux et verita bl ement fallaci eux du texte primitif. Non seul em ent, en effet, le slogan 
critiquable «Elle est tellement France» se trouve m a intenu, a cl eux reprises, clans chacune 
des cleux annonces subsequentes, m a is, ce qui est plus grave encore, ce sloga n est suivi 
immecliatem ent d e la phrase ou du m embre de phrase suivant « parce que marquc fran­
<;aise, fabriquee en Suisse» . Comme il est de notoriete publiq ue quc la R egie fran <;a isc 
possecle un monopole exclusif, sous la seule exception mentionnee ci-clessous, de la fabri ­
cation d es c igarettes fran <;aises cet te precision apportce dans lcs deux tcxtes susmention­
nes tencl a faire accroire au consomm ateur suisse de cigarettes de tabac fran<;ais, que la 
cigarette J ob est fabriquee en Suisse sous licence et sous contr 6le de la R egie fran <;aise. 
II n'est cl'ai lleurs pas n ecessa ire qu'un e teile a llegation soit de nature a engendrer une 
confusion entre !es prod uits concurrents des parties a u proces. II faut , m a is il suffi t, au 
sens d e l'a rticl e I eh. 2 li tt. b que 1 'auteur a i t donne d es inclications inexactes o u fa llacieuses 
sur ses propres m a reha nclises e t que scs inclications a ient pu favor iser l'ecou lement d e scs 
procluits au detriment de scs concurrents. 

Au debu t de l'instruction, soit dans son prcmier m emoire, Ja clefencleresse a cn quelquc 
sorte expressem ent revendique le clroit de qualificr scs produits de «marque fran c;aisc». 
E lle arg ua it a cet egard de ses liens economiques avec la socicte fra nc;aise J ob etabli c a 
Perpignan et Toulouse et a ll egua it d'autre part quc des cigarettes J ob sont fabriquces 
en France sous la marque «J ob Brasilenas». Cette tentat ive de justification es t clenuee de 
tou te valeur. II est constant en effet que la maison franc;aiseJob, clont on ne conteste pas 
!es rapports economiques et peut-etrejuricliques avec la clefenderesse, ne fab rique que du 
papier a cigarettes et des filtres, e t non des ciga rettes, 1c monopole de la R egie s'y oppo­
sant. S'il es t vrai, d'autre pa rt , que des cigarettesJob Brasilenas son t fabriqu ees en Corse, 
seul clepartement fran<;-ais oü ne s'exerce pas le m onopole de fabrication de la R egie, ces 
cigarettes sont faites de tabac bresilien, e t non d e tabac franc;ais e t cllcs ne peuvcnt a u 
surplus se vendre sur le territoire metropolitain que sous le contr6 le et la marque d e la 
S.E. I.T.A. (R egie) . E nfin , cette m arque es t totalem cnt inconnue sur lc marche suisse. 
II faut cncore relever, en passant, qu'en se referant aussi a une fab rique «franc;aise» .Job 
etabli e en 1913 a Strasbourg, la clefenderesse parait avoir oubli e qu'a cette epoque loin­
taine, l'Alsace ne faisait pas part ie du ter ri toire fran<;ais. 

Se rendant compte, vraisembla blem ent, de Ja frag ili te des argumenls par lesqucls 
eile s'efforc;ait d e cl emontrer qu'e lle pouvait se consiclerer comme une marque fran c;a ise, 
la defencl eresse a aclopte une att itucle et une tactique tres differentes dans son deuxiemc 
memoire. Elle a llegue en effet que pour donner satisfact ion a la demanclercsse, eile a 
renonce clans sa publicite ulterieure et actuelle a presenter Ja marque J ob comme une 
marque fra n c;aise. A noter qu 'elle aurait pu a isement apporter Ja preuve de cette pre­
tendue renonciation en procluisant !es nouveaux textes a insi cxpurges. Toujours es t-il 
que cette a ll egation clemontrc qu'e lle se rendait compte pa r elle-meme du caractere 
fa llac ieux d e sa reference a une pretenclue marque franc;aise. Au surplus, pour apprecier 
le cl egre de gravite de l' infraction commise, la Cour ne ti enclra compte quc des trois 
a nnonces qui lui ont ete soumises, soit d es annonces publiees en j anvier , fevrier et mars 
1967. 

III. Conformement a Ja jurisprudence en la m atierc, le montant des dommages-inte­
rets a lloues a Ja clemanderesse sera fixe ex aeq uo e t bono et par application de l 'article 42 
a l. 2 CO. La Cour a rretera le montant d esdits clommagcs-i nterets a fr. 1000. En revanchc, 
il n e se justifie pas, a ... vu des circonsta nces de Ja cause, cl 'orclonner la publication de 
l'arret. 
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IV. Vu Ja solu tion adoptee par Ja Cour, !es dcpens seront repartis entre !es parti es dans 
Ja proportion des 3/5 a la eharge de Ja defenderesse et des 2/3 a ccl le de Ja demand eresse, 
la surplus des depens elant compenses. 

Par ces 111otifs 
L a Cour: 

Fait defense a la socie te United Cigarelles Co. Ltd. d'employcr dans sa publicite, sous 
quell e forme que ce soit des termes tels que: 

«Elle est tellement France», «Parce que ma rque fi·arn;:aise fab1·iquee en Suisse», et 
d'une maniere generale, toutes autres expressions tenda nt a faire croire que Ja marque 
Job est une marque fra rn;aise. 

Dit et prononce que la defend eresse a commis des acles de concurrence deloya le cn 
recourant dans sa pubJicit:e (annonces versees au debat) aux exprcssions susmentionnees. 

Condamne Ja socicte United Cigarettes Co. Ltd. a payer a la S.A. Rinsoz et Ormond 
Ja somme d e fr . 1000 a titre d e dommages-intercts cn application de l'article 2 eh. 1 
li tt.cl LCD. 

Deboute Ja d emanderesse du surplus de ses conclusions, notamment d e ce!Jes relat ives 
a l'emploi du mot «Bleu» sur les emball ages des produ its de Ja defend eresse. 

UWG Art. 1 Abs.1 und Abs. 2 lit. d 

Die sklavische Nachahmung eines nicht hinterlegten J\;fusters stellt unlauteren 
Wettbewerb im Sinne der Generalklausel dar, auch wenn keine konkrete Ver­
wechslungsg~/ahr besteht. 
,Zu den Ansprüchen auf Feststellung, Unterlassung, Beseitigung und zur Schaden­
ersatzbemessung. 

L'imitation servile d'un produit non jnotigi par le dipßt d'un modele tombe sous 
le coup de La loi sur La concurrence diloyale mime lorsque le danger de confusion est 
un danger abstrait. 
Action en constatation, en interdiction, en cessation de trouble et en dommages­
intirets. 

Extraits des principaux arrets du Tribunal Cantona l de Fribourg en 
1967, p. 78ss., dccision de la Cour Civilc du 4 deccmbrc 1967. 

3. Sur l'originalite d es etuis de la maison V. et sur la ressemblance qu'offrent avec eux 
les ctuis H., la Cou r n 'a aucune raison de recuser les conclusions d e !'expert. 

Les remarqucs qu 'y a fa ites le defcndeur par sa lettre du 9 janvicr 1967, dans la rnesure 
ou clles sont pertincntes, n'emportent nullement la conviction. Lc principal argument 
a llegue, a savoir quc les etuis V. etaient d'un mod ele courant lors d e lcur fabrication et 
de leur mise en venle, est tenu en echec par le fait que le defend eur s'est trouve clans 
l'incapacite de procluire un seu l etui presentant des caracteres id en tiques a ux etuis d e V. 
et a nlcrieur a ceux-ci. 

Et l' intention du defcndeur de copier les etuis V. ressort non seulement de la comparai­
son de ces etuis avec !es etui s H. , mais a ussi de Ja deposition du temoin D. qui a constate 
Ja presence d'etuis V. dans l'ateli er du defendeu r a une epoque remontant a peu pres a 
celle ou !es etuis litig ieux de H. furent fabriques et m is sur le marche. 



-90-

La Cour n 'a, des lors, a ucunc hesita tion a retcnir qu c l'c tui 1 H cs t une imitation 
serv ile d e l'etui 1 V e t que l'etui 2 H es t une imitat ion servile d e l'e tui 2 V. 

4. La Cour doit examincr, en premier lieu , si les activites du dcfcncleur tomben t sous 
le coup de la loi sur la concurrence de loyale .... 

La question, teil e qu'ellc es t posee par la dema nclcresse, cst ce ll c de savoir si, en prin­
cipe, la contrefau;on d'un produit imagine par autrui tombc neeessairem ent sous le coup 
d e l'article 1 er alinea 2 lettre d LCD qui considere comme ae te de concurrcnce deloyalc 
1c fa it de celui qui « prend d es m esu rcs clestinees ou de nature a fa ire naitrc une confusion 
avec les marchandi ses, lcs cc uvres, l'aeti vitc ou l'entrcprisc d'autrui ». 

E n d'autres termes, lorsqu'un produit susceptibl e d'ctre protegc par lc d epö t d'un 
mod ele industri el es t contrefait , l'imita tcur tombe-t-i l neccssairem ent sous le coup, 
ou tre de la loi sur !es m odelcs industriels, d e la loi sur la concurrencc de loyale? Existe-t-il 
d es cas ou l' imitateur es t passibl e des sanctions civiles cl penales de la loi sur k s modeles 
industriels sans encourir simulta nem cnl ceJ lcs qui sonl prenl('s pa r la loi sur Ja concur­
r enee deloyaJe? Y a - t-il pour la loi sur !es modeles industri c- ls, un cha mp d 'appli cation 
qui ne soit pas recouvert par ce lui de Ja Joi sur Ja concurrcncc d cloyalc? 

La Cour pense que tel n'es t pas le cas, exception faite pour l' hypothesc O ll Ja ressern­
bla nce serait entierement fortuite et ne dccoulerait qu e d ' une simple co"incid ence. M emc 
si l' imitation servile d'un modele nouveau non protege par dcpöt offtciel ne tombc pas 
nccessairement sous le coup de Ja disposition invoquee pa r Ja Societe, soit la Jettre d de 
l'articl e l e r a lin ca 2 de la LCD, iJ cst diffieile a imaginer qu'ell e cchappc a l'a linea I e r 

de cet arti cle. 
En effe t, il dccoule du texte m em c de la loi que l'enumcration de l'alinea 2 n 'est pas 

lim itative. 
On peut sc demand er si, rccJl em cnt, l 'act ivit c du d cfendeur tombc sous la lctt rc d de 

cct a linca, dispositi o n invoquce p a r la d emand eresse. 
Si l'on considere la nature et lc r ö le des produits fabr iq ues par V. et H. , il para it peu 

vra isem bla blc que l'ac ti vi te de ce dernier a it tendu prccisement a la crea tion d ' un c 
confusion ou d'un risquc concrct de confusion avec lcs produits de V. , ou qu 'en fabriqu a nt 
scs e tuis H. ait cherchc a profiter de Ja reputation de V. sur le marche. 

Le risq ue d e confusion es t p lu töt theorique chcz lcs acheteurs clont le nombrc es t 
limi te : il s'agit d es fabri can ts d'horlogerie qui ne peuvent cviter de rem etlrc, avec les 
montres qu' ils vendent au publi c, d es emballages convenablcs. D a ns ce cercle rcdu it 
cl'acqucreurs, les possibilites de confusion sont peu importa ntes et il es t improbablc quc, 
lorsque des etuis a p eu pres icl entiques sont offer ts a un fabricant d 'horlogcrie par d eux 
producteurs differents, l'acquereur soit a m ene a en conclurc que lcs p roclucteurs travail­
lcnt en liaison l'un a vec l'autre. L a constatation d e Ja similitude s'arrete Ja. Elle ne permet 
pas d e deductions plus amplcs. II n'est pas tres vraisembl a ble, que lcs fabricants qui on t 
achete !es etuis I H et 2 H a ient e te amenes a le faire en ra ison de la reputation de la 
maison V. sur le marche ou parce que les etu is l H et 2 H ressembla ient a ux ctui s d e Ja 
m a ison V. Dans les commancl es passees par des fabri cants d'horlogerie a H., la forme 
donnee par lui a ses etuis a certa inem ent joue un rölc importanl, mais Je fait que cette 
forme etait semblablc a cel le des etuis V. n'en a proba blcmen t j ouc a ucun. L' eventua lite 
d'un b enefice tirc par le defendeur de Ja reputation d e la maison V . parait difficilc a 
admettre. 

Quant aux destinataires ultimes d es e tuis, c 'es t-a -dire !es acheteurs de montres, il es t 
evident quc leur choix d ep end fo rt peu d e l'emba llage de l'obj ct achete. Ce qui es t d ctcr­
minant pour le client, c'est la qua lite et Ja forme de Ja montrc q u ' il desire et , son choix 
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fait , il n'attachc g uerc de valeur a l'c tui da ns leq uel eile lui cst rcmisc, da ns Ja mcsurc oü 
cct etui es t convena blc. Il cs t evident que le nom du Ca bricant ou la provcnancc d e l' c tui 
sont dcnues d'in terc t pour lui. 

L 'existence ou l' inexistence d ' un actc d e concurrencc d eloyalc nc doit sc jugcr, des 
lors, qu 'a l'echclon des fabricants d ' horlogeric et non a cclui d es achcteurs de m ontres. 

La question sc posait d'une m a ni ere differente da ns l'espece jugee par Ja Cour lc 
12 juille t 1960 (Extraits p. 56) ou, s'agissant egalement d'cmballagcs imites, Ja forme de 
ccs emba llages etait de nature a cxerccr une inAucnce importante pour les achctcurs cks 
objets ains i em ba llcs, soit pour le public en gencral. 

Si l'on examinc a insi la qucstion litig ieuse a l'echclon des fabri cants d 'horlogcric , e t 
non des acheteurs de montrcs, on ,·oit difficilcmcnt comment la lettrc d de l'alinea 2 de 
l'arti clc 1 er LCD pourrait etre appliquce, lc risque de confusion entre lcs marchandises 
fabriqu ces par V . et lcs marcha ndi ses fabriquecs par H. nc prescnta nt g uere cl' impor­
tance commcrcia le. 

En fait, on doit admcllre quc l'intention du d cfcndeur e tait anmt tout de s'evitcr la 
pcinc d e trou ver lui-mem e unc form e e legante d 'c tui en copia nt simplcmcnt un mod e le 
imagin e par un concurrent, cctte intcntion nc comprenant pas cc llc de faire passe r ses 
produ its pour d es produits de la m a ison V. 

R es te a voir si l'ac tivite du d cfcncl eur ne tombc pas sous lc coup de la norme gcnera lc 
de l'a li nea 1 er de l'ar ticle 1 qui d ecla re concurrence de loyale« tout abus de la concurrcnce 
economique resu ltant d'une trompcrie ou d 'un autrc proced c contra ire aux reglcs d e la 
bonne foi » . 

La copic servil e de Ja forme exterieure d'un obj ct, lorsque cettc forme n 'est pas com ­
m a nd ec par lcs cxigcnces techniques d e la fonction de l'obj ct , constitue-t-ellc un procede 
eontrai rc aux reglcs de Ja bonne foi , e ta nt entendu que cette form e pourra it e tre protcgc<.: 
pa r 1c dep6t d 'un modele mais quc le modele n 'a pas cte deposc? 

Il es t tout d 'abord a relever que l'enumeration meme d es excmples donnes par l'ali­
nca 2 permet d e consta ter que la notion de concurrence deloya le cst loin de g ravitcr 
autour de la categori c prevuc a Ja le ttrc d ou de categori es voisines. La creation d'un risque 
concrel de confusion avec lcs produits d'un concurrent cst unc activite d'un tout a utre 
ord re que celle qui consiste a induirc les auxilia ircs de cc concurrcnt a trahir des sccrcls 
de fabri cation (litt.f ) ou quc cel lc qui tcnd a d enigrcr Je concurn:n t ( litt. a) ou encore 
que ccll e qui tend a se parer de titres usurpes (le ttre c) . 

TROLLER (Immaterialgüterrecht, II , p. 886) exprimc la mcme id ec : « Das r ies ig<.: Gebiet 
des wirtschaftlichen vVettbewerbs so ll durch den Hinweis auf seinen Missbrauch und 
lVIittel, die gegen Treu und Glauben verstossen, in rechtliche Schranken gewiesen se in. 
Di <.: E rwä hnung täuschend er Mittel greift bloss einen Sonderfall heraus und trägt zur 
C ha rakterisierung der a ndern, viel zah lreicheren, di e mit Tre u und G lauben un v<.:r­
<.: inba r sind , nichts bei ; sie gi bt a ber der Phantasie des Lesers einen A usgangspunkt, von 
dem a us sie Umschau ha lten und d ie Ri chtung für das weitere Suchen bestimmen kann. 
Weil keine Tatbesta ndmerkmale und keine Schutzobj ekte genannt sind , ist UWG 
Art.!, J\bs. l , als weit gefasste G eneralkla usel zu versteh en, di e d en Richter ermäch tigt 
und a lle, die sich über das richtige Verha lten im wirtschaftlichen W ettbewerb R echen­
schaft zu geben ha ben, anweist, aus dem Begriff Treu und Glauben die R egel im kon­
kreten Falle abzulci ten. » 

Le mem e auteur, apres avoir montre comm cnt l'obliga tion d' agir conformement a la 
b onne foi, clonn c sa limite au principc ck la li bertc du commc rce et d e l' industrie, d eclare 
(ibid. p. 906) : «Die freie Konkurrenz wird missbraucht, wenn j em a nd deswegen, weil 
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ni cht bestimmte H andlungen vorgeschri eben oder verboten sind, ohne entsprcchenck 
eigene Leistung zum Erfolg gela ngen will ». 

Sont cites, comme exemplcs cl 'abus de la con currence, le pillage des a;uvrcs ou des 
iclees cl 'autrui (Ausbeu tung fremder Le istung). Selon TROLLER (p. 908) : « Dass di e 
sklavische Nacha hmung von techni schen Entwicklungen, die weder a ls Erfindungen 
noch a ls G eheimnisse geschützt si nd , nur wegen d er ohne technische Nachteil e vermeid­
baren V crwechslungsgefahr zu verpönen ist, wurde in Bel. 1 dargetan . D asselbe ist be­
treffend äs thetische Formgebungen zu sagen, für di e d er Spezialschutz ni e erwirk t wurd e 
oder abgelaufen ist. » 

Sans cloute l'auteur citc m et-il cette proposition en rapporl a vec la regle enoncee pa r 
Ja let tre d d e l'alinea 2, teil e qu c l'a interpretee Ja jurispruclence Ja plus rccente du Tri­
bunal fecl eral (ATF 83 II 154 ; 88 IV 79 ). Toutefois cc lte clisposition visc !es imita tio ns 
qui font na itre un risque concret de confusion des procluits avcc ccux d'un concurrcnt 
propre a procurcr le benefice usurpe de la bonnc reputation du concurrcnl. On doit , des 
lors, sc clem a ncl cr si, clans 1c caclre de l'a linea Jcr de l'arti clc Jcr LCD, on nc peut pas 
faire entrer cleja !es agissem ents proprcs a crecr un risque abstrait de confusion e t ccla 
cn clehors meme d'unc intention de l' usurpatcur de beneficicr du bon n :nom du concur­
r ent clont l'ceuvre a c te pill ee. 

A l' a ppui de cettc th ese, on peut soutcnir quc, si Je monopole de l'utili sa ti on d'u n 
modele industriel cs t concli tionne par lc d cpöt, Je clroit a u mod ele na it ccpcnclant de sa 
creation. D es lors, l' imitation servile cl ' un modele memc non cleposc, susccptiblc de crccr 
un risque abs trait de confusion, en raison memc de son carac tere cl'imi ta tion servile, 
apparait comme un actc de concurrence contra ire a la bonnc foi , l'imita tcur exploita nt, 
sans a ucune contribution personnelle, l'ceuvre d'autrui pour a m eli orer sa situation sur Je 
marche. L ' imita teur cst un pa rasite qui profite du travail inventifd'autrui pour lui faire 
concurrencc. M em e si le modele qui pourrait etre protege pa r un depöt nc l' es t pas a la 
suite d'une omission , le procede consista nt a le copi cr servilement pour faire concurrcncc 
a son aya nt droit doit , de l'avis d e Ja Cou r, etre considere commc un procecle deloyal a u 
scns d e l'alinea I d e l' ar ticle 1 er LCD .... 

8. Quant aux autres conclusions priscs par la Socie te il y a licu d e consicl crcr cc qui suit: 
a ) L 'action en constatation du caractere illi cite de l' actc cloit etre a clmise cla ns la 

mesurc de l' interct qu'y a lc d emandeur (TROLLER, Der schweizerisc he gewerbli che 
R echtsschutz, p. 2 15) . Selon ce t auteur, l' interet doi t etre consiclcre commc suffisant des 
Je moment ou la constatation judiciaire d e l'illiceite de l'acte peut contribuer a parcr a u 
danger que l 'actc constitue pour Je demandeur ou a reparer l'a ttcinte qu ' il a ca usec a ses 
in tcre ts. Cettc constatation se justifie particuliercmcnt lorsque l'action tencl egalcm ent 
a la publication du jugem cnt (voN BüREN, Kommenta r ad a rt.2, note 3) . On peut 
meme a ll er plus loin e t dire quc c 'cst clans Ja mesurc ou lc cl emandeur obti cnt la publi ca­
tion judicia ire illicitc de l'acte d e concurrence deloyale. 

Dans l 'hypothcse contraire, en effet, on peut reprenclre lc raisonnem cnt tcnu pa1· la 
Cour dans son arre t du 12 juille t 1960 (E,traits p. 56ss.) et admettre , nmtatis mutandis, 
puisque l'antececlent d e 1960 g ravitait autour d e Ja loi sur lcs dess ins e t modeles, que 
l'ac tion en constatation, malgre Je texte de la loi sur Ja concurrencc deloyale, cs t dominee 
par le principe de la subsidi a rite par rapport a l'action cn p rcsta tion et que, lorsque 
l'interet du demancl eur est suffisamm ent sauvegarcl e par la condamnation a une prcs ta ­
tion, l 'enonciation d a ns Je dispositif du jugement de Ja constata tion du carac terc illi citc 
d e l'actc de concurrence est superfe tatoire (TROLLER, G ewerblicher R echtsschu tz , 
p.216). 
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Ainsi qu'on l'a vu, la d eclaration d e l 'i llice ite est, dans une eertaine m esure, Ji ee a Ja 
publication du jugem ent. 

L'unc et l'autre sont cond itionnecs par un interet ree l et important du demandeur. La 
pub li ca tion, notamment, nc do it pas tendre a une humiJiation gratuite d u dcfendeur. 
E lle n'es t pas indiquee lorsque l'acte d e concurrence deloyale n' a attein t que des mi lieux 
res trcints et n 'cs t pas connue dans un large public (vo N Bü REN, p. 178) . La publica tion ne 
doit pas etre ordonnce Jorsque son effet principa l serait de divu lgu er da ns une sphere 
beaucoup p lus vaste des fa its qui n 'eta ient connus q ue dans un cercle res trein t. 

Tant pour la constatation par jugem ent que pour la publica tion, le demandcur a Je 
fardeau de la preuve de son interet (voN BüREN, ad art.2 note 5) . Or, cette preuve, la 
Societe dcmand eresse ne l'a pas fa ite , ni mcme esquissee. Bien plus, ses conclusions su r 
ce chef, comme sur celui de la publi cation, ne sont etayees sur a ucune motivation meme 
rud im entai re. Cela suffi rait a justifi er leur rej et. S'y ajou tent les eirconstances relatees 
da ns le cons id crant n° 4 ci-d essus, notamm ent l'e troitesse du m arche pour l'ecou lem ent 
des etu is de mont res et Ja tenuite d'un r isque concret de confusion, pour les fab rican ts 
d'hor logerie, entre Jes produ its d e V. et ce ux d e H. 

b) En revanche, la Societc es t pl einement fondec a dema nd er qu'interdi ction soit 
faitc a H. de continuer a ecoulcr !es etuis qu'i l fabrique et qui sont la contre-fac;on d e ceux 
de la dcmand ercsse. C e ehef de conclus ions cst d'autant plusjustific qu'en aucun momcnt 
lc dcfend eur nc s'es t engage a cesser cette fabri cation. 

c) La loi perm ct d' exiger la ccssa tion de l' etat de fait rcsultant des actes de con cu rrence 
d eloya le (litt. c) et c'est vraisemblablem ent en se fond a nt sur cette d isposition que Ja 
Societe a demande Ja confiscation des e tuis fabriqucs par le d cfendeur. Ce fa isant , la 
dcm anderessc a mal in te rprete la regl e legale invoquee, regle qui permettrait d' cxiger 1c 
rctra it d es produits du defendcur qui sont deja ecoules dans le commerce, mai s non pas la 
con fiscat ion de ceux qui sc trouvcn t encore chez lui, dans ses atc liers. Ce qui constituc 
l'activit.e de concurrence dcloyale, cc n'es t pas la fabrication d' ctuis imites de ccux de V., 
ma is lcur ecoulement dans le commerce. L'action en ccssa tion d e l'eta t d e fait resu ltant 
d e la concurrence deloya le cüt perm is a V. d'exiger le retrait des etuis dcj a li vres par H. a 
des marchands d'hor logcrie, pour autant qu'un parcil retra it füt pratiquement rcalisablc. 
En rcvanchc, ri cn nc permet de confisquer !es produits se trou vant dans lcs ateli ers du 
dcfend eur. II lui cs t simp lemcn t interdit de !es ecou ler. 

d ) L 'ac tion en rcparat ion du cl ommagc permet au demandeur d'exiger du defendeur 
la con tre-valeu r du gain perdu par celui -ci du fait quc !es actcs de concurrence dcloyale 
ont detourne d e lu i un cenain nombrc d e clients. Condition de cette act ion cst la faute 
du defcndeur, faute qui es t etablie dans la p resentc cause. 

L ' indemn ite a a ll oucr au demandeur, par la nature des choses, ne peut etre calculee 
d'une m aniere precise. Le bencfice realise par le defendeur nc peut, a ce t egard, etrc 
utilisc qu 'a titre d'indicc, non seulem ent parce que, contrairement a cc qui existe dans 
crrtains domaincs de la propric te intcll ectuell c, l'action en dommagcs-interets d e la 
LCD n'a r ien de commun avec l'aetion deduite de Ja gest ion d'a ffa ires imparfaite, mais 
egalem ent parce q ue ri en n 'assurc quc tous !es clients du dcfend eur sc fusscnt adrcsses a u 
dcmand eur. 

Lc bcne11ce rcalisc park defcndcur pcut scrvir d' indi ce dans la m esure ou il situe !'ordre 
de grandeur de son acti vite et la mcsure dans laqucl le il a pu porter prejudice au d eman­
deur. 

Dans l'espece, la Socicte semb le avoi r a ttache un e importance decisive a la lettre ad res-
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see Je 4 aout 1964 par H. a Ja maison E., Jettre qui lai sse presager unc production de 
quatre a sept cent mille pieccs par annee. 

Or, il est certain que la realite a demcnti ces vues optimistes. La procedure a fait ap­
paraitre H. comme un hommc impecunieux, ayant toutes !es peines du mondc a rcunir 
I'argcnt necessaire aux frais du present proces, impose au fisc pour Je rcvenu relativcment 
modeste de 16000 fr. par an et ayant de Ja peine a nouer !es deux bouts. Son industrie cst 
exploitee sur une base artisanale, puisqu'elle est installee clans un atelier ou ne travaillent 
que deux ouvriers, retribues comme de simples manccuvrcs. Lars de l'auclience presiclen­
tielle du 27 janvicr 1966, H. clcclara avoir fabrique 25000 ctuis en plastique m 1965. 
II ajouta quc Ia va leur de son outillage s'elevait a 12 000 fr., clont il devait encore !es trois 
quarts. Plus tard , H. a produit un etat d e ses dettes qui s'eJeveraicnt a environ 75000 fr. 
II es t a noter que 1c defcndeur s'etait efforce d'obtenir l 'assis tance judieiaire gratuite 
pour le present proces. Bien que sa requete ait ete rcj etee faute d e preuves, on peut cepen­
clant en clecluire que Je clefencleur est un homme besogneux, vivant plus ou moins aujour 
le jour a un niveau qui , pour n'etre pas eelui de l' incligence, nc lui est pas tres superieur. 

Certes , !es declarations fai tes en justice par H. ne peuvcnt-clles etre prises au pied de 
la lcttre. Mais de l 'ensemblc des circonstances, on p eut conclure que Je plan d'une pro­
duc tion de 400000 a 700000 etu is etait absolument chimeriquc et que le chiffre de 25000 
pieces cloit etre beaucoup plus pres de Ja reaJite. 

L'ensemble de la procedure arnene a penser qul' , face a Ja Maison V. arrivee, clans sa 
branchc, a une position puissante et bi en assise, H. clevait faire figure asscz pftle, edle 
cl'un parasite d'assez peu cl'envergurc, qui grace a ses procecles ill egaux, ne d eva it enlcver 
que des miettes a Ja Societe demanderesse. 

C'est la une raison, clans Je caclre de l'arti cle 42 CO, pour nc pas a ller trop haut clans 
l 'inclcmnite a a llouer a la Societc demancl cressc. Cctte indernn itc peut etrc a rretce ex 

aequo et bono, a 5000 fr. 

UWG Art. 1 Abs.] und Abs. 2 lit. d, g und h und Art. 7; Firmenrecht 
Keine Verwechslungsg~fahr zwischen den Einzelfirmen « William Sport W. Meier» 
und « William Thomas». Der Vorname ist zwar firmenrechtlich nicht notwen­
diger Bestandteil der Einzelfirma, doch kann andererseits nicht dessen Weglassung 
gefordert werden. 
Unlauterer T;Jlettbewerb durch Verwendung der Bezeichnung « SjJorts William 
Thomas» als Enseigne und auf dem GeschäftsjJajJier im Verhältnis zur /Jrioritäts­
älteren Bezeichnung « William Sport». 
Es kann dem Gründer des zweiten Unternehmens nicht verboten werden, seinem 

· Geschlechtsnamen (Thomas) den Vornamen (William) beizufügen, noch die 
Verwendung des vVortes «Sports». Er hat jedoch für genügende Unterscheidbarkeit 
zu smgen und eine angemessene grafische Gestaltung zu wählen, auch wenn die 
Verwechslungsgefa/zr nicht vollständig beseitigt werden kann. Eine Verminderung 
der Verwec/zslungsgefahr würde schon dadurch eintreten, daß der Inhaber der 
jüngeren Firma nicht seinen Sitz in Carouge ~ystematisch unterdrücken würde, 
sondern der Bezeichnung « Sports William Thomas» in großen Lettern die 
Adresse Ville de Carouge beifügen würde, obwohl der Inhaber der älteren Firma 
sein Geschäji an der Rue de Carouge in Genf betreibt. 
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Es kann dem Inhaber derjüngeren Firma nicht verboten werden, sich im mündlichen 
Verkehr mit der Kundschaft nur mit seinem Vornamen zu bezeichnen und bezeichnen 
zu lassen. 
Da der Inhaber derjüngeren Firma mehr als ein Jahr vor Einleitung der Klage sein 
Enseigne geändert hatte, ist die Schadenersatiforderung vei.Jährt , soweit die Schä­
digung durch das Enseigne in Frage steht, obwohl andere Schädigungshandlungen 
wie z. B. grafische Gestaltung der Firma auf den Drucksachen fortgesetz t weiter 
begangen wurden . 
Bei der Festsetzung des Schadenersatzbetrages berücksichtigt der Richter u. a. den 
Umstand, daß die Schädigung vors ätz/ich und nicht fahrlässig e1folgt ist. 

InscrijJtion au registre du commerce d' entreprises respectivement sous les raisons 
«T'11illiam Sport W . i\1eiern et «William Thomas». L'art.945 C. 0. n'irnjJose 
/Jas l' adjonction d'une designation de fantaisie au nom et au prenorn du titulaire. 
S'iL est vrai que le /Jrenom ne doit pas obligatoirement faire partie de La raison de 
commerce, il ne peut cependant etre exige sa sujJ/Jression ( consid.11) . 
Conjlit entre ces deux entre/Jrises expLoitees creees sous Le nom commercial « T11illiam 
Sports», d'une part et «Sports William Thomas» , d'autre part. Risque de 
conji1sion retenu et faule du createur de La seconde admise, resultant de l' emploi de ce 
nom commercial comme enseigne et sur Les papiers d' ajfaires ( consid. !V). 
Obligations imposees aufondateur de l'entreprise nouvelle /Jour eviter le risque de 
c01ifi1sion. Il ne saurait taute.Jois lui eire interdit l' adjonction d son nom patrony­
rnique ( ici « Thomas») de son prenom («William »), ni celui du rnot «Sports»; 
il lui appartient cependant d' ajJjJorter une distinction su:ffisante d' avec le nom 
commerciaL anterieur et d' adopter un graphisme appro/Hie, meme si l' elimination 
totale de tout risque de confusion n' est pas possible. 
l l ne saurait non jJlus lui etre interdit de se designer sous son prenom seul dans !es 
relations verbales avec sa dientele ( consid. JV). 
Le principe de l'wzite du dommage et jJartant le point de depart de La prescrijJtion 
n' est jJas une regle absolue ( consid. VI). 
En statuant ex aequo et bono, lejuge peut apprecier plus largement la reparation d'un 
dommage du, partiellement au moins, d une faute intentionnelle que celui qui de­
coulerait d'une simple negligence ( consid. VII). 

Urteil der I. K ammer der Genfer Cour de Justice civi le vom 24. M ai 
1968 i. S. Willi am Meier gegen William Thomas. 

Fails: 

1. vVilliam M eic-r, qui cxploite a Gen cve, 24 rue de Carougc, il l'e nseigne «vVilli a m 
Sports» et sous la ra ison inscrite a u registre du commerce de «William Sports, W. M eier » 
un magasin d'articks de sports, a ass igne par exploi t du 17 fevricr 1967 Willi am Georges 
Thomas, propri f ta irc d'un magas in d'artic les de sports sis 10 avcnuc de la Praill c-place 
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ct'Armes a Carouge, a comparaitre dcvant la Cour d e ceans siegeant cn insta nce canto­
nale unique. 

L c d cmand eur conclut a ce que la Cou r de ceans prononce que le dcfcnd eur a commis 
d es ac tcs d e concurrencc deloyale - qu ' il enumere; qu 'ell e ordonne a M . lc Prepose a u 
R egistrc du commerce de Geneve de radicr da ns Ja raison d e commerce d u defend cur 
( «William Thomas») lc prenom Willi am ; qu' elle ordonne au defend eur d e m ettre fin a 
tout ac te ou comportement de nature it creer une confusion entre l'ac tivite des d eux 
m agasins, defense d eva nt lui e tre faite notamment d ' uscr de l'expression «Sports Willi am 
Thomas» ou de taute autre equi valentc comportant lc prenom Willia m , comm e aussi 
d e se fa ire lui-mem e appeler William dans !es relat ions d 'affa ires; qu 'ell e lui ordonnc aussi 
d e rcnoncer a l'cmploi de son a ctuelle carte publicita ire qui reprodu it les deux fac;:ad cs 
d e son magasin avcc l' enseigne «Sports 'vVilliam/William Thomas», comme aussi a la 
proj cction de Ja m em e im age a titre d e reclame sur !es ecrans einematographiqucs ; quc 
l' exccut ion d e ces diverses prcscri ptions soit assuree par la m enace de l'a rticle 292 C P. 
L c dem a ndeur eonclu t cncore a ce que lc defendeur soit condamne a u paicment de 4000 
frs a titre d e dommages-interets ainsi qu' en tous les d epcns de la cause. 

Le dem andeur a conclu subsid ia irem ent a Ja comparution personnelle des parti cs et 
a d es cnquetes. 

2. L e dcmandeur a motive ses eonclusions par l'expose des faits sui vants: 
L e dem a nd eur exp loite depui s le mois d e septembre 1960 le magasin de sports «'vVi lli am 

Sports» a u 24 d e la ru c de Carouge. II a eu a son servicc, d epuis l'ouverture du eommerec, 
Je defend cur William Thomas eomme p rincipal vend cur, interesse a u chiffre d 'a ffai rcs. 
Willia m T homas lc quitta librem ent fin janvicr 1964. Le 16 oc tobre 1965 il ouvrit a 
Ca rougc, a !'angle de la rue des Allobroges e t d e l'avenue de la Pra ille, un m agasin a 
l'cnseigne : « Sports \N illi a m Thomas Sports», les dcux premi ers mots etant lisibles de la 
ru c d es Allobrogcs, Jes deux derni ers de l'avenue de Ja Praille. Dans sa publicite le defen­
deur use d es mots « Sports William T hom as» ou «Willi a m Thomas Sports». D es en curs 
e t des confusions constantes se son t produ ites entre lcs d eux commerccs, portant a ussi 
bien sur l'ach eminem cnt d es m archand ises que la correspondance et lcs paiements. D es 
cli ents auss i sonl all es da ns un m agasin en croyan t sc rendrc dans l'au tre ou en croyant 
quc l'un constituait une succursa le d e l'autre. 

J\ Ja suite d'une d em a nd e de m csures provisionnclles fo rmec par lc d emand cur, qui 
about it a Ja comparution d es pa rti es d evant la troisiem e Section de la Cour de ceans en 
da tc du 26 novembre 1965, le defcndeur se dccid a, fin decembre 1965, a modifier son 
cnseig nc en ce sens quc le nom «Thomas» a ete ajoute a ux mots « Sports William » sur Ja 
fac;:adc sur laq uell e seuls ces clcrni ers mots etaient visibles et le prenom William sur J'autrc 
fac;:ad c . En revanch e le defendeur n'a par a ill eurs modifie en ri en son comportement , 
persista nt a user d e cartes commercial es propres a creer une confusion entre les deux 
commerccs, a user la rgem ent, sur Je p la n commercia l, d e son prenom «William », enfin 
a laisser croire a l 'ex istence d ' un lien entre les deux magasins. 

L es dcmarches amiables du d cm and eur pour tcnter d'am cner son concurrent a 
prendrc des mcsures propres a eliminer 1c risque de confusion etan t restees vaincs, Si cur 
William M eier a du se decid er a inten ter act ion pou r Ja defense de ses droits. 

3 . L c d efcnd eur a conclu a u deboutcm ent avec suite de d epens. Subsidia ircm ent il a 
a ussi conclu a Ja comparution p ersonnclle e t a d es enquetes. 

II a expose qu 'avant d 'ouvrir en septcmbre 1960 son commerce a Ja rue de Carouge, 1c 
d em a nd eur n 'a vait a ucune experiencc dans Je domaine de Ja vente d 'articles de spart, 
aya nt exerce jusque la les metiers de camionneur et d e vend eur d e tap is. 
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Le d efendeur, au contraire, avait exerce toute son activite professionnelle dans Ja 
branche d es a rticles de sport. Ne en 1932, il avait commence un apprentissage de vendeur 
chez Allegri-Sports en 1950 qu'il a quitte en 1954, ayant qualite d e chefde rayon, pour 
entrer comme vend eur chez H ofs tetter Sports, p lacc qu'i l occupa du I er fevrier 1954 a 
mars 1956. Pendant toute cette ac ti vite il eta it connu de Ja clien tele comme du p ersonnel 
sous son prenom de vVilliam et non sous son nom patronymique d e Thomas . 

R entre cn 1959 d'un stage professionncl en Angle terre il s'occupa jusqu'en 1961 de Ja 
commercia lisa tion d'un mod ele d e p enta lon de ski s a Ja creation duquel il avait active­
m cnt colla bore et qui fut vendu sous la m arque «vVi llia m 's». 

Le d emandcur lu i-mcme n 'a pas manque d e vouloir beneficicr de Ja notori ete com­
m crcialc qu c Je defc ndeur s'c ta it acquise sous le prenom de Willi am. Prcuve en soit no­
tamment d eux annonces que Sieur Meier fit paraitrc dans Ja presse, en octobre et no­
vembre 1960, au moment de l'ouverture de son commeree, la premiere cxposant que 
« M. l\1eier es t assiste d'un expert en la matiere, et qui n'es t a utre que M . VVilliam Thomas 
qui a a son actif une act ivitc d e treize annees dans Ja branche a rticlcs de sport. .. » «Une 
visitc a nos d cux William s' impose», - la seconde porta nt sous le titrc : « Ouverture du 
magasin VVilli a m Sports» lcs mcntions : «Willi am M eier, football » et «V\lilliam Thomas, 
ski s» . 

Le defend eur ajoute cncore qu'il a ete pra tiquement seul a diriger Je magasin \ ,Yilliam 
Sports ou lc d emandeur ne passait qu' «accid entellem ent ». (Lc d emandeur expliquc 
que si 1c d cfcndeur eta it cffec ti vement souvcnt seul au magasin de Genevc, c'es t que lui , 
M eier exploite a Verbi er un seco nd magasin sous Ja meme enseigne «\,Yilli am Sports», 
ou il se trouve freq uemment. ) 

Au rnagasin de la rue de Carouge il e ta it connu aussi bien des cl ients que des fourni s­
scurs sous le scul nom de v\lilliam ou d e Monsieur \1\lilliam. 

Apres que lc defend eur eut quitte son emploi chez le demandeur enjanvicr 1964, un 
proj et de lui rcmettre Ja gerance du commcrcc fut cncore discu te fin 1964. Ce sont seule­
mcnt !es cx igences trop elevees du d cma ndeur qui auraient empeche la signature du 
contra t de gcrance. 

Le clefencl cur considere que Ja notor iete qu'il a legitiment donncc a son prcnom William 
lui donn e 1c droit de continuer a l'exploiter commercialement, sa ns que Je d emandeur, 
porteur du memc prenom, puisse pretendre a l 'exercice d'un droit priva tif quelconque. 

Lc delcnd eur, sans pouvoir contester quc des confusions sc sont produites entre !es 
d eux commerces, ni e avoir en a ucune maniere tente de profiter de Ja notori c te qu'avait 
p u acquerir lc commerce du d emandeur sous son enseigne «William Sports». II estime 
avoir satisfa it a Ja seul e exigencc peut-e tre letigime d u d ema ndeur en modifiant, fin 
d ccembre 1965, a Ja suitc de l'a udience qui s'c tait d eroulee devan t Ja 3c Sec tion d e Ja 
Cour d e ccans, saisie d'une d emand e de m csures provisionnelles, l'enseigne qui , de Ja ruc 
des Al lobrogcs, se lisait « Sport William . .. ». Toute pretention du fait de l'ancicn libelle 
d e l'cnseigne sera it prescr ite, plus d'une a nnec s'eta nt ecoulee entre Ja m odifi cation de 
l 'enseigne (fin deccmbre 1965) et l ' introd uction de Ja presente action ( exploi t du 1 7 fevri er 
196 7). 

Droit: 

I. Le d ema ndeur a rgumcnte csscnticll cmcn t sur la base de Ja lo i sur la concurrencc 
d cloyale (L CD). En tant que la d emand e se fonde sur cette base juridique, la Cour d e 
ceans est competente pour cn connai tre en qualite d'instance cantonale unique (art. 37 
litt. c LQJ). 
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En tant que la dcmanclc sc fonde a ussi sur d'autres di spositions lega les le demandeur 
invoque un accord d es parties pour quc la Cour en conna isse aussi a titre d'instance can­
tona le unique. L e d efend eur n 'ayant pas conteste l'existencc de cc t accorcl , la Cour es t 
compc tente pour prononcer, la a uss i, commc instancc canto na le uniquc (art. 37 li tt. a 
LOJ ) . 

II. Raison de co1mnerce. Le d cmancl eur n'a guere motive sa conclusion tcnclant a ce que 
soit radie clans la raison d e commerce du clefencleur 1c prenom «vVilliam». 

Cctte conclusion est clenuee de foncl ement. 
L a raison de commerce inscritc par le defendeur: «\!Villiam Thomas» es t conforme a 

l'a rticle 945 CO qui n'impose pas l'acljonction cl'unc cl es ig nation de fa nta isie au nom e t 
a u prenom du titulaire. S'il es t vra i quc le prenom nc doit pas obligato irem cnt faire partie 
de la raison d e commercc, se lon l'article 945 al. 1, il n'existc cepcndant aucun motif 
d'obligcr 1c d efend eur a 1c supprimcr. 

C'cst a tort que lc dem a ndcur invoque l'a rticlc 946 a l. 1 et 2, qui oblige celui clont lcs 
« nom et prenom» sont identiques a ccux du titulaire d'une raison cl ej a inscrite a apporter 
a son nom une acljonction propre a eviter toute confusion. 

D'unc part, en effc t, seu l le prcnom William des clcux pa r ti cs cs t idcntiquc, non lcur 
nom. L c cas d e l 'artic lc 946 a l. 1 CO n'es t clone pas rcalise. Au surplus la raison du deman­
d cur ( «William Sport» W. M eier) comprenant le complcment «William Sport» (alors 
que le prenom du d emanclcur n'cs t inclique que par !'initia le vV. ) , e il e se clistingue de la 
raison «William Thomas» d e te il e manierc qu'aucunc confusion n'cs t possibl e entre lcs 
ra isons de commcrce. 

La conclusion tenclant it la rad ia tion du prenom William d a ns la raison du dcfcnd cur 
doit c tre rcj etee. 

III. Independammen t de sa conclusion (n° 2) tencl a nt a la radia tion du pncnom Wil­
lia m dans la raison d e commcrce du dcfcnd eur, conclusion dont on , ·icnl de \'Oir 1c mal 
fond c; 1c clemandeur conclut (eh. 1, li tt. a a k) a ce quc la Cour proclamc quc le clefenclcur 
a commis une serie cl 'actes de con currence deloyalc ; a cc qu' ell e lui ordonne «d e cesser 
tout ac tc ou comportcmenl d e nature a ereer une eonfusion entre son magasin et son 
ac tivitc cl lc magasin et l 'ac tivit c du cl cmancl eur» ; a ce qu e notammcnl eil e lui interdi sc 
« d'usc r de l'expression , Sports Willi a m Thomas , ou d e toutc a utrc equivalente compor­
ta nt le prenom ,William , e t de se faire lui-meme appeler d ans !es rela tions cl'affaires 
,William »> (n° 3) . II conelut cneorc (n° 4) a ee qu ' in tcrcli ction soit faitc a u defcncleur de 
continuer a repanclre sa cartl' publi citairc. 

IV. Concurrence deloyale. L'a rtic lc 2 a l. 1 LCD reconnait a celui qui cs t vic timc d'un 
ac tc d e concurrcncc d eloya le le droit a ) d e faire consta tcr lc ca racterc illieitc de l'aetc , 
b ) d 'en clemand er la cessation. 

Le d emand eur enonce sous li tt. a a k du chiffre I de scs conclusions toutc une scric d e 
faits dans lesquels il voit des ae tcs de coneurrenee cleloyale d e la pa rt du cl efendcur. 

C'est avant tout en invoquant les confusions frequentes qui resultent de l'emploi -- so it 
commc ensc igne, soit comme en-tcte - du nom eommercial «Wi lliam Sports» par le 
d cmandeur et «Sports Willi a m Thomas» ou «William Thomas Sports» par le defendcur 
que le demandcur se dit victimc d 'actcs d e concurrence de loyale clont il dcmancl c la 
cessa tion. 

Le risque d e eonfusion entre les d cux noms commcrciaux cs t ineontestable. II rcsultc des 
pieccs nombrcuses eommuniquees pa r le demandeur qu ' il s'es t cn fait rea lise, evicl enee 
qu c le dcfenclcur nc p eut pas nicr. 
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C'est done en tena nt compte du risqu e de confusion existant entre les deux noms com­
m erc iaux que Ja Cour cloit statuer sur !es pretentions du clemancleur. 

Quelques points d e base d oivent etre fixes: 
Tout d'aborcl l'antcriorite incontestable du d emand eur dans l'utilisation, tant comme 

enseigne que comme aclresse et en-tete du nom commercial «V\lilliam Sports» . Ce tte utili­
sa tion remon te a l'ouverture du magasin «Willi am Sports» en 1960. Cette anteriorite 
imposa it au clefencleur, lorsqu'i l s'etab li t a son compte en 1965, de faire tout le possible 
pour evit er un e confusion entre le nom commercial qu'il aclopterait et celui clont usait le 
<l emanclcur, son a ncicn employe ur. Ce tte obligation existait quelle que fut la no toriete 
commerciale que le clefencleur avait pu acquerir sous son prenom William avant son 
entree a u service du demand eur et p enclant son emploi chez ce der nier. l\!Icme si, ce qui 
n'est pas excl u, le demancleu r a clans une certa ine mesure mise sur la notoriete que le 
defend eur avait dcja donnee a son prcnom lorsqu'i l l'a engagc comme employe interesse, 
il n 'empeche que le nom eommercia l «V\lilliam Sports» eta it propri ete du seul clemandeur 
qui es t en clroit de se pl a inclre de concurrence cleloyale en cas de risque de confusion cree 
par le dcfencl eur. II eut appartenu a ce dernier, au moment ou il en tra au service du de­
mancl eur , de se reserver contractuellement p our l'avenir pleine et en tiere liberte clans 
l'usage de son prcnom William, mais il n' en a rien fai t. Le principe du droit du demandeur 
a Ja protection de son nom commercia l contre le defencleur cloit clone etre reconnu. 

Toutefo is l'ampleur de la p rotection assuree a u d emancleur ne peut pas exccder cer­
ta ines li m i tes : d' une part, Je cl emand eur le reconnait lui-meme, le mot « Sports» es t un 
terme generique a l'usage exclusif cluquel Sieur M eier ne saurait pre tendre. D'autre 
part le prenom «W illiam » est a ussi un terme generique designant tous !es porteurs duclit 
prenom. Son usage ne saurait etre sans autres interdi t a un desdits porteurs, a lors surtout 
q ue, comme le defend eur Je rend a tout le moins vraisemblable en 1a presence esp ece, 
lcdit porteur s'ctai t cl eja acquis u ne certaine notoriete commercialc sous son prenom 
avan t d'entrer a u service d e sa partie adverse et qu'il a a ffi rme cet te notoriete - au su du 
demancleur et avec son accord, l'annonce qui met en vedette « les d eux William» le 
prouve - pendant qu ' il etait a u service de ce d ernier. 

D es Jors ne sauraient e tre interclits au defendeur ni l'usage commercia l de son prenom 
«Willi a m », ni ceJui du mot « Sports». C'est clone a l'adj onction a ccs deux mots de 
precisions propres a crcer une d istinct ion suffisante avec Je nom commercia l du deman~ 
deur quc doit sc borner l' exigcnce qui peut etre formu lee a l'encontre d e Sieur Thomas 
(e t cela meme si Ja tota le elimina tion d e tout r isque de con fusion n'est pas possible, cf. par 
a nalogie SJ 1963 p.250, 253 ). 

Le defend eur a adjo int a son p renom William son patronyme T homas ( «Sports 
Willi am T homas» ou «V\lilli am Thomas Sports»). Cet te adjonction n'a pas suffi pour 
ev iter des confusions frequentes entre !es deux commerces. II appartienclra au defendeur 
d'ameli orer la distinct ion entre !es deux noms comm ercia ux par de nouvelles adjonctions 
a son nom cornmercia l usuel , adj onc tions clont Je choix cl oit etre la isse au clefendeur. La 
Cour observera toutefois que Je risq ue de confusions sc trouvera it dej a climinue dans une 
certaine mesurc si 1c defendeur ne taisait pas systematiquemen t sur ses papiers comrner­
ciaux, e t notamment sur ses cartes publicita ires, son etabl isscment a Ca rouge (e t non 
Geneve) . II cs t certain que si tous !es papiers commcrciaux du defend eur por tait, aussit 6t 
a pres Je nom «Sports William Thomas» en lcttres grasses l'adresse Ville de Carouge, 
Gcneve ne figurant q u 'cntre paren thescs e t en carac teres plus pctits, Ja situation se 
trouvcra it dej a sensiblement amclioree (en d epit de ce que le demandcur exploite son 
commcrce a Ja ru e de Carouge a Geneve). 
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V. C'est en se fondant sur ]es principes qui viennent d'e tre poses que Ja Cour doit se 
d eterminer quarrt a l'existence d es divers cas que Je d em a ndeur reproehe au dcfend eur 
comme actes de concurrence de loyal e sous litt. a a k du chifli-e I de ses conclusions d 'au­
cli encc. 

a) II est indeniablc que le texte que Je defencl eur ava it p ri mitivem.ent donnc it son 
ense ig ne : « Sports William T homas Sports» tombait sous le coup de la LCD en ce sens 
que la partie de l'enseigne «Sports Willi am», seule vi sible de Ja rue des Allobrogcs, 
constitu a it l 'irnitation serv il e de l'enseigne «Wi lliam Sport» du dcmandeur. Cette 
enseigne creait une con fusio n evid ent e avec cell e du d emandeur. Fin 1~65, cnsuite de la 
comparution personnclle des parties cl evant la 3e Section de la Co ur de ccans, saisie par 
Meier d'une clemande d e mesures provisionnelles 1c d efend eu r a modifie son ense igne en 
ajoutant son patronym e «Thomas» sur la fac,:ade rue des A llobroges et Je prenom «Wil­
lia m » sur la fai;:ade aven ue d e la Pra ille. A insi apparait sur les deux fai;:ades l'ense igne 
«Sports W illiam Thomas» . II es t pris acte de ce que da ns ses conclusions sous Ja Je 
demand eur n'incrimine p lus l'ense igne a insi modifiee. 

E n revanche Je d efendeur continu e a fa ire usage d e cartes publ icitai res qui reprodui sent 
sa fai;:acle, a ]' a ngl e d e la rue des Allobroges et d e l'avenue d e Ja Praill e, surmontce de 
l'anc ienne enseign e «Sports v\lillia m Thomas Sports ». Bien que l'enseigne apparai sse 
en son entier, l'image donnee n'es t pas propre a e tablir, autant qu ' il es t possible, la clis­
tinction entre les d eux maisons conc urrentes . Le dcfencl eur devra renoncer a faire usage 
d e cartes publicitaires reprocl ui sanl la fai;:ade de son m agasin qui ne donnent pas repro­
duction exac te d e son ense igne moclifiee. Au surplus, comme dit plus ha ut sous litt. cl, le 
norn Carouge devrait sui vre en lettres grasses Je nom commercia l «Sports V\lilli a m Tho­
mas» (au li eu du seul nom d e G encve, en pe tits caracteres) . 

b ) En revanch e Ja Cour , au vu des principes enonces sous IV ci-d essus, ne sa urai t 
voir un acte de concurrence del oyale dans le fait qu e le d cfencl eur « u tilise dans ses rela ­
tions comm erciales l 'expression «Sports v\lilliam Thomas» ou «William Thomas Sports», 
ccci avec la reser ve, cnonccc plus haut» que cette designation devra c lre compktce, sur 
to ut Je papi cr comrnercia l du cl ffe ncl eur, comme dit plus haut sous IV, in fine, nota rn­
m cnt pa r l'adjonction en carac teres gras d e l'indica tion Vill e de Carouge. 

c) L a Cour ne saurait non p lus voir un acte d e concurrence deloya le d a ns 1c fait que 
Je defendeur aurait « utilise son nom patronymique ,Thomas, toujours precedc» du 
prenom «William », m eme mis en evicl cnce par l'emploi de majuscu les. En revanche la 
Cour precisera que toutes lcs fo is qu ' il utilise graphiquement son prenom \ ,V illia m 
(correspondance commercia lc, cartes publicitai res) le defendeu r clc\Ta 1c faire sui vre d11 
patronym e Thomas en carac teres au moins a ussi gros. 

d ) L a Cour a d ej a di t (ci-d essus litt. b ) que Ja ra ison de commerce «V\lilli a m Thom as» 
etait leg itime. On ne p eut clo ne voir da ns son inscription un acte d e concurrence deloyale. 

e) L e demandeur fait gri ef au dcfcncl eur de «sc faire appeler clans !es rela tions cl'af­
fa ires ,William ,, sans le faire sui vre du 110111 patronymique ,Thomas»>. L e grief es t lrop 
vague pour etre retenu. 11 n'apparait pas critiquable que lc clefendeur se laisse appeler 
«William» ou « M onsieur Willia m » p a r les clicnts qui le conna issent sous son prenom. 
Ce cl'a uta nt moins que le dem and eur avait parfaitement admis que tel füt le cas p cndant 
que lc defencleur etait a son service, en d epit du fait qu ' il portait le m eme prenom. 

f ) Le d emandeur reprochc encore a u defend eur d e n'avoir « pris a ucune mcsure sous 
forme d 'annonces ou de circula ires» propre a cesser de faire croire que le magasin qu ' il 
exploitait appartcnait a u d cmandeur. Ce griefn e pourrait e tre eventucllem cnt retenu a 
titre p a rticulier comm e ac tc d e concurrence deloyalc que si le cl em a nd cur eta blissait 
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avoir propose au d efend eur de faire paraitre une a nnonee ou une circulaire de na ture i 
cviter la repe tition des confusions qui s' c taicnt produites. Or 1c dcmandeur n'eta blit pas 
ce fa it , ni m em c ne l 'offre en preuvc. Le g ri cf doi t clone elre ecarte. 

g) Le dem a ndcur reprochc a u dffend cur d'avoir « tenle de debaucher deux employes 
... connus de Ja cli entele ... en leur offrant de les engager, dans le but evident de renforcer 
la confusion » . II offre cc fait en preuve. Lc defendeur repond et offre de pro uver que ces 
deux employes lui ont declare i plusieurs reprises, des fin 1963, que s'i l s'installait i son 
comple ils travai ll era ient volontiers avec lui . 

En l'eta t l'allcgat ion du d em andeur ne peut pas etrc re tenuc commc tenta tive d e con­
currcnce dc loyalc i Ja charge du defendeur. 

h ) Le dcmand eur rcprochc a u defend eur d 'a voir i cl cux reprises pris livraison de m a r­
cha nd ises en rea li te des tinees a u clemancleur. On peut voir da ns ces deux incidents unc 
prcuve d es confusions creees par la trop grande simili tud e des noms commercia ux des 
dcux partics, mais non pas u n actc distin ct d e concurrence deloyale d e la pa rt du clefen­
deur. 

i) Lc d cm a ncl eur fai l rncorc etal d e cc qu'en juin 1966 le defend cur au rait rcponclu 
ou la isse rcpondre par un vcndcur i un cl icnt qui croyait sc trou vcr ehez 1c clema ncleur 
que « M. l\t[eier n'etait pas la» . II offrc ce fa it en preuvc. 

II cs t certain que lc fait d' entretenir ou de la isser entretcnir un dient dans l' idec 
crroncc qu ' il se lrouvc d a ns le magasin du d cm and eur const ituerait d e Ja pa rt d u cl efen­
dcur un a clc de concurrencc deloyale. La Cour proccdera a d es enqueles su r ce poin t 
cn ta nt que de bcsoin. 

j /k) II en va de meme d ' un cas a naloguc qui fa it l 'obj et d u chilfre 23 d e l'offrc d e 
prcll\-c du d cma nd eur, e t d'un autrc offre d e preuvc eh. 24. 

VI. D o//1111ages-inlerels . Le dem a ndcur conclut cncorc it cc quc lui soil a ll oucc unc somm c 
de 4000 frs a tilrc de clommagcs-i nlcre ts. 

/\ux tcrmes d e l'a rticl c 2 Iitt.d LCD Ja reparation du clommagc cs t subordonnec it 
l 'ex istcnce cl ' une fau le. 

En l'espece l'cxistence cl'une faute d e la parl du defencl cur n 'es t pas contes ta ble. 
II y eut faute, lout cl 'abord , clans la m a niere clont fut apposcc son cnseigne, a u m om enl 

d e l'ouvcrture de son cornm erce, cn 1965. II n'a p as pu echapper a u defendeur que Ja 
parti e d 'ensc igne scule visible de Ja rue des A llobroges : «Sports William » eta it propre 
a crcer une confusion avcc l'cnscigne du cl em a ncl eur: «\i\1illia m Sports» . La faute e ta it 
d'autanl p lus gravc, e t pouvail d'a utan t moins echappcr au dc:fcnd cur qu'i l ava it ete 
l'employe du clcm a ncl eur et ne pouvait des lors ig norer l 'existcncc de l'cnseig ne «V\li ll iam 
Sports» commc auss i Ie fa it qu c toulc l'activite commcrciale du cl em a ncleur se cl eroula it 
sous 1c 110111 de son enseignc. 

Pa r a illcurs Je clemandeur oflre cn preu vc une scr ie de fa its qui lcnclrai cnt a c tablir que 
1c clcfcncl eur a b icn ch crche i profiter de Ja confusion existant entre lcs noms des cleux 
commcrccs. 

Quant a u premicr point (domrnage ayanl pu resulter du libelle premier d e son cn­
se igne) le clcfendeur exeipe d e prescription: il a clonne satisfaction au clemandeur en 
moclifiant son enseigne fin d eccmbrc 1965. Or c'es t par exploi t du 17 fevri er 1967 seule­
m ent que le cl ema ndeur, sans a voir auparavant en a ucune m a niere interrompu la pres­
cription, a intente action contrc lui . La prescription anna le de l'arti cle 7 L C D es t clone 
acquise. 

A cette a rgumcntat ion 1c clem a ncleu r oppose 1c principe de l' unite du dommage, plu-
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s1eurs fois proclame par le Tribunal fecleral clans sa jurispruclence recente (SJ 1964 
p.139,417). 

11 est vrai que, selon le Tribuna l fecleral, le clommage, pour ee qui est du cl epart de la 
prescription, «cloit etre consiclerc en principe comme un tout». Mais il rcsulte de son 
enonce m eme que cet te regle n 'est pas absolue. 

En l'espece Ja Cour consiclere que, concernant son enseig ne, 1c clefencl eur a clonnc 
satisfaction a sa parti e a clverse en lui apporta nt, fin 1965, a la suite cl'une comparution 
clevant Ja 3e Sec tion d e Ja Cour de ceans, les moclifieations clesirabl es. Ayant a insi obtenu 
satisfaction sur le principe de la pretention qu'il avait elevee a l 'epoquc, le clem a ncleur, 
s'il a vait vou lu pretenclre a Ja reparation cl ' un clommagc materiel qu'il aurai t pu subir 
du fait du libelle primitif de l' enseigne, aurait du agir clans le cl elai de l'articl e 7 L CD. 
La prescri p tion est clo ne acquise de ce chcf. 

En reva nche ei le ne l'cs t pas, et le clefencleur ne prc tencl cl 'ailleurs pas qu'elle le soit, 
concerna nt !es autres sources du clommage qu'a pu sub ir le clcmancleur, soit le clommage 
consecutif aux confusions qui ont resulte d e la trop gra ncle ressemblancc du nom com­
m ercial d es parties, confusion qui aurait m em e ete en tre tenue clans une cc rtai ne mesurc 
par 1c cl efencleur, si on en croi t le clemancl eur. 

VII. Il n'es t pas p ossible de fixer exactemcnt le cl ommage qu 'a pu subir le clcmanclcur. 
La Cour cl cvra statuer ex aequo et bono (art. 8 LCD et 42 al. 2 C O ). 

II est fort possiblc, e t Je cl efencl eur ne m a nque pas d e souten ir, que lcs confusions ne sc 
sont pas toutes procluites au cletriment du cl emancl eur et qu 'i l put y en avoir aussi qui 
ont cause un clommage au clefencleur. Toutefois c'est la un fa it qu'il eut appartenu a u 
clefencleur cl'etablir en formulant , s'il y avait li cu, une offre de preuve. 

En l'eta t la Cour cloit se borner a constater que seul le clemancleur fait e tat cl ' un clom­
mage e t formu le une offre de preuve a ce sujet. 

Statuant ex aequo et bono la Cour peut apprecicr plus la rgemcnt la reparation cl'un 
clommage du, partiellcm ent au moins, a une faute intentionnelle que celui qui clecoulerait 
cl'une simple negligence. 

Auss i, en l'espece, clevra-t-ell c, avan t d e sta tuer au foncl , clucicler si, com m c 1c clc­
mancl eur offre de 1c prouver, le clefencleur a , clans une certainc mesure au moins, volon­
tairem ent en tretenu pour en profiter Ja confusion qu ' il avait lui-meme creee. 

Toutefois, avant de recourir a ux enquetes, Ja Cour orclonnera une comparution per­
sonnelle a la quelle !es cleux pa r ties concluent subsicli a irem ent 1. 

UWG Art.1 Abs.1 und Art. 9 

Es ist im Rahmen eines Veifahrens betreffend den Erlaß vorsorglicher Maßnahmen 
nicht hinreichend glaubhaft, daß Preisausschreiben, bei denen die Beteiligung vom 
Kauf bestimmter Waren abhängig ist, auch nach schweizerischem Recht unlauter 
sind. 

En droit suisse, il n' apparait pas suifisamment vraisemblable, dans le cadre de 
mesures provisionnelles, que soit constitutif de concurrence deloy ale un concours pub­
licitaire auquel la participation est subordonnee d l' ac/zat de certaines marchandises. 

1 A Ja suite de ee tte comparution personnelle, !es partics ont conclu un accorcl clans 
le sens des consicleran ts, accorcl ratifie par la Cour. 
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Maximen 1967 Nr.608, Urtei l der Justizkommission des Obergerichtes 
des Kantons Luzern vom 13.Juni 1967. 

Die Bek lag te forderte in einem Inserat zur Tei lnahme a n einem v\lct tbcwerb a uf: wobei 
di e T eilnehmer ein bes timmtes Produkt der Bekl ag ten zu ka ufen ha tten , um eine Wett­
bewerbskarte zu erhalten. Als Preis war eine G riechenlandreisc ausgesetzt. Die Kl ägerin 
woll te auf dem Wege über vorsorgliche Maßnahmen nach /\rt. 9 Uv\lG das Pre isaus­
schreiben der Beklagten verbieten lassen. Die Just izkommission führte hi cz u aus: 

Die Klägerin vertr itt in erster Linie die Auffassung, die Durchführung d es von der 
Beklagten veranstalteten \i\lettbcwerbcs verstoße gegen die G eneralkla usel des Art. 1 
Abs. 1 U v\lG, wei l die Teilnahme am Wettbewerb an den vorgä ngigen K auf von Pro­
dukten d er Beklag ten gebunden sei. Ein derartiges V orgehen sei a ls Verwendung eines 
unlauteren Mittels im wirtschaftlichen Konkurrenzkampf zu we rten. Richtig ist, daß 
nach der d eutschen Literatur und Prax is Preisausschreiben, bei denen die Beteiligung 
irgend wie m it W arenabsa tz verkoppelt ist, untersagt sind (BAUMBACI-1/ HEFERMEHL, 
W ettbewerbs- und W a renzeichenrecht, 8.AuA., N.85 zu§ 1 DUWG ; REIMER, W ettbe­
werbs- und Warenzeichenrecht, 2. Aufl., S. 389). D a ß dieser Grundsatz a uch im schwei­
zer isc hen R echt Geltung hätte, vermag a ber die G es uchstcllerin weder durch Litera tur­
hinweise noch durch Gerichtsentscheide hinreichend g laubhaft zu machen. B. VON 
Bü RE N, Kommenta r zum U\i\lG, S. 38 N. 6, lä ßt die Frage ausdrücklich ofTcn. D er von 
der Kl ägerin in den Vordergrund gerückte Grund vermag daher ihre Anträge nicht 
genügend zu stützen. Dasse lbe gi lt von der Berufung der Kl ägerin darauf, die Beklagte 
wolle den Absatz der e igenen W a re durch «völlig produktenfremde Argum ente», näm­
lich das Ina ussichtstcll en einer Ferienrei se, stimulieren. Wi e die Beklagte mit Recht 
geltend m acht , ha ben in W ettbewerben der vorli egenden Art die ausgesetzten Preise 
mit dem Produkt, auf das sich di e \,Vcrbung bezieht, sehr häufig gar nichts zu tun. Gerad e 
Ferienreisen werden bei W ettbewerben für Produkte des täglich en Gebra uches oft a ls 
Pre ise a usgeschri eben. 

Firmenrecht 

Verwendung der Bezeichnung «Fonds»: hir ein Sondervermögen, das alle Merk­
male eines Anlag~fonds mit Ausnahme der Mentlichen Werbung e1füllt, daij die 
Bezeichnung «Fonds» nicht, auch nicht in irgendeiner fllo rtverbindung (z .B. 
«Solidaritätsfonds»), verwendet werden. 

Emploi de la denomination «fonds». Pour un patrimoine independant gere selon 
les /Jrincipes d'unfonds de placement, sauft' appel au public et des lors non soumis 
a l' empire de la loi federale du ] er j uillet 1966 sur les fonds de placement ( RO 
1967.125), iL est interdit de recourir a L'apj;ellation «fonds», meme sous une 
forme combinee ( en l' espece: «fonds de solidarite »). Ceci serait de nature a 
creer un risque de confusion avec les veritables fonds de jJlacement ( Consid. 3 et 4). 

BGE 93 I 476, fr. Übersetzung JT 1969 I 2ss, Urteil der verwaltungs­
rechtlieh en Abtei lung des Bundesgerichtes vom 29. September 1967 i. S. 
Verwaltungsgesellschaft für mi ttelständischen An lagefonds gegen Eidg. 
Bankenkommission. 
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Firmenrecht 

Verwechselbarkeil der Firma Aquafiltro AG mit der älteren Firma Filtro S.A. 

Risque de confusion entre la raison de commerce Aquafiltro S. A. et La raison 
anterieure Filtro S . A. 

BGE 94 II 128 ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 9.Juli 1968 in Sachen 
Aquafiltro AG gegen Filtro S.A. 

Die Filtro S.A. wurde am 16.Juli 1963 mit Sitz in Genf in das Handrl s­
register eingetragen. Sie bezweckt den K auf, Verkauf und die Vertretung 
von Erzeugnissen zur \Vasserbehandlung, die von einer französischen und 
einer deutschen Firma hergestellt werden. Ferner befaß t sie sich mit der 
Erstellung von Einrichtungen, die mit den erwähnten Produkten in Zu­
sammenhang stehen. 

Am 31.Januar 1966 wurde mit Sitz in M eilen die Aquafiltro AG in das 
H andelsregister eingetragen. Die Gesellschaft bezweckt die H erstellung 
und den V erkauf von Anlagen für die Wasserfiltrierung und die Errichtung 
von Pumpstationen. 

Am 15. September 1967 klagte die Filtro S.A. gegen die Aquafiltro AG 
beim H andelsgericht des Kantons Zürich. 

Das Handelsgericht hieß am 25.Januar 1968 die Klage gut. 
Die Beklagte beantragt mit der Berufung, das vorinstanzliche Urteil 

aufzuheben und die Klage abzuweisen. 

Das Bundesgericht z ieht in E rwägung : 

l. Die Firma d er Akti engesellschaft muß sich von jeder in der Schweiz bereits einge­
tragenen Firma d eutlich unterscheiden (J\rt. 95 l Abs. 2 OR), ansonst der Inhaber der 
ä lteren Firma auf Unterlassung des Gebrauchs der neueren kl agen ka nn (A rt. 956 
Abs. 2 OR) . Da Aktiengesellschaften nach M a ßgabe von Art. 950 Abs. 1 OR ihre Firma 
frei bilden können, hindert sie nichts, da für zu sorgen, da ß sich ihre Firma von a llen 
bereits einge tragenen d eutli ch un terscheide. Das Bundesgericht stellt d aher a n die 
Unterscheidungskraft der Firmen von Aktiengesellschaften strenge Anford erungen. Ob 
diesem Erfordernis G enüge geleistet sei, beurteilt sich grundsätzli ch unter Berücksichti­
gung der ganzen Firma. Bestand te ilen , die durch ihren Kla ng oder Sinn hervorstechen, 
kommt jedoch bei der Beurteilung d er V erwcchslungsgefahr erhöhte Bedeutung zu , da 
sie in d er Erinnerung besser haften bleiben und im V erkehr, sei es von der Gesellscha ft 
selber, sei es von Dritten, oft a llein verwend et werd en. Daher ka nn schon d er Gebra uch 
oder die Nachahmung des Hauptbestandteiles einer Firma die U nterscheidung so er­
schweren , d a ß V erwechslungen m öglich werden. Zudem ha t das Bundesgeri cht wieder­
holt hervorgehoben, daß d ie Verwcchselbarkeit zweier Firmen von der Aufmerksamkeit 
abhängt, die in d en Kreisen üblich ist, mit denen die beiden Inhaber geschäftli ch zu 
verkehren pAegen . Wenden sich beide an die gleichen Kreise, so sind naturgemäß an die 
Unterscheidbarkeit ihrer Firmen strengere Anford erungen zu stell en (vgl. BGE 92 II 
96ff. und die dort erwähnten zahlreichen Entscheide) . 
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2. Die Bekl ag te wirft dem Handelsgeri cht im wesentlichen vo,·, cs habe dadurch , da ß 
es ihr den Gebrauch einer «spezifizierten » Sachbezeichnung (aquafiltro) versage, d ie 
von der Klägerin verwendete Sachbezeichnung (filtro) monopolisiert. Damit trete ein 
Zustand ein, den es selber a ls unzulässig erkläre. 

Die Vorinstanz geht zutreffend davon a us, daß d as V\lort « Filtro » (filtre, Filter) eine 
gemeinfrcie Sachbezeichnung ist und als solche den tragenden Bes tandteil der Fi rma der 
Klägerin bild et. Eine solche Bezeichnung darf jedoch vom ersten Inhaber ni cht aus­
schließlich verwend et werden, sondern muß a ls sprachliches Gemeingut grundsätzli ch 
auch Dritten zur Verfügung steh en. Das erg ib t sich unmittelbar aus Art. 944 OR, wonach 
j ede Firma - neben d em vom G ese tz vorgeschriebenen wesentli chen Inhalt - Angaben 
enthalten darf, die a uf d ie Natur des Untern ehmens hinweisen. Doch bra ucht sich der 
Inhaber der ä lteren Firma die Verwendung einer verwcchslungsfähigen Bezeichnung 
durch einen Dritten ni cht gefa llen zu lassen (A rt. 95 1 Abs. 2 OR) . Dem gesetz li chen Er­
fordernis der genügenden U nterscheidbarkcit kann unter Umständen dadurch R echnung 
getragen werd en, daß die jüngere Firma dem verwechslungsfähi gen Hauptbes tandteil 
der älteren Firma einen einprägsamen Nebenbes tandteil von gewisser Unterscheidungs­
kraft beifügt (BGE 82 II 34 1) . Damit kann zwar die ä ltere Firma eine bestimmte Sach­
bezeichnung bis zu einem gewissen Grad zu aussc hli eßlichem G ebrauch verwenden. Das 
ist aber d ie notwendige Folge d er gesetzlichen Ordnung, wonach Aktiengesellschaften 
für ihre Firma a uch Sachbezeichnungen verwenden dürfen (BGE 82 II 342 ). Ob der 
Einwand der Beklagten berechtigt se i, hängt daher nur davon a b, ob sich ihre Firma von 
j ener d er Kl ägerin durch den Zusatz «Aqua» genügend unterscheid e. Das ist mit dem 
Handelsgeri cht auf Grund d es Wortsinnes d er zu verglcir. henden Beze ichnungen «Aqua­
filtro» und « Filtro» zu verneinen. Zwar ist der Beklagten darin zuzustimmen, daß das 
\,\fort « Filtro » an sich noch nichts darüber a ussagt, was filtriert wird, und erst mit einem 
verdeutlichenden Zusatz einen bes timmten Sinn (z.B. Kaffeefi lter, Gelbfi lter, Luftfilter , 
\,Vasscrfiltcr usw.) erl angt. Dieser Einwand entkräftet aber die Auffassung d er Vorinstanz 
nicht , daß vor a llem Flüssigkeiten filtriert werd en. W er von Flüssigkeiten spricht, denkt 
insbesondere a n W asser, einerseits wegen seines häufigen Vorkommens und anderseits 
wegen seiner hervorragenden Bedeutung für das Leben schlechthin. Damit ergibt sich -
ohne Zuhilfenahme der Phantasie - eine natürl iche Gedankenverbindung zwischen 
Fi lter - V\lasserfilter / filtre - fi ltre a eau / fi ltro - aqua filtro. Das Wort «Aqua» ist das 
einzige Unterscheidungsmerkma l zwisch en der Firma der K lägerin und j ener der Be­
klag ten und ist a ls late inische und italienische Bezeichnung für Wasser a uch in der 
deutsch- und französischsprachigen Schweiz a llgemein bekannt. Die Verwcchslungs­
gefah r ist daher gegeben. Sie liegt insbesondere dann vor, wenn der Leser die beiden 
Firmen nicht nebeneina nder und mit zeitli chem Absta nd zu Gesichte bekommt (z.B. in 
W erbeinseraten verschiedener Presseorgane) . Unter solchen Umständen bes teht die 
Möglichkeit, daß er a ls Folge einer Erinnerungstäuschung die beiden Firmen in gedank­
liche Verbindung bringt und irrtümlich a nnimmt, di e Aquafiltro AG se i ein Zweig­
unternehmen der Fi ltro S. A. oder umgekehrt. Die K lägerin braucht sich a ber nicht 
gefa ll en zu lassen, daß Dritte m einen, sie sei eine Tochter- oder Muttergesellschaft der 
Beklagten oder mit ihr wirtschaftlich verbund en (vgl. BGE 92 II 99) . Die Verwechs­
lungsgefahr wird auch insofern erhöht, a ls sich die Tätigkeit der beiden F irmen a us­
schließlich auf das Filtri eren von Wasser b ezieht und sich mindestens teilweise, nämlich 
auf dem Gebiet der W asseraufbereitungsanlagen für Schwimmbäder, überschneidet. 
Die Behauptung der Beklagten, beide Firmen verkehrten größt en te ils mit Fachl euten, 
se t;;t sich über die verbindliche Fes tstellu ng der Vorinstanz hinweg, wonach die Klägerin 
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Kleinanlagen für Private, die Beklagte dagegen Großanlagen für Gemeinden erstell t. 
Zudem beliefert auch die Beklagte private Interessenten. Ob sie damit nur einen geringen 
Anteil des Gesamtumsatzes erzielt, ist für die Frage der Verwechslungsgefahr belanglos . 

A O Art.1 Abs. 2, Art. 4 und Art. 20 

Das ~ffentliche Angebot doppelten Rabattes am Tage des Geburtstages der einzelnen 
Kunden ist als ausverkaufsähnliche Veranstaltung bewilligungspflichtig. 

L' ~ffre dans les journaux d'une double ristourne au jour anniversaire des clients est 
soumise a aulorisation en vertu de l' art. 4 de l' ordonnance du Conseil fediral du 
16 avril 1947 sur les Liquidations et opirations analogues. Il s'agit, en effet, d'une 
opiration analogue a une Liquidation, au sens donni a cette expression par l' art. 2 
al. 2 de ladite ordonnance. 

JT 1968 IV 122ff., Urteil der Waadtcr Cour de Cassation vom l.April 
1968 i. S. Sehopfer gegen Ministere public. 

t:nfait: 

A. Roger Sehopfer dirige !es « Grands Magasins au Centre » de la Societe eoopera ti vc 
de eonsommation d e Lausanne et environs. Des Je 28 aout 1966, il lanc;a une act ion publi­
eitaire sous Je titre « Bon anniversaire» . Par des annonces dans lesjourneaux, les magasins 
«Au Centre» faisaient savoir au publie qu'a l'avenir ehaque client bcnefieierait d ' une 
doubl e ristourne le jour de son anniversaire (la ristourne normale est de 7 % pour !es 
membres de la cooperative et d e 5 % pour !es autres clients) . Nloyennant presentation 
cl'une piece d'identite, Je client, meme si c'est un enfant, rec;oit une carte qui lui donn e 
droit a Ja double ristourne sur tous !es achats faits dans la journee pour son compte et 
celui de tiers. 

Du 28 aout 1966 au 16 mai 1967, trente-quatre clients par jour - en moyenne - ont 
beneficie de Ja car te d'anniversaire; ils ont achete chacun en moyenne pour 151 fr. de 
marehandises par jour. 

B. A deux reprises, soit Je 5 decembre 1966 et le 6 fevri er 1967, le Departement cantonal 
de justice et police, a pres avoir pris l'avis de !'Office federal de l ' industrie des arts et 
metiers et du travail , fit savoir a Ja Soeiete eooperative de consommation que sa cam­
pagne publicitaire « Bon anniversaire» etait soumise a autorisation en vertu de l'ordon­
nanee du Conseil federal du 16 avri l 1947 sur !es liquidations et operations analogues 
(OL); eile lui intima !'ordre de Ja eesser, mais Sehopfer lui repondit qu'il estimait son 
action lieite et Ja eontinuerait. 

Le Departement eantonal d enonc;a !es faits au prefet par lettrc du 3 avri l 1967. Ap­
pliquant l'art.20 OL, le prefet prononc;a eontre Sehopfer, le 18 mai 1967, une amende 
de 500 fr. pour contravention aux art . 1 er et 4 OL. 

C. A la suite de l'opposition du denonce, l 'affaire fut deferec au juge informateur qui 
renvoya Sehopfer d evant 1c Tribunal de simple police du distriet d e Lausanne le 30 no­
vembre 1967. 

Le 12 fevrier 1968, ledit tribunal eondamna Sehopfer, pour violation des art. 1 er et 4 
OL, a une amendc de 500 fr. et aux frais d e Ja eause, en decla rant la Societe eooperativc 
de Lausanne et environs solidairement responsable du paicment de l'amende et des frais. 
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Le conclamne a rccouru en temps utile contrc cc jugement en conelua nt a libera tion 
saus suite de frai s. 

D ans son preavis, 1c Ministere publi c proposc 1c rcj ct du recours, lcs fra is cl 'arret etant 
mis a Ja chargc du recourant. 

En druit: 

1. L'a rt. l er OL d elinil Ja liquidation ou l'operation a nalogue commc « une ventc a u 
deta il pour laquelle lcs acheteurs se voient offrir pa r des annonccs publiqucs des avan­
tagcs momentanes q ue 1c vcndeur ne leur accordera it pas ordinairem ent » . Selon l'a rt. 2 
a l.2 OL, «constituent des operations ana logucs !es ventes dites a u ra ba is qui, tout en 
rcmplissant les conditions de l'a rt. 1 er, n'ont pas pour but ou pour but exclusif l'ecoulc­
m ent complet de ccr ta ins stocks de termines». 

Lc rccourant ne contes tc pas que ses ventes sclon le system e « Bon anni versa irc» sonl 
des ventes au d eta il a u ra bais offertes par des annonces publiques. II pretcnd, en revanche, 
qu'elles ne sont pas soumises a a utorisa tion parce quc l'avantage offert es t non pas mo­
m enta ne, mais permanent. 

Certes, pris du poin t de vue clu vendeur ou de l'enscmblc de la cli cnlele, l'avanlagc 
accord c est du rab le sinon permanent. M a is, commc l'a remarque avcc ra ison le prcmier 
juge, pour apprecicr si l'avantage cs t momenta ne, c'es t a u point de vue d e chacun des 
ache teurs qu'il faut sc placer ; il s'agit d e savoir si, pour lui , l'avantage es t of-Ie rt d 'une 
fac;on d urable ou si, a u contraire, il ne peut en beneficier que mom enta nement. 

II convient de rappelcr, en effet, quc l'ordonna nce du 17 a vril 1947 sur les liquida tions 
e t operations analogues a ete prise en execution de l'art. 17 de la loi du 30 septembre 1943 
sur la concurrencc deloyale et quc, sclon la circula irc du 16 avril 1947 du D epartement 
federa l d e l' economie publiq ue (FF 194 7 II p. 71 ) , le contr6le d es li q uida tions et opera­
tions a na logues a ete organise « da ns le dessein d 'assurer le respcct des regles d e la banne 
foi ». D e ce point de vue de la concurrcnce, il faut examiner si l 'avantage momenta ne 
pour chaquc ache tcur « I'amene a cro ire qu ' il ne pourra p lus a l'avenir acqu erir la 
marchandise a un prix a ussi favorab le» (RO 9 1 IV 102 = JdT 1965 IV 114). 

2. Pour contes ter que l'avantage de la double ristourne est m omentane, le rccoura nt 
fait va loir sa p eriod icite. Or, dit-i l, lcs avantages periodiques ne sont pas consid eres 
comme momen tanes, pu isque !es tribunaux ont admis que Ics ven tcs au raba is fa itcs 
rcgu li erem ent un eerta in jour de la semaine, par cxcmple Je lundi , ne sont pas soumises a 
l'autorisation. 

Cctte compara ison n'es t pas pcrtincnte. 
Comme Je relevc l'arret cite par le recourant (RO 9 1 IV 102 = JdT 1965 IV 11 4) , 

l'avantage est particu lier e t m omentane lorsqu' il tente l'acheteur et lu i fait croirc qu'il 
ne pourra plus a l'avcnir acqucrir la ma rchandisc a un prix aussi favorable. Or, il cs t 
evident que du point de vue de la tentation de l'acheteur, une period icite d'une scmainc 
ne peut se comparer a celle d 'une annee. Si l'acheteur peut a isement attendre huit j ours 
pour son achat, il ne pourra ou ne voudra pas en genera l patientcr un an, a lors sur tout 
qu'i l n'es t pas assure que l 'offre sera maintenue au cours des a nnees sui vantes. 

Le T ribunal fedcral s 'es t d'a illcurs prononce sur cette question dans son a rret Ministerc 
public de Neuchatei c . Mermoud (RO 91 I V 1963). Apropos des ventes d 'ete de la 
G uild e du Livre, qui se renouvclaien t depuis quinze a ns, il a rcm arque que « la perio­
d icite p lus ou moins reguliere d'une operat ion ne lui en leve ricn d e son caractere excep­
t ionncl» . 
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L e recourant invoquc (m emoire pagc 4 , ehiffrc IV) la jurisprucl cncc fcclcra le selon 
laquellc le eommen;ant qui a ccorcle d es rabais d e quantite pour d es a ehats a ttcignant un 
certain montant p enclant une perioclc cl e terminee nc procecl e p as a une operation ana­
logue a une liquicla tion parce que l' a vantage n'cs t pas limitc cla ns le temps. Mais 1c 
recoura nt pcrcl d e v ue qu 'en pareille oeeurrenee, n'importe qui peu t a cheter pour un 
monta nt illimite, d e sor te quc l'avantage es t offert consta rnment a toute personne qui veu t 
en profiter. 

Qua nt a u cas cl'avantages aceorclcs a ux aehe teurs p enclan t !es heures d e moinclre 
a ffiuence (m emoire pa ge 4-, in fine) , il cliffere egalernent du eas present en ecla que 
ehac un peut eonsta mment b enefieier d e l'avantagc en sc presentant chcz Je vendcur a u 
momcnt voulu . 

Enfin, on ne saurait non plus ass imil er aux rabai s offerts ajour fixe la double ristourne 
du reeoura nt , qui pretend que l'avantage est ainsi a eeord e d e fa ,;:on permanente a l 'en­
scmble d es a eheteurs, mais sous une forme qui p ermet a 1 / 365° d es aehe tcurs d 'en profiter 
ehaque jour. Or, c'es t preeisement eette forme, qui donne a l'ava ntage son earac terc 
momenta ne e t fait qu'il ne clifferc p as, cl a ns ses effe ts (bi cn enlendu abs traclion faite d e 
l'eneombrem cnt d es rn agasins) d ' un ra ba is qui serai t eonsen ti it l 'ensembl c d es aehetcurs 
penda n t un seul jour d e l'annee . 

3. Selon le reeourant (memoire p age 4, premier alinea), si la doubl e ri stournc oflcr tc par 
lui constitue un ava ntage clont il faut profiter , ee t a vantage ne coneerne pas le public en 
general , mais seulem ent les p ersonnes qui ont leur a nniversaire p enda nt la period e d e 
publiei te. II en resulterai t , selon lui, le clilemrne sui va nt : ou bicn la publicite n'est clcsti nec 
qu'a ux personnes ayant leur a nnivcrsaire pencla nt Ja periocle ou eile es t fa ite e t a lors 
eile ne s'a clresse p as au public en general ; ou bien elle eoneerne le publi e en general et d es 
lors l'o ffre n'es t pas limitee cla ns le ternps. L e recourant en clecluit quc l 'operation, cla ns 
lcs d eux eas, n 'es t pas soumisc a l'ordonnance sur lcs liquiclat ions. 

II n'es t pas niablc que la p ublieite en qu es tion s'adressc a u public cn gcncra l c l quc 
l'avantage est offcr t cl 'une m a niere dura bl e, si ce n 'es t p erma nente. M a is eet a vantage, 
s' il est aceorde a u publie en general, es t limite cla ns le temps pour lc benefieia ire, puisque 
e 'es t non pas le publi e d a ns son cnsemble qui peut, tous les jours, en profi te r, m a is ehaqu c 
a cheteur en parti culier e t qu'il ne peut en user qu 'une foi s pa r a nn ee. 

4 . L e r ceoura n t invoque eneor e l'art. 51 d e Ja loi vaucloise sur la poli ee du eommeree, 
selon lequel les ava ntages d e 10 % et m oins n' e taient pas consicl cres comme d es raba is 
soumis a autorisation. 

M a is il faut no te r que eet le clisposition n 'eta it pas appliea ble en l 'espeee, puisque le 
rabais eonsenti aux membres d e la Soeiete eooperative e tai t d e 14 %. En outre, leclit 
art. 51, s'il p ermettai t en to ut temps un ra ba is d e l O % a u m aximum, ne dispensai t pas 
le eommer,;:a nt d e sollieiter une a utorisation lorsque ce raba is e ta it presente da ns d es 
a nnonees publiques comme une offre exceptionnelle valabl e seulement pour un temps 
limite. Enfin, le recourant clecla r e lui-meme que le T ribuna l fecleral avaitjugc eontraire 
a u clroit fe cl eral une clisposition cantonalc du m em e genre. II s' ensuit que l'a rt. 5 1 d e la 
Joi vaucloise (abrogee d es lc 20 fevrier 1967) ne rendait pas liei tes lcs ven tes a u raba is 
faites sans a utorisation par le reeourant. 

Atout le moins, ajoute le reeourant, doit-on admettre qu' il a vait d es moti fs suffisants 
d e se eroire en clroit cl 'agir eomme il l' a fait. Le premier juge a fait bonne justice d e eet 
a rg ument en relevant que, si le recourant pouvait invoquer l 'crrcur d e clroit ava nt cl'c tre 
interpelle par l 'autorite administrative, il ne pouvait plus Je faire apres que 1c D ep ar tem ent 
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cantonal dejustice et police l'eut invite, Je 5 decembrc 1966 , «a renoncer ii offrir l'avan­
tage et a cesser toute publicite a son sujet». Au reste, il rcssort du dossier prefcctoral que 
j amais Je recourant n 'a invoque ledit art. 51 pour justifier son attitude. II n'en parl e ni 
dans sa lettre du 8 d ccembre 1966, ni dans cclle du 16 fevrier 1967. Dans sa lcttre du 3 mars 
1967, il parait au contraire penser que cette di sposition legale ctait un obstac le it son 
«action», puisqu'il invoque l'abrogation de la loi cantonale. 

C'cst donc a tort que Je recourant se prcvaut d ' une errcur d e droit. 

Kartellrecht 

Die Ve,jährung der Schadenersatz:,ansjJrüche beginnt trotz:, Kenntnis des Schadens 
und dessen Urhebers bei fortgesetzten Schädigungshandlungen erst im Zeitj;unkt 
der Beendigung der Schädigungshandlungen, jedoch nicht etwa im Zeitpunkt, in 
welchem der Geschädigte vom Aufhören der Schädigungshandlungen Kenntnis 
erhält. Es ist Sache des Geschädigten, dafür Sorge z:,u tragen, daß er vom Auf hören 
der Schädigungshandlungen Kenntnis erhält. Er hat keinen Anspruch darauf, daß 
ihm der Schädiger hievon A1itteilung mache. Im Zweifelsfalle muß der Geschä­
digte fiir ve1jährungsunlerbrechende Handlungen besmgt sein . 

Dans le cas d' atteinles dommageables continues, la prescription de l' action en 
dommages-interets ne cornmence a courir, malgre la connaissance du dommage et de 
l' auteur des atteintes, qu' au moment ou ces atteintes prennent fin et non pas seule­
ment des l'instant ou le lese a eu connaissance de ce que ces atteintes avaient prisfin. 
ll ajJjJartient au lese de se montrer assez:, vigilant pour qu'il ait connaissance de la 
cessation de ces atteintes dommageables. ll ne peut pretendre a ce que l' auteur l' en 
tienne informe. En cas de rloute, le lese peut interrompre la jJrescription. 

Veröffentlichungen der Schweiz . Kartell kommission 1968, S. 352 ff., Ur­
te il der I. Zivil abteilung des Bundesgerichtes vom 20. Februar 1968 i. S. 
Zellweger-Pugin, Brenn- und Treibstoffe GmbH, Bern, gegen Un ion 
suissc des ncgociants en comb ustibles, Lausanne. 

a) Vers Ja find e la Premiere Gu crrc mondiale, !es marchancls de charbon de Suisse 
ont fonde unc societe cooperati ve sous Je nom de « Societe suisse des marchands de 
charbon » (en abrege SM), qui a e tc inscrite le 16 novembre 1929 au registrc du com-
1nerce de Lausanne. 

Celle societc a conclu avec !'Union suisse des importateurs et gross istes en charbons 
(c n abrege UI) le «contrat d'assainissement pour 1c comm crce su isse des charbons», en 
\·ertu duqucl (art. I ) Jes importatcurs m embres de l 'UI s'engagea ient a ne servir qu e les 
mareha nds membres d'une federat ion affiliee a la SM. 

Le 25 juin 1959, l'assemblee des d clegues de Ja SM a decide la dissolution de la socicte 
cooperative e t sa t:ransformation en une association des art. 60ss. CC sous le nom de 
«U nion suisse des negociants en combustibles» (en abrege UNC), qui a repris l'actif et 
le passif de Ja coopcrat ivc. Cell e-ci lüt radiec au registre du commcrce le 12 mai 1960, 
sans q11 e la nouvell c associat ion y fut inscritc. 
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Enfin, le 23 avril 1964, l'UNC a egalement decide sa dissolution et a cesse taute activite 
autre que celle necessaire a sa dissolution. Son avoir social a ete remis a !'«Union suisse 
des negociants en combustiblcs, federation de cooperatives», fondee le meme jour. 

b) Le 29 novembre 1956, Ja societe Zell weger-Pugin, Brenn- und Treibstoff S. a r. l. 
a d emande son admission dans la «Berner Vereinigung der Kohlenhändler der Stadt 
Bern und Umgebung», fecleration affiliee a Ja SM. Cette clemande fut rejetee Je lende­
main. Sur recours d e la rcquerante, le tribunal arbitral prevu a cet effet par !es statuts 
maintint Ja decision de refus, estimant que la recourante ne reponda it pas aux conclit ions 
prevues par !es statuts de Ja SM pour exploiter un commerce independant de charbon. 

Cette cl ecision avait pour consequence que, selon lcs engagements pris clans le contrat 
d'assainissement, !es importateurs membres de l'UI ne pouvaicnt pas livrer Jeur marchan­
dise a Ja societe Zellwcger-Pugin. 

c) Par memoire du 17 avril 1961, 1a societe Zcllweger-Pugin introduisit action dcvant 
la Cour civile du Tribunal cantonaJ vaudois contre !'Union suisse d es negociants, ayant 
cause de la Societe suisse des marchancls d e charbon . E lle concluait: 

Pri11ci/H1leme!il: 

-- a ce quc Ja defenderesse soit tenue de prenclre les mcsurcs (qu' elle indiquait) pour 
rompre Je boycott clont la clemanderesse etait l'objet; 

- a ce que Ja defendcresse soit tenue de verscr a Ja demandcresse un montant de 
180000 francs a titre d e dommages-interets pour la perioclc allant du 1 er clecembre 1956 
au 31 clecembrc 1959 et en outre 2500 francs par mois pour la periocle ayant commcnce 
lc ]crja nvicr 1960; 

Subsidiairement: 

- a ce que la d efenderesse soit tenue de verser a la demancleresse a titre d e dommagcs­
interets un montant de 2500 francs par mois pour la perioclc ayant commence lc 12 mai 
1960. 

La clefcncleresse conclut a libera tion des fins d e la demancle. 
La procedure suivit son cours par l'echange des memoires qui sc termina Je I er octobre 

1962, date du clep6t de Ja duplique . Le 27 sep tembre 1963, la dcmand eresse versa une 
piece en cause; eile en fit de meme le 10 septembre 1964, invitant chaque fois le greife a 
conserver l'enveloppe pour apportcr Ja preuve que cette production avait interrompu la 
peremption d'instance. 

L e 25 aout 1965, la d emancleresse requit Ja continuation de la proceclure par citation 
a l'audience preliminairc. Sur quoi Ja clcfencleresse invoqua la prescription de l'action. 

Par convention de procedure du 6 mars 1967, les parties ont clecide de faire juger 
separement et cl 'aborcl Ja question de Ja prescription et cellc de Ja conclusion I d emandant 
1a cessation du boycott. 

d ) La Cour civile du Tribunal cantonal, clans sonjugement du 7 juillet 1967, a declare 
l'action prescrite et , cn consequence, eile a rejete !es conclusions soumises a sonjugement 
par la convention d e procedure du 6 mars 1967. 

La demanderesse a recouru en reforme en temps utile. Ell e conclut a cc que l'action 
soit d eclaree non prescrite, demandant implicitement le renvoi de la causc au Tribunal 
cantonal pour nou veau jugement sur Ja conclusion I de Ja demand c. 

La societe clefcnderessc conclut au rej et du recours dans la mesure ou il est reccvablc. 
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Considirant en droi t : 

1. L'ac tion inlcntee par Ja d emandcresse a pour but de faire cesser Je boycott clont 
celle-c i a ete l'obj et et de l ' indemniser du dommage subi. Le Tribunal cantonal a admis 
que cctlc act ion csl prescritc parce qu ' il s'es t ecoul e plus d'une annee entre Je momcnt 
Oll la dcmanderessc a cesse Je boycott du fait de sa dissolution le 23 avril 1964 e t le jour 
(25 aout 1965) Oll la demandcresse a interrornpu la prescription par sa demand e de fixer 
l' audience prcliminaire dans la presente action. 

La recouran te contes te cet te m a ni erc de voir. A son a vis, le point de depa rt de la 
prcscription n 'cs t pas Je 23 avril 1964, date Oll le boycott a cesse, m a is Je 8 octobre 1964, 
datc oü Ja panie soi-disant lesce a cu conna issance de Ja cessation par l' inscription au 
registrc du comm erce de la nouvelle Union suisse d es negociants en combustibles, lede­
rati on de coopera ti ves. 

Ccl argumen t cst irreceva blc. En cfk t, Ja demandcrcsse n'a pas a lleguc dans Ja procc­
clure cantonale avoir connu sculem ent Je 8 oc tobre 1964 la dissolu tion de l'UNC e t, par 
consequcnt, la cessa tion du boycott que cc llc-ci excn;ait. Ce fait nc ressort pas dujuge­
rn cnt at taqu e. II s'agit clone d'un fait nou vcau que Ja recourante nc peut pas presenter 
ckvant Je Tribunal federa l, en vertu de l'a rt. 55 lettre c O.J. D'ailleurs, meme si cct argu­
mcn l ctai t rcccvablc, i I d evrai t etre rcj ete. En cflc t, selon l'art. 60 al. 1 CO, Ja prescription 
court «i:t comptcr dujour Oll Ja parti c lesee a eu connaissance du dommage a insi que d e Ja 
pe rsonnc qui en est l'auteur». C'es t a tort que Ja recourante veut «deduire» de ce texte 
que, lorsque Je dommage cst du a un etat continu comme en l' espece, Ja prescription a 
son point de d cpart des 1c moment oü le lese a appris la cessation du trouble. Le texte 
legal nc d it ri en d e pareil et l'on ne voit pas pa r quel raisonnem ent on en pourrait tirer 
une telle clcduction. /\ u contraire, da ns cc cas, il incombe a u lese d e connaitrc le mom ent 
oü l'effet dommageablc es t supprime et oü Ja prescription commence a courir. Celui-ci 
doit etre asscz vig ilant pour d etcrminer ce mom ent e t ne peut exigcr que l'auteur du 
clommage le lui fasse connaitre. En cas de doute, il pourra sa uvegarder scs droits c n inter­
rompant Ja prescription par une poursuite ou par un acte judiciaire. 

La recourantc ne peut d'ailleurs pas faire valoir qu'elle ignorait l'etcndue du dommage 
pui squ'cn ouvrant action eile avait deja es tim e la valeur du tort qui lui etait cause. 

C'est clone avcc ra ison que les premi crs juges ont fixe au 23 avri l 1964 Je point de 
dep a rt du cl clai de prescription. 

2 . La rccourante rcprencl d a ns son rccou rs cn reforme l'argument qu'ellc avait cleit 
fait valoir dcvant le Tribunal cantonal et sclon lequel eil e aurait interrompu Ja prescrip­
tion lc 10 septembre 1964 en deposan t une piccc en cause. 

La Cour civile vaudoisc a releve la clistincti on a faire en tre l'acte judicia ire tel qu ' il es t 
prevu a l'art. 138 a l. 1 CO pour interrompre la prescription et l 'acte interruptif de Ja 
peremption d'instance en droit vaudois. Avec ra ison, eile a consiclere que le simple dep6t 
d'une piece n'est pas, sui vant la jurisprud ence, un ac te judiciaire suffisant pour inter­
romprc la prescr ipt ion. La cour de ceans admet sur cc point !es motifs du jugem ent clont 
cst reco urs. 

C'est d'a illeurs a tort que la rccourante invoq ue le passage de l' a rrct Ember c. Schaffner 
(RO 86 II 340) Oll Je Tribunal federal obscrve que l'application des art. 137 a l. 1 et 138 
a l. 1 CO scrai t devenue problematique d epuis que, dans le clroit de procedure, le prin­
cipcs'instaurc d e plus en plussuivant lequel il appartient aujuge de veiller a u deroulement 
norma l et a l'avancem ent rapide du progres. Cette reference n 'est en tout cas pas perti­
ncntc, s'agissant de la pror t·dure vaudoisc oü J'auclience preliminairc, qu i suit l'echange 
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des ecritures, es t fixee par le jugc a la rcquisition d e la partie Ja plus diligente (art. 294 
CPC vaudois) . 

3. D a ns son arrct Mini cra du 11 septembre 1962 (RO 88 II 209) , lc Tribunal fedcra l, 
modifia nt sa jurisprudence, a prononce qu 'un groupem ent qui tend a defendre !es intcrc ts 
cconom iques de ses mcmbres a un but economique et n'acqui crt pas Ja personna lite 
juridique en vertu de l 'a rt. 60 CC. Puis, revenant a sa jurisprudence anter icure clans 
l'arrct Al ex Martin S.A. du 10 novembre 1964 (RO 90 II 333), il ade nou veau aclmis 
qu'un tel groupem cnl acquiert Ja pcrsonnali te juridiquc, tant qu ' il n'cxp lo itc pas lui­
m em e une entrcprise eeonomiquc. La rccourantc souti cnt que, p enda nt Ja periode qui 
s'cst terminee Je 10 novembre 1964, Ja prcscription a e tc suspendue en vertu de l'art. 134-
ch . 6 CO, p a rce qu 'e lle n 'avait pas Ja possibilite de fa ire valoir sa crcance contre la dc­
fend eresse a laquclle Ja personnalite n 'etait pas reconnue. II s'ensuivra it, a son avis, quc 
la prescri pt ion a urai t seul emcnt commence a cou rir d es 1c 10 novcmbrc 1964 et n 'aurait 
pas e tc acquise lorsqu'c ll c a cte interrompuc Je 25 juin 1965 . 

Celle objcction ne pcu t pas e tre aclm isc. 
En cffet, la jurisprudcnce reprise 1c 10 novembre 1964 pa r l'arret Alex l\1artin S. A . 

rcconnait la personna lite de Ja defend crcssc et des assoc ia tions du m em c ge nre, qui avait 
e tc con testee par l'arre t Miniera. Con11rmant cettejurisprudence, la cour d e ceans aclmet 
la personna li te juridique de Ja dcfcncl cresse et , par ta n t, sa qualite pour repondre a 
l'ac tion introduitc. II n'y a des lors pas de raison de suspendre Ja prcscripti on en vertu d e 
l'art. 134 ch.6 CO. 

C ertes, cn poursui vant son act ion contrc Ja cl efcndcresse avant l'arre t A lex l\!Iart.in 
S. A. , Ja cl cmanderesse ri squait, vu l'arre t Mini era, de se faire opposer l'absence de per­
sonna li te juridique de Ja defcnderesse. II pcut paraitre rigoureux de consid ercr que la 
prcscription continuc a courir pendant Ja periocle ou , pa r un changemcnt d e jurispru­
dcncc, la defcnd ercssc paraissait nc pas avoir la qua litc pour reponclre a l'ac tion. C'es t 
toutcfois Ja m em c rig ueur que comportc Je principe qu 'un changement de jurisprudence 
nc donnc pas le droit d e faircjugcr a nouveau unc causc tranchec se lon l'anciennejuris­
prudencc. En l 'cspccc, ri en n'empcchait Ja recourantc de tenter, cornmc l'a fait Ja socic te 
Alex M a rtin S. A ., d e poursuivre l'act ion introcluitc et de chcrcher a rcnverser la juris­
prucl encc de l'arret Mini era. J\ taut le moins aurai t-cllc pu interrompre Ja prescription, 
en exen, a nt une poursuite pour le montant des dommagcs-in terets rcclam es. Si e ile ne 
l'a pas fa it , e il e subit lcs conscquences de son inaction . 

Pa r ces motifs, le Tribunal fideral rcj cttc Je rccours dans Ja rncsure ou il es t rcccvablc e t 
confi rmc le jugem cnt a ttaquc. 



Internationale Abkommen auf dem Gebiet 
des gewerblichen Rechtsschutzes und des Urheberrechts 

( l. September 1968 bis 1. Februar 1969) 

Pariser Verbandsübereinkunft (Stockholmer Fassung) 

Senegal und die UdSSR haben ihre R a tifikationsurkunde am 19.Sep­
tember und 4. Dezember 1968 hinterlegt. 

Pariser Verbandsübereinkurift (Lissaboner Fassung) 

I talien ist mit Wirkung vom 29. Dezember 1968 beigetreten. 

Madrider Abkommen über die Unterdrückung falscher und irreführender Herkunfts­
angaben 

Italien is t der Lissaboner Fassung dieses Übereinkommens mit \,Virkung 
vom 29. Dezember 1968 beigetreten. 

Lissaboner Abkommen über den Schutz der UrsjJrungsbezeichnungen und ihre inter­
nationale Registrierung 

Italien hat das Abkommen mit Wirkung vom 29. D ezember 1968 rati­
fiziert. 

Berner Übereinkunft zum Schutze von Werken der Literatur und der Kunst (Stock­
holmer Fassung) 

Senegal hat am 19. September 1968 die R atifikationsurkunde über den 
Beitritt zu diesem Übereinkommen hinterlegt. 

(Mitgeteilt von d er Patentabteilung der Ciba Aktiengesellschaft) 



Canada 

Zwangslizenz 

Aus der Praxis des Auslandes 

Urteil des Exchequer Court ofCanada vom 20. September 1967 (Cana­
dian Patent Reporter 53, S. 193 ff. ) 

Art. 41 (3) des Patent Act bestimmt: 
«Wenn ein Patent erteilt ist für eine Erfindung, welche zur Herri chtung oder H ervor­

bringung von Nahrungsmitteln oder M edizin bestimmt oder geeignet ist, so ha t der 
Commissioner, falls Gegengründe nicht vorzuliegen scheinen, jeder Person, die e inen dies­
b ezüglichen Antrag stellt, eine auf den G ebrauch der E rfindung zwecks H errichtung 
oder H erstellung von Nahrungsmitte ln oder M edizin beschränkte Lizenz zu erteilen, 
j edoch nicht darüber hinaus; bei der Fes tsetzung d er Grenzen dieser Lizenz und der 
Feststellung d er Höhe der Abgabe oder einer anderen zu zahlenden Entschädigung hat 
der Commissioner darauf Rücksicht zu nehmen, daß es erwünscht ist, d as Nahrungs­
mittel oder di e l\1edizin dem Publikum zu einem möglichst niedrigen Preise, bei d em 
auch der Erfinder eine entsprechende Vergütung für seine der Erfindung zugrunde 
liegenden Forschungen erhält, erreichbar zu machen.» 

D er Pa tentinhaber erhob Beschwerden gegen die Erteilung einer 
Zwangslizenz bezüglich der Herstellungsverfahren für eine pharmazeu­
tische Substanz sowie gegen die Höhe der Lizenzgebühr. Beide Beschwerde­
punkte wurden abgewiesen. Zur Begründung wird angeführt, d er Patent­
inhaber könne die Erteilung einer Zwangslizenz nicht dadurch verhindern, 
daß er seinen Fabrikationsbetrieb nach Kanada verlegt, dort das Arznei­
mittel produziert, allen Bedürfnissen des kanadischen Marktes genügt, in 
Kanada die diesbezügliche Forschung betreibt und das Produkt von dort 
exportiert. Die zitierte Bestimmung wolle nicht aussagen, daß es dem 
Patentinhaber erlaubt sein soll, selbst eine Reihe von Umständen zu schaf­
fen, welche dann als gute Gründe für die V erweigerung einer Zwangs­
lizenz angesehen werden sollten. Die Tatsache, daß die Zwangslizenz­
gebühr für das entsprechende englische Patent um ein Vielfaches höher 
angesetzt worden ist, wirke in keiner Weise präjudizierend für den Ent­
scheid des Commissioner. 



Internationale Abkommen auf dem Gebiet 
des gewerblichen Rechtsschutzes und des Urheberrechts 

( 1. September 1968 bis 1. Februar 1969) 

Pariser Verbandsübereinkunft (S tockholmer Fassung) 

Senegal und die UdSSR haben ihre Ratifikationsurkunde am 19. Sep­
tember und 4. Dezember 1968 hinterlegt. 

Pariser Verbandsübereinkunft (Lissaboner Fassung) 

Italien ist mit Wirkung vom 29. Dezember 1968 beigetreten. 

Madrider Abkommen über die Unterdrückung falscher und irreführender Herkunfts­
angaben 

Italien ist der Lissaboner Fassung dieses Übereinkommens mit \,Virkung 
vom 29. Dezember 1968 beigetreten. 

Lissaboner Abkommen über den Schutz der UrsjJrungsbezeichnungen und ihre inter­
nationale Registrierung 

Italien hat das Abkommen mit Wirkung vom 29. D ezember 1968 rati­
fiziert. 

Berner Übereinkunft zum Schutze von Werken der Literatur und der Kunst (Stock­
holmer Fassung) 

Senegal hat am 19. September 1968 die Ratifikationsurkunde über den 
Beitritt zu diesem Übereinkommen hinterlegt. 

(Mitgeteilt von d er Patentabteilung der Ciba Aktiengesellschaft) 



Canada 

Zwangslizenz 

Aus der Praxis des Auslandes 

Urteil des Exchequer Court of Canada vom 20. September 1967 (Cana­
dian Patent Reporter 53, S. 193 ff. ) 

Art. 41 (3) des Patent Act bestimmt: 
«Wenn ein Patent erteilt ist für eine Erfindung, welche zur H errichtung oder Hervor­

bringung von Nahrungsmitteln oder Medizin bestimmt oder geeignet ist, so hat der 
Commissioner, falls G egengründe nicht vorzuliegen scheinen, jeder Person, die einen dies­
bezüglichen Antrag stellt, eine auf den G ebrauch d er Erfindung zwecks H errichtung 
oder H erstellung von Nahrungsmitteln oder Medizin beschränkte Lizenz zu erteilen, 
jedoch nicht darüber hinaus ; bei der Festsetzung der Grenzen dieser Lizenz und der 
Feststellung der Höhe d er Abgabe oder einer anderen zu zahlenden Entsch"äcligung hat 
d er Commissioner darauf Rücksicht zu nehmen, daß es erwünscht ist, das Nahrungs­
mittel oder die 1\1:edizin dem Publikum zu einem möglichst niedrigen Preise, bei dem 
auch der Erfinder eine entsprechende Vergütung für seine der E rfindung zugrunde 
liegenden Forschungen erhält, erreichbar zu machen.» 

D er Patentinhaber erhob Beschwerden gegen die Erteilung einer 
Zwangslizenz bezüglich der Herstellungsverfahren für eine pharmazeu­
tische Substanz sowie gegen die Höhe der Lizenzgebühr. Beide Beschwerde­
punkte wurden abgewiesen. Zur Begründung wird angeführt, der Patent­
inhaber könne die Erteilung einer Zwangslizenz nicht dadurch verhindern, 
daß er seinen Fabrikationsbetrieb nach Kanada verlegt, dort das Arznei­
mittel produziert, allen Bedürfnissen des kanadischen Marktes genügt, in 
Kanada die diesbezügliche Forschung betreibt und das Produkt von dort 
exportiert. Die zitierte Bestimmung wolle nicht aussagen, daß es dem 
Patentinhaber erlaubt sein soll, selbst eine R eihe von Umständen zu schaf­
fen, welche dann als gute Gründe für die Verweigerung einer Zwangs­
lizenz angesehen werden sollten. Die Tatsache, daß die Zwangslizenz­
gebühr für das entsprechende englische Patent um ein Vielfaches höher 
angesetzt worden ist, wirke in keiner Weise präjudizierend für den Ent­
scheid des Commissioner. 
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Während der Beitrag des Lizenznehmers an die Forschungskosten in 
England sachgerecht festgel egt wird, ist er nach diesem Urteil in Kanada 
äußerst gering und recht eigentlich nur von symbolischer Bedeutung. 

Frankreich 

Lizenzierung von Know-How 

Urteil der Cour d' Aix-en-Provence vom 23. April 1964 und der Cour de 
Cassation (Ch. Comm.) vom 13.Juli 1966 (Ann., 1967, S. 225, mit Anm. 
von Mathely). 

Mit diesem U rteil wird von der Cour d ' Aix-en-Provence und unter Be­
stätigung der Cour de Cassation festgestellt, daß der sog. Know-How gül­
tigen Bestandtei l eines Lizenzvertrages und damit causa für Lizenzzahlun­
gen bilden kan n. Das Appellationsgericht geht dabei - unter ausdrück­
licher Billigung durch den Kassationshof - davon aus, daß es gleichgültig 
ist, ob der Know-How neu und allenfalls p atentfähig wäre, vielmehr 
komme es darauf an, daß durch die Bekanntgabe des Know-How der 
Lizenznehmeri n lange V ersuche und großer Arbeitsaufwand erspart 
werden. 

Patentverletzung durch Importeur und ausländischen Hersteller 

Urtei l des Tribunal de Grande Instancc de la Seine (3e CH.) vom 
6. März 1967 (rechtskräftig), (Ann., 1967, S. 272) . 

Auf Streitverkündigung des französischen V erkäufers einer M aschine, 
die zur Anwendung eines patentierten V erfahrens diente, ha tten sich 
Importeur und ausländischer H ersteller in das V erfahren eingelassen. 
Nach Fests tellung der Gültigkeit d es betreffenden Patentes wurde sowohl 
gcgenü ber dem französischen V erkäufer wie auch gegenüber dem Impor­
teur und ausländischen H ersteller auf Pa tentverletzung erkannt und die 
drei Genannten solidarisch zur Schadenersatzleistung verurteilt. In bezug 
auf den Importeur wurde festgestellt, daß die Einfuhr eines patentverl et­
zenden Gegenstandes eine materiell e Tatsache darstelle, die von beli ebigen 
Dritten, allenfa lls auch vom Nichteigentümer begangen werden könne, 
was vora usse tzt, daß der Importeur ta tsächlich nicht Eigentum an den von 
ihm importierten Maschinen gehabt hat. Ihm sowie dem ausländischen 
H ersteller wird vorgeworfen, daß sie bei der V erletzung des französischen 
Patentes mitgewirkt haben, was die solidarische V erurteilung mit dem 
französischen V erkäufer rechtfertige. 

(Mi tgete ilt von der R echtsabteilung der J. R. Geigy A.G., Basel) 



Buchbesprechungen 

Boden/zausen G. H. C.: Guide to the application of the Paris Convention for tlze 
Protection oflndustrial Property. V erlag BIRPI, Genf 1968, 255 S., Leinen. 

In einleitenden Bemerkungen stellt der V erfasser fes t, daß das Werk nur se ine persön­
liche Me inung zum Ausdruck bringe, da das Internationale Amt a ls mit der Verwaltung 
der Convention betraute Stelle nicht zuständig sei, Interpretationsfragen bezüglich der 
Convention zu entscheid en. Auch wenn damit BIRPI lediglich a ls Verleger des Werkes 
erscheint , w ird man doch davon a usgehen dürfen, daß den d a rin vertre tenen Ansichten 
über die Auslegung der Con vent ionsvorschriften angesichts der heutigen Stellung d es 
Autors und seiner langjährigen Tätigkeit auf dem Gebi et des gewerblichen Rechts­
schutzes schon vor Übernahme der Leitung des BIRPI faktisch hohe Autorität zukommt. 

W eiter s tellt der Autor einleitend fest, daß se ine Arbeit in einfachster Weise die wich­
tigsten Fragen d er Anwendung der Convention erörtern will, und zwar unter Vermei­
dung theoretischer Erörterungen und nur gelegentlicher Zitierung von Literaturstell en, 
Rechtsvorschriften einzelner Mitgliedstaaten und Judikatur. D en Erörterungen zu ­
grunde gelegt ist die Stockholmer Fassung ( 1967) der Convention. Es darf angenommen 
werden, daß dieser Stockholmer Text innert relativ kurzer Frist der für viele und wichtige 
Länder verbindliche Text wird. Überdies betreffen die Änderungen d er Stockholmer 
Fassung gegenüber dem Text der vorangegangenen R evision von Lissabon ( 1958) in der 
H auptsache administrative Bestimmungen und di e Übergangsbest immungen im letzten 
/\rtikel (30) der Convention. 

Nach den einleitenden Bemerkungen enthä lt das Buch ein e kurze Übersicht übn die 
Geschichte der Convention. Und hinsichtlich der durch die Convention begründeten 
R echte werden diese in vier Kategorien eingruppiert. Die erste Gruppe umfaßt im we­
sentlichen die Regeln mit international-öffentlichem Rechtscharakter und die admini­
strativen Regeln. In eine zweite K ategorie werden die Vorschriften eingerei ht , welche 
die Mitgliedstaaten z u bestimmter Legislation im Gebiet des gewerblichen R echtsschut­
zes verpflichten oder sie zu solch er ermächtigen. Die dritte Gruppe umfaßt die Bestim­
mungen der Convention, die Rechte und Pflichten der priva ten Parteien betreffen, jedoch 
lediglich insoweit, a ls sie die Anwendung des Landesrechtes der Mitgliedstaaten auf diese 
Parteien fordern . In Gegenüberstellung hiezu betrifft die vier te Gruppe diejenigen mate­
ri e llen Conventionsvorschriften, die R echte und Verpflichtungen der privaten Parteien 
betreffen , welche im Einzelfall direkt auf diese a nwendbar sind. 

Als Hauptteil d es Werkes folgt dann auf 206 Seitenartikelweise ein knapper Kommen­
tar d er 30 Artikel der Convention, gefolgt von einer Textwiedergabe der Stockholmer 
Fassung und von einem Verzeichnis der Staaten, welche am 1. April 1968 der Pariser 
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MSchG Art.14 Abs. l Ziff. 2 

Die Bezeichnung «Pilsen», « Pilsener», « Pils» u. ä. sindfür Brauereierzeugnisse 
als Angaben über die Herkunft der Erzeugnisse aus der Tschechoslowakei aufz:,u­
fassen. Sie können daher als Markenbestandteil nur zugelassen werden, wenn die 
Marke für tschechoslowakische Erzeugnisse bestimmt ist. 

Lesens d'indications de provenance de marchandises d' origine tchechoslovaque doit 
etre reconnu aux .denominations «Pilsen», «Pilsener», «Pils», notamment, 
designant des produits de brasserie. Elles ne peuvent en consequence etre admises 
comme element de marque que lorsque celle-ci est destinee d des produits tchecoslo­
vaques. 

PMMBl 1970 I 8, Auskunft der Markenabteilung des Eidgenössischen 
Amtes für geistiges Eigentum vom 3. Februar 1970. 

Zur Frage, ob in der Schweiz die Bezeichnungen «Pilsen», «Pilsener», «Pils» u.ä. 
als geographische Herkunftsangaben oder a ls Angabe über die Beschaffenheit bestimmter 
Brauereierzeugnisse zu werten sind, nimmt das Amt wie folgt Stellung: 

Es ist bekannt, daß einzelne Länder, wie z.B. Holland, die Bezeichnung «Pi lsener» 
a ls Sachbezeichnung für ein Bier bestimmter Art halten. In der Schweiz sind die Ver­
hältnisse insoweit anders, a ls unser Land sich durch eine ausdrückliche Bestimmung in 
ei nem Handelsvertrag vom 16.Februar 1927 (Bereinigte Sammlung der Bundesgesetze, 
Band 14, S.610)/24.November 1953 (Amtliche Sammlung der Bundesgese tze 1954, 
S. 735) mit der Tschechoslowakei verpflichtet hat, daß « unter Bezeichnungen, in welchen 
das Wort « Pilsen» (« Pizen») in irgendeiner Form oder Zusammense tzung verwendet 
wird, in der Schweiz nur Bier in den Handel kommen oder a usgeschenkt werden darf, 
welches in der Stadt Pizen (Pilsen) in Böhmen hergestellt worden ist.» 

Mit dem Inkrafttre ten des neuen Zolltarifs auf den !.Januar 1960, ist indessen das 
genannte Handelsabkommen aufgehoben worden. Daß aber aufgrund der erwähnten 
internationalen Verpflichtungen unter Bezeichnungen wie «Pilsener», «Pils» oder der­
gleichen in der Schweiz nur Bier a us Pilsen in den V erkehr gelangen durfte, hat dazu 
geführt, daß diese Bezeichnungen in der Schweiz j ed enfalls bis zum genannten Zeitpunkt 
ihren Charakter a ls H erkunftsbezeichnung behalten ha ben . Daß sie diesen Charakter 
inzwischen verloren haben und sich auch in der Schweiz als Sachbezeichnungen für ein 
Bier besonderer Art umgewandelt haben , ist uns eres Erachtens kaum anzunehmen. 
Solange die fraglichen Bezeichnungen auch nur von einem Teil der schweizerischen 
Verkehrskreise, vor a llem von den schweizerischen Konsumenten, a ls H erkunftsbezeich­
nung betrachtet werden, sind sie für das ganze Gebiet der Schweiz a ls solche zu behandeln 
(vgl. BGE 60 II 254) . Jedenfalls wird hier nur der ordentliche Richter maßgebend zu 
entscheiden haben, und heute noch ist uns kein schweizerisches Gerichtsurtei l bekannt, 
das sich in erwähntem Sinne ausgesprochen hätte. 

Wenn die Bezeichnungen «Pilsener», «Pils» und d ergleichen in d er Schweiz immer 
noch a ls Herkunftsbezeichnungen zu gelten haben, so dürfen sie für Bier, das nicht in 
Pilsen hergestellt wird, auch dann nicht verwendet werden, wenn sie von Zusätzen wie 
den Namen der hergestellten Brauereien begleitet sind. Im schon erwähnten Entscheid 
hat das Bundesgericht erklä rt , daß die Marke eines andern auch mit Zusätzen wie Typ, 
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Dictionary of elcc trical engineering, 1967) . Hievon geht auch die vom Büro des inter­
nationalen Verbandes zum Schutze des gewerblichen Eigentums herausgegebene« In ter­
nationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für Fabrik- und Handelsmar­
ken» aus (vgl. verschied ene den Bestandteil Gurte, Gürtel, Riemen oder courroies auf­
weisende Warenbezeichnungen, die im Englischen den Ausdruck belt enthalten) . 
Gleicher Auffassung sind die Hinterleger verschiedener schweizerischer Fabrik- oder 
Handelsmarken, di e für Treibriemen, Gurten, Gürtel, Förderbänder und clgl. bes timmt 
sind und die Silbe belt aufweisen (z.B. die Wort-/Bilclmarke The T eon Belt und die 
Wortmarken Durabelt , Polybelt, Optibelt, Simplabelt, Vertibelt, Mobelt, Interbelt, 
Dynabelt, Ari-Belt) . Die Beschwerdeführerin bestreitet d enn auch den erwähnten Sinn 
der \,Vor tes belt nicht, sondern macht nur geltend, er sei dem Durchschnittskäufer ihrer 
Ware nicht geläufig. Das trifft indessen nicht zu. Treibriemen und Förderbänder werd en 
vorwiegend von Fachleuten der Maschinenindustrie und ihren Abnehmern benötigt. 
Dieser Kundschaft sind Fachausdrücke, auch wenn sie aus dem Englischen stammen, 
bekannt. Es liegt denn auch auf der Hand, daß die Beschwerdeführerin durch den Mar­
kenbes tandteil belt nicht einen Phantas ienarnen vortragen, sondern die Gattung der 
angebotenen Ware kennzeichnen will. 

Der Ausdruck «synchro» sodann entspri cht dem aus ei ern gr iechischen «syn» (gleich) 
und «chronos» (die Zeit) abgeleiteten \ ,Vorte synchron (französisch synchrone; englisch 
synchronous) , welches bedeutet, daß zwei Vorgänge sich in der gleichen Zeit abspielen 
(GROSSER BROCKHAUS, 1957; GRAND LARo ussE, 1964; ROBERT, Dictionnaire alphabeti­
que et analogique de Ja langue frarn;:aise, 1964; HoYER-KREUTER, Technological 
Dictionary, 1964; WEBSTER's N ew World Dictionary, 1964; LANCENSCHEIDT's Encyclo­
paedic Dictionary, 1962 ). Daß der letzte Buchstab e von «synchron » in «synchro» weg­
gelassen ist, ändert am Sinne nichts. In gewissen zusammengesetzten \,Vörtern pflegt 
dieser Buchstabe des vVohlklanges wegen unterdrückt zu werd en, z .B. in « Synchrotron» 
(GROSSER BROCKHAUS, 1957; GRAND LAROUSSE, 1964), «synchrornachine » (GRAND 
L AROUSSE, 1964) und «synchroscope» (WEBSTER's New Worlcl Dictionary, 1964). 

Die Marke Synchrobelt a ls Ganzes weist demnach auf eine Eigenschaft d er Treib­
riemen und Förderbänder hin, für die sie b es timmt ist. Sie hat d en Sinn, bei Verwendung 
dieser Riem en od er Bänder li efen die antreibende und die angetriebene Welle synchron, 
d. h. die Drehungen der ersteren würden ohne j eglichen auf ein Gleiten des Riemens oder 
Bandes zurückzuführenden Zeitverlust im gewünschten V erhältnis (z.B. 1 : 1 oder 2: 1) 
auf di e angetriebene Welle übertragen. Das Wort Synchrobelt ist somit a ls Aussage über 
eine Eigenschaft der Ware Gemeingut und daher als Marke nicht zulässig. 

Daß die Beschwerd eführerin di eses Zeichen nicht für Riemengetriebe, sondern für 
Treibriemen und Förderbänder beansprucht, ist unerheblich. Die Synchronisierung des 
G etriebes soll durch di e Ri em en und Bänder ermöglicht werden, und auf di ese Eigen­
schaft der Erzeugnisse der Beschwerdeführerin weist das Wort Synchrobelt hin. Um 
seinen Sinn zu erfassen, bedarf man nicht der Phantasie oder der Gedankenverbindung, 
wie es in gewissen von der Beschwerd eführerin angerufenen anderen Fäll en (BGE 79 II 
101 Erw.2, 84 II 431 Erw.3) zutraf. 

Es kommt a uch n icht da rauf an, daß der Ausdruck Synchrobelt im Verkehr noch nicht 
gebräuchlich ist. Die Neuhei t eines Wortes schließt seine Würdigung als Gemeingut 
nicht aus, wenn sein Sinn fü r die Kreise, a n die es sich richtet, auf der Hand liegt, was 
namentlich da nn zutrifft, wenn es, wie im vorliegenden Falle, aus bereits bekannten 
Teilen zusammengesetzt ist (BGE 80 II 176 Erw. 3 [Marke Clip] und Entscheid der 
I. Zivilabtei lung vorn 12. Mai 1969 i . S. J. M . Voith GmbH [Ma rke Hyclroforrner] ) . 
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mehr buchtechnischer Art erlaubt sein. Ein Buch von über 2500 Seiten ist, selbst wenn 
es auf Dünndruckpapi er herauskommt, etwas unhandlich. Seine Handhabung würde 
wesen tlich erleichtert, wenn der Anhang separat gebunden würde. Das würd e ermög­
lichen, eine im Anhang entha ltene Gesetzesstelle neben den gerade zu studierenden 
K ommentarseiten des Hauptteiles offen liegen zu lassen, womit das eher lästige ständige 
Vorwärts- und Zurückbl ä ttern weitgehend vermieden werden könnte. Bei einem W erk 
in d ieser Preislage soll te ein separater Einband für den Anhang eigentlich tragbar sein. 

0 . F. lrminger 

Von Uexküll ].-Detlev: German patent law utility model law and Irade mark law. 
T ext of end JanuaiJI 1968. Carl H eymanns Verlag K G, Köln. 

II s'agit de Ja seconcle ecli tion cl ' un ouvrage clont la prem icre ed ition rcmonte a 1962. 
Le Dr UExKÜLL, agen t de brevets a H ambourg, s'es t clonne pou r täche de tracluire en 

a ng la is !es lois actuellem ent en vigueur en R epublique feclera le a llemande en matiere 
de breve ts, d e mocl<'les cl'utilite et de m arques, clans lcurs textes du 2 ja nvier 1968. 

II n'est pas besoin de relever le merite cl'un tel travai l. Les conceptions a nglo-saxonne 
et germanique du droi t different parfoi s tcll ement qu e le traducte ur cst en buttc a d e 
reelles difficultes d'adapta tion ; auss i faut-il c tre reeonna issant a u Dr UExKÜLL de 
l'ouvrage qu ' il a en trepris, en s'assura nt cl'ailleurs la colla borat ion de confreres a ng lo­
saxons. 

Outre !es loi s clej a eitees, 1c livre conti cnt un utik lexique a ngl a is-a llcmand et all emancl­
a ng la is, et Ja class ification internationa le des marchandises introduite en R ep ublique 
fcdera le a llema nde depuis Je I er oc tobre 1968. E . Petitj1ierre 

Nahme Hans-Did er: Die gewerblichen Schutzrechte in Venezuela. 83 Seiten. 
Verlag H ein z H eise, H a nnover, Bremen, Frankfurt am M ain; 1968 . 

D ie wirtschaftli che Bedeutung der lateinamerika nischen Staa ten ha t den Verlag H ans 
R eise veranlaßt , eine Publikationenreih e « Lateinamerikanisches R echt d es gewerblichen 
und geistigen E igentums» herauszugeben, von der bis j e tzt der erste Teil (gewerbliche 
Schutzrechte) für Venezuela erschienen ist. E in zweiter Teil soll das Urheberrecht be­
ha ndeln , ein dritter die R echtsprechung. 

Im vorliegenden Bändchen wird eine e twas kurz gehaltene E inle itung in d as R echt 
der Patente, Muster und Modelle und vVarenzeichen gegeben. Daran anschließend folg t 
n ebeneinandergedruckt d er spanisch/d eutsche T ext d er « Ley de Propiedacl Industr ia l ». 
Ei n letzter Abschn itt ist a ls klei nes \,Vörterbueh d er spanisch/deutschen T erminol ogie 
gewidmet. 

Als Hilfsmittel für die Betreuung gewerblicher Schutzrech te in Late inamerika wird 
di ese R eihe gute Dienste leisten, doch wird sie die Beratung durch d en im betreffenden 
Land ansässigen Spezialanwalt nicht ersetzen können. P. Griesinger 



Haertel Kurt, Krieger Albrecht: Arbeitnehmererfinderrecht. Gesetz über Arbeit­
nehmererfindungen mit Nebengesetzen, Richtlinien und Materialien. 
Textausgabe mit V erwcisungen und Sachregister. 255 Seiten. Karto­
niert DM 18.-. 

On sait que !' Allemagne federale possede une reglementation tres detaillee dans 1c 
domaine des inventions cl'employcs, clont l'etranger peut souvent songer a s'inspirer avee 
profit. 

L'ouvrage du Dr HAERTEL et du conseill cr ministcriel KRIEGER conticnt toulc unc 
clocumentation offieielle . 

A e6te du texte de Ja loi, datant du 25 juillet 1957 (clont le § 17 vient cepcndant cl'etre 
moclifie), on y trouve celui cl'unc serie d'ordonnanccs d'application, comme aussi cl'ins­
tructions, notamment edles relatives a la remuneration des employes des secteurs public 
et prive, et des textes cl'ordre fiseal. 

Les auteurs ont eu l'heureuse iclee, pour faciliter l'interpretation de la loi, de consacrer 
un ehapitre a ses travaux preparatoires: expose des motifs et rapport de la eommission 
parlementaire. 

Ce manuel, de earaetere 
sulter. 

tres pratique, constitue un outil de travail agreab le a eon­
E. Petit/Fierre 

Storkebaum/Kraft: Waren:::,eiclzengeset:::, . Kommentar bearbeitet von K.-A. 
Endemann, V. Klock, A. Kraft, R. Storkebaum. XII+ 504 S. (Berlin/ 
Heidelberg/New York 1967. Springer-Verlag.) Geb. DM 68.- . 

Le eommentairc que voic i est interessant a plus d'un titre. 
Tout cl'aborcl, bien qu'il soit sorti de presse en 1967, iJ traite egaJement des dispositions 

legislatives qui, a ce moment-la, n'etaient encore qu'a l'etat de projet, et qui ont e te 
eonsacrees clans la loi du 2 janvier 1968. 

L'ouvrage contient cl'autre part cl'assez nombreuses reprocluctions de marques figura­
tives. Le fait est assez rare pour meriter cl't'tre signale, !es marques figuratives etant 
souvent traitees en parents pauvres, par rapport aux marques verbales; aussi est-on 
heureux de !es voir aussi mises une fois en evidence, grace au procecle de l' illustration. 

Toute Ja matiere est par ailleurs tres bien orclonnee et presentee de fac;:on tres claire . 
Les auteurs n'ont au surpJus pas craint d'exprimer leur avis personneJ sur Ja pJupart des 
questions, n'hesitant pas a cri tiquer parfois l'opinion dominante et la jurispruclence. 
Avec raison, ils clefenclent le principe de Ja territorialite d e Ja marque et celui de la cession 
libre. A l'egarcl de la position acloptee jusqu'ici par la jurispruclence sur la question de Ja 
similitude des produits, ils font cle juclicieuses reserves. Lcs licences de marques, qui, com­
m e on le sait, ont acquis droit de cite en Republique fecleraJe, font l'objct de devcloppe­
m ents tres instructifs, de meme que Ja marque clite cl'accompagnem ent (begleitende 
M arke) . 

II convicnt de reJever enfin Ja presenlation typographique tres soignee de l'ouvrage; 
celui-ci merite de connaitre une !arge diffüsion. E. Petitpierre 
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Das R echt des unlauteren W ettbewerbs in den klitgliedstaaten der Europäischen 
vVirtschaftsgemeinschaft, herausgegeben von Prof. Dr. Dr. h. c. Eugen 
Ulmer. 

Band III: R eimer D ietrich: D eutschland; C. H. Beck'sche Verlagsbuchhand­
lung München, Carl Heymanns Verlag KG, Köln; LXXIX + 977 S., 
Leinen DM 96.- . 

N un ist ~ls le tzter a uch der d rille Band dieser umfassenden Enzyklopädi e über das 
R echt des unlauteren Wettbewerbes in den EWG-Staaten erschienen. Damit ist das 
fünfbändi ge imposante Werk a bgeschlossen, dessen R edaktion und Erscheinen wohl 
überhaupt nur auf Grund d es Auftrages d er Kommission der Europäisch en Wirtschafts­
gemeinscha ft möglich war. Obwohl das Zi el des G esamtwerkes ein rechtsvergleichendes 
ist, und d ie Grundlage für di e V ereinheitli chung der W ettbewerbsrechte der EWG­
Staaten legen soll , ist di eser Band über das deutsche W ettbewerbsrecht in se iner Akribie 
und Vollstä ndigkeit eine ausgezeichnete Gesamtda rstellung dieses R echtsgebie tes und 
der geri chtli chen Praxis hiezu geworden. M a n ist versucht fes tzustellen, daß die Arbeit 
eine gleichze itig umfassende und minutiöse« Photographie» des heutigen R echtszustan­
des in Deutschla nd betreffend den unlauteren W ettbewerb bis in a ll e Einzelheilen hinein 
vermittelt. Hi cbei ist außer d er gesamten deutschen R echtsprechung auch a lle wesent­
li che Litera tur an Lehrbüchern, Kommenta ren, Grundrissen, Monographien, Disserta­
tionen, Aufsä tzen in Zeitschrift en und Beiträgen zu Sa mmelwerken berücksichtig t und 
verarbci te t. 

Die Systematik der Darstellung en~spri cht d em für das Gesamtwerk vom H erausgeber 
Prof. Dr. ULMER fes tgelegten Plan und sie ermöglicht und erleichtert damit das rechls­
vergleichend e Studium mit den entsprechend en Para ll el-Bänden für die anderen EWG­
Länder. In einem ersten T eil werden die a llgemeinen Grundlagen des W ettbewerbs­
rechtes da rgelegt, die geschichtliche Entwicklung und die gesetz lichen Grundlagen, di e 
G rundfragen, das geschützte R echtsgut und der Interessenschutz, das V erhältnis zum 
Kartellrecht, der Verstoß gegen die guten Sitten und die zen tra le Bed eutung des Be­
griffes der guten Sitten sowie die sonstigen Vorausse tzungen des Verstoßes gegen den 
lauteren W ettbewerb behande lt. Anschli eßend werden Grenzgebie te wie der W ettbe­
werb der öffentlichen H a nd, der Verstoß gegen den lauteren W ettbewerb bei Verletzung 
außerwettbewerblicher Bindungen und das V erhältnis zum Warenzeichenrecht sowie 
der R echtsschutz und das internationale Wettbewerbsrecht (Zustä ndigkeit und anwend­
ba res R echt) erörtert. 

Der zweite T eil , der a ls H aupt teil 753 Seiten beansprucht, ist der Darstellung der 
Einzeltatbestände des unlauteren W ettbewerbes gewidmet. U nd in einem Anha ng sind 
die sämtlichen in Betracht kommenden Gesetzestexte wiedergegeben. Die Erörterung 
der Einzeltatbestä nde geht bis in die minutiöses ten E inzelheiten. Stichproben zeigen, 
da ß wohl ka um ein E inzelta tbesta nd gefunden werden kann, der nicht behandelt, in 
seinen sys temal.ischen Zusammenha ng hineinges te llt und hinsichtlich der R echtslage 
und der R echtsprechung geklä rt ist. 

So ist in bewund ernswertem Bienenfleiß ein Kompendium entstanden, das nicht nur 
seinem erklä rten Zweck der R echtsvergleichung di ent , sondern gleicherweise d em 
R echtspraktiker beste Dienste leistet, d er sich in irgendeiner Frage aus d em R echt des 
unlauteren \Vet tbewerbes über di e momentane R echtslage und R echtspraxis hiezu im 
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deutschen Rechtsgebiet orientieren will. Und darüber hinaus liegt esja bei der Ähnlich­
keit der Rechtsentwicklung zu cle1jenigen in D eutschland auch dem schweizerischen 
R echtspraktiker nahe, sich über die Regelung und die Behandlung in der deutschen 
R ec htsprechung umzusehen , wenn er sich mit einem Detailproblem des unlauteren 
W ettbewerbsrechtes im eigenen Lande zu befassen hat. Insbesondere die viel reichere 
Gerichtspraxis im deutschen R echtsgebiet führt immer wieder dazu, auf diesem Wege 
erläuternde und klärende Hinweise in Einzelfragen a ufzuspüren, die - mit Bedacht ver­
glichen und verwendet - weiterhelfen können. Ich wüßte zur Zeit kein Werk, in eiern 
Aufklärung über di e d eutsche Rechtslage und G erichtspraxis leichter und rascher und 
sicherer zu finden ist. Leichtigkeit und Raschheit des Findens werden abgesehen von d er 
klaren Systematik des Werkes überdies durch ein sehr einläßliches Inhaltsverzeichnis, 
das eiern Band vorangestellt ist, wie auch durch ein gehaltvolles Sachregister von 54 Seiten 
gefördert. So ist speziell dieser Band über die R echtslage in Deutschland auch dem 
schweizerischen Rechtspraktiker besonders zu empfehlen. Und neben eiern Rechtsprak­
tiker wird er auch eiern schweizerischen Richter beste Dienste leisten. 

Die Schweiz, obwohl Mitglied der Notgeburt EFTA, hat doch wohl mit den anderen 
E FTA-1\!Iitglieclstaaten das Fernziel, einmal auch Mitglied eines gesamteuropäischen 
Wirtschaftsverbandes zu werden . Für das G ebiet d es W ettbewerbsrechtes bedingt das , 
daß der Weg der Entwicklung unserer Rechtspraxis nicht weit von Rechtslage und 
Gerichtspraxis der anliegenden EvVG-Staaten abweicht, um eine spätere lntegrierung 
zu erleichtern. In diesem Sinne ist es nützlich und sogar notwendig, die R echtsentwick­
lung in den EWG-Staaten zu verfolgen und immer wieder zu überprüfen, wie im Ver­
gleich hiezu unsere eigene R echtsentwicklung verläuft. Der erste, allgemeine Band dieses 
hervorragend en Gesamtwerkes mit seiner rcchtsvergleichencl en Darstellung und seinen 
Vorschlägen zur Rechtsangleichung, d en Prof. Dr. E uGEN ULM ER unter Mitwirkung von 
Prof. Dr. FRIEDRICH-KARL BEIER verfaßt hat, gibt zusammen mit eiern dritten Band über 
Deutschland die beste Grundlage hiefür. Auch wir Schweizer Juristen haben allen Grund, 
uns über die Auftragserteilung durch die EWG-Kommission und über die sorgfältige 
und erschöpfende Ausführung dieses Auftrages durch Prof. Dr. ULMER und seinen sach­
kundigen Mitarbeiterstab zu freuen. 

Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, daß das Kapitel über den Schutz geo­
graphischer Herkunftsangaben durch Prof. Dr. FRIEDRICH-KARL BEIER unter Mitwir­
kung von Dr. WALTER BROGSITTER verfaßt wurde . O.F.Irminger 

Delp Ludwig: Der Verlagsvertrag. Ein Leitfaden für die Praxis mit Vertrags­
mustern, Erläuterungen und den Gesetzen über das Urheberrecht und 
das Verlagsrecht in d er Fassung der Urheberrechtsreform sowie sonsti ­
gen verlagsrechtlichen Richtlinien. 3. neugestaltete Auflage. 204 Seiten 
im Format DIN A4. Leinen: DM 54.- ; broschiert: DM 48.-. Hermann 
Luchterhand Verlag GmbH, 545 Neuwied. 

L'ouvrage du Dr DELP en est a sa troisibne eclition. C'est clire son succes. 
Le 1 erjanvier 1966, comme on sait, est entree en vigueur Ja nouvelle loi allemancle sur 

le clroit cl'auteur, du 9 septembre 1965, et des changements ont simultanement ete appor-
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tes a Ja loi sur 1c droit d'ed ition, du 9 juin 190 1. Auss i le or D ELP a -t-il tout naturellem ent 
eprou ve Je besoin d 'ada pter son livre aux textes legisla tifs nouveaux. 

Son ouvrage est divise en trois parties : 
La premi ere es t consaeree a une ana lyse du con trat d'ed ition, oü sont clairem ent 

exposes les droits e t obligations des contractants et !es elemen ts qui peuvent fa ire l'objct 
du rontrat. ])'interessantes preeisions sont donnecs sur la portee e t !es limites du droit 
moral de l'auteur et sur les conditions dans lesquelles l' editeur a la faculte de ceder ses 
droits a un ti ers. Le Dr DELP passe ensuite en revue differents types de contrats, a llant du 
contra t d 'edition pur au contrat de travai l, en passant par lcs licences, simp les ou exclu­
sives, lcs contrats de coproduction, de traduction, etc. 

Dans Ja secondc partie d e l'o uvrage sont integralcment reprod ui tes la loi sur 1c dro1t 
d'au teur et celle sur Je d roi t d'ed ition, chaque disposit ion de l ' un e et l'autre Jois etant 
assortie d'un commentaire. Puis l'on trouve Je texte de diverses conventions collectives 
passees par les grandes associat ions professionnelles a llemand es d irectement interessees 
i1 l'etablissem ent de contrats d'edition. 

Dans Ja tro isieme pa r tie du livre du D r DELP, d'ai llcurs la plus importante, nous sont 
p resentes pas moins de quinze modeles de contrats, etablis avec beaucoup de soin et 
extrem ement detai lles. U ne notice explicative ind ique comment il convi ent de fa ire 
usage du texte propose pour en tirer Je meilleur parti dans une situation donnee. 

O n ne peu t que louer l'auteur d e son remarquable travail , si r iche d'id ees. 
E. Petitj1ierre 

Egli Jean-Franfois: Le droit de la radiodijfusion en Suisse; radio et television; 
aperfU de quelques aspects de droit prive. Schweizerischer Juristenverein: R e­
ferate und Mitteilungen; H eft 2, 1968; H elbing und Lichtcnhahn, Basel, 
1968, 200 s. 

D er ~chweizerische Juristenverein hat te das schweizerische Rundfunkrecht auf die 
T raktand en liste gesetzt. H err Kantonsrich ter Ecu ha t sein vorbereitend es R eferat ge­
druckt vorgelegt, währenddem der K o· refere nt Prof. GEIGER es bei der mündlichen Be­
richterstattung bewenden ließ. 

Im ersten K apitel behandelt Ecu die in terne Organ isation d er Sendeorganisationen. 
Er zeig t dabei eine komplexe Struktur vor , di e d en m eisten Lesern kaum bekannt sein 
dürfte. D er R ezensent wurde zum erstenmal hier einläßl ich, umfassend und genau unter­
richtet, obgleich er sich mit d em Rundfunk vor a llem urheber- und « nach bar »-rechtlich 
schon oft zu beschäftigen hatte. Er weiß nun, wo er in Zukunft die zuverl ässige und 
rasche Auskunft holen kann. Die gemisc ht öffentlich- und privatrechtliche Stellung der 
Schweizerischen Rundspruchgesellschaft ist rech tsdogmatisch überzeugend heraus­
geschält , wobei die privatrechtliche Seite d e lege lata a ls überwiegend a nerkannt ist. 
Ecu kommt zum Schluß, daß er d iesem R echtsproblem keine entscheidende Bedeutung 
beimesse. Ob d ie Rundfunkorganisation öffentlich- oder priva trechtlich organisier t sei, 
soll ihr Statu t vor a llem gesetzl ich in einer W eise fundiert sein, die es ihr erlaube, ihre 
Aufgaben zu erfüllen nach d em Willen d er M ehrheit des Schweizervolkes, indem sie 
den R espekt der indi viduellen Freiheit und das Allgemeininteresse im Gleichgewich t 
halte. Ecu hält auch dafür, daß ohne wesentliche Änderung d er Verhä ltnisse m ehrere 
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rechtlich selbständige Organ isationen a n die Stelle der Schweizerischen Rundspruch­
g-esellscha ft und ihrer regiona len U nterorganisationen tre ten könnten. 

Besonders interessant sind für die L eser, welche d ie En twicklung des W erbefernsehens 
ni cht in den Einzelheiten verfolg t ha ben - so der R ezensent -, d eren Darstellung im 
dritten Abschnitt d es ersten K apitels. 

Das zweite K apitel, das beina he d ie H älfte d er Stud ie beansprucht, befaßt sich mi t 
dem Rundfunk und d em geistigen E igen tum. Un ter d iesem Titel erscheinen, en tspre­
chend einer irregeleiteten Entwickl ung, auch die sog. Nachbarrechte (R echte d er a us­
übenden Künst ler und der Schallpl a ttenindustrie). 

Auch über die kom plexen urheberrech tlichen P robleme gibt der R eferent einlä ßli chen 
Aufschlu ß, wobei er d em Rundfunk j ene Befugnisse zuges tehen möch te (z. B. a uf eine 
Benutzung limitierte ephem ere Fixierung), deren er technisch bedarf, ohne daß die 
I n teressen d er Urheber dadurch nach seiner Auffassung in praktisch beachtlicher W eise 
ta ngiert werden . Von a ll den ebenso kla r wie umfassend behandel ten and ern urheber­
rech tlichen Problemen sei nur da ra uf hingewiesen, daß EG LI in der Benu tzung von Ge­
meinschaftsantennen zu R echt keine genehmigungspfli chtige Weitersendung sieh t und 
daß er die dualistische Aufspaltung des U rheberrechts in ein U rheberpersönlichkcits­
und ein U rhebervermögensrecht a ls gekünstel t bezeichnet. 

Das dritte Kapitel (Auswirkungen d er Sendungen [Programme) a uf di e Privaten) 
folgt dem G rundsa tz, daß ungefähr d ie gleichen Probleme zu lösen seien wie bei den 
Beziehungen zwisch en den Priva ten einerseits und d er geschriebenen Presse und dem 
Kino a nderseits (R ech tswidrigkeit im allgemeinen ; Schu tz d er persönli chen Sphäre, 
R echt a m N am en , a m eigenen Bi ld, an der Stimme). EGLI stellt hierauf di e öffentlichen 
Interessen den priva ten gegenüber und sucht den Ausgleich. Er befaß t sich mi t d en Ver­
letzu ngsha nd lungen , den daraus en ts teh enden Ansprüchen und ihrer Durchsetzung. Wie 
sehr er zum einzelnen und pra ktisch W er tvollen vordringt, geht da raus hervor, daß er 
a uch den Gerichtsstand einbezieh t. 

Das letz te, kurze K apitel gilt dem Empfang der Sendungen (R ech t auf Empfang, 
Beziehung zwischen Nachbarn, Zwangsvollstreckung, mißbräuchl iche Benutzung der 
Ern pfangsa ppara.te) . 

Ecu ha t vom Mi ttelpunkt d er Ru ndfunksend ung und ihrer O rganisa tion aus d ie 
za hlreichen öffen tlich- und insbesondere privatrech tlichen Beziehungen gesehen, a na ly­
sier t und gewertet. Wer in einem der betroffenen Geb iete (so z. B. beim An la ß d er Schaf­
fung eines neuen U rheberrechtsgesetzes oder beim Schutz der Interp reten, der Schall­
pla ttenind ustrie und des Rundfunks [Leistungsschutz)) auf die Beziehungen zum R adio 
und z ur Television tri fft, sollte EcLis Studie zu Rate ziehen. A. Troller 



VORORT DES SCHWEIZERISCHEN 
HANDELS- UND INDUSTRIE-VEREINS 

SCHWEIZERGRUPPE DER 
INTERNATIONALEN VEREINIGUNG FÜR GEWERBLICHEN 

RECHTSSCHUTZ 

Zürich/St. Gallen, den 27. M ai 1969 

An das 
Eidgenössische Justiz- und 
Polizeidepartement 
Bundeshaus 
3003 Bern 

Totalrevision des Bundesgesetzes betr. den Schutz der 
Fabrik- und Handelsmarken 

Hochgeehrter Herr Bundesrat, 

Mit Zirkularschreiben vom 25.juli 1968 haben Sie uns den Vorentwurf 
des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum für ein neues Bundesgesetz betr. 
den Schutz der Marken nebst eingehenden Erläuterungen zur Stellung­
nahme unterbreitet. Da die neue Vorlage für die Sektionen des Vororts 
und Mitglieder der Schweizergruppe von großer Bedeutung ist, haben 
die unterzeichneten Organisationen auf ein umfassendes V ernehmlassungs­
verfahren Wert gelegt. Im Beisein von Vertretern des Eidg. Amtes für 
geistiges Eigentum wurden zudem fünf Arbeitssitzungen durchgeführt, 
die viel zur Annäherung der verschiedenen Standpunkte beitrugen. 

Wir haben nicht verfehlt, dem Direktor des Eidg. Amtes für geistiges 
Eigentum die hauptsächlichsten Stellungnahmen, die wir von unsern 
Sektionen und Mitgliedern erhalten haben, sowie die Protokolle über die 
Arbeitssitzungen zur Einsichtnahme zuzustellen. Das umfassende Kon-
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sulta tionsverfahren hat bedingt, d aß die uns gesetzte V ernehmlassungs­
frist im Einvernehmen mit d em Direktor d es Eidg . Amtes überschri tten 
werden mußte. 

1. Allgemeines 

Die neue V orlage, die d as stark veraltete M arkenschutzgesetz aus d em 
J ahre 1890 ersetzen soll, ha t in unsern Kreisen übereinstimmend eine sehr 
positive Aufnahme gefunden. vVir haben mit Genugtuung festgestellt, d aß 
d en von den unterzeichneten Organisa tionen im J ahre 1962 unterbreite­
ten R evisionswünschen in weitgehendem R ahmen R echnung getragen 
worden ist. Anerkennende Vhirdigung fand im besondern auch die klare 
System a tik des Entwurfes, die sich von der losen Artikelfolge des heutigen 
Gesetzes vorteilhaft unterscheidet. D er Voren twurf des Amtes d arf als ein 
wohlabgewogenes \tVerk bezeichnet werden, d as sich auch in sprachlicher 
Hinsicht von andern Bundesgesetzen d er Neuzeit unterscheidet. 

D a die neue V orlage wesentliche Neuerungen mit sich bringt und in 
verschiedener Hinsich t ein gewisses Umdenken erfordern wird, kann es 
nicht überraschen , d aß der G esetzestext im einzeln en noch zu zahlreichen 
Abänderungs- und Ergänzungsw ünschen Anl aß gibt. 

Art. 1: Begriff 

Abs. l: 

2. Bemerkungen zum Vorentwurf 

Im Gegensatz zum heutigen Gese tz, das die Marke als eine Angabe 
über die betriebliche Warenherkunft defini er t, faßt d er V orentwurf die 
M arke als ein Zeichen auf, das d azu bes timmt ist, \1Varen oder Dienst­
leistungen zu kennzeichnen. Die vom V orentwurf gewählte Kennzeich­
nungsfunktion vermag aber nicht voll zu befri edigen. Zum Begriff der 
M arke gehört bewußt od er unbewußt auch die V orstellung von d er H er­
kunft einer \,Vare od er Dienstleistung. Die M arke stellt somit ein Zeichen 
d ar , d as zur Unterscheidung von vVaren oder Dienstleistungen aus einem 
Betrieb gegenüber W aren oder Dienstleistungen aus einem andern Betrieb 
dient. Zum Begriff d er Marke gehört somit notwendigerweise die Unter­
scheidungsfunktion. Indem die Unterscheidungsfunktion der Marke her-
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vorgehoben wird, läßt sich auch eine klare Abgrenzung gegenüber der 
« Sachbezeichnung» erzielen ; diese kann ja ebenfalls eine K ennzeichnung 
bedeuten. 

Auf Grund dieser Überlegungen möchten wir Ihnen folgende Neu­
fassung von Art. 1, Abs. 1 beantragen : 

« Die J'vlarke ist ein von Auge wahrnehmbares in sich geschlossenes Zeichen, das zur 
Unterscheidung von Waren od er Dienstleistungen des Markeninhab ers od er seines Er­
mächtig ten von denjenigen anderer di ent. » 

Abs. 2: 

D a die M arke ein in sich geschlossenes Zeichen darstellt, dürften ein­
zelne Buchstaben oder Zahlen wohl nur ganz ausnahmsweise als Marken 
schutzfähig sein. W'ir möchten deshalb beantragen, die ,vorte «Buch­
staben oder Zahlen» in der Aufzählung des Vorentwurfes zu streichen 
und Abs. 2 wie folgt redaktionell besser zu formulieren: 

« M arken können insbesondere sein: Worte, bildliche Darstellungen, R aumformen 
oder Verbindungen solcher Elem ente unter sich od er mit Farben.» 

Eine Minderheit von Mitgliedern hat ferner Zweifel darüber geäußert, 
ob es richtig sei, inskünftig auch Raumformen (dreidimensionale Marken) 
zu schützen. Die Bedenken dieser Kreise gehen vor allem in zweifacher 
Richtung: 

die Hinterlegung von R aumformen werde wesentliche praktische 
Schwierigkeiten mit sich bringen, 

- die V erwcchslungsfähigkeit von R aumformen werde schwer festzustellen 
sem . 

Demgegenüber ist aber festzustellen , daß weite Kreise unserer Wirt­
schaft an der Zulassung dreidimensionaler Marken interessiert sind. Nach 
der in Art . 6qui nq u ics der Pariser V erbandsübereinkunft enthaltenen Ver­
pflichtung muß die Schweiz schon heute ausländische dreidimensionale 
Marken zulassen . Es wäre unverständlich, wenn der schweizerischen In­
dustrie diese Möglichkeit nicht auch gewährt würde. Zudem bleibt zu 
beachten, daß der Vorentwurf dreidimensionale Marken nur unter be­
stimmten Voraussetzungen zuläßt. Eine wesentliche Einschränkung in 
der Zulassung dreidimensionaler M arken bildet die in Art. 2, lit. d ) ent­
haltene Bestimmung, wonach die nach H erstellungsweise oder Gebrauchs­
zweck bedingte Form der ,t\Tare oder der Verpackung nicht als Marke 
schutzfähig ist. 



Art. 2: Markenunfähige ,Zeichen 

lit. d): 
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Wir schlagen hier folgende verbesserte Formulierung vor: 

«Als Marken nicht schutzfähig sind: 

d) die nach Herstellungsweise oder Gebrauchszweck bedingte Form der Ware oder 
der Verpackung.» 

Art. 9: Notorische Marke 

Zur Klarstellung und Präzisierung wird für Art. 9 folgende Fassung 
beantragt: 

«1 Das Recht des Inhabers einer Marke, die im Sinne von Art. 6bis der Pariser Ver­
bandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums in der Schweiz notorisch ist, 
geht demjenigen einer ersten Hinterlegung vor, die nach Erlangung dieser Notorität 
erfolgt.» 

«2 Bevor der Inhaber einer notorischen Marke seine Rechte geltend machen kann, 
hat er seine Marke in der Schweiz ins R egister einzutragen.» 

Art. 11: Gebrauchszwang 

Abs.1: 

Wir begrüßen den Vorschlag auf Erstreckung der Karenzfrist von bisher 
3 auf 5 Jahre entsprechend den neuesten ausländischen Markenschutz­
gesetzen (z.B. Frankreich). Wir erinnern daran, daß es nur auf die Oppo­
sition zweier Länder zurückzuführen ist, daß die fünfjährige Karenzfrist 
nicht auch in der Pariser Verbandsübereinkunft verankert werden konnte. 

Auf Grund des Vorentwurfs bewirkt der Nichtgebrauch einer Marke 
während fünf Jahren eo ipso den Untergang des Markenrechtes. Nach 
übereinstimmender Ansicht unserer Mitglieder würde einer Regelung der 
Vorzug gegeben, gemäß welcher eine Marke bei fünfjährigem Nichtge­
brauch nicht automatisch dahinfällt, sondern nur auf Antrag gelöscht 
werden kann. Eine analoge Bestimmung kennt ebenfalls das neue franzö­
sische Markenschutzgesetz. 

Damit keine Zweifel darüber bestehen, daß als ernsthafter Marken­
gebrauch auch die Verwendung von Exportmarken anerkannt wird, 
sollte Art. 11 entsprechend ergänzt werden. Wir schlagen deshalb für 
Abs. 1 folgende Neufassung vor: 

«Die Marke kann im Register gelöscht werden, wenn der Inhaber oder der von ihm 
Ermächtigte sie ohne wichtige Gründe während fünf aufeinanderfolgenden Jahren vor 
Klageeinleitung in der Schweiz oder für Exporte nicht ernsthaft gebraucht hat.» 
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Abs.2: (neu) 

Um allfälligen Mißbräuchen begegnen zu können, ist in einem neuen 
Abs. 2 vorzusehen, daß nur der markenmäßige Gebrauch vor Androhung 
der Löschung als solcher anerkannt wird, sofern die Klage innerhalb von 
drei Monaten seit der Androhung eingereicht wird. Für diesen neuen Abs. 2 
schlagen wir folgenden Wortlaut vor: 

« Ein Gebrauch d er Marke nach schriftlicher Androhung d er Löschungsklage bleibt 
außer Betracht, sofern die Klage innerha lb von drei Monaten sei t Empfang der Andro­
hung eingereicht wird. Der Markeninhaber kann die Löschung j edoch durch den Nach­
weis abwenden, daß er bereits vor Empfang der Klageandrohung alle für die unmittelbar 
bevorstehende lngebrauchnahme der Marke notwendigen Veranstaltungen getroffen 
hat.» 

Abs.3: (entspricht Abs. 2 Vorentwurf) 

Nach den Erläuterungen des V orentwurfs (S.45ff. ) sind Marken, die 
für W aren bestimmt sind, mit diesen nur dann eng verbunden, wenn sie 
wie bisher auf der in Verkehr gesetzten Ware selbst oder ihrer Verpackung 
angebracht sind. Die Praxis zeigt aber, daß der Gebrauch der Marke in 
enger Verbindung mit der Ware oder ihrer Verpackung oft aus techni­
schen Gründen gar nicht möglich ist. Wir denken dabei vor allem an die 
Metallindustrie und zum T eil auch an die Glasindustrie, deren Betriebe 
in zahlreichen Fällen ihre Marken weder auf den Erzeugnissen noch auf 
der Verpackung anbringen. Es ist nicht zu übersehen, daß das Anbringen 
der Marke auf dem Produkt unter Umständen eine Qualitätseinbuße zur 
Folge hätte und daß andererseits eine Verpackung wegen der Art der 
Güter oft nicht in Frage kommt. D ennoch sind die in Frage stehenden 
Produkte dem Fachpublikum nicht nur unter der Markenbezeichnung 
wohlbekannt, sondern als solche ohne weiteres erkenntlich. Würde in die­
sen Branchen der Markengebrauch in der Reklame nicht als marken­
mäßiger Gebrauch anerkannt, so müßte wie bisher gestützt auf die R egeln 
des unlautern W ettbewerbes um Schutz nachgesucht werden. Solche Ano­
malien heißt es im neuen M arkenschutzgesetz zu vermeiden. 

Aus all diesen Gründen empfehlen wir Ihnen, für Abs. 3 folgende weni­
ger starre Umschreibung zu wählen: 

«Der Gebrauch muß in erkennbarem Zusammenhang mit den in V erkehr gesetzten 
Waren sowie den geleisteten Diensten erfolgen oder a uf diese hinweisen. » 

Abs. 4: ( entspricht Abs. 3 Vorentwurf) 

Hier schlagen wir folgende redaktionelle Verbesserung vor: 
« Der Gebrauch der Marke in einer von der eingetragenen, nur unbedeutend abwei­

chenden Form gil t a ls Gebrauch d er eingetragenen M arke. » 



Art.12: Inhalt des Markenrechts 

Abs. l: 
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In unseren Mitgliedkreisen wird großer Wert darauf gelegt, hier fest­
zuhalten, daß das Markenrecht auch Exportmarken einschließt, wie sie 
im besondern in der Uhrenindustrie vorkommen. Ferner wird seitens der 
chemischen Industrie mit Rücksicht auf die Tatsache, daß in gewissen 
Ländern der Gebrauch einer kollidierenden Marke nicht verhindert wer­
den kann, solange diese im Register nicht gelöscht ist, ein Zusatz folgenden 
Inhalts gewünscht: «Vorbehältlich entgegenstehender Rechte». Dem­
entsprechend wird für Abs. 1 folgender Text postuliert: 

«Der Markeninhaber hat vorbehältlich entgegenstehender Rechte das ausschließ­
liche Recht, die Marke für die im Register eingetragenen Waren oder Dienstleistungen 
in der Schweiz oder für den Export geschäftlich zu gebrauchen.» 

Abs.2: 

Entsprechend der bundesgerichtlichen Praxis sollte für Zeichen mit 
einem häufig dargestellten Gegenstand die Berücksichtigung bereits ein­
getretener Minderung der Unterscheidungskraft vorbehalten bleiben. Zu­
sätzlich werden noch einige textliche Verbesserungen postuliert. Unser 
Vorschlag für die Neufassung von Abs. 2 lautet wie folgt: 

«Er kann Dritte von der Eintragung und vom geschäftlichen Gebrauch jeder Marke 
ausschließen, die sich von seiner Marke nicht deutlich unterscheidet, soweit diese nicht 
für Waren oder Dienstleistungen erfolgen, die von den eingetragenen so verschieden sind, 
daß keine Gefahr einer Verwechslung oder Irreführung besteht; dabei ist eine wegen 
Gebrauch dritter Marken bereits eingetretene Minderung der Unterscheidungskraft der 
Marke zu berücksichtigen.» 

Abs. 3: 

Unser nachstehender Vorschlag enthält einige kleine redaktionelle Ver­
besserungen : 

«Der Inhaber einer berühmten Marke kann Dritte überdies vom geschäftlichen Ge­
brauch seiner Marke ausschließen, auch wenn bloß deren Unterscheidungs- und Werbe­
kraft gefährdet wird; gutgläubig erworbene Rechte bleiben vorbehalten.» 

Art. J2bis; Weitergebrauch nicht eingetragener Marken 

Entsprechend unserer Eingabe vom Jahre 1962 (Gebrauchstoleranz für 
einen lokalen Bereich) wurde in unsern Kreisen nochmals der Wunsch 
zum Ausdruck gebracht, es möchte im neuen Markenschutzgesetz eine 
besondere Gebrauchstoleranz gemäß nachfolgender Lösung aufgenom­
men werden: 
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«1 Wer g utgläubig eine nicht eingetragene Marke vor und seit der Eintragung einer 
and ern Marke ununterbrochen ernsthaft gebraucht hat, kann von dessen Inhaber nicht 
daran gehindert werden, se ine M a rke für die bish erigen W aren und Dienstleistungen 
weiter zu gebrauchen. » 

«2 Unter Berücksichtigung a ller Umstände kann der Richter den früheren Gebrauch er 
dazu verpflichten, seine Marke nur mit angemessenen Zusätzen oder Änd erungen zu 
gebrauchen.» 

Auf Grund d es Eintragungsprinzips des V orentwurfs ist für eine solche 
Toleranz grundsätzlich kein Platz mehr vorhanden. Sie steht auch in 
direktem Gegensatz zu Art. 54 und wäre geeignet, die R echtssicherheit zu 
beeinträchtigen. Wir haben aber w·ert darauf gelegt, Ihnen von diesem 
W'unsch K enntnis zu geben. Vlir unsererseits schließen uns j edoch aus 
den dargelegten Gründen dem Vorentwurf an. 

Arl.121
" : Schutzbestimmung für Wörterbücher, Handbücher etc. 

Es entspricht einem echten w·unsch unserer Wirtschaftskreise, daß in 
Wörterbüchern, Handbüchern etc. eingetragene Marken nur mit einem 
zweckdienlichen Hinweis auf die bestehende Markeneintragung aufge­
führt werden dürfen . Dementsprech end wird folgender neuer Art. 12tcr in 
Vorschlag gebracht: 

«1 In Wörterbüchern, H and büchern, wissenschaftlichen und amtlichen Nachschlage­
werken und analogen Veröffentlichungen dürfen eingetragene Marken nur mit einem 
zweckdienlichen Hinweis auf die bestehende Markeneintragung aufgeführt werden.» 

«2 Bei ausländischen V eröffentlichu ngen ist das Feh len eines solchen Hinweises un­
beachtlich, sofern die in Frage stehende Marke im La nde d er Veröffentlichung keinen 
Schutz genießt.» 

«3 Bei Unterlassung der Kennzeichnung gemäß ( ! ) sind die verantwortlichen Per­
sonen verpflichtet, auf ihre Kosten durch Zusätze oder angemessene V eröffentlichungen 
eine Richtigstellung vorzunehmen.» 

Wir sind uns bewußt, daß die Durchführung der in Abs. 3 vorgeschla­
genen Schutzbestimmung in der Praxis Schwierigkeiten mit sich bringen 
dürfte. Es scheint uns aber der Mühe wert, die ganze Frage noch weiter zu 
studieren, wie dem nicht unberechtigten Begehren unserer Wirtschafts­
kreise hier Rechnung getragen werden kann . In diesem Zusammenhang 
ist uns als Eventuallösung folgender Vorschlag unterbreitet worden, der 
unseres Erachtens besondere Beachtung verdient: 

« Die Wiedergabe einer Marke in Wörterbüchern, Handbüchern, wissenschaftlichen 
und amtlichen Nachschlagewerken etc. bleibt ohne Auswirkung auf die Unterschei­
dungskraft der betreffenden M a rke.» 



Art. 13: Übertragung und Lizenz 

Abs. l: 
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Entgegen Art. 11 des geltenden Rechtes kann die Übertragung der 
M arke nach Art . 13, Abs. 1 auch ohne den Geschäftsbetrieb, dessen Waren 
oder Dienstleistungen sie kennzeichnen, vorgenommen werden. Dies ist 
eine Folge des neuen Markenbegriffs. 

Es erscheint uns erwünscht, diese wesentliche Neuerung im Gesetzes­
text ausdrücklich zu erwähnen . M ehrheitlich wurde fern er angeregt, es 
sei in Abs. 1 ein Vorbehalt wegen Täuschungsgefahr aufzunehmen. Der 
in den Erläuterungen des Amtes erwähnte Hinweis auf Art. 20 OR vermag 
nicht voll zu befriedigen. Wir beantragen deshalb, Abs. 1 von Art. 13 wie 
folgt abzufassen: 

« D er Inhaber kann die M arke für a lle oder einen Teil d er eingetragenen Waren oder 
Dienstleistungen mit oder ohne G eschäftsbetrieb übertragen oder Dritten zum Gebrauch 
überlassen, sofern dadurch keine erns tliche Täuschungsgefahr für das Publikum ent­
steht. » 

Abs.2: 

Es wird in unsern Kreisen beanstandet, daß gemäß Vorentwurf eine 
M arkenlizenz nur für das gesamte Gebiet der Schweiz erteilt werden darf. 
Es wird geltend gemacht, in der Praxis erfolge die Aufteilung von Marken­
lizenzen häufig auf einzelne L andesteile, ohne d aß bisher daraus Nachteile 
erwachsen seien. In der überwiegenden Zahl solcher Aufteilungen erfasse 
d er a uf einen Landesteil beschränkte Lizenzvertrag nicht nur eine Marke, 
sondern meist auch Fabrikationskenntnisse, Ausstattungen und Patente. 
Die im Vorentwurf vorgesehene Einschränkung hätte zur Folge, daß für 
die Markenlizenz die V ertragsfreiheit beschränkt wäre, nicht aber für die 
Lizenz für die H erstellung der v\Tare. In unserem Lande ist die Aufteilung 
d er V ertriebsorganisation nach Sprachgebieten ohnehin weitverbreitet. 
Aus all diesen Gründen erachten wir eine Lizenzvergebung nach Teil­
gebieten mindestens für die nicht ausschließlichen Lizenzen als unerläß­
lich. Wir beantragen somit, Abs. 2 wie folgt zu umschreiben: 

« Übertragung d er Marke und Erteilung einer ausschließlichen Lizenz ist nur für das 
gesamte Gebiet der Schweiz zulässig.» 

Abs.3: 

Hier wird folgende redaktionelle Verbesserung beantragt: 

« Im Zweifelsfalle ist die Lizenz keine ausschließliche.» 
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Art.16: Begriff der Kollektivmarke 

Die K ollektivmarke bezweckt, auf die gemeinsame Eigenart d er Waren 
oder Dienstleistungen verschiedener Unternehmen hinzuweisen. Es er­
scheint uns richtig, die in Art. 16 erwähnten Beispiele zur Umschreibung 
d er gemeinsamen Eigenart nicht in d en G ese tzestext selber aufzunehmen 
und an deren Stelle folgende generelle Fassung zu wählen: 

« die eine gem einsame nicht lediglich auf die betrieblich e H erkunft hinweisende Eigen­
art besitzen. » 

Art.18: Besondere Vorschriftenfür Kollektivmarken 

Die in Art. 18, lit. d ) vorgesehene Sperrfrist von zehn J ahren wird von 
d er M ehrheit unserer Mitglieder als zu lang bezeichnet. Kollektivmarken 
dürften nach einer Frist von fünf J ahren zweifellos dem Bewußtsein der 
Bevölkerung entschwinden, wenn während einer fünfjährigen Sperrfrist 
der Markenname nich t mehr in Erscheinung tritt. ,i\Tir möchten deshalb 
R eduktion dieser Frist von zehn auf fünf J ahre beantragen. 

Art. 20: Prüfung des Eintragungsgesuches 

,vir beantragen, Art. 20 redaktionell wie folgt neu zu fassen: 

« Das Amt trägt die Marke ein, sofern keine der folgenden Verweigerungsgründe vor­
liegen: 

a) die Hinterlegungsbed ingungen oder die weiteren, vom Bundesrat festgesetzten Er­
fordernisse nicht erfüllt sind ; 

b) das hinterlegte Zeichen aus den in Art. 2 genannten Gründen nicht schutzfähig ist; 
c) wenn das Benutzungsreglement einer Kollektivmarke nicht genehmigt werden 

kann. » 

Art. 21: Mehrsprachige Hinterlegung 

Uns scheint es gerechtfertigt, zwischen d en Landessprachen und den 
übrigen Sprachen einen Unterschied zu m achen. ,vir schlagen deshalb 
im Sinne einer Erleichterung vor, daß die Übersetzungen in andere 
Landessprachen nicht besonders hinterlegt werden müssen. Bei d en vom 
Bundesrat zuzulassenden weiteren Sprachen würde die Eintragungspflicht 
selbstverständlich nicht berührt. 

Das in Abs. 3 vorgesehene Entgegenkommen für Transkriptionen er­
achten wir andererseits als zu weitgehend. Gestützt auf diese ergänzenden 
Vorschläge möchten wir für Art. 21 fo lgende Neufassung beantragen: 

«1 Die Wortbestandteile einer M arke, die in einer Landessprache hinterlegt werden , 
sind auch in der Übersetzung in die andern La ndessprachen geschützt. » 
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«2 Die Übersetzung wesentlicher Wortbestandteil e einer Marke in and ere Sprachen, 
die vom Bundesrat bestimmt we rden, können gesamthaft hinterlegt und eingetragen 
werden.» 

«3 Diese Bestimmungen sind a uch auf Anpassung der Marke a n diese Sprachen an­
wendba r. » 

« ' D er Schutz erstreckt sich a uf a lle Fassungen, se lbst wenn die Marke nur in einer 
von ihnen gebraucht wird.» 

Art. 22: Erneuerung der Eintragung 

Abs. 2: 

Im Interesse d es kleinen Markeninhabers, der oft nicht in der L age sein 
wird, alle T ermine zu überwachen, möchten wir beantragen, daß bei nicht 
rechtzeitiger Zahlung der Erneuerungsgebühr die Löschung der M arke 
erst dann vorgenommen wird, wenn die Mitteilung gemäß Abs. 3 ta tsäch­
lich erfolgt ist . D ank der neuen Markenkartothek, die die laufende Ü ber­
prüfung der Marken stark erleichtert, dürfte eine solche Lösung für das 
Amt durchaus zumutbar sein. Wir beantragen d eshalb, Abs. 2 wie folgt 
zu ergänzen : 

« Bei nicht rechtzeitiger Zahlung wird die Eintragung, fall s die M itteilung gemäß 
Abs. 3 erfolg t ist, gelösch t, sofern die Gebühr samt einem Zuschl ag nicht innerhalb von 
sechs Mona ten nach Ablauf der E intragungsdauer oder zwei Monate seit V ersand der 
M itteilung d es Amtes gezahlt w ird.» 

Die am Schluß von Abs . 2 beantragte ergänzende Zahlungsfrist liegt im 
Interesse des Amtes. 

Abs. 3: 

Die in Abs . 3 enthaltene ,vegbedingung der Gewährspflicht vermag aus 
rechtsstaatlichen Gründen nicht zu befriedigen. v\Tir haben Bedenken, für 
d as Eidg. Amt für geistiges Eigentum hier ein Sonderregime zu schaffen. 
D as Bundesgesetz über die Verantwortlichkeit der eidgenössischen Be­
hörden und Beamten muß auch hier volle Gültigkeit haben. Wie in Art. 4 
des Veran twortlichkeitsgesetzes ausdrücklich bestimmt wird, könnte das 
Amt niem als wegen eines bloßen V ersehens h aftbar gemacht werden. Die 
Beam tenverantwortlichkeit wird nur begründet durch Verübung von 
V erbrechen und V ergehen in der Amtsführung sowie durch Übertretung 
der Bundesverfassung, Bundesgesetze oder R eglemente. 

Art. 24: Erweiterung des Verzeichnisses der Waren oder D ienstleistungen 

Abs.1: 

Bei Erweiterung des V erzeichnisses der , v aren oder Dienstleistungen 
hat die Prüfung d es Eintragungsgesuches sich unseres Erach tens aus-
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schließlich auf die Erweiterung zu beziehen. Es würde nicht angehen, all­
fällige frühere Einwände wieder aufzugreifen . Desh alb wird Ergänzung 
von Abs. 1 durch einen Satz folgenden Inhalts beantragt: 

« Eine Prüfung erfolgt lediglich bezüglich d er Erweiterun g. » 

Abs.2: 

Im Sinne emer Präzisierung wird für Abs. 2 folgende Fassung vorge­
schlagen: 

« Die frühere Eintragung wird gelöscht , doch bleibt di e Prioritä t für die ursprünglich 
eingetragenen Waren und Dienstleistungen gewahrt.» 

Art. 25: L öschung der Marke 

Seitens unserer Mitglieder wird großer vVert darauf gelegt, daß eine 
Markenlöschung von Amtes wegen nur dann vorgenommen wird, wenn 
vorgängig dem M arkeninhaber Gelegenheit zur Anhörung gewährt wor­
den ist. Dementsprech end sollte Art. 25 ergänz t werden, wobei wir einer 
konzentrierteren Fassung dieser Bes timmung den Vorzug geben würden: 

« Das Amt für geistiges Eigentum kann aus Gründen der öffentli ch en Ordnung und 
nach Anhörung des Markeninha bers von Amtes wegen eine M arken eintragung löschen, 
die entgegen Art. 2 bes teht.» 

Art. 25his; Widerspruchsveifahren 

:Mit dem Ü bergang zur Konstitutivwirkung der Eintragung wird eine 
verstärkte Überwachung des M arkenmarktes durch die interessierten 
Kreise notwendig sein. Bereits in unserer Eingabe vom 10. Mai 1962 
hatten wir darauf aufmerksam gemacht, daß in unsern Kreisen der Wunsch 
bestehe, es sei dem älteren Markeninhaber gegenüber neuen Marken, die 
sich von seiner Marke nicht deutlich unterscheiden , die Möglichkeit zu 
eröffnen, im Rahmen eines möglichst einfachen Widerspruchsverfahrens 
die Löschung der angefochten en Eintragung zu verlangen. 

Im erläuternden Berich t des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum ist nun 
geltend gemacht worden, es sei vom rechtlichen Standpunkte aus unbe­
fri edigend, wenn ein von einer administrativen Behörde erteiltes Schutz­
rech t nachträglich wieder von derselben Behörde aberkannt werden könne. 
Solange eine gegen ältere Rechte verstoßende M arke - wie etwa ein täu­
schendes oder im Gemeingut stehendes Zeichen - als absolut schutzunfähig 
betrachtet wird, m ag sich diese administrative Nichtigerklärung mit dem 
rechtsstaatlichen Gedanken noch versöhnen . Fraglich sei es aber dann, 
wenn gem äß dem Vorentwurf eine solche M arke grundsätzlich als schutz-
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fähig zu betrachten und nur vom Besserberechtigten angefochten werden 
könne. Die eingetragene M arke sei in diesem Falle Gegenstand einer zivil­
rechtlichen Streitigkeit zwischen Besserberechtigtem und M arkeninhaber. 
Es sei Sache der Gerichte, diesen Streit zu beurteilen. 

Vom Eidg. Amt für geistiges Eigentum ist überdies auf die unbefriedi­
genden Erfahrungen hingewiesen worden, die mit einem entsprechenden 
Widerspruchsverfahren in Deutschland gemacht worden sind. Auf Grund 
der Erfahrungszahlen des deutschen Patentamtes wäre in unserem Land 
mit voraussichtlich 32 250 Widersprüchen pro Jahr zu rechnen. Ohne 
eine starke Aufblähung d es Personalbestandes wäre das Amt gar nicht in 
der Lage, diesen bedeutenden M ehranfall an Arbeit zu bewältigen. Aus 
all diesen Gründen vertritt das Amt die Ansicht, es sei dem bisherigen 
System der Vorzug zu geben. Das bisherige System habe sich bewährt, wie 
die nicht allzu häufigen Nichtigkeitsprozesse der Jahre seit Erlaß des heu­
tigen Markenschutzgesetzes zeigen. 

Trotz dieser gewichtigen Bedenken, wird in weiten Kreisen unserer 
Mitglieder der Antrag auf Einführung eines Widerspruchsverfahrens mit 
Nachdruck aufrechterhalten. Dies vor allem seitens der chemischen Indu­
strie, der Maschinen- und M etallindustrie, der Aluminiumindustrie, der 
Nahrungsmittelindustrie, der Seifen- und Waschmittelindustrie sowie sei­
tens der M ehrheit der Patentanwälte. Die erwähnten bedeutenden Wirt­
schaftssparten sind der Ansicht, daß das Konstitutivprinzip unbedingt 
nach einem Korrektiv rufe. Es sei untragbar, j eden Neukommer gericht­
lich zu bekämpfen. Ein einfaches Widerspruchsverfahren helfe mit, dem 
Staat und der Wirtschaft Zeit und Geld einzusparen. Für den Marken­
inhaber sei es ferner wesentlich, möglichst bald über einen Entscheid zu 
verfügen. Nach Ansieht dieser Kreise wird erwartet, daß die Zahl der 
Widersprüche in unserem Lande lange nicht das gleiche Ausmaß anneh­
m en werde wie in D eutschland, weil dort verschiedene Ursachen (zu nied­
rige Gebühren, keine nachteiligen Folgen des Unterliegens, Zulassung 
von Defensivmarken) diese Entwicklung begünstigt hätten. Schon heute 
zeichne sich übrigens in D eutschland eine veränderte Situation ab. Es 
dürfe ferner nicht außer acht gelassen werden, daß auch eine ganze R eihe 
weiterer Länder über ein Widerspruchsverfahren verfügt. Auch die 
rechtlichen Bedenken des Amtes dürften nicht überschätzt werden. Im 
Eintragungsverfahren erstreckt sich die materielle Prüfungspflicht des 
Amtes ja gar nicht auf die Frage, ob die hinterlegte Marke gegen ältere 
R echte verstößt. Im Widerspruchsverfahren kann somit nicht von einem 
Entscheid gegen sich selbst gesprochen werden. Auch der Einwand, es 
handle sich hier um eindeutig zivilrechtliche Fragen, werde dadurch ab-
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geschwächt, daß der ordentliche Rechtsweg in j edem Falle vorbehalten 
bleibt. 

Auf Grund dieser Argumente wird von einer beach tlichen M ehrheit 
unserer Mitglieder die Einführung des Widerspru chsverfahrens im Sinne 
der nachstehenden Bestimmungen postuliert: 

«1 D er Inha ber einer M a rkeneintrag ung ka nn gegen eine spätere Markeneintragung, 
die gem äß Art. 12, Abs. 2 zu Verwechslungen oder Irreführungen Anlaß geben kann, 
beim Eidg. Amt für geistiges Eigentum Wid erspruch erheben.» 

«2 D er Widerspruch ist innert einer nicht verlä ngerbaren Frist von dre i Mona ten seit 
V eröffentlichung d er späteren M arkeneintragung schriftlich einzureichen und das Amt 
entscheidet in einem einfach en kontradiktorischen Verfahren, ob d ie angefochtene Ein­
tragung ganz oder teilweise zu löschen ist . » 

«3 D em Markeninhaber und dern Einsprecher bleibt di e Durchführung des ordent­
lichen Prozeßverfahrens vorbeha lten. » 

Ursprünglich haben die für ein \Viderspruchsverfahrcn eintretenden 
Wirtschaftskreise noch die Schaffung einer Beschwerdeinstanz vorge­
schlagen analog derj enigen des Vorprüfungsverfahrens im Pa tentgesetz. 
Im Hinblick auf die vom Eidg. Amt für geistiges Eigentum dem Wider­
spruchsverfahren gegenüber geäußerten Bedenken ist im V erlaufe der 
eingehenden Diskussionen im Schoße der Schweizergruppe auf die Schaf­
fung eines lnstanzenzuges verzieh tct worden in der Hoffnung, die V er­
wirklichung des Widerspruchsverfahrens werde dadurch erleichtert. 

Es sei in diesem Zusammenhang aber nicht verschwiegen, daß eine 
Minderheit unserer Mitglieder auf Grund der Bedenken des Amtes zum 
Schlusse gelangt ist, es sei auf ein Widerspruchsverfahren überhaupt zu 
verzichten. Diese Ansicht wird im besondcrn seitens der Uhren-, der T ex­
til- und Bekleidungsindustrie vertreten. Diese Kreise befürchten, daß die 
Vorteile des Widerspruchsverfahrens durch die große Zahl der Einsprüche 
wieder illusorisch gemacht werden. Bei einer Überlastung des Amtes, die 
sicher zu befürchten wäre, dürfte der erwähnte Zeitgewinn kaum mehr 
stark ins Gewicht fallen . Es wäre zudem kaum zu verhindern, daß das 
Widerspruchsverfahren auch in unserem Lande mißbräuchlich verwendet 
würde, was insbesondere für kleinere oder mittlere Firmen, wie sie in der 
Uhren-, der Textil- und Bekleidungsindustrie die große Mehrheit bilden, 
die Gefahr der Beeinträchtigung ihrer R echte zur Folge haben könnte. 

Diese Minderhei t, unterstützt durch einige namhafte Patent- und 
R echtsanwälte, teilt im übrigen die vom Amt geäußerten rechtlichen 
Bedenken, wonach es sich hier ausschließlich um zivilrechtliche Fragen 
handelt, die nicht in einem administrativen V erfahren erledigt werden 
dürfen, sondern dem Zivilrichtervorbehalten bleiben müssen. Zusammen-
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fassend wird in diesen Kreisen die Ansicht vertreten, daß keine überwie­
genden Gründe gegen das Gerichtsverfahren sprechen, das sich bisher 
bewährt habe. D as Gerichtsverfahren hat zudem den Vorteil, selektiv zu 
wirken und mißbräuchliche Interventionen zu verhindern. Die erwähnten 
Wirtsch aftskreise beantragen daher, im Sinne des Vorentwurfes von einem 
Systemwechsel abzusehen. 

Wir sind uns bewußt, daß die Einführung eines Widerspruchsverfahrens 
noch verschiedene ungelöste Probleme aufwerfen wird. Wir sehen hier 
j edoch davon ab, darauf näher einzutreten, bis Ihr D epartement in dieser 
wichtigen Frage einen grundsätzlichen Entscheid gefaßt hat. 

Art. 27: Führung des Registers 

Wfr würden es begrüßen, wenn Kollektivmarken im R egister und bei 
der Veröffentlichung als solche gekennzeichnet würden . Seitens der V er­
treter des Amtes ist uns zugesichert worden, daß eine entsprechende Be­
stimmung in die Vollziehungsverorclnung aufgenommen werden soll, wo­
mit wir uns einvers tanden erklären können . 

Art. 28: Veröffentlichung und Bekanntgabe 

Zur Erleich terung des Überblicks sollte Art. 28 insofe rn ergänzt werden, 
daß auch Erneuerungen von Marken zu publizieren sind. 

Art. JQbis_- Verwaltungsgerichtsbeschwerde 

Im Interesse einer raschen R echtsfindung würden wir es begrüßen, 
wenn Entscheide d es Amtes unmittelbar beim Bundesgericht mit V er­
waltungsgerichtsbeschwerde angefochten werden könnten. Wir möchten 
deshalb beantragen, einen neuen Art. 3Qbis fo lgenden Inhalts aufzuneh­
men: 

« Gegen Entscheid e des Amtes ist unmittelbar die V erwaltungsgerichtsbeschwerde 
nach M aßgabe des Bundesgesetzes vom 16. D ezember 1943 über die Organisation d er 
Bundesrechtspflege zul ässig. Bei R echtsverweigerung oder R echtsverzögerung ist die 
Beschwerde a n das E idg. Justiz- und Polizeidepartement zulässig.» 

Art. 31: Ansprüche aus A1 arkenrechtsverletzungen 

Abs. l: 

Unseres Erachtens sollte der in seinem R echt Verletzte auch einen An­
spruch auf Auskunft über die H erkunft rechtswidrig markierter Waren 
besitzen. Wir m öchten deshalb beantragen, Abs. 1 wie folgt zu ergänzen: 
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« D er in seinem R echt V erle tzte oder Bed rohte hat Anspruch auf Feststellung der 
Widerrechtlichkeit, a uf Unterlassung und auf Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes, 
sowie a uf Auskunft über die H erkunft rechtswidrig markierter vVaren. » 

Abs. 3: 

In unsern Kreisen wird mehrheitlich ein selbständiges Klagerecht des 
Lizenznehmers abgelehnt. D er Lizenzgeber sollte j edoch das R echt be­
sitzen, den ausschließlichen Lizenznehmer zu ermächtigen, die Ansprüche 
im eigenen Namen zu verfech ten . Wir beantragen, Abs.3 dementsprechend 
wie folgt zu fassen: 

«Der Markeninhaber ka nn d en ausschließlich en Lizenznehmer ermächtigen, seine 
Ansprüche im eigenen Namen geltend zu m achen. » 

Art. 32: Ansprüche bei Ungültigkeit der Marke 

Abs. l, lit. b): 

Unter Hinweis auf die zutreffenden Erwägungen in den Erläuterungen 
des Amtes auf S. 24/25 möchten wir beantragen, Abs. l , lit. b ) wie folgt 
zu präz1s1eren : 

«Wer ein Interesse nachweist, kann auf Feststellung der Ungültigkeit einer M a rken­
eintragung klagen, soweit die M arke 

b ) gegen sein besseres R echt verstößt, insbesondere zu Verwechslungen mit seiner 
ä lteren Marke führt ;» 

Diese Präzisierung scheint uns im Hinblick auf die bisherige bundes­
gerichtliche Praxis wünsch bar. Nur derj enige, gegen dessen eigenes bes­
seres R ech t eine Marke verstößt, soll sich inskünftig aus diesem R echts­
grund auf die Ungültigkeit der Marke berufen können . 

lit .c) : 

Hier sollte das Wort «untergegangen» richtigerweise durch « anfecht­
bar geworden» ersetzt werden. Diese redaktionelle Änderung drängt sich 
auf mit Rücksicht auf unsere Anträge zu Art. 11, wonach eine M arke 
wegen Nichtgebrauch nicht automatisch dahinfallt, sondern nur auf An­
trag gelöscht werden kann. 

Art. 33: A nsprüche bei Ungültigkeit der Kollektivmarke 

Abs. l: 

Es sind Fälle denkbar, wo eine begründete Anfechtung einzelner Be­
stimmungen des Benutzungsreglementes die Löschung der Kollektivmarke 
nicht rechtfertigt. In solchen Fällen sollte der Richter über die Möglichkeit 
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verfügen, nur die angefochtenen Vorschriften des Benutzungsreglementes 
ungültig erklären zu können. vVir beantragen, Abs . 1 durch einen neuen 
Abs. 1 bis wie folgt zu ergänzen : 

«ibis D er Richter kann auch nur auf die Ungültigkeit bestimmter Vorschriften des 
R eglem entes erkennen.» 

Art. 34: A1arke des Agenten oder Vertreters 

Der Markeninhaber benötigt, sofern der Agent oder V ertreter seine 
Pflichten verletzt, nicht nur ein R echt auf Löschung, sondern ebensosehr 
auf Abtretung der M arke. 

Auch die in Abs. 1 gewählte Formulierung « entgegen seiner Vertrags­
pflicht » vermag nicht voll zu befriedigen. Es wäre durchaus denkbar, daß 
die Eintragung der Marke durch den Agenten oder Vertreter erst nach 
Aufhebung des vertraglichen V erhältnisses erfolgt. Wir möchten deshalb 
folgende Fassung in Vorschlag bringen: « Bei Fehlen oder Wegfall der 
Ermächtigung» . Im Sinne dieser Vorschläge beantragen wir folgenden 
neuen Text für Abs. 1 : 

« L ä ßt j emand die M a rke eines andern, dessen Interessen er im geschäftlichen V erkehr 
zu wahren ha t, auf eigenen Namen eintragen, so kann dieser bei Fehlen oder Wegfall der 
Ermächtigung auf Abtretung oder Fes tstellung der Ungültigkeit dieser M arkeneintra­
gung klagen, wenn er in einem Land d es Internationalen Verbandes d es gewerblichen 
Eigentums an dieser M arke berechtigt ist.» 

Art. 35: Klagerecht von Verbänden 

Wir würden es als richtig erachten, wenn neben den Berufs- und Wirt­
schaftsverbänden hier ausdrü cklich auch die Konsumentenverbände auf­
geführt würden, um über deren Legitimation keine Zweifel entstehen zu 
lassen. Da die Mitglieder der K onsumentenverbände wohl aber in den 
wenigsten Fällen selber zur Klage legitimiert sein dürften, liegt es nahe, 
die im Vorentwurf vorgesehene Einschränkung, wonach nur Verbände 
zur Kl ageerhebung befugt sind, sofern Mitglieder des V erbandes selber 
klageberechtigt sind, zu streichen. Eine solche Streichung kann unseres 
Erachtens ohne weiteres verantwortet werden, da die V erbände j a ohnehin 
nur Klagen erheben können, die im öffentlichen Interesse liegen. 

Art. 36: Ausschluß der Klage 

In Bestätigung der Ausführungen unserer Eingabe vom J ahre 1962 ver­
treten wir die Ansicht, daß für die Unanfechtbarkeit der M arke eine Frist 
von sieben Jahren genügen dürfte. Wir erinnern daran, daß auch andere 
Länder wie z.B. Großbritannien eine Frist von sieben J ahren kennen. 
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Art. 39: Einzige kantonale Instanz 

Verschiedene K antone kennen bei klaren Sachverhalten ein Befehls­
verfahren. Die schnelle H andhabung klaren R echts ist heute in solchen 
Kantonen aber nur auf dem Umwege über das Gesetz über den unlautern 
Wettbewerb möglich . D a das neue M arkenschutzgese tz gerade verhindern 
will, daß d as Bundesgese tz über unlautern W ettbewerb immer wieder zur 
Ergänzung herangezogen werden muß, sollten die Kantone angehalten 
werden, auch einen einzigen Befehlsrichter zu bezeichnen. Art. 39 wäre 
deshalb wie folg t zu ergänzen: 

«Jeder Kanton bezeichnet für K lagen bezüglich d er Anwendung di eses Gesetzes ein 
a ls einzige kantonale Instanz zuständiges Gericht und di ejenige n K a ntone, deren Prozeß­
recht ein Befehlsverfahren vorsieht, einen einzigen kantonalen Befehlsrichter. » 

Art. 40: Gerichtsstand 

Abs. l: 

In Analogie zu Art. 75 des Paten tgesetzes würden wir es begrüßen, wenn 
auch im neuen M arkenschutzgese tz wahlweise verschiedene Gerichts­
stände vorgesehen würden. ,vir beantragen für Abs. 1 folgende Erweite­
rung : 

« Die in diesem Gesetz vorgesehenen K lagen sind wahlweise beim Richter am schwei­
zerischen Wohnsitz d es Beklag ten od er am Gesch äftssitz seines im R egister eingetragenen 
Vertreters oder am Ort d er H and lung oder d es Erfolgs a nzubringen.» 

Abs. 2: 

Eine Erweiterung der Gerichtsstandbestimmungen ist auch dann er­
wünsch t, wenn der Beklagte keinen Wohnsitz in der Schweiz besitzt. So­
wohl der Ort der Handlung oder des Ein tri tts des Erfolges haben etwas 
Zufälliges an sich . Es erscheint uns deshalb angebracht, als neuen Gerichts­
stand hier auch noch denj enigen am v\Tohnsitz des Klägers vorzuseh en. 

Abs . 2 soll te d ementsprechend wie folgt lauten: 

« H at d er Beklagte keinen \t\lohnsitz in der Schweiz, so ist die K lage wahlweise beim 
Richter am Geschäftssitz des im Register eingetragenen V ertre ters des Beklagten oder 
am Wohn- oder Geschäftssitz des K lägers oder am Orte der Handlung od er des Erfolgs 
anzubringen. M a ngels eines solchen Domizils ist der Richter am Sitz d es Amtes zustän­
dig. » 

Abs. 3: 

Da nach unserem Antrage der Kläger unter den verschiedenen Ge­
richtsständen wählen kann, wird Abs. 3 d es Vorentwurfes hinfällig. 
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Wir schlagen vor, diese Bestimmung in dem Sinne zu ergänzen, daß 
vorsorgliche Maßnahmen auch zur Fes tstellung der Herkunft der Ware 
mit d er beanstandeten Marke angeordnet werden können. 

Art. 42: Sicherheitsleistung 

Abs. l: 

Der Vorentwurf überläßt es im Gegensatz zu Art. 10 des Bundesgesetzes 
über den unlautern Wettbewerb und Art. 79 des Patentgesetzes nicht dem 
Ermessen des Richters, ob er den Gesuchstcller beim Erlaß vorsorglicher 
Maßnahmen zur Sicherstellung anhalten soll. Bei Trölerei würde es aber 
zu weit gehen, wenn man den Gesuchstellcr in j edem Fall zur Sicherstel­
lung veranlassen wollte. In An alogie zum Patentgesetz möchten wir für 
Abs. 1 folgende mildere Lösung vorschlagen: 

«Vorsorglich e Maßnahmen und einstweilige V erfügungen können von Sich erheits­
leistung abhängig gemacht werden, wenn sie d em Gesuchsgegner Schaden verursachen 
können . » 

Abs. 2: 

Eine einstweilige V erfügung sollte nicht nur als Ganzes, sondern auch 
teilweise aufgehoben werden können. Wir beantragen, Abs. 2 am Schlusse 
wie folgt zu ergänzen: 

«ganz oder teilweise a ufgehoben werden ». 

Art. 46: Markenrechtsverletz ung 

Läßt d er verletzte Markeninhaber zehn J ahrc verstreichen, bis er gegen 
den V erletzer Strafantrag stellt, so ist das ein deutliches Zeichen dafür, 
daß die Handlung d es Täters den Markeninhaber kaum verletzt hat. Für 
eine Sonderstellung des gutgläubigen Täters besteht d eshalb kein Grund. 
\,Vir beantragen, d en Zwischensatz « wenn die M arke des T ä ters gutgläu­
big hinterlegt worden ist » zu streichen . 

Art. 46bis; Einrede der .Nichtigkeit der Marke 

D a das Strafverfahren sich nicht zur Prüfung von Nichtigkeitseinreden 
eignet, würden wir es begrüßen , wenn in das neue Markenschutzgese tz 
eine analoge Bes timmung aufgenommen werden könnte, wie wir sie in 
Art. 86 d es Patentgesetzes finden. \,Vir schlagen deshalb vor, den Vor­
entwurf durch einen neuen Art. 46his folgenden Inhalts zu ergänzen : 
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«1 Erhebt der Angeschuldigte di e Einrede d er Nichtigkeit d er M a rke, so kann ihm der 
Ri chter eine angemessene Frist zur Anhebung der Nichtigkeitsklage unter geeigneter 
Androhung für den Säumnisfall ansetzen; kann der Angeschuldig te U mstä nde g la ubhaft 
machen, welche d ie Nichtigkeitseinred e als begründet erscheinen lassen, so ka nn der 
Richter dem V erletzten eine angemessene Frist zur Anhebung der Klage auf Fests tellung 
d er R echtsbes tändigkeit der M a rke, ebenfalls unter geeigneter Androhung für den Säum­
nisfall, ansetzen. » 

«2 Wird daraufhin die Klage r echtzeitig angehoben, so ist das Strafverfahren bis zum 
endgültigen Entscheid über die Klage einzustellen ; unterdessen ruh t die Verj ährung.» 

«3 Die Klage kann entwed er beim Rich ter a m Wohnsitz des Beklag ten oder beim 
Richter am Ort des Strafverfahrens a ngehoben werden. » 

Art. 47: Rechtswidriger Gebrauch einer Kollektivmarke 

Der V orentwurf hat die hier umschriebenen Strafta tbestände als Offi­
zialdelikt ausgestaltet, weil im Gegensatz zur Markenrechtsverletzung 
durchwegs öffentliche Interessen verletzt werden. 

Nach dem Art. 35 ein Klagerecht der V erbände schafft, das immer dann, 
wenn öffentliche Interessen im Spiele steh en, zur Anwendung gelangt, 
kann man sich fragen, ob ein Vorgehen von Amtes wegen noch angebracht 
ist. In unsern Mitgliedskreisen würde denn auch der Ausgestaltung der 
Straftatbestände von Art. 4 7 als Antragsdelikt der V orzug gegeben. 

Bei Alinea 4 drängt sich unseres Erachtens eine kleine redaktionelle 
Bereinigung auf: «, ,ver vorsätzlich » gehört lediglich zu den ersten drei 
Punkten , nicht aber zum vierten. 

Art. 48: Markenberühmung 

Aus ähnlichen Überlegungen wie bei Art. 4 7 beantragen wir auch hier die 
in Art. 48 enth altenen Straftatbestände als Antragsdelikt auszugestalten . 

Art. 50: Juristische Personen und Handelsgesellschaften 

Art. 50 will richtigerweise die Straf barkeit auf die Mitglieder der Organe 
ausdehnen. Um nicht die Auffassung aufkommen zu lassen , daß die han­
delnden Anges tellten straffrei ausgehen, sind auch diese ausdrücklich zu 
erwähnen. Außerdem ist in Zeile 5 von Abs. 1 ein kleiner Schreibfe hler 
en thalten. Es sollte zweifellos heißen: « der Gesellschaften», nicht aber 
« die Gesellschaften». 

Art. 53: Übergangsbestimmungen: Hinterlegte und eingetragene Marken 

lit. C): 

Die hier vorgesehenen Fristen sind gemäß unseren V orschlägen zu Art. 
36 und 46 von zehn auf sieben J ahre zu reduzieren. 
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lit.g): 

Treu und Glauben verlangen, daß die erste nach Inkrafttreten dieses 
Gesetzes beantragte Erneuerung ohne erneute Prüfung erfolgen kann. \,Vir 
beantragen deshalb, lit. g) wie folgt neu zu fassen : 

«g) die erste na ch Inkrafttreten dieses Gesetzes beantragte Erneuerung geschieht in 
den Formen einer neuen Hinterlegung; eine erneute Prüfung erfolgt nicht.» 

Art. 56: Ausführungsmaßnahmen 

In den Erläuterungen wird erklärt, daß der Bundesrat gestützt auf diese 
Bestimmung eine Vollziehungsverordnung zu erlassen habe. Wir würden 
es b egrüßen, wenn dies in Art. 56 ausdrücklich erwähnt würde, da die 
Worte « notwendige Maßnahmen» verschiedene Auslegungen zulassen. 

Gleichzeitig bringen wir den ·wunsch an, daß uns auch die Vollzie­
hungsverordnung noch zur Stellungnahme unterbreitet werden möchte. 

Wir hoffen gerne, die Bundesbehörden werden unsern Anträgen Rech­
nung tragen können. Angesichts der zahlreichen noch offenen Fragen -
insbesondere auch im Zusammenhang mit dem beantragten \,Viderspruchs­
verfahren -würden wir es sehr begrüßen, wenn für die weitere Bereinigung 
des Vorentwurfes eine Expertenkommission eingesetzt werden könnte, in 
welcher die interessierten Kreise angemessen vertreten sein sollten. Wir 
sind gerne bereit, Ihnen zu diesem Zwecke geeignete Vorschläge zu unter­
breiten. 

Indem wir Ihnen für die uns gewährte Gelegenheit zur eingehenden 
Stellungnahme verbindlich danken möchten, versichern wir Sie, hoch­
geehrter Herr Bundesrat, unserer ausgezeichneten Hochachtung. 

VORORT DES SCHWEIZERISCHEN 

HANDELS- UND INDUSTRIE-VEREINS 

Der Direktor: P. Aebi 
Der Sekretär: P.J. Pointet 

SCHWEIZERGRUPPE 

DER I NTERNAT. VEREINIGUNG FÜR 

GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ 

Der Präsident: P.J. Pointet 
Der Sekretär-Kassier: 
H.R. Leuenberger 



PatG Art. 7 

Schweizerische Rechtsprechung 

THOMASRÜEDE,ZÜRICH 

(Mita rbeiter: JACQUES GuYET, Genf) 

I. P atentrecht 

Begriff der Veröffentlichung im Sinne des PatG. 
Ein französisches Patent ist veröffentlicht mit der Patenterteilung, nicht erst mit 
ihrer Auskündung im « Bulletin officiel ». 

Notion de l'invention «exposee» au sens de la LEI. 
Un brevet franyais est expose des la delivrance et non pas par sa publication ulte­
rieure au « Bulletin officiel ». 

BGE 94 II 285, Urteil der I. Zivilabteilung des Bundesgerichtes vom 
3. Dezember 1968 i. S. Bertil Wigemark AB gegen Traber. 

Aus den Erwägungen des B undesgerichtes: 
2. Das Handelsgericht hat das Pa tent der Klägerin nichtig erklä rt, weil ihm das fran­

zösische Patent Nr.1195615 a ls ncu hei tszerstörend entgegenstehe. 
Daß die beiden Patente die gleiche Erfindung betreffen , ist außer Streit. Die Kl ägerin 

begründet ihre Berufung ausschließlich damit, der angefoch tene Entscheid verletze 
Art. 7 Abs. 1 lit. b PatG. Nach d ieser Bestimmung gilt eine Erfindung als neu, wenn sie 
nicht vor d er Patentanmeldung «durch veröffentlichte Schrift- oder Bildwerke d erart 
da rgelegt word en ist, daß der Fachmann sie danach ausführen kann». Die Klägerin 
m acht geltend , die Auffassung d es H and eslgeri chts, dem erwähnten französischen Pa­
tent komme die zeitliche Priorität zu, beruhe auf einer unzutreffenden Auslegung d es 
Begriffes der Veröffentlichung im Sinne der genannten Gesetzesb estimmung. 

3. Bei d er Beurteilung dieser Rüge ist davon auszugehen, daß die Klägerin das Streit­
patent am 13.Juni 1959 angemeldet h a t, ohne eine a usländische Priorität zu beanspru­
chen. Das Anmeld edatum gilt daher als Stichtag für die Neuheitsprüfung. Das entge­
gengehaltene französische Patent wurde am 5. M ai 1958 angem elde t und am 19. M a i 
1959 erteilt. Die Pa tenterteilung wurde im «Bulletin Officiel d e Ja Propriete Industri elle» 
vom 18.Juni 1959 a usgeschri eben. Ausgegeben wurde diese Nummer des « Bulletin Offi­
ciel » am 15.Juli 1959. Die Patentschrift wurde am 18.Novembcr 1959 im Druck ver­
öfTcntlicht. 

Nach d er Ansicht des H andeslgerichtes ist a ls Zeitpunkt der V eröffentlichung des 
französisch en Patentes im Sinne des Art. 7 PatG der Tag der Patenterteilung, d . h. d er 
19. Mai 1959, zu betrachten. Die Klägerin macht d emgegenüber geltend, die maß-
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gebende Veröffentlichung sei am 15.Juli 1959 erfolgt, da erst an diesem Tage das Bulle­
tin Officiel vom 18.Juni 1959 erschienen sei, in welchem die Erteilung des entgegen­
gehaltenen Patentes bekannt gemacht wurde. Diese Auffassung hält j edoch nicht stand. 

4 . Das Patentgesetz beruht auf d em Gedanken, daß der Allgemeinheit keine techni­
sche Erkenntnis genommen werden kann, die ihr bere its gehört. Deshalb bestimmt Art. 
1 PatG, daß Erfindungspatente nur für neue Erfindungen erteilt werden. Das Patentge­
setz versteht unter d er Neuheit jedoch nicht das gleiche wie der allgemeine Sprachge­
brauch. Es umschreibt d iesen Begriff in d er Form einer Vermutung, indem Art. 7 PatG 
die Voraussetzungen fes tlegt, bei deren Vorliegen die Erfindung patentrechtli ch nicht als 
neu gilt und deshalb keinen Patentschutz beanspruchen kann. 

In der Lehre ist umstritten, ob es sich bei der Vermutung des Art. 7 Pa tG um eine 
wiclerlegliche (praesumptio juris), eine unwiderlegliche (praesumptio juris et de jure) 
oder um eine echte Fiktion handle (vgl. hiezu BLUM/PEDRAZZINI, PatG Art. 7 Anm. 5 
S. 338; TROLLER, Immaterialgüterrecht, 2. Aufl. Bel. I S. 227 ). Diese Frage kann offen 
bleiben, da ihr im vorli egenden Fall keine entscheidend e Bedeutung zukommt. Dagegen 
ist für die Auslegung des Art. 7 PatG bei der Beurteilung der hier streitigen Frage der 
zeitlichen Priorität die Zweckbestimmung der vom Gesetz vorgeseh enen Ordnung we­
sentlich. Sie geht dahin, d er Allgemeinheit die techni schen Maßnahmen, die bereits in 
ihrem Besitz sind, zu erhalten und zu verhindern, daß sie ihr durch die Gewährung des 
Patentschutzes zugunsten Einzelner wieder entzogen werd en. Aus dieser Zielsetzung d es 
Art. 7 PatG folgt , daß für die Festlegung des Standes d er neuhcitszcrstörencl en T echnik 
ausschließlich objektive Gesichtspunkte erheblich sein können (BLuM/ PEDRAZZINI Art. 7 
PatG Anm.4, S.338 ; TROLLER, op.cit. S.225) . 

Dieser Grundsatz muß auch für die Umschreibung des Begriffes der Verö}Jentlichun.g 
im Sinne d es Art. 7 Abs. 1 lit. b PatG weglcitencl sein. Das kennzeichnend e M erkmal die­
ses R echtsbegriffes besteht in dem objektiven Umstand, daß ein bestimmter technischer 
Sachverhalt durch Schrift- oder Bildwerke an die Öffentlichkeit gelangt, d. h. einer un­
bestimmten und unbekannten Anzahl von Personen zugänglich gemacht wird (BLUM/ 
PEDRAZZINI Art. 7 PatG Anm.22 S.360 ; TROLLER, op. cit. S.236). Damit wird derbe­
treffend e technische Tatbestand Besitz der Allgemeinheit, mit der Folge, daß er gemäß 
Art. 7 PatG nicht als neu gilt und die ihn erfassend e Erfindung daher der patentrecht­
li chen Neuheit ermangelt. 

Die Beschaffenheit des Schrift- oder Bildwerkes und die Art seiner Veröffentlichung 
sind dabei unerheblich. Insbesondere braucht das Schrift- oder Bildwerk (im Gegensatz 
zum d eutschen R echt,§ 2 PatG) nicht gedruckt zu sein. Auch band- oder maschinenge­
schri ebene Blätter und Handzeichnungen , selbst wenn sie nur in einem einzigen Exem­
plar vorhanden sind, können als V eröffentlichungen in Betracht kommen. Die Ver­
öffentlichung kann dadurch erfolgen, daß das Schrift- oder Bildwerk angeboten, ver­
kauft, r eklamemäßig versand t wird; ferner durch das Einreihen in eine der Öffentlich­
keit zugängliche Bibliothek oder die öffentli che Auflegung durch eine Behörde. Ohne 
Bedeutung ist sodann auch, wo das Schrift- oder Bildwerk veröffentlicht wurde; auch im 
Ausland erschienene V eröffentlichungen sind neuheitsschädlich. Endlich ist auch be­
langlos, in welcher Sprache ein neuheitsschädliches Schriftwerk veröffentlicht word en 
ist ; eine ursprünglich vorgesehene Beschränkung d er Neuheitsschädlichkeit von Schrift­
werken auf Sprachen, die von den schweizerischen Fachleuten im a llgemeinen verstan­
den werden, wurde fallen gelassen. 

Entscheidend ist somit einzig die Tatsache, daß einem unbestimmten und unbekann­
ten Personenkreis die Einsichtnahme in die Schrift- oder Bildwerke über eine Erfindung 



-149-

möglich ist (vgl. zu d iesen Fragen: l3LuM/P1m RAZZINI J\rt. 7 PatG J\nm.22/23, S. 359 ff.; 
TROLLER, op. cit. S.235ff. ) . 

5. Das H andelsgerich t führt aus, daß das französische Pa tentamt vom Tage der Pa­
tentertei lung (delivrance) a n auf Wunsch jedermann Einblick in di e Patentschrift ge­
wä hrt und auch schon vor der Auskündung d er Patenterteilung im Bulletin Officiel 
K opien abgibt. Nach den we iteren Feststellungen d er Vorinstanz wird das Patent unter 
Angabe der Ordnungsnummer und der Klassifizierungsdaten in das Patentregister ein­
getragen , so daß es j edem Interessierten ohne besondere Schwi erigkeiten möglich sei, 
durch regelmäßige Anfragen beim französ ischen Patentamt Patenter teilungen auf einem 
bestimmten Fachgebiet noch vor d er Auskünd ung im Bullet in Officiel in Erfahrung zu 
bringen und die Patentschri fte n einzusehen. 

Diese Fes tstellungen sind tatsächlicher Natur und binden daher das Bundesgericht. 
Sie sind entgegen d er Ansi cht der Klägerin nicht das Ergebn is einer vorfragewe ise vor­
genommenen Auslegung französischen R ech ts, sondern betreffen die tatsächlichen Ver­
hä ltnisse, die inbezug auf di e Möglichkeit bestehen, beim fra nzösischen Patentamt in die 
Patentschrift eines er teil ten Patentes Einblick zu nehmen. Ob auf Grund dieses im Aus­
land verwirklichten Sachverhalts eine neuheitsschädli che Veröffentlichung im Sinne des 
Art. 7 PatG anzunehmen sei, beur te ilt sich a usschließl ich nach schweizerischem R echt. 
Die von d er Klägerin aufgeworfene Frage, ob und inwieweit das Bundesgericht V orfra­
gen a usländ ischen R ech ts prüfen dürfe, stellt sich daher nicht. 

Die erwähnten tatsächlichen Feststellungen d er Vorinstanz be treffen sodann a uch 
ni cht technische Verhältnisse, di e nach der Ausna hmebstimmung des Art. 67 Z iff. 1 OG 
vom Bundesgericht überprüft werd en dürften. Soweit ni cht technische Verhältnisse in 
Frage stehen, läßt aber Art. 67 Z iff. 1 OG das V erfahren vor dem Bundesgericht ein 
Berufungsverfahren sein, in dem das U rteil au f Gru nd des vom kantonalen Ri chter fes t­
gestellten Tatbestandes zu fällen ist (BGE 85 II 514, 86 II 103, 89 II 163) . 

Angesichts der erwä hnten Feststellungen des H andelsgeri chts steht a ußer Zweifel, daß 
in Frankreich eine Patentschrift von der Patenterteilung an e iner unbestimmten und un­
bekannten Anzahl von Personen zugänglich ist und die betreffende Erfindung daher mit 
der Patenterteilung a ls veröffentlich t im Sinne d es Art, 7 Abs. l li t. b PatG zu gelten ha t. 

6 . D ie K lägerin a nerkennt, daß diese Zugänglichkeit theoretisch bes tehe. Sie vertritt 
aber die M einung, d ie Veröffentlichung im Sinne d es Art. 7 PatG setze ni cht nur die 
Einsichtsmöglichkeit a ls solche voraus, sond ern überdies deren öffentliche Bekanntgabe 
(so a uch TROLLER, op. cit. S. 237 oben) . Die K läger in begründet d iese Auffassung da mit, 
daß bis zur Ausschreibung der Patenter teilung im Bulletin Officiel die Einsichtnahme in 
eine Patentschrift große Schwierigkeiten bereite. Das ist j edoch rech tlich unbeach tlich . 

Wie bereits ausgeführt wurde, bezweckt Art. 7 Pa tG d en Stand der zum Besitz der 
Allgemeinheit gehörenden und ihr zu erhaltenden Technik festzul egen . Er ist auf d ie 
Wahrung der I nteressen der Allgemeinheit ausgerichtet, hinter die die Inte ressen d es 
d en Patentschutz beanspruchenden Erfind ers zurückzutreten haben. Dara us folgt zwin­
gend, daß es für die Veröffentlichung genügen muß, wenn ein unbestimmter P ersonen­
kreis die Möglichkeit hat , von n euheitszerstörendcn Schrift- und Bildwerken K enntnis 
zu erlangen. Da ß die Benützung d ieser Möglichkeit durch irgendwelch e Vorkehren, 
wie z. B. durch öffentliche Verkündigung, erle ichtert werd e, ist dem Gesetz nicht zu ent­
nehmen . Es genügt, daß di e Kenntnisnahme tatsächlich m öglich ist. W elche Aufwen­
dungen und K osten sie verursacht , ist rech tlich ohne Bedeu tung. Zwar werden Groß­
unternehmen eher a ls kleine Erfinder in der Lage sein, durch die Beauftragung von Spe­
zialisten, namentlich von Patentanwälten, die Patenterteilungen auf dem sie interessie-
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renden Fachgebiet überwachen zu lassen und so früh er von ncuheitsschäcllichcn Veröf­
fent lichungen K enntnis zu erha lten. Das hat aber für d ie kleinen Erfind er, di e nicht über 
die für eine solche Überwachung nötigen Mittel verfügen, keine Rechtsnachteile zur 
Folge. Die Rechtswirkungen der neuheitsschädlichcn Veröffentlichungen sind im einen 
wie im andern Fa lle die g leichen und tre ten auch ohne Rücksicht a uf die etwas früh er 
od er später erfolgende K enntnisnahme im g leichen Zeitpunkt ein . Die Gefahr d er R echts­
ungleichheit bestünde gcgenteils, wenn man erst die Auskündung im Bulletin Offici el a ls 
m aßgeblich e Veröffen tli chung a nsehen wollte. Dann könnte nämlich ein G roßunter­
nehmen, das dank d er erwähnten Überwachung der Pa tenterteilungen von einer Patent­
sch rift K enntnis erl a ngt hat, noch vor der Auskündung im Bulletin Officiel in der 
Schweiz für d ie glei che Erfindung eine Patentanmeld ung einreichen, der dann die zeit­
li che Prioritä t vor d em fran zösischen Patent zukäme. lVIißbräuchen di eser Art wird mi t 
d em Abstell en auf das Da tum d er Pa tenterteilung vorgebeugt. 

Die Kl ägerin beruft sich darau f, daß d as E idg. Amt für geisti ges E igentum gemäß einer 
im Patent-, :rvfuster- und Modellbl a tt von 1966, I, S. 10 veröffentli chten R echtsauskunft 
französische Pa tentsch riften erst a b eiern Ausgabetag des d ie Patenterteilung a nzeigenden 
Bulletin Offi cicl als n cu heitssch ädlich berücksichtige. D er Richter ist j edoch bei der Um­
schreibung d es Begri fTs d er V eröffentlichung nicht an di e Praxis des Amtes gebunden. Die 
gerichtliche Beurteilung dieser Frage wird denn auch in der erwähnten Auskunft aus­
drücklich vorbehalten. 

Unb ehelflich ist schließlich a uch der Hinweis d er Klägerin darauf, daß die d eutsche 
Lehre und R echtsprechung den Ausgabetag d es Bulletin Officiel a ls maßgebend betrach­
ten (vgl. RHEINFELDER, Zur Frage der N euh eitsschäd lichke it nicht gedruckter fran zösi­
scher Pa tentschriften, G R U R 1957 S. 306 ff. ; ferner GR U R 1963 S. 5 18) . D er schweizeri ­
sche Richter hat d en Begriff der Veröffentli chung im Sinne von Art. 7 PatG unabhängig 
davon auszulegen, wi e a usländi sche Lehre und R echtsprechung sie unter dem G esichts­
punkt ihres einheimischen R ech ts beurte ilen. 

7. G egen die von d er Klägerin verfoch tene Ausleg ung des Begriffs der Veröffent­
li chung spricht auch das Gebot d er R echtss icherheit . Neue techni sche Erkenntnisse kön­
nen nicht nur in Patentschriften bekannt gegeben werd en, sondern auch in andern Pu­
blikationen, wie Zeitschriften, w issenschaftlichen Werken usw. Die Katalog isierung und 
AuAegung solcher Neuerscheinungen in d en Bibliotheken kann auf verschi ed ene , ,\leise 
erfolgen. D er Bibliothekkatalog kann period isch in gewissen Zeita bschnitten von ver­
schi edener Da uer nachgeführ t oder mit e inem K artensys tem fo rtla ufend ergänzt wer­
d en, wobei es im letz teren Falle nachträglich kaum möglich sein dürfte, den genauen 
Zeitpunkt d er Ergänzung festzustellen . Die von der Kl ägerin geforder te öffentliche Aus­
kündigung des Vorhandenseins eines Schrift- od er Bildwerkes würde di e Entscheidung 
da rüber, ob eine ncuheitsschädlichc Veröffentlichung vorliege, mit zahlreichen Un­
sicherheitsfak toren belas ten und erschweren. Das muß nich t zuletzt im Interesse d er 
E rfi nder vermieden werden. 

8. Das Handeslgericht hat somit Art. 7 Abs.! lit. b PatG ni cht verletzt, indem es die 
Ncuheitsschädlichkeit d es französischen Patents Nr. 11 956 15 bej aht hat. 

PatG Art.26 

Bei einer Übertragungserfindung fehlt die E1findungshöhe, wenn die Übertragung 
einer vorbekannten Lösung auf ein neues Fachgebiet nicht über das vom Fachmann 
zu Erwartende hinausgeht. 
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Dans le cas de la decouverte de la transposition d'un procede connu a un nouveau 
domaine technique, le niveau inventif fait difaut lorsque la transposition ne depasse 
pas ce que l' on peut attendre de l' /zomme du metier. 

SJZ 65, 160, Auszug aus einem Entscheid des Obergerichts des Kantons 
Thurgau vom 26.9.1 967. 

Aus den Erwägungen: 
Der Begriff der Erfindung se tzt vor a ll em Neuheit, technischen Fortschritt und Erfin­

dungshöhe voraus. Bei ersteren sind die vorbekanntcn Lösungen der Lehre des streitigen 
Patentes e inzeln gegenüberzustellen ; die Erfindungshöhe dagegen ist nach dem Stand 
der Technik bei Patentanmeldung in seiner Gesamtheit an bekannten Lösunge n zu be­
urteilen (BGE 92 II 51 ) . 

l\1it dem Experten ist die Neuhe it des kl ägeri schen Patentes zu bejahen , ebenso ihr 
klar erkennbarer technischer Fortschritt im Sinne von BGE 85 II 140. Wohl sind ä hn­
liche Haltevorrichtungen seit Jahrzehnten für Fahrka rten in den SBB-Bahnhöfen und 
in anderen Vorpatenten bekannt. Kl a r fortschrittlich war dagegen die Übertragung 
dieser Lösung auf das G ebiet der Warenpackungen in Kiosken, weil damit vor a llem 
Zigarettenpackungen ste ts automatisch nachrücken, geordnet sind und ä ltere Exem­
plare laufend ausgeschieden werden. 

Erfindungshöhe und schöpferische Idee li egen auch für Übertragungserfindungen nur 
vor, wenn die Übertragung einer vor bekannten Lösu ng a uf ein neues Sachgebiet über das 
von einem Durchschnittsfachmann zu Erwartende hinausgi ng oder spezielle Schwierig­
keiten zu überwinden waren (ßGE 92 II 54) . Das Obergericht Thurgau entschied in 
einem analogen Fa ll , bei Prüfung der Erfindungshöhe von Übertragungserfindungen 
sei dem betreffenden Fachmann nicht nur die K enntn is seines speziellen Fachgebietes, 
sondern a ller einschlägigen sonstigen techni schen Gebiete und Lösungen zuzumuten. 
So dürfe von ei nem Spritzpistolenkonstrukteur auch die K enntnis des gesam ten G ebiets 
der Vibrationsmotoren verlangt werden (RBOG l 962 N r. 22, bestätigt in BGE 89 II l 08). 

Vorliegend steht fes t, daß seit la ngem spez iell b ei den SBB die Bi ll ettschränke mit 
dera rtigen a utomatischen Nachrückvorrichtungen versehen waren. E in Fachmann, wel­
cher möglichst rationelle Warenhalterungen in K iosken installieren soll , muß nicht nur 
a uf diesem Gebiet b ewandert sein, sondern a uch in der K enntnis von Halterungen für 
Bille ttkästen, Bücherges telle und ähnliches, weil überall dasselbe Bed ürfnis bes teht, diese 
G egenstände trotz laufender Veränderung des Bestandes stets stabil zu halten und mög­
lichst einfach zu ergä nzen. Nachdem die Anwendung dieser Idee seit Jahrzehnten in 
den Ba hnhöfen ad oculos demonstriert war, lag es für j eden gut a usgebildeten Fachmann 
ohne weiteres nahe, dieses Halterungssystem auch für W arenpackungen anzuwenden. 
Daß d ies einen klar erkennbaren technisch en Fortschritt brachte, bedeutete noch keine 
Erfindungshöhe dieser Übertragungsidee. Sie war nur eine \,Ve itercntwicklung vorbe­
kannter Einrichtungen auf sehr nahe verwandte Gebi ete. Besondere Schwierigkeiten für 
d ie Ü bertragung fehlten. Die Sachlage entspricht etwa j ener nach BGE 92 II 54. Auch 
bei Annahme einer Aufgabenerfindung läßt sich fehlende Erfindungshöhe ni cht durch 
technischen Fortschritt ersetzen. Im übrigen stellt d ie echte Aufgabenerfindung eine 
seltene Ausnahme dar und müßte nicht nur im Aufzeigen einer technischen Lösung, 
sondern in der Aufgabenstellung als solcher bes tehen (ßGE 8 1 II 297 ). Die Stellung der 
Aufgabe einer Halteeinrichtung für Warenpackungen mit Vorschub war hier ni cht 
schöpferisch , nachd em dieselbe Aufgabe für eng verwandte Anwendungsgebiete b ereits 
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gestellt und gelöst war. D a ß in der Praxis j a hrzehntelang diese Übertragung aufW aren­
paekungen in Kiosken unterblieb, kann a uch auf bloße Untätigkeit, auf das Festhalten 
am Bisherigen und auf das früher fehlende praktische Bedürfnis nach dieser Neuerung 
zurückzuführen sein (BGE 92 II 55). 

W enn in der Zwisch enzeit ausländi sche Patente für ähnliche Halteeinrichtungen in 
Staaten mit patentamtlicher Neuheitsprüfung erteilt wurd en, könnte auch di es nicht di e 
Erfindungshöhe des klägerischen Patentes beweisen. Solche /\us landpatente würden viel­
m ehr gerad e die Neuheit oder E rfindu ngshöhe von Inla ndpatenten zerstören, wenn vor 
letzteren entstanden. 

M angels Erfindungshöhe ist daher das kl ägerische Patent nichtig und damit einrede­
weise eine Patentverletzung durch d en Beklagten zu verneinen. Die Gültigkeit seines Pa­
tentes kann dabei offenblciben, clacli e Kl age nichtclirekt au f clessen Nichtigerklä runggeht. 

PatG Art. 47 Abs.1 

,Zum Begriff der (versäumten) Frist. 
- Eine Frist ist ein bestimmter ,Zeitraum, innerhalb dem eine Handlung ohne Rechts­

nachteil vorgenommen werden muß, was einmal ein Ereignis voraussetzt, das die 
Frist in Gang setz t und sodann eine nach einer ,Zeiteinheit vorbestimmte ,Zeitdauer. 

- Eine Frist einhalten bzw. versäumen kann nur, wer die ,Zeitspanne, innerhalb 
der er zu handeln hat, zum voraus der Dauer nach kennt. 

Keine T!Jl iedereinsetzung in den Stand vor der Patenterteilung, d. h. keine T;Jlieder­
herstellung des Gesuchszustandes durch das Amt. 
- Die einmal eifolgte Patenterteilung kann nur durch den ordentlichen Richter 

annulliert werden; dem Amt fehlt die Befugnis dazu. 
De la notion du dilai ( non observe). 
- Le dilai est un laps de temps determine dans lequel doit etre accompli un acte 

juridique, pour qu'il n'en resulte aucun prejudice. Cela suppose un evenement 
qui en fait debuter le cours et clont la duree est prealablement fixee selon une cer­
taine unite de temps. 

- Un dilai ne peut donc etre respecte ou neglige que par celui qui en connait le 
point de depart et pour autant qu'un tel dilai lui soit imparti J;ar un texte legal 
ou reglementaire ou par une decision . 

Il n'y a pas de reintegration de brevet en l' etat oz't il se trouvait avant sadelivrancec' est­
a-dire qu' il ne peut y avoir de retablissement en l' etat de la demande par le Bureau. 
- Une Jois obtenue, la dilivrance du brevet ne peut etre annulee que par le juge 

ordinaire; le Bureau n' est pas competent en cette matiere. 

PMMBl 1969 I 34, Verfügung des Eidg. Amtes vom 9.April 1969. 

PatG Art. 51 und 87 

Eine nach ihren Merkmalen nicht ausgesprochen dem Gebiet der ,Zeitmessungs­
technik angehörende und daher ohne amtliche Vorprüfung patentierte E1findung 
kann trotzdem auch im Gebiet der ,Zeitmessungstechnik Schutz genießen . 
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L'invention brevetee qui ne presente pas les caracteres la destinant specifiquement 
au domaine de la mesure du temps et qui n' est des lors pas assujettie a l' examen 
prealable peut malgre taut jouir de la protection dans le domaine de la technique de 
La mesure du temps. 

PMMBl 1969 I 39, R echtsauskunft des Eidgenössischen Amtes für gei­
stiges Eigentum vom 2. M ai 1969. 

Zur Frage, ob eine Erfindung, die nach ihren Merkmalen nicht ausge­
sprochen dem Gebiet der Zeitmessungstechnik angehört und daher ohne 
amtliche Vorprüfung patentiert wurde, trotzdem auch im Gebiet der Zeit­
messungstechnik Schutz genieße, nimmt das Amt wie folgt Stellung: 

1. Es gibt viele Erfindungen, die sowohl im Gebiet der Zeitmessungstechnik a ls auch 
in a nderen Gebieten der Technik Anwendung finden. Für eine Erfindung di eser Art kön­
nen die Patentgesuchsunterlagen unter Umständen so abgefaßt sein, daß di e Anmeldung 
der amtlichen Vorprüfung nicht unterliegt, wobei selbst die Erwähnung der Zeitmes­
sungstechnik als eines von verschiedenen mögli chen Anwendungsgebieten nicht bewirkt, 
daß di e Erfindung deswegen dem Gebiet d er Zeitmessungstcchnik im Sinne von Art. 87 
Abs.2 lit. b PatG «ausgesprochen a ngehört » (vgl. E ntscheid der Beschwerdeabteil ung 
im PMMBI. 1965 I 16, Erw. ld). Das bedeutet , daß sehr wohl Pa tente ohne amtli che 
Vorprüfung erteilt werd en, obwohl sie unter anderem Gebie te milcrfassc n, für die die 
amtliche Vorprüfung vorgeschri eben ist. 

2. Das Patentgesctzt m acht indessen bezüglich des Geltungsbereiches bzw. Schutz­
umfangs keinen Unterschied zwischen «vorgeprüften » und « nicht vorgeprüften » Pa­
tenten: vgl. die Artikel 5 1 und 66 lit. a in Verb. mit Art. 8 PatG. D er Richter hat somit -
nach unserer wiederholt ver tretenen Auffassu ng - bei der Ermittlung d es Schutzumfangs 
keine Rücksicht darauf zu nehmen, ob bei einem ohne amtliche Vorprüfung erteilten 
Pa tent auf das Vorprüfungsgebiet übergegriffen wird bzw. ob bei einem im Vorprü­
fungsverfahren ertei lten Patent auf das a ußerhalb des Vorprüfungsgebietes liegende 
technische Gebiet - sofern nicht in Form eines Discla imers ausdrücklich dara uf ver­
zichtet ist (PMMBI. 1965 I 16, Erw. 1 c und dort a ngeführ te Entscheide) - übergegriffen 
wird. 

3. Der Vollständigkeit halber sei beigefü gt, da ß sich eine zu Unrecht un terbli ebene 
bzw. erfolgte Vorprüfung u . E. keinesfalls a uf d ie G ültigkeit d es Patentes auswirken 
könnte. Ein solcher V erfahrensfehl er würde durch die Erteilung des Patentes geheilt. 
J edenfa lls sind die N ichtigkeitsgründe in Artikel 26 Pa tG a bschli eßend aufgezählt. Die 
Erteilung des Patentes im - hinsichtlich Vorprüfung - unrichtigen Verfahren fäll t un ter 
keinen der in Art. 26 PatG aufgezählten N ichtigkeitsgründ e. 

4. Der m aßgebende Entscheid über di ese F ragen ist selbstverständlich Sache des 
Richters. Einschlägige Urteile sind bi sher nicht bekannt geworden. 

PatG Art. 59 Abs. 5 

Irrtümliche Zurückziehung des Patentgesuches 
- Kein Widerruf der in selbstverschuldeter W eise irrtümlich erklärten Zurück­

ziehung des Patentgesuches. 
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- Ob eine zufolge eines entschuldbaren Irrtums erfolgte Zurückziehung eines Pa­
tentgesuches rückgängig gemacht werden könnte, wird bezweifelt, war jedoch in 
casu nicht zu entscheiden. 

Retrait de la demande de brevet ensuite d' erreur. 
- On ne peut annuler le retrait de la demande de brevet intervenant a la suite d'une 

erreur fautive du deposant. 
- La question de savoir si le retrait d'une demande de brevet intervenant a la suite 

d'une erreur excusable peut etre annule est douteuse et n' avait d' ailleurs pas a 
etre tranchee en l 'espece. 

PMMBl 1969 I 35, V crfügung des Eiclg. Amtes für geistiges Eigentum 
vom 13.Mai 1969. 

PatG Art. 77 und 79 

Zulässigkeit einer vorsorglichen Veifügung des Inhaltes, daß das Eidgenössische 
Amt für geistiges Eigentum angewiesen wird, die Eintragung eines Patentes auf 
den Namen des Hinterlegers zu unterlassen bis zur rechtskräftigen Entscheidung 
über das behauptete bessere R echt des Antragstellers. 
Nach genferischem Recht kann eine Sicherheitsleistung verlangt werden im Be­
schwerdeve1Jahren, selbst wenn der Antragsgegner vor dem Maßnahmenrichter einen 
solchen Antrag nicht gestellt hatte. In Patentsachen muß die Sicherheitsleistung 
« in der Regel» angeordnet werden. 
Die Bestimmung des Art. 77 PatG entbindet den Antragsteller nicht von der 
Pflicht, den HauptprozefJ in der nach kantonalem ZivilprozefJrecht vorgesehenen 
Frist einzuleiten. Der Maßnahmerichter kann lediglich im gegebenen Falle diese 
Frist bis auf 60 Tage verlängern . 

Admission d'une ordonnance de mesures jJrovisionnelles faisant difens eau Bureau 
federal de la propriete intellectuelle de proceder a l' enregistrement d'un brevet au 
nom du deposant jusqu' a chose jugee au sujet des droits du requerant sur le brevet. 
Une demande de suretes peut etre formee en droit genevois par la voie de l' opposition 
aux mesures provisionnelles, meme par la partie qui n' en avait pas demande devant 
le juge des mesures provisionnelles. En matiere de brevets, le dep6t de suretes doit 
etre ordonne « en regle generale » par le juge des mesures provisionnelles, confo rme­
ment a l' art. 79 LBI. 
L' art. 7 7 LBI ne dispense pas la partie qui a obtenu des mesures provisonnelles de 
l' obligation d'introduire une action en validation dans le delai fixe par la procedure 
cantonale. Toutefois, le juge des mesures provisionnelles peut, le cas echeant, pro­
langer le delai pour intenter action en validation, en matiere de brevets d'invention, 
jusqu' a soixante Jours au plus. 



- 155-

SJ 1960, 214ff., Urteil der I. K ammer der Genfer Cour de Justice civile 
vom 17.April 1959 i.S. Pro-Auto S.A. gegen Burnat. 

Vu Ja requete du 17 novembrc 1958 par laguelle Roger Burna t, representa nt a Lau­
sanne, a demancl e a la premi ere scction de Ja Cour de ceans, a titrc de mesures provision­
nelles, gu'il soit fait interdiction a u Bureau d e Ja propriete intell cctue lle d e proceclcr a 
l' enregistrement au nom de Pro-i\uto S.A. du brevet gui a fait l'obj ct de Ja demande 
n° 25.241 du 12 oetobre 1955, jusqu'a clroit juge ou accorcl entre !es pa rties, - regucte 
clirigee contre la socicte Pro-Auto S.A., 

Vu les cleclarations faitcs cn comparution personnelle, le 2 1 novembre 1958, par 1c 
rcquerant Burna t et sieur 13ayle N'Diayc, reprcsenta nt de Pro-Auto S.A. , 

Vu l'orclonnance du 26 novembrc 1958 - a laguell e Ja Cour se referc pm.11' l'expose 
des faits de Ja cause - par laguelle Ja prem ierc section, sta tuant cn appli ca tion de l'art. 
1 er, litt. c, d e Ja loi genevoisc du 2 1 septcmbre 1946 pour l'obtention des mes urcs conser­
vatoires ou provisionnelles prcvues par d iverses Jois fedcrales, et de l'a r t. 77 d e la loi fede­
ralc sur !es brevets du 25 juin 1954-, a aclmis Ja reguctc d ans Ja mcsure Oll Pro-Au to S./\. 
pretcndrait a sc faire inscrire comme titu la irc exclusif du brcvet ayant fait l'objct de Ja 
cl emande n° 25.24-1, 

Vu Ja rcque tc du 3 janvier 1959 par laquell c Pro-Auto S.i\ . a dcclarc fai re opposition 
a l' orclonnance du 26 novcmbrc 1958, clont eil e a demancl e: 

a titre principal quc la Cour rcvogue cctle ordonna nce, proclame Ja validitc de Ja cle­
m anclc de brcve t n° 25 .24 1 cleposee Je 12 octobrc 1955, proclame quc Pro-i\uto S.A. 
est bien seule titul airc d e ce brevet, en consequencc ordonne au Bureau fed cral de la 
propriete intcll ec tuelle de proceder a l'cnregistrcment au nom d e Pro-Auto S.i\ . scule 
du brevc t gu i a fait l'obj et de Ja demande n° 25.24 1, 

a titre subsidiaire, et pour Je cas Oll l'ordonnancc serait ma intenue, que Burnat soit 
ast reint a u versem ent cl 'une süretc convenable, d'un monta nt d e 20 000 fr . au moins, -
qu'en outre il lui soit impa rti un cl ela i de d ixjours pour valider son action a u foncl clevant 
Ja juricliction competente, 

Considerant que 1a cause, fixcc a p laider a l'audience du 16 j a nvier 1959, a e tc ren­
voyee pour p la idoiries, sur d cm a nde d es parti es, jusqu'au 20 m ars, 

Vu lcs conclusions des partics, celles d e la rcgue te en opposition pour l'opposante, 
tandis que Burnat a conclu a la confirma tion de l'orclonnance du 26 novembre 1958, un 
delai de d ix j ours cl evant etre eventuell ement fix e a Pro-Auto S .i\. pour justi fic r de sa 
prc tcntion a sc faire inscrire commc titula ire cxclusif du brevct litig ieux, 

1. Considera nt qu ' il resultc d 'un proccs-verbal de l'huiss icr M. que l'orclonnance pro­
visionnelle du 26 novembre 1958 n'a etc significc a Pro-Au toS.A. gue le 24clecembre 1958, 

Qu'ainsi, dcposee le 3 j anvicr 1959, la requete en opposition a ete formcc dans Je 
dclai impose pa r l'art. 9 de la loi du 2 1 septembrc 1946, et qu'e lle est recevable a ce titrc, 

Considerant toutefois quc la reeevabi lite de Ja regucte en opposition cloit encore c trc 
examinee dans Je caclre d e l'art. 8 de Ja loi du 2 1 septcmbrc 1946, 

Qu'cn effet, Ja Cour de ceans, dans sa jurisprudence, a pose 1c principc gue si l'cnu­
m eration des cas d'opposition clonnce pa r l'art. 8 de Ja loi du 21 septembre 1946 n'etait 
pas limitative, seuls tou tefois doivent etre retenus da ns le caclre d e l'ar t. 8 des rnotifs de 
forme ou ressortissant a la mesure provisionnclle clle-meme, l'examen d es ques tions de 
droit d e fond - sous reserve du carac tere a rbitra ire de la mesure a ttaquce - devant etre 
rcserveauproccs aufond (Sem . jud. l948,p.296ss.; 1953,p. lG!ss.), 
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2. Consicl erant qu'au vu de la portee que, de jurisprucl cnce constantc, la Cour d e 
ceans a clonnee a l'art. 8 d e Ja loi du 2 1 septcmbre 1946, !es conclusions principa les d e 
l'opposantc appara issent d 'emblee irrecevablcs, 

Qu'en e/Tet, l'opposante sc borne a cri tiquer l'opinion d es premiers juges sclon lcs­
quels Burna t aurait , en l' eta t et sans prejugcr du foncl, rcnclu plausible sa preten tion a 
l'existence d e ciroits sur le brcvet n° 25 .241 , 

Qu'il s'agit la prec isement de la question de foncl qu'il appartienclra au juge saisi en 
proceclure orclinaire cl'apprccier et d e trancher, 

Qu'on ne saurait cn tout cas pas rcprocher au juge des m esurcs provisionnclles cl'avoir 
fait preuve cl 'a rbitra ire en ad mettan t qu' en l' etat on ne saurait exclurc quc Burnat pos­
secle d es clroits sur le brevc t n° 25.24 1, clont l' inscription a e te requise en 1955 par lui e t 
par sieur Gi lbert Dubais et, en consequence, cn prenant unc m es ure conscrva toire pro­
pre a reservcr les clroits cluclit Burnat, s'i ls existent, 

3. Consiclerant que l'opposant conclut subsiclia ircment, et en premicr lieu , a ce quc, 
si l'orclonna nce provisionnellc es t maintenuc, Burnat soit astrcint au verscrncnt cl'une 
caution d e 20000 fr. au minimurn, 

Consiclerant quc l'a rt. 8, litt.ade la loi du 21 septembre l 946, prevoit exprcssement la 
voie de l'opposition « lorsquc !es suretes exigees sont insuffisantes ou excessivcs », 

Quc la Cour consiclere comrne rccevab le Ja clemanclc de sure tes presentec pa r l'oppo­
sante, quancl bien mcme une telle clcmancl c n 'avait pas ete prcsentee par Burna t lorsqu ' il 
fu t entendu cn comparution personnellc, 

Que si l'a rt. 3 d e Ja loi genevoise du 2 1 septembrc 1946 nc fait pas une obligation a u 
j ugc des rncsures provisionnellcs d'assuj ettir lc requfra nt au clep öt de surctes, l'ar t. 79 de 
la loi sur lcs brevcts du 25 juin 1954 prevo it ce clep6t « en regle generalc», 

Consiclerant que clans sa rcquete cn opposition, Pro-Au to S.A . a llegue quc Burnat se 
r encl coupable a son egarcl cl'actes de concu rrencc cl eloyale et que 1c clommage qu' clle 
subit a insi nc pourra e tre rcpare pa r unc cl emancl c d e dommages-interets que lorsque 
ses clroits exclusifs sur le breve t n° 25 .241 auront ete e tablis, 

Que l'opposantc a versc au d ebat diverses pi eces qui eta blissent cffecti vcmcnt l'exis­
tencc entre ei le et Burnat d 'un litige d'orclre commcrc ia l, 

Que la Cour n 'cst, cn l'e tat, pas en mesurc de dirc si lcs accusat ions portces par Pro­
Auto S.A. contre 1c d efend cur sont ou non fo ndees, 

Qu'ell e pcut toutefo is constater, a u vu des pieccs, qu 'cllcs n'appara issent pas formu­
lees a Ja legere, 

Qu'il cst exac t, par a illeurs, quc, a Ja supposcr illici te, l'activite de Burna t, concur­
rcn te de cellc d e Pro-Auto S.A., est clans unc !a rge rnesure favorisce par la c irconstance 
que Burnat cs t ac tuc llemen t inscrit commc code tenteu r du brcvet n° 25 .241, 

Que Je m aintien d e cettc situation, si eile devait en definiti ve etrc considerec comme 
contrai re a u clroit , a urait cl one cntraine un prejudiec sensible pour l'opposante, 

Qu'il apparait des lors justifie de subordonner le ma inti en de Ja mesurc provisonnelle 
ordonnee 1c 26 n ovembre 1958 au clepöt d'unc caution propre a garantir Je clommagc 
q uc cet te m csurc pourra it eventuellement causcr a l'opposante, 

Que la Cour, en l'absence d 'elem cnts certa ins lui permetta n t de supputer Je dommagc 
eventuel de l'opposante, fixera ex aequo et bo11.o le montant de Ja caution a 2000 fr., somme 
du verscm en t de laqu clle Burnat devra justifi cr clans un d ela i de quinzc jours a dater d u 
prononce d e la prescnte decision de justicc, sous peinc de caclucite de l'orclonnance pro­
visionnelle du 26 n ovcmbre 1958, 

4. Consid erant que l'opposantc a conclu a titre subsicliaire, et en scconcl lieu, a cc que 
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Ja Cour «impartisse a sicur Burnat un delai de dix jours pour valid er son aetion a u foncl 
cl evant la juricliet ion eompetente», 

Consiclerant que eette eonelusion n'est pas fonclce, 
Qu'en effet, si l'art. 77 al.4 L.B. prevoit que l'autorite, en memc tcmps qu'ell e aclmet 

la requete d e mesures provisionnelles, impartira « le eas eeheant» un cl elai d e soixante 
jours au plus au requerant pour intenter aetion, l'a rt. 7 de Ja lo i gcnevoise du 21 sep­
tembre 1946 cli sposc que «l'effc t des mcsures eonservatoires ou provisionnelles ecsse de 
plein clroit ... sauf introduetion en justiee cl 'une aet ion en valida tion ... clans les trente 
jours des Ja signifieation par l'huissier saisissant du proees-verba l d' exeeution des mesures 
orclonnees», 

Que ectte clisposition, qui ressortit a la proeeclure, es t de clroit striet, la question res­
tant reservee d e savoir si, cn appli eation de l' a rt. 77 L.B., le juge des mcsurcs provision­
nelles pourrait, Je eas eeheant, prolonger jusqu'a soixante jours le clelai pour intenter 
aetion cn valiclation1, 

Qu'en l'absenee d e speeifieat ion eontrairc cla ns l'orclonnanee du 26 novembre 1958, 
le requerant etait tenu cl 'agir en se eonforma nt a l'art. 7 de Ja loi du 2 1 septembre 1946, 
soit clone d'intenter aetion en valiclation clans lc clelai legal , sous reserve de l'existenee 
d'une aetion dej a penclante entre les parties2, 

Qu'il n'y a clone pas lieu, eomme y eonclut subsicliairement l'opposantc, de fixer ee 
jour un delai a ]' intime pour in tenter aetion en valiclation - pas plus que d e fixer tel 
dclai a l'opposante, eomme y eonclut eventuellement !'i ntime, 

Qu'il ineombera aux parties d e tirer toutes eonsequcnees de clroit qu'il apparti enclra 
de !'eventuelle inex istenee d'unc ae tion au fond1, 

Considerant, quant aux dcpens, qu'il y a li eu d e !es compenser, vu la solution donnee 
au litige, 
Par ces motifs, La Cour: 

Declare irreeevables !es eonclusions prineipalcs de Pro-Auto S.A. selon requcle en 
Opposition du 3 ja nvier 1959, 

Declare rceevables ses eonelusions subsidiaires, 
Celafait : 

Declare subordonner au versem cnt par Burna t cl ' une eaution d e 2000 fr. , a effee tuer 
au grefTe de la Cour de ceans, clans un clela i de quinze jours a dater du present a rrct, 
le maintien de l'ordonnanee d e mesures provisionnelles du 26 novembre 1958, 

Dit qu'a clefaut du versement de la eau tion dans le dclai impart i l'orclonnanee du 
26 novembre 1958 perdra tou t effe t, 

D eboute !es parti es de leurs eonclusions tendant a ee qu'un dela i soit imparti a leur 
aclvcrsaire pour intenter aetion a u fond , Compensc !es depens. 

1 L 'art . 6 al. 2 nouveau, introduit par une loi du 10 janvier 1959 dans Ja loi du 21 
septembre 1946, stipule quc « .. . en matiere de brevets d 'invention, Ja Cour, lorsqu 'elle 
autorise un e mesure eonservatoire ou provisionnelle, impartit Je eas eeheant au requeran t 
un delai de soixante jours au p lus pour intenter aetion , en l'avisant que !es m esures 
autorisees tomberaient s'il n'agit pas clans ee delai». 

2 En fait une aetion etait pendante d evant !es tribunaux vauclois, dirigee par Pro­
Auto eontre Burnat. La Cour, d ans l' ignoranee d es eonclusions que Bumat avait prises 
dans eette action, n'a pas voulu se prononeer sur Ja question de savoir s'il pouvait etre 
eonsidere eomme ayan t intente l'aetion au fond prevue par l'art. 7 de Ja loi de 1946. 

1 Voir note 11 ° 2, p. 156 



- 158-

PatG Art. 77-79 

Voraussetzungen für Aufhebung vorsorglicher Maß nahmen. 
Der Gesuchsgegnerin kann für die Zerstörung der gesetzlichen Vermutung aus 
Art. 67 PatG nur ein Wahrscheinlichkeitsbeweis zugemutet werden . 
Bezüglich der behaupteten Nichtigkeit der Klagej1atente genügt die bloße Glaub­
haftmachung durch die Gesuchsgegnerin nicht. Die Nichtigkeit mzif] sich vielmehr 
mit Sicherheit aus den Akten ergeben. 
Privatgutachten können und müssen als Bestandteil der Parteibehauptungen ge­
würdigt werden, nicht als Beweismittel, und ;::,war auch im summarischen Ver­
fahren über vorsorgliche A1aßnahmen. 

Conditions pour la levee de mesures provisionnelles. 
Pour detruire la presomption legale de l' art. 67 LEI, il ne peut etre exige du cite 
qu'une simj1le vraisemblance. 
En ce qui concerne la pretendue nullite du brevet litigieux, il ne sujjit pas que le cite 
rende celle-ci simplement vraisemblable; il faul que la nullite ressorte avec certi­
tude des pieces. 
Les avis de droit, produits par !es parties, peuvent et doivent etre apprecies comme 
un element de leurs allegues et non comme un moyen de preuve et cela meme dans 
une procedure sommaire sur mesures provisionnelles. 

Beschluß des Handelsgerichtes d es Kantons Zürich vom 2.Juni 1969 
und Beschluß der II. Zivilkammer des Obergerichtes des Kantons Zü­
rich vom 29. Oktober 1969 i. S. M. & Co. Inc. gegen C. F. B. + Söhne 
GmbH und L. AG. 

D er Einzelrichter im summarischen Verfahren des Bezirksgerichtes Zü­
rich hatte am 18. April 1968 vorsorgliche Maßnahmen angeordnet (vgl. 
Mitteilungen, 1969, H eft 1, Seite 54). Ein R ekurs wurde hiergegen nicht 
erhoben. 

Dagegen stellten die Beklagten in der Klageantwort beim Handels­
gericht des Kantons Zürich den Antrag, die vorsorgliche Maßnahme sei 
sofort aufzuheben und eventuell sei die Sicherheitsleistung der Klägerin 
auf mindes tens Fr. 1 Million zu erhöhen. 

Das Handelsgericht hat das Begehren um Aufhebung der vorsorglichen 
Maßnahmen abgewiesen, dagegen die Erhöhung der Sicherheitsleistung 
angeordnet, und dabei folgende Erwägungen angestellt: 

III. D en Antrag, auf das Begehren der Beklagten um Aufhebung der vorsorgJ; chen 
M aßnahme nicht einzutreten, begründet die Klägerin damit , der Entscheid des Einzel­
richters im summarischen Verfahren sei für das Handelsgericht so lange verbindli ch, 
als nicht veränderte Verhältnisse geltend gemacht würden. Sie stützt sich auf einen in 
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ZR 60 Nr.66 veröffentlichten Beschluß des Kassationsgerichtes und macht insbesondere 
geltend, eine andere Betrachtungsweise würd e praktisch zu einer unbegrenzten Verlän­
gerung der R ekursfri st führen. 

Es trifft zu, daß das Kassationsgcricht im zitierten Entscheid fo lgendes ausgeführt hat : 
«Muß aber auch die Anordnung vorsorgl icher Maßna hmen nach erfolgter Kla­
geerhebung a ls ein summarisches Verfahren a ufgefaßt werd en, so ist der Ri chter, 
d er über solche Maßnahmen nach Klageerhebung zu entscheiden hat, an frühere 
Verfügungen des Einzelrichters im summa rischen Verfahren nach § 105 ZPO 
gebunden.» 

Dieser Satz kann indessen nicht absolute Geltung beanspruchen und darf ni cht a us 
seinem Zusammenhang gerissen werden. Damals ging es darum, daß der Einzelrichter 
einen Ausweisungsbefehl erlassen hatte, weil er di e tatsächlichen Verhältnisse a ls liquid 
und die Rechtslage a ls klar betrachtete- An einen solchen Entscheid erklärte das K assa­
tionsgcricht d en ordentlichen Ri chter für so la nge als gebund en, a ls nicht die Fällung 
eines Urteils im ordentlichen Verfahren möglich sei. Völlig anders ist indessen di e Sach­
lage, wenn es sich schon beim E inzelrichter um den Erlaß vorsorgli cher Maßnahmen 
hand elt. Diese sind ihrer Natur nach immer nur provisorisch und müssen j ederzeit ab­
geändert werd en können, da sie - im Gegensa tz zum Befehlsverfahren - nicht au f Grund 
einer liquiden Sach- und Rechtslage, sond ern einzig auf G rund e iner summarischen 
Prüfung d er b is zum Entscheid vorliegenden Parteibehauptungen und Beweismittel 
ergehen. Mit derartigen V erfügungen wird somi t nicht im Sinne von§ 105 ZPO « über 
einen Anspruch entschieden», und sie können d emgemäß auch nicht in dem von der 
Klägerin behaupteten beschrän kten Sinne in R echtskraft erwachsen (vgl. dazu Komm. 
STR.Ä.ULI/HAUSER, N. 1 zu§ 105, ZPO, S. 198 :Mitte; GuLDENER, Schwe izer isches Z ivil­
prozcßrecht, S. 390). Mißbrä uchen ka nn dadurch begegnet werd en, daß Begehren auf 
Überprüfung von Maßnahmccntschciclen dann ni cht anhand genommen werden, wenn 
sich se it eiern letzten Entscheid an der Akten lage überhaupt nichts geändert hat. Schon 
das Vorliegen einer neuen R echtsschrift kann j edoch zu einer neuen Beurteilung führen 
und genügt dah er a ls Voraussetzung für das Eintreten. Wollte man die erwähnte Be­
stimmung d es zürcherischen Z ivilprozeßrechtcs anders auslegen, so verstieße man wohl 
a uch gegen den Sinn der bundcsrcchtlichen Vorschrift von Art. 77 PatG (vgl.hierzu 
TROLLER, Imma terialgüterrecht, !.Aufl., Bel.II, S.1036 oben ; Komm. BLUM/PEDRAZ­
ZINI, Anm. 3 zu 1\r t. 77 PatG, Bel. III, S. 650 unten). Auf den Antrag der Beklagten ist 
daher einzutreten. 

IV. Vorsorgliche Maßnahmen sind im Pa tcntverl etzungsprozeß gemäß Art. 77 Ab­
sa tz 2 PatG dann zu treffen oder aufrechtzuerhalten, wenn d er Antragsteller glaubhaft 
macht, daß di e Gegenpartei eine gegen das Gesetz verstoßende H a ndlung begangen hat 
oder vorzunehmen beabsichtigt und daß ihm daraus ein ni cht leicht ersetzbarer Nach­
teil droht, d er nur durch eine vorsorgl iche M a ßnahme abgewend et werden kann . U n­
bcstritten ist, daß die Beklagte 1 der in d er Schweiz domizilierten Beklagten 2 das M edi­
kam ent «Sembrina» geliefert hat und daß sie beabsichtigt, di ese Lieferungen weiter­
zuführen, wenn das einstweilige Verbot dahinfällt . Auch kann ka um ernstlich in Abrede 
gestellt werden, d a ß der Klägerin hieraus (für den Fall, daß sich ihr Standpunkt in der 
Hauptsache, wonach « Sembrina » unter Verletzung ihrer Patentrechte hergestellt wer­
d e, als begründet erweisen sollte) ein nicht lei cht ersetzbarer Nachteil droht. Es geht 
dabei nicht nur um den Verlust e ines Tei les d er Absatzmögli chkeiten ihres eigenen Er­
zeugnisses «Alclomct» während d er Prozeßdauer, sond ern auc h um drohenden dauern-
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d en, nich t w ied er auszuglei chend en Schad en, insbesondere dadurch, daß sich Ruf und 
M a rk tlage des Erzeugnisses der Beklagten l b is zum Urteil festigen könnten (K om m . 
BLuM/PEDRAZZINI,Anm. 2 zu Art. 77 Pa tG ), oder daß die Kra nkenkassen das teurere 
Mi ttel d er Klägerin mit Rücksich t auf das billigere der Beklag ten von der Liste der kas­
se nzulässigen Heilm itte l streichen kö nnte n. Gegen die diesbezüglichen Ausführungen 
d es Auclienzri chters ha t d ie Beklagte in ihrem Antrag auf Aufhebung der M aßnahme 
nichts vo1·gebrach t. Dami t häng t der Entscheid n ur noch davon ab, ob gla ubha ft ge­
mach t sei, da ß in d er H erste ll ung und im V ei-trieb d es Medi kamentes «Sembrina» eine 
Patentverletz ung li ege. 

V. G em ä ß A rt. 2 Ziff. 2 PatG sind Arzneimitte l a ls solche nich t paten tfä hig, wohl 
aber chemi sche Verfahren zu d eren H erstell ung. Es ist d enn a uch unbestr itten , d aß das 
von der Beklagten I hergestellte H eilmittel «Sembr ina » den nämlichen entscheidend en 
Wirkstoff enthä lt, dessen H erstellung in d en beiden Patenten N r. 40 1 08 1 u nd Nr. 405 345 
besch r ieb en w ird . Streitgegensta nd ist die Frage, ob das von der Bekl ag ten a ngewendete 
V erfa hren zu r H erstellung dieses Wirkstoffes von demjeni gen, das in den gena nn ten 
Paten tsc hriften da rges tell t wird , verschieden sei, und zwar d era rt versch ieden, d aß nach 
L ehre und Rech tsprechung von einer Nacha hmung nicht gesprochen werden könne. 
Beim Entscheid über die vorsorgli che M a ßnahme fä llt hi er vor a ll em Art.67 Absatz 1 
PatG ins G ewich t, der w ie folgt lautet : 

« Be trifft di e E rfindung ein V erfahren zur H erstellung eines neuen E rze ug nisses, 
so gi I t bis zu m Beweis des G egen teils j edes E rzeugnis von g leicher BeschafTenhei t 
a ls nach dem patentierten V erfa hren herges te llt. » 

Die Ne uhe it des nach dem in den beide n Pa tenten der Kl ägerin umschri ebenen V er­
fa hren hergestellten E rzeugnisses w ird zwar in der W icl er klagebegrü ndung mit einl äß­
lichen A usführungen und unte r Hi nweis auf eine reichha ltige Fachliteratur bes tri tten, 
in der Widerklagebeantwor tung j edoch ebenso entschieden bejah t. Eine Kl ärung d er 
tatsächlichen und rechtlichen Lage wird nur d urch ein G u tach ten im Hauptprozeß mög­
lich sein. Unter diesen Umständ en ist gem äß stä ndige r Praxis für den E ntscheid über d ie 
vorsorg liche l'viaßna hmc davon auszugehen, d ie Patente der Kl ägerin seien zu R ech t er­
te il t worden (vg l. K omm. Btu,,i/ P EDRAZZDH, A nm. 3 zu Ar t. 77 PatG, Bel. III, S. 65 l un­
te n, und dort ziti er te E n tscheidunge n). D emgemäß reduziert sich d ie heu te entschei­
d ende F rage darau f, ob es de r Beklag ten bereits gelungen sei, d ie a us Ar t. 67 PatG Oie­
ßende Verm utu ng umzustoßen , d. h . d a rzu tun, daß ihr E rzeug nis «Sembrina» a uf 
einem von de n p a tent ierten V erfa h ren der Klägeri n hinl ä nglich verschiedenen W ege 
herges tell t werd e. 

V I. Im Verfahren betreffend E rlaß oder Aufhebung einer vorsorglichen Maßna hme 
kan n a uch der G esuchsgegncrin für die Zerstörung einer gesetzlichen V erm utung nur 
ei n Wahrscheinlichkeitsbeweis zugemu tet werden, gena u so, wie der Gesu chs teller d ie 
G efä hrdung seiner I n teressen nich t zu beweisen , sond ern nur g laubhaft zu m achen 
bra ucht. D ies ä nder t a ber ni chts dara n , daß a ls Beweismit te l nur solche berücksichtigt 
werden dürfen , die a uch im ord en tlichen V erfahren zuläss ig sind. D amit scheiden zu­
nächst schriftliche E rkl ä rungen vo n Angestellten der Beklagten, auch wenn sie in der 
F orm « eidess ta ttli cher Erkl ärungen» a bgegeben worden sind , a us, da das zürcherisc he 
P rozeßrech t d iese Beweismit tel nich t kennt. 

Dasselbe g ilt j edoch auch für Pri va tg u tachten. Da gerade in Patentrech tsprozessen 
immer wieder versucht w ird, solch e G utach ten zu verwer ten , ist a n dieser S telle deren 
Bed eutung grundsätzlich kla rzustellen. Das H a ndcslgeri ch t schließt sich dabei in j eder 
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Bedeutung grundsätzlich klarzustellen. D as Handelsgericht schli eß t sich da bei in jeder 
Hinsicht d er in ZR 6 1 N r. 87 zum Ausdruck gebrachten Auffassung der II. Zivilka mmer 
des Obergerichtes an, die mit dc1jen igen d es Bundesgerichtes im Einklang steht (vgl. 
BGE 86 II 19; 89 II 163) . Demn ach ist der privat beigezogene Sachverständige G ehilfe 
einer Partei. Seine Ausführungen dürfen und müssen als Bestandteil d er Par te ivorträge 
gewürdigt werden . Demgegenüber ist der gerichtlich ernannte Sachverständige Gehilfe 
des Richters. Beweismittel im Sinne von § 212 ff. ZPO kann somit immer nur das Gut­
achten des gerichtlich ernannten Sachverständigen sein und niemals dasjen ige ein es Pri­
va tgutachters. Schon die Art des Zustandekommens eines Privatgu tachtens sch ließt es 
aus, dieses mit einem gerichtlich erh obenen Gutachten auf die nämli che Ebene zu stel­
len. Die Gegenpartei hat weder bei der Auswahl des Privatexperten noch bei der Formu­
lierung der Fragen noch bei der Instruktion ein Mitspracherecht. Zudem scha fft der 
Umstand, da ß d er Privatexperte von seinem Auftraggeber direkt entschädig t wird, ein 
gewisses Abhängigkeitsverhältnis, d as auch bei völlig integren Experten nicht außer 
Betracht gelassen werden darf. Vor allem fä llt jedoch ins Gewicht, daß das gewünschte 
Ergebn is ein er priva ten Begutachtung im Zeitpunkt der Auftragserteilung bereits fest­
steht. Die Möglichkeit, daß das Gutachten für die eine oder die andere Partei günstig 
laute, bes teht von vornh erein nicht. Der Priva texperte kennt den Standpunkt seines 
Auftraggebers und wird nach Möglichkeit versuchen, diesen zu stützen, da er weiß, 
daß sein G utachten nur unter di eser Voraussetzung Verwendun g finden wird. Gelingt 
ihm dies ni cht, so wird das Gutachten d em Gericht einfach nicht eingereicht werden. 
Der Privatexperte hat somit, wie die II. Zivi lka mmer des Obergerichtes im zitierten 
Entscheid wörtlich bemerkt hat, eine «gebundene Marschroute», was a llein schon be­
weist, d aß seine Ausführungen a ls Bestandteil der Parteibehauptungen zu betrachten 
und zu würdigen sind. Demgemä ß könn en sie nicht zugleich Beweismittel sein, und 
zwar auch nicht dann, wenn es bloß um die Frage d es Glaubhaftm achens geht. 

An diesen Feststellungen ist auch d ann unein geschränkt festzuhalten, wenn es sich bei 
den beigezogenen Privatexperten um hervorragende Fachleute ihres Gebietes handelt, 
von d enen keine Gefälligkeitsgutachtcn erwartet werden dürfen. Die Gründe sind vor­
stehend da rgelegt worden. Sie werden selbst dann nicht entkräftet, wenn der Privat­
experte im Hauptberuf eine Beamtenstellung bekleidet, die ihn zu streng neutralem 
V erhalten verpflichtet, wie di es im vorliegenden Falle bei dem von der Beklagten beige­
zogenen Gutachter Dr. X, Chef der Prüfungsgruppe « Chemie » des Eidg. Am tes für 
geistiges Eigentum, der Fall ist. Nimmt ein solcher Beamter einen Auftrag für die Er­
stellung eines Priva tgutachtens an - was nach Auffassung des H andelsgerichtes an sich 
nicht unbedenklich ist - , so tut er dies a usschließlich a ls Privatma nn und ka nn nicht 
gleichzeitig sein amtliches Ansehen in die Waagschale werfen. Die wiederholte Betonung 
d er a mtlichen Stellung dieses Privatexperten in der Klagebeantwortungsschrift ist somit 
schon aus rechtss taatlichen Überlegungen zurückzuweisen. Demgemäß fa llen die mit der 
Klagebeantwortung eingereichten Privatgutachten von Dr. X, Patentanwalt B. Huber 
und dipl. ehern . Dr. iur. H .J. \i\lolff als Beweismittel auch im V erfahren betreffend vor­
sorgliche Maßnahmen außer Betracht. Als Bestandteile des Parteivortrages der Be­
klag ten dagegen sind sie selbstverständlich zulässig. Der später zu bestell ende Gerichts­
experte wird sich mit ihrem Inhalt ausein anderzusetzen haben. 

VII. Die vors tehenden Ausführungen prozeßualer Natur beziehen sich indessen nicht 
auf d as nach Anordnung des Amtsgerichtes M a nnheim durch die ge,·ichtlich bestellte 
Sachverständige Frau Dr. Schwindling im Verfahren betreffend Beweissicherung erstat­
tete Gutachten. Dieses Verfahren entspricht der Beweiserhebung zu ewigem Gedächt­
nis des zürcherischen Rechtes. Die Parteirechte sind in angemessener Form gewahrt wor-
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den; di e di esbezügliche Kritik d er Klägerin steht im VViderspruch zu den Äußerungen 
ihrer Vertreter an lä ßlich des Augenscheines in Mannheim. Gegen die Berücksichtigung 
dieses Gutachtens bestehen somit formell keine Bedenken. 

Damit ist j edoch über die Bedeutung des Gutachtens für den vorliegenden Prozeß 
und insbesondere für den Entscheid über die vorsorglichen l'viaßnahmcn noch nichts 
entschieden. Die Sachverständige Dr. Schwindling hat gemäß ihrer eigenen Darstellung 
im Gutachten den Fabrikationsvorgang im Betri eb der Beklag ten 1 nicht in allen Stufen 
selbst überprüft , sondern weitgehend auf Betri ebsprotokolle und auf Aussagen von Mit­
arbeitern d er Beklagten 1 abgestellt. In diesem Umfange entfallt der Beweiswert ihres 
Gutachtens. Hinzu kommt vor a llem, daß sich die Sachverständige - durchaus im Ein­
klang mit dem ihr erteilte n Auftrag - nicht über p a tentrechtliche Fragen auszusprechen 
hatte, sondern lediglich darüb er, ob die Herstellung des Arzneimittels «Sembrina» 
nach der in d er eigenen Patentschrift der Beklag ten 1 geschilderten Methode erfolge. 
Würde di es unter Außerachtlassung der vors tehend da rgelegten Bedenken a ls erwiesen 
b etrachtet, so bliebe doch die Möglichkeit offen, daß die H erstellungsweise der Beklag­
ten zwar mit den zugunsten der Klägerin geschützten Verfahren nicht übereinstimmt, 
wohl a b er infolge Verwendung äqu ivalenter, für den Fachmann eine Selbstverständlich­
keit darstellender Mittel trotzd em eine Nachahmung im Sinne des schweizerischen 
Patentrechtes darstellt, w ie dies die Klägerin insbesondere in der Replik mit einläßlichen 
Ausführungen b ehauptet. Da die von den Beklagten vorgelegten Privatgutachten, wie 
dargelegt, nur als Parteibehauptungen und nicht als Beweismittel betrachtet werden 
dürfen, kann über diese äußerst schwierige Frage (vgl. z.B. K omm. BLuM/PEDRAZZINI, 
Bel. III, Anm. 9 und 10 zu Art. 51 PatG und TrwLLER, Immaterialgüterrecht, l. Auf­
lage, Bel . II, S. 866 ff. ) nur nach E inholung eines sämtliche techn ischen und patentrecht­
lichen Aspekte behandelnden Gutachtens entschieden werden. 

VIII. Die Beklagten h a ben schon vor d em Einzelrichter im summarischen Verfahren 
und wiederum in d er Klagebean twortungsschrift beantragt, bereits vor dem E ntscheid 
über di e vorsorgliche Maßnahme ein solches Gutachten einzuholen. Dies erweist sich 
indessen im vorliegenden Falle a ls untunlich. Anträge betrefTencl vorsorgliche Maßna h­
men sind ihrer Natur nach mög lichst sofort zu behandeln. Sie unterliegen d en Vorschrif­
ten über das summarische V erfahren, insbesondere derjenigen von§ 280 ZPO, wonach 
im a llgemeinen nur Beweis durch U rkuncl en, amtliche Berichte und persönliche Befra­
gung zulässig ist und di e Einholung eines Gutachtens nur erfolgen d a rf, wenn ein solches 
Beweisverfahren nicht zu weitläufig und kostspielig wird. Könnte hier auch mit Rück­
sicht auf die Interessen , die beidseitig auf dem Spiele stehen, die Kostenfrage unberück­
sichtigt bleiben, so fällt doch die Rücksichtnahme auf eine ra tionelle Förderung d es Pro­
zesses in zeitlicher Hinsicht entscheid end ins Gewi cht. Ein bloß vorläufiges Kurzgut­
achten, das naturgemäß unvollständig b leiben müsste, wäre d er d argelegten schwierigen 
Sach- und R echtslage nicht angemessen und gäbe derjenigen Partei, zu deren Ungun­
sten es ausfiele, zweifellos Anla ß zu - möglicherweise begründeten - Einwendungen. 
Auch erscheint es als ausgesch lossen, ein vorläufiges Gutachten einzuholen, ohne den 
Parteien die ihnen gemäß d en §§ 222 und 223 ZPO zustehend en R echte einzuräumen. 
Würde aber dieser W eg eingeschlagen, so fiele die Ersparnis an Zeit bei einem auf die 
vorsorgliche Maßnahme b eschränkten Auftrag für ein Kurzgutachten, verglichen mit 
d em im Hauptprozeß einzuholenden einläßlichen Gutachten, kaum m ehr sehr wesent­
lich ins Gewicht. D er Entscheid über d en Antrag der Beklagten betreffend die Aufhe­
bung d er angeordneten M aßnahmen könnte wohl erst in einem Jahr oder noch später 
getroffen werden. In d er Zwischenzeit stünden die Akten weder dem Gericht noch d en 
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Parteien zur Verfügung, so da ß das Hauptverfahren nicht geförd ert werd en könnte. Ein 
solches Vorgehen widerspräche dem Sinn d er erwähnten ß cstimmungen des zürcheri­
schen Prozeßrcch tcs. Die Einholung eines Gutach tens im V erfahren betreffend vorsorg­
liche Maßna hmen ha t daher zu unterbl eiben . Demgemäß ist die Vermutung gemäß 
Art. 67 PatG einstweilen a ls nicht widerlegt zu betrachten, und d ie vom Einzelrichter im 
summarischen Verfahren erlassene Verfügung ist zu bes tätigen. 

IX. Das Gericht verkennt keineswegs, daß ein solcher, vorwi egend auf Grundformel­
ler Erwägungen getroffener Entscheid mit d er wirkli chen R echtslage, wie sie sich erst 
nach Durchführu ng des Beweisverfahrens in der Hauptsache herausstellen wird, in 
Widerspru ch stehen kann und daß den Beklagten hieraus ein erheblicher Schad en droht. 
Diesem Umstand ist durch a ngemessene Erhöhung der von d er Klägerin gemäß Art. 79 
Abs. 1 Pa tG zu leistenden Sicherheit Rechnung zu tragen. Die Beklagten haben in der 
K lagebeantwortungsschrift im Evcntualstandpunk t beantragt, es sei die K aution von 
bisher Fr.1 50000.- auf «mind estens Fr.! 000000.- » zu erhöhen. Die Klägerin hat zu 
diesem Antrag ni ch t S tellung genommen. 

Es fä ll t auf, daß d ie Beklagten den ihnen durch d ie einstweilige Vcrkau faspcr re dro­
henden Schad en a uf' mind estens Fr. l 000000.- b ez iffern, d en Streitwert der H a uptklage 
selbst aber lediglich auf «Fr. 500000.- übersteigend». Da die H a uptklage dara uf ge­
richtet ist, den Beklagten das Inverkehrbringen d es Heilmittels «Sembrina» da uernd 
zu verbie ten, d ie vorsorgliche Maßnahme j edoch lediglich ein solches Verbot während 
des Prozesses zu m G egensta nd ha ben kann, erscheint diese Bezifferung a ls unlogisch. 
Der aus der vorsorglichen Maßnahme d rohende Schad en ka nn nicht höher sein a ls der 
Streitwert d er Hauptklage. W enn es die Beklag ten vorziehen, d iesen Streitwert im Hin­
bli ck a uf die Gerichtskosten verh ältn ismäßig t ief anzuse tzen, so haben sie auch im Maß­
nahmcverfahren d ie Folgen au f sich zu nehmen. 

Bei der Schätzung des ihr durch das einstweilige Verkaufsverbot drohend en Scha­
d ens gehen di e Beklagten von einem monatli chen U msatz von Fr.20000.- und von einer 
mutmaßlichen Prozeßdauer von fünf J ahrcn aus. Richtigerweisc müßte j edoch nicht d er 
Umsatz, sondern d er Bruttogewinn zugrund egelegt werd en, so da ß sich schon a us diesem 
G runde eine gewisse Redukti01, rechtfertigt. Auch ka nn nicht heute schon gesagt wer­
den, d aß d er Prozeß notwend igerweise m ehr a ls d rei J ahre d auern werd e. Eine Sicher­
heit von Fr. 500000.- erscheint somit nicht nu r a us den vorstehend dargelegten pro­
zeßualen , sondern a uch aus sachlichen Gründ en a ls a ngemessen. 

Gegen diesen Beschluß des H andelsgerichtes haben die Beklagten den 
R ekurs an das Obergericht ergriffen. Dieses hat in teilweiser Gutheißung 
des R ekurses das Verfahren an die Vorinstanz zurückgewiesen zur Ein­
holung eines Gutachtens über die Verletzungsfrage und zu neuer Beurtei­
lung des Begehrens der Beklagten um Aufhebung der vorsorglichen Maß­
nahme. D abei wurden im wesentlichen die folgenden Erwägungen ange­
stellt: 

3. In der R ckursantwort hä lt die Klägerin daran fes t, daß die Vorinstanz auf das 
g egchren d er Beklagten um Aufhebung d er vorsorglichen i\tiaßnahme nicht oder zumin­
clcst ni cht mit unbeschränkter Kognition hätte eintre ten dürfen. Sie macht geltend , das 
Handelsgericht sei wie der summarische Ri chter an den einma l erlassenen Entscheid 
über die vorsorgliche Maßna hme gebunden und könne nur bei veränd erten Verhältnis­
sen darauf zurückkommen. Das H andelsgericht sei nicht Oberi nstanz des E inzelrich ters 
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und könne daher nicht sein eigenes Ermessen bezüglich der Richtigkeit und Angemessen­
heit der Verfügung an die Stelle desjenigen des Einzelrichters setzen; das wäre nur zu­
lässig, wenn gegen die Verfügung des Einzelrichters der Rekurs an das Obergericht er­
griffen und di eser nach Anhängigmachung d es Prozesses gemäß ständiger Praxis dem 
Handelsgericht zur Beurteilung überwiesen worden wäre. 

Die Klägerin stützt sich im R ekursverfahren erneut auf den in ZR 60 Nr. 66 veröfTent­
lichten Beschluß des Kassationsgerichtes. Bereits die Vorinstanz hat aber überzeugend 
dargetan, daß die in diesem Entscheid geäußerte Auffassung für den vorliegenden Fall 
keine Geltung haben kann, weil ihm ein anderer Sachverhalt zu Grund e lag. Es han­
delte sich dort darum, daß der Einzelrichter auf Grund klaren Rechts und liquider tat­
sächlicher Verhältnisse einen Ausweisungsbefehl erlassen hatten, wogegen hi er eine 
V erfügung d es summarischen Richters über vorsorgliche Maßnahmen vorliegt, die 
ihrem W esen nach der R echtskraft nicht fähig ist und jederzeit aufgehoben oder abge­
ändert werden kann. (GuLDENER, Schweizerisches Zivilprozeßrecht, S. 390; STRÄuu/ 
HAUSER, N. l zu§ 105 ZPO, S. 198 Mitte) . Diese Auffassung liegt denn auch der zürche­
rischen Praxis zu Grund e, wonach die Anfechtung einer vom summarischen Richter 
erster Instanz erlassenen vorsorglichen Maßnahme an das ordentliche Gericht überwie­
sen wird, wenn der Rechtsstreit inzwischen bei diesem anhängig geworden ist (ZR 55 
Nr. 72; 60 Nr. 68) . Denn di e R echtssprechung läßt sich davon leiten, daß das mit d em 
ordentlichen Prozeß b efaßte Gericht die vom summarischen Richter angeordnete vor­
sorgliche Maßnahme jederzeit aufheben oder eine vom summarischen Richter abge­
lehnte Maßnahme treffen könnte, weshalb es keinen Sinn hätte, im Rekursvcrfahren 
über ein Rechtsbegehren zu entscheiden, das nach Empfang des Rekursentscheides sofort 
dem Richter im ordentlichen V erfahren von der einen oder andern Partei neuerdings 
zur Entscheidung vorgelegt werden könnte. 

4. Die Voraussetzungen zum Erlaß vorsorglicher Maßnahmen im Patcntverletzungs­
prozeß sind in Art. 77 ff. PatG abschließend umschrieben. In verfahrensrccht licher Hin­
sicht enthält das G esetz dagegen nur ganz wenige Vorschriften; diese sind durch Heran­
ziehung der kantonalen Zivilprozeßordnung zu vervollständigen und zu präzisieren 
(Art. 78 Abs.2 PatG). 

Nach Art. 77 Abs. 2 PatG sind vorsorgliche l\liaßnahmen zu treffen, wenn der Antrag­
steller glaubhaft macht, daß die Gegenpartei eine gegen das Gesetz verstoßende Hand­
lung begangen hat oder vorzunehmen beabsichtigt und ihm daraus ein nicht leicht er­
setzbarer Nachteil droht, der nur durch eine vorsorgliche Maßnahme abgewendet wer­
den kann. Auf Grund der Ausführungen der Beklagten in der Rekursschrift kann als un­
bestritten gelten, daß letztere Voraussetzung gegeb en ist. Sie stellen zwar in Frage, ob 
überhaupt mit der Möglichkeit gerechnet werden müsse, daß das gegenüber dem Medi­
kament «Sembrina» um einiges teurere Präparat d er Klägerin von der Liste der kas­
senzulässigen Heilmittel gestrichen werde, indem sie sich auf ähnliche Fälle berufen, 
in denen eine solche Streichung unterblieben sei. Wie es sich damit verhält, kann aber 
ebenso offen bleiben wie die weitere Behauptung, daß die Klägerin ja nicht gehindert 
sei, ihr Produkt weiterhin anzubieten und zu verkaufen. Denn es genügt, wenn die Ge­
fahr besteht, daß die Klägerin durch das Erscheinen des Präparates der Beklagten 1 auf 
dem Markt während der Prozeßdauer der Absatzmöglichkeiten für ihr eigenes Erzeug­
nis zumindest teilweise verlustig geht und daß die Beklagten bis zur Prozeßcrledigung 
ihre Marktlage in einem für di e Klägerin nicht wieder gutzumachenden Maße festigen 
könnten. 

Mit der Vorinstanz und den Parteien ist somit davon auszugehen, da ß der Entscheid 
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über die vorsorgli che Maßnahme davon abhängt, ob glaubhaft gemacht sei, daß in der 
H erstellung und im Vertrieb des M edikamentes « Sembrina » eine Patentverletzung li ege. 

Eine solche ist gegeben, wenn die klägerischen Patente wiclnrechtlich benützt oder 
nachgeahmt werd en (Art.66 lit. a PatG). Wie aus Art.2 Zirf.2 des Gesetzes hervorgeht, 
erstreckt sich der patentrechtliche Schutz nur auf das chemische Verfahren zur H erstel­
lung von Arzneimitteln, nicht a uch auf das M ed ikament als solches. In dieser Hinsicht 
stellt das Gesetz in Art.67 Abs. 1 die Vermutung au f, daß jedes Erzeugnis von gleicher 
Beschaffenheit a ls nach d em patentier ten Verfahren hergestellt zu gelten hat, sofern die 
Erfindung ein Verfahren zur Herstellung eines neuen Erzeugnisses betrifft. Daß das 
Präparat « Scmbrina » denselben Wirkstoff enthält wie das Präparat « Aldomet » der 
Kl ägerin und demzufolge die Voraussetzung der «gleichen Beschaffenheit » erfüllt, ist 
unbestritten. J\uch das E rfordernis der Neuheit d es klägerischen Erzeugnisses kann im 
R ahmen des vorliegend en M aßnahmeverfahrens a ls hinlänglich erstellt gelten. Es steht 
fest, daß das l'vl ittel «Aidomct» von einem früher patentierten Anti hypertonikum der 
Klägerin insofern wesentlich verschieden ist, a ls es gelang, durch Isolierung d er toxischen 
D-Form di e schädliche v\lirkung des Medikamentes zu verringern. In d em von den Be­
klag ten eingereichten Privatgu tachten d es Pa tentanwaltes dipl. chcm. Bernhard Huber, 
das als Parteivorbringen zu werten ist, wird denn auch bestät igt, d aß im Zeitpunkt der 
Patentanmeldung ein neues Verfa hrensprodukt vorlag. 

5. Die aus J\rt. 67 Abs. 1 PatG Oi eßcnd e Vermutung einer Patentverletzung kann von 
d en Beklagten durch den Nachweis beseitigt werden, daß bei der H erstellung des t-1it­
tcls « Sembrina» ei n von den patentierten Verfahren der Kl äger in hinreichend verschie­
denes Verfahren angewendet werde . 

In der R ekursantwort vertritt die Klägerin den Standpunkt, da ß - entgegen der Auf­
fassung der Vorinstanz - hi cfür ein bloßer v\lahrscheinli chkcitsbeweis nicht genüge. Sie 
beruft sich dabei auf den Wortl aut (« bis zum Beweis d es Gegenteils») und den Sinn von 
Art. 67 Abs. 1 PatG. Es darf aber nicht außer acht bleiben, daß entsprechend dem be­
sch leunig ten und vorläufigen Charakter des Verfahrens über d ie J\nordnung vorsorg­
licher Maßnahmen vom Antragsteller nicht ein str ikter Bewe is der begangenen oder 
drohenden R echtsverle tzung verlangt wird; vielmehr hat er die Voraussetzungen zum 
Erla ß vorsorgli cher Maßna hmen lediglich g laubhaft zu m achen. Bei di eser Sachlage 
ka nn a ber auch der Gegenpartei nicht zugemutet werden, für die Richtigkeit ihrer Be­
hauptungen bereits die volle Überzeugung d es Gerichtes zu begründen (vgl. BLVM/ 
PEDRAZZINI, Anm. 5 zu Art. 77 PatG, Bel. III S. 657 oben). 

Die Beklagten haben in der Klagebeantwortungsschrift eingehend dargelegt, worin 
der wesentli che Unterschied zwischen dem V erfahren der Kl ägerin und d em von d er 
Beklagten I angewandten Verfa hren bestehe. Sie haben im wei tcrn gutachtliche Berichte 
a nerkannter Sachverständiger vorgelegt, die ihren Standpunkt bestä tig ten. Ferner berie­
fen sie sich für die Richtigkeit ihrer Darstellung auf das nach J\nordnung d es Amtsge­
richtes Mannheim in einem Verfahren betreffend Beweissicherung erstatteten Gutach­
ten der Chemikerin Frau Dr. G . Schwindling. 

Die Vorinstanz ist davon ausgegangen, d aß auch beim W ahrscheinlichkeitsbeweis a ls 
Beweismittel nur solche berücksichtig t werden dürften, die im ordentlichen Verfahren 
zulässig seien. Nach der Praxis des Obergerichtes und d es Bundesgerichtes komme d em 
Gutachten e ines privat beigezogenen Sachverständigen kein Beweiswert zu ; dessen J\us­
führungen seien lediglich a ls Bestandteil der Parteivorträge zu wü rdigen . Als Beweis­
mittel falle demzufolge nur das Gutachten d er geri chtlich bes tellten Sachverständi gen 
Dr.Schwindling in Betracht. Diesem gegenüber bestünden indessen gewichtige Bcden-
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ken, weil die Sachverständige gem ä ß ihrer e igenen Darstell ung d en Fa brika tionsvorgang 
im Betri ebe d er Beklagte n 1 n ich t in a llen S tufen selbst überprüft, sondern weitgehend 
a uf Betriebsprotokolle und au f Aussagen von Mitarbeitern der l3eklag ten 1 a bgestellt 
ha b e. H inzu komme, daß sich die Sacl1\"nständige gem äß dem ihr vom ,\mtsgericht 
M an nheim er teilten A uftrag ni cht über patentrechtli che fragen ausgesprochen ha be, 
sond ern led iglich darüber, ob di e H erste llung des 1\rzneimittels «Sembrina» nach d er 
in d er eigenen Patentsc hrift der Beklag ten 1 geschilderten Methode erfolge. Abgesehen 
davon, b leibe au f Grund des Gutac h tens d ie l\1ögl ichkeit offen, daß die Herstellungs­
weise der Beklagten 1 zwar m it den zu Gunsten der K lägerin geschützten Verfahren 
nicht übereinstimme, wohl aber infolge V erwendu ng äqu ivalenter M ittel trotzdem eine 
Nacha hmung im Sinne des schweizerischen Pa ten trech tes darste lle. 

Daß di e eingere ichten Pri,·a tgutach ten nicht a ls Beweism ittel im Sinne von§ 2 12ff. 
ZPO gelten können, entband d ie Vorinsla nz a ber nicht von d er Pfl icht, sie in V erbin­
dung m it d en substanzi cr t vorgetragenen Beha uptungen d er l3ekl agtcn über di e Ver­
schied enhe it der beiden V erfahren zu würdigen. Zur Leistung des der beklag ten Partei 
gemä ß Art. 67 Abs. 1 PatG obli egend en Gegenb eweises ka nn n icht mehr verl a ngt wer­
d en, a ls d a ß sie das von ihr a ngewandte andere Herstellungsver fa hren offen darlegt 
(BLuM/PEDRAZZINI, !\nm. 2 zu Art. 67 PatG, Bel. III S. 4 72 unten) . Diesem Erforderni s 
sind di e Beklagten nachgekomm en, und sie ha ben demzufolge Anspruch da ra uf, daß 
ihre Vorbringen m a teriell gepr üft werden. Soweit di es dem Richter mangels K enntnis 
des in F rage stehend en Sachgeb ie tes n icht mögli ch ist, hat er auc h im Verfahren betref­
fend vorsorgliche Maßna hmen die G rundlagen zu schaffen, die ih m eine vorl äufige Be- · 
ur teil ung ermögl ichen, sei es du rch Vernehmung von Zeugen, Durchführung eines 
Augenscheines oder Befragung von Sach,·crstä ndigcn (vgl. TROLLER, Imma terialgü ter­
recht, Bel . II S. 1034/ 1035 ). 

D ie Vorinstanz hat d ie Einholu ng eines au f die vorsorg li che Maßna hm e beschränkten 
Kurzgu tachtens abgelehnt im Hinbli ck auf die Bestimmungen des zürcherischen Pro­
zeßrechtes über das summarische Verfahren. Es erscheint jedoch zum vornherein a ls 
fraglich , ob durch di ese Vorschr iften der den Beklagten von ßundesrechtcs wegen zuste­
h ende Anspruch auf An hörung, d er vorli egend prakti sch nur durch Beiziehung eines 
Sach verständigen zu verwirklichen ist, eingeschränkt werden könn e. Das mag aber offen 
b leiben, weil - entgegen der Auffassung d er Vorinstanz - d ie Voraussc lzungen zur Ein­
holung eines Gutach tens gem äß § 280 Abs. 2 ZPO hi er gegeben sind . Es darf nicht a ußer 
acht gelassen werd en , d aß das erlassene Verka ufsverbot einen schwerwiegenden E ingriff 
in di e I nteressen d er l3cklaglen darstell t. Die für di e vorlä ufige Begutachtung aufzuwen­
d end en K osten stehen hiezu in e inem ,·öllig untergeordneten Verhä ltnis. Auch die zu 
erwartend e Verzögerung des H a uptprozesses fäll t a ngesichts d er au f d em Spiele stehen­
den Interessen nicht dermaßen ins Gewicht, daß cs sich rechtfertigen w ürde, eine d erart 
e inschne id ende l\!Iaßnahme unler Umständen j a hrelang bes tehen zu lassen, ohne die 
von d en Bekl agten erhobenen Einwendungen materiell zu prü fen. D ie von der Vor­
instan z geäußerte Befürchtung, daß bei Einholung eines Gutachtens im M aßnahm ever­
fahren der Hauptprozeß um ein J a hr oder länger verzögert würde, kann nicht ohne wei­
leres geteilt werden. D enn der Gutachter wird hinsichtli ch der von der Beklagten l a n­
gewa ndten Herstellungsm ethode wenigs tens insoweit a uf d en Bericht des gerichtli ch be­
stellten Sachverständ igen Dr. Schwind ling a bstellen können, a ls diese den Fa brikations­
vorgang im Betrieb selbst überprüft ha t. Im übrigen ist nicht auszuschl ießen, da ß das 
im R ahmen des 1viaßnahme,·erfa hrens einzuholende Gutachten ein R esu ltat zeitigt, das 
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auch für die R echtslage im H a uptprozeß eine weitgehende Kl ä rung herbeiführen ka nn, 
so daß im Ergebnis eine Verzögerung gar nicht einträte. 

6. Die Einholung des Gutachtens könnte all erdings unterbl e iben, wenn mit den Be­
klagten anzunehmen wäre, daß die Klagepatente nichtig se ien und die vorsorgli che 
Maßnahme schon aus diesem Grunde clahinzufallen habe. Nach Lehre und Rechtspre­
ch ung genügt indessen in dieser Hinsicht zur Aufhebung der Maßnahme die bloße 
Glaubhaftmachung der Nichtigkeit des klägerischen Patentes nicht; dieselbe muß sich 
vielmehr mit Sicherheit aus d en Akten ergeben (BLuM/PEDRAZZINI, J\nm. 3 zu Art. 77 
PatG, Bel. III S. 65 1 mit Verweisungen) . Die Beklagten haben sich in der Rekursschrift 
a uf ein in Holland zwischen d en Parteien anhängiges Verfahren sowie a uf eine Entschei­
dung des deutschen Patentamtes vom 26. Februa r I 969, womit dem kl ägerischen Ver­
fahren das nachgesuchte Patent wegen Fehlens der E rfindungshöhe versagt wurd e, be­
rufen. Ferner haben sie im R ekursverfahrcn nachträglich gestützt auf§ 136 Ziff. 3 ZPO 
ein Urteil des Landgerichtes Den Haag vom 1 7 .Juni 1969 cingcreich t, welches das hol­
ländische Patent der Kläger in a ls ni chtig erklärt . Damit ist indessen die Ungültigkeit 
der in Frage stehenden schweizerischen Patente noch keineswegs dargetan. Abgesehen 
davon, daß die angerufenen ausländischen Entscheidungen nicht in Rechtskra ft er­
wachsen sind, fehlt auch jeder Nachweis dafür, daß die R echtsgrundlagen, auf die sie 
sich stützen, mit den maßgebenden Bestimmungen des schweizerischen Patentrechtes 
übereinstimmen. 

Es ist daher für den Entscheid über die vorsorgli che Maßnahme mit d er Vorinstanz 
davon auszugehen, die Pa tente der Klägerin sei en zu Recht erteilt word en. 

7. Gemäß den Ausführungen in Ziff. 5 hievor, erweist es sich somit a ls notwendig, 
über die Frage, ob d ie Beklagte 1 bei der Herstell ung des H eilmittels «Scmbrina» ein 
von den Klagepatenten unabhängiges Verfahren anwende, e in Gutachten einzuholen . 
Hiezu ist das Verfahren an die Vorinstanz zurückzuweisen, die nach Erstattung der 
Expertise über d en Aufhebungsantrag d er Beklagten neu zu befinden haben wird. § 343 
Abs. 2 ZPO steht diesem Vorgehen nicht entgegen, da die Vorinstanz ihren Entscheid 
zur Hauptsache auf Grund formeller Erwägungen ge troffen hat und erst die von der 
Rekursinstanz angeordnete Aktenergänzung die materielle Beurteilung ermöglichen 
wird (vgl. ZR 61 Nr. 99; Sm.'.uu /H AUSER N. 2 zu§ 343 ZPO) . 

PatG Art. 91 und 107 

Neue Anträge im Beschwerdeve1fahren. 
- Grundsätzlich legt die Beschwerdeabteilung ihrem Entscheid die (inhaltlich) 

gleichen Begehren (Patentansprüche) zugrunde, auf denen der angefochtene 
Entscheid beruht. 

- Nicht als neu gelten Begehren, zu deren Stellung der Beschwerdeführer in der 
Vorinstanz keine Gelegenheit oder keine hinreichende Veranlassung gehabt hat. 

- Eintreten der Beschwerdeabteilung auf eine Fassung des Patentanspruchs, die 
inhaltlich mit einer schon der Vorinstanz vorgelegten Fassung übereinstimmt und 
wenn zudem die vorübergehende Anderung des Anspruchs mit einer irrtümlichen 
Behauptung der Vorinstanz im Zusammenhang stehen mag. 

Nouvelles conclusions lors de la procedure de recours. 
- En principe, la Section des recours ne statue que sur les conclusions qui, dans 
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leur substance, sont identiques a celles (revendications) sur lesquelles rejJose la 
decision attaquee. 

- Ne sont pas considerees comme nouvelles !es conclusions sur lesquelles le recourant 
n'a jJas eu ou n'a eu qu'insuffisamment de motifs de se jJrononcer en instance 
inferieure. 

- Entree en matiere de la Section des recours sur un texte de revendication qui, en 
substance, corresjJond au texte presente devant l'instance inferieure, si, en jJlus, 
la modijication de la revendication ajJjJortee ajJres coujJ jJeut provenir d'une noti­
fication contenant une declaration erronee de l'instance inferieure. 

PMMBl 1969 I 30 f. Auszug aus dem Entscheid der I. Beschwerdeabtei­
lung des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum vom 28.8.1968 i. S. Tech­
nical Information Service gegen den Entscheid der Prüfungsstelle der 
Vorprüfungssektion I. 

Lizenzvertrag 

Anwendbares Recht, Rechtswahl 
Die Vereinbarung eines Gerichtsstandes schließt die Wahl des entsprechenden 
Rechtes ein, wenn die Vertragsparteien nicht etwas anderes abmachen. 
Einrede des nicht eifüllten Vertrages ( Art.82 OR) oder mangelhafte Vertrags­
e1füllung? Annahme der mangelhaften Leistung durch den Lizenznehmer. 
Droit applicable, election de droit 
La jJrorogation de juridiction comprend l' election du droit correspondant, lorsque 
les parties n' en sont pas convenues autrement 
Exception « non adimjJleti contractus » ( art. 82 C. 0.) ou execution impa1jaite? 
Admission de l'execution imparfaite de la part du preneur de licence. 

BlZR 67 Nr. 118, Auszug aus dem Urteil der II. Zivilkammer des Ober­
gerichts des Kantons Zürich vom 29.11.1968. 

Der in Winterthur wohnhafte Z. hatte eine a ls Notbett verwendbare I3ergungs- und 
T ransportbahre erfunden. Am 14. August 1959 erteilte er dem in Köln niedergelassenen 
St. eine Lizenz zur a lleinigen Fabrikation und zum Vertrieb «der unter Nr. . .. in 
Deutschland zum Patent und DI3GM angemeldeten Erfindung» in ,,Vestdeutschland. 
Die Stücklizenz wurde a uf DM 5.- angese tzt. St. sollte ab ! . .Januar 1960 jährlich wenig­
stens 2500 Tragbahren verkaufen. Am l . .Juni 1962 wurde ein Zusatzvertrag geschlossen 
und vereinbart, es sollten ab !..Janu ar 1963 monatlich mindestens 200 I3ahren abgesetzt 
werden. 

Z. hatte die Erfindung am 25. Februar 1959 dem deutschen Patentamt zur Erteilung 
d es Patentes angemeldet, doch wurde die Anm eldung am 24 . .Juli 1962 zurückgewiesen. 
Eine von Z. hiegegen eingelegte Beschwerde wurde vom Bundespatentgericht am 11 . Fe­
bruar 1965 gutgeheißen. Am 2. D ezember 1965 wurde das Patent erteilt. Dagegen unter­
blieb ein Gesuch um Erteilung d es Gebrauchsmusterschutzes. 
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Seit 1. April 1965 verweigerte St. die Zahlung d er Lizenzgebühren unter Hinweis auf 
den fehlenden Paten t- und G ebra uchsmusterschutz. Auf 15. l\iiai 1966 lösten die Parteien 
den Lizenzvertrag auf. Z. ford erte von St. die Lizenzgebühren für di e Zeit vom 1. April 
1965 bis 15. Mai 1966 im Gesamtbetrage von rund Fr. 2 1 000.- nebst Zinsen. Das Bezirks­
gericht Winterthur, I. K ammer, hi eß die K lage zu e twa vier Fünftein g ut, worauf der 
Beklagte Berufung auf Abweisung und der Kläger Ansch lußberufung a uf vo llständige 
Gutheißung der Klage erhoben. Das Obergericht hieß die Anschlußberufung und d ie 
K lage gut. 

Aus den Erwägu11gen: 

«2. Die Vorinstanz hat d en Lizenzvertrag schweizerischem Recht unterstell t, weil die 
für di e obj ektive Anknüpfung maßgebende charakteristi sche Leistung von dem in Win­
terthur wohnhaften Kl äger als L izenzgeber zu erbringen sei. In der Berufungsrep lik 
bring t der Beklagte dagegen vor, es sei deutsches R echt a nzuwend en, da di e L eistung 
d es Li zenznehmers den engsten räumlichen Zusammenhang scha ffe. Es trifft zu, daß die 
objektive Anknüpfung zur Anwendung des R echtes am Sitze des Lizenznehmers führt 
(TROLLER, Das internationale Privat- und Zivilprozcßrccht im gewerbli chen R echts­
schutz und Urheberrecht, Base l 1952, S. 196) . Indessen kommt dara uf ni ch ts an, wenn 
die Parteien sich über das anwendbare R echt geeinig t ha ben, wozu sie nac h schweizeri ­
schem R echte b eim Lizenzvertrag befugt sind (TROLLER, a . a .O.S.184) . Eine solche 
R echtswa hl li egt nun hi er in der Vereinbarung d es schweizerischen G erichtsstand es. 
Nach Rechtsprechung und Doktrin ist darin zugleich die Wahl des a nwend baren R ec hts 
entha lten, wenn die Pa rteien nicht ausd rücklich ein and eres R ech t a ls Vertragss ta tut 
bezeichnen ( <qu i eligit iudiccm, eligit ius,; BGE 82 II 553; V1sc1IER, Internat iona les 
Vertragsrech t, S. 70f. ; Sc11ÖNENBERUER/j )i.cc1, OR Einleitung N .203) . Diese Wahl wird 
dadurch bes tä tigt, da ß die Parteien in ihren R echtsschriften a usd rücklich Bestimmungen 
des schweizerischen R echts a ngeführt haben und namentlich auch der Bekl ag te sich bis 
zur Berufungsreplik nie auf ein a nd eres R echt berufen hat. D ie Vorinstanz ha t daher zu 
Recht auf den Lizenzvertrag schweizerisches Recht angewend et . .. 

5. Sodann h ä lt der Beklagte der Klage die Einrede d es nich t erfüllten Vertrages im 
Sinne des Art. 82 OR entgegen . Er begründet dies einmal d am it, Gegenstand des Ver­
trages vom 1.J uni 1962 sei das bereits erte ilte Patent gewesen. Zur Beurteilung di eses 
E inwandes ist vom ursprünglichen Lizenzvertrag vom 14. August 1959 auszugehen . D er 
Kläger erklärte da rin ausdrück lich, <Inha ben der zum Patent a ngem eld eten Erfindung 
zu sein. G egenstand des Lizenzvertrages war somit nicht eine patentierte, sond ern ledig­
lich eine zur Patentierung a ngemeld ete Erfindung. Der Vertrag vom !.Juni 1962 hatte 
den Zweck, d en Lizenzvertrag vom 14. August 1959 abzuändern und zu ergän zen . Das 
ergibt sich a us seiner Ü berschrift < Zusatz,·crtrag , und a us seinem I nhalte. Soweit d arin 
nichts Abweichend es vereinbart wurde, galt d er alte Vertrag weiter. Das trifft nament­
li ch a uch a uf d en Gegenstand der Lizenz zu . Es ist im Zusatzvertrag keine R ed e davon, 
daß die Lizenz sich nunmehr auf eine pa tentierte E rfind ung beziehe. Das ergibt sich 
sc hon daraus, d a ß die N ummer des Patentes nicht a ngegeben wird, was sonst regel­
m äß ig geschieht, wenn di e Lizenz an einer patentierten E rfindung vergeben wird. In 
Zilr 5 d es Zusatzvertrages ist zwar davon die R ede, der Kl äger sei , mit der vorgeschla­
genen And erung der Konstruktion des Patentes> einversta nden . D er Beklagte konnte 
aber dara us nicht ab leiten , das Patent sei nun erteilt . Der Ausdruck , Patent , ist hier 
nicht im technischen Sinn, sondern g leichbedeutend mit Erfindung gemeint. Schon im 
ursprünglichen Vert rage fi nden sich zwei ä hnliche Stellen, so wr nn d ort in Ziff. 3 vom 
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<Fabrika tions-und V ertriebsrecht für d en durch vorstehend genanntes Patentgeschütz­
ten G egenstand > und in Ziff. 17 von einer < Pa tentverka ufsabsicht > die R ed e ist ... 

Die a uf d ie fehlende Pa tentierung ges tützte Einrede des nichterfüllten Vertrages er­
weist sich somit schon in ta tsächlicher Hinsicht a ls unbegründet. 

6. D er Bekl agte stü tz te diese Einrede in zweiter Linie da rauf, die Erfindung des Klä­
gers sei entgegen der Angabe im Vertrage vom 14. August 1959 nicht zur Erteilung d es 
Gebra uchsmusterschutzes angemeld et worden. Der Kläger gibt das zu , glaubt aber, daß 
dies gleichwohl di e Einred e des nichtcrfülltcn V ertrages nicht rechtfertige. Hiezu sind 
fo lgende Erwägungen a nzustellen: 

a ) Die Leistung d es Lizenzgebers bes teht vorab d a rin, da ß er die E rfindung eiern 
Li zenznehmer zur Auswertung überlä ß t. Das schließt einerseits d en V erzicht ein, ihn 
von d er Benützung d er Erfindung auszuschließen, und anderseits, daß er sie ihm ermög­
licht. D er Kläger hat di ese beiden H a uptpOichtcn erfüllt. E r hat d em Bekl ag ten die H er­
stellung und d en V ertrieb seiner Erfindung in Deutsch la nd gestattet und ihm die techni­
schen U n terlagen hiefür zur Verfügung gestellt. Und d er Beklagte hat die in dieser Art 
erbrachte Leistung d es Klägers angenom men. Er ha t di e E rfindung herges tellt und in 
den H and el gebracht. D as hä tte er ohne d en Lizenzvertrag nicht tun dürfen und nicht 
tun können. N icht tun dürfen, weil er sich der G efahr ausgesetzt hätte, nach Erteilung 
d es nachgesuchten Pa tentes zur R echenschaft gezogen zu werden, und nicht tun kön­
nen, weil ihm di e zur /\usführung nötigen technischen U nterlagen gefehlt hä tten. Der 
Bekl agte ha t damit di e wesentli che Le istung des K lägers bis zu dessen Rücktritt vom 
V ertrag a ngenommen. 

b) D a ß die Erfindung zum Gebrauchsmusterschutz ni cht angemelde t wurd e, hatte 
hi erauf keinen Einflu ß. Die Nichtanmeldung verhinderte ni cht , daß der Beklagte den 
Erfindungsgegenstand herstellen und vertre iben konnte. /\llerdings ha tte sie zur Folge, 
daß b is zur Beka nntmachung der Pa tenta nmeldung gegen V erletzungen des nachge­
suchten Pate ntes durch Dritte rechtl ich ke in V erbot erwirkt werden konnte. Immerhin 
kann nicht gesag t werd en, es habe überhaup t kein R echtsschutz bestanden. Vielmehr 
konnte d er Dritte auf G rund der Pa tenta nmeldung verwa rnt und da ra uf hingewiese n 
werd en, d a ß er nach E rteilung d es Patentes rückwirkend für die vorher begangene Pa­
tentverle tzung belang t werden könne. Dem Beklagten mag zugebillig t werden, daß der 
G ebrauchsmusterschutz bis zur Erteilung des Patentes möglicherweise einen wirksame­
ren R ech tsschu tz geboten hä tte. Das Fehl en di eses G ebrauchsmusterschutzes bedeute te 
somit, d a ß d er Kläger sein e Leistung ni cht vertragsgem ä ß erbrachte. E r ha t - wie soeben 
unter lit. a da rgelegt - zwar erfüllt, aber er ha t es schlecht oder mangelhaft getan. Der 
Beklag te ha t die Leistung ab er a uch in diesem Zusta nd a ngenommen . Freilich hat er den 
Mangel (wie offenbar a uch der Kläger) ni cht von Anfang a n gekannt. Er ha t spä tes tens 
a m 1 7. August 1964 von seinem Patentanwa lt erfahren, da ß kein G ebrauchsmusterschutz 
bes ta nd. Er sah sich ab er keineswegs veranlaßt, aus dieser Entdeckung rechtliche Folge­
rungen zu zieh en . Im Gegenteil hat er drei Tage später eine weitere Lizenzzahlung von 
DM 3000.- geleistet und sich für die V ersp ä tung d er Z ahlung entschuldig t. Lediglich in 
bczug a uf das Patent ersuchte er um l\!Iitteilung über den Sta nd der Dinge. Er hat auch 
am 25. November 1964 vorbehaltlos die Lizenzgebühr für das dritte Quartal gezahlt. 
Auch in d er späteren K orrespondenz ha t er sich vor a llem darüber a ufgehalten, daß 
kein Pa tentschutz bestehe. Erst in d er Eingabe an das Fried ensrichteramt vom 20. De­
zember 1966 hat er - a ber auch da nur beiläufig - das Fehlen d es G ebrauchsmuster­
schutzes gerüg t. 
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c) U nter diesen Umständen kann der Beklagte sich nicht auf d ie Einred e des nichter­
fü ll ten Vertrages berufen . Er hat die Leistung des K lägers a ngenommen, indem er des­
sen Erfindung auch dann noch ausnützte, a ls er wußte, daß kein G ebrauchsmuster­
schutz bes tand. Die Unterlassung d er vertraglich zugesicherten Anmeldung der Erfin ­
d ung zum Gebrauchsmusterschutz stellte darum lediglich einen Mangel des Lizenzge­
genstandes dar, für den der K läger nach den Grundsätzen des Gewä hrleistungsrechts 
einzustehen hat (vgl. VON Tur-m, OR II§ 64 IV N. 36; BECKER, OR 82 N. 20; VON BÜREN, 
O R 465) . Hierauf sind die Bes timmungen über d ie Pacht sinngem ä ß anzuwenden CRAM­
SEYER, Le Contrat de Licence des Brevets cl' I m ·en tion, D iss. Genf 1948, S.40; GuYER, 
D ie rechtlic he Stellung des L izenznehmers im Patentrec h t, D iss. Zürich 1949, S. 68 ff. ; 
TROLLER, Imma teria lgüterrecht II S.807) . Nach A r t.277 OR finden , wenn der Ver­
päch ter seine POicht, den Pachtgegenstand in einem zur vertragsgemäßen Benutzung 
und Bew irtschaftung geeigneten Zustande zu übergeben, nicht erfü ll t, die Bestimmun­
gen über d ie Gewährleistung des Vermie ters en tsprechende Anwendung. Ar t. 254 Abs. 2 
O R g ibt nun dem Mieter, wenn d ie Sache in einem Zustand übergeben wird, der den 
vertragsmäßigen Gebrauch aussch ließt oder in erheblicher \,\leise schmä lert, das R echt, 
vom Vertrage zurückzutreten oder eine verhä ltnismäß ige Hera bsetzung d es J\!I ie tzinses 
zu verl a nge n. Überd ies steht ihm, obwohl im G esetz nicht ausdrücklich erwähn t, Scha­
denersa tz zu (vgl. BECKER, OR 254/255 N . 22 ) . Ob die Unterlassung der Anmeldung 
zum Gebrauchsmusterschu tz d ie Vorausse tzungen für d ie Anwendung dieser Bes tim ­
m ung erfülle, kann nun aber dah ingestell t bleiben, wei l der Beklagte von keinem d ieser 
d rei R ec htsbehelfe Gebrauch gemacht hat. Er ist weder vom Vertrage zurückgetre ten, 
noch hat er ei ne verhältnism äß ige Herabsetzung d er L izenzgebühren oder Schadener­
satz geltend gemacht.» 

II. Markenrecht 

MSchG Art. 14 Abs. l Ziff 2 

Beschreibt ein ,?,eichen die Funktionsweise der f;Jlare, so genügt das zur Annahme 
einer Beschajfenheitsangabe. 
Auch englische Ausdrücke können zum schweizerischen Sprachgebrauch gehören . 
Bei der Beurteilung, ob ein ,?,eichen Beschajfenheitsangabe sei, ist dieses ,?,eichen 
nicht abstrakt für sich allein, sondern nur im Zusammenhang mit den bestim­
mungsgemäßen f;JI aren, auf denen es angebracht wird, zu betrachten. 
Die J\1arke « Oilpress» ist für eine Speisepumpe für Ölfeuerungen unmittelbar 
beschreibend und daher nicht schutefähig. 

ll sujji.t que le signe ait trait au genre de fonction de La marchandise pour constituer 
une designation descriptive . 
Certaines expressions anglaises peuvent egalement faire partie du vocabulaire uti­
lise en Suisse. 
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Pour apprecier si un signe constitue une designation descriptive, il ne faut pas con­
siderer ce signe isolement, d'une maniere abstraite, mais en relation avec les mar­
chandises auxquelles il est destine et sur lesquelles il est appose. 
La marque « Oilpress », pour une pompe d' alimentation pour installations de 
chau.ffage a huile, est directement descriptive et ne peut des lors etre protegee. 

PMMBl 1969 I 31 f., Auszug aus dem Urteil des Bundesgerichtes vom 
12.6.1968 i.S. Keller KG gegen das Eidg. Amt für geistiges Eigentum. 

Aus den Erwägungen des B undesgerichtes: 
2. Nach Art. 14 Abs. 1 Ziff.2 MSchG, der kraft der Verweisung in Art. 6 Abs. ! PVUe 

a uf das Landesrecht anwendbar ist, hat das Eidg. Amt für geistiges Eigentum die Ein­
tragung einer l\!Iarke zu verweigern, die a ls wesentli ch en Bestandteil ein als Gemeingut 
a nzusehendes Z eichen enthä lt. Als Gemeingut gelten unter anderem Hinweise auf Eigen­
scha ften oder di e Beschaffenheit d er Erzeugnisse, für welche die Marke bestimmt ist (vgl. 
ßGE 91 I 357 und di e dort erwähnten Entscheide) . 

3. Die Beschwerdeführerin räumt selber ein, daß die Markenbes tandteile «Oil» und 
«Press» im Sprachgebrauch der Schweiz nicht unbekannt seien. Sie ist indessen der 
:M einung, das gelte nicht auch für di e Wortzusammensetzung « Oilpress», die kein Wort 
d er englischen Sprache sei. 

Dieser Einwand ist mit d em Amt zu verwerfen. Zahlreiche a llgemeine und technisch e 
Wörterbücher enthalten d en Begriff « O ilprcss». So wird beispielsweise im « English­
German T cchni cal and Engineering Dic tionary » von L. DE VRms, London 1966, und 
in « Langenscheidts Enzyklopädisches Wörterbuch der eng lischen und deutschen Spra­
che», Berlin 1963, das eng lische \Vort « Oilpress» aufgeführt und mit « Ö lpresse » auf 
d eutsch übersetzt. Ebenso ist der Ausdruck «Oilprcss» im « Dictionnaire tcchnologique, 
tome III 1944, von HOYER/K REUTER, im «Technologisches Wörterbuch», 1887, von 
E. Rö1-mrc und in «Harrap's Standard French and English Dictionary», London 1955 
für «Ölpresse» oder «presse a l'huil c», «pressoir a huile» wi ed ergegeben. 

Damit ist der Nachweis erbracht , daß das \,Vort « Oilpress» keine Sprachschöpfung, 
so nd ern ein feststehender Begriff der englischen Sprache ist. Daraus, daß dieses Wort 
d er englischen und nicht einer schweizerischen Nationa lsprache entnommen ist, kann 
die Beschwerdeführerin nichts für sich ableiten. I N BGE 91 I 358 Erw. 5 wird ausdrück­
lich fes tgeha lten, daß jedermann in d er Schweiz berechtig t sei, sich im Geschäftsverkehr 
d er englischen Sprache zu bedienen und daß somit auch englische Ausdrücke zum 
schweizerischen Sprachgebrauch gehören können. In der Tat setzt sich die englische 
Sprache immer m ehr im schweizerischen Gesch äftsleben durch. Das g ilt auch für die 
hi er in Frage stehende W arengattung d er Beschwerdeführerin. Bezeichnend ist, daß sie 
selber die Waren, für die die beanstandete l\tfarke bestimmt ist, mit einem englischen 
Ausdruck, nämlich « ... chauffage a u fucl-oil » umschreibt und auf den naheliegenden 
französischen Ausdruck « ... chauffage a huile combustible» verzichtet. Zudem wird 
das englische Wort « Oilpress» von einem großen T eil der schweizerischen Bevölkerung 
ohne weiteres verstanden, steht es doch den entsprechenden deutschen und französi­
schen Wörtern sprachlich sehr na he (the press - la presse - die Presse; oi l - huile - Öl ). 

4. Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Marke «Oi lpress» lasse im Verkehr 
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keine unmittelbare Beziehung a uf eine bestimmte Gattung von Sachen, auf deren Zweck­
bestimmung zu. Es ha ndle sich d aher um eine Phantasiebezeichnung. 

Es trifft zu, da ß eine Bescha f1c nheitsangabe erst dann vorlieg t, wenn sie unmittelbar 
und ohne Zuhilfenahme d er Pha ntasie auf eine E igenschaft d er Ware hinweist (BGE 79 
II 102). Diese Vora ussetzung ist hier erfüllt. Die beanstand ete M arke der Beschwerde­
führerin ist bestimmt für «pompes a limenta ires d e pression pour d es installa tions de 
chauffage au fuel-oil» . Daraus geht hervor, daß es sich um eine für Ölheizungen vor­
gesehene Pumpe ha ndelt, di e Öl mi ttels Druckerzeugung förd ert. Dieser Vorgang wird 
durch das Wort « Oilpress» unmittelba r umschrieben, ohne d a ß es dazu einer weiteren 
Geda nkenverbindung bedürfte. Selbst wenn im Wortzeichen nicht ein für jed ermann 
verständlicher Hinweis auf die Zweckbestimmung d es Gerä tes erkennbar sein sollte, so 
wird darin mindestens der Fachmann einen Hinweis auf die Funktionsweise der Pumpe 
erblicken. Das ge nügt bereits zur Annahme einer Beschaffenheitsangabe (vgl. BGE 36 
II 445, 80 II 176). 

5. Unzutreffend ist sodann d er Einwand der Beschwerdeführerin, das Wort « Oil­
press» sei auch deshalb als Pha ntas iebezeichnung zu betrachten, weil es ebenso gut auf 
ein Gerät zur V erarbeitung von Speiseöl, eine Anlage zum E insatz von Schmieröl bei 
der Autopflege, ein Gerät zur V erarbeitung von Ölfrüchten auf d em Felde, eine Anlage 
zur Verwendung in Ölraffineri en wie auf ein Zusa tzgerät bei Ölheizungen hinweisen 
könnte. Damit verkennt die Beschwerdeführerin, da ß eine M arke bei d er Frage, ob sie 
eine Beschaffenheitsangabe sei, nicht für sich a ll ein als abstraktes Zeichen, sondern nur 
im Zusammenhang mit den Wa ren, auf d enen sie angebracht werden soll, be trachtet 
werden darf. Die Betrachtungsweise der Beschwerdeführerin führt zum unha ltbaren 
Ergebnis, daß das Amt z.B. Zeichen wie «Wagen» für Automobil e, oder «Belag » für 
T eppiche eintragen müßte, weil diese Angaben ebenso gut auf Pferdewagen, H a nd ­
wagen usw. bzw. Bodenbeläge, Stra ßenbeläge usw. hinweisen könnten. 

MSchG Art.14 Abs.1 Ziff. 2 

Die Marke «Silvretta » ( Name eines Gebirgsmassivs an der schweizerisch-öster­
reichischen Grenze) ruft beim schweizerischen Publikum eine Gedankenassozia­
tion mit dem Bündnerland hervor und ist daher, auch wenn sie ein Grenzgebirge 
bezeichnet, für österreichische Erzeugnisse ( i. c. Parfümerien, Seifen, Waschmit­
tel) irreführend. 

La marque « Silvretta » ( nom d'un massif alpin situe a La frontiere austro-suisse) 
evoque par association d'idees les Grisons pour le public suisse et, bien qu' elle 
designe une chazne de montagnes limitrophe, elle est trompeuse lorsqu' elle s' ap­
plique a des jJroduits autrichiens ( en l' espece parjumerie, savons, lessives ) . 

PMMBl 1969 I 23f., Urteil des Bundesgerichtes vom 9. 12.1968 i. S. 
Pharmakon gegen das Eidg. Amt für geistiges Eigentum. 

A us den Erwägungen des B undeJgerichles: 

l. Nach Art. 5 des Madrider Abkommens betreffend die interna tionale Eintragung d er 
Fabrik- oder Handelsmarken, in V erbindung mi t Art. 6 lit. b Ziff. 3 der Pariser Verbands­
übereinkunft zum Schutze d es gewerblichen Eigentums, beide in der im Verhältnis d er 
Schweiz zu Ö sterreich maßgebenden Fassung von London vom 2 .Juni 1934, kann ein V er-
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bandsland einer international einge tragenen Marke den Schutz verweigern, wenn sie 
geeig net ist, das Publikum zu täusch en. D a her ist eine Marke unzulässig, wenn sie geo­
graphische Angaben enthält, die zu der Anna hme verleiten könnten, die W are sta mme 
aus einem bestimmten Lande, während dies in Wirklichkeit nicht zutrifft. Hievon a us­
genommen sind nur geographische Bezeichnungen, die offensichtlich Phantas iecha ra k­
ter haben und daher nicht als Herkunftsbezeichnungen aufgefaßt werden können, w ie 
z. B. « Congo » für Schuhwichse, «Northpole » für Zigaretten mit M entholgcsehmack und 
dergleichen (BGE 91 I 52 und dort erwähnte Entscheide) . 

2. Die Silvrettagruppe ist ein a uf der Grenze zwischen der Schweiz und Österreich 
gelegenes G ebirgsmassiv. Dieses, wi e namen tlich au ch einer seiner höchsten Gipfel, das 
Silvrettahorn, ist von dem bekannten schweizerischen vVinter- und Sommerkurort K lo­
sters a us gut sichtba r. Daß di e Silvrettagruppe in di eser G egend liegt, ist breiten Schich­
ten d er schweizerischen Bevölkerung beka nnt, sei es vom Geograp hieunterri cht in d er 
Schule her, sei es a uf Grund von Druckwerken, Ferienaufen tha lten oder vVa nderungcn. 
Beim schweizerischen Durchschnittskäufer, der di e Marke «Silvre tta» zu Gesicht be­
kommt, wird dah er unmittelbar ein e G eda nkenverbindung m it dem Bündnerland her­
vorgerufen, und er wird zu der Annahme n eigen, die unter dieser M a rke angebotene 
vVare sei schweizerischen Ursprungs. Für österrei ch ische Erzeugnisse verwendet, ist die 
M a rke somit geeignet, das schweizerische Publikum zu täuschen. 

D a ß die Silvrettagruppc ein auf d em G ebi et beid er Lä nder liegend es G renzgebirge 
ist , änder t daran nichts. D er E inwand der Beschwerdeführerin , es gehe nicht an , ein 
Grenzgebirge markcnreeht lich als nur zum einen Staat gehörig in Anspruch zu nehmen, 
beruht auf einer verfehlten Problemstellung. Dadurch, daß der J\!Iarke der Beschwerd e­
führerin d er Sch utz in der Schweiz verweigert wird, nimmt diese keineswegs das Grenz­
gebirge für sich a llein in Anspruch. Der Beschwerdeführerin wird nicht verwehrt, die 
M arke in Ö sterreich oder in irgend einem anderen Lande a ußer d er Schwe iz für ihre 
Erzeugnisse zu verwenden. 

3. Die Beschwerdeführerin macht weiter geltend , die Schweiz ha be für Pa rfümerien 
und Kosme tikartikel keinen besonderen Ruf a ls Ursprungsla nd. D a rauf kommt indessen 
nichts an , da auch das Feh len eines solchen Rufes eine Täuschungsgefahr nicht zu besei­
tigen vermöchte. D er schweizerische Käufer kann aus volkswirtschaftlichen Überl egun­
gen Schweizerwarcn selbst dann b evorzugen, wenn qualita tiv überlegene ausländische 
Erzeugnisse d er gleichen Art auf dem Markte sind (BGE 56 I 475; nicht veröffent lichtes 
Urteil d er I.Zi vilabteilung mm 5.Juli 1966 i.S. Austria T a bakwerke AG). Abgesehen 
hievon ist di e l'viarkc auch für Seifen und Waschmittel bestimmt, und die sc hweizerische 
kosmetische und Seifenindustrie ist keineswegs so unbedeutend , daß die Anna hme einer 
schweizerischen H erkunft d erartiger Erzeugnisse gänzlich a bwegig würc. Die Beschwer­
deführerin behauptet denn auch mit Recht n ich t, daß aus diesem Grunde die M a rke 
bloßen Phantasiecharakter ha be. 

Unbehelflich ist schließli ch auch d er Einwa nd , der Kanton Graubünden könne ganz 
sicher nicht als Ursprungsgebiet für Parfümerien und derglciehcn a ngesehen werd en. 
l\1aßgebend ist allein, daß durch die V orstellungsreihe Sil vretta - Klosters - K a nton 
Graubünden de n di e oben dargelegte G edankenverbindung zum Begriff « Schweiz» 
hervorgerufen wird. 

MSchG Art. 31 
Eine vorsorgliche Maßnahme ist als dringlich im Sinne des genferischen Rechtes 
zu betrachten, wenn ein Sac/zverlzalt f estgestellt werden soll, bevor er verändert 
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wird. In allen diesen Fällen ist der Richter berechtigt, ohne Anhörung der Gegen­
partei zu veifügen. 
Die Aufnahme eines Inventars kann eine vorsorgliche J\;Jaßnahme im Sinne des 
MSchG darstellen . Es rechtfertigt sich, durch eine solche vorsorgliche Maßnahme 
demjenigen, der Schutz aus einer Marke beansjJrucht, die Sicherung des Beweises 
für einen Tatbestand zu ermöglichen, damit er instand gesetzt wird, Klage zum 
Schutze seines behaupteten Rechtes einzuleiten. Die vorsorgliche Maßnahme daif 
nicht weiter gehen, als es zur Erstellung eines Beweises notwendig ist, damit nicht 
übermäßig in die Sphäre der Gegenpartei eingegriffen wird in einem Zeitpunkt, in 
welchem die Rechte des Gesuchstellers noch nicht bewiesen sind. 
Eine in Anwendung eidgenössischen Rechtes erlassene vorsorgliche A1aßnahme ent­
faltet ihre Wirkungen in der ganzen Schweiz. 
Nach genferischem Recht kann das Gericht im Beschwerdeveifahren über vorsorg­
liche Maßnahmen die Vorbringen des Beschwerdeführers nur unter dem Blickwin­
kel der Willkür prüfen. 

Une mesure provisionnelle doit etre consideree comme «urgente», en droit genevois, 
toutes les Jois qu'un etat de fait doit pouvoir etre constati avant qu'un clzangement 
y soit apporti. Dans tous ces cas, le juge des mesures provisionnelles est autorisi 
a statuer sans audition prialable des parties. 
Un inventaire peut constituer l'une des mesures conservatoires autorisies par l' art. 31 
de la loi sur les marques de fabrique . 
ll se justifie, par une mesure conservatoire et provisionnelle, d' autoriser celui qui 
se pritend au binifice de la protection legale sur les marques a faire la preuve d'un 
itat de Jait de nature a lui permettre d'intenter une action en vue de la reconnais­
sance de ce qu'il estime etre son droit. La mesure provisionnelle ne doit pas faire 
plus que de permettre au requerant d' itablir cet ilement de preuve initial, sous 
peine de porter une atteinte excessive a la liberti commerciale de la jJartie adverse, 
alors que les droits du requirant ne sont pas encore itablis. 
Une mesure provisionnelle ordonnie en application d'une loi fidirale peut diployer 
ses ejfets sur tout le territoire de la Confideration . 
En droit genevois, la Cour statuant sur opposition a mesure provisionnelle, ne peut 
examiner les griefs de fond inoncis par l' opposant que saus l' angle de l' arbitraire. 

SJ 1960, 219 ff., Urteil der I. Kammer der Genfer Cour de J ustice civile 
vom 17.April 1959 i. S. Torre und Arts Menagers S.A. gegen Columbia 
Gramophone Company Ltd. 

Faits (abrege): 

Par requete du 9 janvicr 1959, la societe Columbia Graphophone Company deman­
dait a Ja Cour, statuant sur mesures provisonnclles, d'ordonner l'etablissement d'un 
inventairc des clisques de provenance americaine, revetus de Ja marque « Columbia» ou 
de Ja marque «Twin notes», dans !es magasins des cites de G eneve, Lausanne e t Neu-
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cha tel et dans Je port fran c d e Geneve, et d e leur faire defense de proceder ade nouvell es 
importat ions de ces disques. 

E lle exposait qu' elle es t titulaire d es m arques suivantes, deposees aupres du Bureau 
fed eral de Ja propriete intellectuelle : 

a ) N ° 107786, marque figurative represen tant d eux doubles-croches, deposee pa r 
CoJumbia Graphophone Company Ltd, Je 15 mars 1944, 

b ) N° 107787, « Columbia Grafonola », ma rque mixte, d eposee par Ja meme societe 
Je m eme jour. 

Elle a lleguait que !es cites mettent en ven te d es disques d e gramophones importes d es 
U .S.A. et revetus de Ja m arque « Columbia», que Je 5 mai 1959, Je conseil d e Ja reque­
rante a invite !es cites a cesser immediatem ent Ja vente de tcls disques, qu'ils n'ont pas 
contestee bien qu'ayant repondu pa r une find e non recevoir. E lle relevait que les com­
pagnies etrangeres, independantes d'elle, qui vendent en Suisse des disques reve tus d e 
la m arque « CoJumbia » se rendent coupables d'une contrefa~on de ses propres marques ... 

Pa r ordonnance du 19 j a nvier 1959, la premiere section de la Cour de ceans, sta tuant 
sur m esures provisionnelles, a ordonne J' eta bl issement, pa r m inistere d'huissier, d'une 
liste complete des disques d e provenance americaine «revetus de la marque (verbale ou 
mix te) « Columbia » ou de la marque figurative « twin notes» ou de tout a utre elemcnt 
essentiel d es marques d eposees en Suisse par Ja rcquerante et se trouvant en la posscs­
sion d es cites dans leurs d ivers m agasins de Neucha tei, Lausanne et Geneve, ou a leur 
nom au Port franc d e Geneve. La Cour enjoignait en outre aux cites d e communiquer 
aux huissiers charges d e J'inventairc leurs nouvelles acquisitions ou importations. Elle 
astreignait la requerante au dep6t d e 2500 fr . a titre de suretes, Ja debouta nt du surplus 
d e ses conclusions .. . 

Pa r r eque te d eposee Je 9 mars 1959, Torrc et Arts M enagers S.A. ont d eclare fa ire 
opposition a Ja susdite ord onnance, des effe ts de laquelle ils d emandaient Ja Suspension 
immediate. Ils ont reclame l'annula tion de cette ordonnance. Ils concluaient a ce que 
Ja Cour, sta tuant a nouveau , ordonne a Ja citee le dep 6t de 100000 fr . a titre de suretes, 
Ja condamne a une indemni te de 10000 fr. et a une amencle de 500 fr ., ordonne Ja remise 
entre ses m a ins d e toute copic relati ve a l'execution d e l'ordonnance a ttaquee, ordonne 
Ja destruction des p roces-verbaux, interdise a la citee de fai re etat en justice d es ren­
seignements qu'elle a pu obtenir en vertu de cette ordonnance sous peine d es sanctions 
de l' a rt. 292 C.P. et la condamne en tous les depens. Subsidiairem ent ils ont fait une 
offre de preuve ... 

La citee a conclu , en plaicl ant , au cleboutement d e Ja reque te en opposition 

En droit: 
La d emande d'opposition, fo rmee et d eposee dans le d ela i de dix jours de J'art. 9 de 

Ja loi du 2 1 septembre 1946 sur l'obtention et l'execution d es mesures conservatoires et 
provisionnelles est recevable a ce point d e vue. 

(Concerant la recevabilite de l'opposition dans le cadre de l'art.8 de la loi du 21 septembre 1946~ 
la Cour rappelte les principes poses par sa jurisprudence, cf Sem. j ud 1960, p . 216, eh. 1 al. 3- 4. ) 

Pour justifier d e Ja recevabilite de leur opposition Torre et Arts Menagers S .A. ont 
souleve plusieurs moyens: 

a) Ils a lleguent tout d'abord que Ja section de Ja Cour, sa isie de la requete de Colum­
bia, a urait du les entenclre avant toute d ecision , qu 'elle a clone viole l'art. 2 de la loi du 
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21 septembre 1946, la requerante ne justifiant ni de l'urgence ni d'une disposition spe­
ciale de la loi applicable, en l'espece la loi sur !es marques. 

b) Ils soutiennent que Je but des mesures provisionnelles n'a jamais ete de permettre 
a un justiciablc d e se procurer par surprise des moyens de preuve. 

c) Ils relevent ensuite que l'organisationjudiciaire et Ja procedure civile cantonale ne 
permettaient pas a Ja Jre Section d'etendre l'execution de son ordonnance hors du terri­
toire du canton en Ja rendant executoire dans !es cantons de Vaud et Neuchatei. 

d) Ils pretendent enfin que Je montant de Ja caution, fixe a fr. 2500.- , etait en dis­
proportion evidente avec le gros prejudice que leur a cause Ja mesure prise. 

Ad a): Sur ce point l'opposition cst recevable !es opposants reprochant a l'ordon­
nance attaquee d'avoir viole l'art. 2 de Ja loi du 21 septembre 1946, lequel prevoit 
qu'«avant d 'ordonner !es m esures conservatoires ou provisionnelles, Ja Cour entend les 
parties, saufen cas d'urgence ou dispositions speciales de Ja loi federale applicable. » 

L es opposants contestent qu'il y ait eu urgence en l'espece, mais a tort, selon Ja Cour, 
qui es timc que, au sens d e l'art. 2 de Ja loi , il y a «urgence» toutes !es foi s qu'un etat de 
fait doit pouvoir etre constate avant qu'un changement y soit apporte. La Course rallie 
clone a l'opinion d e MARTIN-ACHARD (Sem. jud. 1946 p.618) selon qui «lorsqu'il s'agit 
d e constater un etat de fait, il est, dans Ja regle, preferablc de ne pas aviser Je futur defen­
deur de Ja mesure qui va etre prise contre lui» ear «il aurait trop de facilites, alors, 
pour modifier l'etat de fait et faire clisparaitre !es preuves que son aclversaire entencl 
constituer eontre lui» . Contrairement a l'opinion de Ja section la Cour aclmet clone qu'il 
y avait urgence a orclonner la mesure conservatoire et que, des lors, c'est ajuste titre que 
Ja section a renonce a l'audition prealable des pa rties. La violation de Ja loi alleguee par 
!es opposants n'existe clone pas. 

Ad b) : C 'est egalement a tort que !es opposants pretenclent qu'une mesure provision­
nelle ne peut jamais avoir pour but d e permettre Ja preconstitution de preuves. 

L'art. 31 loi sur !es marques permet au juge de prendre des m esures conservatoires, 
en particulier cl'orclonner la saisie des instruments qui ont servi a Ja contrefac;:on . Cette 
clisposition autorise toute m esure aclequate («jede beliebige Maßnahme») parmi les­
quelles DAVID (ad. art. 31 III 5) cite !es m esures utiles a Ja fixation definitive cl'un etat 
de fait (« zum ewigen Gedächtnis») teile que Ja saisie des pieces a conviction ce qui re­
vien t bien a pcrmettre Ja preconstitution cl 'une preuve. II n'est pas clouteux que l'inven­
taire orclonne entrait cla ns Je caclre de telles mesures, du moment qu'il etait autorise par 
Ja loi. L'opposition n'es t clone pas fonclee en tant qu'elle vise l'inventaire des clisques 
americains dans !es magasins des opposants. 

Par contre Ja Cour estime que l'orclonnance attaquee a excecle Je caclre des mesures 
provisionnelles aclmissibles en tant qu'elle a orclonne a Torre et Arts l\1enagers S.A. de 
faire tenir a l'huissier instrumentant une liste de toutes nouvelles importations de clisques 
americains. S'il se justifiait d e perm ettre a la requerante de faire Ja preuve cl'un etat de 
fait de nature a lui permettre cl ' intenter une action en vue de 1a r econnaissance de ce 
qu'elle estime etre son clroit, une fois cet etat de fait etabli il lui appartiendra clans Je 
proces au foncl cl'apporter par ses propres efforts, comme tout autre plaideur, !es preuves 
qui sont a sa charge. L'obligation faite aux opposants d'annoncer au fur et a mesure 
leurs nouvelles importations de clisques constitue une atteinte excessive a leur liberte 
commerciale, alors que !es clroits auxquels pretencl Ja clefencleresse ne sont pas encore 
etablis. L'ordonnance attaquee devra clone etre reformee en tant qu'elle a clonne ordre 
a Torre et Arts Menagers S.A. cl'annoncer leurs nouvelles importations. 
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Ad c): S'agissant d e l'application d'une loi fed erale, la m esurc ordonnee pouvait 
d eployer ses effets sur taut Je territoire d e Ja Confecleration. C'est clone avec raison que Ja 
[rc Seetion en a ordonne l'execution dans les cantons de Vaucl et Neuchatei. 

Ad d ) : La demand e d'a ugmentation de Ja caution es t recevable vu les termes d e l'art. 
8 litt. a ) de Ja loi d e 1946. Par contre eile n'est pas fond ee car, campte tenu de la sup­
pression de l'obligation de signaler les importations futures de disques americains, la 
somme de 2500 fr. apparait amplement compenser Je minime prejuclice que l'inventa ire 
a eventuellem ent pu causer a ux opposants. 

Dans la seconde partie de leur requcte les opposants a rgumentent au foncl , contestant 
l'existence des clroits a llegucs par la defenderesse. La Cour, comme eil e l'a rappele plus 
haut, ne pourrait, dans Je caclre de Ja proceclure en opposition, examiner !es griefs de 
fand d es opposants qu e sous ]'a ngl e de l'arbitra ire. 

Or, au regard d e la circonstance que Columbia Company justifi e etre au b enefice 
d'une marque cl eposee aupres du Burea u de Ja propricte intell ectuelle, !es opposants 
n'ont pas renclu vraisemblable, ta nt par lcur argumentation que par les pieces clcposees, 
que l'ordonnance incriminee serait entachee d 'arbitraire. II n e saurait clone etre ques­
tion d e l'annuler pour a utant qu'elle se limite a l' in ventaire orclonne. La Cour relevera 
en particulier que c 'est a tort que !es opposants reprochent a Ja clefenderesse d e n'avoir, 
en l'eta t, pas apporte Ja preuve d e l'usage de sa marque. L'usage est presume, et c'est 
aux opposan ts qu 'il appartiendra, s'ils l' es timent utile, cl'appor tc r clans le proces au 
foncl la preuve du non usage. 

Vu Je resultat obtenu il se justifie de compenser !es clepens de la presente instance en 
opposi tion. 

Pa r ces motifs, Ja Cour: 
A Ja forme: 
Decla re recevablc, au scns des consiclcrants, I'opposition a l'ordonnance de Ja Ire Sec­

tion, du 19 jan vier 1959, 
Au fand: 
Confirme cette ordonna ncc clans la m esure ou eile a autorisc l'inventairc d es disques 

americains clans !es magasins des opp osants et fixe la caution due par Columbia Gramo­
phonc Company a 2500 fr. 

La reform e pour le surplus et dit que !es opposants seront dispenses de faire tenir a 
l'huissier instrumentant Ja liste de leurs nouvelles importations 

MMA Art.6 Abs.4 

Das Eidgenössische Amt muß während der Dauer der Abhängigkeit der IR-Marke 
die Löschung der Basismarke dem BIRPI mitteilen. 
Die Schaffung einer neuen Basismarke in einem anderen Land ist nach dem Text 
von Nizza nicht mehr möglich. 

Pendant la duree de la dependance de la marque internationale, le Bureaufederal 
doit annoncer aux BIRP I la radiation de l' enregistrement national de hase. 
L' enregistrement d'une nouvelle marque de base dans un autre pays n' est plus pos­
sible en vertu de l' Accord de Nice . 

PMMBl 1969 I 39, Rechtsauskunft der Markenabteilung des Eidgenös­
sischen Amtes für geistiges Eigentum vom 11.J uni 1969. 
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Zur Frage, wie sich das Amt verhalten würde, wenn der I nhaber einer 
in der Schweiz und international registrierten Marke die Löschung der 
Basismarke verlangt und gleichzeitig beantragt, die internationale R egi­
strierung sei aufrecht zu erhalten, um in einem anderen Land eine neue 
Basismarke zu schaffen, ha t das Amt wie folgt Stellung genommen : 

Wir ha lten einen solchen Antrag a ls n icht zuläss ig. 
a) Nach d em neu in den Text von N izza aufgenomm enen i\rt.6 Abs.4 l\1MA sind die 

Behörden des U rsprungslandes einer IR-Ma rke verpflichte t, bei d en BIRPI d ie Lö­
schung di eser Marke zu verlangen, wenn die U rsprungsm a rke während d er D auer der 
Abhängigkeit de r IR-Ma rke von d ieser l\1arkc (Art. 6 Abs. 2 MM/\) aus irgende inem 
Grund gelöscht wurde (vgl. dazu PMMBI. 1967 I 55). Diese V ertragspflicht entsteht 
eo ispo vom Zeitpunkt der Löschung an, ohne daß der M a rkeninha ber d arau f Einfluß 
nehmen könnte. Soweit da her der L ösch ungsantrag eines Markeninhabers Begehren 
enthält, die das Amt zu einem n icht abkommcnskonformen Verhalten zwingen würd en, 
kann nicht darau f eingetreten werden. 

b ) Aber auch wenn dem A r t. 6 Abs.4 MM/\ nach anderer Auffassung keine verpflich­
tende \ ,Virkung zugeschri eben würde, könnte unseres Erachtens die IR-Marke in dem 
von Ihnen geschild erten Fall durch die Schaffung einer neuen Basismarke in einem a n­
dern La nd nicht aufrechterha lten werden. E ine Besonderhe it des in N izza revid ierten 
Textes d es l\1MA besteht gerade darin, daß das einma l begründete Ursprungsland 
a uch bei Änderungen des R echtsverhältnisses an der Ursprungs- oder der von ihr a b­
hä ngigen IR-l\1a rke bestehen b leibt. Ein \ ,Veehsel der Ursprungsmarke ist a lso im 
Gegensatz zur a lten Regelung des Londoner Textes nicht möglich. W ird die Ursprungs­
marke während der 5-Jahrcs-Frist des Ar t. 6 Abs. 2 l\1MA gelöscht , j edoch durch eine 
id entische, in e inem andern Land national registri erte Marke ersetzt, so kann der inter­
nationale Schutz nur du rch eine a uf diese Marke gestützte neue internationale R egistrie­
rung der IR-M a rke erreicht werden. 

III . W etthewerhsrecht 

UWG Art. 2 Abs. 3 und Art.13 lit. b 

Auch ein Berufsverband in Genossenschajtsform ist klageberechtigt, nicht nur 
« Associations » im Sinne von Vereinen . 
f;ller mit seinem Gesuch , zur Ausbildung von Lehrlingen als « lzorlogers qualijies» 
zugelassen zu werden, abgewiesen wurde und wem die Bewilligung erteilt wurde, 
Lehrlinge als « remonteurs complets qualijiis » auszubilden, begeht unlauteren 
vVettbewerb , wenn er in der f;J1erbung von einer staatlichen Bewilligung zur Aus­
bildung von Lehrlingen als «lwrlogers qualijiis» sjJricht, obwohl es eine Berufs­
bezeichnung «lwrlogers qualijiis» nicht gab. 

La qualite pour agir appartient egalement a un syndicat constitue SOUS forme de 
societe cooperative, et non pas seulement aux associations jJroprement dites. 
Commet un acte de concurrence deloyale celui qui, dans sa publicite, invoque une 
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autorisation deformer des apprentis «lzorlogers qualifies », alors que sa requete en 
octroi d'une telle autorisation fut rejetie et qu'il ne Jut autorisi qu' d former des 
« remonteurs complets qnalijiis ». L' acte de concurrence de loyale doit etre retenu 
quand bien meme l' expression « lzorlogers qualijiis » ne disignait alors pas un 
groupe professionnel reconnu par La reglementation de l' apprentissage. 

R VJ (Revue Valaisanne de J urisprudence) 1969 I 45, Urteil der Straf­
kammer des Walliscr Kantonsgerichtes vom 8. Oktober 1968. 

Extrait des considerations: 

Exploitant sous raison sociale individuelle une fabrique de montres por­
tant la marque X, le prevenu Y a fait inserer le 1e.- mars 1967, dans la 
feuille gratuite «Annonccs», editee a Sierre par Edival S.A., une publicite 
informant le public qu'une action speciale de ventc aurait lieu, du 1 er 

mars au 1e.- avril 1967, dans des magasins a succursales multiples, les 
montres devant etre cedees a des prix exceptionnels, cela a l'occasion du 
1 Oe anniversaire de la maison. Dite feuille publicitaire annorn;ait un tirage 
de 5 7 000 exemplaires. 

A la meme epoque fut distribue dans les menages un imprime publici­
taire redige par Y. Au recto, cet imprime portait le meme texte que celui 
paru dans «Annonces». Au verso figuraient, outre des renseignements 
concernant la production et la vente, un cercle portant le texte: « Ils ont 
accorde leur confiance a X», et d'ou partaient des fl eches vers des para­
graphes designant les autorites federales, les banques, 1c personnel, les 
acheteurs, la presse, ainsi que les «autorites cantonalcs qui, apres avoir 
examine les diplömes de notre personnel de cadre, nous ont accorde des 
contrats d'apprentissage d'horloger qualifie». 

2. L 'accuse pretend d 'autre part que l'Association d es horlogers, societe cooperative, 
n 'avait pas qualite, au sens de l'art. 13 a l.2 LCD, pour porter plainte. Y conteste, en 
e lTc t, quc le terme cl'associa tions clont use eette disposition vise autre chose que edles 
regies par !es a rt. 60 et ss. CCS. Pareillc exception doit egalement ctre rej etee, deja en 
raison cl'un argument d e texte : la teneur a llemancle de l'art. 13 a l. 2 LCD parle non pas 
d e «Vereine», soit Ja seulc tracluction exacte du term e cl'associa tion au sens des art.60 
e t ss . CCS (cf. P1cCARD, T1-11Lo, STEINE R, dictionnaire juriclique), mais bien de «Ver­
bände », vocable plus general pouvant designer toutes sortes de societes. Le Tribunal 
fed eral, faisant application de l'art . 2 LCD, auquel renvoie, quant a Ja qualite pour agir 
ou pour porter plaintc, l'art.1 3 a l. 2 LCD, s'en cst tenu au but defini par !es statuts, 
pour d e termincr cette qualite, sans faire a ucune reference a Ja nature de l'association 
ha bile a intenter l' action c ivile . A qualite pour agir, selon Je TF, l'association que ses 
statuts autoriscnt aussi a defenclre lcs interets m a teriels de ses mcmbres (RO 93 II 135, 
JT 1967 I 631 ) . VoN BüREN, da ns son commentaire d e la LCD (ch . 55), dit que ce qu'il 
faut exiger, quant a Ja qualite pour agir, c 'est Ja personnalite juriclique ; clans la regle, il 
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s'agira, selon cet auteur, cl'associations au sens des art. 60 et ss. CCS, mais !es societes 
cooperatives de eonsommation benefiei eront de la qualite voulue des que l'un de leurs 
membrcs sera lese. 

II suffit au res te de sc reportcr a Ja clefinition clonnee par le legislateur de Ja soeiete 
cooperative (art.828 CO) pour eonstater que l'interpretation restrictive du terme cl'asso­
eiation, proposee par l'aeeuse, ne eorresponcl pas au sys teme legal en vigueur: Ja garantie 
cl'interets eeonomiques cletermines par !es membrcs peut de toute eviclenee eonsister cn 
une aetion penale clirigee contre l'auteur d'actcs de eoneurrence d eloyale lesant !es 
interets eeonomiques de ees memes m embres. 

L'exeep tion soulevee par l' aeeuse et tenant au fait que 1' i\HV est une soeiete eoope­
rative et non une assoeiation au sens des art. 60 et ss . CCS ctant clone a rejeter, il s'im­
pose cl'examiner, quant a la qualite pour cleposer p la in te pcnale, si l' AHV etait habile 
a intentcr une aetion eivile (art. 13 al. 2 LCD) . 

Cette qualite pour agir est eonferec par l'a rt. 2 a l. 3 LCD aux associations profession­
nelles ou economiques a conclition cl'abord que leurs membres soient atteints ou m cnaces 
clans leur clientelc, Oll cla ns leurs interets matericls en general (ar t. 2 a l. 1 litt. a, b et c 
LCD) . Que eette conclition soit remplie en l'espece ne prete pas a cliscussion. De toute 
eviclence, une action de vcnte de montrcs pretenclument d e qualite, a prix speeiaux, 
intervcnue a grand renfort de publicite dans !es magasins d'une entreprise a suceursales 
multiples install es clans !es villes principales ne pouvait avoir pour effet quc de diminuer 
tant soit peu, momentanemcnt tout au moins, l'ampleur d es ventes d e montres par !es 
horlogers membres de l'AHV exploi tant leur commeree dans !es m emes villes. II est en 
effet notoire et conforme au eours ordina ire des choses que l'aehat de montres de qualite 
n'est pas de ces besoins que seuls suscitent des prix p lus ou moins favorabl es. 

L 'art. 2 al. 3 LCD exige cnsuite, pour que les assoeiations professionnelles et econo­
miques puissent agir, que leurs statuts !es autorisent a defendre !es interets economiques 
de leurs membres. Cette condition est satisfaite cn l'espeee par l'art. 2 d es statuts de 
l'AHV. Cette disposition assigne notamment a la soeiete Je but de sauvegarcler !es inte­
rets des detaillants horlogers qualifies, tandis que l'art. 4 admet que soit conferee la qua­
lite de membres seulement aux titulaires de certifieats attestant de leur fo rma tion d'hor­
logers rhabilleurs ou d'horlogers complets. 

S'agissant enfin cl 'un clelit sur plainte, cclle-ci dcvait in tervenir dans !es trois mois 
des lcjour oü Je plaignant avait connu l'auteur de l'infraction (art.29 CPS). En Ja p re­
sente cspeee, Ja publieite litigieuse clate du mois de mars 1967 e t Ja plainte date du 4 avril 
1967. Cette conclition de reeevabilite de la plainte es t clone egalement satisfaite . 

3. II y a obj ectivement d elit de concurrence cleloyale, au scns d e l'art. 13 LCD, no­
tamment si l'auteur donne sur lui-meme, ses marehandises, son activite ou ses affaires, 
des indications inexaetes ou fa llacieuses (li tt . b); ou eneore si l'auteur emploie d es titres 
ou des d enominations professionnelles inexacts (li tt.c). 

Selon Ja soeiete plaignante, il faut trouver Ja realisation de ces elements objeetifs da ns 
le fait que le texte repandu en Valais en meme temps que paraissait Ja publicite dans Je 
journal «Annonees» faisait mention d e ee que Ja maison exploitee par Y pouvait mettre 
des j euncs gens au benefice d e eontrats d'apprentissage d'horloger qualifi e, ceci devant 
attestcr de la qualite des montres produitcs, puisque l'autorisation de former de tels ap­
prcntis resultait de la qualifieat ion du personnel appele a !es former. 

Or, des pieces et elements de eorrespondance verses au dossier, il resulte que Ja firme 
exploi tec par Y n e s'e tait precisementjamais vu aeeorcler des «eontrats d'apprentissages 
cl 'horlogers qualifies». Ses apprentis avaient clroit, au terme de leur formation profes-
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sionnelle, a u titre d e «remonleurs complets», soit d'ouvri ers qualifics da ns Ja branche de 
l'horlogerie, mais avec indication de la specialisation. 

J\u vu de ces termes, Y conteste avoir donne aueune incl ication inexacte Oll falla­
cieuse, ni avoir employc d es titres Oll clcnominat ions inexac ts en pa rlan t d'horlogers 
qllalifics. Les clocuments et 1c temoignage cites ci-desslls ne permellent pas a isement 
cl'entrcr cl a ns ces vues. II cn ressort trop d'indications prccises ; cn particuli er l'cnumcra­
tion d es branchcs cl'apprentissage fait bien apparaitrc qll e ce term e cl' « horloger quali­
fic » use en lieu et plaee de ccl lli de « rcmonteur eomplct qualific» comportait llne exten ­
sion p eu tolerable cla ns 1c mi li eu professionel clonne. Pour souscrire a Ja th ese d e l'accllse, 
il faut a tout le moins considercr que le terme de « remontellr complct qualific» etait 
cl'llne part trop peu comprchensible pollr le public et q11c d 'autrc part, Je terme gene­
rique et gcneral d'horloger s' imposait, sans eons titller une incxactitucl e coupablc. 

L a question peut cepenclant clemeurer ouverte, parce que ce n' est pas Ja quc se troll­
va it l ' incxac tituclc la plus flagrante. Dut-on en effct aclmet tre que Y p ouvait faire ctat 
d e ce que sa maison form a it des « horlogers qualifi es», il fauclrait a tout le moins con­
tcster l'exactitucle de l'indi cation selon laquelle « I'autorite cantonale lui fai sait con fiance 
en lui accorclant, apres examcn des clipl 6mes du personnel de caclrc, des contrats cl'ap­
prentissage d'horloger qua lifie. » 

Car il a e tc clemontrc que pareillc autorisa tion cl'user de ces dcux dcrniers termes, 
pour ees apprentis, ava it etc formellement clemandec et tout aussi formcllemcnt rcfusee. 
Supposc clone quc l'usagc en soi d e ces termes d ' horloger qllalifie n'a it ])ll revetir un 
aspect cl clictueux, il es t en revanche certa in quc Je rattachcment de ccs termcs a Ja con­
fiance e t a une autor isa tion de !'Etat, a lors que, prec iscm ent, cette eonfiance et cc-tte 
autorisa tion avaicnt e te rcfusccs, pour ces tcrmes, par l'aclministra tion competcnte, 
constituait indubitablem ent une inclica tion inexacte e t fallacicuse a u sens de l'art.1 3 
litt. b LCD. En cl'autres termes, Y eüt p11 , sans realiser· l'e lcm ent objcctif du clelit d e con­
curre ncc clcloyale, in voquer cn sa favcur Ja confiancc d e !'Etat lice a l'autorisation de 
former des apprentis remontcurs complets qualifics en hor logerie. II eüt pu, a la rigueur, 
citer clans sa publieite le fait quc sa maison formait des « horlogers qua li fies», mais non 
lier la confiance d e !'Etat a des eontrats cl'apprentissage d'horlogers qual ifies, termes 
qui n'ex istaicnt pas et clont l'usage lui ava it ete formcll ement refuse. 

II faut en effet relcver qu'entre les di verses bra nches d 'apprentissage existaient des 
clifferenees sensibles justifia nt cette sepa ra tion par categories. Un temoin en atteste : 
«Dans la lis te qucje viens d'enumcrcr, l'horloger-rhabill eur peut etre eapable non seule­
ment de rcmonter une m ontre, mais il a suivi une form ation lui perrnettant de eonstruire 
des pieces cl etachees. L e remonteur complet suit une fonnation qui lui p ermet de remon­
ter pieee pa r picce taute montre, avec ce qu'il re,;:oit cl'une fabr ique, mais n'est pas ca­
pable d e fabr iquer une montre de toutes picees, bien qu'i l soit eapablc de faire certains 
travaux meeaniques. » 

Et ceei es t encore confirme par le fait que, lorsque changca le systeme, en 1967, etque 
furent supprimees ces catcgories pour etre rcmplaeccs p a r une qualificat ion cl' « horloger­
praticien», Y ne put o bten ir, malgrc scs recours, l'autorisation de former d es apprentis 
ayant finalcment droit a ce titre, et cela a cause du m a nque de personnel quali fie et du 
manque d'cquipement. 

L e texte ineriminc, rcd ige par Y, trompa it clone Je publi e sur la m esurc clans laquelle, 
s'agissant de la format ion professionnell e donnee par les caclres aux apprent is, l'autorite 
cantona lc avait fait confiancc au personncl de 1a Maison X. 
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Quant a savoir si eet te indieation inexaete et fallacieuse fut donnee afin d'avantager 
les oITres de Y par rapport a eel les d e ses coneurrents, il suffi t de rappcler qu'il s'agissait 
de la neer a insi une aetion de vente a prix speeiaux, organisee de surero1t - chosc tota le­
m ent inhab ituelle a l'epoque pour ce gcnre de commcrcc - dans les magasins d'une 
entreprise a suecursales multiples. D e taute evidenee, Y avait a lutter eontre un prejuge 
liant des prix relativcment bas, un procede de vente inhabituel pour Ja branche, a un c 
qualite moindrc des produits vcndus. II tenta taut naturel lcment d e det ruire ec prejuge 
en insistant sur lcs garanties de qual itc fourni e par sa maison. II n'cst donc pas doutcux 
que ces indications incxactes et fallacieuses , propres a renforcer !es garantics neccssaires 
de quali te , furent donnecs par Yen vue d'avantager ses ofTrcs par rapport a celles de ses 
coneurrents, qui vcndaient a prix p lus elcve, dans lcurs proprcs locaux de vcnte spccia­
li ses et frequentes uniquerncnt par !es arnateurs de montrcs et de bijoux, a l'exclusion de 
toutes les pcrsonnes appelees a hanter des rnagains d'a limenta tion. 

Le delit de eoncurrenec clcloyal c prevu a l'art. 13 al. 1 litt. b L CD C'St unc infraction 
intentionnelle. Etant prouvc, en l' cspcee, quc l'accuse etait parfaitemenl au cla ir sur lcs 
autorisations que lui avait clonnecs ]'Etat quant a Ja qua lification de ses apprcntis; le 
but vise pa r Je texte figurant au versa du documcnt publicitairc incrimine ctant par 
ailleurs ev idemment de favor iscr la vcnte spcciale organisec, il faut bien constatcr quc 1c 
de lit fut eornmis avee eonscicncc et volonte portant sur tous ses elcments objeetifs. L'on 
ne voit pas ou aurait pu sc trouvcr l' imprevoyanee, ni commcnt justificr que Y aurait agi 
sans se renclre compte ou sans tenir campte des eonsequences de son ac te. 

R cdigcant et rcpandant a u sein du publi c Je texte cn question, Y s'est clone renclu 
eoupable de violation de l'a rt. 13 a l. 2 litt. b LCD. 

Firmenrecht 

Zulässigkeit des Zusatzes « Suisse » in der Firma eines Unternehmens, das die 
einer Muttergesellschaft mit Sitz in der Schweiz zustehenden Patente als Tochter­
gesellschaft in der Schweiz ausbeuten soll. 
- Art. 45 HReg V hat nicht zum Zwecke, jegliche nationale Bezeichnung, welche 

nicht gerade unentbehrlich ist, zu verbieten, sondern der Sinn dieser Bestimmung 
liegt darin, .Mißbräuche zu verhindern. 

- Die Tatsache, daß ein Unternehmen ein schutzwürdiges Interesse an der Ver­
wendung der Zusatzbezeichnung « Suisse » hat, kann ein « besonderer Umstand» 
zur Erlaubnis der Verwendung dieser nationalen Bezeichnung im Sinne von 
Art. 45 HReg V darstellen, sofern dadurch die Gefahr einer Irreführung des Pu­
blikums als ausgeschlossen erscheint. 

- Die Erlaubnis kann immer noch widerrufen werden, falls es sich herausstellt, 
daß die nationale Bezeichnung nicht mehr den Gegebenheiten entspricht. 

Admissibilite de l' adjonction du mot « Suisse » dans la raison d'une entreprise qui 
s' occupera, en tant que societe fille, de l' exploitation en Suisse de brevets dont est 
titulaire la societe mere, qui a son siege dans ce pays. 
- Le but de l'article 45 O.R.C. n'est pas de prohiber taute designation nationale 

qui ne serait pas indispensable, mais de prevenir des abus. 
- Le fait qu'une societe ait un interet digne de protection a introduire dans sa raison 
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sociale la designation « Suisse », alors que cette designation n' est pas de nature d 
induire le public en erreur, peut constituer une « circonstance speciale » de nature 
d autoriser l'emploi de cette designation, selon l'art.45 O.R.C. 

- L' autorisation peut toujours etre revoquee s'il s' avere que la designation natio-
nale ne correspond jJlus d la situation. 

BGE 94 I 559 und SJ 1969. 354, Urteil der I. Zivilabteilung des Bun­
desgerichtes vom 10. Dezember 1968 i. S. Bajulaz und Konsorten gegen 
das Eidg. Amt für das Handelsregister. 

Le 5 juillet 1968, Bajulaz et ses consorts ont requis de l'Office federal du 
registre du commercc l'autorisation d'user de Ja raison sociale Rotopark 
Suisse pour une societe anonyme en formation. Ils ont motive leur requete, 
en bref, comme il suit. Le groupe Rotopark est constitue de Rotopark S.A., 
a Geneve, titulaire de brevets, et de societes cxploitant ces brevets dans 
divers p ays. Il existe ainsi une Rotopark Ltd, a Londres, et une Rotopark 
Iberica, a Barcelone. D'autres societes doivent etre creees aux memes fins 
dans d'autrcs pays etrangers. La societe en formationjouera Je meme röle 
en Suisse. Il est necessaire de la distinguer nettement de la societe mere 
(Rotopark S.A.) et des filiales etrangeres. L'adoption de la raison Roto­
park Suisse le p ermcttrait. La raison proposce cst au demeurant conforme 
a la verite. Le capital social sera entierement cn main de personnes phy­
siques de nationalite suisse et de societes suisscs. Les administrateurs seront 
suisses. L'activite sociale s'etendra a tout le tcrritoire suisse, mais seulement 
a ce territoire. 

Par decision du 16 aout 1968, l'Office federal du registre du commerce, 
apres consultation de la Chambre du commerce et de l'industrie de Geneve 
et du Directoire de l'Union suisse du commercc et de l'industrie, qui ont 
preavise negativement, a refuse d'autoriser l 'insertion du mot « Suisse» 
dans Ja raison sociale. 

Bajulaz et consorts forment un recours de droit administratif contre 
cette decision. L'office en propose le rejet. Il ne conteste pas la veracite de 
la raison, mais estime qu e les circonstances speciales justifiant, au sens de 
l'art. 45 ORC, l'autorisation d'user d'une designation nationale ne sont 
pas reunies. 

Le Tribunal federal admet le recours, annule la decision attaquee et 
autorise les recourants a adopter la raison «Rotopark Suisse». 

Extraits des considirations: 
2. L ' introduction du mot « Suisse» dans Ja raison de Ja societe a creer cst un moyen 

adequat de d istingucr celle-ci de Ja m aison mere et des filiaJes ayant Jeur siege a l'etran­
ger. L'adjonction est veridique : la socicte aura son siege en Suisse, elle cntcnd exercer 
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son activite da ns ce pays seulement et sur l'ensemble de son territoire, ses act ionna ires, 
ses administrateurs et ses capitaux seront suisses. On ne voit pas en quoi Ja raison pro­
posee heurterait Je sentiment national. Enfin, eile n'est pas de nature it donner une iclee 
trompeuse de l' importance d e l'entrcprise : jointc a un element cl istinct if par lui-m eme 
(R otopark), Ja mcntion « Suisse» ne peut avoir qu'un caractere restrictif, a !'inverse d es 
clesignat ions nationales ajoutees a unc indica tion generiquc d e l' act ivite de l' en treprise 
(Schweizerische W ohnba ugenossenschaft - RO 92 I 303 ; Schweizerische Prospektzen­
trale - RO 82 I 40). Sans cloute evei lle-t-elle l'idee q u'il existe cl'autrcs socictes R otopark 
a l'etranger. l\liais Je fa it es t exac t. 

Les rccourants ont ainsi un intere t digne d e protec tion a choisir Ja r a ison «Rotopark 
Suisse» et celle-ci n'es t pas d e nature a incluire le publi c en erreur. Ce sont la d es cir­
constances specia les au sens de l'art. 45 a l. 1 ORC. Conformem ent a Ja jurispruclence des 
arrets AGIE (R O 92 I 293 ss., notamment 297) et I.F.F. (RO 92 I 298 ss.) , l'autorisa­
tion requise doit etre accordee. La clisposition prec itee a pour but de prcvenir d es a bus. 
Or il n'y en a pas cn l'espece. 

3. L 'Office fecl eral ne cliscutc pas !es principes poses par ces cl eux arrets . II releve 
simplem ent que !es recourants pourraicnt choisir des adj onctions clistinctives sans ele­
ment national et que, parmi !es filiales ctrangeres, unc seule, Rotopark l bcrica, a intro­
duit clans sa raison une d esignation nationale. 

Ces arguments ne sont pas clecisifs . Le but de l'a rt. 45 ORC n'est pas d e prohiber taute 
clesignation nationale qui nc sera it pas ind ispensable (RO 92 I 297). Sa ns doute le con­
cerne n'es t-il qu'au cl ebut de son organisation et d e son cxtension. Mais, vu l'ar t. 4 Cst., 
il n 'y a pas de ra ison de privil egier !es groupes pu issants et bien etablis. L'existence de 
trois autrcs soci etcs Rotopark, clont la maison mere en Suisse, suffit pour que soient 
reuni es !es conditions posees par Ja jurisprucl ence, q uand bicn meme Ja filiale suisse es t 
Ja prcmiere a in trocl uire cla ns sa ra ison une inclication reellem cnt nationale. Au clem eu­
rant, l'autor isation qu'il convient cl'accorcler pcut toujours ctre revoquee s' il s'avi: re que 
la cles ignatin nationa le nc corresponcl plus a la situa tion (R O 82 I 40). 

Firmenrecht 

Die Bezeichnung « Hosen-Center» als Bestandteil ezner Firma wäre nur unter 
besonderen Umständen zulässig. 

Le terme « Hosen-Center» en tant qu' element d'une raison de commerce ne serait 
admissible que dans des conditions particulieres. 

BGE 94 I 613, Urteil der I. Zivilabteilung des Bundesgerichtes vom 
10. D ezember 1968 i. S. Thommen gegen das Eidg. Amt für das H an­
delsregister. 

A. - Felix Thommen führt in Basel ein Geschäft, das sich ausschließli ch 
mit dem Verkauf von H osen befaß t. Er ersuchte das Eidg. Amt für das 
Handelsregister, ihm die Eintragung der Firma «F. Thommen's H osen­
Center» zu gestatten. 

B. - Das Amt wies das Begehren am 9. August 1968 nach vorangegange­
nem M einungsaustausch mit der Basler H andelskammer ab. 
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C. - Der Gesuchsteller führte gegen diesen Entscheid Verwaltungsge­
richtsbeschwerde. Er beantragte, den Entscheid aufzuheben und das Han­
delsregisteramt anzuweisen, die verlangte Eintragung zuzulassen. 

Das Bundesgericht hat die Beschwerde abgewiesen. 

Aus den Erwägungen des Bundesgerichtes: 

1. Nach Art. 945 Abs. 1 OR muß der Einzelkaufmann d en wesentli chen Inhalt seiner 
Firma aus dem Familiennamen mit oder ohne Vornamen bilden. Neben dem gesetzlich 
vorgeschri ebenen Inha lt d a rf er in se iner Firma eine Bezeichnung a ufnehmen, die zur 
näheren Umschreibung seiner Person dient oder auf die Natur d es Unternehmens hin­
weist oder eine Phantasiebezeichnung d a rstellt, vorausgesetzt, daß der Inhalt der Firma 
der W ahrheit entspricht, keine Täuschungen verursachen kann und keinem öffentlichen 
Interesse widerspricht (A rt. 944 Abs. 1 OR; Art. 38 HRegV ). K ennzeichnende Zusä tze 
dürfen somit nur verwend e t werden, wenn sie zur näheren Bezeichnung und damit zu r 
Indi vidua li sierung d es Unternehmens dienen. Unzulässig sind daher Angaben, die nur 
auf d as Ansehen und di e Bedeutung eines U nternchrn.cns hinweisen (vgl. BGE 69 I 123 
E. 1; 79 I 176 ). Art. 44 der HRegV bestimmt zudem ausd rücklich, daß Bezeichnungen, 
die nur d er R eklame dienen, in eine Firma nicht aufgenommen werd en dürfen. 

2 . D er vom Besc hwerdeführer gewäh lte fakultative Firmenzusatz « Hosen-Center» 
dient wede r der nä heren Umschreibung seiner Person, noch ist er als Phantasiebezeich­
nung zu verstehen . V ielmehr ist er a ls Hinweis auf di e Natur des Unternehmens im 
Sinne vo n Art. 944 Abs. 1 OR a ufzufassen. 

a) Zu prüfen ist, ob die beanstandete Bezeichnung den tatsächlichen Verhältnissen 
entspri cht , d. h. sachlich gerechtfertig t ist. 

D as \ ,Vort « Center », « C entre », « Zentrum », vom lateini schen Ausdruck « Centrum » 
abgeleitet, bezeichnet in seiner ursprüng li chen, geometrisch-örtlichen Bedeutung die 
Mitte, d en Mittelpunkt. Im weiteren Sinne verbind e t sich mit diesem Begriff die Vor­
stellung eines Anziehungs- oder Sammelpunktes, was durch verdeutlichend e Zusätze 
(z.B. G eschäfts-Zentrum, Einkaufs-Zentrnm, Handels-Zentrum, Industri e-Zentrum 
usw. ) besonders auffä llig wird (vgl. CASSE L's New G erman Dictionary, 1962; LANGEN­
SCHEIOT's Enzyklopädisches Wörterbuch , 1962 ; ROBERT, Dictionnaire a lphabetique e t 
analog ique d e la langue fra rn;:aise , 1965) . 

Auf wirtschaftli ch e Unternehmen bezogen, erweckt « C enter» im Publikum die Vor­
stellung, ein bestimmter Geschäftsbetri eb hebe sich durch se ine überragende Bedeutung, 
insbesondere durch den Umsatz und die Größe, die V ersch iedenheit und die Reichhal­
tigkeit d es Warenangebotes, deutlich von d er Konkurrenz ab (vgl. BGE 69 I 122 f. , der 
sich mit d em Begriff des « Großimporteurs» a useinand ersetzt) . Von « Center » inhalt­
lich verschied en ist, wie d er Beschwerdeführer mit R echt einwendet, der sinnverwandte 
Begriff «Zentrale » . Eine solche liegt vor, wenn der Träger einer Firma über ein Unter­
nehmen verfügt, das m ehrere Betriebsstätten umfaßt oder dank ausgedehnter Organisa­
tion und großen Gesch äftsverkehrs seine Leistungen zu Bedingungen anbieten kann, di e 
für den Kunden besonders günstig sind (BGE 63 I 105, 82 I 47) . 

Ob ein Unternehmen a ls « Center » angesprochen werd en kann, hä ng t stets von d en 
Umständen d es einzelnen Fa lles ab. Ein G eschäft, das sich auf einen oder mehrere Arti­
kel «spezia lisiert», wird dadurch nicht unbedingt zu einem «Center», wie der Be­
schwerdeführer meint ; a nsonst müßten Bezeichnungen wie «Kaffee-Center» für ein 
Kaffeegesc häft, « Parfum-Center» für einen Parfümerieladen, « Schuh-Center» für ein 



- 187 -

Schuhgeschäft od er «Arznei-Center» für eine Apoth eke ohne weiteres zugelassen wer­
d en (vgl. BGE 79 I 176, wo die Bezeichnung « Grande pharmacie » wegen d es reklame­
haften Charakters verweigert wurd e) . 

b ) Das Amt ist auf Grund eines Berichtes der Basler H andelskammer zur Auffassung 
gelangt, d as Unternehm en d es Beschwerdeführers weise keine « zentrale Funktion» auf 
und könne nach seiner wirtschaftlichen Bedeutung kaum so einges tuft werd en, daß es 
über a nd ere Firmen der gle ichen ·w a rengattu ng hinausrage . Diese Ansicht wird durch 
die Tatsache nicht entkrä ftet, daß d er Beschwerdeführer in d er Stadt Basel d er einzige 
G eschäftsinhaber ist, der ausschließlich Hosen zum Kauf a nb ietet. Er behauptet denn 
a uch n icht, er vermöge den Ansprüchen der Kundschaft durch seine Auswahl besser ge­
recht zu werd en, a ls die übrigen K leidergeschäfte d er Stadt. Gerad e d er Umstand, da ß 
er nur einen Artikel führt , spricht in der Bekl eidungsbranche eher gegen die dem « Cen­
ter » eigentümliche Sonderstellung gegenüber der Konkurrenz. Vi ele Kund en dürften 
ein Konfektionsgeschäft der herkömmlichen Art vorziehen, wei l sie dort nebst d er ge­
wünschten Hose a uch den passenden Kittel finden oder überhaupt einen ganzen Anzug 
zu kaufen gedenken. Der beanspruchte Firmenzusa tz wid erspricht daher den tatsäch­
lichen Verhä ltnissen; er h a t ofTensichtlich einen reklamcha ften Cha rakter. Somit ver­
stößt er sowohl gegen den Grundsatz der Firmenwahrheit (Art. 944 .i\bs. 1 OR) wie 
auch gegen das R ekla meverbot (Art. 44 HRegV ). 



Internationale Abkommen auf dem Gebiet 
des gewerblichen Rechtsschutzes und des Urheberrechts 

(Vom l.Februar 1969 bis 31.August 1969) 

Pariser Verbandsübereinkunft (Stockholmer Fassung) 

Folgende Staaten h aben ihre Ratifikationsurkunde hinterlegt : 
Das Vereinigte Königreich von England und Nordirland am 26. Fe­

bruar 1969. 
Rumänien am 28. Februar 1969. 
Die Stockholmer Fassung ist noch nicht in Kraft. 

Pariser Verbandsübereinkunft (Lissaboner Fassung) 
Nachtrag: 

Laos hat am 26.Oktobcr 1967 bzw. am 3.Januar 1969 die Mitglied­
schaft zur Pariser V crbandsübereinkunft gekündigt (in Kraft seit 
30. November 1968). 

A1adrider Abkommen über die internationale Eintragung von Fabrik- und Han­
delsmarken (Stockholmer Fassung) 

Rumänien hat am 28. Februar 1969 die Ratifikationsurkunde hinterlegt. 
Die Stockholmer Fassung ist noch nicht in Kraft. 

Madrider Abkommen über die Unterdrückung falscher oder irreführender Her­
kunftsangaben 

Das V ereinigte Königreich von England und Nordirland hat am 
26. Februar 1969 die Ratifikationsurkunde für das Stockholmer Zusatz­
abkommen vom 14.Juli 1967 hinterlegt. Das Zusatzabkommen ist noch 
nicht rechtskräftig. 
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Haager Abkommen betr. die internationale Eintragung von gewerblichen Mustern 
und Modellen 

Spanien hat am 9.Juli 1969 das Zusatzabkommen von Monaco vom 
18.November 1961 mit Wirkung ab 31.August 1969 ratifiziert. 

Nizzaer Abkommen über die internationale Klasseneinteilung von Gütern und 
Dienstleistungen (Stockholmer Fassung) 

Das Vereinigte Königreich von England und Nordirland hat am 
26. Februar 1969 die Ratifikationsurkunde hinterlegt. Die Stockholmer 
Fassung ist noch nicht in Kraft. 

(Mitgeteilt von der Rechtsabteilung der CIBA Aktiengesellschaft) 



Aus der Praxis des Auslandes 

Frankreich 

Unlauterer f1Vettbewerb 

Entscheid der Cour de Cassation (CH.comm. ) vom 27 . 2.1967 (Ann., 
1968 s. 279f.). 

Ein Lizenznehmer produzierte, nachdem der Lizenzvertrag infolge 
Feststellung der Nichtigkeit des Patents d ahingefallen war, weiterhin d er 
angeblichen Erfindung bis in alle Einzelheiten entsprechende Apparate, 
wobei er sich das technische \,Vissen und die durch den Lizenzvertrag 
offenbarte Erfahrung des ehemaligen Lizenzgebers zunutze machte. D as 
Gericht qualifizierte dieses V erh alten als Schadenersatzforderungen b e­
gründenden unlauteren \,Vettbewerb, da die nachahmerische H erstellung 
der Apparate beim V erkauf un ausweichlich zu Verwechslungen mit d en­
jenigen d es Lizenzgebers führt. 

Großbritannien 

Auslegung von Sec . 27 (7) (b) Patents Act, 1949 

Entscheid des Appeal Tribunal vom 2. 2. 1966. 

Sec. 26 (7) Patentgesetz lautet: 

Die Erteilung eines Zusatzpatents darf nicht versag t, und ein a ls 
Zusa tzpatent ertei ltes Patent darf nicht zurückgewiesen oder für 
ungültig erklä rt werden, allein aus d em Grunde, d aß die in d er 
endgültigen Beschreibung beanspruchte Erfindung keinen erfinde­
rischen Schritt enthält gegenüber einer V eröffentlichung oder Be­
benutzung 

a) der Haupterfindung, wie sie in ihrer endgültigen Beschreibung be­
schrieben wird, 
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b) einer Verbesserung oder Änderung der Haupterfindung, die in der 
endgültigen Beschreibung eines zur Haupterfindung erteilten Zu­
satzpatents oder der Anmeldung eines solchen Zusatzpatents be­
schrieben ist. 

Streitig war, ob diese Bestimmung auch eine Veröffentlichung in einer 
Fachzeitschrift umfasse. Das Gericht stellt fest, daß bei richtiger Auslegung 
hier sowohl Publikationen des Patentinhabers selbst wie auch solche von 
Dritten erfaßt würden. 

Patentrecht; Begriff der Veröffentlichung ( Patents Act, 1949, ss. 14 ( 1) ( b), 101 

Entscheid des High Court of J ustice ( Queens Ben eh Division) vom 31. 
7. 1968. 

In Sec. 101 des Patentgesetzes wird der im Gesetz verwendete Ausdruck 
«veröffentlicht» als « der Allgemeinheit zugänglich gemacht» umschrie­
ben. Das Gericht hält fes t, d aß ein einziges in den Besitz einer zum United 
Kingdom gehörenden Person gelangtes Dokument, ohne daß diese Person 
zur Geheimhaltung verpflichtet worden ist, die gesetzlichen Erfordernisse 
einer Veröffentlichung erfüllt. In casu h andelte es sich um eine Patent­
b eschreibung, welche ein Angestellter einer britischen Firma aus Süd­
Afrika erhalten hatte, nachdem er aufgrund einer Notiz im South African 
Patent Journal sein Interesse bekundete. 

Indien 

Erlangung einer Markenregistrierung durch Betrug; Sec. 32, lit. a) des Trade and 
Merchandise Marks Act, 1958. 

Entscheid des Bombay High Court im Frühjahr 1969. 

Die Rechtsvorgängerin der Farbenfabrikcn Bayer Aktiengesellschaft h a t 
seit d emJ ahre 1909 in Indien pharmazeutische Präparate vertrieben unter 
einem Warenzeichen, bestehend aus dem ,vort « Bayer», geschrieben in 
Form eines Kreuzes, innerhalb eines Kreises (bekannt als «Bayer-Kreuz»). 
In denJ ahren 1943 /44 registrierte die 1939 von zwei österreichischen Emi­
granten gegründete Indo-Pharma Pharmaceutical Works u. a. die Marke 
« INDON », die, ebenfalls in Kreuzform geschrieben und mit einem um­
randeten Kreis verseh en, als eigentliche Hausmarke diente. Im Oktober 
1956 verlangte Bayer die Aufgabe des erwähnten Zeichens. Indo-Pharma 
Ltd. verneinte eine Verwechslungsgefahr mit dem Bayer-Kreuz und er­
klärte, durch den Wortstamm « INDON » würden ihre Präparate ein-
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deutig als von Indo-Pharma hergestellt unterschieden. In der Folge ver­
langte Bayer eine Änderung der von Indo-Pharma registrierten Zeichen; 
der diesbezügliche Entscheid des Assistant R egistrar of Trade Marks im 
Juni 1962 wurde darauf an den High Court weitergezogen. 

Dieses Gericht erkannte dahingehend, das Indon-Kreuz sei aus dem 
M arkenregister zu streichen, da dessen Registrierung betrügerisch erlangt 
worden sei. Daß von allen zur V erfügung stehenden geometrischen und 
nicht-geometrischen Formen gerade die durch Bayer wohlbekannte Kreuz­
form gewählt worden ist, stelle ein unredliches V erhalten dar. Die Adop­
tion der Kreuzform sei mit der Absicht erfolgt, V erwechslungen beim 
Käufer h ervorzurufen. Das Publikum achte ohnehin nicht so sehr darauf, 
was in Form eines Kreuzes geschrieben steht, sondern daß etwas in eben 
derselben Weise geschrieben ist. Die Gefahr der V erwechslung sei ins­
besondere dadurch erhöht worden, daß die identische Form mit unter­
schiedlichen Lettern für pharmazeutische Substanzen verwendet worden 
ist, welche in oft sehr kleinen V erpackungen angeboten werden, wodurch 
die an sich schon geringe Unterscheidungskraft der Buchstaben fast gänz­
lich verloren gehe. D er von Indo-Pharma vorgebrachte Einwand, nicht 
eine einzige tatsächliche V erwechslung in all den J ahren des Gebrauchs 
sei bewiesen worden, wurde nicht gehört. 

(Mitgeteilt von der R echtsabteilung der J. R . Geigy A.G., Basel) 



Buchbesprechungen 

Taschenbuch des gewerblichen Rechtsschutzes, herausgegeben vom Deutschen Patent­
amt; Carl H eymanns V erlag KG, Köln, München, 1968. 1590 Seiten in 
Plastikordner, DM 104.40. 

Die zahlreichen Gesetzesänderungen d er vergangenen J ahre haben einer Neuauflage 
dieser beliebten , vom Deutschen Patentamt zusammengestellten und herausgegebenen 
Gesetzessammlung auf d em Gebiet d es gewerblichen Rechtsschutzes gerufen. Die letzte 
Auflage ist im Februa r 1955 erschienen. Unter d en Titeln : Pa tent-, Gebrauchsmuster 
und Geschmacksmusterrech t - Warenzeichenrecht - Verfahren, Kosten und Organisa­
tion - Sonstiges R echt des gewerblichen R echtsschutzes und V ertreterwesen - Sonstiges 
deutsches Recht - M ehrseitige internationale Abkommen - Zweiseitige internationale 
Abkommen - sind in selbstverständlicher Vollständigkeit sämtliche G esetze, Erlasse, 
Staa tsverträge usw. bis zu d en wesentlichen Verlautbarungen d es Präsidenten des 
D eutschen Paten ta rn tes systema tisch in d en heute gültigen Wortlauten zusammenges teilt. 
Zur a llgemeinen Inhaltsübersicht hinzu erleichtern Kurzübersichten I und II, die erste 
nach Sachgebieten, die zweite alpha betisch geordnet, die H andhabung des Bandes und 
sichern ein rasches Auffinden der gesuchten T exte. D er Ba nd ist nicht fest gebunden, 
sondern auf praktische W eise als Loseblä tterband gestaltet, so daß künftige Gesetzes­
änderungen oder neue Erlasse über Nachlieferung mühelos in die Sa mmlung eingefügt 
werden können, da j eder publizierte Erla ß seine individuelle N ummer zugewiesen er­
halten hat. Auf diese W eise wird es ermöglicht, die Sammlung durch Nachlieferungen 
auf dem neuesten Stand zu erhalten, so da ß man die Gewähr hat, immer die neuesten 
T ex te vor sich zu haben. 

W er sich rasch über den Wortlaut einer Gesetzesstelle oder eines Erlasses orientieren 
will, oder wer einen Überblick darüber sucht, was für Erlasse in einem b estimmten Teil­
gebiet überhaupt ergangen sind, wird mit Vorteil zu diesem Sammelwerk greifen und 
darf überzeugt sein, das Gesuchte raschestens zu finden . 

Kri tischer Einstellung bie tet sich nur e ine einzige Aussetzung : die von d en früheren 
Auflagen übernommene Bezeichnung a ls Taschenbuch ist täuschend. Das Forma t d es 
Bandes ist ca. 22,5 X 15 cm, und sein Rücken hat eine Dicke von ca. 10 cm. Nicht einmal 
ein K ampfpiloten-Overall würde ausreichen, um dieses Buch in eine T asche stecken zu 
können. Aber diese läßliche Sünde sei aus Gründen d er Tradition verziehen. 

0. F. Irminger 
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Amtliches Stichwörterverzeichnis zur internationalen Patentklassifikation, erstellt im 
Auftrage des Europarates; 1969, Carl Heymanns V erlag KG, Köln, Berlin, 
Bonn, München, gr. 8°, 305 Seiten, Leinenband, DM 90.- . 

Obwohl die 5. Außage d es Stichwörterverzeichnisses zur deutschen Gruppeneinteilung 
der Patentklassen seit J ahren höchstens noch antiquarisch erhältlich war, hielt das 
Deutsche Patentamt eine Neubearbeitung wegen der laufenden Umstellung der Grup­
peneinteilung der Patentklassen auf die Internationa le Klassifikation und wegen d es 
unverhäl tnismäßig hohen Arbeits- und Kostenaufwand es, der durch eine ständige Über­
arbei tung des Stichwörterverzeichnisses entstanden wäre, für nicht verantwortbar. Diese 
n eue Ausgabe basiert nun auf der internationalen Patentklassifikation. Das W erk ist vom 
Europa ra t zunächst in seinen beiden Amtssprachen englisch und französisch in Zusam­
m enarbeit mit Fachexperten aus d em Gebiet des Patentwesens herausgegeben word en. 
Die nun vorliegende d eutschsprachige Ausgabe ist für das deutsche Sprachgebiet ein 
willkommenes Hilfsmittel zur Auffindung d er technisch en Sachverhalte zur sogenannten 
Feineinteilung der internationalen Klassi fikation. Das W erk bildet damit eine notwen­
dige und wertvolle Ergänzung zu der vom D eutschen Pa tentamt im gleichen V erlag 
laufend herausgegebenen Sammlung d er Feineinteilungen zur internationalen Klassifi ­
kation für Erfindungspatente nach der europäischen Konvention vom 19. Dezember 
1954. 

Die Stichworte (Leitbegriffe) sind a lphabetisch geordnet. Diesen sind weitere ein­
gehendere Begriffe oder Begriffsverbindungen nachgeordnet, in welche d er Hauptbegriff 
unterteilt ist. Und in zwei Kolonnen ist hiezu jeweilen die genaue V erweisung auf die 
Feineinteilung (d.h. di e Einteilung d er einzelnen Unterklassen in Gruppen und Unter­
gruppen) beigefügt. 

Stichproben ergeben, d a ß mit diesem praktischen Hilfsmittel leicht und rasch von 
einem technischen Sachverhalt aus direkt e in oder mehrere eng begrenzte Bereiche 
innerhalb der Feineinteilung d er interna tiona len Klass ifika tion festgestellt werden kön­
nen. Darüber hinaus kann dieses Arbeitsmittel aber unter Benutzung von Konkordanz­
listen auch zur Auffindung der in der Übergangszeit vorläufig noch V erwendung fin­
denden Klasse, Gruppe und Untergruppe der d eutschen Gruppeneinteilung der Patent­
klassen verwendet werd en. Der Verlag stellt hiefür d as baldige Erscheinen einer neu­
bearbeiteten umfassenden Konkorda nzliste d es Deutschen Patentamtes a ls Hilfsmittel 
in Aussicht. 

Das W erk ist ein Arbeitsinstrument, das j edem Patentanwalt und Patentingenieur zur 
Rationalisierung und V ereinfachung seiner Sucharbeit hochwillkommen sein wird. 

0 .F. Irminger 

de lvfestral Laurent: L' obtention et le maintien du brevet. Conditions de Jond, exclu­
sions et causes de nullite, these de Lausanne, 311 pages, Imprimeric duJ ura, 
Aubonne 1969. 

Ainsi que Je declare l'auteur dans son avant-propos, Je droit des brevets a ceci de parti­
culier qu'il impose une collaboration dujuriste et de l'ingenieur. Lejuge sans !'expert ne 
peut resoudre !es problem es qui se posent a lui. M. de M estral a apporte sa contribution 
dejuriste en ecrivant une these de doctora t en droit sur l'obtention et Je m aintien du droit 
des brevets. Son etude rendra certainem ent de grands services au praticien et avant tout 



au lecteur d e langue frarn;:a ise, la grande majorite d es ouvrages tra itant du brevet d'in­
vention en droit suisse ayant paru en langue a llemande. 

Apres s'etre efforce da ns une premiere partie de determiner d ans quelle m esure il 
cst possible et util e de definir l'invention, l'auteur procede dans une deuxi eme partie a 
l'analyse d es di vers elements retenus dans Ja premiere partie et specialement des nom­
breux sujets de contestation relatifs a u contenu et a la portee de l'invention. 

Enfin, Je probleme des inventions qui ne peuvent faire l'objet d'un droit exclusif est 
examine dans une troisieme parti e. 

Les nombreuses references de jurisprudence et d e doctrine e t !es commentaires qu'en 
a faits l'auteur ne constituent pas Je moindre merite de cette these. Ecrite dans un style 
alerte, eile recapitule, egalement a Ja lumiere de Ja li tterature etrangere et en particuli er 
a ll emande, !es conditions posees par Je legislateur a la brevetabilite de l'invention, !es 
motifs d' exclusion de la brevetabilite et !es causes de nullite du brevet. 

Le specia liste du droit de la propriete industrielle trouvera dans la these une solide 
documentation, alors que le non specialiste li ra avec profit cet te etude, s' il entend s'initier 
aux diffcrents problemes que pose l'octroi des brevets d'invention. P.J. Pointe/ 

Pointe! J ean D aniel : La Suisse et l'harmonisation du droit des breiets. (Studien 
zum Immaterialgüterrecht, Vol. 8.) V erlag für Recht und Gesellschaft 
AG, Basel 1969, XVIII und 95 Seiten. 

Im Rahmen der Studien zum Immaterialgüterrecht ist kürzlich eine verdienstvolle 
Arbeit erschienen. Es handelt sich dabei um die Dissertation von J. D. Pointet, welche 
unter den Auspizien seines verdienten Vaters, Prof. P.J. Pointet, und des nicht minder 
beka nnten Prof. A. Troll er ausgearbeitet worden ist. 

Der Autor versteht es in geschickter W eise, die schwierigen Harmonisierungsproblcme 
auf dem Patentsektor zu apoli tisieren. Durch eine bewußte Reduktion d er komplexen 
ökonomischen und oft politisch-emo tionellen Sachverhalte auf die iuristisch wesent­
lichen Fragen geli ngt es dem V erfasser, in einer distanzierten und gleichzeitig überzeu­
genden Weise die Gründe darzulegen, welche fü r die aktive Teilnahme der Schweiz an 
einer Angleichung d es Patentrechtes auf europäischer Ebene sprechen. Er setzt sich d abei 
nicht nur mit den Argumenten auseinander, die oft a ls Hindernis für eine vertragliche 
Partizipation d er Schweiz an d en einschlägigen Vereinheitlichungsresultaten zitiert 
werden, sondern geht auch auf die Gründe ein, welche positiv für ein schweizerisches 
Engagement auf diesem Gebiet sprechen. 

Der Verfasser nimmt den EvVG-Vorentwurf für eine Patentrechts-Konvention von 
1962 a ls guten Ausgangspunkt und K ernstück für seine Betrachtungen. Er vermittel t einen 
guten Einblick in die Entstehungsgeschichte und die Schweirigkeiten des Haertel-Projek­
tes und verweist dabei gleichzeitig a uch auf andere Angleichungsversuche patentrecht­
licher Natur, sei es im Rahmen der EFTA oder der BIRPI. E ingehend behandelt wer­
den die Fragen «Öffnung» und «Akzessibilität» nach der Ordnung des EWG-Kon­
ventionsentwurfes im Konnex mit der Pariser Kon vention. Ein besonders eindrückli ches 
Kapitel ist überdies dem Verhältnis der Schweiz zum Haertel-Entwurf aus staats- und 
verfassungsrechtlicher Sicht gewidmet. Von gewichtigem In teresse für den Spezialisten 
sind dabei di e G edanken , welche der Autor zu den schwierigen Problemen äußert, d ie 
sich aus dem Konzept einer supranationalen Gerichtsbarkeit ergeben. 

Iuristische Studien, welche sich mit Fragen der Rechtsentwicklung befassen, waren 
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schon immer d em besonderen Risiko ausgesetzt, von der behandelten Thematik überholt 
zu werden. Die Ereignisse der jüngsten Zeit, insbesondere die Wiederaufn ahme d er 
Gespräche auf EWG-E bene und die vom H aertel-Entwurf a bweichende Idee einer 
Doppelkonvention , wü rden eine solche Gefahr a n sich a uch für die Arbeit von J. D. Poin­
tet in sich bergen. Die sorgfältige Analyse, welche der Verfasser hinsichtlich verschiede­
ner wesen tlicher R echtsfragen in begrüßenswerter W eise unternommen ha t, lä ßt jedoch 
er warten, da ß seine Aussagen die Wa ndlungen des politischen Gesch ehens überdauern 

werden. W. P. von Wartburg 

Franceschelli, Remi: Sui marchi d'impresa. Seconda Edizione. Milano 1969 
(Dott. A.Giuffre) 211 S. Lire 2000 
Die erste Auflage dieses W erkes wurde in den Mitteilungen 1965, S. l 56 f. besprochen. 
Sie wurde durch Hinweise auf die inzwischen geänd erten Gesetze und Staatsverträge, 

ergangenen U rteile und n eu dazu gekommenen Literaturstellen ergänzt. 
vVer sich mit der ersten Auflage noch nicht auseinandergesetzt ha t, möge sich von der 

zweiten belehren, anregen und zur Opposition herausford ern lassen. A. Troller 

Callmann Rudolf: The Law of Unfair Competition, Trademarks and Monopolies. 
Third Edition ; Volume : 2, XIII , S, 646; 3, XIII, S. 1068; 5, XI, S. 627 
(Callaghan & Company, Mundelein, Illinois) 1968. 
Das Grundsä tzli che wurde in d er Besprechung des ersten Bandes (Mit t. 1968, S. 256 ff ) 

gesagt. Bel. 2 stellt einzelne Erscheinungsformen d es unlauteren W ettbewerbs anha nd 
der wegweisend en U r teile (leacling cases) dar. Der schweizerische Leser fi ndet hier nich t 
nur über die a uch in unserem Land oft beha ndelten V erstöße gegen den unlauteren 
W ettbewerb Auskunft; Randgebiete, wie die rechtswidrige Ausbeutung fremden Unter­
nehmensaufwandes und die Verletzung von vertraglichen und gesetzlichen Pflichten 
sind ebenso sorgfältig und einl ä ßlich analysier t. Alle aufgegriffenen Probleme sind 
m eisterhaft kla r vorgetragen: Callmanns W erk ergänzt nicht nur unser Anschauungs­
material ; er leite t uns zu einem minutiöseren Durchdenken an und überzeugt uns davon, 
d a ß noch vieles zu überlegen ist und da ß R echtsprechung und Lehre noch große Auf­
gaben lösen müssen. 

Bel. 3 g ibt erschöpfend Auskunft über das U S-Ma rkenrecht. J eder fachkundige Leser 
weiß, was das bed eutet. Auch da ist Callmanns Fähigkeit, die V ielfalt auf das W esent­
liche zu reduzieren und dieses unmißverständlich und leicht a uffindbar mitzuteilen, 
h er vorzuheben. 

Bel. 5 schließlich enthält die T exte der einschlägigen R echtsquellen (na tiona le Gesetze 
und m ehrseitige völkerrechtliche Verträge), ein Register d er zitierten M arken , Handels­
nam en, Slogans und ein vorläufiges Sachregister. 

All das ist vom Standpunkt d es schweizerisch en] uristen a us geseh en. Diese R ezension 
m öchte mi tteilen , was Callmanns monumentales W erk dem schweizerischen Spezialisten 
d es gewerblichen R echtsschutzes zu sagen ha t. Ob ein U S-Jurist das eine vermißt oder 
das a ndere bem ängelt, lä ßt sich von hier a us nich t beurteilen. Vergleichen wir j edoch 
Callmanns Darstellung mit den uns vertra uten W erken europäischer H erkunft, ins­
besondere a uch deutsch er und schweizerischer, so steht sie d a nk ihrer umfassenden 
Ü bersicht, d er kla ren Disposition und d em E rscheinenlassen der Situa tionen in d er 
vordersten R eihe d er unentbehrlichen Standardwerke. A. T roller 
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Recht Pierre: Le Droit d' .11uteur, une nouvelle forme de propriete. Histoire et Theorie. 
Librairic Generale de Droit et de J urisprudence, Paris. Editions 
J. Duculot, Gembloux; 1969, 338 S. 

D er Autor zitier t a ls Geleitwort zu seinem W erk Merlin, d er GENY antwortete : « Die 
R echtswissenschaft bes teht ebenso sehr d a rin , di e fa lschen Prinzipien a uszumerzen a ls 
die K enntnis der rich tigen zu vermitteln . » 

R ECHT wirft den urheberrechtlichen « K onstruktionen », insbesondere d er fra nzösi­
schen Lehre vor, daß sie auf Sand gebau t seien. E r lehnt den Dua lismus von U rheber­
vermögens- und Urheberpersön lichkeits recht ab und verteidigt mit Überzeugung und 
rhetori schem G la nz den Monismus : das einheitli che Herrschaftsrecht d es U rhebers über 
das von ihm gescha ffene W erk, mit dem er seine vermögensrechtlichen und idee llen 
Interessen schützen kann. (M an darf j etzt schon annehmen, da ß der Vorentwurf zum 
n euen schweizerischen Urheberrech tsgesetz ebenfa lls das «droit moral» a ls Sonder­
kategorie beiseite lassen wird. ) R ECHT nennt di eses H errsch aftsrecht « propriete-crea­
ti on ». Das Wort Schöpfung besagt d en Grund di eses Eigentums und zugleich seinen 
Gegenstand. 

R ECHT m acht geltend, daß er nicht etwas Neues erfund en, sondern nur eine fa lsche 
Theorie entla rvt habe. Er häl t den bed eutendsten fra nzösischen U rheberrechtlern - so 
P1cARD und DEsßOIS - entgegen, daß sie die R echte nach deren Objekt (gemeint ist das 
geschützte Interesse) klassieren, sta tt ihr \'\lesen zu betrach ten. Hier hä tte er besser von 
d en Beziehungen des U rhebers zu seinem W erk und j enen der Dritten zu ihm u nd dem 
W erk gesprochen. Daß er das meint, zeigt d er nächste Absatz an, wo er sagt: das Eigen­
tum des Urhebers beziehe sich auf ein imma terielles Werk, sein W esen sei aber dasselbe 
wie j enes des Eigentums a n körperli chen Sachen; d ie sogenannten p crsönlichkeitsrecht­
lichen Ansprüche seien nichts a nderes a ls der Schutz der ideellen Interessen des E igen­
tümers eines H auses cder eines Fe ldes. 

R EC HT rechtfertigt seine These durch eine sorgfä ltige Analyse der persönli chkeits­
rechtlichen, dua li stischen und monistischen Thesen seit dem Beginn des urheb errecht­
lichen Denkens bis heute. Er setz t sich mit der Gesetzgebung, d en wegleitenden U rteilen 
u nd den einzelnen Autoren auseinander, wobei F ra nkreich am ausgiebigsten zum Wort 
kommt, die deutschen Gegenthesen j edoch profiliert herausgestell t sind und a uch d ie 
ita lienischen und insbesondere die anglosächsischen Ansichten mitreden. 

Diese historische Untersuchung ist völlig a uf das Thema bezogen und dient dazu, di e 
Diskussion ein für a llemal zu beend en oder, wenn die Gegner der R ECHTschen Thesen 
dazu nicht oder noch nicht bereit sein sollten, dem zu künftigen Streitgespräch ein so lides 
Fundamen t zu geben. 

Der schwächste T eil des Buches ist nach meiner Meinung das Kapitel über das 
Fundament und d ie R echtfertigung d es li terarischen und künstlerischen Eigentums. 
Dort ist die Frage nach d er Grund lage des R echts im allgemeinen, nach der Existenz 
eines Naturrec h ts und nach d em W esen des subj ektiven R echts gestellt. Die Antworten 
und die W ege, d ie zu ihnen hinlei ten, würden ein Buch füllen. So bleibt es bei einigen 
anregenden Gedanken, die keine Ü berzeugung zustande bringen. Zu skeptisch ist, trotz 
d er berechtigten Opposition gegen d ie naturrech tliche Begründung, die Beha up tung, die 
R echtsord nung werde von den Inha bern der Macht im Hinblick da rauf in d er j eweilige n 
Form geschaffen , daß sie bei d en R echtsunterworfenen mögli chst viel Beifall und Unter­
stützung find en . Das trifft zum T eil für di e Politiker zu , aber nicht für die Gese tzgeber a ls 
solche. Doch ist hi er nicht der Pla tz , um d arüber mit RECHT zu rechten. Insbesondere 
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wäre in di esem Zusammenha ng die Intercsscnjurisprndl·nz, die zum Tei l solc he Be­
hauptungen rechtfertigen könnte, unte r die Lupe zu ne hmen. 

REc11Ts These von der «proprictc-crea tiorn> entspricht hingegen res tlos der R echts­
lage, so wie sie heute überall de lege la ta anerkannt ist. W eil der U rheber eine geistige 
Sache geschaffen hat , wird ihm eine m ehr oder weniger umfassende, fast überal l ze it­
lic h beschränkte, H errscha ft a n seinem Geis teswerk zuerkannt. 

R ECJ-IT nimmt di e Verfüg ungsmöglichkeiten , eine n ach der andern, vor und kom mt 
zum überzeugenden Sch luß, daß die immer wiederholte Behauptung, d as « droit moral» 
se i unverzichtba r u nd unabtrc tbar, keine reale Grundlage ha be. Die Theorie des droit 
mora l sch ilt er eine fa lsche Idee, ohne N utzen für d ie U rheber und eine Quelle fortwä h­
rend er K onfusionen. 

D er Leser vermißt in diesem le tzten Te il d ie Un tersche idung von Ü bertragbar- und 
V erzichtba rkeit. D er Urheber kann z. 13. die Befugnis, als Urheber zu gel ten und en vfürn t 
zu werden, nicht übertragen, a ber , was di e Praxis tausendfach beweist, darauf' verzichten. 

D as Buch von RECIIT ist ein l\!Ia rkste in in d er fra nzösischsprachi gen U rhebcrrechts­
li tcratu r. Sein Erfolg ist gewiß, denn wer zum Sac hverha lt und zur erscheinenden R echts­
wirklichkeit vordring t, muß au f' d ie Argumente verzi ch te n, die eine begriffsgläubige 
Urheberrechtstheori e freigebig verbreitet ha tte. 

Der R ezensent is t - er muß das ges tehen - nicht unparteiisch . Er ist sc hon m eh rma ls 
f'ür das umfasse nde Herrschaftsrecht des U rhebers a n d em von ihm gesc haffenen vVerk 
eingetre ten, wie insbesond ere auch der viel zu früh verstorbene Professor PETER. 

RECHT jedoch kommt das Verdi enst zu , das Thema in a ller Breite behandelt zu haben. 
A . T roller 

Ul1JTA . Arclzi1,Jiir Urheber-, Film-, J-i'unk- und T lzeateneclzt; Verlag Dokumen­
tation München . Band 52/1969, 376 S., DM 89 .- . 

Schriftenreihe: H cft 34-: Jl:,jJrogerakas-Grivas: Das Urlzeber-Reclzt in Griechen­
land, 1969, 83 S., DM 18.- . 

Schriftenreihe: H eft 33: von Hartlieb Horst : Die Frei/zeit der Kunst und das 
Sittengesetz, 1969, 67 S., DM 9.80. 

Es ist am P latz , w ied er einma l an dieser Stelle a uf die verdienstvo lle Herausgcber­
tä t igkc it Dr. G. RoEBERS hinzuwe isen. Es gelingt ihm stets aufs neue, in- und ausländische 
U rheberrech tler zur i\!Iita rbcit heranzuziehen und in den Bänden der UFITA wicht ige 
Mitteil ungen zu m ach en. E inze lne dieser Aufsätze erscheinen zugleich a ls Sonderhefte. 
Die Bände en tha ltenjewcilcn einen Teil , der Staatsverträge und na tiona le Gesetze wieder­
g ibt, sowie bedeutsame U rtcil e a us dem Bereich des U rh cbcrrcch ts und der angrenzenden 
R echtsgebi ete (in casu Persönli chkeits- und W e ttbewerbsrech t) . 

In Ba nd 52 stellt AsPROGER/\KAS-GRrvAs das Urheberrecht in Griechen la nd dar ; di eser 
Aufsa tz ist zugleich als Sonderheft N r. 34 erschienen. Er leg t di e einsch lägigen Gese tze vor 
und g ibt einen knappen und klaren Ü berbl ick über d ie R ech tsprechung. E in leitend weist 
er darauf h in , daß das U rheberrcch t in G riechenland keineswegs populä r ist und daß von 
den 12000 R echt sanwä lten und GOO Richtern nicht m ehr a ls 40 mit dem Urheberrecht 
vertra ut seien. N ur e in einziges sys tem a tisches Werk über das Urheberrecht, das « G ei­
s tige Eigentum» von T . lüANU und K . LYKIARDOPu1.os sei im J a hre 193G erschienen. 
(Das große urheberrechtliche W erk von GEORG Ko uMANTOS (Athen 1967 ) ist wohl d es­
ha lb ni cht erwä hnt, wei l das IVIanuskript schon vorher abgesch lossen war. ) Aufsch luß-
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reich für di e zunehmende Bed eutung des Urheberrechts isl der U msta nd , daß von 
den 96 Urte ilen der griechischen Gerichte 8 in d er Zeit zwi schen 1835- 1920, 30 zwischen 
1921- 195 1 und 58 zwischen 195 1- 1967 gefällt word en sind. 

R OLF D üNNWALD kritisiert d en Begriff « ausübender Künstler» . Zugleich läßt er ein 
echtes urheberrechtli ches Scha ffen nur in sehr eingeschränktem U mfang gellen, sogar 
bei den R egieleistungen. Auch ihn möchte ich fragen, ob er schon einma l versucht ha be, 
vom geschriebenen Werk aus (Worte oder Noten) zum aufgeführten zu gelangen und ob 
er nicht von j ed em großen Interpreten vernehme, wie viel dieser a us seinem Geist hinzu­
fügen m üsse, weil auch die ausgeklügclts te Notation nicht einfach zur «werkgetreuen » 
Aufführung hinleiten könne. 

Von d en weiteren Studien werden hi er die m ehr auf die innerdeutsche Situa tion 
bezogenen beiseite gelassen (G. GREI FFENHAGEN, Kunslfrcihe it und J ugenda ,·bc iter­
schu tz; M . REHOINDER, Die T heaterfreud igkeit des Staa tsappara ts als P roblem des H a us­
haltsrechts (Kritik a n der freigebigen Verte ilung von Gratiskarten zu Las ten des Thea ter­
haushalts); W. BRUI-IN, Das Problem des V ervielfä ltigens und V erbreitens in seiner Be­
deutung für di e Bibliotheken ; B. PEINEMANN, Die PAichten der Verwertungsgesellschaf­
ten gegenüber den U rhebern und Leistungsschutzbcrechtigten.) Diese Aufsätze regen 
aber auch das Durchdenken der parallelen Problem e in der Schweiz an. 

lntcrna tionalrechtlich bedeutsam ist die Studie von G . GENTZ: Schulz von wissen­
schaftli chen und Erst-Ausgaben im musikalischen Bereich. Nach §§ 70, 71 UG wird di e 
Ausgabe eines urheberrechtlich freien \,Verkes geschützt, wenn sie das Ergebnis wisse n­
scluftlich sichtend er Tätigkeit darstellt und sich wesentlich von den bi sher bekannten 
Ausgaben unterscheidet, oder wenn das \,Verk vorher noch nicht erschi enen ist (editio 
princeps). Es ha ndelt sich nach dem UG um «verwandte Schutzrechte», die in d er 
Doktrin auch als Leistungssc hutzrechte bezeichne t werden. 

Gentz g reift in diesem Zusammenhang die Diskussion wi eder auf, di e BGE 62 II, 
S. 2496 ausgelöst h a tte (der Scha llplattenentscheid , in dem das Bundesgeri cht aus U RG 
Art. 4, Abs. 2, den U rheberrechtsschutz der Scha llpla ttenfabrikanten a bgeleite t hatte, 
weil er den Interpreten zustehe und diese ihre R echte a btreten). Unser oberster Gerichts­
hof vertrat di e Auffassung, d as Assimilationsprinzip von RBUe Art. 2 (Inl ä nderbcha nd­
lung) gebe den ausländischen Verbandsangehörigen das R echt, sich a uf das schweizeri­
sche URG zu berufen, wenn dieses einer Leistung d en urheberrechtlichen Schutz zu­
gestehe, obgleich es sich nicht um ein W erk der Litera tur und Kunst im Sinne der RBUe 
handle. HOFFMANN ha lle dieser These zugestimmt. Ü STERTAG trat ihr entgegen, weil die 
RBUe selber bestimme, was a ls W erk zu gelten ha be. Nur wenn ein solches vorliege, sei 
der Urheberrechtsschutz nach inländischem R echt zu gewähren. GENTZ legt dar, daß 
ÜSTERTAGS Ansicht sich durchgesetzt und in Art. 5 Abs. 1 der Stockholmer Fassung der 
RBUe ihren Niederschlag gefund en habe. 

Daraus zieh t GENTZ den treffenden Schluß, d a ß in Deu tschland d er U rheberrechts­
schutz für W erke zuzugestehen sei, di e nach der RBUe als solche zu gelten haben, a uch 
wenn si e nach deutschem U G bloß d em Leistungsschutz unterstehen (z . 13. künstlerische 
Photographien), daß aber umgekehrt Leistungen vom Verbandsschutz nicht erfaßt seien 
(so z.B. Erstausgaben), obgleich sie im UG U nterkunft gefunden haben. GENTZ unter­
sucht sodann, wa nn eine Bearbeitung und wann eine « bloße» wisscnscha flli chc oder 
Erst-Ausgabe vorli ege. Sein Aufsa tz kann in diesem wenig erforsch ten Grenzgebiet des 
U rheber- und Leistungsschutzrechts wcgleitend sein. 

Daß auch die orig inellsten Ideen vom objekti ven Geist vorbereite t sind (in d er Luft 
liegen), und hernach von einem individuellen Geist od er von mehreren gleichzeit ig auf-
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gegriffen , praz1s1ert und mitgeteilt werden, beweist H.-H. Sc1-rMIEDER mit «Geistige 
Schöpfung a ls Auswah l und Bekenntnis. Neue Thesen zum urheberrechtlichen W erkbe­
griff im Hinbli ck auf maschinelle Kunstprodukte » . Sc1-rMIEDER hat in einer Fußnote 
bem erkt, da ß dieser Aufsatz vor dem E rscheinen des K uMMERschen Buches und der 
U LMERschen R ezension a bgeschlossen gewesen sei. Er kommt zu folgend en Schutzvoraus­
setzungen : 

« 1. D as W erk muß a uf äs thetisch em Gebi et obj ekti v ne u sein (Origina litä t); 
2. es muß a ls Kunstwerk im soziolog ischen Sinne nutzbar sein (M a rktfä higkeit); 
3. es mu ß a uf persönli cher U rheberschaft bcruhen, j edoch nich t notwendig im Sinne der 

indi v iduellen Auswahl und Präsentation eines außerpersonalen (durch Zufall , 
l\1aschine usw. hervorgebrachten) Produkts (Indi vidua li tät); 

4 . d er Urheber muß sich zu se inem «W erk » als einem gelungenen, veröffentlichungs­
reifen od er sonst (z. B. im W ege weiterführender Interpreta tion) nutzba ren Erzeug­
nis subjektiv bekennen.» 

K UMM ER ges teht d e lege ferenda einer Person, die e ine von Am eisen angenagte Tannen­
wurzel im Museum a ls P las tik ausstell t, sie somit a ls Kunstwerk auswählt, in Überein­
stimmung mit d er Sc1-IMIEDERschen These d a ra n den Urheberrechtsschutz zu. Er verlangt 
aber nur die statistisch e Einmalig keit. Diese Grundlage ist kl a rer und ü berzeugender als 
die Voraussetzungen, die Sc1-rMIEDER anführt. D er R ezensent hat j edoch immer noch 
Mühe, die Auswahl a ls schu tzbegründcnd a nzuerkennen. Es handelt sich dabei nämlich 
nicht um die Qualifikation des W erkes, sondern um d en Erwerb des Schutzes an einem 
an si ch statistisch einm a ligen Phänomen, a lso an einem W erk im K u MM ERschen Sinne. 
Die Frage la utet : s teht das U rheberrecht nicht nur j enem zu, der das W erk entstehen ließ, 
sei es auch nur, daß er eine lVIaschinc in Bewegung se tzte, sondern a uch j enem , der eine 
stati sti sch einma lige Form irgendwo gefund en und sie okkupiert hat? Verscha fft ihm 
di e Aneignung der körper lichen Sache zugleich die Befugnis, si e durch eine Erklärung 
dem Urheb errechtsschutz zu seinen Gu nsten zu unterstellen? Die Antwort kann nicht 
sachimma nent gefunden werden. Sowohl di e Maschine, die W erke produziert, wie d er 
Spaziergänger, der eine bi zarre Form findet, sind außerha lb des Vorstellungskreises, in 
d em die eigcnpersönli chcn Schöpfungen, die bis anhin a ls Kunstwerke galten , unter­
gebrach t waren. Außerha lb dieses Vorstellungskreises liegen a ber auch di e 8 Fettk lumpen 
in den Ecken eines leeren Ausstellungsraumes, mit d enen Professor BEUYS den Begriff 
Fett a us a llen andern Zusammenhängen h erauslöst und ihn zum Sinngebilde macht, das 
a lle in im Bewußtsein erscheinen soll. Sc1-r1v1IEDERS Studie beweist erneut, wie sehr es not 
tut, daß d ie U rheb er rech tler diese Probleme a npacken. D as, was heute zum T eil als 
Kunst g il t, zwing t sie dazu, daß sie sich a uf diesem neuen \ ,Verkplatz einfinden und sich 
von d en Subtilitä ten ihrer Arkangespräche trennen. 

H. v. l-IARTLIEB, ein bekannter Spezia list im G ebie t d es Filmrechts, greift die in W est­
deutschl a nd noch la nge nicht abgeschl ossene Diskussion über das V erhä ltnis der durch 
Art. 5 Abs. 3 GG garantierten Kunstfreiheit zum Sit tengesetz auf. 

H ARTLIEB vertrit t die Ansicht , daß im Sinne dieser V erfassungsbestimmung der Kunst­
begri ff fes tzu legen sei. D as a llgemeine \ ,Vor t « Kunst » und seine Verwendung im tägli chen 
Leben bieten keinen verwendbaren Anha ltspunkt für di e D efinition. E r kommt zu einem 
qua lifi zierenden Kunstbegriff. Die typischen und spezifischen künstlerischen Ausdrucks­
formen bes tehen nach seiner Ansicht «aus d en drei M erkmalen der P hantasie, des 
Ästhetischen und d er Qualität. Wo Pha ntas ie, Ästhetisches und Qua lität zusamm enkam-
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m en, ist Kunst existent.» Als Interpret für den Kunstwerkcharakter könne nur der 
Kunstsachverständige in Frage kommen. 

D er Begriff des Sittengese tzes im Sinne von Art. 2 Abs. l GG könne ma n dahingehend 
interpretieren , «da ß darunter die von der Allgemeinheit der Staa tsbürger a ls verbind­
liche, bindende und schutzwürdige Normen anerkannten Wertvorstellungen auf d em 
moralischen Gebiet zu verstehen sind» (Original z.T. Sperrdruck). 

HARTLIEB legt überzeugend dar, daß es kein unwandelbares Sittengese tz gebe, daß 
im Gegentei l die Anschau ungen rasch wechseln . Ihm ist a uch darin zuzustimmen, da ß 
der Künstler wie kein and erer M ensch befähigt ist, Zukünftiges vorwegzunehmen und 
K ommendes zu konzipieren . Das gil t auch für das G ebiet der sittlichen Anschauungen. 
Er ste llt die berechtig te Frage: « Wie ka nn die Kunst noch durch Provoz ieren und 
Schockieren den Bruch mit Tabus und Konventionen unterstützen, wenn sie das Sitten­
gese tz a ls d en Hort solcher Konventi onen und Tabus zur Schranke ha t?» Und er kommt 
zum Ergebnis: « l\lian sollte d en di alekt ischen Prozeß zwischen Sitte ngesetz und Kunst­
freiheit als dem Bewahrenden und dem V orantreibenden dem freien Spiel d er Kräfte 
und nicht der R eglem entierung durch V erbote künst leri scher Äußerungen überlassen. » 
« D er dialektische Prozeß kann a ls ein Prozeß zwischen d em demokrat ischen Majoritä ts­
prinzip und dem rechtsstaat lichen l\li inoritä tenschutz im Rahmen der freiheitli chen 
Grundordnung gesehen werd en. » « Hier wi rd eine schöpferische Unruhe einer weit­
gehend eta bli erten und konformistischen Gesellscha ft entgegengesetzt, d ie dadurch ein 
gesundes Gleichgewicht find en kann.» (Original e z.T. Sperrdruck ). 

H ARTLI EBS Postulate sind in der Schweiz vor allem im Zusammenha ng mit der Fi lm­
zensur, aber auch sonst bei der Beurteilung d er Zul äss igkeit von W erken der Literatur und 
Kunst von Bed eutung. Es wäre zu wünschen, d aß die Behörden (administrative und 
rich terliche) sich von ihm überzeugen ließen. Fragwürdig ist seine D efin ition des Kunst­
werks. Die Phantas ie führt a us dem schon Bestehenden hinaus. Ästhetisch ist j egli che 
Form, die unmittelba r sinnlich wahrgenomm en wird. Das E rgebnis e iner a us der Pha n­
tasie stammenden Form ist deren Orig inalitä t, oder noch objektiver a usged rückt , deren 
statistische Einmaligkei t. Für eine zusätzli che Qua lität bleibt dabei kein R aum, es sei 
denn, daß etwas über die Form Hina usweisendes, der Gedankeninha lt , hinzugenommen 
würde. Aber gerade d ie R efl exion ist nicht das zentra le Anli egen eines Kunstwerks. Sie 
kann als sekundäre Folge a ngeregt sein. Das Abstellen auf di e Form d a rf aber nicht zur 
M einung verleiten , es handl e sich um einen reinen «Ästhetizismus» im Sinne d es 
G efä lligen . Ohne hier weiter a uszugreifen, ist a uf N 1cOLAI H ARTMANNS Schichtenlehre zu 
verweisen. In der sinnlich unmittelba r wahrgenommenen (der ästhetischen) Schicht 
erscheinen a uch di e tieferen. Si e a ll ein rechtfertigen, von einer höheren Qualität zu 
sprech en. D och ist es zweifelha ft , daß H ARTLIEB di es m einte und e ine rein spielerisch­
ästhetische Form ausschließen wollte. 

Seine kleine Studie sagt m ehr a ls m anches d icke Buch . A. T railer 

Internationale Gesellschaft für Urheberrecht E.V. Schriftenreihe, Bd.4-1. 
Verlag Franz Vahlen GmbH. Berlin und Frankfurt a.M.1968. 

E. Schulze: Die urlzeberreclztliclze Wende in der So wjetunion. 

V. Kostic: Das neue jugoslawische Urlzeberreclztsgesetz , 4-8 S. 

SCHULZE nimmt das am 17. November 1967 in Budapest zwischen d er Volksrepublik 
Ungarn und der Union der Sozialisti schen Sowjet-Republiken unterzeichne te /\bkomen 
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zum Anlaß - der T ext ist abgedruckt - , um auf die Bedeutung dieses ersten sowjet­
russisch en bilateralen Staatsvertrages im Gebiet d es Urheberrechts hinzuweisen. Er ent­
nimmt ihm eine Aussage in positiver und in negativer Hinsicht: Positiv ist der erste Schrit t 
zu einem internationa len Abkommen; negativ ist d iese Tatsache zu werten, wei l daraus 
h ervorgeht, daß die Sowje tunion vorläufig nicht gewi ll t ist, den multilateralen Staatsver­
trägen (RBUe oder WUA) beizutreten. Der Vertragstext und Sc1-1ULZE.s kurze Erläute­
rung sind deu tsch , französisch und englisch wiedergegeben. 

KoSTIC orientier t in deutscher und serbischer Sprache über das neue jugoslawische 
Urhebcrrcch tsgesetz. Er wcrt~t es als einen Schritt auf das Ziel hin, da ß die geistig Schaf­
fenden in d er Lage wä ren , ihre Selbstbestimmungsrechte, d ie ihnen d ie jugoslawische 
V erfassung garanti ere, in vollem Umfang zu verwi rklichen . Er hebt a ls wichtige Änd e­
rungen h ervor die Bestimmungen über: 

a ) das kinematographi sche W erk (Berech t igt sind di e schöpferi sch T ä tigen; es gib t 
keine Zwangsabtre tung an den Hersteller) ; 

b) die Autorenverträge; 
c) d en T arif für öffent liche Aufführungen von li terarischen und musikalischen Wer­

ken ; 
d) E inführung des «clomaine public payant» (Abgabe für die Benutzung von urheber­

recht li ch freien Werken) ; 
e) di e praktische Durchführung des Urheberrechtsschutzes. 
Kosn c erl äutert kurz die einschlägige n R egelungen. A. T roller 

D ittrich Robert: Das österreichische Verlagsrecht. Eine systematische Darstellung 
samt den einschlägigen Vorschriften. v\Tien 1969 ( M anzsche V erlags- und 
Universitätsbuchh andlung) XV, 5 Seiten. Broschiert S 425.- ; Ganz­
leinen S 453. -
Einc systematische d eutschsprachige Darstellung d es V erlagsrechts fehlte. Die K ennt­

nisse mußten entwed er d en Werken über das Urheberrecht, die das Verlagsrecht a ls 
Teilgebiet darstellen, oder eiern Kommentar von Bappert-Mannz ( 1952) oder schließlich 
Monographien über Spezia lprobleme entnommen werd en . 

Obgleich DITTRICHS W erk sich auf die österreichische R echtslage bezieht, ist es trotz­
dem a uch für das Erfassen des deutschen und sch weizerischen Verlagsrechts von grund­
legend er Bedeutung. Das deutsche und schweizerische Schrifttum ist, soweit dies d er 
Praxis dient, berücksichtigt. 

DITTRICH ha t die Interessenlagen der Beteilig ten gründ lich und bis in a lle Veräste­
lungen durchdacht, d a rges tellt und daraus d ie Schlüsse gezogen. Dabei geht er von 
folgend er a ufschlußreichen und m.v\l . erstmals von ihm so deutlich angezeigten Grund­
lage aus : 

« Der Verlagsvertrag ist ferner ein vollkommen zweiseitig verbindlicher (gegenseitiger ) 
Vertrag . Er weicht aber von d er Lagerung des normalen Synallagmas hinsichtlich 
d es in ihm wirksam en Interesses erheblich ab. Im Normalfall , beim Kauf etwa, 
übernimmt j eder Vertragsteil die ihm obliegende Verpflichtu ng nur, weil er so 
die Verpflich tung des anderen V ertragspartners erla ngen kann. Die eigene 
Pflich t, a ls solche betrachtet, ist ihm unwillkommen, nur die Aussicht auf Gegen­
leistung macht sie ihm annehmbar. Beim Verlagsvertrag dagegen hat j ed er Ver­
tragsteil nich t nur an der L eistung des andern V ertragspartners, sondern auch 
a n d er eigenen vertraglichen Tätigkeit ein unmittelbares Interesse.» 
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DJTTRICH lehnt es aber ab, d en Verlagsvertrag wegen dieser Verknüpfung als Gesell­
schaftsver trag anzuerkennen, weil der gemeinsch aftliche Zweck fehle: Der Verlaggeber 
bezwecke die V ervielfältigung und V erbreitung des Werkes, der V erl eger strebe nach 
Gewinn (S. 10). 

So kla r lassen sich die Ziele nicht trennen , was D1TTRICH denn auch selber sagt. Der 
Verleger setzt sich nicht selten für ein W erk ein, weil er seine V erbreitung wünscht, selbst 
wenn er nur wenig oder gar keinen Gewinn erhofft ; d er Autor erhofft meistens ebenfalls 
etwelche Erträgnisse. Doch trifft es zu, daß von einem gemeinsamen Ziel und insbeson­
dere auch von gemeinsamen Mitteln keine Rede sein kann. Trotzdem betont Dn,RICH -
auch das mit R echt - , daß d er Verlagsvertrag e in besonderes persönli ches Vertrauens­
verhä ltnis begründe (S.22). 

Diese Feststellungen begleiten den Autor durch das ganze vVerk hindurch. Sie geben 
ihm di e Grundlage für die Entwicklung se iner Thesen . Es ist ersta unlich , daß er als hoher 
Staatsbeamter (Ministeria lrat im Bundesministerium für Justi z) und Dozent (Honorar­
professor an d er Universität Wien) das Verlagsverh ältnis in a llen praktischen Deta ils 
kennen ka nn. Der Theoretiker und der Praktiker haben es nun m it einem Mal viel leich­
ter, wenn sie den Verlagsver trag erklä ren und in di esem Gebie t R at erteilen woll en. 

Von all d em Wissenswerten seien nur zwei Beisp iele herausgehoben: eine grundsä tz­
liche und eine rechnerische Aussage : 

Der Verleger könne, wenn er e in erst noch zu schaffend es \ ,Vcrk in Verlag nimmt, nie 
eine bestimmte künstlerische oder wissenschaftli che Qualität verlangen; er trage daher 
in solchen Fällen ein nicht zu unterschätzendes Risiko (S . 71 ). 

S.208f. weist DJTTRICI-I nach, daß d ie prozentuale Erhöhung des Honorars des Ver­
laggebcrs den Lad enpreis nicht nur um die dem Autor zugestand en en Prozente belaste, 
sondern um weit mehr. Die E rhöhung des Ladenpreises betrage bei Erhöhung d es H ono­
rars von 10 % auf 15 % bei 25 % Rabatt 16,8 % , bei 30 % Raba tt 18,9 % und bei 35% 
R abatt 2 1,5 % . 

Zahlreiche andere, für den N ichteingeweihten überraschende Auskünfte sind zu 
finden. 

Zweifel hat d er Schreibende, ob DITTRICII d em Verleger Änd erungen, insbesondere 
Kürzungen, nicht zu großzügig ges tatte (S. 105 ff. ) . Gerad e bei Zeitungsartikeln können 
Kürzungen den Sinn entscheidend bceinAussen, weil ja ohnehin nur das /\ llcrnotwendig­
stc gesagt werden soll. Kürzungen haben daher keineswegs nur Bedeutung im Zusammen­
ha ng mit d em Zeilenhonorar (S. 107). Sie und alle anderen Änderungen soll ten nur d ann 
geduldet sein, wenn d er Autor seine Zustimmung gegeben ha tte oder zum vornherein 
damit rechnen mußte. 

DITTRICH hat im Abschnitt über das W esen d es Werkes a ls «eigentümliche geistige 
Schöp fung» im Sinne des österreichischen Urheben echts d en Kummerschen vVerkbegriff 
(s tatistisch einmaliges vVcrk) gründlich bedacht. Er sagt vom ös terreichischen \ ,Verk­
bcgriff, der sich mit j enem d er bisheri gen deutschen und schweizerisc hen Praxis und 
Lehre d eckt: 

«Unser UrhG. geht d emnach ohne Zweifel von folgender rcch tsphilosophischcr 
Auffassung aus : J eder Mensch, j eder menschli ch e Geist ist eine Individualitü t; 
keiner g leicht dem a nd eren. \,Vas nun der Schöpfer eines W erkes aus seinem 
individuellen Geist, aus seinen individuellen Anlagen und Fähigkeiten über das 
Vorgefund ene hina us beigetragen hat, m ach t das ,Eigenlü111liche , im Sinne des 
W erkbegriOes aus. » (S. 34. ) 
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D1TTRICH schließt daher Zufallsergebnisse und a leatorische Computerwerke vom 
Schutz aus, indem er sagt: 

« Die hier vertretene Auffassung bürdet d emjenigen, der ein Ergebnis mensch­
li chen Schaffens auf eine dem U rheber vorbehaltene Art und W eise zu benützen 
gewillt ist, di e - in der Praxis kaum oder überhaupt nicht mögliche - Prüfung auf 
(vgl. Kummer S.40), wie das Ergebnis menschlichen Schaffens entstanden ist. 
Diese Konsequenz ist aber im Hinblick auf d en unserem UrhG. zugrunde lie­
genden rechtsphilosophischen Grundgedanken nicht vermeidbar. » (S. 35 N. 14.) 

D amit gibt D1TTRICH zu, daß in d er Praxis das « Eigen tümliche» als Verbindung zu 
einer bestimmten Person nicht beweisbar ist. Dann taugt es aber auch nicht als Unter­
sch eidungskriterium. Nachdem diese E rkenntnis an den T ag gekommen ist, bleibt nichts 
a nderes m ehr übrig, als die KuMMERsche «statistische Einmaligkeit» oder anders gesagt 
« die Individualität d er erscheinenden Form » als entscheidendes W esensmerkmal des 
W erkes a nzuerkennen. Es ist besser, sogar Computererzeugnisse zu schützen, als den 
Urh ebern den unmöglichen Beweis aufzubürden, daß das W erk den Stempel ihrer 
Individualitä t trage. Auch bis anhin ha t d e facto stets die statistische Einmaligkeit den 
Ausschlag gegeben. Man gab sich da rüber nur deshalb keine R echenschaft, weil Zufalls­
produkte oder gar von M aschinen a leatorisch produzierte Erzeugnisse noch nicht als 
Kunstwerke erschienen wa ren . 

D1TTRICH hat d en Schreibenden mißverstanden, wenn er m eint (S.45, N. 70), dieser 
h abe in seinem Aufsatz «Urheberrecht und Ontologie» die Auffassung vertreten, d er 
Schutz sei um so stä rker, j e weniger orig inell die Mitteilungsform sei. Der Schreibende 
stell te dies für j enen Fall fes t, daß die geist ige Leistung ( technische oder wissenschaftliche) 
a ls schutzbegründend a nerkannt werde, was er ablehnte. W enn die Mitteilungsform 
durch den geistigen Gehalt zwingend gegeben ist, da nn läßt sie keine Wahl zu, und die 
Aussage über den geist igen Gehalt ist mit d er Mitteilungsform j en em vorbehalten, der 
die Erkenntnis als erster in Za hlen, Formeln oder Zeichnungen fes tgelegt hat. 

D er Schreibende kann D1TTRICH auch darin nicht zustimmen, daß zwischen d en 
Auffassungen von KUMMER und ULMER «kein so großer und unüberbrückbarer Unter­
schied» b estehe, « wie dies ihre unterschiedlichen Formulierungen vorerst annehmen 
lassen.» Der K uMMERsche vVerkbcgriff ist aus dem Phänomen W erk a bgeleitet. ULMER 
hingegen entscheid et im Hinbli ck a uf die geistige Leistung, die er mit Hilfe einer äußeren 
Form im Schutzkreis unterbringen wi ll . Er gesteht d en Schutz d em geistig Schaffenden 
zu, auch wenn die Form als solche ni cht statistisch einmalig ist (technische Zeichnungen, 
T abellen), wobei sich dann Widersprüche ergeben. KUMM ER hingegen löst den Schutz 
vom geistigen Schaffen ab. Das sta tistisch einmalige E rgebnis irgend eines Erzeugungs­
prozesses soll unter Schutz stehen. 

Hingegen ist der Schreibend e mit D1TTRICH darin einig (S . 50, N . 98), daß es (im Ge­
gensatz zu KUMMER) nicht darauf ankommen kann, ob j emand eine Erscheinung als 
W erk deklariere oder nicht. 

Diese Auseinandersetzung mit D1TTRICH betrifft einen dogmatisch und urheber­
rechtlich praktisch wichtigen T eil seines W erkes. Diese Überlegungen beeinflussenjedoch 
gerade d en V erlagsvertrag am wenigs ten. Nur wenn Computergedichte od er Computer­
musik Verlagsobj ekte sein sollten, wären sie nach K UMMER, nicht aber nach DITTRICH 
a ls W erke anzuerkennen. Es ist aber ein großes Verdienst unseres Autors, d aß er dieser 
Diskussion nicht ausgewichen ist. A. T roller 


