
Standort: G G 2 

Klassifikation: 8b 

BBLP 
MEYER LUSTENBERGER 

Postfach 
CH-8029 Zürich 





Schweizerische Mitteilungen über 

Gewerblichen Rechtsschutz 

und Urheberrecht 

* 
Revue Suisse de la 

Propriete industrielle 

et du Droit d 'Auteur 

Heft 1 1971 Fascicule 1 

Mai 



lnhaltsverzei chnis 

Rapport annuel 

PmRREjEAN PorNTET, Zürich . 

Schweizerische Rechtsprechung 

THOMAS RüEDE, Zürich (Mitarbeiter JAQ.UES GuYET, Genf) 

I. Patentrecht 

II. Markenrecht . 

III. Wettbewerbsrecht 

Internationale Abkommen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes und des Urheber

rechts 

Buchbesprechungen 

Personelles. . . . 

3 

28 

45 

59 

98 

101 

104 



Schweizerische Mitteilungen über 

Ge-werblichen Rechtsschutz 

und Urheberrecht 

* 
Revue Suisse de la 

Propriete industrielle 

et du Droit d 'Auteur 

Heft 2 1971 Fascicule 2 

November 



Inhaltsverzeichnis 

Le contrat de licence de brevet dans l' actuelle jurisprudence du Tribunal fediral 

EDOUARD PETITPIERRE, Lausanne 

Einige Betrachtungen zum neuen indischen Patentgesetz 

E.JucKER und B.A. YoRKE, Basel 

Schweizerische RechtsjJrechung 

THOMAS RüEDE, Zürich (Mitarbeiter jAQ,UES GuvET, Geneve) 

1. Patentrecht . 

II. Markenrecht 

III. Wettbewerbsrecht 

IV. Urheberrecht . . 

Internationale Abkommen auf dem Gebiet des Gewerblichen Rechtsschutzes 

Buchbesprechungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

107 

117 

123 

167 

215 

225 

249 

251 



Rapport annuel 

presente au Groupe suisse de l' Association internationale 
pour la protection de la propriete industrielle (AIPPI) 

par Süll president, M. PIERRE JEAN POINTET, 
lors de l' assemblee generale du 1 er avril 1971 , a Zurich 
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Affaires internes 

Le Comite du Groupe suisse s'est reuni durant le dernier exercice a deux 
reprises: une premiere fois le 17 fevrier 1971 a N euchatel, pour examiner 
en particulier les divers problemes que posent le proj et de Convention 
etablissant un systeme europeen de delivrance des brevets, ainsi que le 
proj et de revision de !'Arrangement de Madrid concernant l' enregistre
ment international des marques, puis une seconde fois, ce matin meme, 
afin de regler diverses affaires administratives . 
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Nous avons eu, au cours des douze derniers mois, une seance de travaiL, le 
15 septembre 1970 a Neuchätel, afin d 'examiner les resultats d es travaux 
d es groupes de travail Protection des modeLes d'utiLite et jJetites inventions, pre
side par le Prof. E. MARTIN-ACHARD, et Dispositions de La Convention de Paris 
concernant La concurrence deloyaLe, preside par :NI e J. GuvET. 

L e projet de resolution presente par le premier groupe de travail sou
levait la question de principe de l'opportunite de prevoir une protection des 
«petites inventions», c' est-a-dire des inventions ayant un « niveau » plus 
faible que celui qui est aetuellement exige par lajurisprudenee du Tribunal 
federal. 

Donnant suite a la reserve formulee par l'industrie chimique, l' Assem
blee accepta le principe de la protection, mais seulcment pour les inven
tions pouvant etre representees par un modele. Le Groupe de travail a par 
consequent ete invite a poursuivre ses travaux et a mettre au point de nou
velles propositions. 

La decision prise a Neuchätel equivaut en fait a l'abandon de l'idee d'une 
protection generale des « peti tes inventions » et a la reprise de la premiere 
proposition - pour laquelle du reste le groupe de trava1l preside par le 
Prof. E. MARTIN-ACHARD avait ete eonstitue - visant a examiner l'oppor
tunite d ' elaborer une loi sur la protection des modeles d'utilite. 

Etant donne que d es lois sur les modeles d'utilite existent deja dans un 
certain nombre de pays et en particulier en R cpublique federale d' Alle
magne, il sera vraisemblablement plus facile d' aboutir a des resultats con
crets en recommandant l' adoption en Suisse d'une telle loi qu'en voulant 
creer une protection nouvelle pour les inventions comprises sous la notion 
de « p etites inventions », terme qu'il serait bien difficile de definir dans un 
texte legal. 

En ce qui concerne lcs conclusions du rapport presente a Neuchätel par 
le seeond groupe de travail qui s'est occupe de la concurrence deloyaLe, elles 
ont ete adoptees par l' Assemblee et peuvent etre resumees ainsi: il serait 
certes utile de pouvoir donner une solution aux conflits de loi en matiere 
civile, m ais cela est actuellement irrealisable; la question continuera d' etre 
tranchee par les legislations nationales . D'autre part, la reglementation 
de la eoncurrence n'appartient pas au domaine de la Convention de Paris 
et une reglementation internationale parait prematuree . Quant aux actes 
de concurrence deloyale vises par l'art. lQbis d e la Convention de Paris, il 
n'y a pas lieu, pour le moment du moins, d'y ajouter l' acte deloyal commis 
par un non-concurrent et la violation de secrets de fabrication ou de com
merce. 
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En revanche, le texte actuel de l'art . 1 Obis pourrait etre ameliore. Tout 
d'abord en supprimant les mots « cn matiere industrielle ou commerciale» 
qui se trouvent a differcnts cndroits, afin d'elargir le domainc entrant en 
consideration et d'y englobcr par cxcmple les professions liberales. Ensuite, 
en rempl ac;:ant lcs mots « allegations fausses » par « allegations inexactes, 
fallacieuses ou inutilement blessantcs» et en ajoutant a l'enumeration des 
faits qui devront etre interdits les indications ou allegations susceptibles 
d'induirc en erreur « sur la nature ou lcs caracteristiqu es d es serviccs » et 
«sur l'etablissement ou l'activitc d'un concurrent». 

Enfin , !'Assemblee a egalement decide qu'il conviendrait d'ajouter a 
l' art. 106 is une disposition en vue de Ja protection du « know how». 

La Commission presidee p ar M e J. GuYET a ete chargee de poursuivre 
ses travaux et de mettre au point un proj ct de modification de l'art. 1 Obis de 
la Convention de Paris, en t enant comptc des decisions de l' Assemblee . 

C' est a l'occasion de l' Assemblee generale du 18 mars 1970 que nous avons 
adopte les dcrniers rapports du Groupe suisse pour le Comite executif de 
Madrid. Ces rapports, ainsi que ceux que nous avions dcja approuves lors 
de la seance de travail tenu e a Berne 1c 2 mars 1970, ont ete publies ( cf. 
Annuaire 1970, p.129ss). 

Nous avons egalcment, lors de la derniere assemblee generale, pris posi
tion a l' egard du brevet europeen et du Plan PCT sur la base d'un rapport 
etabli par le groupe de travail preside par M. CHRISTIAN SoRDET. 

Nous aurons, aujourd'hui meme, a nous prononcer sur le rapport etabli 
par M. DENIS lVIADAY, qui preside le Groupe de travail charge d' examiner 
les questions que pose la revision de l' Arrangement de lvfadrid concernant l' en
registrement international des marques. 

La « Revue suisse de la propriete industrielle et du droit d' auteur» a paru comme 
de coutume en deux numeros. Tou t cn remerciant les membres du Comite 
de redaction et en particulier son president, M. PETER RENFER, je dois 
attirer votre attention sur la charge financiere tres lourde que cctte publi
cation en traine pour notre association . Les frais d'impression ont augmente 
dans une telle mesure ces dernieres annees que l' existence meme de la 
Revue sc trouve compromisc. Si jusqu'ici elle a pu continuer de paraitre, 
c'est grace a la generosite d 'un ccrtain nombre d'entreprises qui nous ont 
fait parvenir une contribution annuelle speciale. J e tiens a leur ex
primer notre plus vive reconnaissance et souhaite que d'autrcs suivent cet 
exemple. 

Notre association , avec 289 membres, reste l'un des groupcs les plus 
importants de l' AIPPI. 
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Les reunions de Munich, de Madrid et de Leningrad 
du Conseil des presidents 

La reunion de Munich (23- 26 mars 1970) du Conseil des Presidents a ete 
consacree avant tout au droit europeen des brevets. Elle a mis au point les 
instructions a donner aux representants de l' AIPPI qui devaient participer 
les 21 et 22 avril 1970 a Luxembourg a la troisieme session de la Conference 
intergouvernementale pour l'institution d'un systeme de delivrance des 
brevets. 

Le Conseil a en outre repris l'examen de la revision de l' Arrangement de 
:Madrid concernant l' enregistrement international des marques de fabrique 
et de commerce. Enfin, il a procede a un premier examen du texte des 
nouveaux reglements de l' AIPPI, d evenus necessaires a la suite de la revi
sion des Status decidee par le Congres de Venise de 1969 (le texte des nou
veaux Statuts a ete publie dans: Annuaire 1969 II p. 3 ss. et le compte
rendu de la reunion de Munich a paru dans: Annuaire 1970, p. 85 ss.). 

Le Conseil des presidents s'est reuni une seconde fois durant l'annee 
ecoulee, le 24 octobre 1970, a l'occasion du Comite executif de Jvladrid. 11 a 
pris connaissance du rapport qui lui a ete presente par notre membre, 
M. CHRISTIAN SoRDET, en sa qualite de rapporteur du Groupe de travail 
de l' AIPPI charge de suivre les developpements du projet de Convention 
etablissant une procedure europeenne de delivrance des brevets. 

Le Conseil a en outre decide que la question de la revision de l' Arrange
ment de Madrid concerant l'enregistrement international des marques 
serait a nouveau examinee a la prochaine reunion du Conseil des presidents 
qui se tiendra a Leningrad du 24 au 26 mai 1971. Ce sera la premiere fois 
dans l'histoire de l' AIPPI qu'un de ses organes siegera en URSS. 

Le comite executif de Madrid 

Toutes les questions traitees par le Comite executif qui s'est reuni a 
Madrid du 18 au 23 octobre 1970 ont fait l'objet de rapports des groupes 
nationaux publies dans l' Annuaire de l' AIPPI 1970, ainsi que d'un rapport 
de synthese du rapporteur general, M 0 PAUL MATHELY, que touslesmem
bres de notre association ont re<;u. D'autre part, le proces-verbal des delibe
rations et les decisions prises figurent dans l' Annuaire 1971 (I p. 53 ss.). 
Je peux par consequent me borner a resumer les principaux resultats des 
travaux de Madrid. 
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La resolution du Congres de Venise relative a la protection du nom commer
cial ( question 41 ) a ete completee et remaniee . 11 est propose qu e l'art. 8 de 
la Convention de Paris soit modifie afin que le nom commercial soit pro
tege dans tous les pays de !' U nion sans obligation de depöt ou d'enregistre
ment, qu 'il fasse ou non partie d 'un e marque. La resolution demande en
suite que lcs legislations nationales prevoient la protection en tant que nom 
commercial du nom patronymique, d 'une denomination de fantaisie, d'une 
designation de l 'obj et de l 'entreprise, d 'un element caracteristique ou d 'une 
abreviation du nom commercial ou encore d 'un embleme ou de tout autre 
moyen d'individu alisation de l'entreprise. Le nom commercial doit faire 
l'obj et d 'un droit exclusif qui peut etre obtenu par l' enregistrement, par 
l'usage ou par une notoriete suffisante. Le nom commercial d 'une grande 
reputation (de haute renommee) doit etre protege contre tout emploi ou 
enregistrcment par un tiers, meme pour designer des entreprises ayant des 
buts cli fferents, lorsquc le public pourrait etre induit en erreur ou que cet 
usage ou cct enregistrement causerait un prejuclice au titulaire du nom 
commercial. Notre association peut sans aucun doute souscrire entierement 
a la resolution adoptee a M adrid. 

Le Comite executif de Madrid a decide de poursuivre l 'etude de la 
question relative au certijicat d' auteur d'invention, sur la base du rapport 
etabli par le Graupe sovietique (Annuaire 1970, p. 215) . 

Apres avoir pris connaissance du rapport ( cf. Annuaire 1971 I p. 69 ss. ) 
presente par M. O'FARRELL (Argentine), le Comite executif a decide de 
continuer l' etude de la qu estion de la propriete industrielle dans lespays en voie 
de developpement et de presenter un nouveau rapport a l'une des prochaines 
reunions du Conseil des presidents, apres avoir pris contact avec l'OMPI 
et l'ONU et en tenant campte - rcndant par la hommage a !'excellent 
travail de notre membre, M. GEORGES GANSSER - du rapport du Graupe 
SUlSSe. 

La question de l' application des art. 2 et 15 de la Convention de Paris a trouve 
une Solution a M adrid. Le Comite executif a en effet adopte une breve 
resolution qui prevoit que tout ressortissant d'un pays de !'Union doitjouir 
dans tout autre pays unioniste des avantages accordes aux nationaux dans 
leur propre pays, non seulcment par la loi nationale, mais aussi par les 
arrangements internationaux. Le Comite exec utif s' est clone prononce en 
faveur d'une application aussi liberale que possible du principe de l 'assi
milation de l' etranger au national inscrit a l'art. 2 de la Convention. 

A Ja suite d'une vive et longue discussion, le Comite executif a decide de 
mettre a !'ordre du jour de la prochaine Assemblee generale qui se tiendra 
a l'occasion du Congres de Mexico en 1972 une proposition de modification 



- 8-

de l'art.X des Statuts, tendant a l'adjonction de l'espagnol comme Langue de 
travail pouvant etre utilisee dans les debats d es seanees plenieres de l' As
semblee generale, du Congres et du Comite executif. Meme si l' applieation 
de eette decision doit entrainer des frais supplementaires d 'interpretation, 
elle me p araitjudieieuse. L' AIPPI n' a en effet aueun interet a travailler en 
vase clos. N otre existenee ne se justifie que si nous prenons les m esures neees
saires pour faire eonnaitre nos idees et si nous eherehons a eonvainere les 
milieux qui doutent eneore de l'opportunite d 'unc proteetion effieaee des 
droits de proprietc industrielle. La proposition soumise au Congres, qui ne 
prevoit l' usage de la langue espagnol que lors des debats et non pas pour les 
doeuments n'est qu'un petit pas dans eette voie. 

L' application de la Convention internationale pour la protection des obtentions vege
tales (de 1961 ) a fait l'obj et d'une resolution du Comite executif, lequcl 
exprime ses eraintes quant a l'art. 13 eh. 9. Il semble en effet quc eet article 
ait ete interprete en ee sens que le produeteur ou le vendeur d'une nouvelle 
va riete n' es t autorise a ajouter une m arque a la denomination d'une variete 
que si eette marque est utilisee pour une classe de varietes produites par lui. 
Or, toute interdietion d'usage d'une marque pour une seule variete eontre
viendrait a l'art. 7 de la Convention de Paris, dans tous les pays ou l'usage 
d'une m arque ou l' intention d 'usage eonstitu e une eondition premiere de 
la validite de l'enregistrement. Le Comite exeeutif a clone juge opportun 
d'attirer l 'attention du Conseil de l'Union pour la proteetion des obten
tions vegetales sur ee point et quelques autres eneore. 

La question de la revision de ['Arrangement de Madrid concernant l'enregistre
ment international des marques, qui presente une importanee toute parti
euliere pour notre pays, desireux de sauvegarder les avantages resultant 
d'un texte qui a fait ses preuves, a egalement ete examinee a Madrid. Le 
Comite exeeutif, dans sa resolution, a tout d' abord deeide de eontinuer 
l'etude du probleme de l'independanee de l'enregistrement international 
par rapport a l'enregistrement au pays d'origine . Ensuite, il s'est prononee 
sur les points suivants, aeeeptes a la m ajorite: limitation territoriale obliga
toire, paiement d'une taxe pour ehaque classe, pas de transmission de ecr
tains doeuments pa r les BIRPI aux administratious nationales ni d 'obli
gation pour eux de requerir de tels doeumcnts eomme eondition de l' en
registrement international. Maintien du delai d'un an pour indiquer les 
motifs du refus de proteetion, le delai devant toutefois commeneer a eourir 
non de la date du dep6t international, eomme eela est le eas aetuellement, 
mais a partir de la publieation dudit enregistrement international. Le 
Comite exeeutif unanime a d'autre p art emis un avis favorable quant a 
l' emploi de l'anglais eomme deuxieme langue de travail. 
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En ce qui conccrne le «know how», Ie Comite executif a decide de pour
suivre l' etude de la question sur Ja basc du rapport de Ja Commission de 
travail reunie a Madrid et des obscrvations presentees en seance pleniere 
du Comite executif (cf. Annuairc 1971 I p .43ss .) . La discussion preJimi
naire a pcrmis de constater combien unc entente est difficile, etant donne 
que la notion du «know how» varie d'un pays a l'autre et que sa caracte
ristique est le secret. Deux methodes ont cependant ete envisagecs pour la 
protection du «know how »: l' adjonction d'un nouvel article ou l'adjonc
tion d'une nouvelle disposition au § 3 de l' art. 1 Obis de la Convcntion de 
Paris. II a en outre ete releve que le «know how » ou «savoir-fairc tech
nique » a une valeur marchande et peu t etre concede sous forme de licence, 
qu'il n 'a pas neccssairement bcsoin d'etre materialise SOU S des formes 
tangibles et qu'il peut porter aussi bien sur des objets brevetables qu e non 
brevetables. 

Enfin, le Comite executifa decide de supprimer la qu estion relative aux 
effets de la terriorialite des droits de marque en cas d'imjJortation non autorisee de jJro
duits. Etant donne les divergences de vues sur cette question, consideree 
par certains comme relevant tout autant du domainc de la concurrence 
que du droit des marques, aucun accord ne pouvait raisonn ablement etre 
envisage. 

Enfin, le Comite executif a decide d'inscrire a !'ordre du jour du Congres 
de Mexico (12- 18 novembre 1972) les questions non reglecs a Madrid. 
(En ce qui concerne l'orientation de travail pour le Congres de M exico, 
cf. Annuaire 1971 I p. 79ss .). 

En dehors des seances de travail, les membres du Comite cxecutif ont eu 
l'occasion de se retrouver lors de diverses manifestations organisees par Je 
Graupe espagnol, qui, par son president et Mme de Elzaburu en tout pre
mier, n'avait rien neglige pour assurer le succes de la reunion; nous l'en 
remercions encore bien sincerement. 

Les Bureaux internationaux reunis pour la protection de 
la propriete intellectuelle 

Au 1 er janvier 1971, I' Union de Paris comptait, comme a Ia meme epoque 
de l' annee precedente, 78 Etats, clont 15 lies par I' Acte de Stockholm de 
1967, entre en vigueur le 26 avril 1970, 39 par l'Acte de Lisbonne de 1958, 
21 par I' Acte de Londres de 1934 et 3 par I' Acte de La Haye de 1925. 

Aucune modification n'est intervenue en 1970 en cc qui concerne le
Etats membres des unions particulieres de 1vladrid (indications de proves 
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nance et enregistrement des marques), de La Haye (dessins et modeles in
dustriels), de Nice ( classification internationale des produits et des services 
aux fins de l'enregistrement des marques) et de Lisbonne (appellation d'ori
gine). 

En ce qui concerne l' Arrangement de Madrid relatif a l'enregistrement 
international d es marques, le Maroc a toutefois ratifie le texte de Nice de 
195 7, de sorte que seul le Vietnam est encore lie au texte de Londres de 
1934. 

Quant a l' Arrangement de Lugano de 1969 instituant une classification 
internationale des dessins et modeles, il n 'est pas encore entre en vigueur. 
Au cours de 1970, la Suede et la Tchecoslovaquie l'on ratifie et l'Irlande y 
a adhere. 

La Convention instituant l' Organisation mondiale de la propriete intellectuelle 
(01V1PI), signee a Stockholm le 14 juillet 1967, est entree en vigueur le 
26 avril 1970. Au 1er j anvier 1971, 22 Etats, clont la Suisse, avaient ratifie 
cette convention ou y avaient adhere. 

C'est dans le cadre de l'OMPI qu'apres plusieurs annees de travaux 
preparatoires effcctues par les BIRPI et des comites d'experts gouverne
mentaux, un Traite de cooperation en matiere de brevets ( PCT) a ete adopte par 
une Conference diplomatique tenue a ·washington (E .-U. ) du 25 mai au 
19juin 1970. 

De meme que les annees precedentes, les Bureaux internationaux reunis pour 
la jJrotection de la propriete intellectuelle ( BIRP I) ont deploye une intense acti
vite en faveur de la protection de la propriete intellectuelle. 

D epuis l'entree en vigueur de l'OMPI, ces Bureaux agisscnt en etroite 
collaboration avec le Bureau de cette nouvelle organisation. Du reste, le 
directeur d es BIRPI, le Prof. G . H . C. BoDENHAUSEN, a ete nomme Direc
teur general de l'OMPI et MM. ARPAD BoGSCH et JOSEPH VüYAME, Pre
mier et Second vice-directeurs generaux, tous trois conservant naturelle
ment leurs fonctions aux BIRPI. Je les felicite bien sincerement de la nou
velle m arque d'estime clont ils ont etc l'objet et j e saisis l 'occasion de les 
remercier pour leur inlassable et fructueuse activite. 

Apres avoir fait paraitre au cours de ces dernieres annees une loi-type en 
matiere de marques et une loi-type en matiere de brevets, les BIRPI / 
OMPI ont publie a fin decembre 1970 une « loi-type pour les pays en voie de 
developpement concernant les dessins et modeles industriels » ainsi qu'un commen
taire. On ne peut qu' esperer que les pays en voie de developpement s'ins
pireront de ces textes pour legiferer. 

A l'intention de ces pays, de nombreux stages ont ete a nouveau organises 
dans des pays m embres de la Convention de Paris - et aussi en Suisse - afin 
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de donner l'occasion a de jeunes fonctionn aires des offices nationaux de 
propriete industrielle de completer leurs connaissances et lcurs experiences 
pratiques. 

Revision de l' Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement 
international des marques 

J'avais passe en revue dans mon rapport de l'annee derniere (R evue 
suisse de la propriete industrielle et du droit d'auteur 1970, fase. 1, p.16) 
les diverses propositions de modifications de l'Anangement de !11adrid. 
J'avais releve a cette occasion qu 'une certaine reserve s'imposait a l' egard 
de ces modifications. L' Arrangement en effet, malgre ses imperfections, 
fonctionne a la satisfaction des milieux et des pays intcresses . On ne doit 
clone pas, sous le seul pretexte de nouvelles adhesions eventu elles, modifier 
des dispositions qui ont fait leurs preuves. 

Cette idee parait auj ourd'hui admise . C'est ainsi qu'a l'occasion des 
reunions organisees a Geneve en fevrier 1971 par les BIRPI, ces derniers 
ont laisse entendre qu'en ce qui concerne lcs propositions de modifications 
importantes de l' Arrangement de Madrid et campte tenu de l'avis des 
milieux interesses, leur intention etait de pu blier proehainement un avant
proj et de nouvelle convention independante de l' Arrangement de Madrid. 

Cette proposition me parait heureuse. Lorsque la nouvelle convention 
aura ete elaboree, ehaque pays pourra juger en connaissance de cause de 
Süll interet a y adherer. L' Arrangement de Madrid su bsistera dans sa 
forme actuelle, campte tenu des ameliorations qui pourront y etre appor
tees. 

Traite de cooperation en matiere de hrevets 

Apres quatre ans de travaux preparatoires, le Plan PCT des BIRPI a pu 
fare realise. U n Traiti de coopiration en matiere de brevets a en effet ete adopte 
au cours d'une Conference diplomatique qui s'est tenue a w·ashington du 
25 mai au 19 juin 1970 et a laquelle 77 Eta ts, clont 55 Etats membres de 
l'U nion pour la protection de la propriete industrielle (Union de Paris), y 
eompris la Suisse, ainsi que onze organisations intergouvernementales et 
11 organisations internationales non gouvernementales - clont l' AIPPI -
ont participe. 

Si le Traite a repris dans une large mesure les disposi tions du dernier 
proj et de plan PCT des BIRPI, quelques modifications importantes sont 
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eependant intervenues. Il en est en partieulier ainsi de la suppression de la 
derniere phrase de l'art. 27 eh. 5 du proj et, qui prevoyait que la date 
effeetive de toute demande internationale aux fins de l'etat de la teehnique 
etait dans ehaque Etat eontraetant reglementee par la legislation nationale 
de eet Etat et non par les dispositions de l'art.11 eh. 3 ou par toute autre 
disposition du Traite. Si le eontenu de eette disposition a ete supprime dans 
le texte, les Etats interesses (en partieulier les Etats-Unis d'Amerique) 
pourront eependant l'appliquer en faisant la declaration prevue a l' art . 64 
du Traite. 

Toute une serie de reserves ont en effet ete prevm·s. Les Etats contrae
tants pourront s' en reclamer afin d'eviter que telle ou telle disposition du 
Traite leur soit applieable. Ces reserves, qui font l'objet de l'art. 64, per
mettront en particulier a l'Etat interesse de declarcr qu'il n'est pas lie par 
les dispositions du chapitre II concernant l'examen preliminaire inter
national, qu'il n'exigera pas la publication internationale de demandes 
internationales, qu'il ne se considere pas comme lie par l 'art. 59 relatif a 
l' obligation de soumettre lcs differends a la Cour internationale de J ustiee 
de la Haye et enfin que le dep6t hors de son territoire d'une d emande inter
nationale le designant n'est pas assimile a un dep6t effectif sur Süll terri
toire aux fins de l' etat de la technique. L' etat qui se mettra au benefice de 
cette derniere reserve ne sera pas lie par l'art. 11 eh . 3; il a ainsi ete tenu 
compte des objections soulevees par la delegation des Etats-Unis a l' egard 
de cette disposition. 

Un nouveau chapitre (chap.IV) a ete ajoute au Traite; il institue un 
meeanism'e d'assistance technique en faveur des pays en voie de developpe
ment. Dans le cadre du Traite, cette assistance technigue s'exercera dans 
deux domaines: l'information technique et le perfectionnement des sys
temes d e brevet nationaux et regionaux. Il s'agit d'une täche importante 
entrainant de nouvelles attributions pour l'OMPI. 

Le vreu des milieux industriels de voir la r echerche centralisee en un 
seul office n'a pas ete suivi. On pouvait s'y attendre, etant donne le desir des 
grands Etats (Etats-Unis d' Amerique, J apon, Republique federale d' Alle
magne et URSS) de faire jouer a leur office national des brevets le r6le 
d'office de recherche a c6te de !'Institut international des brevets de La 
Haye. L'art. 16 m entionne toutefois que l'obj ectif final est l'institution 
d'une seule administration ehargee de la reeherehe internationale. Cela 
ressort du texte ( eh. 2), qui declare que « si en attendant l'institution d'une 
seule administration ehargee d e la reeherehe internationale, il existe plu
sieurs administrations ... »; d'autre part, le Comite de eooperation teeh
nique ( art. 56) a pour but « tant qu'il y a plusieurs administrations ehar-



- 13 -

gees de l' examen preliminaire interna tional, de veiller a ce que la docu
mentation et lcs methodes de travail soient aussi uniformes que possibl e» . 
Esperons qu e ces dispositions ne resteron t pas lettre morte. 

La question se pose pour la Suisse - qui a signe le Traite de ·w ashington 
le dernier jour de la Conference - de savoir si eile doit se mettre au bendice 
de l' une ou l'autre des reserves prevues par l' art . 64 et en particulier si eile 
doit declarer, au moment de la ratification du Traite, qu'elle n' entend pas 
etre liee par le chapitre II concernant l'examen preliminaireinternational. 

Pour le m oment, cette derniere question peut etre laissee en suspens. En 
effet, etant donne les efforts en cours pour m cttre sur pied une convention 
etablissant un e procedure europeenne de delivrance des brevets, il parait 
opportun d 'attendre de connaitre le texte definitif qui sera adopte par la 
Conference diplomatique avant de ra tifier le Traite de ·washington. 

Le projet de Convention instituant un systeme europeen 
de delivrance des hrevets 

L a conference intergouvernementale a tenu une troisieme session a 
Luxembourg du 21 au 23 avril 1970, divisee en deux parties : les j ournees 
des 21 et 22 avril ont ete consacrees a l'audition d es representants des orga
nisations interna tionales privees s'occupant de propriete industrielle. La 
Conference a ensuite siege le 23 avril sans ces derniers afin de tirer les 
conclusions des auditions intervenues et de decider de la suite des travaux. 

A une exception pres, les representants des organisations internationales 
privees se sont prononces en faveur de l' approche maximale, c'est-a-dire pour 
la prise en consideration dans la Convention elle-memc de clispositions 
concernant la validite des brevets apres leur cldivrance. Cette attitude cor
respondait au d esir de tous les milieux suisses interesses qui ont repondu a 
l'enquete ouvcrte a ce suj et par le « Vorort» de !'U nion suisse du com
merce et de l'industrie. 

Donnant suite a ce VO'.'.U, la Conference a invite le groupe de travail 11 ° I 
(charge de preparer les clispositions de foncl) a redigcr un projet de texte 
tenant compte de l'approche maximale. Une variante devait egalement 
etre prevue dans le cas ou la possibilite serait clonnee aux Eta ts contrac
tants de faire une reserve afin d 'exclure l 'application de l' approche m axi
male pendant une periode transitoire, soit d'une fac_;on generale soit pour 
certains domaines de la technique. La Conference a d 'autre part decide 
que l'approche maximale n' entrainerait p as l'institution d'une instance 
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judieiaire supranationale. La eompetenee des tribunaux nationaux sera 
clone entierement sauvegardee. 

A ee sujet, on peut toutefois se demander s'il ne eonviendrait pas de 
revenir sur eette question. En effet, seul un tribunal supranational serait a 
meme d 'assurer l'uniformite neeessaire en matiere de jurisprudenee. Afin 
d'eviter toute diseussion sur la legitimite d'un tel tribunal au r egard du 
droit national et de la Constitution federale en partieulier, on pourrait 
proposer la ereation d'un tribunal adrninistratij, organe supreme de reeours 
dans le eadre d e l'Offiee europeen des brevets. 

Une autre question importante pour notre pays est eelle d e la brevetabilite 
des produits pharrnaceutiques, des produits chirniques ainsi que des denrees alirnentaires 
etfourrageres pour lesquelles on ne peut aujourd'hui qu'obtenir des brevets 
de proeedes. 

Etant donne l 'opposition que les eaisses d'assuranee-maladie avaient 
manifestee lors de l' elaboration d e Ja loi sur les brevets de 1954 a l' eneontre 
de la brevetabilite des produits pharmaeeutiques, le direeteur du Bureau 
federal de la propriete intelleetuelle prit !'initiative de reunir a Berne le 
28 aout 1970 les representants des diverses assoeiations et branehes in
dustrielles interessees ainsi que les r epresentants des eaisses de maladie 
pour diseuter du probleme d eja au stade preliminaire aetuel. 

On a pu eonstater a eette oeeasion que les eaisses d' assuranee-maladie 
persistaient, pour le moment du moins, dans leur opposition, bien que les 
representants de l'indus trie ehimieo-pharmaeeutique aient insiste sur le 
fait que la brevctabilite d es produits ehimiques et pharmaeeutiques ne 
pouvait pas entrainer de hausse de prix, ne serait-ee deja qu'en raison de la 
eoneurrenee. On ne doit d' autre part pas oublier qu'un grand nombre de 
pays , meme a r egime eommuniste, autorisent la brevetabilite d e ees pro
duits et que d'autres envisagent serieusement d'adopter le meme systeme. 

Il eonvicnt d e remarquer que eette question interesse non seulement 
l'industrie ehimieo-pharmaeeutique, m ais toutes les branehes de l'in
dustrie suisse. L e probleme en effet n'est pas de savoir si notre pays intro
duira ou non d ans sa loi interne la brevetabilite d es produits ehimiques et 
pharmaeeutiques ainsi que d es denrees alimentaires et fourrageres. Il 
s'agit de d ecider s'il entend partieiper ou non a l' ceuvre d 'unifieation d e la 
proeedure d'oetroi d es brevcts par la ereation d'un brevet europeen ou s'il 
en restera a l' eeart, avce tous les ineonvenien ts en resultant pour l' ensemble 
d e l'eeonomie suisse. En eas d'abstention, eommcnt expliquerait-on aux 
autres pays pourquoi nous reclamons ehez eux une proteetion par brevet 
d e nos invcntions, que nous r cfusons d'aecorder ehez nous aussi bien a nos 
ressortissants qu'aux d eposants etrangers? 
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Le simple risque invoque par les caisscs-maladie d'une augmentation des 
prix- argument qui n'est du reste etaye par aucune prcuve quelconquc - ne 
saurait faire obstacle a une participation de la Suisse a l' ccuvre d'unification 
visee par la Convention europeenne cn discussion . Cela d'autant moins 
qu'on doit egalcment examiner ce probleme dans Je caclre des efforts 
cleployes actuellement par notrc pays pour participer sous une forme ou 
une autre a l'integration de l'Europc. 

La question interesse clone bien l'ensemble de l'economie suisse. C'est 
sur ce plan qu'il faut se plaeer. Meme dans l'hypothese ou il clevrait en 
resulter une legere hausse des prix de certains procluits - ee qui est con
teste -, c'est voir les choses par le petit bout de la lunette que d'invoquer ee 
pretexte pour s'opposer a ce que les inclustries chimique, pharmaceutique 
et alimentaire soient placees, en ce qui concerne la brcvetabilite de leurs 
procluits, sur le meme piecl que les autrcs inclustries. 

Les representants des eaisses-malaclie ont d'ores et cleja laisse entendre 
que ees dernieres recourraient eventuellemcnt au refercndum pour s'oppo
ser a une modification de la loi sur les brevets. 

On ne doit cependant pas oublier que si la Convention instituant un 
systeme europeen de delivrance des brevets prevoit - comme cela est en
visage - la possibilite pour les Etats membres de la denoncer, la Suisse 
pourra ratifier le texte par la procedurc normale, ou y adherer, sans possi
bilite de referendum. Les dispositions conventionnellcs deviendraient 
dircctement applicables dans notre pays, inclepcnclamment de toute modi
fication de la loi sur les brevets, comme cela a deja ete le cas a l'occasion 
de la ratification des textes de Lisbonne et de Stockholm de la Convention 
de Paris. 

Mais meme si la question clevait etre posee a l'occasion d'une revision de 
la loi sur les brevets, je suis persuade que le bon sens triompherait et que 
tous les milieux suisses, interesses a ce que notre pays poursuive ses efforts 
pour etre a la pointe du progres dans le domaine de la recherche, se pronon
ceraient sans exception en faveur de l' ccuvre cl'unification entreprise actucl
lement sur le plan europeen. 

Quelques autres questions en discussion concernant la procedure d'octroi 
du brevet europeen interessent particulierement nos milieux: 

Il en est ainsi de l' accessibilitrJ. L'avant-projet envisageait la non-acces
sibilite pour les nationaux des Etats non contractants qui soumettent la 
delivrance des brevets a la realisation de conditions qui ne peuvent etre 
satisfaitcs que sur le territoire de l'Etat en question. Cette disposition a ete 
consideree par nos milieux comme peu heureuse, mais comme un moyen 
peut-etre utile de negociation pour obtenir que les Etats-Unis d' Amerique 
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modifient leur proeedure d'interferenee. Finalement, a la suite de la eon
clusion du Traite de eooperation en matiere de brevets (Traite de w·ashing
ton), il a ete prevu d'eliminer toute diserimination et de prevoir la plus 
!arge aeeessibilite pour tous lcs membres de l'Union de Paris. 

Le groupe de travail n° Ia d'autre part envisage l'unification de la duree du 
brevet a vingt ans, tout en prevoyant la possibilite pour les Etats eontraetants 
de faire une reserve, e'cst-a-dire de ne pas appliquer l'harmonisation inter
venue pendant une periode determinee. 

Alors que les milieux suisses se sont prononees generalement eontre le 
cumul de la protection, les avis des organisations internationales entendues a 
Luxembourg les 22 et 23 avril 1970 ont ete partages et la Conferenee s'est 
prononeee pour son maintien. 

En ee qui eoneerne l' etat de la technique et le niveau inventij, nos milieux se 
sont prononees en faveur de la premiere variante de l'art. 13, selon laquelle 
les doeuments vises a l'art. 11 eh. 3 (le eontenu de demandes anterieures 
ayant fait l'obj et d'une demande de publieation au jour du dep6t de la 
demande de brevet europeen) ne doivent pas etre pris en eonsideration 
pour juger de la nouveaute. 

L'art. 11 eependant - de meme qu'a Luxembourg lors de la reunion du 
mois d'avril 1970 - a fait l'obj et de vives eritiques. Le president de la Con
ference a toutefois declare que eette disposition ne devait pas etre diseutee, 
etant donne qu'elle eorrespond a eelle figurant dans la Convention sur 
l'unifieation de eertains elements du droit d es brevets signee a Strasbourg 
dans 1c eadre du Conseil de l'Europe en 1963. Etant donne eependant que 
les Etats signataires de la Convention de Strasbourg partieipent egalement 
aux travaux de Luxembourg pour l'elaboration d'un systeme europeen de 
delivrance des brevets, rien ne s'opposerait, si la disposition de l' art. 11 
eh. 3 etait amendee, a ee que l' on modifiät d e la meme fac;:on la Convention 
de Strasbourg; eela d evrait etre d'autant plus faeile que eette derniere 
n'est pas eneore entree en vigueur. On peut clone souhaiter que la diseus
sion soit reprise sur ce point. 

L'obligation prevue pour le deposant de presenter un abrege de sa de
mande de brevet n'a pas reneontre d'opposition dans nos milieux, dans la 
mesure ou eet abrege ne servira qu'a des buts doeumentaires et n'aura au
eun effet juridique sur la protection aeeordee. Il eonviendrait cependant 
que l' abrege etabli par le deposant soit eontr6le et, le eas eeheant, reetifie 
par l'Offiee europeen des brevets ou meme, de prfferenee, par }'Institut 
international des brevets de La Haye. 

Les eoneurrents ayant non seulement un interet, mais le droit de con
naitre le libelle des premieres revendieations prises par le deposant, la 
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publication des revendications originales devrait etrc prevue meme dans Je ca 
Oll celles-ci ont ete modifi ecs ou remplacees. La publication dans Ja langue 
d'origine devrait toutcfois suffirc. 

Nos milicux sont d 'avis quc la solution ideale serait l'examen immediat de 
nouveauti. Ccpcndant, pour tcnir comptc des difficultes d' ordrc pratique, ils 
sc rallient a un examen dijfiri dans la m esurc Oll il intervicndrait au plus tard 
6 mois apres la rcception du rapport de recherches . Un examen rapide es t 
en effet indispensable pour Ja securite du droit ; de plus, il cs t scul a meme 
de renseigner cn particulicr ]es petites et moyenn es entrcprises sur la pro
tec tion legale qui p eut etre accordee a leurs inventions et par consequent 
sur la « valeur » de ces derniercs. 

Le texte du nouvel avant-projct qui sera examin e p ar la Conference 
intergouvernemcntale a sa session d 'avril 197 1 ticnt compte du desir des 
milieux interesses et prevoit que la requetc cn examen pourra etre presentee 
jusqu'a l'cxpiration d'un delai de 6 mois a compter de la da te a laquclle le 
Bulletin cu ropeen des brevets aura mentionne la publication de l'avis docu
mentaire sur l' etat de la technique. Comme d 'autre pa rt, toute dem ande 
de brevet dcvra etre publiec 18 m ois apres le depöt de la dcmande, on aura 
pratiquement un cxamen differe de deux ans environ, ce qui est raison
nable. 

Tous les milieux suisses interesses sont prcts d'autre part a accepter une 
procidure d'opposition dijfirie. L c delai de douzc mois tout d 'abord prevu a ete 
reduit a neufmois dans le nouvcl avant-projct. 

Nos milicux, dans leur m ajorite, sont d'avis que la «division d' cxam cn» 
competente pour examiner la dem ande de brevet europeen a partir du 
moment Oll cessc la competence de la «scction d 'examen » devrait avoir 
une composition completement differente de ccttc dcrniere. On ne doit en 
effe pas perdrc de vue quc les decisions qui seront prises clans le cadre de la 
procedure d'octroi du brevct europecn au ront des repercussions, sinon en 
droit, du moins en fait, dans tous les pays europeens non membres de la 
Convention. 

Les avis de nos membrcs ont ete partages quant a la possibiliti privue pour 
le prisident de l' Office eurojJien des brevets d' etre saisi pour avis par La Grande 
Clzambre de Recours. On comprend certes les avan tages d'une tclle procedure ; 
il peut cependant en resulter des inconvenients si, ulterieuremen t, une 
section de recours cs t saisie du meme probleme. Les clispositions necessaires 
cloivent etre prevues pour cctte clerniere puisse se prononcer en toute in
dependance, sans etre liee par l'avis donne par le presiclent de l'Office 
europeen des brevets. 
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En ce qui concerne la presentation du rapport de recherches du Traite de coope
ration en matiere de brevets (Traite de Washington de 1970) a la place du rapport 
de recherches du brevet europeen, !' Institut international des brcvets de La Haye 
devrait avoir l'obligation d 'e tablir un rapport complementaire dans tous 
les cas. En effet, l'examinateur ne disposera en principe d'aucune docu
mentation. Or, il devrait etre a meme de juger si la rccherche intervenue 
dans le cadre du Traite de \i\Tashington est complete par rapport a la docu
mentation clont dispose !'Institut international des brevets de La H aye . 
D 'autre part, le brevet europeen sera delivre et existera independamment 
de la procedure de demande prevue par le Traite de cooperation en 
m atiere de brevets. Pour ces motifs, la « possibilite» offerte par l'actuel 
art. 122 a !'Office europeen des brevets, qui rcc;oit un avis de recherches 
etabli dans le cadre du Traite de Washington, de demander un comple
m ent a !'Institut international des brevets de La Haye devrait etre trans
formee en une «obligation». 

T elles sont les principales questions sur lesquelles nos milieux se sont 
prononces. Nous n' avons pas manque de faire connaitre les avis exprimes 
au Bureau federal de Ia propriete intellectuelle. 

A la suite de la session d'avril 1970 de la Conference intergouverne
mentale, les organisations interna tionales privees, clont l' AIPPI, avaient 
eteinvitees a prendre encore position par ecritsur les dispositions del'avant
projet en ce qui concerne tant les principes que les details. Aucun delai ne 
leur avait ete fixe, mais elles avaient ete rendues attentives au fait que les 
travaux des groupes de travail reprendraient en septembre 1970. 

La Conference intergouvernementale tiendra une quatrieme session 
(sans les representants des organisations internationales privees) a Luxem
bourg du 20 au 30 avril 197 1. Au cours de cette session, la Conference s'ef
forcera de mettre au point l' avant-proj et de Convention et le Reglement 
d' execution. Les organisations internationales privees seront ensuite de 
nouveau entendues; la Conference diplomatique chargee d'adopter la 
Convention est prevue pour fin 1972 ou debut 1973. 

Projet d' Arrangement de Strasbourg concernant la classification 
internationale des brevets 

Le 24 mars 1971 a ete signe a Strasbourg, dans le cadre de l'O MPI et du 
Conseil de l'Europe, un nouvel Arrangement concernant la classification 
internationale des brevets. 
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Est-ce a dire que la Convention du 19 decembre 1954 conclue dans le 
cadre du Conseil de l'Europc sur le meme sujet et actuellement en vigueur 
entre quinze pays, clont la Suisse, n' a pas fait ses preuves? Certes non, bien 
au contraire. C' es t en effet le succes remporte par la classification inter
nationale aupres de pays non membres du Conseil de l'Europe qui a engage 
ce dernier et les BIRPI a unir lcurs efforts en vue de transformer cette 
Convention en un Arrangement de caractere universel, tout en plac_;ant les 
parties contractantes sur un pied d' egalite. 

En effet, si la Convention de Strasbourg de 1954 prevoit la possibilite 
pour tous les pays de l'Union de Paris d'adherer, elle ne permet pas a ceux 
qui ne sont pas membres du Conseil de l 'Europe de participer aux travaux 
du Comite d' experts charge non seulement d'etablir, mais de tenir regu
lierement a jour la classification. 

C' est pourquoi le Comite d'experts en brevets du Conseil de l'Europe 
est arrive a la conclusion, a sa Session de novembre 1967: a) qu'il etait 
necessaire de donner a la classification un caractere plus universel en vue 
de faciliter son adoption sur 1c plan mondial, b) que les pays qui appliquent 
la classification devraient etre encourages a adherer a la Convention euro
peenne et c) que le secretaire general du Conseil de l'Europe devrait 
etudier, en collaboration avec les BIRPI, les mesures qui pourraient per
mettre d' atteindre cet objectif. 

A la suite des negociations ouvertes entre le Secretariat general du Con
seil de l 'Europe et les BIRPI, ces deux organisations sont tombees d'ac
cord en 1968 sur les bu ts a atteindre et celles on t insti tue un nouveau Comite 
d' experts ad hoc, qui a ete charge de rediger un avant-proj et d'Arrange
ment. Le proj et elabore a ete communique a fin aout 1970 a tous les par 
membres de l'Union de Paris, qui ont ainsi eu la possibilite - comme cela a 
ete le cas en Suisse - de prendre l 'avis des milieux nationaux interesses. 

Le proj et des experts a ete mis au point et adopte par une Conference 
diplomatiqu e qui s'est tenue a Strasbourg du 15 au 24 mars 1971. 

Le nouvel Arrangement s'inspire des dispositions de la Convention 
europeenne sur la classification internationale des brevets d'invention du 
19 decembre 1954, de l' Arrangement de Nice concernant la classification 
internationale des produits et des services aux fins de l' enregistrement des 
marques revise a Stockholm en 1967 et de l' Arrangement de Locarno 
instituant une classification internationale pour les dessins et modeles 
industriels de 1969. 

Les pays auxquels s'appliquera !'Arrangement seront constitues en une 
Union particuliere et adopteront une meme classification dite « classi-
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fication internationale d es brevets » pour les brevets d'invention, les certi
ficats d'auteurs d'invention, les modeles d'utili te et lcs certificats d'utilite. 

La classification proprement dite ne fait pas partie integrante de l 'Ar
rangem ent afin d e ne pas obliger les pays p arties a ce dernier a publier le 
texte entier de la classification dans leur collcction officiellc d e lois et de 
traites et egalement afin de facilit er les revisions d e la classification. 

En ce qui concerne sa portee juridique et son application, la classifica
tion n'a elle-meme qu'un caractere administratif; chaque pays pourra 
naturellem ent lui attribuer la portee juridique qui lui conviendra. La 
classification pourra etre appliquee a titre d e systeme principal ou de 
system e auxiliaire. Lcs symboles rclatifs a la classification figureront dans 
les documents et publica tions officiels. Enfin, les pays qui ne procedent pas 
a un exam en de la brevetabilite des inventions et les pays d ans lesquels la 
procedure en delivrance des brevets ne comporte p as de recherche de l' etat 
de la technique auront le droit d e faire une reserve en ce qui concerne 
l'application d es symboles de la classification. 

Un comite d' exp erts a ete institue et charge d e reviser la classification 
et d' encourager son application uniforme. Chaque pays m embre d e 
l'Union particuliere sera represente au Comite d 'experts. 

L es modifications et complemen ts qui impliquent une transformation de 
la structure fondamentale de la classification ou qui entrainent un travail 
important d e reclassification devront etre adoptes a la majorite des trois
quarts d es pays representes. 

Les dispositions administratives du proj et d ' Arrangement ont ete redi 
gees sur la base d es dispositions de l' Acte de Stockholm d e la Convention d e 
Paris et d e ses Arrangements p articuliers. L'U nion particuliere aura son 
propre budget. 

Tout pays partie a la Convention d e Paris aura le droit d e ratifier le 
nouvel Arrangement ou d'y adherer. 

En vu e de realiser un equilibre entre lcs pays anterieurement parties a 
la Convention europeenne et les autres pays parties a la Convention de 
Paris, il a ete prevu que l' Arrangement entrera en vigueur un an apres qu e 
les instruments de ra tification ou d 'adhesion auront ete deposes par les 
d eux-tiers d es pays parties a la Convention europeenne et au moins par 
trois pays parties a la Convention de Paris qui n' etaient pas anterieure
m ent lies par la Convention europeenne et clont l'un au moins est un pays 
ou plus de 40 000 d em andes de brevets ou d e certificats d'auteurs d'inven
tion sont deposees chaque annee . 

Afin d'eviter que d es pays ne soient simultanement membres de la Con
vention europeenne et de l' Arrangem ent, les pays parties a la Convention 



- 21 -

europeenne qui ra tifieront l' Arrangement ou y adhereront seront obliges 
de denoncer la Convention au plus tard avec effet a partir du jour ou 
l' Arrangemen t entrera en vigueur a leur egard . 

T elles sont lcs principales dispositions de ce nouvel Arrangem ent. Espe
rons que les espoirs mis en lui se realiseront et que la cl assification inter
nationale sera appliquee dans un nombre de pays sans cessc croissant. Cela 
au plus grand profit de tous ceux qui doivent faire d es recherches dans les 
collcctions de brevcts . 

L ' Arrangement reste ouver t a la signature a Strasbourg jusqu' au 
30 septembre 1971. D es cettc date, 1c tex te original sera depose aupres de 
l'OMPI, a Genevc, ou lcs E ta ts qui le desireront pourront deposer leur 
instrument d 'adhesion. 

La protection des indications de prnvenance 

1. D ans 1c rapport annu el presente a notrc Assemblee generale du 18 
m ars 1970, j 'avais relcve qu e des negociations en vue de conclure un accord 
avec la France dans le domaine de la jJrotection des indications de provenance s'ou
vriraient vraisemblablement encore dans le courant de l'annee. 

Effectivement, une premiere phase de negociations s'est deroul ee a 
Berne du 6 au 10 juillet 1970. Les pourparlcrs ont abou ti a l'elaboration 
d'un proj et de Traite qui correspond dans une large m esure au Traite 
germano-suisse de 1967, entre en vigueur le 30 aout 1969. 

Le nom « Suisse » et les noms de nos cantons, ainsi que leur traduction , 
seront reserves en France pour les produi ts suisses et ne pourront etre 
utilises qu e dans lcs condi tions prevues par la legislation suisse. Il en sera de 
meme en Suisse pour le nom de la R epublique frarn;:aise ainsi que les noms 
des anciennes provinces frarn;:aises et les denominations traditionnelles de 
regions du terri toire fran c;:ais . 

Comme cela a ete le cas pour le Traite germano-suisse, les textes des 
denominations geographiques suisses et fr anc;:aises caracteristiques pour 
certains produi ts figureront dans des annexes au Traite. La protec tion de 
ces denominations sera en principe limitee aux produits auxquels elles ont 
ete attribuees. 

La liste des denominations franc;:aises qu e l'on desire proteger en Suisse 
du c6te fran c;:ais contient toutes les appella tions d 'origine contr6lee et les 
denominations de qualite contr6lee des vins et spiritueux ainsi qu 'un cer
tain nombre d 'autres denominations qui se rapportent a d' autres produits 
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agricoles ( en particulier les fromages), a des eaux minerales et a quelques 
produits industriels. 

Une enquete a ete ouverte en Suisse afin d'etablir la liste de nos propres 
denominations; cette liste correspond dans une large mesure a celle qui est 
annexee au Traite germano-suisse. 

Les denominations figurant sur les deux listes feront l'objet de nouvelles 
negociations qui auront lieu a Paris du 10 au 14 mai 1971. Le Traite devrait 
pouvoir etre definitivement mis au point a cette occasion. 

2. Ainsi que je l'avais laisse entrevoir dans mon rapport de l'annee der
niere, le Conseil federal a presente au debut de septembre 1970 un projet 
de loi - adopte entre temps par les Chambres federales - tendant a ajouter 
a l'actuelle loi federale sur les marques de fabrique et de commerce de 
1890 un nouvel art. Jßbis. Cette disposition doit permettre au Conseil federal, 
lorsque l'interet general le justifie, de fixer par ordonnance les conditions 
d'emploi d'indications de provenance telle que «Swiss made». Le controle 
de la qualite pourra par exemple etre une condition pour l'usage de cette 
denomination. 

Le nouvel art. 18bis aura une portee generale et pourra servir de base 
pour assurer une meilleure protection a toutes les indications de prove
nance de notre pays, quelle que soit la branche interessee. Mais, c'est l'in
dustrie horlogere qui, a sa demande, en beneficiera en tout premier lieu. 
Le projet d'ordonnance que le Conseil federal envisage de promulguer 
prevoit que, selon la disposition elaboree d'un commun accord par les 
autorites et l'industrie horlogere, seule sera autorisee a porter une designa
tion d'origine «suisse» une montre clont le mouvement a ete assemble, mis 
en marche, regle et controle en Suisse, clont 50 % au moins de la valeur de 
toutes les pieces constituees provient d'une fabrication suisse et qui a subi, 
en Suisse, le controle officiel de la qualite. 

Ainsi que vous le savez, la revision totale de la loi federale sur les marques 
ne porte pas sur les art. 18 a 20 (indications de provenance) et 21 a 23 
(mentions de recompenses industrielles). L'idee est que ces dispositions 
feront l'objet d'une revision totale lorsque la nouvelle loi sur les marques 
sera sous toit. L'insertion d'un nouvel art. 18bis dans la loi sur les marques 
n'intervient clone qu'a titre provisoire. Toutes les questions que pose la 
protection des indications de provenance devront etre examinees dans un 
avenir prochain. Les experiences qu'on aura entre temps faites avec la 
protection de la designation « Swiss made » seront a cet egard certainement 
utiles. 
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Revision totale de la loi sur les marc1ues 

A Ja suite de l' envoi Je 27 mai 1969, en commun avec le «Vorort» de 
l 'Union suisse du commerce et de l'industrie, de notre avis sur J'avant-projet 
de nouvelle loi sur les marques (cf.Revue suisse de la propriete industrielle et du 
droit d' auteur 1969, p.127- 146), nous etions en droit d' esperer que Je 
Bureau federal de la propriete intellectuelle presenterait dans le courant de 
1970 un nouveau proj et tenant compte dans toute la mesure du possible 
des propositions d'amendement suggerees, qui serait soumis a une com
mission d'experts dans laquelle tous les milieux interesses seraicnt repre
sentes. Helas, comme sceur Anne, nous n'avons rien vu venir. 

On ne saurait cependant, nous le reconnaissons voJontiers, en imputer la 
faute au Bureau federal. Nous connaissons tous les tä.ches tres diverses clont 
il doit s'occuper. Et, de meme qu 'on ne peut pas etre a la fois au four et au 
moulin, les memes personnes ne peuvent a la fois participer aux tres nom
breuses reunions qu'entraine Je projet de brevet europeen, par exempJe, 
et mettre au point un nouveau projet de loi sur les marques. 

Independamment des propositions que nous avons faites en 1969, la 
question peut se poser de savoir s'il ne conviendrait pas d'introduire l'exa
men prealable de nouveaute. Cet examen serait en effet aujourd'hui pos
sible du fait de la reorganisation du service des recherches et de la nouvelle 
cartotheque des marques. Car, independamment des preferences que peu
vent avoir les titulaires de marques pour une procedure de simple enre
gistrement, comme cela est actuellement le cas, ou pour une procedure 
d'opposition ou d' examen prealable, on ne doit pas oublier qu'il convient 
egalement de tenir compte de l'interet public. Or, il est evident que la 
coexistence dans le registre de deux marques identiques ou similaires pour 
des produits de meme nature, appartenant a deux titulaires differents, est 
propre a induire en erreur. 

Esperons que le Bureau federal sera prochainement a meme de mettre 
au point son nouvel avant-projet et de le publier. 

Le Bmeau federal de la propriete intellectuelle 

Le 21 decembre 1970, le Bureau federal de la propriete intellectuelle a 
delivre le 500000e brevet depuis sa creation, a l'occasion d'une petite cere
monie au cours de laquelle son directeur, M. ,,v ALTER STAMM, a retrace 
brievement l'histoire du Bureau. D es allocutions ont egalement ete pro
noncees par M. A. RIESER, secretaire general du D epartement federal de 
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j ustice et police, M. J osEPH V OY AME, second vice-directeur general d e 
l'OMPI, M. A. BRAUN, president d e l' Association suisse d es conseils en 
matiere d e propriete industrielle ainsi que par votre presiclent, qui a parle 
au nom tant d e notre association que du «Vorort» de l'U nion suisse du 
commerce et de l'industrie. 

J e n'ai pas manque, a cette occasion, d e remercier le directeur du Bureau 
federal et tous ses collaborateurs pour les services qu'ils renclent chaque 
jour a l' economie suisse taut entiere. D e la protec tion d es inventions clepend 
en effet l'ampleur des recherches et ces dernieres permettent a l'economie 
suisse de se maintenir a la tete du progres, condition essentielle pour pou
voir lutter a armes egales avec nos concurrents etrangers. 

Au cours de l'annee, M. PAUL BRAENDLI, chef du Service des marques, a 
ete nomme vice-directeur. J C lui ai adresse en votre nom les felicitations 
du Groupe suisse, que j e renouvelle ici. 

Au cours de l'annee ecoulee, 19 406 ( 1969: 19 524) d em andes de brevets 
ont ete cleposees en Suisse, clont 5927 (5850) en provcnance d e la Suisse. 

20427 (19662) demandes de brcvets ont ete liquidees . 17125 (16352) 
brevets ont ete delivres et 2364 (2638) demandes ont ete r ej etees ou retirees 
dans la procedure sans examen prealable, alors que 450 ( 423) brevets ont 
ete delivres et 488 (249) d emandes ont ete r ej etecs ou rctirees clans la pro
cedure avec examen prealable de nouveaute. 

Dans le domaine des marques, le nombrc d es dep6ts s'est eleve a 7011 
(7530); 6647 (7300) marques ont ete enregistrees, lcs autres ayant ete 
retirees ou rejetees. 

Des 13 059 ( 12 989) marques inscrites au Registre international des 
marques en 1970, 1979 (2 074) proven aient de notrc pays . La protection en 
Suisse a ete refusec completement ou partiellement a 1778 ( 1731) marques 
internationales. 

Quant aux dep6ts de dessins et modeles industriels, ils se sont eleves a 571 
(656) en 1970, clont 535 (640) ont abouti a un enregistrement, les autres 
demandes ayant ete r etirees ou rejetees . 

Conclusions 

Les quelques points examines dans le present rapport temoignent de la 
complexite des problemes de propriete industrielle et de l' evolution perma
nente du droit d ans ce clomaine. Nous ne d evons pas nous en etonner, car 
cette branche, plus peut-etre que n'importe quelle autre, doit tenir campte 
des besoins de la vie economique et , par consequent, s'aclapter sans cesse 
aux imperatifs d e cette derniere. 
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Si autrefois la connaissance du droit national etait Ja principale pre
occupation des milieux interesses, il n' en est plus de meme aujourd'hui. 
De plus en plus, les affaires se traitent sur le plan international et exigent de 
ceux qui s'en occupent une bonne connaissance des lois et reglementations 
des autres pays. 

On peut certes se rejouir des progres realises ici et la dans la protection 
des droits de propriete industrielle. C'est ainsi qu'on a appris avec satis
faction que le gouvernement itaJien avait decide de soumettre au Parle
ment un projet de Joi visant a assurer Ja protection par brevets des inven
tions de procedes realisees dans l'industrie pharmaceutique, la duree de 
protection etant, iJ est vrai, limitee a 10 ans. 

La nouvelle loi indienne sur les brevets nc saurait en revanche donner 
satisfaction. La reduction draconienne de la duree des brevets et le regime 
severe de licence obligatoire qui ont ete decides dans le domaine chimico
pharmaceutique risquent fort d'aller a fin contraire du but vise, qui est de 
proteger la sante publique. Car, sans contreprcstation adequate, quelle 
entreprise serieuse est prete a investir des sommes considerables dans la 
recherche et dans la fabrication des produits pharmaceutiques si elle doit 
craindre qu'apres quelques annees deja ses inventions soient servilement 
copiees par des concurrents qui n'auront rien depense pour la recherche? 

Dans d'autres pays egalement, en particulier en Amerique latine, des 
tendances se manifestent, visant a reduire la duree des brevets d'une fa<;:on 
generale ou par une stricte application de l'obligation d'exploiter. Certes, 
il convient de tenir compte des besoins des pays en voie de developpement 
et de leur desir de favoriser une production nationale. Mais a une epoque 
ou on ne parle que de developpement des echanges entre pays, d'integra
tion, de concentrations et de rationalisation ainsi que de la n ecessite de 
lutter contre la hausse du cout de la vie et l'inflation, il est pour le moins 
paradoxal de recourir d'une fa<;:on systematique aux methodes surannees 
de l'autarcie et d'obliger le titulaire d'un brevet a l'exploiter dans le pays 
meme lorsque cela ne serait pas necessaire pour sauvegarder les interets de 
l'economie nationale et alors qu'une concentration de la production aux 
endroits les plus favorables permettrait une importation a des conditions 
plus avantageuses. 

D'une maniere generale, l'esprit de cooperation a heureusement encore 
progresse en 1970 sur le plan international. C' est ainsi qu'a pu etre signe a 
vVashington, le 19 juin 1970, le Traite de cooperation technique en matiere 
de brevets (PCT) dontj 'ai deja parle. 

Au cours de 1971 , les efforts sur le plan europeen seront activement 
poursuivis et on peut esperer que les projets de Convention instituant un 
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systeme europeen de delivrance des brevets et de Convention etablissant 
un brevet commun pour les Etats membres de la CEE pourront etre 
adoptes au debut de 1973 au plus tard . 

Les arrangements internationaux ne rendent cependant pas superflu 
certains accords bilateraux dans d es domaines determines. C' est ainsi que 
j'ai eu l'occasion de mentionner les negociations actuellement en cours avec 
la France pour conclure un Traite en vue de proteger les indications de 
provenance. 

Du 15 au 17 decembre 1970, une delegation de l' economie privee que 
j'ai eu l'honneur de presider s'est rendue a Moscou pour examiner avec 
une delegation du Comite des inventions et des decouvertes de l'URSS la 
possibilite d'assurer une meilleure protection des droits de propriete in
dustrielle des ressortissants d es deux pays. 

L'entente intervenue a ete concretisee par la signature d'un proces
verbal. Il va de soi que la delegation suisse, n'ayant aucun caractere 
officiel, n'a pu que preparer le terrain en vue de la conclusion de deux 
accords: l'un tendant a faciliter le recours aux procedures d'octroi de 
brevets, de marques et de dessins et modeles industriels, et l 'autre relatif 
a la protection d es indications de provenance. 

II appartient m aintenant au Bureau federal de la propriete intellectuelle 
de donner suite a l'entente intervenue et d'entamer des negotiations offi
cielles. Il est probable que ces negociations, qui porteront tout d'abord sur 
la protection d es indications de provenance, commenceront dans le cou
rant de cette annee. 

Le droit de la propriete industrielle ne pourra evoluer favorablement que 
si l'on tient compte des b esoins des interesses . C'est pourquoi le Groupe 
suisse de l' AIPPI, en 1970 comme au cours d es annees precedentes, s'est 
efforce, chaque fois qu'il avait la possibilite de faire connaitre son opinion, 
de prendre prealablement I'avis de tous ses membres, qui ont ete reguliere
m ent consultes, par exemple sur toutes les questions qui ontfaitl'objet d'une 
enquete du Bureau federal de la propriete intellectuelle. 

Nos m embres ont eu d'autre part Ia possibilite de participer a nos seances 
de travail et au travaux de tous les groupes de travail que nous avons insti
tues pour examiner les ques tions sournises aux groupes nationaux de 
l'AIPPI. 

L'occasion leur a en outre ete donnee de collaborer aux travaux des 
trois groupes de travail s'occupant de problemes suisses de longue haleine 
(modeles d'utilite et petites inventions, concurrence deloyale et protection 
des droits non proteges par les brevets) ainsi que des commissions speciale
m ent creees pour etudier le Plan PCT et le brevet europeen d'une part et 
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}'Arrangement de Madrid concernant l'enregistremcnt international des 
m arques d'autre part. 

J e veux esperer que plus encore que par 1c passe, tous nos membres 
participeront a l'avenir activement a nos travaux. Ce sera le meilleur gage 
de succes d e l'activite d e notre association. 



Schweizerische Rechtsprechung 

PatG Art. l Abs. l 

THOMAS RÜEDE, ZÜRICH 

Mitarbeiter j AQ.UES G uvET, Geneve 

I. Patentrecht 

Selbst ein bedeutender technischer Fortschritt kann f ehlende Erfindungshöhe nicht 

ersetzen. 

L ' absence de niveau inventij ne peut pas etre remplacee par un progres technique, 
meme important. 

PMMBI 1971 I 31 ff., Entscheid der II .Beschwerdeabteilung des Eid
genössischen Amtes vom 29. März 1971 i. S. Pibor gegen Vorprüfungs
sektion II. 

PatG Art.l 

Eifindungshöhe durch Überwindung eines in der Fachwelt allgemein bestehenden 
Vorurteils. 

Niveau inventif en surmontant un prejugi giniral des milieux techniques. 

Maximen LU 1969, 768ff., Urteil der I. K ammer des Obergerichtes des 
K antons Luzern vom 26.Juni 1969. 

Das Obergericht h a t in einem Patentprozeß das Vorhand ensein der Erfindungshöhe 
mit fo lgender Begründung bej aht : 

Das Vorhandensein d er Erfindungshöhe ist zu bejahen. Die Kl ägerin hat das Vorurteil 
überwunden, das die Fachwelt zum Stra ngpressen von Zündsteinen hatte. Auch für d en 
a usgebi ldeten Fachmann lag es nicht nahe, gegen die a llgemeine Ansicht vorzugehen. Die 
Klägerin hatte den \,Vagemut, trotz der Publikationen, die eindeutig und ganz allgemein 
die Möglichkeit d er H erstellung von Zündsteinen durch Strangpressen verneinten, ihren 
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eigenen \,V eg zu gehen und die praktische Durchführung einer schon 1919 von anderer 
Seite verfochten en, aber weder damals noch später verwirklichten Idee zu erproben. 
BLuM/PEDRAZZINI, Das schweizerische Patentrecht, Bd. I S. 118 ff., lehnen allerdings diese 
Betrachtungsweise ab, weil sie zu einer subjektiven Betrachtungsweise verleite. Abzu
stellen ist jedoch auf die Rechtsprechung des Bundesgerichts, die der Überwindung eines 
in der Fachwelt allgemein bestehenden Vorurteils die Erfindungshöhe zuspricht (BGE 
69 II 187 und 197, 85 II 138 ff. und 89 II 109; im gleichen Sinne TROLLER, Immaterial
güterrecht, Bd. I, 2.Aufl., S.198). 

PatG Art.1 Abs.1 und Art.105 Abs.1 

Ergeben sich die Vorteile eines Ve1jahrens ausnahmslos aus den Fortschritten der 
Feinstanzteclznik, die sich die Anmelderin zunutze gemacht hat, fehlt es an Erfin
dungs/zähe. Solch ein Schritthalten mit der Entwicklung der Werkstatt-Technik darf 
von jedem auf die Verbesserung, Verbilligung und Rationalisierung seiner Fabri
kationsmethoden bedachten Fachmann erwartet werden. 
Der Ersatz des einzigen bekannt gemachten Patentanspruchs für ein Erzeugnis 
durch einen Ve1jahrensanspruch ist im Rahmen der Vorschriften über die Anderung 
von Patentansprüchen nach der Bekanntmachung zulässig. 

Lorsque les avantages d'un procede resultent exclusivement des progres de la tech
nique concernee que la deposante a su exploiter, il n'y a pas de niveau inventij. On 
peut attendre de taut homme du metier soucieux d' ameliorer, de rendre moins eher et 
de rationaliser ses methodes de fabrication, qu'il suive le developpement de la tech
nzque. 
Le remplacement de la revendication pour un produit, qui a ete seule publiee, par une 
revendication pour un procede est admis dans le cadre des prescriptions sur les modffi
cations des revendications intervenues apres la publication de la demande de brevet. 

PMMBl 1971 I 33ff., Auszug aus dem Entscheid der II. Beschwerde
abteilung vom 9. Dezember 1970 i. S. Junghans gegen Bulova und 
Fabriques d' Assortissements Reunies. 

PatG Art.2 :(ijf.4 und Art.8 Abs.3 

Betrifft die E1findung ein Veifahren, so erstreckt sich das ausschli~ßliche Recht des 
Patentinhabers, sie gewerbsmäßig zu nutzen, auch dann auf die unmittelbaren 
Erzeugnisse des beanspruchten Ve1jahrens, wenn es sich dabei um Erzeugnisse 
handelt,Jür die ein Sachpatent gemäß Art. 2 Ziff. 4 PatG nicht zulässig ist. 
Ein Patentanspruch II für das unmittelbare Erzeugnis des Ve1jahrens nach Patent
anspruch I hat keine selbständige, sondern bloß deklaratorisclze Bedeutung und ist 
deshalb zulässig. 
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Si l' invention se rapporte a un procidi, le droit exclusif du titulaire du brevet de 
l'utiliser professionnellement s' elend aux produits directs du procidi revendiqui, 
mime lorsqu'il s' agit de produits qui, en vertu de l' art. 2 eh . 4 LBI, ne peuvent pas 
faire l' objet d' un brevet de produit. 
Une revendieation II pour le produit direet du procidi selon la revendieation In' a 
pas de signifieation propre, son ejfet est purement diclaratoire; elle est clone aceep
table. 

PMMBl 1971 I 16ff. , Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen 
Bundesgerichtes vom 22.9 .1 970 i. S. General Electric gegen das Amt. 

A. Die General Electric Company reichte am 29. Februar 1968 beim Eidgenössischen 
Amt für geis tiges Eigen tum d as a us einer T eilung hervorgegangen e Patentgesuch ein, d as 
folgende Patentansprüche enthält : 

I. V erfahren zur H erstellung von kubischem Bornitrid ... 
II. Nach dem Verfahren gem äß Patentanspruch I erhaltenes kubisches Bornitrid. 

III. V erwendung des Bornitrides gem äß Patentanspruch I a ls ... 
Nachdem das Amt den Paten tanspruch II am 17. Oktober 1968 und 17. September 

1969 erfolglos als unzul ässig beanstandet hatte, weil er einen chemischen Stoff definiere 
(Art.2 Ziff.4 Pa tG), wies es am l. April 1970 mit d er gleichen Begründung das Gesuch 
zurück. 

B. Die Gesuchstellerin führt gegen diese Verfügung V erwaltungsgerichtsbeschwerde. 
Sie beantragt, die Zurückwe isung des Patentgesuches aufzuheben und das Patent zu 
er te ilen, allenfalls d as Amt zur Erteilung desselben zu verhalten . 

Die Beschwerd eführerin macht im wesentlichen geltend, Bornitrid tre te in der Natur 
nicht a uf. Es werde a us d en El ementen Bor und Stickstoff gewonnen. Bisher sei nur das 
graphitähnliche Bornitrid beka nnt gewesen, dessen Krista lle d em h exagonalen System 
angehörten .. . Die Kristallformen bestimmten das Wesen eines chemischen Stoffes nicht. 
Art. 2 Ziff. 4 PatG könnte daher die Patentierung der Erfindung neuer Kristallformen nur 
ausschließen , wenn der Begri ff« chemischer Stoff» ausdehnend ausgelegt würde. Da diese 
Norm eine Ausnahmebes timmung sei, müsse sie indessen einschränkend ausgelegt 
werden. Das Amt ha be sie verle tzt , indem es dem Begriff «chemischer Stoff» Wesens
m erkma le zuschreibe, die er nicht besitze. 

C. Das Amt für geistiges E igentum beantragt, die Beschwerde abzuweisen. 

D as Bundesgericht zieht in Erwägung: 

1. Das Eidgenössische Amt für geistiges Eigentum ha t mit der angefochtenen Verfü
gung nicht nur d en beanstande ten Patenanspruch II, sondern das ganze Patentgesuch 
zurückgewiesen. Die Beschwerdeführerin hat daher im Sinne von Art.103 lit . a OG ein 
schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung der angefochtenen V erfügung. Auf die 
Beschwerde ist somit einzutreten. Wird sie gutgeheißen, so ha t das Amt für geistiges Ei
gen tum d as Patentgesuch , das es bisher nur unter d em Gesichtspunkt d es Art. 2 Ziff. 4 in 
V erbindung mit Art. 59 Abs. 1 Pa tG und Art. 13 Abs. 1 PatV I geprüft hat, weiterzu
behandeln. 

2. Die Beschwerdeführerin verla ngt mit Patentanspruch II nicht den Schutz für kubi
sches Bornitrid schlechthin, sondern nur für solches, das im Verfahren gemäß Patent-



- 31 -

anspruch I hergestellt wird. Nach Art. 8 Abs. 3 PatG erstreckt sich das nach Abs. 1 a us
schließliche R echt des Patentinhabers, di e Erfindung gewerbsmäßig zu nutzen, auch auf 
di e unmittelbaren Erzeugnisse des Verfahrens. Erzeugnisse, für die nach Art. 2 Ziff. 4 
PatG ein Sachpatent nicht zulässig ist, machen keine Ausnahme (vgl. unveröffentlichter 
Entscheid der 1. Zivilabteilung vom 24. Februar 1966 i. S. Carlo Erba S.p.A. und Veter
pharma S.a.g. gegen Farbwerke Hoechst AG; BLuM/ PEDRAZZINI, Art. 8 PatG Anm. 22 
S. 411; TROLLER, Immaterialgüterrecht I 2. Aufl. 1968 S. 251 ) . Gleicher M einung ist in 
bezug auf das Verhältnis d es§ 6 Satz 2 zu§ 1 Abs. 2 des deutsch en Patentgesetzes in den 
Fassungen vor dem 2.Januar 1968 die R echtsprechung und h errsch end e Lehre in 
Deutschland (vgl. d en Entscheid des R eichsgerichts, RGSt 21 , Nr.206; KLAUSER/MöH
RIN G, Kommentar zum Paten trecht, 2. Aufl. 1940 § 6 Anm. 17 ; BERNHARD, Lehrbuch d es 
d eutschen Patentrechts, 2.Aufl. 1963 S. 128; PmTZCKER, Kommentar zum Patent- und 
Gebrauchsmustergesetz, 1929 § 1 Anm.52 Ziff.2; d erselbe, GRUR 1962 S.186f.; 
R EIMER, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 3. Aufl. 1968 § 6 Anm. 63 a Abs. 2; 
TETZNER, K ommentar zum Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 2.Aufl. 1951 
Anm. 9 1 § 6 ; BENKARD, Kommentar zum Patent-, Gebrauchsmuster- und Patenta nwalts
gesetz, 4.Aufl. 1963 § 1 Anm.57; a.M. ZELLER, GRUR 1962 S.185). Patentanspruch II 
hat somit nach seiner Fassung nicht selbständige, sondern bloß deklaratorische Bedeu
tung. Damit stellt sich - entgegen der Auffassung des Amtes und der Beschwerd eführerin 
die Frage nicht, ob durch die nach der Patentbeschreibung zu erfolgende Umwandlung 
von Barnitrid zu Kristallen des kubischen Systems ein chemischer Stoff hergestellt werde, 
der nach Art. 2 Ziff. 4 PatG von d er Patentierung ausgeschlossen sei. Die Besch werde ist 
daher gutzuheißen. 

PatG Art. 34 - Lizenzvertrag 

Die nicht ausschließliche Lizenz kann mit der Pflicht verbunden werden, sie zu 
benutzen. 
Besteht diese Pflicht, so sind die Lizenzgebühren auch bei Nichtbenützung 
geschuldet. 

La licence, meme non-exclusive, peut etre assortie de l' obligation d' exploiter. 
Lorsque cette obligation existe, les redevances sont aussi dues en cas de non-usage. 
BGE 96 II l 54ff. res.JT 1970 I 630, Urteil der I. Zivilabteilung vom 10. 
Februar 1970 i. S. Parke Davis and Co. gegen Lamar S.A. und Arco S.A. 

Exiraits des faits 

A . Le 5 mars 1968, Parke, Davis and Co. a conclu avec Lamar S.A., Arco S.A. et 
Plaine S.A. un contrat qui , selon son p reambule, a pour but de mettre fin a un litigc entre 
!es deux premieres nommees de ces societes et qui porte notamment !es clauses suivantes: 

« 1. Pa rke, Davis and Co. accorde, par Ja presente, aux parties adverses, une licence 
non-exclusive valable jusqu'au 21 octobre 197 1, pour son brevet suisse N°3 J 4.008, et une 
sous-licence non exclusive pour Je brevct suisse R oussel-U claf N° 3 18. 194. 

2. Les parties adverses s'engagent solid a irement et inclivicluellement a verser a Parke, 
Davis and Co.: 
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a) Pour !es premiers clouze mois, a clater du 1 er avri l 1968, une somme de fr .s. 20000 par 
mois, payablc a Ja finde ehaque mois. 

b ) Pour le reste d e Ja cluree de eet te li eenee, c'est-a-dire du 1 er avril 1969 au 2 1 oetobre 
197 1, soit 1c m em e montant de fr. s. 20 000 par mois, soit (au ehoix des parties a cl verses) un e 
royaute de 5 % sur la valeur totale (sur la base de prix fa isant l'obje t de transaetions inter
venan t entre ti ers d e bonne fo i) du DL- threo-l-p -nitrophenyl-2-aeetaminopropane-l , 
3-cliol e t du D -threo-l -p-nitroph enyl-2-aminopropane-1 ,3-cliol, fabr iques par l'une quel
eonque des parties aclverses, auque l eas ladite royaute de 5 % sera payable da ns !es trente 
j ours a partir de la finde ehaque trimestre. » 

Les m ensuali tes d e 20000 fr. furent payces pendant huit mois, du I er avril au 30 n ovem
bre 1968. 

Le 26 novembre 1968, eependant, Areo S.A. eeri vit a Parke, Davis ancl Co. qu'a partir 
du 1 er cleeembre suiva nt , eil e n 'utiliserait plus !es proeedes, objets des brevets suisses n°5 

314 008 et 3 18194 e t que, par eonsequent, aueune roya ute n e serait plus due apres Ja fin 
du mois d e novembre. Parke, Davis ancl Co. es tima qu e !es reclevanees prevues par le eh . 2 
le ttre a du eontrat du 5 mai 1968 ctaient dues, m eme si !es benefieia ires d es lieenees n 'ut ili
saient p lus !es clroits eoneedes . Les parties n 'ayan t pu s'entendre sur ee point, elles clecide
rent, par un eehange de lettres d es 20 et 25 mars 1969, de soumettre diree tement leur 
litige a u Tribunal fccleral, auquel cl les ont du res te aclresse, sous Ja clate du 30 juin 1969, 
une lettre ou elles confirmaient ce t acem·d. 

B. L e 2 juillet 1969, Parke, Davis and Co. a ouvert, clevant le Tribuna l fecleral, unc 
action con tre L ama r S.A. et Arco S.A. - Pla ine S.A. ayant ete clissoute cntre-temps par 
fusion avec Arco S.A. Elle eoncluait a ce que lcs clefencleresses fussent conclamnees a lui 
payer solicla irement « lcs royautes clues e t echues, selon contrat du 5 mai 1968 (recte: 5 mars 
1968), so it 4 fois 20000 fr . avec interet a 5% des l' in trocluction d e la clema nde» et, d e 
meme, a payer «tous les clepcns qui eomprenclront une partieipation aux honorai res 
cl 'avocat ». 

Extraits des considerants: 

2. Le eontra t d e licence (art. 34 LBI) , contrat innomme sui gcneri s, impli que, pa r sa 
nature m eme, une certa ine cluree. A cet egard, il s'apparente a Ja soeiete simple et il es t 
susceptibl e de resiliation pour d e justes motifs par une application analogique de l'art. 
545 eh . 7 CO (R O 92 II 300 lit. b ) . Mais !es clefencleresses n'invoquent pas lesjustes motifs; 
a u contra ire, cl les ont expressem ent clecla re que lcur refus d e paycr n ' imp liquait nulle
m ent Ja rcsilia tion du contrat d e li cence. Da ns un e lettre qu'Arco S.A. a adrcssee, Je 
30 juin l 969, a u rcpresentant de Ja clemancleresse, clles ont precise qu 'elles cntcnclaient 
seulcmcnt suspenclrc Je paicment d es reclcvanccs du fa it qu 'ellcs n'usaient pas d es clroits 
que leur garantissait Ja licence. 

3. On examinera clone si, d e par Ja loi ou 1c contra t, l'obligation de payer les redevances 
es t suborclonnee a Ja conclition potes tative que !es benefieiaires de la licenee fassent usage 
des clroits que eell e-ci leur confere. 

II existe d eux groupes prineipaux d e licences : les li eenees exclusives e t !es lieences non 
exclusives. Celle qui fa it l'obje t du prcsent litige appartient au cleuxiem e. Les d efende
resses foncl ent l'essentiel d e leur argum entation sur Ja nature de ee cleuxi eme type. E lles 
a ffirm ent que, du fait mern e qu 'une licence n 'est pas exclusive, eile n'irnpose a son bene
ficia ire ni l'obl igat ion cl 'en fa ire usage, ni , s'il renonce a eet usage, l'obligation, de payer 
!es reclevan ees. En d'a utres termes, a leur avis, si l'obligation d e payer !es reclevanees es t 
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suborclonnee a la conclition potes tative que Je b eneficia ire use de ses clroits, c 'es t qu'il 
s'agit cl'une li cence non exclusive. Si el le etai t exclusive, Ja solu tion, clisent-elles, serait 
autre. Ainsi formuke, cette opinion est .inexacte. 

a ) E n principe, tou te liccnce, exclusive ou non, peu t etre assortie ou non cl ' une obliga
tion cl'exploiter , a savoir de procluire selon le procecle brcvete. L 'existence ou l' inexistence 
cl'une obligation cl'exploitcr ne clepencl pas n eccssairement d e l'exclusivite ou d e la non
exclusivite d e la li cence. Sur ce point, l'a rgumentation des clefencleresses est erronee . 

II est vrai que, comme le rcleve nt TROLLER (Immaterialgü terrech t, 2e ecl. , p . 8 17 s.) 
de m eme que BLUM et PEDRAZZIN I (Das schweizerische Patentrech t, p. 493 s.), cl ans Je cas 
rle Ja licence exclusive, s' il y a cloute sur l 'obligat ion cl'cxploiter, on aura tenclance apre
sumer cette obligation, tanclis que la presomption sera inverse pour Ja li cence non exclu
sive. On n'en sau rait conclure que cette clerni ere nc puisse etre assortie d e l 'obliga tion 
cl ' exploiter. T out clepencl clone du con tra t e t de son i nterpretation clans les circonstances d e 
l 'cspece consiclerce . 

b ) Du caractere non excl usif cl'unc licence, les clefencleresses clecluisent, non seulem ent 
que Je titulaire du clroit concecle n'a pas l 'obligation cl'exploiter, mais encore qu 'en cas 
de non-usage, les recl evances ccsscnt cl'etre clues. Cctte seconcle clecluction aussi est erro
nee. Nleme clans le cas cl ' une li cence non exclusive, les reclevances continueront cl 'etre 
clues s'il y a obligat ion cl'exploiter et si le licencie violc cet engagem en t. La solution pour
rait etre differente lorsque la li ccnce non exclusive ne comportera i t pas cl 'obligation 
cl'exploi ter. 

c) Les clefenclercsses soutienncn t quc, si le l icencie n'exploite pas, il ne cloi t plus d e recle
vances, car Je titulairc du brevet ne fournirait alors plus a ucune p res tation. 

C'est meconnaitre que la licence, meme non cxclusive, m em e non assortie cl'une obli
gation cl 'exploitcr, clonne a son beneficiai re un clroit (art. 34 LBI: «autoriser d es tiers 
a uti liser l ' invention », texte a llcmancl: «einen anderen zur Benützung der Erfindung 
ermächtigen ») . La pres tat ion du bailleur consiste p recisem en t clans cette facul te, le clroit 
cl'utiliser qu'il concecle a u preneur de li cence, a l 'exclusion de toutes a utres personnes; 
que la licence soit cxclusive ou n on, qu 'elle comporte ou non l'obliga tion cl'exploi ter, p eu 
importe. Le titulaire du brevct, en executant son obligation, cecle une va leur economique 
qui justifie une p resta tion en retour, inclepenclamment d e toutc exploitation effective. 
En principe clone, le clroit aux reclevances n'est pas suborclonnc a l'usage de la faculte 
conceclee. 

cl) II ne l' est pas, sauf convention contraire des parties, lorsque le contrat de licence sans 
obligation cl'exploiter prevoit des reclevances fixes, meme p eriocl iques. D e telles recle
vances sont sans rapport avec l ' u ti li sa tion. Leur maintien s' impose cl'autant plus que leur 
stipu la tion a le plus souvent pour fonclement Ja parti cipation du preneur de licence a 
l'amortissement d es sommes invcs ties clans le brevct (GuNTER H ENN, Problematik und 
Systematik des in ternat ionalen Patent-Lizenzver trages, l 967, p. 66) . 

La question se pose cl ifferemm cnt clans l 'hypothese des reclevances proportionnelles 
a la procluction. Aussi bien R EIMER (Immateria lgüterrecht , 3e ecl. , 1968, p. 513, n. 50) 
ne l'examine-t-il quc clans ce cas-la. Pour !es r eclevances fixes, la solution s'impose cl'em
blee. La cour d e ceans n 'a cl 'ailleurs pas a se prononccr sur ce point. La clcmancl eresse el le
m eme reconnai t quc si lcs clefenclcresses avaient interrompu l 'exploita tion au cours de la 
seconcle p eriode pour laquelle le contra t prevoyait uniquement des reclevanees propor
tionnelles a la procluction, leur obligation d e payer ces reclevances eut cesse. 

e) II suit de la, clans la p resente espece, que, s'agissant cl'un contrat de licence non 
exclusif et sans obligation d 'exploiter , !es redevances fixes restent clues, en principe, 
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m eme si Je titulaire de Ja liccnce cesse de l'utiliser. Le contrat conclu, 1c 5 mars 1968, entre 
!es parties n'impose pas une a utre solution. II prevoit pour d eux periodes successives le 
paiem ent d'abord de redevances fixes, puis de redevan ces proportionnellcs a Ja va leur des 
produits effec tivem ent fabriques. La coexistence dans Je meme contrat de ces deux types 
de pres tations qui par leur nature sont, celles-ci dependantes, cell es-la independantes de 
l'exploitation effective, rend signifi ca tive l'absence de tou te clause I iberant la clefencleresse 
d es premieres pour Je cas Oll le beneficiaire cessera it d'utiliser la li cence. Cette coexistence 
cree une presomption en faveur du caractere inconclitionnel des r eclevances fixes. Les 
defencl eresses croient alors pouvoir foncler une presomption contrair e sur le fait que Ja 
li cen ce conceclee n'est pas exclusive. On l'a demontre, une teile li cence peut comporter 
des redevances inconditionnelles: tel est le cas en l'occurrence, vu Je contrat et !es cir
constances de sa conclusion. 

II en va a insi d'autant plus que, lorsqu'elles ont acquis Ja licen ce, !es d efend ercsscs 
exploitaient cleja !es brevets conced es; chacune des parLies pou vait clone raisonna blem ent 
admettre qu'il en irait a insi encore pendant taute une annee au moins. Les defenderesses 
elles-mem es conviennent dans lcur reponse que leurs prev isions e ta ient bien telles. 

L'element nouveau qui es t inter venu n'est des lors pas J'exploitation par Je licencie; 
c'es t l'a rret de l'exploitation. Pourtant, !es reclevances fixes ne sauraient apparaitre, selon 
le contrat, comme subordonnees a la poursuite de l' exploitation. L'arret de cell e-ci ne 
pourra it etre pris en consideration que comme un elem ent justificatif cl'une resiliation 
anticipee. Or !es defenderesses ne veulent pas d'une telle resiliation . 

Les d efenderesses exposent que le contrat de licen ce a ete conclu pour m ettre fin a un 
litige qui s'etait eleve entre les pa rties a u sujet des brevets concccles, litige qui a fait l'obj e t 
d'un arret prononce par Je Tribunal fed eral, le 28 novembre 1967 (RO 93 II 504) ; que, 
d'une part, elles s'engageaient a payer 1000000 fr. a titre de clommages-interets; que, 
d'autre part, elles acquerai en t pour trois ans et d emi un droit de fabrication sans obli
gation de l 'utiliser et cela moyennant douze redevances m ensuclles fixes, avec, pour la 
periode subsequente, le droit d e r emplacer ces redevances fixes par des red evances pro
portionnelles a la fabrication cffect ive. Aujourd'hui, ellcs voudraient raccourcir de quatre 
mois Ja periode initiale qui cn comporte douze selon Je contrat. 

En realite, l'accord d es partics, dans !es circonstan ces Oll !es clefenderesses elles
m emes Je placent, constitue un tout qui comporte, outre le paiem ent d e dommages
interets, celui de clouze red evanccs fixes . II ne saurait subsister si l'on r ecluisait le nombre 
d e ces red evances. 

PatG Art. 46 und PVU Art. 5bis Abs. l 

Die Unterteilung der in der PVU vorgesehenen Sechsmonatsfrist in zwei aufein
ande1folgende Dreimonatsfristen hat zum ,Zwecke, dem Patentinhaber Gelegenheit 
zu geben, sein irrtümlich verfallenes Patent wieder herzustellen . 

Le delai de six mois privu par la CUP est frac tionni en deux delais successifs de trois 
mois, afin de donner au titulaire l' occasion de retablir son brevet tombi par erreur en 
dicheance. 

PMMBl 1971 I 13, Auszug aus dem Entscheid des Büros für Wied erher
stellungssachen vom 1 7. 11. 1970. 
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PatG Art.47 

JiVenn ein ausländischer Patentbewerber die Unterlagen zur Einreichung einer 
Patentanmeldung seinem schweizerischen Vertreter so knapjJ vor Ablauf der Priori
tätsji·ist zustellt, daß bei regulärer Abfertigung der Postsendung noch drei Tage zur 
Übersetzung und Einreichung zur Ve1fügung gestanden hätten, die Postsendung 
aber durch einen Streik verzögert wird, ist dem Wiedereinsetzungsgesuch zu ent
sprechen, obwohl die Patentbewerberin durch so späte Spedition ein Risiko einge
gangen ist, das mit ihrer Sorgfaltspflicht nur schwerlich in Einklang zu bringen ist 
und jedenfalls an der äußersten Grenze dessen liegt, worauf sich ein sorgsamer 
Geschäftsmann einlassen durfte. 

Lorsqu'un deposant etranger envoie les documents nicessaires au depßt d'une demande 
de brevets a son mandataire suisse si peu de temps avant l' expiration du delai de 
priorite qu'iL n'y a plus que trois jours disponibles pour la traduction et le depßt lors 
d'une transmission postale normale, mais que celle-ci est retardee par une greve, la 
demande de reintegration doit etre accordee bien que la deposante ait accepte un certain 
risque par l' expedition tardive qui est dijficilement conciliable avec son devoir de dili
gence et en tous les cas a l' extreme Limite de ce qu'un homme d' ajfaire ordonne osefaire. 

PMMBl 1971 I 32, Auszug aus der Verfügung des Amtes vom 27. August 
1970. 

PatG Art.47 

Wiedereinsetzung in die }1ist ;:;ur Wiederherstellung eines erloschenen Paten tes ist 
nicht zu gewähren, wenn der Patentinhaber seinem Vertreter den Zahlungsauftrag 
erst weniger als zwei T;f/ochen vor dem Ablauf der Frist zur JiViederherstellung 
erteilt, der Vertreter nicht für die sofortige Erledigung besorgt war und den Auftrag 
bis zum allerletzten Tag hinauszögerte und überdies dann der Angestellte des Ver
treters den in der ,Mappe für dringende Postsachen liegenden Brief nicht seinen 
filleisungen gemäß noch am Tage der Ausfertigung und Unterzeichnung zur Post 
brachte. 

La reintegration dans le delai de retablissement d'un brevet radie doit etre refusee 
lorsque le titulaire donne l' ordre de payement a son mandataire deux semaines seule
ment avant l' expiration du delai de retablissement, que le mandataire ne prend pas 
soin immediatement et retarde le payement jusqu' au dernier jour et qu' en outre 
l' employi du mandataire ne porte pas la lettre placee dans le parapheur du courrier 
urgent a la poste le jour meme de la signature, comme il aurait du le faire. 

PMMBl 1971 I 32ff., Auszug aus der V erfügung des Amtes vom 10. Sep
tember 1970. 
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PatG Art. 87 Abs. 2 lit. b 

Eine Schaltvorrichtung zur Auslösung eines bestimmten Vorgangs zu einem 
bestimmten Zeitpunkt, die als selbständiges Zusatzgerät zu einem herkömmlichen 
Laufwerk, insbesondere einem Uhrwerk, vorgesehen ist, gehört nicht ausgesprochen 
dem Gebiet der Zeitmessungstechnik an . 
Auf die l\1öglichkeit, diese Vorrichtung mit einem Uhrwerk zu kombinieren, kann 
nicht nur in der Beschreibung, sondern auch im AnsjHuch hingewiesen werden, ohne 
daß dieser Hinweis die Unterstellung unter die amtliche Voiprüfung zur Folge hätte. 

Un dispositif d' enclenchement destine a provoquer la man(J!uvre d'un organe a un 
moment determine, dispositij prevu en tant qu' element auxiliaire autonome a associer 
a un mecanisme d' entrainement de ryj;e courant, notamment a un mouvement d' horlo
gerie, n' appartient pas specifiquement au domaine de La technique de La mesure du temps. 

La possibiliti de combiner ce disjJositif avec un mouvement d' horlogerie peut etre 
mentionnee non seulement dans la description mais egalement dans la revendication, 
sans que cette indication entmine l'assujettissement a l'examen prealable. 

PMMBl 197 1 I l 7ff., Auszug aus dem Entscheid der II. Beschwerde
abteilung des Amtes vom 13 . 8. 1970, i. S. Schwarzwälder Uhrwerke
Fabrik gegen den Entscheid der Vorprüfu ngssektion II. 

PatG Art. 87 Abs. 2 lit. b 

B eim Entscheid über die Unterstellung unter die amtliche Voipriifung ist in erster 
L inie auf die dann vorliegenden AnsjJrüche abzustellen; werden später geänderte 
Ansprüche eingereicht, die zu einer Bejahung der Unterstellung Anlaß geben könn
ten, so wird ein früherer negativer Entscheid gegebenenfalls aufgehoben werden 
müssen. 
Legierungen, daraus hergestellte LVI agnete und die Herstellung der letzteren fallen 
nicht unter Art. 87 Abs. 2 lit. b PatG, wenn sich aus der Beschreibung ergibt, daß 
diese Magnete sowohl für Uhren wie auch für verschiedene andere, konkret genannte 
Z wecke verwendbar sind. 
D ie H inweise auf die Verwendbarkeit der l\fagnete in Uhren dü,fen in der Be
schreibung verbleiben ( Bestätigung der Rechtsprechung im PM MBL 1968 I 39 -
Erw. 3); es ist nicht zu befürchten, daß sie auf dem Wege des Teilverzichtes 
gemäß Art. 24 Abs.] lit. c PatG zu einer Fassung eines Patentanopruches führen 
könnten, die eine der amtlichen Vo1prüfung unterstellte Eijindung definieren würde. 

La decision concernant l' assujettissement a l' examen prialable doit se baser en pre
mier lieu sur les revendications et sous-revendications telles qu' elles sont formulees a 
ce moment-la. Si l' on prisente par la suite des revendications ou sous-revendications 
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modijiees, qui jJounaient avoir pour consequence l' assujettissement de la demande de 
brevet, il faudra, le cas ec/zeant, annuler une premiere decision de non-assujettisse
ment. 
Des alliages, des aimantsfabriques avec ces alliages et lafabrication de ces aimants 
ne tombent pas sous l' arl. 87 al . 2 litt. b LEI lorsqu'il ressort de La description que 
ces aimants sont utilisables aussi bien pour les montres que pour divers autres 
usages, indiques explicitement. 
Des indications concernant La possibilite d'utiliser les aimants dans des montres 
peuvent eire maintenues dans La description ( corifirmation de La jurisprudence selon 
FBDM 1968 I 39 - consid. 3); il n'y a pas lieu de craindre qu' elles puissent, par La 
voie d'une renonciation partielle selon l' art. 24 Jer al. litt. c LEI , aboutir a une version 
limitee d' une revendication qui definirait une invention assujettie a l' ex amen prealable. 

PMMBl 1971 I 18 ff., Entscheid der II. Beschwerdeabteilung des Amtes 
vom 7. 10. 1970, i. S. Raytheon Company gegen den Entscheid der Vor
prüfungssektion II. 

PatV I Art. 9 Abs. 10 und Pat V II Art. 9 Abs.11 

Der :(,weck dieser Vorschriften ist in der Regel e1füllt, wenn die Beschreibung mit 
1 ½facher :(,eilenschaltung geschrieben ist. 

En regle generale, le but vise par ces articles est atteint lorsque La description est 
dactylographiee avec un interligne de 1 ½-
PMMBl 1971 I 22, R echtsauskunft des Amtes vom 26 .1.1 97 1. 

PatV II Art. 88 und BVV Art. 26, 27 und 45 

Vorschriften der Pat V, die den Regeln des B VV widersprechen, sind aufgehoben; 
vorbehalten bleiben ergänzende Bestimmungen, die das Ve1fahren eingehender 
regeln. 
Die in Art. 88 Abs. 2 lit. b Pat V II vorgesehene Endgültigkeit des Entscheides des 
Vorsitzenden der Patentabteilung über die Akteneinsicht widerspricht Art. 45 
Abs. 2 lit. e B VV, wonach es sich bei der Verweigerung der Akteneinsicht um eine 
selbständig arifechtbare :(,wischenve1fügung handelt. Entscheide der Vorsitzenden 
der Patentabteilungen über den Unifang der Akteneinsicht im Einspruchsve1fahren 
sind somit - entgegen der Pat V II - beschwerdefähig; Beschwerdeinstanz ist die 
Beschwerdeabteilung und nicht ihr Vorsitzender. 

Der« Avis B » des IIB kann vom Einsprecher konsultiert werden; von der Einsicht
nahme ausgeschlossen sind nur « amtsinterne Akten» im eigentlichen Sinn. 
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Les prescriptions du RB 1 contraires aux regles de la PAF sont abrogees; sont 
riservees les dispositions complementaires qui reglent la procedure plus en detail. 
Le caractere dijinitij, prevu a l' art. 88 al. 2 litt. b RBI 11, de la decision du president 
de la section des brevets sur la consultation des pieces est contraire a l' art. 45 al . 2 
litt. e P AF, selon lequel le refus d' autoriser la consultation des pieces est une decision 
incidente susceptible de recours separe. Contrairement au RBI 11, les decisions 
des presidents des sections des brevets quant a la mesure dans laquelle les dossiers 
peuvent etre consultes dans la procedure d' opposition sont donc susceptibles de re
cours; l'instance de recours est la section des recours et non son president. 
L' avis Bde l' IIB peut etre consulte par l' opposant. Ne sont exclues de la consultation 
que les «pieces de caractere interne du bureau » au sens propre. 

PMMBl 1971 I 9ff., Entscheid der I.Beschwerdeabteilung vom 15.9. 
1970 i. S. Chemische Fabrik Pfersee gegen den Entscheid des Vorsitzen
den der Patentabteilung. 

A. Am 2. Mai 1962 reichte die Firma E. I. Du Pont de N emours & Co., Wilmington 
(Delaware, USA) beim Amt für geistiges Eigentum das Patentgesuch Nr. 5275/62 ein. 

Gegen die Erteilung eines Patentes auf Grund der am 15. Oktober 1965 bekannt 
gemachten Gesuchsunterlagen erhob die Chemische Fabrik Pfersee GmbH, Augsburg 
(BRD), am 1 7 .Januar 1966 Einsprache und verlangte sodann im Verlauf des Einspruchs
verfahrens Einsicht in die «gesamten bis heute angefallenen Akten» betreffend das 
Patentgesuch. 

Der Vorsitzende der Patentabteilung I gab diesem Begehren mit Zwischenverfügung 
vom 4. Dezember 1969 grundsätzlich statt, nahm indessen nachstehende Akten von der 
Einsichtnahme aus: 

a) die amtsinternen Akten im eigentlichen Sinne, 
b) den «Avis B» des Institut International des Brevets im Haag (IIB), 
c) die ursprünglichen Gesuchsunterlagen. 

Zu a): Die «amtsinternen Akten» im eigentlichen Sinne bestehen im vorliegenden 
Fall einerseits aus Entwürfen des Prüfers für verschiedenerlei Schreiben und anderseits 
aus einer Notiz des Prüfers, die festhält, daß die einschlägigen schweizerischen Patent
anmeldungen durchgesehen worden sind, mit dem Zweck, solche zu ermitteln, die unter 
U mstänclen später gegenüber eiern hier in Frage stehenden Schutzbegehren älteres Recht 
begründen könnten, und daß diese Nachforschung negativ verlaufen ist. 

Zu b): Wenn das Amt beim IIB eine Neuheitsnachforschung durchführen läßt, so 
erhält es neben eiern «Avis A», einer Liste der Veröffentlichungen, insbesondere Patent
schriften, welche der Erteilung eines Patentes für die betreffende Erfindung allenfalls 
entgegenstehen könnten, einen «Avis B», in welchem der Sachbearbeiter des IIB seine 
unverbindliche Meinung über die Patentwürcligkei t d er Erfindung nach schweizerischem 
Recht äußert. Die Erstattung des Avis Ban das Amt beruht auf einem besonderen Ent
gegenkommen. Es war zwischen eiern Amt und d em IIB vereinbart worden, daß der In
halt des Avis B Dritten nicht bekannt gegeben werde. - Gegen die Lieferung des Avis B 
durch das IIB war verschiedentlich eingewende t worden, es sei zu befürchten, daß sich 
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der schwei zeri sche Prüfer allzusehr a n den Avis B halten werde, was um so weniger 
wünschbar sei, a ls der Verfasser d es Avis B schließli ch mit d em schweizerischen R echt 
ni cht genügend vertra ut sei. Gegenüber diesen Befürchtungen wurde von der Amtsleitung 
wi ed erholt die Zusi cherung abgegeben, daß der Avis B vom schweizerisch en Prüfer nur als 
Hilfe, na mentlich a m Anfang, benutz t werde; es sei durchaus die M einung, daß sich d er 
Prüfer seine eigene Ansicht , besonders in bezug auf Erfindungshöhe und technischen 
Fortschritt, zu bilden ha be ; im übrigen wurde der Avis B von der Amtsleitung ausdrück
lich a ls «amtsinternes» Aktenstück bezeichnet (s. u . a. : Beitritt zum Abkommen über 
die Schaffung eines internationalen Pa tentinsti tuts. Ergänzender Bericht zu R a nden der 
K ommission des N a tionalrates; Gesch äft Nr. 7447. - Protokoll der Sitzung der Experten
kommission für die Einführung d er amtlichen Vorprüfung vom 10./ 11. 2. 59, Votum 452) . 

B. Gegen diese Verfügun g erhob die Beschwerdeführerin am 15.Dezember 1969 
Beschwerde bei der Beschwerdeabteilung des Amtes mit den Begehren , die angefochtene 
Verfügung sei a ufzuheben und es sei ihr Einsicht in di e gesamten Akten des in Frage 
stehenden Patentgesuches, ohne j ede Ausna hme, zu gewähren. 

Auf eine entsprechende Anfrage des Vorsitzend en d er Beschwerdeabteilung hin 
erklä rte darauf die Beschwerd ebeteilig te, d a ß sie gegen die Einsich tnahme in die ur
sprünglichen Gesuchsunterlagen keine Einwendungen erhebe. 

Streitig ist demnach einzig n och, ob d er Vorsitzend e der Pa tentabteilung I der Ein
sprecherin und Beschwerdeführerin die Einsichtnahme in die unter lit. a und b erwähnten 
Akten zu R echt verweigert ha t oder nicht. 

D ie Beschwerdiführerin zieht in Erwägung: 

l. In verfahrensrechtlicher Beziehung ist zu beachten , daß durch d en Erlaß d es Bun
desgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 ( abgekürzt BVV), in 
Kraft getreten am 1. Oktober 1969, d as nicht streitige und das streitige Verwa ltungsver
fahren in umfassend er Weise kodifiziert wurden. Es stellt sich zunächst die Frage, ob und 
inwieweit der betreffende Erlaß für die Beurteilung der vorliegenden Streitsache maß
geblich ist. 

a ) In bezug a uf d en sachlichen Geltungsbereich des BVV ergibt sich , daß es nach Art. 1 
Abs. 1 Anwendung findet auf Verfahren in V erwaltungssachen, die durch V erfügung von 
Bundesverwaltungsbehörden in erster Instanz od er auf Beschwerde zu erledigen sirre!. Als 
Bundesverwa ltungsbehörden gelten da bei gem äß Art. 1 Abs. 2 BVV u. a . die d en D eparte
menten unterstellten Diensta bteilungen, Betriebe, Anstalten und a nd eren Am tsstellen 
der Bundesverwa ltung (lit. b) sowie d ie eidgenössischen K ommissionen (lit. d ). Bei d er 
Patentabteilung des Amtes für geistiges Eigentum handelt es sich um eine Bundesver
waltungsbehörde im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit . b BVV. Die Beschwerdeabteilung d es 
Amtes für geistiges Eigentum stellt demgegenüber eine sogenannte Spczia lrekurskommis
sion des Bundes dar (BBI. 1965 II, 12 76), welche unter den Begriff der « eidgenössischen 
Kommissionen » im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit . d BVV fä llt. Da keine der in Ar t. 2 und 3 
BVV enthaltenen Ausnahmeklauseln im vorliegenden Fall zutrifft, findet das BVV so
wohl auf das Verfahren vor der Patenta bteilung als a uch auf j enes vor d er Beschwerde
abteilung in sachlicher Hinsicht grundsätzlich Anwendung. 

b) N ach Art.4 BVV find en Bestimmungen des Bundesrechtes, die ein V erfahren ein
gehender regeln, Anwendung, soweit sie d en Bestimmungen dieses Gesetzes nicht wider
sprechen. Abweichende V erfahrensregeln d es geltenden Bundesrechtes sind dagegen 
nach Art. 80 lit. c BVV a ufgehoben (BBI. 1965 II , 1362) . Vorbehalten bleiben die bereits 
erwä hnten, aber im vorliegenden Fall unerheblichen Ausnahmen der Art. 2 und 3 BVV. 
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K eine abweich enden und d emnach gem äß Art.4 BVV a nwendbaren Bestimmungen 
sind bloß ergänzende Verfahrensnormen, die diesen oder j enen Punkt eines besonderen 
Verfahrens eingehend er als das BVV regeln, ohne von ihm a bzuwe ichen, oder die im 
BVV nicht geregelte Punkte eines besonderen Verfahrens normieren und die das BVV, 
a ls eine Minimalkodifikation mit einem mögli chst breiten Geltungsbereich, unmöglich 
kodifizieren konnte (BBI. 1965 II, 1362). Die Konsequenzen, di e sich für den vorliegenden 
Fall daraus ergeben, sind in Zusammenhang mit den zu beurteilenden konkreten V cr
fahrensfragen zu prüfen. 

c) Was den zeitlichen Geltungsbereich des BVV anbelangt, so find et das BVV nach 
Art. 81 keine Anwendung au f die im Zeitpunkt seines Inkraft tretens vor Behörden der 
V erwa ltungsrechtspflege hängigen Streitigkeiten und auf Beschwerd en oder Einsprachen 
gegen V erfügungen, die vor diesem Zeitpunkt getroffen wurden ; in diesem Falle bleiben 
die früheren Verfahrens- und Zuständigkcitsbes timmungen a nwendbar. 

Dieser übergangsrechtliche Vorbehalt bezieht sich seinem \,Vortlaut und Sinne nach 
ni cht auf das ers tinstanzli che V erwaltungsverfahren , in welchem di e a nfechtbare Ver
fügung getroffen wird. Mit d en « im Zeitpunkte seines Inkrafttretens vor Behörden der 
V erwaltungsrechtspflege hängigen Streitigkeiten» können nur di e durch Beschwerde 
(bzw. im Ausnahmefall durch Einsprache gegen eine Verfügung - Art.46 li t. b BVV) ein
geleiteten streitigen V erwa ltungsverfahren zweiter Instanz gemeint sein. Denn Gegen
stand des erstinstanzlichen Ver waltungsverfahrens sind regelmäßig nicht Verwaltungs
streitigkeiten, und die zu erstinstanzlicher Verfügung oder Entscheidung zuständigen 
Insta nzen sind keine Behörden der Verwaltungsrechtspflege, sondern V crwaltungsbehör
d en . Das bedeutet, daß erst instanzli che Haupt- und Zwischenverfügungen, die nach 
d em Inkrafttreten d es BVV getroffen werden , in verfahrensrechtlicher Hinsicht d en 
Bes timmungen des durch das BVV gescha ffenen neuen R echts unterli egen. Auf Be
schwerden gegen erst instanzli che Verfügungen find et d emgegenüber d as neue R echt nur 
Anwendung, sofern das R echtsmittel n icht vor Inkrafttreten des BVV erhoben wurde und 
die V erfügung, gegen die sie sich wendet, nicht vor Inkrafttreten des BVV erging. Die 
Zwisch enverfügung des Vorsitzend en d er Patentabteilung I wurde am 4. Dezember 1969 
getroffen, also nach d em Inkra fttreten d es BVV. Sie untersteht demnach in zeitlicher 
Hinsicht den verfahrensrechtlichen Bestimmungen des BVV. Dasselbe g ilt für die Behand
lung der Beschwerde gegen diese nach eiern Zeitpunkt des lnkraft tretens des BVV getrof
fene Verfügung. 

cl) Daraus folgt , d aß sowohl in sachli cher a ls auch in zeitlicher Hinsicht die Voraus
setzungen für die Anwendung d es neuen Verwaltungsver fa hrensrechtes gegeben si nd. 
Die sich im vorliegenden Fall stell enden prozessua len Fragen sind d emnach , unter Vor
b eha lt ergänzender Bestimmungen im Sinne von Art. 4 BVV, a usschließlich nach den 
R egeln des BVV zu beurteilen. 

2. Zu prüfen ist fern er die Frage der Zuständigkeit d er Beschwerdeabteilung. 
Nach Art. 88 Abs . 2 li t. b PatV II entscheiden über den Umfa ng der Einsichtnahme in 

die Akten die Vorsitzenden der Pa tent- bzw. der Beschwerdeabteilungen endgültig nach 
freiem Ermessen. Soweit diese Bes timmungen den Entscheid über di e Akteneinsicht dem 
freien Ermessen d er Vorsitzenden a nheimstellt und Unanfechtba rkeit der verfahrens
leitenden Verfügung vorsieht, ist sie gesetzwidrig und damit durch das BVV aufgehoben. 
Nach Art. 45 Abs. 2 lit. c BVV h andelt es sich bei Entscheiden betreffend die Verweige
rung der Akteneinsicht um selbstä nd ig a nfechtbare Zwischenverfügungen. Die in Art. 88 
Abs. 2 lit. b PatV II vorgesehene Endgültigkeit des E ntscheides des Vorsitzenden d er 
Patentabteilung widerspricht somit kla r den R egeln des BVV und fä llt demnach nicht 
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unter den Vorbehalt ergänzender Bestimmungen in Art. 4 BVV. Dasselbe trifft für die d en 
Vorsitzenden der Patent- und Beschwerdeabteilungen eingeräumte Ermessensfreiheit zu. 
Art. 26 ff. BVV treffen eine eingehende Regelung des Akteneinsichtsrechtes. Die Ein
räumung freien Ermessens steht dazu in klarem Widerspruch und ist damit gemäß Art. 80 
lit. c BVV derogiert. 

Die in Art. 88 Abs. 2 lit. b PatV II enthaltene Kompetenzdelegation an die Vorsitzen
den der Patent- oder der Beschwerdeabteilung steht dagegen mit dem BVV in Einklang. 
Es handelt sich dabei um eine bloß ergänzende Verfahrensbestimmung, di e einen im 
BVV nicht geregelten Punkt normiert. Da die betreffende R egel die Endgültigkeit des 
Entscheides der Vorsitzenden der Paten t- oder Beschwerdeabteilungen vorsieht , kann sie 
sich offensichtlich nur auf Entscheide über Gesuche um Gewährung der Akteneinsicht, 
nicht aber auf die Zuständigkeit zur Beurteilung von Beschwerden gegen solche En t
sch eide beziehen. In casu handelt es sich aber um eine solche Beschwerd e. Zu ihrer Ent
scheidung ist also die Beschwerdeabteilung und nicht deren Vorsitzender zustä ndig. Die 
Zuständigkeit des Vorsitzenden wäre nur dann gegeben, wenn das Begehren um A kten
einsicht im Beschwerdeverfahren selbst erhoben worden wäre. 

Nach Art. 47 Abs. 1 BVV gelten als Beschwerdeinstanzen neben dem Bundesrat (li t. a ) 
andere Ins tanzen, die das Bundesrecht a ls Beschwerdeinstanzen bezeichnet (lit. b ) . 
Gemäß Art. 91 Abs. 1 Pa tG sind die Beschwerdeab teilungen zuständig zum Entscheid 
über Beschwerden gegen die Entscheide der Prüfungsstellen und der Patentabteilungen. 
Beschwerdeinstanz im Sinne von Art.47 Abs.! lit. b BVV ist d emnach im Bereich e des 
patentamtlichen Vorprüfungsverfahrens die Beschwerdeabteilung. Das muß auch für die 
nach neuem R echt beschwerdefähigen Zwischenverfügungen gelten , gleichgültig, ob 
diese von der Patentab teilung als Vorinstanz der Beschwerdeabteilung (Art. 90/9 1 PatG) 
oder auf Grund verordnungsrechtlicher D elegation in Vertretung der Patentabteilung 
vom Vorsitzenden derselben getroffen worden sind . Die Zuständigkeit der Beschwerde
abteilung zur Beurteilung der in Frage stehenden Beschwerde ist demnach gegeben. 

3. Das R echt auf Akteneinsicht ist wie folg t geregelt: 
a) Art. 26 Abs. 1 BVV bezeichnet die Akten , auf welche sich das Akteneinsich tsrecht 

bezieht. Danach hat die Partei oder ihr Vertre ter Anspruch darauf, in ihrer Sache folgende 
Akten einzusehen: 
- Eingaben von Parteien und Vernehmlassungen von Behörden; 
- alle a ls Beweismittel dienenden Aktenstücke; 
- Niederschriften eröffneter V erfügungen. 

Im vorliegenden Fall ist lediglich das R echt auf E insichtnahme in Akten streitig, b ei 
welchen es sich um Vernehmlassungen anderer Behörden im Sinne der lit. a oder um als 
Beweismittel dienende Aktenstücke im Sinne d er li t. b des Art. 26 Abs . 1 BVV handeln 
könnte. 

Für das richtige V erständnis der Art. 26ff. BVV ist richtungsweisencl , da ß der Bundes
gesetzgeber beim Erlaß des BVV d em Anspruch des Bürgers auf rechtliches Gehör, d er 
zu d en wichtigsten Grundsätzen eines R echtsstaates gehört (VEI3 1956, S. 32 ; IMBODEN, 
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Bel . II , Basel und Stuttgart 1969, Nr.6 16 I , 
S. 635), eine umfassende, über die höchstrichterliche R echtsprechung zu Art. 4 BV hinaus
gehende gesetzliche Anerkennung verschaffen wollte (BBI. 1965 II, 1354) . In Art. 30 BVV 
wird denn auch den Parteien ein nur durch wenige sachgemäße Ausnahmen durchbro
chenes R echt auf vorherige Anhörung eingeräumt. Dieses Äußerungsrecht kann nur 
dann wirksam ausgeübt werden, wenn der Bürger Kenntnis von allen für d ie behördliche 
Verfügung oder Entscheidung erhebliche Tatsachen hat (R EINHARDT, Das rechtliche 
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Gehör in Verwaltungssachen, Diss. Zürich 1968, S. 166 zu und in N .6). Das bedeutet 
aber, da ß das Recht a uf Aktene insicht, welches a ll ein in hinreichender \!\leise dem Bürger 
diese K enntnis verscha ffen ka nn , a ls unabdingbare Voraussetzung des Anspruches auf 
rechtliches Gehör erschein t. Auf" Grund d ieser korrelativen Funktion des Akteneinsicht
rechtes ist bei d er Auslegung der Art. 26 fT. BVV davon auszugehe n, daß der Gesetzgeber, 
der dem G ehörsanspruch weitmögli chst zum Durchbruch verholfen hat, a uch das R echt 
auf Einsichtn ahm e in die i\ktcn im Rahmen d ieses G ehörsanspruches grundsätzlich um 
fasse nd gewährleisten woll te . Die in Art. 26 Abs.! li t.a- c BVV enthaltene Aufzählung 
der Akten, d ie d em E insichtsrccht unterliegen, darf d a her nicht res triktiv gehandha bt 
werden. Die Umschreibungen d er eiern Bürger zu eröffnenden Akten sind vielmehr unter 
dem G esichtspunkt zu interp re ti eren, daß der Gesc-tzgcbcr durch Art. 26 Abs. 1 lit. a- c 
BVV di e Ausdehnung des Aktcneinsich tsrcchtcs a uf a lle wesentlichen Akten, d. h. a uf 
a lle Akten, welche m öglicherweise a ls Entscheidungsgrundlage in Frage kommen, a n
strebte. 

Dem Begriff der Ver nehml assungen von Behörden ist dementsprechend ein weiter 
Sinn beizum essen. E r umfaßt a ll e Stdlungnahmen von Behörden zu den Eingaben des 
Bürgers. Ob der sich vernehml assenden Behörde ein gesetzliches Recht auf Vernehm
lassung zukommt, ist daher für das Akteneinsichtsrecht unerh ebli ch. Belanglos ist ferner, 
ob es sich be i der Behörd e, we lche sich vernehmen ließ, um eine Behörde des Bundes oder 
um eine außerha lb d er Bundesverwa ltung stehe nde Behörde ha ndelt. Die sich vernehm
lassende Ste lle muß indessen tatsächlich Behörde, d. h. Träger von Aufga ben der Ver
waltung bzw. Verwaltungsrechtspflege sein . 

Bei der Auslegung des Art. 26 Abs . l lit. b BVV ist d avon auszugehen, daß Beweismittel 
d er Ermittlung des rechtserheblich en T a tbes ta ndes dienen. M aßgebend für die inha lt
liche Bes timmung d es Begriffes « d er a ls Beweismittel dienenden Aktenstücke» ist daher 
die Rege l des Art. 12 BVV, welche die Fes tstellung des Sachverha ltes zum Gegenstand 
hat. Danach stell t di e J3ehörcl e den Sachverhalt von Amtes wegen fest und bedient sich 
nötigen fa lls fo lgender Beweismittel: 
- Urkunden; 
- Auskünfte der Parteien; 
- Auskünfte oder Zeugnis von Drittpersonen; 
- A ugenschein ; 
- Gutachten von Sachverständigen. 

Daraus folgt, d aß a ls Aktenstücke im Sinne von Art. 2G Abs. l lit. b BVV vorab Urkun
d e n und Sachversläncl ige ngutach ten zu bet rachten sind . Zu den a ls Beweismittel dienen
d en Aktenstücken gehören da neben aber a uch Protokolle und Amtsnotizen über Aus
künfte von Pa rteien und Dritten , über Zeugeneinvcrnahmen sowie über Augenscheine. 

b ) In Art.27 Abs.2 li t.a-c ßVV sind di e Voraussetzungen a ngeführt , unter welchen 
e ine Behörde a usna hmsweise d ie E insichtnahme in die Akten verweigern da rf. Nachdem 
d as Begehren um Einsichtna hme in die ursprünglichen G esuchsunterlagen nicht m ehr 
Gegenstand d er Beschwerde ist, fäll t lit. b (private Interessen a ls Grund zur Geheimha l
tung der Akten) außer Betrac ht ; ebenso kann hier lit. c (Geheimhaltung im Interesse einer 
noch nicht a bgeschlossenen U ntersuchung) keine R oll e spielen. Hingegen wird zu beur
teilen se in , ob nicht a lle nfalls li t . a anwendbar ist, cl. h . ob «wesentliche öffentliche Inter
essen d es Bundes» die Geheimhaltung erfordern. 

c ) W äre der « Avis B» d es IIB a ls V ernehmlassung einer Behörde zu betrachten , würde 
das R echt der Besch werdefüh rerin a uf Einsichtnahme in denselben kla r aus Art. 26 Abs. 1 
li t.a BVV fo lgen. E ine solche Qua lifikation des «Avis B » weckt indessen Bedenken. Zu-
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nächst ist fragwürdig, ob es sich beim IIB a ls einer internationalen Organisation, deren 
Aufgabe sich in der .\bgabe \·on Gutachten erschöpft, um eine Behörde im Sinne von 
Ar t. 26 Abs.! li t.a ßVV hand elt. Sodann ist zweifelhaft, ob der «A\·is B» seiner Na tur 
nach den Charakter einer Vernehmlassung ha t, der in der Stellungnahme zu Eingaben 
des Bürgers besteht. Eine abschließende Klärung erübrigt sich jedoch. Ist der «Avis B» 
nicht als Vernehmlassung einer Behörde zu gua lif, zieren, handelt es sich dabei jedenfalls 
um ein nach Art. 26Abs. 1 lit. b BVV dem 1\ktcneinsichtsrccht unterliegendes Aktenstück. 

Der «Av is B» stellt ein Sachverständigengutachten über di e patentrechtli che Beur
teilung d er Neuheit und des Erfindungsch ~1 rakters des Anmeldungsgegenstandes dar. 
Er ist , a ls Expertise über di e R echtsfolge, R echts- und Sachvcrhaltsgutachten zugleich. 
Di es desh a lb, wei l darin nicht nur eine Auslegung der einschlägigen patentrechtlichen 
Vorschriften im H inbli ck au f einen bestimmten Sachverhalt vorgenommen wird , sondern 
darüber hinaus eine Quali~1kation und vVürdigung des rcchtserheblich<"n Sachverhaltes 
erfolgt. Selbst wenn man d en in Art. 12 lit. e BVV entha ltenen Begriff des Gutachtens von 
Sachverständigen eng auslegen und darunter nur Sachverhaltsgutachten verstehen 
wollte, fiele der «Avis B» somit unter di e betreffende R egel. Er ist demnach auch ein 
«als Beweismittel dienendes Aktenstück» im Sinne von Art. 26 Abs. 1 lit. b BVV und 
unterliegt demzufolge dem Akteneinsichtsrecht. 

Diese Folgerung drängt sich um so mehr auf, als das Bundesgericht dort, wo ein An
spruch aufrechtliehes Gehör b es teht, das R echt auf Einsich tnahme in das E rgebnis eines 
Be weisverfahrens unmittelbar auf Grund von Art. 4 BV anerkennt (BGE 92 I 263; 
IMBODEN, a.a.O. , Nr.612 II c, S.618f. ) . Dieses i\ktencinsichtsrccht bezieht sich dabei 
auch auf Expertenberichte (BGE 92 I 187; I MBODEN, a.a.O., N r.612 III c, S.619) . In 
einem neueren Entscheid hat das Bundesgericht dazu wörtlich festgestellt: «Die Be i
ziehung d er Parteien bei Durchführung des Gutachtens und die Einsich tgabe da rin zu 
verweigern, weil das Gutachten nur für die Behörden selbst, zu ihrer, technischen > Orien
tierung bestimmt gewesen sei, geht nicht an, wei l die Anordnung eines Gutachtens in 
jedem Fall der Behörde den zu treffenden Entscheid erleichtern oder ermöglichen soll und 
sich insofern nicht von anderen Beweismitteln unterscheid et. Das G utachten ist keine 
verwaltungsinterne Auskunft im Sinne der Rechtsprechung ... » (Urtei l vom 15. Februar 
1967 i. S. K. AG c. VS, zitiert bei REINHARDT, a.a.O., S. 197). Auch die Lehre neigt dazu , 
das Recht auf Einsichtnahme in Gutachten anzuerkennen (REINHARDT, a.a. O.,S. 195 zu 
und in N. 205 und S. l 96f.; TrNNER, Das rechtliche Gehör, in ZSR 1964, S. 348 und S. 364, 
N.106; I MBODEN, a.a.O., N r.612 III c, S.619). 

V erfchl t wäre es, die Einsicht in den « Avis B » mit der Begründung zu verwe igern, es 
handle sich dabei um einen «amtsinterncn Bericht ». Abgesehen davon, d aß das IIB 
wohl kaum als amtsinterne Stelle bezeichnet werden kann, besteht das R echt auf Akten
einsicht auch gegenüber verwa ltungs internen Expertisen. Art. 12 lit. c 13\/V erklärt 
Gutachten von Sachverständigen als Beweismittel, ohne zwischen verwaltungsinternen 
und -externen Gutachten zu unterscheiden. Als Beweismittel d ienende Aktenstücke im 
Sinne von Art. 26 Abs. 1 li t. b BVV sind demzufolge auch verwaltungsinterne Gutachten 
anzusehen. 

Das R echt der Beschwerdeführerin auf Einsichtnahme in den «Avis B» ist som it gemäß 
Art. 26 Abs. 1 lit. b BVV grundsätzlich zu bejahen. D a diesbezüglich das Akteneinsichts
recht klar aus den Regeln des BVV folgt, wären di esem Recht entgegenstehend e Vor
schriften des Patentrechtes durch Art. 80 lit. c BVV derogiert. Es cr(ibrigt sich daher zu 
prüfen, ob nach den verfahrensrechtlichen Sonderregeln des Pa tentrechtes Anspruch auf 
E insicht in den «Avis B » bestände oder nicht. Der in Art. 88 Abs. 1 Pa tV II enthaltene 
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Begriff d er amtsinterncn hkten ist gesetzeskonform , d. h. im Sinne der Ausführungen 
unter Ziff. 4 lit. c zu d euten. Andernfa lls geriete die V erordnungsrcgel in KonAikt mit den 
Bestimmungen des BVV und wäre nach Ar t. 80 lit. c BVV als aufgehoben zu betrachten. 

Eine engere, lediglich verwaltungscxterne Gutachten umfassende Auslegung stände 
in Wid erspruch zum Zweck d es Aktcneinsichtsrechtes, das darin bes teh t, dem Bürger im 
Hinblick a uf eine wirksame Ausübung des Gehörsanspruches Kenntnis a ll er für di e Ent
scheidung erhebli chen Akten zu verschaffen. Sie stell te darüber hinaus das Aktcncin
sichtsrecht in weitem J'viaße zur Disposition der V erwaltung, indem diese es in der H and 
hätte, durch Bildung verwaltungsinte rner Fachorgane dieses elementare Recht d es 
Bürgers sukzessive auszuhöhlen. Schließ li ch würde der Ausschluß amtsinterner Gut
achten von der Einsichtnahme zu R ech tsungleichheiten führen. Vl/o d ie Verwaltung ni ch t 
über entsprechende Fac hleute verfügt, müßte die Einsichtnahme in G utachten gewähr t 
werden . Wo Fachleute vorhanden sind , könnte sie verweigert werd en. Für eine solche 
unterschiedliche Beurte ilung fehlt a ber offensich tlich jeder G rund. 

Es ist in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, daß der « 1\ vis B» sei nerzeit 
ta tsächli ch a usdrückli ch a ls« amtsintcrn » bezeichnet wurde (vgl.die Fes tstellungen betr. 
d en «Avis B» aufS. 10 d ieses Entscheides). Allein d ies ist angesichts der vorangehenden 
Erwägungen irrelevant. 

Es bleib t noch zu pr üfen, ob durch di e Freigabe des «Avis B» zur E insichtnahme 
«wesentliche öffentli ch e Interessen des Bundes» (A rt.27 Abs. ! lit.a BVV) tangier t 
werden könnten. 

Die Geheimhaltung des « Avis B» wä re - vom Standpunkt des Amtes aus - aus zwei 
Gründen an sich wünschenswert: Einmal kann die Mitteilung des Inhaltes des «Avis B» 
an den Pa tentbewerber oder E insprec her zu unliebsamen Kontroversen führen, nämli ch 
dann, wenn die zuständige Stelle des Am tes zu einem vom «Avis B» abweichenden 
"Ergebnis gekommen ist. Sodann ist damit zu rechnen , daß das IIB von d er Lieferung des 
«Avis B » a bsehen wird , wenn das Amt entgegen der Vereinba rung (vgl. di e Festste llun
~en betr. d en « Avis B » a ufS.10 d ieses Entscheides) se inen Inhalt außerhalb des Amtes 
s:ehcnden P ersonen bekannt gibt. 

Hiervon fällt von vornherein d er erste Grund außer Betracht, denn es wäre doch wohl 
abwegig, in diesem Zusammenhang von «wesentlichen» öffent lichen Interessen des 
Bundes zu sprechen. 

Aber auch d er zweite Grund kann nich t a ls gewichtig genug betrachtet werden , um 
das R echt a uf Akteneinsicht, welch es, w ie erwähnt, unabdingbare Vora usse tzung für den 
rechtsstaat li ch b ed eutsamen Gehörsanspruch ist, zu beschneiden. D er V erlust dieses 
Hil fsmitte ls würde d ann wesentliche Interessen verl etzen, wenn die E rfüllung der dem 
Amt obli egenden Aufgabe dadurch ernst lich gefährd et oder gar in Frage gestell t würde. 
Davon ka nn keine R ede sein, denn der Prüfer war von Anfang a n gehalten gewesen, seine 
I\IIeinung selbständig und unabhängig vom «Avis B» zu bilden , ganz abgesehen davon , 
daß d er «Avis B» durchaus nur a ls Hilfsmittel für den Anfang gedacht war. 

d ) Für die Beurteilung der Frage, ob «arntsinterne Akten» im eigentlich en Sinne der 
Einsi chtnahme unterliegen, darf selbstvers tändlich ni cht von d er K lassifizierung der 
betre ffenden Amtsstelle a usgegangen werden (wie dies schon in b ezug auf d en «Avis B » 
angedeutet word en ist) ; sondern es ist in j ed em einzelnen Fall zu beur te ilen , ob einer der 
in Art. 26 Abs. 1 BVV a ngeführten Fälle vorliegt . Bei d en in Frage stehenden, a ls « amts
intern » b ezeichneten Akten käme j edenfalls nur lit. bin Betracht, d. h. es müßte sich um 
a ls Beweismittel dienende Aktenstücke handeln. Dies ist nun j edenfa lls weder bei den 
Entwürfen noch b ei d er erwähnten Notiz d er Prüfungsstelle der Fa ll. 
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In dieser Beziehung ist somit dem durch die Beschwerde angefochtenen Entscheid des 
Vorsitzenden der Patentabteilung I zuzustimmen. 

Dem11ach erkennt die B eschwerdeabteilung: 

1. Soweit sich die Beschwerde auf das Begehren zur Einsichtnahme in die ursprüng
lichen technischen Unterlagen des Patentgesuches bezieht, ist sie durch die ausdrückliche 
Zustimmung der Patentbewerberin gegenstandslos geworden. 

2 . Die Beschwerde wird teilweise gutgeheißen, in dem Sinne, daß der «Avis B» des 
IIB zur Einsichtnahme freigegeben wird; im übrigen wird sie abgewiesen. 

II. Markenrecht 

MSchG Art. 3 Abs. 2, Art. 4, Art. 6 und Art. 9 UWG Art.1 Abs. 2 lit. d 

Die insbesondere für Apfelwein verwendete Wortmarke « Blauer Bock» ist nicht 
Sachbezeichnung und verstößt, mag sie auch den Titel einer Rundfunksendung in 
Erinnerung rufen, nicht gegen die guten Sitten. 
Die A1arke ist in der Schweiz gemäß dem Übereinkommen mit Deutschland gültig, 
wenn sie nur in Deutschland gebraucht wurde, auch wenn die Absichtfehlt, diese in 
der Schweiz jemals zu gebrauchen. 
Die Marke «Blauer Bock» unterscheidet sich deutlich von den älteren Marken 
«Bockstein» und «Springbock». 
Die jüngeren A1arken «Grüner Bock», «Gelber Bock» , «Roter Bock», «Silber 
Bock» , « Weißer Bock» und « Brauner Bock» unterscheiden sich nicht deutlich von 
der Afarke «Blauer Bock» . 

La marque verbale « Blauer Bock» utilisee particulieiement pour du ciclre n' esl pas 
une designation descriptive ni contraire aux bonnes mreurs meme alors qu' elle 
rappelle le titre d'une emission radioplwnique. 
La marque est valable en Suisse en vertu de La convention avec l' Allemagne lors
qu' elle n'a ete utilisee qu'en Allemagne, meme si il n'y a pas d'intention de l'em
ployer en Suisse . 
La marque « Blauer Bock» se distingue clairement des marques anterieures 
«Bockstein» et «Springbock». 
Les marques posterieures « Grüner Bock», « Gelber Bock», « Roter Bock», 
« Silber Bock», « T1Veißer Bock» et « Brauner Bock» ne se distinguent /Jas sziffisam
ment de la marque « Blauer Bock». 

BGE 96 II 243 ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 3. November 1970 
i. S. Höhl gegen Seetaler Obstverwertung Jean Busslinger. 
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Im Spätsommer 195 7 begann der Hessische Rundfunk Sendungen aus
zustrahlen, die er « Zum Blauen Bock beim Apfelwein» nannte und in 
denen er Apfelwein verschiedener H erkunft ausschenkte, ohne j emals die 
:Marke des 'Ncines zu nennen oder erkennbar zu machen . 

Wilhelm Höhl in Hochstadt (BRD) stellt Apfelwein her und bringt ihn 
seit 1962 in Deutschland als «Blauer Bock» in Verkehr. Seit April 1965 ist 
diese Marke auch international eingetragen. 

Jean Busslingcr stell t unter d er Firma « Seetaler Obstverwertung Jean 
Busslinger » u. a. vergorenen Apfel wein her. Er ließ die Bezeichnungen 
« Bl auer Bock», « Grüner Bock», « Gelber Bock », « Roter Bock», « Silber 
Bock», «v\Tcißcr Bock», «Brauner Bock » und die \t\Tort-Bildmarke «Gold
Bock » imjahre 1957 in d as schweizerische R egister eintragen . 

Auf Verwarnung von Höhl ließ Busslinger die Marke « Blauer Bock» 
löschen und sicherte Höh] zu, diese nicht mehr zu verwenden . 

Höhl klagte aul- ~ichtigerklärung aller vorgenannten Marken d es Buss
linger und auf Unterlassung des Gebrauchs. Die diesbezügliche Klage 
wurde vom Handelsgericht d es K antons Aargau abgewiesen, vom Bundes
gcrich t dagegen u. a. mi t fo lgenden Erwägungen gutgeheißen: 

2. Die Wort/Bild-M a rke N r. 229867 « Gold -Bock » und d ie Wortmarken N r. 229448 
bis 229 450 und 230208 bis 2302 10 «S ilber Bock », «W eißer Bock », «Brauner Bock», 
«Grüner Bock», «Ge lber Bock» und « Roter Bock » des Beklagten sind für Erzeugnisse 
bes timmt, die sich ihrer Natur nach nich t gänzlich von den Getränken unterscheiden, für 
welche die ältere M a rke Nr. 295809 «l31aucr Bock » d es Klägers in das internationale 
R egister einge tragen wurde. Sie sind daher nur gültig , wenn sie sich durch wesent liche 
Nicrk1nale von der letzteren untersc heiden, d . h. als G a nzes betrachtet nicht leicht zu 
einer V erwechslung An la ll geben können (Art. 6 Abs. 1 und 2 MSch G in Verbindung mit 
Art. l d es Niadrider Abkommens über di e internationa le R egistri erung von Fabrik- oder 
H a nde lsmarken , Fassung ,·on I\izza vom 15.Juni 1957; BGE 93 II 265 Erw.e und dort 
angeführte U rte ile) . 

Die Verwechslungsgefah r w ird be i der Marke « Gold-Bock» nicht schon dadurch 
a usgeschl ossen, d aß sie a ußer dieser Bezeichnung e inen goldfarbigen Widclerkopf auf
weist. D as \\'ort <<Gold-Bock» ist de r Hauptbestandteil, der sich dem Publikum besser 
einprägt als das Bild. Im münd lichen und im schriftlichen V erkehr wird in der Regel nur 
das VVort , nicht auch der VVidd erkopf zur Kennzeichnung der a ngebotenen oder ver
langten \'\'are ,·erwendet. Die Gefahr, daß sich der Kund e überha upt nur des Namens 
«Gold-Bock» erinnere od er den go ldenen \ ,Vidderkopf a ls unwesentliches Beiwerk 
be trachte und bei d er V erg leichung mit der \ ,Vortmarkc «B la uer Bock » übergehe, ist 
daher g roß. Sie bes teht um so m ehr, a ls der Widdcrkopf lcdigli ch der bildliche Ausdruck 
für «Bock » ist, a lso ni cht eine andere Vorstellung wachruft a ls di eses V\lort. 

Die Vcrwechslungsgefahrwird sodann weder be i d er Marke «Gold-Bock» noch bei den 
sechs a nderen Bock-Marken d es Beklagten dadu rch genügend ausgeschlossen , daß d ie 
Besta ndteile « Gold», «Sil ben,, « \\ 'eißer», « Bra uner », «G rüner », « Gelber» und 
« R o ter» vom Bestandteil « Blauer» der Nfa rke des K lägers abweichen. D iese Eigen-
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schaftswörter kennzeichnen alle eine Farbe und können dah er lei cht verwechselt werden. 
Auch kann der Kunde m einen, sie kennzeichneten Getränke untcrschiccl lichcr Beschaf
fenh eit oder Güte, aber ein und derselben Herkunft. Gerade der Beklagte ha t diese Auf
fassung gefördert, indem er für di e Erzeugnisse, die aus sein em Betriebe stammen , l\!farkcn 
mit sieben verschiedenen Farbangaben hat eintragen lassen . D adurch hat er die Untcr
scheidungskrafl seiner ]VIarken im Verhä ltnis zur Marke « Blauer Bock» des Kl iigcrs 
wesentlich h erabgesetzt. Hauptbestandteil aller sich gegenüberstehenden Marken ist das 
Hauptwort «Bock». Wer es in Verbindung mit den Beifüg ungen «Gold», «Silber» u sw. 
hört oder liest, kann leicht auf den Gedanken kommen, die W a re, die es kennzeichnet, 
stamme aus dem Betrieb des Klägers, der die Marke « Blauer Bock» verwendet. Es ver
hält sich ähnlich wie z.B. bei den Markenbestandtei len « W eißcnburgcr » und « Schwar
zenburger », «trois plants» und «dcux p lants», «Brisemarinc» und «Blue Marine», die 
das Bundesgericht als verwcchselbar erach tet hat (BG E 82 II 355 Erw. 3, 84 II 223, 93 II 
265 Erw. 3). 

3. Zeichen, die als Gemeingut anzusehen sind, genießen den l\!Iarkenschutz nicht 
(Art. 3 Abs. 2 MSchG) . Das gilt insbesondere für vVört er, welche die Beschaffenheit oder 
die H erkunft der \Vare angeben, also Sachbezeichnungen sind. 

a ) Das Wort «Bock» in d er Marke des Klägers ist nicht schon deshalb Sachbezeich
nung, weil man ein bestimmt beschaffenes Bier als « Bock » oder «Bockbi er» zu bezeich
nen pflegt (s . Großer Brockhaus, 16. Aufl ., unter «Bockbier»; Der Neue Hcrder, 4 . Aufl., 
unter «Bock»). D er Kläger hat die \Vortrnarke « Blauer Bock» nicht für Dicr, sondern für 
Weine und Spirituosen in das internationale Register eintragen lassen, und auch der 
Beklagte beansprucht seine verschiecknen Bock-l\!Iarken nicht für Bier, sondern für 
Apfelwein. Niemand behauptet, daß di e Eigenschaften, die ein bestimmtes Bier zum 
Bockbier machten, a uch bei Weinen, Apfelweinen und Spirituosen vorkommen könnten 
und diese G etränke gewissermaßen als «Bock-Weine» oder« Bock-Schnäpse» erscheinen 
ließen. Der Umstand sodan n, da ß \Veine und Spirituosen a ls E rzeugnisse aufgefaßt wer
den können, die sich ihrer Na tur nach von Bier nicht gänzlich unterscheiden und daher 
nicht mit Marken versehen werden dürfen, die mit ä lteren Bier- ]Vla rken verwechselt 
werden könnten, ist für die Frage, ob eine Sachbezeichnung ,·orliege, bedeutungslos. 
Was für die eine , ,Vare Sachbezeichnung ist, hat nicht markenrechtlich auch a ls Sach
bezeichnung eines anderen, unter dem Gesichtspunkt des Art. 6 Abs. 3 iVISchG ä hnl ichen 
Erzeugnisses zu gelten. Ein \ ,Vort ist Sachbezeichnung für j ene \Varen, für die es diese 
Eigenschaft im Geschäftsverkehr wirklich hat. 

b ) D er Ausdruck «Bock » ist auch nicht desha lb Sachbezei chnung für \,Veinc und 
Spirituosen , weil das Handelsgericht als gerichtsnotorisch erachtet, daß eine gewisse Art 
Frankenwein a ls Bocksbeutel bezeichnet werde. Bocksbeutel wird eine bauchig-runde, 
etwas breitgedrückte Flasche mit kurzem Hals genannt, in welche die besten Weine aus 
Franken und gewissen anderen Gegenden (Neuweier in Baden, Südtirol) abgefüllt wer
den (D er Große Brockhaus, 16. Aufl.; D er Neue H erdcr, 4. Aufl.; i\!Ieyers Lexikon, 7. Aufl. 
Duden , R echtschreibung der deutsch en Sprache, 14. Aufl. , durchwegs unter dem Stich
wort «Bocksbeutel ») . Die gleiche Bezeichnung wird a uch für d en in solche Flaschen a b
gefüllten Frankenwein gebraucht (D uden, a.a .O. ) . Sie ist a lso nicht Sachbezeichnung 
für Frankenwein schlechthin , auch nicht bloß für bestimmte Sorten, sondern nur für 
gewisse \;\/eine in best imm ter Verpackung. A nders abgefüllte \Ycine werden nicht Bocks
beutel genannt, geschweige denn Apfelweine eder Sp irituosen. Schon aus diesem Grunde 
ist dem Kläger ni cht verwehrt , das \ ,Vort « Bock» als Bestandteil einer für a lkoh olische 
G etränke bestimmten l\!Iarke zu verwenden. Daß solche Getränke sich nicht im Sinne 
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d es Art. 6 Abs. 3 MSchG von Bocksbeutel-\,Vein gänzlich unterscheiden, spielt, wie schon 
gesagt, ke ine Rolle. 

D azu kommt, da ß das Wort «Bocksbeutel » nicht identisch ist mi t « Bock ». Daß diese 
Silbe in ihm vorkommt und daher eine ged ankliche Verbindung zwischen den beiden 
Begriffen möglich ist, ändert nichts. Bloße Gedankenassoziation vermag ein Wort, das 
selber nicht Sachbeze ichnung ist, nicht zu Gcmeingu t zu machen. Das Bundesgericht hat 
schon seitJahrzehnten erka nnt , daß Anspielungen, die bloß entfernt, mit Hilfe besonderer 
Pha n tasie, a uf die Beschaffen heit oder Herkunft eines Erzeugnisses hinweisen, eine M arke 
nicht ungültig machen (BGE 93 II 56 Erw. b, 93 II 263 Erw. 2 a, 96 II 240 und dor t an
geführt e Entscheid e) . Im vorliegenden Falle spielt das Wort « Bock » in d er Marke des 
Kl ägers nicht einmal entfernt a uf Eigenscha ften der in Bocksbeutel abgefüll ten Weine an . 

Die Sachbezeichnung « Bocksbeutel» m acht die Marke des Klägers um so weniger 
schu tzun fä hig, a ls di ese nicht lediglich aus ei ern Worte «Bock» besteht, sond ern «Blauer 
Bock » lautet. Eine Marke ist nicht schon d ann Gemeingut, wenn sie ein gemeinfreies 
Elem ent enthält, sondern nur dann, wenn sie a ls Ga nzes auf die Beschaffenheit oder H er
kunft der Ware hin weist (BGE 88 II 380). 

c) Die M a rke « Bla uer Bock » a ls Ganzes ruft die Sendungen des H essischen Rundfunks 
«Zum Blauen Bock beim Apfelwein » in Erinnerung. In di esem Titel wird der Schaupla tz 
d es Geschehens, die Gastwirtschaft, nicht d er dort genossene Apfelwein « Zum Blauen 
Bock » genannt, ga nz abgesehen d avon, da ß dort nicht ein ganz bestimmter Apfelwein, 
sondern solcher verschied enster H erkunft ausgeschenkt wurde. Der gedankliche Zusam
m enhang der Marke des Klägers mit den erwähnten Sendungen wirkt daher nicht a ls 
Beschaffenheitsanga be oder Herkunftsbeze ichnung. Zudem sei wiederholt , daß bloße 
Anspielungen eine Marke nicht zur Sachbezeichnung machen. Die Auffassungen des 
Beklagten, die erwähnten Rundfunksendungen hä tten die Wortfolge « Blauer Bock » zur 
Sachbezeichnung für vergorenen Apfelwein werden lassen, hält nicht stand. 

d ) Die :Ma rke d es Klägers ist auch nicht d eshalb Gemeingut, weil, wie das Handels
geri ch t fests tellt, in \ ,Vein- und Spirituosenmarken häufig das Bild eines Bockes verwen
d e t wird und in M a rken für Wein a uch das vVort Bock vorkommt. Ein Zeichen wird ni cht 
schon dadurch schutzunfähig, daß Dritte es in Marken für gleichartige oder ähnliche 
\ ,Varen ebenfalls gebrauch en. Diese vVirkung tritt nur ein, wenn der Gebrauch des Zei
chens so allgemein geworden ist, da ß es über di e H erkunft d er Ware aus einem bestimm
ten Betriebe nichts m ehr auszusagen verm ag, wei l a ll e am V erkehr der Ware beteiligten 
Kreise, namentlich auch die Fabrikanten, es für eine Sachbezeichnung halten und die 
Rückentwicklung in ein Incli viclualzeichen sich trotz darauf gerichteter Bestrebungen a ls 
unmöglich erweist (BGE 93 II 264 Erw. b und dort angeführte Entscheide) . Daß diese 
V oraussetzungen im vorli egend en Fa lle erfüllt seien, stellt das Handelsgeri cht nicht fes t 
und legt auch der Beklagte ni cht da r. Auf d en Etike tten für vVeine und Spirituosen, die er 
ins R echt ge legt ha t, kommt d as W ort Bock überhaupt nicht vor. Der Gedanke an Böcke 
wird hier nur bi ldlich wachgerufen. T eils dienen diese Bilder zur Illustration von Ge
tränkenamen (Sti chpimpuli, Hex' von Dasenstein, Oberrotweiler Geisberg) , besonders 
von solchen, die mit der Jagd zusammenha ngen (Jägermeister, J ägergruß, .Jagdschloß, 
J ägerfeuer), teils sind sie bloß Bestandteile von Fami lien- oder Ortswappen (Weinkellerei 
Carl Reh in Leiwen ; Wermutweinkellerei Otto Lörch in Bühl). In a llen Fällen handelt es 
sich um bloße Anspielungen, nicht um Sachbezeichnungen. Auch die Wortmarken 
Bockstein und Springbock und di e Bildmarke eines Steinbockes mit Kind und Traube 
tun ni cht dar, daß di e beteilig ten Kreise für vVeine und Spirituosen das Wort «Bock» zur 
Bezeichnung der Sache verwenden. Es sind bloße Marken, d . h . Wörter, welche die 
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H erkunft d er W a re aus einem bestimmten Be triebe kennzeichnen. Von einem Sach
namen kann um so weniger die Rede sein, als Böcke irgendwelcher Art an sich mit Wein 
und Spirituosen nichts zu tun haben. Es verhält sich anders als z.B. in den Fällen, wo 
das Bundesgericht einst wegen der sinnbildlichen Kraft der Figuren im Schwan ein Frei
zeichen für Bettfedern und in der Ähre ein schwaches Zeichen für Teigwaren sah (BG E 20 
103 Erw. 7, 49 II 315 Erw.2 ). 

4. Das Handelsgericht meint, die Wortmarke <<Blauer Bock» verstoße im Sinne des 
Art.3 Abs.4 MSchG gegen die guten Sitten, weil sie über geschäftliche V erhältnisse 
täusche, nämlich die falsche Vorstellung erwecke, zwischen d em Erzeugnis des Klägers 
und der Sendung des H essischen Rundfunks bestehe ein Zusammenhang. Es fügt bei, 
aus dem Bericht des H essischen Rundfunks vom 8. Oktober 1968 ergebe sich, daß eine 
Täuschung tatsächlich schon bewirkt worden sei. 

a) Das Handelsgericht sagt nicht, welcher Art d er « Zusammenhang» zwischen dem 
Erzeugnis des Klägers und dem Hessischen Rundfunk sei, der durch die Marke «Blauer 
Bock» vorgespiegelt werde. Es führt insbesondere nicht aus, das Publikum stelle sich 
wegen der Marke «Blauer Bock» vor, der Apfelwein, der in d en Sendungen d es Hessi
schen Rundfunks ausgeschenkt werde, stamme ausschließlich aus dem Betrieb d es Klä
gers. Eine solche Vorstellung kann d enn auch bei d en Leuten, welche die Sendungen 
«Zum Blauen Bock beim Apfelwein» kennen, nicht erweckt werden. Wie sich aus dem 
erwähnten Schreiben des H essischen Rundfunks an d en Beklagten vom 8. Oktober 1968 
ergibt, wurden in den Sendungen nie bestimmte Apfelweinmarken genannt oder erkenn
bar gemacht. Es mußte sich dem Empfänger der Sendungen also aufdrängen, daß der 
Hessische Rundfunk den Apfelwein nicht von einem bestimmten Lieferanten bezog und 
es auch nicht darauf abgeseh en hatte, für einen bestimmten Lieferanten zu werben. In 
d en Sendungen trägt nicht der Apfelwein, sondern die Schenke den Namen «Blauer 
Bock». Diese Gastwirtschaft ist ein Gebilde d er Phantasie. Der Empfänger der Sendungen 
kann daher auch nicht auf den G edanken kommen, d er Apfelwein des Klägers werde an 
einem ganz bestimmten Orte, d er sich der Gunst d es H essischen Rundfunks erfreue, aus
geschenkt. Die Marke « Blauer Bock» ist gleich wie der Name d er Schenke in den Schau
oder Hörpielen d es Rundfunks eine eingebildete Bezeichnung und ohne weiteres als 
solche erkennbar. Daß sie die Gedankeu auf die ausgestrahlten Spiele zu lenken vermag 
und umgekehrt deren Titel dem Empfänger der Sendungen die Marke d es Klägers in 
Erinnerung rufen kann, führt nicht zu einer Täuschung, geschweige denn zu einer solchen 
über geschäftliche Verhältnisse. 

b ) Der Beklagte mach t gel tend, die K enner d er Marke und der Sendungen könnten 
sich nicht vorstellen, daß j emand die Wortverbindung « Blauer Bock» ohne Zustimmung 
des H essischen Rundfunks benütze. 

Der Uneingeweihte kann sich in der Tat fragen, ob d em H essischen Rundfunk a m 
Titel «Zum Blauen Bock beim Apfelwein» ein Urheberrecht zustehe und ob der Kläger 
ein solches verletze oder seine Marke mit Zustimmung des Rundfunks führe. In Wirklich
keit beansprucht dieser, wie aus seinem Schreiben vom 8. Oktober 1968 hervorgeht, am 
Namen der Sendung kein Urheberrecht. Ein solches steht ihm d enn auch am Titel als 
solchem oder an der Wortfolge « Zum Blauen Bock» nicht zu, da sie nicht literarische 
Kunstwerke, sondern nur banale, j eglichen künstlerischen geistigen G eha ltes entbehrende 
Bezeichnungen für a usgestrahlte Schau- oder Hörspiele bzw. für das in ihnen vorkom
mende Wir tshaus sind . Es verhält sich gleich wie mit eiern N amen Mickey-Mouse, der 
zwar urheberrechtlich geschützte bildliche Darstellungen bezeichnet, für sich allein 
j edoch kein Kunstwerk im Sinne des Urheberrechtsgesetzes ist (BGE 77 II 380 Erw. 3). 
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Dem Empfänger d er Send ungen des H essischen Rundfunks mag diese Rechtslage unkl a r 
sein. W enn er sich vorste llt, der Kläger habe die Erlaubnis d es Rundfunks zum Gebrauch 
des Namens « Blauer Bock » a ls Marke erlangt oder er setze sich über ein Urheberrecht 
des Rundfunks an diesem Nam en hinweg, unterliegt er j ed och nur einem R echtsirrtum, 
nicht einer durch die M a rke « Blauer Bock» hervorgerufenen Täuschung über geschäft
liche V erhältnisse. Es liegt dem Art. 3 Abs. 4 MSchG fern , eine Marke schutzlos zu lassen, 
um solchen Rechtsirrtümern vorzubeugen. Diese Bestimmung will nur verhindern, daß 
das Publikum über die H erkunft der mit d er M arke versehenen Ware oder über die 
geschäftlichen Verhältn isse des Markeninhabers, seine Bezugsquellen, die Art der H er
stellung oder die Beschaffenheit der v\lare und dgl. irregeführt werde. 

c) Die Auffassung des H a ndelsgerichts, die Bezeichnung « Blauer Bock» habe tat
sächlich schon eine Täuschung bewirkt, führt nicht zu einer andern Beurteilung d er 
Frage, ob die Marke des Klägers gegen die guten Sitten verstoße. W eder aus den E r
wägungen des H andelsgerichts noch aus dem Bericht d es H essischen Rundfunks, auf d en 
es sich beruft , erg ibt sich, worin die angebliche Täuschung bestanden habe. D er H es
sische Rundfunk schrieb dem Beklagten am 8. Oktober 1968 nur: «Ähn li che Anfragen 
wie die Ihren haben wir schon wiederholt erhalten. Wir haben uns d aher erlau bt, unsere 
Antwort vorsorglich vorweg mit kurzen Hinweisen auf unsere Sicht der Lage zu verbin
d en. » Der Wortlaut der «ähnlichen Anfragen» ist nicht bekannt. Sollten di e Anfragen
d en abzuklären versucht haben, ob d er Kläger die Marke «Blauer Bock » mit Zustim
mung des H essisch en Rundfunks verwende und ob sie ihm den Gebrauch irgendwie 
untersagen lassen oder sich sonstwie über sein :tvlarkenrecht hinwegsetzen könnten , so 
wäre das für die Frage d er Sittenwidrigkeit dieser iYiarkc bedeutungslos. Bemerkt sei nur, 
daß j edenfalls der Beklagte, der sich auch durch gewisse Fragen an den Hessischen Rund
funk gewendet hat, nicht das Opfer einer Täuschung über geschäftliche V crh ä l tnisse war. 
Er hätte n icht seinerseits die Marke « Blauer Bock » verwendet, wenn er d er Meinung 
gewesen wäre, sie spiegele der Kundsch aft geschäftliche Beziehungen zum Hessischen 
Rundfunk vor. Sein guter Gla ube im Verhältnis zum Rundfunk ist zu vermuten. 

Die M arke des Klägers ist somit nicht wegen Verstoßes gegen die guten Sitten un
gültig. 

5 . Das Übereinkommen zwischen der Schweiz und D eutschland betreffend den gegen
seitigen Patent-, Muster- und Markenschutz, vom 13. April 1892 (BS 11 1057; vgl. BBl 
1950 III 468), bestimmt in Art. 5 Abs. 1: « Die Rechtsnachteile, welch e nach den Gesetzen 
der vertragschließenden T eile eintreten, wenn eine Erfindung, ein Muster oder Modell , 
eine H andels- oder Fabrikmarke nicht innerhalb einer bes timmten Frist a usgeführt , 
nachgebilde t oder angewendet wird, sollen a uch dadurch ausgeschlossen werden, daß die 
Ausführung, Nachbild u ng oder Anwendung in dem Gebiete des a nderen T eiles erfolgt.» 
Die Au ffassu ng des Beklagten, die Marke « Bla uer Bock» des Klägers sei gemäß Art. 9 
MSchG nichtig, weil d er Kläger sie in der Schweiz nicht gebraucht habe, h ält desha lb 
nicht stand. Ob der K läger, wie er im kantonalen V erfahren behauptet hat, die \ '\lort
marke « Blauer Bock » in D eutschland verwendet, kann dahingestellt bleiben. Jedenfalls 
gebraucht er, wie der Beklagte zugibt, in Deutschland di e Wort/Bild-Marke « Blauer 
Bock ». Da sich d eren H a up tbestandteil « Blauer Bock» mit d er international registrierten 
Marke Nr. 295 809 vollständig deckt, kann dem Kläger nicht vorgeworfen werden, er 
habe diese in D eutschland nicht gebraucht. Daß die Wort/Bild-Marke weitere Bestand
teile a ufweist, schadet dem Kläger nicht. Sie sind für die hier zu beurteilende Frage über
flüssiges Beiwerk und da her unerheblich . Daß sie in Deutschland wie die Bezeichnung 
«Blauer Bock » Markenschutz genießen, ändert nichts. 
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Ob dem Kläger, wie der Beklagte behauptet, bei der internationalen Registrierung der 
Marke Nr. 295 809 die Absicht fehlte, diese in der Schweiz jemals zu gebrauchen, ist nicht 
entscheidend. Das erwähnte Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland 
macht die Geltung des Art. 5 Abs. 1 nicht davon abhängig, daß der Markeninhaber die 
Absicht habe, die M arke in beiden Staaten zu gebrauchen, sondern läßt den Gebrauch 
im einen Staa te a uch als Gebrauch im anderen gelten. Der in Art. 9 MSchG vorgeschrie
b ene Gebrauch kann also statt in der Schweiz in Deutschland erfolgen (TROLLER, Im
materialgüterrecht, 2.Aufl., 1 335). 

6. Der Beklagte macht geltend, die Marke «Blauer Bock» sei nichtig, weil ihr die 
älteren Marken Nr. 199 047 «Backstein» und Nr. 315 596 « Springbok>> entgegenständen . 

Eine 11arke, die sich nicht durch wesentliche M erkmale von den bereits eingetragenen 
Marken unterscheidet, ist absolut nichtig. Darauf kann sich jedermann berufen, der daran 
ein Interesse hat, besond ers auch wer wegen Verletzung der nichtigen Marke belangt 
wird (BGE 91 II 5 und dort angeführte Urteile). 

Die unter Nr. 199 04 7 für Weine im schweizerischen Register eingetragene Wortmarke 
«Bockstein» wurd e am 29.Juli 1963 hinterlegt. Die ebenfalls zur Kennzeichnung von 
W ein b estimmte Wortmarke «Springbok» wurde erstmals am 21. November 1929 in das 
internationale Register eingetragen und am 8. September 1949 unter Nr. 143 090 sowie am 
23 .Juni 1966 unter N r. 315 596 erneuert. Beide Marken sind also älter als j ene des Klägers. 

Von beiden unterscheidet sich jedoch die Wortmarke «Blauer Bock» durch wesent
liche Merkmale. Sie besteht aus zwei Wörtern und enthä lt die Begriffe blau und Bock, 
wobei letzterer auf ein Tier hinweist. Die Marken «Backstein» und «Springbok>> 
bestehen nur aus einem Worte und enthalten keinen Hinweis auf eine Farbe. «Bockstein» 
erweckt auch nicht die Vorstellung eines Tieres, sondern einer Ortsbezeichnung. Im 
Worte « Springbok » sodann, das niederländischen Ursprungs ist, besteht die Silbe « bok » 
nur aus drei Buchstaben. «Springbock» ( deutsche Schreibweise) ist zudem der Name für 
eine Antilopenart männlichen Geschlechts (s. Großer Brockhaus, 16. Aufl., und Herders 
Standard Lexikon, je unter «Antilopen») . «Blauer Bock» dagegen ist eine Phantasie
bezeichnung, da es in der Tierwelt keine Böcke dieser Farbe gibt. 

7. Da die Wortmarke «Blauer Bock» des Klägers gültig ist und die Bezeichnungen 
«Gold-Bock», «Silber Bock», «Weißer Bock», «Brauner Bock», «Grüner Bock», 
« Gelber Bock» und «Roter Bock» in den Marken des Beklagten mit ihr verwechselt wer
d en könnten , sind die letzteren nichtig zu erklären und ist dem Beklagten zu verbieten, 
diese Bezeichnungen als Marken zu gebrauchen. 

Soweit das Unterlassungsbegehren der Klage weiter geht, nämlich auf Verbot des 
Gebrauchs im geschäftlichen Verkehr überhaupt, einschließlich Korrespondenz und 
Werbung, ist es gemäß Art. 1 Abs. 2 Iit. d und Art. 2 Abs. l lit. b UWG ebenfalls begründet. 

MSchG Art.6 

Die lvf arken « Valvoline » und « Havoline» für Öle sind verwechselbar. 
Daran ändert sich nichts, auch wenn diese lvfarken in den meisten andern Ländern 
tatsächlich nebeneinander bestehen. 
Gegenseitige Duldung in anderen Ländern und das Interesse an der Einheit der 
Bezeichnung auf dem gesamten Weltmarkt lassen die Klage aus dem schweizeri
schen M arkenrec/zt nicht als rec/ztsmißbräuchliclz erscheinen. 
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Les marques « Valvoline» et «Havoline» pour des /zuiles pretent d confitsion. 
Le fait que ces deux marques coexistent effectivement dans La jJlupart des autres 
pays n'y c/zange rien. 
La tolerance reciproque dans d' autres pays et l' interet d l' unite de la designation sur 
le marc/ze mondial ne Jont pas apparaitre l' action basee sur le droit suisse comme 
constitutive d'un abus de droit. 

BGE 96 II 236ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 20.Juli 1970 i . S. 
Texaco Inc. gegen Ashland Oil & Refining Company. 

A. Die F irma Leonard & Ellis ließ im Jahre 1882 das Wort «Valvoline» als Marke 
Nr. 1 74 für Schmieröle in das schweizerische R egister eintragen . Am 19. September 1902 
wurde das Zeichen unter Nr.15032 erneuert und auf die Valvoline Oil Company über
tragen. Diese ließ die Eintragung am !.November 1922 unter Nr.52797 nochmals er
neuern. 

Im.Jahre 1927 klagte die Valvoline Oil Company beim Handeisgericht des Kantons 
Bern gegen die Indian Refining Company auf Löschung und Untersagung des Gebrauchs 
der seit 18.Juni 1921 im schweizerischen Markenregister stehenden Marke Nr.49861, 
die aus dem \;\/orte «Havoline» bestand und zur Kennzeichnung von Ölen und Fetten 
für Gasmaschinen und Automobile diente. Die Indian Refining Company erhob Wider
klage auf Löschung der Marke Nr. 52 797. D er Prozeß endete damit, daß das Bundes
gericht am 30. April 1929 die Marke Nr. 49 86 l nichtig erklär te, ihre Löschung verfügte 
und die Widerklage abwies. Das Bundesgericht kam zum Schluß, die Marke «Havoline» 
könnte mit der Marke « Valvoline» verwechselt werden (ein Teil des Urteils ist in BGE 
55 II 149ff. veröffentlicht). 

Am 17. August 1942 ließ die Valvoline Oil Company ihre Marke im schweizerischen 
Register unter Nr. 103001 erneuern. Eine weitere Erneuerung wurde am 1 7. August 1962 
unter Nr.193 767 eingetragen, unter Angabe der Ashland Oil & Refining Company a ls 
neue Inhaberin der Marke und unter Erweiterung der Waren, für die sie bestimmt war. 
Am 19.Apri l 1966 ließ die Ashland Oil & R efining Company die Eintragung unter Nr. 
217 055 nochmals erneuern und die mit der Marke zu kennzeichnenden W aren wie folgt 
bezeichnen: «Hui les, lubrifiants , carburants et produits pour l' eclairage fabriques a 
partir de produits du pctrole, de produits synthetiques ou d'une combinaison de ces pro
duits; preparation pour eviter la rouille et Ja corrosion des machines et des surfaces metal
liques; graisses et combustibles. » 

Die Ashland Oil & Refining Company ist ferner Inhaberin der am 30. März 1966 hin
terlegten schweizerische n Marke Nr. 216825, die aus dem Worte« Valvoline » und einem 
darüber stehenden großen Buchstaben V besteht und deren Warenliste sich von der
jenigen der Marke Nr. 217 055 nur dadurch unterscheidet, daß die Waren «graisses et 
combustibles» fehlen 

Die Valvoline-Marken werden von den Berechtigten in der Schweiz schon seit 1882 
tatsächlich gebraucht 

Am 17. März 1966 hinterlegte die Texaco Inc. in der Schweiz für Rohöl und Rohöl
erzeugnisse die aus dem Worte «Havoline» bestehende Marke Nr.218068. 

B. Am 5. Apri l 1968 klagte die Ashland Oil & Refming Company gegen die Texaco Inc. 
beim Handelsgericht des Kantons Bern mit dem Begehren, die Marke Nr.218068 un-
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gültig zu erklären und d er Beklagten deren Benützung für Rohöl und Rohölerzeugnisse 
im schweizerischen Geschäftsverkehr, besonders zur Kennzeichnung der genannten 
VVaren, zu untersagen. 

Das Handelsgericht d es Kantons Bern hieß diese Begehren a m 22. Oktober 1969 gut 
und drohte der Beklagten für den Fall der Wid erhandlung gegen das V erbot die in Art. 
403 bern. ZPO und Art. 292 StGB vorgesehenen Strafen an. 

Das Bundesgericht hat dieses Urteil bestätigt und zwar mit folgenden Erwägungen: 

1. Die Marke «Havol ine » der Beklag ten ist nur gültig, wenn sie sich durch wesentliche 
Merkmale von d er älteren Wortmarke « Valvoline» d er Klägerin unterscheidet (Art. 6 
Abs. l MSchG). Trifft dies nicht zu, so muß sie gelöscht werden (Art. 34 MSchG) und ist 
d er Beklagten der G ebrauch d es Wortes «Havoline» im Sinne des K lagebegehrens zu 
verbieten. Der Unterlassungsanspruch ist alsdann sowohl auf Grund d es l\1arkenschutz
gese tzes als auch auf Grund der Art. l Abs . 2 lit. d und Art. 2 Abs. l lit. b UWG b egründet. 
Beide G esetze verbieten die Verwendung des nachgeahmten Zeichens auf d er Ware selbst 
oder ihrer V erpackung, und das G ese tz über den unlauteren \ ,V ettbewerb steht außerd em 
der V erwendung im übrigen geschäftlichen Verkehr, z.B. in der Reklame oder im Brief
wechsel, im W ege (BGE 93 II 432 Erw.6, 95 II 464) . 

2. Ob sich die beiden Zeichen genügend voneinander unterscheiden, hängt nur vom 
Eindruck ab, d en sie in der Schweiz erwecken. Die E intragung der Marke « Valvoline» in 
das schweizerische Register verleiht der Klägerin nur Schutzrechte in diesem Lande (BGE 
92 II 262 , 95 II 362), und nur auf Untersagung des G ebrauchs d es Wortes «Havoline» 
im schweizerischen Geschäftsverkehr und auf Ungültigerklärung als schweizerische 
M arke zielt die Klage ab. 

Die Beklagte selber führt aus, es komme darauf an, ob sich V erwechslungen im Inland 
ereignen. Dennoch will sie die Verh ältnisse im Ausland mitberücksichtigt wissen. Sie 
macht gel tend, die J\!Iarken «Valvoline» und «Havoline» beständen auf der ganzen 
Erde, ausgenommen in der Bundesrepublik D eutschland und in d er Schweiz, ungestört 
nebeneinander, was b eweise, daß sie nicht zu verwechseln seien. 

Daß im Ausland in ein und demselben Staate beide Marken registriert sind , sagt nichts 
darüber aus, ob das Publikum sie daselbst schon verwechselt hat. Auch die bloße Ver
wechslungsgefa/zr - auf die es nach Art. 6 Abs. 1 MSchG allein ankommt (BG E 40 II 288, 
63 II 287, 78 II 382 ) - ist dami t nicht widerlegt. Die Beklagte behauptet nicht, alle aus
ländischen Staaten prüften vor der R egistrierung einer Marke, ob sie mit d er schon einge
tragenen verwechselt werden könnten. Sie beruft sich auch nicht auf ausländische 
G erichtsurteile, welche die beid en Marken als genügend unterscheidbar erklärt hä tten. 
Sie scheint vor allem sagen zu wollen, im Auslande hätten sich di e Parteien stillschweigend 
mit der R egi strierung beid er Marken abgefunden. Sie rühmt sich selber, sie habe in zahl
reichen Ländern die Marke« Valvoline» geduldet, obschon ihr die Prioritä t des Eintrages 
und des Gebrauches des Zeichens «Havoline» zugestanden ha be. 

Übrigens ist die R echtslage in anderen Staa ten nicht notwendigerweise dieselbe wie in 
d er Schweiz. Die ausländischen G esetze stellen vielleicht a n die Unterscheidbarkeit von 
Marken nicht gleich strenge Anforderungen wie d as schweizerische R echt, das nicht nur 
auf die Bedürfnisse und Interessen der l\1a rkeninhaber Rücksicht nimmt, sondern auch 
das Publikum vor T äuschung schützen will Auch erwecken die beiden Marken im Ver-
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kehr mit anderen Sprachgebieten und unter anderen wirtschaftlichen und kulturellen 
Verhältnissen nicht notwendigerweise den gleichen Eindruck wie in d er Schweiz. 

D em Umstande, daß die beiden Marken im Auslande nebeneinander regi striert sind, 
ist daher bei der Beurteilung der Gefahr von Verwechslung in der Schweiz nicht Rech
nung zu tragen. 

3. Die Beklagte sieht im Worte «Valvoline » eine Sachbezeichnung, die auf ein Öl
erzeugnis ( « oline ») hinweise, das V entile ( englisch <<Valve ») schmiere. Sie leitet daraus 
nicht ab, die Marke der Klägerin sei Gemeingut und daher ungültig (Art. 3 Abs. 2 
MSchG); sie macht nur geltend, dem Sinn des Zeichens «Valvoline» müsse bei der Beur
teilung der V erwechslungsgefahr R echnung getragen werden. 

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes liegt eine Sachbezeichnung nur dann 
vor, wenn die Marke nach dem üblichen Sprachgebrauch für die beteiligten Kunden
kreise offenkundig auf die Beschaffenheit oder Bestimmung d er Ware hinweist; bloße 
Anspielungen, die den Sinn des Wortes nur mit Hilfe d er Phantasie erkennen lassen, 
genügen nicht (BGE 54 II 406, 55 II 154, 56 II 230f., 410, 59 II 80, 63 II 428, 70 II 243, 
79 II 102, 83 II 218, 84 II 224, 432, 93 II 263 ). Daher ist in BGE 55 II 142 ff. Erw. 2 im 
Worte «Valvoline» keine Sachbezeichnung gesehen worden. Die in d en Bestandteilen 
«valv » und «oline» liegenden Anspielungen auf «valve» und Öl wurden dabei ein
gehend gewürdigt. Hievon wäre heute nur abzuweichen, wenn sich der Sprachgebrauch 
seit dem Jahre 1929 entscheidend geändert hätte, so daß die behauptete Bedeutung des 
Wortes «Valvoline» im Gegensatz zu damals nunmehr in die Augen spränge. Davon 
kann indessen nicht die Rede sein. «oline» ist nach wie vor kein Wort, das den schweize
rischen Landessprachen oder einer in der Schweiz allgemein verstandenen Fremdsprache 
angehören würde ; diese Buchstabenfolge ist ein reines Gebilde der Phantasie. Dasselbe 
ist von den Buchstaben «valv» zu sagen, die noch immer eine bloße Anspielung enthal
ten, die nicht allgemein verstanden wird. Daß die interessierten Kreise sprachkundiger 
geworden seien, hilft der Beklagten nicht. Mag auch die Kenntnis der englischen Sprache 
in der Schweiz Fortschritte gemacht haben, besonders in Geschäftskreisen, so gibt es doch 
unter den Haltern von Motorfahrzeugen, die als Käufer der Schmiererzeugnisse der 
Parteien in Frage kommen, noch große Schichten, die weder den Sinn des englischen 
«valve » noch die in seiner verstümmelten Form «valv» enthaltene Anspielung erfassen. 
Gewiß hat das Bundesgericht z.B. die Marken «Hyclroformer» (nicht veröffentlichtes 
Urteil vom 12.Mai 1969 i.S.J.M.Voith GmbH) und « Synchrobelt » (BGE 95 I 477ff. ) 
als nicht schutzfähig erachtet. In beiden Fällen war jedoch auf Verwaltungsgerichts
beschwerde hin zu entscheiden, ob die international registrierte Marke in der Schweiz 
zu schützen sei. Die Marke der Klägerin steht dagegen im schweizerischen R egister und 
ist vom Bundesgericht am 30. April 1929 als gültig erklärt worden. Die Beklagte ficht die 
Gültigkeit nicht erneut an; gestritten wird nur um die Möglichkeit d er Verwechslung mit 
d er Marke «Havoline». Da kann der Umstand, daß gewisse Kunden die in «Valvoline» 
enthaltene Anspielung verstehen mögen, keine Rolle spielen. Für weite Kreise ist der 
Sinn des Wortes nicht offenkundig und schließt er daher die Gefahr von V erwechslungen 
nicht aus. 

Ob eine Marke mit einer anderen verwechselt werden kann, beurteilt sich übrigens 
nicht nach d en einzelnen Bestandteilen und der Entstehungsgeschichte der beiden Zei
chen, sondern nach eiern Eindruck, d en sie nach ihrem Klang und ihrem Schriftbild als 
Ganzes machen (Art. 6 Abs.2 MSchG; BGE 93 II 265 und dort angeführte Urteile) . W er 
das Wort «Valvoline» als Ganzes hört oder liest, erkennt aber in ihm auf Grund der 
sprachlichen Trennungsregeln viel eher die Silben «Val-vo-li-ne» als die Bestandteile 
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«valv » und «olinc» . Er wird sich d aher in der R egel des Zusammenhangs mit den 
Begriffen «va lve>> und « Öl » nicht bewußt. 

4. Auch die M arke d er Beklagten wird stat t a ls « Havoline» eher a ls « Ha-vo-li-ne» 
vers tanden. Die d rei letzten Silben sind iden tisch mit den drei letzten Silben der M a rke 
der Kl ägerin. Die beiden Zeich en unterscheiden sich nur durch die erste Silbe « ha » b zw. 
« val ». Diese Teil e ha ben d en V okal a gemeinsam , a uf dem der T on li eg t. Dadurch wird 
di e durch die drei E ndsilben gescha ffene V erwechslungsgefahr erhöht. Daß di e Buchsta
benreihe « olin » oder «oline» in M arken häu fig vorkommt, änd er t nichts. Sie ha t zwar 
a n sich geringe U nterscheidungskraft , ist a ber ni chtsdestoweniger in beiden Wa ren
zeichen vorha nden und wirk t sich auf d en Eindruck a us, den diese als Ga nzes m achen. 
Wer d as Wort« Va lvo line» in Erinneru ng hat, ohne sich die Silbe« val » scharf eingeprägt 
zu haben , kann beim Hören oder Lesen des W ortes « Havoline», besonders wenn er wie
d erum nicht peinlich aufpaß t, meinen, es kennzeichne die W a re «Valvoline» oder 
stam me vom gleichen Erzeuger wie diese. Die Behaup tun g der Beklagten , j eder Auto
mobilist, der eine bestimmte Ö lmarke wünsche, achte genau d arau f, ob er wirklich die ver
langte v\lare erhalte, widersprich t de r L ebenserfahru ng. 

Für d ie Gefa hr der Verwechslung der beiden Zeichen sprech en zudem nach wie vor 
au ch die Erwägungen des bundesgerichtlich en U rteils vom 30. April 1929. Ob heute m ehr 
Schmieröle für M otorfahrzeuge a uf d em M arkt sind a ls dama ls, ist sowenig von Belang 
wie der angebliche U mstand , daß sich gewisse Au tom obilisten um die Ölmarke gar nicht 
kümmern. 

O b die Erzeugni sse d er Beklagten nur an T exaco-Tankstellen erhältlich sind und 
daselbst keine Erzeugnisse der Kl ägerin angeboten werden, ist ebenfalls unerheblich. 
Denn nach Ar t. 6 Abs. 1 MSchG ist eine M arke, die sich von d er früher eingetragenen 
eines Mitbewerbers nicht durch wesen tliche l\!Ierkmale unterscheid et, selbst da nn ungül
tig, wenn andere U mstände die H erkunft der angebotenen W are andeuten, z. B. die 
Aufmachung d er Verpackung oder Preisunterschiede (BGE 63 II 286, 78 II 382 Erw. 2, 
88 II 382). Das Gesetz verpflich tet di e Beklag te denn a uch nicht, ihre Ware ausschließlich 
an T ankstellen an bieten zu lassen, die erkennbar ihre Erzeugnisse und nur solche verkau
fen . Sie kann den Absa tz ihrer Ware j ed erzeit anders organisieren. 

5. Die Beklagte begründet d ie E inrede des R echtsmißbrauch es damit , sie habe in 
zahlreichen Lä ndern die M arke « Valvoline» geduldet, obschon dort ihr R echt a n der 
M arke « Havoline» ä lter sei. Die Klägerin habe daraus Nutzen gezogen und handle gegen 
Treu und Gla uben, sich in der Sch weiz a uf eine Verwechslungsgefa hr zu berufen , die sie 
in vielen anderen L ändern durch Eintragung und Gebra uch d er M arke «Valvoline» 
widerlegt habe. Ihr V erhalten sei ein «venire con tra factum proprium ». 

Die Gründe, aus d enen die Klägerin in gewissen Ländern trotz d er a ngeblichen Priori
tät der l\1a rke « H avoline» die M arke « Va lvoline» eintragen ließ und die Beklagte sich 
nicht widerse tz te, sind wed er da rgeleg t noch fes tges tellt. Mögli ch erweise stellen die 
Gesetze d er betreffenden Länder an die U nterscheidba rkeit der M arken geringere An
ford erungen a ls das schweizerische. Von einem R echtsmißbrauch d er Kl ägerin ka nn 
daher n icht die R ed e sein, schon gar nicht von einem offenbaren im Sinne des Art. 2 Z GB. 
Daß die Schweiz für die Erzeugnisse der Par teien nur ein T eil des W el tmark tes ist und 
die Beklagte « di e Einheit des Absa tzgebietes und des Qualitä tszeichens verteidig t », 
ändert nich ts. Das R ech t an der Marke ist terri toria l begrenzt und wechselt von Land zu 
Land. v\las der l\!Iarkeninhaber unter d er einen R echtsordnung tut oder unterläßt, kann 
ihm, abweichende Staatsverträge vorbehalten, in den anderen Staaten weder nützen 
noch schaden. 
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MSchG Art.6 

Die Marke « Glas-Shot» unterscheidet sich nicht genügend von der älteren Marke 
« Schottglas ». 

Glaskugeln für abrasive <,wecke unterscheiden siclz nicht im Sinne des Gesetzes von 
den Glaswaren aller Art der Inhaberin der älteren Marke. 

La marque « Glas-S/zot» ne se distingue pas sziffisamment de la marque antirieure 
« Sc/zottglas ». 

Au sens de la loi, des boules de verre abrasives ne se distinguent pas des articles en 
verre de taut genre du titulaire de la marque anterieure. 

BGE 96 II 257ff., Urteil der I.Zivilabteilung vom 14.Juli 1970 i.S. 
Cataphote Corporation gegen Jenaer Glaswerk Schott & Gen. 

Aus den Erwägungen des Bundesgerichts: 

2. Die Beklagte ficht im Berufungsverfahren die Auffassung des Handelsgerichts über 
die Verwechselbarkeit der zu vergleich enden Zeichen nicht an. Sie macht aber unter 
Hinweis auf Art. 6 Abs. 1 und 3 MSchG geltend, ihre Marke müsse sich nicht durch 
wesentliche Merkmale von den früher hinterlegten Marken der Klägerin unterscheiden, 
weil sie für Erzeugnisse und Waren bestimmt sei, die ihrer Natur nach von den mit d en 
Marken der Klägerin versehenen gänzlich abweichen. 

Nach der R echtsprechung weichen Erzeugnisse im Sinne von Art. 6 Abs. 3 MSchG 
nicht schon dann gänzlich voneinander ab, wenn sie auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht 
miteinander verwechselt werden können, sondern nur dann, wenn die letzten Abnehmer 
nicht auf den Gedanken kommen können, der Inhaber der früher hinterlegten Marke 
habe auch die mit d er übereinstimmenden oder ähnlichen Marke versehenen Erzeugnisse 
des andern h ergestellt oder auf den Markt gebracht (vgl. BGE 87 II 109 Erw. 1 und dort 
erwähnte Entscheide). 

Die Vorinstanz stellt fest, daß die Klägerin Glaswaren aller Art herstellt, insbesondere 
solche für den gesamten technischen Bedarf der modernen Industrie, sowie Glasperlen. 
Die Beklagte fabriziert Glasperlen, die als Schleifmittel verwendet werden. 

Gänzliche Warenverschiedenheit liegt entgegen der Auffassung der Beklagten nicht 
schon dann vor, wenn die Glasperlen der Beklagten für andere Bedürfnisse als jene der 
Klägerin bestimmt sind (BGE 47 II 237). Auch ist unwesentlich, daß die in Frage stehen
den Erzeugnisse der Parteien nicht in den gleichen Warenklassen aufgeführt sind (vgl. 
MATTER, Kommentar zum Markenschutzgesetz S. 119). Vielmehr ist nach der angeführ
ten Rechtsprechung für die Anwendung der Ausnahmebestimmung des Art. 6 Abs. 3 
MSchG entscheidend, daß die Klägerin ein umfassendes Angebot an Glaswaren auf den 
Markt bringt und sich damit gleich wie die Beklagte auch an Fachkreise wendet. Auch 
wenn Fachleute in der Regel um die Herkunft einer Ware wissen (vgl. BGE 92 II 276 
Erw. 3), kann im vorliegenden Fall nicht mit Bestimmtheit ausgeschlossen werden, daß 
sie zur Annahme verleitet werden könnten, die fraglichen Erzeugnisse stammten aus 
dem gleichen Geschäftsbetrieb. Die Klägerin hat aber ein schützenswertes Interesse 
daran, daß der Käufer die Erzeugnisse der Beklagten nicht mit den ihren verwechsle 
und daß sie nicht a ls Herstellerin von Waren angesehen werde, die sie selber nicht an
bietet; denn sonst könnte ihr Ruf durch d en Ruf der Erzeugnisse der Beklagten beein
trächtigt werden (BGE 87 II 109 Erw. ! ). 
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MSchG Art.14 Abs.1 Ziff. 2, PVU Art. 6 und Art. 6quinquics , MMA Art. 5 Abs.1 

Schutzverweigerung der IR- l\lf.arke « Dominant» für Wein und andere Getränke, 
weil die M arke als vergleichende Beschaffenheitsangabe der gewöhnlichen Sach
bezeichnung gleichzusetzen ist. 

Refus de protection de La marque internationale « Dominant» pour des vins et autres 
boissons, parce que La marque constituant une indication comparative sur La qualiti 
du produit doit etre assimilie d une indication descriptive ordinaire. 

BGE 96 I 248ff., res .fr.JT 1970 I 624, Urteil der I.Zivilabteilungvom 
3. Februar 1970 i. S. Sektkellerei Carstens KG gegen Eidgenössisches 
Amt für geistiges Eigentum. 

1. Die Bundesrepublik Deutschland und die Sch weiz sind dem Madrider Abkommen 
betreffend die internationale R egistrierung der Fabrik- oder H a ndelsmarken (MMA) in 
der am 15.Juni 1957 in Nizza revidi erten Fassung beigetreten. Art. 5 Abs. 1 MMA erlaubt 
den auf das Abkommen verpflichteten Ländern, einer international eingetragenen Marke 
d en Schutz unter den gleichen Voraussetzungen zu verweigern , unter d enen sie ihn 
nach der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums 
(PVUe) einer zur nationalen Eintragung hinterlegten Marke versagen dürfen. 

Zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Schweiz ist die am 31. Oktober 
1958 in Lissabon vereinbarte Fassung der PVU e maßgebend. Sie umschreibt in Art. 6 quin_ 

quies, lit B, die Voraussetzungen, unter denen ein Land die Eintragung von Fabrik- oder 
Handelsmarken verweigern darf. 

Diese Bestimmung läßt in Ziffer 2 die Verweigerung unter anderem zu , «wenn die 
Marken j eder Unterscheidungskraft entbehren oder ausschließlich aus Zeichen oder 
Angaben zusammengesetzt sind, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaf
fenheit, der Menge, der Bestimmung, des W ertes, d es Ursprungsortes der Erzeugnisse 
oder d er Zeit d er Erzeugung dienen können, oder die im allgemeinen Sprachgebrauch 
oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Landes, in d em d er 
Schutz beansprucht wird , üblich sind ». Im übrigen h ängt die Eintragungsfähigkeit von 
den Gesetzen dieses Landes ab (Art.6 Abs. 1 PVUe) . Ein Verbandsland kann eine Marke 
a lso auch dann schützen, wenn es ihr nach der PVUe den Schutz verweigern dürfte. 

Nach schweizerisch em Recht darf eine M arke unter anderem dann nicht eingetragen 
werden, wenn sie a ls wesentlichen Bestandteil ein als Gemeingut a nzusehendes Zeichen 
enthält oder wenn sie gegen bundesgese tzliche Vorschriften oder gegen die guten Sitten 
verstößt (Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG) . Als Gem eingut gelten nach ständiger R echt
sprechung unter anderem Hinweise auf Eigenschaften oder Beschaffenheit der Erzeug
nisse, für welche die Marke bestimmt ist (BGE 94 I 76, 91 I 357 Erw. 3 und dort erwähnte 
Entscheide) . 

2. Die Beschwerdeführerin ist der Auffassung, die Bezeichnung « Dominant » sei im 
Zusammenhang mit alkoholfreien und alkoholischen Getränken wed er gebräuchlich 
noch weise sie auf die Beschaffenheit der benannten Erzeugnisse hin. 

Das Wort « Dominant» en tstammt der französischen Sprache und ist sinnverwandt 
mit den \,Vörtern «primordial », « important», «premier », «preponderant », «principal » 
(vgl. ROBERT, Dictionnaire alphabetique et analogique de la langue frarn;:aise, Bel. II 
1963, S. 1360; GRAND LARoussE, Bel. IV, 1961 , S. 173) . Es ist somit keine Beschaffenheits-
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angabe a llgemeinster Art vv ie die Bezeichnungen «unique » (BGE 70 II 253), «extra» 
(BGE 27 II 6 17), «prima»,« fein», «gut» (BGE 21 S. 1057), sondern enthält einen werbe
mäßigen Qualitätshinweis, d er für das kaufende Publikum klar erkennbar ist. Das Bun
desgericht lehnte im Enlscheicl 3 1 II 745 d ie Schutzfähigkeit der lV[arke «Record» ab, 
weil sie durch den Gebrauch in eine Sachbezeichnung umgewandelt worden sei; sie weise 
nicht ausschließlich auf die H erku nft der Ware aus einem bestimmten Betrieb, sondern 
auf ihre Beschaffenheit hin, weshalb sie a ls Geme ingut angesehen werden müsse. Ist aber 
d er ]\/1:arke « R ecord » der Schutz zu verweigern, so ist nicht zu ersehen, weshalb für das 
Zeichen « Dominant » etwas a nderes gelten sollte. Es besteht kein Grund , eine verglci 
ehende Beschaffenheitsangabc n,arkenrcchtlich anders zu behandeln a ls eine gewöhnliche 
Sachbezeichnung. Das von der ßeschwerdeführcrin a ls JVlarke beanspruchte \,Vort ist für 
den Gcmeingcbrauch in der VVerbung freizuhalten. 

MSclzG Art.14 Abs.1 ZijJ.2, PVU Art.6, MMA Art.5 

Schutzverweigerung gegenüber der IR- A1arke «Pussta Serif» für Senf, der zn 
Österreich hergestellt wird. 

InadmissibilitrJ de la marque internationale « Pussta Senf» pour de la moutarde 
fabriquie en Autriche. 

BGE 96 I 251 ff, res.fr. JT 1970 I 625, Urteil der I. Zivilabteilung vom 
20. Mai 1970 i. S. Th. & G. Mautner Markhof gegen Eidgenössisches 
Amt für geistiges Eigentum. 

3. Für die Beurteilung der Beschwerde sind die Madrider Übereinkunft betreffend 
di e internationale Eintragung von Fabrik- oder Handelsmarken (MMA) und die Pariser 
V erbandsübereinkunft (PVUe), beide in der am 6.Juni 1934 revidierten Fassung von 
London, maßgebend. Sie sind von der Schweiz mit 'Wirkung ab 24. November 1934 und 
von Ö sterreich mit Wirkung a b 19.August 1947 ratifiziert worden. 

Nach Art. 6 lit. B Ziff. 3 PVUc in Verbindung mit Art. 5 MMAdürfcn M a rken zurück
gewiesen werden, welche gegen die guten Sitten oder gegen die öffentl iche Ordnung ver
stoßen, namentlich solche, di e geeignet sind, das Publikum zu täuschen. Die Pariser 
V erbandsübereinkunft belrachte t daher gleich wie die schweizeri sche R echtsprechung 
zu Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG eine lVl:a rke als sittenwidrig, wenn sie geeignet ist , den 
Käufer in irgend einer Hinsicht irrezuführen, insbesondere ihn über die Beschaffenheit 
d er Ware zu täuschen. Eine M arke ist daher unzulässig, wenn sie geograph ische Angaben 
enthält, die zur Annahme verleiten könnten, die v\la rc stamme aus dem Land, auf das die 
Angabe hinweis t, obschon dies in v\lirkli chkeit nicht zutrifft. Anders verhält es sich nur, 
wenn die geographische Angabe offensichtlich bloßen Phantasiecharakter hat und nicht 
a ls H erkunflsbezeichnung aufgefaßt werden kann (BGE 93 I 57 1 Erw. 3 und dort ange
führte Entscheide, 93 I 579 Erw.2, 95 I 474 Erw. 2) . 

4. Das v\lort «Puss ta » vom ungarischen « Pusz ta» (vVeide, Steppe) oder «puszta» 
(leer, öde) abgeleitet, bezeichnet in seiner ursprünglichen Bedeutung das steppenartige, 
im Einzugsgebiet der Theiß (Tisza) gelegene Tiefland Ostungarns (vgl. GRAND LARO USSE 
ENCYCLOPEOIQ,LE, 1963 S. 1913 ; DER GROSSE BROCKHAUS, 1956 Bd.9 S.467; MEYERS 
LEXIKON, 1928 S.1417/ 18; WAI-mrc, Das Große D eutsche Wörterbuch , 1967 S.2819; 
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D uDEN, R echtschre ibung der deutschen Sprache, 1968 S. 552) . Ob in Ö sterre ich gewisse 
Gebiete des Burgenlandes als « Puss ta » bezeichnet werden, wie di e Beschwerdeführerin 
unter Hinweis auf vorgelegte Prospekte da rzutun versucht, ist unerh ebli ch. Entscheid end 
ist die Gedankenverbindung, die das \!\fort « Pussta» beim schweizerischen Publikum 
h ervorruft. Vielen Schweizern ist di e « Puss ta» als ungarisches Steppcnla nd von der 
Schule her bekannt und eine nicht geringe Anzahl dürften sie als Touristen persönlich 
kennen gelernt haben. Die auf dem Erzeugnis der Beschwerdeführerin angebrachte 
Bezeichnung «Pussta Senf» erinnert daher den schweizerischen Durchsc hnittskäufer 
unwillkürlich an Ungarn und an die für starke Gewürze (z.B. Paprika) beka nnte un
garische Küche - eine Überlegung, die die Beschwerdeführerin bei der \Va hl der l\lfarke 
mitbes timmt h a ben dürfte. Das streitige Zeichen ist daher als echte geographische H er
kunftsbezeichnung zu verstehen, die geeignet ist, beim Käufer den irrigen Eindruck zu 
erwecken, das Erzeugnis der Beschwerdeführerin stamme aus U nga rn. Daran ändert - 
entgegen der Behauptung der Beschwerdeführerin - der W erbeslogan « Alles Gute von 
l\1autner Markhof» nichts. Er ist auf der M a rke nur unauffällig angebracht und schon 
deshalb nicht geeignet, der Bezeichnung « Puss ta » zweifelsfrei die Eigenschaft einer Her
kunftsangabe zu nehmen. 

Der Einwand der Beschwerdeführerin, das österr eichische Markenamt habe ihre 
Marke zugelassen, ist unerheblich . J edes Land prüft die Schutzwürdigkeit e iner Marke 
nach seiner e igenen Gesetzgebung und V erkehrsanschauung. Das zeigt sich gerade darin, 
daß die Deutsche Demokratische R epublik und die Bundesrepublik Deutschland d er 
str eitigen M arke den Schutz entweder ganz oder teilweise verweigert haben. Ob das 
österreichische l\1arkenamt die Zeichen «Sprudel », « Goldrebe », «Superdrill » usw. der 
Beschwerdeführerin geschützt hat, ist daher belanglos; im übrigen sind d icse Marken 
hier nicht zu beurteilen. 

III. W etthewerhsrecht 

UWG Art.1 Abs. 2 lit. a und b 

Der fVerbespot « Einzig <Drano > ist so sparsam und wirkt so schnell» stellt keine 
veigleichende Reklame dar und kann unter den gegebenen Umständen auch nicht 
ernsthaft im Sinne einer unzutreffenden Alleinstellung des T!Verb enden verstanden 
werden. 

Le slogan « Einzig < Drano > ist so sparsam und wirkt so schnell» ne constitue pas 
une reclame comparative et ne peut pas etre serieusement considere comme une mise 
en evidence inexacte par suite des circonstances. 

SJZ 67 (1971 ), 128ff., Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich 
vom 14. Dezember 1970. 

Klägerin und Beklagte bringen Ablauf- und Syphonreiniger auf den 
Markt. Die Beklagte ließ für ihr Erzeugnis am Schweizer Fernsehen einen 
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Werbespot, bestehend aus einer Bilderfolge und einem gesprochenen 
,verbetext, ausstrahlen. Der T ext lautet wie folgt: 

«Ablauf verstopft? Unangenehme Arbeit , nicht? Aber das hat j etzt ein Ende. Mit 
, Drano >. Einzig , Drano > ist so sparsam und wirkt so schnell. < Drano > löst das dichteste 
Schmutzknäuel und tötet a lle Bakterien. Im Nu ist der Ablauf wieder frei und geruchlos. 
< Dra no > öffnet verstopfte Abläufe wie der Blitz.» 

Mit ihrer Klage begehrte die Klägerin, der Beklagten sei gerichtlich zu 
untersagen , die Aussage «Einzig<Dranm ist so sparsam und wirkt so schnell» 
zu verwenden. Das H andelsgericht hat die Klage u. a. mit folgender Be
gründung abgewiesen : 

4. Die Klägerin bringt vor, d ie Beklagte habe durch ihre R ekla me das fernsehende 
Publikum glauben gemacht, « Drano » se i sparsamer und wirksam er a ls « Sipuro»; sie 
b eruft sich damit sinngemäß a uf Art. 1 Abs. 2 lit. a UWG (H erabsetzung der Leistung, 
W are usw. eines l\1:itbcwcrbers) . 

Die Beklagte nimmt j edoch in ihrer vVerbung auf die Konkurrenzprodukte, insbeson
d ere dasjenige der Klägerin, ni ch t Bezug, sondern rühmt ihr eigenes Produkt. Im Vorder
grund steht somit die eigene Leis tung, der eigene Vorsprung der Beklagten und nicht die 
L eistung oder die Ware der Mi tbewcrber. Eine Bezugnahme aufMitbewerber kann in der 
H erausstellung der Einzigartigkeit des Produktes der Beklagten nur mittelbar, ver
deckt erkannt werden. Ein solcher Vergleich wird aber dem Publikum nicht erkennbar 
gem acht. 

Die Klägerin macht in diesem Zusammenhange geltend, die W erbung d er Beklagten 
müsse d eshalb als gegen sie geri chtet betrachtet werden, wei l «Sipuro » bis dahin den 
H auptanteil am Markt aufgewiesen hab e. Indessen sind weitere Ablaufreiniger wie z.B. 
«Syphorex», « Plumbo» usw. auf d em Markte. Von einer aggressiven Richtung der 
W erbung der Beklagten gegen di e Klägerin kann entgegen deren Ansicht nicht gespro
chen werden. Irgendwelche b esonderen Umstände, die auf eine Bezugnahme der W er
bung der Beklagten auf die Klägerin schließen ließen, hat di e Klägerin nicht dargetan. 

Eine H erabsetzung d er Leistung oder Ware der Klägerin durch die Beklagte im Sinne 
von lit.a kann somit nicht angenommen werden. 

5. Sodann ist zu prüfen, ob di e Beklagte, wie die Klägerin weiter vorbringt, über ihre 
eigene Ware unrichtige Angaben machte (Art. 1 Abs. 2 li t. b UWG), indem sie sich un
zutreffenderweise einer Alleinstellung rühmte. Die Beklagte bestreitet, daß es sich beim 
Hinweis auf die Sparsamkeit und schnelle \ i\lirkung ihres Produktes überhaupt um einen 
Qualitätshinweis handle, und hä lt da für , daß das Wort «einzig» von d em hi er angespro
ch en en Abnehmerkreis höchstens als « marktschreierische» W erbung verstanden werde. 

a) Der Hinweis auf Sparsamkeit und schnelle Wirkung eines Ablaufreinigers ist eine 
wenn auch sehr allgem ein formu li erte sachliche Information und beschlägt an sich die 
für d en Konsumenten wissenswerten Qualitäten des Produktes . Er weckt beim W erbe
adressaten die Erwartung, da ß mit geringem Aufwand eine rasche Wirkung erzielt und 
ihm somit ein günstiges Angebot unterbreitet werde. 

b ) Nach dem Wortlaut des beanstandeten W erbespots soll einzig« Dra no » diese Vor
züge in solchem Ausmaß aufweisen. Anders ausgedrückt, wäre « Drano » hinsichtlich 
seines spa rsamen Verbrauchs und seiner schnellen \ i\lirkung das bes te Produkt seiner 
Kategorie schlechthin. Der Text bed eutet also, wörtlich genommen, eine Anpreisung 
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mit Supcrla tivgehalt. Sie ist gekleidet in eine apodiktisch wirkende Kurzfassung. Eine 
Aussage dieses Inhaltes in dieser Formulierung greift sprachlich zu hoch, um für voll 
genmnmcn zu werden. Sie wird geme inhin a ls Übertreibung empfunden. E in dem \,Vort
laut wirk lich entsprechender Sinn liegt im vornherein derart außerhalb j eder Betrach
tungsweise, daß denn auch beide Pa rteien auf ihn überhaupt nicht eintraten, sondern 
ihre Kontroverse über den Wahrheitsgeha lt des T extes auf einen V ergleich ihrer beid-
5eitigen Produkte beschränkten. 

Als Mittel der R eklame gelten derartige Übertreibungen vielfach a ls moralisch an
stößig (vgl. J.G.Sc1-1Mrn, Die vergleichende R eklame, Diss . Zürich 1955, S.69). Den 
Tatbestand d es unlauteren W ettbewerbes setzen sie jedoch nur dann, wenn nach allge
m einer Lebenserfahrung und den U mständen d es einzelnen Falles das Publikum den 
fraglichen T ex t, sowie er lautet, ernst nimmt (vgl. BGE87 II 117 Erw. 3; 94 IV 36 Erw. ! ) . 

c) U nter diesem Gesichtspunkt fä ll t zu nächst in Betracht, daß die streitige Fernseh
werbung sich nach der eigenen Darstcl Jung d er K lägerin a n die H a usfrau wendet. Gerade 
dieser aber ist der herrschende harte Konkurrenzkampf auf dem Gebie t der Putz- und 
R einigungsmittel bekannt, von denen j edes a ls das bes te angepriesen wird . Sie wird des
halb, will m a n ihr nicht j ede Kritikfähigkeit absprechen, den erwähnten W erbetext nicht 
dahin verstehen, a usgerechnet der Beklagten komme auf d em Sektor der Ablaufreiniger 
eine Sonderstellung zu, der gegenüber a lle übrigen Mitbewerber im Rückstand seien. Sie 
wird vollends nicht der irrigen Vorstellung huldigen, daß «Drano» und sämtliche Kon
kurrenzprodukte einer seriösen chcmisch-tech11ischen Vergleichsprüfung unterzogen 
worden seien, was a llein die ernstgemeinte und ernst zu n ehmende Behauptung einer 
Alleinstellung erlauben würde. 

W elches übrigens effektiv der sparsamste und wirksamste Ablaufreiniger ist, hängt 
von verschied enen Faktoren wie der Anwend ung von ka ltem oder warmem \t\1asser, d em 
Grad und der Art der Verschmutzung usw. a b . Die Hausfrau, die praktisch orientiert ist, 
weiß das und wird daher auch aus diesem Grunde das als «einzig» angepriesene Mittel 
der Beklagten nicht als das in j eder Hinsicht sparsamste und am schnellsten wirkende 
Mittel be trachten, sondern darin ein W erturteil d er Beklagten erbli cken. Daran ä ndert 
nichts, daß sich vielleicht nach rein technisch-wissenschaftlichen Gesichtspunkten ein 
Qualitätsvorsprung nachprüfen li eße, abgesehen davon, daß d ie Klägerin, die das Fehlen 
eines solchen Vorsprunges zu beweisen h ä tte, entsprechend e Kriterien nicht aufgestell t 
hat. 

d ) N icht nur die Hausfrau , sondern die gesamte Bevölkerung wird in zunehmendem 
M a ße mit einer von gewiegten Fachleuten immer eindringlicher gestalteten R eklame 
berieselt. Die sys tematische M einungs- und Bedürfnisbildung hat auf wir tschafLlichem 
Gebiet ein Ausmaß a ngenommen, das nachgerade sogar die politische Propaganda 
zwingt, sich d erselben Methoden zu bedi enen. Die Folge und zugleich K ehrseite ist eine 
beim Werbeadressaten festzustellende Abstumpfung namentl ich dahingehend , daß er am 
sachlichen Gehalt der vVerbeaussage ohne weiteres gewisse Abstriche vornimmt. Ins
besondere werden dann di e häufigen W erbesuperlative lediglich noch im Sinne des 
lateinischen Elativus (vgl. hiezu BROCKHA US, Enzyklopädie, Bd. 5, S. 390) verstanden. 
Die Dekla rierung eines Produktes a ls « das bes te » wird d emnach im Bereich der R eklame 
etwa mit der Aussage gleichgesetzt, daß es sich um ein sehr gutes Produkt handle. 

e) Der beansta ndete Satz ist lediglich d er Begleittext zu einer Bilderfolge. Danach 
wird ein verstopfter Lavaboablauf in einer Wohnung gezeigt, an dem ein Mann in 
Anwesenheit seiner Ehefrau herumhanti ert , um d en Ablauf zu entl eeren . Das sei nun 
vorbei, jetzt gebe es « Drano», wird gesagt. Die Dose mit « Drano » wird vorgewiesen und 
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a lsdann die rasche Wirkung von « Drano » im verstopften Ablauf demonstriert, dies unter 
Hersage des eingangs ziti erten vVcrbetextes. Daß der Sprecher hierbei die Worte «einzig 
Drano» besonders be tone, dem Publikum gleichsam einhämmcre, wird von der Klägerin 
selber nicht behaupte t. Auge und Ohr werden somit hauptsächlich auf die rasche und 
sparsame vVirkung von «Drano» gelenkt, was durch den weitem T ext «Im Nu ist der 
Ablauf frei und geruchlos», und «Drano öffnet verstopfte Abläufe wie der Blitz» noch 
unterstri chen wird. Dies vor a llem wird vom Fernsehzuscha uer aufgenommen und in 
Erinnerung behalten, der di e zwischen das eigentliche Programm eingeschalteten und 
mit Zeichen fi lmen durchsetzten W erbesendungen nur mit halbem Inter esse zu verfolgen 
pflegt. Die von der Beklagten gewählte Bilderfolge ihrerseits erweckt ohnehin keine Asso
ziationen in Richtung einer Alleinstellung ihres Produktes, was übrigens auch gar nicht 
einfach zu bewirken wäre, so daß eine bloß im Text angetönte Alleinstellungsberühmung, 
wäre sie ernst zu nehmen, im Gesamteindruck von Bild und Ton derart in den Hinter
grund treten müßte, daß sie auch a us diesem Grunde beim Zuschauer nicht als solche 
Eingang findet und haften bleibt. 

f ) In Würdigung a ller Umstände, namentlich aber der besonderen Gegebenheiten der 
hi er vorliegenden Fernsehreklame erweist sich somit der streitige Text als sog. «markt
schreierische» R eklame, welche von ihren Adressaten nicht wörtlich genommen und 
lediglich dahin verstand en wird, daß «Drano» ein sehr sparsamer und sehr schnell wir
kender Ablaufreiniger, j edoch ni ch t der einzige dieser Art sei. Unlauterer Wettbewerb 
li egt somit auch in der Tatbestandsvariante d es Art. 1 Abs. 2 lit . b UWG (unrichtige 
Angaben über die eigene Wa re) nicht vor. 

UT,YG Art.1 Abs. 2 lit . d und Firmenrecht 

Die Firma Brillen-Institut Chur AG unterscheidet sich firmenrechtlich deutlich 
von der älteren Firma Brillen-Institut GmbH Luzern und ist auch wettbewerbs
rechtlich nicht verwechselbar. 

La raison sociale Brillen-Institut Chur AG se distingue clairement de la raison 
sociale plus ancienne Brillen-Institut GmbH Luzern du point de vue du droit des 
raisons sociales et n' est pas non plus criticable du point de vue de la concurrence 
deloyale. 

PKG (Praxis des Kantonsgerichts Graubünden) 1969, S.38ff., Urteil 
des Kantonsgerichtcs vom 20. Oktober 1969 - (während der Berufungs
frist durch vergleichsweise Änderung der Firma in Brillen-Institut 
R.W ... . Chur AG erledigt). 

Aus den Erwägungen: 

2. Vorerst ist zu prüfen, ob der Name Brillen-Institut Chur AG nicht schon den Be
stimmungen über die Bildung d er Firma von Aktiengesellschaften widerspricht. Nach 
A rt. 95 l Abs. 2 OR muß sich d ie Firma der Aktiengesellschaft von j eder in d er Schweiz 
bereits eingetragenen Firma deutlich unterscheiden, a nsonst der Inhaber der ä lteren 
Firma gemä ß Art. 956 Abs. 2 OR auf U nterlassung d es Gebrauches d er neueren klagen 
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ka nn. Dieses Klagerecht besteh t auch dann, wenn d ie beiden Gesellschaften ni ch t am 
g leichen O rte niedergelassen si nd und ni ch t miteinander im v\let tbewcrb stehen. V\lie in 
BGE 93 II 44 ff. ausgeführt wird, soll durch die deu tliche U nterscheidba rkeit der F irmen 
das P ublikum vor Irreführung geschützt und der Inhaber der älteren F irma um se iner 
Persönlichkeit und seiner gesamten Geschäfts interessen willen vor Verwechslungen 
bewahrt we rd en. Der besser Berechtig te bra ucht sich nicht einma l d en durch ct i(; Ähnlich
keit der F irma her vorgerufenen Eindruck gefa llen zu lassen, er stehe mit d em a ndern in 
rechtlichen oder wirtschaftli chen Bez i(;hungcn . Nach konstanter bundcsger ichtlicher 
Praxis ist bei der Beurteilung der Frage der Deutlichkeit und Untersc he idba rkeit bei 
Firmen juristi scher Personen ein strengerer l\liaßstab a nzulegen a ls bei Einze lfi rmen und 
bei Firmen von Personengesellschaften. Stehen die Pa rteien miteinander in wi r tschaft
lichem W ettbewerb, so müssen sich ihre F irmen ganz besonders deu tl ich voneinander 
unterscheiden (vgl. das bereits erwähnte U rteil und die dortigen weiteren Z ita te, ins
besondere BGE 82 II 153 und Komm. H is, N . l 7ff. zu Art . 95 1 OR). Für d ie Frage d er 
V crwechselbarkci t ist zudem der E indruck m a ßgebend, den eine Fi rma bei Anwendung 
der im Verkehr übli chen Sorgfalt im Gedächtnis d es Betrachters hafte n läßt. Dabei 
kommt es ni ch t nur auf di e Firma als Ganzes a n, sond ern es können auch T eile davon, 
die b esonders cha rakteristisch empfunden werd en, m a ßgebend sein. W enn der verwech
selba re F irmabcstandteil eine allgemein verkchrs i."tb liche Sachbezeich nung darste ll t, di e 
d em freien sprachlichen G em eingut a ngehört, h at d er erste F irmeninhaber di e Folge 
selbe r zu tragen, daß der übrigen Firmabezcichnung nur geringe Unterscheid ungskraft 
zukommt (vgl. insbesondere BGE82 II 153ff. ). 

Vorliegend cnfalls ist davon auszugehen, daß beide Firmen mit Bri llen ha ndeln. Als 
die Kl ägerin in ihre Firma die Wortverbind ung «Brillen-Institut » au fna hm, mußte sie 
d amit r echnen, daß a uch andere Geschäfte g leicher Art sich diese Bezeichnung zulegen 
würden. Das , ,Vort « Insti tu t», in Verbindung mit der reinen Sachbezeichnung « Brille », 
stellt keinen Phantasiena men da r ; es bed eutet nämli ch nich ts anderes a ls d ie H erstellung, 
die R eparatur oder den H andel mit Brill en. Das W or t Insti tut in Verbindung m it den 
verschi edensten Sachbezeichnungen zä hl L zum sprachlichen Gemeingu t. Du rch die .A uf
nahme der verschiedenen Ortsbezeichnungen in den Firmennamen und d ie Ausgestal
tung der einen a ls GmbH, der andern a ls AG, unterscheiden sich die beiden L itiganten 
in firmenrechtlichcr Hinsicht zur Genüge. 

3. Es frag t sich weiter, ob die Kl age der Bri llen-I nstitut GmbH Luzern a ll enfa lls auf 
Grund d es Gesetzes über den unl auteren \i\lctlbcwcrb (UVVG) zu schü tzen ist. Neben 
d en Normen des Firmenrechtes ist dieser Erla ß ergänzend anwendbar, \1·enn zwei Firmen 
miteinander im wir tschaftli chen W ettbewerb stehen (BGE 93 II 46). Unter das Uv\lG 
fä ll t «j eder M ißbrauch des wi r tschaftli chen \ ,Vellbewerbs durch täuschend e oder andere 
l\liittel, die gegen die Grundsätze von Treu und G lauben verstoßen ». Vorli cgcnclenfalls 
ist daher von a usschlaggebender Bedeutung, ob die Beklagte durch die Führung d es 
Namens Bri llen-I nstitut Chur AG d ie Kl ägerin im Ka mpf um d en Kund en in unzulässi 
ger \ ,Veise bee inträchtigt und so d en freien \,Vettbewerb mißbraucht. Dabe i ist in Be tracht 
zu ziehen, daß das F irmenrecht deutliche Un tersc heidba rkeit späterer Fi rmenbildungen 
(Art. 946 Abs. 2, 95 1 Abs. 2 OR), d as W ettbewerbsrecht jedoch N icht,·erwcchsclbarkeit 
verlangt (vgl. u,1\IG-Kommenta r von Büren, S. 33, N r. 90). , ,vas fi rmenrechtlich noch 
genügend unterscheidba r ist, kann wettbcwerbsrccht li ch tro tzdem unerlaubt sein. Vor
liegenden fa lls muß j edoch entschieden verneint werd en, daß di e Bek lagte durch ihre 
Namensführung gegen Treu und G lauben verstoßen hä tte. \ ,Veder der Sach begriff 
« Brillen-Institut » im sonst wie erwähnt deutlich unterscheidba ren Firmenna men noch 
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die Führung des Betriebes als Etagengeschäft lassen bei einer normal unterscheidungs
fähigen Person in Anwendung d er im V erkehr üblichen Sorgfalt die Meinung aufkom
m en, di e b eiden Firmen stünden in irgendeiner internen Beziehung zueinander. Die Klä
gerin vermochte d enn auch nicht zu beweisen, daß auch nur einer der Tausenden von 
Brillenkunden einer V erwechslung zum Opfer gefallen wäre. D er Gesamteindruck, den 
die beiden Firmenbezeichnungen hinterlassen, schließt praktisch eine Verwechselbarkeit 
aus. Die Beklagte hat somit durch ihre Firmenbezeichnung nicht gegen die Grundsätze 
von Treu und Glauben im Wettbewerbsrecht verstoßen. Die Klage ist daher abzuweisen. 

Firmenrecht 

Unzulässigkeit der Firma « Centre Romand du Leasing SA» sowo/zl wegen des 
Bestandteils « Centre du Leasing» als auch wegen des geographischen Hinweises 
<< Romand», begründet einzig mit dem Umstand, daß die Gesellschaft eine gewisse 
Bedeutung haben werde und im Welsclzland tätig sein wolle. 

La raison sociale « Centre Romand du Leasing SA» est illicite aussi bien en raison 
des mots « Centre du Leasing» qu' en raison de l'indication geographique « Romand », 

cette derniere etant motivee uniquement par le Jait que La societe aurait une certaine 
importance et envisagerait de travailler en Suisse Romande. 

BGE 96 I 606ff., Urteil der I.Zivilabteilung vom 17.November 1970 
i. S. Pcrrot Duval Holding, Societe anonyme de participations finan
ciercs Perrot, Duval et Cie. gegen Eidgenössisches Amt für das Handels
register. 

La Perrot Duval Holding S.A. contröle neuf garages situes en Suisse 
romande. Elle se propose de constituer une nouvelle societe anonyme au 
capital de 100000 fr., sous la raison sociale « Centre romancl du leasing 
S.A. » et qui aurait pour fondateurs huit societes anonymes « appartenant 
au groupe Perrot Duval». De celles-ci, quatre ont leur siege a Geneve, les 
autres a Courgenay, Lausanne et Nyon. 

L'office fecleral du registre du commerce a declare que la raison sociale 
proposee ne pouvait pas etre aclmise parce qu' elle pouvait induire le public 
en erreur sur la nature et l'importance de l'entreprise a creer et parce que 
l' emploi du mot « romand » ne se justifiait par aucune circonstance speciale. 
II a propose en revanche la raison sociale « Centre du leasing Perrot-Duval 
et Cie.». 

Perrot Duval Holding S.A. a forme un recours de droit administratif 
contre cette detcrmination. Le tribunal federal a rejete le recours comme 
suit: 
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4. a) Sur le fond , !'Office fecleral du registre du commerce ne refuse pas absolument a 
Ja societe en creation l'emploi d es termes « Cenlre» et« Leasing »; il en subordonne seule
men t l'utilisation a la presence, dans Ja ra ison socialc en visagee, d'une precision evitant 
qu'ils n 'eveillent dans l'esprit du public une fausse impression concernant l' importance 
d e Ja nouvelle societe et la nature de ses act ivi tcs . 

Cette position, qui s'appuie sur 1c principe de veracite consacre aux art. 944 CO et 
38 ORC, est justifiee. A supposer m em e que 1c contrat de leasing trouve surtout applica
tion dans Je commerce d'automobiks, il n'es t pas reserve a ce domaine. 

Le mot «centre » evoque un point d 'a ttrac tion ou de rassembl ement et, s'agissant 
d'entreprises economiques, une importance particuliere, qui !es distingue nettement de 
leurs concurrents (RO 94 I 614) . L'importance du groupe Perrot-Duval e t, sclon toute 
vraisembla nce, cel le de la societe en creation ne sont pas contestees. Mais il est a prevoir 
que d'autres entreprises importantes pratiqueront aussi Je « leasing-autos» sur une !arge 
echelle . II serait contraire au principe de veracite et a l'art. 44 CO que, de ces groupes, 
l' un d'eux, pa r l'emploi dans sa raison socia le du terme « Centre », donne l'imprcssion 
qu'il occupc une position preponderante. 

b) L'Officc federal du registre du commerce s'oppose au terme «romand» dans Ja 
raison sociale, parce qu'il constitue une d esignation territoriale au sens d es art. 944 al. 2 
CO et 46 ORC. II faut entendre par la non seulcment le territoire d'un Etat ou une partie 
administrativement determinee de celui-ci, tels !es cantons, districts et communes, mais 
aussi toute region geographiquc (RO 86 I 24 7 /248). Pour qu 'une d esignation territoriale 
puisse fi gurer dans une raison sociale, il ne suffit p as qu' elle soit vraie et qu'elle n e serve 
pas uniquem ent d e reclame, mais eile es t cncore subordonnee a une autorisation expresse 
(art.46 ORC) justifiee par des circonstances speciales (art.45 ORC) . 

C'est !'Office federal du registre du commerce qui d etermine en premi ere instance si de 
telles circonstances existent. Saisi d'un recours administratif, Je Tribunal föderal ne 
substitue pas sa propre appreciation a celle de !'Office. II se borne a verifier que la decision 
attaquec ne viole pas le droit federal, c'est-a-dire a examiner si l'autorite administrative 
s'est referee a d es critercs objectivement d eterminants et si elle n'a pas outrepasse !es 
limites quc 1c droit assigne a sa libcrte d'appreciation (RO 93 I 564 etjurisprudcnce citee; 
94 I 560). 

Selon Ja jurisprudence recente, l'art. 45 a l. 1 ORC n'a pas pour but de prohiber toute 
designation na tionale. II tend a prevenir des abus. La possibilite pour Je requerant d'at
tcindre son but autrement que par l'emploi d ' une designation nationale n 'est pas un 
motif suffisant pour refuser l'autorisation. Le mot «exceptions» ne signific pas que l' utili
sat ion de d esigna tions nationales doivc res ter a ussi rare que possible (RO 92 I 297; 94 I 
561 ) . Ces principcs valent aussi pour !es designa tions territoriales. Des circonstances 
speciales au sens de l'art.45 al. l ORC n'existcnt qu e si l'emploi d 'une d esignation natio
nale ou territoriale se justifie par d'autres interets dignes de protection que Je souci de la 
reclame ou Je d esir d'obtenir un avantage sur ses concurrcnts (RO 92 I 305). Un interet 
digne de protection n'existe que si Ja d esigna tion nationale ou territoriale es t, commc dans 
!es cas juges dans !es arrets precites, un moyen d'individualiser l'entreprise, en m ettant 
en evidence un element geographique qui Ja distingue objectivem ent d es autres . 

En l'espece, cette condition n'est pas realisee. Les circonstances speciales invoquees par 
Ja rccourante resident uniquement dans l' importance de l'entrcprise et dans son rayon 
d'activite lirnite a la Suisse romandc. Ce n'es t pas determina nt, sinon Ja majorite des 
entreprises pourraient introduire dans leur ra ison sociale Je nom de la region, du canton 
ou de la localite ou elles travaillent. II a ete juge que « l'emploi d'une adjonction terri-
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toriale dans une raison de commerce ne se justifie pas par Je simple motifqu'elle designe 
Je terri toire sur lequel Ja societe a son siege et ou eile deploie son acti vi te » ( a rret non pu blie 
« North American Plans Management Company Limitcd, Nassau, succursale de Geneve » 
du 21 mai 1968, consid. 4 in fine) . De plus, l'adjectif «romand » est de nature a renforcer 
l'effet publicitaire prohibe du mot «centre». 

c) Des lors, en declarant inadmissible Ja raison sociale proposee par Ja recourante, 
l'Office federal du registre du commerce n'a pas abuse de son pouvoir d'appreciation. 

A O - Ausverkaufsordnung 

1. Eine in Anwendung der eidgenössischen Ausverkaufsordnung vom 16. April 
1947 - A O - getroffene Verfügung stützt sich auf öffentliches Recht des Bundes 
und kann daher mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde angefochten werden ( Art. 
97 Abs.1 OG, Art. 5 VwG). 

2. Prüfung der Beschwerde, obwohl ein aktuelles praktisches Interesse fehlt. 
3. Begriff der öffentlichen Ankündigung im Sinne des Art. 1 A O. Ankündigungen 

im Innern eines Warenhauses. 
4. Der Entzug der Ausverkaufsbewilligung ist nur zulässig, soweit er dem Schutz 

von Treu und Glauben dient. Dabei ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
zu beachten. 

1. Une decision appliquant l' ordonnance du 16 avril 1947 sur !es Liquidations et opera
tions analogues - OL-est fondee sur le droit public de la Confederation et peut etre 
attaquee par La voie du recours de droit administratif ( art. 97 al.1 0 ], 5 LPA). 

2. Examen du recours, nonobstant le difaut d'interet pratique et actuel. 
3. Notion d' annonce publique, au sens de l' art. premier OL. Gas des annonces 

faites a l'interieur d'un grand magasin. 
4. Le retrait de l' autorisation de proceder a une vente au rabais n' est admissible 

qu' en tant qu'il sert a protiger La banne foi. La decision de retrait doit au demeu
rant respecter le principe de La proportionnalite. 

BGE 96 I 415 ff., trad . fr. JT 1971 I 86, Auszug aus dem Urteil der Ver
waltungsrechtlichcn Kammer vom 9. Oktober 1970 i. S. lnnovazione 
S.A. gegen Consiglio di Stato del canton Ticino. 

AO Art. 1 

Die Durchführung regelmäßig wiederkehrender Verkaufstage mit doppelter Rabatt
gewährung stellt keine ausverkaufsähnliche Veranstaltung dar. 

L' organisation regulierement repetee de jours de vente avec double rabais ne constitue 
pas une action similaire a une liquidation au sens de La loi. 

BOS (Bericht des OG des Kantons Solothurn) 1969, S.107ff., Urteil des 
Obergerichtes des Kantons Solothurn vom 19.Februar 1969. 
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Nach d er Strafanzeige führt der ACV beider Basel jeden Monat einen sogenannten 
«Röslitag» durch, an d em seinen Kunden ein doppelter Rabatt gewährt wird. Dieser 
«Röslitag» wurde im Basler Ring-Anzeiger, d er auch in den Dornecker Gemeinden 
ersc heint, und an d en Schaufenstern d er ACV-Filialen des Bezirkes Dorneck angekün
digt. Auf Grund eines Polizeirapportes wurde dem ACV beider Basel mit Schreiben der 
Gewerbe- und Handelspolizei des Kantons Solothurn vom 29. August 1968 Strafanzeige 
angedroht, sofern der «Röslitag» im Basler Ring-Anzeiger weiterhin angekündigt 
werde. Trotz dieser vVarnung erschien das Inserat mit der Ankündigung des Sonder
rabattes am 4. September und 2. Oktober 1968 erneut. Aus diesem Grunde erfolgte auf 
Ersuchen des Vorstehers der Gewerbe- und Handelspolizei des Kantons Solothurn die 
vorliegende Strafanzeige gegen d en verantwortlichen R eklamechef des ACV beider 
Basel. 

Der Sachverhalt ist unbestritten. Der «Röslitag» des ACV beider Basel mit Gewäh
rung doppelter Rückvergütung wurde im Jubiläumsjahr 1965 eingeführt und ist seither 
während eines bestimmten Tages einmal im Monat abgehalten worden. Streitig ist, ob 
in rechtlicher Hinsicht eine bewilligungspf!ichtigc Verkaufsveranstaltung im Sinne der 
AO vorliege. Bewilligungspflichtige Verkaufsveranstaltungen werden in Art. 1 Abs. 1 AO 
wie folgt umschrieben: 

«Ausverkäufe und ähnliche Veranstaltungen im Sinne dieser Verordnung sind Ver
anstaltungen des Deta ilverkaufes, bei denen dem Käufer durch öffentliche Ankündigung 
in Aussicht gestellt wird, daß ihm vorübergehend besondere, vom Verkäufer sonst nicht 
gewährte Vergünstigungen zukommen werden.» 

Die Bewilligungspflicht im Sinne von Art. 4 AO ist nur dann gegeben, wenn bei der 
behaupteten ausverkaufsähnlichen Veranstaltung des ACV - ein eigentlicher Ausverkauf 
gemäß Art. 2 Abs. 1 AO liegt, wie der Kassationskläger mit Recht bemerkt, nicht vor -
das Tatbestandsmerkmal d er vorübergehend besonderen Vergünstigung erfüllt ist. Beim 
angekündigten «Röslitag» des ACV wird weder auf eine allgemeine Beschränkung des 
Angebotes auf bestimmte Warenvorräte (BGE 78 IV 123) noch auf bloß saisonbedingte 
Artikel (BGE 82 IV 112) hingewiesen. Es wird vielmehr lediglich auf eine Kaufsgelegen
heit mit generell und allmonatlich während eines Tages verbilligten Waren aufmerksam 
gemacht. Der Veranstaltung kommt also wiederkehrender Dauercharakter zu. Art. 2 
Abs. 2 AO beinhaltet ausdrücklich, daß die Unterstellung der ausverkaufsähnlichen Ver
anstaltungen unter die Bewilligungspflicht nur erfolge, wenn die Voraussetzungen von 
Art. l AO, somit u. a . die Voraussetzung des vorübergehenden Vorteils, gegeben sind. 

Der Begriff« vorübergeh end» im Sinnie des Art. 1 Abs. 1 AO ist nirgends umschrieben, 
doch wird er in einem Urteil des Obergerichtes des Kantons Zürich vom 21. März 1968 
(SJZ 64, 235ff. ) in Sachen Denner in ausführlicher W eise ausgelegt. Es wird in diesem 
Entscheid u. a . darauf hingewiesen, daß das Bundesgericht gerade im Umstand, ob eine 
\,Verbung als einmalige Aktion mit Sondervergünstigung aufgezogen sei oder nicht, das 
Kriterium erblicke, a n d em sich die Unterstellung unter die Bewilligungspflicht gemäß 
AO entscheide (BGE 81 IV 195). Das Bundesgericht erachte z.B. in einer ohne Bewilli
gung angekündigten einmaligen Verkaufsaktion eines Restpostens Tuch, die sich nur 
gerade auf einen bestimmten Vorrat bezieht, besonders günstige Preise in Aussicht stellt 
und nicht wiederkehrt, eine von Art.! Abs. 1 AO erfaßte Ausverkaufsveranstaltung (SJZ 
64, S. 236f. ) . In gleicher \;\leise weist das Zürcher Obergericht in einem Entscheid 
(ZR 52 Nr. 111 ) auf d as einmalig Aktionsmäßige hin, wenn ein Doppelrabatt nur wäh
rend einer bestimmten Zeit gewährt werde, was darauf schließen lasse, daß die Vergünsti
gung nur eine vorübergehende sei. 
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Im vorliegend zu b eurteilenden Fall des ACV b eider Basel ist also die Verkaufsaktion 
nicht einmalig, sondern eine monatlich wiederkehrende, dauernde Institution. Damit ist 
auch dargetan, daß keine « sonst nicht gewährte Vergünstigung» im Sinne von Art. 1 
Abs. 1 AO vorliegt, sondern gegenteils eine auch sonst - wenn auch nicht täglich -
offerierte V ergünstigung. Mit dem allmonatlich im Basler Ring-Anzeiger erscheinenden 
Inserat «nächster monatlicher Röslitag» mit der Terminangabe, an welchem Tage die 
doppelte Rückvergütung vom ACV gewährt wird, wird nach der üblichen Verkehrs
auffassung beim Leser nicht der Eindruck erweckt, es handle sich nur um einen einmali
gen Preisvorteil. Damit ist auch erwiesen, daß nach der Verkehrsauffassung, in welcher 
H . WYDLER das entscheidende Kriterium für die Unterstellung unter die Bewilligungs
pflicht gemäß AO erblickt, der Preisvorteil kein vorübergehender ist (vgl. «Ausverkäufe 
und ausverkaufsähnliche Veranstaltungen in wettbewerbsrechtlicher Beleuchtung», 
Diss. Zürich 1957, S.17, zit. in SJZ 64, S.238). Dabei kommt es nach WYDLER auf den 
subjektiven Eindruck beim jeweiligen Kreis der Adressaten und ihr Urteilsvermögen in 
bez ug auf die E inmaligkeit an. Es kann j edoch im vorliegenden Falle nicht angenommen 
werden, die Adressaten, an die sich die beanstandeten Inserate wenden, könnten d en 
Unterschied zwischen dem durch den ACV propagierten monatlich wied erkehrenden 
«Röslitag» und einem Ausnahmeverkauf im Sinne von Art. 2 Abs. 2 A O nicht klar er
kennen. Der Konsument kommt schon deshalb nicht auf den G edanken, es handle sich 
vorli egend um eine ausverkaufsähnliche Veranstaltung, weil zur Zeit, während welcher 
die angefochtenen Inserate erschienen, keine Ausnahmeverkäufe stattzufinden pflegen. 
Zudem weist schon das erste der Inserate vom 4. September 1968 auf den «nächsten 
monatlichen Röslitag» hin, was d en Nachweis dafür erbringt, daß die in Frage stehende 
V erkaufsveranstaltung des ACV schon zuvor allmonatlich stattfand und folglich nicht 
bloß vorübergehender Natur war. 

Ausverkauf und Ausnahmeverkauf b estehen in d er R egel aus verschiedenen Preis
r eduktionen auf diversen Artikeln, die nicht um einen bestimmten Prozentsatz herab
gesetzt sind. D er Käufer weiß nicht zum voraus, mit welchen Preisreduktionen und bei 
welchen Artikeln er mit solchen rechnen kann. Er nimmt d en gerade sich bietenden Preis
vorteil wahr, in der M einung, es handle sich um eine einmalige günstige Gelegenheit. 
Der Käufer rechnet nicht mit der vYiederkehr einer gleichen oder ähnlichen einmalig 
billigen Einkaufschance bei einem bestimmten Artikel. Praktisch stellt sich daher kaum 
ein Kunde für seine E inkäufe nur auf Ausverkäufe ein, j ed enfalls nicht in bezug auf 
Lebensmittel. Es ist im G egensatz zum «Röslitag» des ACV auch ungewiß, ob in der 
Auswahl eines Ausverkaufs oder Ausnahmeverkaufs sich gerade die benötigte Ware in 
passender Form und zusagendem Geschmack usw. befindet; zudem ist die einmalige 
Begünstigung nach Höhe und Ware verschieden. Anders liegen die V erhältnisse im vor
liegenden Falle, wo der Käufer zum vornherein weiß, welche Waren er jewe ilen am Tage, 
d er doppelrabattberechtigt ist, mit diesem zum voraus bestimmten Preisvorteil kaufen 
kann. Es handelt sich nach dem angefochtenen Inserat um das übliche Sortiment, a us
genommen Frischprodukte und einige wenige Artikel. D er Preisvorteil ist am «Röslitag» 
des ACV n ach Höhe und Artikel nicht variabel, und der Käufer kann sich entsprechend 
einstellen. Er kann damit rechnen, seinen Bedarf an bestimmten Waren an diesem Tage 
preisgünstiger d ecken zu können, weil die b enötigte W are vorhanden ist. D er Käufer kann 
sich namentlich darauf verlassen, daß diese günstige Einkaufsmöglichkeit im darauf
folgenden Monat wiederkehrt, a lso nicht im Sinne von A rt. 9 Abs. 1 AO bloß vorüber
gehend ist. Im vorliegenden Fall kann m a n sich im Gegensatz zum Ausnahmeverkauf 
überlegen, ob man d en Vorteil, der sich gleich bleibt, j e tz t oder später wahrnehmen will 
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(vgl. SJZ 64, S. 238 f. , BGE 81 IV 195, R. FLüELER, Die rechtliche R egelung des Ausver
kaufswesens in der Schweiz, Diss. Bern 1957, S. 78f. ) . 

Beim propagandierten monatlichen « R ösli tag» des ACV ist Belebung und W erbung 
des Verkaufs und damit der vermehrte Absatz der Waren einziger Zweck. Was beim 
Ausnahmeverkauf noch a ls Nebenzweck e ine Rolle spielt, nämlich die R äumung be
stimmter Warenbestände, entfällt. V erka uft wird nur das übliche Sortiment und an sich 
zum gewöhnlichen Preis, \-vcnn a uch mit doppelter Rückvergütung. D emgemä ß ist auch 
d er Zeitabstand von einem « Rösli tag» zum andern von j enem b ei Ausnahmeverkäufen 
verschieden. Der monatliche Turnus beim ACV ergibt sich nicht wie bei d en Geschäften, 
die nur Ausnahmeverkäufe durchführen, aus d em von Zeit zu Zeit entstehend en und 
wiederkehrenden Bedürfnis nach R ä umung von W aren, Scha ffung von Platz usw., son
d ern es hand elt sich beim « Röslitag» d es /\CV um einen Turnus aus R ekla me- und U m
sa tzgründen. Zudem fallen die monatli chen « Rösli tage» nicht, w ie bei d en Ausnahme
verkäufen, nur in die geschäftsflaue Zeit , wesha lb es nicht angeht , j ene doppelrabatt
berechtigten Tage des ACV analog wie a usverkaufsähnliche Veransta ltungen anderer 
Geschäfte des Deta ilverkaufes zu behand eln und somit der Ausverkaufsordnung zu 
unterste ll en (vgl. SJZ 64, S. 239, BGE 53 I 197 f. und dort zitierte Entscheid e, BGE 78 IV 
126, ZR 36, Nr. 155) . 

Aus d en bi sherigen Ausführungen ergibt sich, daß im vorliegenden Fa lle in wesentli
chen Punkten keine ausverkaufsähnliehe V eranstaltung erbli ckt werden kann, denn es 
gebricht nam entlich am Tatbestandsmerkmal der vorübergehenden V ergünstigung. 
Demnach ka nn di e Institution d er monatlichen « Röslitage» d es ACV nicht d er Bewil
ligungspflicht d er Ausverkaufsordnung unterstellt werden. Die mona tlich wiederkeh
rende Verkaufsveranstaltung des ACV stell t daher keine G ese tzesumgehung und somit 
keinen R echtsmißbrauch da r. Gese tzwidrige Ausverkäufe sind eine Sonderform des 
unla uteren W ettbewerbes. Ein unlau teres Vorgehen ist indes bei der , iVerbung d es ACV 
nicht erkennbar, und es liegt keine Irreführung d es Kaufspublikums vor. Das Kaufs
publikum weiß im Gegenteil genau, woran es ist, namentlich in bezug a uf d ie D a uer des 
vergünstigten E inkaufs. Der ACV beider Basel hat daher mit der Anwendung eines 
legalen Sonderinstitutes keine Gesetzesverl etzung begangen. Er hat ledigli ch von der 
erla ubten H a ndels- und Gewerbefreiheit G ebrauch gemacht, wenn auch etwas intensiv 
und die Konkurrenz herausford ernd. N ur ein e ausdrückliche Erweiterung der Vorschrif
ten über die Ausnahmeverkäufe vermöch te den vorliegenden Tatbestand den Bestim
mungen d er Ausverkaufsordnung zu unterstellen. Es ist somit eine Gesetzesumgehung zu 
verneinen (vgl. SJZ 64, S.239f., und dor t zi tierte Entscheide). 

Nach diesen Erwägungen ist zur G enüge d a rgetan, daß der Gerichtspräsident d en 
Sachverhalt rechtlich in zutreffender W eise gewürdig t hat. D er Freispruch des verant
wortlichen R eklamechefs d es ACV stellt deshalb keine unrichtige oder mangelhafte 
Anwendung des Strafgesetzes nach § 42 1 Ziff. 5 StPO dar. Das K assationsbegehren ist 
daher abzuweisen. 

AO Art. l Abs. l 

Die Ausdrücke « Basar», «Discount» oder « D iscount-Basar» in Inseraten und 
Flugblättern weisen nicht azif eine vorübergehende Vergünstigung im Sinne dieser 
Bestimmung hin; ihre Verwendung ist daher nicht unstatthaft. 
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Les termes «Bazar», «Discount» ou «Discount-Bazar» dans des annonces et des 
prospectus ne font /Jas penser a des avantages temporaires au sens de cet article; leur 
emploi est donc licite. 

SJZ 67 (1971), 43ff., Urteil des Obergerichtes des Kantons Solothurn 
vom 2. April 1969, und BOS (Bericht des OG Solothurn) 1969, 111 ff. 

Aus den Erwägungen: 

Ob das Tatbestandsmerkmal einer vorübergehend gewä hlten V ergünstigung vorliegt, 
ist allein nicht danach zu bestimmen, welchen Eindruck d as Flugblatt beim Publikum 
erwecken mußte (BGE 82 IV 114) . Feststeht, daß weder eine Beschränkung des Ange
botes auf bestimmte Warenvorräte (BGE 78 IV 123) noch ein Hinweis auf saisonbe
dingte Artikel (BGE 82 IV 112) dem F lugblatt zu entnehmen ist. D er Eindruck eines vor
übergehenden Preisnachlasses könnte allenfalls durch die Preisangaben erweckt werden: 
Im fraglichen Flugblatt werden 45 Artikel a ngeboten. Auf j eden Artikel wird j eweils mit 
einem Pfeil hingewiesen, der innen Raum läßt für die Preisangabe (groß und fett gedruckt) 
und die Bezeichnung d es Artikels mit Anga be von G röße, Farbe usw. (in Kleindruck). 
In sieb en Fällen ist nun neben dem fettgedruckten noch ein anderer, höherer Preis in 
Kleinschrift angegeben . . Falls in diesen Fällen der kleingedruckte, höhere Preis als der 
Normalpreis, d er fettgedruckte, niedrigere Preis a ls vorübergehendes Sonderangebot 
erscheinen würde, könnte darin unter Umständen ein Verstoß gegen die Ausverkaufs
ordnung erblickt werden. Dies ist indessen nicht der Fall: In zwei der sieb en Fälle bezieht 
sich die höhere, kleingedruckte Preisangabe eindeutig auf andere Größen desselben 
Artikels. In d en übrigen fünf Fällen is t d er Bezug nicht ohne weiteres ersichtlich; die klein
gedruckte Preisangabe steht j eweils im Zusammenhang mit Farbbezeichnungen, so daß 
der höhere Preis möglicherweise für die betreffenden Artikel in der speziell genannten 
Farbausführung gilt.Jedenfalls fehlt jeder Hinweis darauf, daß der kleingedruckte Preis 
den normalen, der fettgedruckte einen vorübergehenden Sonderpreis bezeichnen würde, 
etwa eine Angabe: Früher - je tzt. Aus den Preisangaben ist a lso ni chts a bzulei ten, wonach 
das Flugblatt b eim Publikum d en Eindruck einer vorübergehend gewähr ten Vergünsti
gung erwecken müßte. 

Ist aus der Bezeichnung « Discount-Basar», die in großen Lettern auf der Titelseite des 
Flugblattes figuriert , abzuleiten , es handle sich um eine vorübergehend e V ergünstigung ? 
Das Wort «Basar» deutet begrifflich keineswegs auf eine vorübergehende Institution hin ; 
höchstens in Z usammenhang mit einem anderen Substantiv oder einem Adj ekt iv, etwa 
in der Zusammensetzung« Wohltätigkeitsbasar» . Vorliegend fehlt es an einem Subjektiv 
oder Adjektiv, das dem Wort «Basar» einen solchen Sinn verleihen würde. Das Wort 
«Basar» soll hier Assozia tionen erwecken zu einem orientalischen Basar, zu etwas 
Fremdländischen, d em Publikumsgeschmack entsprechend. Allenfalls der Basar als 
der Ort, wo alle möglichen W aren unter d em gleichen Dach zu finden sind. Auch das 
Wort «Discount» steht in keinem Zusammenhang mit «vorübergehend». Discount 
bedeutet Zinsabzug beim Verkauf einer später fälligen Forderung. D as Wort wird heute 
in vielerlei Zusammenhang verwendet: Discount-Läden, Discount-Preise. Diese Bezeich
nung will offenbar b esagen, daß der Warenumsatz so rasch erfolgt, daß der E inkauf direkt 
aus d em Verkauf der betreffenden 1Varen b ezahlt werden kann, mithin eine Diskontie
rung d er Forderungen aus dem zukünftigen Verkauf zur Bezah lung der Einkäufe nicht 
mehr notwendig ist ; Discount-Preise sind dann um den Discount billigere Preise, wobei, 
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um d en raschen Warenumsatz zu gewährleisten und di e Waren weiter zu verbilligen, auch 
di e Dienstlei stungen beim v\la renabsatz auf ein Minimum eingeschränkt werden. - Es 
ist somit fes tzuha lten: W ed er die Bezeichnung « Basar» noch die Bezeichnung « Dis
count » und a uch nicht di e Kombination « Discount-Basar » sind geeignet, beim Publi
kum den Eindruck einer vorübergehenden Vergünstigung zu erwecken. 

KG Art. 4, Art. 5 und Art. 10 

Ein Boykott verletz t den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit des Eingriffes in das 
Rechtsgut der wirtschaftlichen Persönlichkeit und der Wettbewerbsfreiheit, wenn 
nach den konkreten Gegebenheiten anzunehmen ist, daß das vom Kartell angestrebte 
,?,iel auch auf weniger eingreifende, schonende v1leise zu verwirklichen gewesen 
wäre. 

Un boycottage lese le principe de La proportionaLite de La vioLation du droit de La per
sonnalite economique et de La liberte de concurrence, s'iL peut etre presume d' apres les 
circonstances concretes que Le but recherche par le cartel aurait egaLement pu etre 
realise d'unefayon moins rigoureuse. 

ZR 69 ( 1970) Nr. 103, Beschluß der II . Zivilkammer des Obergerichtes 
des Kantons Zürich vom 20. Februar 1970, und VSK 1970, 229ff. i . S. 
\ 1\Taltstetter Drogerie Speck, Luzern gegen B. Bergerat, Genf und Mit
beteiligte. 

Der Einzelrichter 1m summarischen Verfahren des Bezirksgerichtes 
Zürich und das Handelsgericht des Kantons Zürich hatten den Beklagten 
verboten, die gegenüber dem Kläger angeordnete kollektive Liefersperre 
zu befolgen (vgl. Entscheide in «Mitteilungen» 1970, S.49ff. ). Das Ober
gericht wies den gegen den Entscheid des Handelsgerichtes gerichteten 
R ekurs u. a. mit folgender Begründung ab : 

Die mit dem R ekurs erneut vertretene Auffassung der Beklagten, die Beweislast sei 
umzukehren, wenn eine Kartellvorkehr primafacie durch einen R echtfertigungsgrund d es 
Art. 5 KG gedeckt sei, bzw. im Maßnahmeverfahren sei die Beweislas t sogar generell um
zukehren, ist bereits vom Einzelrichter und von der Vorinstanz mit zutreffender Begrün
dung verworfen worden. 

In der R ekursschrift machen die Beklagten noch zusätzlich geltend, es ergebe sich 
aus dem Urteil des Bundesgerichtes in Sachen R entchnick (BGE 94 II 329 = Pr 58 
Nr. 103), daß die R echtfer tigung von Kartellmaßna hmen gemäß Art. 5 KG praktisch 
immer die E inholung eines Gutachtens voraussetze; die Einziehung von Gutachten sei 
aber im Verfahren betreffend vorsorgliche Maßnahmen grundsätzlich nicht zulässig, 
weshalb ein beklag tes Kartell während der Dauer d es Hauptprozesses in eine schwere Not
lage geraten könne; es besteht die Gefahr, daß während der Prozeßdauer die vom Kartell 
zu schützende M arktordnung zusammenbreche, so daß auch ein für das Kartell günstiger 
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Ausgang des Hauptverfahrens ihm nichts mehr nütze; daraus müsse gefolgert werden, 
daß an die Glaubhaftmachung von Rechtfertigungsgründen im Maßnahmeverfahren 
keine allzu hohen Ansprüche zu stellen seien. 

Dieser Schlußfolgerung kann nicht b eigepflichtet werden. Im angeführten Falle hat 
das Bundesgericht festgestellt , der angefochtene Entscheid - der in einem Hauptprozeß 
erging- enthalte keinerlei Feststellungen über die von der beklagten Kartellorganisation 
nachzuweisenden Tatsachen, und es trug der Vorinstanz daher auf, hierüber die Akten 
durch Einholung einer Expertise bzw. eines gutachtlichen Berichtes d er Kartellkommis
sion zu ergänzen. Damit brachte es zum Ausdruck, daß für die Rechtfertigung von Kar
tellvorkehren gemäß Art. 5 KG ein schlüssiger Beweis geleistet werden muß , der geeignet 
ist, die volle Überzeugung des Gerichtes zu begründen. Im l\1aßnahmeverfahren genügt 
indessen die bloße Glaubhaftmachung, das h eißt, es muß für die Richtigkeit der behaup
teten Tatsachen eine gewisse Wahrscheinlichkeit sprechen, auch wenn das Gericht noch 
mit der Möglichkeit r echnet, daß sie sich nicht verwirklicht haben könnten (GuLDENER, 
Schweizerisches Zivilprozeßrecht, S.342 Anm.24). W elches Maß von Wahrscheinlich
keit im Einzelfalle zu fordern ist, hat der Richter nach pflichtgemäßem Ermessen zu 
entscheiden. Vorliegend en Falles ist davon auszugehen, daß nach schweizerischer Rechts
auffassung der Boykott grundsätzlich unerlaubt ist, weil er das Persönlichkeitsrecht des 
Betroffenen, nämlich sein Recht auf freie Betätigung seiner Persönlichkeit im Wirt
schaftsleben, verletzt. Wird vom Kartell behauptet, die an sich widerrechtliche Wett
bewerbsbehinderung sei ausnahmsweise zulässig, so dürfen die hiefür angeführten Tat
sachen nicht leichthin als gegeben betrachtet werd en. Vielmehr sind an die Glaubhaft
machung von Gründen, welche die \,Viderrechtlichkeit ausschließen sollen, strenge An
forderungen zu stellen. 

2. Die Frage, ob d er Kläger glaubhaft dargetan habe, daß die über ihn verhängte 
Liefersperre eine erhebliche Wettbewerbsbehinderung darstelle, ist von der Vorinstanz 
mit R echt bejaht worden. Nach der bundcsgerichtlichen R echtsprechung muß Art. 4 KG 
nach dem fundamentalen Grundsatz des Gesetzes ausgelegt werden, das auf der R espek
tierung d es als persönliches Freiheitsrecht verstandenen R ech tes auf freien Wettbewerb 
beruht ; es muß daher grundsätzlich j ed e Behinderung dieser Freiheit als erheblich 
bewertet werden, es sei d enn, sie sei so leicht, daß sie nur geringfügige Unzukömmlich
keiten zur Folge hat, die ohne jede praktische Tragweite für die Entschlußfreiheit des 
Betroffen en sind; ist die Benachteiligung fühlbar genug, um das wirtschaftliche V erhalten 
des Betroffenen direkt oder indirekt zu beeinAussen und seine Freiheit in der G estaltung 
seiner wirtschaftlichen Betätigung zu beschränken, so liegt eine erh ebliche Beeinträchti
gung im Sinne des Art. 4 KG vor (BGE 94 II 329 = Pr. 58 Nr. 103 Erw. 3 lit. b ). 

Im Lichte dieser Ausführungen erscheint jedenfalls die Liefersperre bezüglich der drei 
Depotmarken des Klägers als erhebliche vVettbewerbsbehindcrung, und es könnte an 
sich dahingestellt bleiben, ob auch die für ihn bestehende Unmöglichkeit, die Produkte 
der andern l\ili tglieder d er « Großen Vierzehn» inskünftig auf den offiziellen Vertriebs
wegen zu beziehen, diesen Tatbestand erfülle. Die Beklagten fechten in d er R ekursschrift 
die dahingehende Feststellung der Vorinstanz an, indem sie geltend machen, die er
wähnte Unmöglichkeit sei nicht eine F olge des Boykotts. Die übrigen Lieferanten der 
«Großen Vierzehn» hätten dem Kläger schon vor der V erhängung der Liefersperre auf 
Grund ihrer indi viduellen Vertriebspolitik keine Depots gewährt, und wenn sie im heu
tigen Zeitpunkt dazu nicht geneigt seien, so sei das ebenfalls keine Folge des Boykotts, 
sondern des Verhaltens des Klägers. Dazu komme, daß ein großer Teil der «großen 
Marken» ihm einfach deshalb kein Depot einräume, weil sein G eschäft den von ihnen 
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in der Schweiz gestellten Anford erungen nicht entspreche. Tatsache ist aber, daß es dem 
Kläger durch den Boykottbeschluß, dem sich alle Konventionsmitglieder unter der An
drohung hoher V ertragsstrafen zu unterziehen hatten, praktisch verunmöglicht wurde, 
von einem weiteren Mitgliede der« Großen Vierzehn» ein Depot eingeräumt zu erhalten. 
Daß diese Unmöglichkeit auch ohne den Boykott bestanden hätte, ist ka um anzunehmen. 
Der Kläger war im Zeitpunkte des Boykotts seit m ehreren] ahrcn Depositär der Beklagten 
1- 3. Sein Geschäft entsprach somit offenbar den Vorstellungen dieser Lieferanten vom 
erforderlichen «standing », von dem sie den Vertrieb ihrer Luxusma rken abhängig 
machen (vgl. den Bericht der Kartellkommi ssion vom 14. April 1969, « Die Preisbindung 
auf dem Kosmetika- und Parfümeriemarkt», Veröffentli chungen 1969, H eft 2, S. 137). 
Daß die Anforderungen, welche die übrigen Lieferanten der « Großen Vierzehn» an 
die Depotwürdigkeit eines Detaillisten stellen, höher seien a ls diejenigen der Beklagten 
1-3, ist nicht behauptet worden, und es ergeben sich hicfür auch aus den Akten keine An
haltspunkte. Es wäre daher ohne den Boykott durchaus nicht auszuschließen gewesen, 
daß d ::r Kl äger noch vom einen oder andern Lieferanten d er « Großen Vierzehn » a ls 
Depositä r akzepti ert worden wäre. K äme es somit auf diese Frage überhaupt noch ent
scheidend a n, so wäre sie eher zu bejahen. 

Mit R echt hat die Vorinstanz fes tgeste llt, daß als Surrogate für die dem Kläger ent
zogenen Depotmarken zum vornherein nur andere «große Marken», sowei t sie nicht 
unter die Konvention fallen, in Frage kämen, daß es aber dem Kläger p rak tisch nicht 
möglich wäre, innert nützlicher Frist entsprechend e Depotverträge abzuschließen. In 
diesem Zusammenhang führte sie auch aus, es sei abgesehen davon wenig wahrscheinlich, 
daß die Kundschaft andere «große Marken» ohne weiteres a ls Ersatzprodukte hinneh
men würde. Die Beklagten wollen le tzteres nicht gelten lassen. Sie weisen darauf hin, 
daß viele Kundinnen ihre Kosmetikmarken häufig wechseln oder Produkte verschiedener 
Marken gleichzeitig verwend en würden. Dies mag zutreffen. \-\/enn aber eine Kundin 
ein Produkt, dem sie bisher aus Gründen des persönlichen Geschmackes und der indi
viduellen Verträglichkeit den Vorzug gab , durch ein anderes ersetzen will , so wird sie 
diesen Entschluß in a ller R egel aus eigenem Antrieb fassen. Die Tatsache, daß ihr H änd
ler das bisher verwendete Parfüm oder Schönheitsmittel nicht mehr führt, wird sie nicht 
zu einem solchen Wechsel, sondern eher dazu veranlassen, sich bei der K onkurrenz ein
zudecken. Der Kläger müßte a lso mi t dem Verlust eines T eils seiner bisherigen Kund
schaft rechnen, ohne die Möglichkeit zu ha ben, diesen Verlust innert nützlicher Frist 
durch die Führung gleichwertiger Marken auszugleichen. 

Daß die Liefersperre geeigne t war, den Kläger in seiner Entscheidungsfreiheit in er
heblichem Maße zu beeinträchtigen, geht auch aus dem erwähnten Berichte der Kartell
kommission hervor. Es wird darin ausgeführt, kein Depositär, ob Spezialgeschäft, Apo
theke, Drogerie, Coiffeursalon oder W aren haus, könne es riskieren, von d en «Großen 
Vierzehn» boykottiert zu werden, wenn das Geschäft oder die K osmetik- und Parfümerie
abteilung des betreffenden Geschäftes weitergeführt werd en solle (S . 145), und wied er
holt darauf hingewiesen, die Konvention zwinge a uch die Wa renhäuser zur strikten 
Einhaltung der Preis- und Vertri ebsbindung, da selb,t für sie das Risiko eines Boykotts 
durch die « Großen Vierzehn» zu groß sei (S. 145 und 148). Damit wird zugleich der 
Behauptung der Beklagten, daß es dem Kl äger ohne weiteres möglich wäre, auf Ersatz
produkte auszuweichen, d er Boden entzogen ... 

3. Nach Art.5 Abs. 1 KG ist die W ettbewerbsbehinderung zulässig, sofern die Vor
kehren des Kartells durch überwiegende schutzwürdige Interessen gerechtfertigt sind 
und sie die Freiheit des Wettbewerbes im Verhältnis zum angestrebten Ziel sowie nach 
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Art und Durchführung ni cht überm äßig beeinträchti gen. Abs. 2 der Bestimmung enthä lt 
13eispicle fü r überwiegend e schutzwü rdige Interessen, denen j edoch ni cht d ie Bed eutung 
speziell er R cchtfert igungsgründe zu kommt, so ndern die lediglich da zu bes timmt sind, 
den a llgemeinen Grundsatz des Abs . 1 zu verdeut lichen (Scr-IÜRMANN, Kommentar S. 86). 

DcT A usschluß d er V\liderrech tli chkcit ist somit kumulat iv a n drei Voraussetzungen 
geknüpft: 

a ) Die VVet tbewcrbsbeh indcrung muß durch überwiegende schutzwürdige InterC'ssen 
gerechtfe r tig t sein. Das Bundesgericht hat im erwähnten Entscheid in Sachen R entchnick 
(BGE 94 II 338f. Erw. 5 lit. a) diesen Begriff unter Berufung aufMERZ und vor a llem 
DESC HENAUX (L' espri t de la lo i sur !es cartcls, Etudes d e droi t commcrcia l en l'honneur de 
Paul Carry, Genf 1964, S.218) dahin a usgelegt, daß nur private I n teressen, die positiv 
d em Gesamtinteresse entsprechen, d as h eißt die eine günstige Entwicklung der nationalen 
V\lirtscha ft fördern , geeignet seien, Beeinträchtigungen Dri tte r im V\lettbewerb zu recht
fertigen. Die Kritik, welche die Bekl ag ten a n diesem Entsche id üben, vermag ni cht zu 
überzeugen . Insbesondere hilft ihn en d er E inwand nicht , das Bundesgericht habe es 
unted assen, di e späteren , wesen tlich differenzierteren und zurückha ltenderen Äuße
rungen von DESC!!ENAUX (ZSR 1968 I S . 73IT.) zu d iesem Punkte zu zit ieren . V\li e a us 
ei ern Entsche ide her vorgeht, lag di ese neues te Abha nd lung d em Bundesgericht ebenfalls 
vor. Wenn es sich der vom g leichen Autor früher ver tretenen R echtsauffassung, die im 
Ergebnis a uch von lVlE Rz geteilt wird, anschloß, so beruh te d ies somi t a uf einer kri tischen 
Prüfung der in der Literatur umstri ttenen Frage (vgl. auch Sc1-1ÜRMANN, Kommentar 
S.82 fL) . 

b ) Im weitern d a rf die K arte ll vorkehr die Freih eit des W ettbewerbes im Verhältnis 
zum a ngestrebten Z iel nicht übermä ßig b eeinträch tigen. Der Grundsatz der Verhältnis
m äß igkeit zwischen lVIittel und Ziel erforder t, daß auch ein überwiegend es schutzwürdi
ges Intnesse schonend ausge übt werden soll. Der E ingriff da rf nur so we it gehen, a ls es 
zu r Erreichung der vom K artell angerufenen und der Verwirklichung des Gemeinwohls 
dienend en In teressen nötig ist (M ERZ, S .5 1/52; ScHÜ RMANN, Kommentar S.85/86). 

c) Schli eß lich darf d ie W ettbewerbsfreiheit auch durch die Art und Durchführung d er 
K a rtellvor kehr nich t über mäßig beeinträch tig t werden. Diese Vora ussetzung bezweckt 
die \ ,Vahru ng der gu ten Sitten und sta tuiert insbesondere d en Grundsatz der G leich
b ehandlung der Betroffenen durch die Kartelle (lVlERz, S. 52 IT.; Sc IIÜRMANN, Kommen
tar S.SG). 

4 . Die Beklagten berufen sich au f Art. 5 Abs. 2 lit. b und e KG, wonach ka rtellistische 
:Ma ßnahmen a llenfalls zu läss ig sind zur «Verwirklichung a ngem essener beruflicher und 
b et r iebli cher Voraussetzungen » sowie zur « Durchsetz ung a ngem essener Preisbindungen 
d er zweiten Hand , na ment li ch soweit sie nöt ig sind, um die Quali tät der \,Vare oder den 
Kundendienst zu gewährleisten ». 

a ) Die Vori nstanz hat hinsichtli ch des letztgenannten R echtfert igungsgrundes fes t
ges te llt, da ß in keinem der dem Kl äger vorgeworfenen F älle e ine unerlaubte R a ba tt
gewährung bzw. P re isunterbietung glaubhaft gemacht, j edenfalls a ber kein geplanter 
Angri IT gegen das Preissystem oder eine ernst zu nehmend e G efäh rdung d er Preisbindung 
d a rge tan sei. M it ei ern R ekurs haben die Beklagten nich ts vorgebracht, was diese Fes t
stellung entkräften könnte. Neue Anhaltspunkte für Preisunterbietungen des Kl ägers 
wurden nicht geltend gemacht. Insbesondcre ha ben es die Beklagten a uch unterlassen, 
d ie für den Zeitp unkt des Verkaufs der fragli chen zwei Produkte geltend e Pre isliste einzu
reichen, aus der geschlossen werd en könnte, daß der Kläger die fes tgesetzten De tail
preise unterbo ten habe. 
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Fehlt es aber schon an der Glaubhaftmachung einer Preisunterb ie tung, so können di e 
Beklagten nich t die Durchsetzung der Preisbindung a ls R cchtfcr tigungsgruncl für ihren 
Boykott anführen. Den weiteren Ausführungen der Vorinstanz darüber, daß d ie gegen 
den Kläger angeordnete sch ärfste Sank tion - die to ta le T ,iefcrspcrrc - a uch den G rundsatz 
der Verhäl tni sm äßigkeit verletze, kann da her led iglich die Bed eu tung einer E vc ntual
erwägung zukommen. 

b) Mit Bezug auf d en R echtferti gungsgruncl von Art. 5 Abs. 2 li t. b KG ha t d ie Vor
instanz die Frage offengelassen, ob sich die Beklagten zum Schutze d es für die «großen 
11arken » gel tenden Depotsystems a uf diese Bestimmung berufen könn ten und ob d er 
Schutz des D epotsys tems - außerhalb des R ahmens der genannten Vorschrift - überwie
gende schutzwürdige Interessen im Sinne von Art.5 Abs.! K G zu begr ünden vermöge . 
Sie ließ sich davon leiten , daß se lbst dann, wenn dies zuträ fe, von den Beklagten nicht 
da rgetan worden sei, daß d er Kollektivboykott im vorliegend en Falle d as adäquate 
Mittel zur Erreichung des a nges trebten Zieles se i. 

5. In der R ekursschrift treten die Beklagten d er Auffassung, daß d ie Notwendigkeit des 
verhängten Boykotts zum Schu tze des Depotsystems und der Preisbindung ni cht d ar
geta n sei, entgegen. 

a) Sie wenden in erster Linie ein, wenn die Vorinstanz auf andere, weniger ti ef ein
greifende 11aßna hmen hinweise, mit denen sich ebenfal ls das gewünschte Ziel erreichen 
ließe, so lege sie da m it den Beklagten prakti sch den Beweis a uf; daß a lle überhaupt denk
baren Vorkehren zur Durchsetzu ng der Preisb indung und des Depo tsystems ni cht aus
reichen würd en. Dieser negative Beweis könne in V\lirklichkcit gar ni ch t erbracht werden. 
Der Einwand geht fehl. Es wird von d en Beklagten ni cht verlangt, daß sie di e U nzuläng
li chkeit a ller anderen « überha up t denkbaren M aß nahmen » darzutun hätten. Sie ha ben 
led iglich darzulegen, daß die in d er Konvention und den Depo tverträgen vorgesehenen 
weiniger eingreifenden Maßna hmen nicht zum Z iele führen könnten. D ieser Nachweis 
muß den Beklagten, welche d as Vorliegen einer Ausnahme vom U nzulässigkcitsprinzip 
d es Art. 4 KG glaubhaft zu m achen haben, zugemute t werd en. Daß für die zu rech tfer ti
gende Wettbewerbsbehinderung darge tan werden muß, daß nur a uf diese und auf keine 
andere W eise di e vom Kartell a ngerufenen und der Verwirkli chung des Gemeinwohls 
d ienenden Interessen gewahrt werden können, entspricht auch d er Auffassung von 
M ERZ (S. 52 oben). 

b) Als erstes Indiz für die Notwendigkeit d es verh ängten Boykotts führen di e Be
klagten die Tatsache an, daß die Lieferanten «großer 11arken » cl ic Gründung ein Kon 
vention überhaupt für nötig erachtet hätten . Mit dem Hinweis auf d ie Existenz d es Kar
tells läß t sich aber ohne Zweifel weder die R echtsm ä ßigkeit seiner Vorkehren im a llge
meinen noch deren Verhältnismä ßigkeit im besonderen begrü nden. Ebensowenig ver
fängt das weitere Argu ment der Beklagten, die V crhä ltnismäßigkcit sei vorl iegend en Fa l
les schon claclureh gewahr t, daß sie bereit seien, den Kl äger wieder zu beliefern, wenn er 
di e angestrebte Marktordnung anerkennen würde. Denn wie d er K läger m it R echt 
gel tend m acht, ließe sich damit j ed er Unterwerfungsboykott ohne wei teres rech tfertigen. 

c) Die Bekl ag ten weisen im weitem a uf die Schwier igkeiten hi n, we lche sich im a llge
meinen einer wirksamen K on trolle d er Konvent ionsprodukte in bez ug au f Querliefe
rungen und -bezügc entgegenstellten. Diese Ausführungen mögen zutr effen ; sie ä ndern 
aber nichts daran, d aß im vorli egend zu beurteilend en Falle der Depositär, de,· d en Klä
ger mit Produkten d er Beklagten 4 und 5 belieferte, ohne große Schwierigkeiten ermittelt 
werden konnte. (Folgen Ausführungen darüber. ) 



-76-

d ) Großes Gewicht legen die Beklagten auf die Fes tstellung der Kartellkommission in 
ihrem auf 30. Mai 1969 abgeschlossenen Berichte « Die Preisbindung auf einigen wich
tigen V erbrauchsgütermärkten » (Veröffentlichungen 1969, H eft 2, S. 169), wonach eine 
individuelle Preisbindung sich a uf die Da uer wohl nur aufrechterhalten lasse, wenn sie 
kollekti v durchgesetzt oder wenn ein Markenartikel nur über ausgewählte Vertriebss tel
len d em V erbrauch er abgegeben werde. Die Bedeutung dieser Fes tstellung wird indessen 
wesentlich a bgeschwächt durch d ie Ausführungen derselben Kommission im kurz vorher 
erstatteten speziellen Bericht über die Preisbindung auf dem Kosm etika- und Parfümerie
markt (a. a. 0 . S. 151/ 152 ). Dieser Bericht kommt zum Ergebnis, die gesamte Situation 
auf dem in Frage stehenden M a rkt erscheine eigentümli ch ; es se i nur schwer verständlich, 
weshalb auf einem M a rkte, der die geschi lderten Besonderheiten aufweise, eine kollektive 
Durchsetzung individueller Preisbindungen nötig sein sollte, um eben diese Besonderhei
ten zusä tzlich sicherzustellen. Weiter wird im Berich te festgehalten, es könne unter den 
gegebenen Umständen den interessierten Abnehmern, die nicht beliefert würden, füg li ch 
überlassen bleiben, sich mit den privatrechtlichen Mitteln des Kartellgesetzes zur W ehr 
zu setzen. 

Es kann somit keine Rede d avon sein, daß die Ausführungen der K ar tellkommission 
geeignet seien, di e Notwendi gkeit der von den Beklagten ergriffenen Maßnahmen dar
zutun. Bei Beurteilung einer die individuelle Freiheit berührenden K artellstreitigkeit 
müssen stets die d en konkreten Gegebenheiten eigenen Tatsachen berücksichtigt werden 
(BGE 94 II 340 Erw. 5 a . E. ). In dieser Hinsicht fällt vorliegenden Falles in Betracht, da ß 
bei den ei ern Kläger vorgeworfenen Prei sunterbietungen, selbst wenn sie erwiesen wären, 
nicht von einem schwerwiegenden Verstoße gegen die Preisbindung gesprochen werden 
könnte . Eine Verletzung von D epotverträgen lag nicht vor, und es ist auch nicht darge tan, 
daß der Kläger pla nmäßig und in erheblichem Umfange gegen die Preisbindung ver
stoßen habe . Bei di eser Sachlage erscheint das von den Beklagten verwendete Mittel des 
Boykotts a ls übermäßige Beeinträchtigung. Es verletzt das Prinzip d er Verhältnismäßig
keit des E ingriffs in das an sich geschützte R echtsgut d er wirtschaftlichen Persönlichkeit 
und der W ettbewerbsfreiheit , weil nach den konkreten Gegebenheiten anzunehmen ist, 
daß das a ngestrebte Ziel auch auf weniger eingreifende, schonende W eise zu verwirkli 
chen gewesen wäre. Wie bereits erwähnt, muß davon ausgegangen werden, daß d er 
Dcposi tä r, d er unter Verle tzung seiner V er träge den Kläger mit Produkten d er Beklagten 
4 und 5 belieferte, rasch festges tellt werden konnte. Dessen Lieferanten hätten es da her 
oh ne weiteres in d er Hand gehabt, ihn mit den zur Verfügung steh enden vcrtragsrccht
lichen Maßnahmen zur Einhaltung seiner D epotverträge zu zwingen. Damit wären 
dem Kläger für di e Zukunft weitere Querbezüge von Produkten d er Beklagten 4 und 
5 und Preisunterbietungen hinsichtlich di eser Produkte verunmöglicht worden . Wie di e 
Vorinstanz zutreffend fes tstellte, ist nicht einzusehen, weshalb d ie «Großen Vierzehn » 
die schärfste Sanktion, den Kollektivboykott, ausgerechnet gegen den K läger gebrauchen 
mußten, eiern keine V ertragsverle tzung zur Last geleg t werden kann. 

6 . Für den Fall der Bestätigung der vorsorglichen Maßnahme beantragen die Beklag
ten in erster Linie, d en Kläger zu verpflichten , bis zur Beendigung des Hauptverfahrens 
die Konventionsprodukte nur bei d en offiziellen V ertretern in der Schweiz zu beziehen. 
Dieser An trag enthä lt praktisch ein Gesuch um Anordnung vorsorglicher Maßnahmen 
zu Gunsten der Beklagten. Sie nehmen denn auch d en Standpunkt ein, daß damit die 
Prozeßlage «stabilisiert » werd en könnte. Dem Antrage fehlt indessen die gesetzliche 
Grundlage. Denn nach Art. 10 KG können vorsorgliche Maßnahm en nur zum Schutze 
von Ansprüchen aus unzulässiger W ettbewerbsbehinderung, nicht aber zum Schutze des 
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K artells verfügt werden . Als Korrelat zu der angeordneten Maßnahme kommt gemäß 
Art. 10 Abs. 1 UWG einzig die V erpflichtung des Antragstellers zur Sicherheitsleistung 
in Frage. Hiezu bes teht jedoch im vorl iegenden Fall - entgegen dem weitem Eventua l
antrag der Beklagten - keine Veranlassung, d a di e Beklagten nach dem bereits G esagten 
die Möglichkeit haben, durch vertragsrechtliche JV[aßnahmen gegen d en fehlbaren Depo
sitär Querlieferungen an den Kläger und V erstößen gegen die Preisbindung zu b egegn en. 

KG Art. 4, Art. 5 und Art.10 

Voraussetzungen der Preisbindung der zweiten Hand. 
Einzelrichter: Vorsorgliche Anweisung an Bierbrauereien für die Dauer des 
ordentlichen Prozesses zur Belieferung eines Discountgeschäftes, welches das Bier 
mit einer angeblich kostendeckenden Marge zu 50 Rappen verkauft. Verweigerung 
der verlangten Anweisung, die Bierbrauereien hätten zu den bisherigen Konditionen 
zu liefern. 
Obergericht: Vorsorgliche Anweisung an Bierbrauereien nur, sofern der End
verkaufspreis in Discountgeschäften den Preis von 60 Rappen nicht unterschreitet. 
Bundesgerich t : Dieser Entscheid des Obergerichtes ist nicht willkürlich, nicht 
völlig unhaltbar. 
Zuständigkeit: 
Der Einzelrichter im summarischen Veifahren ist zum Erlaß von Befehlen zur 
schnellen Handhabung klaren Rechts nicht zuständig, wohl dagegen zum Erlaß 
vorsorglicher Maßnahmen. 
Ve1fügungen über vorsorgliche lvfaßnahmen sind Endentscheid und unterliegen der 
selbständigen Aefechtbarkeit durch staatsrechtliche Beschwerde. 

Conditions d'une fixation des prix de seconde main. 
Tribunal ( Juge unique) : requete provisionnelle tendant a ce qu'il soit ordonne 
aux brasseries, pour la duree du proces aufond, de livrer a un magasin « discount», 
qui vend La biere avec une marge de 50 centimes couvrant pretendument les frais. 
Rejet; les brasseries doivent livrer aux conditions pratiquees jusqu' alors. 
Cour d'appel : ordonnance provisionnelle enjoignant aux brasseries de livrer pour 
autant que le prix de vente dans les magasins « discount» n' est pas inferieur de plus 
de 60 et. au prix . 
Tribunal federal: cet arret de La Cour d'appel n'est pas arbitraire, ni totalement 
insoutenable. 
Competence : le juge unique ( procedure sommaire) est incompetent pour ordonner 
des mesures destinees a faire appliquer rapidement un droit, mais il l' est en revanclz 
pour ordonner des mesures provisionnelles. 
Les decisions statuant sur mesui es provisionnelles sont des decisionsfinales et peuvent 
etre attaquees par un recours de droit public. 
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VSK 1970, 218ff., Entscheid d es Einzelrichters im summarischen V er
fah ren des Bczirksgerich tcs Zürich vom 10. Dezember 1969 i. S. Denner 
gegen Bierbrauervercin, Löwenbräu Zürich AG und Brauerei Hürli
m ann AG . VSK 1970, 239 ff. , Entscheid der II. Zivilkammer des Ober
gerichtes des K antons Zürich vom 21. April 1970. 
BGE 96 I 297 ff. und VSK 1970, 253 ff. , Entscheid der Staatsrechtlichen 
K am mer des Schweizerischen Bundesgerich ts vom 16. September 1970. 

Aus dem Entscheid des Einzelrichters: 

III. 1. !\ ls E rstes ist \·on Amtes wegen die Frage der Zuständigkeit d es a ngerufenen 
Richters zu p rüfen. 

Am !.Januar 19G5 tra t das Bundesgesetz über K ar telle und ähnli che O rganisa tionen 
vom 20. Dezember 19G2 (K G) in K raft. Der zu beur teilende T a tbesta nd fä ll t unbes tri tte
nermaßen un ter d en Anwend ungsbere ich des K a r tel lgese tzes, r ügen doch d ie Klägerin
nen eine ka rtellist isc he W ettbewerbsbehinderung durch die Beklagten. U nd da a us
schließli ch eine ka r te lli stisehe Wettbewerbsbehinderung zu beur te ilen ist, ist a uch dort, 
wo d iese a llenfa lls unlau teren , -vet tbewcrb oder eine Verletzung von Persönlichkeits
rech ten darste llen soll te , ausschl ießlich das K artell gese tz a ls Lex spec ia li s a nzuwenden. 
In diesem Zusamme nh ang ist a uch darauf hinzuweisen, daß d ie von den Klägerinnen 
angerufene Verfügung d es E inzelrichters im summarischen Verfahren des Bezirks
gerichts Zürich vom 19. Sep tem ber 1963 in Sachen Denner c. Proma rca (Gesch .N r 
3 749/63 ) fü r das vorliegende Verfahren nich t a ls p räjudizierend a ngesehen werden ka nn, 
da diese noch vor I nkraflsetzung d es K artellgese tzes erging. 

Gem äß Ar t. 7 Abs. 1 K G haben d ie Kantone fü r Klagen wegen unzulässiger ,-vett
bewerbsbehi nderung ein Gerich t zu bezeichnen, welches für das ganze K a ntonsgebiet a ls 
e inz ige kantonale I nstanz entscheide t. Für den K a nton Zürich wurde in § 78 Ziff. 2 GVG 
das H andelsgericht a ls zuständig erkl ärt. Mit dieser Kompetenzregelung entfällt aber 
in kartell rech tlichen Streitigkeiten die Z uständigkeit des Einzelrichters im summarischen 
Verfa hren, zur schnell en H a ndhabung kla ren R ech ts Befehle im Sinne von § 292 Z iff. 1 
ZPO zu erlassen, ste ll t d och das Befehl sverfa hren ein sogenanntes Erkenntnisverfahren 
dar, welc hes d er o bengenan n ten einzi gen kan tona len Instan z vorbeh alten bl eibt (vgl. 
STREuu/H 1\l:SER, Komm entar zum G VG, 3. Aufl. , Note 7 b zu Ar t. 78 Ziff. 2, und die dor t 
angefüh r ten Entscheide) . Die Hau ptbegehren der Kl ägerinnen sind da her wegen sach
li cher Unz ustä ndigke it des angerufenen Richters von der H a nd zu weisen. 

2. Auch bezüglich des E rlasses vorsorglich er Maß nahmen stellt sich di e F rage der 
Zuständigkeit des a ngerufe nen Ri ch ters. 

Gem äß Art. l O K G sind die den E rlaß vorsorg licher Maßna hmen betreffenden Art. 9 
bis 12 U W G sinngemäß anwe ndbar. G emäß Art. 11 Abs. 2 UWG haben die K a ntone die 
zur Verfügung vorsorglicher l'viaßnahmen zustä ndigen Behörden zu bezeichnen. Da im 
K an ton Z ürich keine besond ere R egelung ge troffen word en ist, ist grundsätzlich davon 
ausz ugehen, da ß der gemäß§ 292 Z iff. 2 ZPO ordentli chcrweise für d en E rla ß vorsorg
li ch er M aß na hmen zuständige E inzelri ch ter im summarischen Verfahren auch hier 
kom petent ist. F ür vorsorgli che l\/Iaßnahmcn, d ie gestü tzt au f das U vVG erlassen werden, 
ist diese Lösu ng den n auch insofe rn sinn voll , a ls auch d ie ord en tlichen Prozesse nich t von 
einem besonderen Fachgremium, sonder n von den ordentlichen Gerich ten beur te ilt 
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werden . Die nach K a rtellgese tz zu beur tei lenden ordentlichen Prozesse sind j edoch 
einer einzigen ka n tonalen Insta nz zur E nt scheid ung vorbeha lten, und da die Ar t. 9 b is 12 
U \,VG nur sinngem äß, das heißt mu ta ti s muta nd is a ufka rtcllrechtli che Tatbestände a n
zu wenden sind , hat di e Au ffass ung, d ie Z uständ igkeitsrcgclung von Ar t. 7 Abs. 1 K G 
gelte a uch für d en Erl a ß vorsorgli ch er l\llaß na hmen, vieles für sich (,·gl. Sc11 C-R~IANN, 
Komme ntierte Textausgabe d es K G , 1964, S.11 2 oben). Bestimmt wä re das beim Erl a ß 
vorsorgli cher M a ßnahmen erforderli ch e rasc he H andeln des Rich te rs eher gewährl eiste t, 
wenn d erjenige Richter zuständig wäre, der ordentli cherweise d iese Art von S treitigkeiten 
zu beurteilen ha t und di e notwend igen fac hli chen, insbesondere wir tscha ftli chen und 
wirtscha ftspolitischen K enntni sse bereits mitbr ingt. Andererseits kann n ich t übersehen 
werden, da ß das H a nd elsgericht des K a n tons Z ürich , so w ie es heu te organisiert ist, nich t 
für d en Erla ß vorsorglicher l\1aßnah men vor A nh ä ngigm achung des orden tlichen Ver
fahrens vorgesehen wurde. D er E inzelri chtC' r im summarischen Verfahren hat cknn a uch, 
ohne d ie Frage s<: iner Zustä ndig keit j emals a ufzuwerfen , wied erholt über den E rlaß 
vorsorg licher Maßnahmen in ka r te llrech tlich en Streitigkeiten entschied en . Es erschiene 
da her schon a us G ründen der R ech tssicherh <:it als unbillig, woll te man nu n in ers ter In
sta nz von dieser Praxis a bweichen , um so m ehr, a ls die Beklagten di e Z uständigkeit des 
angerufenen Richters nicht bes tri tten h aben . Di e klägerischen EventualbC'gchren um 
Erla ß vorsorglicher Maßnahmen sind da her a n die Hand zu nehmen. 

V. Es b leib t zu prüfen, ob und wieweit den kl ägerischen Beg<:hren zugunsten der 
Klägerin I im Sinne von vorsorglichen l\llaßna hmen zu entsprechen ist. 

1. Die Beklagten ha ben nicht bestritten, daß sie d ie Klägeri n l m it Bezug auf Bier in 
6-dl-M chrwcgflaschen boykotti er t ha ben . Ebenfalls unbestritten ist, da ß d ie Beklagte 1 
ein Kar te ll im Sinne des Kar tellgesetzes ist und daß die Beklag ten 2 und 3 d iesem K a rtel l 
angehören. 

Die Vorkehren eines Kartells sind gemäß Ar t. 4 Abs. 1 KG dann gru ndsätzli ch unzu
läss ig, fa ll s d amit Dritte vom \i\lettbewer b a usgeschl ossen oder in d essen Ausü bu ng erh eb
lich behind er t werden. Auf die Ausn ahm en von diesem Grundsatz (Art. 5 K G) w ird spä 
ter einzu treten sein. 

Die Frage, ob nun die Kläge ri n 1 durch die gegen sie getroffenen Vorkehren der Be
klagten im \ ,Vettbewerb zumindest erhebli ch beh inder t ist, muß e ind eu tig bLj a h t werden, 
d enn ein Boykott gilt grundsätzlic h als erh ebliche W ctlbewcrbsbeschrä nkung und dam it 
als widerrechtlich (BGE 86 II 365 IT. ; 90 II 5 14) . K eine erhebliche Beschränk ung wäre er 
nur d ann, wenn er ledig lich vorübergehend verhä ng t word en wäre, wenn der gesperrte 
Ar t ikel nur eine völlig untergeordnete R olle im Sorti ment des Boyko ttic rLL'n spielen würde 
oder wenn sich dieser le icht, zu a na logen Bedingu ngen und in genügender l\1fengc m it 
gleichwertigen E rzeugnissen, mit sogena nnten Surrogatg ütern, eindecken könn te. All 
di es ist j edoch nicht der Fa ll. Daß es sich um einen bloß \·orübergehenden Boykott handle, 
wurd e selbst von d en Beklag ten nich t behaupte t.. D a ß das Bier in 6-cll- l\llchrweg Oaschen 
keine völlig un tergeordnete R olle im Sor timen t d er D cnncr-Fili a len und Dcnncr- Super
m ärkte spielte und spielen sollte, geht schon a us deren Bestellungen hervor. Auslä nd ische 
Biere, Spezia lbiere und Biere in E inwegfl aschen oder D osen können schon desha lb ke ine 
Surroga tg ütcr sein , weil sie bei gleicher Qua n tität erhebli ch teurer zu stehen komm en als 
das Normalb ier in l\!IehrwegOaschcn der der Beklagten I a ngeschl ossenen Brauereien , 
um welches es h ier in erster Linie geh t. Auch f'ür di e Biere der d rei in Hcrisau, Hochdorf 
und R om a ne! domi zilier ten sch weizeri sc hen Brauereien, d ie der Beklagten I nich t a nge
hören und somit a m Boykot t gegen d ie Klägerin 1 n icht teilnehmen, sind die Gcstehu ngs
und l\1a nipula tionskosten, besonders bei Mehrwegflasch en, zufo lge des größeren Anliefe-
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rungsweges höher, ganz abgeseh en d avon , daß diese sogenannten Außenseiterbiere kom
m erziell n iemals einen g leichwertigen Ersatz darstellen für die Biere d er der Beklagten 1 
angeschlossenen Brauere ien, die ausgesprochene Markenartikel sind. Per defitionem sind 
gleichwertige Surrogatgüter für Markenartikel nur in d en seltensten Fällen zu finden, da 
die Nachfrage nach Außenseiterprod ukten kaum j e gleich groß sein wird wie die nach 
den M arkenartikeln. W enn man noch bedenkt, daß die drei Außenseiterbrauereien nur 
kn app 1 % des gesamten schweizerischen Bierausstoßes produzieren, die der Beklagten 1 
angeschlossenen Brauereien j edoch 99 % (vgl. Veröffentlichungen d er Schweizerischen 
Kartellkommission, 1966, H eft 2, S. 95), dann kann kein Zweifel mehr daran bestehen, 
d aß die Biere der Außenseiterbraucreien keine gleichwertigen Surrogate darstellen. Der 
Boykott durch die Beklagten behindert die Klägerin 1 in der Ausübung d es W ettbewerbes 
erhebli ch und ist daher grundsätzlich unzulässig. 

Art. 5 KG normiert di e Ausnahmen vom Unzulässigkeitsprinzip d es Art. 4. Diese Aus
nahmen sind g leichbedeutend mit R ech tfertigungsgründ cn. Als solchen R cchtfertigungs
grund ließen die Beklagten a nführen, D enner verkaufe ihre Produkte zu nicht kosten
deckenden Preisen. Die Klägerschaft bes treitet dies. Es steht somit Behauptung gegen 
Behauptung. Der Einzelrichter verfügt weder über die nötigen eigenen wirtschaftlichen 
K enntnisse noch über di e notwendigen Unterlagen, um beurteilen zu können, ob bei 
einer Marge von 8, 7 % des Einstandspre ises die Kalkulation der Kl ägerin I kostengerccht 
ist. Es wäre Sache d er Beklag ten gewesen, ihre Behauptung zu b elegen. Die Beklagten 
ha ben ihre E inwendung und d amit das Vorliegen eines R echtfer tigungsgrundes nicht 
glaubhaft gemacht. 

Des weitem machen die Beklagten geltend, die zeitlich beschränkten Möglichkeiten, 
die R ctourflaschen in d en Denner-Discountgeschäften zurückzugeben, führten zu unhalt
baren Zuständen, da die Kunden ihre R etourflaschen einfach in and ern Läden oder in 
\,Virtschaften zurückgeben würden. Bei dieser Einwendung der Beklagten kann es sich 
aber ledigli ch um ein e Befürchtung handeln, solches könnte eines Tages geschehen. Die 
D cnner-Discountgeschäfte schickten sich ja erst an, in das Geschäft mit Bier in Mehrweg
flaschen einzusteigen, a ls sie von den Beklagten boykottiert wurden, so daß eine prakti
sche Erfahrung b ezügli ch der Rücknahme von leeren Bierflaschen noch gar nicht be
stehen ka nn. Eine bloße Befürchtung bildet indessen keinen R ech tfertigungsgrund. 

Liegen keine R echtfertigungsgründe vor, so ble ibt es bei der U nzulässigkeit d es Boy
kottes. Da ß d er Kläger in I durch d en Boykott ein Schaden droht, b edarf keiner weitem 
Begründung. Dieser wäre auch nicht leicht ersetzbar, könnte er doch nie zuverlässig er
mit telt werden. Der Klägerin 1 würd e nicht nur d er a llfällige Gewinn am nicht erhä ltli
chen Bier entgeh en, es muß vielmehr mit d er Möglichkeit gerechnet werden, daß Kund en, 
di e für d en E inkauf des bei Denner ni cht erh ä ltlich en Biers einen andern Laden aufsuchen 
müßten , sich dor t a uch noch mit andern vVaren eindecken würden, die sie sonst bei 
Denncr gekauft hätten. E in dadurch entstehender Schaden könnte nicht genau beziffert 
und nachgewiesen werden und wäre daher auch nicht leicht ersetzbar. Die Voraus
setzungen für den Erlaß einer vorsorglichen Maßnahme gemäß Art. 10 KG in Verbin
dung mit Art. 9 UWG sind somit bezüglich der b eantragten Aufhebung des Boykottes 
gegeben. D er Beklagten 1 ist im Sinne einer vorsorglichen l\1aßnahme unter d er geeig
neten Androhung zu befehlen, den gegen die Klägerin 1 verhängten Boykott zu wider
rufen und die ihr angeschlossenen Bra uere ien anzuweisen , an die Klägerin 1 und ihre 
Verkaufsstellen das von d er Klägerin 1 bestellte L ager- und Spezia lbier zu liefern, sofern 
d eren Endverkaufspreis den bisherigen ni cht unterschreitet. Letztere Einschränkung 
drängt sich auf, da b ei einem Unterschreiten des bisherigen Endverkaufspreises der 



-81 -

Discountgcsch äftc die Kalkula tion der K läger in 1 ka um noch a ls kostengerecht erscheinen 
könnte, womit die Beklagten einen genügend gla ubha ften R echtfertigu ngsgrund für 
ihren Boy kott erhielten. Den Beklagten 2 und 3 ist ferner im Sinne einer vorsorglichen 
rviaßnahmc unter der geeigneten And rohung zu verbi eten, sich an d er von d er Beklagten 1 
verhä ngten Li efersperre gegen die K lägerin I und deren Verkaufsteil en zu beteiligen, 
und es ist ihnen zu befehlen, der Kl ägerin I und deren Verkaufsstell en d as von der Kläge
rin 1 bestell t Lager- und Spezialbier zu li efern, sofern deren Endverka ufspreis den bis
h erigen nicht un tcrschrei tct. 

F ür d en Zuwidcrhandlungsfall sch eint es wenig sinnvoll , die Zwangsvollstreckung an
zuordnen, da eine solche kaum praktikabel sein wird. Es ist vielmehr psychischer Zwang 
vorzusehen, wobei dieser intensiv zu gestalten ist. Als d ie geeignete Androhung für d en 
Zuwiderhandlungsfall ersch eint da her diej enige der Überwei sung der verantwortlichen 
Organe d er Beklagten an d en Strafrich ter zur Bestrafung mit H aft oder Buße wegen 
Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung gemäß Art. 292 StGB. 

2. Das in Ziff 2 der kl ägeri schen Begehren nachgesuchte Verbot sämtlicher künftigen 
Boykottmaßnahm en ist zu allgemein gefaßt und zuwenig substanziert, a ls daß ihm ent
sprochen werden könnte. Zwar wäre ein V erbot von weiteren drohend en Boykottvor
kehren im Sinne einer vorsorglichen Maßna hme denkbar, doch hätte dann von der 
Klägcrscha ft dargetan werden müssen, daß d iesbezüglich tatsächlich etwas im Tun ist. 
Zum vornherein j egliche Boykottmaßna hme ganz a llgemein zu verbieten, geht nicht an, 
schon gar nicht im Sinne einer vorsorglichen l\![aßnahme. Da Art. 5 K G eine Anzahl von 
R ech tfertigungsgründen für Boykotte nennt, hat j eder Beklag te Anspruch darauf, daß 
geprüft wird, ob die von ihm angerufenen R cch tfcrtigungsgründe vorliegen bzw. glaub
haft gemacht sind oder nicht. Ein a llgemeines gewissermaßen abstraktes Boykottverbot 
stünde daher im Wiederspruch zu Art. 5 K G, würde es doch der beklagten Partei die 
Möglichkeit nehmen, sich bereits im Verfahren betreffend vorsorgliche M aßnahmen zu 
rechtfertigen. 

3. Die Klägcrschaft verlangt ferner, d a ß den Beklagten 2 und 3 befohlen werden soll, 
alle Brauereiprodukte zu d en bisherigen Bedingungen, insbesondere unter Gewährung 
der bisherigen Rückvergütungen, zu liefern, und daß der Beklagten 1 befohlen werden 
solle, d ie ihr angeschlossenen Brauereien anzuweisen, ein Gleiches zu tun. Falls die d er 
Beklagten I angeschlossenen Brauereien d ie bisherigen Rückvergütungen ni cht mehr 
a usrichten sollten oder sonst ihre K onditionen ändern würden, so en tstünde der Klägerin 1 
d amit noch kei n nicht leicht erse tzbarer Schaden . Sollte der ordentliche Rich te r später fest
stellen, daß d ie d er Beklagten 1 angeschlossenen Brauereien zu U nr<'cht ihre Lieferkon
ditionen geändert hätten , so ließe sich der d er Klägerin 1 entstandene Schaden auf Grund 
der Anzahl gelieferter Flaschen leicht errechnen und sodann ersetzen. Da es an der in 
Art. 9 U \,VG - auf welch e Art. 10 K G verweist - statuierten Voraussetzung des drohenden 
ni cht leicht ersetzbaren Schadens gebricht, läß t sich hier eine vorsorgliche M aßnahme 
nicht rechtfertigen. Die diesbezüglichen Begehren sind daher abzuweisen. 

VI. Die Beklagten beantragten, es sei für den Fall , daß d ie klägerisch en Eventual
begehren um Erlaß vorsorglicher M a ßnahmen ganz oder teilweise gu tgeheißen werden 
müßten, von diesen vorsorglichen M aßnahmen abzusehen und a n deren Stelle den 
Beklagten eine angemessene Sicherheitsleistung aufzuerlegen. 

Gemäß Art. 10 KG in Verbindung mit Ar t. 10 Abs. 2 UWG kann der Richter von einer 
an und fü r sich zu erlassend en vorsorglichen Maßnahme absehen, fa lls die beklagte 
Partei zugunsten d er kl ägerischen Parte i eine a ngemessene Sicherheit leistet. E inen unbe
dingten Anspruch a uf eine solche Ablösung durch Sicherhei tsleistung hat die beklagte 
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Partei j edoch nicht. Vi elm ehr muß d er Richter prüfen , ob die Ablösung im konkreten 
Fall sinnvoll und zweckmäßig erscheint. 

Wie oben im Abschni tt V unter Z iffer I a usgeführt wurde, würde d er Klägerin 1 d urch 
einen ungerechtfertigten Boykott der Beklag ten ein Schaden ents tehen, der gar nich t in 
zuverl ässiger Weise festste llbar wäre. U nter anderem soll daher d ie zu erlassende vorsorg
liche Maßnahme schon d ie Entstehung eines solchen Schadens verhindern, um damit der 
Kläger in 1 nach M öglichkeit einen Schadenersatzprozeß, in we lchem sie in Beweisnot
stand geraten könnte, zu ersparen. Dieses Z iel könnte bei einer Ablösu ng der vorsorg
lichen M a ßnahme nich t mehr erreich t werden. Da somit die /\blösung d er vorsorglichen 
Maßna hme durch Sich erheitsleistung unzweckmäßig erscheint, ist von ih r a bzusehen. 

VII. Da eine vorsorgliche Maßnahme verfügt wird, ist gem äß Art. 10 K G in V erbin
dung mit Art. 12 Abs . 1 U v\lG der Kl ägerin 1 eine Fri st a nzuse tzen, innert welcher sie die 
Unterlassu ngsklage beim zuständigen Friedensrichteramt einzuleiten und beim zu
ständ igen Gerich t anhängig zu machen ha t, unter d er Androhung, daß bei unbenü tz tem 
Fristablauf die vorsorg lich e Maßna hme dahinfa llen würde. Die Fris t ist au f insgesamt 
30 Tage anzusetzen. 

VIII. (Kosten- und Entschädigungsfrage) 
verfügt: 

1. Die H auptbegehren d er Klägerinnen um Erlaß von Befehlen bzw. Verboten werden 
von d er Hand gewiesen. 

2 . Die Evcntua lbcgchren der Klägerinnen 2 und 3 um Erlaß vorsorg licher Maßnah
m en werd en abgewiesen. 

3. Der Beklagten 1 wird im Sinne einer vorsorglichen Maßnahme befohl en , d ie gegen 
die Kl ägerin I verhängte Liefersperre zu wid errufen und d ie ihr angeschl ossenen Braue
reien a nzuweisen , an d ie Klägerin 1 und ihre Verkaufss tellen das von der Klägerin 1 
bestellte Lager- und Spezia lbier zu liefern, sofern d eren Endverkaufspreis den bisherigen 
Endverkaufspreis d er Discountgesch äfte nich t unterschrei tet, für den Zuw iderhandlungs
fall unter Androhung d er Überweisung der verantwortlichen Organe der Beklagten 1 an 
d en Strafri chter zur Bestrafung mit H a ft oder Buße wegen Ungeh orsams gegen eine 
amtliche Verfügung gem äß Art.2 92 StGB. 

4. D en Beklagten 2 und 3 wird im Sinne einer vorsorgli chen .Niaßnahme verboten, sich 
an d er von d er Beklagte n 1 verhängten L iefersperre gegen die K lägerin I und d eren Ver
kau fsstellen zu betei ligen, und es wird ihnen befohlen, d er Klägerin 1 und deren Ver
kaufsste llen das von d er Klägerin 1 bes tell te Lager- und Spez ialbier zu li efern, sofern 
d eren Endverkaufspreis den bisherigen Endverka ufspreis d er Discountgesch äftc ni ch t 
un terschreitet, für den Zuwiderhandlungs- bzw. N ich tbefolgungsfa ll unter d er Andro
hung der Über weisung d er verantwortli chen Orga ne der Beklagten 2 und 3 an den Straf
richter zur Bestrafung mit Haft oder Buße wegen Ungehorsams gegen eine a mtli che Ver
fügung gemäß Art. 292 StGB. 

5. Die übrigen E ventua l begehren der Klägerin 1 um E rla ß vorsorg li cher Maßnahmen 
werden abgewiesen. 

6. Der Klägerin 1 ,vird eine von d er lVIitteilung dieser Verfügung a n laufende Fris t 
von insgesamt 30 Tagen angesetzt, um bei m zuständigen Friedensri ch teramt di e K lage 
einzul eiten und sie beim zus tändigen Geri cht a nhängig zu mach en , u nter der Androhung, 
daß bei unbenütztem Fristablauf die in Disp . Zifl: 3 und 4 angeordneten vorsorgl ichen 
Maßna hmen dahinfall en würden. 

7. bis 10. (Kosten- und Entsch ädigungsfrage ; Mitteilung.) 
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Aus dem Entscheid des Obergerichtes: 

III. Streitig sind im R ekursvcrfahren nur noch die vom Einzelrichter zum Schutze der 
Klägerin I erlassenen vorsorglichen Maßnahmen. 

Mit Bezug auf die sachliche Zuständigkeit des Einzclrich ters zum Erlaß vorsorgli cher 
Maßnahmen kann auf die zutreffenden Erwägungen in der angefochtenen V erfügung 
(Erw. III /2) verwiesen werden. Nach Art. 7 KG bezeichnen die Kantone für Klagen 
wegen unzulässiger W ettbewerbsbehinderung ein Gericht, welches für das gesamte Kan
tonsgebiet a ls einzige kantonale Instanz entsc heidet. Dieses Gericht ist auch zuständig 
hinsichtlich anderer zivilrechtlicher Ansprüche, die gleichzeitig mit d em Anspruch aus 
unzuläss iger W ettbewerbsbehinderung geltend gemacht werden. Im Kanton Zürich ist 
für Klagen wegen unzulässiger Wettbewerbsbehinderung durch § 78 Ziff. 2 GVG die 
Zuständigkeit d es Handelsgerichtes vorgesehen. Mit Bezug auf den Erlaß vorsorglicher 
M a ßnahmen schreibt Art.10 KG die sinngemäße Anwendung von Art.9 bis 12 UWG 
vor. Nach Art. 11 Abs. 2 UV\IG bezeichnen di e Kantone die zur Verfügung vorsorglicher 
l\rlaßnahmen zuständigen Behörden, wobei nach Anhängigkeit des Hauptprozesses aus
schließlich d essen Richter zuständig ist. Vor Anhängigkei t des Hauptprozesses ist dagegen 
im Kanton Zürich nach§ 292 Ziff. 2 ZPO der Einzelrichter im summarischen V erfahren 
zum E rla ß vorsorgli cher :tvfaßnahmen a uf Grund des UWG zuständig. Daraus, daß 
Art. 10 KG nur die sinngemäße Anwendung von Art. 9 bis 12 UWG vorschreibt, kann 
entgegen d er Auffassung von ScHÜRMANN (Bundesgesetz über Kartelle und ähnliche 
Orga nisa tionen, N. III zu Art.10 KG) nicht geschlossen werden, daß die in Art.11 Abs.2 
UV\IG vorbehaltene kantonale R egelung der Zuständigkeit für den Erla ß vorsorglicher 
Maßnahmen aufgehoben werden sollte und sich die Zuständigkeit für den Erlaß vor
sorglicher :Maßnahmen vor Einleitung des Prozesses nach Art. 7 Abs. l KG richte. Diese 
Folgerung wird auch in den übrigen in § 78 Ziff. 2 GVG erwähnten Fällen, in denen in 
Ausführung bundcsrechtlicher Vorschriften das Handelsgericht als einzige kantonale 
Instanz vorgesehen ist, nicht gezogen (H AUSER/HAUSE R, N. 7 lit. b zu § 78 GVG). Es 
besteht a lsdann keine Veranlassung, für vorsorgliche Maßnahmen im Kartellrecht 
einen abweichenden Standpunkt zu vertreten. Entscheidend ist, daß vorsorglich e Maß
nahmen ihrem Zweck entsprechend schlagartig erlassen werden müssen, wofür sich vor 
Einl eitung des ordentlichen Prozesses d er Einzelrichter im summarischen V erfahren 
besond ers eignet. Auch in anderen Kantonen wird für vorsorgliche Maßnahmen im 
Kartellrecht vor Einleitung d es Prozesses die Zuständigkeit des in der kantonalen Zivil
prozeßordnung für den Erlaß vorsorglicher Maßnahmen allgemein vorgeseh enen Rich
ters anerka nnt (vgl. den Entscheid in ZBJV 103.J ahrg. S. 48 ff. ) . Die sachliche Zuständig
keit des Einzelrichters im summarischen Verfahren zum Erlaß der a ngefochtenen vor
sorglichen Maßnahmen ist daher zu bejahen . 

IV. Aus der sinngemäßen Anwendun g der Art. 9 bis 12 UWG ergibt sich, daß die Klä
gerin I glaubhaft zu machen hat, daß sie durch die Vorkehren eines K a rtells eine erheb
li che \!\fet tbewerbsbehinderung erleide und daß ihr infolgedessen ein nicht leicht ersetz
barer Nachteil drohe, der nur durch eine vorsorgliche Maßnahme abgewendet werden 
könne. Den Beklag ten fällt es a lsdann zu, R ech tfertigungsgründe im Sinne von Art. 5 KG 
glaubha ft zu machen, aus denen sich ergibt, da ß die grundsätzlich unzulässige Behinde
rung zulässig sei (BGE 86 II 379, 9 1 II 42 und 490) . Eine Änderung d er Beweislas t im 
Verfahren um vorsorgliche Maßnahmen gegenüber d er im Hauptprozeß geltenden Ord
nung findet nicht statt (MERZ, Das schweizerische Kartellgesetz, S. 74, und ZBJV 
103 .Jahrg. S.26; anderer Ansicht BJM 1965 S. 188) . 
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V . Die über die Kl ägerin 1 verh ängte Li efersperre ist a uf Grund einer Preisbindung 
erfolg t, die ein K a rtell im Sinne von Art. 2 Abs. 1 KG da rstell t. Nach Ar t. 4 Abs. 1 KG ist 
die von den Beklagten gegen d ie Klägerin 1 verhängte Liefersperre unzul ässig, wenn diese 
dadurch vom \Vettbcwerb a usgeschlossen od er indessen Ausübung erheblich behindert ist. 

Die Beklagten bes treiten, da ß e ine erhebliche v\ie ttbcwerbsbchinderung vorliege. 
Noch am 20. März 1968 habe der Einka ufschef der Klägerin 1 d em Verkaufsdirektor der 
Bra uerei Feldschlößchen erkl ärt, seine Firma sei nur an Einwegfl asc hen interessiert und 
beabsichtige nicht, Pfandflaschen in Discountgeschä ften zu führen. Dem entsprechend 
ha be di e Klägerin 1 noch am 26. September 1969 ni cht die Absicht geha bt, in den a uf 
Discount umgestellten Supermärkten Spalenring und Kl ybeck in Basel Schweizer Bier 
in Pfa ndOasch en zu führen. Der Kl ägerin 1 gehe es da her in d iesem Verfa hren nicht um 
die seriöse Führung d es Biergeschäftes, sond ern a llein um die R eklam ewirkung, die sie 
sich von ihrem K ampf gegen das « hohe» Bierkartell verspreche. D em ist en tgegenzu
ha lten, da ß die Klägerin I ihre Absicht, in d en Discountgeschä ften Bier in 6-dl-Flaschcn 
zu führen, durch die von ihr a ufgegebenen Bestellungen hinre ichend wa hrscheinlich 
gem acht hat. Ob dieser Artikel in d as Sortiment aller Discountgeschäftc aufgenommen 
wird, spielt keine entscheidend e R olle. Es genügt, wenn die Kl ägerin I d en Artikel nur 
in eini gen Discountgeschäften führt. Auch so bewirkt die Li efersperre eine Wettbewerbs
behind erung. Diese entfällt auch nicht dadurch, daß di e Kl äge rin 1, wi e die Beklagten 
behaup ten, mit ihrem V orgehen gegen die Liefersperre e ine R ekla mewirkung beabsich
tig t. 

Beim Entscheid d arüber, ob die Behinderung erheblich sei, ist nach d er Praxis des 
Bundesgeri chts (BGE 91 II 3 19; dagegen die Kritik von I1mz, a .a .O. S. 44/45 ) m aß
gebend, wie sich die streitige l\!Iaßnahmc auf die wirtschaftliche Tätigkci t der Klägerin l 
in ihrer Gesamtheit auswirk t. Die Beklagten machen in d ieser Hinsicht geltend , d as Bier 
spi ele im Sortiment d er Kl ägerin l keine wesentliche R olle. Die Kl ägerin I verfüge über 
eine Eigenmarke und h a be bei deren E inführung betont, sie sei j e tz t unabhängig vom 
Bier d er Mitglieder d er Bekl ag ten l. Der Anteil des Bierumsatzes am Gesamtumsatz der 
Klägerin 1 liege unter 1 %- Die Kl ägerin l behaup te t dagege n, d er U msatzanteil des 
Bieres habe in den Monaten.Janua r bi s November 1969 in d en Discountgeschäften mit 
Frischprodukten 2,35 % und in den gewöhnlichen Discountgeschäflen 1,87 % betragen. 
Selbst wenn man von d em von den Bekl ag ten a ngegebenen U msatzanteil des Bieres aus
ginge, so läge keine nur gcringfü cr igc Behinderung d er Klägerin I durch die Liefersperre 
der Beklag ten vor. Auch der U mstand , d a ß die Klägerin I bereits eine E igenma rke und 
verschiedene Sorten schweizerische und a usländische Biere in Ei nwegOaschen und D osen 
führ t, läßt die Liefersperre ni ch t a ls geringfügig erscheinen. Nach den E rhebungen der 
schweizerischen K a rtellkommission über die \Vcttbewcrbsvcrhä ltnisse a m Biermarkt 
(S. 95) beliefen sich di e Bierimpo rte im K a lcnde1ja hr 1965 nur a uf etwas über 1 % des 
Gesamta uss toßes d er schweizerischen Brauereien, wora us zu schließen ist, daß der K on
sument eindeutig schweizerisches Bier bevorzugt. D es weite ren geben die Beklagten zu, 
d a ß 85 % d es Bierabsatzes in der Schweiz a uf die 6-dl-Norma lbicr-PfandOasch e entfallen. 
D araus folgt einmal , daß der Bierabsa tz d er Klägerin I erheblich zunehm en würde, wenn 
sie mi t Bier d er Vertragsbra uereien in 6-dl-Pfandflaschcn beliefert würde. F erner muß 
d araus a uch geschlossen werd en, da ß ßier in Einwegflaschen und Dosen kein Substi
tuti onsgut bildet. Die Bekl agten n ehmen allerdings d en Sta nd punkt ein, di e Klägerin 1 
h a be di e M öglichkeit, sich d as Bier in Pfa ndflaschen von der Lupo-Bra uerei in Hochdorf 
od er einem a ndern Außenseiter od er a us d em Ausland zu beschaffen. Neben d er Lupo
Bra uerci gibt es aber in der Schweiz n ur noch zwei Außense iter, nämlich die Kronen-
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bra ucrc i AG in H eri sau und die Boxer S.A. in Romanel-sur-La usannc. E in Bierbezug 
von di esen Brauereien kommt indessen schon wegen d er Entfernung und der dadurch 
bed ingten hohen Transportkosten ni cht in Frage. Die gleiche Erwägung gilt für d en 
Bezug a usländischer Biere. Abgeseh en davon stellen die Außenseiterbi crc auch keinen 
g leichwertigen Ersatz für die Biere der Verbandsbrauereien da r, die ausgesprochene 
M arkena rtikel sind und um ihrer H erkunft von einem bestimmten H erstell er willen 
geka uft werd en. Mit eiern Einzelrichter ist da her festzustellen, daß die von d en Beklagten 
verhängte Li cfr.:rsperre für die Kl äge rin I eine erheb liche Wct tbcwcrbsbehincl crung b e
deutet und d a her gru ndsätzlich unzul äss ig ist. 

Die Beklagten machen in d er R ckursschrift geltend , es gehe ihnen gar nicht darum, die 
Kl ägerin 1 vom Biergeschäft a uszusc hli eßen, sofern sie bereit se i, den von ihnen vor
geschriebenen Endverkaufspreis von 60 Rp. pro 6-cll-Rctourflasche einzuhalten. 
Dementsprechend stellen sie in der R ekursschrift d en Eventualantrag, di e Klägerinnen 
seien zu verpfli chten, den von den Beklagten vorgeschriebenen Endverkaufspreis von 
60 Rp. pro 6-dl-Retourflasche einzuhalten. Eine G u theißung dieses Begehrens kann a ller
dings aus form ellen Gründen nicht in Frage kommen, da es sich bei di esem G esuch prak
ti sch um di e Anordnung einer vorsorglich en M a ßnahme zugunsten d er Beklagten handelt. 
Nach Art. 10 KG können aber vorsorgli che M a ßnahmen nur zum Schutze von Ansprü
ch en a us un zul ässiger Wettbewerbsb ehind erung, nicht aber zum Schutze des Kartells 
verfüg t werden. H ingegen kann dem Begehren und den Vorbringen d er Beklagten in 
der R ekursschrift entnommen werden, d aß sie b ereit sind, die Klägerin 1 zu b eliefern, 
wenn sie einen Endverkaufspreis von 60 Rp. pro 6-dl-Retourflasche Normalbier einhält. 
Das ändert aber nichts daran, daß die von den Beklagten verhängte Liefersperre an sich 
eine un zul ässige Wettbewerbsbehinderung der Klägerin 1 darstellt. Die Widerrechtlich
keit des Boykottes hängt nämlich ni cht von d en a uferlegten Bedingungen a b, sondern ist 
gegeben, weil dem Boykottierten durch di e N ichtbelieferung die Fre iheit genommen 
wird , seine Tätigkeit so zu organi sieren, wie es ihm beli ebt. Es ist unerheblich, ob außer
dem di e auferlegten Bedingungen seine geschäftli ch e Entwicklung verhind ern (BGE 86 
II 380; M m,z, K artcllistische Preisvereinba rungen und Kalkulationsnormen, Melangcs 
Roger Secrctan, S. 199). 

Ebensowenig kommt es auf den Beweggrund der Wettbewerb sbehinderung an 
(K UMMER, Der Begriff des Kartells, S. 69). Eine subj ektive Absicht, d en Dritten in der 
Ausübung d es Wettbewerbes zu behindern, ist nicht erforderlich; es genügt, daß die 
getroffene Vorkehr objektiv eine Wettbewerbsbehinderung darstellt (Botschaft des 
Bundesrates an die Bundesversammlung zum Entwurf eines Bundesgesetzes über K a rtelle 
und ä hnliche Organisationen, S. 28). Das steht bei der von den Beklagten gegen die 
Kl ägerin I verhä ngten Liefersperre a ußer Frage. 

Der Umstand, daß die Beklagten di e Li efersp erre nur zu d em Zweck verhängt haben 
wollen, um eine nach ihrer Auffassung angem essene Preisbindung der zweiten Hand 
durchzusetzen, schließt das Vorli egen einer erheblichen Wettbewerbsbehinderung im 
Sinne von Art. 4 KG nicht aus, sondern kann nur als Rechtfertigungsgrund im Sinne von 
Art. 5 Abs. 2 lit. e KG in Betracht gezogen werden. 

VI. 1. Nach Art. 5 Abs. 1 KG ist di e W ettbewerbsbehinderung zulässig, sofern die 
Vorkehren durch überwiegende schutzwürdige Interessen gerechtfertig t sind und sie die 
Freiheit des W ettbewerbes im Verh ä ltni s zum angestrebten Ziel sowie nach Art und 
Durchführung nicht übermäßig beeinträchtigen. 

Die Beklagten machen in der R ekursschrift geltend, es gehe ihnen nicht um die Ver
nichtung d er Klägerin I und nicht einmal um eine erhebliche Behind erung, sondern 
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um die Durchsetzung einer bestimmten Marktordnung, welche die Klägerin 1 syste
matisch zu zerstören versuche. Die beabsichtigte Preisdrückerei der Klägerin 1 hätte 
ei nen a llgemeinen Zusammenbruch der Detailpreise zur Folge, womit die Existenz tau
sender mittelständischer Betriebe in Mitleidenschaft gezogen und in einzelnen Fällen 
sogar zerstört würde. 

Die Klägerin 1 bestreitet, daß di e Beklagten überhaupt ein eigenes Interesse an der 
von ihnen verhängten Liefersperre haben könnten, weil sie selber zugäben, daß sie bei den 
von der Klägerin 1 in Aussicht genommenen Preisen im Deta ilverkauf e ine Umsa tz
steigerung im Biergeschäft erwa rten könnten. Damit entfalle ein eigenes rechtlich erheb
liches Interesse d er Beklagten an der von ihnen verhängten Liefersperre und sie nähmen 
die Interessen von Dritten wahr, nämlich der wirtschaftli ch überholten Kleinläden, die 
nicht m ehr existenzfähig seien . D em ist entgegenzuhalten, daß d ie Beklagten in der 
R ekursschrift lediglich den Standpunkt eingenommen haben, sie könnten grundsätzlich 
bei d er von der Klägerin I praktizierten bzw. in Aussicht genommenen ex tremen Preis
drückerei im Detailverka uf ihrer Produkte e ine Umsatzsteigerung im Biergeschäft 
erwarten. Damit ist a ber nicht zugegeben, daß sie keinerlei Interessen a n der Wett
bewerbsbehinderung der Klägerin 1 h ä tten. Es liegt a uf der H a nd, d a ß ein Zusammen
bruch d er Detailverkaufspreise auch einen Druck auf die V erkaufspreise der Bierbraue
reien zur Folge hätte. Abgesehen davon verfolgen die Bierbrauereien durch die Bindung 
d er Wied erverkaufspreise das Ziel, den gleichm ä ßigen Absatz ihrer Ware zu sichern. Der 
gleichmäßige Preis ist für viele V erbraucher auch der Ausdruck einer g leichbleibenden 
Beschaffenheit, was ein wesentliches Erfordernis der Markenware ist. Da der Hersteller 
die Verantwortung für die Güte und den Preis d er Markenware trägt, ist er daran inter
essiert, die Kontrolle über die W are zu beha lten und von e inem Preiskampf in den Han
delsstufen unabhängig zu sein. Entgegen der Auffassung der Kl ägerin I kann daher ein 
eigenes Interesse d er Beklagten an der von ihnen verhängten Liefersperre ni cht vernei nt 
werden. Nach Art. 5 Abs. 1 KG kommt a llerdings nicht j edes Interesse a ls R echtferti
gungsgrund in Betracht, sondern es muß sich um überwiegende schutzwürdige Inter
essen des Kartells handeln . 

Nach einer Auffassung (MERZ, Das schweizerische K artellgesetz, S. 49) muß es sich 
um höhere, öffentliche Interessen ha nd eln, die das Allgemeinwohl betreffen. Nach ande
rer Auffassung (Sc1-1ÜRMANN, Bundesgese tz über Kartelle, S.83/84) dürfen di e Interessen 
nur nicht dem Gesamtinteresse zuwiderlaufen, wobei schon leicht überwiegende In ter
essen d es Kartells die Voraussetzungen des Ar t.5 Abs.! K G erfüllen. Allerdings genügt 
auch nach dieser Auffassung das Interesse der K artelle an einer Marktordnung a llein 
nicht, um Wettbewerbsbehinderungen zu rechtfertigen, sondern es muß durch «e in 
zusätzliches, allgemeines Interesse, eine Ü berlegung höherer, in d er R egel volkswirt
scha ftli cher Ordnung » ergänzt werden. Dabei geben die in Art. 5 Abs. 2 KG aufgeführten 
Beispiele einen Hinweis darauf, in welchen Fällen ein überwiegendes schutzwürdiges 
Interesse vorliegen kann. 

Die Beklagten berufen sich in d er R ekursschrift auf d en R eehtfertigungsgrund des 
Art. 5 Abs. 2 lit . a KG. Danach fä ll t a ls überwi egend schutzwürdiges Interesse in Betracht 
die G ewährleistung d es lauteren und unverfälschten W ettbewerbs. Die Beklagten machen 
in dieser Hinsicht geltend , der von der Klägerin 1 in Aussicht genommene Wied erver
kaufspreis von 50 Rp. pro 6-dl-Pfandflasche Normalbier sei bei einem Ankaufspreis von 
46 Rp. nicht kostendeckend und niema ls kostengerecht. Damit ist d er T atbestand von 
Art. 5 Abs. 2 lit. a KG j edoch nicht erfüllt. D enn die freie Preisgestaltung und der daraus 
resultierende Preiskampf sind grundsätzlich erlaubte Wettbewerbshandlungen (GER-
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MANN, Zur Generalklausel des VVct tbewerbsgesetzes, in SJZ 40.Jahrg. S. 290; VON BüREN, 
K ommentar zum Bundesgesetz über d en unlauteren \!\lettbewerb, S. 8 N . 15, sowie N. 41 
zu Art.! U WG). Auch wenn der Kaufmann seine \,Varen mit Verlust verkauft, um sich 
eine Stellung im Verkehr zu erringen, so ka nn ihm das nicht verwehrt werden (BGE 52 II 
38 1, 57 II 339). Unerlaubt wird eine Konkurrenzicrung durch Preisunterbietungen nur 
dann, wenn mit deren Durchführung zugleich unred liche, insbesondere täusch end e 
Mittel angewendet werd en od er wenn der Unterbieter sich die W a re unter besonderen 
gra vierendcn Umständen verscha fft ha t, ferner im Falle der « Kampf preisunterbictung ». 

Letztere li egt vor , wenn ein kapita lkräftiges Unternehmen oder ein Trust nur dort mit 
V erlustpreisen verkauft, wo Mitbewerber in Betracht kommen, die von der Konkurrenz 
ausgeschaltet werden so ll en, bzw. wo der Verkauf zu Verlustpreisen nur so lange erfolgt, 
bis die ?vi i tbewerbcr ausscheiden müssen, um auf Grund der erlangten Monopolstellung 
die Preise dann in die Höhe schn ell en zu lassen und d en Verlust auf Kosten der Abnehm er 
wider e inzubringen (GERMANN, a.a.O. S. 291 ). Ferner kann die Konkurrenzierung mit 
V erlustpreisen insofern widerrechtlich sein, a ls es sich um einen «gezielten» Prei skampf 
handelt, das heiß t, wenn die Preisunterbietung gerade auf di e Ausschaltung bestimmter 
M itbewerber gerichtet is t und es sich um einen zeit lich und örtlich begrenzten Preis
ka mpf ha ndelt (11ERZ, Kartcllistische Preisvereinbarungen und Kalkulationsnormen, 
a. a .O. S. 204.1205). In dieser H insicht h aben di e Beklagten aber ni chts vorgebracht, so 
daß die Li efersp erre nicht mit der Gewährleistung des lauteren Wettbewerbes begründet 
werden kann. 

Nach Art. 5 Abs. 2 li t. a KG fällt als überwiegend schutzwürdiges Interesse auch in 
Betracht die Gewährleistung des «unverfälschten» VVcttbcwerbes. Mit d em Wort « un
verfälscht » wird d eutlich gemacht, daß es nur da rum gehen ka nn, den Wettbewerb in 
echter Ausprägung zu gewährleisten , ni cht etwa da rum, ihn einzuengen und überhöhte 
Preise durchzusetzen (Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung zum 
Entwurf eines Bundesgese tzes über Kartelle und ähnliche Organisationen, S. 33) . Als 
Beispiel wird in der Botschaft erwähnt, daß es den K a rtellen ges tattet sei, eine kosten
gerechte Preiskalkulation (nicht a ber einen festen Preis) zu verlangen. Ferner sollen 
Verfälschungen des \!\lcttbcwerbes auch Sachverha lte darstellen, welche die Preisbil
dungskommission des Eidg. Volkswirtschaftsdcpartementes als « unechten W ettbewerb» 
qualifizi ert hat. Dieser wird von ihr als W e ttbewerb defini ert, «bei dem die Marktteil
nehmer ihren Marktante il infolge Irrtum, Unkenntnis oder Unfähigkeit durch nicht 
kos tend eckende Preise oder durch e in Valu tadumping, ein wirkliches Sozialdumping, 
R a ubbau bei der Bodennutzung usw. ve rgrößern oder zu erhalten versuchen» (Kartell 
und W ettbewerb in der Schweiz, 31. V eröffentli chung der Preisbildungskommission des 
EVD, S. 73 Anm.54). Einen solchen unechten Wettbewerb auszuschalten, liegt offen
sichtlich im a llgem einen Inter esse. Die Beklagten haben a ber nicht dargelegt, daß die 
Voraussetzungen für die Annahme eines unechten W e ttbewerbes aufseiten d er Klägerin 1 
vorliegen. Z uläss ig wäre nach d er Botschaft des Bundesrates zum Kartellgesetz (S. 33) 
das Verl angen der Beklagten nach einer kostengerechten Pre iska lkulation. Si e verlangen 
aber die Einhaltung eines festen Endverkaufspreises, und zwar im Rekursverfahren von 
noch 60 Rp. pro 6-dl-Mehrwegflasche Normalbier. Das V erla ngen nach Einhaltung 
eines bestimmten festen Preises kann j edoch nicht unter dem Gesichtspunkt der G ewähr
leistung des unverfälsch ten Vlettbewerbcs im Sinne von Art. 5 Abs. 2 lit. a KG geschützt 
werden. Nach MERZ (Das schweizerische Kartellgese tz, S. 5 7) kann der Preiswettbe
werb durch Art. 5 Abs. 2 li t. a KG schlechterdings ni cht ausgescha ltet werden. 

3. Die Beklagten berufen sich in der Rekursschrift des weiteren auf d en R echtferti-
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gungsgrund d er Verwirklichung angemessener beruflicher und betrieblicher Voraus
setzungen (Art.5 Abs.2 lit.b KG). Zur Begründung machen sie geltend, daß ein Zu
sammenbruch der Detailpreise nicht ohne Auswirkungen auf die Produzentenpreise 
bleiben könne. Diese seien letztmals auf den 1.Juni 1967 erhöht worden. Gerade in 
letzter Zeit habe ein Vorstoß der Arbeitnehmerschaft zu nicht unwesentlichen Lolmzu
geständnissen geführt. Die Situation auf d em Arbeitsmarkt setze die Brauereien so wenig 
wie andere Arbeitgebergruppen in den Stand, solche Begehren grundsätzlich abzuleh
nen. W enn der Druck auf die Herstellerpreise unabwendbar sei, so wären unweigerlich 
«angemessene betriebliche Voraussetzungen», unter welchen den Lohnverhältnissen 
einer Branche eine bedeutende Rolle zukomme, akut gefährdet. 

Die Beklagten verkennen mit diesen Ausführungen, daß Art. 5 Abs. 2 li t. b KG ledig
lich die Behinderung desjenigen ermöglicht, der für eine berufliche Tätigkeit nicht quali
fiziert erscheint. Es kommt daher auf das Vorhandensein der berufli chen und betrieb
lichen Voraussetzungen in der Person des Konkurrenzierten an. Daß di ese Vorausset
zungen für den Verkauf von Bier in 6-dl-Retourflaschen bei der Klägerin 1 nicht gegeben 
seien, ist von d en Beklagten aber nicht nur nicht behauptet, sondern wird sogar still
schweigend zugegeben, indem sie b ereit sind, die Klägerin zu beliefern, wenn sie einen 
Endverkaufspreis von 60 Rp. pro Retourflasche Normalbier einhalte. 

4. Die Beklagten rechtfertigen die Liefersperre schließlich noch mit der Durchsetzung 
einer angemessenen Preisbindung zweiter Hand gemäß Art. 5 Abs. 2 lit. e KG. Die Kläge
rin 1 bestreitet, daß die Beklagten überhaupt ein Interesse an einheitlichen \!\liederver
kaufspreisen haben könnten, da sie lediglich am Engrospreis und am Umsatz interessiert 
seien. 

Richtig ist, daß Art. 5 Abs. 2 lit. e KG unter den allgemeinen Einschränkungen des 
Art. 5 Abs. 1 KG steht. 

Fehlt es überhaupt an einem schutzwürdigen Interesse an der Bindung der Ver
braucherpreise, so kann auch der R echtfertigungsgrund des Art. 5 Abs. 2 li t. r KG nicht 
angerufen werden. Entgegen der Auffassung der Klägerin 1 ist aber ein schutzwürdiges 
Interesse der Beklagten an der Bindung der Verbraucherpreise gegeben, da es sich beim 
Bier um eine Markenware handelt. \!\lie bereits a usgeführt (Erw. VI/ 1), besteht beim 
Vertrieb von Markenware ein legitimes Interesse der Hersteller an der Bindung d er 
Wiederverkaufspreise. Abgesehen davon wird in Art. 5 Abs. 2 lit. e KG die Preisbindung 
als solche anerkannt und damit das in Art. 5 Abs. 1 KG geforderte schutzwürdige Inter
esse prinzipiell bejaht (ScHÜRMANN, a.a .O. S. 95 ) . Die Preisbindung kann allerdings nur 
dann durch W ettbewerbsbehinderungen gesichert werden, wenn si e «angemessen» ist. 
Nach ScHÜRMANN (a.a.O. S. 96 ) ist dieses Erfordernis einschränkend in dem Sinne auszu
legen, daß nur extreme, offensichtlich unangemessene und unbillige Preisbindungen 
keinen Schutz erhalten können. Nach anderer Auffassung (MERZ, Das schweizerische 
Kartellgesetz, S.67 ) ist es Sache des Preisbinders, die Angemessenheit der Preisbindung 
darzutun, und bereits eine unangem essene, nicht ers t die extreme, offensichtlich unan
gemessene und unbillige Preisbindung fällt als R echtfertigungsgrund außer Betracht. 
Selbst w enn man von dieser strengeren Auffassung ausgeht, so ergibt sich folgendes: 

Die Beklagten machen eingehende Ausführungen darüber, daß der von der Kläger in 1 
in Aussicht genommene V erkaufspreis von 50 Rp. für die 6-cll-Pfandflasche Normalbier 
nicht kostendeckend und auf keinen Fall kostengerecht sein könne. Die Klägerin 1 hat 
demgegenüber vorgebracht, bei einem Ankaufspreis von 46 Rp. und einem Verkaufspreis 
von 50 Rp. in d en Discountgeschäften verbleibe ihr immer noch ein R eingewinn von 
1,30 % . Die Beklagten geben zu, daß ein Discountgeschäft mit bescheideneren Spesen aus-
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komme als ein traditionelles Ladengeschäft oder soga r ein Supermarkt. Sie bes treiten 
j edoch, daß die von der Klägerin I a ngestellte K ostenberechnung zutreffen könne, und 
weisen daraufhin, da ß die Expansion d er Be tri ebe d er Klägerin I mil Hilfe der von ihrem 
Leiter beherrschten Immobilienfonds und Liegcnschaftenfirmen vorgenommen worden 
sei, wobei d er Klägerin 1 besondere Vortei le gewä hrt word en seien. Die Kl ägerin 1 bes trei
tet dies. Eine eingehende Stellungnahme zu d en gegenseitigen Behauptungen der Pa r
teien erübrigt sich. Denn für di e Frage, ob eine Pre isbindung angemessen sei , kommt es 
nich t auf die indi viduelle Kostenstruktur des einzelnen Be triebes a n, sond ern es ist auf d ie 
V erhältnisse in d er gesamten Bra nche Rücksicht zu nehmen. Der gebundene Preis muß 
sich zwangsläufig nach der Kostenstruktur der weniger leistungsfähigen Betriebe ri chten. 
In dieser Hinsicht ist von Bed eutung, daß nach den eigenen Ausführungen d er Kl ägerin 1 
h erkömmliche Lebensmittclgesch äf'te mit einer K ostenbelastung von 20 bi s 25 '.\i, rechnen. 
Wie sich aus d en Erhebungen der Schweizerischen Kartellkommission a m Bier- sowie am 
Mineral- und Süßgetränkem arkt (S. 142) ergibt, betrug die Di ffe renz zwischen d em 
Ankaufs- und V erka ufspreis von Normalbier in 6/ 10-Retourflaschen in D etailgeschäft en 
nach dem Stande vom 1. Februar 1964 18,5 R p. Da eine Sonderuntersuchung im Sinne 
von Art.20 Abs.! KG mit Bezug auf die D etailpreise nicht eingeleitet wurde, kann zu 
nächst davon ausgegangen werden, d aß die Verdi enstspanne im Deta ilhandel nicht a ls 
volkswirtschaftli ch schädlich erachte t wurde. Ferner hat die Kl ägerin 1 das von d er 
Lupobräu in Hochdorf bezogene und a ls Eigenmarke vertrieben e Bier in 6/ 10-Mehrweg
fl aschen selbst zu 60 Rp. (zuzügli ch Pfand) verkauft. U nter diesen U mständen erscheint 
der von den Beklagten geforderte Mindestverka ufspreis von 60 R p. für d ie 6-dl-Retour
flasche Normalbier als wahrscheinli ch angem essen. 

Nach Art. 5 Abs. 2 lit. e KG ist di e W ettbewerbsbehinderung zur Durchse tzung einer 
angem essenen Preisbindung der zweiten H and zuläss ig, namentli ch soweit si e nötig ist, 
um die Qualität der Ware oder d en Kundendienst zu gewährl eisten. Nach Sc1-1üRMANN 
(a.a.O. S. 96) bedeu ten di ese Voraussetzungen nur scheinbar eine Einschränkung. Nach 
Auffassung von M ERZ (Das schweizerische K arte llgesetz, S. 67) liegt darin eine Ein
schränkung d es R echtfertigungsta tbestandes. Selbst wenn m an di eser strengeren Auf
fassung fo lgt, so wäre der von den Beklagten verlangte l\tlinimalpreis von 60 Rp. zur 
Gewährleistung des Kundendienstes gerechtfertigt. Es liegt im Interesse der Konsum en
ten, daß sich der Biervertrieb a uf das von d en Bra uereien in J ahrzehnten a ufgeba ute 
V erteilernetz stützen kann, das aus Großfi rmen, Kleinfirmen, Molkereien, l\i[ilchhand
lungen und dgl. bes teh t. Im übrigen gibt die Kl ägerin I selber zu, daß die Discount
geschäfte auf eine R eihe von Dienstleistungen verz ichten. Sie dienen vorzugsweise a uch 
nur den Bedürfnissen der motorisierten Kundschaft. Abgeseh en davon erscheint die 
Preisbindung aber a uch zur Gewä hrleistung der Qualitä t d es Bieres a ls nö tig. Nach d er 
Lebensmittelgese tzgebung ist die Verwendung irgendwelcher Surrogate bei d er Bier
herstellung verboten. Dementsprechend haben sich di e Bierbra uereien des Schweize
rischen Bierbrauervereins in Art. 2 der zwisch en ihnen a bgeschl ossenen Konvention ver
pflichtet, nur Qualitätsware in den Handel zu bringen. D er sich bei einem Preiska mpf 
in der Händlerstufe ergebende Druck auf die H erstellerpreise könnte die Brauereien 
veranlassen, eine Kostensenkung durch H erabsetzung d er Qua li tä t des h ergestel lten 
Bieres anzustreben, was dem Allgemeininteresse zuwiderlaufen würde. 

Die Anwendung der R echtfertigungsgründe d es Art. 5 KG setzt a llerdings eine Gleich
behandlung der W ettbewerber vora us (MERZ, a .a .O. S. 52 ff. ) . In di eser Hinsicht macht 
die K lägerin I geltend, die dem Bierbrauerverein a ngeschlossenen Bra uereien beli eferten 
auch Lebensmittelgroßhandlungen, die das Normalbier mit 50 Rp. pro 6-cll-Normal-
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flasche verkauften. Sie ha t diese Behauptung glaubhaft gemacht durch Vorlegung eines 
Zeitungsinserates im Anzeiger d er Stadt Bern vom 6.Fcbruar 1970, in d em die Firma 
M erkur AG, Abtei lung Countdown, in Bern Norma lbi er der Gurten-Brauerei in 6/ 10-
Flaschcn zu 50 Rp. anbot. Die Beklagten geben zu, daß die genannte Firma vor über
gehend ihren Detailpreis pro 6-d l-Re tourflaschc Norma lbier auf 50 R p. fes tgese tzt habe. 
Das Sekre tariat des Bra uereiverbandes Bern habe di e M erkur AG j ed och bcereits am 
29.Janua r 1970 telegra phisch auf di e Unzuläss igke it di eses Vorgehens aufmerksam 
gemacht und eine Liefersperre angekünd igt, falls die M erkur AG in ihren Countd own
G eschäften die 6-dl-Fl aschc Lagerbi er m it 50 Rp. verkaufl". Die M erkur J\G ha be darauf 
zugesichert , daß ab 2. Februa r 1970 ein Mindestpreis von 60 Rp. eingeha lten werde. Die 
Beklag ten ha ben diese V orbringen gla ubhart gemacht. Damit erschein t a uch die we itere 
Behauptung als wahrsche inlich, daß das E rscheinen des Insera tes im Tages-Anze iger der 
Stadt Bern vom 6. Februa r 1970 auf ein bloßes Versehen der R eklameabteilung der Firma 
M erkur AG zurückzuführen ist, die es unterlassen hat te, di e W erbung rückgängig zu 
machen. E ine Verletzu ng des Grundsatzes der Gleichbehandlung durch die Beklagte 1 
ist da her nicht glaubha ft gemacht. 

Zusam menfassend ist festzustellen, d aß die Preisbindung der zwe iten H a nd insowe it 
zu schü tzen ist, al s di e Einhaltung eines ~1inimalprcises von 60 Rp. für di e 6/ 10-Mchrwcg
flasche Normalbi er verlangt wird . 

Die Frage, ob und gegebenenfalls in welchem M aß di e Preisbindung mit Bezug auf 
das Spezia lbier in 6/ 10-Mehrwegflasch en zuläss ig wäre, kann dahingestellt bleiben. Die 
Klägerin 1 hat nicht oder j ed enfalls nicht substanzier t behauptet , daß sie a uch Spezia l
bi er in 6/ 10-Retourflaschcn vertreiben wolle. Nach der im R ekursverfahren abgegebenen 
Erklärung ihres Vertreters hegt sie keine solche Absicht. Alsdann fehlt es aber an einer 
vVet tbewcrbsbehinderung der Klägerin I mit Bezug a uf Spezia lbier in 6-d l-Mehrweg
flaschen , und die diesbezüglichen Begehren um Erlaß vorsorglicher M a ßnahmen sind 
abzuweisen. 

VII. Der Einzelr ichter hat die Beklagte l in Disp. 3 d er a ngefochtenen Verfügung 
angewi esen , di e ihr a ngeschlossenen Bra uereien anzuweisen, an di e Kl ägerin 1 und ihre 
V erka ufsstellen das von der Klägerin 1 « bes tellte» Lager- und Spez ia lbi er zu liefern, 
und hat den Beklagten 2 und 3 b efohl en (Disp.4), d as von der Klägerin 1 « beste llte» 
Lager- und Spezialbier zu liefern. Der Ausdruck « bestell te» läßt offen , ob es sich nur um 
die b erei ts aufgegebenen, von den l'vii tgl icd ern d er Beklagten 1 aber n icht a usgeführten 
Bestellungen oder auch um künftige ß es tc llungen der Kl ägerin 1 handelt. Aus den Vor
bringen d er Partei en im R ckursverfahren ergibt sich aber, daß sie d en Ausdruck« bes tell
te» Biere auch auf zukünftige Bestellungen bezi ehen . Denn di e Beklagten bes treiten in 
der R ekursschrift, daß ein Kontrahi erungszwang in F rage komme, während die Kläge
rin 1 in der R ekursa ntwort d en gegen te iligen Standpunkt vertritt. 

Nach Art.6 Abs. 1 KG besteht bei unzulässiger W ettbewerbsbehinderung ein An
spruch auf Fes tstellung d er Widerrech tlichkeit und ein Anspruch auf Unte rlassung der 
Vorkehren und Bese itigu ng d es rechtswidrigen Zusta ndes. Zweifellos ist in d em Anspruch 
auf Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes d er Anspruch auf Ausführung der von der 
Klägerin I bereits gem achten und von den Mitgliedern der Beklagten l a ngenommenen 
Bestellungen entha lten. Die Erfüllung dieser Verträge könnte übrigens bereits mit d er 
Vertragsklage ver langt werden. D arüber hinaus ist es aber zweifelhaft, ob aus Art.6 
Abs. 1 KG ein Zwa ng auf Ausführung künftiger Lieferungen abgeleite t werden ka nn. 
G eht di e Behinderung von einem K artell aus, so kann der Behinderte grund sätzlich nur 
verlangen, daß die K artellmitglieder von ihrer kartellistischen Unterlassungspflicht, den 
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Außenseiter nicht zu beliefern, befreit werden (MERZ, a.a.O. S. 70) . Ein Lieferzwang ist 
im Kartellgesetz ausdrücklich nicht vorgeseheri. Es ist di es gegenüber dem Kartell und 
seinen l\fi tgli edern auch nicht notwendig, da die Fes tstellung der U nverbindlichkeit 
der Kartellverpflichtung genügt, um die K arte llpar tne r zu veranlassen , den Außenseiter 
zu beliefern (MERZ, a .a .O. S. 77 ) . Im vorliegenden Fall begehen die Beklagten 2 und 3 
als Lieferanten mit d er ·Weigerung, die Klägerin 1 zu beliefern, jedoch unmittelbaren 
Boykott. D er U n te rlassungsanspruch aus unmittelbarem Boykott ha t a ber zur Folge, daß 
der Richter den Boykottierenden verpflichten muß, Verträge bestimmten Inha lts auch 
mit dem Boykottierten a bzuschließen (BGE 86 II 373). D er Zwang zum Abschluß von 
V erträgen widerspricht zwar dem \ !\I esen der Vertragsfreiheit, wonach der Unternehmer, 
der das Risiko seiner Dispositionen trägt , frei en tscheid en können muß, ob er ver tragli che 
Beziehungen zu einem Kunden aufnehmen will. Dieser Eingriff rechtfertigt sich aber, 
weil der V ertragsfreiheit durch das Recht des Boykottierten auf Teilnahme am W ettbe
werb Grenzen gezogen sind. 

B eschlossen: 

1. Das Doppel der Eingabe der Klägerin 1 vom 26. März 1970 wird den Beklagten 
zugestellt. 

2. In teilweiser Gutheißung des R ekurses der Bekl agten werden d ie Di spositive 3 und 4 
der angefochtenen Verfügung des E inzelri ch ters im summari schen Verfahren d es Bezir
kes Zürich vom 10. D ezember 1969 wie folgt abgeändert: 

DisjJositiu 3: 
Der Beklagten 1 wird im Sinne einer vorsorglichen l\ilaßnahme befohlen , die gegen 

die Klägerin 1 verhängte Li efersperre zu widerrufen und di e ihr angeschlossenen Braue
reien anzuweisen, an die Klägerin 1 und ihre Verkaufsstellen Lagerbier in 6/ 10-Mchrweg
flaschen zu liefern, sofern deren Endverkaufspreis in Discou n tgeschäften den Preis von 
60 Rp. nicht unterschrei tet, für den Zuwiderhandlungsfall unter Androhung der Über
weisung der verantwortlichen Organe der Beklagten 1 a n den Strafrichter zur Bestrafung 
mit Haft oder Buße wegen Ungehorsam s gegen eine amtliche Verfügung gemäß Art.292 
StGB. 

Dis/1ositiv 4: 
D en Beklagten 2 und 3 wird im Sinne einer vorsorglichen Maßnahme verboten, sich 

an der von den Beklagten 1 verhängten Liefersperre gegen die K lägerin 1 und deren 
Verka ufsstellen zu beteiligen , und es wird ihnen befohlen, der Klägerin 1 und deren 
V erkaufsstellen Lagerbier in 6/ 10 M ehrwegflasch en zu li efern, sofern deren E nd
verkaufspreis in Discountgeschäften den Preis von 60 Rp. nicht unterschreitet, für 
den Zuwiderhandlungsfall unter Androhung der Überweisung der verantwortli chen 
Organe d er Beklagten 2 und 3 a n den Strafrichter zur Bestrafung mit Haft und Buße 
wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung gemäß Art. 292 StGB. 

Die Begehren der Klägerin 1 um Erlaß vorsorglicher 1\1:aßnahmen werden mit Bezug 
auf Spezialbier in 6/ 10-Mehrwegflaschen abgewiesen. 

Die d em R ekurs zuerkannte aufschiebende Wirkung fällt dahin. 
2. Der Klägerin 1 wird eine von der Zustellung dieses Beschlusses an laufende Frist von 

30 Tagen zur Anhängigmaehung d er Klage gegen d ie Beklagten 1 bis 3 beim zuständigen 
Gericht angesetzt, unter der Androhung, daß im Säumnisfall die vorsorglichen Maßnah
men dahinfallen würden. 

3. bis 6. (Kosten- und E ntschädigungsfrage; Mitteilung. ) 
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Aus dem E ntscheid des B undesgerichtes: 

A. Die Denner AG betreibt in Zürich und andern Orten herkömmli che Läden und 
Discountgeschäfte, in d enen sie auch Flaschenlagerbier in 6-dl-Mehrwegflaschen ver
kaufte, d ie sie zum T eil von der Löwenbräu Zürich AG und von der Bra uerei A. H ürli
m ann AG bezog. Diese Brauereien sind Mi tg li edcr des Schweizerischen Bierbrauerver
eins, dem mit drei Ausnahmen sämtliche schweizerischen Brauereien beigetreten sind. 
Seine Mi tg li eder haben durch eine K onvention eine M arktordnung gescha ffen , durch 
die u . a. für die Zwischen- und Letztverteil erstellen bestimmte Mindestverka ufspreise 
für Lagerbier in M ehrweg0aschen fes tgese tzt wurden. Auf den festgesetzten Preisen 
dürfen noch die üblichen R a batte und Rückvergütungen gewähr t werden . Jede Ver
tragsbrauerei hat dafür zu sorgen, d a ß ihre Abnehmer d ie festgese tzten Verkaufspreise 
einha lten (V cröffcntlichungen der Schweizerischen K a rtellkommi ssion 1966, S. 99 ). 
Kund en, di e di e vorgeschriebenen Detail verkaufspreise ni cht beachten, sind mit einer 
Liefersperre zu belegen . Auf d en Fakturaformula ren der Bra uereien ist vermerkt, daß di e 
Li eferung zu den in R echnung gestellten Engrospreisen d en Kunden verpfli ch te t, die 
geltend en Minimalverkaufspreise einzuha lten. 

G em ä ß Preisliste der Brauereidist riktvcrbände im R aume Zürich von End e l'VIai 196 7 
beträg t d er Detailverkaufspreis der 6-d l-Flasche zur Zeit 70 Rappen, der Engrospre is 
50 Rp. mi t 2 % Skonto bei Bezahlung innert 15 Tagen . 

Als d ie Denner AG in der Presse a nkündig te, sie werde künftig in ihren Discoun t
geschä ften di e Flasc he Lagerbier zu 50 Rp. verka ufen, wurden ihre bei de r Löwenbräu 
Zürich AG und d er Brauerei A . Hürlima nn AG aufgegebenen Bestellungen nicht m ehr 
ausgeführt und weitere Lieferungen abgelehnt. Außerdem teilten die beiden und weitere 
Brauereien der Denner AG mit, da ß si.e ihr eine in frühern Jahren gewährte Rückver
gütung ni cht m ehr weiter zubilligen würden. 

B. Auf Begehren d er Denner AG verfüg te d er Einzelrichter im summarischen Ver
fahren d es Bezirkes Zürich a m IQ.Dezember 1969, gestützt auf Ar t. 10 des Bundes
gesetzes über Kartelle und ähnlich e Organisationen vom 20. Dezember 1962 (KG, AS 
1964, 53) , unter And rohung d er Straffolgen nach Art. 292 StGB, der Schweizerisch e 
Bierbra uerverein ha be d ie gegen die D enner AG verhängte Liefersperre zu widerrufen 
und die ihm angeschlossenen Brauereien a nzuweisen, der Denner AG und ihren Ver
kau fsste llen das von ihr bes tell te Lagerb ier zu liefern, sofern dessen Endverkaufspreis den 
bi sh erigen Endverka ufsp reis d er Discoun tgeschä fte ni ch t un te rschrei te. Der Löwcnbrä u 
Zürich AG und der Bra uerei A. Hürlimann AG verbot er in gleicher W eise, sich a n d er 
Liefersperre gegen die Denn cr AG zu bete iligen und verhielt sie, ihr und ihren V erkaufs
stellen das bes tellte Lagerbier zu liefern, sofern d er bisherige Endverka ufspreis d er Dis
countgeschäfte nich t u nterschritten werde. Der Denner AG wurde Frist zur Einreichung 
der Klage a ngesetzt. Ihre weitergehenden Begehren wies er a b . 

D er Schweizerische Bier brauerverein und die beiden Bra uereien (nachfolgend Braue
rei en gena nnt) verla ngte n beim Obergericht d es K a ntons Zürich die Aufhebung d er 
V erfügung; eventuell sei die Gesuchstellerin anzuweisen, einen Endverkaufspreis von 
60 Rp. p ro 6-dl-Retourflasche einzuhalten. Das Obergerich t hi eß den R ekurs am 21 . April 
I 970 te il weise gut , indem es die Brauereien verhielt, der Denner AG und ihren Verkaufs
stellen Lagerbier in 6/ 10-Mehrwegflaschcn zu liefern, sofern d er Endverkaufspreis in 
Discountgeschäften 60 Rp. nich t unterschreite, ebenfa lls unter And rohung der Straf
fol gen nach Art. 292 StGB im Widcrhan d lungsfa ll. 

C. Gegen diesen E n tscheid d es Obergerichts ha t die Denner AG staatsrechtliche 
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Beschwerde erhoben. Sie wirft dem Obergericht wi llkürliche Anwendung des KG und 
Verletzung des Art.31 BV vor. 

D . D er Schwei,oerische Bierbrauerverein und die beiden angeschlossenen BrauefC'i en 
beantragen Nichteintreten, eventuell Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolge. 
Das Obergericht des Kantons Zürich hat auf Vernehmlassung verzichtet. 

Das Bundesgericht zieht in Erwägung: 

1. Nach Art. 10 KG verfügt der Richter auf Antrag einer Partei zum Schutze von An
sprüchen aus unzulässiger \,Vettbcwerbsbehinderung vorsorgliche l\!Iaßnahmen, wobei 
Art. 9-12 des Bundesgesetzes vom 30. September 1943 über den unlauteren Wettbewerb 
(UWG) sinngemäß anwendbar sind. Es handelt sich bei diesem Verfahren um ein zivil
prozessuales Mittel des Bundesrechts zur provisorischen Sicherung privater Ansprüche 
(ScHÜRMANN, Bundesgesetz über Kartelle und ähnliche Organisationen S.111 ). Obwohl 
di e Kantone di e Verfahrensart und die zuständigen Gerichte zu bezeichnen haben, ist 
das Verfahren um Anordnung vorsorglicher Maßnahmen vor Anhebung des Haupt
prozesses ein selbständiges bundesrechtliches Verfahren. Der Entscheid, der es abschl ießt, 
ist daher ein Endentscheid und nicht ein bloßer Zwischenentscheid, gegen den die staats
rechtliche Beschwerde wegen Verletzung von Art.4 BV nur bei Vorliegen eines nicht 
wiedergutzumachenden Nachteils zulässig wäre. Daran ändert nichts, daß die vorsorg
lich e Maßnahme dahinfällt, wenn der Richter sie im Hauptprozeß abändert oder auf
hebt, falls die Verhältnisse sich geändert haben (voN BÜREN, Kommentar zum UWG 
S. 208 N. 19) und daß zwischen dem Verfahren um Erlaß vorsorglicher V erfügungen und 
d em Hauptprozeß ein Zusammenhang besteht. Beide bilden ihrem G egens tand nach 
noch nicht eine Einheit, so daß nicht vom gleichen Verfahren gesprochen werden kann, 
was dem absch ließenden Entscheid im Verfahren über vorsorgliche Maßnahmen den 
Charakter des Endentscheides nehmen würde (ßGE 94 I 369) . Sofern der Richter im 
Hauptprozeß keine Anderung verfügt, bleibt es bei d er vorsorglichen Maßnahme, und 
wird die Klage abgewiesen, so hat sie in der Zwischenzeit dennoch ihre Wirksamkeit ent
faltet. Das rechtfertigt die selbständige Anfechtbarkei t der Verfügungen nach Art. 10 KG 
durch staatsrechtliche Beschwerde. 

2. Die Verletzung von Art. 3 1 BV erblickt die Beschwerdeführerin einzig in der will
kürlichen Auslegung und Anwendung des KG durch das Obergericht; diese führe zu 
einer unzulässigen Einschränkung der Handels- und G ewerbefreiheit. Der Vorwurf, der 
angefochtene Entscheid mißachte Art. 31 BV, fällt deshalb mit demjenigen der Willkür 
zusammen. Daß die Bestimmungen des KG, mit denen das Obergericht seinen Entscheid 
begründete, selber gegen die Handels- und Gewerbefreiheit verstoßen würden, behauptet 
die Beschwerdeführerin nicht. Ein solcher Vorwurf wäre übrigens unbehelflich , da das 
Bundesgericht gemäß Art. 113 BV die Verfassungsmäßigkeit der Bundesgesetze nicht 
überprüfen darf. 

Willkür liegt nach d er Rechtsprechung (BGE 93 I 6/ 7 und dort angeführte frühere 
Urteile) nur vor, wenn ein Entscheid nicht bloß unrichtig, sondern sch lechthin unhaltbar 
ist. Nur unter diesem beschränkten Gesichtswinkel können vorsorgliche Maßnahmen, 
deren Erlaß im übrigen in die ausschließliche Zuständigkeit der von d en Kantonen be
zeichneten Behörden fällt, vom Bundesgericht überprüft werden. Dabei ergibt sich eine 
zusätzliche Beschränkung noch daraus, daß im Verfahren betreffend Anordnung vor
sorgli cher l\1aßnahmen d er streitige Anspruch und seine Gefährdung nur glaubhaft 
zu machen sind, der Richter sich a lso mit dem Eindruck einer gewissen Wahrscheinli ch-
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keit für das Vorhandense in der in Frnge kommenden Tatsachen sowie mit einer bloß 
summa rischen Prüfung d er R ech tsfragen b egnügen darf (vgl. BGE 88 I 14/ 15). 

3. Im V erfahren nach Art. 10 K G h at der G esuchstcllcr gla ubhaft zu m achen, daß er 
durch die ihm gegenüber a ngewandten M a ßnahmen eines Kartells oder einer ähnlichen 
Organisation in unzuläss iger vVeise im vVe ttbewerb beschränkt wird und daß ihm in
folgedessen ein ni cht le icht ersetzbarer Nachteil droht, der nur durch eine vorsorgliche 
Maßnahme a bgewende t werden kann. D agegen liegt ihm ni cht ob, glaubhaft zu machen, 
daß keiner d er in Art. 5 KG genannten R echtfcrtigungsgründe für die we ttbewerbs
behindernden Maßnahmen gegeben ist (MERZ, Das schweizerische K ar tellgese tz S. 74). 
Daß ein R echtfertigungsgrund im Sinne von Art. 5 K G vorl iegt, hat im Hauptprozeß 
die Gegenpartei darzutun (BGE 94 II 339 E.5a) . Im Verfa hren über die Anordnung 
vorlä ufiger Maßnahmen kann es n icht a nders sein. D ie Gegenpartei bat desha lb das Vor
handensein der Tatsachen glaubhaft zu m achen, di e eine \ ,Yettbewerbsbeschränkung 
rech tferti gen. Da die T atsachen nur g laubhaft zu machen, nicht zu beweisen sind, ist über 
ihren Bes tand kein erschöpfendes Beweisverfa hren durchzuführen. Ihre a bschließende 
Beurteilu ng ist im H a uptprozeß m öglich. Das ist von Bedeutung vor a llem hinsichtlich 
d er T a tsachen, die sich erst in der Zukunft möglicherweise oder wahrscheinlich oder mit 
Sicherheit a ls Folge der E rgreifung oder U nterlassung wettbewerbsbeschränkencler 
M aßnahmen ei nstellen werd en . Für d ie vVürdigung d er b ez üglichen Verhältnisse ver
bleibt dem Maßnahmenrichter daher ein weiter Spielraum. 

4. a ) Es ist unbestritte n, daß die von den Brauereien der Beschwerdeführerin gegen
über verhängte Li efersp erre eine W ettbewerbsbehinderung im Sinne von Art.4 KG dar
stell t. Auch die Erhebli chkeit der Behind erung ist zu bej ahren, weil Liefersperren in der 
R egel e ine erhebliche W ettbewerbsbehinderung da rstell en, denn sie sind immer geeignet, 
das wirtschaft liche V erh a lten d es Betroffenen zu beeinflussen (BGE 94 II 337 Erw. 3; 
ScHLüEP, Von d er Kontra hi erungsp fli cht der ka r tcllähnlichcn Organi sat ion, vVirtsch aft 
und R echt 1969, S. 207). Die Beschwerdegegner bes treiten auch nich t, daß der Be
schwerdeführerin ein ni cht leicht ersetzbarer Nachteil droht, de r nur durch eine vor
sorgli che Maßnahme abgewende t werden kann. N ich t von Bed eutung ist, daß die Be
schwerd eführer in bereits bestelltes Bier, über dessen L ieferung eventuell ein gültiger 
V ertragsschluß zustandegekommen ist, a uf Grund des vertraglichen Anspruchs noch 
anfordern könnte. Es ist unstreitig, d a ß d ie Liefersperre sich a uch a uf künftige Bestel
lungen bezieht. In di esem Sinne ist d ie Verfügung des E inzelrichters, wonach die Braue
reien bes telltes Bier zu li efern h ät ten, zu versteh en . Streitig ist e inzig noch, ob die v\lett
bewcrbsbchinderung deswegen rech tmäßig ist, wd sie m it einemder in Art. 5 KG genann
ten R echtfertigungstatbestände begründet werden ka nn. Wettbewerbsbehinderungen 
sind da nach zulässig, wenn die Vorkehren durch überwiegend e schutzwürd ige I nter
essen gerechtfe rtigt sind und sie die F reiheit des W ettbewerbs im Verhä ltnis zum a nge
strebten Ziel sowie nach Art u nd Durchführung nicht übermä ßig bee inträch tigen. 
Abs. 2 zähl t, ohne vollständig sein zu wollen, einzelne Fälle von überwiegenden schu tz
würdigen Interessen auf. Von ihnen ha t das Obergericht nur den R echtfertigungsgrund 
nach li t. e gelten lassen. lVIit R echt geht es d avon aus, daß das KG W ettbewerbsbeschrän
kungen zur Durchsetzu ng von Preisbindungen der zweiten H and grundsätzli ch zuläßt. 
D as bringt d er in den par lamenta rischen Ve rhandlungen umstrittene Art. 5 Abs. 2 li t. e 
KG unmißverständli ch zum Ausdruck. Immerhin kann ni cht jede Preisbindung d er 
zwei tcn H and mittels vVettbcwcrbsbcschränkungcn gegenüber Außenseitern durchge
setzt werden. Sie h at im G egenteil gewissen Erford erni ssen zu entsprechen . Abgesehen 
von der in Abs. 1 enthaltenen allgemeinen Einschränkung, muß sie in erster Linie ange-
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m essen sein. Darunter ist zu verstehen, daß die Gewinnmarge des Detaillisten , der durch 
die Preisbindung geschützt werden soll, ni cht überse tzt (M ERZ, a.a.O. S.67, MATILE, 
Problemes du droit suisse des cartels, ZSR 1970 II S. 234ff.) oder (ScHÜRMAN N, a. a .O. 
S. 96) wenigstens nicht extrem , offensichtlich unangem essen und unbillig ist. Sodann hat 
die Preisbindung durch weitere Gründe, wie z.B . die Sorge für d en Kundendi enst oder 
die vVahrung der Quali tät ihre R echtfertigung zu finden (so zutreffend M ERZ, a .a.O. 
S. 67 gegen Sc11üRMANN, a.a .O. S. 97 ) . Als R echtfe rtigungsgründe für eine zu K ampf
maßnahmen berechtigende P reisbindung der zweiten Hand kommen a ußerd em die in 
Art. 5 Abs. 2 li t. a- d genannten Interessen in Betracht; das ist der Sinn d es zweiten Halb
sa tzes von Art. 5 2 lit. e KG (ScHÜRMANN, a .a.O ., MATTMAN N, Die Preisbindung der 
zweiten H and nach eiern Schweizerischen Kartellgesetz, Diss. 1970, S. 60 f-L) . Schließl ich 
darf die Maßnahme zur Durchsetzung der Preisbindung den Betroffenen im Verhältnis 
zum angestrebten Z iel sow ie nach Art und Durchführung nicht übermäßig bee inträchti
gen (A rt. 5 Abs. 1 KG, BGE 91 II 37 Erw. 4c). Die Beschwerdeführerin macht in le tzterer 
Hinsich t nich t geltend, daß eine Li efersperre ihr gegenüber unverhältnismäßig sei. Eine 
solche E inwendung wäre a uch nicht begründet ( dazu zuletzt M ATILE, a.a.O. S. 250 ff. ) . 

b) Das Obergeri cht ist der Auffassung, daß allein die Tatsache, daß es sich beim Bier 
regelmäßig um einen Markena rtikel handel t, eine P reisbindung d er zweiten Hand, die 
durch Wetlbewerbsbeschränkungen gesichert werd en könne, rechtfer tige, da der gleich
bleibende P reis in d en Augen vieler K ä ufer a uch eine gleichbl eibende Qualität garan
tiere. D ie Beschwerdeführerin h ält diese Auffassung für willkür lich. Ob heute, nachdem 
die Preisbindung zweiter H and für zahlreiche Markenartikel hinfällig geworden ist und 
vor allem in Discountgesch äften l\liarkenartikel zu teilweise erhebli ch ti efern Preisen ver
kauft werden a ls in herkömmlichen Geschäften, die M einung des Obergerichts noch zu
trifft, kann indessen offen bl eiben. Die R echtfertigung d er Preisbindung hat es nämlich 
in erster Linie bej a ht , weil sie zur Gewährleistung d es Kund endienstes beitrage. Was 
unter Kundendienst zu verstehen sei, ergibt sich a us dem KG nicht ausdrücklich und in 
d en Kreisen der Wirtschaft schein en darüber keine einhelligen l\lieinungen zu herrschen 
(MATTMANN, a .a.O. S.64) . Es wird in erster Linie darunter zu verstehen se in, daß der 
Verkäufer einer \ ,Vare mit oder nach dem Verkauf gewisse zusätz liche Leistungen, di e 
sich auf die vVare selbst bezieh en, erbringt, wie Beratung, Verpackung, Instruktion, 
Hausli eferung, nachträgli che Wartung usw. Das Obergericht ha t unter Kundendienst 
auch die :Möglichkeit verstanden, daß den Kunden die Gelegenheit zu bequem em Ein
kauf durch d ezentralisierte E inka ufsmöglichkeiten geboten w ird. Diese Au ffass ung ist 
j edenfalls nicht völlig unha ltba r. Die Möglichkeit , Genußmittel bequem in der Nähe seiner 
Wohnstätte einkaufe n zu können, fällt für den Kaufsentschluß des Kunden offensichtlich 
ins Gewicht. Das trifft vor a llem dann zu, wenn er nur geringe Mengen, z.B. eine oder 
einige wenige Flaschen, kaufen möch te. E r wird da nn vermu tlich den W eg zu einem 
möglicherwe ise in b eträchtlicher Entfernung liegend en Discountgeschäft scheuen und 
auf den Kauf der vVa re unter Umständen verzichten. D as Interesse der Kunden an d er 
Gewährleistung eines Kundendienstes in di esem Sinne durch Aufrechterha ltung eines 
weitgestreuten Netzes von Detail verka ufss tellen kann desha lb ni cht von vornherein als 
unmaßgeblich abgetan werd en. So hat z.B. die K artellkommission a ngenommen, die 
Aufrechterha ltung einer genügenden örtli chen Streuung der Apotheken liege im Inter
esse des Pa ti enten und bilde einen Fa kto r für die Anerkennung der Preisbindung zweiter 
Hand (Veröffentlichungen der Schweizerischen K a rtellkommission 1966, S. 286). Als 
vertretbar erscheint a ber auch di e Annahme, falls die ß eschwerdeführerin durch m ass ive 
U n terbietung die herkömmlichen D etailverkaufsstellen erheblich konkurrenziert und 
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ihnen einen Tei l d es Umsa tzes wegnimmt, so werd e dieses V erteilernetz in sem em 
gegenwärtige n Bestand gefä hrde t, weil bei der gedrückten Marge für den einen oder 
andern Depositär der Bierverkauf nicht meh r lohnend ist. Wie eine Aufgabe der Preis
b indung der zweiten H and in dieser Hinsicht sich auswirken wird, ist ni cht leicht voraus
sehbar und kann mit Gewißheit nur a uf G rund von eingeh enden Untersuchungen ermit
telt werden, wofür in einem V erfahren nach Art. 10 KG kein Raum ist. J edenfalls ist es 
ni ch t völlig unhaltba r , wenn d as Obergericht di e von ihm geschilderten Folgen erwartet. 

Damit fä ll t auch der Einwand d er Beschwerdeführerin dahin, di e Beschwerd egegner 
wü rden überhaupt kein eigenes Interesse an d er Preisbindung verfechten , sondern bloß 
dasj enige d er D etaillisten , da durch d ie Belieferung der Beschwerdeführerin der Bier
umsatz im Ganzen eher ges te igert werde. Ob das zutrifft, ka nn zuverlässig wiederum nur 
durch eingehende U ntersuchungen ermittelt werden. Sola nge das nicht geschehen ist, 
kann jedenfalls ohne \ ,Villkür a ngenomm en werden , daß die Brauereien a n d er Aufrecht
erha ltung des weitgespanntcn Verte il ernetzes d irekt interessiert sind, wei l bequem e Ein
kaufsmöglichkeiten für di e Kunden a uf die Dauer vermutlich d en Umsatz steigern helfen. 

c) Ebenso ist es ni ch t völlig unha ltba r, anzunehmen, die Qua li tät d es Bieres könne 
unter Umständen n icht m ehr gehalten werden, wenn die Preise a uf dem Biermarkt 
zufolge d es Verhaltens d er Beschwerdeführerin zusammenbrechen sollten. Es ist nicht 
a usgeschlossen, da ß d ie übr igen Detaillisten, wenn sie, um konkurrenzfähig zu bleiben, 
den V erkaufsprei s ebenfalls senken müssen, eine a ngemessene Gewinnmarge d adurch 
zu erreichen such en , daß sie auf d ie Engrospreise drücken. Zwar mag es fraglich erschei
nen , ob einem solchen U nterfangen der angestrebte E rfo lg b eschieden wäre, weil eine 
Senkung d es E ngrospreises zu einer weitern Herabsetzung der Verka u fspreise bei der 
Beschwerdeführerin führen könnte, so daß sich schli eßlich die früh ere Situation wieder
herste ll te. Allein es ist n ich t a bwegig, a nzunehmen, daß dieser A usweg dennoch beschrit
ten würde. Dami t, d aß durch Au fgabe der Preisbindung zweiter H and schließlich ein 
Druc k auf die Herstell erpreise er fo lgen und dieser zu einer Leistungsverschlechterung 
führen könnte, rechnet auch die K artellkommission (V eröffen tlichungen 1966, S.281 ). 
Es darf d esh a lb ohne v\lillkür davon a usgegangen werden, daß di e Brauereien versuchen 
würden, einen Druck a uf d ie E ngrospreise mit einer V erschlechterung der Bierqualität 
wettzumachen. Die Beschwe rdeführerin wend et ein, daß einem solchen Vorgehen die 
Lebensm ittelgese tzgebu ng entgegenstehe. Allein die Lebensmittelgese tzgebung (Art. 
377 ff. d er Lebensmittelverordnung, BS 4, 575) en thä lt nur Minimalvorschriften in bezug 
auf d ie Qualität und d ie Beschwerdeführerin beha uptet nich t , daß die Brauereien jetzt 
schon nur Bier herste llen , das ledigli ch den Minima la nforderungen genüge, so da ß eine 
Qua li tätsverschlechterung a uch be i Preisdruck gar nicht m ögli ch sei. 

d ) Erweisen sich die Erwägungen über die besondern Gründe, d ie zur R echtfertigung 
d er Preisbindung der zweiten Hand führen , a ls vertretba r , verbleibt die Prüfung die 
frage ihrer Angemessenheit. Das Obergeri cht hält die Preisbindung wahrscheinlich 
für a ngemessen, soweit der D eta ilverkaufspreis d er Mehrwegflasche 60 R appen nich t 
übersteigt. Es ergibt sich d a bei für den Wiederverkäufer bei einem E ngrospreis von 50 Rp. 
und unter Berücksi chtig ung d es Skontos von zwei Prozent eine G ewinnmarge von 11 Rp. 
pro F lasch e. Die Besch werdeführerin wendet dagegen ein , da ß sie zufolge ihrer günstige
r en K ostenstruk tur m it einer erhebl ich geringeren Marge auskommen könne. Die An
nahme d es Obergerich ts, bei d er Beurteilung der Angemessenheit einer Marge könne 
nich t a uf die am günstigsten a rbci tcnde U n ternehmung abgeste ll t werden, sondern es sei 
ka lkulatorisch a uch auf schwäc here Betriebe Rücksicht zu nehmen, ist j edoch nich t völlig 
unha ltba r. Die Preisbindung zweiter H and , d eren Zulässigkei t, wie dargelegt, grundsätz-
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lieh vom Gesetzgeber anerkannt ist, verfolgt gerade den Zweck, auch weniger günstig 
arbeitenden Betrieben eine G ewinnmöglichkeit offen zu halten. Die Preisbindung der 
zweiten Hand wäre weitgehend überflüssig, wenn nur die Margen der unter optimalen 
Bedingungen wirtschaftenden Unternehmen als angem essen anerkannt würden. Ob es 
dabei zulässig wäre, auf die Verhältnisse von ganz unra tionell arbeitenden Unterneh
mungen abzustellen, mag dahingestellt bleiben, da die Beschwerdeführerin nicht behaup
tet, ein Engrospreis von 60 Rp. gehe hievon aus (vgl. zur Problematik MATILE'., a.a.O. 
S.238). 

Sodann ist die Auffassung nicht willkürlich, die Margenvcrhältnisse im Biergeschäft 
könnten wahrscheinlich als angemessen gelten, weil die Kartellkommission bezüglich 
dieser V erhältnisse noch keine Sonderuntersuchung im Sinne von Art.20 KG durch
geführt habe. Zwar decken sich die Begriffe der Angemessenheit der Preisbindung der 
zweiten Hand nach Art. 5 KG und der Begriff der volkswirtschaftlich oder sozial schäd
lichen Auswirkung von Kartellen im Sinne von Art. 20 Abs. 1 KG, die a llein Anlaß zu 
einer Sonderuntersuchung geben können, nicht. Eine Preisbindung kann unangemessen 
sein, ohne volkswirtschaftlich oder sozial schädliche Auswirkungen zu haben, z.B. weil 
dem kartellierten Gewerbszweig keine erhebliche wirtschaftliche oder soziale Bedeutung 
zukommt (ScHÜRMANN, Die Durchführung des Kartellgesetzes, Wirtschaft und R echt 
1969, S. 75; Veröffentlichungen der Schweizerischen Kartellkommission 1970, S.4 un
ten) . Beim Biermarkt ist angesichts seiner Bedeutung eine unangemessene Preisbindung 
volkswirtschaftlich wohl eher als schädlich zu betrachten. Nachdem eine Sonderunter
suchung durch die zuständige Stelle nicht angeordnet wurde, obwohl die Margenverhält
nisse durch den Bericht d er Kartellkommission über die \,Vettbewerbsverhältnisse auf d em 
Bier- sowie d em Mineral- und Süßgetränkemarkt vom 11 . März 1966 bekannt waren, 
darf ohne Willkür der Schluß gezogen werden, daß die zuständigen Behörden sie jeden
falls nicht als offensichtlich unangemessen betrachteten. Es ist auch nicht abwegig, wenn 
das Obergericht zur Stützung seiner Auffassung berücksichtigte, daß die Beschwerde
führerin das unter einer Eigenmarke verkaufte Flaschenbier ebenfalls zu 60 Rp. abgab. 
Zu Unrecht wende t diese ein, der Preis von 60 Rp. habe nur für die herkömmlichen 
Dennerläden gegolten, nicht aber für ihre Discountgeschäfte. Sie anerkennt damit indi
rekt, daß in herkömmlichen Läden ein Verkaufspreis von 60 Rp. aus Rentabilitätsgrün
den angezeigt erscheint . Daß sie nun in ihren Discountgcschäften mit einer wesentlich 
niedrigeren Marge auskommen kann, ändert darum nichts, weil, wie ausgeführt, die 
Preisbindung zweiter Hand gerade darauf ausgerichtet ist, auch den herkömmlichen 
G eschäftsbetrieben eine bestimmte Marge zu sichern. Daß die Discountgeschäfte als neue 
Betriebsform des Detailhandels mit einer geringern Marge auskommen können, vermag 
nicht von vornherein die Preisbindung der zweiten Hand als nicht mehr schutzwürdig 
erscheinen zu lassen . Der Schluß, die Preisbindung beim V erkaufspreis von 60 Rp. sei 
wahrscheinlich angemessen, erweist sich deshalb, soweit sie in einem Verfahren nach 
Art. 10 KG getroffen wurde, nicht als willkürlich. Die genauere Abklärung der Angemes
senheit muß dem Hauptprozeß vorbehalten bleiben. 



Internationale Abkommen auf dem Gebiet 
des gewerblichen Rechtsschutzes und des Urheberrechts 

(vom l. September 1970 bis 31. März 1971) 

Pariser Verbandsübereinkunft ( Stockholmer Fassung vom 14.7.1967) 

Die Tschechoslowakei hat die R atifikationsurkunde über den Beitritt 
zu diesem Übereinkommen am 22. September 1970 hinterlegt. 

Schweden hat eine Erklärung am 7.Juli 1970 hinterlegt, welche die 
Artikel 1- 12 gemäß Artikel 20( 1) ( C) der R atifikationsurkunde mit ein
bezieht. 

Folgende Staaten haben Anzeigen über den v\Tunsch hinterlegt, von 
den Bestimmungen des Artikels 30(2) der Stockholmer Fassung Gebrauch 
zu machen: Norwegen am 22.Juli 1970, Brasilien am 3.August 1970, die 
Tschechoslowakei am 4.August 1970, Spanien am 17.August 1970, Ober
volta am 18. August 1970, die Elfenbeinküste am 21. August 1970, Portugal 
am 25. August 1970, die Niederlande am 11. September 1970, Marokko 
am 14. September 1970, Polen und Syrien am 15. September 1970, der 
Vatikanstaat am 16. September 1970, Japan, Südafrika und Türkei am 
17.September 1970, Tunesien und Jugoslawien am 18.September 1970, 
Griechenland und Malta am 21 . September 1970, K amerun am 22. Sep
tember 1970, G abon und Niger am 24. September 1970, Dahomey am 
25. September 1970, die Vereinigte Arabische R epublik am 28. September 
1970 und Argentinien am 7. Oktober 1970. 

A1adrider Abkommen über die internationale Registrierung von Fabrik- und Han
delsmarken ( Nizzaer Fassung vom 15. 7. 57) 

M arokko hat das Zusatzabkommen am 21. März 1968 ratifiziert (in 
Kraft am 18.Dezember 1970) . 
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Die Tschechoslowakei hat ihre Anzeige über den Wunsch, von den 
Bestimmungen des Artikels 3bis ( 1) der Nizzaer Fassung Gebrauch zu 
machen, am 11. September 1970 hinterlegt. 

Afadrider Abkommen über die internationale Registrierung von Fabrik- und Han
delsmarken ( Stock/wlmer Fassung vom 14. 7. 67) 

Die Stockholmer Fassung dieses Abkommens tritt am 19. September 
1970 in Kraft, sofern die Gültigkeit der Ratifikationsurkunde der Deut
schen Demokratischen Republik anerkannt wird. Andernfalls tritt sie drei 
Monate nach der Hinterlegung der nächstfolgenden Ratifikationsurkundc 
(s. u. Tschechoslowakei) in Kraft. 

Die Tschechoslowakei hat die Ratifikationsurkunde über den Beitritt 
zu diesem Übereinkommen am 22. September 1970 hinterlegt. 

Folgende Staaten haben Anzeigen über den \!\Tunsch hinterlegt, von den 
Bestimmungen des Artikels 18(2) Gebrauch zu machen: Spanien am 
17 . August 1970, Portugal am 25. August 1970, die Niederlande am 11. Sep
tember 1970, Marokko am 14. September 1970 und Jugoslawien am 18. 
September 1970. 

Stockholmer Zusatzabkommen vom 14. 7. 67 zum Afadrider Abkommen über die 
Unterdrückung falscher oder irreführender Herkuriftsangaben vom 14.4.1891 

Die Tschechoslowakei hat die Ratifikationsurkunde über den Beitritt 
zu diesem Zusatzabkommen am 22. September 1970 hinterlegt. 

Nizzaer Abkommen über die internationale Klassifikation von Waren und Dienst
leistungen ( Stockholmer Fassung vom 14. 7. 67) 

Die Tschechoslowakei hat die Ratifizierungsurkunde über den Beitritt zu 
di esem Übereinkommen am 22. September 1970 hinterlegt. 

Folgende Staaten haben Anzeigen über den ·wunsch hinterlegt, von den 
Bestimmungen des Artikels 16(2) Gebrauch zu machen: die Tschecho
slowakei am 26.April 1970, Norwegen am 22.Juli 1970, Spanien am 17. 
August 1970, Portugal am 25. August 1970, die Niederlande am 11. Sep
tember 1970, Marokko am 14. September 1970 und Jugoslawien am 18. 
September 1970. 

Lissaboner Abkommen über den Schutz der Ursprungsbezeichnungen und ihre inter
nationale Registrierung ( Stockholmer Fassung vom 14.7.1967) 

Die Tschechoslowakei hat die Ratifikationsurkunde über den Beitritt 
zu diesem Übereinkommen am 22. September 1970 hinterlegt. 
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Portugal hat am 25.August 1970 die Anzeige über den Wunsch hinter
legt, von den Bestimmungen des Artikels 18(2) Gebrauch zu machen. 

Abkommen von Locarno über Errichtung einer Internationalen Klassifikation für 
gewerbliche Muster und A1odelle vom 8.10.1968 

Folgende Staaten haben die Ratifizierungsurkunde hinterlegt: die 
Tschechoslowakei am 30.Juni 1970; Schweden am 7.Juli 1970; Dänemark 
am 27.Januar 1971 mit der Erklärung, daß sich bis jetzt die Ratifikation 
noch nicht auf die Färöer Inseln beziehe; und Norwegen und die Schweiz 
am 27.Januar 1971. 

Folgende Staaten haben die Ratifikationsurkunde über den Beitritt zu 
diesem Übereinkommen hinterlegt: die Deutsche Demokratische Re
publik am 13. Oktober 1970 und Irland am 9.Juli 1970. Dieses Abkommen 
tritt mit dem 27.April 1971 in Kraft. 

(Abkommen vom 8.10.1968; von der Schweiz am 8.10.68 unterzeich
net; von der Bundesversammlung genehmigt am 15.12. 70; schweiz. 
Ratifikationsurkunde hinterlegt am 27.1. 71; in Kraft getreten für die 
Schweiz am 27.4. 71) 

Weltorganisation für Geistiges Eigentum ( 0 MP 1) Stockholm 1967 

Die Tschechoslowakei hat die Ratifikationsurkunde über den Beitritt 
zu diesem Übereinkommen am 22. September 1970 hinterlegt. 

Folgende Staaten haben Anzeigen über den Wunsch hinterlegt, von 
den Bestimmungen des Artikels 21 (2) Gebrauch zu machen: Norwegen 
am 22.Juli 1970, die Tschechoslowakei am 4.August 1970, die Elfenbein
küste und Jugoslawien am 6.August 1970, Obervolta am 18.August 1970, 
Portugal am 25. August 1970, die Niederlande am 11. September 1970, 
Marokko am 14. September 1970, Polen und Syrien am 15. September 
1970, Japan, Südafrika und Türkei am 17. September 1970, Tunesien am 
18. September 1970, der Vatikanstaat, Griechenland und Malta am 21. 
September 1970, Kamerun am 22. September 1970, Algerien, Gabon und 
Niger am 24. September 1970, Dahomey am 25. September 1970, die Ver
einigte Arabische Republik am 28. September 1970 und Argentinien am 
7. Oktober 1970. 

(Mitgeteilt von der Rechtsabteilung der CIBA-GEIGY AG) 



Buchbesprechungen 

Schricker, Gerhard: Gesetzesverletzung und Sittenverstoß. XIV + 298 Sei
ten. C. H. Beck'sche V erl agsbuchhandlung, München, 1970. DM 34.- . 
Gesetzesverletzung und Sittenverstoß a ls Problem e der wettbewerbsrechtlichen Haf

tung bei Verletzung außerwettbewerblicher Normen sind der Gegenstand d er vorliegen
d en, in erster Linie das deutsche R echt betreffenden, aber stark rechtsvergleichend aus
gerichteten Untersuchung, die als H abili tationsschrift d er Universität München im 
Sommer 1969 vorgelegt wurde. 

In sorgfältiger rechtsvergleichender Übersicht werden die ausländischen Systeme da r
ges tellt, um der Behandlung des d eutsch en R echts eine umfassend e und tragende Grund
lage zu vermitteln. Sehr wertvoll ist die Zusammenstellung d er verschiedencn, im R echt 
des unlauteren W ettbewerbs benützten W ertmaßstäbe und d ie sich dara us ergebende 
Erkenntnis, daß es keinen einheitlichen, a lles umfassenden Begriff für d ie verletzten 
R echtsgüter gibt, sondern daß die verwendete Vielfa lt weit über das Gebiet des unlaute
ren W ettbewerbs hinausgreift. 

Die Arbeit ist aus diesem Grunde rechts philosophisch und m acht bewußt, wie ungenau 
und unbedacht in d er täglichen juristischen Literatur Begriffe wie « Verletzung der W ett
bewerbsverhältnisse» und d ergleichen gebraucht werden. D as W erk erfüllt somit die 
Aufgabe, d en ungeschlossenen Charakter des R echts über d en un lauteren W ettbewerb 
zu zeigen. Zwingend wird dargestellt, d aß dieses R echtsgebiet begriffiich nicht aus sich 
selbst leben kann, sondern auf die a llgemeine R echtsentwicklung angewiesen ist, wobei 
die Grenze dessen, was übernommen wird , sehr fließend ist. 

W enige Bücher auf diesem Gebiet geben derart starke Anregung zum Nachdenken 
über das Gebiet d es unlauteren Wettbewerbs. Es darf vorausgesagt werden, daß die 
besprochene Darstellung für die Entwicklung der R echtsprechung über d en unlauteren 
W ettbewerb in Deutschland und im Ausland grundlegend sein wird. P. Griesinger 

Haines, Hartmut: Bereicherungsansprüche bei Warenzeichenverletzungen und unlau
terem Wettbewerb . XXXII + 168 Seiten. Carl H eymanns Verlag KG 
Köln/Berlin/Bonn/München, 1970. DM 52.- . 
Warenzeichenverletzung und unlauterer Wettbewerb haben für den Geschädigten 

vermögensrechtliche Folgen, die sich mit den klassischen Begriffen der Schad enswieder
gutmachung nur unbefriedigend erfassen lassen. Mit dem Begriff des Schadens werden 
nur einige wenige Erscheinungen getroffen und der Sch ädiger müßte nach dieser Theorie 
für den Vorteil aus Benutzung einer verle tzenden M arke keinen Ersatz leisten. Diese 
Lehre ist heute überholt und die R echtsprechung h a t versucht, mit der Hil fskonstruktion 
einer Lizenzgebühr die Abschöpfung des erzielten V erletzergewinnes zu ermöglich en. 

In sehr ausführlicher und kla rer W eise zeigt d er Autor das U ngenügen dieser heute 
herrschenden Auffassung insofern, a ls dieser Standpunkt über d en Umweg des Schaden
ersatzrechtes erreicht wird. Dies ist dogmatisch sehr unbefriedigend und macht bewußt, 
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daß eine vernünftige Lösung nur mit dem Begriff d er Vorteilsherausgabe aus dem allge
meinen Bereieherungsrecht zu erreichen ist. 

Für jeden, der bei diesen Fragen die Grundsätze nach deutschem R ech t sucht, ist die 
besprochene Arbeit eine a usgezeichnete Übersicht und sorgfältige Zusammenfassung. 
Aber auch für schweizerische Verhältnisse wird ma n mit Vorteil die darin vorgetragenen 
Ged anken heranzi ehen. An U ntersuchungen wie der vorli egenden wird kla r, daß die 
R echtsentwicklung eines Spezialgebietes nur dann zufriedenstellend ist, wenn sie unter 
ständ iger Berücksichtigung der a llgem einen Lehre erfolgt. P. Griesinger 

UFJTA: Archiv für Urheber-, Film-, Funk- und Theaterrecht. Band 56/1970. 
Verlag Dokumentation, München, S. 384, DM 109.- . 
G. BRUGGE R beseitigt in seiner Studie « R echtsfragen bei neuen V erfahren d er elektro

nischen Bild a ufzeichnung und Bildwied ergabe (sogenannte audio-visuelle V erfahren) » 
d en Irrtum, da ß diese neuen technischen Entwicklungen urheberrechtlich neue R echts
lagen entstehen lassen. 

Er erklär t zuerst die technischen Vorgänge an H and der verschiedenen Systeme. Er 
kommt hernach in der rechtli ch en Würdigung zum Ergebnis, da ß d ie N utzungsmöglich
keiten d en vom deutschen URG erfaßten V erwertungsrechten entsprechen . Wichtig sei 
es, da ß in den Verträgen für die Benutzungshandlungen die im Gesetz definierten Be
zeichnungen verwendet werden. D em ist hinzuzufügen, daß die Benutzungsha ndlungen 
selber überdi es genau zu beschreiben sind. Dies ist vor allem bei V erträgen, die sich auf 
verschied ene Schutzgebiete beziehen, unerlä ßlich, da die G esetzesdefinit ionen in einem 
solchen Fall den Parteiwillen nicht kundtun können. Aber auch im innerstaatli chen 
Bereich gibt ein kla res Vorstellungsbild des vertraglich geregelten Geschehens die zuver
läss igere Grundlage a ls d as Aufzählen von Gesetzesbegriffen. 

H.-P. HILLIG wendet die R egeln d es Urheberrechts auf di e besondere R echtslage an, 
die sich bei der Zusammenarbeit zwischen Fernsehunternehmen und Museen auch und 
vor allem im Hinblick auf die Befugnisse d er Urheber jener W erke ergibt, die im geplan
ten F ernsehfilm erscheinen sollen. 

G. FETTE prüft in d er Studie « Schleich werbung in Hörfunk und Fernsehen », wann die 
Rundfunkanstalten beim Mitwirken an der W erbung gesetzwidrig ha ndeln. 

FETTE unterscheidet die « Instrumentale W erbung » (in der Schweiz W erbespot), die 
« M ediale W erbung», Sendungen werbewirksamen Inhal ts, die T eile des a llgemeinen 
Programms sind und deren «werblicher Chara kter » nicht äußerlich erkennbar ist , sowie 
die « W erbung bei d er Fernsehübertragung von Sportveranstaltungen» , bei denen die 
K am era nich t nur das sportlich e Geschehen erfaßt, sondern a uch W erbeaussagen auf den 
Abschrankungen, Tribünen, Sportgerä ten usw. 

FETTE beantwor te t die R echtsfragen auf Grund d es Statuts des Bayrischen Rundfunk 
sowie d es deutschen URG. Seine Schlüsse gelten auch für die R echtslage in der Schweiz. 
Schleichwerbung, d . h. alle Äußerungen werbewirksam en Inhalts, die sich dem Umwor
ben en nicht a ls W erbung, d. h. subjektive Anpreisung der eigenen Leistung, sondern als 
objektive Bewertung oder Information eines außenstehenden neutralen Beobachters d a r
bie ten, seien nur dann rechtswidrig, wenn die Sendung keinen informativen oder mei
nungsbildenden Eigenwert habe und deshalb nicht von der Aufgabenstellung und Funk
tion d er Rundfunkanstalten her gerechtfertig t sei. 

Die bei der Fernsehübertragung von Sportveranstaltungen übermittelte W erbung sei 
a ls «erschlichene W erbung» von der Schleichwerbung zu unterscheiden. Sie könne die 
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Wirkung sublimerer (unterschwelliger) Werbung ha ben und vom V erbot unla uterer 
W erbung nach § 1 Uni WG erfaßt sein. Diese Folgerung überzeugt nicht. Der Rundfunk 
müß te, damit unl auterer W ettbewerb vorläge, zugunsten Drit te r in die \,Verbung ein
greifen. Zudem müß te diese \,Verbung der Dri tten a n sich unzuläss ig se in. Das Fernsehen 
ha t zudem gar nicht die Möglichkeit , bei den Berichten über di e Sportanlässe die Werbe
a ussagen zu verd ecken. 

G. ERBEL erweist dem zeitgenössischen Bildhunger, der die Mühe abnimmt, das 
gesprochene oder geschriebene Wort in Anschauung zu verwandeln, die R eferenz in 
seinem Bericht « Lehrfilme für di e Juristenausbildung ». Er rä t zum Experiment. 

AKE LöcDBERG berichtet in « Das Urheberrecht neuerer Zeit in den nordischen Staa
ten » über d en Werdegang skandinavischen Urheberrechts und über die Grundzüge der 
heute geltenden R egelung, wobei er auf seine einläßli che Studie über die skandinav isch e 
R eform des U rheberrechts in U FITA Bd. 24/ 1957, S. 167 ff. verweisen ka nn. LöGD ßERG 
bed auert, daß die Gesetzgeber in die neuen Urheberrechtsgesetze di e sog. droits voisins 
eingeführt haben. Interessant ist seine Bem erkung zur spärlichen urheberrechtlichen 
Gerichtspraxis. In Schweden seien die Kosten für einen Zivilprozeß, wenn er bi s zum 
höchsten Gericht geführt werde, so hoch, daß m an die R echtssicherheit als ernstlich 
bedroht ansehen könne. Nach den neuen skandinavischen Urheberrechtsgesetzen könne 
nun die Verletzung des Urheberrechts dem Staa tsanwalt zwecks Erhebung der öffent
lichen Anklage angezeigt werden. Auch in der Schweiz bleiben zahlreiche V erle tzungen 
des Urheberrechts ungeahndet, weil der Streitwert zu gering ist. 

E.SCHULZE befaßt sich informierend mit der « Förderung d es Welturheberrechts 
durch Entwicklungshilfe ». 

H .JösTLEIN (Unruhige Kunst aus urheberrechtli cher Sicht) und B. SAMSON (Die mo
d erne Kunst, die Computer-« Kunst » und das U rheberrecht. Zugleich kritische Notizen 
zu M Ax K UMMERS Buch über « Das urheberrechtlich geschützte vVerk ») bekennen sich 
im Gegensatz zur Kummer'schen sta tistischen Einmaligkeit zum Kri te rium der eigen
persönlichen Leistung.JösTLEIN traut dem Durchschnittsfachmann die Fähigkeit zu, das 
Urteil abzugeben. SAMSON läßt d en «geistig-seelischen Gehalt » entscheiden. Mit dem 
Schreibenden lehnt er die Auswa hl oder Präsenta tion als Schutzgrundlage ab . Der 
Schreibende stimmt a ber im übrigen Kummer zu, weil weder d er Durchschni ttsfach 
m ann die heute a ls Kunstwerk anerka nnten Formen a us dem Gebiet der Kunst el iminie
ren kann noch sonst jemand bei diesen Gebild en zu fragen vermag, ob sie einen geistig
seelischen Gehalt haben oder ni cht. Nur die funktionsunabhängige sta tistische Einmalig
keit gibt uns einigen H alt ; sie läßt «Werke» von T1NGUELY oder L uGINßÜHL unterschei
den von technisch rational konstruierten Erzeugnissen der Maschinenfabriken. 

R. KücHLER orientiert über die « Verstärkung des strafrechtli chen Persönlichkeits
schutzes in der Schweiz » im Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968, das am I. Niai 1969 
in Kraft getreten ist. Es geht um die Verteidigung gegen das Eindringen in die Pri vat
sphäre mit Hilfe von Abhörgerä ten und gegen unbefugte Bildaufnahmen. Der Gese tzes
text und die Botschaft des Bundesra tes sind auf S. 25 7- 276 wied ergegeben . 

H. RIEDEL veröffentlicht den ersten T eil einer in Fortsetzungen erscheinenden Studie 
über « Die musikalische Bearbeitung ». 

Der Band schließt mit der Wi edergabe von Urteilen des Bundesgerichtshofes, von 
Oberlands- und Landsgerichten im urheber-, persönlichkeits-, arbeits- und wettbewerbs
rechtlichen Bereich. A. Troller 



Personelles 

Dr. Hermann J. Stern als neues Mitglied 
unserer Redaktionskommission 

Die R edaktionskommission freut sich sehr bekanntzugeben, daß als Nachfolger von 
H errn Dr. AdolfStreuli in der Person von H errn Dr. H ermann]. Stern, Zürich, ein neues 
fachkundiges Mitglied unserer R cdaktionskommission gefund en werden konnte. 

Hermann]. Stern, geboren 1942 in Berlin und seit 1949 in Zürich domiziliert, p romo
vierte nach Erwerb des Lizenziates im J ahre 1969 zum Dr. iuris utriusque der Uni
versität Zürich. Seit 1966 steht Herr Dr. H.J. Stern in d en Diensten d er Schweizeri
schen U rheberrechtsgesellschaften Suisa und M echanlizenz in Zürich. Als Leiter der 
R echtsabteilung führte er mit Erfolg sämtliche Urheberrechtsprozesse dieser Gesell
schaften. Neben seiner forensischen Tätigkeit beteiligte sich H err Stern ex officio mit 
verschiedenen eigenen Beiträgen an der nationalen und internationalen Entwicklung 
d es Urheberrechts. Im Auftrage der Suisa war er verantwortlich für die erstmalige 
Publikation des Buches «Entscheide und Gutachten der Eidgenössischen Schiedskom
mission für die V erwertung von Urheberrechten», das 1967 im V erlag Schulthess & Co. 
in Zürich erschienen ist. Allgemeine Beachtung fand in Fachkreisen auch seine Dis
sertation über das Problem «Urheberrecht und CATV » aus demjahre 1969. 



Le contrat de licence de hrevet dans l'actuelle 
jurisprudence du Tribunal föderal 

EDOUARD PETITPIERRE, LAUSANNE 

Les lois sur les brevets d'invention ne donnent generalement qu'une 
faible idee de ce qu'est un contrat de licence. Notre ancienne loi de 1907 
disait simplement, a son art. 9, que le brevet «peut faire l'obj et de licences 
autorisant des tiers a exploiter l'invention». Quanta l'article 34, al. 1 er, de 
la nouvelle loi de 1954, il se borne a declarer: « Le deposant ou le titulaire 
du brevet p euvent autoriser des tiers a utiliser l'invention ( octroi de licen
ces) ». 

L'obj et des presentes lignes est de montrer , a l'aide de quelques exem
ples tires de la jurisprudence du Tribunal federal, combien la licence de 
brevet es t une figure juridique originale. 

Dans ses plus recents arrets le Tribunal federal dit, avec la doctrine domi
nante, que le contrat de licence est un « contrat innomme, sui generis » 
( Foufounis c. C/zarlier, du l er novembre 1966, RO 92 II 299; Park Davis and 
Co c. Lamar S.A. et Arco S.A., du 10 fevrier 1970, RO 96 II 154). Il ajoute 
qu'on ne doit recourir qu'avec prudence aux regles des types legaux qui 
presen ten t a vec 1 ui des analogies ( arret F oufounis) . 

La maniere clont notre juridiction federale a resolu certains litiges nous 
aidera a mieux saisir ce qu'est, a ses yeux, ce contrat de licence que la loi 
ne fait qu' esquisser. 

Pour nous limiter, nous nous attacherons aux solutions jurisprudentielles 
donnees aux quatre questions ci-apres: 
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1. Le licencie qui n' exploite pas le brevet est-il tcnu au p aiement des 
royautes, dans l'hypothese ou le contrat de licence nc contient aucune 
disposition a cet egard? 

2. Le licencie p eut-il actionner le donneur de licence pour faire pronon
cer la nullite du brevet? 

3. Faute d'un terme convenu dans le contrat de licence, cxiste-t-il au profit 
des parties un droit de resilia tion pour justes motifs? 

4. Dans quelle mesure le donneur de licence peut-il maintenir sa pretention 
a des royautes si, en cours de contrat, son brevet vient a etre declare nul 
par lejuge? 

Reprenons successivement nos questions: 

1. Le licencie qui n'exploite pas le brevet est-il tenu au paiement des 
royautes, dans l'hypothese ou le contrat de licence ne contient aucune dis
position a cet egard ? 

C'est le probleme delicat que soulevait l'arret Park Davis and Co c. 
Lamar S.A. et Arco S. A. , deja cite. 

Dans cette affaire les parties defenderesses, au benefice d'une licence non 
exclusive concedee par la Societe Park D avis, avaient notifie a celle-ci que 
p endant unc periode donnee elles n'utiliseraient pas les droits derivant de 
leur licence, que, partant, elles suspendraient p endant cette periode Je 
paiement de leurs redevances; d'apres le contrat, il s'agissait de redevances 
fixes et periodiques. Une licence non exclusive, soutenaient-elles, n 'im
pose a son beneficiaire ni l'obligation d'en faire usage, ni, s'il renonce a cet 
usage, l 'obligation de payer les redevances. 

La juridiction supreme refuta cette argumentation, en observant 
d'abord qu 'en principc toute licence, exclusive ou non, peut etre assortie 
ou non d'une obligation d'exploiter. L'existence ci'une obligation d'exploi
ter ne depend pas necessairement de l' exclusivite ou de la non-exclusivite 
de la licence. 

Tout ce qu'on peut affirmer, declare-t-elle, c' est que dans le cas de la 
licence exclusive, s'il y a doute sur l'obligation d' exploiter, «on aura ten
dance a presumer cette obligation», tandis que la presomption sera inverse 
pour la licence non exclusive. On ne p eut clone pas pretendrc sans plus 
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qu'une licence non exclusive ne saurait etre assortie de l'obligation d'ex
ploiter; tout dependra du contrat et de son interpretation. 

Nous l'avons vu, du caractere non exclusif de leur licencc les defende
resses deduisaient non seulement qu'elles n'avaient pas l'obligation d'ex
ploiter, mais encore qu'en cas de non-usage, elles n'etaient plus tenues au 
paiement des royautes. 

S'il y a obligation d'exploiter et quc le licencie viole cet engagement, il 
est clair, declare la juridiction federale, que, meme dans le cas d'une 
licence non exclusive, les redevances continueront d'etre dues. 

Mais quid s'il n'y a pas obligation d'exploiter? Les defenderesses fai
saient valoir que dans ce cas, si le licencie n' exploite pas, il ne doit plus les 
royautes, puisque le titulaire du brevet nc lui fournit plus aucune presta
tion. 

« C'est meconnaitre, dit l'arret, que la licencc, meme non exclusive, 
memc non assortie d'une obligation d'exploiter, donne a son beneficiaire 
un droit ( art. 34 LBI: < autoriser des tiers a utiliser l'invention >, texte alle
mand: < einen anderen zur Benützung der Erfindung ermächtigen>). La 
prestation du bailleur consiste precisement dans cette faculte, le droit 
d'utiliser qu'il concede au preneur de licence ... ; que la licence soit ex
clusive ou non, qu'elle comporte ou non l'obligation d'exploiter, peu im
porte. Le titulaire du brevet, en cxecutant son obligation, cede une valeur 
economique qui justifie une prestation en retour, independamment de 
toute exploitation effective. » 

L'arret en deduit que le droit aux royautes n'est en principe pas subor
donne a l'usage de la faculte concedee, sauf convention contraire des par
ties. 

En particulier, dit-il, des qu'on a affaire a un contrat de licence sans 
obligation d'exploiter prevoyant des redevances fixes, meme periodiques, 
il faut admettre que ces redevances sont inconditionnelles, c'est-a-dire sans 
rapport avec l'utilisation du brevet. « Leur maintien s'impose d'autant 
plus, precise-t-il, que leur stipulation a le plus souvent pour fondement la 
participation du preneur de licence a l'amortissement des sommes investies 
dans le brevet. » 

Qu'cn serait-il dans l'hypothese de redevances proportionnelles a la 
production? En cas d'interruption de l' exploitation, l' obligation de payer 
de telles redevances cesserait-elle ou non? Le Tribunal federal a laisse la 
question ouverte. 

Passons maintenant a notre seconde question. 
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Le licencie peut-il actionner le donneur de licence pour faire prononcer 
la nullite du brevet? 

Dans l'arret Arquint c. Tüscherfreres et Cie, du 20fevrier 1935 (RO 61 II 138; 
JT 1935 I 53 7), le Tribunal federal avait dit qu'il falla it decider de cas en 
cas si le preneur de licence etait recevable a actionner le proprietaire du 
brevet en nullite de celui-ci. 

Il ajoutait : lorsque la licence cree entre les parties un rapport de droit 
assimilable a un contrat de societe, les regles de la bonne foi s'opposent en 
principe a ce que le preneur demande judiciairement l' annulation du 
brevet. 

Les droits anglais et americain, constate l' arret, ne semblent pas ad
m ettre l'action en nullite du preneur de licence . En droit suisse, on ne sau
rait toutefois aller aussi loin. Il faut voir dans chaque espece si le contrat a 
cree un rapport de confiance excluant l'action en nullite. 

Mais on ne peut pas se contenter de dire: si dans l' espece donnee la 
licence est assimilable a un contrat de societe, l' action en nullite est exclue. 
En effet, il ne faut p as oublier qu'a c6te des interets propres a la societe il y a 
les interets particuliers de chacun des associes, comme le prouve l'action en 
dissolution de la societe pour justes motifs de l'art. 545, al. 2 CO; suivant 
les circonstances, les interets d'un associe p euvent devoir passer avant ceux 
de la societe. 

Il est interessant de noter que dans l'affaire Arquint, le licencie avait 
vainement invite le proprietaire du brevet a poursuivre judiciairement 
divers contrefacteurs; ses sommations etaient restees sans effet. Ce licencie 
avait un interet legitime a tirer au clair la question de la validite du brevet. 
Le Tribunal federal lui a des lors reconnu le droit d'ouvrir action en nul
lite, puisque son cocontractant mettait une evidente mauvaise volonte a 
poursuivre les violations de son brevet. 

La jurisprudence inauguree dans l'arret Arquint a ete developpee dans 
l'arret Solcd c. Rosenberger et Hollinger, du 22 mars 1949 (RO 7 5 II 166; JT 
1950 I 9) . 

Ce second arret pose la regle suivante: le contrat de licence etant gene
ralement fonde sur un brevet valable, il faut normalement reconnaitrc au 
licencie le droit d'intenter l' action en nullite de brevet; il convient toute
fois d'apporter a ce principe divers temperaments: 

Comme l'avait deja releve l' arret Arquint, l' action du licencie est en prin
cipe irrecevable si le contrat a cree entre les parties un rapport de con
fiance particulier. Tel sera notamment le cas si le contrat est proche d'un 
contrat de societe, si on constate par cxemple que les parties doivent se 
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communiqu er des perfectionnements, ou qu'elles font caisse commune 
avec droit de regard reciproque dans leurs livres, ou qu'elles doivent se 
ceder mutuellement d'autres brevets ou se rcpasser certaines commandes . 

Mais l'arret Sold1, va plus loin que l'arret Arquint, en ajoutant ceci: 
meme en l' absence d'un rapport de confiance l' ac tion du licencie est 
egalement irrecevable si la licence a ete concedee parce que la validite du 
brevet apparaissait dou teuse et que son titulaire, en octroyant la licence, 
voulait precisement ne pas provoquer un debat a se suj et. Dans ce cas 
l'action du licencie serait abusive, meme en l' absence d'une renonciation 
expresse de sa part. 

En revanche, estime le Tribunal fed eral, on ne p eut p as refuser a priori 
au preneur de licencc qui a neglige d 'exploiter le brevet le droit d'en faire 
prononcer la nullite. 

L' arret Foufounis, dej a mentionne plus haut, nous amene a notrc troi
sieme question: 

3. Fante d'un terme convenu dans le contrat de licence, existe-t -il au profit 
des parties un droit de resiliation pour justes motifs? 

Fautc d'un terme convenu - declare cet important arret - on ne saurait 
fixer la duree du contra t de licence en appliquant le bref delai de six mois 
prevu par l' art. 290 CO, sur le bail a ferme, et p ar l'art. 546 CO, sur la 
societe simple. 

En effet, constatcnt les juges federaux, « qu'il s' agisse d'organiser la 
production ou de rechercher des debou ches, l' exploitation industrielle et 
commerciale d'un brevet impose souvent des investissements importants, 
clont l'amortissem ent doit s'etendre sur une periode suffisante, relative
ment longue ; ... On admettra des lors en principe que la licence, sous 
reserve d' exceptions justifiees par les circonstances, est reputee concedee 
pour la duree res tant a courir du brevet. » 

En regle generale il est par consequent exclu qu'une pa rtie puisse donner 
conge a l 'autre en se conformant simplement a l'art. 290 CO, sur le bail a 
ferme, ou a l' a rt. 546 CO, sur la societe simple. 

Mais cela n' es t pas a dire que, faute d 'u n terme convenu, les parties vont 
etre tenuesjusqu'a l' expira tion du brevet. En effet, affirme l'arret, comme 
le contrat de licence implique une duree, qu e les pa rties y sont etroitemcnt 
liees, que la licence leur impose, comme a d es associes, une fidelite fon dee 
sur Ja confiance reciproque, il est toutefois necessaire de temperer selon lcs 
regles de la bonne fo i, au mieux de leurs interets, le principe du respec t des 
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conventions. Aussi convient-il de reconnaitre a chacun le droit de resilier 
le contrat pour de justes motifs, lorsque sa continuation ne peut etre raison
nablement exigee, meme si c'est en raison de circonstances clont le parte
naire ne repond pas. 

Cette faculte de resiliation pour justes motifs, observe l'arret, existe dans 
tous les contrats qui impliquent une duree (bail: art. 269 et 291 CO; travail: 
art. 352; agence: art. 418; etc.) . Elle doit etre reconnu e independamment 
de la resolution du contrat fondee sur les art. 107 et suivants CO. 11 s'agit 
en effet de distinguer: Ja procedure des art. 107 et suivants CO suppose que 
celui qui s'en prevaut mette son partenaire en demeure, que, partant, lui
meme soit dispose a s'executer. Or il SC peut que son cocontractant, par 
son attitude, ait distendu le lien de confiance au point qu'il renonce a pour
suivre les relations contractuelles, d'autant que l' execution ne s'epuise pas 
en une prestation unique m ais exige une collaboration durable. 

La resiliation pour justes motifs doit cependant demeurer l'exception, 
note le Tribunal federal. D'une fa<_;on generale, on l'admettra notamment 
si le contrat n'a re<_;u aucune execution et si Ja partie contre laquelle 1c 
droit de resilier est exerce n'a rien fait pendant longtemps, paralysant 
ainsi le deroulement normal de l'operation. 

Dans l'affaire Foufounis, l'execution du contrat s'etait trouvee indefini
ment retardee par la faute de l'inventeur et donneur de licence, qui invo
quait la mise au point d'un mecanisme ameliore; apres deux ans et demi 
il se borna a livrer un appareil de demonstration de type ancien, sans s'ex
pliquer au surplus sur une augmentation tres sensible du prix. Il fut des lors 
admis que le licencie pouvait resilier le contrat pour justes motifs. 

L'arret precise encore ceci quant au mode de resiliation: celle-ci peut 
se faire par simple declaration unilaterale de la partie, le juge se bornant 
a en examiner la validite en cas de litige et a en fixer les effets (repetition 
des prestations, dommages-interets). Point n'est besoin, pour rompre le 
contrat, de proceder p ar la voie de la resiliation judiciaire prevue a l'art. 
545 CO sur la societe simple. Le rapprochement qu'on fait et qu'on doi t 
faire parfois entre le contrat de licence et la societe simple ne doit, cn effet, 
pas aller jusqu'a etendre a la licence l'application de l' art. 545 1 er al., eh. 7, 
car il s'agit d'une regle tres exceptionnelle du droit des contrats, destinee a 
remedier au fait que le contrat de societe simple n' etant pas synallagmati
que ne peut etre resolu selon les art. 107 et suivants CO. 

D'apres l'arret Foufounis, a titre exceptionnel le contrat de licence de 
duree indeterminee est clone susceptible de resiliation pour justes motifs, 
p ar simple declaration unila terale. Ce principe a ete confirme dans l'arret 
Park Davis and Co. 
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Nous terminerons par la qu atrieme et derniere question qu e nous nous 
sommes proposes d 'examiner, ecllc qui souleve d 'ailleurs !es problemes !es 
plus epineux: 

4. Dans •1uelle mesure le donneur de licence peut-il maintenir sa preten
tion a des royautes si, en cours cle contrat, son hrevet vient a etre cleclare nul 

par le juge? 

C'est dans l'arret Solca, datant de 1959, deja eite, que le probleme a ete 
aborde pour la premiere fois par la juridietion federale a propos d'une 
lieenee exclusive. 

Cet arret commence par emettre les principes suivants: 
La nullite du brevet, quand bien meme elle n' est constatee qu' apres 

coup, es t initiale, e'est-a-dire qu e le brevet est cense n'avoir j am ais existe. 
Par voie de consequence, la licence exclusive fondee sur ce brevet es t egale
ment nulle: en effet, le donneur de licenee se trouve en realite ne jamais 
avoir ete en m esure de m ettre a la disposition du licencie l'exclusivite, le 
droit d 'interdiction absolue, juridiquement opposable aux tiers, objet du 
contrat. L a licence doit clone etre declaree nulle en vertu de l' art. 20, al. 1 er 

CO. 
II ne pourrait en aller autrement qu e si, d ' apres le contrat, le liceneie 

voulait prendre sur lui le risqu e de l 'inexistence du brevet, hypothese qui 
n' est pas realisee si le licencie s'est fait expressement garantir par son co
contraetant la validite juridique du brevet. 

Mais qu elle sera alors l'incidenee de la nulli te du brevet et, partant, du 
contrat de licence, sur le sort des redevances afferentes a la periode ecou
lee? 

Le Tribunal federal s'est exprim e a ce suj et comme suit: 
En raison de Ja particularite du droit des brevets, il n' est pas possible 

d 'appliquer sans restrictions ni reserves les consequences de la regle de 
l'ar t. 20, al. 1, CO; il est indisp ensable de deroger au prineipe selon lequel 
la nullite d 'un contrat produit ses effets ex tune. En effet , si le brevet declare 
nul doit bien, vu la nature juridique de la nullite, etre tenu pour n'avoir 
jamais existe, il n 'en reste pas moins que sa delivrance par l 'Etat et l 'exis
tence apparentc que cette delivrance lui a donnee, ont engendre certains 
effets, qu 'il n' est pas possible d'ignorer. T ant et aussi longtemps que le 
brevet est r este ina ttaque, le licencie, en effet, a pu beneficier de facto d 'une 
situation privilegiee identique a celle que lui aurait proeuree un brevet 
valable. II a pu fabriquer et vendre l 'objet couvert par le brevet sans etre 
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gene pa r les concurrcnts qui n'eta ient pas au benefice d'unc licence; ses 
acheteurs, par ailleurs, lui ont paye un prix proportionnellement plus 
eleve pour sa marchandise. En meme temps il a pu profiter de l' absencc d e 
toute exploitation personnelle par 1c titulairc du brevet. 

Le Tribunal federal est d'avis qu e l'equite commande de tcnir compte 
d e ces circonstances; il es time que, quand bien meme le brevet es t ensuitc 
declare nul, il faut reconnaitre au donneur d e licence un droit aux rede
vances pour le passe, et cela, que le licencie ait ou n'ait pas exploite l'«in
vention». 

Ce qui est decisif, a ses yeux, c'est que pendant une periode donnec Je 
licencie pouvait exploiter Je brevet sans etre trouble dans sa possession. 

Selon l' arret Solca, la nullite du contrat de licence ne saurait clone etre 
admise dans toutes ses consequenccs, et c'est dans le meme sens qu'il a ete 
juge que la nullite d'un brevet n 'entrainait pas la nullite de Ja vente de ce 
brevet ( arret Eberhard c. Jucker, 16 juin 1932, RO 5 7 II 403, JT 1932 I 155). 

Le Tribunal federal constate que la doctrine dominante, en Suisse, en 
Allemagne, en France et en Autriche partage la meme opinion: l' idee de 
principe que, si Je brevet es t declare nul, les royautes payees ne peuvent pas 
etre repetees, et que celles restant a payer peuvent encore etre recla
mces, n' est plus serieuscment conteste par personne, le fait que le licencie 
ait ou n' ai t pas utilise l' «invention » important peu. On trouve simplement 
certaincs divergenees dans lcs motifs. 

Cela dit, dans quelle mcsure les royautes doivent-elles alors etre acquit
tees? 

II faut, selon l' arret Solca, que Je Jicencie paie lcs rcdevanees pour le 
temps pendant lequel il a pu ou aurait pu effectivement jouir du brevct 
d'une fai;:on absoJue. Autremcnt dit , son obligation doit courir jusqu'au 
moment Oll pour la premiere fois la nullite du brevet pouvait etre serieuse
ment envisagee. 

En l' cspecejugee dans l'arret Solco c'est environ six mois avant l' expira
tion de son contrat que le Jicencie s'etait r endu compte que Je brevet pou
vait etre nul. Des ce moment-la, dit l'arret, le licencie ne pouvait plus 
decemment se prevaloir de ce brevet envers la clientele. C'est par conse
quent a pa rtir de ce moment-la quc son obligation de payer les royautes 
devait prendre fin. 

Cett jurisprudence a ete confirmee et precisee dans l' arret Hyss C. 

Dalzinden et Da/zinden et Co, du 1 7 fevrier 1959, RO 85 II 38, JT 1959 I 592. 
Les faits etaient lcs suivants: 1c demandeur \,Vyss, titulairc d e plusieurs 

brevets concernant un apparei l electro-menager, avait accorde une licen ~e 
exclusive de fabrication a Dahinden et Dahinden et Cie. Par Ja suite, les 
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breve ts furent declares nuls. Lc d emandeur n' en persista pas moins a 
reclamer ses royautes. Lajuridiction cantonale r ej eta son action. Tout en 
adm ettant que, sous certaines conditions, le droit aux royautes p eut subsis
ter, au moins partiellem ent, m algre Ja nullite du brevet, elle estima qu e tel 
n'etait pas le cas en l'espece ; elle retenait a cet egard deux moyens : Je 
premier consistait a dire que, si les dffendeurs avaient connu la nullite des 
brevets, ils se seraien t abstenus de passer le contrat de licence, le second, 
qu'ils n' avaient, en fait, j am ais exploite les brevets. Le donneur de licence 
saisit le Tribunal federal, qui admit son r ecours et r envoya la cause aux 
premiers juges par ]es motifs suivants: 

La nullite d'un brevet - l'arret Solca l'avait deja dit - n e supprime pas 
necessairement le droit aux royautes echues, l'existence apparente du 
brevet ayant incontestablement produit certaines consequences de fait, 
clont il est impossible de faire abstraction. En effet, aussi longtemps que 
le brevet n' a pas ete a ttaque, le licencie a b eneficie d e la m em e situation 
privilegiee que s'il avait ete valable. L' equite commande de tenir comp te 
de cette circonstance. 

C'est le cas - ajoute l'arret Wyss -, non seulement quand les parties ont 
envisage la possibilite que le brevet füt nul, ou ont accepte cette eventualite, 
ou n'y ont simplem ent j am ais pense, mais aussi quand, au contraire, ellcs 
avaient presume que le brevet etait valablc, car dans ce cas aussi le licencie 
a pu fabriquer et vendre l'obj et couvert par le brevet saus etrc inquiete par 
les concurrents qui n 'etaient pas au benefice d'une licence. 

Quant au fait qu' en l'occurrcnce les licencies n'ont pas exploite les 
brevets, il n' est pas davantage decisif, d eclare l' arret Hy ss. En effet, dit-il, 
il ne faut pas oublier qu'aussi longtemps que la licence existait en fait, Je 
d emandeur s' est lui-meme abstenu d' exploiter ses pretendues inventions. 
Au surplus, comme une licence exclusive entraine generalem ent pour le 
licencie l'obligation d'exploiter, notamment lorsque, comme en l' espece, 
lcs redevances sont fixees d'apres le nombre des pieces fabriquees ou ven
dues, les dffendeurs n e p euvent se prevaloir du fait qu 'ils n'ont pas cx
ploite les brevets; par leur carence, ils ont au contraire viole leurs obliga
tions contractuelles, et il est normal qu'ils repondent en principe du pre
judice qu'ils ont cause au demandeur. 

Les dffendeurs ne demeuren t tou tefois tenus de payer des royautes que 
pour Ja periode ou ils ont pu librem ent utiliser les pretendus brevets et ou 
on pouvait equitablem ent exiger d' eux cette exploita tion. 

On retrouve ici un principe d eja pose dans l' arret Solca. 
Quant au montant des redevances dues, il faut - dit l'arret Wyss - se 

fonder sur les avantages economiques que la licence a pu procurer au 
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licencie. Bien entendu, si l'on est par exemple en presence d'un brevet qui 
n' etait pas susceptible d'une exploitation industrielle, le licencie ne saurait 
etre tenu a des dommages-interets. 

Enfin, precise-t-il, il es t equitable d'admettre qu' a partir du moment en 
tout cas ou le licencie pouvait serieusement envisager la nullite du brevet, 
ses obligations devenaient caduques. C'est, ici encore, la confirmation d'un 
principe enonce dans l' arret Solcd„ 

L'evocation des quelques d ecisionsjurispruclentielles que nous venons de 
rela ter succinctement aura suffi, pensons-nous, pour illustrer l'originalite 
du contrat de licence de brevet, originalite insoup<;onnable pour le profane 
qui se bornerait a consulter la loi, mais qui est bien connue des praticiens de 
la propriete industrielle. 



Einige Betrachtungen zum neuen 
indischen Patentgesetz 

E,JUCKER UND B.A. YORKE, BASE L 

Einleitung 

Ende August 1970 verabschied ete das indische Parlam ent in einer 
dramatischen, stark emotionell gefärbten Sondersitzung den seit Oktober 
1965 hängigen Entwurf für ein neues Patentgesetz, das in Kraft treten 
wird, sobald die Ausführungsverordnung bereinigt und erlassen ist . In 
Anbetracht der wachsenden wirtschaftlichen Bedeutung Indiens und 
seines Einflusses auf andere Länder der Dritten Welt dürfte es von allge
meinem Interesse sein, dieses neue Patentgesetz zu analysieren, das nicht 
nur in seiner Gesamtheit ein absolutes Novum auf dem G ebiet des gewerb
lichen Rechtsschutzes d arstellt, sondern auch eine völlig neue, ungewisse 
Lage hinsichtlich des Patentschutzes einiger Erfindungskategorien ge
schaffen hat. Die Vorgeschichte des neuen Patentgesetzes war ungewöhn
lich bewegt, da sowohl in Indien selbst wie auch aus dem Ausland wäh
rend J ahren auf das heftigste gegen eine Gesetzgebung protestiert wurde, 
die als Musterbeispiel für eine versteckte Abschaffung von fundamentalen 
Rechten bestimmter Erfinderkategorien gelten kann, wobei unklare und 
zum T eil einander widersprechende Formulierungen dazu dienen sollen, 
den Schein eines « modernen» Patentgesetzes zu wahren. 

Nach dieser vielleicht etwas harten, aber den T a tsachen leider ent
sprechenden Einleitung wollen wir zunächst die R echtslage vor dem neuen 
Patentgesetz sowie dessen Vorgeschichte kurz rekapitulieren, danach be
sonders drastische Bestimmungen des neuen Gesetzes behandeln und 
schließlich die praktischen Auswirkungen dieser Bestimmungen darlegen. 
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Die Lage vor dem neuen Gesetz 

Die indische Patentgesetzgebung geht auf das Jahr 1856 zurück, als der 
«Act for granting Exclusive Privileges to Inventors » erlassen wurde. 
Verschiedene Formfehler führten indessen schon 1857 zur Aufhebung 
dieses Patentgesetzes, und die Wiederinkraftsetzung einzelner seiner Para
graphen 1859 führte schließlich zur Etablierung einer Grundlage für den 
Schutz des gewerblichen Eigentums. 1872 wurde eine Ausweitung dieses 
Schutzes für notwendig erachtet und ein neues Gesetz, der « Patents and 
Designs Protection Act » erlassen. 1883 folgte ein Nachtrags-Gesetz und 
1888 wurden die drei Gesetze aus denJ ahren 1859, 1872 und 1883 schließ
lich zu einem einzigen Text vereinigt. Die eingehende Revision und 
Modernisierung dieses Gesetzes durch den « Indian Patents and Design 
Act » 1911 lehnte sich eng an das damalige britische Patentgesetz an. 
Danach folgten noch einige Revisionen, die wichtigste 1952 mit der An
passung der Zwangslizenzbestimmungen an das neue britische Patent
gesetz. 

Vorgeschichte des neuen Patentgesetzes 

1949 setzte die Regierung des gerade unabhängig gewordenen Indiens 
ein« Patents Enquiry Committee » zur Untersuchung der bisherigen Aus
wirkungen des Patentsystems auf Forschungstätigkeit und Entwicklung 
der Industrie ein. Das Komitee kam zum Schluß, «the Indian patent 
system has failed in its main purpose, namely, to stimulate inventions 
among Indians and to encourage the development and exploitation of new 
inventions for industrial purposes in the country so as to secure the benefits 
thereof to the largest section of the public. » Daß das Erreichen dieser 
Ziele primär von ganz anderen Faktoren, wie Bildungsstand einer Nation, 
Infrastruktur, Kapitalinvestitionen u. a. m. abhängt, ließ die Kommission 
völlig außer acht und gab alle Schuld schlicht und einfach dem Patent
system. 

Aber weder dieser Kommissionsbericht noch der wesentlich ausge
wogenere Vorschlag des Richters Rajagopala Ayyangar zur Reform des 
Patentgesetzes 1959 hatten direkte praktische Auswirkungen. Es ver
gingen noch mehrere Jahre, bis es einigen Politikern des Landes - ange
regt durch die weltweite Publizität der Kefauver-Hearings - opportun er
schien, die alte Diskussion aufleben zu lassen und die Abschaffung des 
Patentschutzes, vorab für Heilmittel, zu fordern. Wie auch anderswo, 
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fand dieses Postulat im ungeeinten, von Mißernten und Naturkatastro
phen heimgesuchten Indien weiten Widerhall und zahlreiche Anhänger. 
Auch in der Tagespresse erschienen immer häufiger unsachliche und 
tendenziös gefärbte Artikel, meist auf Veranlassung lokaler Hersteller und 
Importeure, die sich von einer Schwächung oder Abschaffung des Patent
schutzes höhere Profite versprachen. 

Die Regierung sah sich daher aus politischen Gründen genötigt, einer 
R evision des Patents and Design Act im Prinzip zuzustimmen. Ein erster 
Entwurfwurde 1964 veröffentlicht, im Oktober 1965 in etwas abgeänder
ter Form dem Unterhaus vorgelegt und an eine Sonderkommission über
wiesen. Es dauerte dann noch volle 5 Jahre, bis das Parlament plötzlich 
einer inzwischen mehrfach geänderten Fassung zustimmte. Dies geschah 
vor allem unter dem Druck einer manipulierten öffentlichen Meinung, 
die durch übertriebene Zeitungsberichte über aus dem Zusammenhang 
gerissene Zeugenaussagen vor einem Untersuchungsausschuß des US
Senates aufgebracht worden war. 

Wichtigste Bestimmungen des neuen indischen Patentgesetzes 

1. Das neue indische Patentgesetz sieht eine Reduktion der Laufdauer 
von 16 auf 14 Jahre vor; Patente auf Nahrungsmittel, Schädlingsbe
kämpfungsmittel und Medikamente, inklusive Zwischenprodukte haben 
jedoch eine Laufdauer von nur 7 Jahren ab Anmeldung der «complete 
specification » oder von 5 Jahren vom Erteilungsdatum an, je nachdem, 
welche Dauer die kürzere ist (Paragraph 53). 

2. Im Paragraph 47 wird das Recht der Regierung, patentierte Erfin
dungen für ihre Zwecke zu verwenden, festgelegt. Im allgemeinen erfolgt 
diese Verwertung gegen Entschädigung; im Falle von Nahrungsmitteln, 
Schädlingsbekämpfungsmitteln und Medikamenten sowie von Zwischen
produkten zu deren Herstellung fällt eine Kompensation weg, und die 
breite Auslegung des Begriffes «für Regierungszwecke» umfaßt auch die 
Belieferung von staatlichen Verteilungsorganisationen und Spitälern. 
Diese Bestimmung hat viele Diskussionen ausgelöst, vor allem über die 
Frage ihrer Verfassungswidrigkeit. 

3. Die Paragraphen 82- 98 enthalten eine Reihe komplexer und schwer 
zu entwirrender Bestimmungen über Zwangslizenzen, mit zahlreichen 
«Gummibegriffen» wie z.B. «vernünftige» Bedürfnisse der Öffentlich
keit und «vernünftige» Preise. Diese Bestimmungen gehen sogar so weit 
(Paragraph 93), daß der Direktor des Patentamtes das R echt hat, den 
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Patentinhaber selbst an der Verwertung seiner Erfindung zu hindern! 
Von besonderem Interesse sind auch die Paragraphen 87 und 88, wonach 
jedermann in Indien das Recht hat, Patente für chemische Erfindungen 
unmittelbar nach Patenterteilung und bedingungslos zu verwerten 
(Zwangslizenz). Bei Patenten auf Nahrungsmittel, Schäcllingsbekämp
fungsmittel, Arzneimittel und deren Zwischenprodukte darf die Ent
schädigung für diese Zwangslizenzen höchstens 4 % des Nettoerlöses der 
Bulk-Ware betragen (Paragraph 88 [5] ), wovon nach Abzug der Steuern 
ganze 2 % verbleiben! 

4. Die Paragraphen 99 und 103 regeln die Verwertung von Erfindungen 
durch die Regierung, wobei für die oben genannte Gruppe der Nahrungs
mittel, Schädlingsbekämpfungsmittel und Arzneimittel auch hier wieder 
4% die obere Grenze der Entschädigung ist (Paragraph 100 [3]). 

5. Schutzfähige Erfindungen (Paragraphen 3-5 und 48): Ähnlich wie 
in anderen Staaten sind gewisse Erfindungstypen vom Patentschutz über
haupt ausgeschlossen. Nahrungsmittel, Arzneimittel sowie alle auf chemi
schem w·ege hergestellten Substanzen, inklusive Legierungen, optische 
Gläser, Halbleiter und intermetallische Verbindungen, sind nicht patent
fähig, nur die V erfahren zu ihrer Herstellung. Auch die Rechtsinstitute 
des derivierten Stoffschutzes und der Beweislastumkehr fehlen. 

Praktische Auswirkungen des neuen Patentgesetzes 

Vor kurzem sind nun die Ausführungsbestimmungen veröffentlicht 
worden und liegen den interessierten Kreisen zur Stellungnahme vor. Es 
ist anzunehmen, daß das Patentgesetz etwa bis Mitte 1972 in R echtskraft 
erwächst. Welches werden dann die Konsequenzen d er oben geschilderten 
Paragraphen für den Patentinhaber sein? 

Betrachten wir zunächst einmal die enorm kurze Laufdauer von Paten
ten für Nahrungsmittel, Schädlingsbekämpfungsmittel und Arzneimittel. 
Es ist bekannt, daß die Entwicklung eines neuen H eilmittels in den selten
sten Fällen vor 6-8 Jahren ab Patentanmeldung abgeschlossen werden 
kann. D er Grund für diese lange Entwicklungszeit liegt einmal in den er
höhten Anforderungen hinsichtlich der Wirksamkeit und Unschädlichkeit 
neuer Arzneimittel, die jahrelang pharmakologisch, toxikologisch und 
klinisch geprüft werden müssen, bevor sie in die Therapie eingeführt wer
den dürfen. Zu diesen bei neuen H eilmitteln absolut notwendigen Prü
fungen und Untersuchungen kommt noch ein kompliziertes bürokratisches 
Zulassungsverfahren, das weitere Jahre beanspruchen kann. Es wird 
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deshalb in den meisten Fällen nicht möglich sein, m Indien ein neues 
Arzneimittel vor Ablauf des betreffenden Patentes in den Handel zu 
bringen, so daß effektive La ufdauer eines Patentes gleich Null sein wird. 

Sollte es aber ausnahmsweise gelingen, ein neues Diätetikum, Schäd
lingsbekämpfungsmittel oder Heilmittel in den Handel zu bringen, bevor 
das entsprechende Patent abgelaufen ist, wird sich der Patentinhaber 
Konkurrenten gegenübersehen, die aufgrund der automatischen Zwangs
lizenzen dasselbe Präparat herstellen und vertreiben, und dem Patent
inhaber nur eine praktisch zu vernachlässigende Entschädigung von 4 % 
auf den Fabrikationspreis der Kiloware zu zahlen haben. Diese Kon
kurrenten hatten weder Forschungs- noch Entwicklungskosten zu investie
ren und sind dadurch in der Lage, ihre Preise auf einer wesentlich niedri
geren Basis zu berechnen, als dies dem Originalhersteller möglich ist. Bei 
so verzerrten ,vettbewerbsbcdingungcn wird der Originalhersteller unter
liegen müssen. 

·was dann schließlich noch an «Rechten» des Patentinhabers und 
Erfinders verbleibt, kann die R egierung entschädigungslos verwerten oder 
verwerten lassen, z.B. durch Produktion in den staatlichen Fabrikations
stätten wie der IDPL (Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited), und 
Verteilung der dort hergestellten Medikamente über staatliche Organi
sationen oder Spitäler. Dies bedeutet praktisch eine kompensationslose 
Enteignung des rechtmässigen Erfinders. 

Schließlich sind noch einige Überlegungen hinsichtlich der Schutz
form auf dem Sektor Nahrungsmittel, Schädlingsbekämpfungsmittel und 
Heilmittel anzustellen. Ein V crfahrensschutz ohne derivierten Stoffschutz 
und ohne Beweislastumkehr gibt praktisch keine H andhabe, Patentver
letzungen durch Importe, z.B. aus dem für H eilmittel patentfreien I talicn, 
zu verfolgen. Diese Regelung ist insofern sehr merkwürdig, als bei der 
Diskussion des Gesetzentwurfes die Förderung der Arzneimittelherstellung 
im Lande selbst eine zentrale R olle gespielt hat. Es ist deshalb unver
ständlich, warum bei Importen patentierter ,virksubstanzen und Diätetika 
durch Dritte der Patentinhaber nicht zumindest entschädigt werden muß. 

Zusammenfassung 

Das neue indische Patentgesetz ist ein heterogenes Agglomerat, das 
einerseits den Eindruck einer modernen R egelung des Erfindungsschutzes 
zu erwecken versucht, andererseits aber durch einzelne Paragraphen 
diesen Schutz wieder stark einschränkt und für wichtige Forschungsge-
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biete - chemische Produkte und vor allem Arzneimittel, Schädlingsbe
kämpfungsmittel und Diätetika - praktisch aufhebt. 

D er Nachahmung, ohne oder gegen nur nominelle Entschädigung, vor 
allem durch Importe, sind Tür und T or geöffn et. Die erste praktische 
Folge davon war, daß in der kurzen Zeit seit Publizierung des neuen 
Patentgesetzes die Zahl der Pa tentanmeldungen auf dem pharmazeuti
schen und auch auf dem chemisch en Sektor stark zurückgegangen ist. 
Eine weitere, vor allem für Indien selbst b esonders bedauerliche Folge 
wird - mangels Schutz gegenüber Importen - eine Stagnation der 
nationalen Forschung und - wegen der praktisch entschädigungslosen 
Enteignung geistigen Eigentums - der ausländischen Investitionen sein, 
ohne daß Preisreduktionen für den Verbraucher erzielt werden können. 
Das Beispiel Italiens und auch Kanadas hat nämlich zur Genüge gezeigt, 
daß a la longue von einer Schwächung oder Abschaffung des Patent
schutzes immer nur die Nachahmer, nie ab er die Endverbraucherprofi
tieren und die nationale Forschung auf dem betreffenden Gebiet auf 
Jahrzehnte hinaus gelähmt wird. 



Schweizerische Rechtsprechung 

THOMAS RÜEDE, ZÜRICH 

(Mitarbeiter jAQ,UES GuYET, Geneve) 

I. Patentrecht 

PatG Art.1 Abs. l 

Für die Beurteilung der Erfindungshöhe ist das dem beanspruchten Eijindungs
gegenstand zugrundeliegende Problem und dessen Lösung gesamthaft in Betracht 
zu ziehen. 

Le niveau inventif doit etre apprecie en tenant campte de l' ensemble forme par 
l' enonce du probleme souleve par l'invention revendiquee et par sa solution. 

PMMBL 1971 I 26, Entscheid der II. Beschwerdeabteilung des Eidge
nössischen Amtes für geistiges Eigentum vom 3. Juli 1970 i. S. Virola 
gegen Fontanaz. 

Pour juger de la presence ou d e l' absence d 'idee creatrice, il faut , selon la jurisprudence 
du Tribunal Fed eral, «partant d e l'eta t des connaissances techniques a la date de priori te, 
se demander si l'homme du m etier serait capable de poser et d e r esoudre le problem e dont 
l' inventeur a trouve la solution » (ATF 93 II, p. 514, lignes 4- 8). C 'est donc l'ensemble 
forme par l'enonce du p robleme et sa solution q u'il convient de retenir (voir egalement 
M ATTER, Aktuelle Fragen aus dem Gebiet des Patentrechts, ZSR 1944, p. 26a). Or, dans 
le cas particuli er, !es d eux brevets Baehni et Lip ne font aucune mention du probleme d e 
l'equilibrage d e la virole (dans le brevet Lip, p. 2, colonne dedroite, troisieme alinea, on nie 
m eme l'existence d 'un tel probleme dans le cas de la virole d ecrite). L'un et l'autre n e 
concernent que la construction de la virole et la maniere d'y fixer le spira l. - Bien entendu, 
il eta it neanmoins connu, au moment ou le brevet Lip a ete publie, d 'equilibrer des virales, 
m ais on n'y procedait qu'exceptionnellem ent, et cela au moyen d' une operation supple
menta ire, distincte des autres operations de fabrication. 

Dans Ja demande de brevet litigieuse, l'inventeur s'est fixe comme but d e realiser une 
virole dont la construction soit teile q ue, d 'une par t, le spira l puisse etre introduit dans son 
logement de fa i;:on simple et sure - si possible a l'a ide d'une m achine - e t qu'il puisse 
ensuite etre fixe sans risque de deforma tion par le moyen de fixation, e t que, d'autre part, 
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on obtienne simultanement et sans operation suppl ementaire un ensemble virole-spi ra l 
aussi bien equilibre que possibl e. 

La Section des reeours est d'avis que ni ee but ni sa solu tion, teil e qu' elle es t proposce 
par Ja d emanderesse, ne sont le resultat d'une combina ison, simple et qui tombe sous Je 
sens, d'elem ents connus a u moment du dep6t de la demancl e de brevet. La construetion 
revencliq uee permet de fabr iq uer sans compl ieati ons e t en grande serie un ensemble viro le
spiral equilibre; eile constitue une solu tion, avan tageuse du point de vue technique et du 
point d e vue eeonomique, qui n'etait pas a la portee de tout homme du m etier. La Seetion 
des reeours estime clone que cette construction constitue a u moins un cas limite d ' invention 
breve ta b lc . Or, en cas de doute quant au caractere inventif de l'objct d ' une demande de 
brevet, la Section des recours a, jusq u'i c i, toujours tranche en fave ur du cleposant (voi r 
FBD M 1965 I 32 ) . 

PatG Art.] und Art. 7 

Neuheitsschädlich ist eine Vorver~ffentlichung nur, wenn sie sich mit dem Gegen
stand des Patentes vollständig deckt und somit diesen mit allen seinen J\{erkmalen 
bekannt gemacht hat. 
Technischer Fortschritt ist zu bejahen, wenn ein gewisser Vorteil klar erkennbar ist; 
er braucht nicht wesentlich zu sein . 
E1jindungshöhe dagegen e1fordert eine schöpferische Leistung, die nicht ohne weite
res schon von durchschnittlich gut ausgebildeten Fachleuten in normaler Fortent
wicklung der Technik erbracht werden konnte. 

La nouveauti n' est ditruite par une publication antirieure que si celle-ci couvre 
entierement l' objet du brevet et le fait ainsi connaitre dans toutes ses particularitis. 
ll faul admettre l'existence d'un progres technique lorsqu'un avantage certain 
apparait nettement; celui-ci n' a pas besoin d' eire essentiel . 
En revanche, le niveau inventif implique une activiti creatrice qui n' est pas sans 
autre a La portee d'un homme du mitier possidant une banne format ion moyenne 
campte tenu du developpement normal de la technique. 

Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichtes vom 
1. April 1969 i. S. G. H. AG gegen Z. AG. 

Die K lägerin ist Inhaberin des schweizerischen Patentes Nr. 386 743 mit 
folgendem ( eingeschränktem ) Patentanspruch I: 

« D ose m it einem Rumpf aus nicht cl ampfdichl schließendem Material, die d urch An
bringen von Metallfol ien a n d er Innenseite d es R umpfes und in der Dosenöffnung 
dampfdicht a bgesch lossen ist, und mit einem Einsteckdeckel , welcher mi t einem minde
stens annä hernd zylindrische n Teil in die Dosenöffnung greift, dadurch gekennzeich
net, da ß die Dosenöffnung durch m ehrere trennba re Folienteile a bgeschlossen ist, die 
Tei le einer Absch lu ßmembra n bilden, welche M embranteile durch H a ftreibung m it
eina nder verbunden sind, wobei ein erster ~1embrante il vorgesehen ist, welcher 
kragena rtig über d en Rand des Dosenrumpfes greift und an der Außen- und Innen-
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seite des Dosenrumpfes liegende Teile aufweist, und ein zweiter M embranteil mit einer 
scheibenartigen Partie unterhalb des Einsteckdeckels liegt und mit einem hochstehen
den Flansch den ersten Membranteil zwischen dem mindestens annähernd zylindri
schen Teil des Deckels und dem Dosenrumpf untergreift. » 

Nach der Darstellung der Klägerin haftet der Flansch der Metallfolie bei 
ihren beiden patentgemäßen Modellen durch bloße Reibung in der ·weise 
zwischen dem Kragen und dem Dosenrumpf, daß zwar unter dem Druck, 
den der eingesteckte Deckel auf den Kragen ausübt, ein dampfclichter Ab
schluß entsteht, aber die Metallfolie nach dem Öffnen der Dose durch 
bloßen Druck gegen unten unbeschädigt entfernt werden kann. Darin, daß 
diese Folie ohne Beschädigung leicht weggenommen werden kann, soll der 
technische Fortschritt liegen. Früher wurden die den dampfclichten Ab
schluß bildenden Folien fest mit dem Dosenrumpfverbunden und mußten 
zur Freilegung des eingefüllten Gutes herausgebrochen, weggerissen oder 
weggeschnitten werden, wobei Metallsplitter in das Einfüllgut fallen und 
unschöne Riß- oder Schnittstellen entstehen konnten, die leicht Ver
letzungen verursachten. 

Die Beklagte stellt Dosen her, deren dampfclichter Abschluß mit jenem 
des < Ovomaltine >-Modelles der Klägerin übereinstimmt. Sie liefert solche 
Dosen, die zur V erpackung der von der Mi gros vertriebenen Erzeugnisse 
< Eimalzin > und < Vitalzin > benützt werden. 

Die Klägerin erhob deshalb Patentverletzungsklage beim Handelsge
richt des Kantons Bern. Dieses holte über die technischen Fragen von 
Francis J aberg, Ingenieur-Techniker HTL und Adjunkt des Eidgenössi
schen Amtes für geistiges Eigentum, ein schriftliches Gutachten und später 
zwei Ergänzungsgutachten ein. Auf dieser Grundlage hieß das Handels
gericht die Patentverletzungsklage gut. 

Die Beklagte hat die Berufung erklärt. Das Bundesgericht hat deren Nich
tigkei tseinrede, soweit sie sich auf mangelnde Erfindungshöhe stützte, ge
schützt und die Klage abgewiesen, wobei u . a. folgende Erwägungen ange
stellt wurden: 

2. Die Beklagte bestreitet die Neuheit der Erfindung unter Hinweis auf zwei von den 
V ereinigten Staaten von Amerika ausgestellte Patente. 

a) Das eine Patent, Nr. 1213648, wurde am 23.Januar 1917 d em Erfinder Hulbert 
erteilt. Es betrifft einen Verschluß für Papierdosen. Er wird gebildet, indem man eine 
Scheibe aus Papier oder anderem Material mit rechtwinklig nach oben gerichtetem 
Flansch in die Dosenöffnung einführt, den oberen Rand des Dosenrumpfes nach innen 
und unten über den Flansch biegt, die so aufeinandergelegten drei Schichten mit einer 
ringförmigen Rinne versieht und schließlich einen flachen D eckel aus Papier oder ande
rem Material in die Rinne drückt, so daß der Flansch d er darunter li egenden Scheibe 
zwischen dem Dosenrumpf und dessen umgebogenen Rand eingeklemmt wird. 
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Diese Erfindung deckt sich nicht vollständig mit dem Gegenstand d es Patentes der 
Klägerin. Sie wi ll insbesondere nicht einen dampfdichten Abschluß erreichen, sie weist 
keine Membranteile auf, besonders ke inen vom Dosenrumpf verschiedenen Membran
kragen, und sie verlangt nicht, daß d er Einsteckdeckel einen mindestens annähernd 
zylindrischen Teil besitze. Auf diese Unterschiede hat schon der vorinstanzliche Begut
achter hingewiesen, und das H andelsgericht hat sich ihm angeschlossen. Die Beklagte gibt 
die Unterschiede im wesentlichen ebenfalls zu, d esgleichen das Privatgutachten Bovard. 
Die Neuheit der Erfindung der Klägerin ist daher durch das Hulbert-Patent nicht wider
legt. Dieses stände der Neuheit nur im Wege, wenn es die Erfindung der Klägerin mit a llen 
ihren Merkmalen bekanntgegeben hätte. 

b ) Das andere der Neuheit angeblich entgegenstehende US-Patent, Nr. 1067237, 
wurde am 15. Juli 1913 d em Erfinder Brandt ertei lt. Es betrifft eine Milchflasche. Deren 
Boden besteht aus einer Papiersch eibe mit nach unten gerichtetem Flansch, der zwischen 
d er Flaschenwand und dem nach oben gebogenen unteren T eil dieser Wand liegt. Eine 
zweite Papierscheibe, mit oder ohne Flansch versehen, drückt gegen den nach oben ge
bogenen Wandteil und klemmt damit den Flansch des Flaschenbodens ein. 

Es liegt auf der Hand, daß auch diese Erfindung nicht alle M erkmale der im n euen 
Patentanspruch I der Klägerin umschriebenen Dose aufweist. Auch hier fehlen die einer 
dampfdichten Abschließung dienenden und aus zwei T eilen bestehenden Membrane und 
der mindestens annähernd zylindrische Teil des Einsteckdeckels. Zudem ist der Boden
verschluß nicht dazu bestimmt, geöffnet zu werden, um den Inhalt der Flasche freizu
legen . In diesem Sinne äußert sich auch der erstinstanzliche Begutachter. Die Beklagte 
versucht die erwähnten Unterschiede nicht zu widerlegen. Sie stellt sie nur als unwesent
lich hin. Hierin kann ihr aber nicht beigepflichtet werden, da die zwei Membranteile ge
mäß Patent der Klägerin wesentliche Merkmale der umstrittenen Erfindung sind. 

3. Die Beklagte spricht der Erfindung der Klägerin einen technischen Fortschritt ab, 
weil die patentierte Dose, wie schon j ene nach dem Hulbert-Patent (US-Patent Nr. 
121 3 648) kaum mehr dampf dicht verschlossen sei, wenn die Folienteile aus verschie
denen, auch steifen Materialien beständen und der Einsteckdeckel den Flansch der Ab
schlußmembrane zwischen dem Dosenrumpf und dem Kragen nicht festklemme. Ferner 
macht sie geltend, der technische Fortschritt sei auch durch das US-Patent Nr. 2 428 354 
widerlegt. 

Ob die Klägerin mit ihrer Erfindung einen technischen Fortschritt erzielt hat, beurteilt 
sich nach dem Stand, den die Technik in der Herstellung dampfdichter Dosen am 7. 
J anuar 1959 erreicht hatte. 

Damals kannte man schon seit langem Dosen, die unter dem D eckel eine fest mit dem 
Rumpf verbundene Metall folie aufwiesen, die eingedrückt, weggerissen oder wegge
schnitten werden mußte, um den Inhalt d er Dose freizulegen. Beim Gegenstand des 
Patentes der Klägerin wird die scheibenförrnige Abschlußmembranc mit Flansch nicht 
fest mit dem Rumpf der Dose verbunden, sondern nur vom kragenartigen Membran teil 
und dem gegen diesen drückenden mindestens annähernd zylindrischen Teil des Einsteck
d eckels festgehalten. Diese Art des Abschlusses hat den Vorteil, daß die Abschlußmem
brane nach dem Entfernen d es D eckels unbeschädigt nach unten gedrückt und wegge
nommen werden kann, wodurch unschöne und leicht zu V erletzungen führend Riß- oder 
Schnittstellen vermieden werden und auch keine Foliensplitter in das eingefüllte Gut ge
langen. Im Vergleich zu den erwähnten vorbekannten Folien weist daher die Erfindung 
der Klägerin einen technischen Fortschritt auf. Er besteht selbst dann, wenn der Kragen 
gemäß Streitpatent etwas dicker ist und aus anderem Material besteht, als die scheiben-
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förmi ge M embrane m it Flansch . Er wird in diesem Falle nicht durch ungenügende Dichte 
des Abschlusses a ufgehoben, denn wie bereits ausgeführt wurde, ist die Dose auch in 
diesem Fa lle dampfclicht abgeschlossen . 

Der erwähnte techni sche Fortschritt wird durch das Hulbert-Pa tent nicht widerlegt, 
denn die Hulbert-Dose erheb t nich t Anspruch darauf, da mpfclicht zu sein. 

Dagegen ist fraglich, ob d ie Erfindung der Klägerin gegenüber d em d urch das U S
Pa tent Nr. 2 428 354 offenbarten Stand der Technik einen Fortschritt erzielt habe. Dieses 
Pa tent wurde dem Er finder Bloom am 7. Oktober 194 7 erteil t. Es betrifft einen auf brech
ba ren Verschluß für Dosen und andere Beh älter. v\l ie sich aus der Pa tentschrift und den 
Ausführun gen des vorins tanzlichcn Begutachters ergib t, ist di e Abschlußmembrane im 
umgebördelten T eil des Dosenrumpfes eingeklemmt und kann nicht aus d ieser Klemm
stelle gleiten . Um den Inhal t der Dose zugänglich zu m achen , muß m an den Boden der 
Abschlußmembrane a usschneiden oder herausbrechen. Die Pa tentschrift (Spalte 3 
Zeilen 38- 40) sag t, d ie Abschlußmembrane könne mit einer K erbe (37) (score line) ver
seh en werden, um das H erausbrechen zu erleichtern. Nach der einleuchtenden Auf
fassung des Gutach ters sollte bei geeigneter Tiefe der K erbe der Inhalt der Dose zugäng
lich gemacht werden können, ohne daß Foliensplitter in denselben gelangen. Das spli tter
freie En tfernen des Bodens einer Abschlußmembrane war also schon bekannt. Auch muß 
schon di e K erbe in der Abschlußmembrane d er Bloom-Dose das Zurückbleiben un
schöner Riß - oder Schnittstellen verhütet haben. Der von der K lägerin erzielte technische 
Fortschri tt ka nn d eshalb höchstens darin gesehen werd en , daß der am Rumpf zurück
bleibende M embranteil (Kragen) bei der Dose der K lägerin gegen unten geri chtet ist und 
sich an d en Rumpf anschmiegt, während er bei der Bloom-Dose mit der ringförmi gen 
Furche (28) (annular groove), längs der di e K erbe verli ef und der M embranboden ausge
brochen wurde, in den Raum der Dose hineinragt. Wegen dieses U nterschiedes läuft m an 
weniger Gefahr, sich am M embrankragen d er Dose der Klägerin zu verle tzen als am 
M embra nrest der Bloom-Dose. Da die R echtsprechung d es Bundesgerich tes nur verlangt, 
daß der technische Fortschritt kla r erkennbar, nicht auch, daß er wesentlich sei (BGE 85 
II 140 Erw. bb), ist der patentierten Dose ein gewisser V orteil zuzusprechen , der zur Be
j ahung des technischen Fortschrittes genügt. 

4. a ) E ine patentierte Lösung weist Erfi ndungshöhe nicht schon dann auf, wenn sie neu 
ist und einen technischen Fortschritt bring t. Die Erfindungshöhe hängt d avon a b, welcher 
Grad schöpferischer T ä tigkeit nötig war, u m m it Hilfe der technischen Erkenntnisse, über 
welche die M enschheit am Anmeldungstage verfügte, die n eue Lösung find en zu können 
(BGE 92 II 52). Sie erfo rdert eine schöpferische Leistung, die nich t ohne weiteres schon 
von durchschnittlich gute ausgebildeten Fachleuten in normaler Fortentwicklung der am 
Tage der Patentanmeldung bekannt gewesenen T echnik erbracht werden konnte 
(BGE 74 II 140, 81 II 298, 82 II 251, 85 II 138, 513, 89 II 109, 167, 92 II 51 , 290, 93 II 512 
Erw. 4). 

b) Das H a ndelsgeri cht setzt sich mit dem Stand, den die Technik am 7. Januar 1959 
erreich t hatte, nicht selber auseina nd er, sondern bemerkt nur, der Gutachter habe sie 
geprüft und sei zum Schluß gekommen , der Fachmann habe ni ch t ohne weiteres auf den 
Gedanken kommen können, gewisse konstruktive Merkma le der Verschlüsse d er ent
gegengehaltenen US-Patentschri ften so mi teinander zu vereinigen, daß die Dosenöffnung 
ohne Gewaltanwendung freigelegt werden könne. Es erklärt, sich dieser Au ffassung anzu 
schließen , und füg t bei, j ahrzehntelang hä tten bei den Dosenverschlüssen d ie Verschluß
stellen a ufgeschnit ten oder aufgerissen werden müssen ; in der Verp ackungsi ndustrie sei 
eine große Zahl von Fachleuten ständig m it Verbesserung besch äftigt ; trotz der verschie-
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denen vor bekannten Merkmale sei niemand auf die Lösung des Streitpatentes gekommen; 
die entgegengehaltenen US-Patentschriften hätten auch nie zu dieser Lösung geführt. 

Wie im folgenden dargetan wird, genügt diese Begründung selbst in Verbindung mit 
den Ausführungen d es Begutachters nicht, um die Erfindungshöhe zu bejahen. 

c) Membrane aus M etallfolie, die man zwischen dem Deckel kaschierter Dosen und 
dem eingefüllten Gute anbrachte, um e inen dampf dichten Abschluß zu erzielen, waren 
schon lange bekannt. D er Klägerin stellte sich nur das Problem, die Abschlußmembrane 
nicht fest mit dem Doscnrumpfzu verbinden, damit sie weder herausgeschnitten, noch 
h erausgerissen, noch nach der im Bloom-Patent bekanntgegebenen T echnik mit einer das 
Herausbrechen erleichternden K erbe versehen werden müsse. 

Bei der Dose, welche die Klägerin patenti eren ließ, wird dieses Problem dadurch ge
löst, daß die Abschlußmembrane mit einem nach oben gerichteten Flansch versehen ist, 
der durch Haftreibung von einem über den Dosenrand gestülpten M embrankragen ge
halten und zwischen diesem und dem Dosenrumpf eingeklemmt wird, wenn man den mit 
einem mindestens annähernd zylindrischen Teil versehenen Einsteckdeckel auf die Dose 
setzt. 

Diese Lösung muß sich jedem durchschnittlich a usgebildeten Fachmann der Ver
packungsindustrie a uf Grund der technischen Erkenntnisse, über die m an am 7. Januar 
1959 verfügte, aufgedrängt haben. Aus d er Hulbert-Patentschrift (US-Patent Nr. 
1213 648) war zu ersehen, daß man eine Scheibe aus irgendwelchem Material mit recht
winklig nach oben gerichtetem Flansch durch d en über den Flansch heruntergebogenen 
Dosenrand fes tha lten und mittels eines über d er Scheibe angebrachten D eckels fest
klemmen kann. Die gleiche Lehre wurde schon vom Brandt-Patent (US-Patent Nr. 
1067237) vermittelt, allerdings nicht für einen Dosenverschluß, sondern für den Boden 
einer Milchflasche. Die Klägerin hat das Problem des Festhaltens der scheibenförmigen 
Membrane mit Flansch gleich gelöst, mit d em Unterschiede, daß sie nicht den Dosenrand 
über d en Flansch h eruntergebogen, sondern einen Membrankragen auf den Dosenrand 
über den Flansch gesetzt hat. Darin lag keine schöpferische Leistung, die nicht jeder 
durchschnittlich ausgebildete Fachmann ohne weiteres auch vollbringen konnte. Wenn 
man nicht den Dosenrand herunterbiegen wollte, mußte es sich aufdrängen, einen 
M embrankragen anzubringen, denn ein solcher dient der erstrebten Abdichtung gegen 
Dampf. 

Auch die Form des Einsteckdeckels ist im Lichte d er vorbckannten T echnik nicht er
finderisch, was die Klägerin denn auch nicht behauptet. Der neue Hauptanspruch I des 
Patentes der Klägerin verlangt vom Einsteckdeckel nur, daß er einen mindestens an
nähernd zylindrischen Teil aufweise, der in die Dosenöffnung greift. Das Patent sagt nicht, 
wie dieser Teil des D eckels im übrigen beschaffen sein müsse. E r entsteht z.B. dadurch, 
daß man die D eckelscheibe mit einem rechtwinkligen Flansch versieht. Das ist denn auch 
die Lösung, w elche di e Klägerin b ei den von ihr zu den Akten gegebenen Dosen gewählt 
hat. D er Flansch der D eckelscheibe ist nach oben gerichtet. Diese Lösung war indessen 
am 7. Januar 1959 schon seit langem b ekannt. Schon in der Brandt-Patentschrift wurde 
gesagt, di e (unter dem Boden angebrachte) V erschlußscheibe könne einen Flansch auf
weisen, der die Klemmwirkung der Scheibe auf den umgebogenen Teil der Flaschenwand 
erhöhe. Indem die Klägerin fand, der Druck des D eckels auf den M embrankragen könne 
nicht nur durch einen Flansch der Deckelscheibe, sondern ganz a llgemein durch einen in 
die Dosenöffnung greifenden « mindestens annähernd zylindrischen T eil» zweckmäßig 
gestaltet werden, vollbrachte sie nicht eine schöpferische Leistung, die nicht von jedem 
Fachmann mit durchschnittlichen Fähigkeiten , ja sogar von zahlreichen Laien auch voll-
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bracht werden konnte. Daß die in der Brandt-Patentschrift erwähnte Klemmscheibe mit 
Flansch a uf den Boden einer Milchflasche a ufgese tzt wurde, also nicht dazu bestimmt war, 
wieder weggenommen zu werden, ändert nichts. Der Gedanke, eine Scheibe mit F lansch 
oder a llgemein mit einem mind estens annähernd zylindrischen Teil zwecks E rzielung 
einer Klemmwirkung a ls Dosendeckel zu benü tzen, war nicht erfind erisch. Über di e Be
sonderheiten, die der Deckelflansch d er Klägerin in der praktischen Ausführung aufweist, 
nämlich den R and, der das zu tiefe E indringen in di e Dosenöffnung verhindert, und die 
das W egnehmen erleichternde horizonta le Abbiegung, muß sodann bei der Beurteilung 
der E rfindungshöhe schon deshalb hinweggesehen werden, weil di ese Besonderheiten im 
Pa ten tanspruch nich t erwähnt werden. Sie sind übrigens banal. 

d ) Die Gutachten des vorinstanzlichen Sach verständigen entha lten keine T atsachen 
oder Überlegungen, auf Grund d er en die Erfindungshöhe bejaht werd en könnte. 

Das H a uptgutach ten gibt den Stand , den di e Technik am 7. J anuar 1959 erreicht 
hatte, unvollständig wieder, da es ihn nur unter dem G esich tspunkt der US-Patent
schriften Nr. 1982883, Nr. 2128959 und N r. 2428354 betrachtet. 

Das erste Ergänzungsgutachten soda nn würdigt d ie Erfindungshöhe unter dem Ge
sichtspunkt der US-Patentschrift Nr. 1213648 (Hulbert-Patent). Der Begutach te r räumt 
hier ein, der Fachmann könne den Figuren dieser Patentschrift einen Hinweis zur Her
stellung von Dosen mit Haftreibung entnehmen. E r wendet aber ein, dieser Hinweis 
dürfte nur jenen nützen, die sich schon vorher mit dem G edanken befaßt h ätten, eine 
Dose mit ausstoßbaren Verschluß tci len herzustellen, denn das W esen d es H ulbert
Patcntes li ege nicht d arin, die Verschlu ßteile durch bloße H aftreibung mit dem Dosen
rumpf zu verbinden, so daß sie a usstoßbar wären. Daraus fol gert der Begutachter, d er 
Fachmann müsse auch dann, wenn er von der Hulbert-Patentschrif"t K enntnis genom
m en habe, etwas dazutun, um zum Ziele des Streitpatentes zu gela ngen, und di eses 
Dazu tun « dürfte» dem Gegenstand d es Patentes anges ichts seiner Neuheit und seines 
technischen Fortschrittes erfinderischen Charakter verl eihen ; es liege nicht ohne weiteres 
im R ahmen des fachmännisch en K önnens. 

W arum ein durchschni t tlich ausgebildeter Fachmann nicht ohne weiteres fähig sein 
soll , eine Dose m it einer b loß durch Haftreibung festgehaltenen Abschlußmembrane zu 
versehen, nachdem er den in den Figuren der Hulbert-Paten tschrift enthaltenen Hinweis 
au f di ese Art des Festhal tens gesehen ha t, sagt der Begutachter nicht und ist ni ch t einzu
sehen . In Wirklichkeit bejaht der Begutachter die Erfi ndungshöhe, weil das Hu lbcr t
Pa ten t die Dose nich t mit ausstoßbaren M embranen versehen wolle, der Gedanke der 
Auss toßbarkcit also das Verdienst der Klägerin sei . Dieser Gedanke a llein macht aber die 
E r fi nd ungsh öhe ni cht a us. Entscheidend ist vielmehr, ob schon ein durchschnittli ch aus
gebildeter Fachmann, der eine Dose ohne Beeinträchtigung ihrer Da mpfdichte mit e iner 
auss toßbaren Absch lußmembrane versehen möch te, dem Hulber t-Pa tent zu entnehmen 
vermag, wie er dieses Zi el erreichen ka nn. 

Auch im zweiten Ergänzungsgutach ten sagt der Begutach te r nich t, di ese Frage sei zu 
verne inen. Gegenteils wird seiner Auffassung, di e Erfindungshöhe sei gegeb en, durch 
di eses Gutachten d er Boden vollend s entzogen. 

Zur Hulbcrt-Dose Stellung nehmend , g ibt er hier zu, der umgebördelte R a nd des 
Rumpfes sei ein an der Innenseite des Rumpfes liegend er Tei l, d er vom Flansch der unter 
dem E insteckdeckel liegenden Scheibe untergri ffen werde. Er rä umt ein, es könnten der 
Hul bert-Pa tentschrift , besonders den Figuren, Anhaltspunkte entnommen werd en , di e 
ein Öffnen der Dose ohne Aufreißen oder Aufschneid en der unter dem Deckel liegenden 
Scheibe ges ta tteten. Der Beschreibung und den Figuren könne entnommen werden, d aß 
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di ese Scheibe zerstörungsfrei auss toßbar sein könne. Nach der Hulbert-Patentschrift 
werde sie durch H aftreibung gehalten. Dieser Schrift könne der Gedanke entnommen 
werden, V erschluß te ile einer Dose durch Haftreibung miteinander zu verbinden und 
einen T eil d es Dosenverschlusses auss toßbar zu machen. Das «fes te Einklemmen » der 
Sch eibe mit Hilfe der Sicke könne kaum so verstanden werden , daß sie ohne Beschädigung 
nicht entfernt werden könne; die Sicke sei nicht so tief ausgebi ldet, daß die drei von ihr 
beeinflußten V erschlußteile unzertrennbar ineinander verklemmt würden. Nach dem 
W egnehmen des E insteckdeckels könne die Hulbert-Dose nich t mehr a ls verschlossen 
bezeichnet werden . Die Scheibe mi t dem hochstehenden Flansch sei nach dem Entfernen 
d es Einsteckdeckels ausstoßbar. 

Von der Brandt-Milchflasche (US-Patent Nr. 10672 37) sagt d er Begutachter im 
zweiten Ergänzungsgutachten, die scheibenartige Abschlußmembrane untergreife mit 
einem nach unten stehenden Flansch den umgebördelten R a nd des Flaschenrumpfes, und 
zwar zwischen d em zyli ndri schen Flansch d es Bodenteils und dem Flaschenrumpf. 
Die Anga be a llein, daß sie festgeklemmt werde, genüge ka um, um auf untrennbare Ver
bindung zu schließen . Die T eile des Bodens seien miteinander durch H aftreibung ver
bunden, die durch di e T eile 8 und 10 vergrößert werden solle. Der Begutachter entnimmt 
also auch d er Brandt-Patentschrift d ie Lehre, da ß eine Absc hlußmcmbrane mit Fla nsch 
mit Hilfe des umgebördelten R andes des Behälters durch H aftreibu ng befest igt und durch 
die Klemmwirkung eines mit Flansch versehenen E insteckdeckels (Einsteckbodens) in 
seiner Stellung gehalten werden kann, ohne daß ihre V erbindung mit eiern Behälter
rumpf dadurch untrennba r würde. W elchen geistigen Aufwandes es bedurfte, um diese 
technische Lehre auf die Abschl ußmembrane mit Flansch, den auf den Dosenrand ge
stülpten Kragen und d en Einsteckdeckel mit zylindrischem Teil der patentierten Dose 
der Klägerin zu übertragen und inwiefern nicht jeder Durchschnittsfachma nn dieses 
geist igen Aufwandes fähig gewesen sei, sagt der Begutachter nicht. Er begnügt sich einfach 
mit d em Satze, was die Erfindungshöhe anbelange, dürften auch hier die Ausführungen 
des H auptgutachtens gül tig sein. Die betreffenden Stellen des Hauptgutachtens befasse n 
sich aber nur mit dem Begriff d er Erfmdungshöhe im a llgemeinen und mit d en US-Pa tent
schriften N r. 1982883, Nr. 2128 959 und Nr. 2428 354. W as über diese Pa tentschriften 
gesagt wurde, läßt sich nicht ohne ein Wort der Begründung einfach a uf die Lehren der 
Hulbert-Dose und der Brandt-Milchflasche übertragen , die gerade eine von den er
wähnten Patentschriften abweichend e T echnik offenbaren. 

e) Die E rfindungshöhe läßt sich schli eßlich auch nicht m it der handelsgerichtlichen 
Erwägung bejahen, die Verpackungsindustrie bemühe sich ständig um Verbesserungen 
und trotzdem se i niemand auf di e Lösung des Streitpatentes gekommen. Mit dieser Be
gründung müßte m an j edem technischen Fortschritt , der einige Zeit auf sieh war ten ließ, 
unbesehen Erfindungshöhe zuerkennen. Im vorliegenden Fall e schlägt sie umso weniger 
durch , a ls ni cht notwendigerweise ein M a ngel an schöpferischen Fäh igkeiten der Durch
schni ttsfachleute dafür verantwortlich zu sein braucht, daß der Fortschritt nicht früher 
gemacht wurde. Es können and ere Gründe bestanden haben, z.B. Beschäftigung der 
Fachleu te mit anderen Problemen, G leichgültigkeit, U nlust zur Umstellung der Fabrika
tion, Zweifel, ob die Lösung wirkl ich fortschrittlich se i, sich lohne und von der Kund
sch aft geschä tzt oder sogar gewünscht werde. D as Handelsgericht stellt denn auch in 
anderem Zusammenhang fes t, daß ein W erkführer der Beklagten schon im September 
1955, also vor d er Anmeldung des Patentes seitens der Klägerin, Muster eines Dosenver
schlusses h ergestell t hat, bei denen die M embrane durch bloßen Druck ohne j ed e Gewalt
anwendung und ohne zu reißen unter dem H a ltering herausgestoßen werden konnte, da ß 
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aber die Firma Dr. A. Wander A .G., der man sie unterbreitete, dafür kein Interesse zeigte 
und deshalb die Sache nicht weiterverfolgt wurde. 

Der neue Patentanspruch I der Klägerin ist aus den dargelegten Gründen mangels 
Erfindungshöhe nichtig. 

Da die Klage nur mit d er V erletzung dieses Anspruches, nicht auch des neuen Patent
anspruches II, begründet wurde, ist sie deshalb in Gutheißung des Hauptbegehrens der 
Berufung abzuweisen. 

PatG Art. 2 Ziff. 2 

Wann ist ein :::,um Gurgeln bestimmtes Mundwasser oder ein haarwuchsförderndes 
Haarwasser und eine desinfizierende b:::,w. antiseptische Seife von der Patentierung 
ausgeschlossen? 

Dans quelles conditions un gargarisme ou une lotion favorisant la pousse des 
cheveux et un savon desirifectant ou antiseptique ne sont pas brevetables? 

PMMBl 1971 I 64, R echtsauskunft des Eidgenössischen Amtes für 
geistiges Eigentum vom 10. Juni 1971. 

a ) Zum Gurgeln zu verwendende Mundwässer mit einem G ehalt an desinfizierend 
wirkenden Stoffen und haarwuchsfördernde Haarwässer werden vom Amt nicht als 
Arzneimittel im Sinne von Art. 2 Ziff. 2 PatG betrachtet, sofern sie dazu bestimmt sind, 
im Rahmen der üblichen Körperpflege regelmäßig verwendet zu werden, und ihre Zu
sammensetzung diesem Zweck entspricht. Hingegen müssen Mund- und Haarwässer, die 
zur Beseitigung eigentlicher krankhafter Erscheinungen dienen und deren regelmäßige 
V erwendung wegen ihrer Wirkung und Zusammensetzung kaum in Betracht fällt, als 
Arzneimittel angesehen werden, besonders natürlich dann, w enn es sich um Mittel 
handelt, die normalerweise vom Arzt verordnet oder empfohlen werden. 

b) Ebenso werden Seifen mit desinfizierend wirkenden Zusätzen, die etwa von Ärzten 
und Krankenpflegepersonal verwendet werden, um sich bei ihrer Tätigkeit vor An
steckung zu schützen, vom Amt nicht als Arzneimittel betrachtet. Es ist aber zu beachten, 
daß es auch ausgesprochene H eilmittel in Form von Seifen gibt (beispielsweise Mittel zur 
Behandlung von Ekzemen) ; die Patentierung von solchen Erzeugnissen ist selbstverständ
lich wegen Art. 2 Ziff. 2 PatG ebenfalls nicht möglich. 

PatG Art. 2 ,Ziff. 4, Art. 51, Art. 52 und Art. 53 

Begriff des chemischen Stoffes: Kennzeichnendes M erkmal ist die Beschaffenheit 
des Stoffes, nicht der chemische Weg, auf dem er hergestellt wird. 
Schutefähigkeit der E1:findung, die darin besteht, daß einem chemischen Stoff durch 
besondere Eingriffe eine für ihn nicht bekannte Kristallform verliehen wird. 
Bedeutung des Patentanspruches; Anforderungen an dessen Inhalt, wenn für ein 
Erzeugnis Patentschutz verlangt wird. 

Notion de la substance chimique: est caracteristique la nature de la substance, non le 
processus chimique par lequel elle est fabriquee. 
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Brevetabilite d'une invention qui consiste a conferer a une substance c/zimique par des 
interventions particulieres, une forme cristalline inconnue jJour cette substance. 
Signijication de La revendication de brevet; exigences quant a son contenu, lorsque La 
jJrotection coriferee jJar le brevet est requise jJour un produit. 

BGE 97 I 423 ff., res . fr.JT 1971 I 614, Urteil der I. Zivilabteilung vom 
25. Mai 1971 i.S. Badische Anilin- und Soda-Fabrik Aktiengesellschaft 
gegen Eidgenössisches Amt für geistiges Eigentum. 

Die Badische Anilin- und Soda-Fabrik Aktiengesellschaft reichte am 
31. Januar 1968 beim eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum das aus 
einer Teilung des Patentgesuches Nr. 9990/63 hervorgegangene Patentge
such Nr. 1456/68 ein, dessen Patentansprüche wie folgt lauten : 

« I. ß-Modifikation des Perylen-3,4,9, 10-tetracarbonsäure-bis [ (4-phenylazo)-phenyl
imid] , gekennzeichnet durch ein Röntgenbeugungsd iagramm, das bei einem Bcugungs
winkel von 6,5° und 19,3° zwei Lini en sta rker Intensität, be i 13,5° eine Linie mittl erer 
Intensität und bei 7,4°, 11 ,0°, 13,0°, 15,2 °, 16,4°, 17,8°, 22,0°, 22 ,7°, 24,1 °, 24,3° , 25,0°, 
25,6°, 26,2°, 27,3°, 27,7° und 28,8° 16 Linien geringer Intensität aufweist. 

II. Verwendung der ß-Modifikation des Perylcn-3,4,9, 10-tctracarbonsäure-bis 
[ (-phenylazo )-phenylimid] nach Patentanspruch I als Pig mentfarbstofL » 

Am 6. August 1968 und 13. Juni 1969 beanstandete das Amt den Patent
anspruch I, weil Erfindungen chemischer Stoffe von der Patentierung aus
geschlossen seien ( Art. 2 Ziff. 4 PatG). In der zweiten Beanstandung wies es 
«nebenbei» auch daraufhin, dieser Pa tentanspruch enthalte keine « Lehre 
zum technischen Handeln», weil aus der Angabe der Kristallform nicht 
geschlossen werden könne, wie diese zu erzielen sei. Die Gesuchstellerin 
hielt indessen d as Gesuch unverändert aufrecht. Das Amt wies es deshalb 
am 30. D ezember 1970 zurück. 

D as Bundesgericht hat die verwaltungsgerichtliche Beschwerde gutge
heißen. 

Aus den Erwägungen: 

2. Das Patentgese tz verwendet den Begriff des chemi schen Stoffes in Art. 2 Ziff. 4, wo 
es E1·finclungen solcher Stoffe von der Patentierung a usschließt , j edoch beifügt, die Be
stimmung erstrecke sich nicht auf Legierungen . Es gebraucht ihn ferner in Art. 53, a us 
dem sich ergibt, daß Patentansprüche für Verfahren zur H erstellung von chemischen 
Stoffen zul ässig sind , a ber nur ein bezügli ch des chemischen Vorga nges bestimmtes Ver
fahren definieren dürfen. 

a ) Zu Art. 2 Ziff. 4 PatG wurde in der Botschaft des Bundesrates vom 25. April 1950 
ausgeführt, die Vorschrift über die Legierungen sei neu. Falls bei einer Legierung eine 
chemische R eaktion auftrete, könne man sich fragen, ob die Legierung ein chemischer 
Stoff im Sinne des Gesetzes sei. W eil Legierungen ihrer Natur nach j edoch aus mehreren 
Stoffen beständen, habe das Amt für geistiges Eigentum sie seit Jahren durchwegs ni cht 
als chemische Stoffe b ehandelt; di e neue Vorschrift solle diese Praxis des Amtes sanktionie-
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ren und eine einheitliche Behandlung der Erfindungen von Legierungen durch die Patent
crtc ilungsbehörde und die Gerichte sicherstell en (BBI 1950 I 1007). Da raus fo lgt, da ß 
sich die gese tzgebenden Behörden der Auffassung des Amtes für geistiges Eigentum an
schli eßen wollten, wonach di e chemische R eaktion, die bei der H erstellung e ines Erzeug
nisses auftreten kann, dieses nicht notwendigerweise zum «chemischen Stoff» macht. 

Zu Art. 2 ZifL 2 u 1:d 3 PatG bemerkte die Botschaft, das jetzige Gesetz schließe die Erfin
dungen von Arzneimitteln von der Patentierung aus, falls die Arzneimitte l chemische 
Stoffe seien oder a uf anderem als auf chemisch em W eg hergeste llt werden. Bei dieser 
Ordnung se ien dagegen Arzneimittelerfindungen patenti erbar, wenn d as Arzneimittel 
auf chemischem vVeg gewonnen werde, aber kein chemischer Stoff se i. Für di ese Aus
nahme ließen sich indessen keinerlei triftige Gründe a nführen ; es liege offensichtli ch eine 
Gese tzeslücke vor, deren Beseitigung angezeigt sei. Erfindungen von Arzneimitteln seien 
daher künftig ohne Ausnahme von d er Paten tierung ausgeschlossen (BBI 1950 I 1004) . 
D ie gleiche Lücke bestehe bei Erfindungen von Nahrungsmitteln und Geträ nken, die 
kei ne ch emischen Stoffe seien, aber in einem chemischen Verfahren hergestell t werden ; 
auch hi er rechtfert igte es sich, die Lücke zu schließen und den Stoffschutz ohne Ausnahme 
zu versagen (BBI 1950 I 1006) . Daraus erhell t ebenfalls, daß nicht jeder «chemische Weg» 
zu einem «chemischen Stoff» im Sinne des Gesetzes führt. 

Indem das schweizerische Gesetz das den «chemischen Stoff» kennze ichnende M erk
mal ni cht im «chemischen Weg», sondern in der Beschaffenheit des Stoffes selbst sieht, 
st immt es mit der Praxis zu den früheren deutschen Patentgesetzen überein; d enn di ese 
ließen in § 1 Abs. 2 Z iff. 2 für Erfindungen « von Stoffen, die auf chemischem Wege herge
stellt werden », nur Verfahrenspatente zu. Das R eichsgeri cht, der Bundesgerichtshof und 
das Patentamt verstanden unter den « auf chemischem Wege hergestellten» Stoffen a ber 
nur chemische Individuen, nämlich V erbindungen und Elemente (EGGERT, Chemische 
Sachpatente, in Gewerblicher R echtsschu tz und Urheberrecht [GRUR] 1964 S. 592 f.; 
vgl. auch REIMER, Patentgesetz , 3. Auflage,§ 1 Anm. 90; W. BERNHARDT, Lehrbuch des 
deutschen Patentrechts, München 1957, S.52 ). Der «chemische W eg» , dessen sich der 
Erfinder bedienen mochte, schloß a lso die Erteilung von Sachpatenten nicht notwendiger
weise a us. 

U nter dem «chemischen Stoff» im Sinne des schweizerischen R echtes ist ebenfalls ein 
sogenanntes chemisches Individuum zu verstehen, d.h. das, was der Chemiker «chemi
sche Verbindung » nennt und mit einer chemischen Formel zu bezeichnen pflegt, sei es 
mit der Bruttoformel (z.B. für Acetylen C2H 2) , sei es mit der Struktur- oder Konstitutions
formcl (z . B. für Acetylen H - C 0"C- H ). Das Amt für geistiges Eigentum räumt dies aus
drücklich ein und bem erk t mit Recht, der in Art. 2 Ziff. 4 und 53 PatG enthaltene Begriff 
des chemischen Stoffes müsse so ausgelegt werden, daß er nach beiden Bestimmungen sinn
voll se i. Die Erfindung eines chemischen Stoffes ist somit nicht im Aufd ecken einer che
mischen R eaktion, die sich im Verlaufe der Bildung eines neuen Erzeugnisses abspielen 
mag, zu erblicken; sie besteht vielmehr im Auffinden einer Verbindung von Atomen zu 
bisher ni cht bekannt gewesenen Molekülen (vgl. BGE 82 I 208 Erw. 4, 91 I 222 ). 

b) Im vorliegenden Fall fragt sich desha lb nicht, ob im Verlaufe der Erzeugung d er im 
Patentanspruch I definierten ß-Modifikation aus der a-Modi fikation des chemischen 
Stoffes « Perylen-3,4,9, 10-tetracarbonsäure-bi s [(4-phenylazo)-phenylimid] » chemische 
Vorgänge stattfi nden können. Solche allein würden d ie ß-Modifikation nicht zu e inem 
neuen chemischen Stoff machen. Das wird vom Amt denn auch nicht beha uptet. 

3. a ) Das Amt räumt der Beschwerdeführerin ein , daß die im Patentanspruch I defi
nierte ß-Modifikation in einer besonderen Kristallform des daselbst genannten chemi-
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sehen Stoffes besteht. Es führt aus, das ergebe sich zwingend daraus, daß die im Patent
anspruch angegebenen physikalischen Daten das Röntgenbeugungsdiagramm beträfen, 
wie es nur kristallisierten Körpern zukomme undjeweilen für die Kristallart eines Körpers 
charakteristisch sei. Die Beschwerdeführerin verlangt also Patentschutz nicht für den 
chemischen Stoff « Perylen-3,4,9, 10-tetracarbonsäure-bis[ ( 4-phenylazo )-phenylimid] », 
sondern nur für eine bestimmte Kristallform desselben, die sie erfunden haben will . 

Das Amt verweigert ihr diesen Schutz mit der Begründung, die Kristallform gehöre 
zum Wesen des Stoffes; sie sei durch seine Natur bedingt, gleich wie z.B. der Siedepunkt 
und der Schmelzpunkt chemischer Stoffe. Das treffe jedenfalls dann zu, wenn ein Stoff 
nur in einer einzigen Form kristallisieren könne, und es bestehe kein triftiger Gund, das 
Auffinden einer neuen Kristallform (einer neuen «Modifikation») eines in mehreren 
Formen kristallisierenden Stoffes anders zu behandeln. 

b) Diese Auffassung ist mit dem vom Amt selber anerkannten Begriff des chemischen 
Stoffes nicht vereinbar. Wenn unter einem solchen das durch eine Formel ausgedrückte 
chemische Individuum (die chemische Verbindung) zu verstehen ist, kann die «Er
findung eines chemischen Stoffes» im Sinne von Art. 2 Ziff. 4 PatG nur in der Schaffung 
eines neuen chemischen Individuums, d. h. eines Stoffes mit neuer chemischer Formelbe
stehen, nicht auch darin, daß man ( durch eine schöpferische und technisch fortschrittliche 
Leistung) einem bestehenden Stoff eine bisher für ihn nicht bekannte Kristallform gibt. 
Erfunden ist in einem solchen Falle nur die neue Kristallform, nicht der Stoff als solcher. 

i"' c) Daß an einem bestimmten Stoffe wegen der Naturgesetze, die ihn beherrschen, nicht 
beliebige Kristallformen geschaffen werden können, ändert nichts. Das Patentgesetz 
steht nicht auf dem Boden, eine Erfindung sei nur dann patentierbar, wenn sie vollständig 
willkürlich, frei von allen natürlichen Gegebenheiten möglich ist . Das zeigt sich schon bei 
den Verfahrenspatenten. Die Verfahren zur Herstellung chemischer Stoffe sind nicht frei 
wählbar, sondern weitgehend durch die Natur bedingt, aber dennoch patentierbar. Bei 
den Erzeugnispatenten ist es nicht anders. So wurde in der Botschaft zum Patentgesetz 
die Beeinflussung physiologischer Vorgänge auf dem Gebiete der Landwirtschaft und des 
Gartenbaues als patentierbar erachtet (BBl 1950 I 998), und das Bundesgericht hat sich 
dieser Auffassung angeschlossen (BGE 79 I 82). Auch hat das Amt ein Erzeugnispatent 
z.B. für einen bei gewöhnlicher Temperatur duktilen Wolframdrahtfür elektrische Glüh
lampen erteilt, obschon die Duktilität nur auf der (mechanisch bewirkten) Überführung 
der inneren kristallinischen Struktur des Wolframkörpers in ein faseriges Gefüge beruhte, 
also vom Wesen dieses Stof1es abhing und in ihm seine Grenzen fand. Das Bundesgericht 
hat dieses Patent grundsätzlich geschützt (BGE 49 II 507 ff.). Die Beschwerdeführerin 
behauptet sodann, nach ständiger Praxis des Amtes würden auch für Erfindungen 
kolloidaler Systeme und faden bildender Polymere Erzeugnispatente erteilt, obschon die 
Fähigkeit, solche Systeme oder Fäden und Fasern zu bilden, natürliche Eigenschaften der 
verwendeten chemischen Stoffe seien. Das Amt widerlegt das nicht, sondern entgegnet 
nur, das Kristallsystem sei eine «durch die Natur des Stoffes bedingte ,Konstante> im 
Gegensatz zu mehr oder weniger willkürlich wählbaren Merkmalen, wie etwa der künst
lich erzeugten Form eines Stoffes». Daß die Zahl der möglichen Kristallformen bei einem 
bestimmten chemischen Stoff nur sehr klein ist, während die Natur dem Erfindergeist auf 
dem Gebiete der Bildung kolloidaler Systeme und der Polymerisation angeblich mehr 
Spielraum läßt, macht jedoch keinen Unterschied. Patente werden wegen der in der 
Schaffung des neuen Erzeugnisses liegenden erfinderischen Leistung und wegen des mit 
ihr verbundenen technischen Fortschrittes erteilt. Ob das Auffinden eines neuen Erzeug
nisses erfinderisch und technisch fortschrittlich sei, hängt aber grundsätzlich nicht davon 
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ab, wie groß der Spielraum war, den die Natur eiern Erfinder ließ. Indem das Amt die 
Zurückweisung des Gesuches clami t begründet, die neue Kristallform könne nicht Gegen
stand eines Erzeugnispatentes sein, weil die Leistung des Erfinders nur im Aufdecken 
einer « Konstanten der Natur» bestehe, sprich t es dieser Leistung in V\lirkli chkeit wegen 
a ngeblichen U ngenügcns ihres schöpferischen Grades oder ihres technischen Fortschrittes 
die Eigenschaft einer Erfindung ab. Das ist nicht zulässig, da das vorliegende Patent nicht 
der amtlichen Vorprüfung untersteht. 

Der Vergleich der Kristallform mit eiern Siedepunkt und eiern Schmelzpunkt eines 
chemischen Stoffes ist nicht schlüssig. Diese « Konstanten » sind ni cht schutzfähig, weil sie 
bekannt oder ohne Leistung von Erfindungshöhe feststellbar sind. Sollte es möglich sein, 
sie durch n eue schöpferische Einwirkungen auf den chemischen Stoff zu verändern und 
dadurch technische Fortschritte zu erzielen, so könnten grundsätzlich auch die neu ge
schaffenen Siede- bzw. Schmelzpunkte Gegenstand von Erzeugnispatenten sein. 

d ) Das Amt bringt noch vor, wenn ein Stoff nur in einer einzigen Form kristallisiere, 
komme man nicht darum herum, auch den kristallisierten Stoff als chemischen Stoff im 
Sinne des Patentgesetzes zu betrachten. Es bestehe nun aber kein triftiger Gund, einem 
kristallisierten Stoff den Charakter eines chemischen Stoffes dann abzusprechen, wenn er 
in mehr a ls einer Form kristalli sieren könne. 

Dem ist entgegenzuhalten, daß Patentschu tz nicht für den Stoff als solchen, sondern 
nur für seine Kristallform beansprucht wird. Ist nur eine einzige Kristallform möglich, so 
kommt sie in der Natur vor und braucht nur entdeckt zu werden, oder sie ist bereits be
kannt oder ohne erfinderische Leistung feststellbar. Im einen wie im andern Falle ist sie 
nicht schutzfähig; insbesondere können für bloße Entdeckungen Patente nicht ertei lt \ 
werden (BLuM/ PEDRAZZINI, Art. 1 Anm. 8 lit. c). Wenn zwei oder mehr Krista ll formen ein 
und desselben Stoffes in der Natur vorkommen, ist von ihnen das gleiche zu sagen: sie sind 
bekannt oder entdeckbar und können daher nicht Gegenstand eines Patentes sein. Das ist 
kein Grund, auch jene Kristallformen nicht zu patenti eren, die im Stoff durch schöpferi-
sche Eingriffe des M enschen zusätzlich zu den schon bekannten oder in der Natur vor
kommenden Formen verliehen werden. W er dank einer schöpferischen Leistung auf eine 
neue Kristallform stößt, macht eine Erfindung, im Gegensatz zum Benützer einer schon 
bekannten oder zum Entdecker einer in der Natur schon bestehenden Kristallform. 

Das Ergebnis einer solchen Leistung wäre nur dann nicht patentierbar, wenn man 
Art. 2 Zif[ 4 PatG ausdehnend auslegen oder auf die Erfindung bloßer Eigenschaften 
chemischer Stoffe sinngemäß anwenden müßte. Weder das eine noch das andere ist zu
lässig, da diese Bestimmung im Verhältnis zu Art. 1 PatG, wonach für neue gewerblich 
anwendbare Erfindungen Pa tente erteilt werden, Ausnahmenorm ist. 

e) Auch die schweizerische Lehre und das Schrifttum zum früheren deutschen Recht 
halten die Erteilung von Sachpatenten für die Erfindung neuer Kristallformen bereits be
kannter chemischer Stoffe für zulässig, so C. A. STEFFEN, Erfindungen von chemischen 
Verfahren und Arzneimitteln nach schweizerischem R echt (1945) S.65; BLUM/ PEDRAZ
zrnr, Art. 2 Anm.23 S. 249; E. MÜLLER, Chemie und Patentrecht, 3. Auflage (195 1) S. 24; 
P. MEDIGER, Das Problem des Stoff- und Verfahrensschutzes im Patentrecht ( 1953) S. 13; 
EGGERT in GRUR 1964 597. Einige dieser Autoren, so auch BLuM/ PEDRAZZINI, setzen 
voraus, daß die neue Kristallform durch besond ere Eingriffe, z.B. Impfen, herbeigeführt 
werde. Mit dem Argument, solche Eingriffe dürften nur im Anspruch zu einem V er
fahrenspatent ausgedrückt werden, vermag das Amt für geistiges Eigentum diese Auf
fassungen nicht zu entkräften. Gewiß gehört der Eingriff a ls solcher nur in die Definition 
einer Verfahrenserfindung. Das schließt aber nicht aus, daß der Erfinder außer dem 
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Patentschutz für das Verfahren (oder statt d esselben) den Patentschutz für das Ergebnis 
verlangen kann. 

Nach deutschem R echt stellt sich diese Frage heute nicht mehr, wei l das Patentgesetz 
vom 2. Januar 1968 nun auch für die Erfindung chemischer Stoffe Sachpatente (Stoff
patente) zuläßt. 

4. a) Das Amt für geistiges Eigentum kommt in der V ernehmlassung zur Beschwerde 
unter Hinweis auf einen in « Schweizerisches Patent- und Muster und Modellblatt» 
1965 I 32 ff. veröffentlichten Entscheid seiner Beschwerdeabteilung und a uf das dort an
geführte Schrifttum auf den Vorwurf zurück, Patenta nsprüche müßten ei ne « Lehre zum 
technischen Handeln » enthalten. Es vermißt eine solche im vorliegenden Patentanspruch 
I , weil dessen physika lische Angaben den Fachmann nicht in di e Lage versetzten, die 
ß-Modifikation des « Pery len-3,4,9, 10-tetracarbonsäure-bis [ (4-phcnylazo)-phenyl
imid] » zu erzeugen, eine E rfindung a ber von vornherein nur in der Art und vVeise liegen 
könne, wie diese Modifikation zugängli ch sei. 

b ) D er Patentanspruch ist m a ßgebend für den sachlichen Geltungsbereich des 
Patentes (Art. 5 1 Abs. 2 PatG). E r ha t die Definition der Erfindung zu enthalten (Art. 51 
Abs. 1 PatG). M ehr verlangt das Gesetz von ihm nicht. Die Da rlegungen, die dem Fach
m a nn erlauben, die Erfindung a uszuführen, brauchen nicht in d en Patentanspruch aufge-

_nommen zu werden. Art. 50 Abs. 1 Pa tG verweist sie ausdrücklich in di e Beschreibu~g. 
D as gleiche tat schon Art. 26 Abs. 2 aPatG, und auf demselben Boden stand d er Wortlaut 
von Art. 16 Abs. 1 ZifT. 7 aPatG, wonach das Patent nichtig zu erkl ären war, wenn sie Er
fi ndung « durch die Beschreibung» nicht so dargelegt wurde, daß Fachleute die aus
führen konnten. Daß Art. 26 Abs. 1 Z iff. 3 des geltenden Gesetzes hievon abweichend von 
der D a rlegung « durch di e Patentschrift » spricht, hat nicht den Sinn, der Patentanspruch 
müsse Auskunft darüber geben, wie die Erfindung ausgeführ t werden könne. Mit dieser 
Fassung wollte d er Gesetzgeber nur sagen, es liege kein Nichtigkeitsgrund vor, wenn die 
die Ausführung der Erfindung ermöglichenden Darlegungen sich statt aus der Beschrei
bung a us den Zeichnungen oder sonst igen Beilagen oder a us d em Patentanspruch ergäben 
(BLUM/ PEDRAZZINI, Art.26 Anm.8 S.123; TROLLER, Immateria lgüterrecht 2 715; 
DE M ESTRAL, L'obtention et le maintien du brevet 275 ). D as Amt für geistiges Eigentum 
darf ein Patentgesuch nich t mit der Begründung zurückweisen , der Patentanspruch gebe 
nicht Aufschluß darüber, wie die Erfindung ausgeführt werden könne. 

Eine andere Auffassung lä ßt sich a uch dem Schrifttum ni cht entnehmen, das im ange
rufenen Entscheid der Besch werdeabteilung des Amtes angeführt ist. 

Insbesondere sprechen sich BLuM/ PEDRAZZINI in Anm. 6 zu Art. 1 S. 73 ff. und BLuM, 
Patentrecht, Marken- , Muster- und Modellschutz, 2. Auflage S. 29, nicht über die 
Formulierung d es Patenta nspruches aus, sondern darüber, was man a llgem ein unter einer 
E rfindung verstehe. Sie sagen, di e er fi nderische Leistung liege « in d er Aufstellung einer 
neuen R egel zum technischen H andeln ». D as heiß t nicht , die Erfi ndung sei nur patentier
bar, w enn sie schon auf Grund ihrer D efinition ausgeführt werden könne. 

Das gleiche ist von TROLLER, Imma teria lgüterrecht 1 152 (2. Auflage J 165) zu sagen, 
wo vom « M erkmal der Erfindung a ls R egel, a ls Anleitung zum technischen Handeln» 
die R ede ist. 

Auch W ALLESER, D er Patentanspruch nach schweizerischem R echt S. 17 oben, 
äußert sich nur über den Begriff der E rfindung im a llgemeinen, ind em er in ihr « eine An
le itung zum zweckmäßigen Vorgehen in der T echnik » sieht. Wie e ine konkrete Erfindung 
im Patentanspruch zu umschreiben sei und in welchem Teil der Pa tentschrift dargelegt 
werden müsse, w ie sie a usgeführt werden könne, sagt er an der ziti erten S telle nicht. 
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MATTER, ZSR 1944 S. 59a, sodann versteht unter der «Anweisung zum technischen 
Handeln » die « technische Lehre». Er sagt von ihr, ein anderer Autor (WILDHAGEN, Zur 
Frage der Patentauslegung, Abhandlungen zum Arbeitsgebie t des R eichspatentamtes, 
Berlin 1927, 35 ff. ) habe vorgesch lagen, sie «aus dem Pa tent hera uszuschälen», um d er 
starren technologischen Umschreibung des Patentanspruches zu entrinnen. Daß das 
schweizerisch e Patentgesetz vom Patentanspruch mehr a ls die bloße Definition der Er
findung verlange, erk lärt MATTER n icht. 

c) Gemäß Art. 52 Abs.! Pa tG kann unter anderem «ein Erzeugnis» a ls Erfindung 
patentiert werden. ·wird für ein solches Patentschutz beantragt, so hat der Patentanspruch 
dieses Erzeugnis zu definieren. 

Das hat die Beschwerdeführerin im vorliegenden Falle getan, indem sie im Patent
anspruch I die zu patentierende Kristallform des dort genannten chemischen Stoffes 
durch deren Röntgenbeugungsdiagramm kennzeichnete. Sie war nicht verpflichtet, im 
Patentanspruch auszuführen, wie diese Kristallform erzeugt werden könne, d enn sie 
beantragt nicht die Erteilung eines Verfahrenspatentes. Indem das Amt ihr vorwirft, die 
jeder Erfindung eigene « Lehre zum technischen H andeln » könne im vorliegenden Falle 
nur darin liegen, wie di e erwähnte Kristallfo rm (sog. ß-Modifikation) zugänglich sei, 
geht es von der Auffassung aus, nur ein Verfahren, nicht dagegen die Kristallform als 
Erzeugnis sei patentierbar. Das ergibt sich a uch daraus, daß es in anderem Zusammen
hang sagt, ein Erzeugnis-Patentanspruch solle frei sein von Merkmalen , die ein Verfahren 
charakterisieren. 

Wie d er Fachmann die Kri stallform erzeugen kann, durfte die Gesuchstellerin in der 
Patentbeschreibung ausführen. Daß sie das dort nicht getan habe, wirft das Amt ihr vor
läufig nicht vor und ist angesichts der Ausführungen auf den S. 5 ff. des Patentgesuches für 
das Bundesgericht nicht offensichtlich. Die Sache muß zu weiterer Behandlung des 
Patentgesuches an d as Amt zurückgewiesen werden. 

PatG Art. 8 und Art. 66 lit. a 

Begriff der Nachmachung und Nachahmung einer Eifindung. 
Widerrechtliche Benützung einer patentierten E1findung durch Nachmachen und 
Nachahmen von Pendeltüren mit senkrecht verschiebbaren elastischen Füllungen. 
- Die besonderen .Merkmale der patentierten Erfindung. 
- M erkmale, welche eine Ausführungsart 

- als Nachmachung 
- oder als Nachahmung erscheinen lassen . 

Notion de la contrefa;on et de l'imitation d'une invention. 
Utilisation illicite d'une invention brevetr!e consistant dans La contrefa;on et dans 
l'imitation de portes a battants dont les panneaux souples coulissent verticalement. 
- Attributs de l'invention brevetr!e. 
- Criteres permettant de qualifier un rype d' exr!cution 

- de contreja;on 
- ou d'imitation . 

BGE 97 II 85 ff. , res. fr.JT 1971 I 6 11 , Urteil der I. Zivilabteilung vom 
10. Februar 1971 i.S. Stamm gegen Sigerist & Co. 
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Aus den Erwägungen: 
1. Der Beklagte bestreitet nicht, daß er seine Pendeltüren gewerbsmäßig ausgeführt, 

feilgehalten, verkauft und in Verkehr gebracht hat. Wenn er mit diesen Erzeugnissen die 
Erfindung d er Klägerin n achgemacht oder auch bloß nachgeahmt hat, ist er daher zivi l
rechtlich verantwortlich (Art. 8 Abs. 1 und 2, Art. 66 lit. a Pa tG; BGE 92 II 29 1 Erw. II ). 

Ein Erzeugnis gilt nicht nur dann als Nachmachung einer Erfindung, wenn es bis in alle 
Einzelheiten einem in der Patentschrift erwähnten Ausführungsbeispiel oder einer vom 
Berechtig ten auf den Markt gebrachten Sache entspricht (BLUM/PEDRAZZINI, Das schweiz. 
Patentrecht, Art. 66 Anm. 9 S. 450 ; BGE 92 II 292) . Zur Nachmachung genügt - und ist 
erforderlich - , daß im Erzeugnis des Belangten alle M erkmale -verwirklicht seien, welche 
die- Erlrndünj:( nach dem Wortlaut oder Sinn des Patenta nspruches kennzeichnen, denn 
·dieser ist für den sachli chen Geltungsbereich des Patentes maßgebend (Art.51 Abs. 2 
PatG ; BLUM/PEDRAZZINI a.a.O. S.457f. ). 

Ei~~a,chahmung liegt vor, wenn das mit der Erfindung zu vergleichende Erzeugnis 
n~r in untergeordneten Punkten von ihrer technischen Lehre abweicht (BGE 92 II 292) . 
Untergeordnet ist eine Abweichung, wenn sie nicht auf einem neuen erfinderischen Ge
danken beruht, sondern dem durchschnittlich gut ausgebildeten Fachmann durch die 
Lehre d es Patentes nahe gelegt wird (TROLLER, Immaterialgüterrecht 2 860 ff.; BLu M/ 
PEDRAZZINI a .a.O. s. 458f.) . 

2. Die Erfindung der Klägerin besteht laut Patentanspruch da rin, daß die elastische 
Füllung d er Pendeltüre wenigstens am senkrechten Halterand fest angebrachte Führungs
schienen aufweist, die in einer entsprechenden Nut des Tragrahmens in Längsrichtung 
verschiebbar gehalten sind. Der erfinderische Ged anke geht dahin, die gewünschte Ver
schiebbarkeit d er elastischen Füllung in senkrechter Richtung durch die Führungs
schienen und eine sie haltende entsprechende Nut zu erreichen. 

a) Unter einer Nut versteht m an in der Technik wie im a llgemeinen Sprachgebrauch 
eine längliche V ertiefung in einem W erkstück, die zur Befes tigung oder Führung eines 
anderen Stückes dient (siehe z.B. L UEGER, Lexikon d er T echnik Band 11 ; ABC der Natur
wissenschaften und der T echnik ; der Neue H erder; GRAF/H uBER/KRAUTH, Das kleine 
L exikon d er Bautechnik; der Grosse Brockhaus ; Schweizer Lexikon; alle unter d em 
Stichwort «Nut »). Der Begriff der Nut erweckt nicht die Vorstellung eines bestimmten 
Querschni t tes; dieser ist häufig rechteckig oder konisch , kann aber auch irgend eine an
d ere Form haben. Auch braucht der Querschnitt der Nut mit demjenigen des befestigten 
oder geführten Stückes nicht notwendigerweise übereinzust immen. Seine Gestalt hängt 
vorwiegend vom technischen Zwecke ab, den die Nut im einzelnen Falle erfüllt. 

Die Nut an der Erfindung d er Klägerin hat nur die Aufgabe, die am Rande d er elasti
sch en Türfüllung a ngebrachten Führungsschienen so fes tzuhalten, daß die Füllung nicht 
waagrecht aus d em senkrecht verlaufenden Arm d es Tragrahmens herausgleiten kann, 
aber gleichwohl die Möglichkeit ha t, sich in der L ängsrichtung dieses Armes zu verschie
ben. Daher braucht sich der Querschnitt der Führungsschienen mit dem Querschnitt der 
Nut nicht genau zu decken. Um das waagrechte Ausbrechen der Füllung aus d er Nut zu 
verhindern, genügt es, le tztere gegen die Füllung hin enger zu machen als d en Querschnitt 
d er Führungsschienen. Das kann, aber muß nicht so geschehen , wie Figur 2 d er Patent
beschreibung da rstellt. Das Erfordernis der Verschiebbarkeit in senkrechter Richtung 
sodann ver trägt sich mit irgend einem Querschnitt der Nut, d er die Führungsschienen auf
n ehmen ka nn, ohne sie fes tzuklemmen. Figur 2 skizziert wiederum nur ein Beispiel, nicht 
eine notwendige Form der Ausführung. Die Patentbeschreibung bezeichnet diese Figur 
ausdrücklich nur a ls Ausführungsbeispiel. 
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Daß im Patentanspruch von einer entsprechenden Nut die Rede ist, ändert nichts. «Ent
sprechend » heißt nicht, wie der Beklagte geltend macht, die Querschnitte der Nut einer
seits und d er Füllung samt Führungsschienen anderseits müßten übereinstimmen, son
d ern nur, d ie Nut müsse ihrem Zwecke entsprechend gestalte t sein, nämlich die Füllung 
mit den Schienen in der Längsrichtung des R ahmens verschiebbar lassen, sie dagegen in 
der Querrichtung festhalten. 

J ede Nut, die diese beiden Merkma le aufweist, ist daher der Nut der patentierten Er
findung nachgemacht. 

b ) Der Beklagte hat den Tragrahmen a ller drei Arten von Pendeltüren, die Gegenstand 
d es Prozesses bilden, unbestrittenermaßen ein und dasselbe Profil gegeben . Es hat die 
Form eines U, wobei die Enden der beiden Schenkel gegen innen um 180° umgebogen 
sind. Zwischen den beiden umgebogenen Schenkelenden liegt die Türfüllung. Sie ist in der 
Längsrichtung des R ahmens verschiebbar, kann dagegen in der Querrichtung den Rah
m en nicht verlassen, weil d em R ande der Füllung entlang beidseits entweder Schienen oder 
rechteckige Klötzchen oder drehbare runde Scheiben (Rollen, R ädchen) angebracht sind, 
die auf den eingebogenen Enden der beiden Schenkel des Rahmenprofils aufliegen. 

Der Beklagte macht geltend, der so gestaltete R ahmen weise keine Nut a uf, jedenfalls 
keine «entsprechende», weil das Innere des Profils d es - durch Schienen, Klötzchen oder 
Rollen verdickten - Randes der Füllung nicht angepaßt sei. 

Da mit verkennt er den Begriff d er Nut, wie ihn der Patentanspruch d er Klägerin ver
steht. Der ganze R a um, der zwischen d en Schenkeln des R ahmens des Beklagten liegt, ist 
eine N ut und entspricht a llen Anforderungen, d ie das Patent an eine solche stell t. E r bildet 
im R ahmen eine Vertiefung, in welch er d er verdickte Rand d er Türfüllung liegt. Der 
Ausgang d er Vertiefung ist durch die umgebogenen Ränder der beiden Schenkel so ver
engt, daß der R and der Türfüllung in der Querrichtung nicht aus d em R a hmen heraus
fällt, sich dagegen in der Längsrichtung ausdehnen kann. 

Der senkrechte Arm des Türrahmens weist somit die wesentlichen M erkmale auf, die 
der in der Erfindung der Klägerin umschriebene Rahmen haben muß. Er ist diesem 
nachgemacht. 

Der Beklagte ist bei der ersten Ausführungsart seiner Pendeltüren d er Erfindung der 
Klägerin auch insofern gefolgt, als er den in d er Nut des senkrechten Rahmenarmes ver
schiebbar gehaltenen Rand der Türfüllung beidseits mit Führungsschienen versehen hat. 
Bei dieser Art der Ausführung wurden a lso a lle M erkmale der Erfindung der Klägerin 
verwirklich t; d ie Erfindung wurde nachgemacht. 

d ) Bei d er zweiten Ausführungsart hat der Beklagte auf d em in der Nut des senkrechten 
R ahmenarmes liegenden Rand der Türfüllung beidseits statt der Führungsschienen 
8- 9 cm lange Klötzchen angebracht, die in bestimmten Abständen voneinander liegen. 
Insoweit ist er von d er Erfindung d er Klägerin, wie sie im Patentanspruch umschrieben 
wurde, a bgewichen. Diese Art d er Ausführung macht die Erfindung somit nicht n ach. 

Sie ist jedoch a ls Nachahmung zu würdigen. Der Beklagte hat die technische Lehre des 
Patentes d er Klägerin angewendet. Die Klö tzchen erfüllen die gleiche Aufgabe wie die 
Führungsschienen. Sie verhindern, daß die Türfüllung quer (waagrecht) aus der Nut des 
Rahmens herausgleite, lassen sie dagegen in der Längsrichtung (senkrecht) verschiebbar 
und dienen insoweit zu ihrer Führung. Die Abweichung von der Erfindung der Klägerin 
bes teht nur in der Ersetzung des M erkmals « Führungsschiene » durch das äquivalente 
M erkmal « Führungsklötzchen ». Diese Abweichung ist untergeordneter Na tur. D er Be
klagte vollbrach te durch sie keine erfinderische Leistung. Es lag für einen von der Lehre 
des Patentes der Klägerin ausgehenden Fachmann von durchschnittlicher Ausbildung 
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nahe, statt Schienen in bestimmten Abständen voneinander Klötzchen anzubringen. 
Diese sind nichts anderes als eine Vielzahl kurzer Schienen, die sich in der L ängsrichtung 
in best immten Abständen folgen. Man kann die ganze R eihe von Klötzchen auch als eine 
einzige durch Zwischenräume unterbrochene Schiene bezeichnen. Ob diese Zwischen
räume einen technischen Fortschritt bedeuten, kann offen bleiben . Bemerkt sei nur, daß 
der Beklagte einen solchen ni cht behauptet, sondern gegenteils vorbringt, die Zwischen
räume wiesen im Vergleich zu den Führungsschienen Nachteile auf. Diese Nachteile, falls 
sie bestehen, schli eßen die Nachahmung der Erfindung der Klägerin nicht aus. Eine 
andere Beurteilung ist auch nicht deshalb am Platze, weil das patentierte Erzeugnis der 
K lägerin nach der Auffassung d es Beklagten keine Erfindung oder nur eine solche von 
geringem Wert ist. D er Beklagte hat vertraglich auf di e Anfechtung des Patentes ver
zichte t und hat es desh alb so zu beachten wie es lautet. 

e) Bei der dritten Ausführungsart hat der Beklagte die Klötzchen durch runde Scheiben 
(R ädchen, Rollen ) von e twa 3 cm Durchmesser ersetzt, die beidseits des R andes der Tür
füllung paarweise angebracht sind. Sie erfüllen die gleiche Aufgabe wie di e Führungs
schienen d er patentierten Erfindung der Klägerin und wie die Klötzchen der zweiten Aus
führungsart d es Beklagten. Sie sind a llerdings im Gegensatz zu den Schienen und den 
Klötzchen mit der Türfüllung nicht starr verbunden. Daß sie drehbar und rund sind, 
ändert jedoch nichts da ran, daß der Beklagte auch mit dieser Ausführungsart di e tech
nische Lehre d es Patentes der Klägerin, die Türfüllung durch ein an ihrem Rande ange
brachtes Hindernis waagrecht in der Nut festzuhalten, aber senkrecht verschiebbar zu 
lassen, verwirklicht hat. Die Abweichung von der patentierten Erfindung ist von unter
geordneter Bedeutung. Sie lag für den Durchschnittsfachmann nahe und bringt keine 
erfinderische neue Lehre. Das Obergericht stellt unwidersprochen fest, daß die Verwen
dung von Rollen zur V erminderung der R eibung völlig überflüssig ist, weil zwischen Tür
füllung und Rahmen keine praktisch ins Gewicht fallende R eibung entsteht, wenn sich 
die Türfüllung ausdehnt. Der Beklagte verliert denn auch in der Berufungsschrift kein Wort 
über die Funktion der Rollen und über die Rollen-Variante überhaupt. Mit dieser Variante 
hat er wie mit seiner zweiten Ausführungsart die Erfindung der Klägerin nachgeahmt. 

PatG Art. 8, Art. 66 und Art. 75 

Ob die « reine Durchfuhr» patentrechtlich erlaubt sei, ist Sachfrage, zu deren Be
urteilung die schweizerischen Gerichte zuständig sind. 
Nach schweizerischem Recht verantwortlich macht auch die im Ausland begangene 
Handlung, die rechtserhebliche Ursache einer Verletzung schweizerischer Patente ist. 
Zuständig sind die schweizerischen Gerichte auch gegenüber Beklagten im Ausland, 
die nur im Ausland gehandelt haben. 

La question de savoir si le simple transit est autorisi du point de vue du droit des 
brevets est une question de fond pour laquelle les tribunaux suisses sont compitents. 
En droit suisse, on ripond aussi d'un acte commis a l' itranger s'il constitue La cause 
relevante d'une violation de brevets suisses. 
Les tribunau suisses sont compitents meme si les difendeurs sont a l' itranger et n' ont 
agi qu'a l'itranger. 
Beschluß des Handelsgerichtes des K antons Zürich vom 28 . Oktober 
1971 i.S. M erck & Co. Inc. gegen Arbochem S.r.l. und Mitbeteiligte. 
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Aus den Erwägungen: 
3. b) Die Beklagten 1, 2, 3 und 4 bestreiten, daß sie ein patentverletzendes Erzeugnis 

im Kanton Zürich oder in der Schweiz im Sinne von Art. 8 PatG gewerbsmäßig benützt, 
insbesondere hi er feilgeboten, verkauft oder sonstwie in Verkehr gebracht haben. Sie 
mach en in diesem Zusammenhange geltend, das in Frage stehende < lndomethacin >, von 
d em die Klägerin behaupte, es sei patentverletzend, sei im schutzfrcien Ausland recht
mäßig hergestellt und verkauft worden. Eine patentrechtlich relevante Handlung in der 
Schweiz und im besondern im Kanton Zürich ha be nicht stattgefunden. Die einzige Be
ziehung zur Schweiz bestehe darin, daß zufällig die in Itali en rechtmäßig hergestellte 
und dort oder im Ausland in Verkehr gebrachte Ware auf dem Transport von Italien an 
den Bes timmungsort durch die Schweiz geleitet und hier im Zollfreilager, d. h. im Zoll
ausland gelagert worden sei. Die « reine Durchfuhr» stelle keine patentverletzende Hand
lung dar; der «reine Transit» von Waren sei keine gewerbsmäßige Benützung im Sinne 
von Art.8 PatG . 

Die Beklagten wollen damit sagen, das in Frage stehende < lndomethacin > sei im Transit 
durch die Schweiz und den Kanton Zürich geführt worden, d er Transitverkehr sei aber 
ni cht patentverletzcnd und könne daher auch nicht als Anknüpfungspunkt für die Er
mittlung des Gerichtsstandes dienen. Ob ein allenfalls patentrechtlich zulässiger Transit 
vorliege, ist vorab eine Sachfrage. Dara uf, ob die Verletzungsklage begründet sei, kommt 
aber bei der Bestimmung des Gerichtss tandes grundsätzlich nichts an (BGE 23 I 58/59; 
66 II 184; G uLDENER, Schweiz. Zivilprozeßrecht, 2. Aufl , S. 95). Für die Anwendung 
von Art. 75 PatG genügt es daher, daß die Klägerin patentverletzende Handlungen 
(schlüssig) behauptet. Dies muß grundsätzlich auch gelten , wenn wi e hier mit Bezug auf 
die von den Beklagten behauptete Durchfuhr im Transit streitig ist, ob eine Handlung 
oder Unterlassung patentrechtlich zulässig sei . 

Eine Ausnahme wäre zu machen, wenn die Klägerin den hier eingetretenen Erfolg d er 
Handlungen oder Unterlassungen der Beklagten zu d em Zwecke a ls widerrechtlich hin
stellen würde, um die Bestimmungen über den Gerichtsstand zu umgehen (BGE 23 I 58/ 
59; 66 II 184). Dies kann nicht angenommen werden . Das Zollfreilager ist nach der 
R echtsprechung des Bundesgerichtes patentrechtlich Inland ( BGE 92 II 293 ff.; zustim
m end TROLLER, Immaterialgüterrecht , Bel. II , 2. Aufl. , S. 725 ). l\1it Bezug auf die Frage 
der widerrechtli chen Benützung erkannte das Bundesgericht im angeführten Falle so
dann, der Transport patentgeschützter Ware von Zürich und Kloten zum Zwecke d er 
Beli eferung ausländischer Kunden stelle eine typische H andlung dar, d ie unter den Be
griff des lnverkehrbringens im Sinne von Art. 8 Abs. 2 PatG falle (a.a. O. Erw. 6, Abs. 2). 
Damit unterstellte es die Einfuhr und Lagerung solcher Erzeugnisse der gewerbsmäßigen 
Benützung im Sinne von Art. 8 PatG. Ob nur das Versenden vom Ausland ins Inland 
(Zollfreilager) zwecks \,Veiterversendung oder auch die bloße Durchfuhr im Transit 
(ohne Änderung der Verfügungsgewalt über die transportierte Ware mit Ausnahme der
j enigen des Spediteurs und Frachtführers) erfaßt werde (vgl. hiezu TROLLER a .a.O. 
S. 725 ), kann zwar in Frage ges tell t werden, wäre aber erst noch durch Urteil klarzu
stellen. Nach d em zitierten Bundesgerichtsentscheid scheint der Begriff Einfuhr jedenfalls 
eher weit zu fassen zu sein. Hinzu kommt, und dies ist entscheidend , daß die Kl ägerin 
gerade behauptet, di e \,Vare sei mit \ ,Vissen und vVill en der Beklagten zum Zwecke der 
Beli eferung ausländischer Kunden hieher gesandt, hi er eingelagert , verpackt , umgepackt 
und n eu etikettiert worden; die im Prozesse verbli ebenen Beklagten hä tten den früheren 
Beklagten 8-10 entsprechende \,V eisungen erteilt. Sollte dies zutreffen, was im Prozeß auf 
Grund einer sachlichen Prüfung abzuklären sein wird , so wäre zweifelhaft, ob bloße 
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Durchfuhr im Transit anzuerkennen wäre. Die Klägerin legt den Beklagten jedenfalls 
mehr zu Last. 

Daher ist übrigens das angerufene Gericht für die Beurteilung der behaupteten Trans
aktionen selbst dann zuständig, wenn Durchfuhr im Transit patentrechtlich zulässig sein 
sollte und die Zuständigkeit des Handelsgerichtes daran anzuknüpfen wäre. Denn über 
die Zulässigkeit oder Unzulässigkeit dieser Transaktionen in der Schweiz und im Kanton 
Zürich kann ein zuverlässiges Urteil überhaupt nur in Würdigung der gesamten Um
stände, allenfalls nach weiterer Abklärung des Sachverhaltes gebildet werden. Nur in 
diesem Zusammenhange kann auch entschieden werden, ob die Errichtung von Sammel
lagern, das Umpacken und Umetikettieren eine notwendige Speditionstätigkeit und 
patentrechtlich zulässig sei. 

Damit ist die Zuständigkeit einmal gegenüber den Beklagten 1, 2 und 3, die unbestrit
tenermaßen < Indomethacin> nach Zürich und Kloten senden ließen, zu bejahen. 

c) Die Beklagte 4 wendet weiter ein, sie habe mit der Versendung von< Indomethacin> 
überhaupt nichts zu tun gehabt. Sie habe Ende August 1969 in Mailand telefonisch 50 kg 
<Indomethacin, an die Pharmolast, die Beklagte 2, verkauft; durch die Übergabe der 
Ware an die Speditionsfirma Milandsped in Mailand sei das Geschäft für sie abgeschlossen 
gewesen. Erst durch den vorliegenden Prozeß habe sie erfahren, wem die Beklagte 2 die 
Ware weiterverkauft habe. Die Klägerin verweist demgegenüber auf den Frachtbrief der 
Swissair, worin die Beklagte 4 als Absender genannt wird. Sie behauptet auch, zwischen 
den Beklagten 4 und 2 hätten sehr enge Beziehungen bestanden. Damit legt sie der Be
klagten 4 ebenfalls zur Last, die Ware sei mit ihrem Wissen und Willen in die Schweiz ge
sandt worden. Zudem behauptet sie in ihrer Stellungnahme zur Unzuständigkeitseinrede 
und verstellt zu Beweis, die Beklagte 4 habe durch Prospekte in Zürich < Indomethacin > 

zum Verkaufe angeboten. Auch dies ist Sachfrage. 
Der Beklagte 6 macht geltend, er sei lediglich Verkaufsagent, Makler gewesen; eine 

Vermittlung, für die er eine Kommission von 1- 2 % erhalte, mache ihn weder zum Täter, 
noch zum Anstifter oder Gehilfen behaupteter Patentverletzungen. Er habe nicht dafür 
einzustehen, daß die Geschäfte von Kunden, die er miteinander in Verbindung bringe, 
rechtsmäßig seien. Seine Handlungen hätten ausschließlich im Auslande stattgefunden. 
Maßgebend ist aber auch hier, was die Klägerin vorbringt. Darnach nahm die frühere 
Beklagte 8 mit dem Beklagten 6 wegen der Ersatzlieferung an die Beklagte 5 Kontakt auf 
und ließ ihm eine Mahnung zukommen. Da jedes Tun oder Unterlassen, das rechtlich 
Ursache einer in der Schweiz erfolgten Benützung einer patentgeschützten Erfindung ist, 
gleichgültig, wo es sich ereignet, nach schweizerischem Recht zu beurteilen ist, ist für die 
Beurteilung dieses Verhaltens die Zuständigkeit des angerufenen Gerichtes begründet. 
Ob der Beklagte 6 dabei als Mittäter, Gehilfe oder Anstifter zu betrachten sei oder nicht, 
ist Sachfrage. 

PatG Art.19 und PatV Art.22 

Zu einem vollständigen Ausweis gehört im Falle einer amerikanischen Continuation
in-part-Anmeldung auch eine beglaubigte Kopie der amerikanischen Grund
anmeldung. 

Pour etre comp!etes, !es pieces a l' appui d'une priorite derivee d'un depot americain 
du type continuation-in-part doivent comprendre une copie certifiee conforme du depot 
americain de base. 
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PMMBl 1971 I 56 ff. , Stellungnahme des Eidgenössischen Amtes für 
geistiges Eigentum vom 7. Juni 1971. 

Zur Frage, ob im Falle der Beanspruchung der Priorität einer amerikani
schen Continuation-in-part-Anmeldung zu einem vollständigen Prioritäts
beleg auch eine beglaubigte Kopie der ursprünglich en amerikanischen 
Grundanmeldung gehöre, nimmt das Amt wie folgt Stellung: 

1. W ed er das Patentgesetz noch die Vollziehungsverordnungen regeln ausdrücklich, 
welche Belege a ls Ausweis zu einer amerikanisch en Continua tion-in-part-Anmeldung 
( c-i -p-Anmeldung) a ls Prioritä tsanmeldung gehören. Das ist j ed enfalls daraus zu erklären, 
daß die c-i-p eine Besonderheit des Pa tentrechtes d er Vereinigten Staaten ist, die ver
ständlicherweise bei d en Beratungen zur geltenden Gesetzgebung ni cht speziell in Be
tracht gezogen wurde. Die gesetzlichen Vorschriften genügen wohl für die Prioritä tsaus
weise zu T eilgesuchen (Art. 22 Abs. 3 PatV I , Ar t. 22 Abs. 2 PatV II und Art. 25 PatV) 
und zu Zusatzpatenten, nicht aber für d eren dem amerikanischen Recht eigentümliche 
und auf dessen Erfinderprinzip zurückzuführende Verbindung in einer c-i-p. Die 
Gesetzeslücke ist also so auszufüllen, wie dies dem Sinn u nd Zweck der Normen entspricht, 
die der Gese tz- und d er Verordnungsgeber über die Formerfordernisse d er Prioritätsbe
anspruchung erließen. 

2. Eine solche Zielsetzung d es 2. Abschnittes d er Allgemeinen Bestimmungen d es 
Pa tentgesetzes (Art. 17 ff.) und der 5. Abschnitte d er V erordnungen (jeweils Art. 21 ff. ) 
kann nun vernünftigerweise in gar nichts a nderem gesehen werden, a ls daß Personen, die 
sich über die Gültigkeit des Patentes und insbesondere die Berechtigung d er Prioritä ts
beanspruchung unterrichten möchten, beim Amt eine vollständige Dokumentation über 
di e für di e U nionspriorität maßgebende Erstanmeldung sollen einsehen können. Darauf 
weisen namentlich Art. 58 Abs. 2 lit. e PatV I und Art. 87 Abs. 2 lit. g PatV II hin, wonach 
die Prioritä tsausweise eiern nach der V eröffentlichung der Patentschrift j edermann zur 
Einsicht offenstehend en Aktenheft I (Art. 59 Abs. 3 PatV I und Art. 88 Abs. 3 PatV II ) 
einzuverleiben sind. Die gleiche Auffassung ergibt sich aus der Botschaft des Bundesrates 
vom 25. April 1950, wo zur Erläuterung d es Art. 19 des Entwurfes, der später gem äß Art. 
108 PatG als Fassung des Art. 19 PatG für der Vorprüfung unterliegende Patentgesuche 
Gesetzeskraft erlangte, als Zweck der Formvorschriften für den Prioritätsausweis be
zeichnet wurde, daß beim Beginn der Prüfung fes tstehen muß, ob auf den Stand der 
T echnik am Datum der Anmeldung in der Schweiz oder aber am Priori tätsdatum abzu
stellen ist. Dieselbe Ausscheidung der Erfindungsmerkmale n ach d en für ihre Neuheits
prüfung maßgebenden Da ten muß - entgegen der von BLuM/PEDRAZZINI, Das schweizeri
sche Paten trecht, Bel. 11 , S. 54 vertretenen Ansicht - a ber auch bei ungeprüften Paten ten 
anhand des beim Amt einzusehenden Priori tätsausweises jedem nach Art. 8 PatG von d er 
gewerblichen Benützung der Erfindung Ausgeschlossenen möglich sein, ohne daß er u. U. 
noch monatelang auf fehlende Belege warten muß, die beizubringen nach Art. 8 ZGB 
dem Pa tentinhaber obläge, der daraus sein Prioritä tsrecht able itet. N un nützt aber im 
Falle ei nes aus einer c-i-p abgeleiteten Patentes ein unvollständiger Ausweis nicht mehr 
a ls gar keiner. W enn schon ein Prioritä tsausweis bei den Amtsakten liegen muß, dann 
vernünftigerweise ein vollständiger, d er auch a lle K opien früh erer Anmeldungen enthält, 
deren m an zur Nachprüfung, für welche Elem ente der Erfindung der Patentinhaber die 
Priorität erster Anmeldungen im Sinne des Art. 17 PatG beanspruchen konnte, bedarf. 
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3. Daß diese vollständige Dokumentation schon vor der Patenterteilung einzureichen 
ist, erklärt sich auch daraus, daß dem Amt, wenn es das Patent einmal ertei lt hat, keine 
Sanktionen mehr zur Verfügung steht, wie sie in Art. 19 Abs. 2 PatG und Art. 22 Abs. 4 
PatV I a ls Verwirkung des Prioritätsrechts statuiert ist , um den Patentinhaber a nzuhalten, 
fehlende Belege nachzuliefern, da das Erlöschen des Pa tentes nur bei Nichtzahlung einer 
J ahresgebühr vorgesehen (cf. Art. 46 Abs. 1 PatG) und im übrigen den Gerichten vorbe
halten ist, die Gültigkeit der Patente und die Berechtigung einer Priori tätsbeanspr uchung 
zu beurteilen (Art. 26 PatG, insb. dessen Abs . 2, Art. 20 PatG und Art. 22 Abs. 2 PatV 1). 

4 . In Art. 19 Abs. 1 PatG, Art. 22 Abs. 1 und Art. 24, Marginale und Abs. 1 PatV ist also 
nach der ratio legis der Formvorschriften für d en Prioritätsausweis die \-Viedergabe der 
technischen Akten d er ersten Anmeldung so zu verstehen, da ß daraus der für die einzelnen 
in den Patent- und Unteransprüchen aufgeführten M erkmale maßgebende Stand der 
Technik ohne zusätzliche Belege h ervorgeht. Nun kann im Falle eines auf einer c-i-p be
ruhenden Patengesuches d er Patentbewerber nach Art. 4 C Abs. 4 PVÜ deren Anmel
dungsdatum nur für diej enigen Merkmale der Erfindung beanspruchen, die nicht schon 
in der d er c-i-p vorausgehenden Grunda nmeldung enthalten waren, wenn diese Grund
anmeldung mehr a ls ein Jahr vor der Einreichung des Patentgesuches beim Amt zurück
liegt. Er verzichtet somit auf d ie Beanspruchung d es c-i -p-Anmeldungsdatum insoweit, 
als die Erfindung bereits in einer solchen Grundanmeldung beschrieben worden war, und 
muß dafür das Anmeldedatum des hiesigen Patentgesuches gelten lassen. Damit diese 
Abgrenzung möglich ist, müssen also beglaubig te Abschriften sowohl der Grundanmel
dung a ls auch der c-i-p offenliegen und hierzu dem Amt vor der Patenterteilung einge
reicht worden sein . 

PatG Art.47 

Die Wiedereinsetzungsfrist beginnt frühestens mit dem Ablauf der versäumten 
Frist zu laufen, da vorher kein Grund besteht, die vViedereinsetzung zu beantragen. 
Vorausgesetzt, daß ein rechtzeitig gestelltes vViedereinsetzungsgesuch vorliegt, sind 
erst im Beschwerdeve1fahren vorgebrachte Tatsachen mitzuberücksichtigen; darin 
liegt nicht eine durch Art. 47 Abs. 3 PatG verbotene Wiedereinsetzung in die 
Wiedereinsetzungsfrist. 
Der Patentinhaber hat für das Verschulden seines Stellvertreters auch dann einzu
stehen, wenn er ihn bloß gemäß Art. 13 Abs.] PatG mangels eines eigenen schweize
rischen Wohnsitzes beigezogen hat. 
Der Vertreter dmf es nicht bei der bloßen Weiterleitung der amtlichen Mitteilungen 
bewenden lassen, sondern er hat sich überdies beim Auftraggeber zu erkundigen, ob 
er wirklich die Wiederherstellungsfrist unbenütz t verstreichen lassen wolle. 
vVer seinen Vertreter anweist, nur « Vermittler» statt Stellvertreter zu sein, genügt 
seiner Sorgfaltspflicht nicht. 

Le delai de reintegration commence a courir au plus tot a partir de l' expiration du 
delai non observe; il ny a en ejfet aucune raison de requerir auparavant La reinte
gration. 
A condition que La demande de reintegration ait ete presentee en temps utile, lesfaits 
qui n' ont ete allegues qu' au cours de La procedure de recours doivent etre pris eux 
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aussi en consideration; il ne s' agit pas ld de !a reintegration dans !e de!ai pour 
demander !a reintegration, qu' exclut l' art. 47 al. 3 LEI. 
Le titulaire du brevet repond de !afaute de son representant meme s'il n' a eu recours 
d lui que parce qu'il n'avait pas de domici!e en Suisse . 
Le mandataire ne doit pas se contenter de transmettre jJUrement et simplement les 
communications ojficiel!es, mais il doit aussi demander d son mandant s'il veut 
vraiment !aisser expirer !e delai de retab!issement. 
Ce!ui qui donne d son mandataire l'instruction d' etre seulement son « intermediaire » 

et non son representant ne remplit pas son devoir de diligence. 

PMMBl 1971 I 39, Urteil der I. Zivilabteilung des Bundesgerichts vom 
31. März 1971 i.S. R . B. GmbH gegen das Amt. 

A us den Erwägungen: 

1. Der Auffassung des Amtes, das Wi edereinsetzungsgesuch sei verspä tet, wei l zwi schen 
d em Empfang d er Löschungsanzeige vom 9.Juni, die am 10.Juni beim schweizeri schen 
V ertreter eingetroffen sei, und dem 13. August mehr a ls zwei M onate verstrichen seien, ist 
nicht beizupfli chten. Solange die v\li ed erherstellungsfri st läuft, hat d er Patentinhaber 
keinen Anlaß, wegen ihrer N ich teinhaltung die Wi edereinsetzung zu beantragen . Die 
zweimonatige Frist des Art. 4 7 Abs. 2 PatG konnte frühestens mit eiern Ablauf d er ver
säumten Frist beginnen , also nich t vor eiern 1. August 1970. 

2. Das Amt schließt aus der Pflicht des Patentinhabers, das Wiedereinsetzungsgesuch 
binnen zwei M onaten zu stellen und es in tatsächli cher Hinsicht zu begründen (Art. 33 
Abs. 1 PatV I), a uf erst später geltend gemachte Tatsachen dürfe nicht eingetreten wer
den, weil das auf eine durch Art. 47 Abs. 3 PatG verbotene Wiedereinsetzung in die Wie
dereinsetzungsfrist hinausliefe. 

Diese Auffassung h ält nicht stand. Mit der V erwa ltungsgerich tsbeschwerde kann un
ri chtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sach verhaltes geltend 
gemacht werden (Art. 104 lib .b OG), ja das Bundesgericht kann die Feststellung des 
Sachverhaltes sogar von Amtes wegen überprüfen (Art. 105 Abs. 1 OG). Daraus fol gt, da ß 
T a tsachen, die erst im Beschwerdeverfahren vorgebracht oder aufgedeckt werden, mitzu
berücksichtigen sind (BGE 89 I 337 Erw. 8 am Ende, 92 I 327 Erw. 2). Darin liegt ni cht 
eine Wiedereinse tzung in die Wi edereinsetzungsfrist. Neue T a tsachen können nur vorge
bracht werden, wenn ein rech tzeitig gestelltes Wieclcreinsetzungsgesuch vorli egt. 

3. Der Patentinhaber ist in den früheren Stand wieclereinzusetzen , wenn er gla ubhaft 
m acht, daß er ohne sein Verschulden verhindert worden sei, die versäumte Frist einzu
halten (Art.47 Abs. 1 PatG) . Dem Verschulden d es Patentinhabers ist ein solches seiner 
Hilfspersonen, namentlich seines bevollmächtigten Stellver treters , gleichzusetzen (BG E 
87 I 2 19, 90 I 53, 188, 94 I 249). Der Paten tinhaber ha t für das V erschulden se ines Stell
vertreters selbst dann einzustehen , wenn er ihn nur gemäß Art. 13 Abs. 1 PatG mangels 
eines eigenen schweizerischen W ohnsitzes beigezogen hat (BGE 94 I 252 Erw. c) . D ie 
Beschwerde nimmt zu di eser R ech tsprechung nich t Stellung, und es bes teht kein Grund, 
darauf zurückzukommen. 

4. Aus den Mitteilungen des Amtes vom 29. Mai , 9.Juni und 3.Juli 1970 an d en dama
ligen schweizerischen Vertreter war zu ersehen, da ß das Paten t gelöscht worden war und 
wiederhergestellt werden konnte. Das zwei te und das d ri tte Schreiben gaben auch d en 
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Grund der Löschungen an. Das erste und das zweite nannten zudem den 31. Juli als Ende 
der Wiederherstellungsfri st. 

Die Beschwerdeführerin hat schon im Wiedereinse tzungsgesuch nicht behauptet, ihr 
V ertreter und sie selbst h ä tten die Schreiben vom 29. Mai und 9. Juni nicht erhalten. Sie 
brachte nur vor, sie seien bei ihr « nicht zu d en Akten gelangt » und der Grund hiefür lasse 
sich nicht fes tstellen , da sich bei ihrem Vertreter« der Eingang nicht nachweisen » lasse und 
ihre Hauptverwaltung imJ uni 1970 umgezogen sei. In der Beschwerde macht sie ebenfalls 
nicht geltend, die beiden ersten Schreiben seien ihrem V ertreter nicht zugekommen, von 
ihm nicht a n sie weitergeleite t worden oder bei ihr nicht eingetroffen. Sie sagt nur, sie 
hä tten ihre « Patenta bteilung nicht erreicht », weil sich im Zeitpunkt ihres Einganges das 
Aktenheft be i einem Studen ten befund en ha be und dieser die l\tfitteilungen entwed er den 
Akten nicht einverleibt oder sie diesen wi eder entnommen und vernichtet haben müsse. 
Sie bezeichnet die zweite Möglichke it soga r als sehr wahrscheinlich. Es ist deshalb davon 
auszugehen, daß d er Vertreter die beiden Mitteilungen vom 29. Mai und 9. Juni erha lten 
und an die Beschwerdeführerin weitergeleitet hat und daß sie bei dieser angekommen sincl. 

Daß die Beschwerdeführerin sodann - a m 8. Juli 1970 - aush d en Brief vom 3. Juli er
ha lten h a t, wurde von ihr schon im Wied creinse tzungsgesuch zugegeben und räumt sie 
auch im Nachtrag zur Beschwerde ein. Es ist deshalb davon auszugehen, d a ß auch dieser 
Brief den V ertreter und nachher die Beschwerdeführerin noch vor Ablauf der Wieder
herstellungsfrist erreicht hat. 

5. Auf Grund dieses Sachverhaltes wäre es dem V ertreter möglich gewesen, dem Amt 
unter Einzahlung d er zweiten J a hresgebühr und d er Wied erherstellungsgebühr recht
zeitig di e Wiederherstellung des Pa tentes zu beantragen. Er wußte, daß die Beschwerde
führerin es aufrechtzuhalten wünschte, denn er hatte von ihr zugegebenermaßen den 
Auftrag erha lten, die zweite Jahresgebühr zu leisten. Das gleiche erg ibt sich daraus, daß 
er die dritte Jahresgebühr zahlte. Es ist nicht zu ersehen, weshalb er nicht sp ä testens nach 
d em Empfang d er Löschungsanzeige vom 9. Juni sofort ein Wiederherstellungsgesuch 
stellte. D a ß er wegen der Kosten nicht selbständig ha be handeln dürfen oder nicht über 
das nötige Geld verfügt ha be, wird nicht behauptet. Das wä re auch nicht glaubhaft, da er 
b eim Amt a ls ständiger V ertreter der Beschwerdeführerin ein Konto unterhielt und 
Direktor der Tochtergesellschaft der Beschwerdeführerin ist. Sollte er dennoch H emmun
gen gehabt haben, die V\lied erherstcllung ohne ausdrücklich e W eisung d er Beschwerde
führerin zu verlangen, so wä re ihm zum mindesten vorzuwerfen, d aß er es b ei der W eiter
leitung der drei Mitteilungen d es Amtes bewenden ließ und sich bei der Beschwerde
führerin in d er Folge nicht rechtzeitig erkundigte, ob sie wirklich die Wiederherstellungs
fri st unbenützt verstreichen lassen woll e. 

Die Beschwerdeführerin versucht , seine Säumni s damit zu entschuldigen, die schweize
rische Tochtergesellschaft se i reine W eiterleitungss telle gewesen. Sie glaubt deren Direk
tor also di e Stellung eines bevollmächtigten Stellvertreters, für d essen Tun und Unter
lassen sie gegenüber dem Amte einzustehen habe, a bsprechen zu können. Ihre gesetzliche 
Pflicht, einen V ertreter zu bestellen (Art. 13 Abs. 1 Pa tG) , steht dieser Auffassung im W ege. 

Ein Entschuldigungsgrund li eg t auch ni cht darin, daß die Tochtergesellschaft über 
ke in auf d em Gebiete des gewerblichen R echtsschutzes erfahrenes Persona l verfüge. Ihr 
als V ertreter bevollmächtig ter Direktor konnte den Mitteilungen vom 29. Mai und 9.Juni 
entnehmen, daß di e Wiederherstellungsfrist a m 31. Juli 1970 a bla ufe. Um di ese Frist ein
ha lten zu können, brauchte er weder selber auf dem Gebiete d es gewerblichen R echts
schutzes fachkundig zu sein noch über fachkundige Untergebene zu verfügen . Im Schrei
ben vom 9. Juni stand zusätzlich, die Wi ederherstellung se tze voraus, daß dem Amte vor 
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Ablauf der Frist die fällige Jahresgebühr sowie eine Wiederherstellungsgebühr von Fr. 
50.- entrichtet würden. Der Vertreter muß also gewußt haben, wie er sich zu verhalten 
habe. Er wäre auch ohne diese R echtsbelehrung nicht entschuldigt. Ein Vorwurf bliebe 
ihm nicht einmal dann erspart, wenn das Amt das Ende der Wiederherstellungsfrist nicht 
angegeben hätte, denn Art. 38 Abs. 3 PatV I ist nur Ordnungsvorschrift (BGE 94 I 254 
und dort erwähnte Entscheide). 

Auch der Einwand hilft nicht, die schweizerische Tochtergesellschaft habe ihre Auf
gabe als «Vermittlerin» zwischen dem Amt und der Beschwerdeführerin während der 
letzten 15 Jahre reibungslos und vorbildlich genau ausgeführt. Denn der Patentinhaber 
hat für das Verschulden seiner Hilfspersonen selbst dann einzustehen, wenn er diese sorg
fältig ausgewählt und unterrichtet hat. Die Beschwerdeführerin hatte übrigens nicht nur 
einen «Vermittler», sondern einen Stellvertreter zu bestellen. Sollte sie den Direktor der 
schweizerischen Tochtergesellschaft angewiesen haben, im Innenverhältnis bloß «Ver
mittler» zu sein, so hätte sie ihrer Sorgfaltspflicht nicht genügt. 

Es kann somit schon von einem Hindernis im Sinne des Art.47 Abs.! PatG nicht die 
Rede sein. Sollten die Beschwerdeführerin oder ihr Vertreter nicht geradezu absichtlich 
von einem rechtzei tigen \,Viederherstellungsgesuch abgesehen haben, so ist die Nichtein
haltung der Frist zum mindestens einer Fahrlässigkeit des Vertreters zuzuschreiben. 

PatG Art. 47 und Art. 59 

Formelle Fristversäumnis und materielle Fristversäumnis. 
Die Wiedereinsetzung in den früheren Stand kommt nur bei formeller Fristversäum
nis in Betracht, d. h. wenn die vom Patentbewerber ( bzw. Patentinhaber) erwar
tete Handlung nicht innerhalb der Frist erfolgt; dagegen ist sie bei materieller Frist
versäumnis, d. h. wenn der Patentbewerber ( bzw. Patentinhaber) zwar innerhalb 
der Frist reagiert, jedoch eine Handlung vornimmt, die nicht seinem Willen ent
spricht, ausgeschlossen. 
Unter Vorhandensein eines Willensmangels eifolgter Rückzug des Patentgesuchs 
( bzw. Verzicht auf das Patent). 
Kann der Rückzug des Patentgesuchs ( bzw. Verzicht auf das Patent) wegen Vor
liegen eines vVillensmangels rückgängig gemacht werden? Frage offen gelassen. 
Beziehungen zwischen dem allfälligen Widerruf des Rückzugs ( bzw. Verzichts) 
wegen Vorhandenseins eines T;Jlillensmangels und der vViedereinsetzung. 
Könnte der Rückzug des Patentgesuchs (bzw. Verzicht auf das Patent) unter 
Berufung auf den Willensmangel rückgängig gemacht werden, so dürfte derjenige, 
der sich auf den Willensmangel beruft, gegenüber demjenigen, der gemäß Art. 47 
PatG Wiedereinsetzung in den früheren Stand beantragt, nicht besser gestellt sein. 

Inobservation formelle et inobservation materielle d'un delai. 
La reintegration en l' etat anterieur peut etre envisagee seulement s' il y a inobservation 
formelle d' un delai, c' est-a-dire si l' acte attendu du deposant ( au du titulaire) n' est 
pas accompli pendant le delai; en revanche, elle est exclue s'il y a inobservation 
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materielle d'un delai, c' est-a-dire si le deposant ( au le titulaire) reagit pendant le 
delai mais accomplit un acte qui ne correspond pas a sa volonte. 
Retrait de La demande de brevet ( au renonciation au brevet) fait saus l' empire d'un 
vice de la volonte. 
Le retrait de La demande de brevet ( au La renonciation au brevet) peut-il etre annule 
pour vice de La volonte? QJ1estion laisse ouverte. 
Rapports entre l 'eventuelle annulation pour vice de La volonte du retrait ( au de La 
renonciation) et La reintegration en l' etat anterieur. 
Dans l' hypothese oz't l' an admettrait La possibilite d' annuler pour vice de la volonte 
Le retrait de La demande de brevet ( au La renonciation au brevet), il ne saurait etre 
question d' accorder a La per sonne qui requiert l' annulation un traitement plus fa vo
rable qu' a celle qui requiert La reintegration en l' etat anterieur selon l' article47 LBI. 

PMMBI 1971 I 54 ff, V erfügung des Eidgenössischen Amtes für geistiges 
Eigentum vom 2. April 197 1. 

PatG Art. 66 lit. b und Art. 73 

Auskunftspflicht des Patentverletzers auch bei bloß früherem Warenbesitz und bei im 
Ausland rechtmäßiger Herstellung, aber widerrechtlicher Einfuhr in die Schweiz . 
Ansprüche auf Schadenersatz und Gewinnherausgabe sind klar auseinanderzu
halten. Sie bestehen selbständig, schlief]en sich jedoch gegenseitig aus. 
Der Gewinn des Beklagten kann unter dem Gesichtspunkt des Schadenersatzes 
eventuell Anhaltspunkt für die Schätzung des Schadens sein, wenn der Patent
inhaber dartut, daß die vom Beklagten abgewickelten Geschäfte ihm zugefallen 
wären und er wenigstens einen gleich großen Gewinn erlangt hätte. 
Die Gewinnherausgabe ist im Rahmen von Art. 423 OR ohne Verschulden, aber 
auch ohne Solidarität unter den Verletzern geschuldet. 

Le devoir de donner des renseignements incombe aussi au fournisseur qui n' est plus 
en possession de La marchandise, meme si La marchandise a etefabriquee licitement a 
l' etranger mais ensuite importee illicitement en Suisse. 
L' action en dommages-intirets et l' action en restitution du gain realise doivent etre 
clairement distinguees. Elles sont indejJendantes, mais s' excluent l'une l' autre. 
En ce qui concerne les dommages-intirets, le benifice realise par le difendeur peut 
eventuellement servir a les estimer, lorsque le titulaire du brevet etablit qu'il aurait 
lui-meme pu conclure les a..Uaires realisies jJar le difendeur et qu'il aurait realise un 
benifice au moins aussi eleve. 
Dans le cadre de l' art. 423 CO, la restitution du benifice ne suppose jJas une faule, 
mais elle n'implique pas non plus La solidarite entre les auteurs de la violation. 

BGE 97 II 169, r es. fr. J T 197 1 I 612, Urteil der I. Zivilab teilung vom 
16. März 1971 i.S. M erck & Co. gegen H ansgeorg Leisinger. 
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Aus den Erwägungen: 
2. Die Klägerin stützte ihr Auskunftsbegehren schon im kantonalen Verfahren auf Art. 

66 li t. b PatG, wonach zivil- und strafrechtlich zur Vera ntwortung gezogen werden kann, 
wer sich weigert , d er zuständigen Behörde die H erkunft der in seinem Besitz befindlich en 
wid errechtlich hergestellten Erzeugnisse anzugeben. Das Handelsgericht hä lt diese Be
stimmung nicht für anwendbar, weil der Beklagte in Italien wohne und das in Frage 
stehende Erzeugnis nach dem ita lienischen R echt nicht a ls widerrechtlich hergestellt zu 
betrachten sei; schaffe der Beklagte es aber über di e Grenze in die Schweiz, wo es a ls 
widerrechtlich hergestellt gelte, so begebe er sich des Besitzes, womit eine notwendige 
Vora ussetzung für seine Auskunftspflicht entfalle. 

Die Klägerin wendet ein, diese Betrachtungsweise widerspreche dem Sinn und Zweck 
des Gesetzes, d em Patentinhaber d en vVeg zum Lieferanten und zum H ersteller der pa
t entverletzenden Erzeugnisse zu öffnen. Das H and elsgericht übersehe, daß alle Tatbe
stände des Art. 66 Pa tG in der Zeitform der Gegenwart verfaßt seien; wollte man seinen 
Überlegungen folgen, so könnte nicht belangt werden, wer eine Erfindung widerrechtlich 
benützt, an Erzeugnissen Patentzeichen entfernt oder zur Patentverle tzung angest iftet 
habe, sondern nur, wer das immer noch tue.Jeder ni cht a uf fri scher Tat ertappte Pa tent
verletzer könnte die Auskunft verweigern oder sich der Auskunftspflicht entziehen , indem 
er die Ware einem Dritten zuschiebt. Richtig sei, daß auch die in Ländern ohne Patent
schutz geschaffenen und nachher in die Schweiz verbrachten Erzeugnisse als widerrecht
lich herges tellt anzusehen seien, falsch aber, daß dies nur für die Zeit gelte, in d er die 
Ware sich in d er Schweiz befinde. Das der Firma Paramed gelieferte Erzeugnis h abe das 
Pa tent der Klägerin nicht bloß während des Vertriebes in der Schweiz, sondern sch on vor 
d er Einfuhr und auch nach einer a llfälligen Wiedera usfuhr verletzt. 

a) Nach Art. 38 Ziff 5 aPatG, d em Vorgänger von Art. 66 li t. b d es geltenden R echts, 
war verantwortlich, wer die Angabe über «die H erkunft der in seinem Besitze befind
lichen rechtswidrig hergestellten oder in Verkehr gebrachten Erzeugnisse» verweigerte. 
In d er Botschaft des Bundesrates vom 1 7. Juli 1906 war zu dieser Bestimmung ausgeführt 
worden, die widerrechtliche Einfuhr von Erzeugnissen sei ni cht besond ers erwähnt, weil 
sie unter das V erbot d es Inverkehrbringens falle (BBI 1906 IV 257). Warum dann dieses 
Verbot nicht in die neue Bestimmung aufgenomm en wurde, ist den Gesetzesmateria lien 
nicht zu entnehmen ; sie lassen vielmehr auf ein V ersehen schließen, heißt es doch in d er 
Botschaft zur Novelle von 1954, die n eue Vorschrift, die bereits im Entwurf d es Bundes
rates enthalten war, entspreche der bish erigen (BBI 1950 I 1054). Die Frage, wie es sich 
mit der Pflicht zur Auskunft über widerrechtlich eingeführte Erzeugnisse verhält, ist so
mit nicht oder zumindest nicht ausdrücklich geregelt. BLuM/ PEDRAZZINI (Paten trecht III 
S. 464f. ) sehen darin eine Lücke, die aber nicht gerechtfertigt sei. TROLLER (Immateria l
güterrecht II 1962 S. 869) dagegen vertritt unter Hinweis auf BGE 85 IV 53 ff. die Auf
fassung, als widerrechtlich hergestellt hätten auch die im Auslande legal produzierten 
und hernach in die Schweiz eingeführten Erzeugnisse zu gelten ( vgl. a uch BG E 78 II 164). 
Für ihn handelt es sich nicht um Lückenausfüllung, sondern um die Auslegung des Be
griffes «widerrech tlich hergestellt ». Das Bundesgericht hat sich di eser Auffassung in BGE 
92 II 293 ff. angeschlossen. Entgegen der Annahme der Klägerin geht aus diesem Urtei l 
a ber nicht hervor, daß auch ein im Ausland wohnhafter Besitzer von Erzeugnissen, die in 
der Schweiz a ls widerrechtlich herges tellt gelten, nach Art. 66 lit. b Pa tG auskunftspflich
tig sei. 

Nach dem T erritorialprinzip verstößt die unbefugte Benützung einer patentierten 
Erfindung nur dann gegen schweizerisches R ech t, wenn sie in der Schweiz erfolgt . Das 
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heißt nicht, der Belangte müsse in der Schweiz gehandelt haben; es genügt, daß er die 
widerrechtliche Benützung in der Schweiz vom Auslande aus veranlaßt oder gefördert hat. 
Jedes Tun oder Unterlassen, das rechtserhebliche Ursache einer in der Schweiz erfolgten 
Benützung ist, macht deshalb nach schweizerischem Recht verantwortlich, gleichgültig 
wo es sich ereigne (BGE 92 II 296; vgl. TROLLER, a.a.O. I 1968 S.148ff.; BLuM/PEDRAZ
zrn1, a.a.O. I S. 174). Das muß auch für andere Patentverletzungen gelten. 

Haftungstatbestand des Art. 66 lit. b PatG ist nicht der Besitz widerrechtlich hergestell
ter Erzeugnisse, sondern die Weigerung des Besitzers, über die Herkunft der Erzeugnisse 
Auskunft zu geben; der Besitz ist bloß Voraussetzung dafür, daß der Besitzer zur Auskunft 
verpflichtet werden darf. Die Klägerin geht deshalb fehl, wenn sie den Besitz widerrecht
lich hergestellter Erzeugnisse mit widerrechtlicher Benützung der Erfindung vergleicht. 
Anderseits wird ein im Ausland rechtmäßig angefertigtes Erzeugnis zum widerrechtlich 
hergestellten nach schweizerischem Recht erst, wenn es auf schweizerisches Gebiet ge
langt; erst dann tritt die erforderliche räumliche Verbindung mit der Schweiz ein. Davon 
ging das Bundesgericht auch in BGE 92 II 293 ff. aus. In jenem Falle waren die Beklagten 
verantwortlich für Handlungen, die teils im Ausland begangen wurden, aber in der 
Schweiz einen Erfolg zeitigten. Daß die Erzeugnisse schon vor ihrer Einfuhr in die 
Schweiz als patentverletzend gewertet worden seien, wie die Klägerin anzunehmen 
scheint, ist dem angeführten Urteil nicht zu entnehmen. 

b) Eine andere Frage ist, ob Art. 66 lit. b PatG gegenwärtigen Besitz voraussetzt oder 
früheren genügen läßt. BLuM/PEDRAZZINI (a.a.O. III S. 464) und TROLLER (a.a.O. II 
S. 869) scheinen, ohne es ausdrücklich zu sagen, gegenwärtigen Besitz anzunehmen, 
wobei jene den Begriff als tatsächliche Verfügungsgewalt verstehen, während dieser den 
Besitzdiener ausnimmt. DAVID (Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2. Auflage, 
N.40a und 41 zu Art.24 MSchG) schließt für das Markenrecht den Besitzdiener eben
falls aus, vertritt im übrigen aber die gegenteilige Ansicht. Nach seiner Auffassung be
steht kein Grund, die Auskunftspflicht mit Bezug auf bereits umgesetzte Waren zu ver
neinen und sie auf noch vorhandene zu beschränken, sei das Interesse an der Auskunft 
bei schon begangenen Verletzungen doch größer a ls bei erst drohenden. 

Diese Betrachtungsweise rechtfertigt sich auch für Patentverletzungen, da sie dem 
Sinn und Zweck des Gesetzes am besten entspricht. Der Wortlaut des Gesetzes steht ihr 
nicht im Wege. Art. 66 lit. b PatG ist nicht für sich allein, sondern im Zusammenhang 
mit lit. d zu lesen, woraus erhellt , daß die Patentverletzung in Form von Begünstigung 
und Mitwirkung begangen werden kann. Das Gesetz will der zuständigen Behörde er
möglichen, den Verantwortlichen auf die Spur zu kommen. Dieser Zweck wäre aber oft 
nicht zu erreichen und, wie die Klägerin mit Recht anwendet, leicht zu vereiteln, wenn 
die Auskunftspflicht vom Besitz zur Zeit des Verfahrens abhängig gemacht würde. 

Indessen kommt es für die Anwendbarkeit des Art. 66 lit. b PatG noch darauf an, wo 
die Auskunftsverweigerung als die haftungsbegründende Handlung begangen wird. 
Wäre es im Auslande, würde auch früherer Besitz nicht helfen, da zwischen der Aus
kunftsverweigerung und der vorangegangenen Patentverletzung kein ursächlicher Zu
sammenhang bestände. Allein auf den Wohnsitz des Belangten ist dabei nicht abzu
stellen. Jedenfalls wo wie hier im Rahmen eines Patentverletzungsprozesses die Angabe 
der Herkunft erwiesenermaßen widerrechtlich hergestellter Erzeugnisse vom schweizeri
schen Richter verlangt wird, ist auch die notwendigerweise gegenüber diesem Richter 
bekundete Auskunftsverweigerung als in der Schweiz erfolgt anzusehen, mag sie auf 
direkte Befragung oder auf urteilsmäßige Verpflichtung hin geschehen. 
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Art. 66 lit . b PatG darf freilich nicht dazu dienen, Geschäftsgeheimnisse anderer a us
zukundschaften, gleichviel ob der um Auskunft Belangte in der Schweiz oder im Ausland 
tätig sei. Wird insbesondere von einem Lieferanten Auskunft verlangt, so muß gegen
wär tiger oder früherer Warenbes itz darge tan und , sofern das Begehren nicht in Ver
bindung mit einer Patentverletzungsklage erhoben wird, zumindest g la ubhaft gemacht 
werden, daß es um ein widerrechtli ch hergestelltes oder in der Schweiz als widerrecht
lich hergestellt geltendes Erzeugnis geht. 

c) Im vorliegenden Fall steht fest, daß der Beklagte der Firma Paramed von seinem 
Geschäftssitz in Mailand ein als Indoarthrid bezeichnetes Mittel geli efe rt hat , das den 
vom Patent der Klägerin mitumfaßten V\lirkstoff Indomethacin enthielt und von der 
K äuferin in der Schweiz vertri eben oder wieder ausgeführt wurde. Dadurch hat er 
Patentverletzungen in der Schweiz veranlaßt und begünstigt. Er ist daher verpflichtet, 
über die H erkunft der widerrechtlich hergestellten Erzeugnisse, die sich zumindest 
vorübergehend in seinem Besitze befanden, Aufschluß zu geben. Daß er wahrheitsge
mäße Angaben zu machen ha t, versteht sich von selbst ; fa lsche Angaben kämen einer 
Auskunftsverweigerung gleich und ständen wie diese unter der Strafandrohung des 
Art.81 PatG. 

3. Die Klägerin beanspruchte im kantona len Verfahren Schadenersa tz gestützt a uf 
Art. 73 PatG und Art. 4 1 ff. OR, äußerte sich zum Verschulden des Beklag ten und reichte 
eine mit «Schadensberechnung» überschriebene Aufstellung über die vom Beklagten 
und der Firma Pa ram ed erzielten Gewinne von insgesamt Fr. 3 1902 .50 ein. Sie machte 
gel tend , ihr Schaden sei größer a ls diese Gewinne und ihr Unternehmen umfasse sowohl 
die Handelsstufe des Beklagten wie j ene der Para med ; sie verlange « in erster Linie die 
H erausgabe des gesamten vom Beklagten erzielten Gewinnes, in zwe iter Linie die Ent
richtung einer angemessenen Lizenz und even tuell den Ersatz des eigenen Schad ens.» 

Das Handelsgeri cht hat d er Klägerin Fr. 455 7.50 zugesprochen. Es stell t fest, d er 
Betrag entspreche dem Gewinn, den der Beklagte a us den Lieferungen an die Firma 
Paramed erzielt und wegen widerrechtlicher Patentbenützung gestützt auf Art. 423 OR 
herauszugeben habe; für d en Gewinn d er Para med von Fr. 2 7 345.- habe d er Beklagte 
nicht aufzukommen, und d en erlittenen Schaden abzuschätzen oder anhand einer a n
gemessenen Lizenzgebühr fes tzusetzen, sei nicht möglich, weil dafür jegliche Anhalts 
punkte fehlten. Das H a ndelsgericht meint a lso nicht - wie in der Berufung behauptet 
wird -, die Klägerin habe Ansprüche aus Geschäftsführung ohne Auftrag erheben wol
len, in Unkenntnis d es Rechts j edoch auf Schadenersa tz aus unerla ubter H a ndlung 
(Art.41 ff. OR) geklagt. Es hä lt die Ansprüche a uf Schadenersatz und auf Gewinn
herausgabe unter Hinweis auf das Schrifttum vielmehr auseinander, findet aber, die 
Angaben der Kl ägerin reichten nicht aus, um d en Beklagten zu Schadenersatz zu ver
ur te ilen . 

a) Schaden ist Verminderung des R einvermögens. Er kann in einer Verminderung 
d er Aktiven, einer Vermehrung der Passiven oder in entgangenem Gewinn bestehen 
und entspricht nach allgemeiner Auffassung der Differenz zwischen dem gegenwärtigen 
Vermögensstand und dem Stand, den das Vermögen ohne das schädigende Ereignis 
hä tte (voN THUR, Obligationenrecht I S. 68 ff. ; ÜFTINGER, H a ftpfli chtrecht, 2. Auflage, 
I S.40ff. ) . 

Die Klägerin macht mit d er Berufung keinen Schaden durch Verminderung d er 
Aktiven oder Vermehrung d er Passiven geltend, noch verlangt sie den Ersatz d es ent
gangenen eigenen Gewinnes. Sie erhebt auch keinen Anspruch mehr auf eine ange-

1 
1 
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messene Lizenzgebühr ; diese könnte freilich nicht als solche gefordert werden, aber 
Anhalt dafür sein, was d er Klägerin a n Gewinn entgangen ist (BGE 38 II 304/5; 
BLuM/ PEDRAZZINI, a.a.O. III S. 553; FISCHER, Schadenberechnung im gewerblichen 
R echtsschutz, Urheberrecht und unlauteren Wettbewerb, Basel 1961, S. 10 ff.; TROLLER, 
a .a .O. II S. 969). Die Kläger in beansprucht vielmehr den vom Beklagten und der 
Paramed erzielten Gewinn und meint, daß sie sich damit an «eine der drei bekannten 
und anerkannten M ethoden der Schadensermittlung» halte. 

Dies widerspricht d en Ausführungen der Klägerin im kantonalen Verfahren, wo sie 
nur «eventuell den Ersatz des eigenen Schadens» verlangte. Das ist der Klägerin 
j ed och nachzusehen, weil die Gewinnherausgabe auch in der R echtsprechung, sei es 
a usdrücklich oder dem Sinne nach , a ls Schadenposten oder M ethode zur Schadens
berechnung behandelt worden ist. So wurde wiederholt entschieden, daß die Pflicht d es 
Patentverletzers, Schadenersatz zu leisten, auch die Gewinnherausgabe umfasse (BGE 
35 II 658/9, 36 II 60 I , 49 II 518/9) . Daneben wurde a llgemein anerkannt, daß als 
Geschäftsführer ohne Auftrag auch anzusehen und demgemä ß zur H erausgabe des 
Ergebnisses der Geschäftsführung an den Geschäftsherrn verpfli chtet sei, wer sich unbe
fugterweise in einen fremden Interessenkreis einmischt, indem er ein Geschäft, das 
objektiv nicht als sein eigenes, sondern als ein fremdes erscheint, für seine Rechnung 
ausführt (BGE 26 II 39, 34 II 700 , 45 II 207, 51 II 583) . In Fällen von Patentver
letzungen wurde die Anwendung dieses Grundsatzes damit begründet, der Anspruch 
des Patentinhabers beschränke sich nicht auf den Ersatz des ihm entstandenen Schadens, 
vielmehr könne er zum mindes ten immer den Gewinn h erausverlangen, den der Ver
le tzer a us der widerrechtlichen Benützung der Erfindung gezogen ha be ; d er Benützer 
hafte ihm dafür nach Art.423 OR (BGE 29 II 179, 35 II 659, 45 II 208, 49 II 519, 
63 II 280) . 

Diese R echtsprechung, di e in Art. 73 PatG mit einem a llgemeinen Verweis auf das 
Obligationenrecht «sank tioniert » werden sollte (vgl. Botschaft zur Novelle von 1954, 
BBI 1950 S . 1057), ist im Schrifttum mit Recht kritisiert worden (BLuM/PEDRAZZINI, 
a .a.O. III S.558ff. und 562ff.; FISCHER, a.a.O. S.15ff. und 20f[; TROLLER, a.a.O. II 
S. 972 ff.). Daß im Patentrecht d er Anspruch auf Schadenersatz j enen auf Gewinn
herausgabe einschließe, der Patentinhaber immer mindestens den vom Verletzer er
zielten Gewinn als Ersa tz verlangen und die Bereicherung nach Art.42 3 OR ohne Vor
behalt für die Berechnung des Schadenersa tzes verwendet werden dürfe, ist nicht halt
ba r. Die Ansprüche auf Schadenersatz und Gewinnherausgabe entstehen unter ver
schied enen Voraussetzungen und ha ngen eiern Gegenstande nach nicht zusammen. 
Schad enersatz ist zu leisten für den durch schuldhafte Patentverletzung verursachten 
Schad en. Art. 73 PatG bezweckt di e Beseitigung dieses Schadens, mehr nicht. Neben 
d em Schadenersatzanspruch steh t dem Verletzten aber ein H crausgabeanspruch zu, 
weil der Patentinhaber das a usschließliche R echt auf Ausbeutung der Erfindung hat 
und d eren Benützung durch e inen Dritten sich als Geschäftsanmaßung oder a ls unechte 
G eschäftsführung ohne Auftrag erweist. Der Dritte bem ächtigt sich einer Stellung, die 
ihm nicht zukommt, und führt ein fremdes Geschäft zum eigenen Vorteil ; er ist wie ein 
a uftragloser Geschäftsführer des Berechtigten zu behandeln, hat folglich alle ihm aus der 
Führung seiner Gesch äfte erwachsenden Vorteile gemäß Art.423 OR herauszugeben 
(BECKER, N. 1 und 2 zu Art.42 3 OR ; Ü SER/Sc1-1ÖNENBERGER, N . 12 zu Art.419 sowie 
N . 2 und 3 zu Art. 423 OR) . Die Gewinnherausgabe ist demnach nicht Ersatz für einen 
Schaden des Patentinhabers, sondern Entäußerung der dem auftraglosen Geschäfts
führer aus unbefugter Patentbenützung entstandenen Vorteile. Sie bes teht unabhängig 
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vom Schaden, kann größer oder kleiner sein als dieser, ist aber a uch geschuldet, wenn 
der Pa tentinhaber keinen Schaden erlitten oder ihm die fremd e Patcntbenützung sogar 
genützt hat. Die H erausgabepflicht setzt zudem nach schweizeri schem R echt kein Ver
schulden voraus und trifft den Gut- wie den Bösglä ubi gen in gleicher Weise. Für die An
wendung des Art.423 OR sprech en a uch Billigkeitsüberlegungen. Abgesehen davon, 
daß ein Schaden sich h äufig nur schwer oder nicht nachweisen läßt, wäre es j edenfalls 
stoßend, wenn ein Dritter d en Gewinn, den er aus widerrechtli cher Auswertung einer 
fremden Leistung gezogen hat, beha lten dürfte. 

Die Ansprüche auf Schadenersatz und Gewinnherausgabe sind daher klar auseinan
der zu halten und nach besonderen Gesichtspunkten zu beur teilen. Sie besteh en selb
ständ ig, schließen sich jedoch gegenseitig aus. Der Berechtigte darf entweder Deckung 
des Schadens oder die Herausgabe des Gewinnes, aber nicht beides zusammen ver
la ngen (vgl. BGE 38 II 304/5; TROL~Jr o . II s. 974; FISC HER, a .a.O. S.33f. ). 

b ) Daraus erhellt, daß die Klägcrif nicht_ßchadenersatz in Form oder nach Maßgabe 
der Gewinne, welche der Beklagte uncLd-ie-Paramcd erzielt haben, verlangen kann. Daß 
di e behaupteten Gewinnansä tze von den sach verständigen Mitgli edern des Handels
gerich tes a ls durchaus begründet befunden wurden, ändert daran nichts. Soweit es 
darauf ankam, hat d ie Vorinstanz sie nicht nur anerkannt, sondern übernommen. 

Unter dem Gesichtspunkt des Schadenersatzes hätte d er Gewinn des Beklagten 
freili ch Anhalt für di e Berechnung des Gewinnes sein können, d er der K lägerin ent
gangen ist (BGE 63 II 280 und Bemerkungen dazu bei BLuM/PEDR AZ ZINI, a.a.O. III 
S. 552, 559, 560/6 1). Das hätte a ber bedingt, daß der Gewinn des Beklagten a ls M aß
stab für die entgangen e Vermögensvermehrung (und nicht, wi e die Klägerin es getan 
hat, zur Begründung des Begehrens a uf Gewinnherausgabe) verwendet wurde. Die 
b loße Behauptung, der eigene Schaden sei höher a ls der Gewinn der Gegenpartei, 
genügte dazu nicht. Die Klägerin hätte dartun müssen , daß die vom Beklagten und der 
Paramed abgewi ckelten Geschäfte ohne die Patentverle tzung ihr zugefallen wären und 
sie wenigstens einen gleich großen Gewinn erlangt hätte. D as hat sie nicht getan. Sie hat 
gegentei ls davon abgesehen, den entgangenen eigenen Gewinn nachzuweisen und zu 
ford ern; nicht einmal ihre V erkaufspreise hat sie genannt. 

Daß der Geschädigte die Höhe d es Schadenersa tzes gemäß Art. 73 Abs. 2 PatG dem 
Rich ter überlassen darf, wenn er seine Forderung nicht von vornherein zu beziffern ver
mag, hat das H andelsgericht nicht übersehen. Diese Bestimmung enthebt die Ge
schädigte jedoch nicht d er Pflicht, Angaben zu machen und dafür Beweise anzubieten, 
welche d em Ri ch ter ein Beweisverfahren über das Ausmaß des Schadens ermöglichen 
(vgl. Botschaft zur Novelle von 1954, BBI 1950 I S.1057/58). Nach d em angefochtenen 
U rteil hat d ie K lägerin keine Anhaltspunkte vorgebracht, welche es dem H andels
gericht erlaubt hä tten, den Schaden abzuschätzen; wie die Vorinsta nz fes tstellt, hat sie 
sich im Verfahren und an der H auptverhandlung vielmehr auf Angaben über den Ge
winn d es Beklagten und der Paramed beschränkt. Ob das zutrifft, ist e ine Frage der ge
nügenden Substanzierung; sie untersteht dem ka ntonalen Prozeßrecht, dessen An
wendung das Bundesgericht auf Berufung hin nicht zu überprüfen h at. 

Das Handelsgericht hat auf Gewinnherausgabe erkannt, obwohl d ie K lägerin sie 
nicht als solche, sondern als Schadenersatz nach Art. 73 PatG und 4 1 ff. OR beansprucht 
ha t. Es hält jedoch dafür, daß der Beklagte nach Art. 423 OR nur den von ihm selber 
gemachten Gewinn herauszugeben habe; für den Gewinn der Paramed sei er nicht 
solidarisch haftbar, weil Art. 50 OR hier nicht a nwendbar sei. Diese Begründung ver
letzt das Gesetz nicht, weshalb es auch im Berufungsverfahren da bei bleibt. 

\ 
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PatG Art. 72 und Art. 74 

Das Rechtsbegehren einer l•eststellungs- wie auch einer Unterlassungsklage hat das 
beanstandete bzw. das zu verbietende Verhalten genau zu umschreiben. Das vom 
Richter ausgesprochene Verbot muß ohne nochmalige materielle Beurteilung der 
Sache vollstreckt werden können. 
Entspricht ein Rechtsbegehren diesem Erfordernis nicht, so ist ( nach zürcherischer 
,?,PO) dem Kläger eine kurze Frist zur Verbesserung anzusetzen. 
,Zur Substantiierung einer Patentverletzungsklage. Es ist im einzelnen und über
prüfbar anzuführen, worin die Patentverletzungen erblickt werden. Die allgemeine 
Behauptung, durch die aufgezählten Handlungen würden die Patente verletz t und 
das allgemeine Angebot von Beweis durch Augenschein, Editionen, ,Zeugen und 
andere B eweismittel genügt nicht. 

Les conclusions d'une action en constatation ainsi que d'une action en cessation 
doivent decrire de fayon concrete !es actes critiques comme illicites et a interdire 
L' interdiction prononcee par le juge doit pouvoir etre executee sans nouvel ex amen 
de l' ajfaire quant au fo nd. 
Si !es conclusions ne repondent pas a cette condition, il faul impartir un bref delai 
( selon le code de procedure zurichois) au demandeur pour y remedier. 
Contenu indispensable d'une demande fondee sur la violation d'un brevet. IL faul 
exposer en detail et de fayon verifiable ce qu' on considere etre la violation du brevet. 
L 'indication generale que !es actes enumerees constitueraient une violation du brevet 
et l' offre generale de fournir des preuves par expertise, edition de documents, temoins 
et autres moyens ne suifit pas. 

Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 6. Mai 1969, Urteil 
des K assationsgerichtes des K antons Zürich vom 27 .J anuar 1970, Urteil 
der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichtes vom 9. März 
1970 und Urteil der Staatsrechtlichen Kammer des Schweizerischen 
Bundesgerichtes vom 21. April 1970 i.S. C. AG gegen E. 0. AG. 

Die Klägerin hat als Patentinhaberin eine Klage mit folgenden R echts
begehren eingereicht: 

« 1. Es sei gerichtlich festzustellen, d aß sich die Beklagten der Verletzung der sc hwei
zerischen Patente Nr. ... d er Klägerin schuldig gemacht ha ben, 
- durch Planung und Konstruktion der sogenannten Olsson-Stranggießanlagen zur 

Durchführung d er patentierten Verfahren und durch Ausarbeitung von diesbezüg
lichen Betriebsanleitungen, 

- durch Feilhalten, Verkaufen und Inverkehrbringen der diesbezüglichen Pläne und 
Verfahrensvorschriften, 

- durch Feilhalten , Verkaufen und Inverkehrbringen von Maschinena nlagen zur 
Durchführung der patentierten Verfahren, 
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durch Mitwirkung bei der Beschaffung solcher Anlagen durch Dritte, insbesondere 
durch Überwachung der Errichtung solcher Anlagen, 

- durch Inbetri ebsetzung solcher Anlagen, und 
- durch Mitwirkung bei der Durchführung dieser Verfahren durch laufende Bera tungs-

und K ontrolltä tigkeit. 
2. Es sei d en Beklagten - unter d er Androhung ihrer gerichtlichen Bestrafung bzw. 

der gerichtlichen Bestrafung ihrer Organe im Widerhandlungsfalle - zu verbieten, die in 
Ziff. 1 umschriebenen Handlungen zu wiederholen bzw. weiterzuführen.» 

Die Klage wurde in allen Instanzen abgewiesen. 

Aus den Erwägungen des H andelsgerichtes: 

II. Mit Klagebegehren I verlangt die Klägerin die gerichtliche Feststellung, daß sich 
die Beklagten der Verletzung der aufgezählten Patente schuldig gem acht h aben, und 
mit ihrem zweiten Begehren beantrag t sie, den Beklag ten die im Begehren I geschi lder
ten angeblichen Verletzungshandlungen unter Strafandrohung zu verbi eten. 

1. Grundlage einer Feststellungs- wi e auch e iner Unterlassungsklage kann nur ein 
konkre t bezeichnetes Verhalten eines Beklagten bilden. Nur bestimmt umschriebene 
Handlungen können im Urteil a ls widerrechtlich erklärt und untersagt werden. Allge
meine Vorwürfe, die nicht zum Ausdruck bringen, welche Handlungen eines Beklagten 
im einzelnen widerrechtlich und daher zu verbieten seien, genügen nicht. Einern Be
klagten kann nur ein Verhalten verboten werden, das durch Angabe genauer tatsäch
licher M erkma le und konkreter Bezugskriterien individualisiert ist; denn es geht nicht 
an, ihm ein Verhalten zu untersagen, das nur allgemein oder erst nach einer weiteren 
rechtlichen Würdigung etwa als patentverletzende Handlung charakterisiert werden 
könnte. Unbes timmte Klagebegehren laufen auf eine bloße Wiederholung desjenigen 
hinaus, was sich auf Grund der gesetzlichen Bestimmungen in Verbindung mit den 
Patentschriften letz ten Endes von selbst versteht. Nicht zulässig wäre deshalb, einem 
Beklagten ein V erbot aufzuerlegen, das im Ergebnis nichts anderes a ls die Verletzung 
einer gesetzlichen Bestimmung untersagen würde. Ein solches Verbot ließe notwendiger
weise die eben durch das richterliche U rteil klarzustellende Frage offen, durch welches 
Verhalten ein Beklagter die fragliche Gesetzesnorm verletzt habe, und was er nun in 
Zukunft konkret nicht mehr tun dürfe (vgl. Entscheide des Handelsgerichtes Nr. 101 / 
1956 vom 1. M ärz 1957, Spruchbuch 1957, Bd.I S.233ff., und Nr. 76/ 1963 vom 15. 
Februa r 1965, Spruchbuch 1965, Bd.I S.1 53ff. ) . 

2. Bei Gutheißung einer Klage kann d as Gericht im Urteilsdispositiv nur j ene Fes t
stellungen treffen und nur solche Verbote a ussprechen , die dem R echtsbegehren ent
sprechen, dessen Abänderung nach Anhängigmachung der Klage gemäß § 127 ZPO 
grundsätzlich unzulässig ist. Dies erfordert zunächst der prozessuale Grundsatz der 
Dispositionsmaxime, der dem Richter unter anderm untersagt, einem Kläger m ehr oder 
anderes zuzusprechen, als er mit der Klage selbst verlangt hat. Auch d er Grundsatz des 
rechtlichen Gehörs erfordert eine genaue Umschreibung d es Klagebegehrens, und zwar 
schon zu Beginn des Prozesses. Überdies setz t die Möglichkeit der Anerkennung der 
Klage wie auch die gesetzliche Ordnung d er T otalversäumnis eines Beklagten voraus, 
daß ein genau bestimmtes R echtsbegehren zu stellen ist (G uLDENER, Schweiz. Zivil
prozeßrecht, 2. Aufl. S. 162) . 

3. Auch die Vollstreckbarkeit hängt - entgegen der Ansicht der Klägerin - von der 
präzisen Formulierung des im Urteil des erkennenden Richters untersagten Verhaltens 
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eines Beklagten ab, die ihrerseits entsprechende Anforderungen an das zu Beginn d es 
Prozesses zu stellende Klagebegehren bedingt. D enn es ist nicht Sache der Voll
streckungs- und Strafbehörden, sondern ausschließlich Aufgabe des erkennenden 
Richters, darüber zu entscheiden, welche Handlungen eines Beklagten im einzelnen ver
hindert und mit Strafe belegt werden müssen, sofern dem Beklagten für den Fall der 
Mißachtung des richterlichen V erbotes die Ungehorsamsstrafe d es Art. 292 StGB ange
droht wird (vgl. BGE 84 II 457/458, 88 II 240, 89 II 107). 

4. Die Notwendigkeit der an d ie Bestimmtheit des R echtsbegehrens zu stellenden An
forderungen ist a uch angesichts der R egeln über die materielle und formelle R echts
kraft ri ch erlicher Entscheide offensichtli ch. Fehlt es nämlich an einem genügend be
stimmten Klagebegehren und demgemäß auch an einer Feststellung oder einem V erbot 
mit genauer Umschreibung des Verhaltens eines Beklagten im Urteil , so wäre einer 
später m öglicherweise im gleichen Zusammenhang mit der exceptio rei judicatae 
konfrontierten Instanz die Entscheidungsgrundlage entzogen. Die Beurteilung der 
Identität zweier Klagen ist nur möglich, wenn das frühere Urteil und (diesem voraus
gehend) das entsprechende Klagebegehren die rech tswidrigen und deshalb zu unter
lassenden Handlunge n eines Beklagten kla r und eindeutig umschrieben haben. 

III. Die von der Klägerin im vorliegenden Falle gestellten R echtsbegehren erfüllen 
di ese Anforderungen nicht. Zwar liegt die Unbestimmtheit des Rechtsbegehrens nicht 
darin, daß die Klägerin ihre Pa tentansprüche, d eren Verletzung durch die Beklagten 
festgeste llt und untersagt werden soll , lediglich mit den R egisternummern und nicht im 
T ext aufgeführt hat (R echtsbegehren I am Anfang) . Die auf diese W eise von der Kläge
rin umschriebenen Ansprüche sind durch die Bezeichnung mit amtlich registrierten und 
zugeordneten Nummern durchaus eindeutig kla r und bestimmt. Den entsprechenden 
Ausführungen der Klägerin, der - wie auch den Beklagten - von den Bedenken des 
Gerichtes hinsichtlich der mangelnden Bestimmtheit der R echtsbegehren Kenntnis ge
geben und Gelegenheit zur Stellungnahme geboten wurde, ist zuzustimmen. 

Auch die von d er Klägerin mit ihrem Begehren gerügten, angeblich widerrechtlichen 
Handlungen selbst sind hinreich end umschrieben. Diesbezügli ch spricht das R echts
begehren l in an sich klaren Begriffen von Planung, Konstruktion, Ausarbei tung von 
Betriebsanleitungen, von Feilha lten, in V erkehr bringen, sowie von Überwachung, Er
richtung, in Betriebse tzung, K ontrolle und Beratung in Bezug a uf die angeblich die 
Pa tente verle tzende Vorrichtungen durch die Beklagten . In diesem Bestandteil könnten 
di e klägerischen Begehren ins Dispositiv d es U rteils übernommen werden , ohne daß in 
einem später möglicherweise nötig werdenden Vollstreckungs- oder Strafverfahren di e 
erwähnten unzulässigen \,Veiterungen befürchtet werd en müßten. 

Doch fehlen die erfo rderli che Bestimmtheit und Konkretisierung bei der technischen 
Vorrichtung, aufweiche sich die wirtschaftli che H a ndlungsweise der Beklagten bezieht, 
und die nach dem R echtsbegehren der Klägerin ihre Paten te verletzen soll. Als Gegen
stand, in d em sich das widerrechtliche V erhalten der Beklagten verwirkliche, nennt sie 
nämlich einzig «sogenannte Olsson-Stranggießanlagen ». Dieser Begri ff ist eine H er
kunftsbezeichnung. Er umfaßt a lle von den Beklagten stammenden, j e von ihnen kon
struierten oder in Zukunft noch herzustellenden Stranggießanlagen, soweit mit ihnen 
die «patentierten V erfahren durchgeführt» werden sollen. Diese Einschränkung geht 
nicht über das hinaus, was sich bereits auf Grund des in Art. 66 Ziff. l Pa tG enthaltenen 
V erbotes von selbst versteht. Daher vermag sie das von der Klägerin ins Auge gefaßte 
Erzeugnis d er Beklagten, d as diese in angeblich widerrechtlicher \ ,Veise planen und 
konstruieren sollen, nicht zu kennzeichnen; sie ist keine ech te Einschränkung im Sinne 
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der notwendigen Konkretisierung d es R echtsbegehrens. Auch das Partizip «sogenannte » 
stellt nicht etwa ein die Herkunftsbezeichnung in irgend einer Weise einschrä nkendes 
Attribut da r ; vielmehr können und müssen a lle Stranggießanlagen, ungeachte t selbst 
wesentlicher technischer Abweichungen in Konstruktionsmerkmalen und Art , unter den 
Begriff « sogenannte Olsson-Stranggießanlage n » subsumiert werden, sofern sie nur von 
den Beklag ten stammen. Danach müßte den Beklagten bei e iner Anerkennung der 
Klage oder bei einem die Begehren der Kl ägerin gutheißenden Urteil unter anderem die 
Planung und Kons truktion von Stranggießanlagen ganz a llgemein und ohne Rücksicht 
auf a llfä llige technisch-konstruktiv abwe ichend e Eigenschaften untersagt werden, sofern 
damit nur die «patentierten Verfahren durchgeführt» würden. Ein solches Verbot (und 
ein Feststellungsspruch) von dieser Tragweite könnte indessen nur ergehen, wenn über
haupt a lle, von j edem beliebigen H ersteller oder Konstrukteur stammenden Strang
gießanlagen die im vorliegenden Prozeß geltend gemach ten Patentansprüche verletzen 
würden. Denn die Herkunftsbezeichnung «Olsson-Stranggießanlagen » (selbst mit der 
Pseudoeinschränkung: zur Durchführung der patentierten Verfahren) individuali siert die 
gerügte techni sch e Vorrichtung d er Beklagten sonst in keiner W eise nach Art, Kon
struktion oder techn ischen Eigenschaften, in denen a llein sich aber eine di e Patente der 
Klägerin verletzende Stranggießanlage der Beklagten von einer auf den M arkt ge
brachten Stranggießanlage anderen Ursprungs, welche die Patentansprüche der Klä
gerin nicht berührte, zu unterscheiden vermöchte. Der von der Klägerin in ihrem Klage
begehren verwendete Begriff «sogenannte Olsson-Stranggießanl agen zur Durchführung 
der patentierten Verfahren» bildet demnach kein taugliches Kriter ium, anhand d essen 
die Verletzung der Patente d er Klägerin geprüft und festgestell t werden könnte. Es wäre 
daher nicht zuläss ig, wenn durch d as Gericht di ese H erkunftsbezeichnung ohne weitere 
Umschreibung in den U rteilsspruch a ufgenommen würde. D aß aber überha upt keine 
Stranggießanlage denkbar sei, ohne daß in ihr die Pa tentansprüche d er Kl äger in ver
le tzt seien , ist nicht behauptet worden und a uf Grund der Akten, insbesondere d er im 
Prozeß li egenden Patentschriften, auch ni cht a nzunehmen, da sich j ene Patente in keiner 
Weise ganz a llgemein und umfassend auf a lle Stranggießanlagen beziehen. Gegenteils 
zeigt das - mißlungene - Bemühen der Klägerin, durch die H erkunftsbezeichnung 
(welche a ndernfalls überhaupt überflüssig wäre) und durch den (selbstverständlichen 
und daher nutzlosen) Zusatz «zur Durchführung der patentierten V erfahren » nur eine 
bestimm te, in ihren Konstruktionseigenschaften eindeutig definierbare Kategorie von 
solchen Anlagen, di e von den Beklagten geplant und a uf den Markt gebracht werden, a ls 
pa tentvcrlctzend zu rügen, daß sie selbst nicht die Auffassung hegt, die Konstruktion 
einer Stranggießanlagc sei ohne Verl etzung ihrer Patentansprüch e unmöglich. Die 
Klage ist da her wegen mangelnder Bestimmtheit und Klarheit der Klagebegehren abzu
weisen. 

IV. Mit R echt wenden die Beklagten des weiteren ein, die Klägerin habe es unter
lassen, ihren Prozeßstandpunkt hinreichend zu substanzieren und zu begründen und 
aufzuzeigen , auf welche W eise und worin ihre Klagepatente durch di e Beklagten ver
letzt würden . Die Klägerin beschränkte sich in der Klagebegründung darauf, di e allge
meine, ungenügende Formulierung des Kl agebegehrens aufzunehmen, ohne im einzel
nen darzutun, inwiefern die Beklagten bei d er Planung und beim Vertr ieb d er soge
nannten O lsson-Stranggießanlagen in rechtswidriger Weise die Lehren der Streit
patente der Klägerin verwendet h ä tten . In der R eferentenaudienz vom handelsgericht
lichen Instruktionsrichter darauf aufmerksam gemacht, daß nach sei ner Auffassung die 
Klage ni cht genügend substanziert sei, erklä rte sie, sie habe viele Anhaltspunkte dafür, 
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daß die Beklagten ihre Patente verletzten, doch könne sie nichts Genaueres sagen, 
solange sie deren Anlagen und Pläne nicht sehen dürfe; di e Beklagten würden aber die 
Substanzierung der Klage selbst verhindern, indem sie ihre Zeichnungen noch nicht 
vorgelegt hätten und dazu auch nicht bere it zu sein schi enen. In der R eplik ergänzte sie 
ihr Vorbringen durch eine Li ste der von den Beklagten in den J ahren 1963- 1969 ver
kauften dreizehn Anlagen, di e ihre Patente verletzen sollen. Als patentverletzend be
zeichnete sie ferner die außerdem verkauften Anlagen sowie die zahlreichen Angebote 
der Beklagten, ohne aber darzutun, welche besonderen Vorrichtungen oder Verfahrens
weisen den Lehren der Streitpatente entsprächen. 

Die Klägerin beansprucht keinen Patentschutz für Stranggießanlagen als solche, 
sondern nur für bestimmte V erfahren und Vorrichtungen, nämlich : ein Verfahren zum 
Kühlen von Stranggußma teri a l in der Sekundärzone von Stranggußanlagen durch 
Kühlmedium-Besprühen mittels mehrerer Stöcke von Düsen, die um das Strangguß
material herum angeordnet sind, und eine Vorrichtung zur Durchführung dieses Ver
fahrens (Pat. Nr. 384144) ; eine Stranggußanlage mit mindestens einem Treibrollen
paar, einer Biegerolle nachfolgend diesem Treibrollenpaar und einer a ls Gegenhalte
rolle wirkenden Rolle (Pat. Nr. 399659); ein Verfahren zum Kühlen von Strangguß
m aterial mittels in d er Sekundärkühlzone angeordneten F lüssigkeitszerstäubern, die 
gruppenweise beaufschlagten Zonen zugeteilt sind , und eine Vorrichtung zur Durch
führung dieses Verfahrens (Pat. Nr. 412 214); und schließlich ein Verfahren zum Kühlen 
von Stranggußmaterial in einer Sekundärkühlzone, wobei durch gemeinsam von einem 
Kühlmittel gespeiste Flüssigkeitszerstäuberdüsen Zonen einer Strangoberfläche beauf
schlagt werden und die Mittelpunkte dieser Zonen in mindestens zwei ungefähr senk
recht zur Strangachse verlaufenden Ebenen liegen , und eine Vorrichtung zur Durch
führung dieses Verfahrens (Pat. Nr. 438594) .... . 

4. Schließlich macht die Klägerin noch allgemein geltend, ihre Patente Nr. 384144 
und 399659 seien in sämtlichen von den Beklagten verkauften oder angebotenen An
lagen verletzt worden, und e in T eil dieser Anlagen verletze die weiteren Patente Nr. 
412214 und 438594. Ihrem Vorbringen und der von ihr eingereichten Liste ist zu ent
nehmen, daß kaum zwei Olsson-Stranggießanlagen bis in di e Einzelheiten miteinander 
übereinstimmen. Als Erzeugnisse kommen Knüppel, Brammen und Blooms in Betracht; 
die Zahl d er Stränge variiert von I bis 6, und die Formate sind untereinander gänzlich 
verschieden. Sache der Klägerin wäre es gewesen, darzutun, welche besondere L ehre 
welches Streitpatentes durch welche Verfahrensweisen und Vorrichtungen der ver
schiedenen Anlagen d er Beklagten verletzt werden, so daß einerseits die Beklagten in die 
Lage versetzt worden wären, entweder die beanstandeten Handlungen einzustellen oder 
die Klage im einzelnen zu beantworten, und andererseits vom Gericht über bestimmt 
behauptete Sachverhalte nötigenfalls Beweis hätte abgenommen werden können. Die 
Beklagten wenden zu Recht ein, durch das Beweisverfahren müßte zunächst das Klage
fundament erstellt werden. D as Beweisverfahren ist aber nicht dazu da, den Prozeßstoff 
zu sammeln (ZR 66 Nr. 35). Den Beklagten ist auch nicht zuzumuten, ihre Konstruk
tionspläne vorzulegen und d amit allenfalls Fabrikationsgeheimnisse preiszugeben. Die 
Klägerin nennt denn auch keine R echtsgrundlage, die sie berechtigen würde, in Pläne, 
Zeichnungen, Offerten usw. der Beklagten Einsicht zu nehmen oder Olsson-Anlagen zu 
besichtigen oder untersuch en zu lassen, um sich Angriffsmaterial gegen die Beklagten zu 
beschaffen . Die §§ 230 und 232 EGzZGB eröffnen ihr jedenfalls die Möglichkeit nicht, 
in solche Privaturkunden d er Beklagten Einsicht zu nehmen oder im Ausland befindliche 
Anlagen zu besichtigen. 
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Ihr Vorbringen in der Klagebegründung, in der R eferentena udienz und in der R eplik 
genügt zur Substanzierung der Klage nicht. Nachdem sie sowohl von d en Beklagten wie 
von seitcn des Gerichtes auf die ungenügende Darlegung des Prozeßstoffes hingewiesen 
worden war, ohne diesen Hinweis zu beh erzigen, muß angenommen werden, sie habe 
nicht etwa aus Versehen die nötigen rechtserhebli chen Tatsachen nicht vorgebracht, 
sondern di es unterlassen, weil sie dazu nicht in der Lage war. Es erübrigt sich daher, 
den M angel im Sinne von§ 99 ZPO durch geeignete Fragen zu beheben. Die Klage ist 
vielmehr auch aus diesem weiteren Grunde abzuweisen. 

Aus den Erwägungen des Kassationsgerichtes des Kantons ,<,iirich: 

II. 3. Das H and elsgericht hat die Klage mit zwei j e eigenständigen Begründungen 
abgewiesen ; einerseits wegen mangelnder Klarheit und Bestimmtheit d er R echtsbe
gehren, anderseits wegen ungenügender Substanzierung. Beide Begründungen ficht die 
Beschwerde mit der Rüge der Gehörsverweigerung an. 

4. Was die Klagebegehren betrifft, erklä rt das H andelsgericht im Anschluß an grund
sätzliche Erwägungen, die Unbestimmtheit li ege nicht d arin, daß die als verletzt ange
rufenen Patentansprüche lediglich mit d en R egisternummern und nicht im T ext auf
geführt se ien; a uch die angeblichen Verletzungshandlungen seien hinreichend um
schrieben ; doch fehle «die erforderliche Bestimmtheit und K onkretisierung bei der 
technischen Vorrichtung, auf welche sich die wirtschaftliche H andlungsweise der Be
klagten bezieht ». 

a) Die Beschwerde kritisiert zunächst, daß das H andelsgericht «seine Erwägungen 
über Bestimmtheit und Klarheit des Feststellungsbegehrens untrennbar mit sein en di es
bez üglichen Erwägungen bezüglich des Unterlassungsbegehrens vermengt» habe. Ein 
Nichtigkeitsmangel ist darin nicht zu finden. Trifft es auch - teilweise - zu, «daß die 
anzuwendenden Kriterien und anzustellenden Überlegungen nich t die gleichen sein 
können», ist doch im einzelnen weder d argetan noch ersichtlich, d aß und inwiefern das 
eine oder andere Begehren entscheidend unter falschen Gesichtspunkten gewürdig t 
worden wäre. 

b) Das H andelsgericht vermißt eine genaue Angabe des Gegenstandes, in d em sich 
das widerrechtliche V erhalten der Beklagten verwi rklicht haben soll. Angeführ t würden 
ledigli ch « Olsson-Stranggießanlagen ». Dieser Begriff sei eine H erkunftsbezeichnung, 
die weder durch das Partizip «sogenannte» noch durch die Beifügung «zur Durch
führung der patentierten Verfahren » rechtsgenüglich konkretisiert werde. 

Die Beschwerde bestreitet das, gesondert für das Feststellungsbegehren und für das 
U nterlassungsbegehren, und macht geltend , es könnten nicht sachliche Gründe gewesen 
sein, von d enen sich das H andelsgericht bei d er Beurteilung habe leiten lassen. Dabei 
verweist sie auch a uf Stellungnahmen und Vorgehen d es H andelsgerichtes in anderen 
Verfahren. Auf den hängigen Prozeß d er Gebr. Böhler & Co. AG c. d ie Beklagten be
zogen , ist damit nichts zu gewinnen. Das H andelsgericht bemerkt verneh m lassend, daß 
dort die Beklagten eine Widerklage auf Nichtigerklä rung d er Streitpatente erhoben 
hätten, ein Beweisverfahren vorläufig nur di eser Widerklage gel te, und noch durchaus 
offen sei, ob ni cht die Hauptklage aus den nämlichen Gründen wie die vorliegende 
Klage abzuweisen sein werde. Dagegen könnte d er durch U r teil d es H andelsgerichtes 
vom 15. Apri l 1969 erledigte Prozeß der Farbwerke H oechst c. Farmaceu tici Midy und 
Etablissements R. Barberot SA über das Injektionspräparat < Pene tracyn > eine gewisse 
Parallele dann bieten, wenn die Benennung « Olsson-Stranggießanlagen » nicht bloße 
H erkunfts-, sondern zugleich eine Typen-Bezeichnung sein sollte. U nd darauf scheint, 
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trotz gegenteiliger Behauptung in der Beschwerdeantwort, von der Sache her wie aus 
den eigenen Vorbringen der Beklagten immerhin einiges zu deuten, womit sich zu
treffendenfalls wohl auch die Individualisierung des Streitgegenstandes ergäbe. 

Doch brauchen diese Fragen nicht näher untersucht zu werden. Denn selbst von der 
Betrachtungsweise des Handelsgerichtes ausgegangen, hält in diesem Punkte seine Ent
scheidung nicht stand. Gemäß § 149 Abs. 1 ZPO gehören zum notwendigen Inhalt der 
Klageschrift die Rechtsbegehren, welche nach allgemein gültigen Regeln genau zu 
formulieren sind (vgl. vorinstanzliches Urteil S.4 unter Ziff.2; SRÄULI ZPO, zu§ 149 
Anm. 3, zu§ 124 Anm. 3, zu§ 118 Anm. 4) . Und gemäß§ 149 Abs.2 ZPO hat der 
Richter, wenn die Klageschrift den Erfordernissen nicht genügt, dem Kläger eine kurze 
Frist zur Verbesserung des Mangels anzusetzen, unter der Androhung, daß im Unter
lassungsfalle die Klage von der Hand gewiesen würde. Unbestimmtheit und Unklarheit, 
welche das Handelsgericht hier an den Begehren der Klage feststellt , sind Formen der 
Ungenauigkeit. Der Klägerin hätte also entsprechend d er genannten Vorschrift di e Ge
legenheit zur Verbesserung geboten werden müssen. Der Hinweis auf§ 127 ZPO ent
bindet nicht davon, ist doch dort unter Ziff. 1 die Verdeutlichung des Rechtsbegehrens 
ausdrücklich vorbehalten. Auch Lehre und Rechtsprechung, auf die sich das Handels
gericht in seinen allgemeinen Erwägungen beruft, rechtfertigen kein abweichendes Vor
gehen. Indem es die Verbesserungsfrist nicht einräumte, verweigerte es der Klägerin das 
rechtliche Gehör. 

c) Sodann ist der Beschwerde darin beizupflichten, daß wegen Unbestimmtheit und 
Unklarheit der Rechtsbegehren die Klage nicht schlechthin abgewiesen werden durfte, 
sondern je nachdem, ob eine verlangte Verbesserung überhaupt unterblieben war oder 
ob damit und durch allfällige ergänzende richterliche Befragung die Mängel nicht be
hoben werden konnten, von der Hand zu weisen oder angebrachtermaßen abzuweisen 
gewesen wäre(§§ 149 Abs.2 und 240 Abs.2 ZPO). 

5. Anders verhält es sich bezüglich der Substanzierung der Klage. 
Da ist vorweg zu nehmen, daß das Handelsgericht für das Patent Nr. 384144 die 

Anerkennung einer V erletzung durch die Beklagten verneint, und für das Patent Nr. 
399659 unabhängig davon, ob Verletzungsverhandlungen genügend klar dargelegt 
worden seien, die Klage als unbegründ et erklärt. Auf beides kommt die Beschwerde 
nicht gesondert zurück. 

Im übrigen genügte es nun freilich nicht, allgemein zu behaupten, die Beschwerde
gegner hätten durch die in den Klagebegehren aufgezählten Handlungen in dreizehn 
bekannten und außerdem in verschiedenen unbekannten Fällen die Patente der Klä
gerin verletzt, und ebenso allgemein dafür den Beweis durch Augenschein, Editionen, 
Zeugen und vorbehaltene andere Mittel anzubieten. Sondern es wäre im einzelnen und 
überprüfbar anzuführen gewesen, worin die Patentverletzungen bestehen oder erblickt 
werden. Das aber ist mit der gebotenen Spezifizierung weder in der Klageschrift noch 
anläßlich d er Referentenaudienz noch in der Replik geschehen. Es geht nicht an, dem 
Gericht kurzerhand die Frage zu unterbreiten, «ob die Anlagen der Beschwerdegegner 
den Merkmalen der Patentansprüche entsprechen oder nicht». Der Patentstreit unter
liegt der Verhandlungs-, nicht der Offizialmaxime. Die Klägerin hat kein prozessuales 
Anrecht darauf, daß das Handelsgericht nach summarischen Angaben selber eruiere, 
was von ihr vorzutragen und zu belegen gewesen wäre. Es kann daher auch keine 
Gehörsverweigerung darin gesehen werden, daß es abgelehnt hat , solches zu tun. 

Von der Klägerin erwartet wurde nicht, daß sie « eine imponierende Rechtsschrift 
größeren Umfanges ... mit Abschnitten wie etwa ,Das Patent im allgemeinen> oder z.B. 
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< Das Stranggießen im allgemeinen und von Stahl im besonderen> ... », noch daß sie 
«eine Olsson-Stranggießanlage zu den Akten» einreiche. Beizubringen aber war ein zur 
Stützung der Klagebegehren geeignetes und, wenn anerkannt oder beweisbar, aus
reichendes tatsächliches Klagefundament. Das erübrigte sich keineswegs deshalb, weil 
nach Meinung der Klägerin die Olsson-Stranggießanlagen zwar nie bis in alle Einzel
heiten übereinstimmen, aber «unbestritten ... in ihrem technischen Prinzip gleich», und 
zugegebenermaßen « in den Bereichen der Klagepatente nie verändert» worden seien. 
D enn dieses wie j enes vermag noch keine Patentverletzung aufzuzeigen. Hiefür wäre 
vielmehr darzutun gewesen, daß und warum das «technische Prinzip» und/oder 
wesentliche Eigenschaften «in den Bereichen der Klagepatente» aller oder bestimmter 
Olsson-Stranggießanlagen vor den Patentansprüchen der Klägerin nicht bestehen 
können. Daran gebricht es. Daß das Handelsgericht weder einen Beweisbeschluß erließ 
noch überhaupt ein Beweisverfahren anordnete, bedeutet daher keine Verweigerung d es 
rechtlichen Gehörs. Entgegen der in der Beschwerde vertretenen Anschauung sind die 
Voraussetzungen für Beweiserhebungen mit den vorhandenen Tatsachengrundlagen 
nicht gegeben. Das Beweisverfahren ist, wie das Handelsgericht mit Recht bemerkt, 
nicht dazu da, den Prozeßstoff zu sammeln. Und es bedarf keiner Ausführung, daß nur 
zu solchem Zwecke, und unbeschadet der nach Art. 68 PatG für ein Beweisverfahren 
bestehenden Möglichkeiten , auch eine Vorlegung von Konstruktionsplänen den Be
klagten nicht zuzumuten ist. 

Aus den Erwägungen der I. Zivilabteilung des Bundesgerichts: 

1. Die Klägerin macht geltend, sie habe die Klage dadurch genügend substantiiert, 
daß sie behauptet und zu beweisen beantragt habe, die Beklagten hätten in den Jahren 
1963- 1969 zahlreiche den Patentansprüchen der Klägerin genau entsprechende 
Stranggießanlagen angeboten und mindestens dreizehn solche an elf b estimmte Stahl
werke verkauft und die im R echtsbegehren aufgezählten begleitenden Handlungen be
gangen. Es sei nicht einzusehen, was Nützliches die Klägerin noch w eiter hätte tun 
können. Alles W eitere sei Sache des Beweisverfahrens gewesen. Die Klägerin habe nicht 
eine Olsson-Stranggießanlage kaufen und als Muster zu den Akten geben können. Sie 
habe eine solche Anlage auch nicht zu besichtigen oder sogar zu photographieren ver
mocht. Wesentlich und seitens der Beklagten nicht bestritten sei, daß alle Olsson
Stranggießanlagen in ihrem technischen Prinzip gleich seien. Wieviele Stränge in einer 
Anlage nebeneinander gegossen werden könnten und welche Form sie hätten , sei für die 
Frage, ob d ie Patente der Klägerin verletzt worden seien, unerheblich. Die Klage habe 
darüber nichts zu entha lten brauchen. 

Es ist der Klägerin darin beizupflichten, daß die Auffassung, sie habe unterlassen, 
solche oder ähnliche für die Beurteilung d er Patentverletzungen unerhebliche Angaben 
zu machen, dem Bundesrecht widersprechen würde . Dieser Auffassung ist indessen das 
Handelsgericht nicht. Es anerkennt, d en Vorbringen der Klägerin und d er von ihr ein
gereichten Liste sei zu entnehmen, daß kaum zwei Olsson-Stranggießanlagen bis in die 
Einzelheiten miteinander übereinstimmten, daß als Erzeugnisse Knüppel, Brammen und 
Blooms in Betracht kämen, daß die Zahl der Stränge von 1- 6 wechsle und daß die Formate 
untereinander gänzlich verschieden seien. Daß die Klägerin über diese oder ähnliche 
unerhebli che Punkte weitere Einzelheiten h ät te vortragen müssen , sagt es a ber nirgends. 

Es trifft auch nicht zu , daß das Handelsgericht die Klage a bgewiesen habe, weil die 
Klägerin weder j e eine Olsson-Stranggießanlage gesehen noch eine solch e als Muster zu 
den Akten gegeben habe. Es wirft der Klägerin vor, sie habe nicht aufgezeigt, aufweich e 
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W eise und wonn ihre Patente durch die Beklagten verletz t würden. Sie habe in die 
Klagebegründung bloß die allgemeine Formulierung des Klagebegehrens aufgenom
m en , ohne im einzelnen darzutun, inwiefern die Beklagten bei der Planung und beim 
Vertrieb von Stranggießanlagen rechtswidrig die Lehren der Streitpatente verwendet 
hätten. Vom Instruktionsrichter auf die ungenügende Substantiierung der Klage auf
m erksam gemacht, habe sie erklärt, sie habe viele Anhaltspunkte für die Patentver
letzung, könne aber nichts Genaues sagen, solange sie die Anlagen und Pläne der Be
klagten nicht sehen dürfe; die Beklagten selber verhinderten die Substantiierung der 
Klage, indem sie ihre Zeichnungen nicht vorlegten. In d er Replik - sagt das Handels
gericht weiter - habe di e Klägerin ihre Vorbringen ergänzt, ohne aber darzutun, welche 
besonderen Vorrichtungen oder Verfahrensweisen d en Lehren der Streitpatente ent
sprächen. Sie hätte a usführen sollen, welche besondere Lehre welchen Streitpatentes 
durch welche Verfahrensweisen und Vorrichtungen der verschi edenen Anlagen der 
Beklagten verletzt werde. Die Beklagten wendeten zu R echt ein, durch das Beweisver
fahren müßte zunächst das Klagefund am ent erstellt werden. Das Beweisverfahren sei 
aber nicht dazu da, den Prozeßstoff zu sammeln. Da die Klägerin sowohl von den Be
klag ten a ls auch vom Gericht auf die ungenügende Darlegung des Prozeßstoffes hinge
wiesen worden sei, ohne diesen Hinweis zu beachten, müsse angenommen werden, sie 
habe es nicht aus V ersehen unterlassen , die rechtserheblichen Tatsachen vorzubringen, 
sondern wei l sie dazu ni cht in der Lage war. 

Diese Begründung des handelsgerichtlichen Urtei ls verletzt nicht Bundesrecht. Um 
darüber entsch eiden zu können, ob die Beklagten eines oder mehrere der vier Pa tente 
d er Kl ägerin verletzt haben und ihnen die Wiederholung oder W eiterführung dieser 
H andlungen zu verbi e ten sei, müßte das Handelsgericht fes tstellen, welche Teile der 
verschieden en von den Beklagten in V erkehr gebrachten oder angebotenen Stranggieß
anlagen a ls Benützung oder Nachahmung einer der vier patentierten Erfindungen der 
Klägerin zu gelten hä tten und inwiefern das zutreffe. Ob es diese Feststellungen schon 
a uf Grund d er bloß a llgem einen Behauptung, die von den Beklagten in Verkehr ge
brachten oder angebotenen Stranggießanlagen verletzten die Patente der Klägerin, 
hätte treffen sollen oder ob die Klägerin den Sachverh alt bis in alle rechtserheblichen 
Einzelheiten hätte d arlegen müssen, ist eine vom ka n tonalen Prozeßrecht beherrschte 
Frage. Dessen Anwendung darf das Bundesgericht auf Berufung hin nicht überprüfen 
(Art. 43, 55 Abs. ! lit. c OG) . 

Aus dem Urteil der Staatsrechtlichen Kammer des Bundesgerichts: 

3. Die staatsrechtliche Beschwerde bezeichnet a ls Willkür, daß d as K assa tionsgericht 
die Beschwerde wegen mangelnder Substanzierung d er Klage abgewiesen habe. \Venn 
die Rüge in diesem Punkt unbegründe t ist, ist es auch di e Rüge, das ha ndelsgerichtliche 
Urtei l leide in diesem Punkt am gleichen Mangel. 

Zur Substantiierung der Klage läßt das Kassationsgcricht nicht genügen, daß allge
m ein behauptet werde, di e Beschwerdegegner hätten durch die in d er Klage aufge
zählten Handlungen die Patente d er Beschwerdeführerin verletzt, und da ß dafür a llge
m ein Beweis durch Augenscheine, Editionen, Zeugen und andere Beweismittel ange
boten wird ; es wäre vielmehr im einzelnen und überprüfbar anzuführen gewesen, worin 
die Patentverl etzungen bestehen oder erblickt werden. Das sei weder in der Klageschrift , 
noch anläßlich d er R eferentenaudi enz, noch in d er R eplik geschehen. Die Klägerin 
könne nicht verlangen, daß das Handelsgericht selber eruiere, was von ihr vorzutragen 
und zu belegen gewesen wäre. 
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Die Beschwerdeführerin erb li ckt hi erin willkürliche Anforderungen, welche in der 
Zivilprozeßordnung und in allgemeinen Grundsätzen d er R ech tsordnung keinerlei 
Stütze fänden. 

Daß das K assationsgericht mit der Forderung, die Kl ägerin hätte << belegen » sollen , 
was sie vorzutragen habe, zugleich bereits einen Nachweis habe verlangen wollen, ist 
nicht a nzunehmen. Das ergibt sich aus d em ganzen Sinn der E rwägungen. Gemeint ist 
damit, die Klägerin ha b e Verletzungshandlungen «genügend klar » darlegen müssen. 
Daß die Beschwerdeführerin aber dazu verpflichtet gewesen wäre, ergibt sich aus d er 
Verhandlungsmaxime, von d er d er Patentprozeß auch im zürch erischen Recht be
herrscht wird. Danach ist der Richter nicht verpflichtet, einen überhaupt nicht substan
zierten Anspruch oder einen einzelnen Standpunkt von Amtes wegen a bzuklären oder 
eine unterlassene Beweismittelnennung durch eigene Initiative zu erse tzen. W enn di e 
Beschwerdeführerin ausführt, die Klage hätte ohne weiteres zugesprochen werden 
können, wenn die Beklagten anerkannt hätten, daß die Olsson-Stranggießanlagen ei ern 
Merkmal der Klagepatente entsprechen, so übersieht sie, daß es im Fall solcher Aner
kennung einer nä hern Substanzierung überhaupt nicht bedarf; und wenn sie erklärt, die 
Klage h ätte «ohne j ede Weiterung» zugesprochen werden müssen, wenn der Beweis 
für die behaup tete Übereinstimmung der Merkmale dieser Anlage mit den Patent
ansprüchen abgenommen worden wäre, verkennt sie, daß d er Beweis erst abzunehmen 
ist , wenn substa nzierte Klagevorbringen vorhanden sind. Auch aus der Besonderheit der 
zu beurteilenden Patentverletzungsklage ergibt sich nicht, daß die Substa nzierungs
pflicht d. h. die Pflicht der Klägerin entfällt, sich darüber zu äußern, in welchen Kon
struktionselementen die Patentverletzung liege. D a ß es dafür nicht der Vorlage eines 
Musters oder von Photographien bedurfte, anerkennt auch das Kassationsgericht. 
W enn sich die Pflicht, die Beweismittel zu bezeichnen und die Urkunden beizulegen, 
nur auf die eiern Kläger zugänglichen Urkunden bezi eht, folgt auch daraus nicht, daß 
die Partei die Pflicht, die Tatsachen im einzelnen zu nennen, die das Klagefundament 
bilden, auf den Richter abwälzen kann. Wenn die Beschwerdeführerin nicht im einzel
nen darlegen konnte, inwieweit die Olsson-Stranggießanlagen die M erkmale der Klage
patente aufweisen, und sie sich mit erlaubten Mitteln keine näheren K enntn isse ver
schaffen kann , entbindet sie dies nicht von der Substanzierungspflicht, wenn sie eine 
Patentverletzung gleichwohl behaupten will. Die Nichterfüllung dieser Pflich t muß dann 
eben zur Abweisung der Klage zur Zeit oder a ngebrachtermaßen führen. 

W enn deshalb das Kassationsgericht annimmt, der Rich ter habe nicht auf Grund der 
bloß allgemeinen Behauptungen, die von den Beklagten in den V erkehr gebrachten oder 
angebotenen Stranggießanlagen verletzten die Patente der Kl ägerin, feststellen können, 
welche Teile der verschiedenen von den Beklagten in V erkehr gebrachten oder ange
botenen Anlagen als Benützung oder Nachahmung der Patente d er Klägerin zu gelten 
hätten , verletzt es clami t Art. 4 BV ni cht. 

PatG Art. 87 Abs. 2 lit. a und B VV Art. 50 und Art. 52 

Frist- und Formvorschrijtenfür Beschwerden an die Beschwerdeabteilung. 
Ist der Entscheid über die Unterstellung unter die amtliche Vorprüfung eine ,Zwi
schenveifügung im Sinne von Art. 45 B VV, zu dessen Anfechtung die Beschwerde
frist gemäß Art. 50 B VV nur 10 Tage beträgt? Frage offengelassen. 
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Zu den E1fordernissen des Art. 52 Abs.] B VV, «Begehren» zu formulieren und 
« die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung» beizulegen. 
Unterstellung unter die amtliche V01prüfung. 
Das Kaschieren eines Gewebes mit einer Harzschicht stellt eine Veredlung des Ge
webes dar, sofern das beschichtete Material aufgrund seiner Beschaffenheit und 
seines Verwendungszwecks noch als Textilerzeugnis zu betrachten ist. 
Dasselbe gilt sinngemäß für das nachträgliche Dekorieren der auf dem Gewebe auj~ 
gebrachten Harzschicht. 
Die Herstellung des beschichteten J\!faterials unterliegt der amtlichen V01prüfung 
auch dann, wenn dieses Material nicht nur zu textilen Zwecken, sondern auch als 
Kunstleder brauchbar ist. 

Prescriptions concernant le delai et La forme du recours a La Section des recours. 
La decision d' assujettissement a l' examen prealable est-elle une decision incidente au 
sens de l' art. 45 P AF, pour laquelle le delai de recours n' est que de 10 Jours selon 
l' art. 50 P AF? Question laissee indecise. 
De l' obligation d'indiquer les « conclusions» et de joindre « l' expedition de La 
decision attaquee », prevue a l' art. 52, !er al. PAF. 
Assujettissement a l' examen prealable. 
Le revetement d'un tissu au moyen d'une couche de resine constitue un pe1jectionne
ment du tissu dans la mesure ou, campte tenu de sa structure et de l'usage auquel il est 
destine, le materiau revetu forme encore un produit textile. 
ll en est de meme en ce qui concerne La decoration ulterieure de La couche de resine 
appliquee sur le tissu. 
Meme si ce materiau est utilisable non seulement a des.fms textiles mais egalement 
comme cuir artijiciel, La fabrication du materiau revetu est assujettie a l' examen 
jJrealable. 

PMMBl 1971 I 60 ff, Entscheid der I. Beschwerdeabteilung vom 30. 11. 
1970 i.S. Ciba-Geigy AG gegen den Entscheid der Vorprüfungssektion I. 

PatG Art. 91 und Art.106 

Die teilweise Zurückweisung des Patentgesuchs setzt voraus, daß sowohl der zurück
gewiesene als auch der im Ve1fahren verbleibende Teil der Anmeldung in Form von 
Ansprüchen - klar gegeneinander abgestellt - definiert sind. 
Der Verzicht auf den Anspruch, der den nicht zurückgewiesenen Teil der Anmeldung 
betrifft, bewirkt die Zurückziehung des entsprechenden Teils des Patentgesuchs. 
Entscheidungsbefugnis der Beschwerdeabteilung über einen erst im Beschwerdever
fahren gestellten Eventualantrag für einen eingeschränkten Patentanspruch. 
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Le rejet partiel de La demande de brevet suppose que La partie rejetee aussi bien que 
celle restant en cause soient enoncees saus forme de revendications se distinguant 
clairement l'une de l' autre. 
La renonciation a la revendication qui concerne la partie de la demande qui n' a pas 
ete rejetee equivaut au retrait de cette partie de la demande. 
Competence de la Section des recours pour trancher le sort d'une revendication limitee 
qui n' a ete presentee comme requete subsidiaire qu' en procedure de recours. 

PMMBl 197 1 I 27 ff., Entscheid der II. Beschwerdeabteilung des Eidge
nössischen Amtes für geistiges Eigentum vom 24. Juni 1970 i.S. United 
States Time Corporation gegen Entscheid der Vorprüfungssektion II . 

PatV II Art.13 Abs.l 

Weisen die Unterlagen einer Patentanmeldung so schwerwiegende Mängel auf, daß 
ein Entscheid über die Unterstellung b;:,w. Nichtunterstellung nicht getroffen werden 
kann, so ist der Erlaß einer Beanstandung möglich. 

Lorsque !es pieces deposees a l' appui d' une demande de brevet presentent des difauts 
si graves qu'il se revele impossible de decider si la demande est ou non assujettie a 
l' examen prealable, notijication peut en etre faite au deposant. 

PMMBl 197 1 I 63 ff., Auszug aus dem Entscheid der II. Beschwerde
abteilung des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum vom 11. 
Februar 1971 i.S. Hildebrand gegen Entscheid der Vorprüfungs
sektion II. 

Patentprozeß 

Die Verneinung der Befangenheit eines Experten, der im Auftrag einer mit einer 
Pro;:,eßpartei wirtschaftlich eng verbundenen Partei seit Jahren Tests durchführt 
und die beiden Laborantinnen seines Instituts direkt durch diese Firma salarieren 
läßt , ist nicht willkürlich. 
Der Beschluß, mit dem die beantragte Abberufung abgelehnt wird, ist mit staats
rechtlicher Beschwerde arifechtbar. 

Il n' est pas arbitraire de refuser la recusation d' un expert qui execute depuis des 
annees des tests pour le campte d' une entreprise etroitement liee sur le plan economique 
avec une partie au proces, entreprise qui remunere directement !es deux laborantines 
de son institut. 
La decision rejetant cette recusation peut etre attaqur!e au moyen d'un recours de droit 
public. 

BGE 97 I 1 ff., Urteil der Staatsrechtlichen Kammer des Bundesgerichtes 
vom 10. Februar 1971 i.S. Intern ationale Verbandstoff-Fabrik Schaff
hausen gegen Mediline A.-G. und Obergericht des Kantons Luzern. 
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Aus den Erwägungen: 

Nach § 24 luz. ZPO ist der Richter, gegen den ein Ausstands- oder Ablehnungsgesuch 
vorgebracht wird, verpflichtet, sich dazu zu äußern oder von sich aus d en Ausstand zu 
nehmen. Das Gericht entscheidet darüber nach freiem Ermessen(§ 25 ZPO). Gilt di ese 
Vorschrift entsprechend für den Experten, so darf sich der Richter darauf beschränken, 
den Sachverständigen anzuhören. Daß er zu Protokoll einvernommen werde, ist nicht 
vorgeschrieben. Die bezüglich e Rüge der Beschwerdeführerin ist deshalb unbegründet. 
Das Obergericht durfte sich mit einer schriftlichen V ernehmlassung des Experten be
gnügen. Bei d er Würdigung derselben kam ihm freies Ermessen zu. W enn es damit die 
ihm zustehende Kognition ni cht mißbraucht oder überschritten hat, ist sein Beschluß 
vor Art. 4 BV haltbar. 

Auf Grund d er Auskunft des Sachverständigen und der Vorbringen der Beschwerde
gegn erin steht fest, daß die Firma G. mit dieser wirtschaftlich eng verbunden ist, daß 
diese durch d en Experten seit J ahren T ests durchführen läßt und die beiden Laboran
tinnen d es Institutes durch di e Firma G . direkt salariert werden. Die Mi tarbeit d es 
Experten beschränkt sich darauf, bei den Versuchen beratend und interpretierend mit
zuwirken. Ein Angestelltenverhä ltnis zwischen ihm und der Firma G. besteht nicht. 
Ähnliche Beziehungen wie mit ihr bestehen zwischen d em Inst itut und andern Firmen 
der chemischen Industrie. 

Auf Grund dieser Feststellungen ergibt sich, daß d er Experte am Ausgang des Rechts
streites kein unmittelba res persönliches Interesse hat, d er Tatbestand von § 22 lit. a ZPO 
also nicht vorliegt. K einesfalls verletzt die Verneinung dieses Ausstandsgrundes durch 
d en angefochtenen Entscheid Art. 4 BV. Das unmittelbare Interesse müßte am Ausgang 
des R echtsstreites bestehen. Das trifft zum Beispiel dann zu, wenn jem and Organ einer 
Par te i, Inter venient, Mitberechtigter oder Mitverpflichteter, Bürge einer Pa rtei oder 
Eigentümer d er Sache ist, für welche d ie Verbindlichkeit haftet (LEUCH zu Art. 10 bern. 
ZPO N. 3) . Ein d erartiges Interesse wäre selbst dann nicht a nzunehmen, wenn der 
Sachverständige über die Streitsache einen T est erstattet h ätte, was nicht nachgewiesen 
ist. Daß zwei Laborantinnen des Institutes durch die Firma G . bezahl t werden, ist einer 
Honorierung d es Direktors nicht gle ichzustellen und vermag ein unmittelbares Interesse 
desselben ebenfalls nich t zu begründen. W enn Prof. W . aber den Streitgegenstand nicht 
oder nicht daraufhin untersucht hat, ob er die Voraussetzungen für eine Patentan
meldung erfüllt, ist auch nicht ersich tlich, daß der Ausstandsgrund von § 22 lit. e ZPO 
gegeben sein soll. 

Ob Befangenheit d es Experten zu befürchten sei, ist weitgehend eine Ermessensfrage. 
Das Obergericht stellt zwar nicht da rauf ab, ob einer d er in § 23 ZPO aufgezählten Be
fangenheitsgründe vorliege, welche übrigens nich t zuträfen, sondern darauf, ob ganz 
a llgemein Befangenheit anzunehmen sei. Ob dem so ist, entscheidet sich nicht nach der 
subjekti ven Auffassung der Beschwerdeführerin, sondern danach , ob bei objektiver Be
trachtung nicht mit einer unparteiischen Begutachtung der Streitsache gerechnet wer
d en könne. Die Beschwerdeführerin behauptet nicht, daß sich Prof. W. bisher befangen 
gezeigt habe. Dafür, daß er ein objektives Gutachten a bgeben werde, durfte das Ober
gericht a uch die Stellung d es Experten berücksichtigen und j edenfa lls ohne Willkür aus
schließen , d a ß die Beziehungen zwischen ihm und der Firma G. Befangenheit befürchten 
lassen. 

Anmerkung des R edaktors: Man vergleiche zur Ausstandspflicht im Verwaltungsverfah
ren den Entscheid BGE 97 I 9 1 ff.: Hinsichtlich d er Ausstandspflicht ist nicht die Frage 
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entscheidend, ob Personen, die eine Verfügung zu treffen oder diese vorzubereiten 
haben , in der Sache tatsächlich befangen waren, sondern nur, ob sie es hätten se in 
können, d. h . ob Tatsachen vorhanden sind , die ein Mißtrauen in die Objektivität ihrer 
Person rech tfertigen. 

II. Markenrecht 

MSchG Art.2, Art.3 Abs.1, Art.5, Art.9 Abs.1, Art.24; UWG Art.J Abs.2 lit. d 

Die als Marke gebrauchte Firma untersteht den gleichen materiellen Bestimmungen 
des Gesetzes wie andere Marken. 
Wiederaufnahme des Gebrauchs nach mehr als dreijährigem unentschuldigtem 
Unterbruch läßt das Markenrecht nur für die Zukunft wieder entstehen und nur 
dann, wenn nicht inzwischen ein anderer zuvorgekommen ist. 
Tragweite der gesetzlichen Vermutung der wahren Berechtigung des ersten Hinter
legers. 
Eine nicht eingetragene J\1arke erlöscht bei Nichtgebrauch während mehr als drei 
Jahren wie eine eingetragene Marke . 
Kriegsjahre rechifertigen den Nichtgebrauch nicht von selbst; es ist auf den Einzel
fall abzustellen. 
Gegenseitige Duldung während mindestens 165 Jahren auf dem gesamten f:llelt
markt läßt die Klage nicht als verwirkt und rechtsmißbräuchlich erscheinen; es ist 
nur auf die Verhältnisse in der Schweiz abzustellen. 
Auch wenn es sich um Familiennamen handelt, ist der Beklagten bei grundsätzlicher 
Begründet/zeit der Klage jede J\1arke mit einer Kombination dieses Familien
namens zu verbieten . 

La raison sociale utilisie comme marque est soumzse aux memes dispositions 
materielles de la loi que les autres marques. 
Un nouvel usage apres une interruption inyustifiie de plus de trois ans n' est constitu
tif d'un nouveau droit d la marque que pour l' avenir et d la condition qu' aucun autre 
droit n' ait pris naissance entre-temps. 
Partie de la prisomption legale du bon droit d la marque du premier diposant. 
Faule d'usage pendant plus de trois ans une marque non enregistrie s' iteint, comrne 
une marque enregistrie. 
La guerre d elle seule ne justijie pas le non-usage; il faut dicider de cas en cas. 
La tolirance mutuelle des marques sur le marchi mondial pendant au moins 165 ans 
n'implique pas que l' action soit perimie, ni qu' elle constitue un abus de droit; il ne 
faul prendre en considiration que la situation en Suisse. 
Alors meme qu'il s' agit d'un nom de famille, il convient d'interdire taute marque 
combinie avec ce nom, si l' action est en principe fondie. 
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Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 9. Juni 1966 und 
Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichtes vom 
7. März 1967 (auszugsweise veröffentlicht BGE 93 II 48 ff., res. fr. JT 
1967 I 616). Der Prozeß ist nach Rückweisung durch Klagerückzug 
infolge V ergleichs erledigt worden. 

Aus den Erwägungen des Handelsgerichts: 

Die Klägerin hat keine Tatsachen dafür geltend gemacht, daß sie bereits vom Zeit
punkt der ersten Eintragung der streitigen Marke, d. h. vom] ahre I 922 an, Sherry unter 
der Marke «Garvey» in der Schweiz in den Handel gebracht habe. Sie hat im Gegen
teil eine Aufstellung zu den Akten gelegt, die unter der Überschrift «Sales of Garvey's 
Sherry to Switzerland examines from 1925» nur Lieferungen ab 1934 aufführt. Die V er
mutung, daß das R echt der Klägerin an ihrer Marke schon im Zeitpunkt der Eintra
gung, also I 922, entstanden sei, ist somit durch das eigene Vorbringen der Klägerin zer
stört. 

Grundsätzlich hat indessen die Beklagte zu beweisen, daß die Klägerin die hinter
legte Marke n icht oder nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt oder nicht markenmäßig 
gebraucht hat. Die Klägerin ist ihrer Pflicht, diesen schwierigen negativen Beweis zu er
leichtern, durch Vorlegung der erwähnten Rechnung vom 2. November 1934 zunächst 
einmal nachgekommen. Die Beklagte hat keine bestimmten Umstände nachzuweisen 
vermocht, die den Schluß zuließen, der gemäß dieser Faktura eingeführte Sherry sei 
nicht auf den schweizerischen Markt gelangt. Sie hat auch nicht dargetan, weshalb ge
rade die Firma Lateltin (im Gegensatz zu späteren Importeuren wie 0. Tritten und der 
Firma C. August Egli & Co. AG, worauf zurückzukommen ist) diesen Sherry nicht in 
mit der Marke < Garvey > bezeichneten Flaschen weiterverkauft haben sollte. Die aus 
Art.5 MSchG fließende Vermutung behält somit ihre Kraft, und es ist davon auszu
gehen, die Marke ,Garvey> sei in der Schweiz schon im Jahre 1934 als solche verwendet 
worden. 

5. Das Recht der Klägerin an der Marke wäre gemäß Art. 9 Abs. 1 MSchG erloschen, 
wenn die Klägerin während drei aufeinanderfolgenden Jahren davon keinen Gebrauch 
gemacht haben sollte, ohne daß sie die Unterlassung hinreichend zu rechtfertigen ver
möchte. Es ist der Beklagten indessen nicht gelungen, den Untergang des Rechtes der 
Klägerin im Sinne dieser Bestimmung darzutun. Daß die Klägerin den Gebrauch der 
l\1arke erst im Jahre 1934, also, von der ersten Eintragung im Jahre 1922 an gerechnet, 
lange nach Ablauf der Karenzfrist aufgenommen hat, vermag ihr nichts zu schaden, weil 
sie nicht schlechter gestellt sein kann, als wenn es sich bei der Erneuerung von 1942 um 
eine Ersteintragung gehandelt hätte. In diesem Falle könnte sie sich auf dasjenige 
Prioritätsdatum berufen, von dem an sie die Marke ununterbrochen ( oder nur mit aus
reichenden Rechtfertigungsgründen unterbrochen) gebraucht hat. Der Ablauf der drei
jährigen Karenzfrist seit der ersten Eintragung hat nur die Wirkung, daß das Datum 
jener Eintragung für die Bestimmung der Priorität außer Betracht fällt (vgl. MATTER, 
Kommentar zum MSchG, S. 148 Mitte) . D er Auffassung von DAVID (Komm. zu 
MSchG, N. 6a zu Art. 9) , wonach ein neues Markenrecht erst vom Zeitpunkt der Er
neuerung des Eintrages an entstehen könne, kann in dieser absoluten Form nicht beige
pflichtet werden, stünde doch sonst derjenige, der nach mehr a ls drei Jahren den G e
brauch einer eingetragenen Marke aufnimmt und die Eintragung später erneuert, 
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schlechter a ls derj enige, der eine völlig neue Marke gebraucht und später durch nach
trägliche Eintragung den vollen Markenschutz erwirbt. Auch kann es nicht dem Sinn 
d es Gesetzes entsprechen, daß mit der Aufnahme des Gebrauchs einer Marke diese zu
gleich im Markenregister erneuert werden müßte, auch wenn die Schutzfrist noch nicht 
abgelaufen ist. 

Aus den Jahren 1946 und 1947 stammen sodann zwei Fakturen der Klägerin an 
0. E. Tritten in Genf, die erste davon über d en ansehnlichen Betrag von sFr. 24267.- . 
Hingegen scheint die bereits erwähnte Aufstellung d er Klägerin auf den ersten Blick zu 
d eren Ungunsten zu sprechen, weist sie doch zwischen 1947 und 1953, a lso außerhalb 
der Kriegsjahre, einen mehr a ls dreijährigen Unterbruch hinsichtl ich der Lieferungen in 
di e Schweiz auf. Zu beachten bleibt j edoch, daß gerade Spirituosen nicht sofort verkauft 
und konsumiert zu werden pflegen, sondern oft j ahrelang beim Grossisten, eventuell auch 
beim Detailhändler, liegen bleiben, bevor sie an die Kundschaft gelangen. Wenn somit 
in der Einfuhr von Sherry der l\1arke , Garvey, eine Unterbrechung von sechs Jahren 
besteht, so ist damit die sich aus der Eintragung der Marke und ihrem früheren Ge
brauch ergebende, sich zugunsten der Klägerin auswirkende Vermutung für die Fort
dauer des Gebrauches nicht ohne weiteres widerlegt. 

7. Das R echt d er Klägerin an der M arke < Garvey > und ihr Anspruch, der Beklagten 
die Verwendung einer verwechslungsfähigen Marke zu untersagen, könnte somit nur 
dann in Frage gestellt sein, wenn die Beklagte ihrerseits die Bezeichnung < H arvey's > in 
d er Schweiz früher markenmäßig gebraucht und das sich daraus a llenfalls ergebende 
Prioritätsrecht ni cht durch Nichtgebrauch im Sinne von Art. 9 MSehG wieder verloren 
hätte. Sie hat d enn auch Behauptungen in dieser Richtung aufgestellt und Beweis durch 
Urkunden und Zeugen angeboten, der erhoben worden ist. 

Was die Urkunden betrifft, so hat die Beklagte darauf hingewiesen, daß sie sich in 
einem Beweisnotstand befinde, da ihre Geschäftslokale im Kriege durch Bombenangriffe 
vollständig zerstört und dabei fast a lle Akten vernichtet worden seien. Dieser Umstand 
kann sie jedoch nicht von ihrer Beweispflicht entbinden. Sie hat die Photokopie eines 
Kontoblattes eingereicht, auf dem mit Datum vom 11. Mai 1934 eine Lieferung an 
einen Mister Dodds, Britische Gesandtschaft in Bern, eingetragen ist. Die Warenbe
zeichnung lautet auf< B. Cream > und dürfte sich daher auf < Bristol Cream ,, eine von der 
Beklagten unter der Marke < Harvey's > vertriebene Sherry-Sorte beziehen. Daß diese 
Lieferung in die Schweiz gelangt sei, ist von der Klägerin an der Hauptverhandlung vom 
8. September 1964, also in prozessual gültiger Form, bes tritten worden. Das Kontoblatt 
der Beklagten trägt neben d er Adresse des Diplomaten Dodds den handschriftlichen 
Vermerk : «Ieft, address not known». Damit erscheint a ls fraglich, ob die Ware, auf die 
sich die Konto-Eintragung bezieht, in der Schweiz zugestell t worden ist; j edenfalls 
konnte dies durch die vorgelegte Urkunde nicht bewiesen werden. Im übrigen könnte in 
einer einmaligen Sendung einer britischen ·ware an einen bri tischen Diplomaten in der 
Schweiz auch kein Inverkehrbringen der mit einer Marke versehenen Ware im Sinne 
des MSchG erblickt werden. Wohl genügen hiefür nach der R echtsprechung auch ver
einzelte Lieferungen kleiner Warenmengen und braucht nur der Ort des Empfangs und 
nicht auch derjenige der Versendung in der Schweiz zu liegen. H ier li egt aber doch eine 
Ausnahmesituation vor. W enn und so lange eine ausländische Firma einen l\ilarken
art ikel nur an aus ihrem eigenen Lande stammende Diplomaten im Ausland versendet, 
verzichtet sie offensichtlich darauf, die betreffende Ware in d emj enigen Staat, in d em 
sich der Empfänger vorübergehend aufhält, in den H andel zu bringen. Es wäre daher 
stoßend, ihr lediglich ges tützt auf di e dargelegte Form der Lieferung in die Schweiz hier 
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eine m arkenrech tliche Priorität gegenüber Dritten zuzuerkennen, umso m ehr, a ls sich 
die Beklagte nich t wie die Klägerin auf e ine aus d er Hin terlegung der M arke fließende 
Vermutung des marken mäßigen Gebrauchs stü tzen kann. 

H inzu kommt ein weiteres. Zwischen 1950 und 1955 besteh t a uch nac h den von der 
Beklagten e ingereich ten Belegen e ine Lücke hinsich tlich d er Lieferungen in d ie Schweiz, 
die sich n icht durch Kriegsereignisse erklä ren läß t. Die Begründ ung, es seien deshalb 
keine U n terlagen mehr vorhanden , weil d ie Beklagte zu deren Aufbewa hrung nach 
b ri tischem R echt nur während sieben J a hren ve rp fli chtet sei, überzeugt nicht, da j a 
gerade für die Zeit vor 1949 und 1950 zwei Dokumente beigebracht werden konnten. 
Die Lehre geh t m it R echt davon aus, bei N ich tgebrauch einer ni ch t eingetragenen 
M a rke sei die Dreijahresfrist des Art. 9 MSchG a nalog a nwendbar ; d. h. d as R echt des 
nicht eingetragenen M arkenbenützers , si ch auf seine Gebrauchsprioritä t zu berufen , er
lösche nach Ablauf der gena nnten Frist (vgl. T R OL LE R , I m materia lgüterrecht I , S. 52 7 ; 
K omm. David, 2. Aufl. , N. 12 zu Art. 5 M SchG). Wäre somit, entgegen den vorstehen
den Erwägungen, zwisch en 1934 und 1950 noch ein ma rkenrechtlicher Anspruch der 
Beklagten durch Gebrauch gül tig entstanden, so wäre er infolge Nich tgebrauchs der 
Marke zwischen 1950 und 1955 erloschen . Die zugunsten der Klägerin berücksichtig te 
T a tsache, da ß sich Ware der in Frage stehenden Art in der R egel nicht nur im Jahre der 
Einfuhr, sondern a uch nachher noch im Verkehr befindet, wirkt sich ni cht a uch zu
gunsten der Beklagten a us, die für die Zeit vor 1955 nur Direktlieferungen an Private, 
n ämlich an Angehörige des diploma tischen Korps, nachgewiesen ha t. 

8 . Die Beklagte ha t schließlich die Einrede des R echtsmißbrauches erhoben mi t der 
Begründung, die M arken beider Parteien seien in anderen Ländern, insbesondere in 
Großbritannien , seit über 60 Jahren nebeneina nder in Geb rauch, ohne daß sich daraus 
j e U nzukömmlichkeiten ergeben hä tten . Auch mit dieser Einrede vermag sie nicht 
durchzudringen . D er vorliegende R echtsstreit betrifft einzig d en Bestand eines M arken
rechtes für d as Gebiet der Schweiz, und es können d aher für seine Beurteilung auch nur 
ta tsächliche V erhä ltnisse m a ßgebend sein, d ie sich a uf die Schweiz beziehen . Für die 
Schweiz ist ein langfristiges Nebeneinanderbestehen der M a rken der Parteien , wie sich 
aus d en vorstehenden Ausführungen ergibt, n icht bewiesen, so da ß in der Nichtigkeits
klage kein R echtsmißbrauch (e twa im Sinne der Ausführungen d es K ommen ta tors 
D avid, N. 9 zu Art. 5 MSchG) erblickt werden kann. Die Frage, welche Gründe d ie 
Beklagte veranlaßt haben mögen, in anderen Staaten nich t ebenfalls ein a usschli eß
liches R echt an ihrer Mar ke zu beanspruchen, ist für das vorliegende Verfahren nicht 
erheblich , und sie könnte von einem schweizerischen Gericht mangels ausreichender 
K enntnis der m aßgebenden tatsächlichen und rech tli chen Verhä ltn isse auch kaum be
urteilt werden. 

IV. Mit Klagebegehren 2 verlangt di e K lägerin, es se i d er Beklagten gerichtlich zu 
untersagen , die W orte< H a r vey> und < H a rvey's > in irgendwelcher Form, ausgenommen 
als Besta ndte il der Firma J ohn H arvey & Sons Ltd. , sofern H arvey nicht hervorgehoben 
ist, im Zusammenhang mit dem Anbieten, dem Verkaufen und dem Verbreiten von 
a lkoholischen Getränken auf d em Gebiet der Schweiz zu benützen, unter der Androhung 
von U ngehorsam sstrafe. Die Beklagte wend et im Eventualstanclpunk t ein, dieses Klage
begehren geh e auf j eden Fall zu weit; es müsse ihr bei grundsätzli cher Gu theißung d er 
Klage gestatte t bleiben, « nach einer neuen Gesta ltung zu suchen, d ie das W or t< H arvey> 
in der einen od er andern Form, j e nach eiern U r te il , wieder enthalten würde». 

Die Klägerin stütz t ihren Unterlassungsanspruch zu R ech t sowohl auf Ar t. 24 M SchG 
als auch a uf Art. 1 Abs. 2 li t. d U WG. Die Bestimmungen über den Markenschutz kön-
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nen gegenüber dem weiteren Gebrauch der angefochtenen Bezeichnungen als Marke 
angerufen werden, der durch die Gutheißung der Nichtigkeitsklage allein nicht ohne 
weiteres als unrechtmäßig erklärt wird; diejenigen über den unlauteren Wettbewerb 
finden nach ständiger, unbestrittener Rechtsprechung kumulativ neben dem Marken
schutz Anwendung, soweit die klagende Partei ein Interesse besitzt, auch den nicht 
markenmäßigen Gebrauch d es angefochtenen Zeichens zu verhindern (vgl. BGE 87 II 
39 und 88 II 267 sowie zahlreiche, im erstgenannten Urteil angeführte ältere Ent
scheide). Daß das verwechselbare Zeichen bösgläubig verwendet worden sei, wird für 
die Anwendung des UWG nicht vorausgesetzt; es genügt wie im Markenrecht objektive 
Widerrechtlichkeit. Damit ist lediglich noch über den Einwand der Beklagten zu ent
scheiden, Klagebegehren 2 gehe in der Formulierung der Klägerin zu weit . Der Wort
laut dieses Begehrens will indessen der Beklagten keine 'Wettbewerbshandlungen ver
bieten, an deren Fortführung sie nach Löschung der mit dem Wort <Harvey> gebildeten 
Marken noch ein schützenswertes Interesse haben könnte. Die Formulierung, wonach 
jede Verwendung der Ausdrücke ,Harvey> und ,Harvey's, im Zusammenhang mit dem 
Vertrieb alkoholischer Getränke untersagt werden soll, abgesehen vom Gebrauch des 
vollen Firmennamens ohne Hervorhebung des Wortes <Harvey,, trifft durchaus das 
Richtige. Der Einwand der Beklagten, es müsse ihr freigestellt sein, nach neuen Kombi
nationen mit diesem Wort oder um dieses Wort herum zu suchen, zeigt den Willen, den 
gerichtlichen Entscheid zu umgehen, und verdient daher keinen Rechtsschutz. 

Aus den Erwägungen des Bundesgerichts: 

3. Der Bestandteil ,Harvey's, in den Marken der Beklagten gleicht den Bestandteilen 
< Garvey > und < Garvey's > in den Marken der Klägerin hinsichtlich Schreibweise und 
Wortklang so sehr, daß die Käufer d er Erzeugnisse über deren Herkunft irregeführt 
werden können. Die Beklagte räumt denn auch ein, daß die beiden Familiennamen 
ähnlich sind. 

Sie stellt sich aber auf den Standpunkt, jedermann dürfe seinen Namen in beliebiger 
Weise zu Geschäftszwecken verwenden, weshalb der immerhin bestehende geringfügige 
Unterschied sie berechtige, das Wort <Harvey, in ihren Marken zu führen. 

Diese Auffassung läuft darauf hinaus , daß derjenige, der seinen Namen als Marke ver
wenden will, nicht darauf Rücksicht nehmen müsse, ob ihm ein anderer im Gebrauch 
einer ähnlichen Marke zuvorgekommen sei . Damit verkennt die Beklagte, daß die 
Geschäftsfirma nicht ohne weiteres als Marke gilt, sondern entsprechende R echte erst 
verleiht, wenn sie tatsächlich als Marke gebraucht wird; das ergibt sich aus Art.2 
MSchG und ist in der Rechtsprechung anerkannt (BGE 44 II 85 Erw. 2, 88 II 33). 
Ferner übersieht die Beklagte, daß die in das schweizerische Handelsregister eingetra
gene und als Marke gebrauchte Firma den gleichen materiellen Bestimmungen des Ge
setzes untersteht wie andere Marken; durch Art. 2 und 3 Abs. 1 MSchG wollte der 
Gesetzgeber den Inhaber einer Firmenmarke nur der Pflicht entheben, sie in das Mar
kenregister eintragen zu lassen (BGE 43 II 97, 78 II 460, 88 II 33, 89 I 303 Erw. 7) . Für 
die Firmenmarken gelten daher namentlich auch die Regeln über die Priorität, wobei 
immerhin, wie in BGE 88 II 33 anerkannt wurde, die Vermutung aus Art. 5 MSchG 
mit der bloßen Eintragung in das Handelsregister verbunden ist. Auch der Inhaber 
einer Firmenmarke muß sich somit gegebenenfalls entgegenhalten lassen, daß ein ande
rer eine gleich lautende oder ähnliche Marke schon vor ihm gebraucht habe und daher 
besser berechtigt sei. In dieser Rechtslage befindet sich umso m ehr auch derjenige, 
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d essen Firma - wie j ene d er Beklagten - nicht im schweizerischen Handelsregister ein
getragen ist und dem da her Art. 2 MSchG nicht zugute kommt. Es wäre unerträglich , 
die R egeln über die Priori tä t ihm gegenüber nur deshalb nicht anzuwenden, weil seine 
M arke ganz oder teilweise mit seiner Firma übereinstimmt. Die Unhaltbarkeit der Auf
fassung d er Beklagten springt umso mehr in di e Augen, a ls auch die Kl ägerin einen 
Bes tandteil ihrer Firma in ihre Marken aufgenommen hat. Auch sie könnte sich somit 
auf diese Auffassung berufen. Die M arken der Parteien ständen a lso unbekümmert um 
di e Prioritä t als gleichberechtigt nebeneina nder. Das vertrüge sich nicht damit, da ß das 
M arkenschutzgesetz das Publikum vor Irreführung schützen wi ll (Art. 6 Abs. 1, Art. 24 
li t. a, Art. 27 Ziff. 1 MSchG) . 

4. Aus Ar t. 5 MSchG, wonach bis zum Beweis des Gegenteils angenommen wird, d er 
erste Hinterl eger einer M arke sei auch d er wahre Berechtigte, folgt, daß die Hinter
legung und die Eintragung ni cht konstitutiv wirken . Das R echt an der M arke wird 
schon durch den der Hinterlegung vorausgehenden befugten markenmäßigen Gebrauch 
d es Zeichens erworben; die Hinterlegung und di e Eintragung sind nur Voraussetzung 
d es gerichtlichen Schutzes der M arke (Art. 4 MSchG) und schaflen außerd em die bereits 
erwähnte Vermutung zugunsten d es ersten Hinterlegers (BGE 26 II 649, 28 II 557, 30 
II 295, 43 II 248 Erw. 2, 47 II 362 Erw. 2, 56 II 4 12, 57 II 610, 59 II 214, 63 II 124, 
65 II 205, 70 II 249, 72 II 425). 

vVenn d er Inhaber einer Marke sie während drei a ufeina nd erfolgenden Jahren nicht 
gebra ucht und die Unterlassung ni cht hinreichend zu rechtfertigen vermag, hat das 
Gericht auf Klage einer interessier ten Partei die Löschung der M a rke anzuordnen (Art. 
9 Abs. 1 MSchG). Diese Bes timmung ist nicht wörtlich auszulegen. Sie hat nicht den 
Sinn, das R echt an der M arke bestehe trotz des Ni chtgebrauchs bis zur richterlichen 
Anordnung der Löschung fort. Nach dreij ährigem Nichtgebrauch geh t das Marken
recht von selbst unter, wenn der Inha ber ihn nicht zu rechtfertigen vermag. Der Unter
gang kann d eshalb auch durch bloße E inred e geltend gemacht werd en (BGE 62 II 62 f.). 

Auf nich t einge tragene Marken ist Art. 9 Abs. 1 MSchG in dem Sinne analog a nzu
wenden, d aß ein dreijähriger Nich tgebrauch , den d er M a rkeninhaber nicht zu r echt
fertigen vermag, den Untergang seines R echtes zur Folge hat. Der Betroffene befindet 
sich von da an in d er gleichen Lage, wie wenn er das Zeichen noch nie verwendet h ä tte; 
durch erneuten Gebrauch oder durch Eintragung kann er das R echt an d er Marke nur 
für die Zukunft wi ed er erwerben und nur dann, wenn ihm nicht inzwischen ein anderer 
zuvorgekommen ist. 

5. Die Beklagte leitet ein Vorrecht auf ihre Marken dara us ab , daß sie, wie die 
Klägerin in d er Berufungsantwort zugibt, am 11. M ai 1934 an H errn Dodds, britische 
Gesandtschaft in Bern, Sherry-Wein lieferte. Das H andelsgericht führt aus, die W aren
bezeichnung im vorgelegten Kontoblatt laute auf ,B. Cream> und dürfte sich daher auf 
< Bristol Cream ,, eine von d er Beklagten unter d er M arke < H arvey's > vertriebene Sherry
Sorte beziehen. 

a) Zur Auffassung der Klägerin, damit se i nicht festges tell t, daß die Ware wirklich 
unter dieser Marke geliefert wurde, braucht nicht Stellung genommen zu werden. 

Die Klägerin hat die M a rke ,Garvey> schon am 11. Oktober 1922 in das internatio
nale Register eintragen lassen. Gemäß Art. 5 MSchG ist d aher ihr R echt an der M a rke 
zu vermuten . Der Beweis, daß sie diese vor dem 11. Oktober 1922 in der Sch we iz nicht 
gebraucht und auch in der Folge den Gebrauch länger als drei J ahre unterlassen habe, 
obliegt der Beklagten. 

Diese ha t ihn nicht erbracht. Sie irrt sich , wenn sie geltend macht, die Klägerin habe 



- 173 -

zugegeben, erstma ls am 2. November 1934 in die Schweiz geliefert zu ha ben. Gewiß 
wurde in d er Klage gesagt, die Klägerin habe die <Garvey ,-M arken seit dem Jahre 1934 
mit kurzen Unterbrüchen in der Schweiz für die Bezeichnung von Sherry-Wein benutzt. 
Mit di eser Behauptung konnte sie sich aber zunächst begnügen, weil sie nicht in der Lage 
ist, einen vor dem 2. November 1934 erfolg ten Gebra uch zu beweisen, und di e Beklagte 
erst später vorbrachte, sie habe schon am 11. Mai 1934 , Harvey ,-Sherry in die Schweiz 
geliefer t. Auf diese Behauptung der Beklag ten hin stellte sich die Klägerin in der R eplik 
auf den Standpunkt, sie könne nicht beweisen, daß sie ih,·e M arke in d er Schweiz schon 
vor 1934 gebraucht habe, berufe sich aber a uf di e a us dem Eintrag von 1922 fo lgende 
R echtsvermutung. Von einem Zugeständnis des Ni chtgebrauchs vor 1934 kann somit 
ni cht die R ede sein. 

Es hilft d er Beklagten auch nichts, da ß die Kl ägerin nach Treu und Glauben ver
pf1ichtet war, zur Abklärung des Sach verhaltes beizutragen, um der Beklagten den 
schwer zu erbringenden Beweis d es Nichtgebrauchs, also eines negativen Verhaltens, zu 
erl eichtern (BGE 66 II 147, 74 IV 94 vgl. 36 II 607, 65 III 137 Erw. 2). Die Klägerin 
hat geltend gemacht, die Urkunden über Lieferungen vor 1934 seien nicht mehr a uf
findbar, es sei begreiflich, daß R echnungen nicht mehr als 30 Jahre aufbewa hrt würden , 
und di e damaligen Geschäftsführer lebten nicht mehr. Das H andelsgericht stellt nicht 
fes t, di ese Behauptung sei unrichtig , noch macht die Beklagte das glaubhaft. Gewiß hat 
d ie Klägerin eine Aufstellung über « Sales of Garvey's Sherry to Switzerl and examines 
from 1925 » zu den Akten gegeben. Daraus folgt aber nur, daß sie sich bemühte, bis auf 
1925 zurück Abklärung zu scha ffen , d. h. bis auf dasJahr, in d em di e dreijährige Karenz
fri st nach der ersten Hinterl egung ihrer M arke ablief. Daß di e R echnungen über d ie 
Lieferungen nach der Schweiz von 1925 an erha lten geblieben und aufgefund en worden 
seien, ist da mit nicht eingestanden oder bewi esen. Der Klägerin ka nn nicht vorgeworfen 
werden, sie habe die Abklärung des Sachverhaltes gegen Treu und Glauben hintertrie
ben. Die U ngewißheit darüber, ob sie schon vor dem 2. November 1934 Sherry-Wein 
unter der Marke <Ga rvey, in d er Schweiz verkauft habe oder habe verka ufen lassen, 
schlägt fol glich zum Nachteil der bewei sbelasteten Beklagten aus. Die aus der Hinter
legung vom 11. Oktober 1922 fli eßende Vermutung des R echts der Klägerin an d er 
Marke < Garvey > ist durch die Li eferung der Beklagten vom 11. M a i 1934 ni cht widerlegt, 
und der angebliche Gebra uch der Marke < Harvey 's, für diese Li eferung ha t als rechts
widr ig erfolgt zu gelten. 

b ) H ä tte die Beklagte durch die Lieferung vom 11. Mai 1934 ein R echt an der Marke 
< Harvey 's > erworben, so wäre es übrigens drei Jahre später untergegangen. 

Dodds, der Empfänger des Erzeugnisses, war nicht V\liederverkäufer. Die Lieferung an 
ihn bedeutete daher nicht, da ß die gelieferte Ware von da an einige Zeit auf d em 
schweizerischen Markt erhältli ch gewesen se i. Der angebli che Gebra uch der M arke 
< Harvey's > beschränkte sich auf d en 11 . M ai 1934, gleichgültig wie lange der für die 
Bedürfnisse Dodcls' bes timmte Vorrat des Erzeugnisses ausreichte. Die Beklagte ha t 
nicht bewi esen, daß sie innerhalb drei Jahren nach d em 11. M a i 1934 ihre M arke in der 
Schwei z wieder gebra ucht habe. Den nächsten Gebrauch, den sie laut Eingabe vom 
4. Mai 1965 durch den Zeugen Darbellay beweisen wollte, so ll nach ihrer Darstellung 
«vor ungefähr 25Jahren », also ungefähr imJahre 1940 erfolg t sein. Die Beklagte trägt 
di e Last d es Beweises, da ß sie ihre Marke auch zwischen d em 11. M a i 1934 und ungefähr 
dem Jahre 1940 gebrauchte. Die Vermu tung aus Art.5 :tvISchG kommt nur eiern ersten 
Hinterleger zugute. Die Beklagte aber hinterlegte d ie l\llarke < H arvey's, erst, nachdem 
di e M a rke < Garvey > schon eingetragen war. Sie befände sich selbst d ann in der Rolle 
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der zweiten Hinterlegerin, wenn die gegnerische Hinterlegung vom Jahre 1922 wegen 
Nichtgebrauchs der Marke < Garvey > wirkungslos geworden wäre, denn am 11 . August 
1942 wurde diese Marke neuerdings hinterlegt, und die Beklagte anerkennt in der Be
rufungsschrift , daß di e Klägerin sie von 1942 an in d er Schweiz au ch tatsächlich ver
wendete. 

Die Beklagte hat auch nicht versucht, die Unterlassung d es Gebrauchs der Marke 
<Harvey 's > in der Schweiz in d er Zeit vom 11. Mai 1934 bis ungefähr 1940 im Sinne des 
Art. 9 Abs. 1 MSchG zu rechtfertigen. Eine Behinderung durch den zweiten Weltkrieg 
fällt schon deshalb außer Betracht, weil sie frühestens Ende August 1939 begonnen 
hätte. 

6. Die Klägerin lieferte der Lateltin AG in Zürich am 2. November 1934 ein Fäßchen 
Sherry-Wein. Die nächste Lieferung erfolgte am 22. August 1942 an Tripp & Davoren 
in Genf. Das Handelsgericht nimmt an, der Unterbruch von 1934 bis 1942 schade der 
Klägerin nicht, weil er vorwiegend in die Zeit d es spanischen Bürgerkrieges und des 
zweiten Weltkrieges fall e und ohne weiteres einleuchte, daß die Klägerin in dieser Zeit 
ihr Exportgeschäft nicht normal habe weiterführen können. 

Wie die Beklagte mit Recht geltend macht, h ä lt diese Begründung nicht stand. Die 
Tatsachen, daß in Spanien vom Juli 1936 bis anfangs April 1939 Bürgerkrieg herrschte 
und die Klägerin ihr Exportgeschäft nicht normal weiterführen konnte, sind für sich 
allein keine hinreichenden Gründe im Sinne des Art. 9 Abs. 1 MSchG, die den Nichtge
brauch der Marke < Garvey > in der Schweiz zu rechtfertigen vermöchten. Die Klägerin 
müßte vielmehr nachweisen, da ß sie wegen des Bürgerkrieges keinen oder nicht m ehr 
genügend Sherry-Wein erzeugen oder solchen nicht mehr nach der Schweiz ausführen 
konnte. Beides versteht sich nicht von selbst. Die Beklagte hat , wie das Kassationsgericht 
feststellt, Beweis dafür angetragen, daß der spanische Bürgerkrieg die Gegend von Cadiz 
nicht in Mitleidenschaft gezogen und die Exporte der Klägerin nicht beeinträchtigt 
habe. Das Handelsgericht hat diese rechtserheblichen G egenbeweise abzunehmen, wenn 
es nicht zum Schlusse kommen sollte, die Klägerin habe den ihr obliegenden Beweis im 
oben umschriebenen Sinne ohnehin nicht erbracht. 

Auch die Beeinträchtigung des normalen G eschäftsganges durch den zweiten W elt
krieg genügt nicht, d en N ichtgebrauch der Marke im Sinne des Art. 9 Abs. 1 MSchG zu 
rechtfertigen. \,Veder Spanien noch die Schweiz nahmen am Kriege teil. Das Handels
gericht stellt nicht fes t, worin die Beeinträchtigung bestand. Insbesondere führt es nicht 
aus, die Ausfuhren von Spanien nach d er Schweiz seien zeitweise unterbrochen gewesen. 
Die Beklagte b ehaupte te schon im kantonalen Verfahren, sie seien durch den zweiten 
Weltkrieg nicht b eeinträchtigt, sondern geradezu begünstigt worden, und bot dafür Be
weis an. Zudem steht fest, daß die Klägerin tatsächlich schon während des zweiten 
Weltkrieges Lieferungen nach d er Schweiz ausführte, nämlich am 22 . August 1942 und 
13 . M ärz 1943 an Tripp & Davoren in Genf. Tatsachen, die ihr das vorher verunmög
licht hätten, sind keine festgeste llt. Das Handelsgericht wird auch zu diesem Punkt Be
weis abnehmen müssen, wenn die Klägerin das überhaupt beantragt hat. 

7. Das H andelsgericht führt aus, die Beklagte habe keine bestimmten Umstände nach
zuweisen vermocht, di e schließen ließen, die Lateltin AG h abe die im Jahre 1934 be
zogene Ware nicht in Flaschen weiterverkauft, die mit der Marke < Garvey> versehen 
waren; es sei d eshalb davon auszugehen, diese Marke sei in d er Schweiz von 1934 an 
verwendet worden. 

Wie lange der Gebrauch der Lateltin AG aus dem erwähnten Vorrat dauerte, sagt 
das Handelsgericht nicht. Hierüber muß es sich noch aussprechen, wenn die Klägerin 
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den Unterbruch ihrer Lieferungen nach der Schweiz von 1934 bis 1942 nicht genügend 
rechtfertigt. Denn der Gebrauch der :Marke < Garvey > durch di e Lateltin AG ist der 
K lägerin anzurechnen. Dieser M einung ist auch die Klägerin. Sie macht darüber hinaus 
geltend, si e könne sich auf die Vermutung des Gebrauchs von 1934 bi s 1942 berufen; 
der Umstand, daß der Zeuge, den sie zur Benützung der Marke durch die Lateltin AG 
anrief, darüber nichts habe aussagen können , gereiche ihr nicht zum Nachteil, weil die 
Beklagte d en Nichtgebrauch zu beweisen habe. Die Klägerin übersieht jedoch, daß die 
Frage, wie lange das von der Lateltin AG im Jahre 1934 bezogene Fäßchen Sherry im 
Werte von 27 engl. ;E nach den Umständen ausreichte, um Einzelha ndel zu tre iben und 
den Gebrauch der M arke ,Garvey> zu ermöglichen, einer Bewe iswürdigung bedarf, die 
dem Bundesgericht nicht zusteht. Es versteht sich ni cht von selbst, daß der Vorrat ge
nügte, um die Lücke zwischen 1934 und 1942 im Gebrauch der i\!Iarke vollständig oder 
wenigstens bis in das Jahr 1939 hinein, d. h. bis drei J a hre an die am 22. August 1942 
erfolgte nächste Lieferung heran zu schließen. 

8. Die Beklagte wollte durch den Zeugen Darbellay beweisen, daß er a ls Barmann im 
Bahnhofbuffet Genf schon ungefähr im Jahre 1940 regelmä ßig unter der Marke 
,Harvey's, Sherry verka ufte. Das Handelsgericht erachtet dieses Beweisthema a ls recht
lich nicht erheblich und glaubt subsidiär, Darbcllay könnte über den so weit zurück
liegenden Vorgang nicht genau aussagen. D as K assa tionsgericht läßt die Eventualbe
gründung nicht gelten. Daher ist zu entscheiden, ob die erwähnte Behauptung der Be
klagten erheblich ist. 

Das kann dann zutreffen, wenn sich ergibt, daß der Gebrauch d er M arke < Garvey > 
in der Schweiz in der Zeit von 1934 bis 1942 weniger a ls drei J ahre unterbrochen war 
oder daß ein längerer Unterbruch von der Klägerin hinreichend gerechtfertigt werden 
kann, und wenn außerdem Darbellay glaubwürdig bezeugt, daß der Ausschank von 
Sherry unter der Marke <Harvcy's, in Genf vor dem 22. August 1942 begann und so
lange dauerte, daß die Lücke zwischen diesem Ausscha nk und der am 11. Oktober 1949 
erfolgten Lieferung der Beklagten an Desai, indische Gesandtschaft in Bern, die Karenz
fri st des Art. 9 Abs. 1 MSchG nicht überst ieg. Allerdings wäre dann noch abzuklären, 
ob auch nach der Lieferung an Dcsai und weiteren Li eferungen an Soderblum, schwe
dische Gesandtschaft in Bern, vom Dezember 1949, Mai 1950 und November 1950 kein 
die Karenzfrist übersteigender Unterbruch im Gebrauch der Marke der Beklagten ein
trat. Das H andelsgericht hat einen solchen für die Zeit von 1950 bis 1955 bejaht. Ge
mäß Urtei l des K assationsgerichtes hätte es das j edoch nicht tun dürfen, ohne den 
Zeugen Casablancas einvernommen zu haben, durch den di e Beklagte beweisen will, 
daß seine Bezüge von Erzeugnissen unter der l\tiarke <Harvey's, sich auf die Zeit zwi
schen 1950 und 1958 erstreckten, also ni cht erst im J ahre 1955 begannen. D as Handels
gericht wird also gegebenenfalls Casablancas einvernehmen müssen. Sollte einer der Be
weise scheitern, welche d ie Beklagte durch Darbellay b zw. Casablancas erbringen will, 
so wäre zuungunsten der Bekl agten zu entscheiden, d enn die Vermutung a us Art. 5 
MSchG kommt ihr nicht zugute, da sie nicht erste Hinterlegerin ist. 

9. Die Beklagte macht geltend , die Klage sei rechtsmißbräuchli ch, weil beide Parteien 
einander während mindestens 165 Jahren auf dem gesamten \ ,Veltmarkt vorbehaltlos 
geduld et hätten, wobei angenommen werden müsse, daß es im Laufe der J ahre immer 
wieder Länder gegeben habe, in welche di e eine Parte i vor der andern vorges toßen sei, 
olme daß je die eine gegenüber der andern Unterlassungsansprüche geltend gemacht 
habe ; die Partei en hätten einander bewußt und gewollt gestattet, unter ihren Marken 
einen Weltmarkt aufzubauen. 
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Die Beklagte behauptet nicht, di e Parteien hätten j emals über di e gegenseitige 
Duldung des Gebrauchs ihrer M arken miteinander verhandelt. Von einem durch 
schlüssiges V erhalten zustandegekommenen Abkommen diesen Inhalts kann deshalb 
nicht di e R ed e sein. D aher handelt di e Klägerin nicht wider Treu und Glauben, indem 
sie aus ihren angeblich en Markenrechten in der Schweiz die Nichtigkeit der schweizeri
schen M arken d er Beklagten ableitet und Unterlassungsansprüche geltend macht. 
Anders könnte z.B. entschieden werden, wenn die Klägerin ohne triftigen Grundjahre
oder jahrzehntelang geduldet hätte, daß die Beklagte gutgläubig unter der Marke 
< Harvey 's > in der Schweiz a lkoholische Getränke in den H and el bringe und dieser Marke 
hier mit erheblichem Aufwand Verkehrgeltung verschaffte, wobei die Klägerin aus d em 
so erworbenen Besitzstand der Beklagten nun unverdienten Nutzen zöge, wenn di e 
Marke <Harvey's, verschwände (vgl. BGE 73 II 192 f., 76 II 394 ff. , 79 II 313 Erw. 2a, 
81 II 289 ff. Erw. c, 88 II 180,375) . Die Beklagte hat j edoch nichts derartiges behaup
tet. Sie macht nicht e inmal geltend, sie habe sich gutgläubig für die wirklich Berechtigte 
gehalten, als sie diese Marke trotz der Eintragung und des Gebrauchs d er Marke 
< Garvey > in der Schweiz einführte. 

D er Einwand des R echtsmißbrauchcs kann auch nicht damit begründet werden, di e 
Klägerin verwende d as Wort < Garvey > in neuester Zeit in Blockschrift und beschrifte 
ihre Etiketten plötzlich in englischer Sprache. Sollte di e Klägerin sich damit wider Treu 
und Gla uben Gepflogenheiten der Beklagten zu eigen m achen und so die Gefahr von 
Verwechslungen schaffen, so könnte die Beklagte sie a llenfalls wegen unlauteren W ett
bewerbs bela ngen. K einesfalls könnte dagegen gesagt werden , die vorliegende Klage ver
stoße gegen Treu und Glauben. 

Zu unterlassen sind a lle Handlungen von der Art der bi sherigen Widerhandlungen, 
soweit die Wiederholung überhaupt zu befürchten ist. 

Die Ü bereinstimmung der zu befürchtenden Handlungen mit d en bisher begangenen 
hängt nicht davon ab , ob sie sich mit diesen bis in alle Einzelheiten d ecken. Maßgebend 
ist v ielmehr, ob sie die charakteristischen Merkmale aufweisen , welche die bisherigen 
Handlungen unerlaub t machten. Der Beklagten ist daher nicht nur d er G ebrauch der 
bis anhin unerlaubterweise verwendeten und hinterlegten Marken zu untersagen, son
dern d er Gebrauch a ller Zeichen, die das W ort <Harvey, enthalten; d enn gerade wegen 
dieses W ortes und nur seinetwegen sind die verwend eten Marken der Beklagten unzu
lässig. Entsprechendes ist vom nicht markenmäßigen Gebrauch dieses Wortes zu sagen. 
W enn die Klage begründet ist, hat die Kl ägerin daher Anspruch darauf, daß die Be
klagte es überhaupt nicht mehr verwende. 

Ob ein so weit geh endes Verbot sich mit den Interessen der Beklag ten vertrage, ist 
unerheblich ; maßgebend sind nicht di ese, sondern die Interessen d er Klägerin an der 
Vermeidung von V erwechslungen. Nur das Verbot des offenbaren R echtsmißbrauchs 
setzt eine Schranke. Indessen ist nicht zu ersehen, welche U mstände ein Beharren auf 
dem a bsoluten Ausschluß des Wortes , Harvey, aus den M arken und a ls K ennwort zur 
Bezeichnung d er Erzeugnisse der Beklagten im Geschäftsverkehr offenbar mißbräuch
lich machen würden. N amentlich kann der Beklag ten durchaus zugemutet werden, für 
die in die Schweiz versandte W are besondere Etiketten zu verwenden, wenn sie das 
Wort <H ar vey, als l\liarkenbestandteil in a nderen L ändern beibehalten wil l. Von einer 
V erle tzung des Art. 2 ZGB kann umso weniger die R ede sein, a ls das angefochtene 
Urteil der Beklagten den Gebrauch ihres Firmennamens ohne H ervorhebung des 
Wortes , H ar vey> gestattet, womit sich die Kl ägerin schon in ihren R echtsbegehren ein
verstanden erklärt hat. 
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MSchG Art. 3, Art. 5, Art. 6 Abs. 3, Art.10, Art.11 und Art.14 

Eine J\1arke ist nur dann Gemeingut, wenn sie als Ganzes auf die Beschaffenheit 
oder Herkunft der Ware hinweist. Gültigkeit der Marke< Materna > für Umstands
gürtel usw. 
Artikel für werdende Mütter und solche für Kleinkinder und Neugeborene sind 
gleichartig. 
Die Rechtsvermutung spricht für die Gültigkeit einer eingetragenen 1viarkenüber
tragung. 
,Zur Bedeutung der Sperrfrist bei Leerübertragung. 

Un signe n'appartient au domaine public que s'il indique, par l'impression d'en
semble qu' il laisse, la nature au l' origine de l' objet. Validiti de la marque <M aterna >. 

Des articles pour femmes enceintes, d'une part, et pour nouveaux-nis et erifants, 
du premier dge, d' autre part, ne sont pas d'une nature totalement differente. 
La prisomption legale est enfaveur de la validiti d'une cession enregistrie. 
Partie du dilai piremptoire de 5 ans en cas d'une cession sans entreprise. 

Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichtes vom 
25. Mai 1971 i.S. Hildebrand gegen Materna S.A. 

Aus den Erwägungen: 

1. Die Klägerin ist als Inhaberin der Marke Nr. 216 497 < Materna > im Marken
register eingetragen. Der Eintrag b egründet nach Art. 9 ZGB und Art. 5 MSchG die 
Vermutung, daß die Klägerin die wahre Berechtigte sei und das Recht an der Marke 
durch deren Übernahme von Frau Hegnauer gemäß den gesetzlichen Vorschriften er
worben habe (BGE 89 II 102; DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2. Auflage, 
N. 4 zu Art. 5 MSchG; MATTER, Kommentar zum Markenschutzgesetz, S. 93/94; 
VON BüREN, Kommentar zum Wettbewerbsgesetz, S. 27 N. 69 ). Diese Vermutung zu 
widerlegen, ist Sache der Beklagten, die der Klägerin das Recht an der Marke streitig 
macht und insbesondere behauptet, die Übertragung der Marke von der Firma 
M. Wohler & Cie auf die Arcont AG sei ungültig, weshalb alle weiteren Übertragungen 
wirkungslos geblieben seien. 

a ) Eine wiarke kann nur mit dem Geschäft, dessen Erzeugnissen sie zur Unterschei
dung dient, übertragen werden (Art. 11 Abs.! MSchG). Die Übertragung wird bei Vor
liegen einer genügenden Beweisurkunde im Markenregister eingetragen und veröffent
licht (Art. 16 Abs. 1 MSchG). Der Eintrag setzt voraus, daß der Anmelder zur Hinter
legung der Marke befugt ist. Dazu berechtigt sind gemäß Art. 7 Abs. 1 MSchG insbe
sondere Industrielle und sonstige Produzenten, deren Produktionsgeschäft sich in der 
Schweiz befindet, sowie Handeltreibende mit einer festen schweizerischen Handels
niederlassung. 

Wer die Registerbehörde um die Übertragung einer Marke auf seinen Namen er
sucht, hat daher eine beglaubigte Erklärung des bisherigen Markeninhabers beizu
bringen oder durch eine andere Urkunde zu beweisen, daß die Marke mit dem Ge
schäft oder Geschäftszweig auf ihn übergegangen ist (Art. 19 Ziff. 1 MSch V ) . Wenn sein 
eigenes Geschäft sich in der Schweiz befindet und er im Handelsregister eingetragen ist, 
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h at er zudem durch eine Bescheinigung des Handelsregisteramtes darzutun, daß er be
fugt ist, die Marke eintragen zu lassen (Art.6 Abs. ! Ziff.5 lit.a und Art.19 Abs.! Ziff.2 
MSch V ). Entspricht das Gesuch den gesetzlichen Anforderungen nicht, so ha t di e Be
hörde es zurückzuweisen (Art.19 Abs. 7 MSchV). 

b) Das Obergericht h ä lt die am 11.J uni 1952 vorgenommene Übertragung d er Marke 
< M atcrna > von der Firma Wohler & Cie. auf die Arcont AG für nichtig, weil das G e
sch äft oder d er Geschäftszweig ni cht mitübertragcn worden sei. 

Diese Auffassung stützt sich auf di e Abtretungserklärung der Firma M. \ ,Vohl er & C ie 
vom 26. Mai 1952, in der die Rubriken « mit dem Geschäft» bzw. « mit dem Geschäfts
zweig», w ie die Vori nstan z feststellt , a ls ni cht zutreffend ges trichen seien. Diese Fest
stell ung beruht j edoch offensich tlich auf einem Versehen. Ri chtig ist, d aß auf dem vor
gedruckten Formular, das für die Abtretung verwendet wurde, auch die Rubrik «mit 
dem Geschäftszweig» ges trichen ist. Doch abgesehen davon, daß die Streichung R adier
spuren a ufweist , ist di ese Rubrik mit einer unterbrochenen Linie unterstrichen. Das ist 
eine a llgemein übliche Art, irrtümlich gestri chene v\lörter oder Sätze in Schriftstücken 
wiederherzustellen und sie a ls gültig zu bezeichnen. 

Diese Auslegung d er Abtretungserkl ä rung deckt sich mit dem I nhalt des Übertra• 
gungsgesuch cs, welches die Arcont AG a m 16. Mai 1952 auf dem hiefür vorgesehenen 
Formula r der Behörde stellte . In d er Begründung d es Gesuches heißt es, daß dem Amte 
unter a nderem «e ine beglaubigte Erkl ä rung des bisherigen Inhabers der Marke, wo
nach d iese mit d em Geschäft oder Geschäftszweig, dessen Erzeugnissen sie zur Unter
sch eidung dient, an den Erwerber übergegangen ist oder eine andere diesen Nachweis 
erbringende Urkunde» überreich t werde. \,Vollte man das G esuch und seine Beilage mit 
d em Obergericht and ers auslegen, so würde dem Amt unterstellt , daß es die Übertra
gung der Marke unbekümmert um die gesetzlichen Vorausse tzungen im R egister einge
tragen, sich insbesondere über eine dem Art. 1 I Abs. 1 MSchG widersprechende Er
kl ä rung hinweggesetzt habe. Das darf ni cht leichthin angenommen werden , zumal dann 
nicht, wenn der Widerspruch offensichtlich mit einer irr tümlichen Streichung zu er
kl ä ren ist. Die auf Versehen beruhende Fes tstellung d er Vorinstanz ist fo lglich dahin zu 
berichtigen, daß die Fi rma Wohler & C ic nach d er Abtretungsurkunde die M arke 
< lvlaterna > «mit d em Geschäftszweig» auf die Arcont AG übertragen hat. 

Bei dieser Sachlage ist dem Haupteinwand d er Beklagten, d er angeblich nich tige 
Eintrag aus dem J a hre 1952 habe wei tcrc gültige Umschreibungen verhi ndert und auch 
nicht erneuert werden können, d er Bod en entzogen. D as gleiche gilt von der Behaup
tung, sie habe die Marke bereits seit 1954 gebraucht und könne sich d eshalb auf ein 
Prioritätsrecht berufen. 

c) Die Vermu tung, daß die späteren Umschreibungen im R egister rechtsgültig zu
stande gekommen sind, \·ersucht di e Beklagte einzig mi t dem Einwand zu widerlegen, 
die Ü bertragung d er Marke vom 16. Juni 1959 sei, wie a us dem Vertrag zwischen der 
Lenzingcr GmbH und der Frau H cgna uer vom 15. April 1959 hervorgehe, ebenfalls 
ohne das Geschäft erfolgt; die Firma Lenzinger führe das Geschäft vielmehr noch heute, 
wofür der Betri ebsinhaber als Zeuge angerufen, aber ni cht ein vernommen worden sei. 

D er Einwand sch eitert indes an der Feststellung des Obergerichts, daß die Firma 
Lcn zinger nicht nur die Marke, sondern a uch den betreffenden T eil des Geschäftsbetrie
bes a uf Frau H egnauer übertragen ha be. Die Fests tellung stützt sich auf di e Abtretungs
erkl ärung vom 9. Jun i 1959, aus der erhell t, daß Frau H egnauer die l\1a rke mit dem Ge
sch äftszweig ( «avec Ja parti e de l'entrcprise») übernommen hat. Das ist Beweiswürdi
gung, di e das Bundesgeri ch t bindet. Der Ein wand ergäbe übrigens selbst dann, wenn er 
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sachlich zuträfe, nichts zugunsten der Beklag ten. Diese hätte von 1959 bis 1964 wegen 
der fünfj ährigen Sperrfrist d es Art. 10 MSchG kein Gebrauchsvorrecht a n der Marke er
werben können, und nach Ablauf der Frist wäre die zunächst wirkungslose, aber zu
lässige Eintragung der Frau Hegnauer als Markeninhaberin gültig geworden (BGE 
89 II 102 ff.; DAVID, a.a.O. N. 1, 2, 7, 8 und 9a zu Art.10 MSchG ; TROLLER, Immate
rialgüterrecht II S. 802 f. ) . 

Das Obergericht hat von der Einvernahme des Zeugen Lenzinger, a uf den sich die 
Beklagte zum Beweise des Einwandes berufen hat, wegen Unerheblichkeit abgesehen. 
Eine so begründete Ablehnung von Beweisanträgen beruht auf vorweggenommener Be
weiswürdigung, die durch Art. 8 ZGB ni ch t ausgeschlossen wird (BGE 84 II 537, 
90 II 309 lit. c, 96 II 57/58). 

2. Eine Marke ist nur dann Gemeingut im Sinne von Art. 3 Abs. 2 MSchG, wenn sie 
als Ganzes auf die Beschaffenheit oder H erkunft der Wa re hinweis t. Anspielungen, di e 
bloß entfernt, mit Hilfe besonderer Phantasie, auf die Beschaffenheit oder H erkunft eines 
Erzeugnisses hindeuten, macht eine M arke nicht zur Sachbezeichnung, folglich nicht 
ungültig (BGE 88 II 380, 93 II 263 Erw. 2a und dort angeführte Urteile). Im vorliegen
d en Fall enthä lt das der lateinischen Sprache entnommene Wort «matcrna» (zur Mutter 
gehörig, mütterlich) höchstens eine solche i\nspielung auf Waren, zu deren K ennzeich
nung es nach dem Registereintrag verwendet wird. Es ist daher als M arke schutzfähig. 
Die Beklagte bestreitet dies in der Berufung übrigens nicht mehr. 

3. Daß die Wort/Bild-Marke der Beklagten mit der Wortmarke der Klägerin leicht 
verwechselt werden ka nn, liegt auf der Hand. Die Beklagte versucht die Verwechslungs
gefahr denn auch nicht mehr zu widerlegen. Sie macht dagegen geltend, das Ober
gericht hät te zumindest eine genaue Ausscheidung der Waren vornehmen müssen, für 
welche ihre Marke unzulässig sei; es habe di ese ni cht schlechthin nichtig erklären dürfen, 
zumal es selber Artikel für werdende Mütter und solche für Kleinkinder und Neuge
borene ni cht für gleichartig halte. 

Zu einer solchen Ausscheidung bes teht jedoch kein Anlaß. Art. 6 Abs. 3 MSchG trifft 
nicht schon dann zu, wenn die Erzeugnisse für verschiedene Bedürfnisse bestimmt sind 
und nicht den gleichen Warenklassen angehören, sondern mir dann, wenn Verwechs
lungen ausgeschlossen sind, die Klägerin nicht a ls Herstellerin oder Verkäuferin von 
Waren a ngesehen werden kann, welche aus dem Geschäftsbetrieb der Beklagten stam
men, oder umgekehrt (BGE 47 II 237, 91 II 15, 96 II 260) . Solche Verwechslungen 
wären hier möglich, da beide Parteien, wi e aus den Akten erhell t, sowohl Artikel für 
werdende Mütter a ls auch Artikel für Neugeborene und Kleinkinder anbie ten (vgl. BGE 
77 II 336). 

MSchG Art. 6, Art. 9 und Art. 24 lit. a 

Verwechslungsgefahr besteht schon dann, wenn nur ein A1erkmal der hinterlegten 
Marke verwendet wird und dieses charakteristisch und für den Gesamteindruck be
stimmend ist. 
Keine genügende Unterscheidbarkeit der Marken< i\1en' s Club> und< Eden Club>. 
Der Beklagte kann die Einrede der Nichtigkeit der vom Kläger verwendeten Afarke 
auch dann erheben, wenn sich diese von einer älteren, nicht eingetragenen Drittmarke 
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nicht genügend unterscheidet, und ;:,war selbst dann, wenn der Dritte sein Klage
recht verwirkt hat. 

Il y a deja risque de confusion lorsqu'un seul elirnent de la rnarque deposee est utilise, 
s'il est caracteristique et deterrnine l'irnpression d' ensemble. 
Les marques < J."vfen' s Club> et< Eden Club> ne se distinguentpas suffisarnment. 
Le difendeur peut aussi exciper de la nullite de la rnarque du dernandeur lorsque' elle 
ne se dijferencie pas suj/isarnrnent de la rnarque anterieure non enregistree d'un tiers, 
et cela rneme si le droit d' agir de ce tiers est jJerirne. 

BGE 96 II 400 ff., res. fr. JT 1971 I 604, Urteil der I. Zivilabteilung 
vom 1. Dezember 1970 und Auszug aus dem Urteil des H andelsgerich
tes d es Kantons Zürich vom 6. März 1970 i.S. Hclena Rubinstein S.A., 
Paris, und Helena Rubinstein S.A., Spreitenbach, gegen D enner 
Vereinigte Filialunternehmen AG, Zürich, und D enner Supermarkt 
AG, Zürich. 

Aus den Erwägungen des H audelsgerichtes Zürich: 

a) Als völl ig verschieden muß der Sinngehalt d er beiden Bezeichnungen betrachtet 
werden. Während <M en's C lub > a ls Klub von Männern, M ännerverein, noch ein 
irgendwie faßbares Bild in d er Erinnerung hinterläßt, das mit H errenkosmetika in Zu
sammenhang gebracht werden kann, erweckt der Ausdruck < Eden C lub >, Paradies Klub, 
überhaupt keine bestimmte Vorstellung beim Abnehmer. Nur ä ußerst phantasievolle 
Umwege führen aus paradiesischer Ursprünglichkei t zu H errenschönheitsmitteln. v\ler 
< M en's Club ,, d. h. M ännerklub oder Männervere in, lies t oder denkt, wird sich nicht 
von einer Bezeichnung < Eden Club,, Paradiesverein, irreführen lassen. Das \'\lort Eden 
verweist auch nicht auf irgend welche Gedankenverbindungen mit dem \ '\lort < Men > und 
damit die Marke ,Men's Club >, w ie dies z.B. bei Gentlemen oder Sportsmen usw. der 
Fall wäre. Die Ersetzung von < M en > durch den einprägsamen und gänzlich verschie
d enen Ausdruck ,Eden > gibt somit d en Marken der Beklagten genügend Unterschei
dungskraft (BGE 94 II 130). 

b) Klanglich besteht wohl Übereinstimmung mit Bezug auf d as Wort , Club >. Auch 
hier fragt sich j edoch, ob d er Klang der Gesamtmarken sich genügend voneinander 
untersch eidet. 

< Eden Club > beginnt in der englischen Aussprache mit e inem la ngen I. Da das zweite 
e tonlos ist, bleibt es der einzi ge charakteristische Vokal. Demgegenüber spricht sich 
< Men > mit einem halboffenen, kurzen e aus. Auch die deutsche Aussprache von < Eden ,, 
mit e inem langen E am Anfang und einem zweiten kurzen e, untersch eidet sich deutlich 
vom Wortklang <lVIen>. , Eden> ist sodann ein zweisi lbiges Wort , das mit einem hohen E 
oder I beginnt und dann zu einem tonlosen d ( e )n abfä ll t, während das einsi lbige , Men > 
mit dem dumpfen nasalen Lippenlaut M beginnt und auf d em einen , g leichen Ton ver
harrt. Auch die Konsonanten d er beiden Begriffe sind, mit Ausnahme eines einzigen, 
verschieden. Schließlich gibt der charakteristische R eibelaut S in < M en's Club > der 
kl ägeri schen Marken einen d eu tli ch differenzierenden K lang. Die Marken , l\1en's Club > 
e inerseits und , Eden Club, anderseits tönen , gesamthaft gesehen, sehr verschieden. 

e) Die Wortbilder schließlich sind zwar ungefähr g leich und weisen auch in der gege
benen Schreibart keine ausgeprägt kennzeichnenden Ober- oder Unterlängen auf. 
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Immerhin ist aber di e eine l\tiarke nur m it großen, d ie andere m it kleinen und großen 
Buchstaben geschrieben. Im Wortbild < M en 's Club , springt zudem das in unserem 
Sprachgebiet selten gebrauchte Apostroph de utli ch in die Augen. Ferner leuchtet Eden 
in goldenem Prägedruck, während < Men 's Club , in e infacher, weißer Druckschrift ge
ha lten ist. Im übrigen ist das W ortbild wenig einprägsam , und sind die übrigen U nter
scheidungsmerkma le sta rk gen ug, um eine Verwechslungsgefahr bei d er Kundschaft 
auszuschließen. 

3. Die Kl ägerinnen machen geltend, bereits di e Verwendung des W ortes , Club , in 
e iner M arke weise a uf ihr Unternehmen hin. Zu di eser Auffassung trage die intensive 
R eklame für < M en's Club ,-Produkte bei. <Club , sei das K ennzeichen der H erren
K osmetika d er Kl ägerinnen geworden. Die Beklagten wenden d emgegenüber ein, das 
kl ägerische Zeichen sei schwach. 

a) Eine M arkenrechtsverletzung kann da rin erblickt werden, daß ein Zeichen auf 
dieselbe H erkunft hinweist wie die Marke, für die der R echtsschutz beansprucht wird. 
Es genügt d ie Verwechselbarkeit des Unternehmens, a us der die W are stam mt, um eine 
M a rke unzulässig zu machen (BGE 87 II 38) . 

Das W or t , Club , enthält j edoch keinen Hinweis a uf die H erkunft der mit diesem 
Zeichen versehenen Erzeugni sse a us dem Betrieb der Klägerinnen. <Club , ist ein sehr 
häufig gebra uchter Ausdruck des täglichen Lebens, d er auch a ls K ennzeichen , wenn er 
a ls solches a nerkannt wird, erst d urch die Beifügung d es Wortbestandteils < M en's > einen 
eindeutig vorstellba ren Begriff vermittelt und einen losen Zusammenhang mit H erren
kosm etika ergibt. K ein K äufer solcher Artikel, auch wenn er die M arke < M en's Club> 
der Klägerinnen kennt, wird daher beim Vernehmen des Wortes ,Club , an ihre Schön
h eitsmittel denken. Schon gar nicht kann angenommen werden, die Phantasiebezeich
nung < Ed en Club ,, unte r der sich ni emand etwas Bestimmtes vorstellen kann und die a uch 
ni cht auf spezifisch M ännli ch es verweist, klinge an die M arke d er Kl ägerinnen a n. < Eden 
Club > und , M en 's Club , sind somit auch in dieser Hinsicht deutlich unterscheidbar. 

Aus den Erwägungen des B undesgerichtes: 

2. Die W ortmarken Nr. 222797 , Eden Club > und Nr. 2252 15 , Eden C lub Super 
Star> der Beklagten sind zum T eil für die gleichen Erzeugnisse bestimmt wie d ie äl teren 
interna tiona l hinterlegten Wor t-Bildmarken N r. 275029 und 32 1225 d er Klägerinnen, 
nämlich für Parfümerien und T oilettenar tikel. Deshalb sind j ene nur dann schutzfähig, 
wenn sie sich von d iesen durch wesentliche M erkmale unte rscheiden (Ar t. 6 Abs. 1 
MSchG ; Art . 1 des M adrider Abkommens über die internationa le R egistrierung von 
Fabrik- und H andelsma rken in der revidier ten Fassung vom 15. Juni 195 7, AS 1964 
S. 1164) . 

Den Schutz des Gesetzes geni eßt die M arke so, wie sie eingetragen is t. Indessen kann 
d ie Gefahr der Verwechslung mi t d er hinterlegten Marke schon entstehen, wenn nur 
eines ihrer M erkmale verwendet wird und dieses charakteristisch und für den Gesam t
eindruck bes timmend ist (BGE 93 II 55/56). Hievon geht zutreffend auch di e Vorinstanz 
aus. Ihr ist für den vorliegend en Fall da rin beizup fli chten , da ß di e V\/or tbestandteile 
d\1en 's Club , und , Eden Club , für die streitigen i\1a rken cha rakteristisch und d aher 
mi te inander zu vergleichen sind , während der Zusatz < Super Sta r> in d er M arke d er 
Beklagten a ls werbem äßige Qualitä tsbezeichnung der hinweisend en Kraft entbehrt , 
folglich unbeachtlich ist (vgl. BGE 95 II 467 Erw. 2, 96 I 250 Erw. 2) . 

Dabei muß auf das Erinnerungsvermögen des Durchschnittskäufers Rücksicht ge
nommen werden, und überha up t auf die gesamten U mstände, unter denen sich der 
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Handel mit Waren der in R ed e stehenden Gattung abzuspielen pflegt. Hier fällt nament
lich in Betracht, daß die Marken der Parteien für gleichartige Erzeugnisse Verwendung 
finden, daß diese Erzeugnisse aber nicht nebeneinander im gleichen Geschäft verkauft 
werden und daß es sich um Kosmetika handelt, um Waren des täglichen Gebrauchs 
a lso, die für ein breites Publikum bes timmt sind, von dem für die Prüfung der Marken
unterschiede keine besondere Aufmerksamkeit erwartet werden darf. An die Unter
scheidbarkeit der Marken sind daher hohe Anforderungen zu stellen (BGE 95 II 194, 
358, 465, 93 II 265, 42 7 und dortige Verweisungen). 

3. Das Handelsgericht vergle icht, durchgehend mit n egativem Schluß, die Zeichen 
, M en 's Club > und , Eden Club > nach Sinngehalt, Klang und Wortbild. In keinem 
Punkte kann ihm gefolgt werden . 

a ) Beiden Marken ist das zweite Wort <Club > gemeinsam. Dadurch, daß anstelle des 
ersten Wortes < Men's > in der Marke der Klägerinnen, das Wort > Eden< in d er Marke der 
Beklagten steht, erfährt der Sinngehalt des Ganzen keine Andcrung, welche die Ver
wechslungsgefahr ausschließen würde. <Club > ist die aus d em Englischen übernommene, 
im D eutschen und Französischen gängige und allgemein verständliche Bezeichnung für 
V ereinigungen vorwiegend sportlicher oder gesellschaftlicher N a tur. Der Zusatz< Men's > 
bringt eine Beteiligungsbeschränkung auf Männer, während <Eden> in dieser Hinsicht 
neutral bleibt, dem ,Club, einfach einen Namen gibt, d er vorerst die Möglichkeit allge
m einer Zugänglichkeit, a lso auch für Männer, offen läßt. Doc h keine der beiden \,Vort
verbinclungen stellt eine Beziehung zu irgendeiner Sache h er. Sie mögen vielerlei Vor
stellungen im weiten Bereich des Vereinswesens und a llbekannter Vereinszwecke her
vorrufen . Zu Kosm etika, und überha upt zu einem bestimmten Gebrauchs- oder Kon
sumgegenstand, schafft oder vermittelt , M en 's Club > so wenig wie ,Ed en Club , eine 
Beziehung, die anders a ls mit Hilfe a bliegender phantasievoller Überlegungen faßbar 
wäre. 

b) Auch klanglich erscheint die Verwechslungsgefahr nicht a ls hinreichend ausge
schlossen. Wiederum bewirkt zunächst die Identität d es zweiten Wortes <Club> eine 
einprägsame Übereinstimmung. Die vorn Handelsgericht für die W ertung des Wortes 
< Eden> herangezogene englische Aussprache hat Bedeutung insofern, als von da her der 
tonlose Abfall des Vokals Ein der zweiten Silbe stammt. Im übrigen kann sie außer acht 
gelassen werden. Im D eu tsch en , zumindest für das schweizerische Sprachgebiet, ist 
< Eden> kein Fremdwort. Deutsch gesproch en liegt der Akzent auf eiern hohen langen 
Anfangsvokal E , während der gleiche zweite Vokal , wie erwähnt, zwischen den Konso
n anten D und N tonlos bleibt.Eist also in , Ecl (e) n > wie in ,l\!Ien's > d er einzige, den 
Wortklang bestimmende Vokal. Für beide Marken ergibt sich d ie nämliche Vokalfolge 
E-U. Zwar fehlen in , Ed (e)n > die Anfangs- und Endkonsonanten Mund Saus< Men's,, 
in <Men's> der Zwisch enkonsona nt D aus Ed (e) n. Die infolgedessen teilweise klangliche 
V erschied enheit ist aber ni ch t derart unüberhörbar und haftend, daß ihretwegen der 
Gesamtklang der Marken sich deutlich unterscheiden ließe. 

c) Von den Wortbildern sagt das Handelsgericht, sie seien «ungefähr gleich» und 
wiesen « in der gegebenen Schreibar t keine ausgeprägt kennzeichnenden Ober- und 
Unterlängen auf». Dem kann nur beigestimmt werden. 

Daß die e ine Marke mit großen, die andere mit kleinen und großen Buchstaben ge
schrieben sei, ist zwar richtig für den d erzeitigen Gebrauch (vgl. Erw. 1 c), aber nicht 
geeigne t, Eindruck und Erinnerung entscheidend zu beeinflussen (BGE 93 II 266). 
Hinzu kommt, daß die Marke , Eden Club , in grossen Buchstaben hinterlegt ist und 
j ederze it so verwendet werden könnte. Ebensowenig ist innerhalb der gegebenen \,Vort-
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verbindung das Fehlen des Apostroph aus < M en's > ein hinreichendes Unterscheidungs
merkmal. 

Für den Vergleich zwischen eiern goldenen Prägedruck, in dem das Wort <Eden , a uf 
d en vorgelegten Wa renmustern angebracht ist, und der einfach en weißen Druckschrift , 
in d er die Worte , M en 's Club > geh alten sind , gilt dasselbe wie für die Schreibart. 

Die Vorinstanz selber scheint denn a uch auf derl ei Besonderheiten nicht maßgeblich 
a bzustellen, sondern erachtet «die übrigen Unterscheidungsmerkma le» als stark genug, 
um eine Verwechslungsgefahr bei der Kundschaft a uszuschli eßen, was indessen, wie 
da rgetan, nicht zutrifft. 

4. Nichts ändert an der Verwechslungsgefahr der vom Handelsgericht hervorgeho
bene Umstand, daß in den M arken der Klägerinnen « n eben < M en's Club > die Firmen
m arke H elena Rubinstein tragendes Element ist» . So hat das Bundesgericht bereits für 
eine aus Bild und Firmennamen gebildete M arke befunden (BGE 93 II 428 f. Erw. 3). 
Grundsätzlich verhält es sich für eine a llein oder vorwiegend aus Wortbestandteil und 
Firma bestehende M arke nich t anders. Ü brigens, wenn hier zwar der a ls H ausmarke 
verwendete Firmenname , H elena Rubinstein > zusammen mit < Men's Club > hi nterlegt 
wurde, ist es doch ni cht so, d aß er a uf sämtli chen Erzeugnissen der Klägerinnen « d eut
lich wahrnehmbar » steh t, wie die Vorinstanz unterstellt. Auf der Hülle des « Deodorant 
Stick» beispielsweise ist er a uf der Rückseite angebrach t, und gleich sch eint es, nach eiern 
K a ta log zu vermuten, bei der Tube der ,Shaving Cream > zu sein. J edenfalls aber er
scheint der Wortbestand teil < Men's Club > n eben eiern Firmennam en nicht a ls bloße 
Nebensächlichkeit, sondern er ist und bleibt, auch nach vorinstanz licher Annahme, in 
den Marken der Klägerinnen ein charakteristisches, für den Gesamteindruck best im
mendes Element. Anderseits erwächst der M arke der Beklagten aus dem Fehlen d es 
Firmennamens kein unterscheid ungskräftiges wesentliches M erkma l, wie es Art. 6 
Abs. 1 MSchG verlangt. Sogar die gegenteilige Frage, ob die Einfügung der eigenen 
Firma in die Zweitmarke durch den Nachahmer d ie Verwechselbarkeit mit der Erst
m arke aufhebe, wurde vom Bundesgericht sowohl marken- wie wettbewerbsrcchtlich 
negativ entschieden (BGE 93 II 269 f., 430). 

Des weiteren kann nicht entgegengehalten werden, daß <Club > ein sehr h äufig ge
brauchter Ausdruck d es täglichen Lebens sei . Als W arenzeichen für K osmetika ist das 
W ort ,Club > kein solcher Ausdr uck. Auch die Verbindung von ,Club , mit , M en 's> ver
mittelt, a ls K ennzeichen, wie gezeigt wurde, noch keinen «eindeutig vorstellbaren 
Begriff», noch hat sie an sich einen sei es nur losen Zusammenhang mit H erren
Kosmetika. Worauf es ankommt ist nicht , ob ein K ä ufer solcher Artikel, der di e M arke 
der Klägerinnen d\1en's Club> und deren Bes timmung kennt, an ihre Mittel beim Ver
nehmen a llein des Wortes , Club > denkt, sondern ob bei ihm eine d era rtige Gedanken
übertragung sich einstellen kann, wenn er der Marke , EDEN CLUB, oder , Eden C lub > 
a ls K ennzeichen für H erren-Kosmetika begegnet. Diese Verwechslungsgefahr ist ge
mäß den angestellten Erwägungen ni ch t auszuschließen. Und selbst wenn dVIen's C lub , 
ein schwaches Zeichen sein sollte, würde es deswegen d en Schutanspruch nicht verlieren, 
noch wären an die Unterscheidungskraft einer jüngeren :Marke geringere Anforderun
gen zu stellen (BGE 93 II 267) . 

5. Die Beklagten machen geltend, die M arke dVIen's Club , der Klägerinnen sei nicht 
schutzwürdig, weil teils identisch und teils synonym m it dem von der Firma Dr. Cattani 
in Zürich seit dem Jahre 1961 für Kosm etika benützten Zeichen ,Club Adam>. Hiezu 
brauchte das H andelsgericht nich t Stellung zu nehmen, da es die Verletzung d er M arke 
der Klägerinnen durch die l\1a rke d er Beklagten verneinte. 
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Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes genießt eine gegen Art. 6 MSchG ver
stoßende rviarke keinen Schutz, und kann sich jeder daran Interessierte auf ihre Nichtig
keit berufen (BGE 91 II 5 ff. ) . Art.6 MSchG verlangt für die zur Hinterlegung ge
langende Marke die d eutliche U nterscheidbarkeit von bereits eingetragenen Marken . 
Hin terlegung und Eintragung wirken a ber nicht konstitutiv, sondern sie sind nur ge
mäß Art. 4 MSchG die Voraussetzungen für den Anspruch auf gerichtlichen Schutz der 
Marke und schaffen gem äß Art. 5 MSchG bis zum Beweis des Gegenteils die Vermutung 
zugunsten des Hinterlegers, daß er der wahre Berechtigte sei, während d as R echt an der 
rviarke schon durch d en der Hinterlegung vorangehenden befugten markenmäßigen 
Gebrauch des Zeichens erworben wird (BGE 93 II 49/50 und dortige Verweisungen ; 
vgl. DAVID, Kommentar zum Schweizerischen Markenschutzgesetz, 2. Auflage, S. 108 
N. 2 zu Art. 4, S. l 16 f. N. 5- 8 und S. 120 f. N. 16- 19 zu Art. 5) . Die Gebrauchspriorität 
geht a lso der Priorität d er Eintragung vor. Davon ausgehend wurde entschieden, daß auf 
nich t eingetragene M a rken Art. 9 MSchG analog anwendbar ist (BGE 93 II 50). D es
gleichen müssen bei Verwechselbarkeit eine r eingetragenen mit einer gebrauchsälteren 
nicht eingetragenen Marke für diese die vom Bundesgericht zu Art. 6 MSchG ent
wickelten Grundsätze analog gelten, muß insbesondere von jedem Interessierten, wi e 
das bessere Recht d es früheren Hinterlegers gegenüber einem späteren H interleger, das 
bessere R echt d es ersten Benützers gegenüber dem ersten Hinterleger angerufen werden 
können. 

Maßgebend ist somit nicht die spätere Eintragung d er lVIarke < Club Adam >, auf 
welche die Klägerinnen verweisen , und wäre ebenso wenig eine Verwirkung des Klage
rechts d er Firma Cattani , die sie annehmen (BGE 91 II 9). Erhebli ch und vorab zu 
klären ist vielmehr, ob und seit wann, für welche W aren und wie ein Zeichen ,Club 
Adam , markenmäßig verwendet wurde, und danach ob unabhängig von den Hinter
legungsterminen gegenüber den M arken d er Klägerinnen eine Gebrauchspriorität be
steht. Dabei handelt es sich um Tatfragen . Die Sache ist daher an d as Handelsgericht 
zurückzuweisen , d amit es die fehlenden Feststellungen treffe und prüfe, welche Folge
rungen daraus in Hinsicht auf die Einrede d er Beklagten zu ziehen sind. 

MSchG Art. 6 und Art. 9, UvVG Art.1 Abs. 2 lit. d, PVUe Art. 8 

Die Kosmetikmarken ,Pond's > und <Respond > sind nicht verwechselbar; es handelt 
sich allerdings um einen Grenefall. 
Die Klage auf Feststeltung der Nichtigkeit einer Marke genügt nicht für die 
Löschung der Marke wegen Nichtgebrauchs während mehr als drei Jahren; es hätte 
auf Löschung geklagt werden müssen. 
Die Verwendung einer Marke, die nach l\1SchG erlaubt ist, verstößt nicht gegen 
Treu und Glauben. 
Die Marke < Respond > verletzt den Handelsnamen Chesebrough-Pond' s nicht. 

11 n' existe pas de risque de corifusion entre les marques < Pond' s > et < Respond > 

utilisees pour des cosmetiques; il s'agit toutefois d'un cas limite. 
L ' action tendant uniquement a la constatation de la nullite d'une marque ne permet 
pas la radiation pour difaut d'usage pendant plus de trois ans; il aurait fallu 
expressement agir en radiation . 
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L'utiLisation d'une marque autorisee par La LMF ne vioLe pas le principe de La 
bonnefoi. 
La marque < Respond > ne vioLe pas le nom commerciaL Chesebrough-Pond' s. 

BGE 97 II 78 ff., res . fr.JT 197 1 I 605, Urteil der I. Zivilabteilung vom 
16. Februar 1971 i.S. Chesebrough-Pond's lnc. gegen Colgate
Palmolive Company. 

Aus den Erwägungen: 

1. Das Handelsgericht stell t fes t, die Beklagte habe die M arke< Respond > bish er in d er 
Schweiz nicht verwendet. Nach der Auffassung der Klägerin hätte die Vorinstanz 
deswegen auf Löschung der Marke erkennen müssen, weil nach Art. 9 MSchG das 
Gericht diese Maßnahme anordne, wenn eine M arke während drei aufeinanderfolgen
den J ahren nicht gebraucht werde und ihr Inhaber die Unterlassung des Gebrauches 
nicht hinreichend zu rechtfertigen vermöge. 

Diese Auffassung geht fehl. Die Klägerin übersieht, daß der Richter die Löschung 
gemäß Art. 9 MSchG nicht von Amtes wegen, sondern nur auf Klage einer interessierten 
Partei anordnen kann. Die richterlich e Anordnung setzt selbst dann eine Klage voraus, 
wenn m an davon ausgeht, das R echt an d er Marke gehe nach dreij ährigem Nicht
gebrauch , für den der Inhaber keine Gründe angeben kann, von selbst unter (BGE 93 
II 50). Diese Voraussetzung ist hier nicht erfüllt. Die Klägerin wies im kantonalen Ver
fahren wiederholt auf den Nich tgebrauch der streitigen Marke hin, klag te j edoch nicht 
auf Löschung der M arke < R espond >; sie verlangte bloß die Feststellung, daß diese 
Marke wegen Verwechselbarkeit mit d er Wortmarke , Pond 's> nichtig sei. U n ter diesen 
Umständen h a tte die Beklagte keinen Anlaß, d en von ihr zugestandenen Nichtgebrauch 
zu rechtfertigen, noch läßt sich sagen, d ie V orinstanz habe Art. 9 MSchG verletz t. 

Soll te die Klägerin mit ihrer Kritik in d er Berufung Versäumtes nachholen wollen, so 
wäre das Begehren neu und daher gemäß Art. 55 Abs. 1 lit. b OG nicht zu hören. 

2. Die Wortmarke <R espond , der Beklagten ist für Erzeugnisse bestimmt, die sich 
ihrer Natur nach nicht gänzlich von d en Waren unterscheiden, für welche die ä lteren 
Pond 's Marken d er Klägerin in das schweizerische R egister eingetragen wurden; aus 
den W aren verzeichnissen erhellt im Gegenteil , daß sie sich zum T eil auf g leichartige 
Erzeugnisse bezieht. Die M arke der Beklagten ist daher nur gültig, wenn sie sich durch 
wesentliche M erkmale von denjenigen der Klägerin unterscheide t (Art. 6 Abs. 1 und 3 
MSchG). Die Unterscheidbarkeit h ängt vom Gesamteindruck a b, den die Marken , j ed e 
für sich betrachtet, in der Erinnerung d es letzten K äufers der W are hinterlassen (BGE 
92 II 275 und dort angeführte Urteile). 

a ) Die Klägerin m acht geltend, der Verwechselbarkeit d er Marken steh e d eren an
geblicher Sinngehalt nicht entgegen, wie auch d as Hand elsgericht richtig erkannt habe. 
Daß die Vorinstanz der Klägerin in d iesem Sinne beigepflichtet habe, ist d em ange
fochtenen Urtei l indes nicht zu entnehmen. Das Handelsgericht führt aus, selbst wenn 
die Marken , Pond's > und <R espond > bei der großen M asse von K äufern gewisse Ge
dankenassoziationen aus lösen sollten, ließen sich in ihreIIl_Sing~h.cJJ t keinerlei Ähnlich
keiten erkennen, welche zu Verwechslungsgefahr führen könnten. Die Vorinstanz sagt 
a lso ni cht , der Sinngeh alt schließe eine V erwechslungsgefahr nicht aus; sie verneint 
vielmehr, daßvom Sinngeh ; lt her eine solche Gefahr b es tehe. Nach der Auffassung d er 
Klägerin haben die in Frage stehenden Marken jedoch keinen b estimmten und j ed er-
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mann erkennbaren Sinn, der im Erinnerungsbild e inen solch en E indruck hinterlassen 
könnte, daß er di e nach Wor tlaut und Wortbild vorhandene Verwechslungsgefahr zu 
beseitigen vermöchte. 

Die Sinndeutungen, welche d ie Beklagte der Marke Pond's mit Hinweisen auf d ie 
englischen Wörter «pond» (Teich), «pound» (Gewicht) oder auf das französische Verb 
« pondre» (Eier legen) geben will, sind gesucht und überzeugen nicht. , Pond's > läßt sich 
mit d er Vorinstanz am ehesten a ls Eigenname in der Schreibweise des sächsischen 
Genitivs, , R espond > als Antwort od er W echselgesang verstehen. Aber a uch so ergibt 
sich aus dem Sinn der V/orte ke inerlei Sachbezogenheit für d ie Marken. In ihrem Sinn
gehalt sind daher wed er Ähnli chkeiten, welche V erwechslungen der beiden M arken 
begünstigen , noch wesentliche U nterschi ede zu erkennen , welche eine Verwechslungs
gefahr ausschließen würden. 

b) N icht zu \-erkennen ist d agegen, daß die Marken < Pond's > und , R espond > einander 
in Klang und Schriftbild wegen der gemeinsamen Silbe , Pond> nahe kommen. Diese 
Ähnlichkeit ist d er Vorinstanz nicht entgangen. Das Handelsgericht find et aber , daß d ie 
beiden M a rken trotzdem einen wesentlich verschiedenen Gesamteindruck erwecken, wei l 
d ie :t--.1arke der Kläger in eine typisch e Form des Genitivs, das Zeichen der Beklagten hin
gegen die Vorsilbe , R es> aufweise; zu berücksich tigen sei zudem, daß di e Erzeugnisse 
d er Klägerin verhältnismäßig teuer seien und der Kunde bei solchen Waren m ehr a ls 
sonst auf die Marke achte. Die Klägerin h ä lt diese U n terschied e jedoch für Nebensäch
lichkei tcn, welche die Verwechslungsgefahr nicht ausschlössen. 

Daß die Marke d er Beklagten jene der Klägerin vollumfänglich enthalte, wie in d er 
Berufung beha uptet wird, trifft nicht zu. D er Apostroph und der nachgestell te Buchstabe 
S, die im Zeichen d er Beklagten fehlen, gehören zur Marke d er Klägerin und sind n icht 
zu übersehen. W enn di eser Besonderheit auch nicht schlechthin kennzeichnende Kraft 
zukomm t, ist doch unverkennbar, daß sie am Ende eines einzelnen, a ls Eigenname er
scheinenden Markenwortes viel eher zur U nterscheidung taugt, a ls innerhalb einer 
Wortverbindung. Es läßt sich auch nicht sagen , ein durch Apostroph a bge trenntes S 
werde selbst im deutschen Sprachbereich nicht regelmäßig ausgesprochen; j edenfalls 
findet eine solche Behauptung in der a llgemeinen Erfahrung keinen Rückha lt. Der Ein
wand sodann, im Französischen werde ein S am Ende eines Wortes wie <Pond > nicht 
a usgesprochen, geht fehl ; es geht hier weder um ein französi sches Wort noch um eine 
französisch e Schreibweise, sondern um die Wortmarke < Pond's ,, die auch im französi
schen Sprachgebiet sehr bekannt ist und ri chtig ausgesprochen wird . Im I talienischen 
verhält es sich nicht anders. 

D en durch die Vorsilbe R es bewirkten Unterschied zwisch en den beiden Marken hä lt 
die Klägerin für n enn enswert, unter Hinweis auf die Marken ,Mido > und , Smidon, 
<Dogma > und < Dog ,, die das Bundesgericht a ls verwcchselbar erachtet hat (BGE 73 II 
63, 82 II 543), aber nicht für wesentlich. In den angeführten Fällen wurde vor allem auf 
den W ortklang abgestellt, der die Vcrwechslungsgefahr begünstigte . Hier weist die 
jüngere Marke eine voranges tellte zweite Silbe auf, welche die Aussprachckadenz ver
schi ebt und damit auch den Wortklang veränder t. F reilich ist nach BGE 82 II 542 ein 
besonders st renger Maßstab anzulegen, wenn eine n eue Wortmarke sich von einer be
stehenden bloß durch einige abgetrennte oder beigefügte Buchstaben unterscheidet. 
Dieser Grundsatz bedarf jedoch d er V erdeutlichung, da di e Veränderung in Klang und 
Bild sehr unterschi ed li ch ausfa llen kann, j e nachdem wo sie vorgenommen wird, am 
Anfang oder am Ende des Wor tes, und ob um Silben od er bloß um Buchstaben gekürzt 
od er e rgänzt wird. Beispiele dafür sind die Marken ,S ihi> und , Silta> einerseits sowie 
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, Sihl> und ,Cosil, a nderseits. Zwischen d en ersten beiden wurde die Verwechslungs
gefahr bej a ht, zwisch en d en letzteren dagegen verneint (BGE 77 II 324, 92 II 275). 

c) Die Vorinstanz verneint auch, daß der K onsument die Marke <R espond > als 
Serienmarke der , Pond's,-Reihe betrach ten könnte, weil die M arken d er Klägerin 
durch wegs das Wort < Pond's , enthielten ; e ine Ausnahme mache einzig die M a rke 
< Ponderm a ,, in d er das Stammwort leicht verändert vorkomme. 

Diese Fes tstellung beruht nach der Auffassung der Klägerin auf einem offensichtli
chen Verseh en, da auch die Marke ,CP Chesebrough-Pond's, zu d en Ausnahmen ge
höre. D aß diese Marke im schweizerischen R egister eingetragen ist, ergibt sich aus den 
Akten, nich t a ber, daß die Bezeichnung< Chesebrough-Pond's > auf allen Packungen der 
Klägerin oder ihrer Konzerngesellschaften vorkommt, wie in der Berufung beh auptet 
wird. Hierüber ist auch d er Klageschrift und dem Protokoll des H andelsgerichts nichts 
zu entnehmen, noch ist die Behauptung durch Musterpackungen belegt. Die Be
hauptung ist vielmehr neu und daher nicht zu hören (Art. 55 Abs. l lit. c OG). Damit ist 
auch dem weitem Einwand der Boden entzogen, das Publikum habe sich nachgerad e 
daran gewöhnt, daß vor dem Stamm < Pond's> noch etwas stehe . Die M arke< Ponderma ,, 
die eine Ergänzung nicht vor, sondern hinter dem (unvollständigen) Stammwort auf
weist, vermochte eine solche Gewöhnung nicht zu bewirken. Diese M arke fällt übrigens, 
wie die Vorinstanz mit Recht bemerkt, eher a us d er <Pond's,-Reihe, und von der M arke 
, R esponcl > läßt sich im Ernst nicht behaupten , sie erwecke den Eindruck, daß sie in diese 
R eihe gehöre. 

d ) Die Auffassung des H andelsgerichtes, eine Verwechslungsgefahr zwischen d en 
M arken < Pond's > und , R espond , sei zu verneinen, ist somit nicht zu beanstanden, wenn 
auch einzuräumen ist, daß es sich namentlich wegen ihrer Ähnlichkeit im fra nzösischen 
Sprachbereich um einen Grenzfall handelt. Bei diesem Ergebnis kann offen bleiben, ob 
die W aren d er Klägerin verhältnismä ßig teuer sind und diesem Umstand bei d en 
heutigen Einkommensverhältnissen eine besondere Bedeutung zukäme. 

3. Von unlauterem W ettbewerb kann nach dem angefochten en Urteil schon d eshalb 
nicht die R ed e sein, weil die Parteien in d er Schweiz nicht in wirtschaftli ch em W ettbe
werb miteinander stehen. Dies trifft indes, wie beide Parteien übereinstimmend erklären , 
nicht zu. Es liegt d aher ein Verseh en vor. 

Da ß die M arke d er Beklagten die M arkenrechte d er Klägerin nicht verletz t, schließt 
unlauteren Wettbewerb nicht aus. Dieser kann in Handlungen oder M aßnahmen 
liegen, die vom M arkenschutzgesetz nich t erfaßt werden. In der Klageschrift beruft die 
Klägerin sich auf Art. ! Abs.2 lit .d U W G, und in d er Berufung führt sie a us, d ie Ver
wechslungsgefahr nach MSchG und UWG sei aus den gleichen Gründen zu bej a hen. 
Nachdem eine solche Gefahr nach l\tISchG verneint worden ist, bleibt für die Anwen
dung von Art.! Abs.2 lit.d UWG indes kein R aum m ehr. Die V erwendung einer 
M arke darf nicht a ls V erstoß gegen Treu und Glauben gewertet werden, wenn sie nach 
dem M arkenschutzgesetz erlaubt ist (BGE 92 II 265 und 277 f., 95 II 198) . Andere 
H a ndlungen aber, namentlich die Benützung verwechselbarer Ausstattungsm erkmale, 
sind nicht d argetan . 

Daß die Beklagte durch die Verwendung d er Marke <Respond, in die Firmen- oder 
Persönl ichkeitsrechte d er Klägerin eingreife, wie diese unter Berufung auf Art. 8 PVUe 
behauptet, läßt sich schon deshalb nicht sagen, weil die Firma der Klägerin aus den 
\Vor ten < Chesebrough , und < Pond 's, besteht. Ob die Firma der Klägerin selber oder nur 
die ihrer Genfer Zweigniederlassung im schweizerischen Handelsregister eingetragen sei, 
ist offen. J e nachdem genießt sie firmenrechtlichen oder bloß wettbewerbs- und persön-
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lichkeitsrechtlichen Schutz (BGE 90 II 197 f. ). Der Einwand der Klägerin, ihr Handels
name stehe auf den Verkaufspackungen ihrer Erzeugnisse und die Schre ibweise der 
Firma sei d em Publikum seit m ehr a ls 15 J ahren bekannt, ist neu und daher auch in 
diesem Zusammenhang nicht zu hören. Daß ihr Handelsn ame sonstwie in Verbindung 
mit < Pond's ,-Erzeugnissen dem kaufenden Publikum nahe gebracht worden sei, legt sie 
nicht dar; in der Berufung räumt sie vielmehr selber ein, daß das Publikum schon wegen 
der Schwierigkeit, das Wort ,Ch esebrough> richtig auszusprechen, sich kaum erinnere, 
worum es gehe. Doch wie dem auch sei, gegenüber dem fremdsprachigen Doppelnamen 
< Chesebrough-Pond's > birgt di e Marke <R espond > j edenfalls keine Täuschungs- oder 
Verwechslungsgefahr. 

MSchG Art. 6, UWG Art. J Abs. 2 lit. d, Firmenrecht 

Der Gleichnamige hat das Recht zur Verwendung seines Namens in der Einzeljirma 
und als Jvfarke zur Kennzeichnung seiner vVaren; er hat lediglich im Rahmen des 
A1öglichen für unterscheidungskräftige Zusätze zu sorgen . 
In bezug auf die Firma genügt der Gleichnamige diesem Eifordernis durch Zusatz 
des Anfangsbuchstabens seines Vornamens . 
In bezug auf die Marken sind im konkreten Fall die Kombinationen ,Seitz-Ventile >, 

< Seitz- Ventile W etzikon-Zürich > und < Seitz -Control > ungenügend. 
Gänzliche Warenverschiedenheit ist nicht schon anzunehmen, wenn die Erzeugnisse 
sich in technischer Hinsicht unterscheiden, für verschiedene Bedü1fnisse bestimmt 
sind und nicht gleichen Warenklassen angehören. Entscheidend ist vielmehr, ob 
Verwechslungen ausgeschlossen sind. 
Eine markenrechtsverletzende Eintragung kann nicht konstitutiv nichtig erklärt 
werden; die Nichtigkeit ist gerichtlich festzustellen. 
D ie Beschränkung eines allgemein gehaltenen Unterlassungsbegehrens auf die darin 
als Beispiele erwähnten Verletzungsformen ist keine Klageänderung und somit 
zulässig. 
Keine Verwirkung bei Entdeckung des Verletzers erst nach 8 J ahren, sofortiger 
Verwarnung und nach Scheitern wn Vergleichsgesprächen Klage 15 Monate nach 
der ersten Verwarnung. 
Urteilveröjfentlichung in Fachzeitschriften angeordnet, in Tageszeitungen ver
weigert. 

L' homonyme a le droit d'utiliser son nom comme raison individuelle ou comme 
marque /Jour designer ses marchandises. Dans la mesure du possible, il doit ajouter 
des elements distinctifs. 
En ce qui concerne la raison de commerce, l' homonyme satisfait a cette exigence en 
ajoutant ['initiale de son prenom. 
En ce qui concerne La marque, in casu les combinaisons < Seitz-Ventile >, < Seit;:_
Ventile Wetz ikon-Zürich > et < Seitz-Control > ne su.Jfisent pas. 
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Les produits ne sont jJas encore d'une nature totalement dffferente lorsqu'ils se 
dijfirencient du point de vue technique, repondent d des besoins dijfirents et n' appar
tiennent pas d la meme classe. Ce qui est decisif c' est le fait que des confusions soient 
exclues. 
Un enregistrement violant une marque ne peut pas etre declare nul avec ejfet consti
tutif; la nullite doit etre constatee par le Tribunal . 
La Limitation d'une demande en cessation aux seules formes de violation qu' elle 
mentionne d titre d' exemples, ne constitue pas une nwdification de la demande et par 
consequent est licite. 
lt n'y a pas peremption si l' auteur de la violation, decouvert 8 ans ajJres, est imme
diatement mis en demeure et que la demande est introduite 15 mois apres, ensuite de 
l' echec des pourparlers. 
Jugement ordonnant la publication dans des journaux prefessionnels mais la 
refusant dans des quotidiens. 

Urteil des H andelsgerichtes des Kantons Zürich vom 20. November 1970 
und Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichtes 
vom 11. Mai 1971 i.S. Seitz-Werke GmbH gegen E.Seitz. 

Aus den Erwägungen des Handelsgerichtes: 

1. Am 22.Januar 1970 reichte di e Klägerin, ein deutsches Unternehmen d er Maschi
nenindustrie, das seit 1887 besteht , und vor allem Maschinen und Einzelteile, auch 
Ventile, für die Getränkeindustri e herste ll t , gegen d en Beklagten, d er sich unter a nde
rem mit der Konstruktion und H erstellung von Elektro-Magnetventilen befaßt, Klage 
ein. Am 27. Apri l 1970 ersuchte di e K lägerin sodann um Erlaß vorsorglicher Maß
nahmen. Das Handelsgericht entsprach ihrem Begehren mit Beschluß vom 28. Mai 1970 
teilweise, und die II. Zivi lkammer des Obergerichtes bestätigte diesen Beschluß mit 
R ekursentscheid vom 24. September 1970. 

II. Mit ihren Anträgen Nr. Je, Nr. 3, letzter H albsatz, und Nr. 4 macht die Klägerin 
d em Beklagten die Führung seiner Firma streitig. Dabei leitet sie ihren Anspruch a ller
dings nicht aus firmenrechtlichen Vorschriften, sondern aus d em Markenschutz- und 
W ettbewerbsrecht her. Mit Bezug auf di ese Anträge ist daher zu prüfen, ob sich der 
Beklagte einer V erletzung der Markenrechte d er Klägerin oder d es unlauteren , ,Vett
bewerbes durch die Führung di eser Firma schuldig gemacht hat. 

Unter firmenrech tlichen Gesichtpunkten fällt bei d er Prüfung dieser Frage ins Ge
wicht, daß an die firmenrechtlich e Abgrenzung von am Wettbewerb teilnehmenden 
Unternehmen weniger strenge Anford erungen gestellt werden, als an die markcnrecht
liche und wettbewerbsrechtliche Unterscheidbarkeit. Als Inhaber einer Einzelfirma 
mußte der Beklagte im vorliegenden Fall den wesen tlich en Inhalt seiner Firma gemäß 
/\ rt. 945 Abs. 1 OR aus seinem Familiennamen, und zwar mit oder ohne Vornamen 
bi lden. Dieser Vorschrift entspricht die im Handelsregister eingetragene Firma d es Be
klagten, E. Seitz. Obwohl dazu nicht verpflichtet, hat er den Anfangsbuchstaben se ines 
Vornamens in die Firma aufgenommen, was bereits einen Unterschied zur Firma d er 
K lägerin bewirkt. Auf weitere, gemäß Ar t. 944 Abs. 1 OR möglich e Zusätze hat d er 
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Beklagte verzichtet. Ein seiner Firmenbildung entgegenstehendes Hindernis im Sinne 
von Art. 946 Abs. 1 OR (Bestehen einer am nämlichen Ort eingetragenen, g leichlauten
den Einzelfirma) hat die Klägerin nicht behauptet. Sind aber diese gesetzlichen Voraus
setzungen erfüllt, bzw. liegen keine der erwähnten firmenrechtlichen Hindernisse vor, 
so kann von einem unbefugten Gebrauch der fraglichen Einzelfirma im Sinne von 
Art.956 Abs.2 OR nicht die Rede sein, und es ist ein Unterlassungsanspruch der 
Klägerin insoweit aus diesem Grunde nicht gegeben. 

Auch marken- und wettbewerbsrechtlich ist die bloße Führung der Firma nicht zu 
beanstanden. Gemäß Art.! Ziff. 1 des Markenschutzgesetzes (MSchG) wird die Ge
schäftsfirma zwar als Fabrik- und Handelsmarke betrachtet, genießt aber gemäß Art. 2 
MSchG nur dann den Schutz dieses Gesetzes, wenn sie a ls Marke gebraucht wird. Mit 
anderen Worten: Die Bedeutung einer Marke erwirbt die Geschäftsfirma erst mit ihrer 
markenmäßigen Verwendung. Sie kann demnach von diesem Gesetz geschützte Rechte 
anderer erst dann verletzen, wenn sie als Marke im Sinne von Art. 1 Ziff. 2 MSchG zur 
Unterscheidung oder zur Feststellung der Herkunft von Erzeugnissen oder Waren dient 
und auf diesen selbst oder deren Verpackung angebracht ist. Die bloße Führung einer 
Geschäftsfirma stellt indessen keine markenmäßige Verwendung im Sinne des Gesetzes 
dar und kann deshalb auch nicht aus markenrechtlichen Gesichtspunkten untersagt 
werden. 

Das Nämliche gilt auch in wettbewerbsrechtlicher Hinsicht. Mit der Führung einer 
Geschäftsfirma allein greift der Teilnehmer am wirtschaftlichen Wettbewerb in diesen 
noch nicht ein, sondern erst mit ihrer Verwendung und Ausnützung im Wirtschafts
leben gegenüber Konkurrenten; a lso erst mit eigener Geschäftstätigkeit, etwa Kauf und 
Verkauf oder Herstellung und Vertrieb von Waren, für welche er Rechnungen ausstellt 
oder Reklame macht, unter Berufung auf seine Firma. Wer aber eine Geschäftsfirma 
lediglich eintragen läßt und führt, ohne damit in der beispielsweise geschilderten Art am 
Wirtschaftsleben teilzunehmen, kann nicht unlauter handeln und untersteht dem Wett
bewerbsgesetz nicht. Die Klägerin ist daher mit ihren Begehren Nr. lc, Nr. 3, letzter 
H albsatz, und Nr. 4 abzuweisen. 

III. Die Klägerin macht außerdem geltend, d er Beklagte habe di e Wortmarke Seitz 
in Alleinstellung, wie auch in Kombination mit anderen Wörtern, markenmäßig zur 
Kennzeichnung seiner Produkte verwendet und dadurch Art. 24 MSchG verle tzt. 
Darüber hinaus habe er gegen Art. l Abs. 2 lit. d UWG verstoßen, indem er bei seiner 
Teilnahme am wirtschaftlichen Wettbewerb, z.B. in Inseraten und auf Katalogen, die 
Bezeichnung Seitz in Alleinstellung und in Verbindung mit anderen Bezeichnungen ge
braucht habe. Der Beklagte bestreitet, je die Bezeichnung Seitz in Alle instellung ver
wendet zu haben; daneben sei immer das Signet (Bildmarke) «S» gebraucht worden. 
Zudem hält er seine abweichende Schreibweise der Marke Seitz im Vergleich mit der
jenigen der Klägerin für wesentlich. Er habe auch nie die Absicht gehabt, und er habe 
sie auch heute nicht, das Wort Seitz in Alleinstellung zu verwenden. Daher sei ein Ver
bot mit Bezug auf diesen Sachverhalt nicht gerechtfertigt. Im weiteren hat der Beklagte 
in Abrede gestellt, daß zwischen d en Parteien ein Wettbewerbsverhältnis bestehe. Er 
fabriziere Magnetventile (Elektro-Ventile), welche mit den klägerischen Flaschenabfüll
ventilen nicht das geringste zu tun hätten. Ein Konkurrenzverhältnis bestehe somit 
zwischen den Parteien nicht. 

1. Es ist unbestritten und durch die eingelegten Akten der Klägerin erwiesen, daß in 
den von dieser h erges tellten Abfüllmaschinen für die Getränkeindustrie Ventile Ver
wendung finden, und daß die Klägerin auch Ventile und Steuerorgane a ls Einzelteile 
vertreibt. Die Firma des Beklagten beschäftigt sich mit der Herstellung und mit dem 
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V ertrieb von Elektro-V entilen und Spezialmaschinen . Es liegt auf der Hand und bedarf 
a ngesichts d er R ech tsprechung (vgl. BGE 77 II 33 1 ff. ; 81 II 284 fL; 84 II 3 14 ff. und 
87 II 108 ff. ) keiner Erörterung, daß di e Produkte der Parteien , mit welchen sie am 
Wirtscha ftsleben teilnehmen, im Sinne von Art. 6 Abs. 3 MSchG nicht gänzlich ver
schied en voneina nder sind, sondern daß sie e inander mindestens ähneln , so da ß an die 
von d en Konkurrenten verwende ten Marken die normalen Anforderungen gem ä ß 
Art. 6 Abs. 1 und 2 MSchG (Unterscheidung durch wesentliche M erkmale, bzw. Unver
wechselbarkeit) geste llt werd en müssen. Dabei kann keine Rolle spielen , ob die Kunden
kreise der Parte ien , wie der Beklag te geltend m acht, ve rschi eden sind, was ohnehin nur 
mit Einschränkungen zutreffen kann, wie die von der Klägerin nachgewiesenen konkre
ten V erwechslungen zeigen. Da der ta tsächliche Eintritt von V erwechslungen bereits auf 
Grund der erwähnten, im V erla ufe d es Hauptverfahrens von d er Kl ägerin eingereichten 
Akten feststeht, geben ihre Noveneingaben vom 12. Oktober und vom 11. November 
1970, worin sie weitere Verwechslungen bekannt gib t, zu keinen W eiterungen Anl aß. 

Zu Unrecht bes treite t der Beklag te auch, di e W ortmarke Seitz d er Klägerin in 
Alleinstellung gebraucht zu ha ben. D ass er da neben j eweils gleichze itig die Bildma rke 
« S » verwende t, muß einerseits a ls Alleinstellung im Sinne d es klägerischen Begehrens 
verstanden werden , und ist andererseits schon rein begrifflich kein die Unterscheidba r
ke it begründender Z usatz zur vVortmarke ,Scitz > im Sinne der erwähnten Vora us
setzungen des Art. 6 MSchG, ebensowenig wie der vom Beklag ten a ngeführte Umstand, 
da ß er für die \,Vieclergabe der M a rke Seitz einen von dem d er Klägerin abweichenden 
Schriftzug verwendet. 

Fragen kann sich, ob nicht aufgrund der firm enrechtlich en Vorschrift des Art. 945 
OR für den Beklagten ein Zwa ng bes tehe, die M a rke Seitz zu gebrauchen, und ob ihm 
d esha lb selbst im Hinblick auf di e V orschriften d es Markenschutzgesetzes die V erwen
dung seines N a m ens und seiner Firma, welche gem ä ß Art. 2 MSchG automatisch den 
Schutz des Gesetzes genießt, als M a rke nicht untersagt werden könne. Auszugehen ist 
davon , daß d er Beklag te firmcnrcchtlich - wie erwähnt - gezwungen ist, d en wesent
lichen Inhalt sein er Einzelfirma a us dem Familiennam en mit od er ohne Zusatz zu 
bilden. Ferner ist zu beachten, daß di e Klägerin ni cht etwa b ehauptet, die Gründung 
der beklagtischen Firma sei überha up t nur desha lb erfolgt, um di e markenschutzrccht
lichen Vorschriften zu umgehen. D er Sachverha lt einer rechtsmißbräuchlichen H era n
ziehung e ines Gleichnamigen zur Firmenbildung liegt d emnach ni cht vor. Es wird a uch 
nicht behaupte t, das Bestehen d er K lägerin als einer bekannten Firma habe den Anla ß 
gegeben, daß d er Beklag te als gleichnamiger Konkurrent auftre te, um d en eingeführten 
Namen d er Kl ägerin a ls Vorspann zu benützen . Die Kollision der R echte beider Pa r
teien ist deshalb an sich unvermeidlich. Auch der Beklagte hat n ä mli ch ein R echt a uf die 
V erwendung seines eigenen Na m ens, nicht nur be i d er Firmengründung, wo der Ge
bra uch zwingend vorgeschrieben ist, sondern auch bei der V erwendung d es Namens als 
Bezeichnung d er von der Firma vertriebenen Produkte. Es geht a llerdings im vor
liegenden Falle ni cht um eine na mensrechtli che Kollision, sond ern um eine wettbe
werbsrechtliche. Und hier muß d as Recht des jüngeren T eilnehmers a m wirtschaft
li chen v\lettbcwerb dem älteren R echt der Klägerin angem essen R echnung tragen (vgl. 
die Ausführungen bei TROLLER, Imma terialgüterrecht , 2. Aufl. , Bel . I , S. 259 ff; ferner 
F. VON STEIGER, in: Schweizeri sche Mitteilungen über gewerblichen R echtsschutz und 
Urheberrecht, 1951 , H eft 1, S. 40 ff. ; weiter: B. VON Bü REN, Über di e Beschränkung des 
R echtes den eigenen Namen zu gebrauchen, in: SJZ 1948, S. 65 ff. ; vgl. auch das 
Urteil d es Landgeri chtes Kiel vom 4. August 1950 in Sachen Persil W erke Henkel & Co. 
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gegen Sneewitt-Vertrieb K. Persiel & Co., wiedergegeben in GRUR, Bd. 53, 1951, 
S. 84 ff.). Aus der erwähnten Literatur und den darin mitgeteilten Entscheiden schwei
zerischer und ausländischer Gerichte ergibt sich d eutlich, da ß Rechtsprechung und 
Lehre das R echt d es jüngeren Mitbewerbers, unter seinem Namen am Wirtschaftsleben 
teilzunehmen auch in diesen Fällen, soweit es sich nicht um Strohmannfirmen oder/und 
dolose Namensverwendung ha ndelt, grundsätzlich nach wie vor schützen. Dies muß 
insbesondere dann d er Fall sein, wenn - wie hier - der jüngere Kaufmann zur Ver
wendung seines Namens bei der Firmengründung von Gesetzes wegen gezwungen ist. 
Es kann a lso zum vornherein nicht gerichtlich entschied en werden , d aß ein zur Ver
wendung seines Namens gezwungener Einzelkaufmann, wenn sein Name mit demjeni
gen oder mit der M arke einer älteren Firma übereinstimmt, gehalten sei, auf die Füh
rung seines Namens zu verzichten und sich eines anderen Namens für die Führung 
seiner Einzelfirma und zur Bezeichnung seiner Produkte zu bedienen . Ausgeschlossen ist 
a ber auch, einem solchen Einzelka ufmann zuzumuten, seiner Firma eine andere recht
liche Gestalt, etwa die einer K ommandi t- oder K ollektivgesellschaft oder gar einer 
juristischen Person, zu geben und dann, wei l bei diesen Firmenarten die Aufnahme des 
Eigennam ens zwar erlaubt, nicht aber obliga torisch ist, auf die Verwendung des eigenen 
Namens zu verzichten. Dennoch fordern die Grundsätze von Treu und Glauben im 
wirtschaftlichen W ettbewerb, und dies wird auch im Schrifttum und in der R echt
sprechung immer wieder verlangt, daß der jüngere Mitbewerber seinem Namen einen 
möglichst unterscheidungskräftigen Zusatz beifügt (vgl. z.B. BGE 47 II 64, sowie d en 
von VON Bü REN in SJZ 44, I 968 S. 70 Ziff. 6 wiedergegebenen Entscheid des bernischen 
Appellationshofes über die Bezeichnung Lindt). W esentlich ist in diesen Fällen die Er
kenntnis, daß zwar das Bestehen eines Persönlichkeitsrechtes a uch d en Gebrauch d es 
eigenen Namens im a llgemeinen und insbesondere auch im Gesch äftsverkehr erlaubt, 
und daß es nicht zweifelhaft ist, daß die Probleme der Namensgleichheit sich um die 
Abgrenzung dieses Persönlichkeitsrechtes drehen, daß es sich dabei j edoch nicht um die 
Grenzziehung gegenüber einem anderen Persönlichkeitsrecht, sondern gegenüber dem 
im Marken- und W ettbewerbsrech t verankerten Gebot der unmißverständlichen K enn
zeichnung und Unterscheidung der eigenen Erzeugnisse gegenüber d enjenigen des 
Konkurrenten handelt. Wer dieses Gebot verletzt und so den Verkehr verwirrt, handelt 
nach d er Begriffsbestimmung des UWG unlauter, und zwar gleichgültig, welches dabei 
seine Motive waren, ob er in guten oder schlechten Treuen handelte. Ob dieser Vor
wurf aber auch den Gleichnamigen trifft, wenn d er Grund der m angelnden Unterscheid
ba rkeit in der Übereinstimmung der Namen liegt, und welches dann die ihm zumut
baren Vorkehren sind, insbesondere dann, wenn er - wie hier - bei der Firmenbildung 
von Gesetzes wegen zur Aufnahme seines Familiennamens in die Firma, und zwar zur 
Aufnahme a ls wesentlicher Bestandteil , gezwungen ist, ist heute im einzelnen noch un
geklärt. Immerhin steht nichts entgegen, auch einem Inhaber, welcher seinen Familien
namen in die Firma aufnehmen muß, im R ahmen des W ettbewerbsschutzes Vorkehren 
zuzumuten, die eine Unterscheidung seiner Produkte gegenüber denjenigen seines ä lte
ren Konkurrenten bewirken, soweit dies überhaupt möglich ist. Allerdings kann nicht 
übersehen werden, d aß bei d ieser Sachlage die gem äß UWG und MSchG vorgeschrie
bene und im Interesse des lauteren W ettbewerbes anzustrebende gänzliche U nterscheid
barkeit kaum erreicht werden kann. D enn die gänzliche Ausmerzung d es Namens des 
jüngeren Mitbewerbers kann nicht verlangt werden, und j eder d enkbare Zusatz kann 
doch immer nur zu einer mehr oder weniger großen Abschwächung d er objektiven V er
wechselbarkeit, niemals aber zu einer gän zlichen Verschiedenheit führen. Diese Unzu-
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kömmlichkeit ist indessen bei der Einzelfirma auf obj ektive und unvermeidliche Ge
gebenheiten zurückzuführen und muß deshalb vom sonst prioritätsbegünstigten Mitbe
werber in Kauf genommen werden. Demnach kann die Klägerin nicht verlangen, daß 
d er Beklagte bei der Bezeichnung seiner Produkte und im Geschäftsbetrieb auf seinen 
Eigennamen gänzlich verzichte. Dagegen müssen ihm sowohl in Ansehung des Marken
schutzgesetzes wie des Wettbewerbsrechtes Anstrengungen zugemutet werden, d en 
Familiennamen bei der Verwendung für die Bezeichnung seiner Erzeugnisse und im 
übrigen Geschäftsbetrieb durch geeignete Zusätze abzuschwächen, so daß eine mög
lichst deutliche Unterscheidbarkeit seiner Marke gegenüber der älteren der Klägerin 
und beim anderweitigen Gebrauch im Wettbewerb erzielt wird. Dies kann auf ver
schiedene Weise erreicht werden, insbesondere durch eine irgendwie geartete Verbin
dung des Namens Seitz mit anderen Begriffen oder Phantasiebezeichnungen. Diese 
Überlegungen führen zur Gutheißung von Klagebegehren Nr. Ja und Nr. 3, soweit 
letzteres das Verbot verlangt, das Wort ,Seitz> in Alleinstellung zu verwenden. 

2. Mit Klagebegehren Nr. 1 b verlangt die Klägerin sodann die Feststellung, daß sich 
der Beklagte auch durch die Verwendung d er Wortkombinationen ,Seitz-Ventile> und 
, Seitz-Ventile Wetzikon-Zürich > d er Markenrechtsverletzung und des unlauteren W ett
bewerbes schuldig gemacht habe. Der Zusatz V entile entbehrt markenrechtlich j eg
licher Unterscheidungskraft ; vielmehr betont er geradezu das Gemeinsame der Erzeug
nisse der Parteien. Der Begriff selbst ist ein gemeinfreier Gattungsbegriff, dem ohnehin 
keine Unterscheidungskraft zukommen kann. Er kann deshalb nicht als wesentliches 
Merkmal angesprochen werden, in eiern sich die vom Beklagten verwendete Marke von 
d erjenigen der Klägerin, Seitz, gemäß Art. 6 Abs. 1 MSchG zu unterscheiden hätte. 
Dies zeigen auch die von der Klägerin nachgewiesenen, tatsächlich vorgekommenen 
Verwechslungen. Dem Feststellungsbegehren ist daher mit Bezug auf diese Wortver
bindung und den Tatbestand der Markenrechtsverletzung ohne weiter es stattzugeben. 

Das gleiche gilt auch für die vom Beklagten verwendete Wortverbindung < Seitz
Ventile W etzikon-Zürich> . Die Ortsangabe ist als Bezeichnung des Sitzes der Firma des 
Beklagten ohnehin kein echter Teil der Wortmarke. Ihm kommt ebenfalls keine wesent
liche Unterscheidungskraft zu, weil der Abnehmer ohne weiteres annehmen könnte, die 
Klägerin unterhalte in Wetzikon eine Zweigniederlassung. 

Die Frage, ob sich d er Beklagte mit d er V erwendung dieser Wortkombinationen beim 
nicht markenmäßigen Gebrauch im Geschäftsverkehr d es unlauteren Wettbewerbes 
schuldig gemacht habe, ist danach ebenfalls zu bejahen . Wie bereits festges tellt, sind die 
Parteien mindestens auf dem Gebiet der H ers tellung von Ventilen Wettbewerbsgegner. 
Die Verwechslungsgcfahr ist nach den vorstehenden Ausführungen ebenfalls zu bejahen. 
Daher erfüllt die nicht markenmäßige Verwendung der im Klagebegehren genannten 
Kombinationen mit der Marke ,Seitz> durch den Beklagten in seinem Betrieb auch den 
Tatbestand d es unlauteren W ettbewerbes im Sinne von Art.! Abs.2 lit.cl UWG. Ge
mäß Art. 2 Abs. 1 lit. a UWG hat die Klägerin Anspruch auf Feststellung dieses Sach
verhaltes gegenüber eiern Beklagten , was zur Gutheißung des Antrages Nr. 1 b der Klä
gerin, auch soweit es den Tatbestand des unlauteren W ettbewerbes betrifft, führen muß. 

3. Gemäß Art. 2 Abs. 1 lit. b UWG steht der Klägerin ferner der Unterlassungs
anspruch zu. Daher ist auch Klagebegehren Nr. 3, soweit es sich auf die V erwendung 
des Wortes Seitz in Alleinstellung bezieht, gutzuheißen, mit d er b ereits behandelten 
Ausnahme des le tzten Halbsatzes. Dagegen kann derjenige Teil des Klagebegehrens 
Nr. 3, welcher ein Verbot auch d er Wortkombinationen, wie ,Seitz-Ventile, und 
< Seitz-Ventile Wetzikon-Zürich >, forciert , nicht geschützt werden. Zwar sind die von der 
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Klägerin in diesem Zusammenhang angeführten Verbindungen, wie bereits festges tellt , 
unzul äss ig, weil sie nicht unterscheidungskräftig genug sind, und sich andere Wort
kombina tionen vorstellen lassen , welche den Namen Seitz noch mehr in den Hinter
grund treten lassen , doch sind die von der Klägerin im Verbotsantrag erwähnten Kom
binationen dort lediglich beispielhaft aufgeführt. Dies hätte aber bei einer Gutheißung 
d es Antrages auch in diesem T eil, so wi e er formuli ert ist, zur Folge, daß j ede Kombina
tion mit dem Wort <Seitz> verboten sein müßte, was - wi e bereits früher dargelegt -
rechtlich nicht möglich wäre. Ein Verbot der beiden, an sich ungenügenden Kombina
tionen ließe sich nur auf Grund eines entsprechenden Eventua lantrages d er Klägerin 
neben eiern generellen Verbot a ller Kombina tionen rechtfertigen. Ein solches Eventual
begehren enthal ten die Anträge der Klägerin indessen nicht. Sie muß sich daher mit 
Bezug a uf diese beiden ,t\lortverbindungen mit dem Na men Seitz mit d er Feststellung 
ihrer U nzulänglichkeit im Sinne ihres Antrages Nr. lb begnügen, womit sie bereits in 
gewisser vVcise geschützt wird. 

IV. W eiter verlangt die Kl ägerin mi t Antrag Nr. 2 die Festste llung der N ichtigkeit 
d er Marke N r. 239 378: < Seitz-Control> d es Beklagten. Diese M a rke unterscheidet sich 
von d er Marke Seitz der Klägerin lediglich durch den sehr unbestimmten und bloß auf 
die V entilsteuerung hinweisenden Zusa tz < Control>. Auch er deutet da mit auf die 
Produktenähnlichkeit der Parteien hin, sta tt deren Unterschiede hervorzuheben. Er ist 
in dieser Wortverbindung zudem weder klanglich noch begrifflich geeignet, das H ervor
tre ten d es Markenteils< Seitz > zu verhindern, so daß er die von Art. 6 MSchG geford erte 
Unterscheidungskraft gegenüber der M arke <Seitz > nicht zu begründen vermag. Das 
Begehren Nr. 2 d er Klägerin ist daher ebenfalls zu schützen; a llerdings nicht in d er 
Form d er Feststellung d er Nichtigkeit dieser Marke des Beklag ten, wie die Klägerin ver
langt, sondern durch konstituti v wirkende Nichtigcrklärung. 

V. Schließlich verlangt di e Klägerin mit Antrag Nr. 5 die Ermächtigung, das Urteil s
dispositi v a uf Kosten d es Beklagten j e einmal in zwei T ageszeitungen in der Größe einer 
Achtelseite und in zwei Fachzeitschriften in der Größe einer ha lben Seite zu veröffent
lichen. Mit diesem Begehren kann sie sich auf die Vorschrift des Art. 6 U WG (ähnlich 
Art. 32 Abs. 1 MSchG) stützen, wonach der Richter die obsiegende Parte i ermächtigen 
kann, das U rtei l zu veröffentlichen. In d er Hauptverha ndlung hat di e Kl ägerin a ls in 
Aussicht genommene Publika tionsorgan e die <Neue Zürcher Zeitung > und die <Basler 
Nationalzeitung > a ls Tageszeitungen sowie die Zeitschrift< Ölhydraulik und Pneuma tik > 
a ls eines d er Fachorgane bezeichnet. Für die zweite Fachzeitschrift vermochte si e in
dessen keinen konkreten Vorschlag zu machen. 

Die Klägerin ha t nicht da rgetan, aus welchen Gründen eine Veröffentlichung d es 
Urteils in schweizeri schen Tageszeitungen für di e rasch e Durchsetzung ihrer Ansprüche 
notwendig sein soll. D en Behauptungen d er Parteien und d en Akten läßt sich nicht ent
n ehmen, da ß d er Beklagte in di esen Tageszeitungen vor a llem unlauteren W ettbewerb, 
z.B. durch entsprechende Anpreisung seiner Produk te unter Verwendung d er verpönten 
Bezeichnungen in Inseraten, betrieben oder dort di e Marke Seitz verwendet hätte. Bei 
den Erzeugnissen d er Parteien handelt es sich zur Hauptsache um Spezialprodukte, 
welche in d er R egel lediglich eine begrenzte Zahl von Fachl euten ansprechen und d es
halb in d en maßgebenden Fachzeitschriften vorgestellt und angepriesen werden. Daher 
ist ein Interesse d er Klägerin, die Klärung der V erhältnisse mit Bezug auf die M arke 
und Bezeichnung < Seitz > bekanntzumachen, um auf diese ,t\leise über die Rechtskraft 
dieses Urteils hinaus andauernde Verwirrungen und d eren Nachwirkungen in ihrem 
Kundenkreis möglichst zu verhindern, nur hinsichtlich einer V eröffentlichung d es Er-
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kenntnisses in Fachorganen gegeben. Diese Interessenlage der Klägerin könnte die Er
mächtigung zur Publikation in vielgelesenen Tageszeitungen, weil vor allem Nicht
Kunden berührend, geradezu unlauter werden lassen. Daher ist der Klägerin diese Er
mächtigung nur für zwei Fachzeitschriften zu gewähren, und zwar einmal für das 
Organ < Ölhydraulik und Pneumatik> und zum anderen für eine Fachzeitschrift ihrer 
Wahl. Dabei ist der Zeitraum, in dem die Veröffentlichung vorzunehmen ist, auf drei 
Monate ab Rechtskraft des Urteils zu begrenzen. Für d en Fall, daß diese Organe oder 
eines davon in diesem Zeitraum nicht erscheinen oder die Veröffentlichung in einer in 
dieser Spanne erscheinenden Ausgabe nicht mehr untergebracht werden kann, ist 
jedenfalls die nächstfolgende Nummer, bzw. der der R echtskraft des Urteils zeitlich 
nächste Redaktionsschluß vorzusehen. 

Aus den Erwägungen des Bundesgerichts: 

1. Die Vorinstanz nimmt an, die Firmabezeichnung des Beklagten entspreche der 
Vorschrift des Art. 945 Abs. 1 und Hindernisse gemäß Art. 946 Abs. 1 OR lägen nicht 
vor; das schließe einen unbefugten Gebrauch nach Firmenrecht aus. Auch marken- und 
wettbewerbsrechtlich sei die Führung der Firma durch den Beklagten nicht zu bean
standen, da er diese nicht als Marke verwendet habe und der am wirtschaftlichen Wett
bewerb Teilnehmende einzig dadurch , daß er eine Geschäftsfirma führe, Mitbewerbern 
gegenüber nicht unlauter handle. Die Klägerin mache dem Beklagten die Führung 
seiner Firma somit zu Unrecht streitig. 

Die Klägerin hält dem entgegen, die Führung einer Firma sei notwendigerweise mit 
geschäftlicher Tätigkeit, mit Teilnahme am Wirtschaftsleben verbunden, undjedc Form 
solcher Teilnahme müsse frei sein von Mißbrauch des wirtschaftlichen W ettbewerbs 
durch täuschende oder andere Mittel, die gegen die Grundsätze von Treu und Glauben 
verstießen. Der Beklagte sei daher verpflichtet, bei der Bildung und Führung seiner 
Firma die geeigneten Maßnahmen zu treffen, insbesondere seinem Namen einen mög
lichst unterscheidungskräftigen Zusatz beizufügen, um Verwechslungen mit den Waren, 
Werken, Leistungen oder dem G eschäftsbetrieb der Klägerin zu vermeiden (Art. 1 
Abs. 1 und 2 lit.d UWG). Die Vorinstanz habe ihn aber nicht dazu verhalten, sondern 
die Firma < E. Seitz > weiterführen lassen. 

Als markenmäßiger G ebrauch kommt nur die Verwendung d er Marke auf d er Ware 
selbst oder d eren V erpackung in Frage; die bloße reklamemäßige Verwendung auf 
Prospekten und in Inseraten kann nach Wettbewerbsrecht von Bedeutung sein, genügt 
nach Markenrecht j edoch nicht (BGE 50 II 200, 60 II 163) . Daß der Beklagte di e 
Firmabezeichnung < E. Seitz > in diesem Sinne als Marke verwendet habe, ist weder dem 
angefochtenen Urteil noch den Akten zu entnehmen. Aus den von den Parteien einge
reichten Beweismitteln erhellt im Gegenteil, daß der Beklagte selbst in den Werbe
schriften den Namen Seitz allein oder mit den Zusätzen <Ventile,, < Elektroventile, 
Electrovalves > und < Membran-Servoventile > gebraucht, um seine Erzeugnisse anzu
preisen . Die Firmabezeichnung kommt durchwegs nur unter den Angaben über den 
«Hersteller» vor. 

G egen das Gesetz über den unlauteren W ettbewerb kann d er Gebrauch einer Firma 
auch dann verstoßen, wenn er d en Bestimmungen des Obligationenrechts über die Bil
dung der G eschäftsfirmen nicht widerspricht (BGE 79 II 189, 85 II 330). Ein solcher 
Verstoß ist bei einer Einzelfirma jedoch nicht leichthin anzunehmen, da der Firmen
inhaber diesfalls zur Führung des Familiennamens verpflichtet ist (Art. 945 Abs. 1 OR) 
und es nicht angeht, das Firmenrecht auf dem Umwege über Bestimmungen des UWG 
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zu berichtigen. Daß d er Name bereits Bestandteil einer and ern Fi rma ist und deshalb zu 
V erwechslungen Anlaß geben kann, genüg t für sich a llein ni cht, d ie Firmabezcichnung 
nach W ettbewerbsrecht unzulässig zu erklären. Der Gebrauch d er F irma ist trotz Vcr
wechslungsgefahr nur dann unlauter, wenn er gegen Treu und Glauben verstößt. Das 
ist nach der Rechtsprechung d er Fa ll, wenn besondere Umstände die W ahl der Firma als 
mißbräuchlich erscheinen lassen, d er Gleichnamige z.B. nur a ls Strohmann beigezogen 
oder der gute Ruf und di e V erkehrsge ltung einer bestehenden Firma, di e im gleichen 
oder in einem ähnlichen Geschäftszweig tätig ist und sich a n d enselben Kundenkreis 
wendet, offensichtlich ausgenützt wird (BGE 70 II 183/4, 79 II 189 Erw. 2, 85 II 331 ff., 
88 II 374 Erw. 3) . 

Umstände im Sinne dieser R echtsprechung oder solche, die ihnen gleichges tellt wer
den könnten, liegen hier ni cht vor. Dem angefochtenen Urte il ist insbesondere nichts 
dafür zu entnehmen, daß der Beklagte d as Geschäft nicht sel ber und in seinem Interesse 
betreibe und sich mit der Firmabezeichnung < E. Seitz > begnügt habe, um aus dem guten 
Ruf der Klägerin Nutzen zu ziehen. Die Auffassung der Vorinstanz, es bes tehe kein 
Grund, d en Beklagten zu einer Änderung seiner Firma zu verpflichten, da der Gebrauch 
d er Firma als solcher ni cht gegen Treu und Glauben verstoße, ist somit auch unter dem 
Gesichtspunkt des W ettbewerbsrechts nicht zu beanstanden. 

2. Eine andere Frage ist , ob der Beklagte durch die Verwendung d er W ortverbindun
gen < Seitz-Ventile,, < Seitz-Ventile W etzikon-Zürich > und < Seitz-Control , Markenrechte 
d er Kl ägerin verletzt und durch d en Gebrauch dieser Verbindungen sowie des Wortes 
, Seitz> im Geschäftsverkehr unlauteren Wettbewerb begangen habe. 

a ) Das Handelsgeri cht nimmt an, daß die Elektroven tile d es Beklagten sich ihrer 
1a tur nach nicht gänz lich von d en Erzeugnissen un terscheiden, für welche die Marken 

< SEITZ > und < Seitz > der Klägerin in das internationale R egister e ingetragen wurden ; 
sie seien einander vielmehr ähnlich. Der Beklagte bestreite t dies und behauptet, die von 
ihm hergestellten V entile hä tten mit den Erzeugnissen der Klägerin nichts zu tun ; 
j ed enfalls gehörten sie weder zur gleichen noch zu einer ähnli ch en W arengattung. 

Gänzliche Warenverschi ed enheit im Sinne von Art. 6Abs. 3 MSchG ist nach ständiger 
R echtsprechung nur a nzunehmen, wenn die maßgebenden Abnehmerkreise nicht auf 
d en Gedanken kommen können, di e Erzeugnisse würden von ein und d erselben Firma 
h erges tellt oder auf den M a rkt gebracht (BGE 87 II 108/9 und dort a ngeführte Urteile) . 
Bei den Anlagen und M aschinen, welche die Klägerin für d ie Getränkeindustrie baut, 
gehören die Füllventile zu den wichtigen Bestandteilen. Die V entil e sind steuerbar und 
ermöglichen einem Betri eb, j e nach der Zahl d er Füllstellen, mehrere zehntausend 
Flaschen in d er Stunde abzufüllen. Die Ventile des Beklagten sind ebenfalls steuerbar. 
S ie werden unter anderem für M aschinen mit großer Scha lthä ufigkeit gebaut, erlauben 
bis zu 500 Schaltungen in der Minute und eignen sich für Luft, technische Gase, hydrau
lisch e Öle und teils auch für Wasser. Bei diesen Berührungspunkten in d er Bedienung, 
V erwendung und wirtschaftli chen Bedeutung läßt sich entgegen der Behauptung des 
Beklagten nicht sagen, es handle sich um gänzlich verschiedene Erzeugnisse. Daß die 
V entil e des Beklagten elektromagn etisch betätigt und für sehr verschi edene Arbeits
m aschinen verwendet, di ej enigen d er Klägerin dagegen m echanisch oder pneumatisch 
ges teuert werden und für K ellcreimaschinen bestimm t sind , hilft darüber nicht hinweg. 
Art. 6 Abs. 3 MSchG trifft nicht schon dann zu, wenn die Erzeugnisse sich in technischer 
Hinsicht unterscheiden , für verschiedene Bedürfnisse bestimmt sind und nicht den glei
chen Warenklassen angehören. Entscheidend ist vielmehr, d aß V erwechslungen ausge
schlossen sind, die Klägerin nicht a ls H erstellerin von Ventilen angesehen werden kann , 
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welche aus d em G eschäftsbetrieb d es Beklagten stammen, und umgekehrt (BGE 47 II 
237, 9 1 II 15, 96 II 260). Daß die V cntile d er Parteien diese M einung erwecken können, 
steht nach dem angefochtenen U rteil aber fes t. Obwohl die beiden Unternehmen nicht 
in den gleichen Fachzeitschriften inserieren und die E rzeugnisse d es Beklag ten angeblich 
nur von Fachleuten gekauft werden, ist es nach den Fests tellungen d er Vorinstanz wie
derholt vorgekommen, daß bei der Klägerin Ventile bes tellt wurden, die vom Beklagten 
h ergestellt we rden. 

b) D er Beklagte bestreitet nicht, daß er die Bezeichnungen <Seitz-Ventile>, <Seitz
Venti le \Vetzikon-Zürich , und ,Seitz-Control> m arkcnmäßig verwendet. Das Ze ichen 
< Seitz-Control > ließ er übrigens a ls M arke registrier en. Er macht jedoch geltend, er sei 
berechtigt, seinen Familiennamen als Marke zu gebrauchen, und d er G efahr von Ver
wechslungen mit M arken d er Klägerin habe er durch unterscheidende Zusätze vorge
beugt. Dazu komme, daß er neben den Bezeichnungen stets eine seit 4. August 1962 e in
getragene Bildmarke führe und die Klägerin das Zeichen < Seitz > in H andschrift, er da 
gegen in Druckschrift verwende. Die Klägerin habe übrigens d en angeblichen V er
letzungen ihrer K ennzeichen j ahrela ng zugeseh en und damit den Beklagten in den 
Glauben versetzt, sie habe gegen seine Bezeichnungen nichts einzuwenden ; ihr Vor
gehen sei rechtsmißbräuchlich. 

Das R ech t eines Geschäftsinhabers oder eines Familienunternehmens, den Fa milien
namen gesch äftlich zu verwenden , kann der Natur der Sache nach nur relativ sein ; es 
findet seine natür liche Grenze am R echt jedes Trägers des gleich en Namens, ihn eben
fa lls zu G esch äftszwecken zu benü tzen (vgl. BGE 70 II 183 ff. , 73 II 117, 85 II 330 ff., 
88 II 374; fern er TROLLER, Immateria lgüterrecht I, 2. Auflage, S. 294 ff.; voN BüREN, 
Über die Beschränkung des R echtes, den eigenen Namen zu gebrauchen, SJZ 1948 
S. 65 ff.) . Der Beklag te macht nicht geltend, daß er a ls Inhaber einer Einzelfirma seinen 
Namen unter den gegebenen Ums tänden frei a ls Marke gebrauchen dürfe. Indem er 
einwendet, durch Verwendung von Zusätzen habe er auf bestehende M arken der 
Klägerin Rücksich t genommen, anerkennt er vielmehr, daß auch das R echt d es Einzel
kaufmanns, den Nam en als M arke zu benützen, Beschränkungen unterliegen kann. W as 
er mit Rücksicht auf die , Seitz,-Marken der Klägerin vorgekehrt haben will , taug t 
j edoch nicht für eine d eutliche U n terscheidung; die von ihm verwendeten Zusätze sind 
eher geeignet, d ie Verwechslungsgefahr zu erhöhen . 

Das gilt insbesondere vom Zusatz <Ventile ,, weil dadurch gerade a uf das gleichna
mige Erzeugnis der Pa rteien hingewiesen wird. Die für beide U nternehmen charakteri
stische Sachbeze ichnung findet sich auch im Zusatz < Ventile \Vetzikon-Zürich >, dem 
deshalb ebenralls keine Unterscheidungskraft beigemessen werden kann. Die beigefüg ten 
Ortsnamen ändern da ran nichts. Sie können nach dem , was vorausgeht, vielmehr zur 
Anna hme verleiten, die Klägerin unterhalte in W etzikon oder Zürich Zweignieder
lassungen oder stehe mit d em Unternehmen des Beklagten in wirtschaftlicher Verbin
d ung, schaffen a lso eher weitere Verwirrung als Kla rhei t. Der Zusatz zum Fa milien
namen schließ t die Verwechsclba rkeit selbst bei der Marke ,Se itz-Control> nicht ge
nügend aus. H a uptbestandtei l d er M arke ist d er Nam e, und das \Vort <Contra! > ist nach 
den eigenen Angaben des Beklagten a ls Hinweis auf die Steuerung zu verstehen . Auch 
d ie von der Klägerin mit der M arke ,Seitz, versehenen Ventil e dienen aber der Steue
rung eines Arbei tsvorganges. W er di e Marken vergleicht, kann daher leicht auf den 
G edanken kommen, sie kennzeichneten Erzeugnisse derselben H erkunft. 

Die Bildmarke d es Beklag ten bes teht aus einem Sechseck, das ein mit einem senk
rechten Pfe il durchkreuztes S aufweist. Dieses ist d er Anfangsbuchstabe des Namens 
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< Seitz ,, folglich nicht geeignet, eine andere Vorstellung wachzurufen als der Name sel
ber. Die Bildmarke erscheint zudem für den Verkehr als unwesentliches Beiwerk, das bei 
der Vergleichung mit den Wortmarken der Klägerin leicht übersehen wird. Eine aus
reichende Unterscheidung ist schließlich auch nicht darin zu erblicken, daß die Klägerin 
den Namen <Seitz, in Handschrift, der Beklagte dagegen in Druckschrift zu verwenden 
pflegt. In der Erinnerung haften bleibt vor allem der Name, nicht die Schriftform, die 
im mündlichen Verkehr ohnehin keine Rolle spielt. Bei der Vergleichung zweier Marken 
ist übrigens auf den Eintrag im Register, nicht auf den tatsächlichen Gebrauch abzu
stellen (MATTER, Kommentar zum Markenschutzgesetz S. 99) . Im Register sind die 
Marken der Klägerin aber in Druckschrift gehalten, unterscheiden sich also nicht von 
den Zeichen des Beklagten. 

Die Vorinstanz hat somit zu Recht angenommen, der Beklagte habe durch Ver
wendung der Bezeichnungen < Seitz-Ventile >, < Sei tz-Ventile Wetzikon-Zürich > und 
< Seitz-Controi> Markenrechte der Klägerin verletzt. Daß die Klägerin die Verletzungen 
jahrelang geduldet habe, trifft nicht zu. Nach den Akten konnte sie den Hersteller der 
Seitz-Ventile erst im Jahre 1968 ermitteln. Daraufhin ließ sie d en Beklagten aber mit 
Schreiben vom 11. September 1968 verwarnen, und als dies nichts nützte, versuchte sie 
sich mit dem Beklagten zunächst außergerichtlich zu einigen, bevor sie im Januar 1970 
Klage einreichte. Bei dieser Sachlage kann von einem mißbräuchlichen Zuwarten, 
durch das die Klägerin ihr Klagerecht verwirkt hätte, nicht die Rede sein (vgl. BGE 
95 II 362 und dort angeführte Urteile). 

c) Mit der markenmäßigen Verwendung der Bezeichnungen <Seitz-Venti le,, <Seitz
Ventile Wetzikon-Zürich> und ,Seitz-Control> hat der Beklagte nicht nur gegen Art.6 
MSchG verstoßen, sondern auch unlauteren Wettbewerb im Sinne von Art. 1 Abs. 2 
lit. d UWG begangen. In solchen Fällen sind nach ständiger Rechtsprechung beide Be
stimmungen anzuwenden (BGE 72 II 117 f., 76 II 94, 79 II 221, 87 II 39 Erw. 3). 
Unlauterer Wettbewerb ist ferner darin zu erblicken, daß der Beklagte die angeführten 
Bezeichnungen in Prospekten, Inseraten und dgl. zur Werbung verwendet. Das gilt 
auch vom Gebrauch seines Namens in Alleinstellung. Daß er nach Firmenrecht ver
pflichte t ist, den Namen in die Firma aufzunehmen, schließt unlauteren Wettbewerb 
durch marken- oder reklamemäßige Benützung des Namens nicht aus, anerkennt er 
doch selber, daß er a ls jüngerer Mitbewerber auf bestehende Rechte anderer im Ge
schäftsverkehr Rücksicht nehmen muß. Auch kann er seit der V er warnung durch die 
Klägerin nicht mehr gutgläubig sein; er weiß vielmehr, daß die Verwendung des 
Namens als Marke und Werbemittel sowohl mit wie ohne die angeführten Zusätze ge
eignet ist, Verwechslungen mit Erzeugnissen der Klägerin herbeizuführen. Die Fest
stellung d er Vorinstanz, es liege unlauterer W ettbewerb vor, ist daher nicht zu bean
standen. 

3. Die Vorinstanz stellte fest, daß der Beklagte durch die Verwendung des Wortes 
<Seitz> in Alleinstellung und in V erbindung mit d en Zusätzen ,Ventile>, ,Ventile 
Wetzikon-Zürich> und , Controi> Markenrechte der Klägerin verletzt und unlauteren 
vVettbewerb begangen habe; sie verbot ihm jedoch nur, das Zeichen ,Seitz> inskünftig 
allein zu verwenden. Sie begründet die Beschränkung des Verbotes damit, die Wortver
bindungen seien von der Klägerin im Hauptbegehren lediglich a ls Beispiele aufgeführt 
worden; würde einem so formulierten Begehren entsprochen, so müßte jede Wortver
bindung mit dem Namen < Seitz > untersagt werden. 

Dieser Auffassung kann nicht beigepflichtet werden. Die Klägerin hatte das Recht, 
ihr Hauptbegehren auf Beispiele, die sie für besonders irreführend hält, zu beschränken. 



- 199 -

Sind die von der K lägerin a ngeführten Wortverbindungen wegen ihrer Eignung zu 
Täuschungen aber unzulässig, so darf die Klägerin gemäß Art. 2 Abs. 1 lit. b UWG und 
27 MSchG vom R ichter auch verlangen, daß dem Beklagten die Verwendung dieser 
Bezeichnungen untersagt wird . Das steht d em Gebrauch n euer Wortverbindungen nicht 
entgegen. \,Yenn der Beklagte, was ihm nicht verwehrt werden kann, d en Namen ,Sei tz> 
im Geschäftsverkehr weiterhin benützen will, ha t er jedoch durch unterscheidungs
kräft ige Zusätze dafür zu sorgen, daß Verwechslungen mit Erzeugnissen d er Klägerin 
mögli chst vermi eden werden. Daß die Verwechslungsgefahr sich wegen des Namens 
nicht schlechthin ausschließen läßt, enthebt ihn nicht d er Pflich t, di e Bezeichnung a ls 
Ganzes so zu ges ta lten, daß die Gefahr soweit a ls möglich eingeschränkt wird. 

4. Die Kl äger in klag te auf Feststellung, daß die un ter Nr. 239 378 eingetragene M arke 
,Seitz-Control> d es Beklagten wegen Verwechselbarkeit nichtig sei. Die Vorinstanzer 
kl ä rte die Marke für nichtig und fügte bei, d aß es sich um eine konstitutiv wirkende 
Erklärung ha nd le. 

Mit der Frage, ob eine verwcchsclbare M arke, die im R egister eingetragen ist, 
absolut nichtig od er bloß anfechtbar sei, hat sich das Bundesgericht in BGE 87 II 173 ff. 
und 9 1 II 7 ff. eingehend auseinandergesetzt. Es fand, daß der Eintrag wegen objekti ver 
R echtswidrigkeit der Hinterlegung ungültig, di e M arke fo lglich von Anfang an nichtig 
sei. Es besteht kein Anlaß, von di eser Rechtsprechung abzuweichen , zumal die Vor
instanz ihre gegen te ilige Auffassung mit keinem Wort begründe t. Das angefochtene 
U rteil ist dahin zu berichtigen, daß die Nich tigkeit der e ingetragenen Marke <Seitz
Controi> festgestellt wird. Die Klägerin hat a llerdings das Begehren auf Feststellung d er 
Nichtigkeit in d er Berufung nicht wi ederholt, weil ihr das Rechtsschutzinteresse fehlte. 
Das steht der Berichtigung jedoch ni cht im W ege; diese ist vielmehr von Amtes wegen 
vorzunehmen , da sonst die irrtümliche Auffassung der Vorinstanz bestä tigt würde. 

5. Gemäß Art. 6 UWG kann der Richter die obsiegende Pa rte i auf ihr Begehren er
mäch tigen, d as U rteil auf Kosten der unterlegenen Par tei zu veröffentlichen. Ähnlich 
verh ält es sich nach Ar t. 32 Abs. 1 MSchG. 

Die Vorinstanz hält gestützt auf diese Bestimmungen eine V eröffentlichung von 
Ziff. 1- 3 d es U rteilsspruches in zwei Fachzeitschriften für gerechtfertigt. Der Beklagte ist 
d agegen d er M einung, die Vorausse tzungen d er Veröffentlichung seien nicht erfüllt. 
Di e Klägerin habe daran überhaupt kein ernsthaftes, schutzwürdiges Interesse, da sie 
d urch sein Verha lten, das sie j ahrelang geduldet habe, nicht geschäd igt word en sei und 
er ohne unlau tere Absich ten gehand elt habe; sein V crschulden sei j ed enfalls geringfügig. 
Eine V eröffentlichung, di e ihn d emütigen und sehr benachteiligen würde, müsse unter 
den gegebenen Umständ en geradezu a ls unlauter bezeichnet werden. 

Die Veröffentlichung des U rteils ist nicht nur bestimmt, Schad en wiedergutzu
m achen , sondern kann auch angeordne t werden , um die Störung zu beheben und weite
ren nachteiligen Auswirkungen auf die Stellung des Betroffenen im wirtschaftli ch en 
W ettbewerb vorzubeugen (BGE 92 II 269 Erw. 9 und dort a ngeführte Urteil e) . Die 
Vorinstanz hat diesen Sinn und Zweck der U r te ilsveröffentlichung nicht verkannt, 
noch hat sie das Ermessen, d as ihr n ach Art.6 UWG und Art. 32 Abs. 1 MSchG zusteht , 
überschritten; insbesond ere sind Art und Umfang der Veröffentlichung nicht zu bean
standen . Die Bekanntgabe des U rte ils se tzt en tgegen d er Anna hme des Beklagten nicht 
voraus, daß er schuldhaft gehandelt und Marken d er Klägerin in ihrem Ruf herabge
setzt habe. Es genügt, daß di e beteilig ten Kreise irregeführt wurden und desha lb der 
Aufkl ä rung bedürfen (BGE 93 II 270(1 ). Diese Voraussetzung ist hi er nach dem , was in 
ta tsächlicher Hinsicht fes tsteht, aber erfüllt. Daß die Klägerin das Verhalten d es Be-

\ 
\ 
\ 
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klagten bewußt geduldet habe, trifft nicht zu, wohl aber, daß der Beklagte trotz Ver
warnung auf der Berechtigung seines unlauteren Verhaltens beharrte und es fortsetzte. 
Bei dieser Sachlage erweist sich die Veröffentlichung nicht als unnötige Demütigung, 
sondern als notwendige Maßnahme, um die vom Beklagten angerichtete Verwirrung zu 
beseitigen. Auch läßt sich im Ernst nicht bestreiten, daß die Klägerin daran ein 
schützenswertes Interesse hat. 

MSchG Art.11 Abs.l und Art.16 Abs.1; MSchV Art.19 

Ist nach Art.11 MSchG bei der Markenübertragung die Mitübernahme des Ge
schäftes oder Geschäftszweiges unerläßlich, so darf das Amt diesen Nachweis ver
langen und den Vollzug des Übernahmevertrages überprüfen. Ihm obliegt auch die 
Würdigung der Beweistauglichkeit einer Urkunde. 
Wo die Erklärung des bisherigen Markeninhabers und die Ausweise.für den Er
werber einander widersprechen, hat die Registerbehörde das Übertragungsgesuch 
von Gesetzes wegen zurückzuweisen. Sie ist nicht gehalten, die Übertragung gestützt 
auf eine offensichtlich unrichtige Bescheinigung im Register vorzumerken. 
Eine allfällige Gebrauchsabsicht des Markenerwerbers vermag die fehlende Mit
übernahme des Geschäftes nicht zu ersetzen. 
Die schweizerische Markenschutzgesetzgebung beruht auf dem Grundsatz des 
Gebrauchszwanges, der keine systemwidrigen Ausnahmen für Defensivmarken oder 
sog. Vorratszeichen zuläßt. 

Etant donne qu'une marque ne peut etre transferee, selon l' art. 11 LMF, qu' avec 
l' entreprise au une partie de celle-ci, le Bureau doit exiger une preuve du transfert et 
verifzer que le contrat de transfert est exicute. Il lui incombe aussi d' apprecier si le 
document prisenti constitue une preuve suifisante. 
Si la diclaration du pricident tituLaire de la marque et la piece itablissant La quaLiti 
de l' acquireur se contredisent, le Bureau doit rejeter d' oifice la demande de trans
mission. IL n' est pas tenu d' enregistrer La transmission sur la base d'une attestation 
manifestement inexac te. 
L' intention exprimee par l' acquereur d' utiliser eventuellement la marque ne saurait 
compenser le difaut de transfert de l' entreprise. 
La ligislation suisse sur les marques repose sur le principe que La marque doit etre 
utilisee, lequel n' admet pas d' exceptions pour les marques defensives au pour les 
marques dites de reserve. 

PMMBl 1971 I 41, Urteil der I. Zivilabteilung des Bundesgerichtes vom 
16. März 1971 i.S. Edito Service gegen das Amt. 

Aus den Erwägungen: 

1. Eine Marke kann nur mit dem Geschäft, dessen Erzeugnissen sie zur Unterschei
dung dient, übertragen werden (Art. !! Abs. ! MSchG). Die Übertragung wird bei Vor
liegen einer genügenden Beweisurkunde im Markenregister eingetragen und veröffent-



- 201 -

licht (Art.16 Abs. 1 MSchG) . D er Eintrag setzt voraus, daß der Anmelder zur Hinter
legung der M arke befugt ist. Dazu berechtigt sind gemäß Art. 7 Abs . 1 MSchG insbe
sondere Industrielle und sonstige Produzenten, deren Produktionsgeschäft sich in d er 
Schweiz befindet, sowie Handeltreibende mit einer festen schweizerischen Handels
niederlassung. 

W er das Amt um die Übertragung einer Marke auf seinen N amen ersucht, hat eine 
beglaubigte Erklärung des bisherigen Markeninhabers beizubringen oder durch eine 
andere Urkunde zu beweisen, daß die Marke mit d em Geschäft oder Geschäftszweig auf 
ihn übergegangen ist (Art.19 Abs.! Ziff. l MSchV). W enn sein e igenes Geschäft sich in 
der Schweiz befindet und er im Handelsregister eingetragen ist, ha t er zudem durch eine 
Bescheinigung d er Handelsregisterbehörde darzutun, daß er befugt ist, die Marke im 
R egister eintragen zu lassen (Art.6 Abs. l Ziff.5 lit.a und 19 Abs. l Ziff.2 MSchV). 
Entspricht das Gesuch den gesetzlichen Anforderungen nicht, so ha t das Amt es zurück
zuweisen (Art.19 Abs. 7 MSchV). 

2. Die Beschwerdeführerin macht geltend, das Amt scheine zu übersehen, daß die von 
ihm angeführten Bestimmungen, insbesondere Art. 11 Abs. 1 und 7 Abs. 1 MSchG sowie 
Art.6 Abs.! Ziff. 5 MSchV, «durch Art.9 MSchG mitgetragen und modifiziert wer
d en ». Diese Vorschrift werde in d er angefochtenen V erfügung denn auch nicht erwähnt. 
Von d er Beschwerdeführerin werde zu Unrecht neben einer allgemeinen noch eine be
sondere, auf di e be treffenden W aren ausgerichtete Hinterlegereigenschaft verlangt. 

Der Schutz einer M arke hängt grundsätzlich von ihrem Gebrauch ab. Art. 9 MSchG 
sieht eine Ausnahme vor für den Fall, daß eine M arke während drei a ufeinanderfolgen
den J ahren nicht gebraucht wird, ihr Inhaber die Unterlassung des Gebrauches aber 
hinreichend zu rechtfertigen vermag ; diesfalls bes teht das Recht an e iner Marke trotz 
des Nichtgebrauches fort (DAVID, K ommentar zum MSchG, 2. Aufl., N. 1 zu Art. 9; 
MATTER, Kommentar zum MSchG S. 145; vgl. BGE 57 II 610, 62 II 62, 93 II 50). Ent
gegen der Auffassung der Beschwerdeführerin berührt diese R egelung j edoch weder die 
Bestimmungen über die Hinterlegung einer Marke noch erhalten die für die Über
tragung einer Marke geltenden Vorschriften dadurch einen anderen Sinn oder Geltungs
bereich. Die Beschwerdeführerin kann deshalb nicht a uf d em Umwege über Art. 9 
MSchG die Übertragung d er M arken erlangen . Das Amt sagt übrigens nicht, eine 
Ü bertragung könne nur dann im R egister vorgemerkt werden, wenn d er Erwerber die 
Marke ohne V erzug gebrauche. Es wirft der Beschwerdeführerin bloß vor, daß sie die 
gesetzlichen Voraussetzungen für die Übertragung nicht erfülle. Dazu geh ört nach 
Art. 11 MSchG aber die Mitübertragung des G eschäftes, d essen Erzeugnissen die M arke 
zur Unterscheidung dient. Das setzt eine besondere, auf die Erzeugnisse des Geschäftes 
bezogene Befugnis voraus; der Erwerber muß das Geschäft oder d en Geschäftszweig, 
a us dem die markenmäßig gekennzeichneten W aren stammen, tatsächlich übernehmen 
und weiterführen können. W enn das Amt von der Beschwerdeführerin einen Nachweis 
für diese Befugnis verlangte, verletzte es daher das Gesetz nicht. 

3. Die Beschwerdeführerin m acht ferner geltend, bei der Beurteilung der Hinterleger
eigenschaft dürfe nicht allein auf den Zeitpunkt der amtlichen R egistrierung abgestellt 
werden , weil sonst vom Gesuchsteller angenommen werde, er beabsichtige zum vorne
herein nicht , den Anforderungen des Gesetzes innerhalb der ihm zur Verfügung stehen
den Karenzfrist von drei Jahren nachzukommen. 

Die Beschwerdeführerin verkennt, daß die Übertragung einer M arke im R egister nur 
vorgem erkt werden darf, wenn dem Amt eine genügende Beweisurkunde über den 
W echsel des Inhabers vorliegt ; fehlt es daran, so ha t das Amt den Eintrag zu verweigern 
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(Art. 16 MSchG, Art. 19 MSchV ). Daran scheitert übrigens auch d er Einwand, di e drei
j ährige K arenzfrist steh e selbst dem Erwerber der iVIarke offen, um den Erfordernissen 
zu genügen , die ihn nach der gesetzlichen Ordnung erst zum M arkeninhaber m achen 
und den R egistereintrag ermögli chen würden. 

Die in Art. 11 MSchG entha ltene R egelung ist di e Folge d avon, daß die Marke nach 
schweizerischem R echt der Untersch eidung und K ennzeichnung von Erzeugnissen dient 
(Art. 1 MSchG). Sie wi ll verhind ern, daß das Publikum sich über die H erkunft d er mit 
d er Marke versehenen Ware täusche (BGE 84 I V 122; D AVID, N. 1 zu Art. 11 MSchG ). 
Während d er Dauer ihres Bestehens ist die Marke mit den Warenarten, zu deren K enn
zeichnung sie bestimmt ist, unlösbar verbunden. Sie kann nicht a ls selbständiges lm
materialgut übertragen werden (DAVID, N. 29 zu Art.!! MSchG; MATTER, a.a.O. 
S . 158 ; TROLLER, Imma terialgüterrecht II 1962, S. 799 und 804; vg l. ferner BGE 58 II 
178, 73 II 191 ) . Die in Art. 11 MSch G vorgeschriebene Übertragung des Geschäftes 
bedingt daher einen Inhaberwechsel. Sie braucht nicht d en Betrieb in seiner Gesamt
heit, muß aber diej enigen seiner Elemente umfassen , die j e n ach Art des U n ternehmens 
für die Fortführung d es H andels mit den Markenprodukten oder für ihre Herstellung 
mit im wesentlichen gleichen E igenschaften unerläßlich si nd (BGE 75 1 348, 83 II 326 f. ; 
DAVID N. 5 und 7 zu Art.II MSchG; M ATTER, a .a .O. S.1 57f.; TROLLER, II S.800). 
Die Beschwerdeführerin behaupte t nich t, daß hier eine solche Übertragung d es Ge
schäftes samt den Marken, welche sie für sich registrieren lassen will, stattgefunden ha be. 

Die Gültigkeit des Markenübergangs hängt nur dann nicht von der Mitübertragung 
des Geschäftes ab, wenn der dem Art. 11 MSchG innewohnende Schutzgedanke di e 
Mitübertragung nicht erfordert . Das ist nach der R echtsprechung der Fall , wenn In
ha ber und E rwerber der Marke wirtschaftlich eng verbunden sind und durch d en 
Markenübergang wed er das Publikum getäuscht noch sonstwie das öffentliche Interesse 
verletzt wird (BGE 75 I 346, 83 II 326, 84 IV 122 f.; vgl. Art. 6bis MSchG). Die Be
schwerdeführerin macht mit R echt nicht geltend, daß hier ein solch er Fall vorliege. 

4. Die schweizerische l\1arkenschutzgese tzgebung beruht auf dem Grundsatz des Ge
brauchszwanges, der keine systemwidrigen Ausnahmen für Defensivmark en oder soge
nannte Vorratszeichen zuläßt, wie sie die Beschwerdeführerin zu befürworten scheint 
(BGE 57 II 6 10, 62 II 62 , 80 I 383; D AVID, N. 7 zu Art. 9 MSchG; MATTER, a.a.O. 
S. 145 ff.; TROLLER, Immateria lgüterrecht 1 1968, S. 325). Insbesondere bleibt dafür 
im Rahmen des M a rkenüberganges und d er damit verbundenen Mitübertragung des 
Gesch äftsbetriebes kein Raum. Angeblich gegenläufige praktische Bedürfnisse der Wirt
schaft sind nicht zu ersehen, vermöchten eine Abweichung von der gesetzlichen Ord
nung a ber auch ni cht zu rechtfertigen. \Virtschafts- und wettbewerbspoli tisch e Über
legungen sprechen vielmehr gegen eine Anerkennung bloßer Defensi v- und Vorra ts
zeichen. D er Inhaber solcher Zeich en könnte sich sonst zum Nachteil seiner Konkurren
ten R echte anmaßen, denen keine schutzwürdigen Interessen zugrunde liegen. Wo 
infolge enger wirtschaft licher Bindungen wirkliche Bedürfnisse bes tehen, lassen Art. 6bis 
MSchG und die a ngeführte R echtsprechung zu Art. 11 MSchG Ausnahmen zu. Daß die 
Beschwerdeführerin di ese ni cht nutzen kann , liegt ni cht am Gesetz und seiner Anwen
dung durch das Amt, sondern hat seinen G rund da rin, daß di e tatsächlichen Voraus
setzungen für eine Ausnahme bei ihr selber fehlen. 

5. Dadurch, daß das Amt sich neben der formellen Ü bertragungserkl ärung auch mit 
den tatsächli chen V erhältnissen befaßte, prüfte es nicht die Gültigkeit des privatrecht
lichen Abkommens zwischen d en Beteiligten , sond ern dessen Vollzug. Das war seine 
Pflicht. D enn das R echt an d er Marke wird erst mit der Geschäftsübertragung, nicht 
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schon mit dem Abschluß des V ertrages erworben (DAvrn, N . 21 zu Art. II MSchG ; 
M ATTER, a.a.O. S. 160; TROLLER I S. 603 , II S. 802 ). Das Gese tz verlangt für den Er
werb einen genügenden Beweis (Art. 16 in Verbindung mit Art. 11 MSchG), der mit den 
in Art. 19 Abs. 1 MSch V erwähnten U rkunden zu führen ist. Ob sie a usreichen, ist eine 
Frage d er Würdigung, die d em Amt obliegt. Wo die Erklärung d es bisherigen M arken
inhabers und die Ausweise für d en Erwerber einander widersprechen, sich insbesondere 
wie hier ergibt, daß der zur M arke gehörende Geschäftszweig entgegen d er Erklä rung 
ni ch t auf den Erwerber übergehen konnte, hat das Am t das Gesuch um Ü bertragung 
der M arke von Gesetzes wegen zurückzuweisen (vgl. 74 II 184 ff. ). W enn seine Über
prüfungsbefugnis auch beschränkt ist, ist es doch nicht geha lten, die Über tragung ge
stützt auf eine j ed enfalls zurzeit offensichtlich unrichtige Bescheinigung im R egister vor
zumerken. Die Beschwerdeführerin versucht denn a uch nicht, den vom Amt unter
stellten Sachverhalt durch einen andern zu ersetzen. Sie begnügt sich vielmehr damit, 
sich a uf ihre a llgemeine Hinterlegereigenschaft und auf Art. 9 MSchG zu berufen. 
Beides ist indes, wie a usgeführt worden ist, unbehelOich. 

6. Der Einwand d er Beschwerdefü hrerin, daß der Inhaber die M a rke nicht unbed ingt 
selber gebrauchen müsse und ihm der Gebrauch durch den Li zenznehmer wie ein 
eigener angerechnet werde, geht a n d er Streitfrage vorbei. Eine Stell ungna hme erübrigt 
sich deshalb, zumal es hier nicht um ein Lizenzverhä ltnis geht. Ebensowenig hilft der 
Beschwerdeführerin, daß sie a ngeblich die Absicht ha t, die ihr von der Musexport 
Limitcd abgetretenen Marken zu gebrauchen. Diese Absicht vermag die fehlende, nach 
Art. 11 MSchG aber unerläßliche Mitübertragung des Geschäfttes nicht zu ersetzen . 

MSchG Art.14 Abs. l ZiJJ: 2 

Schutzverweigerung der Afarke <Enterocura>, weil sie Fachausdruckfür M edika
mente und Mittel zur Behandlung von Darmkrankheiten, also Gemeingut ist . 
Das Wort < Enterocura > gilt wegen der Verwechslungs- und Täuschungsgefahr 
nicht als schutefähiges Phantasiezeichen für J\!ledikamente und Mittel, die nicht 
der Darmbehandlung dienen. 

Refus d' enregistrer La marque < Enterocura >, qui constitue un terme technique pour 
des medicaments et remedes servant au traitement des maladies intestinales et, par 
consequent, qui appartient au domaine public. 
Le mot <Enterocura >, parce qu'il prete d corifusion et parce qu'il risque d'induire le 
public en erreur, ne peut constituer une marque de fan taisie pour des medicaments ou 
des remedes qui ne sont pas destines aux soins de l'intestin. 

BGE 96 I 752 ff. und PMMBl 1971 I 46, r es . fr . JT 197 1 I 606, Urteil 
der I. Zivilabteilung vom 1. Dezember 1970 i.S. Nordmark-Werke 
GmbH gegen Eidgenössisches Amt für geistiges Eigentum. 

Aus den Erwägungen: 

2. Als Gemeingu t gelten Hinweise auf Ar t, E igensch aften , Beschaffenheit, Bestim
mung d er Ware, zu d eren Kennzeichnung die M arke di enen soll (BGE 96 I 250 und dort 
erwähnte Entscheide). 
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a) Der Ausdruck <Enterocura ,, den die Beschwerdeführerin a ls Marke gewählt ha t, 
ist gebildet aus d en Teilen <entern, und <cura,. <Entero, leitet sich ab aus dem griechi
schen < enteron >, deutsch Darm (BENSELER, Griechisch-Deutsch es Schulwörterbuch ). 
< Cura > ist ein lateinisches Wort und heißt auf deutsch u. a . Sorge, Fürsorge, Pflege, 
Wartung (MENGE, La teinisch-Deutsches Schulwörterbuch). Von ihm stammen auch 
das deutsch e ,Kur ,, das französische <eure,, das ita lienische ,cura,. 

Die griechisch/lateinische Wortverbindung < Enterocura, bedeutet a lso in sinnge
treuer d eutsch er Übersetzung , Darmpflege> oder , Darmkur>. 

b) Die Beschwerdeführerin irrt in der Annahme, maßgebend für die W ertung ihrer 
Marke sei das V erständnis des Durchschnittskäufers. E in Wort ist schon dann nicht als 
Marke zu schü tzen, wenn nur ein b estimmter Kreis, z. B. di e Fach leute, es a llgemein zur 
Bezeichnung einer bestimmten VVarenart verwendet (BGE 96 II 26 1 Erw. 3a, 94 II 46, 
36 II 445 f. ) . 

F ehl geht auch die M einung, es komme nicht darauf an , daß die französische und die 
italienische Sprache wortstammäßig gleich e Ausdrücke kennen. Das Französische wie 
das Ita lienische sind in der Schweiz d em Deutschen gle ichgestellte Landessprachen . 
Erfüllt eine Marke nur für ein Sprachgebiet die gesetzlichen Bes timmungen nicht, so 
muß ihr der Schutz verweigert werden (BGE 93 I 576,580, 82 I 51, 56 I 472, 56 II 232). 

c) Die für M edikamente, pharmazeutisch e H eilm ittel, Verbandsartikel, Desinfek
tionss toffe zuständigen Fachleute sind vorab Ärzte und Apotheker. Ob sie klassische 
Sprachen a ls solche studiert haben, ist unerheblich. Auch wenn sie es nicht taten, 
mußten sie sich die hier in teressierenden K enntnisse im Laufe ihrer Fachausbildung 
aneignen. D enn d er Wortbestandteil < en ten oder < entero > gehört sowohl für die Be
nennung von Darmkrankheiten, Darmbehandlungsmethoden, operativen E ingriffen im 
Darmbereich, chirurgischen und Untersuchungsinstrumenten wie in E igenschafts
wör tern zur festen med izinischen T erminologie. Zu denken ist hier etwa an Enteralgie 
(Darmschmerz), Enteritis (Darmentzündung), Enterorrhagie (Darmblutung), Entero
skop (Darmuntersuchungsinstrum ent), Enterotomie (Darmschnitt ), enterogen (im 
Darm entstanden oder vom Da rm her verursacht) usw. Solche Fachausd rücke sind, 
gerade wegen ihres a ltsprachlichen Ursprungs, in Fachkreisen international gebräuch
li ch und vers tändlich . Zudem gibt es im Französischen und im Italienisch en viele a n
nähernd gleichlautende od er zumindest gleichstämmige Ausdrücke. < Cura, soda nn ist 
a ls lateinisches Originalwort in Fachkreisen und in den d eutschen , französischen, 
italienischen Ableitungen darüber hinaus g leicherweise geläufig für Pflege, Behand
lung, Kur. Das alles kann weitgehend a ls gerichtsnotorisch gelten und wird, insofern es 
d essen noch bedarf, durch eine breite Dokumentation aus Sprach- und Fachwerken un
widerleglich nachgewiesen (z.B. DER Gn.ossE D UDEN, Fremdwörterbuch, 1960, S. 168 ; 
DER GROSSE BROCKHAUS, Bel. 3 1953, S. 58 1; Psc1-1YREMBEL, Klinisches Wörterbuch, 
1969, S. 3 14/ 15; GuTTMANN, Medizinisch e T erminologie, 16.- 20 . Aufl. 1922, S. 347; 
G1-110TTI, Vocabolario scolastico italiano-francese, 1947, S. 323; PETSCHENIG, D er kleine 
Stowasser, la teinisch-deutsches Schulwörterbuch, 1949, S. 149; WAI-IRIG, D eutsches 
Wörterbuch, 1968, S. 2 194 f.; PETROCCI-ll, Nuovo Dizionario scolastico della lingua 
ita liana, 1957, S. 3 17; VEILLON/NoBEL, Medizinisches Wörterbuch, englisch-d eutsch
französisch , 1969, S. 282 f.; SAc1-1s-V1LLATTE, Französisch-Deutsch und Französisch
D eutsches Wörterbuch , Ed . I , 1911 , S. 36 1/62; NouvEAU L AROUSSE MtmcAL, 1952, S. 38 1). 

Die aus ,entero, und <cura, zusammengesetzte M arke <Enterocura , hat a lso sprach
lich einen eindeutigen Sinn. Sie ist in Fachkreisen für spezifische Medikamente und Be
handlungsmittel Sachbezeichnung, daher Gemeingut. 
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Im übrigen , was den Durchschnitts- oder letzten Abnehmer betrifft, pA.egt auch er 
M edikamente ni cht nach Phantas ienamen, sondern zu Behandlungszwecken nach 
ä rztlicher Verordnung. oder fachkundiger Beratung zu kaufen, so daß sich unter di esem 
Gesichtspunkte ebenfalls rechtfer tig t, auf das Wissen d er Fachkreise entsch eidend abzu
stellen. 

d ) Daraus, daß andere Marken mit Bestandteilen , Entero ... >, , Derma ... ,, , Cor. .. > 
vielfach registriert sind, kann die Beschwerdeführerin nichts zu ihren Gunsten folgern. 
Das Amt hält zunächst entgegen, d aß jene l\1a rken h äufig auch Bestandteile wie< ... col>, 
< ... zima>, , ... dyi> aufweisen, die ihnen gesamthaft betrachtet einen gewissen Phantasie
gchalt verleihen. Ob das die Eintragungen hinl änglich begründe te, ist nicht zu unter
suchen. Selbst wenn die Entgegenna hme j ener l\!Iarkcn falsch wa r, g ibt das d er Be
schwerdeführerin kein en Anspruch auf Zulassung ihrer Marke. Denn es kann V er
wa ltungsbehörd en und Gerichten ni cht verwehrt sein, von einer a ls unrichtig erkannten 
Praxi s abzugehen (BGE 89 I 296, 303, 92 I 306, 93 I 565). Eine solche Praxisänderung 
ist im Gange, ka nn sich indessen nur a llmählich vollziehen. 

3. \ ,Venn < Enterocura> als Pharma-Marke auf Mittel zur Behandlung von Darm
krankheiten hinweisen sollte, bringt die Beschwerde weiter vor, so könne der Ausdruck 
für die übrigen Produkte auf der Warenliste nicht dieselbe Bedeu tung haben, sondern 
müsse auf sie bezogen als Phantasiebezeichnung angesehen werd en. Auch der humani
st isch Gebildete werde nie auf di e Idee kommen, « ein unter der M a rke < Enterocura > 
vertri ebenes Schäd lingsbekämpfungsmittel habe etwas mit Darmkrankheiten zu tun». 
Der Marke noch für diese Waren den Schutz abzusprechen, wäre völlig willkürlich. 

Allein, eine Wortverbindung, die für bestimmte Produkte so kla re Sachbezeichnung 
ist, wi e < Enterocura > für Medikam ente und Mittel zur Behandlung von Darmkrank
heiten, und die d eshalb als M arke für solche Produkte nicht taugt , wird nicht schon 
durch bloße Verwendung für andere Waren zum schutzfähigen Phantasiczeichen , wenn 
und solange diese Waren nicht von j enen Produk ten derart verschieden sind , daß durch 
ihre besagte K ennzeichnung keinerlei Täuschung und Irreführung bewirkt werden 
kann. Das trifft nun, wie das Amt mit Recht einwendet, für die von der Beschwerde
führerin unterstellten Erzeugni sse nicht zu. Für M edikamente und p harmazeutische 
Produkte, die nicht der Darmbehand lung dienen, ist eine Beze ichnung mit < Entero
cura >, eben wegen d er in Fachkreisen unmißverständlichen Bed eutung, offenkundig 
falsch und täuschend. Anderseits liegen M edikamente und Erzeugnisse zur K onservie
rung von Nahrungsmitteln oder Schädlingsbekämpfung im Ausseh en sowohl wie in d en 
gebräuchlichen Handelsformen viel zu nahe beieinander, als da ß bei Kennzeichnung 
von vVaren der zweitgenannten Gruppe mit der Marke ,Enterocura> die Möglichkeit 
von Verwechslung und Täuschung sich mit hinlänglicher Gewißheit a usschließen ließe; 
insbesondere wiederum nicht in den fra nzösisch- und italienisch-schweizerischen Sprach
gebieten. Nach ständiger Rechtsprechung genügt d as objektive Vorhandensein solcher 
Gefahr zur Verweigerung d es Markenschutzes wegen Sittenwidrigkeit ; einer T äu
schungsabsicht des Markeninhabers bedarf es nicht (BGE 93 I 575,579, 78 I 280, in V er
bindung mit den vorstehend unter Ziff. 26 Abs. 2 a ngemerkten V erweisungen) . Ob di e 
Beschwerdeführerin auch Defensivtendenzen verfolge, braucht alsdann nicht geprüft zu 
werden. 
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MSchG Art.14 Abs.1 ,Zijf.2 

D er Name einer Stadt im Ausland ist als Gemeingut anzusehen und daif nicht als 
Marke eingetragen werden, wenn er ein Hinweis für die Herkunft der Ware sein kann. 
Unzulässigkeit der Marke < Cusco > (jJeruanische Stadt und Provinz, Kakao
jJroduzenten) für Schokolade und Kakao. 

Est du domaine jJublic - et ne jJeut en consequence etre enregistre comme marque - le 
nom d'une ville etrangere des lors qu'il jJeut etre une indication de jJrovenance de la 
marchandise. 
Inadmissibilite de la marque < Cusco > ( ville et dejJartement jJeruviens, jJroducteurs 
de cacao) jJour du chocolat et du cacao. 

BGE 97 I 81 ff. und PMMBl 1971 I 29 ff. und Sem. Jud. 1971 513 ff., 
res. fr . JT 1971 I 607, Urteil der I. Zivilabteilung vom 26. J anuar 1971 
i.S. Inte rfood S.A. gegen Bureau federal de la propriete intcllectuelle. 

Aus den Erwägungen: 

1. En vertu d es art. 3 e t 14 al. 1 eh. 2 LMF, le Bureau federa l doi t refuser l' enregistre
m ent d'une marque lorsque celle-ci comprend comme elem ent essenti el un sign e devant 
etre considere comme e tant du domaine public ou lorsqu'elle est contraire aux bonnes 
mceurs. Selon 1a j urisprudence du Tribunal fed eral (ATF 93 I 57 1 e t !es precedents 
cites), u ne marque est contra ire aux mccurs lorsqu'elle es t de nature a induire en erreur 
Je consommateur suisse moyen. Des lors n 'est pas admissible une marque comprenant 
une d esignation geographique de nature a tromper Je public sur Ja provenance de la 
marchand ise. C'est un fait d' experience que la designation geographique eveille chez le 
consommateur l'idee que Je produit qu'elle couvre provient du pays designe. Aussi bien, 
Ja d esignation geographique n e peut-elle etre admise que lorsqu'ellc a manifestement un 
caractere de fantaisi e e t qu'elle ne peut etre comprise comme une ind ication d e pro
venance. 

2. < Cuzca> (ou < Cusca >) es t Je nam de l'une des principales villes du Perau, peuplee de 
80000 habitants en viran. Elle a ete le point de d epart de l'expansion des Incas et la 
capitalc d e leur empire. En 1533, Pizzarro, canquistadar cspagnal , conquit le Perou, et 
Cuzco devint par la suite un d es gra nds centres de l'Amerique espagnole. lncas et 
Espagnals ant laisse a la ville de Cuzca un riche patrimaine historique et artistique. 
Actuellement, chef-lieu du departement du meme nom q ui campte 828000 habitants, 
Cuzca est cannue natamment en raison de ses industri es a limenta ircs et text iles (Grand 

L arousse encycloj1edique, tome 3, p . 725 ). Le Perou en general et Cuzco en particulier 
produisent du cacaa e t fabriquent du chacalat (Encyclopedia Britannica, val. 6, 196 l , 
p. 912 ) . 

D ans ces canditions, Ja marque ,Cusca> (au ,Cusko>) paur designer du chocolat, du 
cacao, des a rticles de canfiserie et d e pätisserie, constitue une indication geographique 
depourvue de tout caractere de fanta isie. Le fait que du cacao est cultive dans !es 
environs de Cuzco et qu' il existe dans cette ville une fabr ique d e chocolat, si peu impor
tante soit-elle, a pour consequence que ce n om appartient au domaine public. 11 n'est 
pas admissible qu'une entreprise puisse monopoliser a son profit une indication qu'un 
concurrent pourrait egalement utiliser pour indiquer la provenance de scs produits. 
Admettre Je point de vue d e la recourante reviendrait a empecher tout fab rican t de 
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chocolat de m entionner l'origine du cacao con tenu clans ses produits. Ce nom, qui est du 
clomaine public, cloit clemeurer disponible pour quiconque veut fabriquer des procluits 
contenant du cacao provenant de Cuzco et de sa rcgion. 

Certes, il est peu vraisemblable que Ja vi ll e et 1c departernent de Cuzco soient 
ac tuellerncnt exportatcurs d e cacao, et Je grancl pubJic suissc ignore rnernc peut-etre leur 
existence e t leurs ressources. Mais Je clevcloppernent rapide du tourisme aura pour effet 
que Je Perou et ses vi ll es principalcs, clont Cuzco, seron t de p lus en plus connus d e Ja 
population suissc. Le nom de Cuzco correspondra a lors a une indication de provenance; 
il importe que cette designation, consideree cornrne etant du dorna ine public, ne soit pas 
le bien personnel cl'une entreprise. Le recours doit clone etre rejete. 

MSchG Art.14 Abs.1 Ziff 2 

Eine Sachbezeichnung, bestehend aus Fremdwörtern, die in der Schweiz immer mehr 
verständlich sind, dmj nicht als l\llarke eingetragen werden. 
Unzulässigkeit der Afarke < Topset>, die in englischer Sprache auf die Eigenschaft 
einer vVare hinweist. 

Ne peut etre enregistrie comme marque une designation generique formulee dans une 
langue etrangere, mais formee de mots qui seront de plus en plus connus du public 
suisse. 
lnadmissibilite de la marque < Top set > qui, exprimee en langue anglaise, fait 
allusion d La qualite d'un produit. 

BGE 97 I 81 ff. und PMMBl 1971 I 29 ff. und Sem. Jud. 1971 513 ff., 
res. fr.JT 1971 I 608, Urteil der I. Zivilabteilung vom 26.Januar 1971 
i.S . Interfood S.A. gegen Bureau federal de la propriete in tellectuelle. 

Aus den Erwägungen: 

1. En vertu de l'art. 14 al. 1 eh. 2 LMF, 1c Bureau federal cloit refuser l'enregistrement 
d'unc rnarque qui comprend comrne element essentiel un signc clcvant etre considere 
cornme etant du domaine public. Tel est Je cas, selon Ja jurisprudence, des designations 
indiquant la nature du procluit ou attribuant certaines qualites a Ja rnarchandise (ATF 
95 I 478 et !es precedents cites dans cet arre t). Toutefois, pour qu'une clesignation soit 
consicleree comme descriptive, il nc suffit pas d'une a llusion quelconque ; il faut que Ja 
r elation entre Je terme utilise et Ja qualite ou Ja marchanclise designees soit immediate 
et ne requiere ni association d 'idees, ni travail de reAexion (ATF 83 II 2 18). 

2. Le substantif <Se t > signifie en anglais un ensemble, un j cu (d'outils, de pieces de 
rechangc), un assortirnent. Le mot <top,, employe comme adject if, a une accept ion 
spatialc (superieur, du dessus), mais aussi par extension une acception de qualite: < the 
top boy> (lc premier de classc, Harrap's Standard French ancl English Dic tionary, Vo 
<top>); dans ce dernier sens, il est utilise dans de nornbreuses annonccs publicitaires. 
<Top set> signifi c assortiment superieur. C'es t des lors une designation d escripti \·e, 
a ttribuant certaines qualites a un produit. Pour un acheteur de languc anglai se, Ja 
marque < top set> (meme s'i l s'agit cl'une association de rnots inusuelle en anglai s) n 'est 
pas une designation de fantai sie lorsqu 'elle concerne des chocolats ou d es procluits de 
confiserie; eile es t une irnage directe evoquant un assor tirnent d e premiere qualite. 
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Le probleme ets en l'espece de savoir si, pour l'acheteur moyen en Suisse, cette 
designation est egalement directe, ou simplement allusive ou meme d e pure fantaisie, ce 
qui resulterait de l'emploi de mots de Ja langue anglaise. Une designation generique ne 
perd pas sa qualite par Je fait qu'elle n'est pas exprimee da ns l'une des langues parlees en 
Suisse. Le Tribunal federa l a deja rejete des marques consistant en une designation 
generique en langue etrangere: ever fresh, synchro-belt (ATF 91 I 358; 95 I 479) . II es t 
vrai que, si le mot <top> est tres connu en Suisse par Ja publicite, Je mot <set> ne l'est pas 
encore dans son sens exac t. Toutefois, ce vocable, excellent mot publicitaire car il est bref 
et percutant, se repand actuellement au moyen de Ja publicite. L'acheteur suisse moyen, 
meme s'i l ne comprend pas encore parfaitement Je sens de< top set>, y voit une designation 
representant un produit <top>, c'est-a-dire de haute qualite. l'vfais comme Ja langue 
anglaise s'infiltre rapidement dans de nombreux domaines dans !es langues parlees en 
Suisse, cet acheteur sera bient6t en mesure de saisir Je sens exact de cette expression. 
Tenant compte du fait que !es marques sont destinees a durer, il faut admettre que la 
designa tion < top set > acquerra un caractere descriptif pour Je public suisse. 

Admettre Je point de vue de Ja recourante conduirait a denier d'une fa<;on generale Je 
caractere de designation generique aux d esignations formulees dans un idiome etranger. 
Cela permettrait l'accaparement par certaines entrepri ses des mots communs constituant 
en langue etrangere une designation generique. Or l 'obstacle que constitue la langue 
anglaise n'est pas tel qu' il sorte ces termes du domaine public. Aussi l'enregistrement de 
Ja marque < top set> requis par Ja recourante constituerait l'accaparement preventif d 'une 
designation destinee a breve echeance a etre connue d e Ja clientele suisse. Le recours doit 
clone etre rejete. 

MSchG Art.14 Abs.l Ziff.2 

Die Marke < Polygran > hat im Zusammenhang mit getreidehaltigen Futtermitteln 
und Keimpräparaten beschreibenden Charakter. 
Unter der Bezeichnung < Polygran > sind vor allem im italienischen Sprachbereich 
mehrere Getreidesorten oder vielkörnige Getreideprodukte zu verstehen . Der Hinweis 
auf die Warenbeschaffenheit und Warenzusammensetzung kann aber von deutsch
sprachigen Abnehmern ebenfalls verstanden werden. 
Ist eine Marke auch nur in einem der vier schweizerischen Sprachgebiete beschrei
bend, so kann sie nicht zugelassen werden. 

La marque < Polygran > a un caractere descriptif quand elle se rifere a des fourrages 
contenant des cereales Oll a des preparations a base de germes de cereales. 
Dans !es regions de langue italienne surtout, la designation < Polygran > est comprise 
dans le sens de «plusieurs sortes de cereales» au de «produits a base de plusieurs 
sortes de cereales ». Les acheteurs de langue allemande peuvent eux aussi comprendre 
l' allusion a La nature et a la composition du produit. 
Une marque qui n' est descriptive que dans l'une des quatre regions linguistiques de la 
Suisse seulement ne peut pas etre admise a l' enregistrement. 

PMMBl 1971 I 48, Urteil der I. Zivilabteilung des Bundesgerichts vom 
6. April 1971 i.S. Keimdiät gegen das Amt. 
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Aus den Erwägungen: 

2. Die Beschwerdeführerin versucht die Gründe, welche das Amt zur Verweigerung 
des nachgesuchten Schutzes bewogen haben, nicht zu widerlegen, sondern macht ledig
lich geltend, der Schweizer Firma Agrano AG sei die Eintragung der Marke ,Agrano, 
unter Nr. 246 629 ins schweizerische Markenregister ges tattet worden, obwohl auch diese 
Wortmarke den Bes tandteil <grano, enthalte; in der Verweigerung des Schutzes für die 
Marke ,Polygran, liege somit eine ungleiche Behandlung der Bürger. 

Dem hält das Amt mit Recht entgegen, daß die Bezeichnung ,Agrano, als Ganzes 
keine bestimmte Bedeutung, sondern Phantasiecharakter hat und ebensogut als Ab
leitung von <agro, oder< agraria, gedeutet, als in Beziehung zu< grano, gebracht werden 
kann. Außerdem hantle! t es sich nicht um eine neue Marke; denn sie ist bereits 1946 
unter Nr. 116 726 für getreidehaltige Lebensmittel eingetragen worden. Im Jahre 1964 
wurde sie unter Nr. 202 240 erneuert und 1968 unter Nr. 349 983 international registriert. 
Die nachträgliche Erweiterung der Warenliste im Zusammenhang mit der Erneuerung 
von 1970 (unter Nr. 246629) erforderte gemäß Art.9 Abs.5 MMA eine neue inter
nationale Registrierung unter Nr. 372 421. 

Im übrigen hat das Bundesgericht nicht zu entscheiden, ob die Marke < Agrano, zu 
R echt zugelassen worden ist. Sollte dies nicht der Fall sein, könnte die Beschwerde
führerin daraus nichts für sich ableiten. Das Bundesgericht ist nicht an die Übung des 
Amtes gebunden, und das Amt selber darf eine Praxis aufgeben, deren Unrichtigkeit es 
erkannt oder deren Verschärfung es für geboten hält (BGE 91 I 359 mit Hinweisen). 

3. Das Amt hat auch nicht dadurch Landesrecht oder Staatsverträge verletzt, daß es 
di e Wortmarke ,Polygram als beschreibende Sachbezeichnung und deshalb - in Über
einstimmung mit der Rechtsprechung - nicht als eintragsfähig betrachtete. Es ist zu
treffenderweise von der Bedeutung ausgegangen, die dem Wort < Polygran, vor allem 
im italienischen Sprachgebiet der Schweiz zukommt; denn wenn eine Marke auch nur 
in einem der vier schweizerischen Sprachgebiete b eschreibend ist , kann sie nicht zuge
lassen werden (BGE 56 II 232; TROLLER, Immaterialgüterrecht, Bel. I S. 354). Obwohl 
d er Buchstabe Y der italienischen Sprache unbekannt ist und demzufolge <Poly, als 
Bestimmungswort von Zusammensetzungen nicht wie im Deutschen und Französischen 
entsprechend seiner griechischen Herkunft mit Ypsilon, sondern als < Poli, geschrieben 
wird, hat es ebenfalls die Bedeutung von <mehr> oder <viel,. Anderseits verweist das 
Wort ,Gram auf Getreide (<grano,), so daß die Zusammensetzung als Bezeichnung für 
mehrere Getreidesorten oder als ein m ehrkörniges oder vielkörniges Getreideprodukt 
verstanden werden muß. 

Die Bestandteile ,Poly, und ,Gran, kommen übrigens im Deutschen, wenn auch in 
Fremdwörtern, ebenfalls vor. < Gram findet sich meistens als Stamm in Wörtern, die mit 
< Korn> oder < körnig< zu tun haben, wie z.B. granieren, Granulation, Granulose 
(PERKUN, Das Deutsche Wort, 1934, S. 401; WAHRIG, Deutsches Wörterbuch, 1968, 
S. 1564 ff. ). ,Poly, sodann ist z.B. in den Fremdwörtern Polygamie (Vielweiberei), 
polyglott (vielsprachig), Polygon (Vieleck), Polymeter und Poly technikum enthalten 
(WAHRIG, a .a.O. S. 2752 ff. ) . Die Bezeichnung <Polygran> kann d eshalb auch im 
Deutschen, namentlich von Abnehmern von Futtermitteln und Keimpräparaten, als 
Hinweis auf die Beschaffenheit und Zusammensetzung der Erzeugnisse verstanden 
werden, für welche die Wortmarke bestimmt ist. 
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MSchG Art. 18; UWG Art.1 Abs. 2 lit. b und Art. 2 
Bei einer als schweizerisch bezeichneten Uhr kann der Käzifer, auf dessen Vor
stellungen abzustellen ist, erwarten, daß der wesentliche Teil, d. h. das Uhrwerk 
schweizerisch ist. Eine Uhr, deren Werk im Ausland hergestellt und ( mit Aus
nahme des weniger wichtigen Einsetzens des <pont du barillet >) montiert worden ist, 
kann deshalb nicht als schweizerisch betrachtet werden, selbst wenn der Hauptieil 
des dem Detaillisten in Rechnung gestellten Preises azif schweizerische Arbeit und 
,Zubehörteile entfällt, so lange dieser Teil nicht die wesentlichen Eigenschaften einer 
Uhr bestimmt. 
Ob die Marke <Bienna > gültig ist und ob die Regeln des MSchG über Herkunfts
bezeichnungen auf eine solche 1'1arke direkt anwendbar sind, kann offen bleiben, 
denn unlauterer Wettbewerb liegt bei Anbringung dieser J\1arke auf nicht schweize
rischen Uhren jederifalls vor. 
,Zulässigkeit einer Klage auf Feststellung, daß die Benutzung einer J\1arke und 
einer Herkunftsbezeichnung unter bestimmten Umständen nicht rechtswidrig sei. 
Das Klagerecht des Verwaltungsrates einer AG auf Feststellung, daß die von ihm 
veranlaßten Handlungen der AG nicht unlauter seien, ist zu bejahen. 

D ans une montre qualifiee de Suisse, l' acheteur, dont l' opinion est seule determinante, 
s' attend a ce que la partie essentielle de celle-ci, c' est-a-dire le mouvement, soit 
suisse. Ne peut des lors elre consideree comme suisse une montre dont le mouvement 
est fabrique et monte a l' etranger ( a l' exception de l' operation mineure de la pose du 
pont du barillet); peu importe que la fraction principale du jJrix de vente de la 
montre au detaillant corresponde a un travail et des fournitures suisses, des lors que 
cette.fraction ne constitue pas !es elements fondamentaux de la qualite de la montre. 
La question de savoir si la marque < Bienna > est valable et si les regles de la LMF 
sur les indications de provenance s' appliquent directement a une telle marque peut 
rester non resolue, car il y a manifestement acte de concurrence deloyale lorsque 
cette marque est apposee sur des produits qui ne sont pas de provenance suisse . 
Recevabilite en l' espece de l' action en constatation du droit ( conteste) d'utiliser une 
marque et du droit ( conteste) d'utiliser l'indication de provenance Swiss J\,fade. 
Recevabilite de l' action conjointement intentee par l' administrateur de la societe 
demanderesse en constatation de l' absence d' acte de concurrence deloyale et d'indica
tion fallacieuse de provenance. 

Arret du Tribunal cantonal du canton de N euchatel du 7 juillet 1969 
dans la cause S.A. X et Sieur Y contre Chambrc suisse de l'horlogerie. 

Extraits des considerants: 

I. Sur la recevabilite de la demande 

1. L cs d eux premiercs conclusions de Ja demande, objet du jugemcnt separe, se 
presentent sous Ja forme d e conclusions en consta tat ion de droit. Lc droit federaJ ne 
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donne une teile action qu'a Ja partie qui peut invoquer un interet juridique digne de 
protection (ATF 77 II 344, 81 II 22, 82 II 176,359, 84 II 493, 92 II 107, 93 II 11, 43 et 
ref. cit) ; le droit cantonal , qui pourrait aclmettre ce tte action clans d es cas Oll ei le n'es t 
pas imposce par le clroit federal, ne la reconnait egalement dans Je canton de Neuchätel 
que si 1c dcmandeur y a interet (RJN 2 I 23 1, 4 I 25). Dans la mesure Oll !es conclusions 
en eonstatation de droit seraient excl usivement des tinees a motiver ou preparer une 
aetion condamnatoire, notamment en paiement d e dommages-intcrets, !es demandeurs 
ne pourraient invoquer un tel interet juridique digne de protection, du fait que le droit 
leur permet de prendre d irectement une conclusion conclamnatoire (par ex. ATF 83 II 
272, 8 1 II 11 8, 462, 84 II 691, 91 II 40 1). Par contre, l'interet necessaire existe dans 
la mesure Oll, independamment d'un eventucl jugement conclamnatoire, Ja partie 
d emancleresse a interet a faire constater l'existence ou l'etendue de son clroit pour 
l'avenir. 

a ) En l'occurrence, X S.A. peut invoquer un tel intere t. En effet, munissant ses 
m ontres mouvements importes, eile a in tcret non seulement a obtenir la reparation du 
clommage qu'elle pretencl avoir sub i du fait du sequestre pretenclument illi eite mais 
egalement a faire constater pour l'avenir si et le cas echeant quand eile pourra utiliser a 
l 'avenir la marque < Bienna > et la designation < Swiss macle >. 

b ) En revanche, il apparait plus douteux que Y. puisse invoquer un tel interet. 
En cffet, a s'en tenir aux allegues determinants de la demande, il sc presente seule

ment comme administrateur de X S.A. et il ne fait pas personnellement le commerce de 
mon tres de mouvements importes, eile a interet non seulement a obtenir Ja reparation du 
faire constater si et le cas echeant quand il p eut personnellement utiliser Ja marque 
< Bien na > ou Ja clesignation < Swiss macle >. 

On peut a lors se demander s' il a interct a fa ire constater quels sont les droits d e X 
S.A. Lorsque l'interet juriclique existe, l'action peut tendre a Ja constatation de rapports 
juricliques entre tiers (cf. ATF 93 II 11 ). Le Tribunal cantonal a dej a juge que lorsque Je 
juge penal suspencl l'action penale en impartissant a une partie un d elai pour faire 
constater l'existence d'un clroit litigieux, Ja partie a un interet juridique suffisant a 
obtenir du juge civil cette constatation jucliciaire; il en est a insi a tout le moins lorsqu'un 
jugement cn constatation peut etre obtenu beaucoup plus rapiclement qu'un jugement 
condamnatoire (RJN 4 I 25). En l'espece, ccpendant, les faits se presentent de maniere 
quelque peu differente: dans l'ac tion penale, Y. a, de lui-mem e, informe le juge qu'il 
entendait agir eontre la clefencleresse en reparation de son clommage et en constatation 
du droit cl'apposer Ja mention ,Swiss made>, sur quoi le juge penal l'a in vite a Je faire 
dans lcs deux mois (orclonnance du 14 avril 1967) , puis Y. a avise le juge penal (le 
20 juillet 1967) que l'action eivi le avait ete ouverte, ce qui a provoque Ja suspension de 
l' act ion penale (ordonnance du 17 aoüt 1967) . Le juge n'a clone pas suspendu Ja proce
dure en invitant Y. a agir d evant le juge civil et, pour Je juge penal, il eüt a ussi suffi sans 
doute que le juge eivil constatät quelle eta it Ja situation juridique d e X S.A., a la 
requete de celle-ci, puisque la seule activite reprochee a faute a Y. etait cellc qu'il avait 
exercee en qualite d'administrateur de X S.A. Une autre consideration pourrait 
eventuellement fa ire admettre qu'Y. a un interet suffisant pour agir. En effe t, en tant 
qu'organe et aclministrateur de la societe a nonym e, il peut etre recherch e personnelle
ment - penalement et civi lement - pour les actes illicites de la societe (art. 55 al. 3 CC, 
754 CO) notamment pour !es actes de concurrence d eloyale constituti fs d'actes illicites 
(art. 8 et 13 LCD, ATF 82 II 546) ; aussi peut-il avoir personnellem ent un certain 
intere t a faire constater que !es actes qu'il fcra a l'avenir en tant qu'organe social ne sont 



-212 -

pas illicites et n'exposent pas sa responsabilite personnelle. S'il fallait lui reconnaitre un 
tel interet, il ne saurait tendre qu'a la constatation du caractere licite des actes de la 
societe anonyme elle-meme et non a la constatation de clroits qui seraient propres a Y. 
En fait, pourtant, Y. avait d'autant moins cl'interet a agir personnellement que X S.A. 
etait clisposee a agir en constatation de son clroit pretendu et qu'elle l'a fait. La question 
peut cepenclant demeurer inclecise, des lors qu'il est necessaire de statuer sur la clemande 
de X S.A. en fixation d e droit et que, dans le caclre de l'action en reparation intentee 
par Y. (conclusion 4), le caractere licite ou illicite du comportement de X S.A. clans 
l'usage de la marque < Bienna, et de la mention < Swiss made > ( conclusion I et 2) a la 
valeur cl'un «moyen», au sens de l'article 195 al. 2 CPC, que la procedure separee a 
precisement pour objet de juger. 

2. L es actions en constatation de X S.A. et de Y tenclent en realite a faire constater 
que !es clemandeurs ne violent pas la loi sur la concurrence cleloyalc ainsi que la loi sur 
les marques de fabrique et de commerce, des inclications de provenance et des mentions 
de recompenses industrielles en utilisant !es mots de ,Bienna> et ,Swiss macle>. II y a 
lieu de rech ercher quelles sont !es parties a un tel rapport de droit. 

L'action fonclee sur la concurrence cleloyale en constatation du caractere illicite de Ja 
concurrence peut etre exercee par une association professionnelle et economique clont les 
statuts l'autorisent a defendre !es interets materiels de leurs membres si ces derniers, ou 
des membres des sections, ont qualite pour agir (art. 2 al. 3 LCD). En l'espece, si 
l'utilisation des mots < Bienna > et < Swiss made > constituent des actes de concurrence 
deloyale, !es leses directs seraient !es concurrents de la demancleresse, soit !es fabricants 
cl'horlogerie qui auraient qualite pour agir (art. 2 al. 1 LCD); or Ja plupart de ceux-ci 
font partie de la F. H., elle-meme membre de Ja defencleresse qui pourrait clone agir 
pour leur campte contre X S.A., ses statuts l'y autorisant. Comme la defenderesse est deja 
intervenue jucliciairement devant !es autorites penales en se prevalant des clroits de ses 
membres directs ou inclirects, eile ne saurait contester sa qualite pour clefenclre a 
l'action de X S.A. tendant a faire constater qu'elle ne commet pas cl'acte de concurrence . 

De meme, l'action fondee sur une fausse indication de provenance peut etre intentee 
non seulement par tout fabricant, producteur ou negociant lese de la region interessee 
mais egalement par une collectivite de ces personnes ayant la personnalite (art. 27 al. 1 
eh. 2 lit. a LM); inspiree par !es memes considerations, cette disposition legale doit etre 
comprise comme Ja clisposition equivalente de la loi sur Ja concurren ce deloyale. Pour 
!es memes motifs que ci-dessus, la defenderesse aurait eu qualite pour agir contre X S.A. 
et, comme eile a invoque ces clispositions devant !es autorites penales, ellc ne saurait non 
plus contester sa qualite pour defendre a Ja presente action. 

En revanche, s'agissant de l'usage d'une marque, l'action civile peut etre exercee, 
;elon l'article 27 al. l eh. l LM, par l'acheteur trampe et par l'ayant droit a la marque. 
(La jurisprudence accorde egalement l'action en radiation d'une marque i taute 
personne lesee par la marque - ATF 92 II 310, 91 II 7 et ref. cit. - mais cette eventualite 
n'interesse pas la presente espece, la demanderesse n 'ayant pas fait inscrire la marque 
<Bienna> en sa faveur.) Aussi la defenderesse n'a-t-elle pas fait valoir dans sa plainte 
penale que la demanderesse n'avait en soi pas le clroit cl'utiliser la marque <Bienna >; 
elle a seulement soutenu qu'en l'occurrence l'usage de cette marque etait un acte de 
concurrence deloyale. N'ayant pas qualite pour agir en se fondant sur le droit des 
marques de fabrique, la defencleresse n'a pas non plus qualite pour clefendre a une 
action tenclant a la constatation de l'usage lici te de cette marque; cette action n'aurait 
pu etre clirigee que contre l'ayant-clroit a Ja marque, eventuellement contre l'acheteur 
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pretendument trompe. Dans cet te mesure, Ja conclllsion 1 d e la demande es t irrecevable; 
eile ne peut etre cxaminec que dans le cad re des regles sur Ja concllrren cc deloyale. L e 
tribuna l n'a clone pas a examincr si Ja m arq lle es t vaJable et si eile a pu etre transferee 
valablemen t a Ja demanderesse . 

En Olltre, dans la mesllre Oll !es demandeurs sollicitent que lellr droi t soi t consta te 
d ' lltiJiser la marqllc ,Bienna > sur des m ouvements fabriques en Suisse, ils n'y ont a ucun 
interet juridique digne de protection. En effet, d 'unc part il n'y a a llcun litige sur ce 
point. En outre, Ja societe z. & Cie n 'a au torise X S.A. a lltiliser cette ma rque que sur !es 
mollvements russes. Enfin, Ja demandercsse ne pretend pas avoir l'i ntention d'utiliser 
ce tte marque Sllr d es mouvements Slli sses. 

Les actions fond ecs sur Ja Joi sur Ja concurrence deloyale pellvent etrc dirigees non 
seulement contre le concurrent illi-mem c m ais egalement contre celui qui favorise Ja 
concurrence ainsi qlle contre toute personne qlli , selon les regles de droit civil (art. 8 
LCD) repond des ac tes illicites de l'auteur, soit notamment contre l'organe de la societe 
anonyme, responsable d'un acte de concurrence deloyaJe de celle-ci ( cf. ci-d essus cons. 1 
li t. b). 

II ne saurait en etre autrem ent des act ions fond ces Sllr !es dispositions relat ives aux 
indicat ions de provenance (art. 18 ss LM). 

Ainsi, a supposcr qu' il y a it un interet sufEsant ( cons. J) , Y. pourrait agir en constata
tion de J'a bsence d 'acte d e concurrence deJoyale et d'indication fallacieuse d e prove
nance, en actionnant Ja defenderesse, d es lors que cellc-ci aurait qualite pour agir contre 
lui et qu'clle l' a deja a ttaqlle devant !es autorites penales. 

II. Sur le fand 

]. L'usage de la mention <Swiss made> 

a) Selon l'article 18 Ll'vI, l' ind ication d e provenancc consiste dans Je nom de Ja ville, 
de Ja localite, de Ja region Oll d u pays qui donne sa renommee a un produit et il cst 
interdit de mllnir un produit d'une indication de provenance qui n 'es t pas reelle ou de 
vendre, m ettre en ven te Oll en circulation un prodllit reve tu d'une teile indication . L e 
but d e cettc d isposition cs t de proteger Je public (ATF 72 II 385) et c'est Ja maniere de 
voi r d es acheteurs qu 'il importe de considerer (ATF 50 II 200, 57 II 605, 68 I 204, 72 I 
240) . Or, pour l'acheteur , ce qui donne Je renom a une indication d e provenance n 'est 
point necessairem ent Ja proportion quantitative de travail ou de m a tiere provenant de Ja 
Jocalite «sensu lato», par rapport au prix de revient total ou au prix de ventc total , mais 
c'es t ce qu 'il y ade typiqlle pour lui s'agissant du produit de 1a localite. C'est a insi, par 
exemple, que «pour un vin ou un champagne, produits essen tiellement naturels, Ja 
provenancc, c'est Je so! Oll pousse Ja vigne, non Je lieu Oll Je vin es t presse, encave et 
traite; bien quc !es quaJites d'un vin dependent aussi des procedes de vinification, de 
garde, de mise en boutcille, e tc., sa renommec tient avant tout a la valeur des crus 
provenan t d'un cer ta in vignoble» (ATF 72 II 386) . Quant a u produit industriel, 
l'ache teur en fixe Ja provcnan ce au liell Oll il est fabr ique, m eme s'il l'es t selon des 
methodes etrangeres (ATF 89 I 53) . Lorsqu'un produit industri el es t fabrique avec d es 
materiaux provenant d'ailleurs, il y a lieu de rechercher si, a l'endroit indique, ces 
materiaux on t fait l'objet d'une modification essenti elle a sa quali te, au point d e vue de 
l'acheteur; si ce n'es t pas Je cas, celui-ci peut se considercr comme trompe (cf. TROLLER, 
Immateria lgüterrecht vol. I , 2eme ed . p. 386). En ce qui concerne !es montres, pour 
l'acheteur, la reputat ion de la montre suisse est synonyme d 'une certa ine garantie de 
qualite (c f. mutatis mutandis ATF 89 I 53 a propos de l'indllstri e chimique; TROLLER 
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op. cit. p. 385) . L'acheteur peut en conscquence s'attendre que Ja majeure partie des 
operations essenti elles au bon fonctionnement cl'une montre qua lifiee de suisse ait ete 
executee en Suisse. 

II n'est pas necessaire pour Ja solution de la presen te eause d e clefinir avee exactitude 
quelles montres repondcnt a cette clefmition. II suffit de constater que Ja montre venclue 
par X S.A. n'y est pas conforme. II est evident que l' acheteur cl'une montre «suisse» 
s'attend que la partie essentielle de celle-ci, soit le mouvement, soit suisse. Or, un 
mouvem ent fabriquc et monte a l'e tranger, comme celui de la montre li tigieuse (sous 
r eserve de Ja pose du pont de ba rillet, opera tion mineure), ne peut etre considere comme 
suisse. II importe peu que la maj eure parti e du prix de vente represente du travail et de 
Ja matiere suisses, du moment quc cette p a rt ne corresponcl pas aux elements essentiels a 
Ja qualite de la montrc. Dans 1c calcul du prix d e revient de Ja montre li tigieuse, tel qu'il 
est presente par Ja clemancleresse, sur un prix de 23 fr. 50 de vente, Ja part suisse, de 
13 fr. 70 ou 58 % du tout, comprencl pour 5 fr. ou p lus de 20 % du tout la marge de 
bcnefice brut, soit la participation aux fra is generaux de fabrication et de vente, a insi 
que Je benefiee n e t eventuel; si ces frais et l 'activite a laquelle ils corresponclent sont en 
general neeessaires a la mise d e Ja montre sur le marche, ils n'ont pas pour effet d e 
determiner directem ent Ja qua lite d e la montre aux ye ux d e l'acheteur. La part des 
dements etrangers etant d e toute fac;on, pour lui , preponderante, il n'est pas necessaire 
de rechercher quelle importance il peut attribuer a l' ha billement de Ja montre et notam
m ent a son emboitage. D'autres raisons montrent encore que Je critere quantitatif 
propose par les demandeurs es t illusoire en Ja matiere. II suffit en eilet d e considerer que 
Ja part suisse ou etrangere du prix de Ja montre sera directement influencee par Je prix 
p a rticulierement bas ou eleve d e certains de ses elements, par rapport au p rix de revient 
d'une montre exclusivement su isse clans des conditions moyennes. Ainsi, dans une 
montre d e Juxe, Je prix de revient de Ja boite pourra d epasser la valeur d e tous !es autres 
elements ; si Ja montre est vendue comme etant suisse, l'acheteur s' imaginera neanmoins 
que !es pa rties regla ntes de la montre sont dues a l'industrie suisse. Inversement, Ja 
provenance suisse du produit termine ne saurait d ependre du fait que Je fabricant a pu 
se procurer a l'etranger a un prix particulierement bas une partie essentielle de ce 
produit. En I'occurrencc, la d emancleresse a vendu son mouveme nt 24 fr. mais on trouve 
egalement sur le marche des montres suisses d'un ealibre equivalent pour 1c meme prix ; 
or, pour ces derni eres, Je prix du mouvement depasse le 50 % du prix de vente (ci
dessus F a), ee qui n'est pas Je cas de Ja montre litigieuse; mais ce sont la des circons
ta nces qui ne peuvent etre connues de l'acheteur et clont il n'a pas a faire !es frais. 

Les criteres utilises pour de/inir l'origine d'un produit en matiere douaniere et da ns 
!es relations commerciales entre e tats sont sans importance en l'esp ece, car ils ne sont p as 
destines a incliquer Ja provenance cl'un produit a l'intention des acheteurs particuliers 
clont l'optique est seule d eterminante. 

L'indieation de provenance es t d 'autant plus fa llaeieuse en l'occurrence que le 
commerc;ant ne se contente p as cl'affirmer que le procluit est suisse mais qu 'il inclique en 
outre qu'il a ete fabriqutf en Suisse, comme cela resulte de l'expression anglaise < Swiss 
made, . On ne saurait d e bonne foi le soutenir, s'agissant d'une montre clont la plus 
grande partie a ete fabriquee a l'etranger, a en juger d'apres Je cout respectif du mouve
ment e t d e l'habill ement pour des montres equivalentes fabriquees exclusivement en 
Suisse. 

b ) La loi sur la concurrence d eloyale d efinit en pa rticulier comme acte de concur
r ence d eloyale le fait de donner des indications inexactes sur ses marchandises (art. l 
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a l. 2 lit. b) et Je fait de prendre des m esures dest inees ou propres a fa ire naitre une con
fu sion avec lcs marchand ises d'autrui (art. 1 al. 2 li t. d ). Est notamment un acte de 
concurrence deloyale l'inclica tion propre a tromper sur l'origine cl'un produit. La loi sur 
Ja concurrence deloyale peut s'appliquer concurremm ent avec Ja loi sur !es marques de 
fabrique (ATF 93 II 269,432 et rcf. cit. ) . 

Pour !es memes motifs que ci-cl essus, Ja mention < Swiss macle, apposee sur des monters 
clont Je mouvement a ete entierement fabriqu e et monte a l' etranger (a l'exception de Ja 
pose du pont du barillct) es t propre a tromper sur l'origine suisse de Ja montre et, 
consequemm en t, a fa ire naitre une confusion avec !es montres effectivem ent fabriquees 
en Suisse et mises sur 1c marchc par des concurrents. Elle r epresente clone un ac te 
illicite reprime par l'article I LCD. 

c) La mention ,Swiss macle, sur Ja montre litigieuse e tant illicite, et inacceptable Ja 
clefinition de cette inclication de provenance, teile qu'elle es t proposee par !es cleman
cleurs, Ja conclusion 2 cloit etre entieremen t rejetee. 

3. L 'usage de La marque < B-ienna, 

a) II n'est pas necessaire de rechercher si Ja clemancleresse a le clroit cl'utiliser Ja 
marque ,Bienna,, clont eile n 'est pas titula ire, ni si cette marque es t valable en soi (cf. 
cons. 1/2 ci-cl essus) . 

b) II n'apparait pas non plus indispensable de d ecider si les articles 18 ss LM, relatifs 
aux incli cations de provenance, s'appliquent directement aux marques de fabrique 
litterales clont Ja racine du mot es t formee du nom cl'une local ite (cf. ATF 89 I 53, 
82 II 355, 77 II 325; TROLLER op. cit. p. 378, 380, 389 et ref. cit. ) . 

c) En effet, de toute fac,:on l'usage d e cette marque en l'occurrence est un ac te de con
currence cleloyalc car eile donne licu a con fusion (ATF 87 II 39, 90 II 267), plus parti
culierement eile es t propre a incluire !es acheteurs en erreur sur l'origine du produit (cf. 
notammen t ATF 89 I 53 apropos d e Ja marque , Berna, pour un produit fabrique a 
l'etranger, ATF 92 II 264 apropos d e Ja marque , Silbond, pour un produit fabrique 
a l' etranger ; cf. egalcment, cn matiere de m arques de fabrique, ATF 56 I 469 a propos 
de Ja marque ,Kremlin, pour des machines non fabriquees en Russie, ATF 76 I 168 a 
propos d e la marque <Big Ben , pour d es habi ts provenant des Pays-Bas, ATF 79 I 252 
apropos de la m arque ,Schweizer Gruß, pour d es roses provena nt cl 'Allemagne; cL 
egalement TRoLLER op. cit. p. 379 et 392). II en est de meme de l' usage cl'une inclication 
de provenance donnant lieu a confusion (ATF 82 II 355) . L'acte serait cl eja illi cite, pour 
!es mem es motifs que ci-clessus (cons. II/ 1 a), si la m arque avait ete apposee sur Ja boite 
ou Je caclran. II l'cst d'autant plus que la marque est inscritc sur le mouvement, a lors que 
celui-ci n'a ri en d e sui sse. 

III. W etthewe1·hsrecht 

UWG Art.1 Abs. J und Abs. 2 lit. d; MSchG Art. 2F lit. b 

Die Verwendung des Ausdruckes <Je succede d Primenfance> in einer Reklame
karte, die nach der Auflösung des Exklusivvertrages mit Primenjance verteilt wird, 
ist nicht unlauter, denn dadurch wird nicht der Eindruck erweckt, daß Primenfance 
ihre Tätigkeit auch in anderen Städten aufgegeben habe. 
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Die Verwendung der Silhouette eines nackten Bibis in der Reklame, im Schau
fenster, in den Geschäftspapieren und auf den Verpackungen, welche Silhouette von 
derjenigen von Primenfance inspiriert ist und die gleiche Wirkung auf das Publikum 
ausüben soll, zeigt nichtsdestoweniger den Willen, diesen Eindruck zum charakteri
stischen Element des Geschäftes zu machen und verletzt deshalb die Regeln von Treu 
und Glauben, selbst wenn dadurch keine Verwechslungsgefahr zwischen den Waren 
und den Unternehmern herbeigeführt wird. 
Die Verwendung von Anhängeetiketten mit der Marke Primerifance az!f Waren, die 
nicht von Primenfance stammen, stellt eine Markenanmaßung und unlauteren Wett
bewerb dar. 
Die Gesamtheit von Maßnahmen, selbst wenn sie einzeln genommen nicht von be
sonderer Schwere sind, kann den Willen, vom Ruf des anderen zu profitieren, auf
zeigen und dadurch als unlauter erscheinen. 

N' est pas diloyale l' expression < Je succede a Primenfance > insirie dans la carte 
publicitaire distribuie apres La risiliation du contrat exclusif avec Primenfance, car 
cette phrase ne peut etre comprise comme signifiant que Primenfance avait cessi 
igalement son activiti dans d' autres villes. 
L' emploi, sur la carte publicitaire, sur la vitrine et dans les papiers d' affaires et 
d' emballage, d'une silhouette de bebe nu inspirie de celle criie par Primerifance et 
recherchant le mime ejfet sur le public - mime si ici il n' est pas de nature a crier un 
risque de confusion de marchandises au d' entreprises - dimontre nianmoins la volonti 
d' en faire l' iliment caractiristique du magasin et de son exploitation; il enfreint les 
regles de la bonnefoi. 
Constitue une usurpation de marque et un acte de concurrence diloyale, l' emploi par le 
difendeur d' itiquettes volantes portant la marque de Primenfance, etiquettesfixies sur 
des marchandises ne provenant pas de cette deniere. 
Un ensemble de mesures, memes si elles n' apparaissent pas d'une extreme graviti, 
prises isoliment, peut dimontrer une volonti de profiter de la riputation d' autrui et 
constituer de la concurrence deloyale. 

Arret de la Cour deJ ustice de Geneve (2°111c chambre civile) du 24 octobre 
1965 dans la cause Primenfance SA contre Oneyser. 

Extraits des considerants: 

Le present proces a trait exclusivement a ce qui s'est passe apres Ja resiliation du 
contrat de representation exclusive intcrvenue le 16 janvier 196 7; un autre proces se 
d eroule d evant le Tribuna l d e Geneve, devenu egalement competent en vertu d'une 
clause de prorogation d e for , lequel touche principalem ent Ja violat ion justifiee ou non 
commise par le d efendeur d'une interdiction de concurrence inseree dans le contrat lia nt 
!es parties et en outre le paiement de marchandises livrees ou sinon commandees /1ar Oneyser a La 

demanderesse. 
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Aussi bienne peut on perclrecle vue ici que la these de laclemancleresse est inseparable de 
celle qu'elle souti ent clans le proces p cnclant clevant le Tribunal d e premiere instance. Elle 
s'incligne, clans Ja presente esp ece, e t se prevaut d e ce que non seulement le clefencleur a 
l'auclace cl'exploiter un commerce qu'il s'etait engage a ne pas tenir, m a is encore pousse 
cette auclace jusqu'a commettre cn ce faisant des ac tes de concurrence cleloyale. C'est 
clone de cet exces cl'auclace qu'il est exclusi vem ent question en Ja presente cause. 
Cep enclant !es fa its rela tifs a la prescnte cause sont posterieurs a la rupture du contrat qui 
fait l' objet de l'autre proces, d e sorte que l'attraction d es causes n'a pas a etre operee. 

II convient cl 'aclme ttre a vec la clemancleresse que pour cle terminer si Oneyser s'est 
renclu coupable de concurrence cleloyale, il faut considerer l'ensemble des actes qui pris 
isolement pretent plus ou moins d la critique. 

La clemancleresse s'achoppe tout cl'aborcl a une carte publicitaire clistribuee p a r Je 
clefencleur sans cloute a ses clients et comportant quatre pages. 

Sur Ja premiere page figure le titre : « naissance » ecrit en lettres grasses. 
La seconcl e page e tant blanch e, c 'es t sur Ja troisiem e que l'on lit Je texte suivant: 

J e m'appelle ,Baby-Mode, 
J e suis ne Je 25 janvier 1967 
J e succecle a <Primenfance, 
D es m es premier pas 

Le choix de mes articles grandira 
J e prencls soins 

Des futures mamans 
Des bebes et des plus grands jusqu'd 8 ans 

J e suis guicle pa r Alain Oneyser et Anne-Mary Fontana. 

Sur Ja quatriem e page un bebe nu brandissant, comme pour saluer Je spectateur qu'i l 
rega rde, un chapeau haut de forme et marchant allegrement vers un cartouch e noir 
contenant en lettres blanches l'inscription <Baby-Mode ,. Sous Je cartouche est inscrite 
Ja phrase : « D em a nclcz notre carnet d e ficlelite bon-cacleau Fr. 25 .- ». 

La m eme image d e bebe nu saluant d'un haut d e forme est reprodu ite a droite en 
haut d e Ja vitrine du magasin d 'Oneyser sur un bancleau , de sorte qu'elle apparait 
comme une enseigne du magasin Baby-Mode. II en es t de m em e au dos du carnet d e 
fid elite remis par Je clefendeur a ses clients. 

Enfin, sur !es cornets cl'emba llage et le papier a cn-tete d e Ba by Mode Ja susdite 
silhoue tte est de nouveau reproduite. 

S'ajoute encore Ja circonstance quc certains articles ne provenant pas de Primenfance, 
tels une chaise en bois, une chaise combinee en tu bes chromes, un landau M . G., des 
poussettes, une armoire rustique et un secreta ire abattant, etaient pourvus d'une 
etiquette ,Primenfance > attachees a ces objets et comportant l'indica tion cl'un prix. 

Tous ces faits sont prouves et le defencleur n e !es conteste pas, expliquant notamment 
que des erreurs ont pu se produire en faible quantite cl 'ailleurs du fait qu'il disposait d'un 
stock d'etiquettes < Primenfance, qui lui e taient livrees par la dem anderesse separement 
des articles que cette maison lui fournissait lorsqu'elle etait encore liee a vec lui par le 
contrat de representa tion exclusive. 

En prenant l'un apres l'autre, isolement, ces faits l'on constate ce qui suit: 
a ) L'indication concernant la creation a Morges d'un nouveau magasin, selon 

laquelle, comme la R epublique a succede a !'Empire ou vice-versa, un magasin Baby-
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Mode a au meme lieu sueeede au magasin Primenfanee, ne eontient en soi rien qui 
puisse etre d e nature a faire eroire que Je nouveau magasin es t l'ayant droit d e la maison 
Primenfanee ou que eell e-ei a eesse son activi te dans Je eommeree; il faut vraiment se 
fore er pour admettre que Ja clientele ayant re<;u eette earte a pu eroire que le tcrme 
«sueeed er » signifia it que Primenfanee avait eesse son aetivite egalement en d'a utres 
lieux qu'a l' emplaeement de ee pe tit magasin . 

.. . II s'ensuit que Ja Cour consid ere qu'il n'y a rien a reprcndre dans Je texte inerimine. 
b ) La silhouette de bebe nu qui marehe en regard ant le speetateur et en saluant avee 

un chapeau haut d e forme ressemble etrangement a Ja si lhouette d'un bebe nu eoiffe d'un 
ehapeau m elon, portant d es gants et tenant un parapluie enroule que Ia d emanderesse 
et sa maison-mere Materna S.A. en Franee ont frequemment, mais non excl usivement 
utilises eomme element publieitaire (p. 9, 9bis, 11, 3 1, 38 a 41 eh . dem.) . 

Mais Ie defendeur a raison d'a ll eguer, et !es pieees produites Je prouvent, que la 
d em a nderesse a utilise de nombreuses autres silhouettes de bebes nus fort differentes. 

II n'apparait pas a la Cour que l'utilisat ion de eet te figurine par Je defendeur puisse 
produire dans une clientelc auss i res treinte que eel le d'un magasin de petite ville une 
eonfusion reelle avee les produits d e Ja m aison Primenfanee. II ne peut y avoi r done eu 
d e dommage subi d e ee fait par Ja demanderesse qui n'offre d'ailleurs pas de prouver 
qu 'un tel prejudiee se soit real ise dans un cas concret. 

La d emanderesse qui vend des ar ticles pour les bebes ne peut non plus pretendre 
monopoliser !es silhouettes d e bebes parfois entierement nus (p. 6, 7, 8, 10, 39 eh. d em. 
et I eh. d ef. ) ou parfois munis d'un ehapeau m elon , de gants et d'un parapluie, e'es t-a
dire d 'un vetemen t (p . 9, 9bis, 38 e t 4 1 eh. dem. ). La diversite de ees dessins publiei tai res 
empeehe que Ja silhouette d'un bebe presque nu eoiffe d'un ehapeau m elon puisse etre 
eonsideree eomme un element publieitaire dcstine a d esigner !es produits ou les maga
sins coneessionnes par M a terna S.A. a Par is ou par ses filialcs en Suisse. Cet element 
publieita ire n' est d es tine qu'a attirer l'attention du public sur le genre de produits 
qu'elle vend mais qu'elle n'es t pas Ja seule a vendre. 

Toutefois il est evident pour Ja Cour que la silhouette ineriminee est direetement 
inspiree par un d es elements publicitaires a nterieurem ent utilises par Primenfance et d e 
surcroit, en l'apposant sur ses emballages et son papier a le ttres, en Ja peignant sur sa 
vitrine, eomme il l'a en outre reproduite sur sa earte publieitaire de lancem ent, Je 
defendeur a manifestemen t voulu que cette silhouette imitie dev'enne l'iliment caractiristique de 

son magasin, de son exjJloitation. II a a insi enfreint !es regles d e Ja bonne foi en copiant l'un 
des dessins utilises pour sa publicite par Primenfanee d'une mani ere presque servile, 
l'id ee de eet elem ent publieitaire de Ja dema nderesse se earacterisant par l'effet eomique 
produit par un b ebe nu eoiffe d 'un chapeau m elon, c'est-a-dire cl ' un ehapeau que se 
reservent !es adultes, a lors qu'en somme Ie defendeur s'est borne a substituer au susdit 
ehapeau m elon un chapeau ha ut de forme, afin de produire Je meme effet comiquc que 
eelui qu'avait reeherche Ja demancl eresse en u tilisant sa figurine. Ce proeede d eloyal tend 
a vid er de sa valeur l'element publi citaire qu'il eopie. L'etroite et eonstante assoeiation 
de Ja figurin e imitee e t de l'enseigne Baby-Mode du clefendeur a pour resulta t que l'ele
m ent publieitaire imagine pa r Ia demanderesse va servir a identifier le commeree d e son 
eoneurren t, et en d evient, tres Iegerement modifie, le signe caracteristique. 

Le fai t que Ja figurine de bebe nu imaginee par Primenfanee a, en plus du ehapeau, 
d es gants et porte un parapluie, tandis que celle du defendeur n'a qu'un chapeau, 
n'effaee en rien l' impression tres nette que l'une des figurin es es t clireetement inspiree par 
l'autre. 
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c) II es t inadmissible que le d efend eur ait pousse la negligence jusqu'a fixer sur des 
obj ets ne provenant pas de Primenfance d es etiquettes qui ne doivent servir de toute 
evidence qu'a d es procluits de cette maison. 

II pretencl qu'il s'agit Ja d'erreurs involonta ires dues au fait que Ja clemanderesse 
livra it ses marchandises sans etiquettes et que cell es-ci etaient fourni es separem ent. 

Certes, a l'epoque du constat de l'huissier R eymond, il devait res ter un stock impor
tant de marchandises en provcnance d e Primenfance et il est exact que celles-ci pouvaient 
etre munies de ces etiquettes. II n 'en clem eure pas moins que l'on a p eine a croire que des 
articlcs fournis par des concurrents de Ja clemanderesse aient ete involonta irem ent pour
vus de ces etique ttes. II est plus pla usible que Je defendeur !es a it tout simplement 
utilisees sans cliscernement, c'est-a-dire sans se preoccuper de savoir de qui provenaient 
les a rticles auxquels il !es attachait. 

Des enque tes ne permettront nullem cnt d'etablir Je nombre des erreurs commises a ce 
suj et par le defencleur, clont trois sont relevees et etablies indiscutablement par Ja 
dem anderessc (cf. memoire def. 25. X. 68 p . 13 chiffre 13). 

Ce proccde contraire a la bonne fo i est d e nature a faire porter a Primenfance la 
responsabili te d 'obj ets fabriques par des tiers, voire des concurrents de la d em anderesse. 

II ne constitue pas seulement un acte de concurrence deloyale, mais encore une 
usurpation d e Ja marque de Ja dem and eresse dument enregistree (cf. p. 67 eh. dem. ). 

T outefois, l'interet du defend eur d e faire passer ces articles pour des produits de 
Primenfance n'apparait nullement et n 'a pas ete demontre par Ja d em anderesse. La 
Cour admet clone quc cet abus a ete commis par negligence et constitue une incorrection 
a l'egard de Ja d em anderesse clont un commen;:ant serieux doit s'abstenir, plutöt qu'il ne 
marque une intention deiiberee de faire passer inexactem ent certaines m archa ndises 
pour d es produits de Ja demanderesse. 

d ) Qua nt au carnet de fidelite , il s'agit Ja cl 'un systeme d'escompte ou de primes, clont 
Ja demanderesse n'est pas Ja creatrice et clont eile n'a point Je monopole. 

Tout au plus doit-on relever que Je terme «carnet de fidelite» e t Je bon de 25 frs. 
pour 500 frs. d'achats sont employes par !es deux parties pour leur systeme d'escompte. 

L'aspect des deux carnets est nettement different et ne permet en aucun cas des 
confusions . 

Bien entendu figure illicitement sur Je carnet du defendeur Ja figurine contrefaite. 

* * * 
Ainsi, pris isolement, chacune d es mesures clont se plaint la demanderessc apparait-elle 

bien peu de choses, en regard d'un magasin d e petite ville comportant essentiellement 
une droguerie a laquelle fut adjoint un rayon de vente d'articles pour bebes, enfants et 
j eunes ma ma ns d'une part, e t d'autre part, un e maison creee pour la Suisse par un 
important organisme frarn;:ais et qui, selon !es explications qu'elle donne, a, a son tour, 
non pas cree des succursales multiples dans notre pays, mais conclu avec divers magasins 
en Suisse des contrats de representa tion exclusive. 

M ais l'ensemble des mesures jJrises fournit un aspect nettement deplaisant qui prouve Ja 
volonte de creer une confusion avec Primenfance, Ja faute du defend eur es t m anifeste et 
si le dommage ainsi cause n'es t pas grand , Je trouble qui resulte d e ces m esures est 
intolerable et d oit cesser. Dans !es circonstances du present cas, Ja volonte d ' Oneyser de 
profiter d e Ja reputa tion de Primenfance doit etre consideree comme etablie. 

La Cour, rcprena nt !es conclusions de Ja d emanderesse, considere que Je d efendeur a 
clone commis d es actes d e concurrence deloyale a ) en utilisant pour sa publi cite, ses 
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emba llages, son papier a lettres, ses carnets de fidelite et comme enseigne de son magasin 
une silhouette d e bebe nu saluant a vec un chapeau haut d e forme et b) en exposant et 
venda nt d es articles porta nt une etiquc tte < Primenfance> quoique nc provenant pas de la 
d emandcresse, proced e constituant en outre une usurpa tion illicite du nom commercia l 
et d e la marque d e la d cmanderesse, cl eposee Je 11 mai 1964 et enregistree sous No 
204082. 

U1'VG Art.11 Abs. 2 und 3 

Nach der Walliser ZPO ist vor Einleitung der Hauptklage der lnstruktionsrichter 
für den Erlaß vorsorglicher Maßnahmen in allen Rechtsgebieten zuständig, in 
denen er nach Einleitung der Hauptklage die Instruktion durchzuführen oder das 
Urteil zu fällen hat. In den Fällen, in welchen die Instruktion und das Urteil Sache 
des Kantonsgerichtes sind, ist vor Einleitung der Hauptklage dessen Präsident für 
vorsorgliche Maßnahmen zuständig. 
Das Kantonsgericht Wallis ist zuständig für Urheberrecht und gewerblichen 
Rechtsschutz. Es ist auch zuständig, wenn die Zivilklage gleichzeitig auf eines der 
Spezialgesetze und auf das gemeine Recht gestütz t ist. 
Eine Klage lediglich aus unlauterem Wettbewerb gehört dem gemeinen Recht an 
und ist vermögensrechtlicher Natur. Eine Klage aus Art. 29 <.,GB ist nicht ver
mögensrechtliclzer Natur. Nach der <.,PO Wallis ist für deren Instruktion der 
lnstruktionsrichter zuständig, der somit auch über Begehren auf Anordnung vorsorg
licher Maßnahmen vor Einleitung der Hauptklage zu entscheiden hat. 

En procedure valaisanne, tant que l' action n' est pas introduite, le juge-instructeur 
est competent pour statuer sur une requete de mesures provisionnelles dans toutes les 
matieres dont il devrait connaitre, apres introduction de l' action, pour l'instruction 
ou pour le jugement. Mais dans les matieres ou l'instruction et le j ugement appar
tiennent au Tribunal cantonal, son jm!sident est competent pour statuer sur une 
requete de mesures provisionnelles avant l'introduction de l' action. 
Le Tribunal cantonal valaisan est competent ratione materiae pour connaitre de 
l' instruction et du jugement des actions civiles relevant du droit d' auteur et de la 
propriete industrielle. ll en est de meme lorsque l'action civile estfondee sur le dro it 
commun et, conjointement, sur l'une de ces lois speciales. 
L' action fondee sur la LCD seule est de droit commun et de nature pecuniaire; 
l' action fondee sur l' art. 29 CCS est de nature non pecuniaire. En procedure valai
sanne, la competence pour leur instruction appartient donc au juge-instructeur; des 
lors, celui-ci est egalement competent pour statuer sur une requete de mesures 
provisionnelles avant tout proces. 

R VJ 1970, p. 21 ss , ordonnance du President du Tribunal cantonal du 
canton du Valais du 26 fevrier 1970 dans la cause Societe de developpe
ment et du tourisme contre S.A. Constructa . 
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UWG Art. 13 lit. b 

Von einer Uhr, die in einem ,?,eitungsinserat als «wasserdicht» angepriesen wird, 
daif das Publikum erwarten, daß sie zum gewöhnlichen Baden und Schwimmen 
getragen werden kann, ohne daß sie Schaden leidet. Die Umschreibung des Begriffes 
« wasserdicht» in Fachkreisen ist nicht maßgeblich. 

Le public peut attendre d'une montre, etanche selon une reclame parue dans un 
Journal, qu' eile puisse etre portee a l' occasion d'une baignade ordinaire, sans qu' elle 
subisse de dommage . La signification de la notion «etanche» parmi les personnes 
du metier n' est /Jas determinante . 

SJZ 67 (1971 ), S.161 ff., Urteil der I. Strafkammer des Obergerichtes 
des K antons Zürich vom 13. November 1969. 

Aus den Erwägungen: 

N ach Art.13 lit. b U WG m acht sich d es unlauteren W ettbewerbes schuldig, wer vor
sätzlich über die eigenen vVaren unrichtige oder irreführend e Angaben macht, um das 
eigene Angebot im W ettbewerb zu begünstigen. 

1. Die Anklage wirft dem Angeklagten vor, er habe über di e von ihm vertriebene X
Uhr eine unrichtige oder irreführend e Angabe gemacht, indem er sie in Zeitungs
Inseraten u . a. als « wasserdicht » bezeichnet habe. Für die Frage, ob diese Angabe im 
Sinne von Art. 13 li t. b UWG unrichtig oder irreführend ist, kommt es darauf an, welchen 
Sinn der unbefangene Leser dem Ausdruck « wasserdicht» in guten Treuen beilegen darf. 
Dieser Sinn ist aufgrund der a llgemeinen Lebenserfahrung und der besonderen Um
stände des Einzelfa lles zu ermitteln (BGE 94 IV 36) . Entspricht die so verstandene 
Angabe nicht den Tatsachen, so ist sie objektiv unrichtig oder irreführend. 

2. Für d en Inha lt d es Begriffes «wasserdicht» kommt es somit auf das V erständnis d es 
durchschnittli chen Zeitungslesers a n. Dagegen ist die Umschreibung di eses Begriffes in 
Fachkreisen nich t maßgeblich. Auf einen a nderen Begriff als d enjenigen , den das ange
sprochene Publikum vom Ausd ruck «wasserd icht » hat, könnte es unter dem Gesichts
punkt des unlauteren W ettbewerbes nur dann ankommen, wenn dieser Begriff durch 
behördlichen Erlaß zwingend umschrieben worden wäre (vgl. BGE 81 II 67), was hi er 
nich t zutrifft. 

In Fachkreisen scheint übrigens der Begriff «wasserdicht» ohnehin nicht eindeutig zu 
sein . In den Richtlinien d er Federation Horlogere für lauteren W ettbewerb in der 
Uhrenbranche vom 1. Apri l 1967 (gedruckt Oktober 1967) wurde W asserdichtigkeit 
wie folg t umschrieben : 

«Ein Gehäuse oder eine Uh r ist < wasserdicht », wenn sich auf der Innenseite trotz 
längeren Eintauchens in W asser keine Feuchtigkei tsspuren bilden. » 

Dabei wurd e aber d er Vorbeha lt a ngebracht, soba ld die Norm N IHS (Normes d e 
!'Industr ie Horlogere Suisse), d ie im Moment geprüft werde, a ngenommen worden sei, 
werde sie den zitier ten Begriff ersetzen . Ob dies unterd essen (oder bis zur Tatzeit) ge
scheh en ist, läßt sich den Akten nicht entnehmen. In dem im vorliegenden Verfahren 
von der Division R echerche et Techniqu e der Federat ion H orlogere Suisse ersta tteten 
Gu tachten werden die « wichtigsten Punkte» der Definition des Begri ffes «wasserdicht » 
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durch die NIHS dahin formuliert, daß eine als «dicht» oder analog bezeichnete Uhr bei 
einer Prüfung, in welcher sie einem Überdruck von 2 Atü unterworfen war, nicht mehr 
als 50 Mikrogramm Luft pro Minute durchfließen lassen darf. Ob diese Norm allerdings 
schon im Sinne des obgenannten Vorbehaltes «angenommen» worden sei, ergibt sich 
aus der Expertise nicht eindeutig. 

Daß der Begriff «wasserdicht» zur Tatzeit in Fachkreisen durchaus noch nicht im 
Sinne der Norm NIHS feststand, ergibt sich aus der «Expertise» d es geschädigten 
Zentralverbandes, welche die Grundlage des vorliegenden Strafantrages bildete. Nach 
diesem Bericht war die X-Uhr wohl einem Druck von 2 Atü ausgesetzt worden. Es war 
aber nicht die durchfließende Luftmenge gemessen, sondern nur festgestellt worden, 
daß das Glas h erausgefallen sei und sich von Hand - ohne Spannwerkzeug - wieder 
habe einsetzen lassen . 

Die in Fachkreisen herrschende Unsicherheit in bezug auf den Begriff der Wasser
dichtigkeit kommt auch in den vom Angeklagten vorgelegten Inseraten und Prospekten 
zum Ausdruck, wo U hren bald als «wasserdicht», bald als «superwasserdicht» oder 
« 100 % wasserdicht» angepriesen werden, obwohl anderseits die Expertise die Begriffe 
« wasserdicht» und « wassergeschützt» einander gleichstellt und erklärt, demgegenüber 
komme d en Bezeichnungen «superwasserdicht» und« 100 % wasserdicht» kein genauer 
Sinn zu. 

Für das vorliegende Verfahren sind diese in Fachkreisen herrschenden Unsicherheiten 
irrelevant, weil es für die Erfüllung des objektiven Tatbestandes von Art. 13 lit. b UWG 
nicht auf die Ansicht der Fachkreise, sondern auf das Publikumsverständnis ankommt. 

3. Die Vorinstanz geht davon aus, nach der Auffassung des angesprochenen Publi
kums müsse man eine wasserdichte Uhr längere Zeit ohne Schaden zum Baden und 
Schwimmen tragen können. Dieser Auffassung ist grundsätzlich beizupflichten. Nach 
der Lebenserfahrung bringt der Laie die Bezeichnung «wasserdicht» bei Uhren nicht 
hauptsächlich mit Betätigungen in Zusammenhang, bei welchen eine Armbanduhr mit 
Wasser bespritzt oder aus Unachtsamkeit für kurze Momente in Wasser eingetaucht 
werden kann, also z.B. mit dem Händewaschen, dem Geschirrspülen oder dem Putzen, 
sondern in erster Linie mit Tätigkeiten, bei welchen die Uhr längere Zeit bewußt ins 
Wasser eingetaucht, im Wasser getragen wird. Als solche Tätigkeiten kommen aber 
hauptsächlich das Baden und das Schwimmen in Betracht. Der Laie versteht daher 
unter einer «wasserdichten» Uhr eine solche, die er zum gewöhnlichen Baden und 
Schwimmen tragen kann, ohne daß die Schaden leidet. Dagegen erwartet d er Laie nicht, 
daß eine «wasserdichte» Uhr außer den mit d em gewöhnlichen Baden und Schwimmen 
gegeben en Anforderungen auch den wesentlich höheren Ansprüchen genügen müsse, 
die durch den Tauchsport gestellt werden, insbesond ere den dabei während längerer 
Zeit einwirkenden wesentlich höheren Druck. 

Ob der Laie auch unter d em Ausdruck «wassergeschützt», den der Fabrikant der 
X-Uhr im Prospekt verwendet, eine Uhr verstehen würde, welche zum Baden und 
Schwimmen getragen werden kann, oder ob er diesem Ausdruck eine eingeschränktere 
Bedeutung beilegen würde, kann im vorliegenden Falle dahinges tellt bleiben, da der 
Angeklagte im Inserat nur den Ausdruck «wasserdicht» verwend ete. 

Daß d er Ausdruck «wasserdicht» vom angesprochenen Publikum im oben umschrie
benen Sinne verstanden wird, ergibt sich auch aus den Erklärungen des Angeklagten. 
Dieser sagte nämlich, er mache seine Kunden immer darauf a ufmerksam, daß die Uhr 
zwar wasserdicht sei, daß dies aber nicht heiße, man könne sie zum Schwimmen tragen. 
Auch d er Angeklagte ging somit davon aus, die Bezeichnung «wasserdicht» werde dahin 
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verstanden, daß di e Uhr zum Schwimmen getragen werden könne . Sonst hätte er keinen 
Anlaß gehabt, die Kunden ausdrücklich darauf hinzuweisen, daß dem nicht so sei . 

4. Die X-Uhr ist in Wirklichkeit nicht im oben angegebenen Sinne «wasserdicht ». 
Nach der Aussage d es Fabrikanten der Uhr ist die Uhr entsprechend der Angabe im 
Prospekt nur wassergeschützt, d. h. nur gegen a llfällige Spritzer oder gegen kurzes unbe
absichtigtes Eintauchen in 'Nasser, wie es e iner H ausfrau passieren kann, geschützt. 
D emen tsprechend heißt es im Garantieschein: 

«Nichtsdestoweniger ist ein wasserdichtes Gehäuse für das U hrwerk ein unleug
barer Schutz gegen Staub, Feuchtigkeit, das tropische Klima und zufälliges Ein
tauchen in W asser. » 

Dasselbe ergibt sich aus der bereits angeführten Erklärung, welche der Angeklagte seinen 
Kund en gegenüber abzugeben pflegte. Daran änd ert der Umstand nichts, daß d er 
Angeklagte behauptet, er habe Uhren dieses T yps verschied entlich für 10 bis 15 Stunden 
ins Wasserbad gelegt und habe bei keiner im Innern Wasserspuren en tdeckt. Eine Uhr, 
die nur wenige Zentimeter unter der Wasseroberfläche ruhi g im Wasser liegt, ist selbst
verständlich nicht denselben Anforderungen in bezug auf Dichtigkeit ausgesetzt wie 
eine Uhr, di e im W asser getragen wird und dami t den stärkeren Beanspruchungen 
standzuhalten hat, welche sich a us den Schwimmbewegungen des K örpers, d er Eigen
bewegung des \i\lassers (W ell engang) und den damit verbundenen mechanischen Ein
wirkungen ergeben. Eine technische Untersuchung der Uhr in bezug auf diese An
ford erungen ist nich t nötig, da sich aus den eigenen Angaben des Angeklagten und d en 
Aussagen des Fabrikanten d er Uhr ergibt, daß sie ihnen nicht genügt. 

Es steht somit fes t, daß die Angabe des Angeklagten, die U hr sei «wasserdi cht», un
richtig war. 

UWG Art. 13 lit. d 

Falsche Marke, die auf Uhren graviert und von einem ebenfalls eingravierten Text 
umgeben ist, um die Ahnlichkeit zwischen der echten und gefälschten Ware zu er
höhen. T1Varenfälschung in Idealkonkurrenz mit unlauterem ·wettbewerb. 

Marque contrifaite gravee sur des montres, entouree d'un texte egalement graue et 
destine a augmenter la ressemblance entre le produit authentique et le produit contre
fait. Falsijication de marchandise en concours avec le delit de concurrence deloyale. 

RVJ 1971, p.87 ss, Arret de la Cour de Cassation Penale du Tribunal 
Federal du 13 avril 1970. 

1. Apposer !es marques Cauny sur le cadran, Cauny Prima avec la fleur d e lys sur Je 
fand de la boite d e montres fournies par Handor S.A. , c'e tait susciter un risque de con
fusion au sens de l'art. 13 li tt. d LCD avec !es montres Cauny authentiques. Le recourant 
ne le nie pas. Il objecte seulement que la loi sur la concurrence deloyale ne doi t pas 
procurer au lese une protection relevant normalem ent d e la loi sur !es marques d e 
fabrique. 

En cas de concours imparfait, Ja doctrine et la jurisprudence eliminent l'applicat ion 
d 'une des dispositions transgressees parcc qu'il serait inequitable d'exposer le prevenu 
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aux rigueurs de l'art. 68 eh. 1 CP. Mais si la disposition en principe applicable - celle qui 
saisi t l'acte sous tous ses aspects - ne permet pas de prononcer une peine (p. ex. parce que 
l'infraction qu'elle definit est prescrite ou que Ja plainte a ete re tiree), rien ne s'oppose, 
du point d e vue du droit federal , a l'application de l'a utre disposition (RO 76 IV 127 
No 24) . La Cour de ceans a confirme recemment cette jurisprudence, precisem ent a 
propos des rapports entre !es art. 24 LMF et 13 litt. d LCD (arret du 17 fevier 1970 dans 
Ja cause M ekki ) . Aussi Ja condamnation de G. pour concurrence deloyale ne viole-t-elle 
par Je droit federal. 

2. La falsification d e marchandises reprimee par l'art. 153 CP implique une modifica
tion ou un fac;onnage illicites d e Ja substance meme de l 'objet (RO 84 IV 95, 94 IV 109 
consid . 3). 

En l'esp ece, !es contrefaiseurs ne se sont pas contentes d'apposer la marque Cauny sur 
le cadran d es montres livrees par H andor S.A. Ils ont grave sur Je fond d es boites Ja 
marque Cauny Prima avec fleur de lys et, sur !es boites rondes, l'inscription circulaire 
«Swiss made, fond acier inoxydable, lunette carrure, plaque or G. 10 microns». Ces 
d erniers actes constituaient une manipulation de Ja substance m eme des boites. 

L e recourant objecte qu'en apposant ce texte, qui ne fait qu'indiquer !es caracteristi
ques reelles de 1a boite, !es auteurs n'ont pas imite !es produits de la maison Grebler. 
Le Ministere public ne leur reproche certes pas d'avoir use de m entions inexactes. Mais 
en reprenant Je texte meme qu'avait adopte Ja maison Grebler - indications identiques 
presentees dans Je m eme ordre - ils ont cree une ressemblance avec !es montres de cet 
etablissement. Ils l 'ont encore sensiblement accrue en disposant l'inscription de Ja meme 
maniere, c ' est-a-dire selon une ligne circulaire a Ja peripherie de Ja boite. La contrefac;on 
est manifeste. Comme eile a e te faite en vue d e tromper autrui dans !es relations d'af
faires, !es premiers juges ont eu raison d'appliquer l'art. 153 CP. 

Firmenrecht 

Die Weigerung des Eidgenössischen Amtes für das Handelsregister, einem zu 
gründenden Transport- und Speditionsunternehmen, das Transporte in Europa 
durchführen will, in der Firma die Zusätze <Euro> und <Europa> zu bewilligen, 
verletz t das Gesetz nicht. 

Le refus de l' Office federal du registre du commerce d' admettre les elements <Euro> 
et <Europa> dans La raison sociale d'une entreprise de transports et d' expedition, en 
formation, ne viole pas La Lai meme si cette entreprise entend ejfectuer des transports 
en Europe. 

BGE 97 I 73 ff , res. fr. JT 1971 I 619, Urteil der I. Zivilabteilung vom 
2. Februar 1971 i.S. 0stergaard gegen Eidg. Amt für das H andels
register. 

AO Art.ljf. 

Der Verkauf von Artikeln mit durchgestrichenen Preisen ohne zeitliche Begrenzung 
ist kein Ausverkauf und keine ausverkaufsähnliche Veranstaltung. 
Das waadtländische Gewerbepolizeigesetz, welches die Ankündigung herabgesetz ter 
Preise außerhalb der Saisonausverkäufe untersagt, ist unvereinbar mit Art. 31 B V, 
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insbesondere mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit von Verwaltungsmaß
nahmen, wenn die in einem Katalog enthaltenen, durchgestrichenen Preise den 
Preisen des früheren Katalogs entsjJrechen und diese Art der Reklame daher weder 
unlauter ist, noch zu Täuschungen des Publikums Anlaß gibt. 

La vente d' articles a prix barres, sans Limitation de duree, ne constitue pas une 
Liquidation ou operation analogue. 
La loi vaudoise sur La police du commerce, interdisant le systeme des prix bamJs en 
dehors des periodes de soldes, est incompatible avec L' art. 31 CF, notamment avec le 
principe dit de La proportionnalite des mesures administratives, lorsque les prix 
barres indiques correspondent aux prix du precedent catalogue et que, partant, 
l' emploi de ce syJteme ne constitue pas un procedede loyal ou propre a tromper le public. 

BGE 96 I 699 ff., Urteil der Staatsrechtlichen K ammer vom 8. D ezem
ber 1970 i.S. Kaufmann gegen Ministerc Public und Tribunal cantonal 
du Canton de Vaud ( arret cantonal annule, du 1 er juin 1970, JT 1971 
III 14 ss). 

IV. Urheberrecht 

URG Art.1, UWG Art.ljf. und ZGB Art.28 

Zum urheberrechtlichen f1Verkbegriff. 
Ist ein Gegenstand kein W erk im Sinne des URG und mangels Hinterlegung nicht 
durch das MMG geschützt, so kommt ein Schutz aus UWG oder ZGB Art. 28 
nicht in Betracht, wenn der Tatbestand in der immateriellen Spezialgesetzgebung 
seine abschließende Regelung gefunden hat. 

Notion de l 'reuvre au sens du droit d'auteur. 
Si un objet ne constitue pas une reuvre selon La LDA et si,faute de dipot, il n' est pas 
protege par la LDMI, il ne peut beneficier de La protection de La LCD ou de l' art. 28 
CCS, lorsque l' espece doit etre consideree comme couverte exhaustivement par les lois 
speciales sur La propriete intellectuelle. 

SJZ 67 (197 1), 277 ff., Urteil der I. Zivilkammer des Obergerichtes des 
Kantons Zürich vom 22. April 1971. 

Aus den Erwägungen: 

Nach d er zum T eil auch von den Pa rteien diskutierten Rechtsprechung des Bundes
gerichts liegt dann ein urheberrechtlich geschütztes W erk vor, wenn d as Geschaffene 
nach Form und Aussagewert a ls Verkörperung eines originellen, schöpferischen Ge
dankens anzusprechen ist (BGE 88 I V 126 Erw. 1 und 2 ; 85 II 123; 77 II 379 E . 2 ; 
76 II 97 f. ; 75 II 355 f. , 360; 59 II 404/05; 57 I 67 Erw. 3 und 4). Gegen dieses Qua lifi
kationsm erkmal der Originalität hat sich TROLLER (Immaterialgüterrecht I , 2. Auf!., 
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S. 482 f.) mit der Überlegung gewandt, daß es zur Unterscheidung gegenüber Mustern 
und Modellen nicht tauge. Er legt das H auptgewicht auf die Selbständigkeit der Form 
des Geschaffenen a ls Einheit, um als Kunstwerk zu gelten, und verlangt vom Urheber, 
daß er eine ästhetische Individualität hervorbringe. Die Schöpfung eines Kunstwerkes 
ist nach seiner M einung dann zu verneinen, wenn nur T eile der schon vorbekannten 
Form geändert werden. Er glaubt, es falle nicht allzu schwer, d en geschlossenen Ein
druck d er neuen, vom Gebrauchszweck unabhängigen Formen fes tzustell en und ihn der 
bloßen Änderung einer vorbestehenden Form entgegenzusetzen (a.a .O. S. 490) . Dieser 
Auffassung TROLLERS ist der Kassationshof d es Bundesgerichtes 1962 mit der Fest
stellung entgegengetreten, Urheberrecht sei nicht nur Formschutz (BGE 88 IV 127; vgl. 
ferner BGE 75 II 356 Erw. 2) . In diesem Sinne hat sich auch ANDRES Zsc1-10KKE (Der 
W erkbegriff im Urheberrecht, Diss. Zürich 1966, S.144) vom Formschutz a ls dem aus
schlaggebenden \,Vesenselement dis tanziert: « W erke im urheberrechtlich relevanten 
Sinn (originäre oder bearbeitende oder nuancierende) liegen vor, soweit Erzeugnisse im 
inneren W esen ihrer diversen Formstrukturen schöpferische Geheimnisse enthalten .» 
TROLLER hat denn auch seinerseits unter Hinweis auf BGE 57 I 70, d en Entscheid be
treffend die bekanntgewordene Darstellung des freundlichen H errn, Plakate als Kunst
werk gelten lassen, « di e nicht nur äußerlich ästhetisch wirken, sondern einen besonderen 
Gefühlsgehalt haben und derart mehrere innere Formen in der äußeren zu erkennen 
geben» (a .a.O., S. 49 1 Anm. 167). Gleicherweise hat die erkennende Kammer des Ober
gerichtes in einem noch nicht veröffentlichten Urteil vom 12. März 1970 in Sachen H . 
gegen E., F. & Co. AG die vom Gestalter eines Ausstellungsstandes «entworfene und 
verwirklichte Form und die dadurch bewirkte Atmosphäre» a ls M erkma le eines ur
heberrech tlichen W erkes bezeichnet. Nach KUMMER (Das urheberrechtlich schützba re 
Werk, 1968, S. 2 15 f.) ergeben sich für die Abgrenzung d es Werkes vom Muster und 
Modell fo lgende Richtlinien: Auf einen Sachverhalt des Urheberrechts weist a lles, dessen 
Bes timmung es ist, Aussage (Nachricht) fes tzuhalten und zu vermitteln; dem Bereich des 
Urheberrechts gehört ferner alles zu, was nicht a ls Gegenstand im Dienste eines ganz be
stimmten (konkreten) Gebrauchszweckes steht, sofern es Individualität aufweist ; dem 
Muster- und Modellrecht fallen zu alle Erzeugnisse, die a ls «Gegenstand », in ihrer Eigen
schaft als «corpus» , den ihnen aufgetragenen Dienst leis ten . 

Die von d er Klägerin geschaffene Engelsfigur dient keinem solchen konkreten Ge
brauchszweck, wie dies etwa - TROLLER nennt di ese Beispiele (a.a. 0. , S. 490) - von 
e inem Besteck oder Möbelstück gesagt werden kann . Daraus ist aber noch nicht ohne 
weiteres zu folgern, daß sie die Voraussetzungen eines urheberrechtlichen \ ,Verkes erfülle. 
In dieser Hinsicht wirkt es befremdlich, wie sehr es d er Beklagten heute Mühe macht, 
d er äußeren Erscheinung der von ihr verwendeten Engelsfigur irgendwelche Qualitäten 
zuzuerkennen. Sie bewegt sich jedoch im R a hmen der geltenden R echtsprechung, wenn 
sie die ästhetische Wirkung nicht als entscheidend be trachtet (BGE 76 II 100, 75 II 356 
Erw. 2c). Anderseits steht fest, daß die Darstellung eines Engels - hier eines singenden 
Engels - nicht ohne weiteres und an sich schon a ls Verkörperung eines originellen, 
schöpferisch en Gedankens betrachtet werden kann. Das beansprucht die Klägerin auch 
ausdrücklich nicht. Sie ließ ausführen, sie mache ni cht geltend , sie habe die «Form
elem ente» wie Flügel, Rock, Krönlein, Cape usw. erfunden oder sie haber erstmals die 
Idee gehabt, ihre Engelsfiguren in teure Luxusstoffe zu kleiden. In ihrem Abriß aus d er 
Engellehre weist sie denn auch darauf hin , in wie verschiedener Art die Gestalt d es 
Engels im Lauf d er J ahrhunclerte schon da rges tellt worden ist. Sie beansprucht ausdrück
lich nicht den Schutz der G estaltungsidee, sondern d en Schutz der konkreten Verkörpe-
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rung d es von ihr geschaffenen Engels. Sie geht davon aus, daß dieser Engel in Fachkrei
sen ohne weiteres mit ihrem Namen in Verbindung gebracht werde. Ihren Stil habe sie 
nach langem Suchen und Vergleichen mit früheren Schöpfungen gefunden. Im Gesamt
eindruck einer zierlichen Engelsfigur mit bestimmter Haltung, Farbzusammenstellung, 
Flügelkomposition und bestimmtem Faltenwurf der besonders angefertigten und einge
färbten Kleidung erblickt die Klägerin offenbar die von der Rechtsprechung verlangte 
schöpferische Originalität. 

Insoweit fehlt es indessen an einer genügenden Bes timmtheit des Stils, um ein Aus
schließl ichkeitsrecht der Klägerin zu begründen. Nach den von ihr eingereichten 
Publikationen ist nicht nur der Kopfputz, sond ern auch die Kleidung der von ihr herge
stellten Engel unterschiedlich, wie a lle in schon aus den beiden Bildern in Urk. 14/ 7 er
sichtlich. Der auf dem einen sichtbare Engel trägt, wie das im Prozeß eingereichte 
Exemplar und die in U rk. 14/5 und 14/6 abgebildeten, einen vom Kragen bis zum Boden 
vorn durchgehend geöffneten Überwurf, während der andere in Urk. 14/ 7 und auch der 
in U rk. 14/4 und 14/ 14 wiedergegebene mit breiten Kragen oder Schulterüberwürfen 
ausgestattet sind. Die Ausführungen gemäß Urk. 14/2 und 14/6 sind mit einem von den 
übrigen Beispielen völlig abweichenden Kopfschmuck und die erstgenannte zudem mit 
einem breiten, quer über die Vord erseite der Figur verlaufenden Band versehen. Urk. 
14/3 scheint überhaupt keinen Überwurf aufzuweisen, und im übrigen ist auch d er 
Faltenwurf bei den einzelnen Figuren sehr verschieden, ganz abgeseh en davon, daß mit 
Bezug auf die beigegebenen Attribute keine Einheitlichkeit bes teht; d er eine Engel ist 
mit K erze und Liedblatt, der andere mit Lampe oder Blume und Liedblatt, der andere 
nur mit d er Laute und ein weiterer mit nichts D erartigem ausgestattet. Wohl fällt im 
vorliegenden Verfahren nur die von d er Beklagten auf ihrer dreidimensional wirkenden 
farbigen Toppan-Postkarte verwendete Engelsfigur in Betracht. Der angestellte Ver
gleich bestätigt aber den Eindruck, daß deren Ausstattung nicht jene schöpferische Ori
ginalität erreicht, die sie im Sinne e ines Kunstwerkes deutlich über die Darstellung 
anderer Engel herausheben würde, auch wenn m an im Sinne der Praxis insoweit keine 
hohen Anforderungen stellt (BGE 88 IV 126 Erw. 1, 59 II 405 ). Wohl verwendet die 
Klägerin vorbekannte Elemente in einer Art, die eine persönliche Prägung verrä t. Dieser 
Ausdruck der Eigenpersönlichkeit genügt indessen nicht, wenn nicht eine neue, originelle 
geistige Idee damit verbunden ist. Es kan n nicht gesagt werden, die Engelsfigur stelle 
einen überraschenden schöpferischen Wurf eigenartiger Prägung dar. W as die Zu
erkennung des urheberrechtlichen Schutzes rechtfertigt , ist nach der R echtsprechung 
d es Bundesgerichtes nicht die vielleicht neuartige und äs thetisch ansprechende, a ber im 
wesentlichen auf manueller Geschicklichkeit beruhende Gestaltung eines Gegenstandes, 
sondern die Offenbarung eines schöpferischen Gedankens in d er Formgebung (BGE 
76 II 98 Erw. 2b, 75 II 356 Erw. 2a, 57 I 67 Erw. 3 und 4). 

Mit diesem Ergebnis decken sich denn auch die Überlegungen TROLLERS: « Der 
Schöpfer eines W erkes der angewandten Kunst kann durch andere W erke und vorbe
kannte Formen angeregt sein. Doch darf er sich nicht an diese klammern und sie einfach 
variieren. Er muß von sich aus die Form neu schaffen, so daß nur dieselben Stilelemente, 
nicht aber die von andern Objekten vorbekannten Linien und Flächen in der jweiligen 
Änderung derart erscheinen , daß nichts selbständig Neues entsteht» (a.a.O., S. 490) . 
An dieser sta tistischen Einmaligkeit (TROLLER in Schweiz. Mitteilungen über Gewerb
lichen R echtsschutz und Urheberrecht 1969 S.201 ) fehlt es der von der Klägerin ge
schaffenen, auf den Postkarten der Beklagten a bgebilde ten Engelsfigur. 

Aufschlußreich sind sodann auch die Ausführungen K UMMERS zur urheberrechtlichen 
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Beurteilung des Theaterkostüms, das er nur im Zusammenhang mit den Erfordernissen 
der Bühne als nach URG geschütztes Werk gelten läßt. Diese Kostüme «gehören zum 
Bühnenbild, richten sich nach Farbe und Form auf eine bestimmte Wirkung der Szenerie 
als Ganzes aus, in nächster Parallele zu den Kostümen, die der Maler den sein Ölbild 
bevölkernden Gestalten anzieht; sie vervollständigen aber außerdem die Charakterisie
rung der dargestellten Personen - kein Regisseur kleidet den Mephisto in Rosa oder steckt 
die Ophelia in ein Fell -, sie helfen derweise mit, die auf d en Zuschauer einströmende 
Wirkung aufzubauen und sind insoweit eingegossener Teil des Schauspiels. Das muß 
wohl den Ausschlag geben. Das Kostüm ist - jedenfalls für die Regel - Teil der szeni
schen Aufmachung und insoweit urheberrechtlich geschützt» ( a.a.O., S. 219). Stellt 
sich auch im vorliegenden Fall - anders als in dem von K UMMER behandelten Zusam
menhang - die Frage nach der Abgrenzung der streitigen Aufmachung von einem Ge
brauchsgegenstand nicht, weil die von der Klägerin geschaffene Engelsfigur eindeutig 
einer gezielten Ausschmückung und nicht einem praktischen Gebrauchszweck dient, so 
fällt doch auch hier in Betracht, daß nach K UMMER die Gestaltungsidee entscheidend ist , 
und damit stimmt er im wesentlichen mit der bundesgerichtlichen R echtsprechung - die 
eine handwerklich geschickte Gestaltung nicht genügen läßt - überein. Die Klägerin 
ihrerseits ließ denn auch ausdrücklich ausführen, sie beanspruche nicht den Schutz der 
Gestaltungsidee an sich, nämlich den Schutz der Idee, eine zierliche Engelsfigur mit 
Stupsnäschen und Schmollmund herzustellen, sondern sie beanspruche den Schutz der 
konkreten Verkörperung dieses G edankens. Sie verlangt damit den Schutz einer be
stimmten Formgebung des von ihr gestalteten und von der Beklagten verwendeten 
Engels, eine im Rahmen des handwerklich Erreichbaren bleibende Abwandlung vorbe
kannter Ausstattungen von Engelsfiguren (hiezu BGE 75 II 355 Erw. 2c), wie sie es 
selber ausführte. 

4. Liegt demnach mangels eines originellen schöpferischen Gedankens kein urheber
rechtliches Werk vor, so schließt dies doch nicht den Schutz der betreffenden Form
gebung als Muster oder Modell aus. Dieser Schutz gegen die Verbreitung oder gewerbs
mäßige Verwertung durch andere während der Schutzdauer von 15 Jahren setzt 
indessen gemäß Art. 5 MMG die Hinterlegung voraus. Daß die streitige Engelsfigur im 
Sinne dieser Bestimmungen hinterlegt worden sei, behauptet auch die Klägerin nicht. 

5. In der Replik hat die Klägerin schließlich noch geltend gemacht, ihre Rechtsbe
gehren 1 bis 3 - also ihr Feststellungs-, Beseitigungs- und Verbotsbegehren - seien 
eventualiter auch nach den Bestimmungen über das Persönlichkeitsrecht und d en un
lauteren W ettbewerb zu schützen. Damit stützt sie sich einerseits auf Art. 28 Abs. l 
ZGB, der denjenigen auf Beseitigung der Störung zu klagen b erechtigt, der in seinen 
persönlichen Verhältnissen unbefugterweise verletzt wird, und anderseits behauptet sie, 
die Beklagte habe den wirtschaftlichen W ettbewerb mit Mitteln mißbraucht, die gegen 
die Grundsätze von Treu und Glauben verstießen (Art.! Abs.! UWG). 

Die Geltendmachung einer widerrechtlichen V erletzung gestützt auf Art. 28 ZGB 
oder auf das UWG ist möglich, wenn nicht bereits ein Tatbestand in der immateriellen 
Spezialgesetzgebung seine abschließende Regelung gefunden hat. Das heißt, daß der 
Schutz des Persönlichkeitsrechtes oder des UWG dann ergänzend in Betracht kommt, 
wenn ein Tatbestand nicht unter eine Spezialnorm fällt oder die allgemeinere Norm 
einen besseren Schutz vorsieht, z.B. noch einen strafrechtlichen neben dem zivilrecht
lichen . (Die ältere Praxis hatte eine kumulative Anwendung solcher Bestimmungen 
überhaupt ausgeschlossen; vgl. zur Praxisänderung BGE 73 II 117 f. , EGGER, Personen
recht N. 12 ff. zu Art. 28 ZGB). 
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Für den hier angestreb ten Schutz käme, da die Engelsfigur kein urheberrechtliches 
W erk ist, in erster Linie der spezielle, im l\1MG vorgesehene Formschutz in Frage. 
Dieses Spezialgesetz führt vorliegend nur deshalb nicht zum Ziel, weil die Klägerin die 
für den Schutz erforderl iche Bedingung der Hinterlegung nicht geschaffen hat. Hat es 
die Klägerin aber unterlassen , sich d em Schutz nach MMG zu unterstellen, so kann sie 
nicht auf dem Umweg über das UWG und Art. 28 ZGB diesen Schutz erlangen (hiezu 
BGE 73 II 118) . Die Ausführungen der Klägerin belegen im übrigen nicht, inwiefern 
di e besonderen Voraussetzungen d er Art. 1 und 2 UWG hier erfüllt sein sollen. Art. 28 
ZGB anderseits verlangt eine unbefugte, rechtswidrige Verletzung in den persönlich en 
Verhältnissen, wovon be i Verwendung einer gem einfre ien Formgebung zur Gesta ltung 
eines neuen Gegenstandes völlig anderer Art nicht die R ede se in kann. Der R echts
standpunkt der Klägerin kann daher auch in der Eventualbegründung nicht geschützt 
werden. 

Sie vermag die eingeklagten Ansprüche nicht a uf das geltend gemachte Ausschließ
lichkeitsrecht zu stützen, und das führt zur Abweisung der Klage. 

U RG Art. 6, Art. 13 und Art. 54, <,GB Art. 28, RB Ue Art. 2, 4 und 6 bis 

Schutz von Urheberrechten an einem erstmals im Ausland herausgegebenen Chaplin
Film, der von einem Drillen eigenmächtig wiedergegeben und zum Teil bearbeitet 
wird. Rechtsgrundlage. Begrdf der Ver~ffentlichung. Gleichzeitige Veröffent
lichung des Filmwerkes in einem verbandifremden und in einem Verbandslande. 
Das Originalwerk und seine Bearbeitung durch den Urheber geni~ßen den gleichen 
Schutz. 
Schutz des Urhebers in seinen persönlichen Beziehungen zum JiVerk. 
Wann ist die Vernichtung eines widerrechtlich hergestellten Filmes gerechifertigt? 

Protection de droit d' auteur relatif d unfilm de Chaplin presente pour La premierefois 
au public d l' etranger, qu' un tiers a reproduit de sa propre autorite et qu' il a 
partiellement adapte. Fondement juridique . .Notion de La publication d'un film. 
Publication simultanee d'une (JJUvre filmee dans un pays de l' Union et dans un pays 
etranger d l' Union. 
L' (]Juvre originale et l' adaptation qu' en a jaite l' auteur beneficient de La meme 
protection. 
Protection de l' auteur dans ses rapports personnels avec l' (JJUvre. 
Quand La destruction d'unfilm produit contrairement au droit est-elle justifiee? 

BGE 96 II 409 ff., res. fr. JT 1971 I 597, Urteil der I. Zivilabteilung 
vom 3. November 1970 i.S. Monopol-Films AG gegen Chaplin und 
The Roy Export Company Establishment. 

I. - 1. Dem angefoch tenen Urteil ist zu entnehmen, daß zur H erstellung des Films, 
den die Beklagte im November 1962 zur «Neu-Aufführung» anbot, ein Bildstreifen d es 
von Chaplin gescha ffenen Stummfilms verwende t wurde. Man schnitt a us dem Negativ 
insgesamt ledigli ch 185 m h eraus, weil einzelne Stellen wegen ihres schlechten Zustand es 
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nicht mehr brauchbar waren. Die Atlas-Filmverleih GmbH beauftragte Elfers, die 
Musik zur «Neu-Aufführung» zu schreiben. Sie ließ ferner die Zwischentitel ins 
Deutsche übertragen, wobei darauf geachtet wurde, daß die Übersetzung nicht vom 
Sinn d es Stummfilms abwich. Die Schriftart und die Randzeichnungen der Zwischen
titel wurden beibehalten. Neue Szenen wurden keine eingefügt. Der Charakter des Films 
und der Handlungsablauf blieben vielmehr unverändert; das Bildwerk entspricht bis auf 
die weggelassenen Stellen, deren F ehlen für das Publikum nicht bemerkbar ist, genau 
Chaplins Stummfilm. 

Der von der Atlas-Filmverleih GmbH hergestellte Film war somit zur Hauptsache 
eine Wiedergabe, zum Teil eine Bearbeitung d es von Chaplin 1925 geschaffenen Stumm
films. Die Beklagte bestreitet das nicht, führt sie doch in der Berufung aus, sie habe 1962 
beabsichtigt, die Originalfassung des Stummfilms in der Schweiz zu verleihen, sei daran 
jedoch durch die Kläger gehindert worden. Sie macht hingegen geltend, in den Ver
einigten Staaten sei der urheberrechtliche Schutz für den Stummfilm 1953 abgelaufen 
und in den Ländern der Berner Übereinkunft habe der Film überhaupt keinen Schutz 
erlangt. Als gemeinfreies Werk habe aber ein Dritter den Film beliebig bearbeiten, ins
besondere auch mit l'viusik versehen und seine Titel in eine andere Sprache übersetzen 
dürfen. 

2. Chaplin hat seinen Stummfilm nicht in d er Schweiz zuerst herausgegeben. Er ist 
zudem britischer Staatsbürger, und die Roy Export Company hat ihren Sitz in Liechten
stein. Die Kläger können sich daher nicht auf Art. 6 Abs. 1 Ziff. 1 oder 2 URG berufen; 
nach diesen Bestimmungen sind nur die Werke von Schweizer Bürgern und die erstmals 
in der Schweiz herausgegebenen Werke von Ausländern geschützt. Fragen kann sich 
bloß, ob der urheberrechtliche Schutz d es Stummfilms in der Schweiz sich aus Gegen
rechtserklärungen oder aus Staatsverträgen ergebe (Art.6 Abs. 2 und 3 URG). 

Der Bundesratsbeschluß vom 26. September 1924 betreffend Gegenrecht zwischen 
der Schweiz und d en Vereinigten Staaten von Amerika über das Urheberrecht an 
Werken der Literatur und Kunst (ES 2 S.841) bezieht sich nur auf Bürger dieser beiden 
Staaten und ist daher im vorliegenden Fall nicht anwendbar. Das Welturheberrechts
Abkommen vom 6. September 1952 sodann findet Anwendung auf W erke, die beim 
Inkrafttreten des Abkommens in dem vertragsschließenclen Staat, in dem der Schutz 
beansprucht wird , noch geschützt waren (Ar t. VII ) . Diesen Schutz konnte der Stumm
film Chaplins am 30. März 1956, a ls das Abkommen in der Schweiz in Kraft trat (AS 
1956 S. 101 / 102), hier nur gestützt auf eine internationale Regelung wie die Berner 
Übereinkunft haben, auf welche die Kläger sich denn auch berufen. 

3. Die Berner Übereinkunft zum Schutze von Werken der Literatur und Kunst 
(EU e) in der am 26. Juni 1948 in Brüssel revidierten Fassung ist für die Schweiz am 
2. Januar 1956 (AS 1955 S. 1092 ) und für Großbritannien am 15. D ezember 1957 (Le 
Droit cl'Auteur 1957 S.225) in Kraft getreten. Sie gilt für alle Werke, die bei Inkraft
treten der (revidierten) Fassung noch nicht infolge der Schutzelauer im Ursprungsland 
Gemeingut geworden sind (Art. 18 Abs. l ) . Wie es sich damit im vorliegenden Fall ver
hält, hängt von den früheren Fassungen, insbesondere von den zur Zeit, als der Stumm
film herausgegeben wurde, geltenden Bestimmungen der BUe ab. Die in Rom verein
barte Fassung vom 2. Juni 1928 ist von d er Schweiz und von Großbritannien mit 
Wirkung ab. 1. August 1931 ratifiziert worden (ES 11 S.960 und 962 ). Sie beschränkt 
ihre Anwendbarkeit in Art. 18 Abs. 1 ebenfalls auf Werke, die bei Inkrafttreten der 
Übereinkunft im Ursprungsland noch nicht infolge Ablaufs der Schutzelauer gemeinfrei 
geworden sind. Damit wird auf die am 13. November 1908 in Berlin revidierte Fassung 
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verwiesen , d er sowohl Großbritannien als auch die Schweiz schon vor 1925 beigetreten 
sind (BS 11 S. 941 /942) . Ob d er Stummfilm 1925 in d er Schweiz urheberrechtlichen 
Schutz erlangt und ihn 1962 noch genossen hat , ist daher nach d en Best immungen der 
j eweils geltenden Fassung der Ü bereinkunft zu beurteilen. 

Die Fassung von 1908 - wi e übrigens auch jene von 1928 und 1948 - bestimmt in 
Art.4 Abs.! , daß die einem Verbandsland e angehörigen Urheber für ihre unveröffent
lichten wie für ihre zum ersten M al in einem V erbandsland veröffentli chten Werke in 
allen Verba ndsländern , außer dem U rsprungsland, die gleichen R echte genießen, 
welche die Gesetzgebung eines Verbandsla ndes den inländischen U rhebern einräumt. 
Damit ist zugleich gesagt, daß ein U rheber, selbst wenn er einem Verbandsland a nge
hört, diese R ech te für erstmals in einem verbandsfremden Lande veröffentlichten W erke 
nicht beanspruchen darf. Eine Ausnahme sieht Art. 4 Abs. 3 für Werke vor, die gleich
zeitig in einem verbanclsfremcl en und in einem Verba ndslancle veröffentlicht werden ; 
cliesfalls gilt das V erbandsland a usschließli ch als Ursprungs-, cl. h. als Land der ersten 
Veröffentlichung. 

U nter Werken der Literatur und Kunst sind schon nach der Fassung von 1908 a lle 
Erzeugnisse auf dem Gebiete der Literatur, Wissenschaft und Kunst zu versteh en, 
welches auch die Art oder die Form der Wied ergabe sei, z.B. Schriftwerke, dramatische 
oder drama tisch-musikalische W erke, musikalische Kompositionen mit oder ohne T ext 
(Art.2 Abs.! ). Die Fassung von 1908 bestimmt ferner, daß die Übereinkunft auch auf die 
\ ,Verke d er Photographie und die durch ein a naloges Verfahren hergestellten \,Verke an
wendbar ist (Art. 3), d aß die Schutzelauer das Leben des Urhebers und fünfzi g Jahre nach 
seinem T ode umfaßt (Art. 7 Abs. 1) und daß kinematographische Erzeugni sse den glei
chen Schutz genießen wie Werke d er Literatur oder Kunst, wenn der Urheber durch 
den Plan der Inszenierung oder die V erbindung d er dargestellten Begebenheiten - was 
hier unbestritten ist - dem W erk einen persönlichen Charakter verliehen ha t (Art. 14 
Abs.2 ). 

Nach Art. 4 Abs. 4 der Fassu ng von 1908 sind unter veröffentlichten Werken im 
Sinne der Übereinkunft die herausgegebenen Werke zu verstehen ; d ie Aufführung eines 
dramatischen , drama tisch-musikalischen oder musikalischen W erkes, die Ausstellung 
eines Kunstwerkes und die Errichtung eines Werkes d er Baukunst sind keine Veröffent
lichung. Eine Veröffentlichung im Sinne dieser Bestimmung, die von den spätem 
Fassungen im wesentlichen übernommen worden ist, liegt cl em anch nicht schon d ann 
vor, wenn Interessenten vom W erk K enntnis nehmen können , sondern erst dann, wenn 
es der Allgemeinheit in einer seiner Art entsprechenden Za hl von Ausfertigungen zur 
Verfügung ges tellt wird. Das gi lt a uch für den Film. Daß die Fassung von 1908 kinema to
graphische Werke in Art. 4 Abs. 4 nicht erwä hnt und daß Filme in d er R egel bloß ver
mietet, nach der Vorführung vom Vermieter zurückgenommen und nicht, wie z.B. 
Bücher oder Schallpla tten, verkauft werden, steht d em nicht entgegen . Entscheidend ist 
weder die Vorführung noch di e R echtsform d er Vermittlung, sondern daß der Urheber 
den Film zum V ertrieb freigibt und ihn dem breiten Publikum zugänglich macht. Das 
trifft zu, wenn d er Film mit Zustimmung des Berechtigten in einer solchen Zahl von 
Kopien h erges tellt und zum Vertrieb a ngeboten wird, daß d er bei solchen Werken 
übliche Bedarf des Publikums ged eckt werden kann (vgl. BAPPERT/W AGNER, Inter
nationales Urheberrecht , München und Berlin 1956, S. 69 ; PL. BoLLA, in Le Droit 
d 'Auteur 1954 S. 136) . 

4. Die Beklagte macht geltend , Chaplins Stummfilm sei erstmals in d en Vereinigten 
Staaten von Amerika veröffentlicht word en, cl. h. in einem L ande, das keiner d er drei 
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Fassungen d er Übere inkunft beige tre ten sei. Die Kläger bestreiten dies nicht, halten der 
Beklagten j edoch entgegen, daß der Film gleichzeitig auch in einem V erbandslande, 
nämlich in Kanada, herausgegeben worden sei. 

a ) Großbritannien hat am 14. Juli 19 12, a ls es der revidierten Fassung der BUe von 
1908 beitrat, Kanad a a usdrücklich vom Beitritt ausgenommen (AS 19 12 S.572 /573). 
Im J a nuar 1924 teilte es d en Verbandsländern mit , daß Kanada a ls Dominium d es 
Britisch en Königreiches mit Wirkung a b 1. J anuar 1924 der Übereinkunft beigetreten 
sei (AS 1924 S. 24) . Am 10. April 1928 wurde Kanada selber ein Verbandsla nd (AS 1928 
S. 237) . Von 1924 bis 10. April 1928 gehörte Kanada somit als britisch e Kolonie und 
seitdem a ls selbständiger Mitgliedstaat d em Verbande an . 

W eder Großbritanni en noch Kanada haben vor oder nach 1925 eine von Art. 7 Abs. 1 
BUe abweichende Schutzd auer e ingeführt (vgl. Le Droit d'Auteur 19 12 S. 18 und 192 1 
S. 87 ; M ö1-1RrNc/ScHULZE/ ULMER/ZwEIGERT, Quellen des Urheberrechts I , unter Groß
britannien I S. 12 bzw. K anada I S.12 ). Gemäß Art.4 Abs. ! bis 3 der Fassung von 1908 
und 1928 genoß Chaplin daher in d er Schweiz für den Stummfilm ohne Erfüllung einer 
Förmlichkeit die gleichen R echte, die das schweizerische Gesetz den schweizerisch en Ur
hebern einräumt, wenn er den Film in d en V ereinigten Staa ten und in K anada gleich
zeitig verö ffentlichte. Unter der gleichen Voraussetzung steht ihm dieser Schutz seit 
15. Dezember 1957 auch nach Art.4 Abs.! bis 3 d er Fassung von 1948 zu, wobei die 
Karenzfri st von 30 Tagen (Abs. 3 letzter Satz) a llerdings nicht berücksichtigt werden 
darf; wann gegebenenfalls die Schutzdauer gemäß BUe zu laufen begann, beurteilt sich 
ausschließlich nach den Bestimmungen der 1925 geltend en Fassung. 

b ) Es ist unbestritten, daß Chaplin den Stummfilm erstmals am 26. Juni 1925 in 
Hollywood vorführen ließ. Daß diese Aufführung öffentlich war, hä lt das Obergericht 
nicht für erwiesen. In Würdigung d es Beweises nimmt es vielmehr an, Chaplin habe d en 
Film erst von Mitte August 1925 an der Öffentlichkeit zur Verfügung halten wollen. 
Diese Feststellung über d en ·w illen d es U rhebers ist tatsächlicher Natur und binde t das 
Bundesgericht. Sie schließt eine Veröffentlichung des Filmes vor dem 15. August 1925 
aus. Eine Veröffentlichung liegt auch nach d er Auffassung der Beklagten nur vor, wenn 
der Urheber das Werk in der Absicht aus der Hand gibt, es Dritten zugänglich zu machen. 

Die Aufführung in New York fand nach der Behauptung der Beklagten am 15. , nach 
j ener d er Kläger in der Nacht vom 15. auf d en 16. August 1925 a ls« l\!I ittnachtspremiere» 
statt. Aus d em angefochtenen U rteil geht nicht h ervor, auf welche Beha uptung d as 
Obergericht abstellte. Wie es sich damit verhält, kann offen bleiben , denn in der Be
rufung nimmt die Beklagte ebenfalls an , der Stummfilm sei in der Nacht vom 15. auf den 
16. August 1925 in N ew York aufgeführt worden. Von diesem T ag an wurde der Film, 
was unbes tritten ist, mit Zustimmung Chaplins und gestützt auf Verleihverträge d er 
United Artists Corporation in zahlreichen Kinotheatern der Vereinigten Staaten ge
zeigt, hatte folglich in diesem Lande a ls veröffentlicht zu gelten. 

c) Die Kläger m ach en geltend, der Stummfilm sei vom 16. August 1925 an, als er 
erstmals in Kanada aufgeführt wurde, auch in diesem Lande ununterbrochen bis 31. 
D ezember 1925 in vielen Theatern gezeigt worden , womit das Erfordernis g leichzeitiger 
Veröffentlichung in einem V erbandsla nde erfüllt sei. Die Beklagte bestreitet die Erst
aufführung vom 16. August 1925 im , R egent Theatre> in Toronto nicht; sie stellt da
gegen in Abrede, d a ß eine Veröffentl ichung des Films in K anada von diesem T age an 
b ewiesen sei. Die Kläger hätten nicht dargetan, daß d amals in Kanada eine V ertriebs
stelle bes ta nden, diese über genügend Kopien verfügt und mit dem Verleih des Filmes 
durch Abschluß von V erträgen begonnen habe. J ed enfalls habe die Erstaufführung in 
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Toronto nicht zu gleicher Zeit wie diej enige in New York stattgefunden, da j ene Stadt 
bedeutend wes tlicher liege als diese. 

aa) Zum Beweise ihrer Behauptung, daß der Stummfilm vom 16. August bis zum 
26. September 1925 ununterbrochen im , R egent Theatre > in Toronto und vom 16. 
August bis 3 1. D ezember 1925 in 98 weitern Kinotheatern Kanadas gezeigt worden sei, 
beriefen die Kläger sich auf das Kontrollbuch (ledger) d er United Artists Corporation. 
Die Vorinstanz hält dafür, die Behauptung der Kläger lasse sich anhand dieses Buch es 
nicht beweisen, weil es keine Angaben über Daten und d en Titel des Films enthalte. 

Diese Fests tellung beruht, wie die Kläger mit R echt einwend en, offensichtlich auf 
einem V ersehen. Der Stummfilm wird im Kontrollbuch auf vielen Seiten, die z.B. Auf
führungen in Montreal, Toronto und Winnipeg betreffen , mit dem Titel ,Gold Rush , 
od er d er abgekürz ten Überschrift , Rush > erwähnt. Auch weist das Buch in der diesem 
Fi lm vorbehaltenen K olonne zahlreiche d en Eintragungen mit Bleistift beigefügte Daten 
in angelsächsischer Schreibweise (Monat, Tag, Jahr) auf. Ob das Bundesgericht das 
V ersehen von sich aus berichtigen könnte oder die Sache wegen Beweiseinreden d er 
Beklagten an die Vorinstanz zurückweisen müßte, ka nn dahingestellt bleiben. Das Ober
gericht h ält gestützt auf Zeitungsausschnitte, insbesondere ein Inserat, das am 28. 
August 1925 in der amerikanischen Zeitschrift < The Film Daily > erschien und d en 
Stummfilm a npries, für erwiesen, daß der Film nach d em Willen Chaplins vom 16. 
August 1925 an a ls veröffentlicht gelten soll te und dem Publikum nicht bloß in den V er
einigten Staaten, sondern auch in K anada für öffentliche Aufführungen zur Verfügung 
stand. Das ist Beweiswürdigung, die das Bundesgericht binde t. 

bb) Dem U mstand , daß die United Artists Corpora tion in Kanada kein Vertriebs
zentrum errichte te, hat das Obergericht mit R echt keine Bed eutung beigemessen. Die 
V erbreitung eines Filmwerkes kann vom H ersteller und seiner Verleihgesellschaft, zumal 
wenn es sich wie hier um Nachbarländer handelt, auch von einem fremden Lande aus 
organisiert und besorgt werden. Nicht maßgebend ist ferner, wann die V erleihverträge 
abgeschlossen wurden. Gewiß bedingt die Ausgabe eines Filmwerkes eine Reihe von 
Vorberei tungen, zu d enen unter U mständen auch der Abschluß von V erleihverträgen 
gehört. Entscheidcnd ist indes a llein, da ß der Film in einer genügenden Zahl von 
K opien bereitges tellt und zur Aufführung angeboten wird. Das Erfordernis eines aus
reichenden Angebotes darf dabei freilich nicht überwertet werden. Ein Film wird im 
Gegensa tz z.B. zu literarisch en oder musikalischen W erken gewöhnlich bloß vermietet, 
weshalb di e gleichen Kopien wiederholt abgegeben werden können. Auch kommt für 
die Frage der Veröffentlichung nichts d a rauf an, ob ein Film Erfolg habe oder nicht. 
Von einem H ersteller darf zudem in einem Falle, wie hier, vernünftigerweise nicht ver
la ngt werden, daß er eine bereits mehr a ls 40 Jahre zurückliegende H erausgabe eines 
Filmes bis in alle Einzelheiten nachweise. Es genügt, wenn er Tatsachen dartut, die den 
Rückschluß zulassen, er habe se inerzeit die handelsübliche Zahl von Kopien zu öffent
lichen Aufführungen bereitgehalten und angeboten . 

Solche T a tsachen h aben die Kläger nach dem angefochtenen Urteil dargetan. Das 
Obergericht nimmt a ls bewiesen an, daß der Stummfilm mit dem Willen d es H erstellers 
Dritten vom 16. August 1925 a n uneingeschränkt für öffentliche Vorführungen zur V er
fügung stand und die Erstaufführungen in New York und Toronto den Auftakt zu 
seinem Verleih bildeten. Diese Annahme schließt in sich , daß Chaplin bereit war, d en 
Film sowohl in Kanada wie in d en Vereinigten Staa ten zu verbreiten, und da ß er über 
die hiezu nötigen Kopien verfügte. Nachdem feststeht, daß er den Film durch dieselbe 
V erleihgesellschaft und die gleichen Insera te in beiden Ländern zur öffentlichen Auf-
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führung anpreisen ließ, ist übrigens nicht zu ersehen , wie die Beklagte die Veröffent
lichung in einem La nde bejahen, im andern dagegen verneinen kann. 

cc) Schli eßlich läßt sich im Ernst auch nicht bes treiten, daß der Stummfilm in beid en 
Ländern gleichzeitig veröffentli cht word en ist. Gewiß ist die K a renzfrist von 30 T agen 
erst 1948 in Art. 4 Abs . 3 BUc aufgenommen worden. Das heißt indes nich t, die in den 
früheren Fassungen enthaltene Bestimmung über di e gleichzeitige V eröffentlichung 
e ines W erkes in zwei L ändern sei wörtlich zu nehmen ; sie kann bei sinn- und zweckent
sprechender Auslegung nich t besagen , die Veröffentlichung müsse im verbandsfremden 
und im Verbandsla nd e am gleichen K alendertag oder gar, wie die Beklagte anzuneh
m en scheint, in der gleichen Stund e erfolgen, unbekümmert um die Lage der Länder, 
die Entfernungen d er Aufführungsorte und die ortsüblichen Öffnungszeiten für Film
thea ter. En tscheidend ist, ob der Film nach d em Vorgehen des Berechtigten in beiden 
Ländern nicht in zeitlich getrennten Aktionen , sondern in einem Zuge zur V erbreitung 
a ngeboten wird. Dies a ber traf hier zu. Die einheitliche W erbung in d en Vereinigten 
Staaten und in Kanada sowie die Erstaufführungen in New York und T oronto, die, wie 
d as Obergericht fes tstellt, den Auftakt zum Verleih d es Filmes in den beiden Ländern 
bildeten, lassen d ara n nicht zweifeln. 

d ) H a t somit d er Stummfilm in Kanada und in d en V ereinig ten Staaten als gleich
zeitig veröffentlich t zu gelten, so genießt Chaplin d afür nach Art. 4 Abs . 1 bis 3 BUc in 
der Schweiz den gleichen Schutz, den d as schweizerische Gesetz den schweizerischen 
U rhebern gegen Verle tzung ihrer R echte gewährt. Solche Verletzungen hat die Be
klagte im November 1962 dadurch begangen , daß sie seinen Stummfilm in der von d er 
Atlas-Filmverleih GmbH hergestellten Fassung zur «Neu-Aufführung » in d er Schweiz 
anbot ; d enn es h andelte sich bei dieser Fassung im wesentlichen um eine unerlaubte 
Wiedergabe (Art. 12 Abs. 1 Ziff. l U RG), zum Teil um eine wid errechtliche Bearbeitung 
(Art. 13 Abs. l URG). 

Die R oy Export Company hat sich Ende I 955 die Verwertungsrechte am Stummfilm 
vom H ersteller abtreten lassen . Sie ist d esha lb befugt, wegen der von der Beklagten be
gangenen V erletzungen solcher R echte zu klagen und Rechtsschu tz gegen weitere V er
letzungen zu verlangen. Die Beklagte hat di ese Befugnis nach dem angefochtenen Urteil 
übrigens ausdrücklich a nerka nnt. 

5. Das Bühnenstück wurde am 16. März 1925 a uf Antrag Chaplins beim am erikani
schen Urheberrech tsamt als nicht für d en V erkauf bestimmt registriert und zuhanden 
d es Amtes in der Bibliothek d es Kongresses hinterlegt. Es ist bisher weder ver vielfäl tigt 
noch herausgegeben worden , kann folglich entgegen der Auffassung d er Beklagten ni cht 
a ls veröffen tlich t im Sinne von Art.4 Abs.4 BUe gelten . Für e in unveröffentlichtes W erk 
ka nn Chaplin sich aber schon als Angehöriger eines Verbandsla ndes auf den Schutz der 
BUe berufen (Art.4 Abs.! ) . 

Nach d er Auffassung d er Beklagten ist d as Bühnenstück nichts a nderes a ls die , ,vieder
gabe d es mit d en Scha uspielern gedrehten Stummfilms, also kei n selbstä ndiges W erk, 
sondern ein N ebenprodukt d es Filmes. Das Obergericht ist dieser Auffassung nicht ge
folg t ; es hat seinem Urteil vielmehr die Darstellung der Kläger zugrunde gelegt, wonach 
es sich beim Stummfilm um eine Bearbeitung des Bühnenstückes handelt, das im Film in 
e ine Pantomime umgestaltet und um hauptsächlich filmische Szenen erweitert worden 
sei . Das Obergericht hält der Beklagten entgegen, da ß sie die Darstellung der Kläger im 
einzelnen nicht bestritten und widerlegt habe, obschon sie sich dazu wiederholt habe 
ä ußern können , insbesond ere gestützt auf ein privates Gutachten, das sich eingehend 
mit d en Unterschied en der beiden W erke befasse und von d en Klägern schon mi t der 
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Klageschrift eingereicht worden sei; auf die behaupteten Unterschiede könne deshalb 
abgestellt werden. 

Diese Annahme des Obergerichts stützt sich teils auf Beweiswürdigung, teils auf 
kantonales Verfahrensrecht und kann mit der Berufung nicht angefochten werden (Art. 
43 Abs.!, 5 Abs. lit. c OG). Daß sie auf einer Verletzung bundesrechtlicher Beweisvor
schriften oder offensichtlich auf Versehen b eruhe, behauptet die Beklagte nicht. Das 
Bundesgericht ist daher nicht befugt, von einem andern als dem festgestellten Sachver
halt auszugehen. Nach diesem handelt es sich aber um zwei inhaltlich verschiedene 
Werke, von denen das eine als das Original (Bühnenstück), das andere (Stummfilm) als 
dessen Bearbeitung anzusprechen ist. Solche Werke sind sowohl nach Art. 2 Abs. 1 und 2 
BUe wie nach Art.13 URG in gleicher Weise geschützt. 

Chaplin hat die Auswertungsrechte am Stummfilm (und am Tonfilm), nicht aber 
j ene am Bühnenstück auf die Roy Export Company übertragen. Ob er durch die uner
laubte Wiedergabe und Bearbeitung des Stummfilms und durch das Verhalten der Be
klagten, die den rechtswidrig hergestellten Film anbot, auch in seinen Urheberrechten 
am Bühnenstück, dem Originalwerk, verletzt worden sei, braucht nicht geprüft zu wer
d en. Er ist durch das Vorgehen der Monopol-Films AG und deren Rechtsvorgängerin, 
wie noch näher ausgeführt wird, j edenfalls in seinem Urheberpersönlichkeitsrecht be
troffen worden. Offen bleiben kann auch, ob Urheberrechte am Tonfilm verletzt worden 
seien, denn diese Rechte sind nach den eigenen Angaben der Kläger nicht Gegenstand 
des Prozesses. 

6. Nach schweizerischer Rechtsauffassung und Gesetzgebung ist der Urheber nicht 
nur in seinen vermögensrechtlichen Befugnissen am Werk, sondern auch in seinen per
sönl ichen Beziehungen zum Werk, d.h. in seinem Urheberpersönlichkeitsrecht (droit 
moral) geschützt, das als T eil oder besondere Seite des allgemeinen Persönlichkeits
rechtes aufgefaßt wird. Der Schutz des Urheberpersönlichkeitsrechtes ergibt sich teils 
aus Vorschriften des URG, wie z.B. aus Art.43 Ziff. l und 2, vor allem aber aus den 
Bestimmungen der Art. 28 ZGB und 49 OR, die in Art. 44 Satz 2 URG denn auch aus
drücklich vorbehalten werden. Er ergibt sich ferner aus Art. 6bis BUe, der erstmals in der 
1928 in Rom vereinbarten Fassung vorkommt. Durch seine Zustimmung (AS 1931 
S.461) erklärte der schweizerische Gesetzgeber diese Vorschrift im internationalen Ver
hältnis auch für die Schweiz als anwendbar, hielt eine Ergänzung des URG aber für 
unnötig, weil die in Art. 6bis umschriebenen Befugnisse des Urhebers schon nach Art. 28 
ZGB in genügender Weise geschützt seien (BBI 1930 II 113 ; BGE 58 II 308 Erw. 5, 
69 II 57/58, 84 II 573). 

a) Gemäß Art.6bis Abs. ! BUe (Fassung von 1948) behält der Urheber unabhängig 
von seinen vermögensrechtlichen Befugnissen und selbst nach deren Abtretung insbe
sondere das Recht, sich j eder Entstellung, Verstümmelung oder sonstigen Änderung 
oder jeder anderen Beeinträchtigung des Werkes zu widersetzen, welche seiner Ehre oder 
seinem Ruf nachteilig sein könnten. Der Urheber braucht also keine Schmälerung seines 
Ansehens nachzuweisen; es genügt, daß die Änderung oder Beeinträchtigung des 
Werkes geeignet sind, sich nachteilig auf seine Ehre oder seinen Ruf auszuwirken. Nach 
BAPPERT/WAGNER (a.a.O. S. 87 N. 5 zu Art. 6bis BUe) hat er gegenüber einem Dritten 
der das Werk ohne seine Erlaubnis ändert, sogar einen absoluten Anspruch auf Unter
lassung, gleichviel ob das Werk durch die Änderung entstellt oder verstümmelt , be
richtigt oder wertvoll ergänzt wird; der Urheber habe unter Vorbehalt der einzelnen 
Landesgesetze allein und ausschließlich das Recht, darüber zu befinden, in welcher Form 
das Werk der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden soll. 
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R echtsschutz gemäß Art. 28 ZGB kann beanspruchen, wer m seinen persönlichen 
Verhältnissen unbefugterweise verletzt wird. Wann eine unerlaubte Änderung eines 
Werkes durch einen Dritten die persönlichen Interessen des Urhebers im Sinne dieser 
Bestimmung verletzt, entscheidet sich nicht a llgemein, sondern hängt von den U mstän
den des Einzelfalles, insbesondere d er Beschaffenheit und Art des W erkes sowie d er 
Persönlichkeit des Urhebers ab . Ein dramatisches W erk hängt mit dem Verfasser natur
gemäß viel enger zusammen als z.B. ein wissenschaftliches, läßt folgli ch kaum wesent
liche Änderungen zu, ohne daß es entstellt und d er Urheber in seinen persönlichen 
Interessen verletzt wird. Das gilt umsomehr, wenn das W erk, wie hier, verfilmt wird 
und der Urheber im Film die Hauptrolle spielt. J e m ehr aber ein W erk Ausdruck der 
persönlichen Eigenart des Urhebers und das Ergebnis einer individuellen Geistestätig
keit desselben ist und j e stärker die Beziehung der Urheberpersönlichkeit zum W erk ist, 
desto eher ist bei Änderungen durch Dritte eine V erletzung im Sinne von Art.28 ZGB 
anzunehmen (vgl. BGE 69 II 59; EGGER, N. 15 zu Art.28 ZGB) . 

b) Im vorliegenden Falle sind die Ba nde zwischen U rheber und W erk besonders eng 
und vielseitig. Chaplin ist nicht nur Autor, R egisseur und Hersteller, sondern auch 
Hauptdarsteller des Filmes <The Gold Rush,, der übrigens zu den l'vfeisterwerken der 
Filmkunst gehört (vgl. D er Große Brockhaus, 16. Aufl. Bel. II S. 578). Imjahre 1942 ha t 
er ihn in einen Tonfilm umgestaltet, wobei er die Musik selber auswählte und zusam
m enstellte, d en Begleittext selber schrieb und sprach. Bei einem Filmwerk, das derart 
Ausdruck seiner künstlerischen Eigenart ist und d en Stempel seiner P ersönlichkeit trägt, 
kann Chaplin aber mit guten Gründen behaupten, daß es durch die Musik eines andern 
erheblich beeinträchtigt wird, welches auch immer d er innere Wer t oder Gehalt dieser 
Musik sein mag. Ebenso ist zu verstehen, daß Chaplin durch die unbefugten Eingriffe 
Dritter sich in seinen künstlerischen Empfindungen und ideellen Interessen verletzt 
fühlt , ohne da ß er dies im einzelnen darzutun braucht. Bei der Vielfalt von Komik und 
Mimik, die den Film a uszeichnen, ist die Gefahr in der Tat groß, daß ein Dritter Vor
stellungen des Künstlers über die Wirkungen filmischer Szenen a uf das Publikum miß
versteht, die Musik deswegen nicht auf das Geschehen abzustimmen weiß und dadurch 
Eindrücke, die das W erk vermitteln will, verfälscht oder zunichte macht. 

D aß Chaplin sich zur Stummfilmzeit in jedem Kinotheater beliebige Begleitmusik zu 
seinem Film gefallen lassen mußte, wie von der Beklagten behauptet wird , hilft darüber 
nicht hinweg. Diese Musik war nicht Bestandteil d es vVerkes, wie es die von Konrad 
Elfers beigefügte Musik sein will. Ebensowenig hilft der Beklagten , daß Elfers der von 
Chaplin zusammenges tellten Musik zum Tonfilm aus dem W ege gegangen ist. Die Vor
instanz h ä lt der Beklag ten mit Recht entgegen, daß die von der Atlas-Filmverleih GmbH 
hergestellte Fassung sich gerade d eshalb a ls wesentliche Änd erung des W erkes erweist; 
d enn eine dem Film in den Einzelhe iten nicht angepaßte Musik ist geeignet, vom 
Stummfilm bezweckte Wirkungen beim Publikum zu mind ern oder zu verfälschen, den 
H ersteller des W erkes folglich in seinen persönlichen Interessen zu verletzen. 

Durch das Verhalten der Beklagten, die einen unter Verletzung von Urheberrechten 
hergestellten Film feilgeboten hat, ist Chaplin somit j ed enfalls in seinen p ersönlichen 
Interessen betroffen worden . Er ist folgli ch ebenfalls berechtigt, R echtsschutz gegen V er
letzung seiner Rechte zu verlangen. 

II. - G em äß Art. 54 Abs. 1 URG kann der Richter im Falle d er zivil- oder strafrecht
lichen V erurteilung unter anderem die Z erstörung der unter Verletzu ng des Urheber
r echtes h ergestellten oder in Verkehr oder an die Öffentlichkeit gebrachten Exemplare 
d es vVerkes verfügen. 
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Das Obergericht hat die Beklagte zivilrechtlich verurteilt , das Begehren d er Kläger 
auf Zerstörung der beschlagnahmten Fi lmkopie aber abgelehnt. Es begründet dies ins
besondere damit, di e Zerstörung sei nach der R echtsprechung angebracht, wenn un
rechtmäßig hergestellte W erke trotz a llen Maßnahmen immer wied er im Verkehr auf
tauchten. Diese Gefahr bestehe hi er nicht, da die Kläger bisher nur gegen die Atlas
Filmverleih GmbH und die Monopol-Films AG hät ten einschreiten müssen und die 
Beklagte seit ihrer V erwarnung im J ahre 1962 nichts mehr unternommen habe; sie habe 
sich vielmehr bereit erklärt, von der Auswertung ihres Films in der Schweiz bis zum Ab
schluß d es in Deutschland hängigen Verfahrens abzusehen . Es könne deshalb angenom
m en werden, daß die Beklagte sich auch ohne Zerstörung der beschlagnahmten Kopie 
an das ihr vom Gerich t auferlegte Verbot ha lte . 

Diese Auffassung verl etzt das Gese tz nicht. Art. 54 U RG ist eine Kannvorschrift, die 
d em Richter auch beim Vorliegen der da rin erwähnten Vorausse tzung ein gewisses Er
m essen läßt. Dieses ist frei lich kein völlig freies, ungebundenes. Wie das Bundesgericht in 
BGE 88 II 49 ausgeführt h a t, ist die Vernichtung eines widerrechtlich h ergestellten 
F ilms gerechtfertigt, wenn seine Verleihung nur so mit Sicherheit verhindert werden 
kann . Es müssen a lso Gründe vorli egen, die eine weitere V erletzung nicht bloß a ls 
objektiv möglich , sond ern als wa hrscheinlich erscheinen lassen. Die Vorinstanz h a t ein e 
solche G efahr verneint, ohne das ihr zustehende Ermessen zu überschreiten . Zu be
denken ist auch, daß Chaplins Stummfilm in verschiedenen Ländern nicht m ehr ge
sch ützt ist, dort fo lglich auch in der von der Atlas-Filmverleih hergestellten Fassung auf
geführt werden darf. Das gleiche g ilt - was sich durch Umkehrschluß aus Art.12 Abs. ! 
Ziff.3 URG ergibt - für priva te Aufführungen (vgl. Art.22 URG). 

URG Art.9, Art. 12, Art. 52, Art. 53 und Art. 60 

Die Veifügung des Einzelrichters im summarischen Ve1fahren, gegen die ein 
Rechtsmittel ergriffen wurde, kommt ( nach ,ZPO ZR) mit der Anhängigmachung 
der Klage nich t in Wegfall. 
Die ,Zuständigkeit zur Anordnung oder Aufhebung vorsorglicher lv1aßna/zmen geht 
mit der Anhängigmachung der Hauptklage auf das dafür zuständige Gericht über. 
Die Neufassung des Maßnahmebegehrens während des Hauptveifahrens ist zulässig . 
Für das M aßnahmeve1fahren ist bei Vorliegen eines Gerantenverhältnisses nicht auf 
das Eigentum am Musikautomaten entscheidend abzustellen. 
Der Kauf einer Schallplatte berechtigt nicht zur öffentlichen Aufführung der darin 
gespeicherten Musik. 
Bei Fehlen einer Au.fführungsbewilligung hat die Suisa einen Minimalanspruch auf 
die tarifgemäße Entschädigung. 
Voraussetzungen der Versiegelung eines Musikautomaten . 

La compitence pour ordonner ou Lever des mesures provisionnelles passe au tribunal 
competent pour l' action principale des que celle-ci est introduite. 
En procedure zurichoise, la decision du juge unique statuant en procedure sommaire 
attaquee parun recours ne devient pas caduque par l'introduction de la demande aufond. 
ll est licite de modifier la requete de mesures provisionelles pendant le proces. 
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Dans le cas d'une gerance d'un restaurant, ce n'est pas la propriete de l'automate 
a musique qui est determinante dans le cadre de mesures provisionnelles. 
L' achat d'un disque ne donne pas le droit d' executer en public la musique qui y est 
enregistree. 
Si l' autorisation du reproduction n' a pas ete sollicitee, la Suisa peut exiger au moins 
la prestation prevue dans ses tarifs. 
Conditions a L' apposition de scelles sur un automate a musique. 

SJZ 67 ( 1971 ), S. 321 ff., Beschluß der I. Zivilabteilung des Obergerich
tes des Kantons Zürich vom 2.Juni 1971 i.S. Suisa gegen X. 

1. Die Suisa, Klägerin im ordentlichen Prozeß, erreichte am 24. März 1971 beim 
Audienzrichter des Bezirkes Hinwil gegen die Beklagte 1 eine Verfügung, durch die der 
G emeindeammann von R. angewiesen wurde, den im Restaurant X aufgestellten Musik
automaten außer Betrieb zu setzen und zu versiegeln. Gleichzeitig setzte der Einzel
richter der Klägerin eine Frist von zehn Tagen, gerechnet ab Zustellung der Verfügung, 
an, um beim zuständigen Friedensrichteramt die ordentliche Klage einzuleiten, und 
eine weitere Frist von zehn Tagen von der Sühneverhandlung an, um die W eisung beim 
zuständigen G ericht einzureichen, unter der Androhung, daß Versäumnis einer dieser 
Fristen den Hinfall der vorsorglichen Maßnahme bewirke. Die Beklagte 1 ließ durch 
ihren Ehemann, den Beklagten 2, gegen die Verfügung rechtzeitig Rekurs an das Ober
gericht erheben mit d en Anträgen, die Anordnung der Versiegelung d es Musikauto
maten aufzuheben , d em R ekurs aufschiebende Wirkung zu erteilen und die Kosten- und 
Entschädigungsfolgen zulasten der Klägerin zu regeln. Da es sich um einen Rekurs gegen 
eine Verfügung im summarischen Verfahren handelte, wurde das Geschäft, entsprechend 
dem Konstituierungsbeschluß des Obergerichtes vom 22. Dezember 1970, von der II. 
Zivilkammer anhandgenommen. Deren Präsident verweigerte mit Verfügung vom 19. 
April 1971 dem R ekurs die aufschiebende Wirkung. Innert den vom Einzelrichter ange
setzten Fristen erhob die Klägerin bei der I. Zivilkammer gegen beide Ehegatten M. 
Klage wegen Urheberrechtsverletzung, mit dem Begehren, sie seien zu verpflichten, der 
Klägerin Fr. 1205.- zu bezahlen. Unter Hinweis auf die in ZR 55 Nr. 72 sowie ZR 60 
Nm. 67 und 68 veröffentlichte Rechtsprechung überwies hierauf die II. Zivilkammer 
mit Beschluß vom 12. Mai 1971 die R ekursakten zur Entscheidung über die vom 
Audienzrichter des Bezirkes Hinwil verfügte vorsorgliche Maßnahme der I. Zivilkammer 
des Obergerichtes, welcher auch der Entscheid über die Kosten- und Entschädigungs
folgen für das summarische Verfahren vorbehalten wurde. 

2. Nach der angeführten, gefestigten R echtsprechung ist die Befugnis, über Anord
nung oder Aufhebung vorsorglicher Maßnahmen zu entscheiden, mit der Anhängig
machung des Prozesses auf das ordentliche Gericht übergegangen (vgl. in diesem Zu
sammenhang auch ZR 61 Nr. 92). Insoweit ist die I. Zivilkammer zuständig, zumal die 
eingereichte Klage urheberrechtlich begründet wird (§ 48 Ziff. 12 GVG; Konstituierungs
beschluß des Obergerichtes ; ZR 61 Nr. 92 ). Als rechtliche Grundlage kommen die Art. 
52 und 53 URG zur Anwendung. 

3. Vor Anhängigmachung der Klage ist gemäß§ 3 EG zum U RG der bezirksgericht
liche Einzelrichter im summarischen Verfahren zum Erlaß vorsorglicher Verfügungen 
im Sinne d es Art. 52 URG zuständig (ZG 6 S. 86; ZR 60 Nr. 68). Dementsprechend ver
mochte auch d er Präsident der II. Zivilkammer a ls Rekursinstanz dem gegen die Ver-
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fügung des Einzelrichters eingereichten R ekurs rechtswirksam die a ufschiebende Wir
kung zu versagen. Der Bestand und die einstweilige Vollstreckbarkeit d er a ngefochtenen 
Verfügung des Einzelrichters kamen mit d er Anhängigmachung d er Klage nicht in 
Wegfall. Insbesondere vermag der Umsta nd ni cht zu schad en, daß d er Klägerin ent
gegen § 123 Ziff. 12 ZPO, wonach Zivilklagen aufgrund der U RG unmittelbar beim 
Obergericht anhängig zu machen sind , Frist zur Durchführung eines vorgängigen 
Sühneverfahrens angese tzt wurd e, hat sie doch die ihr aufgegebenen Prozeßhandlungen 
fristgerecht vorgenommen und damit formal die angedrohte Säumnisfolge, nämlich Hin
fall der vorsorglichen Maßnahme, vermied en. Es ist davon auszugehen, da ß die ange
fochtene Verfügung weiterhin im geschilderten Sinne rechtswirksam ist und da ß die 
Rekursa nträge d er Parteien Gegenstand d es Maßnahmeentsch eides d es Obergerichtes 
bilden . 

Es kommt indessen hinzu, daß die Klägerin mit der Begründung d er Klage, die sich 
gegen beide Eheleute M. richtet, gleichzeitig d en Antrag stellte, es sei « die durch d as 
Bezirksgericht Hinwil am 24. M ärz 1971 verfügte Außberbetri ebsetzung und V ersiege
lung d es Musikau tom aten .. . bis zur Erteilung der Aufführungsrechte durch die Suisa 
aufrechtzuerhalten », und es seien die Gerichts- und Parteikosten gem äß dieser V er
fügung den Beklagten aufzuerlegen. Demgegenüber ersuchte sie in der einen Tag später 
bei der II. Zivilkammer eingere ichten R ekursantwort, der R ekurs d er Beklagten I sei 
abzulehnen, die a ngefochtene Verfügung zu bestä tigen und die Beklagte I sei mi t d en 
Kosten- und Entschädigungsfolgen zu belas ten. Mi t diesen voneinander abweichenden 
Anträgen bringt di e Klägerin einerseits zum Ausdruck, daß sie im vorliegend en ordent
lichen Prozeß ein neues M aßnahmebegehren stellen will; anderseits knüpft sie doch 
m a teriell , indem sie die Aufrechterhaltung j ener Verfügung d es E inzelrichters verla ngt 
und die in ihr vorbeha ltene R egelung der Kosten- und Entsch ädigungsfolgen durch 
einen entsprechenden Antrag zur Sprache bringt, an das R ekursverfahren a n. Ihr nun 
m ehr, entsprechend d er Klage, a uch gegen den Bekl agten 2 geri ch te tes Begehren kan n 
nur den Sinn haben, daß sie auf jeden Fa ll die weitere Stillegung des Musikautoma ten 
erreichen will, insbesondere wenn dem R ekursantrag wegen Fehlens d er Pass ivlegi tima
tion entsprochen werden sollte. Diese N eufassung des M a ßnahmebegehrens muß d eshalb 
a ls zuläss ig betrachte t werden , weil di e klagende Partei nach Anhä ngigm achung d er 
Klage ohneh in befug t ist , in deren R a hmen vorsorg li che M aßna hmen zu beantragen . 
Zu diesem Rahmen d er Klage gehört auch die Bestimmung der beklag ten Partei. 

In d em vom Obergericht zu treffenden Maßnahmeentscheid wird somit einerseits 
ü ber d en R eku rs und anderseits darüber :w befinden sein, ob sich d ie beantragte Außer 
be triebsetzung und V ersiegelung des Musika utoma ten auch gegen den Beklagten 2 zu 
richten habe. 

4. Der Beklagte 2 hat in d er für die Beklagte 1 eingereich ten R ekursschrift mit d em 
Einwand , « die Klage sei falsch adressiert », sie habe sich « gegen den Besitzer des Musik
automa ten zu richten », die Frage der Pass ivlegitimation aufgeworfen . Da bei ist fes tzu
halten , d aß die Beanstandung in der R ekursschrift, es habe sich in W ahrheit nich t um 
eine Klage, sondern um ein Gesuch geha ndelt , rechtlich ohne Belang und daher ni cht 
näher zu erörten ist. Für die Behandlung d es im H auptpunk t g leichla utenden J\,faß
nahmebegehrens im R ahmen des vorliegenden orden tlich en Prozesses ist j ed enfalls die 
Bezeichnung der Parteien als Klägerin und Beklagte eindeutig richtig. 

Nach der angefochtenen Verfügung des Einzelri chters ließ d ie Beklagte I schon im 
summarischen Verfahren den Einwand erheben, d er Musikautom at sowie d as Lokal, in 
welchem dieser aufgestellt sei, gehörten nicht ihr, sondern ihrem Ehem ann ; sie führe 
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lediglich a ls dessen Gerantin den Restaurationsbetrieb. Die zwei te Behauptung ist durch 
die Vorlegung des Gerantenvertrages vom 19. Juni 1966 ausgewiesen. Dagegen läß t die 
bei d en Akten liegende R echnung vom 5. Januar 1965 über den Kauf eines Musik
automaten, a uch wenn sie auf e inen anderen Vornamen d er Beklagten I lautet und a ls 
deren Adresse das R es taurant Y in Z. nennt - beides in Übereinstimmung mit Angaben 
in einem 1963 mit der Klägerin abgeschlossenen Ermächtigungsvertrag - erhebliche 
Zweifel aufkommen, ob der Automat, aufweichen sich d as streitige Maßnahmebegehren 
bezieht, dem Beklagten 2 und nicht der Beklagten I gehöre. Darauf kann es j edoch, 
worauf die Klägerin in der Klageschrift zutreffend hinwies, d eshalb nich t entscheidend 
ankommen, wei l gemäß Art. 60 U R G auch derjenige, welcher lediglich den R aum für 
eine widerrechtliche Musikveranstaltung h ergibt, zivilrechtlich haftbar ist, sofern er die 
Widerrechtlichkeit der Veranstaltung gekannt hat. Diese K enntnis d es Beklagten 2 hat 
die Kl ägerin mit der Einreichung des erwähnten Ermächtigungsvertrages vom 6. No
vember 1963 zumindest glaubhaft gem acht, denn er ist mit einem Stempel versehen, 
nach welchem das R estaurant Y, auf welchen sich j ener V ertrag über den Betrieb eines 
Musikau tom a ten bezog, von d en Beklagten gemeinsam geführt wurde. Nach den im 
Maßna hmeverfahren geltenden Grundsätzen genügt eine bloße Glaubhaftmachung 
(ZR 64 Nr. 9 S. 21 ) . Gegen die Anwendbarkeit des Art. 60 URG hat der Beklagte 2 auch 
in d er Kl ageantwort keine Einwendungen erhoben. 

Die Beklagte I würde ihrerseits selbst dann, wenn d er Automat d em Beklagten 2 ge
hören würde, nicht von ihrer H aftbarkeit entlastet, wurd e ihr doch durch d en Geranten
vertrag, wie es in dessen Ziff. 1 ausdrücklich heißt, die Führung des R estaurants X in R . 
übertragen. Die Klägerin verweist zudem mit R ech t auf§ 9 des zürcherischen Gesetzes 
über d as Gastwirtschaftsgewerbe (ZG 3 S.185), wonach j ener Person - und das ist auf
grund der Akten die Beklagte 1 - das Patent erteilt wird, « die für den Betrieb veran t
wortlich ist» . 

Mit den Einwendungen , zwischen den Parteien besteh e kein V ertrag, so daß auch 
keine Vertragsverletzung vorliege, und mit dem Kauf von Schallplatten erwerbe sich 
jederma nn auch d as Wiedergabe- bzw. Aufführungsrech t, versuchte der Beklag te 2 
erneut die Klagebefugnis der Klägerin in Zweifel zu ziehen . Insoweit kann in Ergänzung 
d er rechtlich en Ausführungen d es Einzelrichters in d er angefochtenen V erfügung und in 
Bestätigung d er Da rlegungen der Kläger in zur Frage der Aktivlegitimation a uf das da
mit übereinstimmende Urteil d er 1. Zivilka mmer vom 16. Juni 1967 verwiesen werden, 
veröffentl icht in ZR 67 Nr. 40. D ie öffentliche Aufführung musikalischer Werke ist, 
auch wenn es mittels Schallplatten geschieht, schon nach Art. 12 Abs. 1 Ziff. 3 URG nur 
mit Zustimmung d es Urhebers erlaubt. Es mag hi er auch die Bestimmung des Art. 9 
Abs. 3 U R G angeführ t werden , daß ohne abweichende V ereinbarung die Übertragung 
des Eigentums an einem Werkexemplar d iej enige des Urheberrechts selbst dann nicht in 
sich schließt, wenn es sich um das Originalexemplar des W erkes ha ndelt. D er Klägerin 
ist aufgrund der Art. 1, 2 und 5 des Verwertungsgesetzes und der Vollziehungsverordnung 
dazu (BS 2, S. 834 und 836) durch das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement di e Be
willigung erteilt worden , die Urheberrechte anstelle des Komponisten zu verwer ten. 

5. Aufgrund der bisherigen Ausführungen zur Sachlegiti mation der Parteien erweist 
sich das Argument in d er Begründung d es Rekurses, d er Erwerb einer Schallplatte 
schließe die Befugnis in sich , die in der P la tte gespeich erte Musik öffentlich darzubieten, 
sofort a ls ha ltlos. Steh t n ach der R ech tsprechung des Bundesgerich tes weder dem aus
führenden, die Platte bespielenden Künstler, noch d em Pla ttenhersteller ein den Kom
ponisten konkurrenzierenden urheberrechtlicher Anspruch zu (BGE 87 II 322, insbes . 
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Erw. 4 f.; 85 II 433 = Praxis 1960 7r. 34; ZR 67 Nr.40), so entsteht erst recht kein 
solcher zugunsten des Käufers der Schallplatte, den kein direkter Kontakt mit d em Ur
heber verbindet. 

Die Besonderheit des Urheberrechts als eines Ausschließlichkeitsrechts des Urhebers 
bringt es mit sich, daß jeder andere, d er ein geschütztes W erk öffentlich aufführen will, 
eine entsprechende Übertragung von Rechten erwirken muß. Der Einwand der Be
klagten 1, zwischen ihr und der Klägerin bestehe kein Vertrag, beruht daher auf einer 
unrichtigen E inschätzung der Rechtslage, ebenso aber auch der Gedanke, der Klägerin 
fehle jede R echtsgrundlage für die geltend gemachte Forderung. Darauf hat schon der 
Einzelrichter in der angefochtenen Verfügung mit aller Deutlichkeit hingewiesen. Nach 
Art. 1 des Verwertungsgesetzes kann sich j edermann durch die Einholung einer Erlaub
nis gegen Zahlung einer angemessenen Vergütung das R echt, Werke d er erwähnten Art 
öffentlich aufzuführen, verschaffen. Für Aufführungen, welche ohne die erforderliche 
Erlaubnis veranstaltet wurden, hat nach Art. 5 des gleichen Gesetzes der Inhaber der 
Urheberrechte bzw. die diese verwertende Klägerin mindestens Anspruch auf die in den 
Tarifen vorgesehene Entschädigung (ZR 67 Nr. 40 Erw. 4a) . Diese Rechtsfolgen träten 
selbst dann e in, wenn der von der Beklagten I behauptete und durch nichts belegte Um
stand erwiesen wäre, daß angesichts der millionenfachen Herstellung und Verbreitung 
von Schallplatten ein wirksamer Schutz d er Urheberrechte in diesem Bereich nicht mehr 
möglich sei . Es handelt sich hier, anders als das zum Vergleich h erangezogene Beispiel 
der Pornographie, nicht um eine stark vom Ermessen und von d er allgemeinen An
schauung geprägte Würdigung von Sachverhalten, sondern um eine gesetzliche Rege
lung, die nur der Gesetzgeber abzuändern vermöchte. 

Diese Einwände vermögen demnach der vom Einzelrichter angeordneten Maßnahme 
die Grundlage nicht zu entziehen. Sie tragen vielmehr dazu bei, glaubhaft zu machen, 
daß im Sinne des Art. 53 URG ohne eine solche Maßnahme eine weitere Verle tzung von 
Urheberrechten zu befürchten wäre. Diese Möglichkeit wird durch die vom Beklagten 2 
ausgesprochene Kündigung des Gerantenvertrags auf den 30. September 1971 keines
wegs ausgeschlossen oder gemildert. 

Dagegen rührt die Beklagte I mit ihrer Argumentation, daß die Klägerin bei weite
rem G ebrauch des Musikautomaten die weiter fällig werdende Vergütung auf dem 
Prozeßwege geltend machen und so ihre materi ellen Interessen wahren könne, an den 
K ern der Sache. Damit bezieht sie sich sinngemäß auf die b esondere Voraussetzung d es 
Art. 53 URG, daß dem die vorsorgliche Verfügung Beantragenden ein nicht leicht er
setzbarer Nachteil drohen müsse, der nur durch eine vorläufige Anordnung der Behörde 
abgewendet werden könne. 

6. Diese Voraussetzung ist· im vorliegenden Fall selbst dann erfüllt, wenn man in der 
N ichtbezahlung d er Vergütung für die V erwendung des Musikautomaten die einzige 
Verletzung der Rechte der Klägerin bzw. der von ihr vertretenen Urheber erblickt. 
Würde den Beklagten der Apparat zur frei en Verfügung gestellt, so würden sie durch 
dessen Betrieb weitere Vergütungen an die Klägerin fäll ig werden lassen, die vom einge
klagten Betrag nicht miterfaßt wären. Die Klägerin wäre daher, da eine Klageänderung 
ausgeschlossen ist , genötigt, weitere Klagen zu erheben. Das wird ihr aber, wie auch die 
Vollstreckung einer allenfalls im vorliegenden Verfahren gutgeheißenen Forderung, 
durch die ausgesprochene Kündigung des Gerantenvertrages erheblich erschwert werden. 

Indessen dienen die zivilrechtliche V erfolgung und die zum Schutz weiterer Ver
letzung von Urheberrechten vorgesehene vorläufige Anordnung im Sinne d er Art.52 
und 53 URG nicht nur materiellen Interessen, wie die Beklagten annehmen. Ebenso 
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bedeutsam ist die Verletzung des urheberrechtlichen Ausschließlichkeitsrechts an sich, 
d. h . die unerlaubte Nutzung eines urheberrechtlichen Werkes. Das brauchen sich die 
von der Klägerin vertretenen Komponisten angesichts der Haltung und Einstellung der 
Beklagten, die gekauften Platten stünden zu ihrer uneingeschränkten, frei en Verfügung, 
nicht weiterhin gefallen zu lassen. Die Verletzung solcher aus der schöpferischen Persön
lichkeit des Urhebers hergeleiteten Rechte ist nachträglich kaum mehr aufzuwiegen. 

Das führt zur Bestätigung der vom Einzelrichter angeordneten vorläufigen Maß
nahme. 

URG Art.9 und Art.45 Abs.1 

Zum zweckbedingten Übergang von Urheberrechten an den Besteller eines Aus
stellungsstandes. 
Das Obergericht des Kantons Zürich ist erstinstanzlich nur für Ansj1rüche aus Ur
heberrecht zuständig, nicht auch.für damit verbundene Forderungen aus OR, wie 
etwa das Handelsgericht in seinem Bereich. 

A propos du transfert des droits d' auteur a celui qui a commande un stand d' ex
position. 
Le Tribunal superieur du canton de Zurich n' est cornpetent en premiere instance que 
pour !es actions fondees sur le droit d' auteur; il est incompitent pour statuer sur !es 
pretentions connexes fondees sur le CO, comme l' est le Tribunal de commerce dans 
son domaine. 

Urteil der I. Zivilkammer des Obergerichtes des Kantons Zürich vom 
12. März 1970 i.S. P. H. gegen E. F. & Co. AG. 

Aus den Erwägungen: 

3. Ist zwar, soweit es den Forderungsbetrag von Fr. 3000.- angeht, auf die Klage ein
zutre ten, so ist anderseits auf Grund der nämlichen Gesichtspunkte die sachliche Zu
ständigkeit für den eingeklagten Forderungsbetrag von Fr. 1000.- zu verneinen. Diesen 
macht d er Kläger als Schadenersatz dafür geltend , daß ihm die Beklagte mit Schreiben 
vom 16. Mai 1968 den definitiven Auftrag zur Gestaltung ihres Messestandes an der 
<Fera> 1968 erteilt, j edoch drei Wochen vor Beginn der eigentli chen Arbeiten eine 
Offerte verlangt und eine Woche später, entgegen d em Auftrag, eine Absage erteilt und 
den Stand durch eine K on kurrenzfirma habe aufste llen lassen . Dadurch sei dem Kläger 
verunmöglicht worden, für eine andere Firma an d er < Fera > tätig zu sein, bzw. er habe 
sich nicht mehr um einen anderen Auftrag bemühen können. Dazu komme sein bereits 
gehabter Zeitverlust im Hinblick auf den Stand der Beklagten. 

Nach d er Begründung der urheberrechtlichen Forderung von Fr. 3000.-, die der 
Kläger für die ideenmäßige Gestaltung d es Ausstellungsstandes im Jahr 1966 verlangt, 
hätte es sich bei seinen Arbeiten für die Ausstellung des J ahres 1968 wiederum um die 
Ausführung eines r ein handwerklichen Auftrages gehandelt, dessen V ergütung sich 
d emnach nicht aus dem URG, sondern aus dem OR ergeben hätte. Nach diesem und 
nicht nach den Grundsätzen des URG ist d ementsprechend auch der geltend gemachte 
Schadenersatz zu entscheiden. Hiefür ist indessen ers tinstanzlich nicht das Obergericht 
zuständig. 
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Hängt auch diese Teilforderung nach dem Sachverhalt eng mit d erj enigen über Fr. 
3000.- zusammen, so handelt es sich doch nicht um eine Nebenforderung im Sinne des 
§ 23 ZPO, für welche die Hauptforderung die sachliche Zuständigkeit bestimmt. Die 
angeführte Bestimmung bezieht sich zudem auf die Streitwertberechnung, welche ge
rade für di e sachliche Zuständigkeit des Obergerichtes im Bereich d es Urheberrechts 
ohne Bedeutung ist (§ 48 Ziff. 12 ZPO in V erbindung mit Art.45 URG). Es fehlt für 
Urheberrechtsprozesse auch eine § 81 GVG entsprechende Bestimmung, wonach das 
Handelsgericht über Streitpunkte, welche nicht auf Handelsverhältnisse Bezug haben, 
aber mit dem eigen tlichen H a ndclsprozeß zusammenhängen, ebenfalls entscheidet. 
Außerhalb dieser Ausnahmebestimmung setzt die objektive Klagehäufung die sachli che 
Zuständigkeit d es angerufenen Gerichtes für sämtliche Klagen sowie die gleiche Ver
fahrensart für j ede der einzelnen Klagen voraus (§ 93 ZPO ; G uLDENER, Schweizerisches 
Zi vilprozeßrccht, S.260/6 1). 

4. Zur beha up teten und von d er Beklagten bestrittenen Vereinbarung zwischen dem 
Kläger und dem Verwaltungsratspräsidenten der Beklagten ist dieser a ls Zeuge einver
nommen worden. Er hat eine solche Abmachung klar verneint. Der Kläger hat diese 
Behauptung h eute in der persönli ch en Befragung aufrechterhalten und die Verein
barung auf mindes tens zehn Jahre zurückdatiert, j edoch nicht sagen können, daß eine 
bestimmte Anzahl von Ausstellungen abgemacht worden sei, bis zu deren Durchführung 
er noch kein Honorar verlange, so lange ihm immer wieder das Aufstellen d es Aus
stellungsstandes übertragen werde, in der M einung, daß durch diese periodisch wieder
kehrenden Aufträge sein Honoraranspruch abgegolten sein sollte . 

Bei diesem Ausgang d es Beweisverfahrens ist dem Kläger der Nachweis der behaupte
ten Vereinbarung eines Vorbehalts, aus d em er seinen urheberrechtlichen Anspruch ab
leitet und für den ihn aber die Beweislast trifft, mißlungen. Nach den Akten und d en 
Umständen dieses Falles ist es aber mit diesem Nachweis streng zu nehmen. 

D er Kläger steht auf dem Standpunkt, die urheberrechtlichen Nutzungsrechte an 
dem von ihm im wesentlichen im Jahr 1966 ges talteten Ausstellungssta nd seien bisher 
nicht an di e Beklagte übergegangen, vielmehr trete er sie ihr erst gegen Bezahlung der 
eingeklagten Fr. 3000.- ab. An anderer Stelle spricht er davon, die Beklagte h abe den 
«klägerischen Stand» durch eine Konkurrenzfirma aufstellen lassen. Hier irrt der Klä
ger. Mit der Übernahme des Auftrags, d en Stand zu gestalten, was offensichtlich im 
Rahmen eines Werkvertrags gemäß Art. 363 f. OR geschah, war die stillschweigende 
Vereinbarung einer Übertragung allfä ll iger U rheberrechte des Klägers an die Beklagte 
verbunden, j edenfalls soweit es die Nutzungsrechte a ngeht (FRANCK, Die Urheberrechte 
an erworbenen R echten, in SJZ 65 S.155). Die Gestaltung eines in den betreffenden 
Ausstellungsräumen immer wieder verwendbaren Standes war ja d er Sinn und Zweck 
dieses Auftrages. Der Kläger selber geht davon aus, es sei ihm mit dem behaupteten Vor
beha lt da ra n gelegen gewesen, auch im folgenden Jahr, also 1967, wiederum den Stand 
«aufstellen bzw. entwerfen» zu können, und das sei dann auch ohne wesentliche Ände
rungen geschehen. Ebenso sei für das J ahr 1968 vorgesehen gewesen, «den M essestand 
Modell 1967 mit den erforderlichen klein en Änderungen wiederum aufzustellen» . 
Daraus ergibt sich klar, daß auch nach seiner M einung die Gestaltung des Standes im 
Jahr 1966 die schöpferische Leistung war, aus der er urheberrechtliche Ansprüche ab
leitet, und da ß ihm di eser Auftrag nach der Auffassung beider Parteien erteilt wurde, da
mit der Beklagten J ahr um Jahr - mit nur geringen Abweichungen - der vom Kläger 
entworfene M essestand zur Verfügung stehe. 

Dieses Ziel des Auftrags ergibt sich sodann zwangslos schon aus seinem Gegenstand. 



- 244 -

Der Stand diente der Reklame für die Beklagte und dazu, die Ausstellungsbesucher zu 
seinem Besuch anzulocken. Hiefür war die vom Gestalter entworfene und verwirklichte 
äußere Form und die dadurch bewirkte Atmosphäre von entscheidender Bedeutung. 
Diese Wirkungen werden noch gesteigert, wenn es sich um eine regelmäßig wieder
kehrende Ausstellung handelt und der Aussteller damit rechnen kann , daß sich Besucher 
der Vorjahre wegen der im wesentlichen gleichgebliebenen Ausgestaltung des Standes 
wieder bei ihm einfinden, um sich in der ihnen vertrauten Umgebung ein Bild darüber 
zu machen, was d er Aussteller ihnen an neuen Erzeugnissen anzubieten habe. 

Damit ist bereits angedeutet, daß ein e in ihrer Gesamtheit originelle Gestaltung eines 
Ausstellungsstandes nach der angeführten Literatur M erkmale eines urheberrechtlichen 
Werkes aufweisen kann, was aber hier nicht abschließend beurteilt zu werden braucht. 
Es entfällt damit zugleich eine Prüfung, inwieweit die für die Gestaltung maßgebliche 
schöpferische Idee vom Kläger stammt und in welchem Ausmaß von d er Beklagten. Im 
Vordergrund steht nämlich die Feststellung, daß bei der geschildeten Sachlage im Sinne 
der Zweckübertragungstheorie (SJZ 65 S. 154 mit Hinweisen) anzunehmen ist, mit der 
Übergabe des neu gestalteten Messestandes an die Beklagte im Jahre 1966 seien auch 
die zu seiner Nutzung benötigten Urheberrechte an sie übergegangen. Die Beklagte hat 
den Stand mit Zustimmung des Klägers in der Ausstellung verwendet. Soweit in der 
Ausgestaltung dieses Standes ein origineller, schöpferischer Gedanke des Klägers ver
körpert wurde, wäre es ihm unter den vorhin mit dem Zweck des W erkes umschriebenen 
Gesichtspunkten ohnehin verwehrt, die nämliche Gestaltung einem Geschäftskonkur
renten der Beklagten anzubieten (SJZ 65 S. 155), würde er sich doch damit allenfalls 
dem Vorwurfaussetzen, er habe im Sinne der Art.! Abs.2 lit.d und 13 lit.d UWG Maß
nahmen gefördert, die zu Verwechslungen führten (vgl. hiezu ZR 67 Nr.41 ) . Auch das 
spricht für d en zweckbedingten Übergang der Nutzungsrechte, und damit steht das 
eigene Verhalten des Klägers im Einklang, welcher wohl in der Rechnung für das Jahr 
1967, die auf seiner Kopie handschriftlich mit «Wiederaufstellen» überschrieben ist 
und nach seiner eigenen Darstellung zur Hauptsache handwerkliche Arbeiten erfaßte, 
den Vermerk «kein Honorar, kein Fixum, keine Ideenentschädigung» anbrachte, die ent
scheidende Rechnung für das Jahr 1966 aber mit keinem solchen Hinweis oder Vorbe
halt versah. Das bestätigt die naheliegende Parteidarstellung der Beklagten, daß sie mit 
der Bezahlung der beiden Rechnungen sämtliche Bemühungen und Ansprüche des Klägers 
abgegolten habe. Es ist auch völlig lebensfremd, daß sich ein G eschäftsmann, wie es der 
Kläger ist, ohne schriftlichen Vorbehalt über] ahre hinweg die Geltung solcher Ansprüche 
vorbehält, obschon die Beteiligten weiterhin in regem geschäftlichen Kontakt stehen. 

5. Abschließend ist noch kurz zum Einwand des Klägers Stellung zu nehmen, er habe 
der Beklagten seinerzeit lediglich das sachenrechtliche Eigentum an den ei nzelnen 
Elementen des Standes übertragen, nicht aber das Urheberrecht, das ihm ungeschmä
lert verblieben sei. Dieser Grundsatz ergeb e sich aus Art. 9 Abs. 3 URG, wonach vorbe
hältlich abweichender Vereinbarung die Übertragung des Eigentums an einem W erk
exemplar diejenige des Urheberrechts auch dann nicht in sich schließe, wenn sie das 
Originalexemplar des Werkes zum Gegenstand habe. Hier ist auf das schon Ausgeführte 
zurückzuweisen und mit der Beklagten die Besonderheit zu betonen, daß im vorliegen
den Fall - anders als im Regelfall der erwähnten Bestimmung - der Auftrag, nämlich für 
sie und ihre Beteiligung an den wiederkehrenden < Fera >-Ausstellungen einen Stand zu 
gestalten und damit das vom Kläger geltend gemachte urheberrechtliche W erk zu 
schaffen, von d er W erknutzerin ausgegangen ist. Damit war st illschweigend der Antrag 
verbunden, ihr die Nutzungsrechte daran zu verschaffen, was nach Treu und Glauben 
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auch der Kläger nicht anders verstehen konnte (hiezu SJZ 65 S.154/55). Er hat denn 
auch, wie er angibt, schon seit 1947 fast alle graphischen Arbeiten wie Inserate, Prospekte, 
Signete usw., also urheberrechtlich in Betracht fallende Arbeiten der Gebrauchsgraphik 
für die Beklagte ausgeführt (hiezu TROLLER, a.a.O. S.491 Anm. 167) , so daß ihm das 
Problem des zweckbedingten Übergangs von Urheberrechten an den Besteller bestens 
bekannt war. 

Ist aber das allfällige Urheberrecht im Sinne eines Nutzungsrechtes schon mit der 
Übergabe d es Ausstellungsstandes vom Kläger auf die Beklagte übergegangen, so fällt 
auch eine Entschädigung für rechtswidrige Nutzung - wie der Anspruch vom Kläger 
begründet wurde - außer Betracht. 

URG Art.45 Abs.1 

Ist eine Klage auf Urheberrecht gestützt, so vermögen andere, zur Begründung des 
Anspruchs in Betracht fallende Rechtsbehelfe des Bundesrechts (z.B. MMG) 
nichts an der sachlichen Zuständigkeit des zürcherischen Obergerichtes zu ändern, 
es wäre denn, es stünde zum vornherein fest, daß ausschließlich materiell-rechtliche 
Bestimmungen zur Anwendung kommen werden, welche die Zuständigkeit eines 

anderen Gerichts begründen. l 
Das Bundesrecht läßt es nicht zu, eine Zivilsache nach Maßgabe der verschiedenen, 
zur Begründung des Anspruchs in Betracht kommenden Rechtsbehelfe des Bundes-
rechts in mehrere Einzelprozesse aufzuspalten; das Bundesrecht bewirkt in dieser \ 
Beziehung unbekümmert um die innerkantonale oder bundesrechtliche Einsetzung 
von Spezialgerichten eine Kompetenzattraktion. 

Lorsqu'une demande estfondee sur le droit d' auteur, d' autres moyens de droitfederal 
( par ex. la LDMI) pouvant justifier aussi l' action n' ont pas pour effet de modifier 
la competence ratione materiae du Tribunal superieur du canton de Zurich, d moins 
qu' il n' apparaisse de prinze abord que seules seraient applicables des dispositions de 
droit materiel entrainant la competence d'un autre tribunal. 
Le droit Jederal ne permet pas de diviser une ajfaire civile en plusieurs proces, selon 
les divers moyens de droitfederal pouvantfonder la demande; le droitfederal exerce 
une attraction de competence, sans egard d l'institution de tribunaux speciaux en vertu 
du droit cantonal ou du droit federal. 

SJZ 67 (1971), S. 194/ 195, Beschluß der I. Zivilkammer des Ober
gerichtes des Kantons Zürich vom 7.Januar 1971. 

Die Beklagte begründet die Unzuständigkeitseinrede im wesentlichen damit, daß die 
von der Klägerin geschaffenen Engelsfiguren, deren urheberrechtlicher Schutz mit d er 
Klage beansprucht wird, keine \,Verke im Sinne d es URG, sondern lediglich Geschmacks
muster darstellten, so daß zur Behandlung der vorliegenden Streitsache nicht das Ober
gericht gemäß§ 48 Ziff.12 GVG, sondern gemäß§ 78 Ziff.2 GVG das Handelsgericht 
zuständig sei. Die Klage könne indessen ohne Nachteil für die Klägerin auch durch ein 
abweisendes Sachurteil insoweit erledigt werden, als sie sich auf eine V erletzung von 
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Urheberrechten stütze. Die spätere Klage beim Handelsgericht aufgrund des MMG sei 
mit der vorliegenden wegen der Verschiedenheit des Klagegrundes nicht identisch und 
werde durch eine Klageabweisung im hängigen Verfahren nicht präjudiziert. 

Damit widerspricht die Beklagte ihrer eigenen, zutreffenden Überlegung, daß sich 
jene Klage auf den gleichen Lebensvorgang beziehen würde. Der von der Klägerin ein
geleitete Prozeß zielt darauf ab, die Unzulässigkeit d er Verwendung ihrer Engelsfiguren 
auf Postkarten der Beklagten feststellen zu lassen, die Beseitigung des nach ihrer Auf
fassung rechtswidrigen Zustandes zu erreichen und jede weitere Verwendung zu ver
hindern. Ferner verlangt sie eine Genugtuungssumme mit der Begründung, die uner
laubte Reproduktion in der Art der dreidimensionalen Postkarte der Beklagten habe das 
Ansehen der Erzeugnisse der Klägerin in starkem Maße vermindert. Die Frage, ob die 
Klägerin auf einen bestimmten Sachverhalt gestützte Ziele unter Anrufung des URG 
oder des MMG erreichen will und kann, betrifft die Rechtsanwendung. Diese ist freilich 
- anders als die Sachdarstellung - der Parteidisposition entzogen und von Amtes wegen 
vorzunehmen. Dieser Grundsatz läßt es nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung nicht 
zu, eine Zivilsache nach Maßgabe der verschiedenen, zur Begründung des Anspruchs in 
Betracht kommenden R echtsbehelfe des Bundesrechts in mehrere Einzelprozesse aufzu
spalten; er b ewirkt in dieser Beziehung vielmehr, unbekümmert um die innerkantonale 
oder bundesrechtliche Einsetzung von Spezialgerichten, eine Kompetenzattraktion 
(BGE 92 II S. 312, Erw. 5 = Praxis 1967, Nr. 65). In diesem Sinne hat sich das zürcheri
sche Handelsgericht in einem Beschluß vom 19. Februar 1970 in Sachen P. AG gegen W. 
in einem Fall für sachlich zuständig erklärt, in welchem die Anwendung von Urheber
recht, Muster- und Modellrecht, Markenrecht und W ettbewerbsrecht kumulativ in 
Betracht kam. 

Im vorliegenden Fall hat die Klägerin ihre Klage tatbeständlich und rechtlich aus
schließlich auf eine Verletzung von Urheberrecht ausgerichtet. In ihrer Vernehm
lassung zur Unzuständigkeitseinrede der Beklagten hat sie sogar nachdrücklich darauf 
hingewiesen, sie habe nicht behauptet, daß die Engelsfigur als Muster oder Modell in 
der Schweiz hinterlegt sei. Für den Schutz unter diesem Titel ist j edoch die Hinterlegung 
eine zwingende Voraussetzung (Art. 5, 23bis, 24 MMG). Für die sachliche Zuständig
keit des Obergerichtes zur Behandlung der vorliegenden Klage muß es genügen, wenn 
solcherart ausschließlich urheberrechtlicher Schutz beansprucht wird, es sei denn, was 
hier nicht der Fall ist, es stehe zum vornh erein fest, daß materiellrechtliche Bestimmun
gen zur Anwendung kommen werden, welche die Zuständigkeit eines anderen Gerichtes 
begründen (Handelsgericht oder Bezirksgericht) . Nicht zu prüfen ist in diesem Zusam
menhang, ob aufgrund des Urheberrechts der Klägerin tatsächlich Schutz gewährt wer
den kann, denn dies ist Sache des Urteils. Im Sinne der erwähnten bundesgerichtlichen 
Rechtsprechung wird sodann unter den gegebenen Umständen auch die allfällige spätere 
Anwendung von Bestimmungen außerhalb des Urheberrechts auf die sachliche Zu
ständigkeit des angerufenen Gerichts ohne Einfluß bleiben. 

Damit erweist sich die von d er Beklagten erhobene Einrede als unbegründet. 

URG Art.51 

Die absolute strafrechtliche Verjährungsfrist bei Urheberrechtsverletzung beträgt 
6 Jahre . 

Le delai de prescription penale absolu en rnatiere de droit d' auteur est de 6 ans. 
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PKG (Praxis d es Kantonsgerichtes Graubünden) 1969, S. 60 und SJZ 67 
( 1971 ) S. 195, Urteil des K antonsgerichtsausschusses des Kantons Grau
bünden vom 30. Mai 1969 . 

Der Angeklagte wendet ein, für den Übertretungstatbestand d er Urheberrechtsver
le tzung sei die absolute Verfolgungsverjährung eingetre ten . Diese Ansicht kann das 
Gericht nich t teilen. Gemäß Ar t.5 1 Abs.! URG gilt für V erletzungen des Urheber
rechts eine spezielle Verfolgungsverj ährung von d rei J ahren. Art.48 des zitierten Ge
setzes verweist auf den a llgemeinen Tei l des Strafgesetzbuches. Demnach beträgt gemäß 
Art. 72 Ziff.2 Abs.2 StGB die absolute Verjährungsfrist bei einer U rheberrechtsver
letzung sechs J ah re (vgl. ScHWANDER, Schweiz. Strafgesetzbuch, Nr.409a, Ziff.6). 
TROLLER (Immaterialgüterrecht, 2. Aufl., 1962, Bd. II, S. 988/89) meldet gegen diese 
Auslegung allerdings gewisse Bedenken an und wirft die Frage auf, ob es sich bei der 
dre ij ährigen Frist des Art. SI Abs. ! U RG nicht um eine absolu te Verjährung handle, 
deren U nterbrechung nicht m öglich sei. Indessen tri fft die von ihm für das MSchG a nge
führte Argumentation auf die R egelung des URG nich t zu. Ebensowenig ist sein Hin
weis auf ein U rteil des Basler Appela tionsgerichtes zutreffend. Dieses hat nämlich die 
Anwendbarkeit des Art. 72 StGB auf Urheberrechtsverletzungen ni cht verneint, sondern 
im Gegenteil bejaht (BJM 1955, S. 3 12 ff.) . Im gleich en Sinne hat d as Bundesgerich t d ie 
Frage für das MSchG en tschieden (BGE 84 IV 94). 

URG Art. 52 und 53 

,Zuständig zum Erlaß vorsorglicher Verfügungen ist im Kanton Graubünden das 
Kantonsgericlztspräsidium. 

Dans le canton des Grisons, la competence pour ordonner des mesures provisionnelles 
appartient au president du Tribunal cantonal. 

PKG (Praxis des Kantonsgerichtes Graubünden) 1968, S. 112 ff., Ent
scheid d es K antonsgerichtspräsidiums Graubünden vom 16. September 
1968. 

Aus den Erwägungen: 

1. Auf Grund von Art. 52 und 53 U RG haben die Kantone eine zum Erlaß vorsorg
li cher Verfügungen zuständige Behörde zu bezeichnen. In der ZPO findet sich j edoch 
keine Bestimmung, die die Zuständ igkeit für den Erla ß vorsorglicher Verfügungen im 
Sinne des U R G speziell regeln würde, so daß d ie a llgemeinen Zuständigkeitsregeln 
anwendbar sind. 

Für die Feststellung der Zuständigkeit entscheidend ist die Frage, ob es sich bei d en 
vorsorglichen Verfügungen im Sinne von Art. 52 und 53 URG um prozeßleitende V er
fü gungen gemäß Art. 67 ZPO oder um solche handelt, die im Befehlsverfahren gemäß 
Art. 166 ff. ZPO zu erlassen sind. Es ist dies e ine Frage des Bundesrechtes. Auf Grund 
von Art.52 und 53 U R G dürfen vorsorgliche Verfügungen nur erlassen werden, wenn 
d em Gesuchsteller gleich zeitig eine Frist zur Klageanhebung angesetzt wird . Sie steht 
a lso in unmittelbarem Zusammenha ng mit d er Prozeßeinleitung. Sie entspricht somit 
der vorsorglichen Verfügung des Art. 67 ZPO, zu deren Erlaß der Präsident des urteilen-
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den Gerichtes, im vorliegenden Falle das Kantonsgerichtspräsidium (Art.35 ZPO), zu
ständig ist. 

Zum gleichen Ergebnis führt die Heranziehung d er Verordnung über d en Gerichts
stand für Zivil- und Strafklagen des URG (RB S. 573). Obwohl dieser Verordnung in 
materieller Hinsicht teilweise durch den Erlaß der neuen ZPO überholt ist, wurde sie 
nicht außer Kraft gesetzt. In ihr wird das Kantonsgerichtspräsidium zum Erlaß vorsorg
licher V erfügungen auf Grund des URG als zuständig erklärt, ohne daß jedoch zu deren 
Natur Stellung genommen wurde. Da diese Bestimmung durch die neue ZPO nicht auf
gehoben wurde, ergibt sich auch aus ihr die Zuständigkeit des Kantonsgerich tspräsi
diums. Die ZPO enthält aber für den Kantonsgerichtspräsidenten keine Kompetenz 
zum Erlaß eines Amtsbefehls, so daß sich zwangsläufig ergibt, daß es sich lediglich um 
den Erlaß einer vorsorglichen Verfügung im Sinne von Art. 67 ZPO handeln kann. 

2. Die vorsorgliche Verfügung im Sinne von Art.67 ZPO setzt die Hängigkeit der 
Streitsache voraus, so daß auf das Gesuch der SUISA zur Zeit nicht e ingetreten werden 
könnte. Dieser Bestimmung wird j edoch durch Bundesrecht derogiert, indem in Art. 53 
Ziff. 3 URG zwingend vorgeschrieben wird, daß vorsorgliche Verfügungen unter An
setzung einer Frist zur Klageanhebung zu erlassen sind, wenn die weiteren Voraus
setzungen erfüllt sind . Es ergibt sich daraus somit, daß die Kantone nicht befugt sind, die 
Hängigkeit der Streitsache als zwingende Voraussetzung zum Erlaß vorsorglicher Ver
fügungen im Sinne des URG vorzuschreiben. Auf das Gesuch ist somit einzutreten. 



Internationale Abkommen auf dem Gebiet 
des Gewerblichen Rechtsschutzes 

(vom 1. April 1971 bis 31. August 1971) 

Pariser Verbandsübereinkunft ( Stockholmer Fassung vom 14. Juli 1967) 

Kenya hat die Ratifikationsurkunde zu diesem Übereinkommen am 
5.Juli 1971 hinterlegt; dieses trat für K enya am 26. Oktober 1971 in Kraft. 
Marokko hat die Ratifikationsurkunde am 27. April 1971 hinterlegt 
(Inkrafttreten am 6.August 1971 ) . 

Dänemark hat erklärt, dass sich die Ratifikationserklärung vom 
4.Februar 1970 nunmehr auch für die Faeroer Inseln gültig sei (Inkraft
treten am 6. August 1971). 

Nizzaer Abkommen über die internationale Klassifikation von Waren und Dienst
leistungen (Stocklzolmer Fassung vom 14.Juli 1967) 

Die Sowjetunion hat die Ratifikationsurkunde über den Beitritt zu 
diesem Übereinkommen am 8. April 1971 hinterlegt (Inkrafttreten am 
26.J uli 1971 ), zusammen mit der Erklärung, die Vorschriften des Ar
tikels 14 stünden im Widerspruch mit der Resolution 1514 (XV) der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 14.Dezember 1960. 

Abkommen von Locarno über Errichtung einer Internationalen Klassifikation für 
gewerbliche Muster und .Modelle vom 8. Oktober 1968 

Dieses Abkommen ist am 27. April 1971 in Kraft getreten. Folgende 
Staaten haben ratifiziert oder sind beigetreten: Dänemark, Irland, Nor
wegen, DDR, Schweden, Schweiz und die Tschechoslowakei. 
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Weltorganisation für Geistiges Eigentum ( 0 MP I) Stockholm 1967 

Kenya hat am 5.Juli 1971 seine Ratifikationsurkunde zum entsprechen
den Abkommen hinterlegt; dieses trat für Kenya am 5. Oktober 1971 in 
Kraft. Marokko hinterlegte am 27.April 1971 (in Kraft getreten am 
27.Juli 1971). 

Thailand hat am 29.Dezember 1970 die Anzeige über den Wunsch 
hinterlegt, von den Bestimmungen des Artikels 21 (2) Gebrauch zu machen. 

(Mitgeteilt von der Rechtsabteilung der CIBA-GEI GY AG, Basel) 



Buchbesprechungen 

Becchio, Bruno: Der kennzeichnungsrechtliche Schutz von vVaren- und 
Verpackungungsformen. Band 1 der St. Galler Studien zum Wettbe
werbs- und Immaterialgüterrecht (Zürcher Disser tation). V erlag Ost
schweiz AG, St. Gallen, 1971. 

Die soeben erschienene Arbeit ist der ers te Band einer von Prof. Dr. MARIO M. PEDRAZ
zini h erausgegebenen Schriftenreihe zum W ettbewerbs- und Immaterialgü terrecht. Wie 
der H erausgeber im Vorwort ankündigt, ist beabsichtigt, in loser R eihenfolge Mono
graphien über aktuelle Fragen aus diesem R echtsgebiet zu veröffentlichen, mi t dem Ziel, 
die V erbreitung solcher Arbeiten - zur Hauptsache besonders wertvolle Dissertationen 
der Studenten des Herausgebers von der Hochschule St. Gallen und der Universität 
Zürich - zu erleichtern. 

Das in der vorliegenden Disserta tion behandelte Thema ist ak tuell. D er Verfasser 
untersucht, inwieweit die Form der Ware und Verpackung nich t nur wettbewerbs
rechtlich a ls Ausstattung, sondern au ch a ls M arke kennzeichnungsrechtlichen Schutz 
erhalten soll te und inwieweit sie Gegenstand des freien W ettbewerbs bleiben müsse. 

Dabei knüpft er an das geltende schweizerische Markenschutzgesetz an, das wegen 
seines eng gefaßten Begriffs der M arke d en Einbezug dreidimensionaler Zeich en und 
Formen d er Ware und Verpackung in d en markenrechtlichen Schutz nicht zulässt. Er 
bekennt sich kla r zur Auffassung, daß keine sachlichen Gründe besteh en, dreid imensiona
len Erscheinungsformen gewerblicher K ennzeichen di esen sondergese tz lichen Schutz zu 
versagen . Die hiefür genannten Gründe : Unterscheidungsfunktion dreidimensionaler 
Formen a ls wirtschaftliche R eali tät, Möglichkeit der U mwandlung eines Zeichens von d er 
zweidimensionalen in eine dreidimensionale Form ohne Änderung d er K ennzeich
nungswirkung, teile-quelle Prinzip d es Artikels 6 quinquies PVUe, leuchten ein. Der 
erweiterte M arkenbegriff d es Vorentwurfes d es Eidgenössischen Amtes für geistiges 
Eigentum betreffend ein 1w.eues MSchG, mit d em sich d er Verfasser kritisch auseinander
setzt, wird dieser Forderung nur teilweise gerecht, weil aus dem kennzeichnungsrecht
lichen Formenschutz die Form der Ware ausgeklammert wird. 

Die K ernfrage, die sich der Verfasser stell t, ist das Problem der maßgebenden Kriterien 
für die Abgrenzung zwischen schutzwürdigen und freihaltungsbedürftigen K ennzeichen. 
Einer solchen Grenzziehung im M arkenrecht, die auch den durch die Sondergesetze auf 
dem Gebiet der T echnik (PatG) und der Ästhetik (MMG, URG) gezogenen Schranken 
R echnung tragen, wird nach seiner Auffassung nur eine funktionelle Betrach tungsweise 
gerecht. In Anlehnung an die Lehre von K oHLER versteht e r darunter eine Gegenüber
stellung d es zu schützenden Mitteilungsträgers (K ennzeichen) zum beanspruchten 
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Kennzeichnungsobjekt (Waren oder Dienstleistungen). So betrachtet, scheidet d er 
Mitteilungsträger seinem Wesen nach als markenrechtliches Kennzeichen aus, wenn es in 
bezug auf diese Objekte eine technisch oder ästhetisch funktionelle Bed eutung hat oder 
zum Objekt in einer informatorisch funktionellen Beziehung (Sach- und Beschaffenheits
angabe) steht. Äußere Merkmale der Marke - der Verfasser nennt sie statische Merkmale 
- wie Zwei- oder Dreidimensionalität, Waren- und Verpackungsform, Einheit und 
Geschlossenheit des Zeichens, lassen den Markenbegriff nicht voll erfassen. In logischer 
Konsequenz lehnt der Verfasser auch den Begriff der im Gemeingut stehenden Zeichen 
ab, da es sich bei diesen Zeichen im V erhältnis zur Ware oder Dienstleistung um blasse 
funktionelle Informationsträger handelt. Dieser funktionellen Betrachtungsweise, die d er 
Verfasser anhand treffender praktischer Beispiele erläutert und mit Zitaten aus Literatur 
und Rechtsprechung untermauert, kann die Gefolgschaft nicht versagt werden. Ob 
allerdings d er Markenbegriff des neuen Markengesetzes (vgl. Art. 1 des Vorentwurfes) 
ohne die vom V erfasser als statisch abgelehnten Merkmale der Geschlossenheit des 
Zeichens und der dreidimensionalen Markenform auskommen kann, ist fraglich. Ge
schlossenheit bedeutet, daß das Zeichen für sich eine Einheit bildet, das sich von der Ware 
oder ihrer Verpackung abhebt, also selbständig ist. Ist nicht hinsichtlich der Waren- oder 
Verpackungsform darin gerade der Gedanke ausgedrückt, daß diese Form, um als K enn
zeichen geschützt zu werden, nicht eine Funktion d er Ware oder Verpackung sein darf? 
Anderseits dürfte die ausdrückliche Erwähnung der Raumform als mögliche Erschei
nungsart der Marke aus gesetzestechnischen Gründen empfehlenswert sein, um eine klare 
Grenze zwischen dem alten, der dreidimensionalen Form feindlich gesinnten Recht und 
dem neuen Recht zu ziehen. Auch auf den althergebrachten Begriff der im Gemeingut 
stehenden Zeichen könnte wohl kaum ohne Not verzichtet werden, da er sowohl für den 
Markenbenützer, den Richter und die Registerbehörde eine eingelebte, leicht faßliche 
Entscheidungshilfe darstellt. 

Der Verfasser behandelt ferner das Problem des wettbewerbsrechtlichen Zeichenschut
zes. Indem er die nicht immer einheitliche Praxis des Bundesgerichtes zur Frage der Origi
nalität oder Verkehrsgeltung der Warenausstattung kritisch beleuchtet, legt er de lege lata 
die Unterschiede zwischen der «antizipierend erfassenden» markenrechtlichen zur 
«possessorisch schützenden» wettbewerbsrechtlichen Ordnung dar. Gestützt auf die 
Annahme, daß die Neuregelung des Markenrechts vom Eintragungsprinzip ausgehen 
wird (vgl. Art. 3 des Vorentwurfes), tritt er mit Recht für eine einheitliche Kennzeichen
ordnung ein, was im Vorentwurffür ein neues Markenschutzgesetz dadurch verwirklicht 
wird, daß die notorischen, also allgemein im Verkehr bekannten Zeichen in die marken
rechtliche Regelung einbezogen werden. Entgegen der Auffassung des Verfassers wird 
aber für diese Zeichen im Vorentwurf keine Ausnahme zum Eintragungsprinzip statuiert, 
da Art. 9 des Vorentwurfes der notorischen Marke lediglich eine Prioritätswirkung gegen
über der zuerst hinterlegten Marke verschafft. 

Die logisch und konsequent aufgebaute, durch gelegentliche \,Vied erholungen in ihrem 
Wert nicht beeinträchtigte Arbeit von BECCHIO ist eine willkommene Bereicherung des 
schon vorhandenen Gedankengutes zum Problem des wettbewerbs- und markenrecht
lichen Schutzes von Waren- und V erpackungsformen. Auch die wertvollen Zusammen
stellungen der schweizerischen Gerichtspraxis auf diesem T eilausschnitt des gewerb
lichen R echtsschutzes leisten dem Praktiker bei d er Auseinandersetzung mit der Frage 
des Ausstattungsschutzes eine nützliche Hilfe. Die von BECCHIO am Vorentwurf für ein 
neues Markenschutzgesetz geübte Kritik wird ohne Zweifel bei den weiteren R evisions
arbeiten ernsthaft b erücksichtigt werden müssen. P. Braendli 
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Schriftenreihe der UFITA (Archiv für Urheber-, Film-, Funk- und Theater
recht) : H eft 35 (gebunden) : Das Stockholmer Vertragswerk zum inter
nationalen Urheberrecht, 1969, 516 Seiten, DM 60.- . 

In den Schweizerischen Mitteilungen über Gewerblichen R echtsschutz und Ur
heberrecht ist letztmals 1969 im zweiten H eft auf Seite 198 auf die Sonderhefte der 
Schriftenreihe der UFITA hingewiesen worden, in welcher der H erausgeber des Archivs, 
Dr. G . RoEBER, einzelne der im Archi v erschi enenen Aufsätze und anderen Publikationen 
in einem Sonderband herausgibt. 

In dem dem Stockholmer Vertragswerk zum internationalen Urheberrecht gewidme
ten H eft 35 werden in einem ersten T eil die T exte der Stockholmer Fassung der Berner 
Übereinkunft, das Protokoll betreffend die Entwicklungsländer, die Empfehlungen der 
Konferenz auf dem Gebiete des Urheberrechts und das Übereinkommen zur Errichtung 
d er Weltorganisat ion für Geistiges Eigentum (WIPO/OMPI) nebeneinander im fran
zösischen Originaltext und in der offiziellen deutschen Fassung wiedergegeben ( = Ufita 
Bel. 54, S. 129- 222 ). 

Der zweite T eil, der mit «Erläuterungen » überschrieben ist, enthält vier Aufsätze . 
BENIGNE MENTHA berichtet über «Die weltweite Organisierung des Urheberrechts. Ein 
Koexistcnzproblem» ( = Ufita Bel . 53, S. 55- 73) . AKE LöGDBERG stell t «Einige Über
legungen über die Konferenz zur R evision der Berner Übereinkunft in Stockholm 1967 » 
an (ebd. S. 75- 81). Von DEMETRIUS S. ÜEKONOMIDIS stammen die Beiträge « Zur R ege
lung d es Filmrechts» ( ebcl . S. 85- 166) und « Zum Protokoll betreffend die Entwicklungs
länder» ( = Ufita Bel. 55 S. 43-82) . Es folgt di e «Denkschrift der d eutschen Bundesregie
rung» zum Stockholmer Vertragswerk, mit der Stellungnahme des Bundesrates dazu 
( = Ufita Bel. 54, S. 226-255), in welcher über die Unterzeichnung d er Stockholmer Doku
m ente durch die Bundesrepublik Deutschland und die Voraussetzung, unter welcher diese 
Unterzeichnung erfolgt ist, berichtet wird . 

Der dritte Teil enthält unter dem Titel «Vorarbeiten» vorerst die von der schwedi
schen R egierung in Zusammenarbeit mit den Vereinigten Internationalen Büros für den 
Schutz des geistigen Eigentums (BIRPI) vorbereiteten R evisionsvorschläge mit einer 
Einführung ( = Ufita Bel. 49, S. 179-293), sodann die Stellungnahme der deu tschen 
Bundesregierung zu diesen Revisionsvorschlägen ( ebcl. S. 294-3 l 0) zusammen mit den 
entsprechenden Stellungnahmen der österreichischen Bundesregierung ( ebcl . S. 310- 313) 
und des schweizerischen Bundesrates. ( = Ufita Bd. 50, Lief. B, S. 661- 665). Im Anschluss 
daran werden in deutscher Übersetzung die Berichte der drei mit der Neufassung d er 
Berner Übereinkunft befassten Hauptkommissionen I, II und IV der Stockholmer Kon
ferenz wiedergegeben, die den Verlauf und die Ergebnisse der Beratungen in diesen Kom
missionen im einzelnen darstellen und wichtige Anhaltspunkte für die Auslegung der 
neuen Bestimmungen geben. Sie sind von d en Kommissionspräsidenten Svante Berg
ström, Vojtech Strnacl und Valerio de Sanctis verfasst . 

Schliessli ch werden in einem mit « R atifizierungsabsichten der Bundesrepublik 
D eutschl and» überschriebenen vierten T eil d er « Entwurf eines Gesetzes über di e am 
14.Juli 1967 in Stockholm unterzeichneten Übereinkünfte aufclem Gebie t des geistigen 
Eigentums» ( = Ufita Bel. 54, S. 223- 226) und der « Schriftliche Bericht des R echtsaus
schusses über d en von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzesentwurf vom 27. Juni 
1969 » wiedergegeben ( ebd. S. 255-259) . 
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Wer sich über die Vorarbeiten und die Resultate der Stockholmer Konferenz einen 
Überblick verschaffen will und die zitierten Ufita-Bände nicht schon besitzt, greift mit 
Vorteil zu diesem Sonderheft. Th. Moll 

Urheberrechtsgesetz und Gesetz über die Wahrnehmung von Urheberrechten und ver
wandten Schutzrechten. Textausgabe mit Verweisungen und Materialien. 
H erausgegeben von Dr. Kurt Haertel, Präsident des Deutschen Patent
amts, und Kurt Schiefler, R egierungsdirektor im Bundesjustizministe
rium. Carl Heymanns Verlag KG, Köln-Berlin - Bonn- München 1967 
IX, 557 Seiten, Plastik, DM 98.- . 

In einem I. T eil werden das deutsche Gesetz über Urheberrecht und verwandte 
Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) vom 9. September 1965, das Gesetz über die Wahr
nehmung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten ebenfalls vom 9. Septem
ber 1965, die Verordnung über die Urheberrolle vom 18. Dezember 1965 sowie die Ver
ordnung gleichen Datums über die Schiedsstelle nach dem Gesetz über die Wahrneh
mung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten im Wortlaut wiedergegeben. 
Den beiden Gesetzen ist von den H erausgebern jeweils eine Inhaltsübersicht beigegeben 
worden. Soweit in ihnen auf andere gesetzliche Vorschriften Bezug genommen wird, 
sind diese in Fußnoten abgedruckt, was dem Leser das H eraussuchen der Texte aus ande
ren Gesetzen erspart. 

Der gewichtige II. Teil enthält auf 442 Seiten die Materialien zum Urheberrechts
und zum Wahrnehmungsgesetz und zwar in den ersten beiden Abschnitten zu j edem 
Gesetz den Regierungsentwurf, die Amtliche Begründung, die Stellungnahme des 
Bundesrats, die Auffassung der Bundesregierung dazu und den Schriftlichen Bericht des 
Rechtsausschusses des Bundestags, wobei diese Materialien j eweils in ihren zu den einzel
nen Gesetzesbestimmungen gehörend en Teilen unter Nummer und Überschrift der 
Paragraphen des Regierungsentwurfs zusammengefasst sind . Die allgemeinen Teile der 
Amtlichen Begründung und des Schriftlichen Berichts sind vor Paragraph 1, Vorbemer
kungen zu den einzelnen Abschnitten der Gesetze jeweils vor den ersten Paragraphen 
dieser Abschnitte wied ergegeben. In weiteren Abschnitten folgen Materialien, die sich 
nicht den einzelnen Paragraphen d er Regierungsentwürfe zuordnen ließen, so die Emp
fehlungen der zuständigen Bundesratsausschüsse für die Behandlung d er Entwürfe im 
ersten Durchgang im Bundesrat oder d er wesentliche Inhalt des Stenographischen 
Berichts über diese Bundesratssitzung. Es folgen die Stenographischen Berichte über die 
weitere Behandlung der Gesetze im Bundestag und im Bundesrat sowie die Beschlüsse 
des V ermittlungsausschusses. Ein Sachverzeichnis erleichtert das Auffinden bestimmter 
Gebiete in der Fülle des Gebotenen. 

Die Textausgabe HAERTEL/ScHIEFLER wird in diesen Monaten in der Schweiz allen 
d enjenigen wertvolle Dienste leisten , die bei d er Arbeit an der Totalrevision unserer 
Urhebergesetzgebung nachprüfen wollen, wie vor wenigen Jahren der deutsche Gesetz
geber sich mit dem einen oder anderen urheberrechtlichen Problem auseinandergesetzt 
hat. Und besonders auch in unserem Land ist man den beiden H erausgebern dankbar 
dafür, daß sie es ermöglicht haben, die Materialien zu den beiden Gesetzen in einem 
kleinen , handlichen Band in d er eigenen Bibliothek j ederzeit griffbereit zur Hand haben 
zu können. Th. Moll 


